
 
 
 
 
 

Capitolo Quarto 

Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa 
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riori di terzi. – 75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi. – 76. Il conflitto con altri segni 
distintivi di impresa anteriori nel regolamento sul marchio comunitario. – 77. Il conflitto 
con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto italiano: A) I marchi non registrati 
anteriori. – 78. (Segue). B) Il marchio preusato localmente. – 79. (Segue). C) Il conflitto con 
una ditta, insegna o nome a dominio anteriori. – 80. Il conflitto con ritratti, nomi e altri di-
ritti esclusivi anteriori nel diritto comunitario e italiano. – 81. Il conflitto con altri diritti an-
teriori di terzi: A) Il ritratto. – 82. (Segue). B) Il nome. – 83. (Segue). C) I nomi, segni ed 
emblemi “civili” notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport). – 84. 
(Segue). D) Il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti esclusivi. – 
85. La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto comunitario. – 86. I 
presupposti della convalida. – 87. Le conseguenze della convalida. – 88. Le tecniche di so-
luzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, 
motivi di nullità e azione di rivendicazione. – 89. L’azione di rivendicazione nel diritto ita-
liano dei marchi. – 90. Il divieto di registrazione in mala fede. 

36. La “relativizzazione” degli impedimenti e dei motivi di nullità derivan-
ti da diritti anteriori confliggenti: diritto comunitario e italiano 

36.1. Le determinanti dell’evoluzione normativa verso la relativizzazione: coe-
sistenza fra marchi comunitari e diritti nazionali, “moralizzazione” e competizio-
ne regolatoria. Fin qui si sono esaminati gli impedimenti assoluti che si oppongo-
no alla valida registrazione di un segno come marchio. Si è visto che tanto per il 
diritto comunitario quanto per quello nazionale questi impedimenti – che attengo-
no alla stessa idoneità dell’entità a costituire segno, alla capacità distintiva del segno 
o alla sua liceità – rilevano già in fase di registrazione e possono essere poi fatti 
valere anche in sede giudiziaria da chiunque vi abbia interesse e quindi in primis 
da chi sia convenuto in giudizio come contraffattore. Infatti, se la registrazione è 
dichiarata invalida, viene meno la stessa base dell’azione del titolare del marchio 
e il preteso contraffattore va assolto dall’azione contro di lui intentata. 

La situazione è però diversa quando si considerino altri fattori che, pur poten-
do anch’essi mettere in questione la validità di una registrazione di marchio, tut-
tavia attengono al conflitto fra il marchio medesimo e anteriori marchi, segni di-
stintivi o diritti di terzi. Con riguardo a queste ipotesi, nell’architettura del mar-
chio comunitario si trova fin dall’inizio una scelta assai netta: i diritti anteriori di 
terzi possono essere fatti valere, per opporsi alla registrazione di un marchio con 
essi confliggente 

1 o per farne dichiarare l’invalidità, se registrato 
2, non da chiun-

que vi abbia interesse ma solo dai titolari dei diritti considerati da queste norme. 
In queste ipotesi vengono così accolte le nozioni di impedimento relativo e di nul-
lità relativa (così recitano espressamente le rubriche degli artt. 8 e 53 r.m.c.). 

Invece, nella tradizione del diritto dei marchi italiano, la nozione di nullità 
 
 

1 Art. 41 r.m.c. 
2 Art. 53, parr. 1 e 2, r.m.c. in collegamento alle lett. b) e c) del par. 1 dell’art. 56. 
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relativa era sconosciuta fino a pochi anni fa e precisamente fino all’adozione del 
d.lgs. n. 447/1999. A partire da quella data l’assetto normativo è però mutato. 
Nel corso della procedura di registrazione, ai sensi dell’art. 177 c.p.i. 3, sono le-
gittimati a far valere gli impedimenti con la modalità dell’opposizione solo (al-
cuni fra) i soggetti titolari del diritto anteriore confliggente fatto valere. Del pa-
ri, di fronte al giudice ordinario gli impedimenti consistenti in un conflitto con i 
diritti anteriori di terzi menzionati dal nuovo testo dell’art. 122.2 c.p.i. possono 
essere fatti valere come motivi di nullità relativa soltanto dai titolari dei diritti 
anteriori confliggenti 

4. 
Questa scelta è stata operata allo scopo dichiarato di adeguare la nostra norma-

tiva al Protocollo dell’Accordo di Madrid 
5. Si è però giustamente rilevato come il 

d.lgs. n. 447/1999 abbia anche colto l’occasione per avvicinare il nostro assetto a 
quello delineato dal regolamento sul marchio comunitario 

6; e l’opzione è stata 
confermata dal Codice. 

Spesso si è sottolineato come questa soluzione corrisponda a istanze di “mo-
ral izzazione” nelle azioni giudiziarie a tutela dei marchi 

7. Il rilievo è senz’altro 
 
 

3 “Sono legittimati all’opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con ef-
ficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di regi-
strazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un 
diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell’uso esclusivo 
del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8”. 

4 “L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di dirit-
ti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di 
proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione 
del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a 
nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo 
avente causa o dall’avente diritto”. 

5 Il d.lgs. n. 447/1999 è stato in effetti adottato per dar attuazione alla delega contenuta nella l. 
12 marzo 1996, n. 169, Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all’intesa di Madrid. Sul Pro-
tocollo v. supra, § 3 B ). Sulla irretroattività della previsione introdotta dal d.lgs., che avrebbe per 
oggetto solo i marchi successivi alla sua entrata in vigore, v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Flo-
rence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5341, caso «Valentino»; in senso 
opposto però App. Milano 4 dicembre 2012, Biondi Santi s.p.a. c. Jacopo Biondi Santi FIBS s.r.l. e 
Jacopo Biondi Santi e Azienda Agraria Greppo – Biondi Santi s.r.l. e Franco Biondi Santi, in corso 
di pubblicazione su Giur. ann. dir. ind., caso «Biondi Santi». 

6 In questo senso v. già P. SPADA, Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità 
della registrazione, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA 
RICHTER, Commento tematico della legge marchi, Giappichelli, Torino, 1998, 343 ss., a 344; G. 
SENA-P. FRASSI-S. GIUDICI, Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi 
di impresa, in Riv. dir. ind. 2000, I, 87 ss. a 105 e 107, ove anche a 94 l’esatto rilievo secondo cui 
l’introduzione dell’opposizione non pare “a rigore imposta” dal Protocollo. In effetti, l’art. 3.1 della 
l. n. 169/1996 assegna al d.lgs. il fine di evitare «disparità di trattamento» fra i richiedenti un mar-
chio nazionale e internazionale in sede di registrazione; ma la svolta favorevole alla relativizzazione 
degli impedimenti e delle cause di nullità è andata ben oltre, investendo anche il piano giurisdizio-
nale della nullità. A quest’ultimo riguardo v. P. FRASSI, Nullità assoluta e relativa del marchio. Os-
servazioni in margine al d.lgs. 1999/447, in Riv. dir. ind. 2000, I, 162 ss. a 166-167. 

7 Sulle quali v., per tutti, P. SPADA, La nullità del marchio, in Riv. dir. ind. 1994, I, 615 ss. a 
631. 
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condivisibile; tuttavia esso da solo non basta a dar conto delle ragioni più profon-
de dell’evoluzione normativa. 

In effetti, nella scelta operata nel 1999 sta anche una risposta ai problemi che 
derivavano dalla circostanza che in ogni momento dato risultano ufficialmente re-
gistrati molti più marchi di quanti non vengano effettivamente usati. Si tratta di 
un’occorrenza del tutto comprensibile: invero, anche se il diritto nazionale e co-
munitario colpisce con la sanzione della decadenza la mancata utilizzazione del 
marchio per un certo periodo di tempo 

8, raramente la decadenza viene constatata 
con un formale provvedimento amministrativo o giudiziario. All’interno dei Regi-
stri ufficiali dei marchi si formano così veri e propri cimiteri di marchi, dotati an-
cora di una propria consistenza cartacea ma non più vitali (si è parlato così anche 
di “fantasmi di marchi”) 

9. Ora, in passato, quando la presenza di marchi anteriori 
poteva essere fatta valere da chiunque, questo stato di cose poteva creare degli in-
convenienti importanti: infatti, era consentito al contraffattore di invalidare il mar-
chio fatto valere contro di lui solo perché avesse saputo scovare nel registro dei 
marchi anteriorità, magari remote e talora addirittura mai effettivamente usate, che 
toglievano la novità al marchio contro di lui azionato. 

Oggi la situazione è profondamente cambiata sotto questo profilo con la svolta 
operata dal nostro legislatore con il d.lgs. n. 447: visto che l’azione di nullità è ri-
servata al solo titolare del diritto anteriore medesimo, il contraffattore non può più 
ricorrere a questa comoda scappatoia per sfuggire alla sua responsabilità. In que-
sto senso si può a buona ragione dire che la modifica legislativa abbia operato una 
“moralizzazione” delle regole relative alla contraffazione. E tuttavia sarebbe erra-
to pensare che questa sia stata l’unica o la principale ragione dell’innovazione 
normativa. A ben vedere, infatti, alla base dell’opzione favorevole alla relativiz-
zazione di questa serie di impedimenti e motivi di nullità stanno motivazioni ulte-
riori, che partono dal dir i t to  comunitar io e che si prolungano anche sul piano 
dell’ordinamento nazionale. 

Basta infatti fermarsi a riflettere un momento, per avvedersi che, una volta 
operata la scelta di vertice secondo la quale la tutela dei marchi comunitari sareb-
be stata destinata a coesistere senza limiti di tempo con quella dei marchi e degli 
altri segni distintivi nazionali 

10, era parso operativamente impensabile che i diritti 
 
 

8 Oggi cinque anni ininterrotti: in tema v. infra, § 93. 
9 Per l’originaria formulazione di questo argomento v. R. FRANCESCHELLI, Cimiteri e fantasmi di 

marchi, in Riv. dir. ind. 1974, I, 5 ss. A partire da Cass. 24 luglio 1981, n. 4780, Claudio e France-
sco Gargiulo e Peter Pan s.a.s. di Luisa d’Errico c. Ismene de Benedetti, in Giur. ann. dir. ind. 1378, 
caso «Peter Pan», si era apportato un rimedio, solo parziale, peraltro, all’assetto, sancendo che il 
marchio anteriore di terzi avrebbe inficiato la validità della registrazione successiva solo se ancor 
valido al momento del deposito del marchio successivo. 

10 In argomento v. già §§ 3 C ) e 73 C ). Sulla motivazione della scelta v. il Memorandum sulla 
creazione di un marchio CEE adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, Supplemento 8/78 al 
Bollettino delle Comunità europee, parr. 64 ss. In argomento v. P. AUTERI, Libera circolazione delle 
merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi, in AA.VV., Problemi attuali del di-
ritto industriale, Giuffrè, Milano, 1977, 45 ss. 
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nazionali anteriori eventualmente confliggenti potessero essere fatti valere da qua-
lunque soggetto e senza limitazioni per impedire la registrazione di un marchio 
comunitario o farlo dichiarare invalido dopo la registrazione. Ci si era infatti resi 
conto che ben poche domande di marchio comunitario e ben pochi marchi comu-
nitari registrati sarebbero potuti sopravvivere se chiunque avesse potuto attaccarli 
semplicemente rovistando fra i milioni di segni distintivi in precedenza registrati o 
dotati di validità generale grazie al loro uso in uno qualsiasi degli Stati membri. Si è 
quindi adottata la soluzione secondo la quale i diritti nazionali anteriori confliggenti 
possono essere sì fatti valere contro un marchio comunitario, ma solo dal titolare 
del diritto medesimo 

11 e non da terzi diversi da questi. Questa, e non la “moralizza-
zione”, è la ragione profonda per la quale la loro presenza è stata concepita come 
impedimento relativo e come motivo di nullità relativa dei marchi comunitari 

12. 
Per i diritti nazionali, ancorché armonizzati comunitariamente, una scelta cor-

rispondente non costituiva, a stretto rigore, una via obbligata, almeno da un punto 
di vista giuspositivo. Infatti, l’art. 4 della direttiva comunitaria n. 89/104 offre un 
elenco dei diritti anteriori confliggenti, anche nazionali, che possono costituire 
impedimento alla registrazione di un marchio nazionale successivo; e tuttavia non 
ricollega necessariamente a essi una qualificazione in termini di impedimenti rela-
tivi o una disciplina concepita sul modello della nullità relativa, cui consegua la 
limitazione della legittimazione a farla valere 

13. D’altro canto dal punto di vista 
della politica del diritto vi erano ragioni non trascurabili che potevano opporsi a 
una «svolta» in direzione della relativizzazione di questi impedimenti e motivi di 
nullità dei marchi nazionali. Invero, ci si poteva fondatamente domandare se fosse 
opportuno lasciare il terzo titolare di un diritto anteriore arbitro assoluto della va-
lidità o dell’invalidità dei marchi posteriori confliggenti. E ciò sulla base di una 
buona ragione: in linea di principio, che un marchio successivo sia confondibile o 
meno con un marchio o un segno distintivo anteriore dovrebbe essere questione 
che interessa non solo i rispettivi titolari, ma anche – e forse prima ancora – il 
pubblico dei consumatori, tant’è che nel nostro sistema si era sempre riconosciuta 
la legittimazione a far valere la nullità della registrazione di un marchio non solo 
a favore di chiunque vi abbia interesse ma anche del pubblico ministero 

14. 
 
 

11 Sul ruolo svolto dal requisito concorrente della prova dell’uso nel quinquennio anteriore v. in-
fra, § 38.2.2. 

12 Al precedente § 13 si sono esaminati i vantaggi e gli svantaggi comparativi che questa solu-
zione comporta nel rapporto fra le imprese maggiori e minori. 

13 E v. il par. 5 dell’art. 4 che prevede che l’eventualità che il consenso del “titolare del marchio 
di impresa anteriore o di un diritto anteriore … alla registrazione del marchio di impresa posteriore” 
possa rimuovere l’impedimento sia lasciata alla libera scelta degli Stati membri. Sul punto v. in par-
ticolare G. SENA, Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio, in Riv. dir. ind. 1994, 
I, 639 ss. 

14 V. il testo dell’art. 59 l.m. prima delle modifiche del 1999. Del resto, per la stessa ragione il 
diritto britannico ha fino a tempi recenti affidato all’Ufficio il compito di far valere anche gli impe-
dimenti che il regolamento sul marchio comunitario qualifica come relativi: L. JAESCHKE, The Quest 
for a Superior Registration System for Registered Trade Marks in the United Kingdom and the Eu-
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In questa prospettiva, ben si poteva far valere l’argomento secondo cui il con-
traffattore, nell’azionare un’anteriorità non sua per provocare la dichiarazione di 
invalidità del marchio sulla base del quale è chiamato in giudizio, non si limite-
rebbe a perseguire il proprio privato (e magari poco lodevole) interesse a sfuggire 
alle conseguenze del proprio illecito ma agirebbe anche come meritorio paladino 
dell’interesse pubblico, quando riuscisse a eliminare dal mercato un marchio suc-
cessivo che viene contro di lui azionato e che però è non solo invalido ma anche 
produttivo di confusione del pubblico. 

Certo è che il nostro legislatore post-1997 non ha seguito questo modo di ra-
gionare. 

Ed anche in questo caso è verosimile che esso si sia risolto a questa scelta non 
soltanto per ‘moralizzare’ il regime della contraffazione, quanto perché esso ha 
esattamente preso atto della circostanza che la richiesta di marchi nazionali da 
parte degli operatori economici sarebbe stata drasticamente disincentivata, se i 
marchi nazionali fossero rimasti più vulnerabili di quelli comunitari dal punto di 
vista della presenza di anteriorità confliggenti. Quindi, con l’adozione del d.lgs. n. 
447/1999, il legislatore interno ha deciso di accorciare le distanze fra il marchio 
comunitario e quello nazionale, prendendo ad esempio l’architettura degli impe-
dimenti relativi e della nullità relativa accolta pochi anni prima dal regolamento 
sul marchio comunitario. 

Questo sviluppo costituisce un’altra, eloquente illustrazione dell’operare del 
principio della competiz ione regolator ia : il diritto nazionale dei marchi non 
può offrire uno strumento di tutela accentuatamente deteriore rispetto a quello co-
munitario, se non si vuole che il primo venga abbandonato dagli interessati a fa-
vore del secondo 

15. 
D’altro canto, prevedendo che siano i titolari dei diritti anteriori arbitri di deci-

dere se far valere la propria anteriorità o anche, se credono, di prestare il proprio 
consenso all’altrui successiva registrazione, il diritto nazionale ha al contempo 
operato un’altra opzione significativa. Esso ha abbracciato anche sotto questo pro-
filo il pr incipio  del la  l ibera  disponibi l i tà  del  d ir i t to  di  marchio, che, 
come si è visto 

16, costituisce una delle direttrici fondamentali dell’evoluzione 

 
 
ropean Union, in EIPR 2008, 25 ss. a 26. Anche Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, causa T-
414/05, NHL Enterprises BV c. UAMI e Glory & Pompea, caso «LA Kings», par. 71, ha ricordato 
che peraltro esiste anche un interesse pubblico a che venga evitato un rischio di confusione fra mar-
chi identici o simili. 

15 V. già supra, §§ 2 B ) (dove peraltro si è considerato un fenomeno di rafforzamento del conte-
nuto della tutela del diritto di proprietà industriale, mentre qui nel testo si fa riferimento a un feno-
meno di riduzione della vulnerabilità dei titoli di protezione), 19.1, 21 E ) e infra, §§ 60 e 85.2. Pare 
sotto questo profilo significativo che, già prima delle innovazioni normative del 1999, la dottrina 
avesse iniziato a propugnare una ‘relativizzazione’ per via interpretativa delle cause di nullità previ-
ste dalla normativa italiana, valorizzando alcune norme strategiche, gli artt. 25 e 22.1 l.m., nel frat-
tempo introdotte dalla Novella del 1992: v. P. SPADA, La nullità del marchio, cit. a 623 ss. e G. SE-
NA, Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio, cit. 

16 V. già supra, § 7 C ). 
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normativa recente e che attesta il progressivo riconoscimento legislativo dell’in-
vestimento pubblicitario incorporato nel marchio. In questa prospettiva il conflitto 
vertente sul marchio è in effetti concettualizzato nei termini squisitamente privati-
stici di una questione che concerne solo gli imprenditori concorrenti interessati al 
segno e non il pubblico dei consumatori. Secondo la previsione del par. 3 dell’art. 
53 r.m.c. “il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del 
diritto di cui ai parr. 1 e 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di 
tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda 
riconvenzionale” formulata nel corso di un giudizio di contraffazione 

17. 
Al legislatore nazionale, come in precedenza a quello comunitario, non è pe-

raltro sfuggito che, lasciando l’iniziativa dell’azione di nullità nelle mani dei soli 
titolari dei diritti anteriori confliggenti, si sarebbe moltiplicato il rischio della coe-
sistenza di segni confondibili sul mercato e, quindi, di confusione o di inganno del 
pubblico. Esso ha però ritenuto che questo rischio possa essere fronteggiato con 
strumenti che si collocano piuttosto che sul piano della validità dei marchi su 
quello della liceità delle modalità del loro uso. Cosicché coerente con l’opzione 
favorevole alla relativizzazione degli impedimenti e dei motivi di nullità è apparsa 
la scelta – già accennata, e sulla quale si tornerà a tempo debito –  

18 di localizzare 
i meccanismi di protezione del pubblico dei consumatori non sul piano genetico, 
dell’opposizione alla registrazione e della sua invalidazione, ma su quello, fun-
zionale, dell’uso. Infatti, se la coesistenza ingannevole di marchi confondibili og-
gi non conduce necessariamente alla invalidità di quello successivo, resta comun-
que possibile a chiunque vi abbia interesse fare dichiarare la decadenza dell’uno, 
dell’altro o di entrambi. 

36.2. Impedimenti assoluti e relativi: punti di contatto e di distacco. L’evo-
luzione appena descritta ha dunque istituito una divaricazione importante fra la 
disciplina degli impedimenti assoluti e relativi, in particolare dal punto di vista 
della legittimazione a farli valere. Come si è visto, la ragione di questa divergenza 
sta nella natura degli interessi, rispettivamente pubblici e privati, generali e parti-
colari, sottesi alle due serie di impedimenti. Naturalmente, la disciplina degli im-
pedimenti non è limitata alla questione della legittimazione; ed, in assenza di pre-
visioni espresse, come ad es. quella relativa a questo aspetto 

19, non sempre è faci-
le stabilire a priori quali profili della disciplina delle due serie di impedimenti sia-
no comuni e quali invece siano specifici. Così, ci si può chiedere se la nozione di 
consumatore la cui percezione viene presa in considerazione ad es. per stabilire se 
una determinata entità sia segno e, posto che sia segno, sia dotata di carattere di-
 
 

17 Sulle questioni che si possono profilare con riguardo all’impatto degli accordi di coesistenza 
fra marchi confondibili v. infra, § 58.5 in relazione al procedimento di registrazione, § 105.2 in rela-
zione alla decadenza per decettività e §§ 195-196. 

18 In argomento v. infra, § 107.3 e già supra, § 7 D ). E v. al riguardo l’intuizione di P. SPADA, 
La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto, in Riv. dir. civ. 
1993, II, 435 ss. a 445 ss. 

19 Su altre differenze fra la disciplina degli impedimenti assoluti e quella degli impedimenti rela-
tivi dal punto di vista procedurale v. § 17.3. 
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stintivo 
20 in tema di impedimenti assoluti, sia la stessa che viene impiegata per 

accertare quale sia l’elemento dominante comune a due marchi posti a confronto 
in un procedimento di opposizione, e, quindi, in materia di impedimenti relativi 

21. 
Può altresì essere necessario verificare se il marchio di cui sia richiesta la registra-
zione, composto di elementi che di per sé sarebbero descrittivi o comunque non 
avrebbero carattere distintivo, possa conseguire il carattere distintivo di cui difetti 
grazie alla combinazione degli elementi in questione; e la verifica può essere ri-
chiesta tanto al fine valutare se ricorra un impedimento assoluto alla registrabilità 
del segno 

22 sia per valutare, nella prospettiva degli impedimenti relativi, se la 
combinazione così risultante sia nuova rispetto a un marchio anteriore che con-
tenga solo uno degli elementi così qualificati 

23. È del pari logico domandarsi se le 
nozioni di segni descrittivi, di carattere distintivo, originario e anche acquisito, 
come anche di capacità distintiva, che tutte trovano una precisa collocazione in 
materia di impedimenti assoluti 

24, valgano anche per gli impedimenti relativi e, se 
sì, con quali adattamenti 

25. E quanto all’acquisto del carattere distintivo, ci si può 
 
 

20 In argomento v., anche per i necessari distinguo, già supra, § 19.3. 
21 In argomento v. infra, § 47. 
22 In argomento v. già supra, § 25. 
23 Ad es. nel rapporto fra il successivo marchio “Ecoblue” rispetto al marchio “Blue”, a pro-

posito del quale v. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG c. UAMI 
e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, caso «Ecoblue»: in argomento v. infra, § 47. In argomento 
v. G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, Giuffrè, Milano, 2013, 226 
che sembra assumere l’omogeneità dei due piani di valutazione (senza peraltro un’argomentazione 
specificamente riferita alla questione). 

24 In argomento v. già supra, §§ 20-26. 
25 In argomento v. infra, §§ 47-48 e 58. La questione è affrontata da Trib. UE 17 ottobre 2012 

(Quinta Sezione), causa T-485/10, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG c. 
UAMI e J.C. Ribeiro, SPGS, SA, caso «Miss B/Miss H», parr. 27 ss., che ai fini della verifica del-
l’impedimento relativo impiega la definizione di “carattere descrittivo” accolta dalla giurisprudenza 
in materia di impedimenti assoluti, richiamando Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, causa T-
234/06, Giampietro Torresan c. UAMI e Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co. KG, in Racc. 
2009, II, 4185 ss., caso «Cannabis»; in senso opposto Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), 
causa T-274/09, Deutsche Bahn AG c. UAMI e DSB, caso «IC4/ICE e IC», par. 41 ss., che ritiene 
che il trasferimento dei criteri impiegati ai fini della verifica dell’impedimento assoluto sul piano 
degli impedimenti relativi costituirebbe una violazione della previsione dell’art. 41 r.m.c.; e, seppur 
incidentalmente, da Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft Werke Wűhr-
mann & Sohn GmbH & Co. KG c. UAMI e Johnson’s Veterinary Products, caso «Vitacoat», par. 
55, che, pur ritenendo che il fatto che l’espressione “Vita” sia stata registrata per certi beni (sham-
poo per animali domestici) stia a indicare che non ricorre l’impedimento assoluto dell’assenza di 
carattere distintivo o della descrittività di cui alle lett. b ) e c ) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c., conclude 
che, sul piano degli impedimenti relativi, questo non implichi ancora che l’elemento comune ai due 
segni “vita” debba considerarsi dominante nei marchi posti a confronto “Vitakraft” e “Vitacoat”. Il 
tema non è affrontato esplicitamente da Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-
482/09, ATB Norte SL c. UAMI e Bricocenter Italia s.r.l., caso «Brico Center Città/Centros de Bri-
colage BricoCentro»; ma si ha l’impressione che il rilievo secondo il quale il termine “brico” non 
sarebbe direttamente descrittivo dei servizi relativi al bricolage ma allusivo, accolta in materia di 
impedimenti relativi (al par. 39), stenterebbe a trovare cittadinanza sul piano degli impedimenti as-
soluti. E lo stesso vale per il carattere descrittivo dell’espressione “carrera”, corsa, negato in rela-
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domandare se i fattori che vengono in considerazione per fornire la prova del con-
seguimento di un secondary meaning idoneo a superare l’originario difetto di ca-
pacità distintiva valgano anche al fine di valutare l’acquisto di un carattere distin-
tivo rilevante ai fini dell’apprezzamento di un rischio di confusione. 

Non è possibile fornire una risposta univoca a questi quesiti. Possono tuttavia 
soccorrere alcune notazioni iniziali. 

 
 
zione a scarpe in sede di impedimento relativo da 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-
600/11, Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG c. UAMI e Carrera s.p.a., caso «Carrera Pana-
mericana/Carrera», par. 45. Forse una chiave di soluzione sta nella posizione espressa da Trib. UE 
27 novembre 2014 (Settima Sezione), causa T-154/11, Cantina Broglie 1 S.r.l. c. UAMI e Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, caso «Ripassa Zenato/Ripasso», parr. 
25 ss.: è sufficiente che il segno “ripasso” sia descrittivo per alcuni fra gli ambienti interessati per 
costituire un impedimento alla registrazione di un marchio comunitario; tuttavia ciò non significa 
che, in relazione alla registrazione nazionale del marchio costituito da tale medesimo segno in capo 
allo stesso richiedente il marchio comunitario, non si debba attribuire carattere distintivo al segno 
nel conflitto fra il marchio nazionale stesso e una domanda di marchio simile, posto che, ai fini 
dell’impedimento relativo e dell’opposizione, la descrittività andrebbe commisurata al pubblico in-
teressato nel suo complesso, parr. 39 ss. 

Sotto questo profilo sembra muoversi con particolare cautela Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta 
Sezione), causa T-36/13, Erreà Sport s.p.a. c. UAMI e Antonio Facchinelli, caso «Antonio Bacione 
e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intrecciati», parr. 34 ss., che, nel valutare il carattere di-
stintivo di un segno figurativo, costituito dalle figure geometriche di rombi intrecciati, in un proce-
dimento di opposizione, usa espressioni che ricordano in qualche misura il parametro adottato per la 
valutazione corrispondente in materia di impedimenti assoluti (in forza del quale la forma deve “di-
scostarsi notevolmente”: § 23.2.2) ma sono diversamente formulate (non sarebbe sufficiente un cer-
to grado di fantasia occorrendo un carattere particolarmente inventivo o sorprendente perché il ca-
rattere distintivo intrinseco della forma faccia passare in secondo piano l’elemento denominativo). 
Va d’altro canto considerato che la valutazione può essere riferita all’apprezzamento del pubblico 
rilevante in un solo Stato membro sul piano degli impedimenti relativi (come è avvenuto nel caso 
deciso da Trib. UE 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), causa T-297/13, Junited Autoglas Deu-
tschland GmbH c. UAMI e Beldron Hungary Kft – Zug Branch, caso «United Autoglas/Autoglass», 
parr. 28 ss.), mentre sul piano degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio comunitario 
successivo occorre avere riguardo al pubblico di tutti gli Stati membri. Il tema è ulteriormente com-
plicato dalla circostanza che la giurisprudenza comunitaria insiste a tenere distinti il carattere distin-
tivo (i) dell’elemento comune ai due marchi confrontati; e (ii) del marchio anteriore; e inoltre (iii) il 
carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore ai fini dell’accertamento della somiglianza da 
un lato e del rischio di confusione dall’altro: sul punto v. § 48.1. 

Sul carattere distintivo di un’espressione descrittiva nella lingua di uno Stato membro, che però 
non è generalmente nota nel Paese di registrazione v. nella prospettiva degli impedimenti assoluti 
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, Matratzen Concord GmbH c. UAMI, in Racc. 
2004, I, 3657, caso «Matratzen», parr. 40 ss. e Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-6/01, 
Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in Racc. 2002, II, 4335 ss. e in Giur. 
ann. dir. ind. 4611, caso «Matratzen», parr. 54 ss. nonché, con qualche precisazione relativa al livel-
lo di conoscenza della lingua straniera rilevante ai fini del giudizio di descrittività, Trib. primo grado 
CE 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv GmbH c. UAMI, caso «Manpower», parr. 76 e 89 e 
nella prospettiva degli impedimenti relativi Trib. UE 10 ottobre 2012 (Settima Sezione), causa T-
569/10, Bimbo SA c. UAMI e Panrico, caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», parr. 63 ss. (conferma-
ta sul punto da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), causa C-591/12 P., Bimbo SA c. UAMI 
e Panrico SA, caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», par. 27). 
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In prima approssimazione, pare che si debba tenere presente che fra gli impe-
dimenti assoluti e quelli relativi non ricorrono differenze funzionali così grosse da 
collocarli in universi concettuali diversi. Con riguardo alla percezione del consu-
matore, pare che si debba ritenere che in linea di principio essa vari a seconda del 
tipo di beni di cui si discute, ad es. in ragione della maggiore o minore qualifica-
zione professionale del pubblico interessato per i beni in questione, non a seconda 
del carattere assoluto o imperativo dell’impedimento preso in considerazione; e 
questa constatazione dovrebbe aprire la strada a una considerazione in larga misu-
ra unitaria del tema nella prospettiva degli uni e degli altri impedimenti 

26. A con-
ferma di questa ipotesi si potrebbe anche menzionare la circostanza che il richia-
mo al carattere globale della valutazione e all’impressione complessiva prodotta 
dal marchio, che si vedrà essere cruciale nell’apprezzamento del rischio di confu-
sione 

27, trovano piena cittadinanza anche in materia di impedimenti assoluti, ad 
es. ai fini della valutazione del carattere distintivo della forma di un bene o della 
descrittività di una locuzione 

28 e della individuazione delle caratteristiche essen-
ziali di una forma ai fini della valutazione del ricorrere del primo fra gli impedi-
menti speciali a questa relativi 

29. La regola secondo la quale ai marchi costituiti 
dai nomi di persona si applicano gli stessi criteri di valutazione del carattere di-
stintivo impiegati per le altre categorie di marchi, che vale per gli impedimenti 
assoluti 

30, va seguita anche con riferimento agli impedimenti relativi 
31. 

È tuttavia anche vero che già in linea generale ogni segmento normativo deve 
essere oggetto di autonoma considerazione in ragione delle particolari finalità sot-
tese alla specifica previsione della cui applicazione si tratta. Così, restando all’e-
sempio appena considerato, si potrà ricordare che la nozione di pubblico che vie-
ne presa in considerazione ai fini dell’individuazione dei marchi contrari all’or-
dine pubblico o al buon costume non è perfettamente sovrapponibile a quella im-
piegata anche in settori finitimi, attinenti agli altri impedimenti assoluti 

32. È dun-
 
 

26 Per un’applicazione, implicita, di questo approccio v. G.E. SIRONI, La «percezione» del pub-
blico interessato, in Il dir. ind. 2007, 121 ss. 

27 § 44.2. 
28 In questo senso v. Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters 

France c. UAMI, in Racc. 2003, II, 5207 ss., in Giur. ann. dir. ind. 4617 e in Foro it. 2004, IV, 131 
ss., caso «bottiglia trasparente Perrier», parr. 39 e 41. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 5 
marzo 2003, causa T-194/01, Unilever NV c. UAMI, in Racc. 2003, II, 383 ss. e in Giur. ann. dir. 
ind. 4614, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti», par. 54. 

29 Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa C-205/13, Hauck GmbH c. Stokke AS, 
Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e Peter Opsvik A/S, caso «sedia per bambini Tripp Trapp», par. 21. 

30 Corte di Giustizia 16 settembre 2004, causa C-404/02, Nichols plc c. Registrar of Trade 
Marks, in Racc. 2004, I, 8499 ss., caso «Nichols», parr. 25-27. 

31 Trib. UE 8 luglio 2010, causa T-30/09, Engelhorn KgaA c. UAMI e The Outdoor Group Ltd., 
caso «peerstorm/Peter Storm», par. 76. 

32 Sul tema v. già supra, § 31.2 e, con riguardo alle altre ipotesi di divergenza delle regole che 
attribuiscono rilievo alla percezione del pubblico interessato ai fini della valutazione degli impedi-
menti assoluti, §§ 19.3 e 34.2 (con riguardo agli stemmi, emblemi e altri simboli di Stati e, ri-
spettivamente, di organizzazioni intergovernative). 
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que a maggior ragione legittimo attendersi anche qualche “scarto” fra la nozione 
di pubblico interessato a seconda che questa sia impiegata nel contesto dell’inter-
pretazione di un impedimento assoluto o di un impedimento relativo; e che lo 
stesso possa valere anche per altre nozioni chiave, come quelle di carattere distin-
tivo o descrittivo del marchio, di marchio complesso, e così via; e che tuttavia l’a-
nalisi delle possibili divergenze di significato possa pur sempre prendere le mosse 
dall’assunto, del tutto ragionevole, che esista un terreno comune fra nozioni corri-
spondenti impiegate in materia di impedimenti assoluti e relativi 

33. 
È questo del resto l’approccio seguito dall’orientamento giurisprudenziale, piut-

tosto diffuso, che provvede all’accertamento dell’acquisto di carattere distintivo 
del marchio anteriore (o di un suo elemento) per verificare se questo influisca sul-
la somiglianza fra i marchi posti a confronto 

34 o dei corrispondenti beni 
35, come 

anche sul rischio di confusione quanto all’origine che ne derivi 
36 impiegando gli 

stessi parametri che vengono utilizzati per verificare se gli impedimenti assoluti 
possano essere superati dal secondary meaning 

37. 
 
 

33 Per un esempio v. l’accertamento del tasso di descrittività e, conversamente, di carattere di-
stintivo dell’elemento figurativo rappresentato da una matassa di lana intrecciato condotto da Trib. 
primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-99/06, Phildar c. UAMI e Comercial Jacinto Parera SA, 
caso «Fildor/Phildar», in Racc. 2009, II, 164 ss., par. 41 s. Dal canto suo Trib. UE 13 settembre 
2010, causa T-366/07, The Procter & Gamble Company c. UAMI e Prestige Cosmetics s.p.a., caso 
«P&G Prestige Beaute/Prestige», parr. 65 e 75 ss. desume dal carattere laudativo del segno “presti-
ge” una sua descrittività che lo rende di minore rilievo sul piano del confronto con un segno com-
plesso che include lo stesso termine e dell’accertamento del rischio di confusione. Un’altra enuncia-
zione è in Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, causa T-146/08, Deutsche Rockwool Mineralwoll 
HmbH & OHG c. UAMI e Redrock Construction s.r.o., caso «Redrock/Rock», par. 48 ss. ove anche 
al par. 55 una ripresa ai fini dell’accertamento di un impedimento relativo dell’argomento, collauda-
to in materia di impedimenti assoluti (v. supra, § 23.1), secondo cui la circostanza che un termine 
possa avere una pluralità di significati non esclude che esso abbia carattere descrittivo in relazione a 
una delle sue accezioni possibili. 

34 Sui due profili, concettualmente distinti, v. infra, §§ 47 e 48. 
35 V. infra, §§ 53. 
36 V. infra, §§ 58.1. Ma v. anche § 50.2 e 62.3. 
37 In questo senso Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-553/10, Biodes SL c. UA-

MI e Manasul Internacional SL, caso «farmasul/manasul», parr. 68, 70 e 72. Trib. primo grado CE 
12 marzo 2008, causa T-332/04, Sebiràn SL c. UAMI e El Coto de Rioja SA, caso «Coto d’Arcis», 
parr. 47 ss. e 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 35 (ove viene citato un precedente canonico 
sull’acquisto del carattere distintivo in materia di impedimenti assoluti, Corte di Giustizia 4 maggio 
1999, cause C-108/97 e C-109-97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH c. 
Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger, in Racc. 1999, I, 3819 ss. e in Giur. 
ann. dir. ind. 4043, caso «Windsurfing Chiemsee», par. 24, dando per scontata l’omogeneità dei due 
accertamenti). 

Non sempre l’impostazione accolta in relazione ai diversi profili di rilevanza dell’acquisto del 
carattere distintivo è omogenea. V. ad es. Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, causa T-168/04, 
L.&D, SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., in Racc. 2006, II, 2699 ss., caso «Aere Limpio», che per 
un verso ipotizza al par. 85 che i parametri per accertare l’acquisto del secondary meaning possano 
non coincidere con quelli impiegati per l’accertamento dell’acquisto di carattere distintivo ai fini 
della valutazione del rischio di confusione; per altro verso dà per scontato al par. 73 che i principi 
relativi all’uso di un marchio come componente di altro marchio accolti in materia di secondary 
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Va peraltro rilevato che il parallelismo fra i due ordini di valutazioni appare 
ben lungi dall’essere perfetto. Infatti, è sicuro che, alla base dell’apprezzamento di 
alcuni impedimenti assoluti, in particolare attinenti al carattere descrittivo del se-
gno, alla sua mancanza di carattere distintivo e al conseguimento di un secondary 
meaning idoneo a superare l’uno o l’altro impedimento, stanno considerazioni di 
interesse generale attinenti all’imperativo di disponibilità, che perseguono l’obiet-
tivo di rendere coerente il diritto dei marchi con la finalità di una concorrenza non 
falsata e che postulano che taluni segni possano essere utilizzati liberamente da tutti 
gli operatori economici 

38. Ora, la Corte di Giustizia ha però escluso che l’impe-
rativo di disponibilità possa costituire uno dei fattori pertinenti che vanno presi in 
considerazione per operare una valutazione globale del rischio di confusione fra i 
segni in sede di apprezzamento della contraffazione e in termini più generali ha ne-
gato con nettezza che l’imperativo di disponibilità si lasci trasporre dal piano degli 
impedimenti assoluti a quello della tutela 

39. Se, come appare ragionevole, questa 
presa di posizione, operata sul piano della contraffazione può estendersi al piano 
degli impedimenti e dei motivi di nullità relativi 

40, ne consegue che le neppure le 
valutazioni compiute a questi ultimi fini possono essere orientate dall’imperativo di 
disponibilità che invece sta alla base degli impedimenti assoluti corrispondenti. 

Anche sotto altro profilo la circostanza che gli impedimenti assoluti costitui-
scano limiti posti nell’interesse pubblico al perseguimento dell’interesse privato 
dell’impresa alla distinzione della propria iniziativa economica, mentre gli impe-
dimenti relativi concretizzano un conflitto intersoggettivo, può avere conseguenze 
di rilievo sul piano dell’interpretazione delle norme. Si può infatti ipotizzare, co-
me invero si è ipotizzato, che per gli impedimenti assoluti valga un principio di 
stretta interpretazione 

41, mentre per gli impedimenti relativi vi potrebbero essere 
spazi per un’interpretazione analogica idonea a portare ad emersione interessi pri-
vati all’invalidazione della registrazione successiva equiordinati agli altrettanto 
privati interessi del richiedente 

42. 
 
 
meaning (su cui v. supra, § 26 A )  possano essere estesi all’accertamento dell’acquisto di carattere 
distintivo ai fini della valutazione del rischio di confusione. In argomento v. amplius § 58.1. 

38 Sul tema v. già supra, § 22. 
39 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca 

Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland 
BV, in Racc. 2008, I, 2439 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5469, caso «Adidas III», par. 30; in argomen-
to v. però anche infra, § 121. Questa posizione sarebbe maggiormente condivisibile se, prima di sta-
bilire se un marchio anteriore costituisca impedimento alla registrazione di un marchio successivo o 
sua contraffazione, venisse sempre condotta la verifica che esso effettivamente sia stato validamente 
registrato: in questo caso, si potrebbe assumere che l’imperativo di disponibilità abbia avuto modo 
di esplicare la propria funzione pro-concorrenziale già su questo piano preliminare. Purtroppo, il 
raccordo fra il due piani è difettoso nel diritto comunitario, perché, per le ragioni esaminate già su-
pra, al § 17.4, assai spesso i profili attinenti alla validità del marchio nazionale anteriore non posso-
no essere considerati nel procedimento di opposizione a marchio comunitario. 

40 Sui rapporti fra le norme sulla novità e quelle sulla contraffazione v. amplius infra, § 39. 
41 V. supra, § 19.2. 
42 Per un esempio v. infra, § 79.5. 
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Certo, con una presa di posizione come questa, non viene ancora fornita una 
risposta specifica a tutti i profili nei quali il quesito è suscettibile di trovare artico-
lazione 

43. Viene però indicata una linea direttrice generale, che abbisogna di una 
sua concretizzazione ogni volta si incontrino nozioni che si collocano a cavallo 
fra gli impedimenti assoluti e relativi. Si cercherà quindi di fornire soluzioni più 
circostanziate ogni qual volta il tema abbia occasione di riproporsi 

44. 
36.3. Il quadro internazionale 

45. L’ordinamento comunitario e interno si sono 
trovati a operare le proprie scelte relative agli impedimenti alla registrazione 
all’interno di un quadro internazionale che lascia notevoli margini di libertà 

46. 
Qualche limitazione agli spazi di libertà lasciati dalla fonte internazionale pro-

viene dall’ultima proposizione dell’art. 16(1) TRIPs, secondo cui i diritti derivanti 
da un marchio registrato “non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compro-
mettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all’uso”. A ben vedere, 
questa previsione non solo facoltizza ma in una certa misura obbliga gli Stati 
membri a operare un qualche riconoscimento dei “diritti anteriori” rispetto a un 
marchio registrato o in corso di registrazione. Si deve a questo riguardo operare 
una distinzione a seconda che i “diritti anteriori” che non debbono essere pre-
giudicati nascano da marchi registrati o, in alternativa, da diritti confliggenti an-
teriori che trovano la propria base giuridica nell’uso invece che nella registra-
zione. 

Nel primo caso, occorre considerare che per salvaguardare l’ampiezza dei di-
ritti esclusivi conferita dall’art. 16(1) parte prima e seconda e dall’art. 16(3) TRIPs 
ai marchi  regis tra t i  anter ior i  deve a essi essere riservato un corrispondente 
potere invalidante rispetto alle registrazioni successive 

47; con la conseguenza che 
il potere invalidante spettante alla registrazione anteriore dovrà essere calibrato a 
seconda che i segni e i beni siano identici o simili, ai sensi dell’art. 16(1) prima 
parte, che i segni e i beni siano identici, ai sensi dell’art. 16(1) seconda parte o che 
 
 

43 Per un esempio interessante v. Trib. UE 17 aprile 2013 (Seconda Sezione), causa T-383/10, 
Continental Bulldog Club Deutschland eV c. UAMI, caso «Continental», par. 58, secondo cui il 
principio della irrilevanza delle modalità di commercializzazione dei beni contraddistinti dal mar-
chio programmate dal titolare ai fini dell’apprezzamento della somiglianza dei beni nel giudizio di 
confondibilità – su cui v. § 50.2 – varrebbe anche ai fini dell’apprezzamento della descrittività del 
segno in sede di valutazione degli impedimenti assoluti. 

44 V. ad es. §§ 48.1 e 58. 
45 In argomento v. N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, 

Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 213, 236 ss., 253 ss., 266 ss. e 282 ss.; G.E. EVANS, Recent de-
velopments in the protection of trademarks and trade names in the EU: from conflict to coexistence, 
in 97 TMR 2007, 1008 ss. Per profili particolari v. anche A. VANZETTI, Capacità distintiva e con-
fondibilità: segni registrati e non registrati, in Il dir. ind. 2007, 7 ss., 11. 

46 Sul punto v. già § 19.1. 
47 Nel testo si assume che operi un parallelismo fra il diritto esclusivo di un marchio registrato 

anteriore e il suo potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva; in argomento v. 
però per le necessarie messe a punto il successivo § 39 (nonché i §§ 76(ii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 
79.6; 91.1, 98.2, 100, 157.2 che però si riferiscono al rapporto fra ius excludendi e potere invalidante 
in relazione ai segni distintivi di impresa non registrati). 
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il marchio anteriore sia “notorio” ai sensi dell’art. 6bis della CUP nella sua ver-
sione innovata dall’art. 16(3) TRIPs 

48. 
Diverso è il caso nel quale il d ir i t to  anter iore  confl iggente sia solamente 

fondato sul l’uso. In questa seconda ipotesi, in linea di principio bisogna parti-
re dal presupposto secondo il quale le previsioni dei TRIPs in quanto tali non det-
tano una salvaguardia minima per i segni distintivi di fatto. Infatti, secondo le pa-
role finali art. 16(1) TRIPs, ricollegare o meno diritti in base all’uso, ad es. a favo-
re di marchi di fatto, è una prerogativa che resta attribuita ai singoli ordinamenti 
degli Stati membri. Se quindi ci si domanda se il riconoscimento della tutela dei 
“diritti anteriori” di fatto debba concretarsi in un diniego di registrazione di do-
mande di marchio successive confliggenti o in un invalidazione delle registrazioni 
corrispondenti in forza del diritto internazionale convenzionale, la risposta deve 
essere negativa, almeno se si rimanga al testo della previsione ora citata. E questa 
conclusione vale anche se ci si ponga la domanda, diversa ma collegata, se ai tito-
lari dei “diritti anteriori” di fatto competa perlomeno il diritto di proseguire nel-
l’uso e in tal modo di coesistere con la registrazione successiva confliggente. 

Una valutazione diversa si impone però quando la previsione venga letta in 
congiunzione con la disposizione dell’art. 2(2) TRIPs, che prevede che gli Stati 
membri si conformino agli artt. 1-12 e 19 della CUP 

49. Ora, fra queste disposizio-
ni molte, come si vedrà più specificamente 

50, apprestano apposita tutela ad alcuni 
particolari “diritti anteriori”. Così è nel caso della ditta o nome commerciale che, 
alla stregua dell’art. 8 CUP è “protetta in tutti i Paesi dell’Unione senza obbligo 
di deposito o di registrazione”, o del marchio “notoriamente conosciuto” di cui 
all’art. 6bis. 

Quanto al nome commerciale, la giurisprudenza formatasi all’interno del mec-
canismo di risoluzione delle dispute dell’OMC ha chiarito che, anche se i TRIPs 
non dedicano a esso un apposito titolo, tuttavia essi lo annoverano fra le categorie 
di diritti di proprietà intellettuale che trovano diretta tutela all’interno dell’archi-
tettura dell’accordo 

51. La salvaguardia così garantita dai TRIPs sembra riferirsi 
non solo alla possibilità della coesistenza di una ditta anteriore confliggente con 
una successiva registrazione di marchio ma anche, in presenza dei necessari pre-
supposti, alla preclusione alla registrazione del titolo successivo o alla sua invali-
dazione. Resta però che anche questa tutela, quanto all’intensità dell’uso e al gra-
do di riconoscimento della notorietà del segno da parte del pubblico interessato 

 
 

48 Anche se queste tre ipotesi in linea di massima corrispondono ai tre tipi di conflitto che ver-
ranno esaminati ai §§ 37 ss., si avrà modo di segnalare nel corso della trattazione corrispondente le 
convergenze e le divergenze che esistono al riguardo fra le norme convenzionali e il diritto comuni-
tario (v. §§ 62.4 e 72.3). 

49 In argomento v. già § 3 B). 
50 V. infra, §§ 62.4 e 73. 
51 V. il Report dell’Appellate Body dell’OMC del 2 gennaio 2002, WT/DS176/AB/R., parr. 326-

341, che sotto questo profilo riforma il Panel del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appro-
priations Act of 1998, punto 8.41. 
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richiesti, è ancorata a presupposti determinati non dalle fonti internazionali ma dal 
diritto nazionale applicabile 

52. 
Questa limitazione non vale tuttavia con riguardo all’art. 6bis visto che il mar-

chio “notoriamente conosciuto”, che senza dubbio rientra fra le categorie di pro-
prietà intellettuale direttamente considerate dai TRIPs e anzi è oggetto di un’ap-
posita disciplina data dall’art. 16(2) e (3) TRIPs; e con riguardo all’art. 6septies, 
per il quale vale la prima delle due considerazioni che precedono. Anche se su 
questi profili si dovrà a tempo debito ritornare 

53, occorre fin da ora rilevare che i 
presupposti e i lineamenti della tutela di questi ultimi segni sono disegnati diret-
tamente dal diritto internazionale convenzionale e che il diritto comunitario e il 
diritto nazionale armonizzato comunitariamente sono soggetti all’obbligo di con-
formare la loro disciplina agli obblighi internazionali. Né sfuggirà in proposito 
che tali obblighi in particolare si riferiscono al caso in cui questi segni vengano in 
considerazione come “diritti anteriori” ai sensi dell’ultima proposizione dell’art. 
16(1) TRIPs. Non si può quindi negare che, almeno sotto questo profilo, esista una 
tutela minima dei diritti anteriori di fatto delineata direttamente dalle norme inter-
nazionali. 

Dal canto suo, il legislatore comunitario riconosce ai legislatori degli Stati 
membri ampi margini di libertà nel configurare i presupposti della tutela e del po-
tere invalidante dei segni di fatto 

54. 
36.4. Impedimenti e nullità relativi nel diritto comunitario e nazionale: paral-

lelismi e divergenze. Abbiamo già avuto occasione di segnalare che, tanto nel di-
ritto nazionale quanto in quello comunitario, l’area dell’opposizione alla registra-
zione non coincide con quella della nullità relativa che può essere fatta valere da-
vanti al giudice o allo stesso UAMI e di sottolineare come a loro volta gli impe-
dimenti relativi che possono essere fatti valere in fase di registrazione con il mec-
canismo dell’opposizione alla stregua del diritto nazionale non coincidano perfet-
tamente con quelli previsti dal diritto comunitario 

55. 
Nell’opposizione nazionale possono essere fatti valere solo gli impedimenti re-

lativi attinenti alla presenza di diritti anteriori confliggenti di terzi basati su mar-
chi anteriori, identici per beni identici o di marchi identici o simili per beni identi-
 
 

52 In questo senso Corte di Giustizia 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. 
c. Budĕjovickŷ, národní podnik, in Racc. 2004, I, 10989 ss., caso «Budweiser», parr. 86 ss. che, te-
stualmente, si riferisce (par. 89) al diritto alla prosecuzione della coesistenza della ditta anteriore 
rispetto alla registrazione successiva di marchio, ma che logicamente parrebbe potere essere estesa 
all’invalidazione del titolo successivo; analogamente Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, causa 
T-279/03, Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione delle CE, in Racc. 2006, II, 
1291 ss., caso «Galileo», parr. 55-59, che nega la tutelabilità della ditta sulla base del solo collega-
mento dell’art. 8 CUP in relazione ai TRIPs in assenza di prova sul contenuto delle norme interne di 
attuazione del precetto convenzionale. Sul tema dei limiti all’applicazione diretta delle norme TRIPs 
da parte dei giudici comunitari v. supra, § 9. A proposito della competenza comunitaria a individua-
re i presupposti che rendono puramente locale l’uso di una ditta anteriore v. infra, § 76. 

53 In argomento infra, §§ 62.4, 72 e 73. 
54 In argomento infra, § 76. 
55 V. §§ 15.3 e 17.4 rispettivamente. 
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ci o affini, registrati o in corso di registrazione, come anche su diritti al ritratto, al 
nome o a segni notori extramercantili 

56. 
L’opposizione comunitaria è per un verso più ampia di quella nazionale, per-

ché considera non solo i titolari di marchi anteriori identici per beni identici, mar-
chi identici o simili per beni identici o simili, registrati o in corso di registrazio-
ne 

57, ma anche i titolari di marchi, registrati o in corso di registrazione, che godo-
no di notorietà 

58, i titolari di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis 
CUP 59 o registrati indebitamente da un agente o rappresentante 

60, i titolari di mar-
chi non registrati o di altri segni usati nella normale prassi commerciale 

61, che in-
vece nel corso del procedimento nazionale di registrazione non possono interlo-
quire. Per altro verso, il raggio dell’opposizione comunitaria è più ristretto: i tito-
lari di diritti anteriori confliggenti relativi al ritratto, al nome e a segni notori ex-
tramercantili, che hanno titolo all’opposizione nella registrazione nazionale, non 
possono viceversa valersi dell’opposizione nel procedimento comunitario e per 
far valere i propri diritti debbono attendere che sia intervenuta la registrazione 

62. 
(Si osservi peraltro che, nei casi in cui un motivo di opposizione può essere fatto 
valere anche come motivo di nullità relativa, i rispettivi presupposti coincidono 
perfettamente, di tal che l’interpretazione degli uni può essere trasposta agli altri e 
viceversa) 

63. 
Anche sul piano dei motivi di nullità relativa, il diritto nazionale esibisce note-

voli divergenze rispetto a quello comunitario; e non manca di introdurre un’ipo-
tesi residuale di nullità 

64 e l’istituto della rivendica 
65. Sulle ragioni di questi disal-

 
 

56 V. il riferimento, all’art. 176.5 c.p.i., a «gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti 
dall’art. 12, 1° comma, lett. c ) e d), … e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli 
aventi diritto di cui all’art. 8». 

57 Art. 41, par. 1, lett. a ), r.m.c. in collegamento all’art. 8, parr. 1 e 2. Sull’individuazione di 
queste ipotesi v. infra, §§ 40-59. 

58 Art. 41, par. 1, lett. a ), r.m.c. in collegamento all’art. 8, par. 5. Sull’individuazione di quest’i-
potesi v. infra, §§ 60-71. 

59 Art. 41, par. 1, lett. a ), r.m.c. in collegamento all’art. 8, parr. 1 e 2, lett. c ). Sull’indi-
viduazione di quest’ipotesi v. infra, § 73. 

60 Art. 41, par. 1, lett. b ), r.m.c. in collegamento all’art. 8, par. 3, r.m.c. Sull’individuazione di 
quest’ipotesi v. infra, § 74.  

61 Art. 41, par. 1, lett. c ), r.m.c. in collegamento all’art. 8, par. 4. Sull’individuazione di que-
st’ipotesi v. infra, §§ 75-76. 

62 Artt. 53, par. 2 e 56, par. 1, r.m.c. Le ragioni di questa distinzione sono già illustrate ai parr. 
94 ss. del Memorandum sulla creazione di un marchio CEE, cit. La compresenza dell’opposizione 
amministrativa e dell’azione giurisdizionale di nullità con riferimento ai marchi nazionali, da un la-
to, e dell’opposizione amministrativa, dell’azione di annullamento pure essa amministrativa come 
anche della domanda riconvenzionale di nullità con riferimento ai marchi comunitari, dall’altro lato, 
pongono sul tappeto questioni importanti – e talora delicate – sull’efficacia di giudicato delle pro-
nunce corrispondenti, che sono state esaminate supra, ai §§ 16.1 e 17.6. 

63 Così, con riferimento alla corrispondenza fra la lett. a ) del par. 1 dell’art. 53 r.m.c. e la lett. b ) 
del par. 1 dell’art. 8 r.m.c. Trib. UE 18 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-338/12, Rocket Dog 
Brands c. UAMI e Julius-K9 bt, caso «K9 Products/K9», par. 14. Sul punto v. anche § 38.2. 

64 Art. 19.2 c.p.i. 
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lineamenti, che rendono più incerta la geometria della materia e la linearità di una 
trattazione che si proponga di esaminare in parallelo il diritto nazionale e quello 
comunitario, si avrà occasione di tornare in questo medesimo capitolo 

66. 
Il diritto dei marchi prende in considerazione tre diverse categorie di diritti an-

teriori che possono ostare alla registrazione di un marchio o determinarne l’in-
validità: i marchi anteriori registrati, i segni distintivi di impresa diversi dai mar-
chi anteriori registrati e le altre categorie di diritti esclusivi indicate dalla legge. 
Esaminiamoli analiticamente. 

Sezione I 

Il conflitto con altri marchi registrati anteriori 

37. I tre tipi di conflitto con marchi registrati anteriori (e con i marchi a 
essi assimilati): generalità 

La presenza di marchi  regis tra t i  anter ior i  è di impedimento alla valida 
registrazione del marchio successivo in tre tipi di situazioni base. Nell’esposizio-
ne che segue, si identificheranno i tratti fondamentali dei tre tipi di conflitto per 
poi illustrare alcuni profili che sono a essi comuni (§§ 38-39). A ciascun tipo di 
conflitto verrà poi dedicato qualche approfondimento (§§ 40-41; 42-59 e 60-71). 

Primo tipo di conflitto. Esso si produce quando il marchio di cui si chieda la 
protezione sia identico al marchio anteriore di un terzo e i prodotti o servizi per i 
quali è stata richiesta la protezione siano a loro volta identici ai prodotti o ai ser-
vizi per i quali il marchio anteriore è tutelato 

67. 
Secondo tipo di conflitto. Esso si produce quando il marchio di cui si chieda la 

protezione sia identico o simile al marchio anteriore di un terzo e i prodotti o ser-
vizi per i quali è stata richiesta la protezione siano identici o simili a quelli per i 
quali il marchio anteriore è tutelato 

68. 
Nel primo caso, caratterizzato dall’identità sia dei marchi sia dei beni, l’impe-

dimento opera a prescindere dall’accertamento (anche) 
69 del pericolo di confusio-

ne nel pubblico dei consumatori. Nel secondo caso si prendono invece in conside-
razione situazioni nelle quali fra il marchio anteriore del terzo e quello successivo 
 
 

65 Art. 118 c.p.i. Sul limitato parallelismo delle previsioni degli artt. 18 e 24 r.m.c. v. però infra, 
§§ 74.4 e 88-89. 

66 In argomento v. infra, §§ 75.2 e 80. 
67 Artt. 4, par. 1, lett. a ), della direttiva, 12.1, lett. c), c.p.i. e 8, par. 1, lett. a), r.m.c. 
68 Artt. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva, 12.1, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1), lett. b), r.m.c. 
69 Sulle ragioni della precisazione cui allude la congiunzione tra parentesi v. infra, §§ 41-42. 
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vi possono essere variazioni di qualche rilievo: il segno successivo può essere so-
lo simile e non identico al precedente; i settori di impiego possono essere solo 
“affini” (nel linguaggio del legislatore italiano) o “simili” (nel linguaggio del legi-
slatore comunitario) e non identici; e questa semplice somiglianza può riferirsi 
simultaneamente ai segni e ai prodotti. In quest’ipotesi l’impedimento alla regi-
strazione del marchio successivo non è automatico: ricorre solo quando nel loro 
complesso i punti di contatto fra i marchi e i beni, rispettivamente, possano pro-
vocare una confusione fra il pubblico. Secondo la formula legislativa l’impedi-
mento opera se, a causa dell’identità o della somiglianza del marchio successivo 
con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i 
quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pub-
blico; il rischio di confusione – precisa la formula normativa – comprende il ri-
schio di associazione con il marchio anteriore. 

Terzo tipo di conflitto. In talune ipotesi particolari la presenza di un marchio 
registrato anteriore, identico o simile, può essere ostativa della protezione di un 
marchio successivo anche quando la registrazione di quest’ultimo si riferisca a 
prodotti o servizi non simili né tantomeno identici a quelli per i quali il marchio 
anteriore è tutelato. Questa situazione ricorre quando il marchio anteriore “goda 
di rinomanza” 

70 o “di notorietà” 
71 e “l’uso senza giusto motivo del marchio ri-

chiesto possa trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della noto-
rietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi” (così la previsione 
comunitaria, ripetuta, salvo dettagli formali, da quella interna). 

*** 

È nel secondo tipo di conflitto che si trova il modello-base originario dell’im-
pedimento. Anche prima della riforma del 1992, il marchio più recente era conside-
rato non “nuovo” – e quindi non suscettibile di valida registrazione – quando sul 
mercato fosse già presente un altro marchio di terzi e il marchio successivo potesse 
essere considerato confondibile con quello anteriore in forza di una valutazione 
svolta simultaneamente sui due piani rilevanti, quello del confronto fra i segni e 
quello del confronto fra i beni 

72. È intuitivo che solo segni che siano quantomeno 
simili fra di loro possono porsi in rapporto di reciproca interferenza. E il principio 
di specialità 

73 voleva che il segno anteriore non esplicasse efficacia invalidante per 
così dire a 360 gradi, per tutte le classi di beni possibili e immaginabili, ma solo nei 
limiti merceologici risultanti dalla registrazione prima e dall’uso effettivo dopo: la 
confusione del pubblico non si sarebbe prodotta quando segni pur identici o simili 
fra di loro fossero stati impiegati per tipologie di beni merceologicamente distanti. 
 
 

70 Art. 12.1, lett. e), c.p.i. 
71 Art. 8, par. 5, r.m.c.; ma anche art. 4, par. 3, della direttiva. 
72 Sulle ragioni per le quali nel diritto previgente ci si riferiva al rischio di confusione fra i mar-

chi e non al rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai marchi medesimi v. 
infra, §§ 42 e 54. 

73 Sul quale v. già § 7. 
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Tradizionalmente i criteri di giudizio impiegati per stabilire quando un mar-
chio anteriore impedisse la valida registrazione di un marchio successivo (toglien-
dogli la novità) erano enunciati con una formulazione simmetrica a quella adope-
rata ai fini dell’accertamento della contraffazione del segno anteriore ad opera del 
segno successivo. Il processo legislativo di rafforzamento della protezione del mar-
chio, su cui ci si è in precedenza soffermati più volte, ha portato a una variazione 
dei criteri impiegati per l’accertamento della contraffazione; e, con l’intento di man-
tenere il parallelismo fra il piano della contraffazione e quello della novità, si sono 
anche allargate in parallelo le ipotesi nelle quali si considera che un marchio ante-
riore tolga novità a un marchio successivo. 

Così si è introdotta un’ipotesi nella quale il marchio anteriore toglie novità a 
quello successivo a prescindere da un accertamento della confusione. Di qui trae 
origine la previsione normativa del conflitto del primo tipo. Perché in questo caso 
si prescinda dall’accertamento di un rischio di confusione per escludere la novità 
del marchio successivo è apparso evidente: sia i marchi sia i generi di prodotti e di 
servizi sono in questo caso i medesimi e, si è ritenuto, tanto basta. 

Anche la nozione di rischio di confusione è stata ridefinita in termini innovati-
vi: secondo la formula legislativa (sopra riportata per definire il conflitto del se-
condo tipo), per valutare se ricorra un rischio di confusione nel pubblico deve es-
sere attribuita autonoma considerazione al “rischio di associazione” fra il marchio 
successivo e quello anteriore. Qui fa la propria comparsa un inciso che ha fatto 
discutere e sul quale si dovrà tornare più di una volta 

74. 
Un vero e proprio salto di qualità rispetto al passato si presenta infine nelle re-

gole apprestate per disciplinare il confitto del terzo tipo. Qui entra in gioco la no-
zione di marchio che gode di “notorietà” – secondo il diritto comunitario – o di 
“rinomanza” – secondo il diritto interno. Con questa espressione non si allude più 
soltanto a quei marchi che erano stati designati come “celebri” dalla nostra giuri-
sprudenza e famous, berühmte, de haute renommée dalle corti degli altri Paesi del-
la Comunità 

75. Nei lavori preparatori comunitari è scomparso l’aggettivo “larga” 
che qualificava la notorietà; e l’espressione adottata dalla legge italiana è stata 
prescelta al fine dichiarato di evitare “atteggiamenti interpretativi particolarmente 
rigorosi”. Ora, in quanto il marchio goda di “notorietà” o di “rinomanza”, esso 
può esplicare efficacia anticipatoria ben al di là del tradizionale principio di spe-
cialità e, quindi, anche rispetto all’adozione di un marchio successivo (“identico o 
simile”) per prodotti e servizi anche dissimili. In questa ipotesi, il diniego della 
validità della registrazione può aver luogo anche in assenza di pericolo di confu-
sione e, quindi, ben si può dire, avviene non tanto perché il marchio successivo 
difetti di capacità differenziatrice sul segmento di mercato prescelto ma perché, 
dal suo impiego in tale contesto, esso trarrebbe comunque profitto dal capitale di 
 
 

74 In argomento v. infra, §§ 57 e 133.2. 
75 Per una sintesi F. LEONINI, Marchi famosi e marchi evocativi, Giuffrè, Milano, 1991 e Gia. 

GUGLIELMETTI, Il marchio celebre o «de haute renommée», Giuffrè, Milano, 1977, nonché, nella 
dottrina straniera v. T. MARTINO, Trademark dilution, Clarendon Press, Oxford, 1996. 
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investimento pubblicitario incorporato nel primo segno (talora anche a scapito di 
questo). 

La giurisprudenza comunitaria ha poi chiarito che i marchi che godono di ri-
nomanza ricevono protezione – e quindi hanno efficacia invalidante di successive 
registrazioni – pur in assenza di rischio di confusione in relazione tanto a beni non 
simili quanto a beni simili 

76. A sua volta, la congiunzione “anche” è stata intro-
dotta nella lett. e) dell’art. 12.1 c.p.i. per chiarire che, anche nel diritto italiano, 
l’effetto corrispondente si produce in relazione a beni sia non affini sia affini. 

Nel suo complesso l’efficacia anticipatoria dei marchi precedentemente regi-
strati si è, quindi, notevolmente accresciuta rispetto al passato. L’innovazione nor-
mativa non ha mancato di porre all’ordine del giorno nuove questioni. Prima fra 
di esse è, naturalmente, quella relativa al rapporto fra le disposizioni che prevedo-
no e disciplinano i tre tipi di conflitto. Si tratta di un raccordo e di un coordina-
mento, come vedremo, non facile né sul piano che ora interessa del potere invali-
dante del marchio anteriore, né su quello successivo della tutela. Gli stessi termini 
della questione sono parsi cambiare notevolmente, col passare del tempo. Inizial-
mente si era potuto pensare che tra le tre previsioni ci fosse una linea di demarca-
zione piuttosto netta e che i loro campi di applicazione fossero mutualmente e-
sclusivi, in quanto riferentesi a situazioni fondamentalmente diverse fra di loro 

77: 
secondo questo approccio a ogni data situazione si sarebbe applicata solo una 
previsione e non vi sarebbe stata sovrapposizione fra i diversi tipi di conflitto. Ci 
si è poi avveduti che non è proprio così: la giurisprudenza comunitaria ha, come si 
è appena ricordato, ritenuto che le norme sul terzo conflitto si applichino anche in 
caso di identità o di somiglianza dei beni per i quali i due marchi confliggenti sia-
no protetti e ha quindi ammesso un’area importante di sovrapposizione fra il terzo 
e il secondo conflitto 

78. Un’altra sovrapposizione si è poi delineata fra le norme 
relative al primo e al terzo conflitto 

79: sul piano della tutela, una volta ritenuto che 
non si dia contraffazione senza che si abbia un rischio di pregiudizio a una fra le 

 
 

76 V. le sentenze della Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG 
e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in Racc. 2003, I, 389 ss., in Giur. ann. dir. ind. 
4608, in Il dir. ind. 2004, 31 ss. con Commento di R.S. DE MARCO e in Giur. comm. 2004, II, 363 
ss. con nota di N. BOTTERO, Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunita-
ria, caso «Adidas-Fitnessworld» e del 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino 
Davidoff SA c. Gofkid SA, in Racc. 2003, I, 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 beni affini 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e in Giur. comm. 2003, II, 574-584 con mia nota Mar-
chi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria, caso «Davi-
doff/Durffee». 

77 Anche se questa era l’impostazione prevalente, essa non era unanimemente condivisa: v. ad 
es., con riferimento alle corrispondenti previsioni della legge inglese, W.R. CORNISH, Intellectual 
Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London, 1996, 
617 ss., in particolare 624. 

78 V. §§ 60 e 66. 
79 V. §§ 61.3 e 130.4. 
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diverse funzioni tutelate del marchio 
80 ed, inoltre, che il pregiudizio alla funzione 

pubblicitaria del marchio vada preso in considerazione non solo nel terzo conflitto 
ma anche nel primo, non si è più potuto eludere la questione se l’impostazione ac-
colta non comportasse la possibilità di una duplicazione ed, in particolare, nei casi 
di doppia identità non finisse per accordare una tutela che avrebbe dovuto essere 
riservata ai soli marchi che godono di notorietà 

81. 

38. La nozione di marchi registrati “anteriori”. Le coordinate geografiche 
e temporali del conflitto. La prova dell’uso del marchio anteriore 

38.1. La nozione di marchi registrati “anteriori”. La presenza di uno dei tre 
tipi di conflitto con marchi registrati anteriori è motivo di opposizione che può es-
sere fatto valere già nel corso del procedimento di registrazione o motivo di nulli-
tà che può essere azionato successivamente alla registrazione. Come si è visto, la 
legi t t imazione al l ’opposizione o all’azione di nullità non appartiene a 
chiunque vi abbia interesse: l’opposizione può essere proposta solo da parte dei 
titolari dei marchi anteriormente registrati o depositati così come dai loro licenzia-
tari; e lo stesso vale per l’azione di nullità 

82. 
38.1.1. Le coordinate temporali del conflitto. L’opposizione o l’azione di nul-

lità si basa sui marchi registrati anteriori 
83. Per stabilire quale dei due marchi re-

gistrati in conflitto sia anteriore e quindi prevalga, occorre determinare quale sia 
la data da prendere come riferimento per ciascuno di essi. Per il marchio oggetto 
di opposizione, la valutazione va effettuata con riferimento al momento in  cui  
è  deposi ta ta  la  domanda di  regis trazione del  marchio, comunitario o 
nazionale, r ichiesto .  Questo momento deve venire anticipato a una data anterio-
re, nel caso in cui il richiedente faccia valere una priorità derivante da un deposito 
precedente 

84, che dia diritto alla c.d. priorità unionista 
85 (si intende nella sua for-

ma “estesa” a tutti gli Stati membri dell’OMC che hanno aderito ai TRIPs) 
86, o dal 

 
 

80 §§ 128-129. 
81 § 130.4. 
82 Artt. 177.1, lett. a ), b ) e c ) c.p.i. e 41, par. 1, lett. a ), r.m.c.; artt. 122 c.p.i. e 56, par. 1, r.m.c. 
83 V. la definizione di cui al par. 2 dell’art. 8 r.m.c. e al par. 2 dell’art. 4 della direttiva (e v. § 

72). L’esame del ricorrere del conflitto presuppone la prova dell’esistenza di un marchio anteriore ai 
sensi di questa norma: Trib. UE 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-403/10, Brighton 
Collectibles, Inc. c. UAMI e Felmar, caso «Brighton/Brighton», parr. 42 ss. 

84 Artt. 4 c.p.i. e 29-32 r.m.c. Sul rilievo della priorità unionista per l’individuazione della data 
di una domanda di marchio comunitario v. Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-
104/12, Verus Eood c. UAMI e Performance Industries Manufacturing, caso «Vortex/Vortex», parr. 
36 ss. 

85 Sul diritto di priorità dal punto di vista del diritto internazionale, interno e comunitario v. su-
pra, rispettivamente §§ 3 B ), 1.2, 14 e 17 e infra, § 89.2. 

86 Per le ragioni illustrate supra, al § 3 B ), 5. Danno attuazione agli obblighi corrispondenti l’art. 
4 c.p.i. e l’art. 29 r.m.c. 
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ricorrere dei presupposti per la c.d. priorità di esposizione (relativa a marchi pre-
sentati in occasione di esposizioni internazionali e nazionali ufficialmente ricono-
sciute) 

87. 
Contro il marchio richiesto, possono essere fatti valere i marchi registrati, co-

munitari, nazionali o internazionali, depositati in data anteriore alla data di depo-
sito o di priorità del richiedente medesimo 

88. 
Anche qui la data del deposito costituisce il punto di riferimento della valuta-

zione. Gli stessi marchi anteriori possono però, a loro volta, fruire di una pr ior i-
tà : o perché sia invocata la c.d. priorità unionista “estesa” 

89 o perché ricorrano i 
presupposti per la c.d. priorità di esposizione 

90. In questi casi, si farà capo alla da-
ta di priorità del marchio confliggente 

91. 
Esiste anche un altro modo attraverso il quale il marchio fatto valere con l’op-

posizione può invocare un’anzianità più antica di quella della sua data di deposito, 
che è data dalla c .d .  preesis tenza  

92. Se il marchio comunitario sia opposto a 
una domanda di registrazione nazionale – qui: italiana –, il marchio comunitario 
potrà fruire di una rivendicazione di preesistenza nazionale corrispondente, anche 
quando questo marchio nazionale sia medio tempore stato rinunciato o lasciato 
scadere dal titolare 

93. Se invece il marchio comunitario sia opposto a una doman-
 
 

87 Art. 18 c.p.i. e art. 33 r.m.c. 
88 Art. 4, par. 2, lett. a), direttiva e art. 12.1, lett. c ), d ) ed e ) c.p.i. nonché art. 8, par. 2, lett. a), 

r.m.c. Nella nozione di marchi anteriori vanno sicuramente ricompresi anche i marchi collettivi: v. 
2° comma dell’art. 12 c.p.i. Per le particolarità che caratterizzano il conflitto fra marchi collettivi e 
individuali v. infra, § 204. Il diritto statunitense, invece, in linea di principio risolve il conflitto fra 
marchi protetti a livello federale sulla base della priorità nell’uso, anche se la regola è stata attenuata 
a partire dal Trade Mark Revisions del 1988: Ch.R. MCMANIS, Intellectual Property and Unfair 
Competition, Thomson-West, St. Paul, Mn, 20045, 120 ss., 167. 

89 Art. 4, par. 2, lett. a) e b), direttiva e art. 12.1, lett. c ), d ) ed e ) c.p.i. nonché art. 8, par. 2, lett. 
a), r.m.c. 

90 Art. 18 c.p.i. e art. 33 r.m.c. 
91 Con riferimento a entrambi i marchi, del registrante e dell’opponente, vale la regola prevista 

dall’art. 4 A(3) CUP, secondo cui la priorità è conferita da “ogni deposito idoneo a stabilire la data 
alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di 
tale domanda”. In argomento E. FERNANDEZ MASIÀ, El derecho de prioridad unionista come medio 
para conseguir la internacionalizacion de la marca, in Riv. dir. ind. 2001, I, 37 ss., 50 s. 

92 Sul tema v. già supra, § 14 e C. RUSCONI, L’effetto della preesistenza nel sistema del marchio 
comunitario, ovvero … e pluribus unum, in Riv. dir. ind. 2001, I, 81 ss., ove ampi richiami, nonché 
F. GEVERS-D. TATHAM, The Continuing Story of Seniority Claims by the OHIM in Alicante, in EIPR 
1999, 228 ss. In giurisprudenza v. Trib. Milano 3 gennaio 2013 (ord.), Vibram c. Fila Europe s.p.a. e 
altri su cui L.C. UBERTAZZI, Marchi difensivi e diritto UE, in Contratto e impresa/Europa 2013, 842 
ss. e in Notiziario dell’ordine dei consulenti di proprietà industriale, ottobre 2013, 11 ss. Sulle ra-
gioni per le quali è problematico far valere la preesistenza di cui all’art. 34 r.m.c. a favore di un 
marchio comunitario in fase di registrazione e può rendersi necessario ricorrere a una sospensione 
del procedimento di opposizione (od addirittura a una previa trasformazione del marchio comunita-
rio nel marchio nazionale anteriore, seguita dal rideposito di quello), v. C. RUSCONI, L’effetto della 
preesistenza nel sistema del marchio comunitario, cit., a 107 ss. 

93 Art. 4, par. 2, lett. b), direttiva e art. 12.1, lett. c ), d ) ed e ) c.p.i. Il riferimento contenuto 
nell’art. 12.1, lett. c ), d ) ed e ) c.p.i. a una ‘valida dichiarazione di preesistenza’ consente 
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da di registrazione anch’essa comunitaria, la preesistenza operante a favore del 
primo, ancorché relativa a un marchio nazionale del pari rinunciato o lasciato sca-
dere dal titolare, varrà come “marchio anteriore” opponibile alla domanda verso 
cui si rivolge l’opposizione 

94. 
Costituiscono anteriorità anche le semplici domande depositate in data anterio-

re, sempre che queste poi effettivamente sfocino in una registrazione 
95. 

Nel diritto comunitario un marchio registrato che già sia scaduto al momento 
del deposito della domanda di registrazione successiva in linea di principio non 
costituisce anteriorità: la scadenza del marchio registrato lo priva dei suoi effetti e 
quindi anche del suo potere invalidante nei confronti di una registrazione succes-
siva. Questa regola, che dovrebbe essere piana applicazione dei principi, visto che 
un diritto che è estinto dovrebbe cessare di produrre effetti, è però derogata dal 
diritto nazionale, che prevede, nel modo che si vedrà, una curiosa ultrattività del 
marchio scaduto 

96. 
38.1.2. Le coordinate geografiche del conflitto. Dal punto di  v is ta  geogra-

f ico o  terr i tor ia le , una precedente registrazione comunitaria, avendo efficacia 
per definizione estesa a tutta la Comunità, preclude una successiva registrazione 
sia essa nazionale e quindi con effetto nei singoli Stati membri come, ad es., l’Italia, 
sia essa comunitaria; perché la preclusione si manifesti basta che il rischio di confu-
sione sussista in un solo Stato membro 

97. Alla stessa stregua, anche una registrazio-
 
 
all’opponente di far valere un marchio comunitario con effetto dal deposito di un marchio italiano, 
ancorché rinunciato o scaduto, giacché, a mente dell’art. 34, par. 2, r.m.c. “l’unico effetto della 
preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci 
al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe 
avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato”. 

94 Art. 8, par. 2, lett. a), r.m.c., secondo C. RUSCONI, L’effetto della preesistenza nel sistema del 
marchio comunitario, cit., 105 ss. Sulla trasformazione di una domanda comunitaria o di un marchio 
comunitario in marchio nazionale v. artt. 112 ss. su cui infra, § 112. 

95 Art. 4, par. 2, lett. c), direttiva e art. 12, 1° comma, lett. c), d) ed e) e 3° comma, c.p.i. nonché 
lett. b) del par. 2 dell’art. 8 r.m.c. Questa regola va coordinata con la previsione dell’art. 4 A(3) 
CUP: costituisce anteriorità opponibile una domanda basata su un priorità straniera, anche se il de-
posito nazionale sulla quale la priorità è basata sia poi abbandonato o altrimenti improduttivo di ef-
fetti, a condizione che la domanda basata su quella priorità dia luogo a registrazione. 

96 V. infra, §§ 38.4 (iii) e 91. Naturalmente, anche nel diritto comunitario il marchio registrato 
che sia scaduto e non rinnovato può mantenere efficacia invalidante della registrazione successiva, 
nei limiti in cui esso resti dotato di notorietà sul mercato; in questo caso troverà applicazione la di-
sciplina del conflitto con altri segni distintivi anteriori diversi dal marchio registrato, §§ 76 ss. Nel 
diritto comunitario, peraltro, un marchio che sia soggetto a decadenza può non invalidare una regi-
strazione successiva: in argomento v. § 99. 

97 Per la verità, la previsione dettata dall’art. 7, par. 2, r.m.c. per gli impedimenti assoluti (sulla 
quale v. supra, § 25.1) non è richiamata dall’art. 8 r.m.c. con riguardo agli impedimenti relativi; e 
tuttavia la giurisprudenza comunitaria applica senza esitazione la regola anche in relazione a questi 
ultimi. V. in questo senso Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-324/13, Endoceutics c. 
UAMI e Merck KgaA, caso «Femivia/Femibion», par. 27; 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), 
causa T-555/11, tesa SE c. UAMI e La Superquímica SA, caso «tesa Tack/Tack Ceys», par. 20; 15 
novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-276/10, El Coto de Rioja, S.A. c. UAMI e Marίa Álvarez 
Serrano, caso «Coto de Gomariz/Coto de Imaz e El Coto», par. 20; 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), 
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ne in un solo Stato membro è suscettibile di impedire la validità di una successiva 
registrazione – di segno identico o simile, secondo quanto sancito all’art. 8 r.m.c. 
– per tutta la Comunità. Si determina così una matrice di situazioni complessa, 
nella quale si può manifestare un conflitto tra due marchi nazionali; tra due mar-
chi comunitari; ma anche tra un marchio comunitario anteriore e una domanda 
successiva di marchio nazionale e, viceversa, fra un marchio nazionale anteriore e 
una domanda successiva di marchio comunitario. 

Prima ancora di provarsi a sgrovigliare la matassa, occorre domandarsi quale 
sia la legge applicabile chiamata a dirimere il conflitto sotto il profilo sostanziale 
e processuale. Non si tratta di un quesito ozioso, visto che il diritto comunitario e 
il diritto nazionale, che è sotto questo profilo solo in parte armonizzato comunita-
riamente, esibiscono numerose e significative differenze in proposito. In linea di 
massima si potranno tenere al riguardo ferme due direttrici generali. Per un verso, 
l’impedimento o il motivo di nullità si riferiscono alla registrazione successiva e 
quindi la regola di diritto applicabile andrà in principio ricercata nel diritto che 
governa quest’ultima. Per contro, alcuni segmenti di disciplina del conflitto atten-
gono specificamente al segno anteriore e quindi vanno reperiti nella legge appli-
cabile a questo 

98. Va tenuto però a mente che, ove si profili un conflitto tra le due 
serie di regole, il diritto comunitario tende a prevalere su quello nazionale 

99. 
 
 
causa T-88/10, Inter Ikea Systems BV c. UAMI e Meteor Controls International, caso «Glän-
sa/Glanz», par. 36; 25 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-422/09, São Paulo Alpargatas, SA c. 
UAMI e Enrique Fischer, caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», par. 17; Trib. primo grado CE 
29 ottobre 2009, causa T-386/07, Peek & Cloppenburg c. UAMI e Redfil SL, caso «Agile/Aygill’s», 
par. 17; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 23; 12 marzo 2008, caso «Coto d’Arcis», cit., 
par. 26; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 67 ss.; 9 marzo 2005, causa T-33/03, Oso-
taspa Co. Ltd. c. UAMI e Distribution & Marketing GmbH, in Racc. 2005, II, 763 ss., caso «Hai», 
parr. 38 s.; 1 marzo 2005, causa T-185/03, Vincenzo Fusco c. UAMI e Antonio Fusco International 
SA Lussemburgo, in Racc. 2005, II, 715 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4920, caso «Fusco»; 3 marzo 
2004, causa T-355/02, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI, in Racc. 2004, II, 791 ss., caso «Zirh», 
parr. 33 e 36. In effetti, la regola già discende pianamente dal dato normativo secondo cui il marchio 
comunitario riceve una tutela unitaria che si estende a tutti gli Stati membri, art. 1, par. 2, r.m.c.; una 
registrazione comunitaria anteriore è quindi opponibile a ogni domanda successiva confliggente, art. 
8, par. 2, lett. a), r.m.c., punto i) e art. 42, par. 2, r.m.c. Le sentenze ora richiamate tengono adegua-
tamente conto della difficoltà pratica che incontrerebbe il titolare del diritto anteriore confliggente se 
dovesse mostrare che il rischio di confusione impeditivo della novità dell’altrui segno si manifesta 
in tutti e ciascuno degli Stati membri di cui l’Unione si compone; e quindi chiariscono che l’appli-
cazione diretta delle norme ora richiamate, insieme con quella analogica della previsione contenuta 
nell’art. 7, par. 2, r.m.c., consente di restringere a un solo mercato l’analisi del rischio di confusione. 

98 E v. artt. 14 e 101, parr. 1 e 2, r.m.c. In argomento v. già supra, §§ 4 D ) e 17.4 e infra, §§ 
38.4(i) e (iii), 76(iii) e (iv), 77.4, 77.5, 78, 79.6, 85.4, 86(i) e 99.3. 

99 Per un esempio significativo, in materia di ripresa dell’uso di un marchio comunitario in epo-
ca successiva all’acquisto di un diritto su di un marchio nazionale identico o simile da parte di terzi, 
infra, § 99.3(i). Come si vedrà meglio in quel contesto, nelle situazioni considerate non sembra tanto 
aver luogo un fenomeno di antinomia, in esito alla quale il diritto comunitario prevarrebbe su quello 
nazionale, quanto un disegno normativo che conduce in automatico ad avvantaggiare, nel caso di un 
conflitto fra un marchio nazionale e un marchio comunitario, le ragioni di quest’ultimo. Per un’illu-
strazione del meccanismo v. già supra, § 4 D ) e infra, §§ 38.4(i) e (iii) e 99.3. 
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38.1.3. Unità o pluralità dei marchi in conflitto. Fin qui si è considerato che 
l’anteriorità fatta valere sia costituita da un solo marchio. Nella realtà, l’oppo-
nente molto spesso aziona una plural i tà  di  marchi , siano essi comunitari, in-
ternazionali o nazionali. Basta infatti che l’interferenza sia accertata con riguardo 
a uno fra i diversi marchi invocati perché l’opposizione sia accolta. Ci si può do-
mandare se profili che attengono specificamente a uno fra i diversi marchi fatti 
valere possano essere per così dire “imputati” anche a un altro marchio parimenti 
fatto valere con l’opposizione. In particolare ci si è chiesti se il carattere distintivo 
acquisito da un marchio nazionale figurativo e denominativo anteriore possa an-
dare a beneficio di un marchio comunitario, solo figurativo, dello stesso titolare e 
fatto da questi valere nel conflitto fra questa e una registrazione successiva 

100. La 
risposta è stata positiva. Il marchio comunitario fatto valere nell’opposizione po-
teva nella specie essere visualizzato come “parte” del marchio nazionale anch’es-
so azionato, di cui riproduceva l’elemento figurativo; e si è ritenuto che l’acquisto 
del carattere distintivo del marchio comunitario possa conseguire anche al suo uso 
come parte di un altro marchio (nella specie il marchio nazionale) 

101. 
La soluzione non risulta del tutto convincente. Infatti essa conferisce al mar-

chio fatto valere con l’opposizione un simultaneo doppio vantaggio: quello di be-
neficiare del carattere distintivo acquisito dall’altro marchio anteriore sottraendosi 
alla valutazione della particolarità costituita dalla presenza in quest’ultimo dell’e-
lemento denominativo. In somma, si ha l’impressione che grazie a questa impo-
stazione l’opponente abbia il destro di avere la botte piena e la moglie ubriaca e 
questo risultato non pare del tutto appezzabile dal punto di vista dell’equità 

102. 
 
 

100 Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-488/06 P., L&D SA c. UAMI e Julius Sämann 
Ltd., in Racc. 2008, I, 5725 ss., caso «Aere Limpio»; Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso 
«Aere Limpio», cit. 

101 Corte di Giustizia 17 luglio 2008, caso «Aere Limpio», cit., parr. 49-52; Trib. primo grado 
CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., parr. 73-77. 

102 Una valutazione non dissimile potrebbe essere proposta anche in riferimento a Trib. UE 15 
gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-237/11, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Lactimilk, SA, 
caso «Bellram/Ram», parr. 57 ss. e in particolare 64. Non si comprende d’altro canto perché nel ca-
so deciso da Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-176/10, Seven s.p.a. c. UAMI e Se-
ven For All Mankind LLC, caso «Seven for All Mankind/Seven», in cui il ricorso era limitato alle 
classi per cui l’opposizione non era stata accolta, il confronto fra i marchi sia stato esteso anche ai 
marchi anteriori che erano stati registrati limitatamente alla classe per cui l’opposizione era stata 
accolta dall’UAMI e che quindi non erano più oggetto del contendere: v. parr. 9-10, 22 e 31 ss. V. 
d’altro canto Trib. UE 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-357/10, Kraft Foods Schweiz 
Holding GmbH c. UAMI e Compañia Nacional de Chocolates, caso «Corona/Karuna», par. 36, che 
ha ritenuto irrilevante ai fini del confronto concettuale la circostanza che altri marchi non fatti valere 
(in quanto, verosimilmente, scaduti) contenessero la rappresentazione di una corona, in quanto que-
sto elemento figurativo non sarebbe stato più presente nei marchi denominativi azionati. 

La questione relativa alla possibilità di una considerazione unitaria di più registrazioni di mar-
chio successive si può profilare – e di fatto si profila – anche in altri contesti: così Trib. UE 1 feb-
braio 2012 (Ottava Sezione), T-291/09, Carrols. Corp. c. UAMI e Giulio Gambettola, caso «Pollo 
Tropical Chicken on the Grill», parr. 56-68 si è domandato se, per valutare se il deposito di un mar-
chio comunitario fosse avvenuto in mala fede ai sensi dell’art. 52, par. 1, lett. b ), r.m.c., si potesse 
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Non si può del resto fare troppo affidamento su questa soluzione, che, quasi a 
conferma delle giravolte cui ci ha abituato la giurisprudenza comunitaria, è stata 
messa in dubbio dalla casistica successiva, che ha escluso che il carattere distinti-
vo acquisito da un marchio danese denominativo (“only”) registrato per certe 
classi potesse giovare alla registrazione di identico marchio denominativo anterio-
re per un’altra classe, identica a quella per cui era registrato il marchio successivo 
opposto (il figurativo “only Givency”) 

103. 
38.2. La prova dell’uso del marchio registrato anteriore nell’opposizione alla 

registrazione di un marchio, comunitario o nazionale, successivo e nell’azione di 
nullità del marchio comunitario successivo. Non sempre però le registrazioni di 
marchio precedenti costituiscono di per sé anteriorità opponibili nei confronti del-
le nuove domande di registrazione. Perché si profili un conflitto fra il marchio an-
teriore e quello successivo occorre che fra di essi sia possibile un’interferenza; e 
questa a sua volta presuppone che il marchio anteriore esplichi ancora i suoi effet-
ti al momento della richiesta di registrazione del marchio successivo. A verificare 
la possibilità del profilarsi di un’interferenza provvedono due serie di norme: in 
prima battuta le norme che concernono la prova dell’uso del marchio anteriore; in 
seconda battuta le norme sulla decadenza del marchio anteriore. Soffermiamoci 
prima di tutto sulle previsioni relative alla prova dell’uso del marchio anteriore, 
per poi esaminare (al § 38.4) il ruolo conservato dalle previsioni sulla decadenza. 

38.2.1. Il perimetro delle norme sulla prova dell’uso. Il requisito della prova 
dell’uso è prescritto dalle previsioni in materia di opposizione alla domanda di re-
gistrazione e di motivi di nullità della registrazione di un marchio successivo, con 
una disciplina che presenta qualche asimmetria a seconda che sia dettata dal legi-
slatore comunitario o italiano. Converrà quindi innanzitutto tracciare il perimetro 
delle previsioni in questione. 

Dalle norme comunitarie relative alla opposizione a una domanda di registra-
zione di marchio comunitario (art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c.) si desume che, se il mar-
chio anteriore è registrato da almeno cinque anni alla data di “pubblicazione della 
domanda di marchio comunitario” posteriore, il titolare dell’anteriorità fatta vale-
re in fase di opposizione può essere chiamato, su istanza del richiedente, a dare la 
 
 
valutare lo stato soggettivo del richiedente anche in relazione al deposito di un anteriore marchio 
spagnolo, giungendo a una soluzione affermativa. Per provare il requisito dell’uso dei marchi appar-
tenenti a una famiglia (v. § 57.3) ci si è domandati se si potesse fare riferimento ai fatturati relativi 
ai marchi nazionali e ai marchi comunitari che loro sono succeduti, con soluzione positiva. Trib. UE 
26 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-301/09, IG Communications Ltd. c. UAMI, Citigroup, 
Inc. e Citibank, NA, caso «Citigate/citi, citibank, citigroup ecc.», par. 31. Sulla unità o molteplicità 
dei marchi oggetto di comunione v. anche per richiami § 191. 

103 Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-586/10, Aktieselskabet af 21. Novem-
ber 2001 c. UAMI e Parfums Givency SA, caso «Only Givency/Only», parr. 47 ss. 

Nella giurisprudenza nazionale si è anche proposto il quesito inverso, se l’azione di nullità pro-
posta contro alcuni marchi potesse essere estesa contro registrazioni successive, per quanto riferite 
in parte a beni diversi; e ha trovato una – un po’ garibaldina – risposta affermativa: v. Trib. Milano 
19 gennaio 2013, Chaussures Eram s.a.r.l., Syndicat national de Commerce Succursaliste de la 
Chaussure e altri c. Unic e Unic Servizi, caso «Vera Pelle», «Vero Cuoio» e «vacchetta». 
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prova di avere “seriamente utilizzato” il marchio per i beni per cui esso è registra-
to e su cui si fonda l’opposizione o, in alternativa, delle legittime ragioni per le quali 
tale utilizzazione non sia avvenuta 

104. Lo stesso vale quando il marchio anteriore 
confliggente sia invocato come motivo di nullità della registrazione del marchio 
comunitario successivo (artt. 57, parr. 2 e 3, 96, lett. d), 99, par. 3 e 100 r.m.c.). Se 
la prova non è raggiunta, l’opposizione (o l’azione di nullità) è respinta 

105. 
Una disciplina analoga, ma non identica, è dettata con riguardo all’opposizione 

alla registrazione di un marchio nazionale 
106, la quale, ad es. si riferisce all’“uso 

 
 

104 Infatti, secondo l’art. 42, par. 2, r.m.c. “su istanza del richiedente, il titolare di un marchio 
comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cin-
que anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comuni-
tario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o servizi per i quali è stato 
registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la sua non utilizza-
zione, purché a tale data il marchio registrato anteriore fosse registrato da almeno cinque anni.”; e v. 
la disposizione parallela dell’art. 42, par. 3, per il caso in cui l’anteriorità invocata sia costituita dalla 
registrazione di un marchio nazionale anteriore. Il punto di decorrenza del calcolo a ritroso del pe-
riodo quinquennale per il quale è richiesta la prova dell’uso del marchio anteriore è dato dalla data 
di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo opposto, a nulla rilevando 
ai fini del computo la circostanza che il procedimento di registrazione di quest’ultimo si protragga 
oltre la scadenza del quinquennio: in questo senso Trib. UE 16 maggio 2012 (Quinta Sezione), cau-
sa T-580/10, Harald Wohlfahrt c. UAMI e Ferrero s.p.a., caso «Kinderstraum/Kinder», par. 22. La 
data di registrazione del marchio anteriore assume rilievo, in quanto la prova dell’uso del marchio 
anteriore è richiesta solo se questo fosse stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione 
della domanda di registrazione del marchio successivo; come data di registrazione del marchio ante-
riore va presa in considerazione quella così qualificata dal diritto nazionale; così per diritto tedesco, 
se consti un’opposizione alla registrazione, per data di registrazione deve intendersi quella di chiu-
sura del procedimento di opposizione: Trib. UE 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-466/08, 
Lancôme parfums e beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin Verlag GmbH, caso «Acno Fo-
cus/Focus», par. 35. 

Secondo Trib. UE 25 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-374/12, Brouwerij Van Honse-
bruck c. UAMI e Beverage Trademark Co. Ltd. BTM, caso «Kasteel/Castel Beer», parr. 50-51, an-
che una prova che risalga a un periodo anteriore a quello rilevante (nella specie: un articolo tratto 
dal sito dell’opponente) può essere significativa di una presenza commerciale, se letta in collega-
mento con altri elementi successivi. 

105 Come si accenna nel testo, la prova deve avere per oggetto l’uso per i beni oggetto di regi-
strazione: una decisione che si accontenti della prova dell’uso senza verificare la corrispondenza 
dell’uso dimostrato alle classi di registrazione su cui è fondata l’opposizione è invalida per vizio di 
motivazione: Trib. UE 27 marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-47/12, Intesa Sanpaolo SpA c. 
UAMI e equinet Bank, caso «Equiter/Equinet», parr. 21 ss. 

106 Per il diritto italiano v. il 4° comma dell’art. 178 c.p.i., secondo cui “su istanza del richieden-
te, l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i do-
cumenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo 
consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che 
vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro 
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi, l’opposizione è respinta”. L’art. 178.4 c.p.i. trova la propria legittimazione comunitaria nell’art. 
11, par. 2 della direttiva. Si tratta comunque di disposizione difettosa, perché essa, diversamente dal-
la previsione comunitaria, omette di indicare quale sia il punto di decorrenza, a ritroso, del calcolo 
del periodo di quinquennale in relazione al quale l’opponente deve provare l’uso del proprio mar-
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effettivo” (invece che alla “seria utilizzazione” del diritto comunitario). 
Manca invece una disciplina espressa, corrispondente a quella comunitaria, per 

la prova dell’uso nell’azione giurisdizionale di nullità di un marchio nazionale ba-
sata su di un marchio nazionale o comunitario anteriore. Su questa asimmetria e 
sulla corrispondente – ma forse solo apparente – lacuna si tornerà oltre 

107. 
38.2.2. La funzione svolta rispettivamente dalle norme sulla prova dell’uso e 

sulla decadenza. La giurisprudenza comunitaria è piuttosto chiara nell’individuare 
quali siano le finalità del requisito dell’“uso serio” richiesto dalle previsioni dei 
parr. 2 e 3 degli artt. 42 e 57 r.m.c. Scopo di queste norme è attribuire rilievo al 
conflitto tra due segni distintivi che si manifesti nella realtà effettuale del mercato 
piuttosto che in quella solo virtuale dei registri: “nell’interpretare questa previsio-
ne, occorre considerare che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio an-
teriore deve essere stato effettivamente utilizzato per essere opponibile a una do-
manda di marchio consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, quando non sia 
presente una legittima ragione economica derivante dallo svolgimento di una fun-
zione effettiva del primo marchio sul mercato” 

108. In altri termini, il registro dei 
 
 
chio. Il difetto pare ora rimediato dalla seconda parte del 2° comma dell’art. 53 r.a., che presuppone 
che il “periodo quinquennale” rilevante sia quello “che precede la data della pubblicazione della 
domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l’opposizione è proposta”. 
Ci si può peraltro domandare se il r.a. possa colmare una lacuna del c.p.i., tenuto anche conto del 
fatto che la previsione comunitaria è facoltativa e non obbligatoria. La risposta è probabilmente af-
fermativa, visto che l’art. 184 c.p.i. prevede comunque che le “modalità di applicazione” del proce-
dimento di opposizione siano stabilite con successivo decreto del Ministero delle attività produttive. 

107 Al § 38.4. 
108 In questo senso Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa T-300/12, Lidl Stiftung & 

Co. KG c. UAMI e A. Colmeia do Minho Lda, caso «Fairglobe/Globo», par. 22; 23 settembre 2014 
(Terza Sezione), causa T-314713, Groupe Léa Nature SA c. UAMI e Debonair Trading Internacio-
nal Lda, caso «SO’BiOētic/So ...?», par. 31; 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), causa T-196/13, Na-
nu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG c. UAMI e Lina M. Stal-Florez Botero, caso «la na-
na/Nana», par. 20; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-345/13, Construcción, Promociones e 
Instalaciones, SA c. UAMI e Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SA, caso «CPI Copi-
sa Industrial/CPI», par. 20; 5 giugno 2014 (Nona Sezione), cause T-495/12 a 497/12, European 
Drinks c. UAMI e SC Alexandrion Grup Romania Srl, caso «Dracula Bite/Dracula», par. 23; 12 
marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-348/12, Globosat Programadora Ltda c. UAMI e Sport TV 
Portugal, caso «Sport TV International/SportTV», par. 19; 27 febbraio 2014 (Nona Sezione), causa 
T-225/12, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Lídl Music spol. s r.o., caso «Lidl Express/Lidl Mu-
sic», par. 25; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-37/12, Advance Magazine Publishers Inc. 
c. UAMI e Eduardo López Cabré, caso «Teen Vogue/Vogue», par. 24; 25 ottobre 2013 (Sesta Se-
zione), causa T-416/11, Biotronik SE & Co KG c. UAMI e Cardios Sistemas Comercial e Industrial 
Ltda, caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», par. 27; 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), 
causa T-308/06, causa T-308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc. c. UAMI e 
Werner & Mertz GmbH, caso «Buffalo Milke/Búfalo», par. 46; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), 
causa T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG c. UAMI e Vallis K.-Vallis A. & Co. 
OE, caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», par. 49; 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), causa T-
382/08, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Capela & Irmãos, Lda, caso «Vogue/Vogue 
Portugal», par. 26; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 23; Trib. primo grado CE 
23 settembre 2009, causa T-409/07, Helge B. Cohausz c. UAMI e José Izquierdo Faces, caso «aco-
pat/copat», par. 28; 16 dicembre 2008, causa T-86/07, Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. 
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marchi non può essere concepito dalle imprese come un “repositorio strategico e 
statico che conferisca al titolare inattivo un monopolio senza limiti di durata tem-
porali” 

109. Trova qui emersione uno scoperto riferimento all’imperativo di dispo-
nibilità, Freihaltebedürfnis, che permea sotto molteplici profili il diritto dei mar-
chi 

110. Se il titolare del marchio anteriore non lo abbia usato per i cinque anni an-
teriori, allora il conflitto non è reale ma meramente cartaceo; e la norma in que-
stione è proprio “diretta ad evitare conflitti artificiosi tra il marchio anteriore e il 
marchio di cui sia richiesta la registrazione” 

111. 
L’istituto della prova dell’uso svolge una funzione in parte omologa a quella 

della decadenza per non uso 
112, azzerando il potere invalidante della registrazione 

di quei marchi che non siano stati usati dal titolare sul mercato per lungo tempo. 
Si può infatti constatare come il requisito dell’uso “serio” del marchio anteriore 
nel quinquennio precedente sia apparentato alla regola, sancita dagli artt. 15 e 51, 
par. 1, r.m.c., secondo la quale la mancanza di un uso “effettivo” per un quin-
quennio del marchio registrato produce la decadenza del diritto, che pure essa è in 
ultima analisi diretta ad evitare che restino indisponibili segni che per un lungo 
periodo di tempo non siano stati usati come marchi, di nuovo in coerenza con le 
istanze che sono caratterizzate con l’imperativo di disponibilità 

113. Nell’un caso 
 
 
KG c. UAMI e Design For Woman SA, caso «Deitech», par. 35; 30 aprile 2008, causa T-131/06, 
Sonya Rykiel création et diffusion de modèles c. UAMI e Cuadrado SA, caso «SONIA Sonya 
Rykiel», cit., par. 37; 8 novembre 2007, causa T-169/06, Charlott SARL c. UAMI e Ciarlo – Con-
fecções para Homens, Artigos de Lã e Outros, caso «Charlott», par. 33; 8 luglio 2004, causa T-
334/01, MFE Marienfelde GmbH c. UAMI, in Racc. 2005, II, 2787 ss., caso «Hipoviton», par. 32. 

109 Così Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-38/13, Pedro Group Pte, Ltd. c. 
UAMI e Cotrefiel, SA, caso «Pedro/Pedro del Hierro», par. 26. 

110 V. anche per richiami supra, §§ 22 B ) e 23.2.1. 
111 Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, causa T-126/03, Reckitt Benckiser (España) SL c. 

UAMI e Aladin, in Racc. 2005, II, 2861 ss., caso «Aladin», par. 53. 
112 Sulla quale v. infra, §§ 93 ss. 
113 In questo senso esplicitamente Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 

24. Il collegamento fra la prova dell’uso “serio” ai fini dell’opposizione e le regole in materia di de-
cadenza per mancanza di uso “effettivo” è espressamente affermato (ed anche con riferimento alle 
disposizioni parallele dei parr. 2 e 3 dell’art. 57 r.m.c., relative all’azione amministrativa di annul-
lamento) da Trib. UE 9 luglio 2010, causa T-430/08, Grain Millers, Inc. c. UAMI e Grain Millers 
GmbH & Co. KG, caso «Grain Millers», par. 23. Si pronunciano implicitamente nello stesso senso 
le sentenze che applicano in materia prova dell’uso serio i precedenti formatisi in materia di deca-
denza: v. ad es. Corte di Giustizia 13 settembre 2007, causa C-234/06, Il Ponte Finanziaria s.p.a. c. 
UAMI e F.M.G. Textiles s.r.l., in Racc. 2007, I, 7333 ss., caso «Bainbridge», par. 72 e Trib. primo 
grado CE 6 ottobre 2004, causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührman & Sohn GmbH & KG c. 
UAMI e Krafft SA, in Racc. 2004, II, 3445 ss., caso «Vitakraft», par. 26 che entrambe richiamano 
Corte di Giustizia 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, in Racc. 
2003, I, 2439 ss., caso «Ansul». Le Direttive di esame del 1 febbraio 2014 adottate con decisione 
EX-13-5 del Presidente dell’Ufficio considerano unitariamente la nozione di uso ai fini dell’op-
posizione, dell’azione di nullità e della decadenza (ma per una messa a punto sulla pluralità di no-
zioni di uso v. infra, § 38.3). È anche dato rilevare una qualche interazione fra l’interpretazione del-
le norme sulla prova dell’uso e sulla decadenza: come si è accennato (in nota) nel § 17.4, l’affer-
marsi di una giurisprudenza più liberale in tema di integrazione successiva e fuori termine delle pro-
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come nell’altro, il titolare del marchio non perde il proprio diritto o facoltà, se il 
mancato uso dipenda da “motivi legittimi” 

114 o “ragioni legittime” 
115 che giustifi-

cano l’inattività del titolare. 
Ciò non significa che i presupposti e gli effetti del procedimento rivolto a veri-

ficare l’uso serio in sede di opposizione e l’azione di decadenza coincidano; ché 
anzi essi presentano differenze importanti. La prima differenza attiene alla diver-
sità di prospettive nelle quali si collocano i due istituti, che vanno sempre tenute 
presenti a evitare un senso di disorientamento quando si confrontino le due serie 
di norme: la disciplina della prova dell’uso dà risposta a un quesito sulla registra-
bilità e validità del  marchio successivo, la disciplina della decadenza dà ri-
sposta al quesito, assai diverso, relativo al permanere della validità della registra-
zione del marchio anter iore . Da questa divergenza di prospettive derivano 
conseguenze importanti. 

A domandare la prova dell’uso è legittimato solo il titolare il cui marchio sia 
soggetto a opposizione o a domanda di nullità, mentre la legittimazione alla do-
manda di decadenza è allargata 

116. 
Sotto il profilo processuale l’onere della prova dell’uso serio spetta all’oppo-

nente o al soggetto che fa valere il motivo di nullità 
117, diversamente da quanto 

avviene in materia di decadenza 
118. Quanto agli effetti, la sentenza di decadenza è 

produttiva dell’effetto erga omnes dell’estinzione del marchio registrato 
119, men-

tre l’esito negativo della verifica dell’uso in sede di opposizione o di azione di 
nullità produce solamente l’effetto inter partes di un accertamento incidentale 
all’interno del procedimento che a essa dà occasione 

120. Qui sta il nocciolo della 
differenza. Se la pronuncia dichiarativa della decadenza del marchio registrato 
produce l’estinzione di tutte le prerogative ricollegate alla registrazione stessa, ivi 
incluso il potere invalidante nei confronti di marchi successivi che da essa deri-
 
 
ve dell’uso iniziata in materia di decadenza si è poi in qualche misura propagata alle – pur letteral-
mente più rigorose – previsioni in materia di prova dell’uso in materia di opposizione e invalidità, 
sulla base, è consentito di ipotizzare, della circostanza che anche le prove ritenute inammissibili in 
questo secondo contesto avrebbero potuto trovare ingresso con l’espediente di iniziare un’azione a 
titolo principale di decadenza accompagnata da una richiesta di sospensione del procedimento di 
opposizione o di nullità. 

114 Artt. 10, par. 1 e 12 par. 1 direttiva; art. 15, par. 1 r.m.c. e art. 24.1 c.p.i. La stessa espressio-
ne è usata, in relazione all’istituto funzionalmente omologo della prova dell’uso del marchio nazio-
nale registrato anteriore dall’art. 178.4 c.p.i. 

115 Art. 51, par. 1, lett. a ), r.m.c. La stessa espressione è usata, in relazione all’istituto della pro-
va dell’uso del marchio registrato anteriore dall’art. 53 r.a. e dagli artt. 42, par. 2 e 57, par. 2, r.m.c. 

116 In questo senso Trib. UE 10 dicembre 2009, causa T-27/09, Stella Kunsstofftechnik GmbH c. 
UAMI e Stella Pack, caso «Stella», par. 35. V. per le necessarie precisazioni il § 107. 

117 Una volta che il successivo registrante formuli l’istanza corrispondente: art. 42, par. 2, r.m.c. 
118 Ma per le necessarie precisazioni v. § 108. 
119 Sulle differenze fra gli effetti delle azioni di decadenza relative rispettivamente ai marchi 

comunitari e nazionali v. però infra, § 107. 
120 Così, con molta chiarezza, Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-556/12, 

Royalton Overseas Ltd. c. UAMI e S.C. Romarose Invest s.r.l., caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», par. 39. 
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va 
121, la mancata prova dell’uso nel quinquennio anteriore non determina affatto 

l’estinzione del marchio anteriore 
122. Essa produce per un verso un effetto più li-

mitato, in quanto provoca solo l’inopponibilità del potere invalidante del marchio 
registrato anteriore che risulti non utilizzato seriamente al successivo registrante; 
per altro verso essa produce un effetto ulteriore e più incisivo sul piano dell’at-
tribuzione dei diritti, consentendo la statuizione immediata sull’appropriabilità 
come marchio del segno richiesto dal successivo registrante. Questo effetto ulte-
riore consegue alla circostanza che il subprocedimento relativo alla prova dell’uso 
si inserisce in una controversia sulla registrazione di un marchio successivo e su 
di essa esplica i suoi effetti, mentre questa caratterizzazione invece esula dalla 
pronuncia di decadenza. 

I presupposti della prova dell’uso e della decadenza variano correlativamente. 
Nell’ambito del procedimento di opposizione, comunitario e nazionale, e dell’a-
zione di nullità avente per oggetto il marchio comunitario, rileva il fatto oggettivo 
del mancato uso per il quinquennio o, nel caso dell’azione di nullità, per i due 
quinquenni considerati dalla norma; i periodi in questione vengono calcolati e-
sclusivamente nella prospettiva del marchio successivo e indipendentemente da 
un’eventuale ripresa dell’uso del marchio anteriore, la quale è per definizione irri-
levante se non si collochi nel perimetro dei periodi di uso presi in considerazione 
dalle norme. Viceversa, nella visuale della decadenza il quinquennio di non uso è 
computato esclusivamente nella prospettiva del marchio anteriore e l’effetto estin-
tivo del suo decorso può essere per così dire rimediato da una tempestiva ripresa 
dell’uso che, in alcune situazioni definite dalla disciplina della decadenza mede-
sima, può produrre una “riabilitazione” del marchio soggetto a decadenza 

123. 
Non va trascurata un’altra differenza fra gli effetti prodotti dall’operare dei due 

istituti. Dalla circostanza che il mancato assolvimento dell’onere della prova del-
l’uso anteriore, diversamente da quanto avviene nel caso di decadenza, non com-
porta l’estinzione del marchio anteriore, ma determina solo l’inopponibilità del 
suo potere invalidante nei confronti di quello successivo, contro cui si era rivolta 
l’opposizione o l’azione di nullità, deriva una conseguenza di rilievo: che la ripre-
sa dell’uso del marchio anteriore, pur restando – come si è appena detto – del tut-
to irrilevante all’interno del procedimento di opposizione e nell’azione di nullità 
del marchio successivo, rimane pur sempre possibile e, nei casi previsti dalla leg-
ge, produttiva della riabilitazione del marchio anteriore, anche se l’opposizione 
alla registrazione del marchio successivo o l’azione di nullità basate sul marchio 
anteriore siano state respinte proprio per mancata prova dell’uso 

124. 
 
 

121 Peraltro, non è affatto detto che la pronuncia di decadenza comporti che il segno decaduto ri-
torni immediatamente disponibile ai concorrenti del precedente titolare: v. il § 100 sul permanere 
del ricordo del marchio anteriore decaduto. 

122 Trib. UE 10 dicembre 2009, caso «Stella», cit., parr. 34. V. amplius, ai §§ 92 ss. 
123 V. al riguardo § 99. 
124 Quindi, gli accertamenti in ordine al mancato uso conseguiti in sede di opposizione o di azio-

ne di nullità non sono di per sé sufficienti per produrre la decadenza del marchio anteriore: sulle ipo-
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Da questo assetto deriva un’altra conseguenza non meno importante, anche se 
raramente rilevata: che il marchio (comunitario) anteriore ben può coesistere con 
quello, nazionale o comunitario, successivo, ad onta della circostanza che risulti 
una pronuncia – amministrativa o anche giurisdizionale – che constati il suo man-
cato uso per un periodo più lungo che un quinquennio 

125. Si profila quindi l’emer-
sione di un’ulteriore ipotesi  normativa di  coesis tenza e simultanea presen-
za di segni confliggenti sul mercato, la cui prosecuzione potrà eventualmente es-
sere rimessa in discussione solo se e quando da essa derivino effetti rilevanti sotto 
il profilo della decettività sopravvenuta 

126. 
E tuttavia queste pur marcate differenze sostanziali e processuali 

127 non pos-
 
 
tesi nelle quali è ipotizzabile una riabilitazione di un marchio anteriore, in caso di ripresa dell’uso, 
ancorché difetti una prova dell’uso del marchio anteriore idonea all’opposizione alla registrazione 
del marchio successivo o alla sua invalidazione, v. §§ 99.2 e 99.3(i) e (iii). 

125 § 99.3(i). La situazione si presenta abbastanza diversa, sotto questo profilo, nel caso del con-
flitto fra due marchi nazionali. A rigore, anche il marchio nazionale anteriore, di cui sia tempesti-
vamente ripreso l’uso (ai sensi del 3° comma dell’art. 24 c.p.i.), potrebbe soccombere nell’opposi-
zione alla registrazione di un marchio nazionale successivo, non potendo fornire la prova dell’uso 
nel periodo rilevante, ma, nelle coordinate normative del nostro diritto, che non prevedono la prova 
dell’uso nell’azione di nullità, potrebbe poi prevalere nell’azione di nullità, tempestivamente intro-
dotta dopo la ripresa dell’uso, nei confronti di un marchio successivo (almeno se depositato prima 
del decorso del periodo di decadenza): v. § 99.2. 

126 §§ 99.2, 99.3(i) e (iii); per altre ipotesi di coesistenza di segni confliggenti sul mercato v. §§ 
13, 76(ii), 78, 87 e 204 (ma anche 152.2 e 178.1); sulla decadenza per decettività sopravvenuta deri-
vante dalla coesistenza di segni confondibili v. infra, §§ 102 e 105.2. 

127 Presuppongono l’eterogeneità dei due procedimenti Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Se-
zione), caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», cit., parr. 38 ss. e 10 dicembre 2009, caso «Stella», cit., parr. 
34 ss., secondo cui il procedimento di verifica dell’uso effettivo nell’ambito di un’opposizione può 
essere sospeso, se l’opposto inizi una vera e propria procedura di decadenza nei confronti del mar-
chio invocato dall’opponente (par. 38). Che dire del caso in cui il marchio comunitario anteriore 
venga dichiarato decaduto dopo la decisione che accoglie l’opposizione basata su di esso nei con-
fronti della registrazione di un marchio comunitario successivo confliggente? Secondo Trib. UE 8 
ottobre 2014 (Seconda Sezione), causa T-342/12, Max Fuchs c. UAMI e Les Complices, caso «stel-
la in un cerchio/stella in un cerchio», parr. 24 ss. e Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, causa T-
161/07, Group Lottuss Corp., SL c. UAMI e Ugly Inc., caso «Coyote Ugly», parr. 45 ss., il soprav-
venire di una pronuncia di decadenza non provocherebbe effetti sul procedimento di opposizione 
basato sul marchio anteriore poi decaduto. Le decisioni si fondano sulla circostanza (i) che la deci-
sione che aveva accolto l’opposizione era stata presa in un momento nel quale la decadenza non era 
stata ancora dichiarata; (ii) che la pronuncia di decadenza aveva preso effetto a far data dall’intro-
duzione del procedimento e non della registrazione del marchio (sul punto v. § 109.3) e, nel caso più 
antico, (iii) che al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio succes-
sivo non erano ancora decorsi i cinque anni dalla registrazione del marchio anteriore richiesti dal 
par. 2 dell’art. 42 r.m.c.; resta quindi il dubbio che il risultato avrebbe potuto essere diverso se la 
dichiarazione di decadenza fosse intervenuta prima della decisione o avesse preso effetto, come 
consente l’art. 55, par. 1, da una data anteriore all’introduzione del giudizio; e in effetti Trib. UE 25 
novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», cit., par. 40, in un contesto nel quale 
non era ancor stata accolta la domanda di decadenza ma era stata richiesta la sospensione del proce-
dimento di opposizione, ritiene che, nel caso in cui la domanda di decadenza fosse accolta, il proce-
dimento di opposizione resterebbe privo di scopo. Poiché l’istanza di prova dell’uso è sottoposta a 
un termine perentorio; e questo principio potrebbe essere eluso dall’instaurazione di una separata 
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sono far dimenticare il punto di contatto che sussiste fra i due accertamenti dal 
punto di vista funzionale, essendo essi entrambi rivolti a riaprire spazi di libertà a 
favore di soggetti diversi dal titolare della registrazione di marchio, quali sono, a 
seconda dei casi, il successivo registrante o la generalità delle imprese, qualora il 
precedente titolare non abbia per lungo tempo fatto quell’uso che legittima il 
permanere di una posizione di esclusività. 

38.2.3. La prova del mancato uso nelle azioni di nullità di un marchio comuni-
tario. La causa di nullità di un marchio comunitario corrispondente all’impedi-
mento costituito dalla presenza di un marchio registrato anteriore confliggente 
può, come si è accennato, anche essere fatta valere successivamente alla registra-
zione e, va ora precisato, con domanda presentata  a l l’Uff ic io  

128 oppure di  
f ronte  a  un Tribunale  dei  marchi  comunitar i  

129.  L’azione di nullità di 
marchio italiano è sottoposta esclusivamente alla cognizione dell’autori tà  giu-
diziar ia ;  essa esibisce a questo riguardo particolarità, sulle quali si dovrà ritor-
nare 

130. Quanto al diritto comunitario, esso prevede che, anche quando l’anterio-
rità invalidante è fatta valere con l’azione giudiziaria o amministrativa di nulli-
tà, il titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque anni che la fa va-
lere possa essere chiamato a fornire la prova dell’utilizzo serio, questa volta pe-
rò con un r i fer imento temporale  duplice e quindi ragguagliato sia ai “cin-
que anni che precedono la data di domanda di nullità” sia ai “cinque anni dalla 
data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario” posteriore 

131. 
Più precisamente: secondo la disciplina comunitaria, fermo restando che il 

momento cui occorre far riferimento per stabilire quale marchio sia anteriore e 
quale sia successivo è costituita dalle rispettive date di deposito 

132, ogni qual vol-
ta il titolare dell’anteriorità la faccia valere come motivo di nullità di una regi-
strazione successiva, la data di riferimento del giudizio sul permanere del potere 
invalidante dell’anteriorità invocata è ragguagliata non solo al momento della 
pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo 

133, ma 
anche a quello, necessariamente posteriore, della domanda di accertamento della 
 
 
procedura di decadenza (e v. l’art. 11, par. 2 della direttiva, che lascia ampia discrezionalità nella 
configurazione del rapporto fra decadenza e procedimento amministrativo di opposizione, sia pur 
relativamente ai marchi nazionali e non a quelli comunitari), si tratta di vedere se questa non sia da 
ritenersi proposta in mala fede (e v. Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Kaise-
rhoff/Kaiserhoff», cit., parr. 42 ss.). 

128 Art. 53, par. 1, lett. a ), r.m.c. e v. l’art. 53, par. 4. 
129 Solo come domanda riconvenzionale o eccezione: artt. 96, lett. d ) e 99, par. 3 e 100 r.m.c. 
130 Al § 38.4. 
131 Sempre che, si intende, alle due date di riferimento “il marchio... anteriore fosse registrato da 

almeno cinque anni”: v. art. 57, parr. 2 e 3, r.m.c., richiamati, per il procedimento davanti ai Tribu-
nali dei marchi comunitari, dal par. 5 dell’art. 100 r.m.c. Sulle ragioni che militano per l’applicazio-
ne delle previsioni sulla prova dell’uso anteriore anche nel caso in cui l’accertamento della nullità 
sia chiesto incidentalmente ai sensi dell’art. 99.3 r.m.c. v. L.C. UBERTAZZI, Spunti sull’onere di usa-
re il marchio comunitario, in Riv. dir. ind. 1995, I, 3 ss., a 14, nota 25. 

132 Se del caso anticipate alle rispettive anteriorità: v. il precedente § 38.1. 
133 V. art. 42, parr. 2 e 3 e art. 57, parr. 2 e 3 r.m.c. 
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nullità del medesimo marchio successivo. La ragione per la quale la valutazione 
del conflitto è riferita anche a questo momento ulteriore è trasparente: nel lasso 
di tempo intercorrente fra il deposito della domanda di marchio e l’inizio dell’a-
zione di nullità basata sul marchio registrato anteriore potrebbe infatti essere 
decorso un lasso di tempo anche rilevante, nel corso del quale quest’ultimo se-
gno distintivo potrebbe essere per così dire “uscito” dal mercato 

134. 
38.3. La prova dell’uso “serio” nel diritto comunitario e comunitariamente ar-

monizzato (e la nozione generale di “uso del marchio”). Dunque, come si è appe-
na visto, sia nel procedimento di opposizione basato su di un marchio anteriore 
comunitario o nazionale, sia nell’azione amministrativa o giurisdizionale di nulli-
tà di un marchio comunitario, basata sulle medesime anteriorità, il titolare del 
marchio anteriore fatto valere per impedire la registrazione successiva o invalidar-
la può essere chiamato a dare la prova di avere “utilizzato seriamente” il marchio 
anteriore 

135. 
Non è peraltro facile determinare in che cosa consista precisamente l’uso serio o 

effettivo postulato da queste norme. Il fatto è che già la stessa nozione di “uso” del 
marchio, che è presupposta dal più specifico concetto di “uso serio” o “effettivo”, si 
ripresenta con grande frequenza nel tessuto normativo, come è comprensibile data 
la centralità del dato fattuale nelle valutazioni che si riferiscono al marchio 

136. 
Se ci si sofferma a inventariare quante volte la nozione di uso assuma rilievo 

nella disciplina, ci si avvede che ciò avviene non meno di sei volte. Lasciando per 
il momento da parte il concetto di uso del marchio ai fini della contraffazione, che 
merita una trattazione a parte 

137, occorre prendere atto che l’uso del marchio rile-
va, nel l ’area degl i  impedimenti  assolut i , (i) ai fini dell’acquisto del diritto, 
in relazione al conseguimento di un secondary meaning dei segni che originaria-
mente fossero privi di capacità distintiva 

138; nel l ’area degl i  impedimenti  e  
motivi  d i  nul l i tà  re la t ivi  (ii) ai fini dell’accertamento della presenza dell’uso 
 
 

134 Sulla questione se la decadenza intervenuta dopo l’azione di nullità del marchio comunitario 
ma prima della decisione sul tema abbia rilievo v. infra, § 38.4 (i). 

135 Artt. 42, parr. 2 e 3 e 57, parr. 2 e 3, r.m.c.; art. 178.4 c.p.i. Per l’azione giurisdizionale na-
zionale, nella quale l’azione di nullità di un successivo marchio nazionale può essere respinta o pa-
ralizzata da una domanda riconvenzionale o eccezione di decadenza della registrazione di marchio 
registrato (anch’esso nazionale) invocato come anteriorità, v. il successivo § 38.4. 

136 Anche in questa sede i termini “uso”, “utilizzazione” e “impiego” del marchio vengono con-
siderati come sinonimi. In una prospettiva generale v. particolarmente C.E. MAYR, L’onere di utiliz-
zazione del marchio di impresa, Cedam, Padova, 1991. 

137 Ma non per questo è privo di collegamenti con le restanti nozioni di uso: sul tema del paralle-
lismo fra la nozione dell’uso ai fini dell’acquisto del diritto e quello ai fini dell’accertamento della 
contraffazione v. infra, § 123 e fin d’ora, in prospettiva comparatistica l’impegnato scritto di G. 
DINWOODIE-M.D. JANIS, Lessons from the Trademark Use Debate, in 92 Iowa L.R. 2007, 1703 ss. 
Sottolinea comunque come la prova dell’uso che rafforza la distintività del marchio non coincida 
con la prova dell’uso richiesta dall’art. 42(2) r.m.c. e quindi sia viziata la decisione che operi tale 
equiparazione Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), causa T-314713, Groupe Léa Nature 
SA c. UAMI e Debonair Trading Internacional Lda, caso «SO’BiOētic/So ...?», parr. 35 ss. 

138 V. supra, § 26 A ). 
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“effettivo” o “serio” del marchio (registrato anteriore) richiesto ai fini dell’oppo-
sizione e dell’azione di nullità e qui oggetto di specifica considerazione 

139; o (iii) del-
la presenza del potere invalidante di un segno distintivo di impresa anteriore diverso 
da un marchio registrato nei confronti di una registrazione successiva 

140; (iv) ai fini 
della convalida del marchio successivo rispetto a un diritto anteriore confliggente 

141; 
(v) ai fini della fattispecie costitutiva del diritto su di un segno di fatto 

142; o (vi) in 
funzione conservativa del diritto scaturente dalla registrazione o dall’uso 

143. 
È evidente che fra queste diverse nozioni di uso di un marchio (o di altro segno 

distintivo) deve esistere un qualche rapporto; e tuttavia non vi è neppur dubbio 
che le caratteristiche dell’uso postulate dalle diverse norme, i parametri di valuta-
zione della loro rispettiva rilevanza, come anche i mezzi di prova corrispondenti, 
possano variare anche significativamente in funzione delle finalità proprie di cia-
scuna norma o gruppo di norme. In effetti, quando si tratti di stabilire quali sono i 
caratteri dell’uso rilevanti per produrre i diversi effetti previsti dai vari segmenti 
normativi ora evocati, ci si potrà avvedere che alcuni profili della disciplina sono 
“trasversali”, in quanto si ripresentano in modo costante e omogeneo nell’appli-
cazione dei diversi gruppi di norme; mentre altri aspetti si affacciano a geometria 
variabile, ammettendo risposte diversificate a questioni analoghe in funzione delle 
finalità specifiche della disciplina della cui applicazione di volta in volta si tratta. 

Un elemento costante è dato dalla circostanza che il segno sia usato in funzio-
ne distintiva dell’origine dei beni: in tutti i segmenti normativi ora considerati si 
ripresenta la massima secondo cui l’uso a fini diversi da quelli distintivi non è 
produttivo degli effetti di volta in volta considerati 

144. 
 
 

139 Come si vedrà a tempo debito, nella medesima prospettiva del potere invalidante di un mar-
chio anteriore nei confronti di una domanda o di una registrazione di marchio successiva assumono 
rilievo anche altri profili collegati all’uso – o, forse più propriamente – alla notorietà derivante dal-
l’uso, una prima volta in sede di confronto fra i segni (§§ 47-48) e fra i beni (§§ 50 e 53), un’altra 
volta in funzione della valutazione degli effetti della notorietà conseguita attraverso l’uso sul rischio 
di confusione (§ 58), e ancora ai fini dell’accertamento di quella notorietà cui è ricollegata la prote-
zione specializzata del conflitto del terzo tipo (§ 62.3). Per evitare di complicare ulteriormente un 
discorso già di per sé non semplice, come quello condotto nel testo, di questa ulteriore articolazione 
della nozione di uso, vista come antecedente della notorietà del segno, si darà conto nei luoghi ri-
chiamati. 

140 V. infra, §§ 76-79. Non sfuggirà che quest’ultimo tema, come quello indicato sub (v), si col-
locano su di un piano leggermente sfalsato rispetto ai precedenti: l’uso si riferisce a segni distintivi 
diversi dal marchio registrato e quindi ai marchi di fatto non meno che ai segni distintivi di impresa 
diversi dal marchio (ditta, insegna, altri segni distintivi tipici e atipici).  

141 V. infra, § 86. 
142 §§ 12 e 156. 
143 V. infra, §§ 94, 98.2, 99 e 100. Una questione particolare si pone con riguardo alla definizione 

della misura e alle modalità della ripresa dell’uso che vale a evitare la decadenza: sul punto § 99.1. 
144 Con riferimento al conseguimento del secondary meaning e con i richiami agli altri segmenti 

di disciplina v. già supra, § 26 A ); per gli altri profili infra, §§ 77.2, 86, 94.5 e 128-129. Con speci-
fico riguardo al tema che qui interessa della prova dell’uso ai fini dell’opposizione v. tra le altre 
Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, causa T-353/07, Esber SA c. UAMI e Coloris Global Co-
loring Concept, caso «Coloris», par. 38 (altri richiami infra, in questo stesso §). 
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Più consistenti e significativi sono però gli elementi di differenziazione. In al-
cuni casi, e specificamente quello sub (ii) qui specificamente considerato, la veri-
fica verte direttamente sull’uso in  quanto ta le  del  marchio sul  mercato e, 
quindi, non come antecedente della sua notorietà. In altri, (i) e (v), ma anche (iii), 
l’uso del segno viene preso in considerazione non tanto e non solo in quanto tale, 
ma in quanto presupposto e  premessa per  l’acquis to  di  una notorie tà  
(come si vedrà: “qualificata”) del segno fra il pubblico interessato. 

A questo riguardo, converrà inoltre tenere a mente che il fenomeno dell’uso 
del marchio – o di altro segno distintivo d’impresa – può essere analizzato in due 
prospettive diverse, anche se non antitetiche fra di loro. La prima prospettiva at-
tiene al pubblico, ai consumatori, del bene contraddistinto dal marchio e alla loro 
percezione; la seconda, ai concorrenti, al punto di vista cioè delle altre imprese, 
che potrebbero essere interessate a impiegare, liberamente o a loro volta in esclu-
siva, quel medesimo segno o altro segno a esso simile, come anche agli interessi 
generali sottesi alla maggiore o minore apertura concorrenziale del mercato. Ora, 
a seconda dei casi questi due profili, distinti ma non incompatibili fra di loro, pos-
sono talora andare a braccetto, ipotesi sub (i) e (v), nelle quali si profila una tutela 
del segno solo se e nella misura in cui esso sia univocamente ricollegato nella 
percezione del pubblico ai beni e all’attività di una particolare impresa, con con-
seguente esclusione di ogni effetto preclusivo a carico dei concorrenti; oppure 
possono collocarsi in un campo di reciproca tensione 

145. Questa situazione può 
verificarsi nei casi considerati sub (iii) e (vi), nei quali può permanere il potere 
invalidante del segno anteriore anche in assenza di uso attuale e quindi la conside-
razione del permanere della percezione del pubblico, che può conservare memoria 
della presenza del segno sul mercato, può porsi in contrasto con l’esigenza di altre 
imprese di fare ricorso a un segno non più oggetto di un uso attuale. Dal canto 
suo, la preoccupazione di mantenere adeguati spazi all’accesso a segni identici o 
simili sul mercato a favore di imprese diverse da quella del titolare del marchio si 
può realizzare attraverso modalità tecniche che variano a seconda che si tratti, 
come nel caso della decadenza, di provocare un’estinzione generalizzata, erga om-
nes, delle prerogative conferite dalla registrazione, come nella situazione considera-
ta sub (vi), oppure consentire l’immediata appropriazione del segno come marchio a 
vantaggio di una singola impresa, il richiedente che domanda la registrazione contro 
cui è rivolta l’opposizione, come nella situazione considerata sub (ii). 

Infine, le stesse dimensioni dell’uso, richieste perché esso assuma rilievo ai fi-
ni della disciplina, sono sottoposte a una summa divisio in tutti i suoi parametri 
 
 

145 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 25 ss., mostra come questa 
tensione possa emergere e ripresentarsi con frequenza anche nella valutazione della contraffazione, 
dove ci si può domandare se, nell’apprezzamento del rischio di confusione alla stregua della perce-
zione del pubblico, si debba tenere conto della circostanza che per i segni azionati in giudizio si pos-
sa profilare un imperativo di disponibilità. Come si vedrà (§ 121.3), la tensione è ivi risolutamente 
risolta a favore dell’un termine, la percezione del pubblico, con una radicale esclusione della rile-
vanza, sul piano normativo, del secondo, l’imperativo di disponibilità (anche se, a dire il vero, la 
giurisprudenza successiva suggerisce una lettura meno oltranzista della sentenza). 
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fondamentali, siano essi geografici, cronologici o quantitativi, a seconda che l’uso 
sia preso in considerazione come elemento della fattispecie costitutiva del diritto, 
sub (iii) e (v), oppure della fattispecie conservativa del medesimo, sub (ii) e 
(vi) 

146 . È comprensibile che le dimensioni richieste ai fini della fattispecie acqui-
sitiva del diritto debbano essere più rilevanti – anzi, come si vedrà, assai più rile-
vanti – di quelle richieste ai fini della fattispecie conservativa. 

Per la verità, questa tassonomia degli usi è tutta da dimostrare sia nei suoi pre-
supposti generali sia nelle articolazioni lungo le quali essa si specifica, che verranno 
via via illustrate nel corso della successiva trattazione; e tuttavia essa pare trovare 
qualche conferma già sul piano che qui interessa della prova dell’uso serio. Dell’o-
mologia funzionale fra prova dell’uso serio e decadenza già si è detto 

147. 
È in questa prospettiva che vanno intese le prese di posizione ricorrenti dei 

giudici comunitari sulle caratteristiche che l’uso deve possedere per poter essere 
qualificato come “serio” ai fini dell’esercizio dei poteri di invalidazione previsti 
dalle norme sull’opposizione e sull’azione di nullità. Nella valutazione corrispon-
dente si applica il diritto comunitario; e ciò anche se il marchio anteriore invocato 
contro la registrazione successiva, che in thesi ha per oggetto un marchio comuni-
tario, fosse un marchio nazionale 

148. Da un punto di vista testuale, i parr. 3 degli 
artt. 42 e 57, entrambi relativi al caso in cui il marchio anteriore sia nazionale, ri-
chiamano i parr. 2 degli stessi articoli, che si riferiscono a marchi anteriori comu-
nitari; a sua volta, la Regola 22(2) del reg. n. 2868/1995/CE sancisce che la prova 
dell’utilizzazione deve essere relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla na-
tura dell’utilizzazione, assumendo che i parametri dettati dal diritto comunitario 
valgano sia per i marchi anteriori comunitari sia per quelli nazionali 

149. Ma è so-
prattutto il profilo sistematico che convince che il conflitto fra una registrazione 
comunitaria successiva e un marchio registrato anteriore nazionale non possa di-
pendere dalla configurazione che i legislatori nazionali attribuiscano all’onere di 
utilizzazione “seria” di questo 

150. 
 
 

146 Sulla collocazione, sotto questo profilo più incerta, della convalida v. § 86(i). 
147 Al § 38.2. 
148 In questo senso Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), causa C-141/13 P., Reber Hol-

ding GmbH & Co. KG c. UAMI e Wedl & Hoffmann GmbH, caso «Walzer Traum/Walzertraum», 
par. 36. Si profila qui una diversità notevole rispetto al conflitto con un segno distintivo di fatto an-
teriore, per il quale trova applicazione sotto varii profili il diritto nazionale: § 76. 

149 E v. il par. 1 della Regola 22, che si riferisce alla “richiesta di prova dell’utilizzazione ai sen-
si dell’art. 42, parr. 2 o 3, del regolamento” e quindi anche al caso in cui l’anteriorità sia costituita 
da un marchio nazionale. Per un’applicazione della Regola v. Trib. UE 5 ottobre 2010 (Quarta Se-
zione), causa T-92/09, Strategi Group c. UAMI e Reed Business Information (RBI), caso «STRA-
TEGI/Stratégies», parr. 41 ss. 

150 A differenza di quanto avviene quando l’anteriorità confliggente sia costituita dai diritti ante-
riori di cui all’art. 8, par. 4, r.m.c.: in questo senso espressamente Trib. UE 9 luglio 2010, caso 
«Grain Millers», par. 29. Il diritto comunitario trova applicazione anche ai fini della definizione del-
la nozione di uso dei marchi internazionali: Corte UE 12 dicembre 2013 (Prima Sezione), causa C-
445/12, Rivella International AG c. UAMI e Baskaya di Baskaya Alim e C. s.a.s., caso «Baskaya», 
par. 52. 



434 CAPITOLO QUARTO 

Ora, dal punto di vista del diritto comunitario, un marchio “è oggetto di uso se-
rio” ai fini delle norme ora esaminate “allorché assolve la sua funzione essenziale, 
che è di garantire l’origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, al 
fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, con esclusione degli usi solo 
simbolici, che sono tesi solo a conservare i diritti conferiti dalla registrazione” 

151. 
Per contro, tali disposizioni non sono “dirett[e] a valutare il successo commerciale 
né a controllare la efficacia della strategia economica di un’impresa o a riservare 
la tutela dei marchi solo a sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quan-
titativo” 

152. 
È ben vero che l’uso richiesto da queste norme deve avvenire “pubblicamente 

e verso l’esterno” 
153; ma ciò non perché sia richiesta una qualche misura di af-

fermazione o riconoscimento fra il pubblico, che viceversa assume rilievo decisi-
vo ai fini dell’applicazione dei gruppi di norme precedentemente indicati con le 
lett. (i) e (iii)-(vi), ma perché è solo attraverso la presenza effettiva sul mercato 
che si può verificare quella “serietà” dell’impiego nell’attività economica che giu-
stifica il mantenimento del potere invalidante nei confronti delle registrazioni 
 
 

151 Così Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., 
par. 29, Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72. In senso conforme 
Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-463/12, Eugen Popp e Stefan M. Zech c. 
UAMI e Müller-Boré & Partner Patentanwälte, caso «MB/MB&P», par. 30; 16 settembre 2013 (Ot-
tava Sezione), causa T/200/10, Avery Dennison Corp. c. UAMI e Dennison/Hesperia SA, caso 
«Avery Dennison/Dennison», par. 23; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-312/11, Süd-
Chemie AG c. UAMI e Byk-Cera BV, caso «Ceratix/Ceratofix», par. 19; 8 marzo 2012 (Terza Se-
zione), causa T-298/10, Christina Arrieta D. Gross c. UAMI e Rollando Mario Toro Araneda, caso 
«Biodanza/Biodanza», par. 54; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), causa T-374/08, Aldi Einkauf & 
Co. OHG c. UAMI e Illinois Tools Works, caso «Top Craft/Krafft», par. 25; 17 febbraio 2011, cau-
sa T-324/09, J&F Participações SA c. UAMI e Plusfood Wrexham Ltd., caso «Friboi/Fribo», par. 
26; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 44; Trib. primo grado CE 10 dicembre 
2008, causa T-101/07, Dada s.p.a. c. UAMI e Dada s.r.l., caso «Dada», par. 30; 8 novembre 2007, 
caso «Charlott», cit., par. 34; 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes c. 
UAMI e Richard John Harrison, in Racc. 2002, II, 5233 ss., caso «Hiwatt», par. 35. Nello stesso 
senso già in precedenza, ma con riguardo alla determinazione dei presupposti della decadenza, Corte 
di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 36. Sorprendente sotto questo profilo è l’affer-
mazione, parrebbe incidentale, di Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), causa T-10/09, For-
mula One Licensing BV c. UAMI e Global Sports Media Ltd., caso «F1-Live/F1 e Formula 1», par. 
52, secondo cui “dagli elementi di prova forniti riguardanti il logo F1 non è possibile dedurre l’uso 
serio dei marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori” F1 e Formula 1. 

152 Trib. UE 25 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Kasteel/Castel Beer», cit., par. 41; Trib. 
primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Dada», cit., par. 29; 6 ottobre 2004, caso «Vitakraft», par. 
26; 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 32. 

153 Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-132/09, Epcos AG c. Epco Sistemas 
SL, caso «Epcos/Epco Sistemas», par. 19 e Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Dada», 
cit., par. 30. Nello stesso senso già in precedenza, ma con riguardo alla determinazione dei presup-
posti della decadenza, Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 37. In questo senso 
anche Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-514/10, Fruit of the Loom, Inc. c. UAMI 
e Blueshore Management SA, caso «Fruit», par. 58: l’uso meramente interno, ad es. l’impiego col-
loquiale da parte del personale del titolare del marchio, non rileva. 
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successive 
154. Tant’è vero che il titolare del marchio anteriore può provare alter-

nativamente che l’uso serio è sì difettato, ma per ragioni estranee alla sua sfera di 
controllo, nel caso cioè in cui vi siano “legittime ragioni per la non utilizzazione 
dello stesso” 

155. In questa situazione il marchio non può neppur in teoria essere 
percepito dal pubblico, perché non arriva sul mercato; e tuttavia il suo titolare ha 
ragione di insistere a fare valere la sua posizione di esclusività del segno, visto 
che egli non ha nulla da rimproverarsi in relazione all’assenza dal mercato del se-
gno del quale egli sia titolare. Del pari, l’opponente deve documentare non solo di 
aver usato il marchio, ma di averlo impiegato in funzione distintiva, perché un uso 
del marchio che non fosse qualificato dall’assolvimento della sua funzione essen-
ziale non legittimerebbe il permanere di una situazione di esclusività a beneficio 
del suo titolare 

156. 
Questa caratterizzazione funzionale vale anche a individuare i parametri di ap-

prezzamento da impiegarsi per valutare la serietà dell’uso. Secondo la Corte di 
Giustizia, “nel verificare la serietà dell’uso del marchio occorre prendere in con-
siderazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l’effettività del suo 
sfruttamento commerciale, in particolare l’ampiezza e la frequenza dell’uso del 

 
 

154 In linea di principio non costituisce uso la fornitura di beni limitata a società del gruppo: 
Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 24. Non osta al 
riconoscimento del ricorrere di un uso esterno la circostanza che il titolare dia la prova della vendita 
a una società del gruppo, quando risulti che questa si occupa a sua volta della commercializzazione 
dei beni contraddistinti dal marchio: Trib. UE 17 febbraio 2011, causa T-324/09, J&F Paticipações 
SA c. UAMI e Plusfood Wrexham Ltd., caso «Friboi/Fribo», parr. 31-32. 

155 Par. 2 degli artt. 42 e 57 r.m.c. Sul significato di questa esimente v. Trib. primo grado CE 9 
luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB SL c. UAMI e Giorgio Beverly Hills, in Racc. 2003, 
II, 2821 ss., caso «Giorgio Aire», par. 41; nella prospettiva della decadenza § 97.1. 

156 In questo senso v., oltre all’enunciazione più generale di Corte di Giustizia 13 settembre 
2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72, sopra trascritta, Trib. UE 27 febbraio 2014 (Nona Sezio-
ne), caso «Lidl Express/Lidl Music», cit., par. 33 ss. (che giustamente esclude che si possa ecce-
pire che le fatture non dimostrino un uso in funzione distintiva, essendo le fatture al riguardo irri-
levanti); 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG c. 
UAMI e Anna Klusmeier, caso «Mozart Premium/Mozart», par. 39; 5 ottobre 2010 (Quarta Se-
zione), caso «STRATEGI/Stratégies», cit., par. 31 ss. (che ritiene che anche l’uso in una rivista a 
pagamento che funge da supporto ai servizi offerti possa assolvere l’onere di prova dell’uso); Trib. 
primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», par. 38; 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., 
par. 37. Trib. UE 30 giugno 2010, causa T-351/08, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Pablo 
Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez, caso «Matratzen II» ha annullato un decisione 
della Commissione che non aveva sufficientemente motivato sul carattere distintivo dell’impiego 
del marchio. Secondo Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-209/09, Alder Capital Ltd. 
c. UAMI e Gimv Nederland BV, caso «Alder Capital/Halder», parr. 45 ss. anche l’uso di una deno-
minazione sociale, ditta o insegna potrebbe costituire peraltro uso serio, quando esso sia apposto su 
beni o istituisca con essi un nesso; nella specie si è ritenuto che l’uso del segno su giornali e su pub-
blicità giornalistiche fosse avvenuto in funzione di marchio di servizio; analogamente secondo Trib. 
UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), causa T-387/10, Klaus Goutier c. UAMI e Euro Data GmbH 
& Ko. KG, caso «Arantax/Antax», parr. 25-26 e 40 potrebbe essere documentato che l’uso della ra-
gione sociale avviene anche in funzione distintiva dei servizi prestati attraverso le indicazioni conte-
nute nel sito. 
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marchio” 
157. Allo scopo occorre sicuramente avere riguardo alle modalità di uso 

del marchio che rientrano nella definizione delle facoltà riservate al titolare 
158; e 

tuttavia non può escludersi che si possa tenere conto anche di altre modalità di 
impiego del segno che siano idonee a rendere il segno stesso noto tra il pubblico e 
dimostrare il reale interesse del titolare alla sua valorizzazione in funzione distin-
tiva dei beni a lui riconducibili 

159. Tra i fattori rilevanti vanno quindi annoverati 
anche la frequenza o la regolarità dell’uso del marchio; ciò non significa peraltro 
che ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova dell’uso serio del marchio an-
teriore sia richiesta anche la dimostrazione di una continuità nell’uso, intesa come 
costanza e stabilità 

160. In effetti, la prova dell’uso serio può risultare da un uso 
particolarmente ampio dal punto di vista quantitativo e geografico, che ben può 
compensare la limitatezza del periodo nel quale l’uso corrispondente può conside-
rarsi attestato 

161. Viene qui in gioco il principio dell’interdipendenza di tutti i fat-
tori che devono essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento, che va 
anche in questo contesto ricondotto al principio della valutazione globale che pre-
siede alla materia 

162. 
Di tutti i fattori presi in considerazione in questa valutazione “globale”, il più 

delicato attiene alla dimensione geograf ica. Se l’anteriorità invocata sia na-
zionale, nulla quaestio che l’indagine debba riferirsi alla serietà dell’uso nel solo 
mercato nazionale cui la protezione si riferisce 

163. Che dire però, se l’anteriorità 
sia costituita da un marchio comunitario, la cui protezione si estende a tutti e 28 
gli Stati membri? Le norme rilevanti fanno qui riferimento all’utilizzazione “nella 
 
 

157 In questo senso v. Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Wal-
zertraum», cit., par. 29; Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72 e Trib. 
UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 26; 25 ottobre 2013 
(Sesta Sezione), caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», cit., par. 33; 12 luglio 2011 (Ottava Se-
zione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 28; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epco 
Sistemas», cit., parr. 21-22. 

158 Art. 9, par. 2, r.m.c. 
159 In questo senso (ma con riferimento alla decadenza e con un’inflessione in parte diversa) 

M.S. SPOLIDORO, La decadenza della registrazione, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-
M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, cit., 265 ss., 298. 

160 In questo senso v. Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., rispettiva-
mente parr. 73 e 74 e Trib. UE 5 giugno 2014 (Nona Sezione), caso «Dracula Bite/Dracula», cit., 
par. 35. 

161 Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 40. 
162 In senso conforme Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), causa T-71/13, Anapurna 

GmbH c. UAMI e Annapurna s.p.a., caso «Annapurna», par. 30 (in materia di decadenza); 20 feb-
braio 2013 (Quinta Sezione), causa T-224/11, Caventa AG c. UAMI e Anson’s Herrenhaus KG, ca-
so «Berg/Christian Berg», par. 59; 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Kico/Hika», cit., par. 
63; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 27 e, con riferimento anche al principio 
della valutazione globale, Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., par. 37 e 
Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 36. Sulla centralità del principio 
della valutazione globale in tutto il diritto comunitario dei marchi v. supra, § 36.1 e infra, §§ 41.1. 
44.2, 65.3, 68.3, 70.4, 137.2, 140.4. 

163 Conforme Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, caso «Vitakraft», par. 30. 
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Comunità”. Gli Uffici di alcuni Stati membri stanno iniziando a far valere l’ar-
gomento secondo il quale non si darebbe utilizzazione seria suscettibile di essere 
opposta a una registrazione (però non comunitaria, ma) nazionale, ove l’uso del-
l’anteriorità invocata sia limitato a un solo Stato membro 

164. Per il momento que-
sta presa di posizione sembra essere limitata alla periferia, da cui proviene e avere 
per specifico oggetto i marchi nazionali posteriori a un marchio comunitario; ma 
finora il tentativo di ridiscutere le regole di ingaggio del conflitto fra marchi na-
zionali e comunitari dal punto di vista geografico 

165 è rimasto inascoltato da parte 
della giurisprudenza comunitaria 

166. 
Altri quesiti, di rilievo, si pongono anche sul piano merceologico o, più preci-

samente, con riguardo alla determinazione dell’estensione del le  c lassi  d i  
beni  per le quali il marchio anteriore sottoposto alla prova dell’uso è da conside-
rarsi protetto nei confronti di una domanda di registrazione o di una registrazione 
successiva. Su di essi ci si soffermerà a tempo debito, esaminando le regole che 
presiedono al confronto dei beni nelle azioni di opposizione e di nullità 

167. 
Nell’accertamento della presenza di un uso serio del marchio anteriore si pos-

sono naturalmente profilare molteplici interrogativi. Alcuni paiono di più sempli-
ce soluzione. Vi sono ragioni per ritenere che anche l’apposizione del marchio su 
beni destinati solamente all’esportazione possa costituire utilizzazione seria, se 

 
 

164 V. le decisioni dell’Hungarian Patent Office 11 febbraio 2010, caso «C City Hotel» e del Be-
nelux Office for Intellectual Property del 15 gennaio 2010, Leno Merken B.V. c. Hagelkruis Beheer 
bv, caso «Omel». 

165 Attestata dallo Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System pre-
sented by the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, 
consultabile a http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm.  

166 Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), causa C-149/11, Leno Merken c. Hagelkruis 
Beheer BV, in Riv. dir. ind. 2013, II, 96 ss. con nota di E. BERTI ARNOALDI, Marchio difensivo ed 
estensione territoriale nella valutazione dell’uso effettivo del marchio per impedire la decadenza, 
caso «Omel/Onel», più approfonditamente discusso al § 94.2; seguito (con una certa cautela) da 
Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 33 ss. Del resto, 
il requisito geografico è in questo momento in discussione sotto varii profili, come, ad es. l’ambito 
territoriale nel quale deve essere accertata la notorietà ai fini dell’applicazione della protezione este-
sa dei marchi che godono di notorietà: in argomento v. infra, §§ 63 e 135.2, dove si incontrerà 
l’argomento secondo cui esisterebbe una asimmetria fra i parametri impiegati nell’accertamento del-
la notorietà per un marchio comunitario e quello nazionale; ma questo dibattito (sul quale v. A.A. 
MACHNIKA, Territorial Aspects of Community Trademarks – the Single Market’s Splendid Sove-
reignty, in IIC 2014, 945 ss.) non ha per ora condotto a una riconsiderazione complessiva del tema 
sotto i diversi profili in cui esso si articola, prevalendo invece la considerazione che i parametri im-
piegati per valutare l’uso effettivo del marchio possono non coincidere con quelli rilevanti a misu-
rarne la notorietà (in questo senso Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), caso «Omel/O-
nel», cit., parr. 52-53). 

167 § 50.3. V. comunque Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., 
parr. 47 ss., secondo cui la prova dell’uso dovrebbe essere riferita partitamente alle singole categorie 
“coerenti ed omogenee” di beni e quindi, se in esito alla disaggregazione, risulta che la cifra com-
plessiva di € 14.200 (par. 41) deve essere ridimensionata a centinaia di € per ciascun prodotto (par. 
52), la prova dell’uso serio non può dirsi raggiunta. 
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ricorrano i requisiti di ampiezza e frequenza postulati dalle norme 
168. Dopo tutto 

la lett. c ) del par. 2 dell’art. 9 r.m.c. elenca fra le attività riservate al titolare del 
marchio proprio l’esportazione di prodotti contraddistinti dal marchio; e non si 
vede come all’attività corrispondente possa essere negato effetto sotto il profilo 
del mantenimento del potere invalidante del marchio nei confronti di una registra-
zione successiva. La situazione inversa può risultare di analisi più problematica, 
in particolare per i servizi delle nuove tecnologie nei quali il bacino di utenza può 
essere sfuggente. Che dire di un servizio di televisione satellitare apprestato per 
gli sport brasiliani e sicuramente accessibile sotto il profilo tecnologico dal pub-
blico portoghese, se poi non consti la prova della sottoscrizione da parte di abbo-
nati portoghesi o quantomeno della fruizione concreta del servizio 

169? Nessun 
dubbio si ha d’altro canto sull’imputabilità al titolare che invoca il marchio ante-
riore dell’impiego dello stesso ad opera di un licenziatario o di un’impresa appar-
tenente al gruppo del titolare. Quel che rileva è, come si è visto, che l’impiego del 
marchio anteriore porti ad emersione un conflitto reale sul mercato, e non un con-
flitto artificioso e cartaceo; e questa caratterizzazione dipende dalla presenza ef-
fettiva di beni contraddistinti dal marchio anteriore sul mercato e non dalle moda-
lità organizzative prescelte dal titolare per realizzare l’impiego del segno 

170. Sicu-
ro è anche che ai fini della valutazione non assumano rilievo decisivo fattori come 
la consistenza percentuale delle vendite del prodotto contrassegnato dal marchio 
in questione rispetto al fatturato globale del titolare, che non attengono specifica-
mente al bene in questione, alla sua presenza sul mercato e alla serietà dello sfor-
zo economico esplicato dal titolare, ma a circostanze di ridotta significatività co-
me la dimensione dell’impresa e la misura della sua diversificazione 

171; è tuttavia 
 
 

168 In questo senso, anche se con riferimento alla decadenza del marchio, C.E. MAYR, L’onere di 
utilizzazione del marchio di impresa, cit., 146; in argomento v. amplius § 94. La questione, impor-
tante, se l’uso serio possa essere comprovato anche dall’apposizione in uno Stato membro per beni 
destinati all’esportazione in Stati terzi (che pare doversi risolvere affermativamente: art. 15, par. 1, 
lett. b), r.m.c.) non ha fatto oggetto di decisione da parte del Trib. UE 28 novembre 2013 (Settima 
Sezione), causa T-34/12, Herbacin Cosmetics GmbH c. UAMI e Laboratoire Garnier, caso «Herba 
shine/Herbacin», che si è limitato ad annullare la decisione della Commissione di ricorso per difetto 
di motivazione sul punto. 

169 In questa situazione è negata la prova dell’uso da Trib. UE 12 marzo 2014 (Terza Sezione), 
caso «Sport TV International/SportTV», cit., parr. 35 ss., in particolare 40. 

170 In senso conforme Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, causa T-203/02, The Sunrider Corp. 
C. UAMI, in Racc. 2005, II, 2811 ss., caso «Vitafruit», par. 23 ss., dove si assume che l’impiego del 
marchio da parte di un terzo fatto valere a sostegno della serietà dell’uso da parte del titolare del 
marchio anteriore invocato costituisca una sorta di presunzione di consenso all’uso, sufficiente a 
fondare l’imputabilità, non escludendosi tuttavia la possibilità per il titolare del marchio contro cui è 
fatta opposizione di contestare l’esistenza del consenso. Gli elementi da cui si può inferire 
l’esistenza di un collegamento tale da consentire l’imputazione al titolare del marchio delle vendite 
di un soggetto diverso da questi sono analizzati da Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), 
caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., par. 73. In argomento v. anche Trib. UE 27 febbraio 2014 (Otta-
va Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 35 e, nella prospettiva della decadenza, § 96. 

171 In questo senso Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., parr. 50 e 36. 
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possibile argomentare che anche un numero abbastanza limitato di fatture emesse 
da una piccola impresa che si sforzi di stabilire la sua presenza in un settore nuo-
vo rispetto alle sue diversificate attività costituisca prova di una presenza apprez-
zabile del marchio 

172. Che dire però della circostanza che i beni contraddistinti 
dal marchio anteriore siano venduti a un solo acquirente oppure non siano venduti 
affatto, perché ad es. sono distribuiti gratuitamente o come omaggio 

173? Qui non 
si danno regole fisse e soluzioni precostituite. Si tratterà di procedere a una valu-
tazione caso per caso, per verificare se la vendita a un solo acquirente sia prodro-
mica a una più larga immissione sul mercato affidata a un intermediario oppure 
stia a testimoniare la paucità dello sforzo del titolare, nell’un caso; e nell’altro caso 
di accertare se gli omaggi si inseriscano comunque in una strategia di penetrazione 
commerciale capace di connotare di economicità anche degli atti che tecnicamente 
siano caratterizzati dalla gratuità. Così, si è ritenuto che la fornitura di consulenze 
per medici, l’organizzazione di seminari e di materiali scientifici, anche se avvenga 
a titolo gratuito, possa avere un significato economico se è finalizzata a supportare 
la vendita di farmaci; si tratterebbe comunque di prestazioni che si trovano in con-
correnza con servizi simili nel mercato, anch’essi spesso offerti da case farmaceuti-
che 

174. Certo è che in tutti questi casi più incerti 
175 l’apprezzamento deve essere 

condotto con la dovuta flessibilità, per consentire il raggiungimento di conclusioni 
adeguate a cogliere la serietà dell’operato relativo del titolare del marchio anteriore. 

La stessa flessibilità dà conto anche della varietà dei risultati conseguiti nelle 
singole fattispecie. Così, nel caso “Air Giorgi” si è ritenuto che la vendita di 24 
unità di spray rinfrescanti dell’ambiente in un anno, 2.160 nell’anno successivo e 
312 in quello ancor successivo non ammontino a prova di uso serio 

176; nel caso 
 
 

172 Così l’abbastanza benevola conclusione raggiunta da Trib. primo grado CE 10 dicembre 
2008, caso «Dada», cit., parr. 39-40. 

173 Sotto il profilo si veda Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Vitafruit», par. 50 (che si 
accontenta del monopsonio, in una situazione nella quale peraltro l’unico acquirente sembrerebbe 
essere stato a sua volta fornitore di catene di supermercati); sotto il secondo si veda, anche se con 
riferimento alla decadenza del marchio, C.E. MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio di impre-
sa, cit., 178. Questa posizione dottrinale parrebbe avvalorata da Corte di Giustizia 9 dicembre 2008 
(grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft 
«Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky», par. 18, che ritiene uso come marchio 
anche quello relativo alla fornitura di servizi gratuiti a condizione che essi si inseriscano in un’at-
tività di tipo economico, alimentata da sovvenzioni e compensi; vedi però anche Corte di Giustizia 
15 gennaio 2009, causa C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli Strickmode GmbH, in Racc. 2009, 
I, 137 ss., caso «Wellness», parr. 18 ss. e per una discussione più compiuta del tema infra, § 94. 

174 Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-290/09, Omnicare Inc. c. UAMI e 
Astellas Pharma GmbH, caso «Omnicare/Omnicare», parr. 59 ss., in particolare 69 ss. 

175 Come altri ancora che si potrebbero immaginare: quid iuris nel caso in cui il segno non abbia 
ancor raggiunto il mercato nel quinquennio di riferimento ma sia già accreditato nei confronti di al-
cune categorie di soggetti, come nel caso dei fascicoli della rivista che non sia ancor comparsa in 
edicola ma che abbia venduto spazi a inserzionisti? In argomento v. C.E. MAYR, L’onere di utilizza-
zione del marchio di impresa, cit., 148. 

176 Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, caso «Giorgio Aire», cit., par. 45. 
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“Vitafruit” vendite di 3.516 unità di concentrato per un valore di € 4.800 distribui-
te su undici mesi sono state ritenute sufficienti 

177 e lo stesso vale per le 66.600 
vendite per una valore di €  4.783 nel corso di venticinque mesi nel caso “Avery 
Dennison” 

178; nel caso “Hipoviton” vendite per DM 12.500 in un periodo di po-
chi mesi assai prossimi alla pubblicazione della domanda di marchio successivo 
sono state considerate abbastanza rilevanti da meritare un riesame complessivo 
della situazione ad opera della Commissione 

179. Nel caso “Fishbone Beachwear” 
si è ritenuto che il modesto ammontare (solo la vendita di 1604 articoli di abbi-
gliamento era stata provata) fosse controbilanciato dalla durata pluriennale del-
l’impiego e dall’estensione geografica del mercato di sbocco 

180. Vendite per il va-
lore di € 1.600 distribuite su 11 mesi sono state considerate sufficienti nel caso 
“Buffalo Milke/Búfalo”, in considerazione della loro coerenza con le indicazioni 
contenute nell’affidavit e della pluralità di acquirenti cui i beni contraddistinti dal 
marchio erano destinati 

181. La vendita di 2.592 bottiglie di vodka in un periodo di 
meno di tre mesi è stato per contro ritenuto insufficiente 

182. La vendita di 40 o 60 
kg. di cioccolato all’anno in una piccola cittadina di 18 mila abitanti (Bad Reiche-
nall) da parte di un’impresa che dispone di un sito che però non consente 
l’acquisto online di prodotti è stata ritenuta sufficiente a fondare un uso solo di 
carattere locale 

183. Vendite che pur ammontino a € 14.200 non sono state conside-
rate sufficienti, in quanto, se distribuite sulle classi di prodotto “coerenti ed omo-
genee” secondo l’impostazione corrente nel diritto comunitario, esse si riduceva-
no a qualche centinaio di euro per ciascuna categoria 

184. 
Si è detto dei punti di contatto che intercorrono fra le regole ora esaminate e 

quelle relative alla decadenza. Appare pertanto plausibile applicare alla prova 
dell’uso anche segmenti della disciplina della decadenza. Se ad es. ci si domanda 
se la prova dell’uso possa essere fornita anche nel caso in cui il marchio anteriore 
risulti in forma modificata rispetto all’esemplare risultante dalla registrazione, una 
 
 

177 Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Vitafruit», cit., par. 48, dove si è tenuto conto an-
che della circostanza che le vendite non erano vicine al momento della pubblicazione della domanda 
di registrazione del marchio successivo. 

178 Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., parr. 
48 ss. 

179 Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit. 
180 Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., 

parr. 75-76.  
181 Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., parr. 68-

71. Sufficienti sono state ritenute fatture per € 2.277 da Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), 
caso «Arantax/Antax», cit. 

182 Trib. UE 5 giugno 2014 (Nona Sezione), caso «Dracula Bite/Dracula», cit., par. 40. 
183 Trib. UE 17 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. C. 

UAMI e Wedl & Hoffmann gmbH, in Racc. 2013, 22 ss., caso «Walzer Traum/Walzertraum», con-
fermato da Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., 
parr. 30 ss. 

184 Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 43; 8 ottobre 2014 
(Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., parr. 42 ss. 
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risposta può provenire dal criterio fornito in materia di decadenza 
185. Tanto nella 

prospettiva della decadenza che della prova dell’uso anteriore, la circostanza che 
il marchio di cui sia tratta sia usato non da solo ma in combinazione (ad es. come 
marchio speciale) non dovrebbe di regola costituire un’addizione che ne altera il 
carattere distintivo, tanto più in settori (come quello vinicolo) in cui l’apposizione 
di un marchio generale accanto a quello speciale costituisce la regola 

186. Le fattu-
re inoltre devono dimostrare che i beni contraddistinti dal marchio sono stati im-
messi sul mercato nel quinquennio di riferimento; e non necessariamente la data 
della fattura è decisiva al riguardo 

187. 
L’esperienza giurisprudenziale ha delineato con progressiva precisione il re-

gime probatorio  relativo alla dimostrazione dell’uso serio del marchio anterio-
re, con una ricchezza e analiticità che possono verosimilmente rivelarsi preziose 
anche in altri settori del diritto processuale comunitario. Per la verità, si tratta di 
materia in parte soggetta alla disciplina specializzata sia del regolamento sul mar-
 
 

185 V. l’art. 15, par. 1, seconda parte, lett. a ) r.m.c.: “Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre consi-
derate come uso: a ) l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per ta-
luni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato regi-
strato” (su cui, nella prospettiva della decadenza, § 95). Sulla questione se l’uso difforme possa va-
lere ai fini della prova dell’uso anteriore v. Trib. UE 24 ottobre 2014 (Sesta Sezione), causa T-
543/12, Xavier Grau Ferrer c. UAMI e Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, caso 
«Bugui va/Bugui», par. 53 (con motivazione non particolarmente convincente); 27 febbraio 2014 
(Nona Sezione), caso «Lidl Express/Lidl Music», cit., par. 48, che applica la previsione relativa alla 
decadenza del marchio comunitario alla prova dell’uso del marchio nazionale; 27 settembre 2012 
(Sesta Sezione), causa T-39/10, El Corte Inglés, SA c. UAMI, Emilio Pucci International BV, caso 
«Emidio Tucci/Emilio Pucci II», parr. 33 ss.; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-77/10 e T-
78/10, Certmedica International GmbH e Lehning entreprise c. UAMI e Certmedica International 
GmbH e Lehning entreprise, casi «L112/L114», par. 52; 17 febbraio 2011, caso «Friboi/Fribo», cit., 
par. 36; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epco Sistemas», cit., parr. 33-34; 8 luglio 
2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 30, che citano la norma dettata in tema di decadenza 
come se essa si applicasse direttamente anche alla prova dell’uso del marchio anteriore a fini invali-
datori; nello stesso senso già Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch 
SA c. UAMI e Champagne Louis Roederer SA, in Racc. 2005, II, 5309 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 
5057, caso «Cristal Castellblanch», par. 30 e 9 luglio 2003, caso «Giorgio Aire», cit., par. 44. In 
queste due ultime sentenze si trovano anche esempi di differenziazioni che rispettivamente non alte-
rano o alterano il carattere distintivo del segno. In argomento v. anche Trib. primo grado CE 30 no-
vembre 2009, caso «Coloris», cit., par. 29 ss. Secondo Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), 
caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 62 ss. non è decisivo che il marchio sia raffigurato 
sulle fatture in forma differente da quella con cui esso è stato registrato, in particolare se ciò non 
comporti una alterazione del suo carattere distintivo; secondo Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta 
Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 36, l’uso difforme contemplato dalla nor-
ma non potrebbe essere l’uso di un altro marchio a sua volta registrato. 

186 In senso conforme Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, caso «Cristal Castellblanch», cit., 
parr. 31-37 e ora Trib. UE 5 dicembre 2013 (Nona Sezione), causa T-4/12, Olive Line International, 
SL c. UAMI e Carapelli Firenze s.p.a., caso «Maestro de Oliva/Maestro», parr. 20 ss. 

187 Così Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 50 ha fatto 
valere che fatture per imballi, quand’anche fossero emesse nel periodo di riferimento, non provereb-
bero affatto che i beni destinati a essere inseriti negli imballi abbiano effettivamente raggiunto il 
mercato nel periodo di riferimento. 
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chio comunitario sia del reg. n. 2868/1995/CE, la cui Regola 22 detta al par. 4 in-
dicazioni piuttosto precise (e restrittive) 

188; il che non ha impedito che su di essa 
si siano messi alla prova alcuni principi cardine. Anche a questo riguardo vale la 
regola per cui “l’uso effettivo di un marchio non potrà essere dimostrato da pro-
babilità o da presunzioni, ma dovrà basarsi su elementi concreti e oggettivi che 
provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento” 

189. 
Non si può tuttavia escludere che la combinazione di elementi documentari, pur 
insufficienti se isolatamente considerati, possa raggiungere un valore probatorio 
adeguato alla bisogna 

190. È vero che il par. 3 della Regola 22 richiede “indicazio-
ni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del 
marchio” su cui si basa l’opposizione; ma ciò non significa che siano ammissibili 
solo i documenti che rechino simultaneamente tutte e quattro queste indicazio-
ni 

191. Il mezzo di prova principe della presenza sul mercato è, naturalmente, costi-
tuito dalla produzione delle fatture dei beni contraddistinti dal marchio; le quali 
parrebbero costituire la via maestra, se non fosse che non di rado anch’esse pos-
sono incorrere in difficoltà e inconvenienti. Intanto, le fatture assumono rilievo 
solo se e in quanto esse si facciano riferimento a quegli specifici beni che sono 
contraddistinti dal marchio anteriore in questione 

192; ma non sempre le fatture so-
 
 

188 “Le prove ... devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri 
elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, 
pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’art. 78, par. 1, lett. f ), del regolamento”. 

189 Trib. UE 11 dicembre 2014 (Ottava Sezione), causa T-498/13, Nanu-Nana Joachim Hoepp 
GmbH & Co. KG c. UAMI e Vincci Hotels, caso «Nammu», par. 45 (secondo cui lo standard non 
sarebbe soddifìsatto da un affidavit che potrebbe riferirsi anche a beni diversi da quelli inclusi nelle 
classi di registrazione); 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., 
par. 28; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 22; 8 
marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., par. 59; 29 settembre 2011 (Sesta Se-
zione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 53; 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), cau-
sa T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG c. UAMI e Centrotherm Systemtechnik 
GmbH, caso «Centrotherm I», in Racc. 2011, II, 6807 ss., par. 30; 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), 
caso «Vogue/Vogue Portugal», cit., par. 39; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 
29. 

190 Corte di Giustizia 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e 
Cornu SA Fontain, caso «Ferrero/Ferro», par. 36; Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), cau-
sa T-132/12, Scooters India Ltd. c. UAMI e Brandconcern, caso «Lambretta», par. 25; 27 febbraio 
2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 31; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), 
caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 53. 

191 Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 34; 16 settembre 
2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 85; 24 maggio 2012 (Ottava 
Sezione), causa T-152/11, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH c. UAMI e 
Comercial Jacinto Parera, SA, caso «MAD», par. 33 (in materia di decadenza); 16 novembre 2011 
(Seconda Sezione), caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., par. 61. 

192 Trib. UE 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «Bellram/Ram», cit., par. 66; 13 giugno 
2012 (Ottava Sezione), caso «Ceratix/Ceratofix», cit., par. 38; Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, 
caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 48. Una volta dimostrato che la fattura si riferisca a quei be-
ni, resta da assolvere la prova (concettualmente distinta: Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, 
caso «Charlott», cit., par. 50) della circostanza che quei beni fossero effettivamente contraddistinti 
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no sufficientemente analitiche al riguardo 
193. Del resto in talune situazioni le fat-

ture possono del tutto mancare: il titolare di un marchio per calzature, che le 
commercializzi attraverso proprie filiali, può trovarsi impossibilitato a produrre 
documentazione contabile al riguardo: non fattura alle proprie filiali, che non so-
no centri autonomi di imputazione; e d’altro canto è improbabile che nello scon-
trino di cassa consegnato da queste ai consumatori possa risultare un riferimento 
ai segni distintivi dell’articolo venduto. Lo stesso vale per la prestazione di servizi 
a beneficio del pubblico dei consumatori, che può rimanere priva di documenta-
zione contabile riferita al marchio 

194. In casi come questi, la giurisprudenza co-
munitaria si mostra comprensiva ed è orientata ad accontentarsi di prove dell’uso 
diverse dalla documentazione contabile 

195. 
 
 
dal marchio. Non è indispensabile che la fattura contenga un riferimento per esteso al marchio il cui 
uso deve essere provato; può essere infatti sufficiente che la fattura contenga una sigla (ad es. CL 
invece che “Castillo de Labastida”) quando altri elementi documentali (ad es. indicazioni contenute 
in cataloghi) possano integrare il dato mancante e non siano allegati altri significati della sigla che pos-
sano riferirsi a segni distintivi diversi: in questo senso Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa 
T-345/09, Bodegas y Viñedos Puerta de Labstida, SL c. UAMI e Unión de Cosecheros de Labastida, S. 
Coop. Ltds, caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», parr. 30-34; a maggior ragione non è 
richiesto che la fattura contenga una rappresentazione dell’elemento figurativo del marchio: Trib. UE 
19 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-454/11, Luna International Ltd. c. UAMI e Asteris Industrial 
and Commercial Company, caso «Al Bustan/Albustan», par. 53. Sulla questione se in assenza di altri 
marchi si possa assumere che il marchio generale registrato corrispondente alla denominazione sociale 
sia stato effettivamente usato, quando nelle fatture non esistano riferimenti ad altri marchi speciali, v. 
Trib. UE 22 settembre 2011, causa T-250/09, Cesea Group s.r.l. c. UAMI e Mangini s.r.l., caso «Man-
giami/Mangini», par. 10 che, però, non prende posizione sul punto. 

193 D’altro canto la mancata indicazione del marchio può essere supplita dalla presenza di codici 
del prodotto; nello stesso senso Trib. UE 24 maggio 2012 (Ottava Sezione), caso «MAD», cit., par. 
59; l’uso di un segno come denominazione sociale sulla fattura non vale ancora come prova del suo 
uso come marchio: Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-373/09, El Corte Inglés, 
SA c. UAMI e Emilio Pucci International BV, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», par. 33; v. per 
contro Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 39 
ss., dove si è ritenuto che la struttura della fattura stesse a comprovare un uso del segno come mar-
chio e che comunque le indicazioni della fattura potessero trovare completamento con gli esemplari 
del bene prodotti in giudizio. Sulle difficoltà che si incontrano quando non sia chiaro se i prodotti 
cui si riferisce la prova dell’uso siano muniti del marchio opposto o di un diverso marchio v. Trib. 
UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), causa T-504/09, Völkl GmbH & Co. KG c. UAMI e Marker 
Völkl International GmbH, caso «Völkl/ Völkl», parr. 94 ss. Nella giurisprudenza nazionale (in ma-
teria di decadenza) si è ritenuta insufficiente la prova testimoniale non supportata dalla produzione 
di fatture; e si è al contempo ipotizzato (obiter) che eventuali lacune delle fatture, in particolare, 
sull’effettiva apposizione del marchio sui prodotti cui le fatture si riferiscano, potrebbero essere su-
perate dalla prova testimoniale: v. App. Bologna 12 aprile 2005, Maserati s.p.a. c. Chiara Spallanza-
ni, Stilma s.p.a. e altri, in Giur. ann. dir. ind. 4871, caso «Maserati». Ammette che le lacune della 
fatture possano essere colmate dal loro collegamento con fotografie dei prodotti e indicazioni conte-
nute nella stampata del sito nel periodo coevo all’emissione delle fatture Trib. UE 15 dicembre 2010 
(Prima Sezione), caso «Epcos/Epco Sistemas», cit., par. 31. 

194 Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., parr. 72 ss. 
195 Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., parr. 46 ss. 

Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Deitech», par. 50. Anche articoli di giornale e pub-
blicità su giornali possono costituire prova dell’uso secondo Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezio-
 



444 CAPITOLO QUARTO 

Rispetto ad altri mezzi di prova, la fattura possiede un vantaggio importante, 
quello della datazione, che invece può mancare quando siano prodotti cata loghi ,  
brossure ,  imball i ,  e t ichet te ,  par tecipazioni  a  f iere  e  sf i la te ,  foto-
graf ie  e simili 

196, tutti elementi che, spesso reperiti con grande difficoltà negli 
archivi aziendali, rischiano di rivelarsi poi privi di valore probatorio quando non 
rechino essi stessi un riferimento cronologico e i sistemi di datazione impiegati – 
non di rado consistenti nell’apposizione a mano di una data – non risultino suffi-
cientemente affidabili o siano privi di riscontri; e quindi non valgano a provare 
che l’uso si colloca nel periodo di riferimento 

197. Cataloghi e brossure possono 
tuttavia svolgere una funzione utile: essi possono essere letti in congiunzione con 
le fatture prodotte, chiarendo le dimensioni del mercato di riferimento e anche, se 
del caso, rimediando all’esiguità dei valori monetari suggerendo che questi siano 
forniti solo a titolo esemplificativo 

198. Una volta superato lo scoglio della data-
zione, che, comunque, può sempre essere superato attraverso le “dichiarazioni 
scritte” di cui alla lett. f) del par. 1 dell’art. 78 r.m.c. 199, anche questi mezzi di 
prova possono risultare utili. Per quanto concerne i cataloghi, è ben vero che la 
loro disponibilità non è di per sé ancor prova della loro diffusione, del luogo in 
cui questa abbia avuto luogo e tantomeno dell’avvenuta vendita dei prodotti cui 
essi si riferiscono 

200; e tuttavia possono esserci circostanze nelle quali le caratteri-
stiche stesse dei cataloghi, che, ad es. presentino un’ampia gamma di prodotti 
muniti del marchio, indichino una rete estesa di dettaglianti presso cui sono repe-
ribili, consentano un contatto diretto fra il consumatore e il titolare del marchio, 
 
 
ne), caso «Biodanza/Biodanza», cit., parr. 66 ss. e Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso 
«Alder Capital/Halder», cit., parr. 51 ss., in particolare 54; tuttavia la diffusione delle pubblicazioni 
corrispondenti, ove non costituisca fatto notorio, deve essere oggetto di prova (Trib. UE 8 marzo 
2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., parr. 69-70). Diversamente Trib. UE 25 ot-
tobre 2013 (Sesta Sezione), caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», cit., par. 39: il riferimento 
sulla stampa specializzata e generalista a un certo dispositivo cardiologico può illustrarne l’esistenza 
e le caratteristiche, ma non la presenza sul mercato. Questa sentenza va segnalata per il suo rigore 
anche sotto altro profilo: l’affidavit che intendeva dimostrare l’uso del dispositivo da parte di quasi 
40 mila pazienti (parr. 37 ss.) è stato ritenuto inammissibile in quanto nel documento mancavano “le 
informazioni essenziali, come il prezzo di mercato del dispositivo, la natura dei distributori, la quota 
di mercato, il fatturato e la spesa pubblicitaria” (par. 41). 

196 Ma la fotografia assume rilievo in quanto il marchio sia usato per contraddistinguere beni fo-
tografati oggetto di produzione e smercio, a nulla giovando in relazione a beni (racchette da tennis e 
mazze da golf) che siano semplicemente collocati come motivo di accompagnamento dei beni con-
traddistinti (capi di abbigliamento). 

197 Così Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 75 e Trib. primo gra-
do CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., parr. 43-44. Vale anche a questo riguardo, peraltro, il 
principio secondo il quale i mezzi di prova vanno apprezzati non isolatamente ma uno per mezzo 
dell’altro, in esito al quale fotografie e cataloghi possono essere presi in considerazione anche se 
privi di data: Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), caso «Annapurna», cit., parr. 35-37 e 48; 15 
dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epco Sistemas», cit., parr. 28 e 29. 

198 Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., parr. 74 ss. 
199 Sulle quali v. infra, qui di seguito e per qualche altro riferimento già supra, § 17.4. 
200 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., par. 41. 
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nel loro complesso legittimano l’inferenza di una presenza effettiva e consistente 
sul mercato 

201. Se è vero che la prova dell’acquisto di etichette e di imballi ha va-
lore probatorio limitato, quanto all’effettiva presenza sul mercato 

202, è anche vero 
che argomenti di prova positivi si possono al contrario desumere dalla partecipa-
zione a sfilate di prodotti di moda, in cui i beni contraddistinti dal marchio siano 
presentati e dall’allestimento di un sito internet dedicato: è infatti difficile negare 
che l’investimento corrispondente stia ad attestare uno sforzo significativo di col-
locazione sul mercato dei beni contraddistinti dal marchio in questione 

203. Non 
necessariamente le fotografie che riproducono il marchio devono avere per ogget-
to il prodotto su cui questo è apposto, perché anche fotografie di iniziative pro-
mozionali possono corroborare la diffusione del segno 

204. 
Parrebbe che nel procedimento amministrativo si faccia ricorso alla produzio-

ne di affidavit più che all’audizione diretta di testimoni; e il regime corrisponden-
te sembra oscillare fra caute aperture e momenti di maggior rigore. Così, si è rite-
nuto che anche se la lett. f) dell’art. 78, par. 1, r.m.c. richiede che le dichiarazioni 
scritte vengano fatte “sotto il vincolo di giuramento” o in forma solenne o equiva-
lente conformemente al diritto dello Stato in cui viene formata la dichiarazione, 
anche una dichiarazione non resa nella forma prescritta dalla norma può essere 
valutata come credibile in ragione delle circostanze 

205. Tuttavia, anche in questo 
caso per accertare la veridicità e la plausibilità del documento, occorre tenere con-
to tra l’altro dell’origine del documento, della qualifica e della collocazione del 
suo estensore, delle circostanze in cui è stato redatto, del suo destinatario e alle 
 
 

201 Trib. UE 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., parr. 39-43. L’assenza di data-
zione dei cataloghi può essere superata dalle risultanze cronologiche contenute nelle fatture e listini 
prezzi: Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., parr. 56-57; 17 febbraio 
2011, causa T-324/09, J&F Paticipações SA c. UAMI e Plusfood Wrexham Ltd., caso «Fri-
boi/Fribo», par. 33. 

202 Ché anzi la circostanza che il titolare del marchio anteriore abbia ancora presso di sé abbon-
danti scorte di questi supporti alla vendita ad anni di distanza starebbe a indicare piuttosto una diffi-
coltà di accesso al mercato: Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., 
par. 51. Sull’insufficienza probatoria di documentazione relativa all’acquisto di input produttivi v. 
Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 32. 

203 Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., par. 62. Sulla rilevanza della 
produzione di contratti di sponsorizzazione v. Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top 
Craft/Krafft», cit., par. 36. La pubblicità realizzata attraverso un sito non è però sufficiente secondo 
Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Fruit», cit., par. 66 e 3 maggio 2012 (Settima Se-
zione), causa T-270/10, Conceria Kara s.r.l. c. UAMI e Dima – Gida Tekstil Deri Insaat Maden Tu-
rizm Orman Urünleri Sanay Ve Ticaret Ltd Sti, caso «Karra/Kara», par. 61. 

204 In questo senso Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone 
Beachwear», cit., par. 70. 

205 Trib. UE 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), caso «la nana/Nana», cit., par. 30, che richiede che 
la dichiarazione abbia valore probatorio ai sensi della normativa nazionale; 29 marzo 2012 (Quinta 
Sezione), causa T-214/08, Paul Alfons Rehbein GmbH & Co. KG c. UAMI e Hervé e Manuel Dias 
Martinho, caso «Outburst/Outburst», parr. 30 ss., 33, secondo cui peraltro non è necessaria la prova 
della conformità al diritto di uno Stati membro; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-
325/06, Boston Scientific Ltd. c. UAMI e Terumo Kabushiki Kaisha, caso «Capio», parr. 39 s. 
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conferme di tipo documentario di cui esso sia suscettibile; e la valutazione corri-
spondente è talora condotta con un certo rigore 

206. In particolare, se la dichiara-
zione, ancorché solenne, proviene dalla parte, la sua credibilità presuppone che 
essa trovi riscontri esterni sufficienti 

207. In nessun caso si può tenere conto di una 
dichiarazione che non faccia riferimento a cifre, sulle vendite o sull’investimento 
pubblicitario, che non siano adeguatamente disaggregate e spiegate 

208. 
La valutazione delle prove poste a sostegno della dimostrazione dell’uso serio 

è questione di fatto, sottratta al riesame del giudice di legittimità 
209. 

La disciplina della prova dell’uso va ancor completata sotto due profili. Anche 
i c.d. marchi di protezione sono assoggettati a essa, almeno per quanto riguarda 
l’opposizione alla registrazione o l’azione di nullità rivolte contro un marchio 
comunitario 

210. Quando poi il titolare del diritto anteriore abbia dato la prova 
 
 

206 V. Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Mozart Premium/Mozart», cit., parr. 
33, che ha disatteso una dichiarazione giurata in quanto non chiara e precisa, non richiamante docu-
menti specifici e che non chiarisce a quale marchio essa si riferisca; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), 
caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., parr. 57 ss.; 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-
434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, 
caso «Centrotherm II», par. 33; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., parr. 
30 ss. (secondo cui la dichiarazione giurata può anche provenire dal legale rappresentante della parte 
e non da un terzo, visto che la dichiarazione è resa a titolo personale e la sua falsità ha conseguenze 
penali) e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Deitech», parr. 46-56; 10 settembre 2008, 
causa T-325/06, Boston Scientific Ltd. c. UAMI e Terumo Kabushiki Kaisha, caso «Capio», parr. 
48-73. V. anche Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm I», cit., parr. 36 
che ha ritenuto insufficiente la conferma fornita da fatture relative al solo 0,03% del fatturato dichia-
rato, da fotografie in parte poco chiare e senza corrispondenza nelle fatture. Altrettanto se non più 
severe le conclusioni di Trib. UE 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), caso «Vogue/Vogue Portugal», 
cit., parr. 43 ss. 

Assai severa – ed anzi arcigna – la valutazione contenuta in Trib. UE 18 gennaio 2011 (Prima 
Sezione), caso «Vogue/Vogue Portugal», cit., parr. 45 ss. secondo cui le dichiarazioni dei produttori 
dell’articolo non sarebbero probanti in mancanza di indicazioni quantitative; le fotografie di negozi 
e la copie di guide telefoniche non atterrebbero al prodotto ma solo ai locali in cui esso potrebbe 
ipoteticamente essere stato venduto; le fatture non sarebbero rilevanti in quanto non menzionano il 
marchio e mancherebbero per contro elementi come scontrini, brossure, cataloghi e pubblicità. In 
senso opposto il generoso apprezzamento di Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi 
«L112/L114», cit., par. 59. 

207 Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 52; 12 marzo 
2014 (Terza Sezione), caso «Sport TV International/SportTV», cit., par. 33; 25 ottobre 2013 (Sesta 
Sezione), caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», cit., par. 41; 19 aprile 2013 (Settima Sezione), 
caso «Al Bustan/Albustan», cit., parr. 42 e 67; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Cera-
tix/Ceratofix», cit., par. 30; 29 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-214/08, Paul Alfons Rehbein 
GmbH & Co. KG c. UAMI e Hervé e Manuel Dias Martinho, caso «Outburst/Outburst», par. 34; tali 
non sarebbero in particolare buoni di consegna, bolle e fatture non contenenti un espresso riferimen-
to al marchio. 

208 Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 46. In ter-
mini non dissimili Trib. UE 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), caso «la nana/Nana», cit., par. 33 ss. 

209 Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB Brditschka GmbH & Co. 
KG, in Giur. ann. dir. ind. 5222 ove richiami e in Foro it. 2008, 11, 3181 ss., caso «Lorena» e Corte 
di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 76. 

210 In argomento v. infra, §§ 38.4 (ii), 49.1 e 97.2. 
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dell’uso solo per una parte dei beni cui si riferisce la registrazione, si applicano le 
regole di cui al par. 5 degli artt. 42 e 57 r.m.c., operanti con il particolare mecca-
nismo sul quale si tornerà più avanti 

211. 
38.4. La disciplina della validità del marchio nazionale successivo: prova del-

l’uso “effettivo”, decadenza e scadenza del marchio anteriore. Fin qui si è detto 
della prova dell’uso con riguardo sia all’opposizione alla domanda di registra-
zione di un marchio comunitario sia all’azione di nullità contro di esso rivolta. 
Già abbiamo visto che anche il diritto nazionale richiede la prova dell’uso “ef-
fettivo” del marchio anteriore in fase di opposizione alla registrazione attraverso 
disposizioni che ricalcano da vicino le previsioni comunitarie 

212; cosicché vi è 
da attendersi che la prassi che si è formata in sede comunitaria possa fornire un 
orientamento anche per le decisioni nazionali. 

Nel tracciare il perimetro della prova dell’uso del marchio anteriore, abbiamo 
però anche constatato che il diritto nazionale esibisce alcune divergenze rispetto a 
quello comunitario, su cui conviene ora ritornare. 

(i) Una prima divergenza deriva da ciò, che nel nostro sistema non esiste una 
disposizione che espressamente preveda che il titolare dell’anteriorità fatta valere 
per provocare un accertamento di nullità della registrazione di un marchio nazio-
nale dopo la concessione, e quindi in sede giurisdizionale anziché amministrativa, 
possa essere chiamato a fornire la prova dell’utilizzo effettivo del suo marchio. Di 
primo acchito si potrebbe pensare che l’assenza di una disposizione espressa al 
riguardo non comporti divergenze significative rispetto al funzionamento della re-
gola sancita dal diritto del marchio comunitario, perché lo stesso risultato – o un 
risultato sostanzialmente equivalente – deriverebbe dall’applicazione della disci-
plina generale della decadenza per uso del marchio anteriore 

213, che, come si è 
visto, presenta punti di contatto con quella della prova dell’uso sotto il profilo 
funzionale ed è applicabile in via diretta anche in questa situazione 

214. In questa 
prospettiva, si potrebbe osservare, il titolare del marchio nazionale registrato suc-
cessivo, la cui validità è soggetta ad attacco da parte del titolare di una registra-
zione, nazionale o comunitaria, anteriore e confliggente, può comunque far vale-
re, in via riconvenzionale o di eccezione, che il marchio anteriore oppostogli è per 
l’appunto decaduto e quindi privo del potere di invalidare la registrazione succes-
siva. 

La soluzione così delineata nei suoi profili generali ha una sua plausibilità; ma 
va verificata in termini più puntuali alla luce della disciplina nazionale e comuni-
taria applicabile. 
 
 

211 V. infra, § 50.2 e 3. 
212 V. il 4° comma dell’art. 178 c.p.i. e l’art. 53 r.a. 
213 Artt. 24 e 26 c.p.i. 
214 In questo senso anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 

Milano, 20055, 174. E v. l’art. 11, par. 1, direttiva, secondo cui gli Stati membri sono obbligati a 
prevedere che “la nullità di un marchio di impresa non può essere dichiarata a motivo dell’esistenza 
di un marchio anteriore in conflitto” che sia soggetto a decadenza per non uso. 
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Prendiamo le mosse dalla disciplina interna. Per quel che concerne il marchio 
anteriore nazionale, essa si regge su due previsioni: in primo luogo, sulla disposi-
zione generale del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., secondo la quale la novità del 
marchio successivo rispetto ai segni distintivi anteriori va ragguagliata alla “data 
del deposito della domanda” ed, in secondo luogo, sulla previsione specializzata 
contenuta nel 2° comma dell’art. 12 c.p.i., secondo cui, “nei casi di cui alle lettere 
c ), d) ed e)”, che si riferiscono al conflitto con marchi anteriori registrati, “non 
toglie la novità il marchio anteriore che”, pur essendo ancor valido al momento 
del deposito del marchio successivo, “sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se 
si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai 
sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’ecce-
zione di nullità” 

215. 
La previsione italiana da ultimo citata non appare oggi di facile lettura. Ciò di-

pende dal fatto che essa costituisce in parte un relitto della disciplina anteriore, 
perché riproduce parola per parola una disposizione della legge marchi nel testo 
anteriore al d.lgs. n. 447/1999 

216, che era inserita in un regime normativo all’e-
poca ancora basato sull’assunto che la mancanza di novità costituisse motivo di 
nullità assoluto. Dunque la norma originariamente presupponeva che l’impedi-
mento costituito dalla presenza di un marchio registrato anteriore potesse essere 
fatto valere da chiunque e, quindi, oltre che dal titolare del medesimo marchio re-
gistrato anteriore (A), anche da qualunque terzo interessato (C), ivi incluso il con-
venuto in contraffazione che volesse contestare la validità del marchio registrato 
(B, successivo rispetto ad A ma anteriore rispetto a C) contro lui azionato per an-
dare assolto dalla domanda basata su quest’ultimo; e si preoccupava in quest’ul-
tima prospettiva di dettare una regola capace di fornire una parziale soluzione agli 
abusi cui, come si è ricordato, si prestava la possibilità accordata al convenuto in 
contraffazione di ricorrere a “fantasmi di marchi” tratti da cimiteri di marchi per 
andare assolto dalla domanda di contraffazione 

217. È questa la ragione per cui la 
norma originariamente prevista dal diritto anteriore alla relativizzazione dei moti-
vi di nullità attinente all’esistenza di diritti anteriori confliggenti prevedeva che 
potessero essere fatte valere da chiunque vi avesse interesse, per mettere in que-
stione la validità di un marchio successivo, solo le anteriorità non ‘scadute’ (da un 
biennio o un triennio) o non ‘decadute’ e quindi ancor vive o vitali al momento 
della proposizione dell’azione vertente sulla validità del marchio successivo 

218. 
 
 

215 Corsivo aggiunto. 
216 Art. 17.1, lett. f ), l.m. [e, prima del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, lett. d ), ultima parte]. 
217 Nell’accezione sopra ricordata e a suo tempo proposta da R. FRANCESCHELLI, Cimiteri e fan-

tasmi di marchi, cit. In questo senso già A. VANZETTI, Commento alla prima direttiva 21 dicembre 
1988, in NLCC 1989, 1429 ss., 1448. 

218 La Novella correggeva così il precedente orientamento giurisprudenziale consolidato (attesta-
to ad es. da App. Milano 16 maggio 1972, S.A. Ciba di Basilea c. Gibipharma s.p.a. di Pero in Riv. 
dir. ind. 1974, II, 18 ss. con richiami di R. FRANCESCHELLI, Nove sentenze sui marchi defunti, sulla 
prova della loro morte e sull’art. 19 l. ma.) secondo il quale la nullità del marchio posteriore andava 
ricollegata “alla sola validità iniziale del brevetto per marchio anteriore”, ancorché esso fosse medio 
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Quel presupposto su cui originariamente la norma era basata è oggi venuto 
meno 

219. Resta però in piedi il correttivo che a quel presupposto ora tramontato si 
accompagnava 

220; solo che, oggi, nel nuovo contesto normativo, essa assume un 
significato diverso e più ristretto. Essa infatti oggi non può più essere riferita an-
che alla domanda riconvenzionale o all’eccezione di nullità sollevate da qualun-
que convenuto in contraffazione (C), ma solo alle riconvenzionali o eccezioni 
contro azioni di nullità di un marchio registrato successivo (B) instaurate  dal  
t i to lare  s tesso del  marchio anter iore  (A), sollevate dal convenuto B, per 
la semplice ragione che nel frattempo i soggetti diversi da questi, e in particolare 
il convenuto in contraffazione (C), hanno perso la legittimazione al riguardo 

221. 
Tuttavia occorre prendere atto che, anche in questo nuovo contesto normativo, 

il dato letterale non è mutato. Quindi oggi come in passato sono dichiarate irrile-
vanti, al fine del giudizio di validità del marchio registrato successivo, oltre alle 

 
 
tempore decaduto. L’orientamento in questione, che consentiva al contraffattore di andare assolto 
invocando anteriorità di terzi remote e ormai prive di rilievo sul mercato, trovava ampie conferme: 
v. ad es. Trib. Milano 5 maggio 1975, Dr. Zambeletti s.p.a. c. Zjma s.a. e Zjma s.p.a., in Giur. ann. 
dir. ind. 721, caso «Z», dove era stata dichiarata la nullità di un marchio depositato nel 1930 in ra-
gione di un’anteriorità del 1903 e si era ritenuto – sia pur obiter – che, anche se fosse stata fornita la 
prova dell’intervenuta decadenza del marchio più antico, il convenuto in contraffazione avrebbe 
purtuttavia potuto provocare l’invalidità del marchio azionatogli contro provando che alla data del 
deposito del marchio successivo, nel 1930, il marchio anteriore era noto; nello stesso senso Trib. 
Milano 24 maggio 1976, Soc. Mediline AG e Soc. Ed. Geistlich Sőhne A.G. für Chemische Indu-
strie c. Soc. Gruppo Industriale Giuseppe Visconti di Modrone, in Giur. ann. dir. ind. 835, caso 
«Fem-Kleen/Femline». Si sofferma a ricostruire l’intendimento della Novella di provvedere alla 
“soluzione del problema dei cosiddetti cimiteri di marchi” non solo per il futuro ma anche con il 
regime transitorio della nullità di cui all’art. 89 l.m. come innovato dal d.lgs. n. 480/1992 Cass. 25 
agosto 1998, n. 8409, RJ Reynold Tobacco e Worldwide Brands Inc. c. Cassera s.p.a., in Giur. ann. 
dir. ind. 3733, caso «Camel». 

219 V. il § 36. 
220 L’ipotesi che la norma debbia ritenersi abrogata in conseguenza della scelta operata dal legi-

slatore del 1999 di accogliere un sistema di nullità relativa anziché assoluta con riguardo agli impe-
dimenti relativi alla nullità, pur degna della più attenta considerazione, è da scartarsi, posto che il 
tenore letterale della previsione (“non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre 
due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai 
sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità”) può 
essere riferito non solo all’azione di nullità del marchio azionato contro il convenuto in contraffa-
zione instaurata da questi contro il titolare del marchio sulla base di anteriorità di terzi, ora tramon-
tata, ma anche all’azione di nullità proposta dal titolare del marchio registrato anteriore nei confronti 
della registrazione successiva. Un argomento importante a conferma del permanere della vigenza 
della previsione è ora offerto dalla circostanza che il decreto correttivo del 2010 ha non solo mante-
nuto ma ampliato la portata precettiva della disposizione, aggiungendo il riferimento al marchio che 
gode di rinomanza, che prima mancava (e che pare comunque incongruo alla luce della regola per la 
quale il marchio che gode di rinomanza non conosce la tutela allargata in assenza di registrazione: v. 
§ 62.2), mostrando quindi di operare sul presupposto che il testo del 2° comma dell’art. 12 c.p.i. sia 
in vigore e non abrogato. 

221 In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 189-
190 e G. SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 
20074, 123 ss. 
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anteriorità che, al momento in cui sia instaurata l’azione di nullità della registra-
zione successiva, siano scadute senza essere state rinnovate da più di due anni (tre 
per i marchi collettivi), anche quelle che al momento di riferimento «possano con-
siderarsi decadute» 

222. 
Anche se, come si è detto, si può avere l’impressione che da questo punto di 

vista la disciplina nazionale della decadenza del marchio anteriore non diverga in 
maniera sostanziale da quella comunitaria dalla prova dell’uso del marchio ante-
riore nell’azione di nullità, entro le coordinate normative ora richiamate qualche 
differenza significativa va registrata. Infatti, il diritto interno, invece di richiedere 
al titolare del marchio nazionale anteriore invocato contro la registrazione succes-
siva la prova dell’uso idoneo a conservare il diritto azionato sia al momento della 
pubblicazione della domanda di marchio successivo sia al momento della doman-
da di nullità, come fa il diritto comunitario 

223, rovescia la prospettiva consentendo 
al titolare del marchio registrato successivo di provare che il marchio anteriore 
possa considerarsi decaduto in due momenti distinti: o al momento del deposito 
della domanda di registrazione successiva (1° comma dell’art. 12 c.p.i.) o prima 
della proposizione dell’azione di nullità del marchio successivo (2° comma della 
stessa disposizione) 

224. 
 
 

222 In passato, posto che la previsione era visualizzata all’interno delle coordinate normative che 
consentivano al convenuto in contraffazione di fare valere anteriorità di terzi, si riteneva fosse suffi-
ciente che al momento indicato come rilevante, quello di instaurazione della causa, si fosse comple-
tato il periodo di non uso del marchio altrui invocato dal convenuto in contraffazione e che la sen-
tenza relativa alla validità del marchio successivo contenesse un accertamento, anche solo incidenta-
le, concernente l’intervenuta decadenza del marchio anteriore già al momento dell’instaurazione 
della causa. In questo contesto attendibilmente si riteneva che non occorresse neppur evocare in 
giudizio il terzo (v. C.E. MAYR, sub art. 12 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve 
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Cedam, Padova, 2007, 221). La soluzione non 
pare riproponibile nell’assetto vigente, nel quale il titolare del marchio anteriore è l’unico soggetto 
legittimato a far valere l’anteriorità confliggente e quindi risulta necessariamente parte del procedi-
mento. 

223 V. in relazione alla domanda di nullità di un marchio comunitario, sia in via principale sia 
come riconvenzione ed eccezione, gli artt. 57, parr. 2 e 3 e 100, par. 5, r.m.c. 

224 Sulla disciplina nazionale, che diverge da quella comunitaria anche in quanto fa decorrere la 
verifica del quinquennio di uso del marchio anteriore dalla data del deposito della domanda di regi-
strazione di marchio successivo anziché da quella della sua pubblicazione, v. infra, § 92 ss. 

Che dire del caso in cui il marchio comunitario anteriore venga dichiarato decaduto in un mo-
mento successivo alla (tempestiva) azione di nullità di un marchio nazionale, basata sul marchio 
comunitario poi decaduto? Anche se (come già rilevato in una nota al § 38.2.2), secondo Trib. primo 
grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., parr. 45 ss., il sopravvenire di una pronuncia 
di decadenza non provocherebbe effetti sul procedimento di oppos iz ione  basato sul marchio ante-
riore poi decaduto, si potrebbe pensare che la conclusione non valga quando la decadenza interferi-
sca con un procedimento che ha per oggetto la nu l l i t à  del marchio successivo (e v. la diversa for-
mulazione del par. 1 rispetto al par. 2 dell’art. 11 della direttiva). Occorre però tenere presente che 
sia nella domanda in sede amministrativa di nullità di un marchio comunitario, sia in quella giuri-
sdizionale, i parr. 2 e 3 dell’art. 57 attribuiscono rilievo alla rilevazione dell’“uso serio” del marchio 
anteriore fatto valere solo nei due momenti della pubblicazione della domanda del marchio succes-
sivo e della proposizione della domanda di nullità; e quindi la successiva decadenza, ad es. per il 
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Questa diversità di prospettive non manca di portare con sé una certa diver-
genza di risultati. Ciò vale in particolare per il rilievo attribuito alla ripresa del-
l’uso del marchio anteriore, per definizione negato dalle norme sulla prova dell’u-
so, e invece almeno in parte rilevante quando ci si collochi nella prospettiva della 
decadenza. Infatti, come si avrà modo di verificare più oltre, il marchio anteriore 
nazionale soggetto a decadenza può fruire di una riabilitazione attraverso una ri-
presa dell’uso almeno nel secondo caso, in cui il marchio anteriore medesimo alla 
data del deposito di un successivo marchio nazionale non fosse ancor soggetto a 
decadenza; e può quindi provocare la dichiarazione di nullità di quest’ultimo 

225. 
Se invece il marchio anteriore già fosse soggetto a decadenza al momento del de-
posito di un marchio nazionale successivo, il diritto acquistato dal successivo ri-
chiedente sarebbe fatto salvo ai sensi del 3° comma dell’art. 24 c.p.i. e la riabilita-
zione non opererebbe 

226. 
Abbiamo quindi rilevato una prima differenza fra il risultato cui si perviene 

applicando la regola della prova dell’uso del marchio anteriore, che, come abbia-
mo visto, non attribuisce mai rilievo alla ripresa dell’uso del medesimo al di fuori 
del quinquennio di riferimento, e quello cui si perviene verificando se il marchio 
(nazionale) anteriore sia decaduto, dove, invece, la riabilitazione del marchio an-
teriore attraverso la ripresa del suo uso può svolgere un ruolo, sia pur limitato. 

Passiamo ora a considerare la stessa questione dall’angolatura del diritto co-
munitario. Che dire nel caso in cui il marchio anteriore che può invalidare un mar-
chio nazionale successivo, ma che è a sua volta soggetto a decadenza, sia un mar-
chio comunitario? In questo caso, occorre considerare che, come si vedrà più am-
piamente a tempo debito 

227, la riabilitazione attraverso la ripresa dell’uso del mar-
chio comunitario anteriore è ammessa in limiti più ampi di quelli che sono con-
sentiti al marchio nazionale anteriore. Più precisamente: la riabilitazione mediante 
la ripresa dell’uso del marchio comunitario anteriore è ammessa anche se nel frat-
tempo un altro soggetto – come, per l’appunto, il depositante di un marchio na-
zionale successivo – abbia acquistato, con il deposito o con l’uso, un diritto con-
fliggente su di un segno identico o simile 

228; e ciò sia che il deposito abbia avuto 
luogo prima o anche dopo – e qui sta la differenza rispetto al diritto nazionale – il 
 
 
protrarsi del non uso, potrebbe risultare irrilevante, in caso cui la prova dell’uso (in ipotesi: nel seg-
mento iniziale del quinquennio) fosse stata raggiunta nel corso dell’azione di nullità. Il quesito qui 
considerato potrebbe peraltro essere di modesto rilievo operativo, visto che fra i motivi legittimi che 
valgono a escludere la decadenza della registrazione di marchio vi è anche la sua contraffazione (v. 
infra, § 97.1); e la registrazione di un marchio successivo confliggente potrebbe forse essere acco-
stata, sotto questo profilo, alla contraffazione. 

225 Sempreché la ripresa dell’uso intervenga almeno tre mesi prima “della proposizione della 
domanda o eccezione di decadenza”: 3° comma dell’art. 24 c.p.i. Si tratta, come si vedrà al § 99.2, 
di una situazione di “pendenza”, che determina una precaria coesistenza fra i due marchi confliggen-
ti che può in ogni momento essere posta a termine dall’iniziativa dell’uno o dell’altro titolare. 

226 § 99.2. 
227 § 99.3(i). 
228 V. la lett. a) del par. 1 dell’art. 51 r.m.c. 
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decorso del periodo quinquennale di non uso che determina la decadenza del mar-
chio anteriore. D’altro canto, come meglio si vedrà, la decadenza del marchio 
comunitario non opera, come nel caso del marchio nazionale, ipso iure ma solo 
a decorrere dalla data della proposizione in giudizio della domanda corrispon-
dente 

229. 
Dal congiunto operare di queste due regole consegue che la registrazione del 

marchio nazionale successivo può considerarsi invalida, anche se il marchio co-
munitario anteriore sia soggetto a decadenza già alla data del deposito del mar-
chio nazionale e che la riabilitazione mediante ripresa dell’uso del marchio comu-
nitario anteriore sia possibile anche se sia stato depositato, dopo il decorso del pe-
riodo di tempo che determina la soggezione alla decadenza del marchio comunita-
rio anteriore, un marchio nazionale successivo. 

Fermiamoci un momento a considerare le ragioni di questa divergenza. Esse 
hanno un fondamento tecnico, che è radicato nella sopra segnalata differenza di 
prospettive nelle quali si collocano i due istituti 

230, il quale appare, del resto, sor-
retto anche da motivazioni di ordine giuspolitico. Le regole attinenti alla prova 
dell’uso del marchio anteriore nel procedimento di opposizione contro una do-
manda di marchio, nazionale o comunitario, o nell’azione di nullità contro un 
marchio comunitario sono desunte dal diritto applicabile al marchio successivo. 
Per contro, le regole attinenti alla decadenza del marchio anteriore, azionato giu-
dizialmente contro un marchio nazionale successivo, sono desunte in linea di 
principio dal diritto applicabile al marchio anteriore della cui decadenza si tratta. 
Nell’un caso come nell’altro, l’applicazione delle regole tende, nel conflitto fra un 
marchio nazionale e un marchio comunitario, a favorire quest’ultimo: quod erat 
demonstrandum. 

(ii) Fra le norme nazionali relative alla decadenza e quelle comunitarie relative 
alla prova dell’uso vi è una seconda divergenza; e in questo caso non è facile sta-
bilire se la regola tradizionale del diritto italiano sia ancor oggi operante o debba 
essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario. La possibile divergen-
za nasce dall’istituto dei marchi  “difensivi”  o  “di  protezione”. Secondo la 
previsione di cui all’art. 24.4 c.p.i. non “avrà luogo la decadenza per non uso” di 
un certo marchio “se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tem-
po, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia 
effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi”. Stando 
al tenore letterale di questa norma 

231, chi agisce per la nullità di una registrazione 
successiva può essere titolare di più marchi, A1, A2, A3 e così via, simili tra di 
 
 

229 Art. 55, par. 1, r.m.c., che consente la fissazione di una data anteriore a richiesta di parte: § 
109.3. 

230 V. § 38.2.2. 
231 Sulla quale v. amplius infra, §§ 49.1 e 97.2 V. comunque per una prima impostazione, e con 

posizioni diametralmente opposte, M.S. SPOLIDORO, La decadenza della registrazione, cit., 310 ss. e 
C.E. MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio di impresa, cit., 209 ss. In giurisprudenza v., per 
una delle (rare) applicazioni, Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, Morando s.p.a. c. Societé de Produits 
Nestlè SA e Nestlè Italia s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4053, caso «Miogatto e Miocane/Mio». 
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loro; può avere utilizzato solo il marchio A1 e non i restanti marchi a questo “si-
mili” e, poiché l’uso anche limitato a questo specifico marchio preclude la deca-
denza anche dei marchi simili A2 e A3, può far valere anche questi ultimi nei 
confronti della registrazione successiva anche se questa sia simile solo ai mede-
simi segni non usati (ma sottratti alla decadenza) A2 o A3, e non, viceversa, al 
marchio A1. La questione se una registrazione successiva possa essere invalidata 
da un marchio anteriore non usato e tuttavia non decaduto è disciplinata in modo 
diverso dal diritto comunitario e da quello nazionale. 

Sappiamo con sicurezza che una successiva registrazione di marchio comuni-
tario non può essere invalidata da marchi non usati da più di un quinquennio, ogni 
qual volta sia fatta l’istanza di prova dell’uso ad opera del titolare del marchio at-
taccato: in questa situazione, l’art. 57, par. 3 r.m.c. esclude che marchi nazionali 
di cui non sia provata la “seria utilizzazione” nel quinquennio che precede la pub-
blicazione della domanda di registrazione e la domanda di nullità azionata dal ti-
tolare del marchio anteriore possano essere presi in considerazione. La stessa 
conclusione vale in relazione al giudizio di opposizione in fase di registrazione 

232. 
Bisogna però anche prender atto che ci sono buone ragioni per pensare che la 

situazione normativa sia rimasta immutata nel diritto italiano o, meglio, quando la 
registrazione successiva contro cui si rivolga l’azione di nullità abbia per oggetto 
un marchio italiano e non comunitario 

233. Si può non nutrire eccessiva simpatia 
per l’istituto stesso del marchio difensivo, che serve ad ampliare la sfera di prote-
zione di un marchio estendendone la tutela anche per versioni del segno che non 
siano in effetti impiegate. Occorre però prendere atto che nel nostro diritto non 
esiste, con riferimento all’azione di nullità, una disposizione espressa e autosuffi-
ciente che prescriva la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore fatto valere 
nel quinquennio precedente e che la regola corrispondente può, come si è appena 
visto 

234, solo essere derivata dall’equivalente funzionale costituito dalle norme 
sulla decadenza. Ora, posto che i marchi difensivi sono oggetto di specifica disci-
plina proprio sotto il profilo della decadenza, pare che debba concludersi che la 
regola ad essi favorevole operi a vantaggio del marchio difensivo stesso anche 
quando questo sia fatto valere con l’azione di nullità contro una registrazione suc-
cessiva 

235. 
Le considerazioni ora esposte valgono in relazione all’azione di nullità basata 

su di un marchio difensivo. Ci si potrà ulteriormente chiedere quale sia la regola 
 
 

232 In questo senso v. Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 88 ss.; 
Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria S.p.A. c. UAMI e Ma-
rine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi, in Racc. 2006, II, 445 ss., caso 
«Bainbridge», parr. 41 ss. 

233 E la stessa regola pare valere anche per il diritto tedesco, da quanto è dato di desumere leg-
gendo Corte UE 25 ottobre 2012 (Terza Sezione), causa C-553/11, Bernhard Rintisch c. Klaus Eder, 
caso «Proti, Protiplus e Protipower». 

234 Al precedente punto (i). 
235 Come, del resto, nel caso in cui esso sia azionato in contraffazione. Sul punto v. infra, §§ 

49.1 e 97.2. 
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da seguire in fase di opposizione, quando cioè il marchio difensivo venga fatto 
valere come impedimento alla registrazione di un marchio nazionale. Di primo 
acchito la risposta parrebbe negativa. Infatti, verrebbe da pensare che la disciplina 
dei marchi difensivi, eccezionalmente prevista per la decadenza, non possa essere 
per così dire trapiantata a ritroso in materia di prova dell’uso nell’opposizione, 
ove essa non risulta espressamente prevista e anzi l’art. 178.4 c.p.i. esplicitamente 
richiede la prova dell’uso del marchio anteriore opposto. È vero peraltro che, se-
guendo questa impostazione, si istituirebbe una discrasia fra il regime della prova 
dell’uso nell’opposizione alla registrazione nazionale e quello della decadenza 
nell’azione di nullità. Forse è proprio così, e tuttavia non è il caso di inquietarsene 
troppo, visto che questa discrasia è il risultato della geometria zoppicante del di-
segno legislativo italiano. Questo in parte ricalca il regime della prova dell’uso 
mutuata dal diritto comunitario e in parte, nell’apprestare l’equivalente funzionale 
alla prova dell’uso in relazione all’azione di nullità, lascia sopravvivere quel-
l’unicum nel panorama legislativo che è dato dai marchi difensivi senza avvedersi 
della disarmonia così introdotta. Da un punto di vista operativo, l’inconveniente è 
modesto: al titolare del marchio difensivo potrà convenire attendere la registra-
zione per fare valere la sua anteriorità. Peccato, forse, che il legislatore non abbia 
colto l’occasione per sbarazzarsi di un istituto obsoleto. 

(iii) Come abbiamo visto a suo tempo, perché si profili un conflitto fra il mar-
chio anteriore e quello successivo occorre che fra di essi sia possibile un’inter-
ferenza; e questa presuppone che il marchio anteriore esplichi ancora i suoi effetti 
al momento della richiesta di registrazione del marchio successivo. Abbiamo ap-
profondito questo aspetto dal punto di vista della prova dell’uso del marchio ante-
riore e del suo equivalente funzionale della decadenza. Ma un marchio anteriore 
può avere cessato di esplicare i suoi effetti anche per un’altra ragione, se si vuole 
più elementare e comunque risultante, questa volta, per tabulas e senza necessità 
di laboriose indagini sulla misura dell’uso sul mercato del marchio anteriore: che 
il marchio anteriore sia scaduto senza essere rinnovato. Anche sotto questo profi-
lo, peraltro, vi è una terza, e ultima, differenza, fra il diritto nazionale e quello 
comunitario. 

Nel diritto comunitario, la situazione è assai semplice. Se il marchio è scaduto 
e non è rinnovato, è tamquam non esset. Se esso continui a essere usato e manten-
ga una notorietà sul mercato, al momento del deposito del marchio successivo, si 
tratterà di compiere la valutazione sotto il profilo dell’esistenza di un conflitto con 
un segno distintivo anteriore diverso da un marchio registrato 

236. 
Nel diritto nazionale la situazione non è così semplice. Al lettore attento non 

sarà sfuggito che la previsione sopra trascritta, di cui al 2° comma dell’art. 12 
c.p.i., già esaminata al punto (i) di questo medesimo § sotto il profilo della deca-
denza del marchio anteriore invocato, altresì sancisce che “non toglie la novità il 
marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un 

 
 

236 §§ 76 ss. 
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marchio collettivo ... al momento della proposizione della domanda o dell’ec-
cezione di nullità” 

237. Pare dunque che il legislatore italiano, almeno stando al te-
nore di questo frammento normativo sopravvissuto all’abbandono del precedente 
regime di nullità assoluta, preveda anche e a contrario che, se viceversa il mar-
chio anteriore, ancora in vigore al momento del deposito della domanda di regi-
strazione di marchio successivo, sia scaduto da meno di due (o tre) anni alla data 
dell’instaurazione della causa, esso assuma ancor rilievo per la valutazione della 
validità del marchio successivo. La regola possedeva una sua ragion d’essere nel 
sistema precedente, perché, come si è poc’anzi ricordato, restringeva la facoltà del 
terzo convenuto in contraffazione, che chiedesse la nullità di una registrazione di 
marchio azionata contro di lui, di invocare le anteriorità costituite da marchi regi-
strati anteriori altrui, sancendo che questi dovessero essere in vigore non solo al 
momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo 
azionato in giudizio, secondo la regola generale, ma anche almeno due anni (tre 
per i marchi collettivi) prima dell’instaurazione dell’azione di nullità del marchio 
successivo. In questa prospettiva, la disposizione completava il regime normativo 
precedente, che ancor concepiva il difetto di novità come motivo assoluto di nulli-
tà. Essa poneva un requisito ulteriore all’azione di nullità di un marchio basata su 
marchi registrati altrui, restringendo il “fondo” da cui il convenuto in contraffa-
zione poteva attingere per invalidare una registrazione successiva e quindi limita-
va il diritto dello stesso terzo di far valere anteriorità non proprie contro un mar-
chio registrato e fatto valere contro di lui, subordinandolo alla condizione che 
quelle anteriorità, distruttive della novità del marchio azionato contro il terzo stes-
so, non fossero diventate “fantasmi di marchi” al momento in cui esse erano invo-
cate 

238. La norma d’altro canto trovava una sua legittimazione anche sul piano del 
diritto comunitario di armonizzazione, che anch’esso detta una regola finalizzata 
ad evitare che registrazioni eccessivamente remote e scadute da troppo tempo 
possano essere invocate per invalidare una registrazione successiva 

239. 
Più difficile è trovare un fondamento razionale alla disposizione all’interno 

delle coordinate normative che caratterizzano il sistema attuale, nel quale ormai 
 
 

237 Corsivo aggiunto. 
238 In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 188 

ss. Per altri richiami v. in questo stesso § al punto (i). 
239 V. art. 4, par. 4, lett. f ) della direttiva. Questa previsione consente (a certe condizioni) che 

una registrazione anteriore invalidi un marchio successivo, anche se la scadenza del marchio ante-
riore si collochi prima della registrazione di quest’ultimo, sempreché la scadenza del primo non pre-
ceda di più di due anni la domanda di registrazione del marchio posteriore. La norma è stata attuata 
in modi diversi nei diversi Stati membri. Come riferiscono L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual 
Property Law, Oxford University Press, Oxford, 20093, 859, il diritto britannico ha limitato il potere 
invalidante dei marchi scaduti al caso in cui la scadenza si collocasse nell’anno anteriore alla do-
manda di registrazione del marchio successivo. Il diritto italiano, come risulta dalle indicazioni for-
nite nel testo, ha limitato in modo più stringente il potere invalidante del marchio scaduto, richie-
dendo in primo luogo che questo non sia scaduto al momento della registrazione successiva e inoltre 
che esso sia scaduto meno di due anni prima del momento dell’azione di nullità avente per oggetto 
la registrazione successiva. 
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solo il titolare del marchio registrato anteriore può chiedere la nullità del marchio 
registrato successivo. In questa seconda prospettiva, infatti, la norma opera nella 
direzione inversa rispetto al meccanismo appena illustrato 

240. Secondo i principi, 
il titolare di una registrazione di marchio non potrebbe più invocarla dopo la sua 
scadenza contro un marchio altrui; e quindi non la potrebbe fare valere contro una 
registrazione successiva se il marchio registrato anteriore, ancorché in vigore al 
momento del deposito della domanda di registrazione successiva, fosse nelle more 
scaduto. A questi principi la previsione del 2° comma dell’art. 12 c.p.i. tuttavia 
deroga, sancendo che la scadenza della registrazione anteriore non è preclusiva 
dell’azione di nullità di una registrazione successiva, a condizione che l’azione in 
questione sia proposta entro un biennio dalla scadenza del marchio anteriore e in-
staurando quindi una sorta di – forse poco comprensibile – “ultrattività” del mar-
chio anteriore registrato ma scaduto per un biennio e di “eccedenza” del potere 
invalidante del marchio anteriore rispetto al suo ius excludendi, che, evidentemen-
te, non può che essere venuto meno con la scadenza della registrazione 

241. 
La norma è, tuttavia, in vigore 

242; è probabilmente compatibile con la direttiva 
comunitaria di armonizzazione 

243; cosicché non resta che concludere che il diritto 
italiano si caratterizza in ciò, rispetto al diritto dei marchi comunitari, che il titola-
re di un marchio anteriore ancorché scaduto può farlo valere per invalidare una 
registrazione successiva, a condizione che la scadenza sia avvenuta non prima di 
due (o tre, per il marchio collettivo) anni dalla proposizione dell’azione di nullità 
del marchio registrato successivamente. 

Ci si può domandare se la previsione della legge italiana si applichi ai soli 
marchi nazionali anteriori o anche ai marchi comunitari anteriori, scaduti nel 
biennio e fatti valere contro una domanda o registrazione di marchio nazionale 
successivo; seguendo la regola generale sopraproposta, dell’applicabilità del dirit-
to relativo al marchio (successivo) della cui registrabilità o validità si tratta, la 
 
 

240 Perché va riferita non più all’azione di nullità del marchio azionato contro il convenuto in 
contraffazione instaurata da questi contro il titolare del marchio sulla base di anteriorità di terzi, ora 
tramontata, ma all’azione di nullità proposta dal titolare del marchio registrato anteriore nei confron-
ti della registrazione successiva. 

241 Per altre manifestazione di questa – problematica, ma non inconsueta – eccedenza v. infra, §§ 
76(iii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6, 98.2 e 100. 

242 Anche se, come osservato da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 
cit., 20096, 189, “l’inserimento nella legge” della limitazione alla legittimazione ai titolari di diritti 
anteriori confliggenti “toglie alla norma stessa parte del suo significato”. Ci si può chiedere se la 
norma possa essere letta come se essa istituisse una sorta di “presunzione di notorietà” del marchio 
per il biennio successivo alla scadenza; in argomento v. § 100. 

243 Anche se l’art. 4, par. 4, lett. f ) della direttiva, escludendo l’applicabilità dell’impedimento 
nei casi in cui il titolare del marchio anteriore “abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione 
del marchio di impresa successivo”, sembra riferirsi a sistemi nei quali il difetto di novità costituisca 
un impedimento assoluto (ché se si trattasse di impedimento relativo l’accordo del titolare di per sé 
precluderebbe l’esercizio dell’azione). La legittimità comunitaria presuppone comunque che il tito-
lare del marchio registrato anteriore abbia (non solo registrato, ma) “fatto uso del proprio marchio”, 
ai sensi dell’ultima parte della lett. f ) dello stesso par. 4; e deve quindi essere interpretata e applicata 
in conformità a questo precetto sovraordinato. 
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previsione si dovrebbe attendibilmente applicare anche ai marchi comunitari ante-
riori scaduti. Parrebbe che, correlativamente, la previsione non possa trovare appli-
cazione quando il marchio anteriore nazionale, scaduto da meno di due anni, sia fat-
to valere contro una successiva domanda o una registrazione di marchio comunita-
rio; anche se – va detto – la discrasia non può che suscitare perplessità 

244. 
38.5. La “sanatoria” dei marchi registrati invalidi al momento della loro re-

gistrazione. Dunque, può ben verificarsi il caso che una registrazione di un mar-
chio comunitario o nazionale nasca viziata, per la presenza al momento del depo-
sito di un’anteriorità invalidante; e che tuttavia quest’ultima non sia fatta valere 
né in fase di opposizione né tempestivamente azionata in via amministrativa o 
giudiziaria 

245, con la conseguenza che il vizio originario della registrazione succes-
siva viene per così dire “sanato”. 

Quale è il perimetro entro il quale si produce questa sanatoria del marchio 
successivo? 

La risposta si ritrova ripercorrendo a ritroso le pagine precedenti: quando il 
marchio anteriore (comunitario o nazionale) registrato da più di cinque anni non 
sia stato usato nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della domanda di re-
gistrazione del marchio (comunitario o nazionale) successivo o lo stesso marchio 
anteriore non sia stato usato, nel medesimo quinquennio o nel quinquennio ante-
riore alla proposizione della domanda di nullità, esperita nei confronti della regi-
strazione di un marchio comunitario successivo 

246. 
Quanto all’azione di nullità contro la registrazione di un marchio nazionale 

 
 

244 Ricomponibili, forse, alla luce delle considerazioni, tecniche e giuspolitiche, ricordate nelle 
ultime battute del punto (i) di questo stesso § 38.4. 

Sulla questione se il titolare del marchio anteriore scaduto che continuasse effettivamente a 
usarlo sul mercato dopo la scadenza possa tuttavia fare valere l’impedimento o il motivo di nullità 
consistente nella notorietà generale mantenuta dal suo marchio di fatto o non registrato, sempre che 
sussistano i presupposti del potere invalidante corrispondente v. infra, §§ §§ 76-77 e 91.1. Sotto 
questo profilo è del resto diffuso il rilievo secondo il quale la nuova registrazione di un marchio 
scaduto o decaduto da parte di un terzo produce un valido acquisto, solo quando “si sia perso nel 
pubblico il ricordo dell’uso di essi da parte dell’originario titolare” (in questo senso A. VANZETTI-C. 
GALLI, La nuova legge marchi, Giuffrè, Milano, 2001, 225 e, con riferimento peraltro ai soli marchi 
decaduti per non uso ma ancor presenti alla memoria dei consumatori, anche per i necessari richia-
mi, oltre a M. AMMENDOLA, Licenza di marchio e tutela dell’avviamento, Cedam, Padova, 1984, 
184 ss., il § 100). 

245 Quali siano i termini da rispettare risulta dal complesso delle previsioni in materia di opposi-
zione e di azione di nullità della registrazione del marchio successivo basate sul marchio anteriore e 
di decadenza del marchio anteriore: §§ 15, 17, 93 ss. 

246 V. supra, §§ 38.2, 38.4(i) e (iii), ma anche infra, §§ 99.2 e 99.3(ii) e (iii). Si ricordi che la de-
cisione definitiva in materia di opposizione non ha efficacia di giudicato e non vincola altrimenti (ad 
es. in virtù del divieto di venire contra factum proprium) la decisione in una successiva azione di 
nullità: v. Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero s.p.a. c. UAMI e Tirol 
Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», in Racc. 2009, II, 3941 ss. e in 
Giur. ann. dir. ind. 5483, par. 36 (in argomento già § 17.6). Quindi chi avesse senza successo pre-
sentato un’opposizione ha ancora la possibilità, seppur soccombente, di agire in nullità; e quindi la 
“sanatoria” di cui al testo presuppone il mancato esperimento (o l’esperimento senza successo) del-
l’azione di nullità. 
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successivo, manca, come si ricorderà, una disciplina interna corrispondente alla 
comunitaria prova dell’uso, la quale, peraltro, trova un suo (approssimato) equiva-
lente nel regime della decadenza. A ciò consegue che la “sanatoria” del marchio 
nazionale successivo può in questo caso dirsi completata se e nei limiti in cui sia 
definitivamente tramontata la possibilità di una “riabilitazione” del marchio ante-
riore 

247 oppure questa, pur possibile, ammetta la coesistenza dei due marchi sul 
mercato 

248. 
Come è facile rilevare, tutte queste ipotesi di “sanatoria” hanno un minimo 

comun denominatore, costituito dalla circostanza che il marchio anteriore non sia 
stato usato per più di cinque anni; anche se poi la valenza “assolutoria” della vali-
dità del marchio successivo racchiusa in questa circostanza varia, e varia anche in 
misura abbastanza notevole, a seconda che il conflitto intercorra fra coppie di 
marchi che siano, a seconda dei casi, nazionali o comunitari. 

All’atto pratico, le ipotesi di “sanatoria” non sono né poche né di scarso rilie-
vo; e vanno dalle situazioni in cui la prova dell’uso richiesta dal diritto comunita-
rio non sia stata assolta alle situazioni nelle quali il marchio anteriore, decaduto, 
non ammetta più riabilitazione cui vanno aggiunte le situazioni, significative, nel-
le quali il marchio successivo, “sanato”, possa coesistere con quello anteriore e 
riabilitato 

249. A esse occorre ulteriormente aggiungere, grazie alla curiosa previ-
sione del 2° comma dell’art. 12 c.p.i. su cui ci si è soffermati nel § precedente, il 
caso in cui il marchio successivo, depositato quando quello anteriore ancor non 
era scaduto, non venga attaccato con l’azione di nullità entro il biennio di scaden-
za di quest’ultimo 

250. 
Resta, naturalmente, da chiedersi quale sia il regime applicabile a questa parti-

colare forma di “sanator ia”  
251: domandandosi se essa operi o meno retroatti-

vamente 
252 e come essa si rapporti agli altri variegati fenomeni di riabilitazione 

per l’acquisto di secondary meaning 
253, di convalida 

254 e di riabilitazione del 
marchio decaduto 

255 che affiorano nel tessuto della legge marchi. 
Nell’ipotesi ora considerata, a rigore, più che di “sanatoria” si dovrebbe parlare 

 
 

247 V. §§ 38.2, 38.4(i) e (iii), 99.2 e 99.3(ii) e (iii), da cui risulta che la riabilitazione del marchio 
anteriore nazionale è ammessa in ipotesi più ridotte di quelle previste in relazione al marchio ante-
riore comunitario. 

248 V. infra, § 99.3(iii). 
249 V. infra, § 99.3(iii). 
250 V. anche § 91.1. 
251 Che viene – incongruamente – estesa ai marchi registrati in data anteriore all’entrata in vigo-

re del d.lgs. n. 480/1992 dall’art. 233.3 c.p.i.: per un’applicazione di questa norma v. Trib. Roma 12 
giugno 2012 (ord.), Jobo Ltd. c. Riccadomus Group s.r.l., Riccadomus s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 
5885, caso «Imco Waterless».  

252 Sulla questione C.E. MAYR, sub art. 12 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario 
breve, cit. 220 e G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 124-126. 

253 V. in relazione al c.d. secondary meaning supra, § 26 A ). 
254 Art. 28 c.p.i. e 54 r.m.c. V. infra, § 87. 
255 Art. 24.4 c.p.i. V. infra, § 99. 
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di consolidamento. Infatti, il marchio registrato successivamente è soggetto a un 
potere invalidante che può essere azionato da un solo soggetto, il titolare del mar-
chio anteriore. La registrazione successiva può, dunque, considerarsi fin dall’ini-
zio valida e opponibile senza limitazioni ai terzi, che ad es. usino un segno identi-
co o simile per beni identici o simili, anche se la sua validità è in un primo tempo, 
al momento del deposito, precaria e può consolidarsi solo a far data dalla perdita 
del potere invalidante dell’anteriorità confliggente. Vero è che né le norme relati-
ve al marchio comunitario né quelle relative al marchio nazionale precisano se la 
“sanatoria” (o il consolidamento, che dir si voglia) retroagisca al momento del de-
posito del marchio che ne beneficia oppure decorrano solo dal momento in cui la sa-
natoria medesima si perfeziona. 

La questione può avere qualche implicazione operativa di rilievo. 
Così, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio anteriore possa avere 

diritto al risarcimento del pregiudizio che il suo marchio abbia subito ad opera 
della registrazione del marchio successivo, sia pur limitatamente al periodo ante-
riore alla sanatoria. La risposta negativa è prevalente 

256. Si potrebbe peraltro os-
servare che la registrazione del marchio successivo, in particolare se accompagna-
ta dal suo uso, potrebbe avere costretto il titolare del marchio anteriore a rinuncia-
re all’impiego dello stesso, quando, ad es. i beni contraddistinti non ammettano un 
uso simultaneo (come ben può essere quando le sorti del bene contraddistinto sia-
no affidate a un’immagine di esclusività) 

257. In questo caso, tuttavia, la soluzione 
non va cercata solo sul piano risarcitorio: semplicemente, il titolare del marchio 
anteriore potrebbe dare prova che l’uso è mancato in ragione di un “motivo legit-
timo” e invalidare la registrazione successiva 

258. 
In una prospettiva completamente diversa, ci si potrebbe domandare se il tito-

lare del marchio successivo che beneficia della sanatoria abbia titolo a ottenere il 
risarcimento del danno cagionatogli da un segno confliggente di un terzo anche 
per il periodo anteriore alla sanatoria; dove la risposta positiva parrebbe attendibi-
le, posto che, in regime di legittimazione relativa all’azione di nullità, il vizio di 
cui originariamente era affetto il marchio poi convalidato poteva essere fatto vale-
re soltanto dal titolare del marchio anteriore e non dai terzi 

259. Quest’ultima solu-
zione appare estensibile anche al marchio che si sia consolidato dopo il decorso 
del biennio dalla scadenza del marchio anteriore confliggente 

260. 
 
 

256 Una soluzione negativa è in G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 125, limitatamente alla sot-
toipotesi disciplinata dal 2° comma dell’art. 12 c.p.i. Nello stesso senso, parrebbe, A. VANZETTI-V. 
DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20127, 198, che si riferisce a “un periodo di coesi-
stenza di due marchi entrambi validi”. 

257 Per un’argomentazione analoga, riferita peraltro all’uso di un marchio successivo confliggen-
te con un marchio anteriore ma successivamente decaduto, M.S. SPOLIDORO, La decadenza della 
registrazione, cit., 312-313. 

258 Artt. 42, par. 2 e 57, par. 2, r.m.c., 178.4 c.p.i. e 53 r.a. 
259 In senso opposto C.E. MAYR, sub art. 12 c.p.i., cit., 220 che trascura però che in questo caso, 

diversamente da quanto avviene nell’ipotesi del secondary meaning, il vizio può essere rilevato solo 
dal titolare del diritto anteriore e non da qualsiasi terzo. 

260 Su cui al punto immediatamente precedente. 
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39. Il giudizio sulla presenza di impedimenti e di motivi di nullità della re-
gistrazione e la valutazione della contraffazione: punti di contatto e di 
distacco 

In tutti e tre i tipi di conflitto fra marchi registrati considerati in questa sede, 
l’accertamento della presenza di un impedimento relativo o di un motivo di nullità 
provocati dalla presenza di un marchio registrato anteriore 

261 comporta un doppio 
confronto, fra marchi e fra beni; a esso si accompagna, nel caso del secondo e del 
terzo conflitto, la considerazione di profili ulteriori, attinenti rispettivamente al 
ricorrere di un rischio di confusione del pubblico, nel secondo tipo di conflitto, e 
di un indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del 
marchio anteriore, nel terzo tipo di conflitto 

262. 
Il tenore letterale delle norme che prevedono i tre tipi di conflitto fra la regi-

strazione di marchio anteriore e quella di un marchio successivo 
263 è in larga mi-

sura sovrapponibile a quello delle norme che prevedono le tre ipotesi corrispon-
denti in materia di contraffazione 

264. 
Così, con riguardo al primo e al secondo tipo di conflitto, l’art. 4, par. 1 della 

direttiva dispone che “Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se 
registrato, può essere dichiarato nullo: a ) se il marchio di impresa è identico a un 
marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio di im-
presa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio 
di impresa anteriore è tutelato; b ) se l’identità o la somiglianza di detto marchio di 
impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o 
servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di con-
fusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il mar-
chio di impresa e il marchio anteriore”. Dal canto suo, la previsione corrisponden-
te in tema di contraffazione, l’art. 5, par. 1, recita: “Il marchio di impresa registra-
to conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, 
salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a ) un segno identico al marchio 
di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b ) un 
segno che, a motivo dell’identità o somiglianza col marchio di impresa e dell’i-
 
 

261 Con quest’espressione si fa d’ora innanzi riferimento, salva diversa indicazione, sia alle regi-
strazioni sia alle domande di registrazione che risultino anteriori in applicazione dei criteri di cui al 
§ 38. 

262 V. già supra, § 37 e infra, §§ 60-71. 
263 Anche qui il riferimento è, salvo diversa indicazione, sia alla registrazione sia alla domanda 

di registrazione che risultino successive in applicazione dei criteri di cui al § 38. 
264 Per il primo tipo di conflitto cfr. l’art. 4, par. 1, lett. a ) della direttiva rispetto all’art. 5, par. 1, 

lett. a ); l’art. 12.1, lett. c) rispetto all’art. 20.1, lett. a) c.p.i. e l’art. 8, par. 1, lett. a) r.m.c. rispetto 
all’art. 9, par. 1 lett. a) r.m.c. Per il secondo tipo di conflitto, cfr. l’art. 4, par. 1, lett. b ) della diretti-
va rispetto all’art. 5, par. 1, lett. b ); l’art. 12.1, lett. d) c.p.i. rispetto all’art. 20.1, lett. b) c.p.i. e l’art. 
8, par. 1, lett. b) r.m.c. rispetto all’art. 9, par. 1 lett. b) r.m.c. Per il terzo tipo di conflitto cfr. l’art. 4, 
parr. 3 e 4, lett. a ) della direttiva rispetto all’art. 5, par. 2; l’art. 12.1, lett. e) c.p.i. rispetto l’art. 20.1, 
lett. c) c.p.i. e l’art. 8, par. 5, r.m.c. rispetto all’art. 9, par. 1, lett. c), r.m.c. 
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dentità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa 
o dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso 
il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa”. 

Con riferimento al terzo tipo di conflitto, l’art. 4, par. 4 della direttiva dispone: 
“Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso 
dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura 
in cui: a ) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa na-
zionale anteriore ai sensi del par. 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia 
stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è re-
gistrato il marchio anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di noto-
rietà nello Stato membro in questione e l’uso del marchio di impresa successivo 
senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla 
notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”. 
Dal canto suo, la previsione corrispondente in materia di contraffazione, l’art. 5, 
par. 2, dispone: “Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare ab-
bia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un 
segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono 
simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di no-
torietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre van-
taggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pre-
giudizio agli stessi”. 

Di fronte a punti  d i  contat to  tes tual i  così accentuati fra le due serie di 
norme, è comprensibile che sia frequentemente affermato che esisterebbe un vero 
e proprio parallelismo fra il potere invalidante di un marchio registrato anteriore 
nei confronti di una registrazione successiva da un lato e lo ius excludendi del 
marchio anteriore nei confronti di usi che ne costituiscano contraffazione, dall’al-
tro. Così, si è sottolineata la “perfetta simmetria tra la formulazione della norma 
relativa al contenuto e di quella concernente il giudizio di novità” 

265 come anche 
il parallelismo che sussiste fra il concetto di confondibilità impiegato “per stabili-
re quando un segno anteriore possa privare di novità un marchio e quando l’uso di 
un segno successivo possa considerarsi violazione del diritto sul marchio stes-
so” 

266. 

 
 

265 G. SENA, Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio, in Riv. dir. ind. 2001, 
II, 85 ss., nota a Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, Boldrini Import Export s.r.l. c. Champagne Louis 
Roderer s.a., caso «Cristal», 90 e Il diritto dei marchi, cit., 137; P. SPADA, La nullità del marchio, 
cit., 630 e 631. L’osservazione è diffusa anche nella dottrina straniera: L. BENTLY-B. SHERMAN, In-
tellectual Property Law, cit., 858. 

266 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 178, che ritornano 
sul parallelismo a 266. Il rilievo è anche comune nella giurisprudenza: v. ad es. Corte UE 22 set-
tembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, Budĕjovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-
Busch, Inc., caso «Budweiser», par. 69 ss.; Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Me-
dion c. Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, in Racc. 2005, I, 8851 ss., in Giur. 
ann. dir. ind. 5050 e in Riv. dir. ind. 2007, II, 270 ss., con nota di P. FRASSI, Richiami sulla confon-
dibilità fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria, caso «Medion», parr. 27 ss. che sot-
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Si può di certo concordare con queste valutazioni, che in effetti hanno dalla lo-
ro un cospicuo sostegno testuale e, ciò che più importa, trovano significativa con-
ferma dal punto di vista funzionale, posto che le norme che presiedono al giudizio 
di novità sono preordinate a evitare le possibilità di un pregiudizio agli interessi 
protetti del titolare del marchio anteriore corrispondenti a quelle considerate dalle 
parallele previsioni in tema di contraffazione 

267. Sarebbe tuttavia errato fermarsi 
alla constatazione dei punti di contatto fra le due serie di norme fino a concludere 
che l’accertamento del ricorrere di un impedimento o di un motivo di nullità rela-
tiva da un lato o di una contraffazione dall’altro sarebbero sempre e comunque da 
condursi sulla base dei medesimi criteri sotto ogni profilo rilevante. 

Il fatto è che, fra il giudizio di novità e quello di contraffazione non ci sono so-
lo punti di contatto, ma anche punti  d i  d is tacco. È anzi facile comprendere 
come i punti di distacco non possano che essere significativi, se si consideri che 
fra gli impedimenti e i motivi di nullità di una successiva registrazione di marchio 
da un lato, e la tutela del marchio registrato anteriore contro l’uso non autorizzato 
di un segno confliggente mediante l’azione di contraffazione, dall’altro, vi sono 
differenze non indifferenti dal punto di vista strutturale. Nel primo caso, viene in-
fatti attaccato un atto giuridico, la domanda di registrazione e quindi l’a t to  pre-
ordinato  a l l ’acquis to  di un diritto su di un marchio successivo o la registra-
zione medesima 

268; nel secondo caso, è il fa t to  mater ia le  dell’uso non autoriz-
zato del segno, non l’acquisto del diritto, che è oggetto di contestazione da parte 
del titolare del marchio anteriore. Nel primo caso, viene visualizzato un conflitto 
fra posizioni giuridiche, cui può corrispondere – ma non necessariamente corri-
sponde, visto che uno o entrambi i marchi confliggenti potrebbero non essere an-
cor affatto usati – un conflitto effettivo sul mercato. Nel secondo caso, il conflitto 
è reale, almeno ex uno latere: perché si parli di contraffazione il segno successivo, 
che peraltro può non essere un marchio, deve essere effettivamente usato 

269. 
 
 
tolinea il parallelismo fra l’art. 5, par. 1, lett. b ) della direttiva, in tema di contraffazione e l’art. 8, 
par. 1, lett. b ), r.m.c., in tema di impedimenti relativi e cause di nullità relativa; e in precedenza Cor-
te di Giustizia 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG e Adidas Benelux, 
in Racc. 2000, I, 4861 ss., caso «Marca Mode-Adidas», par. 26, sulla “sostanziale identità” dell’art. 
5, par. 1, lett. b ) e dell’l’art. 4, par. 1, lett. b ) della direttiva. Nello stesso senso, ma con riferimento 
alle norme interne, M. TRAVOSTINO, Gli impedimenti relativi alla registrazione, in N. Bottero e M. 
Travostino (a cura di), Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, 
Utet, Torino, 2009, 77 ss., 79 s. 

267 Per una prima ricognizione delle funzioni tutelate dal diritto dei marchi, le quali poi assumo-
no rilievo differenziato sia in sede di giudizio di novità sia in sede di valutazione della contraffazio-
ne a seconda che venga in considerazione l’uno o l’altro dei tre tipi di conflitto v. già supra, § 8 ove 
richiami. 

268 L’art. 52, par. 1, lett. a ), r.m.c. richiama l’art. 8, par. 1, lett. b ); e si dà per scontato che i 
principi che valgono per l’impedimento relativo siano trasponibili alla causa di invalidità (v. Trib. 
UE 15 aprile 2010, causa T-488/07, Calel Hall Citrus Ltd. c. UAMI e Casura Andaluza, caso 
«Egléfruit/Ugli», par. 25). 

269 O l’uso deve essere imminente: per un esempio v. Trib. Roma 1 febbraio 2007, Manifatture 
Sigaro Toscano s.r.l. c. Fabbrica Tabacchi Brissago, in Riv. dir. ind. 2008, II, 320 ss. con nota di 
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Questa divergenza sostanziale fra le due serie di norme diviene particolarmen-
te chiara, se ci si collochi nella prospettiva delle autorità chiamate a dirimere il 
conflitto. 

Quando venga fatto valere un impedimento relativo di fronte a una divisione di 
opposizione, alla Commissione dei ricorsi o, nei gradi ulteriori, di fronte all’au-
torità giurisdizionale, il giudicante è chiamato ad operare un giudizio  ipotet i -
co e  per  così  d ire  prognost ico e a domandarsi se, nel caso in cui i due mar-
chi oggetto di confronto davvero finissero per incontrarsi sul mercato, il conflitto 
che ne risulterebbe sarebbe effettivamente tale da comportare un pregiudizio delle 
funzioni tutelate del marchio anteriore. 

Quando invece l’autorità giudiziaria è chiamata a decidere una questione di 
contraffazione, il segno successivo è già usato e quindi il conflitto si è già real-
mente manifestato sul mercato prima che il titolare del marchio successivo agisca 
a difesa del proprio diritto. 

Nel primo caso, dove il conflitto effettivo non si sia ancor manifestato sul 
mercato – e non è neppur detto che si manifesti davvero, visto che il marchio suc-
cessivo potrebbe in definitiva essere nei fatti usato su mercati nei quali quello an-
teriore non risulti affatto presente –, è comprensibile che il giudicante possa av-
vertire in modo particolarmente intenso la preoccupazione che non venga a priori 
preclusa la possibilità di impiegare un marchio successivo che potrebbe anche non 
venire mai neppure a contatto effettivo con quello precedente. Va segnalato al ri-
guardo che questa particolare sensibilità non sempre è rimasta sotto traccia e na-
scosta fra le pieghe della motivazione, ché anzi non mancano provvedimenti che 
fondano l’interpretazione delle norme di riferimento, e in particolare quelle relati-
ve alla prova dell’uso “serio” da parte del titolare del marchio anteriore 

270, a par-
tire dall’esplicito assunto che esse siano intese ad evitare che un conflitto artificia-
le fra un marchio anteriore e una successiva domanda di registrazione assuma ri-
lievo pur non essendo destinato a manifestarsi effettivamente sul mercato 

271. È 
però altrettanto ragionevole attendersi che le priorità del giudicante tendano a es-
sere diverse nel caso di azione di contraffazione, quando il giudizio sull’inter-
ferenza non sia più solo prognostico e il segno successivo sia effet t ivamente  
già  venuto in  contat to  con il marchio anteriore 

272. 
 
 
M.A. CARUSO, A proposito di confondibilità tra marchi, secondary meaning e sigari ‘Toscani’, caso 
«Toscano». In argomento v. amplius infra, § 123. 

270 Art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c. 
271 V. ad es. Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 37; 17 

ottobre 2006, causa T-483/04, Armour Pharmaceutical c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, 
in Racc. 2006, II, 4109 ss., caso «Galzin», par. 26; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 53. 

272 Le differenze di prospettiva sottolineate nel testo sono solo tendenziali. L’azione di nullità è 
spesso condotta in parallelo a quella di contraffazione; e allora le circostanze di fatto sono identiche. 
Non si può d’altro canto escludere che nell’azione di contraffazione possa essere fatto valere un 
marchio non ancora usato. E il marchio richiesto può essere già stato usato prima della domanda. 
Normalmente però nel giudizio di opposizione viene fatto valere un conflitto solo ipotetico; in quel-
lo di contraffazione un conflitto reale; e questa normale postura dei due giudizi pare esplicare i suoi 
effetti nella prospettiva di valutazione dei giudicanti. 
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Non si tratta, peraltro, solo di differenze di visuale. Le proposizioni normative 
rispettivamente riferite alla novità e alla tutela, al di là delle pur vistose coinci-
denze testuali che si sono segnalate, si rivelano a un’analisi più attenta dotate di 
significati anche profondamente divergenti. 

Il tasso di convergenza o di divergenza delle due serie di norme già può essere 
misurato a partire dalla considerazione di un elemento importante tanto nel giudi-
zio di contraffazione quanto in quello di novità, la individuazione e  valuta-
zione dei  segni  ogget to  del  confronto . Sotto questo profilo, le divergenze 
più appariscenti si manifestano sul versante del segno successivo.  Va a questo 
proposito visualizzato che, rivolgendosi l’azione di contraffazione contro un dato 
fattuale e materiale, quale è l’uso del ‘segno’ successivo 

273, essa non presuppone 
affatto che l’utilizzatore dello stesso lo abbia registrato o stia cercando di regi-
strarlo come marchio e quindi rivendichi su di esso qualche diritto; postula solo 
che quegli in fatto stia impiegando il segno in questione, anche senza accampare 
su di esso alcuna pretesa. Già per questa sola ragione, nella valutazione che viene 
condotta nell’ambito di un giudizio di contraffazione, si profilano parecchie di-
versità rispetto a quella che viene viceversa compiuta in sede di giudizio di novi-
tà. Per un verso, l’accertamento della contraffazione si accontenta della presenza 
di un ‘segno’ e quindi di un’entità che, dal punto di vista della sua qualificazione 
tipologica, presenta connotazioni assai più generiche di quelle che ricorrono 
quando un’entità, oltre a essere per l’appunto ‘segno’, sia anche oggetto di una 
registrazione o di una domanda di registrazione e quindi sia più precisamente qua-
lificabile come marchio. Per altro verso, il medesimo accertamento della contraf-
fazione postula però una verifica di una serie di elementi costitutivi dell’illecito 
ulteriori rispetto a quelli richiesti in sede di impedimenti e di nullità. Si deve trat-
tare di un “uso” del segno ‘in commercio’, secondo le norme comunitarie, o 
‘nell’attività economica’, nel diritto nazionale; si deve trattare di ‘uso per  beni o 
servizi’; e forse anche, almeno stando a un’impostazione ricorrente ancorché il 
più delle volte in definitiva rigettata dalla giurisprudenza, che l’uso del segno suc-
cessivo avvenga, come si suol dire, ‘come marchio’, in funzione distintiva ovvero, 
come dicono i tedeschi, warenzeichenmäßig 

274. 
Tutti questi profili di analisi delle modalità di uso del segno successivo, come 

sono imprescindibili ai fini del giudizio di contraffazione, così sono completa-
mente fuori dall’orizzonte in cui si colloca la valutazione del ricorrere di un im-
pedimento relativo o di un motivo di nullità costituita dalla presenza di un’an-
teriore registrazione. 

In quest’ultima situazione, può essere che il marchio di cui è richiesta la regi-
strazione sia o non sia già stato usato; ma, visto che il registrante successivo ha 
presentato una domanda di registrazione come marchio, non vi è ragione di dubi-
tare che quel segno sia destinato a essere impiegato, nella sua proiezione tipica 
quale risultante dalla dichiarazione dello stesso registrante all’Ufficio, per l’ap-
 
 

273 In argomento v. amplius infra, § 122. 
274 In argomento anche per le necessarie precisazioni v. infra, §§ 121-129. 
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punto come marchio. Infatti, il tenore della dichiarazione del registrante basta di 
per sé per assumere, senza bisogno di indagine particolare, che l’impiego pro-
grammato dal dichiarante sia in attività d’impresa e quindi, ‘commerciale’ o ‘eco-
nomica’ 

275. Neppure occorre d’altro canto soffermarsi ad analizzare se il marchio 
successivo sia destinato a essere impiegato in quella relazione qualificata con i 
prodotti che è richiesta dalla legge affinché ricorra la modalità che è qualificata 
come ‘uso per beni o servizi’, visto che lo stesso registrante successivo ha effet-
tuato una richiesta di registrazione nella quale ha precisato per quali beni e servizi 
egli richiede il marchio 

276. 
Non sempre le importanti differenze che ricorrono fra i criteri impiegati in se-

de di giudizio di validità e di contraffazione rispettivamente sono state adeguata-
mente considerate dalla giurisprudenza interna, come del resto è comprensibile se 
si consideri che in Italia non si è ancor avuta un’esperienza applicativa sufficien-
temente lunga del giudizio di opposizione innestato sul procedimento di registra-
zione 

277 e che l’azione di nullità viene molto spesso promossa, e quindi valutata, 
in parallelo a quella di contraffazione 

278. 
I punti di distacco fra le due prospettive del giudizio di novità e di contraffa-

zione sono però ben illustrate dalla giurisprudenza comunitaria e in particolare da 
 
 

275 V. supra, § 20 E ). 
276 Questa valutazione par essere fatta propria da Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, causa 

T-413/07, Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH c. 
UAMI e Life Science Partners Perstock NV, caso «LifeScience», parr. 57 s., laddove i giudici co-
munitari hanno respinto l’argomentazione proposta dal richiedente del marchio includente l’ele-
mento denominativo ‘Life Science’, secondo cui l’accoglimento dell’opposizione da parte del titola-
re di un marchio anteriore includente l’elemento denominativo ‘Life Sciences’ (per servizi di consu-
lenza) avrebbe significato negare il diritto a usare l’espressione in funzione descrittiva, ad onta della 
previsione dell’art. 12, lett. b ), r.m.c. Il Tribunale ha infatti rilevato come proprio la domanda di re-
gistrazione stesse a provare che il richiedente si proponeva di impiegare il segno per i propri beni e 
ha esattamente concluso che quindi nel caso a esso sottoposto era da escludersi la configurabilità di 
un uso descrittivo. Considerazioni non dissimili possono ripetersi con riferimento a Trib. UE 13 ot-
tobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-393/09, NEC Display Solutions Europe GmbH c. UAMI e No-
kia Corp., caso «NaViKey/Navi», parr. 61-62, secondo cui il successivo registrante non potrebbe 
invocare l’argomento che il marchio richiesto coinciderebbe con quello anteriore solo sotto il profilo 
dell’elemento descrittivo, in quanto la libera utilizzazione di indicazioni descrittive dell’art. 12, lett. 
b ), r.m.c. si riferirebbe solo a usi non distintivi del segno (sul punto v. peraltro il § 143), che sareb-
bero però da escludersi nel caso di domanda di registrazione del segno medesimo come marchio. 

È però vero che già in sede di opposizione o di azione di nullità sembra potersi profilare la que-
stione se il segno oggetto di registrazione svolga una funzione distintiva oppure esclusivamente de-
corativa o funzionale: l’accertamento corrispondente può essere ragguagliato alla percezione del 
pubblico come rilevata nel settore di riferimento e quindi, quando il segno anteriore confliggente 
goda di rinomanza, assumere rilievo per verificare se ricorra il nesso richiesto dalla giurisprudenza 
nel giudizio di somiglianza fra marchi (Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-
Fitnessworld», cit., par. 43); in argomento v. I. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or 
Decorative Disaster? in EIPR 2006, 321 ss., 325. 

277 V. supra, § 15.4. 
278 V. ad es. 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 «Venus». 
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una sentenza della Corte di Giustizia 
279. La Corte ha a questo riguardo sottolinea-

to che “quando un marchio viene registrato, il titolare di esso ha il diritto di utiliz-
zarlo a suo piacimento, cosicché ai fini della valutazione se la domanda di regi-
strazione ricada nell’impedimento alla registrazione previsto” dall’art. 4 della di-
rettiva, “occorre verificare” se ricorra il conflitto “con il marchio anteriore in 
qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usa-
to” 

280. Dunque, le modalità concrete di applicazione del marchio successivo ai 
prodotti sono prive di rilevanza ai fini del confronto, posto che la valutazione si 
effettua esclusivamente sulla base dei segni quali richiesti o registrati 

281. 
Nella prospettiva dell’opposizione e dell’azione di nullità, non vi sarebbe in 

effetti ragione per limitarsi alla valutazione di una specifica modalità con la quale 
il marchio successivo potrebbe essere usato, posto che, almeno in linea di princi-
pio, il suo titolare è per definizione libero di impiegare il segno con le modalità 
che egli di volta in volta possa prescegliere. Si prenda il caso in cui il richiedente 
di un successivo marchio proceda alla sua registrazione senza indicazione di par-
ticolari colori: poiché, in questo caso, è in sua facoltà usare il marchio in qualsiasi 
tonalità cromatica e, quindi, anche in quella per il quale il marchio anteriore sia 
registrato o usato, all’interno di un procedimento di opposizione o di nullità deve 
essere presa in considerazione nel confronto fra segni condotto anche l’eventua-
lità di un possibile impiego con quella particolare modalità 

282. La stessa valuta-
zione si impone se il richiedente di un marchio denominativo successivo non spe-
cifichi di volerlo impiegare con una certa caratterizzazione grafica 

283, ad es. col-
 
 

279 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, causa C-533/06, 02 Holdings Limited & O2 (UK) Limited 
c. Hutchinson 3G UK Limited, in Racc. 2008, I, 4231 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5324, caso «O2», 
par. 66 ss. La presa di posizione della Corte è riferita al secondo tipo di conflitto; ma pare estensibi-
le anche alle restanti ipotesi. 

280 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. Mi pare quindi condivisibile 
l’osservazione di I. SIMON FHIMA, Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations: 
O2 v H3G, in EIPR 2008, 420 ss., a 425, secondo cui questa sentenza avrebbe sottolineato il distac-
co fra azione di nullità e di contraffazione. 

281 Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-525/10, Azienda Agricola Colsaliz di 
Faganello Antonio c. UAMI e Weinkellerei Lenz Moser AG, caso «Servo Suo/Servus», par. 28. 

282 In senso contrario v. però App. Milano 6 luglio 2001, J. Säman e Tavola c. Eliocell, in Giur. 
it. 2002, 326 ss. con nota di M. SPIOTTA, Secondary meaning: estensione della tutela al «cuore del 
marchio» o fattore di riconoscibilità del prodotto contraddistinto dal segno divenuto forte? caso 
«Arbre Magique», che ha escluso la nullità del marchio successivo sulla base della considerazione 
che il giudizio di confondibilità dovrebbe essere condotto con riguardo ai “marchi come depositati”, 
che nella specie non rivendicavano “alcun colore preferenziale”. Ora, se è esatto che il giudizio di 
nullità va riferito al marchio successivo come depositato, è anche vero che il titolare di un marchio 
depositato senza indicazione di colore può impiegarlo con il colore di sua scelta e che questa even-
tualità non può essere trascurata nel giudizio di opposizione o di nullità. Sul punto v. anche infra, §§ 
41.1 e 47.1. 

283 Così Trib. primo grado CE 21 gennaio 2009, causa T-307/07, Hansgrohe AG c. UAMI, caso 
«Airshower», par. 39; 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani c. UAMI e Artoz-Papier 
AG, caso «Atoz», par. 61, secondo cui il marchio denominativo richiesto deve intendersi scritto in mo-
do non stilizzato. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygill’s», cit., 
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locando una lettera maiuscola all’inizio della parola 
284. La giurisprudenza pare 

tuttavia porre dei limiti a questa “plasticità” del segno denominativo successivo: 
essa ha precisato 

285 che ai fini del confronto fra segni occorre far riferimento alle 
lettere, parole e combinazioni di parole di cui è composto il marchio denominati-
vo nella sua configurazione ordinaria, senza assumere la presenza di elementi gra-
fici specifici, salvo che non esistano ragioni oggettive per ipotizzare che esso ven-
ga impiegato dal suo titolare o percepito dal pubblico di riferimento con modalità 
particolari. Ad es. nel caso della domanda di un marchio “isense” per apparecchi 
oftalmologici, occorre fare capo alla sequenza ordinaria delle lettere che lo com-
pongono, salvo che si abbia ragione di immaginare che esso verrà impiegato con 
una maiuscola contrapposta, à la Apple (I-Sense, come I-Pod, I-Phone, I-Pad) 

286 
o che il pubblico intenda la “i” iniziale come abbreviazione della sua pronuncia in 
inglese (“i” pronunciata come “ai”, analogamente alla “u” pronunciata come 
“you”) 

287. Diverso ancora è il caso dei marchi figurativi: questi beneficiano di una 
protezione che è specificamente ritagliata sulle caratteristiche grafiche e verbali 
indicate nella domanda e a esse circoscritta. Se quelle caratteristiche fossero poi 
nei fatti variate nelle loro modalità di rappresentazione grafica, dimensioni o pro-
porzioni, si tratterebbe di un marchio diverso e non coperto da quella domanda; e 
quindi il confronto va condotto solo con il marchio successivo come depositato e 
non con sue eventuali modifiche o variazioni 

288. 
In tutte queste situazioni è quindi richiesta una valutazione di tipo prognostico, 

 
 
par. 27; 28 ottobre 2009, causa T-273/08, X-Technology R&D Swiss GmbH c. UAMI e Ipko-Amcor 
BV, caso «First-On-Skin/First», par. 34; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31; 4 maggio 
2005, causa T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH c. UAMI e Bluenet Ltd., 
in Racc. 2005, II, 1559 ss., caso «Westlife», par. 34. Correlativamente, Trib. primo grado CE 12 
febbraio 2009, causa T-265/06, Sara Lee/De NV c. UAMI e Cooperativa italiana di ristorazione 
s.c.r.l., caso «Piazza del Sole», par. 50 ha preso in considerazione le particolarità grafiche del mar-
chio successivo in funzione di un’opposizione alla registrazione, perché si trattava di marchio figu-
rativo comprendente un elemento denominativo, con indicazione delle caratteristiche grafiche di 
quest’ultimo elemento. 

284 Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, causa T-446/07, Royal Appliance International 
GmbH c. UAMI e BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, caso «Centrixx/sensixx», par. 41. 

285 Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), causa T-207/11, EyeSense AG c. UAMO e Osypka 
Medical GmbH, caso «Isense/EyeSense», parr. 26 ss. 

286 Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 27. 
287 Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 28. V. però Trib. 

UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-377/10, Preparados Alimenticios SA c. UAMI e 
Rila Feinkost-Importe GmbH & KG, caso «Jambo Afrika/Jumbo», par. 42. 

288 Trib. UE 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. Se il marchio succes-
sivo venisse impiegato con modalità diverse da quelle risultanti dalla domanda di registrazione, ad 
es. perché la locuzione “by missako” invece di essere minuscola e illeggibile diventasse cospicua, si 
avrebbe contraffazione del marchio anteriore; ma non nullità del marchio successivo (od impedi-
mento alla sua registrazione). Nello stesso senso Trib. Milano 15 maggio 2012, Pernod Ricard Italia 
s.p.a. e Havana Club International SA c. 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a., in Riv. dir. ind. 2013, 
II, 312 ss. con nota di C. PAPPALARDO, caso «Havana Club/Matusalem-Espiritu de Cuba».  
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la quale, come è stato sottolineato dalla letteratura specializzata, “implica una non 
facile proiezione mentale”. Infatti, quando si prescinda totalmente dalle modalità 
e dal contesto di uso del marchio successivo, non è facile dire che cosa ipotetica-
mente il pubblico penserà raffrontando con un marchio anteriore un marchio suc-
cessivo che non si sa come verrà poi effettivamente adoperato 

289. 
La stessa sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata ha però anche sot-

tolineato come, nel caso di contraffazione, occorra viceversa procedere a una va-
lutazione delle specifiche modalità di impiego del segno successivo addebitate dal 
titolare del marchio anteriore all’utilizzatore non autorizzato. La motivazione del-
la sentenza procede ricordando come, “al contrario, nell’ipotesi di cui all’art. 5, n. 
1, lett. b ), direttiva n. 89/104, il terzo che usi un segno identico o simile a un mar-
chio registrato non rivendica alcun diritto di marchio su tale segno, ma ne fa un 
uso preciso. Pertanto, per valutare se il titolare del marchio registrato possa op-
porsi a tale uso specifico, occorre l imitars i  a l le  c ircostanze part icolar i  
che contraddis t inguono ta le  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” 

290. 
Considerazioni non dissimili valgono dal punto di vista della determinazio-

ne del l’estensione merceologica del la  regis trazione del  marchio 
successivo. Posto che la domanda indica le classi di beni per cui è richiesta la 
tutela, a nulla rileva che il richiedente intenda usare il marchio solo per alcune 
delle categorie in cui si articola la classe richiesta. Infatti, egli è arbitro di impie-
gare il marchio per tutte le categorie rientranti nelle classi richieste o solo per al-
cune; questa però è una sua intenzione soggettiva che non assume alcun rilievo 
quando si tratti di valutare l’interferenza oggettiva con un marchio anteriore in 
sede di opposizione o di nullità 

291. Nella prospettiva della tutela, invece, assumo-
 
 

289 Seguo qui la formulazione proposta da A. VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, 
in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), Segni e forme distintive. La nuova disciplina, Giuffrè, Milano, 
2001, 3 ss., 8-9, riferendola però al solo marchio successivo. Può anche avvenire che la modalità di 
impiego del marchio in corso di registrazione non dipenda neppure da decisioni del richiedente ma 
da come esso verrà adoperato dal pubblico di riferimento, ad es. dal punto di vista della sua pronun-
cia: per questa ragione Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH c. UAMI 
e Bayer AG, caso «Kaul-Arcol/Capol», par. 87 ha ritenuto che, quando il confronto fonetico abbia 
per oggetto un marchio in corso di registrazione costituito da un termine di fantasia, nella specie 
“Arcol”, “si può trattare solo, finché esso non è stato registrato e utilizzato per designare i prodotti, 
della sua probabile pronuncia da parte del pubblico interessato”. Nello stesso senso Trib. primo gra-
do CE 8 luglio 2009, causa T-240/08, The Procter & Gamble Co. c. UAMI e Laboratorios Alcala 
Farma SL, caso «oli/Olay», parr. 38 ss. 

290 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64 (spaziatura aggiunta), richiamata e 
applicata da Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-252/12, Specsavers International 
Healthcare Ltd., Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd. e Specsavers Optical Superstores 
Ltd. c. Asda Stores, caso «Specsavers», par. 45. 

291 Trib. UE 13 aprile 2010, causa T-103/06, Esotrade SA c. UAMI e Antonio Segura Sánchez, 
caso «YoKaNa», parr. 32 ss.; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, causa T-317/01, M+M Gesell-
schaft für Unternehmensberatung und Informationssystem mbH c. UAMI e Mediametrie, caso 
«M+M EUROdATA», par. 58. In argomento v. anche infra, § 50.2. 
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no rilievo solo i beni per i quali il segno successivo è effettivamente usato sul 
mercato 

292. 
Si può quindi sotto questo profilo concludere dicendo che, per quanto concer-

ne il segno successivo, l’analisi postulata dall’accertamento della contraffazione 
richiede la considerazione di una serie di elementi concreti attinenti alle modalità 
di uso che, invece, di regola possono e debbono essere trascurati nella valutazione 
che viene compiuta quando di un segno successivo sia richiesta la registrazione 
come marchio, con la conseguenza che in questo secondo caso il giudizio risulta 
assai più stilizzato e comunque di natura prognostica 

293. 
Dunque, quando si prenda in considerazione il segno successivo, è dato di ri-

scontrare differenze importanti fra gli elementi cui si rivolgono rispettivamente il 
giudizio di contraffazione e l’accertamento relativo alla presenza di impedimenti 
o di motivi di nullità. In questo caso la “perfetta simmetria tra la formulazione 
della norma relativa al contenuto e di quella concernente il giudizio di novità” 

294 
si rivela per quel che è: un’illusione ottica, che scompare non appena si sottopon-
gano i rispettivi testi normativi a un’analisi più approfondita che li collochi nei 
rispettivi contesti di riferimento. 

Peraltro, il confronto fra due segni implica naturalmente due termini di riferi-
mento e quindi anche la considerazione del marchio regis tra to  anter iore. 
Ora, se ci si riferisca a quest’ultimo, effettivamente non è dato di riscontrare diffe-
 
 

292 V. § 132.5. 
293 Vero è però che questa tendenziale irrilevanza delle modalità concrete di uso del marchio 

successivo potrebbe in alcune circostanze venire meno, in particolare quando il thema deciden-
dum non sia limitato (come nel caso deciso da Trib. primo grado CE dell’11 novembre 2009, caso 
«Green by missako/MI SA KO», cit., parr. 46-47) all’identificazione del segno successivo, che è 
affidata ai dati documentali contenuti nella domanda e nella registrazione, ma al comportamento sul 
mercato del titolare del marchio successivo e nel corso del procedimento di opposizione già sia pos-
sibile fornire documentazione al riguardo. Questa possibilità è però stata negata da Corte UE 2 set-
tembre 2010, causa C-254/09 P., Calvin Klein Trademark Trust c. UAMI e Zafra Marroquineros, 
SL, in Racc. 2010, I, 7989 ss., caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», parr. 47 e 51. Que-
sta presa di posizione della Corte non convince (ed in effetti non è stata seguita da Trib. UE 25 gen-
naio 2012 (Quinta Sezione), causa T-332/10, Viaguara S.A. c. UAMI e Pfizer Inc., caso «Viagua-
ra/Viagra», parr. 72 ss.), intanto perché l’argomento secondo il quale il comportamento del richie-
dente il marchio rileverebbe ai fini della volgarizzazione ma non dell’opposizione sembra privo di 
fondamento. La verità è che la regola di giudizio dovrebbe variare a seconda che il marchio succes-
sivamente domandato sia o non sia stato usato al momento dell’opposizione: se non è stato usato, 
devono essere impiegate le regole indicate nel testo; se invece l’uso sia documentato, nulla impedi-
sce che a essere valutate siano, oltre alle modalità possibili di uso del marchio, che certo restano ri-
levanti, anche quelle effettivamente riscontrate. È evidente che l’applicazione di questa regola può 
operare solo contro, e mai a favore, del marchio successivo, attribuendo rilievo alle modalità ma 
anche al contesto con cui esso è stato impiegato: ad es. ai fini della prova dell’indebito approfitta-
mento nel terzo tipo di conflitto Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Via-
gra», cit., parr. 74 ss., sono stati presi in considerazione anche elementi estrinseci rispetto al marchio 
successivo, come il contenuto del sito che lo pubblicizzava e le confezioni, per dimostrare le ricor-
renti allusioni al carattere stimolante e afrodisiaco delle bevande cui esso era destinato. 

294 Per usare le parole di G. SENA, Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio, 
cit., 90 e Il diritto dei marchi, cit., 137. 
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renze significative fra giudizio di novità e di contraffazione, almeno di primo ac-
chito. Il punto di partenza è qui costituito in entrambi i casi dal dato, cartaceo e 
formale, del certificato di registrazione, che perimetra l’estensione della sua e-
sclusiva e indica a quale segno e a quali beni vada ragguagliata la protezione del 
marchio e per ciò dispensa il suo titolare dal fornire la prova di quella notorietà 
qualificata che viceversa è richiesta per la protezione dei marchi di fatto 

295 e che 
fa fede tanto per quanto concerne l’identificazione del marchio anteriore registra-
to sia dei beni cui la registrazione medesima si riferisce. Si tratta di un punto di 
partenza importante, che attribuisce al titolare della registrazione anteriore una 
posizione qualificata di vantaggio rispetto all’impiego di un certo segno per certi 
beni da parte dei suoi concorrenti, caratteristicamente basata su dati formali de-
sunti dalla registrazione anziché dal profilo sostanziale dell’uso qualificato ante-
riore; e tuttavia anche qui sicuramente non ci si può arrestare a questo punto di 
partenza. 

Intanto, sul piano dell’ident if icazione del  segno, occorrerà nuovamente 
tenere presente che il titolare della registrazione anteriore ha, per le ragioni che si 
sono appena richiamate 

296 e che si riferiscono a qualsiasi titolare di un marchio 
registrato, la facoltà di usare il segno in tutte le diverse configurazioni che siano 
compatibili con il tenore letterale e documentale del certificato di registrazione. 
Quindi un marchio denominativo potrà poi in concreto essere utilizzato con una 
grafia anche particolare 

297; a sua volta, un marchio figurativo o di forma potrà es-
sere impiegato utilizzando il colore – o i colori – prescelti dal titolare, anche se 
non indicati nella domanda 

298; e così via. Correlativamente il campo di protezione 
della registrazione anteriore va commisurato non allo stretto contenuto espressa-
mente indicato nella domanda ma anche alle diverse modalità potenziali di impie-
go che siano con esso compatibili 

299. 
 
 

295 In argomento v. supra, § 12. Sottolinea come il marchio registrato sia tutelato per l’intero ter-
ritorio nazionale anche se esso sia noto solo in parte di esso o addirittura non sia usato A. VANZETTI-
V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 152, contrapponendo questa situazione al requi-
sito della ‘notorietà qualificata’ presupposta per la protezione dei marchi di fatto (ivi, 151). 

296 E articolate da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64. In questo senso v. 
anche Trib. UE 14 aprile 2010 (Quinta Sezione), causa T-514/08, Laboratorios Byly, SA c. UAMI e 
Vasileios Ginis, caso «Billy’s/Byly», par. 34; 3 febbraio 2010, causa T-472/07, Enercon GmbH c. 
UAMI e Hasbro, Inc., caso «Enercon/Energon Transformers», par. 34; Trib. primo grado CE 7 
maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust c. UAMI e Zafra Marroquineros, SL, 
in Racc. 2009, II, 1323 ss., caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», par. 48; 22 maggio 
2008, causa T-254/06, Radioregenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH c. UAMI, 
caso «RadioCom», par. 43; 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 37. Sui correttivi apportati 
all’apparente categoricità di questa presa di posizione v. infra, § 47.1. 

297 Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-338/09, Müller-Boré & Partner Paten-
tanwälte.Rechtsanwälte c. UAMI e Eugen Popp e altri, caso «MBP/ip_law@mbp», par. 54. 

298 Come è avvenuto nel caso deciso da Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Specsa-
vers», cit. 

299 Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), causa T-662/11, Thomas Müller c. UAMI e 
Loncar, SL, caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», par. 61; 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), 
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D’altro canto, la sola documentazione ufficiale relativa al marchio anteriore ri-
sultante dal registro può essere insufficiente a fornire tutti gli elementi utili per 
dirimere un conflitto con un segno successivo anche da due altri punti di vista. 

Sotto un primo profilo, va ricordato che, mentre il dato cartaceo a nulla serve 
al fine di calibrare il grado di intensità della protezione del marchio nei confronti 
di segni successivi confliggenti, al riguardo possono risultare essenziali elementi 
desumibili dalle concrete dinamiche di mercato che possono accrescere la prote-
zione. Invero, l’intensità della tutela può conoscere un incremento anche notevole, 
in funzione delle modalità con le quali il marchio registrato sia in ipotesi effetti-
vamente usato sul mercato per distinguere prodotti o servizi. Le modalità d’uso 
del marchio registrato può accrescere, ma non mai diminuirne, l’ambito originario 
di protezione 

300. Così, se esso fosse in origine dotato di scarso carattere distintivo, 
 
 
causa T-501/08, NEC Display Solutions Europe GmbH c. C More Entertainment AB, caso «see mo-
re/CMORE», par. 39; 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. Il 
principio è peraltro applicato in maniera tendenziale e non assoluta dalla giurisprudenza comunita-
ria. Così nel caso Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, causa T-35/07, Leche Celta SL c. UAMI e 
Celia SA, caso «Celia/Celta», par. 35, si è considerato che il marchio denominativo anteriore “Cel-
ta” potesse essere impiegato non solo con il carattere stampatello maiuscolo con il quale esso era 
stato depositato, ma anche in stampatello minuscolo, con una configurazione che lo avrebbe dunque 
avvicinato al marchio successivo “celia”, visto che la lettera t minuscola è più simile alla lettera i 
minuscola di quanto non siano le due lettere corrispondenti in maiuscolo. D’altro canto, si è ivi con-
siderato che il rosso brillante adottato nel marchio successivo lo allontanasse da quello anteriore (e 
tale eventualità è stata presa in considerazione, con esito negativo in fatto ma non in linea di princi-
pio, da Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-522/10, Hell Energy Magyarország 
kft c. UAMI e Hansa Mineralbrunnen GmbH, caso «Hell/Hella», par. 49). Non mancano peraltro 
sentenze che fanno valere il principio opposto, secondo cui la protezione di un marchio denominati-
vo concernerebbe le parole indicate nella registrazione ma non particolari elementi grafici o stilistici 
con cui essa possa essere scritta: v. Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-244/09, Ac-
centure Global Services GmbH c. UAMI e Silver Creek Properties, caso «acsensa/accenture», par. 
28. Sulla nozione di marchi complessi, che nasce proprio in ragione dell’esigenza di evitare che il 
confronto fra segni debba risolversi in un confronto immaginario nel quale si ipotizzi che il marchio 
anteriore assuma tutte le configurazioni di cui è suscettibile v. infra, § 47.1. In tema v. anche am-
piamente Trib. primo grado CE 2 dicembre 2009, causa T-434/07, Volvo Trademark Holding AB c. 
UAMI e Elena Grebenshikova, in Racc. 2009, II, 4415 ss., caso «Solvo/Volvo», par. 35. Diversa 
questione è se l’uso del marchio (anteriore) in forma difforme da quella registrata, che, tuttavia, non 
ne altera il carattere distintivo, comporti un’estensione della tutela anche alla forma ulteriore: per 
una risposta negativa Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Dévelop-
pement Innovation Leclerc SA c. UAMI e T.I.M.E. ART Uluslarasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, 
in Racc. 2006, II, 11 ss., caso «Quantum», par. 66. 

300 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 2009, 232; M.S. SPOLIDO-
RO, La tutela cautelare e di merito, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-
M. STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, cit., 362 ss. a 367; e v. l’esatto rilievo 
in D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, in L.C. Ubertazzi (a cura di), La proprietà 
intellettuale, in Trattato di diritto privato dell’Unione europea diretto da G. Ajani e A. Benacchio, 
Giappichelli, Torino, 2011, 80 secondo cui “l’accoglimento di un principio di confondibilità basato 
su di una valutazione concreta” – che tiene conto in particolare dell’affermazione del segno anterio-
re sul mercato – può ampliare l’ambito della protezione rispetto a un giudizio astratto. Non appare 
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il marchio potrebbe tuttavia avere conseguito secondary meaning in ragione delle 
sue particolari modalità di impiego 

301; il suo carattere distintivo, in ipotesi presen-
te fin dall’origine, si può ulteriormente rafforzare grazie alla lunghezza e intensità 
dell’uso sul mercato 

302. Un marchio registrato e usato può con il passare del tem-
po identificare non solo l’impresa titolare ma una “rete di imprese indipendenti 
che forniscono un particolare servizio uniforme, ossia la consegna di fiori a domi-
cilio sulla base di una procedura standard” e quindi acquisire un significato se-
condario che denota una rete commerciale di fioristi, rendendo possibile o addirit-
 
 
quindi condivisibile sotto questo profilo la decisione resa Trib. Modena 22 luglio 2002 (ord.), SA-
GIT 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; e ancor meno quella resa da Trib. 
Roma 8 febbraio 2001 (ord.), Metro International DL AG e altri c. Metro International s.a. e Edizio-
ni Metro, in Giur. ann. dir. ind. 4342, caso «Metro», che ha ritenuto che la registrazione anteriore 
per quotidiani operata dall’operatore di cash-and-carry non fosse tutelabile contro l’uso per un quo-
tidiano, perché il titolare del marchio anteriore lo aveva usato solo per un opuscolo pubblicitario 
inviato ai propri clienti e per rivendere quotidiani altrui, cui non aveva peraltro apposto il proprio 
marchio di commercio. Ora, se fossero intercorsi più di cinque anni fra la registrazione e l’azione 
giudiziaria, ci si sarebbe potuti forse domandare se l’uso su di un bene distribuito gratuitamente im-
pedisca la decadenza (in argomento v. infra, § 94.3); ma certo, in assenza di una decadenza, non si 
può ritenere che i limiti dell’uso attuale conducano al ridimensionamento dell’ambito di protezione 
determinato dalla registrazione (anche se G. SENA, Confondibilità in astratto e in concreto, in Il dir. 
ind. 2007, 58 ss., 60 e già Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio, cit., 91 e Il 
giudizio di interferenza fra i marchi, in Riv. dir. ind. 1998, I, 37 ss., 44, sembra, senza motivazione, 
assumere il contrario). Il principio secondo cui l’eventuale limitazione nell’uso effettivo di un mar-
chio registrato non ne restringe la sfera di protezione è seguito invece dalla giurisprudenza comuni-
taria; così è stato ritenuto che, anche se il marchio nazionale anteriore registrato, nella specie spa-
gnolo, sia stato usato solo limitatamente a una certa area regionale (le Canarie), nelle quali l’inglese 
è parlato correntemente, per stabilire il rischio di confusione con il marchio comunitario oggetto di 
una successiva richiesta di registrazione occorre fare riferimento al pubblico di tutta la Spagna e non 
delle sole Canarie: in questo senso Corte di Giustizia 3 giugno 2009 (ord.), causa C-394/08 P., 
Zipcar Inc. c. UAMI e Canary Islands Car, SL, caso «Zipcar/Cicar», parr. 48 ss. 

Non di rado, la giurisprudenza italiana chiamata a valutare l’identità o l’affinità dei beni sembra 
incorrere nell’equivoco di desumere dall’esatto principio, secondo il quale la classificazione di Niz-
za ha rilievo solo amministrativo e non esplica influenza sulla determinazione dell’estensione della 
protezione (di tal che possono essere affini anche beni collocati in classi diverse e non affini beni 
collocati nella stessa classe: in argomento v. supra, § 3 B ), l’errata conseguenza che, per valutare 
l’identità e affinità dei beni, si dovrebbe aver riguardo all’uso effettivo da parte del titolare anteriore 
anziché alla registrazione: in questo senso v., oltre a Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Me-
tro», cit., 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». 

301 In argomento v. supra, § 26 A ). 
302 In argomento v. supra, § 26 A ) e infra, §§ 58 e 120. È per questa ragione che, in sede di con-

traffazione, si ritiene che il momento cui va riferita la valutazione sia da individuarsi non nella data 
di registrazione del segno successivo ma nel momento in cui ne inizia l’uso asseritamente illecito: 
così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 154 e, nella giurisprudenza 
comunitaria, Corte di Giustizia 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss & Co. c. Casucci 
S.p.A., in Racc. 2006, I, 3703 ss., caso «Mouette», par. 17. In argomento anche G.E. SIRONI, La 
«percezione» del pubblico interessato, cit., 135. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 473 

tura probabile l’associazione tra il marchio anteriore (Interflora) e l’identico ser-
vizio dell’impresa che abbia acquistato da un servizio di posizionamento fornito 
da un motore di ricerca l’AdWord Interflora 

303. Un marchio denominativo può 
essere usato per lungo tempo in uno specifico colore; e questo fattore potrà accre-
scere il rischio di confusione in caso in cui anche il segno successivo sia caratte-
rizzato dal medesimo colore 

304. Non sfuggirà che in tutti questi casi la protezione 
del marchio registrato ma anche usato può risultare – e di regola risulta – più in-
tensa e più estesa di quella desumibile dal marchio solo come registrato, anche se 
l’uso, qualificato dal suo impatto sul mercato, sia limitato ai beni indicati nel cer-
tificato di registrazione 

305. Questa considerazione vale a maggior ragione per i 
marchi che godano di ‘notorietà’ o di ‘rinomanza’: in questo contesto, la pretesa a 
una protezione ultramerceologica, per classi diverse e ulteriori rispetto a quelle di 
registrazione e di uso, deve essere evidentemente sorretta e sustanziata da congrui 
elementi probatori relativi al tasso di notorietà conseguita dal marchio in questio-
ne, che si collocano sul piano fattuale dell’uso del marchio invocato e che per de-
finizione non sono affatto desumibili dal certificato di registrazione 

306. Ci si sof-
fermerà in seguito sul fenomeno dei “marchi di serie” o “famiglie di marchi”; e in 
quella sede si avrà occasione di accorgersi come l’ampliamento della tutela che 
consegue alla circostanza che un marchio appartenga a una famiglia presupponga 
 
 

303 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, causa C-
323/09, Interflora Inc. Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Lim-
ited, in Racc. 2011, I, 8625 ss., caso «Interflora», parr. 46-48. Per contro, quando il marchio, regi-
strato per alcune classi, venga poi utilizzato anche per classi che non fossero state indicate nell’o-
riginaria domanda, non si potrebbe verificare un’estensione della protezione (così Trib. UE 26 set-
tembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. c. UAMI e Grazia 
Equity GmbH, caso «Grazia/Grazia», par. 30), anche se il titolare del marchio registrato potrebbe 
fare valere, oltre e accanto al marchio registrato, un marchio di fatto, provandone la fattispecie costi-
tutiva. In senso diverso però, nella prospettiva della contraffazione (su cui § 132.5), 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, Questioni in tema di 
contraffazione e convalida di marchi, caso «Liberti/Liberty»; in argomento v., sotto il distinto profi-
lo dell’influenza della notorietà del marchio anteriore ai fini del giudizio (non tanto di somiglianza 
fra i beni, ma) di confusione § 53.3. 

304 In questo senso Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Specsavers», cit., parr. 36 ss. 
305 Sul punto v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 153. 
306 Secondo Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit., il confronto fra i prodotti an-

drebbe condotto in modo diverso a seconda che ricorra il primo tipo di conflitto o, viceversa, il se-
condo e il terzo, in quanto nel primo caso si dovrebbe aver riguardo al piano “astratto della corri-
spondenza a tipologie merceologiche classificate in sede amministrativa”, negli altri due l’indagine, 
relativa non solo all’identità ma anche alla somiglianza, “andrebbe condotta sul piano concreto 
dell’offerta al pubblico”. La conclusione non appare del tutto condivisibile: vero è piuttosto che in 
tutti e tre i casi si avrà riguardo alle classi di registrazione del marchio anteriore, anche se poi nel 
terzo caso il dato iniziale della registrazione potrà essere integrato dalle risultanze relative all’in-
tensità, quantitativa e qualitativa, dell’uso, che potrà dar luogo alla tutela ultramerceologica del mar-
chio celebre. Che nel secondo tipo di conflitto trovi ingresso la considerazione dell’estensione del-
l’uso (che, se riferito a tipologie di beni ulteriori, potrebbe condurre a un allargamento della nozione 
di affinità) è questione che, come si è visto in una nota precedente, rimane dubbia. 
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che i marchi appartenenti alla famiglia siano concretamente utilizzati e non solo 
registrati 

307. 
Il secondo profilo attiene ai fattori che operano in senso inverso, diminuendo 

la protezione del marchio anteriore. Viene qui in considerazione uno dei due pa-
rametri fondamentali per determinare l’esito di un conflitto fra marchi: l’in-
dividuazione dei  beni  di  r i fer imento e quindi dell’estensione merceologi-
ca della tutela del marchio anteriore. A questo riguardo, occorre distinguere a se-
conda che il marchio anteriore confliggente, al momento in cui il conflitto assume 
giuridica rilevanza 

308, risulti registrato da meno o più di cinque anni. Nel primo 
caso, l’ambito merceologico della protezione è senza dubbio quello desumibile 
dal dato formale della registrazione 

309; anche se il marchio anteriore fosse poi 
nella pratica usato per alcune sottocategorie specifiche di beni – ad es. abbiglia-
mento femminile; o pubblicazioni dedicate al pubblico femminile – questo dato di 
fatto non comporrebbe comunque una concentrazione o specializzazione rispetto 
alle (ipoteticamente) più ampie categorie di registrazione 

310. Nel secondo caso, in 
cui la registrazione sia avvenuta da più di cinque anni, assumono però rilievo pro-
fili che non hanno alcuna attinenza al dato formale e cartaceo della registrazione, 
come, in particolare, la verifica della sussistenza di un uso “serio” (per il diritto 
comunitario) o “effettivo” (per il diritto italiano”) sul mercato idoneo a conservare 
il diritto azionato 

311. 
Con riferimento ai marchi registrati anteriori si deve dunque constatare che il 

punto di partenza costituito dalla registrazione va in primo luogo precisato in re-
lazione alle potenzialità di impiego del marchio implicite nel certificato di regi-
strazione, per poi essere rivisto in  accrescimento, in ragione delle modalità ef-
fettive con le quali il marchio registrato sia impiegato sul mercato, e in  diminu-
zione, in relazione all’eventuale decadenza parziale cui sia soggetto il diritto di 
marchio. Visto d’altro canto che i principi che determinano ciascuna di queste va-
 
 

307 “Poiché il riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori implica l’ampliamento del-
la 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 pluralità di 
registrazioni”, essendo viceversa necessaria la prova del loro concreto utilizzo: 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. infra, § 57.3. 

308 Per la cui individuazione v. supra, § 38. 
309 Anche se non sono mancate, in passato, prese di posizione secondo le quali la tutela del mar-

chio avrebbe presupposto che il segno fosse stato di fatto usato dal suo titolare: così G. GHIDINI, La 
concorrenza sleale, in Giur. sist. civ. e comm. a cura di W. Bigiavi, Utet, Torino, 1969, 67 seguita 
da sporadiche pronunce ma contraddetta dalla giurisprudenza e dottrina maggioritarie, a partire da 
App. Milano 22 settembre 1972, Farmaceutici Caber s.a.s. c. Istituto Biochimico Italiano, in Giur. 
ann. dir. ind. 169, caso «Anidin» e soprattutto dalla famosa nota di commento ivi pubblicata. In 
quest’ultimo senso v. anche Trib. Ferrara 14 settembre 2001, Hachette Filippacchi Presse s.a. c. Elle 
Chic, in Giur. ann. dir. ind. 4364, caso «Elle/Elle Chic», ove conformi richiami. 

310 In questo senso Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), causa T-344/09, Hearst Com-
munications c. UAMI e Vida Estética, caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», parr. 31 ss. 

311 In argomento v. supra, § 38.1 e per maggiori particolari infra, § 50. 
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riazioni in più o in meno valgono sia per apprezzare il potere invalidante di un 
marchio registrato anteriore, sia per calibrare l’estensione del suo ius excludendi, 
si deve concludere che sul versante dei marchi anteriori è in effetti dato di riscon-
trare un parallelismo perfetto fra i parametri impiegati in sede di giudizio di novi-
tà e di azione di contraffazione. 

Resta da vedere, naturalmente, se fra il giudizio di contraffazione e l’accerta-
mento di impedimenti o di motivi di nullità si ripropongano differenze significati-
ve sul piano dell’accertamento dei restanti elementi costitutivi dell’interferenza 
fra segni e quindi, più precisamente, dei criteri impiegati nel confronto fra i due 
segni 

312 e dei corrispondenti beni 
313 e rispetto agli altri profili rilevanti, attinenti 

rispettivamente al ricorrere di un rischio di confusione del pubblico, nel secondo 
tipo di conflitto 

314, e di un indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo 
o alla notorietà del marchio anteriore, nel terzo tipo di conflitto 

315. 
È peraltro possibile già a questo punto trarre alcune conseguenze sul piano 

espositivo dall’analisi fin qui condotta. L’ordine della trattazione deve tener conto 
del fatto che esiste un parallelismo testuale fra le norme che considerano il con-
flitto fra segni ai fini del giudizio di novità e ai fini della contraffazione; e al con-
tempo che il parallelismo risulta imperfetto sotto profili sostanziali importanti, 
come quelli che attengono all’analisi del marchio successivo. L’esposizione deve 
tenere conto di questi punti di contatto e di distacco esaminando già in sede di 
impedimenti e nullità relative gli aspetti specifici del giudizio di novità come an-
che i profili che la materia abbia in comune con la disciplina della contraffazione, 
salvo riprendere successivamente, nella parte dedicata alla tutela 

316, l’esame per 
dare ivi conto delle ulteriori specificità che questa presenti 

317. 
Quest’impostazione non è consueta, almeno rispetto alle tradizioni proprie del-

la nostra dottrina 
318. Infatti, seguendo la strategia espositiva qui accolta, vengono 

trattati già in sede di giudizio di novità molti temi il cui esame è normalmente rin-
viato alla trattazione relativa alla contraffazione; e questa anticipazione presenta 
in effetti il rischio di comportare qualche duplicazione espositiva. Inoltre, la scelta 
 
 

312 In argomento v. infra, §§ 48.2, 132.1 e 132.4. 
313 In argomento v. infra, §§ 53.3 e 132.1. 
314 In argomento v. infra, §§ 58 e 133-134. 
315 In argomento v. infra, §§ 67-70 e 137-140. 
316 Infra, §§ 130-140. 
317 Correlativamente, questo capitolo impiegherà prevalentemente materiale giurisprudenziale 

che si è formato in materia di opposizione e di nullità, anche se, per i profili nei quali possa ritenersi 
assodato un parallelismo o altro punto di contatto con le soluzioni formatesi in materia di contraffa-
zione, si farà ricorso anche a decisioni formatesi in questo ambito, formulando di volta in volta le 
dovute precisazioni. 

318 V. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 170 ss. e 211 ss. 
Anche nel mio I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. 
MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concor-
renza, Giappichelli, Torino, 2009, 120 ss., la trattazione del secondo tipo di conflitto è collocata in 
materia di contraffazione, anche se non manca qualche anticipazione già nella parte dedicata agli 
impedimenti relativi, 90 ss. 
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potrebbe apparire controintuitiva perché, nella percezione comune, la prospettiva 
della contraffazione può apparire più significativa di quella del giudizio di novità: 
dopo tutto, si potrebbe far valere che l’azione di contraffazione mira a far cessare 
l’uso altrui di un segno e quindi opera sul piano del mercato, mentre l’opposizio-
ne e l’azione di nullità operano sul piano più formale e cartaceo della registrazio-
ne del marchio successivo. Va anche considerato, tuttavia, che negli ultimi anni la 
maggior parte della giurisprudenza, soprattutto comunitaria, non si è formata in 
materia di tutela. Essa deriva da impugnative di decisioni che originano dall’Uffi-
cio di Alicante e che quindi concernono la validità di una registrazione. Questa 
pare essere una ragione sufficiente per dedicare alle questioni che si sono profilate 
già in relazione al giudizio di novità uno spazio espositivo adeguato. 

40. Il primo tipo di conflitto. A) La doppia identità di segni e di beni e il 
pregiudizio ‘presunto’ alle funzioni del marchio 

319 

40.1. L’innesto sul giudizio di novità di una norma nata per la “lotta” alla 
contraffazione. Il primo tipo di conflitto si produce, dunque, quando il marchio di 
cui sia chiesta la registrazione sia identico a un altrui marchio registrato anteriore 
e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la protezione siano a loro volta identici 
ai prodotti o ai servizi per i quali il medesimo marchio anteriore è stato registrato. 
L’ipotesi è espressamente prevista dal diritto comunitario 

320; il legislatore italiano 
ha tuttavia atteso l’adozione del d.lgs. di attuazione dei TRIPs 

321 per introdurla 
nell’architettura del nostro diritto nazionale dei marchi 

322. 
Nello strumento internazionale la previsione di una disciplina particolare per il 

caso di doppia identità di segni e di beni non si colloca affatto sul piano che qui 
interessa della registrazione e della nullità del marchio successivo: essa concerne 
la sola tutela nei confronti della contraffazione. L’art. 16(1) TRIPs recita infatti: 
“In caso di uso di un segno identico per prodotti identici si presume che vi sia un 

 
 

319 In argomento v. A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della 
proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2006, I, 5 ss.; 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, Giuffrè, Milano, 2004, 1543 ss.; G. OLIVIERI, Contenuto e limiti 
dell’esclusiva, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, 
Commento tematico della legge marchi, cit., 13-16; C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario 
al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, in NLCC 1998, 71 ss., 76 ss. Per il diritto comunitario E. GASTINEL-
M. MILFORD, The Legal Aspects of the Community Trademark, Kluwer Law International, The 
Hague, 2001, 83 s.; per i profili di diritto internazionale convenzionale v. N. PIRES DE CARVALHO, 
The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 264 ss. 

320 Artt. 4, par. 1, lett. a ), della direttiva e 8, par. 1, lett. a), r.m.c. 
321 Del 19 marzo 1996, n. 198. Sulle ragioni che avevano indotto il legislatore italiano a non 

prevedere l’ipotesi della doppia identità in sede di novella v. A. VANZETTI, La nuova legge marchi. 
Codice e commento alla riforma, Giuffrè, Milano, 1993, 18 ss. 

322 V. ora l’art. 12.1, lett. c), c.p.i. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 477 

rischio di confusione” 
323. In questa prospettiva, la norma ben si spiega pensando 

alla finalità di affilare le armi per combattere il fenomeno della c.d. pirateria dei 
marchi, che in effetti si è fatto dilagante negli ultimi decenni 

324. Tipicamente, la 
borsa «Vuitton» falsa, venduta agli angoli delle strade e sulle spiagge da rivendi-
tori ambulanti riproduce, con gradi di fedeltà che possono variare a seconda delle 
circostanze, sia il bene originale ‘griffato’ sia il marchio che lo dovrebbe contrad-
distinguere. 

Sul piano giuspolitico queste ragioni trovano una loro precisa giustificazione. 
La norma convenzionale è infatti coerente con la scelta, che caratterizza il diritto 
dei marchi degli ultimi decenni, rivolta a tutelare l’investimento pubblicitario in-
corporato nel marchio anche in situazioni nelle quali il pubblico sappia benissimo 
che il bene che gli viene offerto è un falso e quindi non vi sia pregiudizio diretto 
alla funzione distintiva svolta dal segno 

325. 
Il diritto comunitario e il diritto nazionale, che lo segue, hanno però collocato 

la previsione relativa al terzo tipo di conflitto non solo sul piano della contraffa-
zione, dove essa ha la precisa motivazione ora ricordata, ma anche su quello degli 
impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullità, dove essa per contro suona 
assai meno congrua. Infatti, mentre è in linea con la nostra esperienza che sul 
mercato possano effettivamente apparire con grande frequenza veri e propri falsi, 
intesi come copie più o meno perfette di un bene munite di un marchio riprodotto 
integralmente, e si può quindi ben comprendere che in questa occorrenza il diritto 
possa voler apprestare rimedi incisivi e semplificati rispetto all’azione ordinaria di 
contraffazione, assai più difficile è visualizzare quale beneficio possa apportare 
l’adozione di una regola corrispondente in sede di registrazione. Intanto, non è 
agevole immaginare quale aspettativa di vantaggio non effimero possa indurre un 
concorrente a spendere tempo e danaro per chiedere la registrazione di un segno 
che egli sappia essere identico a quello già registrato da altri per la stessa identica 
tipologia di beni, visto che, anche applicando gli standard del secondo tipo di con-
flitto, la registrazione successiva sarebbe comunque destinata a cadere di fronte 
alla reazione del titolare del diritto anteriore e quindi, in fin dei conti, dal punto di 
vista del registrante costituisce nulla di più che un investimento a perdere. Corre-
lativamente, non risulta facile comprendere perché l’ordinamento debba voler ap-
 
 

323 Corsivo aggiunto. 
324 Sull’industria della contraffazione si leggono utilmente S. IZZI, Lotta alla contraffazione. 

Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto, Franco Angeli, Milano, 2008; R. STAGLIANÒ, 
L’impero dei falsi, Laterza, Bari, 2006; S. CASILLO, L’irresistibile ascesa dell’industria del falso in 
Italia, in Il Mulino, 1998, 696 ss. e G. MOSSETTO, L’economia della contraffazione, in S. Zamagni 
(a cura di), Mafia e mercati illegali. L’economia del crimine organizzato, Il Mulino, Bologna, 1993, 
373 ss. Per altri richiami v. infra, § 130. 

325 In argomento, anche per richiami, C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 77; e 
v. supra, § 7 C ). Come già si è accennato § supra, al § 7 C ) e si vedrà più ampiamente infra, ai §§ 
130-131, in sede di tutela la disciplina della c.d. doppia identità ha trovato applicazioni che vanno 
ben oltre rispetto al fenomeno della pirateria; per i delicati profili costituzionali della tutela in assen-
za di rischio di confusione, § 10. 
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prestare in questo caso, che non pare né frequente né particolarmente allarmante, 
un rimedio più incisivo e semplificato rispetto a quello ordinario, visto che in sede 
di registrazione quest’ultimo è fino a oggi risultato più che sufficiente per ristabilire 
senza particolari difficoltà o ritardi la posizione esclusiva del primo titolare 

326. 
Il fatto è che, anche in questo caso, nelle scelte relative all’assetto normativo 

europeo ha fatto premio la più volte ricordata ricerca di una simmetria testuale 
perfetta fra le disposizioni relative alla contraffazione e quelle relative a impedi-
menti e nullità relativi; salvo che, in quest’occasione, la simmetria formale ha 
prodotto risultati che dal punto di vista sostanziale si rivelano in larga misura 
claudicanti. 

Letteralmente, la disciplina del doppio conflitto è riferita ai soli “marchi ante-
riori”; quindi, per dato testuale, ai sol i  marchi  regis tra t i  o  in  corso di  re-
gis trazione, cui si aggiunge la fattispecie a essi assimilata del marchio noto-
riamente conosciuto ai sensi dell’art. 6bis CUP 

327. Le previsioni sul primo con-
flitto 

328 fanno riferimento ai “prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è 
tutelato” proprio per tenere conto che, nel caso del marchio notoriamente cono-
sciuto, la tutela prescinde dalla registrazione 

329. È per contro da escludersi che la 

 
 

326 Peraltro, l’esperienza giurisprudenziale mostra che talora la previsione dell’impedimento col-
legato alla doppia identità possa rivelarsi non inutile, come nel caso deciso da Trib. Napoli 31 marzo 
2003, Pfizer Inc. c. Vincenzo Cafiero, in Giur. ann. dir. ind. 4671, caso «Viagra», dove il titolare 
del marchio anteriore aveva effettuato una registrazione anche in classi ulteriori (abbigliamento) e il 
successivo registrante aveva anch’egli prescelto la registrazione in questa medesima classe; oppure 
nel caso in cui l’autore di un primo e diverso illecito possa pensare di rafforzare la propria posizione 
illudendosi di ‘coprirla’ con una registrazione di un marchio già in precedenza legittimamente regi-
strato da altri: così pare essere accaduto nel caso deciso da Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso 
«Shell», cit., dove il soggetto che aveva registrato il domain name shell.it aveva pensato bene di de-
positare anche una domanda di marchio in classe 42 per schede elettroniche di accesso a dati in rete 
e servizi informatici. In questo caso, il ricorso alle previsioni specifiche sulla doppia identità ha in 
effetti reso più agevole il successo nell’azione di contraffazione, visto che il titolare del marchio an-
teriore aveva già in precedenza provveduto alla registrazione del proprio marchio anche nelle speci-
fiche categorie corrispondenti della stessa classe 42. E tuttavia si potrebbe pensare che, in questo e 
in simili casi, la carenza di novità avrebbe potuto essere fatta valere altrettanto agevolmente nella 
prospettiva del secondo o del terzo tipo di conflitto. Per un caso nel quale la registrazione successiva 
è ritenuta preclusa alternativamente ai sensi della lett. a ) del par. 1 dell’art. 8 r.m.c., nel caso in cui 
la traduzione della classe di registrazione fondi un giudizio di identità rispetto ai beni per i quali è 
registrato il marchio precedente, e ai sensi della lett. b ) della stessa previsione, nel caso che risulti 
più appropriato un giudizio di semplice somiglianza tra i beni, v. Trib. UE 11 maggio 2011 (Terza 
Sezione), causa T-74/10, Flaco-Geräte GmbH c. UAMI e Jesús Delgado Sánchez, caso «Fla-
co/Flaco», parr. 42 ss. 

327 V. supra, § 38.1 e infra, §§ 72-73. 
328 Artt. 4, par. 1, lett. a ), della direttiva 8, par. 1, lett. a), r.m.c. L’art. 12.1, lett. c), c.p.i., in col-

legamento con il 3° comma della norma, si riferisce testualmente ai soli marchi registrati o in corso 
di registrazione; ma deve essere letto in congruenza con la norma della direttiva per il principio del-
la diretta applicazione del diritto comunitario. Si osservi che il testo della direttiva (che originaria-
mente si riferiva ai beni per cui il marchio anteriore “è stato richiesto o è stato registrato”) è stato 
modificato nella ricodificazione del 2008 per allinearlo alla previsione parallela del regolamento. 

329 Come rilevato da L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., nota 27 a 862. 
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disciplina della doppia identità si applichi ai marchi di fatto 
330. Ciò per il dato te-

stuale appena segnalato; ma anche per considerazioni di indole sistematica. Intan-
to, il meccanismo appare imperniato sulla registrazione, in ragione della circo-
stanza che solo essa può offrire una base sicura per il confronto 

331. Inoltre, va 
considerato che le previsioni sulla doppia identità sono sicuramente finalizzate 
alla salvaguardia di funzioni ulteriori rispetto a quella tradizionale, distintiva e 
specificamente alla tutela della funzione pubblicitaria, di investimento e di comu-
nicazione 

332. Esse presentano quindi una chiara sovrapposizione con la disciplina 
speciale del terzo tipo di conflitto, che è preordinata alla tutela della funzione 
pubblicitaria 

333 e che presuppone la registrazione del marchio anteriore che gode 
di notorietà 

334. Questa limitazione sarebbe vanificata, se un marchio anteriore non 
registrato, goda esso di notorietà o meno, potesse beneficiare di una tutela di valo-
ri promozionali attraverso la disciplina della doppia identità 

335. 
40.2. Presunzione di violazione e prova contraria nel giudizio di contraffazio-

ne e nel giudizio di novità. Quando ci si provi a riferire anche alla materia della 
registrazione e della nullità relativa la principale questione che ci si trova ad af-
frontare nell’interpretazione della disposizione corrispondente in sede di contraf-
fazione, si avverte una netta sensazione di incongruità. A questo proposito, va ri-
levato infatti come la norma si differenzi da quelle relative al secondo e al terzo 
conflitto perché la previsione relativa al primo conflitto esibisce una caratteristica 
struttura “troncata”: essa si limita a riferirsi a un doppio confronto fra segni e beni 
e non richiede ulteriormente l’accertamento di specifiche conseguenze che da essa 
derivino (il “rischio di confusione” del secondo conflitto o il pregiudizio e l’in-
debito vantaggio nel terzo). In questo contesto ci si chiede se l’accertamento della 
doppia identità di segni e di beni valga a istituire una presunzione di rischio di 
confusione solo relativa (iuris tantum), che possa essere vinta dalla prova contra-
ria ad opera del convenuto in contraffazione; o se si tratti di una presunzione asso-
luta (iuris et de iure), che non ammette la prova contraria 

336. 
Va sottolineato che il quesito così formulato concerne in primo luogo l’in-

terpretazione di una norma sulla contraffazione, l’art. 16(1) TRIPs, secondo cui in 
caso di doppia identità “si presume che vi sia un rischio di confusione”; e ivi as-
sume un significato preciso, che almeno teoricamente ammette soluzioni alterna-
tive. In effetti, in molti casi è verosimile ritenere che i consumatori non siano af-
 
 

330 V. amplius §§ 77.4 e 155.3. 
331 Così già C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 79, n. 18. 
332 Sul punto v. infra, §§ 40.3 e 130.4 ove ulteriori richiami. 
333 Sul punto v. infra, §§ 61 e 135. 
334 Sul punto v. infra, § 62.2. 
335 Alla stessa conclusione perviene A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi 

nel codice della proprietà industriale, cit., 14 s. 
336 Ravvisa una presunzione assoluta A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi 

nel codice della proprietà industriale, cit., 7-8. Mi sembra sotto questo profilo ambiguo il riferimen-
to al concetto di “confondibilità in re ipsa”, impiegato ad es. da G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 
55, perché il ricorso a questa nozione non chiarisce se sia ammessa o meno una prova contraria. 
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fatto indotti in errore quando acquistano i beni recanti marchi contraffatti da «pi-
rati». Quando un bagnante acquisti una borsa «Vuitton» da un “vu’ cumprà” che, 
sulla spiaggia, gliene propone a prezzo vile un esemplare evidentemente imitato, è 
probabile che alla base della transazione non stia affatto un equivoco: entrambe le 
parti sanno benissimo qual è l’oggetto effettivo dell’affare. In queste situazioni è 
dunque legittimo domandarsi se l’accertamento della doppia identità di segni o di 
beni basti per concludere che ricorre comunque un atto di contraffazione; o se, al-
la luce delle scelte normative operate dal sistema nazionale che dà attuazione alla 
previsioni TRIPs, il convenuto sia per converso ammesso a provare l’assenza di 
un rischio di confusione. Nel primo caso ricorrerebbe una presunzione assoluta di 
confusione; nel secondo, una presunzione relativa che ammetterebbe la prova 
contraria. E se si assuma che sia quest’ultima l’ipotesi da preferire, si può com-
prendere come il convenuto in contraffazione possa cercare di ribaltare la presun-
zione che su di lui incombe facendo riferimento a fattori contestuali idonei ad 
escludere il ricorrere di un rischio di confusione del pubblico ad onta della doppia 
identità: la spiaggia, il prezzo, la stessa fattura del bene su cui è apposto il segno, 
e così via. Il quesito corrispondente va risolto, si intende, alla luce del diritto 
dell’ordinamento che di volta in volta dà attuazione ai TRIPs 

337. 
L’alternativa stessa perde però completamente mordente, se invece si consideri 

la prospettiva, sostanzialmente sfalsata al di là del parallelismo testuale, della re-
gistrazione e del giudizio di nullità. Qui non è dato neppur immaginare come an-
che solo in linea teorica possa ipotizzarsi che il registrante successivo possa forni-
re una prova contraria avente ad oggetto la presenza di un rischio di confusione, 
posto che in questa sede, per le ragioni appena ricordate 

338, si deve astrarre dalle 
modalità concrete con le quali il marchio successivo sia impiegato e dallo stesso 
contesto fattuale complessivo in cui ha luogo la sua utilizzazione. 

D’altro canto, data la struttura della norma, la questione generale se essa isti-
tuisca una presunzione, se questa abbia per oggetto il rischio di confusione o più 
in generale la violazione dei diritti del titolare del marchio anteriore ed, ancora, se 
abbia carattere relativo o assoluto, non può neppur essere totalmente messa da 
parte in sede di trattazione degli impedimenti relativi alla registrazione e alla nullità. 
Infatti, anche se è vero che da un punto di vista applicativo la questione può assu-
mere rilievo operativo effettivo solo in tema di contraffazione, è anche vero che dal-
la ricostruzione generale del fondamento della norma concernente il primo tipo di 
conflitto dipendono a cascata tutti gli snodi fondamentali della materia e che questi 
a loro volta finiscono per assumere rilievo operativo anche in sede di registrazione. 

Basti a questo proposito pensare alla nozione, centrale, di identità dei marchi e 
dei beni. Il concetto di identità è uno fra i concetti più dibattuti nella nostra tradi-
zione non solo giuridica ma anche filosofica; su di esso ci si è interrogati ripetu-
tamente 

339 senza trovare soluzioni appaganti. Del resto, anche con specifico rife-
 
 

337 In argomento § 130.3. 
338 V. supra, § 39. 
339 Aristotele Topici I 7, V 4, VII 1-2; Metafisica V 9, X 3. Ma v. già Platone, Fedone, XIX. 
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rimento al diritto dei segni distintivi, si ha più di un’occasione per imbattersi nel 
concetto di identità fra marchi. Sotto altro profilo, ad es., la decadenza per non 
uso è impedita non solo dall’uso del marchio nella precisa configurazione risul-
tante dal certificato di registrazione ma anche dall’impiego “in forma modificata 
che non ne alteri il carattere distintivo” 

340. E si potrebbe aggiungere che anche 
l’applicazione di quel particolare istituto che è la rivendicazione di preesistenza 
presuppone un giudizio di identità fra il marchio nazionale anteriore rinunciato o 
lasciato estinguere e il marchio comunitario successivo che ne rivendica l’an-
zianità 

341. Anche in materia di rettifica della domanda di registrazione si incontra 
una norma analoga: l’art. 43, par. 2, r.m.c. consente la rettifica di “errori manife-
sti” della domanda, “purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l’identità 
del marchio” 

342. 
 
 

340 Secondo l’art. 24.2 c.p.i. “Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio 
l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione 
nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi” (corsivo 
aggiunto). V. anche l’art. 10, par. 1, lett. a) della direttiva e l’art. 15, par. 2, lett. a), r.m.c. (per 
un’interpretazione del quale v. Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 22 
ss., e, peraltro solo obiter, Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 48 ss.); 
in argomento v. § 95. Sulla questione se l’uso difforme possa valere ai fini della prova dell’uso anterio-
re v. §§ 38.3 e 95, nonché Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», cit., par. 29 ss. 

341 Artt. 34-35 r.m.c. su cui v. supra, §§ 14 e 38.1. Sulle difficoltà peculiari che si incontrano 
nell’accertamento dell’identità fra il marchio nazionale anteriore rinunciato o estinto e il marchio 
comunitario successivo che ne rivendichi l’anzianità, v. C. RUSCONI, L’effetto della preesistenza nel 
sistema del marchio comunitario, cit., a 116 ss. e, in giurisprudenza, 20 febbraio 2013 (Quinta Se-
zione), causa T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Medi-
net», parr. 27 ss. e 19 gennaio 2012 (Quinta Sezione), causa T-103/11, Tiantian Shing c. UAMI, 
caso «Justing». In particolare nel caso «Medinet» il Tribunale ha assunto che ragioni di coerenza 
inducano ad adottare una nozione unitaria di identità dei segni ai fini della rivendicazione di preesi-
stenza e del primo conflitto, in particolare in ragione della circostanza che in entrambi i casi si im-
porrebbe un’interpretazione restrittiva (par. 40 ss.); nel caso di specie, dove si trattava di valutare 
una rivendicazione di preesistenza relativa a un marchio nazionale rivendicante uno specifico colore 
(dorato) rispetto a un marchio comunitario successivo senza designazione di colori, sarebbe stato 
possibile – e verosimilmente più corretto – giungere alla medesima conclusione non sulla base di 
ragioni di teoria generale, discutibili in quanto prescindenti dalla diversità di obiettivi delle norme, 
ma sulla base del rilievo che l’esito positivo di un accertamento di identità si sarebbe posto in con-
trasto con il fine specifico della rivendicazione di anteriorità, garantendo al marchio anteriore rinun-
ciato o estinto una tutela anche per colori diversi da quello originariamente concesso. 

La nozione di identità assume rilievo anche in materia di rinnovo. Sulle limitate modifiche am-
messe in sede di rinnovo v. art. 48 r.m.c.; nel c.p.i. non è invece stata riprodotta una norma corri-
spondente ai previgenti artt. 5 e 28 l.m., che, in tema di rinnovazione di un marchio, consentivano 
“modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente l’identità del marchio ini-
zialmente registrato”: v. infra, § 91.2. 

Accade anche che ci si chieda se esista identità fra un marchio anteriore soggetto a decadenza e 
un rideposito, al fine di stabilire se ricorra un’ipotesi di deposito in mala fede: v. Trib. UE 13 di-
cembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-136/11, pelicantravel.com s.r.l. c. UAMI e Pelikan Ver-
triebsgesellschaft mbH & Co. KG, caso «pelikan». 

E v. nel settore, ormai divenuto finitimo, del design l’art. 5, par. 2, reg. 12 dicembre 2001, n. 
6/2002 sui disegni e modelli comunitari, a mente del quale “i segni e modelli si reputano identici 
quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”. 

342 Trib. primo grado CE 15 novembre 2001, causa T-128/99, Signal Communications Ltd. c. 
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È dunque da attendersi che anche ai fini del primo conflitto alla nozione di 
identità debba attribuirsi non un significato precostituito, desunto dal semplice te-
nore letterale dell’espressione, che parrebbe alludere alla perfetta corrispondenza 
biunivoca di tutti gli elementi dei due marchi, ma un significato funzionale rispet-
to all’assetto di interessi sotteso alla regola. Conseguentemente, anche ai fini 
dell’interpretazione dell’impedimento corrispondente, si tratta di stabilire come la 
disciplina specifica dettata per il caso di doppia identità si rapporti alle funzioni 
giuridicamente tutelate del marchio. Ciò significa, più precisamente, che occorre 
domandarsi se le norme relative al primo conflitto trovino il proprio fondamento 
razionale nella sola funzione giuridica essenziale del marchio, che, come si è vi-
sto, continua a essere la funzione distintiva, oppure anche nelle restanti funzioni 
assegnate all’istituto a partire dalla Novella del 1992; e la domanda non può tro-
var risposta finché, per l’appunto, non si sia chiarito se le norme di riferimento 
istituiscano una presunzione di confusione (o, addirittura, di contraffazione); se 
questa sia assoluta o relativa ed, in quest’ultima ipotesi, quale possa essere l’og-
getto della prova contraria. 

40.3. Il fondamento razionale delle regole relative al primo tipo di conflitto. 
Anche se l’argomentazione sulla connotazione funzionale del primo tipo di con-
flitto potrà essere compiutamente articolata solo più avanti, in sede di trattazione 
della tutela del marchio 

343, conviene anticipare qui le conclusioni sul punto che 
assumano rilievo già in questa sede. Intanto, si ha ragione di ritenere, che, in caso 
di doppia identità fra segni e beni, l’art. 16(1) TRIPs istituisca una presunzione di 
confusione e che questa presunzione debba intendersi non come assoluta ma come 
relativa, che può dunque essere vinta da una prova contraria 

344. 
Va tuttavia anche osservato che, nelle coordinate proprie del diritto comunita-

rio e del diritto nazionale comunitariamente armonizzato, questa prova non può 
essere ricondotta all’alveo tracciato dalla previsione dell’art. 16(1) TRIPs. Infatti, 
stando alla disposizione di diritto convenzionale (“si presume che vi sia un rischio 
 
 
UAMI, caso «Teleye-Teleeye». Proprio nell’applicare questa norma la giurisprudenza comunitaria 
ha avuto occasione di sottolineare il primato dell’interpretazione teleologica del diritto dei marchi 
rispetto agli altri strumenti ermeneutici; nel caso di specie, la correzione consentiva al richiedente di 
invocare il diritto di priorità costituito da una precedente domanda all’estero; il Tribunale ha annul-
lato il diniego dell’esercizio della facoltà di variazione sulla base della ricostruzione della finalità 
della norma, rivolta a contemperare l’esigenza di accordare un margine di flessibilità al richiedente 
con quella di impedire un pregiudizio agli interessi dei terzi a conoscere quali siano i segni ancor 
disponibile per la registrazione come marchi. 

343 V. infra, §§ 130.3-130.4.; ma v. già anche § 61.3. 
344 Si può già qui anticipare che questa possibilità di fornire una prova contraria, che pur non 

è esclusa alla luce della più aperta disposizione dei TRIPs, è tuttavia assai improbabile anche en-
tro le coordinate della previsione convenzionale, atteso che la prova contraria cui si riferisce que-
sta norma dovrebbe attenere all’assenza non solo di un’effettiva confusione ma di un “rischio di 
confusione” (come esattamente rilevato da N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trade-
marks and Designs, cit., 265; e v. anche A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distinti-
vi nel codice della proprietà industriale, cit., 7-8, che perciò conclude che la presunzione debba 
considerarsi assoluta). 
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di confusione”), il soggetto che successivamente adottasse il segno sarebbe am-
messo a fornire una prova avente per oggetto specificamente l’assenza di un ri-
schio di confusione. Ma proprio sotto questo profilo, le disposizioni comunitarie 
differiscono significativamente dai TRIPs. 

Intanto, da un punto di vista letterale esse sono assai più laconiche: non fanno 
riferimento ad alcuna presunzione e tantomeno a una presunzione di confondibili-
tà 

345. È vero che la giurisprudenza comunitaria in materia di contraffazione sem-
bra presupporre l’operare di una presunzione (relativa) di confondibilità a carico 
del convenuto, laddove ritiene che, in una situazione caratterizzata dalla doppia 
identità in cui il titolare del marchio anteriore faccia valere un pregiudizio alla so-
la funzione distintiva, il terzo è assolto dall’addebito di contraffazione se fornisca 
la prova dell’assenza di rischio di confusione o dimostri che l’uso del marchio al-
trui avvenga a fini “puramente descrittivi” 

346. Ma la giurisprudenza successiva 
(sempre in materia di contraffazione), nell’applicare le norme sul primo conflitto 
 
 

345 V. artt. 5, par. 1, lett. a ) direttiva e 9, par. 1, lett. a ) r.m.c. Per la verità la dottrina italiana 
dominante, sulla scia del resto della posizione presa dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 
2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion SA e Sadas Vertbaudet SA, in Racc. 2003, I, 2799 ss. e in 
Giur. ann. dir. ind. 4605, caso «LTJ Diffusion/Arthur», par. 49 e dalle Conclusioni dell’Avvocato 
generale Jacobs del 12 gennaio 2002 nello stesso procedimento, parr. 33 e 39, ritiene che la norma 
nazionale, armonizzata comunitariamente, configuri “una presunzione di confondibilità”: in questo 
senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 2009, 230; L. MANSANI, La fun-
zione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario, Giuffrè, Milano, 2000, 
16 a nota 68, secondo il quale la nullità del marchio posteriore o il carattere contraffattorio del suo 
uso potrebbero essere dichiarati “a prescindere dall’accertamento del rischio di confusione”.  

Che la previsione dell’art. 5, par. 1, lett. a ) della direttiva istituisca una presunzione iuris tantum 
è stato esplicitamente affermato dall’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ai parr. 52 ss. delle sue 
conclusioni nel caso deciso da Corte di Giustizia 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football 
Club p.l.c. e Matthew Reed, in Racc. 2002, 10273 ss., caso «Arsenal» (come sottolineato, ad es., da S. 
MILES, The RFU and Arsenal Cases: the Uses of Sporting Trade Marks in Merchandising, in EIPR 
2002, 543 ss. a 546). Per altri richiami, anche relativi all’opposta opinione, v. infra, § 130.3.  

346 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., parr. 53-55 e 61 (secondo cui la 
conclusione che l’impiego di segni identici ai marchi della squadra di calcio inglese per beni identici 
pregiudichi le funzioni essenziali del marchio nella specie non sarebbe stata vinta dall’asserzione 
che il segno “venga percepito … come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei 
confronti del titolare del marchio”); 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff c. Freisleben, in 
Racc. 2002, I, 4187 ss., caso «Hölterhoff», par. 16 (secondo cui l’uso in funzione puramente descrit-
tiva dei marchi anteriori ‘Spirit Sun’e ‘Context Cut’, registrati per pietre preziose, fatto da un terzo 
non autorizzato al solo fine di descrivere caratteristiche della propria produzione ad acquirenti pro-
fessionali non costituisce contraffazione, ad onta dell’identità di segni e di beni), che tutte integrano 
le precedenti – e più incidentali – prese di posizione dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 
2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 49 e dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs 
nello stesso procedimento, parr. 33 e 39. Queste sentenze fanno riferimento alla previsione dell’art. 
5, par. 5, della direttiva, su cui v. infra, §§ 125-130. Un buon esempio di doppia identità nel quale è 
risultato possibile dare la prova dell’assenza di un rischio di confusione (o, forse più esattamente, di 
pregiudizio alla funzione distintiva) è stato fornito proprio da Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, 
causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, in Giur. ann. dir. ind. 5188, in Racc. 2007, I, 1017 ss.; in Foro 
it. 2007, 137 ss. con nota di CASABURI e in Il dir. ind. 2007, 423 ss., con nota di M. BOGNI, Il mar-
chio automobilistico dei modellini, caso «modellini in miniatura», parr. 24-25).  
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non più alla pirateria ma a fenomeni nuovi come la pubblicità comparativa e so-
prattutto le offerte online, sembra (condivisibilmente) tornare alla regole generali 
sull’onere della prova e addossare l’onere della prova all’attore in giudizio 

347. 
Nel diritto comunitario, tuttavia, l’analisi non si arresta qui. Nel frattempo 

hanno trovato emersione nel sistema del diritto dei marchi comunitario le altre 
funzioni del marchio, e in particolare quella di garanzia qualitativa e pubblicitaria; 
e alla disciplina del primo conflitto è stato affidato anche il compito di salvaguar-
dare queste funzioni ulteriori 

348. Ora, l’esperienza giurisprudenziale maturata in 
tema di contraffazione mostra come, quando il titolare del marchio anteriore fac-
cia valere il pregiudizio a queste funzioni ulteriori, riprendano vigore le regole 
probatorie ordinarie: il postadottante non è gravato dall’onere della prova dell’as-
senza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del primo marchio o 
di un agganciamento parassitario e di un trasferimento di valori qualitativi dal 
primo marchio a quello successivo 

349; la medesima regola ha finito per essere 
adottata anche nel caso in cui il pregiudizio attenga alla funzione distintiva 

350. 
 
 

347 Corte UE 23 marzo 2010, 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., caso 
«Google-AdWords», parr. 84 ss. e, per altri richiami, §§ 130.3 e 130.5 ove sono anche indicate le 
ragioni per le quali l’approccio adottato cambia, quando l’applicazione della norma concerna il fe-
nomeno non della pirateria ma delle offerte online e della pubblicità comparativa. 

348 In argomento v. infra, §§ 61 e 130 ss. Questa ricostruzione, già suggerita dalla nota anonima 
a App. Milano 30 gennaio 1996, Mazzini Luigi & C. s.n.c. c. Manfredi s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 
3461, caso «strisce parallele a forma di biscotto», appare accolta da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, 
Manuale di diritto industriale, 2009, cit., 230, secondo i quali, quando possa escludersi la confondi-
bilità in una situazione di doppia identità, “la tutela non concernerà più valori distintivi, ma sarà ri-
volta a reprimere operazioni di agganciamento parassitario”.  

349 In argomento v. infra, §§ 130.4 e 130.5, ove anche le necessarie precisazioni sul rilievo, pro-
prio sul piano probatorio, della distinzione fra pirateria dei marchi e fenomeni tendenzialmente “vir-
tuosi” come la pubblicità comparativa e le offerte online. E cfr. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, 
causa C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bel-
lure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., in Racc. 2009, I, 5185 ss. e in Giur. 
comm. 2010, II, 969 ss. con nota di V. DI CATALDO, Profumi e balocchi: non nominare il marchio 
altrui invano, caso «L’Oréal», parr. 51 ss. (qualora un’impresa in una pubblicità usi il marchio di un 
concorrente per comparare le caratteristiche dei rispettivi prodotti, il marchio oggetto di compara-
zione è violato ai sensi della lett. a ) del par. 1 dell’art. 5 della direttiva solo se l’uso del segno iden-
tico causi pregiudizio a una delle funzioni tutelate, e in particolare a quella pubblicitaria, dovendosi 
escludere che un uso puramente descrittivo costituisca violazione). 

350 Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 24-25 (è da 
escludersi che un pregiudizio alla funzione distintiva derivi dall’uso di un segno identico al marchio 
registrato dal titolare, la casa automobilistica Opel, per vetture giocattolo su vetture giocattolo com-
mercializzate da un terzo, se il pubblico non percepisca il logo apposto sulle vetture medesime come 
“un’indicazione del fatto che tali prodotti provengano dalla Adam Opel o da un’impresa economi-
camente collegata a quest’ultima”; il pregiudizio alle restanti funzioni del marchio non era stato nel-
la specie allegato). Nello stesso senso Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 
75 ss. E v. anche 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», 
parr. 34 ss.; 12 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-324/09, L’Oréal SA, Lancôme parfums et 
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La stessa ricostruzione può essere ripetuta anche per le norme interne. 
La lettura che ricomprende nella disciplina del primo conflitto non solo il ri-

schio di confusione ma anche il pregiudizio alle altre due funzioni giuridicamente 
tutelate del marchio è particolarmente importante dal punto di vista sistematico; 
intanto perché essa sta a testimoniare l’ingresso della tutela del valore pubblicita-
rio incorporato nel segno anche in relazione a marchi diversi da quelli che “godo-
no di notorietà”. Vi è però un secondo profilo che non va trascurato: anche se non 
vi è dubbio che nel primo tipo di conflitto il marchio anteriore conosca una forma 
di tutela molto ampia e generosa, la quale per l’appunto giunge a prescindere da 
un reale pericolo di confusione 

351, il suo collegamento al pregiudizio di almeno 
una fra le diverse funzioni giuridicamente protette del marchio vale a chiarire che 
la tutela del marchio anteriore può concepirsi come ‘assoluta e incondizionata’ 

352 
solo nel limitato senso che essa può prescindere dal rischio di confusione. D’altro 
canto, la natura relativa della presunzione, che ammette la prova dell’assenza di 
pregiudizio alla funzione distintiva e lascia intatte le regole generali con riguardo 
al pregiudizio alle ulteriori funzioni protette del marchio, esclude che la tutela in 
caso di doppia identità trovi il proprio fondamento in prerogative reali o domini-
cali del primo titolare sul segno 

353 ed, ancor più, che essa possa configurare un 
“monopolio assoluto sul segno” stesso 

354 sganciato dalle funzioni del marchio. 
 
 
beauté & Cie., Laboratoire Garnier & Cie., L’Oréal (UK) Ltd. c. eBay International AG, eBay Eu-
rope SARL e eBay (UK) Ltd. e altri, caso «eBay», parr. 88 ss., 94 ss.; 8 luglio 2010 (Prima Sezio-
ne), causa C-558/08, Portakabin Ltd. e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin/Pri-
makabin», par. 29; 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-91/09, Eis. de GmbH c. BBY 
Vertriebsgesellschaft, caso «bananabay», par. 20; 25 marzo 2010, causa C-278/08, Die BergSpechte 
Outdoor Reisen und Alpinische Schule Koblmüller c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, caso 
«Bergspechte», in Racc. 2010, I, 2517 ss., par. 30. 

351 Come sottolineato da A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice 
della proprietà industriale, cit., in particolare a 6-8. 

352 Per usare le espressioni impiegate, arguendo, dall’Avvocato generale Jacobs al par. 33 delle 
sue Conclusioni nel procedimento concluso con la sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, 
caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit. e accolte dai parr. 49 e 50 della sentenza medesima, che caratte-
rizzano come ‘assoluta’ la tutela in caso di doppia identità. Si riferisce a una tutela ‘assoluta’ anche, 
Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 59, e, ad es., A. VANZETTI, Osservazio-
ni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit., 5, 7 e passim, che, tut-
tavia, usano l’espressione per riferirsi a modalità di tutela che prescindano dal rischio di confusione 
quanto all’origine e quindi dal pregiudizio alla sola funzione distintiva, che, peraltro, attualmente è 
una soltanto fra le diverse funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Analogamente la Relazione 
illustrativa del d.lgs. n. 198 del 1996 del prof. G. Floridia (riprodotta in Il dir. ind. 1996, 426 ss.) si 
riferisce ad una “tutela del marchio … di natura assoluta, e quindi di una tutela che prescinde del 
tutto dal rischio di confusione”. Nello stesso senso, fra i molti, A. SARACENO, La contraffazione dei 
marchi. Presupposti sostanziali, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), Il diritto dei marchi di 
impresa, cit., 255 ss., a 259. 

353 Secondo l’alternativa teorica indicata – ma in via solo ipotetica – da L. MANSANI, La funzio-
ne di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit., 68, nota 2. 

354 Come paventato da A. VANZETTI, La nuova legge marchi, cit., 20, ricollegandosi alla preoc-
cupazione, espressa ormai da decenni dall’A. (a partire dallo studio, Funzione e natura giuridica del 
marchio, in Riv. dir. comm. 1961, 16 ss., specie a 61 ss.), che l’assimilazione del marchio alla cate-
goria dogmatica dei beni immateriali, come configurata per le opere dell’ingegno, possa attribuire 
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Insomma: scopo della norma relativa al primo tipo di conflitto non è quello di ap-
prestare tutela al marchio-bene immateriale 

355 in ogni sua possibile proiezione, 
ma quello di salvaguardare ciascuno dei diversi messaggi contenuti nel marchio 
anteriore contro impieghi di un segno successivo identico per beni identici che 
possa comportare, a seconda dei casi, un rischio di confusione, un agganciamento 
parassitario o un trasferimento dei valori qualitativi contenuti in nel marchio ante-
riore a vantaggio del segno successivo. La disciplina del primo tipo di conflitto si 
colloca quindi lungo un asse di continuità rispetto ai lineamenti fondamentali del 
diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato e non ha, sotto 
questo profilo, affatto carattere eccezionale 

356. 
Quali siano poi i riflessi di questa ricostruzione generale sul piano squisita-

mente operativo, che qui specificamente interessa, della registrazione e della nul-
lità, è presto detto. 

Si è visto che le norme in questione non istituiscono una presunzione assoluta 
di rischio di confusione e che la tutela del primo tipo conferisce al titolare del 
marchio anteriore una tutela che è “assoluta” solo nel limitato significato che essa 
non presuppone necessariamente l’accertamento di un rischio di confusione 

357. La 
 
 
una valenza monopolistica anche alla tutela del segno distintivo dei beni. Non parrebbe dunque ine-
vitabile la conclusione, tratta da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 
148, che la tutela del marchio, se considerata nella prospettiva del primo e del terzo tipo di conflitto, 
oggi sarebbe da ricondursi al modello proprio della tutela dei beni immateriali, intesi nella particola-
re accezione impiegata dall’A. (sulla quale v. la nota successiva), giacché anche in questi casi la tu-
tela non prescinde dalle funzioni giuridicamente tutelate dei marchi ed è anzi da ricondursi ai pre-
supposti e ai limiti corrispondenti a quelle funzioni. In ciò sta ancor oggi una differenza fondamen-
tale rispetto alla tutela apprestata dal diritto delle opere dell’ingegno, che in diritto italiano attribui-
sce al creatore e ai suoi aventi causa il diritto di far proprie tutte le utilità economiche di cui sia su-
scettibile l’entità protetta. In argomento v. amplius, § 114.3. 

355 Inteso come bene immateriale a contenuto modellato sul paradigma del diritto d’autore e 
quindi caratterizzato da un’esclusiva estesa a tutte le utilità ritraibili dall’utilizzazione del bene, se-
condo l’impostazione ipotizzata, ma avversata, da A. VANZETTI, Funzione e natura giuridica del 
marchio, cit., specie a 52 ss. Per la diversa – e più diffusa – prospettiva, secondo la quale l’espres-
sione bene immateriale allude semplicemente alla circostanza che il marchio può essere visualizzato 
nella duplice prospettiva dell’unico archetipo e dei molteplici esemplari in cui esso si estrinseca, v. 
ad es., P. AUTERI, Le tutele reali, in L. Nivarra (a cura di), L’enforcement dei diritti di proprietà in-
tellettuale. Profili sostanziali e processuali, Giuffrè, Milano, 2005, 3 ss., a 3. 

356 Diversamente A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della 
proprietà industriale, cit., 9, che però si riferisce al carattere eccezionale delle diverse norme – tra 
cui quella esaminata – che concedono tutela al marchio anteriore anche in assenza di un pericolo di 
confondibilità e quindi commisura l’eccezionalità o meno di una norma rispetto alla sola funzione 
distintiva e non rispetto alle altre funzioni, oggi parimente fornite di giuridica tutela, del marchio. 

357 Anche se, come tale, sembrano qualificarla il «Considerando» decimo della direttiva n. 89/104, 
ora «Considerando» undicesimo della direttiva 95/08, e il «Considerando» settimo del reg. n. 90/1994, 
ora «Considerando» ottavo del reg. n. 207/09, che, tuttavia, chiariscono che anche nel caso della 
doppia identità i presupposti e i limiti della tutela non possono prescindere dal riferimento al pregiu-
dizio alle diverse funzioni giuridicamente tutelate dal segno: con riferimento alla funzione distintiva 
v. la sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 45 e 
per un approfondimento esteso anche alle altre funzioni v. G.E. SIRONI, La tutela del marchio 
nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici, cit., 1576 s. 
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conclusione così desunta dalla lettura complessiva di tutte le norme sul primo 
conflitto va però integrata con le regole che più specificamente attengono alla 
prospettiva della registrazione 

358: dove si tratta di prendere atto che, in sede di va-
lutazione di novità, non vi è ragione di limitare la considerazione a una specifica 
modalità con la quale il marchio successivo possa essere usato, posto che il suo 
titolare per definizione è libero di impiegare il marchio nel modo che ritiene op-
portuno 

359. Ciò che poi significa, in definitiva, che la prova contraria, già assai 
problematica in sede di contraffazione 

360, diviene sostanzialmente impossibile in 
un giudizio prognostico come quello di novità, visto che non si comprende come 
il registrante il marchio successivo possa convincentemente argomentare che non 
esiste nessuna modalità di impiego del segno, pur identico al marchio anteriore e 
per beni identici, fra tutte quelle astrattamente possibili che neppure in linea teori-
ca comporti la possibilità di confusione. Il registrante d’altro canto non può nep-
pure plausibilmente argomentare di programmare un uso “meramente descrittivo” 
del segno identico al marchio altrui anteriore, in quanto la registrazione di un se-
gno come marchio è programmaticamente preordinata a un uso rivolto al fine di 
contraddistinguere beni 

361. Insomma: in sede di registrazione non possono soc-
correre al successivo registrante i varchi che sono originariamente stati previsti o 
che si sono aperti nell’esperienza giurisprudenziale a favore del terzo utilizzatore 
di segno identico al marchio altrui. 

41. B) La nozione di doppia identità 

41.1. La nozione di identità dei marchi. Già sul piano dell’identificazione della 
nozione di identità si colgono riflessi importanti della lettura dei lineamenti gene-
rali della disciplina del primo tipo di conflitto appena proposta; la quale, come si è 
detto, deve riferirsi sia ai marchi, sia ai beni, perché si applichino le previsioni in 
questione 

362. 
Sotto il primo profilo, è corrente l’opinione secondo la quale la nozione di 

 
 

358 Per la verità, la sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Ar-
thur», cit., parr. 41-43 insiste sul perfetto parallelismo testuale fra la previsione dell’art. 4, par. 1, 
lett. a ) e quella dell’art. 5, par. 1, lett. a ) della direttiva; e conclude che l’interpretazione fornita per 
quest’ultima previsione può anche essere trasposta alla precedente. Va però sottolineato che que-
st’ultima affermazione va presa per quello che vale, come obiter (nella specie il giudice remittente 
aveva sottoposto quesiti solo relativi alla contraffazione del marchio anteriore); e che la posizione 
della Corte è comunque stata integrata e corretta sotto questo profilo dalla successiva sentenza della 
Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. (discussa al precedente § 39). 

359 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. 
360 V., oltre ai §§ 128-130, il mio Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distin-

tivi del marchio ai fini della contraffazione, in Il dir. ind. 2007, 69 ss. 
361 In questo senso, convincentemente, Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, caso «Life-

Science», cit., parr. 57 s. 
362 V. agli artt. 4, par. 1, lett. a ) della direttiva, 12.1, lett. c ), c.p.i. e 8, par. 1, lett. a ), r.m.c. 
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identità fra i marchi vada intesa con particolare cautela e severità 
363. È del resto la 

stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha sottolineato come il concetto 
di identità fra il marchio e il segno vada interpretato restrittivamente e in maniera 
rigorosa 

364. Peraltro, dopo aver affermato il principio dell’interpretazione rigorosa 
dell’identità dei marchi asserendo che questa ricorre solo quando il marchio suc-
cessivo riproduca tutti gli elementi di quello anteriore senza nessuna modifica o 
aggiunta 

365, la Corte lo ha notevolmente attenuato facendo riferimento non all’i-
dentità in quanto tale ma alla sua percezione da parte del pubblico rilevante 

366 e 
aggiungendo poi che, a sua volta, la percezione del pubblico andrebbe ragguaglia-
ta al criterio per così dire ordinario della valutazione globale 

367, nel frattempo in-
valso in uso in connessione agli altri due tipi di conflitto. Secondo la Corte, nella 
più elastica prospettiva così aperta, si potrebbero considerare identici anche mar-
chi che presentino differenze fra di loro, purché queste non siano significative o 
sfuggano all’attenzione del consumatore di riferimento 

368. 
Un approccio come questo potrebbe parere impressionistico e quindi criticabi-

le. In effetti esso non fornisce – e forse non intende neppure fornire – soluzioni u-
nivoche e sicure; piuttosto, esso apre un campo di possibilità destinate a oscillare, 
a seconda delle circostanze, fra i poli diametralmente opposti del rigore e della 
flessibilità. 

Di recente è stato suggerito 
369 che nell’applicazione della previsione di cui 

artt. 4, par. 1, lett. a ) della direttiva sarebbe necessario abbandonare il criterio or-
dinario che guida il confronto fra marchi, della c.d. valutazione globale, che, co-
me è noto 

370, tiene conto del fatto che di regola il consumatore non ha di fronte a 

 
 

363 Per un attento esame e discussione delle opinioni e delle prese di posizione amministrative e 
giurisdizionali al riguardo v. G.E. SIRONI, La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici 
per prodotti o servizi identici, cit., 1545 ss. In argomento v. anche W. CORNISH-D. LLEWELYN, Intel-
lectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights, Sweet & Maxwell, London, 
2007, 740 ss.; E. GASTINEL-M. MILFORD, The Legal Aspects of the Community Trademark, cit., 83 
ove richiami ulteriori alla prassi meno recente dell’UAMI; M. STELLA RICHTER, Oggetto della regi-
strazione e requisiti di validità del marchio, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. 
SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, cit., 190 s. 

364 Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 50. 
365 Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 51. 
366 Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 52. 
367 Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 52, ove la Corte ri-

chiama il principio della valutazione globale secondo la formulazione accolta da Corte di Giustizia 
22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, in 
Racc. 1999, I, 3819 ss., Giur. ann. dir. ind. 4045 e in Il dir. ind. 1999, 317 ss. con commento di G. 
FOGLIA, caso «Lloyd», par. 26. In argomento v. infra, § 44.2. 

368 Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., parr. 53 e 54. V. anche 
in senso conforme i parr. 43 e 47 delle Conclusioni dell’Avvocato generale; e nella giurisprudenza 
successiva Corte UE 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., parr. 25 ss. 

369 Da B. TRIMMER, An Increasingly Uneasy Relationship: The European Courts and the Euro-
pean Court of Justice in Trade Mark Disputes, in EIPR 2008, 87 ss. a 88. 

370 V. Corte di Giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, Puma c. Sabel, in Racc. 1997, I, 
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sé entrambi i segni nello stesso momento e quindi non procede a un raffronto di-
retto dei due marchi ma si basa sul ricordo più o meno imperfetto che gli sia rima-
sto del segno anteriore per confrontarlo con quello successivo. Si è rilevato che 
nel primo tipo di conflitto non si tratterebbe di condurre un confronto finalizzato 
ad accertare un rischio di confusione, ma di verificare il ricorrere di un’identità 
fra i due marchi; e quindi sarebbe più opportuno condurre quest’ultima valutazio-
ne con un confronto diretto fra i due marchi, esaminandoli contestualmente e, per 
così dire, faccia a faccia 

371. 
L’argomento è suggestivo; ma non persuade. Le regole relative al primo tipo 

di conflitto, che, come si è visto, non istituiscono una forma di tutela ‘assoluta’ 
del marchio anteriore e sono coerenti alla tutela delle diverse funzioni del mar-
chio, non costituiscono disposizioni eccezionali rispetto alle norme relative agli 
altri due tipi di conflitto. Non appare quindi ammissibile un’interpretazione diffe-
renziata dei singoli elementi costitutivi dei presupposti di applicazione delle une, 
ivi inclusa la nozione di identità dei marchi, rispetto a quelli accettati allo stesso 
riguardo per le altre. D’altro canto un’interpretazione differenziata delle nozioni 
di identità del marchio a seconda del tipo di conflitto sarebbe anche operativa-
mente inammissibile, perché istituirebbe sottoinsiemi non congruenti dello stesso 
insieme: secondo l’interpretazione criticata, infatti, si potrebbe conseguire il risul-
tato secondo cui due marchi potrebbero considerarsi non identici ai fini del primo 
conflitto ma tali ai fini del secondo. 

Occorre peraltro riconoscere che, sulla base di premesse come queste, non è 
poi facile enunciare e applicare in modo coerente criteri che consentano di stabili-
re con ragionevole certezza quando sussista un’identità fra marchi ai sensi delle 
previsioni di riferimento. Per la verità, sono state proposte al riguardo classifica-
zioni anche sofisticate 

372, che distinguono a seconda che il marchio successivo 
aggiunga elementi rispetto al marchio anteriore o li sottragga. Il primo caso è sta-
to ulteriormente articolato, a seconda che l’elemento ulteriore aggiunto nel secon-
do marchio sia privo di capacità distintiva o dotato di essa 

373. Anche nel secondo 
caso si è proposto di distinguere a seconda che la riproduzione ad opera del mar-
chio successivo tralasci un elemento che sia privo di capacità distintiva o che sia 
di essa dotato 

374. 
 
 
6191 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 3713, caso «Sabel», par. 22; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., 
par. 26 e infra, § 44.2. 

371 “Side by side”: B. TRIMMER, An Increasingly Uneasy Relationship, cit., 88. 
372 V. in particolare l’indagine, sotto questo profilo fin eccessivamente rigorosa, di G.E. SIRONI, 

La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici, cit., 1555-
1568. 

373 G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1555-1561, che ulteriormente distingue a 1158-1560 
fra il caso in cui gli elementi aggiunti dal marchio successivo siano esterni (l’added matter degli 
inglesi, che di regola sarebbe irrilevante) o interni al marchio successivo stesso. 

374 G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1562-1568. Nel regime anteriore alla Novella del 
1992, in una situazione nella quale il marchio successivo riprendeva l’elemento figurativo del mar-
chio anteriore, senza però riprodurre la denominazione sociale ricompresa nel primo, App. Milano 
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Non sarei sicuro che questo modo di procedere sia davvero il più adatto per 
suggerire risultati attendibili all’indagine di identità, per una ragione fondamenta-
le: i criteri di valutazione fatti propri dalla Corte di Giustizia sono troppo impres-
sionistici per lasciarsi ricondurre a una dimostrazione geometrico iure. La giuri-
sprudenza comunitaria si è viceversa impegnata in un’opera di formalizzazione 
assai più sofisticata in un settore finitimo, quello dei marchi “complessi” 

375, ri-
comprendendo nella relativa indagine il confronto fra un marchio anteriore sem-
plice e un marchio successivo complesso, un marchio anteriore complesso e un 
marchio successivo semplice e due marchi entrambi complessi. Ora, occorre pren-
der atto che, a partire dal momento in cui la giurisprudenza ha guadagnato una 
qualche stabilità nei parametri impiegati in tema di marchi complessi, parecchi fra 
i quesiti che, stando alla classificazione poc’anzi ricordata, andrebbero visti nel-
l’ottica della valutazione di identità hanno finito per essere affrontati e risolti nella 
prospettiva della “complessità”. 

Qualche passo in avanti si può piuttosto operare fissando alcuni punti fermi e 
forse anche registrando un dubbio. Un primo punto fermo sembra poter essere 
fornito dal richiamo al principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, secondo il 
quale differenze minori e impercettibili per il consumatore di riferimento debbono 
essere trascurate nel confronto: insomma, il confronto va condotto sulla base di 
“dati sostanziali e non di una formalistica valorizzazione di differenze … imper-
cettibili” 

376, come quella cui ci aveva inizialmente abituato la prassi dell’UAMI. 
Pertanto, alla stregua dei criteri dettati dalla Corte non dovrebbe più accadere che 
il marchio “Équilibre” sia ritenuto non identico al marchio “Equilibre”, solo per 
via di un accento in più o in meno 

377; e per contro non dovrebbe neppur più capi-
tare che si ritengano identico un marchio che riprenda il c.d. nucleo ideologico 
dell’altro, usando però una raffigurazione di “samurai” assai diversa da quella re-
gistrata come marchio anteriore e per di più lo accompagni con un componente 
denominativo (“Ken-do”) differente dalla locuzione “samurai” presente nel mar-
chio anteriore 

378. 
Direttive di valutazione come queste possono tuttavia soccorrere solo in un 

numero limitato di casi 
379, suggerendo una linea intermedia che evita opposti 

 
 
30 gennaio 1996, caso «strisce parallele a forma di biscotto», cit., aveva escluso l’identità dei mar-
chi. 

375 V. infra, § 47. 
376 Così G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1568. 
377 Il riferimento è alla decisione della Divisione di opposizione UAMI 30 maggio 2002, n. 

1486/2002 (caso B 109 217) (citata da G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., nota 9 a 1548). 
378 Come è avvenuto in Trib. Vicenza 12 gennaio 2000, Sisma s.p.a. c. Ivalda s.p.a., in Giur. 

ann. dir. ind. 4120, caso «Samurai». 
379 Fra i quali va annoverato anche quello deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso 

«O2», cit., nel quale le bollicine impiegate dalla convenuta in contraffazione sono state ritenute ab-
bastanza diverse da quelle registrate come marchio dall’attrice da escludere il ricorrere di una vera e 
propria identità fra il marchio anteriore e il segno successivo. Nel caso deciso da Corte UE 8 luglio 
2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit. parr. 45 ss., la questione se l’uso come AdWord non del 
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estremismi. Esse non forniscono però un criterio solutore sicuro con riguardo a 
casi più delicati, come quello in cui i marchi confliggenti siano “graficamente 
identici, ma foneticamente diversi” 

380 o, per converso, consistano in “parole che, 
pur presentando differenze nella loro rappresentazione grafica, siano pronunciate 
nello stesso modo”, come è nel caso dei segni “Ellesse” e “LS” 

381. In casi come 
questi pare difficile sfuggire alla conclusione, non molto confortante per i sosteni-
tori della certezza del diritto, che la valutazione debba essere compiuta caso per 
caso 

382 e debba per di più tenere conto della circostanza che il livello fonetico o 
visivo di comparazione dei segni possono assumere rilievo differente a seconda 
delle modalità concrete con le quali il marchio è percepito dal pubblico 

383. 
Un secondo punto fermo può essere conseguito quando si tengano presenti le 

peculiari caratteristiche che assume il confronto quando esso sia condotto in sede 
non di contraffazione ma di registrazione e di nullità. Se si tenga presente che, in 
sede di valutazione di novità, non vi è ragione di limitare la considerazione a una 
o più specifiche modalità con le quali la registrazione successiva possa essere usa-
ta, posto che il suo titolare per definizione è libero di impiegare il marchio nel 
modo che ritiene opportuno 

384, ci si accorge che molti fra i quesiti più ricorrenti si 
sciolgono come neve al sole. Se un marchio anteriore sia registrato con una parti-
colare configurazione grafica, il marchio denominativo che lo riproduca integral-
mente è da considerarsi identico, anche se in esso non venga indicato alcun parti-
colare grafismo come forma preferita di impiego 

385. A sua volta, se il marchio an-
teriore sia costituito da una forma accompagnata da una particolare tonalità cro-
matica, a nulla rileva che la domanda di registrazione del marchio successivo ri-
producente quella stessa forma non indichi alcun colore: il ricorso a una qualsiasi 
tonalità cromatica, ivi compresa quella adottata dalla registrazione anteriore, è in-
 
 
marchio altrui ma di minime varianti costituisca uso di un marchio identico è stata lasciata alla deci-
sione dei giudici nazionali.  

380 G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1554. L’eventualità è peraltro di difficile realizza-
zione. 

381 In argomento v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 2009, 231 
e G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1554. Non è stata ritenuta sufficiente un’identità solo fo-
netica nel caso deciso da Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit., in una situazione 
nella quale la registrazione successiva aveva anche una componente figurativa (la lettera ‘o’ era 
configurata come un mappamondo). La decisione è stata resa in relazione a un’azione di contraffa-
zione. 

382 In senso conforme G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1554 s. 
383 Come attestato ad es. da Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, causa T-275/07, Ebro Pule-

va SA c. UAMI e Luis Berenguel SL, caso «Brillo’s», par. 24 secondo la quale il confronto visivo 
sarebbe preminente nel caso di merci vendute sugli scaffali dei supermercati. In argomento v. am-
plius infra, § 46. 

384 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. Sul punto v. già il § 39 e il 
punto 3 di questo paragrafo. 

385 Per questa ragione non mi pare condivisibile l’affermazione di E. GASTINEL-M. MILFORD, 
The Legal Aspects of the Community Trademark, cit., 83, secondo i quali un marchio denominativo 
non potrebbe mai considerarsi identico a un marchio figurativo. 
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fatti una modalità di impiego ricompresa per implicito nella domanda di registra-
zione successiva. Abbiamo peraltro visto che anche per il marchio anteriore vale 
il principio che la registrazione copre tutte le modalità di impiego ricomprese nel-
la registrazione, salvo che la domanda non operi delle delimitazioni specifiche 
delle modalità di impiego 

386. 
Che dire nel caso in cui il marchio anteriore sia stato usato in modo diverso da 

quello in cui esso è stato registrato? In linea di principio, nel confronto fra i due 
marchi, occorre avere riguardo alle risultanze desumibili dal certificato di regi-
strazione. Certo, nel caso in cui il marchio anteriore sia stato usato in modo dif-
forme per più di un quinquennio, occorre fare i conti con le norme in materia di 
decadenza: la decadenza dalla registrazione è evitata se l’impiego del marchio ab-
bia avuto luogo “in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo” 

387. 
Quindi la registrazione anteriore non potrà più essere invocata, se il marchio sia sta-
to usato per un quinquennio solo in forma modificata che ne alteri il carattere distin-
tivo. Se invece l’uso sia avvenuto in forma che non ha “alterato il carattere distinti-
vo del marchio” come risultante dal certificato di registrazione, la decadenza è evi-
tata e il titolare della registrazione anteriore può continuare a invocarla. Ci si è per 
l’appunto domandati se in questo caso il titolare del marchio anteriore possa invoca-
re il marchio non solo nella forma per cui è stato registrato ma anche per quella, che 
presenti sì difformità rispetto alla registrazione, ma che non ne alterano il carattere 
distintivo. La risposta affermativa 

388 porterebbe a un’espansione del campo di ap-
plicazione delle regole sulla doppia identità e, più precisamente, opererebbe a bene-
ficio anche di marchi anteriori che ripetono la propria fattispecie costitutiva nel-
l’uso e non nella registrazione. La soluzione non appare quindi condivisibile 

389. 
Non è infrequente il rilievo secondo cui non si dovrebbe sopravvalutare l’im-

portanza pratica e operativa dell’accertamento dell’identità dei marchi. In questa 
prospettiva si è fatto valere che, una volta accertata l’identità dei beni, anche se si 
dovesse concludere che le differenze fra i marchi sono sufficientemente significative 
per escludere una vera a propria identità fra i segni, difficilmente potrebbe escludersi 
il ricorrere del rischio di confusione rilevante ai fini del secondo tipo di conflitto 

390. 
 
 

386 V. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31. Si potrebbe obiettare 
che un confronto basato su questo tipo di analisi riproduce la metodologia (proposta da G.E. SIRONI, La 
tutela del marchio, cit., 1555-1568) che si è in precedenza illustrata e criticata; ma il rilievo non coglie-
rebbe nel segno. L’approccio qui suggerito consiste nel procedere al confronto dopo avere sviluppato 
tutto lo spettro delle le possibilità di utilizzazione ricomprese in ciascuna delle due registrazioni, per 
verificare se vi sia una sovrapponibilità completa fra almeno due forme di impiego previste dalle ri-
spettive registrazioni; mentre quello sopra considerato suggerisce la possibilità di estendere il confronto 
anche a situazioni nelle quali tale sovrapponibilità manchi, ora per eccesso, ora per difetto. 

387 V. l’art. 24.2 c.p.i., l’art. 10, par. 1, lett. b ) della direttiva e l’art. 15, par. 2, lett. a ), r.m.c.; in 
argomento v. §§ 38.3, 40.2 e 95. 

388 Fornita da C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 79. 
389 Sull’inapplicabilità delle regole relative al primo conflitto ai marchi di fatto v. § 40.1. 
390 In questo senso A. VANZETTI, La nuova legge marchi, cit., 19 e, per altri richiami, G.E. SI-

RONI, La tutela del marchio, cit., 1544. 
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L’affermazione è in linea di massima condivisibile; ma vi è una situazione si-
gnificativa, nella quale essa forse non vale 

391. Che dire, infatti, dei casi in cui il 
marchio successivo sia accompagnato da espressioni che informino il consumato-
re del fatto di non trovarsi di fronte a un prodotto originale e che, quindi, vengono 
talora descritte come disclaimers 

392? Si pensi poi al caso in cui il marchio anterio-
re sia sì riprodotto integralmente, ma sia anche accompagnato da espressioni co-
me “imitazione di”, “tipo”, “modello” 

393. In passato si tendeva a valutare queste 
situazioni a partire dalla premessa che espressioni come queste possono effetti-
vamente rendere palese che il bene non proviene dall’impresa il cui marchio fosse 
imitato e, che, quindi esse possono escludere il ricorrere di un rischio di confusio-
ne. Di regola si concludeva quindi che il loro impiego avrebbe dovuto essere ap-
prezzato come atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ma non co-
me atto di contraffazione 

394. 
Sul tema si dovrà tornare a tempo debito: ancor una volta, è poco verosimile 

che il quesito si ponga sul piano della registrazione, perché difficilmente l’imita-
tore si spinge al punto di rivendicare la tutela specializzata per un segno il cui im-
piego costituisce sicuro illecito, qualunque sia poi la norma che sancisce l’illiceità 
medesima. Il contegno assume dunque pratico rilievo sul piano della contraffa-
zione; e in quella sede ad esso si tornerà per sottoporlo a specifico esame 

395. 
41.2. La nozione di identità dei beni. Vi è anche un secondo presupposto cui è 

subordinata l’applicazione delle previsioni relative al primo tipo di conflitto: 
l’identità dei beni per i quali il marchio anteriore è tutelato rispetto a quelli per cui 
il marchio successivo sia stato richiesto o registrato. 

Quanto al marchio anteriore, il riferimento è ai beni per cui esso sia stato regi-
strato, di nuovo come risultanti dal certificato. Non assumono rilievo i beni simili 
o affini, che invece sono presi in considerazione nel secondo tipo di conflitto; an-
che se oggi nelle fonti comunitarie la identità è riferita non più a “i prodotti o ser-
 
 

391 Il rilievo è già in C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Giuffrè, Milano, 
1996, 170-171 alla nota 14, ripreso con ulteriore sviluppo dal medesimo A. in P. Auteri (a cura di), 
Commentario, cit., 77 s. 

392 G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1557. Sulla nozione di disclaimer in senso tecnico v. 
però l’art. 37, par. 2, r.m.c. 

393 La sentenza di Trib. Milano 16 gennaio 2007, L’Oréal SA e Giorgio Armani s.p.a. c. Alfonso 
Martone e altri, in Giur. ann. dir. ind. 5129, caso «Falsi d’autore», presenta una variante fra l’iro-
nico e canzonatorio di questa prassi, aggiungendo a marchi perfettamente identici a quelli originali 
l’espressione ‘Falsi d’autore’. Nella specie è stato tuttavia ravvisato un conflitto del terzo tipo e non 
ci si è neppur chiesti se ricorresse un’identità fra i marchi. 

394 V. ad es. G. GHIDINI, Della concorrenza sleale, in Commentario diretto da P. Schlesinger, 
Giuffrè, Milano, 1991, 250 ss. Oggi, il contegno è ritenuto contrario alla previsione della lett. g ) 
della art. 4, lett. h ) , direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa 
(già lett. h ) dell’art. 3bis, n. 1 della direttiva 84/450 in materia di pubblicità ingannevole e di pubbli-
cità comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55): v. ora Corte di Giustizia 18 giugno 
2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 73-76, peraltro criticata sul punto specifico da V. DI CATALDO, Pro-
fumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano, cit., 995 ss. 

395 V. infra, § 131.3.  
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vizi per i quali il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato”, ma a 
quelli “per i quali il marchio anteriore è tutelato” 

396. Infatti, la modifica ha esteso 
la dizione adottata dal regolamento alla direttiva; ma questa innovazione è finaliz-
zata a chiarire che anche i marchi notoriamente conosciuti di cui all’art. 6bis 
CUP, che registrati non sono, beneficiano della tutela apprestata per il caso del 
primo conflitto 

397 e non ad ampliare il novero dei beni per i quali trova applica-
zione la disciplina della doppia identità. 

Naturalmente, si dovrà tenere conto di eventuali nullità, decadenze parziali o 
limitazioni dovute al mancato uso 

398. 
L’approfondimento dottrinale delle condizioni di applicabilità di questo se-

condo presupposto è molto più ridotto 
399. Si sarebbe indotti a ripetere la stessa va-

lutazione per l’esperienza giurisprudenziale, visto che effettivamente non vi sono 
molte decisioni che si sono soffermate ad accertare se i beni per i quali sono ado-
perati due marchi con specifico riguardo al primo tipo di conflitto siano identi-
ci 

400. Peraltro, la casistica può essere di molto ampliata, se si consideri che anche 
nel secondo tipo di conflitto possono essere esaminati casi di identità fra i beni. Se 
invero si consideri che gli accertamenti compiuti a questo riguardo sono tutt’altro 
che privi di giuridiche conseguenze nel particolare contesto in cui sono resi 

401, si 
apre la via a considerarli come precedenti significativi anche per il giudizio di 
identità fra beni che venga compiuto nel contesto del primo tipo di conflitto. 

In ogni caso, parrebbe che, per stabilire se ricorra un’identità fra i beni, debba 
ancor una volta farsi riferimento – come in relazione all’identità dei marchi – al 
criterio generale della percezione del pubblico interessato 

402. Più significative do-
 
 

396 Artt. 4, par. 1, lett. a ), della direttiva 8, par. 1, lett. a), r.m.c. (corsivo aggiunto). 
397 V. § 40.1. 
398 In argomento v. C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 78, che esattamente preci-

sa che in questo caso potrà venire in gioco la nozione di beni “affini” o simili perché l’uso per questi 
può impedire la decadenza della protezione nelle classi di registrazione (v. anche i §§ 38 e 109.2). 

399 Ma cfr. G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1568 ss. ove richiami. 
400 Ma v. App. Milano 25 luglio 2003, Moerheim New Plant B.V. c. Toppi Ugo & C. s.n.c., in 

Giur. ann. dir. ind. 4679, caso «Surfinia»; Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit. e 
Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit. 

401 Visto che un elevato grado di somiglianza – e a maggior ragione l’identità – dei beni può 
compensare un tenue grado di somiglianza dei marchi, secondo la giurisprudenza inaugurata da Cor-
te di Giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-
Mayer Inc., in Racc. I, 5507 ss., in Giur. ann. dir. ind. 4038 e in Giur. it. 1999, 549 ss., caso «Ca-
non» (in argomento v. infra, § 45.1); per un’applicazione più recente v. Trib. primo grado CE 10 
dicembre 2008, causa T-90/06, Tomorrow Focus AG c. UAMI e Information Builders (Netherlands) 
BV, caso «Tomorrow Focus», par. 37; e v. anche Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), causa 
T-408/09, ancotel GmbH c. UAMI e Acotel, caso «ancotel/Acotel», parr. 30 s. ove, in un caso di 
identità di servizi, derivante dall’inclusione dei servizi più specialistici per cui il marchio successivo 
era registrato nella più ampia classe di beni per cui era registrato il marchio anteriore, l’indivi-
duazione del pubblico interessato è avvenuta con riferimento al solo pubblico interessato ai servizi 
contraddistinti dal marchio successivo.  

402 In questo senso v., anche per un’argomentazione convincente, G.E. SIRONI, La tutela del 
marchio, cit., 1569. 
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vrebbero essere, però, le conseguenze del principio, peraltro scontato, secondo il 
quale le norme si riferiscono non all’identità tra le specifiche caratteristiche mer-
ceologiche dei beni offerti sul mercato dai titolari dei due marchi ma all’identità 
dei generi indicati nelle rispettive registrazioni 

403. È vero che l’origine storica del-
la norma è, come si è appena visto, quella di fornire uno strumento affilato per re-
primere specificamente il fenomeno dei falsi, nel quale normalmente il bene ‘ta-
roccato’ cerca di riprodurre con qualche fedeltà l’originale. Ma è anche vero che 
qui si sta considerando il prolungamento delle disposizioni convenzionali sul pia-
no del giudizio di novità; e non vi è dubbio che, in questo contesto, abbiano rilie-
vo le classi e categorie per le quali il marchio successivo è registrato. 

L’accertamento dell’identità dei beni è poi caratterizzato da una particolarità 
importante. Abbiamo visto che non è affatto sicuro che si possa parlare di identità 
di marchi quando quello anteriore presenti elementi che mancano nel secondo, o 
viceversa. Questi dubbi non hanno però ragione di affacciarsi, quando il marchio 
anteriore sia stato registrato per classi – o categorie – più ampie di quelle per le 
quali sia registrato il marchio successivo. Qui si può ben dire con tranquillità che 
viga il principio secondo il quale nel più sta il meno, che invece, è parso molto 
discutibile quando si confrontino dei segni. Ciò per una ragione molto semplice: 
che il marchio oggetto di registrazione è unico mentre le classi (o le categorie) 
possono essere molte. Quindi se il marchio anteriore è registrato per una classe 
intera e quello posteriore solo per alcune fra le categorie di cui quella classe si 
compone, sarà riscontrabile un caso di identità fra beni 

404. 
 
 

403 G.E. SIRONI, La tutela del marchio, cit., 1570. In questo senso e con specifico riferimento al 
pubblico del marchio anteriore Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», 
cit., par. 47. 

404 In questo senso Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Hell/Hella», cit., par. 35 
ss. (che al par. 42 lascia peraltro ragionevolmente aperta la possibilità della dimostrazione che il sot-
tosegmento cui si riferisce la registrazione successiva manifesti particolarità sotto uno o più profili 
rilevanti, lasciando peraltro l’onere della dimostrazione corrispondente in capo al soggetto interessa-
to alla dimostrazione); 11 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Flaco/Flaco», cit., par. 38; per il fu-
turo, tuttavia, in conseguenza dell’entrata in vigore della la comunicazione del Presidente del-
l’UAMI n. 2/12, entrata in vigore il 21 giugno 2012, concernente l’uso del titolo delle classi 
nell’elenco di beni e servizi nelle domande e concessioni di marchio, dovrà essere tenuto presente il 
nuovo assetto discusso da Trib. UE 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-66/11, Present-
Service Ullrich GmbH & Co. KG c. UAMI e Punt-Nou SL, caso «Babilu/Babidu». Per applicazioni 
desunte dalla giurisprudenza formatasi in relazione al secondo tipo di conflitto, ma riferibili per le 
ragioni sopra indicate anche al primo tipo di conflitto sotto il profilo del confronto dei beni, v. Trib. 
UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-367/12, MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. c. 
UAMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, caso «Mol Blue Card/Blue, Blue BBVA e Taryeta 
Blue BBVA», par. 35; 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-492/09 e T-147/10, Meda Pharma 
GmbH & Co. KG c. UAMI e Nycomed GmbH, casi «Allernil/Allergodil», par. 31; 15 marzo 2012 
(Quinta Sezione), causa T-288/08, Cadilla Helthcare Ltd. c. UAMI e Novartis AG, caso «Zy-
dus/Zimbus», par. 41 (secondo cui la nozione di prodotti farmaceutici include non solo i prodotti per 
uso umano ma anche animale e quindi si porrebbe in una relazione di identità con preparati veterina-
ri); 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc. c. UAMI e 
Live Nation (Music) UK Ltd., caso «Monster Rock/Monsters of Rock», par. 21; 9 settembre 2010, 
caso «Archer Maclean’s Mercury/Merkur», cit., par. 23; 8 settembre 2010, causa T-152/08, Kido 
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La situazione inversa non ha una disciplina del tutto simmetrica. Può essere 
che la registrazione successiva abbia una portata maggiore di quella preceden-
te 

405. In queste situazioni, si sarebbe al cospetto di un’identità parziale, nel senso 
che alcuni fra i beni cui si riferisce la registrazione successiva non sarebbero ‘co-
perti’ dalla registrazione anteriore; cosicché il titolare del marchio anteriore, per 
potere riferire la propria opposizione o azione di nullità anche alle classi non indi-
cate nella sua registrazione, dovrebbe simultaneamente invocare le norme relative 
al primo e al secondo tipo di conflitto; e dal canto suo il richiedente del marchio 
successivo potrebbe riuscire a ‘salvare’ le classi non coincidenti con quelle della 
registrazione anteriore attraverso il ricorso alla procedura di limitazione 

406. 

42. Il secondo tipo di conflitto. A) Il “rischio di confusione per il pubbli-
co” come effetto 

407 

42.1. Rischio di confusione e funzione distintiva. È nel secondo tipo di conflit-
to, fra un marchio registrato anteriore e un marchio successivo, identico o simile, 
di cui sia richiesta la registrazione per beni identici o affini senza il consenso del 
titolare del marchio anteriore, che si trova il modello-base originario dell’impedi-

 
 
Industrial Ltd. c. UAMI e Amberes SA, caso «Scorpionexo/Escorpion», par. 48; 8 settembre 2010, 
causa T-575/08, 4care AG c. UAMI e Laboratorios Daifarm SA, caso «Acumed/Aquamed Active», 
par. 27; 22 giugno 2010, causa T-563/08, CM Capital Markets Holding, SA c. Carbon Capital Mar-
kets Ltd., caso «Carbon Capital Markets/CM Capital Markets», par. 35; Trib. primo grado CE 15 
settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., parr. 33 e 36; 12 novembre 2008, causa T-7/04, Sha-
ker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in Racc. 2008, II, 3085 ss., caso 
«Limonchelo II», par. 33; 21 ottobre 2008, causa T-95/07, Aventis Pharma c. UAMI e Nycomed 
GmbH, caso «Prazol», par. 35; 13 dicembre 2007, causa T-134/06, Xentral LLC c. UAMI e Pages 
Jaunes SA, in Racc. 2007, II, 5213 ss., caso «Pagesjaunes.com», par. 47 (marchio anteriore basato 
su tutte le classi per cui il marchio successivo è domandato e altre ancora) e Trib. primo grado CE 
18 febbraio 2004, causa T-10/03, Jean Pierre Koubi c. UAMI e Fabricas Lucia Antonio Betere SA 
(Flabesa), caso «Conforflex», parr. 41-42. 

405 Come è avvenuto ad es., nei casi esaminati da Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), 
causa T-222/10, ratiofarm GmbH c. UAMI e Nycomed GmbH, caso «zufal/zurcal», parr. 34 ss.; 
Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, causa T-259/06, Miguel Torres SA c. UAMI e Navisa In-
dustrial Vinicola Española, caso «Manso de Velasco», parr. 32 ss.; 10 dicembre 2008, causa T-
290/07, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH c. UAMI e Metronia SA, caso «Metronia», 
par. 40, peraltro di nuovo in una situazione riconducibile al secondo tipo di conflitto in ragione della 
non identità dei segni. 

406 Sulla quale v. supra, §§ 15.5 e 17.5. 
407 In argomento v. G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 133 ss.; L. MAN-

SANI, La funzione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit.; G. OLI-
VIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 1 ss.; C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della 
tutela, cit., passim; A. VANZETTI, La funzione del marchio in un regime di libera cessione, in Riv. 
dir. ind. 1998, I, 71 ss.; L. MANSANI, La nozione di rischio di associazione nel diritto comunitario 
dei marchi, in Riv. dir. ind. 1997, I, 133 ss. In prospettiva comparatistica v. B. BEEBE, An Empirical 
Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, in 94 Cal. L. Rev. 2006, 1581 ss. 
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mento relativo e dell’azione di nullità corrispondente 
408. La disciplina corrispon-

dente, oggi affidata alle previsioni dell’art. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva, del-
l’art. 12.1, lett. d), c.p.i. e dell’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c., ha profonde radici nel-
la tradizione. Essa trova il proprio fondamento nella salvaguardia della primigenia 
funzione giuridicamente tutelata del marchio, quella distintiva e resta quindi soli-
damente ancorata al principio di specialità 

409. 
Sul ceppo originario del diritto dei marchi classico è però stato operato un in-

nesto che è parso possedere un potenziale innovativo di rilievo: il segmento nor-
mativo finale delle disposizioni richiamate sancisce che il “rischio di confusione 
per il pubblico” possa “consistere anche in un r ischio di  associazione fra  i  
segni” 

410. Le altre norme di riferimento presentano qualche differenza: così l’art. 
4, par. 1, lett. b ), della direttiva si riferisce a “un rischio di confusione per il pub-
blico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il 
marchio anteriore”; a sua volta l’ultima frase dell’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. sta-
bilisce che “il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il 
marchio anteriore” (corsivi aggiunti). 

Perché la registrazione di un marchio anteriore costituisca impedimento alla 
registrazione di un marchio successivo o ne determini l’invalidità devono verifi-
carsi alcune condizioni. La simultanea presenza sul mercato del marchio anteriore 
e di quello successivo deve potere determinare “un rischio di confusione per il 
pubblico”; tale effetto deve a sua volta essere la risultante del concorrere di due 
fattori distinti, “l’identità o la somiglianza fra i segni” e “l’identità o la somiglian-
za dei prodotti o servizi”, ossia dei beni 

411. 
Il “rischio di confusione per il pubblico” è quindi preso in considerazione dalle 

norme come effet to  o, se si preferisce, come una conseguenza, un esito o un ri-
sultato 

412. Più precisamente, esso è conseguenza del congiunto operare di due fat-
tori, l’identità o la somiglianza del marchio successivo con il marchio registrato 
anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi 
sono stati registrati 

413. Si tratta di condizioni cumulative: come la giurisprudenza 
non manca di ricordare, perché ricorra un rischio di confusione entrambe le con-
dizioni devono essere soddisfatte 

414. Il legislatore italiano del 1992 per la verità 
 
 

408 Come anche della parallela ipotesi di contraffazione: v. già supra, al § 37. 
409 V. supra, § 6. 
410 Art. 12.1, lett. d), c.p.i. 
411 Sul rapporto fra il primo e il secondo conflitto e in particolare sulla possibilità di valutare an-

che alla luce delle previsioni relative al secondo conflitto situazioni nelle quali i marchi siano identi-
ci e alcuni fra i beni (ma non tutti) siano identici v. Trib. primo grado CE 16 dicembre 2009, causa 
T-483/08, Giordano Enterprises Ltd. c. UAMI e José Dias Magalhães & Filhos Ida, caso «Giorda-
no/Giordano», par. 41. 

412 In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 2009, 231. 
413 Sulle ragioni per le quali nel giudizio di novità non è richiesto che l’uso del segno sia com-

merciale o avvenga “per beni” nel senso postulato in materia di contraffazione v. già § 39. 
414 Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), causa C-558/12 P, UAMI c. riha Wesergold 

Getränke GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung, caso «Western Gold/Wesergold», par. 41; Corte di Giu-
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teneva conto dell’“identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o dell’affinità 
fra i prodotti”, quasi che le condizioni previste fossero disgiuntive. Il difetto reda-
zionale è stato emendato dal decreto correttivo, che ha ora sostituito una “e” alla 
“o”. Anche prima di questo – certo opportuno – ritocco, nessuno si era azzardato 
a pensare che il diritto italiano avesse sotto questo profilo sovvertito il precetto 
comunitario. Nelle previsioni oggi vigenti, come si deduce pianamente dal tenore 
letterale delle norme, questi due fattori si collocano su di un piano diverso rispetto 
al “rischio di confusione”, e, precisamente, sul piano delle cause, dei presupposti 
o degli antecedenti di quest’ultimo 

415. 
In che cosa consista l’effetto del “rischio di confusione per il pubblico” consi-

derato dalle norme oggi vigenti è stato più volte indicato dalla giurisprudenza. 
Questa avverte con nettezza lo stretto collegamento che ancor oggi sussiste fra la 
disciplina del secondo tipo di conflitto e la salvaguardia della funzione distintiva, 
rivolta a evitare il pregiudizio della funzione essenziale del marchio, che è quella 
di garantire l’origine dei beni da esso contraddistinti; essa quindi precisa che il ri-
schio in questione ricorre quando il pubblico possa erroneamente confondere fra i 
 
 
stizia 11 dicembre 2008, causa C-57/08 P., Gateway, Inc. c. UAMI e Fujitsu Siemens Computers, 
caso «Activy Media Gateway», par. 45; 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 48; 9 mar-
zo 2007 (ord.), causa C-196/06 P., Alecansan SL c. UAMI e CompUSA Management Co., caso 
«COMP USA», parr. 24 ss. (che precisa che il principio di interdipendenza può operare solo quando 
siano presenti entrambe le condizioni); 12 ottobre 2004, causa C-106/03, Vedial SA c. UAMI, in 
Racc. 2004, I, 9573 ss., caso «Vedial/Hubert», par. 51; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 
22; Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 
20; 28 aprile 2014 (Nona Sezione), causa T-473/11, Longevity Health Products, Inc. c. UAMI e 
Weleda Trademark AG, caso «Menochron/Menodoron», par. 28; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), 
causa T-505/10, Höganäs AB c. UAMI e Haynes International, Inc., caso «Astaloy/Hastelloy», par. 
39; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Qualifier/Qualifiers 2006», cit., par. 22; 22 giugno 
2011 (Ottava Sezione), causa T-76/09, Mundipharma GmbH c. UAMI e Asociación Farmaceuticos 
Mundi, caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», par. 21; 22 marzo 2011 (Terza 
Sezione), causa T-486/07, Ford Motor Co. c. UAMI e Alkar Automotive, SA, caso «CA/KA», par. 
17; 13 settembre 2010, causa T-400/08, Enercon GmbH c. UAMI e BP plc, caso «Enercon/Ener-
gol», par. 21; 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbh c. UAMI e Stabi-
lator sp. Z.o.o., caso «stabilator/stabilat», par. 21; 2 giugno 2010, causa T-35/09, Procaps, SA c. 
UAMI e Biofarma, caso «Procaps/Procaptan», par. 25; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa 
T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 59; 7 maggio 2009, caso 
«CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 54; 22 gennaio 2009, causa T-316/07, Com-
mercy AG c. UAMI e easyGroup IP Licensing Ltd., in Racc. 2009, II, parr. 43 ss., caso «Easyho-
tel», par. 42; Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-179/07, Anvil Knitwear, Inc. c. 
UAMI e Aprile e Aprile, caso «Anvil», par. 65; 1 marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi s.p.a. 
c. UAMI e Sissi Rossi, in Racc. 2005, II, 685 ss., caso «Miss Rossi», par. 53. 

415 L’osservazione è comune: così ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto indu-
striale, 2009, cit., 231 s.; V. DI CATALDO, Capacità distintiva ed estensione merceologica della tute-
la, in Il dir. ind. 2007, 27 ss., 30 e G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 21. Ciò non 
significa che, nell’accertamento, gli antecedenti siano tenuti necessariamente distinti dalle loro con-
seguenze e che la verifica di quelli preceda questa; ché anzi nel processo è dato di riscontrare un 
certo grado di circolarità, sulla quale v. infra, § 44. Un riferimento alla “fusione” fra antecedenti e 
conseguenze nella valutazione dei giudici comunitari è in G.E. SIRONI, La «percezione» del pubbli-
co interessato, cit., 134. 
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prodotti delle due imprese, credere che i prodotti o servizi, muniti del marchio di 
cui sia successivamente richiesta la registrazione, provengano dalla stessa impresa 
titolare della registrazione anteriore o, ulteriormente, anche da imprese ad essa le-
gate economicamente 

416, quali possono essere di volta in volta una società con-
 
 

416 Così, letteralmente, fra le moltissime sentenze comunitarie, Corte UE 18 settembre 2014 
(Settima Sezione), cause C-308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature s.p.a. c. UAMI e Vi-
cini s.p.a., casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», par. 60; 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), 
caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 19; 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa C-
597/12, Isdin SA c. UAMI e Bial-Portela & Ca SA, caso «Zebexir/Zebinix», par. 17; 6 settembre 
2012 (Quinta Sezione), causa C-327/11 P., United States Polo Association c. UAMI e Textiles 
CMG, SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», par. 46; 16 giugno 2011 (Quarta Sezione), causa 
C-317/10 P., Union Investments Privatfonds GmbH c. UAMI e Unicredito Italiano s.p.a., in Racc. 
2011, I, 5471 ss., caso «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», par. 
53; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 51; 24 giugno 2010, causa C-51/09 P., 
Barbara Becker e UAMI c. Harman International Industries, in Racc. 2010, I, 5805 ss., caso «Barba-
ra Becker», par. 31; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 84, 89-90; Corte di Giusti-
zia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 59; 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 28; 26 apri-
le 2007, causa C-412/05, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in Racc. 2007, I, 3569 ss., caso «Trava-
tan», par. 55; 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 63; 6 ottobre 2005, caso «Medion», 
cit., parr. 24 e 26; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 29; 11 novembre 1997, caso «Sabel», 
cit., parr. 16 ss.; Trib. UE 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-591/13, Groupe Canal + c. 
UAMI e Euronews, caso «News +/Actu+», par. 17; 11 dicembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-
618/13, Oracle America Inc. c. UAMI e Aava Mobile, caso «Aava Core/Java», par. 22; 9 dicembre 
2014 (Seconda Sezione), causa T-519/13, Lede & Schuh International AG c. UAMI e Valerie Ep-
ple, caso «Valdasaar/Val d’Azur», par. 21; 9 dicembre 2014 (Terza Sezione), causa T-176/13, DTL 
Corporación SL c.UAMI e Mar Vallejo Rosell, caso «Generia/Generalia», par. 38; 3 dicembre 2014 
(Quarta Sezione), causa T-27/13, Max Mara Fashin Group Srl c. UAMI e Mackays Stores Ltd., caso 
«M&Co./Max&Co», par. 25; 2 dicembre 2014 (Terza Sezione), causa T-75/13, Boehringer In-
gelheim Pharma GmbH & Co. KG c. UAMI e Nepentes Pharma sp. z.o.o., caso «Momarid/Lo-
narid», par. 29; 27 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «Ripassa Zenato/Ripasso», cit., par. 16; 
27 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-173/11, Kurt Hesse e Lutter & Partner GmbH c. UAMI 
e Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, caso «Carrera/Carrera», par. 32; 26 novembre 2014 (Nona Sezione), 
causa T-240/13, Aldi Einkauf GmbH & Co. c. UAMI e Alifoods, caso «Alifoods/Aldi», par. 38; 25 
novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Kasteel/Castel Beer», cit., par. 67; 18 novembre 2014 (Pri-
ma Sezione), causa T-510/12, Conrad Electronic SF c. UAMI e British Sky Broadcasting Group e 
Sky IP International, caso «EuroSky», par. 32; 18 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-308/13, 
Repsol, SA c. UAMI e Josep María Adell Argiles, caso «Electrolinera/Electrolinera», par. 26; 13 
novembre 2014 (Settima Sezione), causa T-549/10, Natura Selection, SL c. UAMI e Afoi Anezou-
laki, caso «natur/natura», par. 27; 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 
64; 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), causa T-444/12, Novartis AG c. UAMI e Tenimenti Angelini 
s.p.a., caso «Linex/Lines Perla», par. 19; 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), caso «United Auto-
glas/Autoglass», cit., par. 19; 15 ottobre 2014 (Quarta Sezione), causa T-262713, Skysoft Compu-
tersusteme GmbH c. UAMI e British Sky Broadcasting Group plc e Sky IP International Ltd., caso 
«Skysoft/sky», par. 18; 15 ottobre 2014 (Terza Sezione), causa T-515/12, El Corte Inglés, SA c. 
UAMI e The English Cut, caso «El Corte Inglés/The English Cut», par. 16; 8 ottobre 2014 (Nona 
Sezione), causa T-77/13, Laboratoires Polive c. UAMI e Arbora & Ausonia, caso «Dodie/Dodot», 
par. 18; 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), cause T-122/13 e T-122/13, Laboratoires Polive c. UAMI e 
Arbora & Ausonia, caso «Dodie/Dodot», par. 20; 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), caso «stella in 
un cerchio/stella in un cerchio», cit., par. 34; 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), causa T-531/12, Tifosi 
Optics, Inc. c. UAMI and Tom Tailor, caso «T/T», par. 34; 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa T-
263/13, Lausitzer Früchterverarbeitung GmbH c. UAMI e Rivella, caso «Holzmichel/Michel e Mi-
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chel Power», par. 19; 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 18; 26 
settembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-445/12, Koscher +Würz GmbH c. UAMI e Kirchner 
& Wilhelm GmbH & Co., caso «KW surgical instruments/KaWe», par. 43; 25 settembre 2014 
(Sesta Sezione), causa T-516/12, Ted-Invest EOOD c. UAMI e Scandia Down LLC, caso «sensi 
scandia/scandia home», par. 16; 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO’BiOētic/So ...?», 
cit., par. 58; 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-90/13, Herdade de S. Tiago II – Sociedade 
Agricola, SA c. UAMI e The Polo/Lauren Company, caso «V con giocatore di polo/giocatore di po-
lo», par. 23; 18 settembre 2014 (Ottava Sezione), El Corte Inglés, SA c. UAMI e Gaffashion – Co-
mércio de Acessórioe de Moda, L, caso «Bauss/Bass3tres», par. 18; 11 settembre 2014 (Nona Se-
zione), causa T-185/13, Continental Wind Partners LLC c. UAMI e Continental Reifen Deutschland 
GmbH, caso «Continental Wind Partners/Continental», par. 66 (che inconsuetamente colloca l’affer-
mazione non nella parte preliminare delle motivazione, ma nella parte conclusiva relativa al rischio 
di confusione); 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-127/13, El Corte Inglés SA c. UAMI e 
Baumarkts Praktiker Deutschland GmbH, caso «Pro Outodoor/Outdoor», par. 36; 11 settembre 2014 
(Nona Sezione), causa T-536/12, Aroa Bodegas SL c. UAMI e Bodegas Muga, caso «aroa», par. 19; 
10 settembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-199/13, DTM Ricambi c. UAMI e Società trasporti 
automobilistici regionale s.p.a., caso «Star/Star Lodi», par. 21; 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), ca-
so «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intrecciati», cit., par. 17; 16 luglio 
2014 (Quarta Sezione), caso «Femivia/Femibion», cit., par. 19; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), cau-
sa T-1/13, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Montres Tudors SA, caso «Glamour/Tu-
dor Glamour», par. 20; 1 luglio 2014 (Prima Sezione), causa T-239/12, Jyoti Ceramic Industries 
PTV. Ltd. c. UAMI e DeguDent Gmbh, caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 24, 26 giugno 2014 (Sesta 
Sezione), causa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel c. UAMI e Repsol YPF, caso «basic/BA-
SIC», par. 21; 24 giugno 2014 (Terza Sezione), causa T-532/12, Rani Refreshments c. UAMI e 
Global-Invest Bartosz Turek, caso «Sani/Hani, llani e rani», par. 18; 24 giugno 2014 (Seconda Se-
zione), causa T-330/12, The Hut.com Ltd. c. UAMI e Intersport France, caso «The Hut/La Hutte», 
par. 16; 11 giugno 2014 (Sesta Sezione), causa T-401/12, Robert Klingel OHG c. UAMI e Develey 
Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, caso «Jungborn/Born», par. 19; 11 giugno 2014 (Quarta 
Sezione), causa T-486/12, Sofia Golam c. UAMI e Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal SA, 
caso «Metabol/Metabol MG», par. 28; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-62/13, Sofia Go-
lam c. UAMI e Glax Group Ltd., caso «Metabiomax/biomax», par. 33, 4 giugno 2014 (Terza Sezio-
ne), causa T-161/12, Free SAS c. UAMI e Conradi + Kaiser GmbH, caso «FreeLounge/La Libertè 
n’a pas des prix-Free», par. 16; 20 maggio 2014 (Seconda Sezione), causa T-247/12, Argo Group 
International Holdings Ltd. c. UAMI e Arisa Assurances, caso «Aris/Arisa Assurances», par. 22; 14 
maggio 2014 (Nona Sezione), causa T-160/12, Adler Modemärkte c. UAMI e Blufin, caso «Marine 
Bleu/Blumarine», par. 31; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., 
par. 57; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-575/12, Pyrox GmbH c. UAMI e Köb Holz-
heizsysteme GmbH, caso «Pyrox/Pyrot», par. 27; 29 aprile 2014 (Settima Sezione), causa T-647/11, 
Asos p.l.c. c. UAMI e Roger Maier, caso «Asos/Assos», par. 22; 28 aprile 2014 (Nona Sezione), 
caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 27; 9 aprile 2014 (Terza Sezione), causa T-249/13, MHCS 
c. UAMI e Ambra SA, caso «Dorato/collarini», par. 39; 4 aprile 2014 (Prima Sezione), causa T-
568/12, Sofia Golam c. UAMI e Derby Cycle Werke GmbH, caso «Focus Extreme/Focus», par. 22; 
3 aprile 2014 (Nona Sezione), causa T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda c. UAMI e Iber-
cosmetica, SA de CV, caso «SȎ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», par. 18; 27 marzo 2014 (Quinta 
Sezione), causa T-554/12, Oracle America, Inc. c. UAMI e Aava Mobile Oy, caso «Aava Mobi-
le/Java», par. 20; 12 marzo 2014 (Nona Sezione), causa T-592/10, El Corte Inglés, SA c. UAMI e 
Technisinthese Sarl, caso «BTS/TBS», par. 33; 5 marzo 2014 (Nona Sezione), causa T-416/12, HP 
Health Clubs Iberia SA c. UAMI e Shisheido, caso «Zensations/Zen», par. 41; 27 febbraio 2014 
(Settima Sezione), causa T-25/13, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG c. UAMI e Sacra s.r.l., caso 
«4711 Aqua Admirabilis/Aqua Mirabilis», par. 15; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-
509/12, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Nanso Group Oy, caso «Teen Vogue/Vo-
gue», par. 23; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-229/12, Advance Magazine Publishers c. 
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UAMI e Eduardo López Cabrè, caso «Vogue/Vogue», par. 25; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), 
caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 57; 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), causa T-602/11, Pêra-
Grave, Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda c. UAMI e Fundação Eugenio de Almeida, caso «Qta S. 
José de Peramanca/Vinho Pera-manca Tinto, Pêra-Manca», par. 16; 13 febbraio 2014 (Settima Se-
zione), causa T-380/12, Demon International LC c. UAMI e Big Line s.a.s. di Graziani Lorenzo, 
caso «Demon/Demon», par. 27; 12 febbraio 2014 (Terza Sezione), causa T-26/13, dm-drogerie 
markt GmbH & Co. KG c. UAMI e Semtee, caso «Caldea/Balea», par. 15; 4 febbraio 2014 (Secon-
da Sezione), causa T-127/12, Free SAS c. UAMI e Noble Gaming Ltd., caso «Freevolution 
TM/freeLa libertè n’a pas de prix, free e free mobile», par. 19; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), 
cause T-604/11 e T-292/21, Mega Brands International Luxembourg, Zweigndierlassung Zug c. 
UAMI e Diset SA, caso «Magnext/Magnet4», par. 16; 29 gennaio 2014 (Terza Sezione), causa T-
47/13, Goldsteig Käserei Bayerwald GmbH c. UAMI e Christin Vieweg, caso «goldstück/Gold-
steig», par. 17; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Carrera Panamericana/Carrera», cit., par. 
32; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-216/11, Progust, SL c. UAMI e Sopralex & 
Vosmarques, caso «Imperia/Imperial», par. 19; 11 dicembre 2013 (Nona Sezione), causa T-487/12, 
Eckes-Granini Group GmbH c. UAMI e Panini s.p.a., caso «Panini/Granini», par. 20; 6 dicembre 
2013 (Ottava Sezione), causa T-361/12, Premiere Polish Co. Ltd c. UAMI e Donau Kanol GmbH & 
Co. KG, caso «Ecoforce/Eco Forte», par. 19; 5 dicembre 2013 (Terza Sezione), causa T-394/10, 
Elena Grebenshikova c. UAMI e Volvo Trademark Holding AB, caso «Solvo/Volvo», par. 15; 5 
dicembre 2013 (Nona Sezione), caso «Maestro de Oliva/Maestro», cit., par. 42; 28 novembre 2013 
(Ottava Sezione), causa T-374/09, Lorenz Shoe Group AG c. UAMI e Fuzhou Fuan Leather Plastic 
Clothing Making Co. Ltd., caso «Ganeder/Ganter», par. 25; 28 novembre 2013 (Quarta Sezione), 
causa T-410/12, Vitaminaqua Ltd. c. UAMI e Energy Brands Inc., caso «vitaminaqua/Vitamin Wa-
ter», par. 24; 21 novembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-443/12, Equinix (Germany) GmbH c. 
UAMI e Acotel s.p.a., caso «Ancotel/Acotel», par. 21; 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso 
«Jambo Afrika/Jumbo», cit., par. 24; 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa T-533/12, IB Solu-
tion GmbH c. UAMI e IBS AB, caso «IBSolution/IBS», par. 18; 7 novembre 2013 (Terza Sezione), 
causa T-63/13, Three-N-Products Private Ltd. c. UAMI e Munindra Holding BV, caso «Ayur/Ayus» 
par. 14; 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), causa T-378/12, Capitalizaciones Mercantiles Ltda c. 
UAMI e Leinweber GmbH & Co. KG, caso «X/X», par. 24; 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), 
causa T-114/12, Bode Chemie GmbH c. UAMI e Laros s.r.l., caso «sterilina/Sterillium-Bode Steril-
lium», par. 17; 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-155/12, Hans Gerd Schulze c. UAMI e 
GKL Gemeinsame Klasselotterie, caso «Klassiklotterie/NKL Klassiklotterie», par. 15; 16 ottobre 
2013 (Terza Sezione), causa T-328/12, Mundipharma GmbH c. UAMI e AFT Pharmaceuticals, caso 
«Maxigesic/Oxigesic», par. 18; 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), causa T-282/12, El Corte Inglés c. 
UAMI e Nadia Mariam Sohawon, caso «fRee YOUR STYLe/Free Style», par. 27; 16 ottobre 2013 
(Terza Sezione), causa T-388/12, Daniela Singer c. UAMI e Cordia Magyarország Ingatlanforgal-
mazó Zártkörüen Müködö rt, caso «Cordio/Cordia», par. 24; 16 ottobre 2013 (Prima Sezione), causa 
T-455/12, Zoo Sport Ltd. c. UAMI e K-2 Corp., caso «Zoo Sport/Zoot Sports», par. 27; 15 ottobre 
2013 (Terza Sezione), causa T-379/12, Elektric Bike World Ltd. c. UAMI e Brunswick Corp., caso 
«Lifecycle/Lifecycle», par. 21; 2 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-285/12, The Cartoon Net-
work Inc. c. UAMI e Boomerang TV SA, caso «Boomerang/Boomerang TV», par. 16; 16 settembre 
2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 100; 16 settembre 2013 (Prima 
Sezione), caso «MBP/ip_law@mbp», cit., par. 29; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-
250/10, Knut IP Management Ltd. c. UAMI e Zoologischer Garten Berlin AG, caso «Knut-der 
Eisbär/Knud», par. 18; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-448/11, Golden Balls Ltd. c. 
UAMI e Intra-Presse, in Racc. 2013, 456 ss., caso «Golden Balls/Ballon d’or», par. 20; 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. 35; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-569/11, 
Gitana SA c. UAMI e Teddy s.p.a., caso «Gitana/KiTana», par. 34; 16 settembre 2013 (Ottava Se-
zione), causa T-97/11, Rovi Pharmaceuticals GmbH c. UAMI e Laboratorios Farmacéuticos Rovi, 
caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», par. 32; 11 luglio 2013 (Ottava Sezione), causa T-197/12, Me-
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tropolis Immobiliarias y Restauraciones, SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property 
GmbH & Co. KG, caso «Metro/Grupo Metropolis», par. 29; 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), causa 
T-142/12, Aventis Pharmaceuticals Inc. c. UAMI e Fasel s.r.l., «Cultra/Sculptra», par. 22; 3 luglio 
2013 (Terza Sezione), causa T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH c. UAMI 
e Villiger Söhne GmbH, caso «Liberte american blend/La Libertad», par. 19; 3 luglio 2013 (Terza 
Sezione), causa T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH c. UAMI e Villiger 
Söhne GmbH, caso «Liberte american blend/La Libertad», par. 19; 3 luglio 2013 (Terza Sezione), 
causa T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH c. UAMI e Villiger Söhne GmbH, 
caso «Liberte american blend/La Libertad», par. 19; 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), causa T-
243/12, Warsteiner Brauere Haus Cramer c. UAMI e Stuffer s.p.a., caso «Aloha 100% natu-
ral/Aloha», par. 20; 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «Mol Blue Card/Blue, Blue BBVA e 
Taryeta Blue BBVA», cit., par. 28; 27 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-89/12, Repsol YPF 
SA c. UAMI e Ajuntament de Roses, in Racc. 2013, 335 ss., caso «R/R», par. 26; 25 giugno 2013 
(Seconda Sezione), causa T-505/11, Aldi GmbH & Co. KG c. UAMIE e Dialcos s.p.a., caso «dial-
di/aldi», par. 23; 18 giugno 2013 (Prima Sezione), causa T-522/11, José Luis Otero González c. 
UAMI e Apli-Agipa SAS, caso «Apli-agipa/agipa», par. 26; 18 giugno 2013 (Prima Sezione), causa 
T-219/11, José Luis Otero González c. UAMI e Apli-Agipa SAS, caso «agipa/agipa», par. 20; 18 
giugno 2013 (Settima Sezione), caso «K9 Products/K9», cit., par. 15; 13 giugno 2013 (Quinta Se-
zione), causa T-636/11, Hostel drap SL c. UAMI e Aznar Textil, SL, caso «My Drap/Bon Drap», 
par. 20; 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), causa T-580/11, Mc Neil AB c. UAMI e Alkalon ApS, caso 
«Nicorono/Nicorette», par. 18; 6 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa T-411/12, Celtipharm c. 
UAMI e Alliance Healthcare France, caso «Pharmastreet/Pharmasee», par. 17; 4 giugno 2013 (Ter-
za Sezione), causa T-514/11, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI e Decathlon 
SA, caso «betwin/b’Twin», par. 20; 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), causa T-115/12, Buzil-Werk 
Wagner GmbH & Co. KG c. UAMI e Roca Sanitario SA, caso «Roca», par. 33; Trib. UE 30 maggio 
2013 (Settima Sezione), caso «be light/Beck’s», cit., par. 17; 30 maggio 2013 (Quinta Sezione), 
causa T-218/10, DHL International GmbH c. UAMI e Service Point Solutions SA, caso «Service-
point/ServicePoint», par. 23; 17 maggio 2013 (Settima Sezione), Sanofi Pasteur MSD snc c. UAMI 
e Mundipharma AG, causa T-502/11, caso «intrecci», par. 37; 17 maggio 2013 (Settima Sezione), 
causa T-231/12, Rocket Dog Brands LLC c. UAMI e Julius-K 9 bt, caso «Julius K9/K9», par. 16; 
16 maggio 2013 (Sesta Sezione), causa T-80/11, Dwarka Nath Kalsi e Ajit Nath Kalsi c. UAMI e 
American Clothing Associates, caso «Ridge Wood/River Woods North-eastern Suppliers», par. 18; 
14 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-19/12, Fabryka Łożysk Tocnych-Kraśnik SA c. UAMI e 
Impexmetal SA, caso «IKFŁT Kraśnik/ FŁT», par. 27; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-
393/11, Masottina s.p.a. c. UAMI e Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V., caso «Ca’ Mari-
na/Marina Alta», par. 16; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), T-249/11, Sanco SA c. UAMI e Mar-
salman SL, caso «figura di pollo/figura di pollo», par. 17; 25 aprile 2013 (Ottava Sezione), causa T-
284/11, Metropolis Immobiliarias y Restauraciones SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual 
Property GmbH & Co. KG, caso «Metroinvest/Metro», par. 23; 23 aprile 2013 (Seconda Sezione), 
causa T-109/11, Apollo Tyres c. UAMI ed Endurance Technologies Pvt Ltd., caso «Endura-
ce/Endurance», par. 27; 19 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-537/11, Hultafors Group AB c. 
Società Italiana Calzature s.p.a., caso «Snickers/Kickers», par. 18; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), 
caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 16; 9 aprile 2013 (Terza Sezione), causa T-337/11, Società Ita-
liana Calzature s.p.a. c. UAMI e Vicini s.p.a., in Racc. 2013, 157 ss., caso «Giuseppe by Giuseppe 
Zanotti/Zanotti», par. 19; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), causa T-571/10, Fabryka Łożysk Toc-
nych-Kraśnik SA c. UAMI e Impexmetal SA, caso «FŁT-1/ FŁT», par. 17; 21 marzo 2013 (Sesta 
Sezione), causa T-353/11, Event Holding GmbH & Co. KG c. UAMI e CBT Comunicaciòn Multi-
media SL, caso «Event Management Systems/Event», par. 27; 20 marzo 2013 (Prima Sezione), cau-
sa T-277/12, Bimbo SA c. UAMI e Café do Brasil s.p.a., caso «Kimbo/Bimbo», par. 51; 20 marzo 
2013 (Quarta Sezione), causa T-571/11, El Corte Inglés SA c. UAMI e Groupe Chez Gerard Restau-
rants Ltd., caso «Club Gourmet/Club del Gourmet», par. 17; 19 marzo 2013 (Terza Sezione), 
Yuequing Onesto Electric Co. Ltd c. UAMI e Ensto Oy, caso «Onesto/Ensto», par. 18; 13 marzo 
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2013 (Prima Sezione), caso «farmasul/manasul», cit., par. 25; 8 marzo 2013 (Prima Sezione), causa 
T-498/10, David Mayer Naman c. UAMI e Daniel e Mayer s.r.l., caso «David Mayer/Daniel & 
Mayer Made In Italy», par. 46; 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa T-444/10, Esge AG c. 
UAMI e De’ Longhi Benelux, caso «Kmix/Bamix», par. 15; 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), 
caso «Berg/Christian Berg», cit., par. 31; 7 febbraio 2013 (Ottava Sezione), causa T-50/12, AMC-
Representações Têxteis Lda c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, 
caso «Metro Kids Company/Metro», par. 18; 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-504/11, 
Paul Hartmann AG c. UAMI e Protecsom SAS, caso «Dignitude/Dignity», par. 21; 1 febbraio 2013 
(Settima Sezione), causa T-272/11, Coin s.p.a. c. UAMI e Dynamiki Zoi, caso «Fitcoin/Coin», par. 
20; 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Babilu/Babidu», cit., par. 17; 31 gennaio 2013 (Quinta 
Sezione), causa T-54/12, K2 Sports Europe GmbH c. UAMI e Karhu Sport Iberica SL, caso 
«Sport/K2 Sports», par. 18; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar 
Sunless», cit., par. 25; 29 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-283/11, Fon Wireless Ltd. c. 
UAMI e nfon, caso «nfon/fon», par. 27; 24 gennaio 2013 (Sesta Sezione), causa T-189/11, Peter 
Yordanov c. UAMI e Distributora comercial del frio SA, caso «Disco Designer/Disco», par. 18; 24 
gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-474/09, Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda c. UAMI e 
Jacson of Scandinavia AB, caso «Jackson Shoes/Jacson of Scandinavia», par. 21; 15 gennaio 2013 
(Quarta Sezione), caso «Bellram/Ram», cit., par. 80; 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-
451/11, Gigabyte Technology Co., Ltd c. UAMI e Robert A. Haskins, caso «Gigabyte/Gigabiter», 
par. 32; Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-413/11, Welte-Wenu GmbH c. UAMI e 
Commission européenne, caso «European Driveshaft Services», parr. 60 e 62 (obiter ed al fine di 
effettuare un paragone con il rischio sottostante all’impedimento assoluto di cui alla lett. h) del par. 
1 dell’art. 7 r.m.c.); 11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), causa T-568/11, Kokomarina c. UAMI e 
Vana Real Estate, caso «IDMG», par. 23; 13 dicembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-461/11, Natu-
ra Selection, SL c. UAMI e Ernest Ménard SA, caso «natura/natura», par. 22; 13 dicembre 2012 
(Quinta Sezione), causa T-34/10, Hairdreams HaarhandelsgmbH c. UAMI e Rüdiger Bartmann, ca-
so «Magic Light/Magic Life», par. 19; 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), causa T-42/09, A. Loac-
ker s.p.a. c. UAMI e Editrice Quadratum s.p.a., caso «Quadratum/Loacker Quadratini», par. 16; 5 
dicembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-143/11, Consorzio vino Chianti Classico c. UAMI e Fédé-
ration française de Rugby (FFR), caso «gallo nero», par. 18; 28 novembre 2012 (Sesta Sezione), 
causa T-29/12, Erika Bauer c. UAMI e BenQ Materials Corp., caso «Daxon/Dalton», par. 18; 21 
novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-558/11, Atlas sp. z.o.o. c. UAMI e Couleurs de Tollens, 
caso «Artis/Artis», par. 18; 14 novembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-529/11, Evonik Industries c. 
UAMI e Impulso Industrial Alternativo SA, caso «Impulso creador/Impulso», par. 18; 13 novembre 
2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., par. 20; 25 ottobre 2012 (Settima Sezio-
ne), causa T-552/10, riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG c. UAMI e Lidl 
Stiftung & Co. KG, caso «Vital&Fit/Witafit», par. 36; 17 ottobre 2012 (Quinta Sezione), caso «Miss 
B/Miss H», cit., par. 19; 10 ottobre 2012 (Settima Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», 
cit., par. 51; 10 ottobre 2012, causa T-333/11 (Settima Sezione), Nicolas Wessang c. UAMI e 
Greinwlad GmbH, caso «star foods/Star Snacks», par. 23; 9 ottobre 2012 (Quarta Sezione), causa T-
366/11, Bial-Portela & Ca, SA c. UAMI e Isdin, caso «Zebexir/Zebinix», par. 17; 5 ottobre 2012 
(Ottava Sezione), causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin 
Verlag GmbH, caso «Color Focus/Focus», par. 21; 3 ottobre 2012 (Seconda Sezione), causa T-
584/10, Mustafa Yilmaz c. UAMI e Tequila Cuervo, SA de CV, caso «Tequila Matador hecho en 
Mexico/Matador», par. 39; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-535/08, Tuzzi fashion 
GmbH c. UAMI e El Corte Inglés, caso «Emidio Tucci/Tuzzi», par. 24; Trib. UE 27 settembre 2012 
(Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 40; 27 settembre 2012 (Sesta Sezio-
ne), causa T-357/09, Emilio Pucci International BV c. UAMI e El Corte Inglés, SA, caso «Emidio 
Tucci/Emilio Pucci III», par. 39; 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, 
citigroup etc.», cit., par. 80; 26 settembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-265/09, Enrique Serrano 
Aranda c. UAMI e Burg Groep BV, caso «Le Lancier/El Lanciero», par. 15; 20 settembre 2012 (Se-
sta Sezione), causa T-445/10, HerkuPlast Kubern GmbH c. UAMI e Heidi A.T. How, caso «eco-
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pack/ECOPACK», par. 16; 19 settembre 2012 (Terza Sezione), causa T-220/11, Team Bank AG 
Nürnberg c. UAMI e Fercredit Servizi Finanziari s.p.a., caso «f@ir Credit/Fercredit», par. 17; 18 
settembre 2012 (Ottava Sezione), T-460/11, Scandic Distillers c. UAMI e Bürgerbräu, August 
Röhm & Söhne KG, caso «Bürger/Bürgerbräu», par. 24; 21 settembre 2012 (Prima Sezione), causa 
T-278/10, Wesergold Getränke GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung, caso «Western Gold/Wesergold», 
par. 21; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-566/10, Jutta Ertmer c. UAMI e Caterpillar 
Inc., caso «erkat/cat», par. 15; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-295/11, Duscholux Ibé-
rica SA c. UAMI e Duschprodukter i Skandinavien, caso «duschy/DUSCHO», par. 49; 5 luglio 
2012 (Settima Sezione), causa T-466/09, Comercial Losan c. UAMI e Mc Donald’s International 
Property Co. Ltd., caso «Mc.Baby/Mc Kids», par. 18; 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-
134/09, Antonio Basile e I marchi italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, caso «B. Antonio Basile 
1952/Basile», par. 37; 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopo-
litan», cit., par. 22; 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-276/09, Kavaklidere-Europe c. UA-
MI e Yakult Honsha Kabushiki Kaisha, caso «Yakut/Yakult», par. 22; 20 giugno 2012 (Quinta Se-
zione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 21; 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), causa T-557/10, H. 
Eich s.r.l. c. UAMI e Arav Holding s.r.l., caso «H. Eich/H Silvian Heach», par. 20; 13 giugno 2012 
(Sesta Sezione), causa T-519/10, Kabushiki Kaisha Seikoh Giken c. UAMI e Seiko Holdings Kabu-
shiki Kaisha, caso «SG Seikoh Giken/Seiko», par. 17; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-
534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias c. UAMI e Garmo, caso «Hel-
lim/Halloumi», par. 16; 13 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-342/10, Paul Hartmann AG c. 
UAMI e Mölnlycke Health Care AB, caso «Mesilette/Medinette», par. 18; 13 giugno 2012 (Terza 
Sezione), causa T-277/11, Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH c. UAMI e Promotora 
Imperial, caso «iHotel/i-hotel», par. 24; 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», 
cit., par. 25; 25 maggio 2012 (Prima Sezione), causa T-233/10, Nike International Ltd. c. UAMI e 
Intermar Simanto Nahmias, caso «Jumpman/Jump», par. 17; 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), 
causa T-273/10, Olive Line International, SL c. UAMI e Umbria Olii Internationational s.r.l., caso 
«O.Live/Olive line», par. 27; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-110/11, Asa s.p.a. z o.o. c. 
UAMI e Merk sp. z o.o., caso «Femiferal/Feminatal», par. 17; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), 
causa T-60/11, Kraft Food Global Brands LLC c. UAMI e fenaco Genossenschaft, caso «Suisse 
Premium/Premium», par. 18; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-585/10, Aitic Penteo SA c. 
UAMI e Atos Wordline, caso «Penteo/Xenteo», par. 46; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-
179/11, Sport Ebyl & Sports Experts GmbH c. UAMI e Seven s.p.a., caso «Seven Summits/Seven», 
par. 17; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-546/10, Nordmilch AG c. UAMI e Lactimilk, 
caso «Milram/Ram», par. 21; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-371/09, Retractable Tech-
nologies, Inc. c. UAMI e Abbott Laboratories, caso «RT/RTH», par. 23; 16 maggio 2012 (Quinta 
Sezione), caso «Kinderstraum/Kinder», cit., par. 39; 15 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-
280/11, Rita Ewald c. UAMI e Kin Cosmetics, caso «Keen/Kin», par. 15; 8 maggio 2012 (Quarta 
Sezione), causa T-101/11, Mizuno KK c. UAMI e Golfino, caso «G/G+», par. 28; 8 maggio 2012 
(Seconda Sezione), causa T-348/10, Luigi Panzeri c. UAMI e Royal Trophy, caso «Royal Veste e 
premia lo sport/veste lo sport», cit., par. 19; 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), causa T-244/10, 
Tsakiris-Mallas AE c. UAMI e Seven s.p.a., caso «7 Seven Fashion Shoes/Seven e 7seven», par. 23; 
3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 73; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), 
causa T-417/09, Poslovni Sistem Mercator d.d. c. UAMI e Mercator Multihull, Inc., caso «Mercator 
Studios/Mercator», par. 18; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), causa T-547/10, Omya AG c. UAMI e 
Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, caso «Calcimatt/Calcilan», par. 24; 28 marzo 2012 (Quinta 
Sezione), causa T-41/09, Hipp & Co. KG c. UAMI e Société des Produits Nestlé, caso 
«Bebio/Beba», par. 28; 27 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-420/10, Giorgio Armani s.p.a c. 
UAMI e Annunziata del Prete, caso «AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans», par. 21; 23 marzo 2012 
(Seconda Sezione), causa T-157/10, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. UAMI e Brauerei Schlösser, 
caso «Alixir/Elixeer», par. 16; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-379/08, Mustang – Beklei-
dungswerke GmbH & Co. KG c. UAMI e Decathlon SA, caso «onda nera/onda bianca», par. 21; 21 
marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-63/09, Volkswagen AG c. UAMI e Suzuki Motor Corp., 
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caso «Swift GTi/GTI», par. 31; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Zydus/Zimbus», cit., par. 
26; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), causa T-172/10, Colas c. UAMI e Rosario Garcίa-Teresa Gárate 
e Carmen Bouffard Vicente, caso «Base-Seal in losanga/Colas in losanga», par. 32; 9 marzo 2012 
(Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 16; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi 
«L112/L114», cit., par. 70; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., par. 
15; 7 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-64/11, Run2Day Franchise BV c. UAMI e Runners 
Point Warenhandels GmbH, caso «Run2/Run2day e Run2date», par. 22; 7 febbraio 2012 (Settima 
Sezione), causa T-424/10, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport c. UAMI e Sisma s.p.a., caso 
«rappresentazione di elefante/elefanten», par. 18; 7 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa T-305/10, 
Marlies Hartmann-Lamboy c. UAMI e Diptyque, caso «Dynique/Diptyque», par. 20; 2 febbraio 
2012 (Quinta Sezione), causa T-596/10, Almunia Textil SA c. UAMI e FIBA-Europe e.V., caso 
«Eurobaket/Basket», par. 19; 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso «Arantax/Antax», cit., par. 47; 
31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-378/10, Spar Handelsgesellschaft mbH c. UAMI e Spa 
Group Europe Ltd. & Co. KG, caso «Spa Group/Spar», par. 19; 31 gennaio 2012 (Seconda Sezio-
ne), causa T-205/10, Cervecerίa Modelo, S.A. de C.V. c. UAMI e Platforma Continental, S.L., caso 
«La Victoria de Mexico/Victoria», par. 31; 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-260/08, 
Indo Internacional, SA c. UAMI e Visual SA, caso «Visual Map/Visual», par. 19; 24 gennaio 2012 
(Seconda Sezione), causa T-593/10, El Corte Inglés, S.A. c. UAMI e Jian Min Ruan, caso «B/B», 
par. 16; 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-249/10, Kitzinger & Co. KG c. UAMI e Mit-
teldeutscher Rundfunk e Zweites Deutsches Fernsehen, caso «Kico/Hika», par. 16; 12 gennaio 2012 
(Ottava Sezione), causa T-462/09, August Storck KG c. UAMI e Radiotelevisione Italiana s.p.a. 
RAI, caso «Ragolizia/Favolizia», par. 15; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-61/09, 
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmBH & Co. KG c. UAMI e Bösinger 
Flieischwaren GmbH, caso «Shinken King/King», par. 31; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), 
causa T-424/09, Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd. c. UAMI e Sportfive GmbH & Co. KG, caso 
«Qualifier/Qualifiers 2006», par. 19; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Given-
cy/Only», cit., par. 17; 7 dicembre 2011 (Prima Sezione), causa T-152/10, El Corte Inglés, SA c. 
UAMI e Azzedine Alaïa, caso «Alia/Alaïa», par. 17; 30 novembre 2011 (Terza Sezione), causa T-
447/10, SE-Blusen Stenau GmbH c. UAMI e Sport Ebyl & Sports Experts GmbH, caso «Se©-
SportsEquiment/SeSoEasy», par. 14; 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-483/10, The 
Pukka Luggage Company Ltd. c. UAMI e Jesús Miguel Azpiroz Arruti, caso «Pukka/pukas», par. 
15; 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Monster Rock/Monsters of Rock», cit., par. 16; 16 
novembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-323/10, Chicmouza Chabou c. UAMI e Chalou Gmbh, 
caso «Chabou/Chalou», par. 24; 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Coto de Gomariz/Coto 
de Imaz e El Coto», cit., par. 19; 10 novembre 2011 (Settima Sezione), causa T-143/10, Ben-Ri 
Electrónica SA c. UAMI e Sacopa, SAU, caso «LT Light-Tecno/LT», par. 17; 10 novembre 2011 
(Settima Sezione), causa T-22/10, Esprit International LP c. UAMI e Marc O’Polo International 
GmbH, caso «lettera su tasca/lettera», par. 31; 10 novembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-313/10, 
Three-N-Products Private Ltd. c. UAMI e Sheilesh Shah e Akhil Shah, caso «Ayuuri Natural/Ayur», 
par. 26; 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-72/10, Intermark s.r.l. c. UAMI e Natex Interna-
tional Trade s.p.a., caso «Naty’s/Naty», par. 22; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-189/09, 
Poloplast GmbH & Co. KG c. UAMI e Polypipe Ltd., caso «P/P Polypipe», par. 20; 20 ottobre 2011 
(Sesta Sezione), causa T-214/09, Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG c. UAMI e El 
Corte Inglés, SA, caso «Cor/Cadenacor», par. 17; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-
238/10, Stefania Scatizza c. UAMI e Manuel Jacinto, Lda, caso «Horse Couture/Horse», par. 17; 18 
ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-499/08, SLV Elektronik GmbH c. UAMI e Angel Ji-
méenez Muñoz, caso «LINE/line», par. 19; 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-393/09, NEC 
Display Solutions Europe GmbH c. UAMI e Nokia Corp., caso «NaViKey/Navi», par. 17; 6 ottobre 
2011 (Sesta Sezione), caso «Seven for All Mankind/Seven», cit., par. 18; 6 ottobre 2011 (Sesta Se-
zione), causa T-247/10, medi GmbH & Co. KG c. UAMI e Deutsche Medien Center GmbH, caso 
«deutschemedi.de/medi e medi.eu», par. 19; 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda 
Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 16; 6 ottobre 2011 (Ottava Sezio-
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ne), causa T-488/08, Galileo International Technology, LLC c. UAMI e Galileo Sistemas y Servi-
cios, caso «GSS Galileo Sistemas y Servicios/Galileo», par. 22; 5 ottobre 2011 (Prima Sezione), 
causa T-118/09, La Sonrisa de Carmen, SL e Bloom Clothes, SL c. UAMI e Harald Heldmann, caso 
«Bloomclothes/Bloom», par. 18; 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), causa T-421/10, Cooperativa Viti-
vinicola Arousana, S. Coop Galega c. UAMI e Maria Constantina Sotelo Ares, caso «Rosalia De 
Castro/Rosalia», par. 22; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-107/10, Procter & Gamble 
Manufacturing Cologne GmbH c. UAMI e Natura Cosméticos, SA, caso «Naturaviva/Viva», par. 
20; 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-150/10, Telefónica O2 Germany GmbH & Co. 
OHG c. UAMI e Loopia, caso «Loopia/Loop e Loopy», par. 20; 28 settembre 2011 (Quarta Sezio-
ne), causa T-356/10, Nike International Ltd. c. UAMI e Deichmann SE, caso «Victory Red/Vi-
ctory», par. 17; 27 settembre 2011 (Terza Sezione), causa T-581/08, Perusahaan Otomobil Nasional 
Sdb Bhd c. UAMI e Proton Motor Fuel Cell GmbH, caso «PM Proton Motor/Proton», par. 20; 23 
settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 14; 22 settembre 2011 (Setti-
ma Sezione), causa T-174/10, araAG c. UAMI e Allrounder sarl, caso «A con le corna/A», par. 19; 
20 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-99/10, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik 
Fritz Meinen GmbH & Co. KG c. UAMI e TofuTown.com GmbH, caso «Tofuking/King», par. 15; 
20 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-1/09, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG c. 
UAMI e Metaform Lucchese s.p.a., caso «Meta/Metaform», par. 22; 13 settembre 2011 (Quarta Se-
zione), causa T-522/08, Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat c. UAMI e Mary Quandt Ltd., caso 
«fiore bianco nero», par. 23; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 26; 9 
settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-197/10, Bundesverband der Deutschen bande und Raiffei-
senbanken e.v. (BVR) c. UAMI e Austria Leasing GmbH, caso «Reiffeisen Austria/Reiffeisen Ger-
mania», par. 17; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-382/09, Ergo Versicherungsgruppe AG 
c. UAMI e DeguDent GmbH, caso «Ergo/Cergo», par. 26; 8 settembre 2011 (Ottava Sezione), causa 
T-525/09, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG c. UAMI e Metronia SA, caso 
«Metronia/Metro», par. 20; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), causa T-160/09, Dr. Robert Winzer 
Pharma GmbH c. UAMI e Alcon Inc., caso «Oftal Cusi/Ophtal», par. 70; 14 luglio 2011 (Settima 
Sezione), caso «zufal/zurcal», cit., par. 16; 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänsa/Glanz», 
cit., par. 13; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 41; 28 giugno 2011 
(Prima Sezione), causa T-471/09, Dr. August Oetker c. UAMIE e Bonfait, in Racc. 2011, 307 ss., 
caso «Buonfatti/Bonfait», par. 53; 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceu-
ticos mundi/mundipharma», cit., par. 20; 15 giugno 2011 (Sesta Sezione), causa T-229/10, Graf-
Syteco GmbH c. UAMI e Teco Electric & Machinery Co. Ltd., caso «SYTECO/TECO», par. 21; 25 
maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», cit., par. 15; 24 maggio 
2011 (Quinta Sezione), causa T-161/10, Longevity Health Products c. UAMI e Tecnifar, caso «E-
Plex/Epilex», parr. 15 e 43; 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., par. 28; 19 
maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-580/08, PJ Hungary Szolgáltató kft c. UAMI e Pepekillo 
S.L., caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», par. 69; 19 maggio 2011 (Sesta Sezione), causa T-81/10, 
Tempus Vade S.L. c. UAMI e Juan Palacios Serrano, caso «Air Force/Time Force», par. 25; 18 
maggio 2011 (Seconda Sezione), causa T-207/08, Corporación Habanos, SA c. UAMI e Tabacos de 
Centroamérica, SL, caso «Kiowa/Cohiba», par. 24; 18 maggio 2011 (Settima Sezione), causa T-
502/07, IIC – Intersport International Corp. GmbH c. UAMI e The McKenzie Corporation Ltd., ca-
so «McKenzie/McKinley», par. 25; 11 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Flaco/Flaco», cit., par. 
35; 10 maggio 2011 (Seconda Sezione), causa T-187/10, Maurice Emram c. Guccio Gucci s.p.a., 
caso «G/G», par. 51; 5 maggio 2011 (Ottava Sezione), causa T-204/09, Olymp Bezner GmbH & Co. 
KG c. UAMI e Miguel Bellido, caso «Olymp/Olimpo», par. 27; 5 maggio 2011 (Settima Sezione), 
causa T-461/09, CheapFlights International Ltd. C. UAMI e Cheapflights Ltd., caso «Cheap-
flights/Cheapflights», par. 26; 4 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-129, Bongrain c. UAMI e 
apetito AG, caso «Apetito/apetito», par. 20; 14 aprile 2011 (Seconda Sezione), causa T-433/09, 
TTNB c. UAMI e Carmen March Juan, caso «Tila March/CARMEN MARCH», par. 20; 14 aprile 
2011 (Ottava Sezione), caso «Acno Focus/Focus», cit., par. 44; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), 
causa T-179/10, Zitro IP Sàrl c. UAMI e Show Ball Informática Ltda, caso «Bingo Showall/Show 
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ball», par. 18; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Alder Capital/Halder», cit., par. 75; 13 aprile 
2011 (Seconda Sezione), causa T-228/09, United States Polo Association c. UAMI e Textiles CMG, 
SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», par. 20; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Puerta 
de Labastida/Castillo de Labastida», cit., par. 40; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-358/09, 
Sociedad Agricola Requinga Ltda c. UAMI e Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Toro, caso «Toro de Piedra c. D. Origen Toro», par. 26; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-
98/09, Tubesca c. UAMI e Tubos del Mediterráneo SA, caso «T Tumesa/Tubesca», par. 34; 7 aprile 
2011 (Quarta Sezione), causa T-84/08, Intesa Sanpaolo s.p.a. c. UAMI e MIP Metro Group Intellec-
tual Property GmbH & Co. KG, caso «Comit/Comet», parr. 30 e 47; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), 
causa T-54/09, XXXLutz Marken GmbH c. UAMI e Natura Selection SL, caso «Linea Natu-
ra/Natura Selection», par. 32; 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 16; 21 mar-
zo 2011 (Terza Sezione), causa T-372/09, Visti Beher BV c. UAMI e Meister & Co., caso «Gold 
Meister/Meister», par. 19; 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), causa T-118/07, P.P. TV – Publicidade 
de Portugal e Televisão S.A. c. UAMI e Rentrack Corp., caso «PPT/PPTV», par. 15; 17 febbraio 
2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., par. 25; 17 febbraio 2011 (Ottava Se-
zione), causa T-385/09, Annco Inc. c. UAMI e Freche et fils associés, caso «Ann Taylor Loft/Loft», 
par. 17; 17 febbraio 2011, caso «Friboi/Fribo», cit., par. 47; 15 febbraio 2011 (Prima Sezione), cau-
sa T-213/09, Yorma’s AG c. UAMI, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, caso 
«Yorma’s/Norma», par. 19; 8 febbraio 2011 (Quarta Sezione), causa T-194/09, Lan Airlines c. 
UAMI e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA, caso «LAM/LAN», par. 17; 2 febbraio 
2011, causa T-437/09, Oyster Cosmetics s.p.a. c. UAMI e Kadabell GmbH & Co. KG, caso «Oy-
ster/Oystra», par. 21; 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-192/09, Amen Corner SA c. 
UAMI e Comercio Eletrónico Ojal, SL, caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Tro-
phy», par. 44; 16 dicembre 2010 (Quinta Sezione), causa T-363/09, Longevity Health Products, Inc. 
c. UAMI e Gruppo Lepetit, caso «Resverol/Lesterol», parr. 21 e 33; 15 dicembre 2010 (Prima Se-
zione), caso «Epcos/Epco Sistemas», cit., par. 61; 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), causa T-
188/10, DTL Corporación, SL c. UAMI e Gestiòn de Recursos y Soluciones Empresariales, caso 
«Solaria/Solartia», par. 17; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-331/09, Novartis c. UAMI e 
Sanochemia Pharmazeutika SA, caso «Tolposan/Tonopan», par. 17; 15 dicembre 2010 (Ottava Se-
zione), causa T-380/09, Luciano Bianchin c. UAMI e Grotto, caso «gasoline/gas», par. 26; 15 di-
cembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-451/09, Harry Wind c. UAMI e Sanyang Industry Co., Ltd, 
caso «Wind/Wind», par. 17; 25 novembre 2010 (Terza Sezione), causa T-169/09, Vidieffe s.r.l. c. 
UAMI e Perry Ellis International Group Holdings, caso «Gotha/gotcha», par. 24; 23 novembre 2010 
(seconda Sezione), causa Y-35/08, Codorniu Napa c. UAMI e Bodegas Ontañon, SA, caso «Artesa 
Napa Valley/Artesio e La Artesa», par. 26; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Far-
meco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 21; 30 settembre 
2010, causa T-270/09, PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Rhur GmbH c. UAMI e 
MeDiTaMedizinische Kurierdienst– und Handelsgesellschaft mbH, caso «medidata/MeDiTa», par. 
23; 28 settembre 2010, causa T-201/08, Market Watch Franchise & Consulting Inc. c. UAMI e Ares 
Trading, caso «Seroslim/Serostim», par. 19; 21 settembre 2010, causa T-546/08, Villa Almé Azien-
da Vitivinicola di Vizzotto Giuseppe c. UAMI e Marqués de Murrieta, SA, caso «i Gai/YGAY», 
par. 33; 13 settembre 2010, causa T-149/08, Abbott Laboratories c. UAMI e aRigen, Inc., caso 
«Sorvir/NORVIR», par. 26; 13 settembre 2010, cit., par. 49; 13 settembre 2010, caso «Ener-
con/Energol», cit., par. 20; 13 settembre 2010, causa T-72/08, Travel Service a.s. c. UAMI e Euro-
wings Luftverkehrs AG, caso «smartWings/Eurowings», par. 34; 9 settembre 2010, caso «Archer 
Maclean’s Mercury/Merkur», cit., par. 19; 8 settembre 2010, causa T-112/09, Icebreaker Ltd. c. 
UAMI e Gilmar s.p.a., caso «Icebreaker/Iceberg», par. 20; 8 settembre 2010, caso «Scorpione-
xo/Escorpion», cit., par. 32; 8 settembre 2010, caso «Acumed/Aquamed Active», cit., par. 20; 3 set-
tembre 2010, causa T-472/08, Companhia Muller de Bebidas c. UAMI e Missiato Industria e Co-
mercio Ltda, in Racc. 2010, II, 3907 ss., caso «A Nossa Alegria/Cachaça 51», par. 29; 7 luglio 
2010, causa T-557/08, mPay24 GmbH c. UAMI e Ultra d.o.o. Proizvodnja elektroniskih naprava, 
caso «M PAY/MPAY24», par. 33; 25 giugno 2010, causa T-407/08, MIP Metro Group Intellectual 
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Property GmbH & Co. KG c. UAMI e CBT Comunicación Multimedia, SL, caso «Metromeet/Me-
tro e meeting metro», par. 24; 22 giugno 2010, caso «Carbon Capital Markets/CM Capital Mar-
kets», cit., par. 26; 16 giugno 2010, causa T-487/08, Kureha Corp. C. UAMI e Sanofi-Aventis, caso 
«Kremezin/Krenosin», par. 89; 9 giugno 2010, causa T-138/09, Felix Muñoz Arraiza c. UAMI e 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, in Racc. 2010, II, 2317 ss., caso 
«Riojavina/Rioja», par. 25; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 24; 11 maggio 2010, 
causa T-492/08, Nicolas Wessang c. UAMI e Greinwald GmbH, caso «star foods/Star Snacks», par. 
17; 21 aprile 2010, causa T-249/08, Coin s.p.a. c. UAMI e Dynamiki Zoi AE, caso «Fitcoin/Coin», 
par. 18; 14 aprile 2010, caso «Billy’s/Byly», cit., par. 16; 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit., par. 
26; 25 marzo 2010, cause riunite da T-5/08 a T-7/08, Société des produits Nestlé SA c. UAMI e 
Master Beverage Industries Pte Ltd., in Racc. 2010, II, 1177 ss., casi «Golden Eagle», par. 37; 24 
marzo 2010, causa T-363/08, 2nine Ltd. C. UAMI e Pacific Sunwear of California, caso «nol-
lie/noli», par. 23 e causa T-423/08, Inter-Nett 2000 Kereskedemi és Szogàltatò kft (Inter-Nett 2000 
kft) c. UAMI e Union des Agricultores, SA, caso «Hunagro/Uniagro», par. 19; 19 marzo 2010, cau-
sa T-427/07, Mirto Corporaciòn Empresarial, SL c. UAMI e Maglificio Barbara, caso «Mirtilli-
no/Mirto», par. 36; 4 marzo 2010, causa T-477/08, Mundipharma AG c. UAMI e ALK-Abellò A/S, 
caso «Avanzalene/Avanz», par. 20; 4 marzo 2010, causa T-24/08, Weldebräu GmbH & Co. C. 
UAMI e Kofola Holding a.s., caso «forma di bottiglia con collo elicoidale», par. 17; 3 marzo 2010, 
causa T-321/07, Lufthansa Air Plus Servicekarten GmbH c. UAMI e Applus Servicios Tecnológi-
cos, SL, caso «A+/Air Plus International», par. 26; 23 febbraio 2010, causa T-11/09, Rahmi Özde-
mir c. UAMI e Aktieselkabet af 21. november 2001, caso «James Jones/Jack & Jones», par. 19; 27 
gennaio 2010, causa T-331/08, Rewe Zentral AG c. UAMI e Grupo Corporativo Teype, SL, caso 
«Solfrutta/Frutisol», par. 14; 21 gennaio 2010, causa T-34/07, Karen Goncharov c. UAMI e DSB, 
caso «DSBW/DSB», parr. 26 e 54; 20 gennaio 2010, causa T-460/07, Nokia Oyj c. UAMI e Me-
dion, in Racc. 2010, II, 89 ss., caso «Life Blog/Life», par. 41; 17 dicembre 2009, causa T-490/07, 
Notartel s.p.a. – Società informatica del notariato c. UAMI e SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, 
caso «R.U.N./ran», par. 43; 16 dicembre 2009, caso «Giordano/Giordano», par. 18; 15 dicembre 
2009, causa T-412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. c. UAMI e Merck, caso «Trubion/TriBion 
Harmonis», par. 27; 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 26; Trib. primo grado CE 11 
novembre 2009, causa T-150/08, Rewe-Zentral AG c. UAMI e Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, caso 
«Clinair/Clina», par. 30; 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., par. 18; 29 ot-
tobre 2009, caso «Agile/Aygill’s», cit., par. 18; 28 ottobre 2009, caso «First-On-Skin/First», cit., par. 
23; 28 ottobre 2009, causa T-80/08, CureVac GmbH c. UAMI e Qiagen GmbH, in Racc. 2009, II, 
4025 ss., caso «RNActive/RNAiFect», par. 23; 20 ottobre 2009, causa T-307/08, Aldi Einkauf 
GmbH & Co. OHG c. UAMI e Goya Importaciones y Distribuciones SL, caso «4 OUT Living/Li-
ving», par. 16; 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., par. 37; 23 settembre 2009, causa T-
103/07, Fratex Industria e Comércio Ltds c. UAMI e U.S.A. Track & Field, caso «Track & Field 
USA/Track & Field», par. 38; 23 settembre 2009, causa T-291/07, Viñedos y Bodegas Principe Al-
fonso de Hohenlohe c. UAMI e Gonzalez Byass SA, caso «Alfonso/Principe Alfonso», par. 24; 23 
settembre 2009, causa T-493/07, T-26/08 a T-27/08, GlaxoSmithKline s.p.a., Laboratòrios Wellco-
me de Portugal, Lda c. UAMI e Serono Genetics SA, caso «Famoxin/Lanoxin», par. 48; 16 settem-
bre 2009, causa T-221/06, Hipp & Co. KG c. UAMI e Laboratorios Ordesa, caso «Bebimil/Blemil», 
par. 32; 16 settembre 2009, cause T-305/07 e 306/07, Offshore Legends c. UAMI e Acteon, caso 
«Offshore Legends/Offshore1», par. 55; 15 settembre 2009, causa T-308/08, Parfums Christian Dior 
c. UAMI e Consolidated Artists BV, caso «MANGO adorably», par. 19; 15 settembre 2009, caso 
«Centrixx/sensixx», cit., par. 23; 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., par. 25; 8 luglio 2009, causa T-
71/08, Promat GmbH c. UAMI e Prosima Comercial, caso «Prosima», par. 19; 2 luglio 2009, causa 
T-311/08, Paul Fitoussi c. UAMI e Bernadette Nicole J. Loriot, caso «Ibiza Republic», par. 22; 1 
luglio 2009, causa T-16/08, Perfetti Van Melle s.p.a. c. UAMI e Cloetta Fazer AB, caso «Center 
Schock», par. 28; 11 giugno 2009, causa T-151/08, Victor Guedes – Indústria e Comércio SA c. 
UAMI e Consorzio de l’Espai Rural de Gallecs, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo 
Azeite», par. 30; 11 giugno 2009, causa T-33/08, Bastos Viegas, SA c. UAMI e Pierre Fabre Médi-
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cament SA, caso «Opdrex/Optrex», par. 17; 11 giugno 2009, causa T-67/08, Hedgefund Intelligence 
Ltd. c. UAMI e Hedge Invest SpA, caso «InvestHedge», par. 28; 10 giugno 2009, causa T-204/06, 
Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Yperision Estiasis c. Kraft Foods Schweiz Holding AG, caso 
«milko ΔΕΛΤΑ», par. 25; 7 maggio 2009, causa T-414/05, NHL Enterprises BV c. UAMI e Glory 
& Pompea, caso «LA Kings», par. 21; 29 aprile 2009, causa T-430/07, Bodegas Montebello SA c. 
UAMI, caso «Montebello Rhum Agricole», par. 18; 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., 
par. 26; 25 marzo 2009, causa T-108/07, L’Oréal SA c. UAMI e Spa Monopole compagnie fermière 
de Spa SA/NV, caso «Spa Therapy/Spa», par. 16; 4 marzo 2009, causa T-168/07, Professional Ten-
nis Registry, Inc. c. UAMI e Registro Profesional de Tenis SL, caso «PTR Professional Tennis Re-
gistry», par. 25; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 31; 18 dicembre 2008, causa T-
16/07, Miguel Torres SA c. UAMI e Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés, caso «Torre de 
Benitez», par. 43; 10 dicembre 2008, causa T-228/06, Giorgio Beverly Hills, Inc. c. UAMI e WHG 
Westdeutsche Handelsgesellschaft, caso «Giorgio Beverly Hills II», par. 18; 10 dicembre 2008, cau-
sa T-412/06, Vitro Corporativo SA de CV c. UAMI e VKR Holding A/S, caso «Vitro», par. 20; 2 
dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 19; 19 novembre 2008, causa T-315/06, Ercros SA c. 
UAMI e Degussa GmbH, caso «Taicros», par. 22; 12 novembre 2008, causa T-87/07, Scil proteins 
GmbH c. UAMI e Indena S.p.A., caso «affilene», par. 30; 12 novembre 2008, causa T-210/05, Na-
locebar – Consultores e Serviços Lda c. UAMI e Limiñana y Botella, SL, in Giur. ann. dir. ind. 
5337, caso «Limoncello di Capri», par. 22; 12 novembre 2008, causa T-242/07, Dieter Weiler c. 
UAMI e IQNet Association – The International Certification Network, caso «Q2Web», par. 20; 4 
novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 24; 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 Seat», par. 20; 8 settembre 2008 (ord.), causa T-374/06, Matthias Rath c. UAMI e Dr. 
Grandel GmbH, caso «Epican/Epigran», par. 28; 26 giugno 2008, causa T-79/07, SHS Polar Siste-
mas Informàticos SL c. UAMI e Polaris Software Lab. Ltd., caso «Polar», par. 25; 25 giugno 2008, 
causa T-36/07, Zipcar Inc. c. UAMI e Canary Islands Car, SL, caso «Zipcar/Cicar», par. 27; 18 giu-
gno 2008, causa T-175/06, The Coca-Cola Company c. UAMI e San Polo s.r.l., in Racc. 2008, II, 
1055 ss., caso «Mezzopane», par. 16; 12 marzo 2008, caso «Coto d’Arcis», cit., par. 25; 13 dicem-
bre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 43; 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway Inc. 
c. UAMI e Fujitsu Siemens Computers GmbH, caso «Activy Media Gateway», par. 34; 15 novem-
bre 2007, causa T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd. c. UAMI e Sun Microsystems Inc., caso 
«Sunplus/Sun», par. 29; 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, SL c. UAMI e 
Aceites del Sur, SA, in Racc. 2007, 3355 ss., caso «La Española», par. 95 (che sottolinea il paralleli-
smo fra le previsioni dell’art. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva e dell’art. 8, par. 1), lett. b), r.m.c.); 11 
luglio 2007, causa T-443/05, El Corte Inglés c. UAMI e Juan Bolaño Sabri, in Racc. 2007, II, 2579 
ss., caso «PiraÑAM», par. 35; 11 luglio 2007, causa T-263/03, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI e 
Conceria Toska s.r.l., in Racc. 2007, II, 2353 ss., caso «Toska», par. 25; 8 febbraio 2007, causa T-
88/05, Quelle AG c. UAMI e Nars Cosmetics, Inc., caso «Mars», par. 51; 15 dicembre 2006, causa 
T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e Cornu SA Fontain, caso «Ferro», par. 61; 30 no-
vembre 2006, causa T-43/05, Camper SL c. UAMI e JC AB, caso «Brothers by Camper», par. 52; 
19 ottobre 2006, cause riunite T-350/04 a T-352/04, Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH c. UAMI 
e Anheuser-Busch, Inc., in Racc. 2006, II, 4255 ss., caso «American Bud», par. 64; 27 settembre 
2006, causa T-172/04, Telefónica SA c. UAMI e David Branch, caso «Emergia», par. 61; 12 luglio 
2006, causa T-97/05, Sergio Rossi s.p.a. c. UAMI e c. Marcorossi s.r.l., caso «Marcorossi», par. 35; 
11 luglio 2006, causa T-247/03, Miguel Torres, SA c. UAMI e Bodegas Muga, caso «Torre Muga», 
par. 39; 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex SA c. UAMI e Robert Wiseman & Sons., in Racc. 
2006, II, 1677 ss., caso «pelle di mucca», par. 21; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 76; 
12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 59; 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas SA c. 
UAMI e LTJ Diffusion SA, in Racc. 2005, II, 4835 ss., caso «LTJ/Arthur», par. 26; 15 giugno 2005, 
causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in Racc. 2005, II, 
2305 ss., caso «Limonchelo I», par. 43; 4 maggio 2005, causa T-359/02, Chum Ltd. c. UAMI e Star 
TV AG, in Racc. 2005, II, 1515 ss., caso «Star TV», par. 25; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., 
 



510 CAPITOLO QUARTO 

trollata o un licenziatario o altro soggetto che si trovi con il titolare del marchio in 
una relazione tale da fare assumere al pubblico che le scelte relative ai beni con-
traddistinti dal marchio siano ascrivibili ad un unico centro decisionale. Nel con-
cetto così inteso vengono quindi ricomprese non solo la tradizionale confusione 
quanto all’origine in senso stretto (Verwechslungsgefahr in engerem Sinne) ma 
anche quella in senso lato (in weiterem Sinne) 

417. 
Corrispondentemente, il rischio di confusione del pubblico quanto all’origine 

imprenditoriale (o, come pure talora è detto, ‘commerciale’) in senso lato dei beni 
contraddistinti dal marchio successivo “non è soltanto quello relativo all’impresa 
materialmente responsabile dell’offerta del prodotto o servizio, ma riguarda più in 
generale l’impresa responsabile  del le  s t ra tegie  commercial i  alla base di 
questa offerta, ancorché attuate con la collaborazione di terzi” 

418. Si assiste così 
all’evoluzione “del sistema tradizionale, dove il marchio identificava la provenienza 
dei prodotti da un costante nucleo aziendale, in un sistema dove il marchio identifi-
ca la provenienza dei prodotti o servizi dall’impresa titolare del potere di controllare 

 
 
par. 77; 16 marzo 2005, causa T-112/03, L’Oréal SA c. UAMI e Revlon (Suisse) SA, in Racc. 2005, 
II, 949 ss., caso «Flexi Air», par. 56; 15 febbraio 2005, causa T-169/02, Cerveceria Modelo SA de 
CV c. UAMI e Modelo Continente Hipermercados SA, caso «Negra Modelo», par. 25; 13 dicembre 
2004, causa T-8/03, El Corte Inglés SA c. UAMI e Emilio Pucci, in Racc. 2004, II, 4297 ss., caso 
«Emilio Pucci», par. 34; 6 ottobre 2004, cause T-117/03 a 119/03 e T-171/03, New Look Ltd. c. 
UAMI, in Racc. 2004, II, 3471 ss., casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», 
par. 23; 6 luglio 2004, causa T-117/02, Grupo El Prado Cevera SL c. UAMI e Helene Debuschewitz 
e altri, in Racc. 2004, 2004, II, 2073 ss., caso «Chufafit», par. 37; 22 giugno 2004, causa T-185/02, 
Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard 
Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, in Racc. 2004, II, 1739 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 
4776, caso «Picaro», par. 49; 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit., par. 37; 25 novembre 2003, 
causa T-286/02, Oriental Kitchen SARL c. UAMI e Mou Dybfrost A/S, in Racc. 2003, II, 4953 ss., 
caso «Kiap Mou», par. 23; 4 novembre 2003, causa T-85/02, Pedro Diaz SA c. UAMI e Granjas 
Castellò SA, in Racc. 2003, II, 4835 ss., caso «Castillo», par. 28; 3 luglio 2003, causa T-129/01, 
José Alejandro SL c. UAMI e Anheuser-Busch Inc., in Racc. 2003, II, 2251 ss., caso «Budmen», 
parr. 37 e 57; 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks GmbH c. UAMI e Karlsberg Braue-
rei KG Weber, in Racc. 2003, II, 43 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4613, caso «Mystery», par. 29; 12 
dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial SA c. UAMI e nei confronti di France Distribution, in Racc. 
2002, II, 5275 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4612, caso «Vedial/Hubert», par. 36; 23 ottobre 2002, 
causa T-388/00, Institut für Lernsysteme c. UAMI e ELS Educational Services, in Racc. 2002, II, 
4301 ss., caso «ELS», par. 37; Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Claudia Obe-
rhauser c. UAMI e Petit Liberto SA, in Racc. 2002, II, 4359 ss., caso «Fifties», par. 25 e 23 ottobre 
2002, causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in Racc. 2002, II, 
4335 ss., caso «Matratzen», par. 23. Questa formulazione è stata impiegata, ad es. da Corte di Giu-
stizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 17, anche in materia di contraffazione. Nella giuri-
sprudenza nazionale v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino 
s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5341, caso «Valentino» e, per altri richiami, V. DI CATALDO, Rassegna 
di giurisprudenza. Proprietà industriale, in Giur. comm. 2007, II, 5 ss., 24 s. 

417 Per una rassegna delle applicazioni (talora fin troppo largheggianti) di quest’ultimo principio 
nella giurisprudenza italiana v. V. DI CATALDO, Rassegna di giurisprudenza, cit., 25. 

418 Così D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 75. Nello stesso senso ora 
G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 54 s. 
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la loro destinazione al mercato e le loro caratteristiche” 
419. Da ultimo questa confu-

sione in senso lato sembra essere intesa non solo come confusione quanto all’ori-
gine dei beni e quindi delle imprese che lo offrono ma anche nella più ambigua no-
zione di “legame economico tra i marchi” 

420; si tratta quindi di verificare se questo 
concetto possa condurre a un’espansione dell’ambito di applicazione della tutela. 

Si potrebbe osservare che la confusione quanto alle origini dei beni contraddi-
stinti dai due marchi può avere conseguenze anche sulla reputazione che il mar-
chio anteriore abbia conseguito in relazione alle scelte, specie qualitative, del tito-
lare. Il rilievo sarebbe esatto e trova del resto conferme ripetute anche sul piano 
giurisprudenziale, visto che già le sentenze precedenti all’adozione della prima 
direttiva e del regolamento spesso sottolineavano come la tutela contro la confu-
sione abbia il fine di impedire che un soggetto non autorizzato sfrutti “la reputa-
zione e la posizione del marchio” 

421. Ciò non significa peraltro che nella tutela 
della funzione distintiva vengano incorporati anche profili che attengono diret-
tamente alla protezione di altre funzioni del marchio. Vero è piuttosto che la tu-
tela diretta della funzione distintiva può produrre – e di regola produce – conse-
guenze, indirette ma di rilievo, anche su piani ulteriori e in primis su quello dei 
messaggi veicolati dal marchio attinenti alla qualità dei beni contraddistinti dal 
marchio: come ha efficacemente sottolineato la Corte di Giustizia nel caso “Ar-
senal”, “il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne 
sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica 
impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.” 

422. 
 
 

419 Così D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., nota 11 a 34; e v. già C. GAL-
LI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 151 ss. In argomento v. pure A. HORTON, The 
Implications of L’Oréal v Bellure – A Retrospective and a Looking Forward: the Essential Func-
tions of a Trade Mark and when is an Advantage Unfair? in EIPR 2011, 550 ss., specie a 555 ss. 

420 Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», 
cit., parr. 74 e 76 (ed infra, § 57). 

421 Il richiamo alla protezione della reputazione del marchio è da considerarsi un topos cui la Corte 
fa ricorso oramai da parecchi decenni: vedi le sentenze della Corte di Giustizia 30 novembre 1993, 
causa C 317/91, Deutsche Renault AG c. Audi, in Giur. ann. dir. ind. 3010 e in Riv. dir. ind. 1995, II, 
117 ss., caso «Audi Quattro», par. 30 (se ne veda un commento attento alle implicazioni per la dinami-
ca del diritto comunitario in N. REICH, The “November Revolution” of the European Court of Justice: 
Keck, Meng and Audi Revisited, in Common Market Law Review 1994, 459 ss.); 17 ottobre 1990, cau-
sa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, in Giur. ann. dir. ind. 2725 e in Giur. comm. 1991, 
II, 536 ss. con nota di A. VANZETTI, 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 Ro-
che», par. 7; 31 ottobre 1974, causa C-16/74, Centrafarm BV e Adrian de Peijper c. Wintrop, in Riv. 
dir. ind. 1975, II, 355 ss., con mia nota Brevetti e marchi “paralleli” nella recente giurisprudenza co-
munitaria, caso «Winthrop», par. 8 (“In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commer-
ciale è fra l’altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la 
prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti 
che intendessero sfruttare la posizione di quell’impresa e la reputazione del marchio, mediante utiliz-
zazione abusiva di questo”, corsivo aggiunto). Il topos non è abbandonato nella giurisprudenza succes-
siva: v. Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 46. 

422 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 48 (corsivi aggiunti). 
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Insomma, il rispetto della funzione distintiva garantisce che tutte le scelte re-
lative al marchio facciano capo a un solo soggetto, il suo titolare; ed, attenendo 
tali scelte anche alla qualità dei beni contraddistinti dal marchio e al prestigio di 
quest’ultimo, nel momento in cui la funzione di indicazione di origine del mar-
chio è tutelata vengono al contempo salvaguardati anche i messaggi qualitativi 
e promozionali che a esso si riferiscono, assicurando che essi permangano sotto 
il controllo esclusivo del titolare del marchio anteriore 

423. Questa salvaguardia 
va tuttavia ormai intesa in senso generico: nel diritto dei marchi comunitario e 
armonizzato comunitariamente l’attribuzione della titolarità del diritto di mar-
chio presuppone solo che il titolare eserciti le proprie prerogative con riferi-
mento alla destinazione al mercato dei beni contraddistinti dal segno, non es-
sendo più richiesto – come si era sostenuto in passato – che egli in fatto eserciti 
poteri decisionali in ordine alla fabbricazione e alla selezione dei beni in que-
stione 

424. 
Nel vigore della normativa anter iore  a l la  Novella  del  1992, le norme 

in materia di contraffazione o di novità non parlavano esplicitamente di confondi-
bilità sull’origine. Sulla base di un assetto normativo che attribuiva al titolare del 
marchio la “facoltà di fare uso esclusivo del marchio” 

425, veniva anzi sovente 
espressa la convinzione secondo la quale la contraffazione e il potere invalidante 
del marchio anteriore fossero da ricollegarsi alla “confondibi l i tà  dei  mar-
chi” 

426; e si precisava anzi che l’interesse sotteso alla disciplina era quello “di 
evitare la confondibilità fra i segni considerati come beni autonomi, anche indi-
pendentemente da una confondibilità fra le cose significate” (i beni) 

427. Si trattava 
di formulazioni non facilmente decifrabili e comunque assai diverse, almeno dal 
punto di vista estrinseco, rispetto a quella accolta nel diritto odierno dei marchi, 
anche se già in quel contesto normativo non erano mancate le voci che avevano 
ricordato che la locuzione che faceva riferimento alla confondibilità dei marchi 
doveva intendersi come modo sintetico di formulare il concetto di “confondibilità 
fra le fonti di origine”, poiché nessuna norma vieta di usare marchi addirittura 
identici per beni non affini fra di loro 

428. 
 
 

423 Sul punto v. già § 7 C ) e anche infra, § 61.2. 
424 Per quest’ultima tesi, fondata sulla ricostruzione della funzione del marchio in un sistema che 

circoscriveva la legittimazione all’acquisto al possesso della qualifica imprenditoriale del richieden-
te richiesta dal testo dell’art. 22 l.m., v. l’indagine di P. AUTERI, Territorialità del diritto di marchio 
e circolazione di prodotti ‘originali’, Giuffrè, Milano, 1973, 152 ss. 

425 Art. 1 l.m.; e v. anche artt. 2569 c.c., 17 e 19 l.m. 
426 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, 76 ss. ma anche, ad es., 75; C. PASTERIS, Lezioni di diritto industriale, 
Giappichelli, Torino, 1970, 98 s. Sulle origini di questa impostazione v. ora G.E. SIRONI, La perce-
zione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 10 ss. 

427 In questo senso, e recisamente, T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immate-
riali. Lezioni di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1960, 358. 

428 A. VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, cit., 80. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 513 

Nell’accertamento delle cause che possono produrre il rischio di confusione ai 
fini del giudizio di novità, l’apprezzamento relativo alla percezione da parte del 
pubblico interessato del marchio successivo deve essere, come già si è avuto mo-
do di osservare 

429, prognostico e non diagnostico o, se si preferisce, prospettivo e 
non retrospettivo. Questo carattere ipotetico dell’accertamento avente ad oggetto 
il marchio successivo dipende non solo dalla circostanza, pur esatta, che il mar-
chio oggetto di opposizione o di azione di nullità potrebbe non essere stato ancor 
usato, ma prima ancora dal dato assorbente per cui la contestazione della registra-
bilità di un marchio e della validità di un marchio registrato non verte affatto sulle 
modalità con le quali questo sia stato effettivamente e in concreto usato ma su tut-
te e ciascuna delle modalità di cui esso è suscettibile di essere usato anche in futu-
ro 

430. Cosicché l’accertamento del rischio di confusione per il pubblico quanto 
all’origine operata in sede di giudizio di validità manca dell’ancoramento, che in-
vece è tipico del giudizio di contraffazione, alla rilevazione delle modalità e del 
contesto di uso del segno successivo e comporta invece una “non facile proiezio-
ne mentale” 

431 estesa a tutte le possibili varianti compatibili con i dati cartacei 
contenuti nella domanda di registrazione contestata 

432. Vero è piuttosto che il ri-
schio di confusione non solo è oggetto di un giudizio prognostico ma va inteso 
come effetto potenziale e non necessariamente attuale 

433. 
Ci si può domandare se la disciplina del secondo tipo di conflitto in sede di 

giudizio di novità di una successiva registrazione di marchio sia coerente con la 
lettura della nozione di rischio di confusione attestata in altri settori normativi. Il 
quesito si pone in modo particolare con riguardo alla definizione di confusione 
contenuta nella previsione dell’art. 4, lett. h ) ,  direttiva n. 2006/114/CE concer-
nente la pubblicità ingannevole e comparativa 

434, che subordina la liceità della 
pubblicità comparativa ai casi in cui la pubblicità medesima “non ingeneri confu-
sione sul mercato fra l’operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le 
 
 

429 Supra, al § 39. 
430 La sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. ha sottoli-

neato in proposito che “quando un marchio viene registrato, il titolare di esso ha il diritto di utiliz-
zarlo a suo piacimento, cosicché ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada 
nell’impedimento alla registrazione previsto” dall’art. 4 della direttiva, “occorre verificare” se ricor-
ra il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se regi-
strato, potrebbe essere usato” (corsivo aggiunto). 

431 A. VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, cit., 8-9; e v. amplius, § 54. 
432 Il carattere ipotetico delle valutazioni relative alle modalità di impiego del marchio successi-

vamente registrato non vale peraltro per il solo secondo tipo di conflitto, in quanto esso è una carat-
teristica generale di tutti gli accertamenti aventi ad oggetto il marchio successivo condotti in occa-
sione del giudizio di novità, che li contrappone alla valutazione anche concreta propria del giudizio 
di contraffazione. Supra, § 39 e infra, § 115. 

433 V. sulla diversità di questi due profili infra, § 55. 
434 Che sostituisce l’art. 3bis, n. 1, lett. d ), direttiva CEE n. 84/450 concernente la pubblicità in-

gannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55. La norma comunitaria è stata 
attuata sul piano interno dalla lett. d) del 1° comma dell’art. 4 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 sulla 
pubblicità ingannevole. In argomento v. anche infra, § 119.4. 
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denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o servizi dell’operatore 
pubblicitario e quelli di un concorrente”. La Corte di Giustizia ha avuto più di 
un’occasione di pronunciarsi sul rapporto fra la nozione di “rischio di confusione” 
sancita dal diritto dei marchi e quella di “confusione” accolta dalla direttiva sulla 
pubblicità comparativa 

435; e ha affermato il principio secondo il quale l’uso vieta-
to dal diritto dei marchi per definizione non possa mai soddisfare la condizione di 
liceità enunciata dalla direttiva sulla pubblicità comparativa. In queste pronunce, 
la Corte pare quindi avere accolto una nozione di coincidenza parziale: tutte le 
ipotesi di rischio di confusione vietate dal diritto dei marchi sono anche ipso facto 
vietate dalle norme sulla pubblicità comparativa; ma possono esistere fattispecie, 
ad es. di imitazione dei segni distintivi altrui diversi dal marchio, che sono vietate 
dalle norme sulla pubblicità comparativa senza tuttavia assumere rilievo ai fini del 
diritto dei marchi comunitario: si pensi al caso in cui la pubblicità si riferisca non 
ai marchi ma alla denominazione sociale del concorrente. Per la verità, è dato di 
registrare punti di distacco importanti fra le due serie di norme anche nell’area 
nella quale queste si sovrappongono ratione materiae: già sotto un profilo testuale 
le previsioni in tema di pubblicità comparativa qualificano in termini di illiceità 
non il “rischio di confusione” ma “la confusione”; e intendono la confusione così 
dichiarata rilevante non come confusione quanto all’origine dei beni contraddi-
stinti dai segni, intesa quale effetto del congiunto operare dei due fattori costituiti 
dall’identità o somiglianza dei segni e dei beni, ma, più ampiamente, come confu-
sione fra soggetti, fra segni o fra beni, accostandosi così parzialmente alla nozione 
di confondibilità cui il diritto dei marchi parrebbe nel frattempo aver voltato le 
spalle 

436. 
I termini della questione diventano ancor più complessi quando ci si domandi 

in quale rapporto si collochino le due serie di norme ora raffrontate con il com-
plesso normativo più recente, rappresentato dalla direttiva n. 2005/29 relativa alle 
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno 

437. An-
 
 

435 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 54 e 12 giugno 2008, caso 
«O2», cit., parr. 45 e 51. Per un commento di questa seconda sentenza dal punto di vista considerato 
nel testo v. P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue? in EIPR 2008, 130 ss. e 
I. SIMON FHIMA, Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations, cit., 420 ss. 

436 Attestata nel nostro ordinamento ad es. da G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del marchio, cit., 75, 
77 ss. 

437 Secondo questa previsione, “è altresì 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 attività di marketing del prodotto, compre-
sa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione so-
ciale e altri segni distintivi di un concorrente”. Sulla direttiva v. ora R.M. Hilty-F. Henning Bodewig 
(a cura di), Law Against Unfair Competition. Towards a new Paradigm in Europe? Springer, Ber-
lin-Heidelberg, 2007; G.B. ABBAMONTE, The Unfair Commercial Practices Directive: An Example 
of the New European Consumer Protection Approach, in 12 Columbia J. of European Law 2006, 
695 ss. La direttiva è stata attuata in Italia dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 che ha introdotte modifi-
che al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo. 
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che se ragioni di ordine espositivo suggeriscono di trattare dell’argomento in tema 
di contraffazione e non di nullità, visto che i contegni presi in considerazione dal-
la direttiva sulle pratiche commerciali sleali attengono all’attività svolta sul mer-
cato e non alla registrazione del segno 

438, val la pena di osservare fin d’ora che, 
sotto un profilo letterale, anche qui il riferimento è alla nozione di confusione e 
non di rischio di confusione; e che la confusione medesima viene riferita ai mar-
chi e ai prodotti e non all’origine dei beni identificati con i marchi. Né deve sfug-
gire che, sotto un profilo sistematico, di pratica ingannevole ai sensi della diretti-
va n. 2005/29 non si può discutere se non quando questa sia idonea a falsare in 
misura rilevante il comportamento economico del consumatore; quando invece ai 
fini dell’accertamento del rischio di confusione il requisito corrispondente non è 
richiesto 

439. 
42.2. Il rischio di associazione. Rinvio. Per la verità, l’idea che il rischio di 

confusione rilevante sia solo quello relativo all’origine imprenditoriale dei beni 
contraddistinti dai due segni è stata messa in discussione nel periodo successivo 
all’adozione della direttiva comunitaria n. 89/104 e della Novella del 1992 sulla 
base del tenore letterale della stessa direttiva marchi. Ci si è infatti soffermati sul 
dato testuale secondo cui il “rischio di confusione” “può consistere in un rischio 
di associazione fra i due segni” 

440. Già in linea di principio si è ipotizzato che, 
poiché il marchio riceve oggi tutela anche in relazione a componenti pubblicitarie 
e qualitative diverse dall’indicazione di provenienza, il rischio di confusione rile-
vante non andrebbe inteso solo con riferimento all’origine imprenditoriale dei be-
ni anche ai fini del secondo tipo di conflitto. In questa più larga prospettiva, si 
tratterebbe di verificare se il pubblico possa ritenere i due segni portatori dello 
stesso messaggio (simbolico e qualitativo, oltre che relativo all’origine imprendi-
toriale). Si è anche suggerito che a questo fine assumerebbe rilievo il dato testuale 
innovativo, posto che il rischio di “associazione” potrebbe essere riferito a queste 
componenti ulteriori del messaggio comunicato dal marchio. In questa prospetti-
va, precisamente il rischio di associazione ricorrerebbe ogni qualvolta il pubblico 
istituisca, sia pur solo istantaneamente, un collegamento fra il segno successivo e 
quello anteriore, e nel ciò fare trasferisca anche solo inconsciamente l’accredita-
mento dell’uno sull’altro. 

Anche se il tema ha trovato un approfondimento soprattutto in sede di accer-
tamento della contraffazione, qui se ne darà già conto trattando dell’impedimento 
e del motivo di nullità collegati al secondo tipo di conflitto là dove verrà precisato 
il significato della nozione di “rischio di confusione”. In questa sede conviene pe-
raltro anticipare che la giurisprudenza comunitaria fino a oggi non ha seguito le 
tesi più innovative e ha quindi mostrato di voler perimetrare i presupposti di ap-
 
 

438 V. infra, § 117. Ho dedicato all’argomento anche lo scritto “Rischio di confusione” e “con-
fusione” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, in Giur. comm. 2011, I, 693 ss. 

439 V. § 117.2. 
440 V. l’ultima parte degli artt. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva, 12.1, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1), 

lett. b), r.m.c. 
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plicazione della norma ora esaminata con grande prudenza e cautela. Con una se-
rie di pronunce succedutesi nel tempo 

441, la Corte di Giustizia ha infatti chiarito 
che il concetto di rischio di associazione non è alternativo a quello di rischio di 
confusione ma serve piuttosto a chiarirlo; e che il rischio di confusione va provato 
e non può essere presunto neppur sulla base dell’elevato carattere distintivo del 
marchio anteriore e dell’esistenza di un rischio di associazione 

442; dal canto suo, 
il Tribunale di primo grado si attiene fedelmente a quell’impostazione 

443. In que-
sto modo la linea di demarcazione fra le ipotesi di secondo conflitto, relative ai 
marchi per così dire ordinari, di cui alla lett. b) dell’art. 8, par. 1, r.m.c. e alla lett. 
d), dell’art. 12.1 c.p.i., considerate in questo paragrafo, e quelle del terzo conflitto, 
relative ai marchi che godono di notorietà, che esamineremo nei successivi §§ 60-
71, è rimasta abbastanza netta 

444, almeno se la si esamini nella prospettiva dei 
marchi ordinari 

445. 

43. B) La nozione di pubblico interessato 

Già sappiamo come, per compiere le diverse valutazioni postulate dalle norme 
sul secondo tipo di conflitto e in particolare dalle disposizioni relative al tasso di 
somiglianza fra i marchi, al carattere distintivo del marchio anteriore e al rischio 
di confusione 

446, occorra fare riferimento alla percezione del pubblico interessa-
to 

447. Sappiamo anche che il riferimento al consumatore medio, “ragionevolmente 
 
 

441 A partire da Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., soprattutto par. 18. V. 
anche Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 32 ss. Per ulteriori 
richiami v. infra, § 57. 

442 Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 33, 39 e 41. 
443 V. ad es. Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 55. 
444 Specialmente nel diritto comunitario, anche se, come si avrà occasione di vedere infra, § 57, 

la giurisprudenza nazionale pare talora accorciare la distanza tra le due ipotesi. 
445 Sulla convergenza che si è nondimeno verificata fra le due ipotesi, in ragione dell’evoluzione 

giurisprudenziale che ha ritenuto applicabili le previsioni relative al terzo conflitto anche in caso di 
somiglianza o identità di marchi, v. però infra, §§ 60, 66 e 135.5. 

446 In argomento v. anche per richiami L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dina-
mico, in Il dir. ind. 2007, 19 ss., 21. Meno frequente è il riferimento alla percezione del pubblico 
rispetto alla valutazione della somiglianza dei beni, che svolge un ruolo secondario anche laddove 
(come in Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 96 ss.; 1 marzo 2005, caso 
«Miss Rossi», cit., parr. 49 ss. e 60; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 46) essa tro-
va emersione nelle pieghe della motivazione. In argomento v. G.E. SIRONI, La «percezione» del 
pubblico interessato, cit., 133 e per un’ipotesi esplicativa infra, § 53.2. 

447 Spesso l’analisi rivolta all’individuazione del pubblico interessato è ripetuta con riferimento 
ai diversi profili rilevanti: per far un esempio, Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», 
cit., ai parr. 57 ss. prende in considerazione l’individuazione del pubblico interessato ai fini della 
valutazione del rischio di confusione, ai parr. 80 ai fini del confronto fra i segni. Secondo Trib. UE 2 
dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., parr. 48-49, la considerazione del pubblico di riferimento 
sarebbe indispensabile ai fini della valutazione del rischio di confusione, mentre ai fini del confronto 
relativo alla somiglianza dei segni esso sarebbe imprescindibile solo se le caratteristiche del pubbli-
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informato, attento e circospetto” 
448 vale solo nelle situazioni ordinarie e va cali-

brato a seconda dei contesti e dei settori merceologici interessati 
449. Si deve infatti 

tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore può variare in 
funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui di volta in volta si tratta 

450. 
Gli acquirenti professionali prestano maggiore attenzione di quanto non fac-

ciano i consumatori finali 
451 (anche se talora la giurisprudenza pare scordarsi di 

 
 
co di riferimento comportino una deviazione rispetto ai parametri ordinari. In relazione a un’azione 
di contraffazione, Canali s.p.a. c. Centro Moda Canali di Luciano Canali & C., in Giur. ann. dir. 
ind. 4942 e in Foro it. 2006, I, 2794 ss., caso «Canali», ha ritenuto viziata la motivazione della sen-
tenza di appello che avesse omesso qualsiasi riferimento alla tipologia di consumatore destinatario 
del prodotto contraddistinto dal marchio anteriore. 

448 Impiegato dalla giurisprudenza comunitaria: v., con specifico riguardo al giudizio di novità, 
Corte di Giustizia 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur SA c. Koipe e UA-
MI, in Racc. 2009, I, 7371 ss., caso «La Española», par. 74; 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., 
par. 62; Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 18; 27 
marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 22; Trib. primo grado CE 3 luglio 
2003, caso «Budmen», cit., par. 40; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 47. In termini non dissi-
mili nella giurisprudenza nazionale Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit., ove in 
nota conformi richiami. 

449 Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 40; 23 ottobre 2002, caso 
«ELS», cit., par. 47. Richiami alla giurisprudenza nazionale sono in V. DI CATALDO, Rassegna di 
giurisprudenza, cit., 24 s. 

450 L’affermazione, inaugurata da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 26, 
in tema di contraffazione, è costantemente ripetuta dalla giurisprudenza successiva in materia di 
giudizio di novità, come Trib. primo grado CE 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobi-
le/Java», cit., par. 22; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 33; 12 novembre 2008, 
caso «Ecoblue», cit., par. 22; 27 settembre 2006, caso «Emergia», par. 63. Lo stesso parametro è 
impiegato 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, I, 8823 ss., caso «Intel», par. 35. 

451 Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., parr. 43 ss.; 9 marzo 
2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 17; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso 
«T Tumesa/Tubesca», cit., par. 34; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, caso «Capio», cit., par. 
75; 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., parr. 29-30; 17 aprile 2008, causa T-389/03, Dainichiseika 
Colour and Chemicals Mfg. Co Ltd. c. UAMI e Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, caso 
«Pelikan», parr. 56 ss.; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 96; 9 aprile 2003, causa T-224/01, 
Durferrit GmbH c. UAMI e nei confronti di Kolene Corp., in Racc. 2003, II, 1589 ss., caso «Nu-
Tride/Tufftride», parr. 37 e 56 s.; 20 aprile 2005, causa T-211/03, Faber Chimica s.r.l. c. UAMI e 
Industrias Quimicas Naber S.A., in Racc. 2005, II, 1297 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4922, caso «Fa-
ber/Naber», par. 24 Ma v. anche Trib. primo grado CE 14 febbraio 2008, T-189/05, Usinor SA c. 
UAMI e Corus, caso «Galvalloy/Galvallia», par. 53. Nel caso in cui il pubblico sia composto sia da 
professionisti sia da consumatori ordinari, si fa riferimento alla percezione di questi ultimi: v. Trib. 
UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 33 e Trib. primo grado 
CE 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 33; 24 settembre 2008, causa T-248/05, Hup 
Uslugi Polska sp.z.o.o. c. UAMI e Manpower Inc., caso «Manpower», par. 38. Talora, i beni posso-
no essere destinati a un pubblico composto allo stesso tempo di professionisti e di hobbisti, come nel 
caso del gas di saldatura: in quest’ipotesi il livello di attenzione preso in considerazione è inferiore a 
quello che sarebbe imputato a un pubblico interamente composto di professionisti, ma superiore a 
quello del consumatore medio: così Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, cause T-305/06 a T-
307/06, Air Products and Chemical Inc. c. UAMI e Messer Group GmbH, caso «Ferromix, Inomix e 
Alumix», par. 34. In alcuni casi di pubblico misto, come quello che comprende anche gli acquirenti 
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di personal computer che assemblino personalmente i componenti, anche il livello di attenzione di 
questi ultimi soggetti può essere abbastanza elevato: v. Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, 
caso «Sunplus/Sun», cit., par. 31. In termini generali, quando la registrazione abbracci diverse cate-
gorie di beni, il parametro di riferimento deve essere ragguagliato al pubblico che presti attenzione 
minore: Trib. UE 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Victory Red/Victory», cit., par. 23; 
Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «DSBW/DSB», cit., par. 32; forse preferibile la soluzione accolta 
da Trib. UE 7 luglio 2010, caso «M PAY/MPAY24», cit., parr. 38-39, che ammette una “disaggre-
gazione” delle categorie, impiegando uno standard più elevato per quelle che si riferiscano a beni 
destinati a professionisti. 

Con particolare riguardo alla questione, spinosa, dello standard da impiegare per i segni relativi 
a farmaci venduti su ricetta, e, quindi, con l’intervento necessario di un professionista, v. Corte di 
Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., parr. 57 ss. e 88 ss.; Trib. UE 16 settembre 2013 (Ot-
tava Sezione), caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», cit., par. 40; 9 febbraio 2011 (Quarta Sezione), 
causa T-222/09, Ineos Healthcare Ltd. c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, caso «Alpha-
ren/Alpha D3», par. 43; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 31; Trib. primo grado 
CE 28 ottobre 2009, caso «RNActive/RNAiFect», cit., par. 29; 23 settembre 2009, caso «Famo-
xin/Lanoxin», cit., parr. 49 ss. (secondo cui il pubblico è composto sia dagli operatori professionali 
sia dal pubblico generalista dei pazienti, che, tuttavia, trattandosi di beni idonei a incidere sulle con-
dizioni di salute degli interessati, prestano un livello di attenzione relativamente elevato ai segni che 
contraddistinguono i medicinali); 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., par. 50; 21 ottobre 2008, caso 
«Prazol», cit., parr. 27 ss.; 18 febbraio 2008 (ord.), causa T-327/06, Altana Pharma AG c. UAMI e 
Avensa AG, caso «Pneumo Update», par. 31; 13 febbraio 2008, causa T-146/06, Sanofi-Aventis SA 
c. UAMI e GD Searle, caso «Aturion/Urion», parr. 21 ss.; 17 ottobre 2006, causa T-483/04, Armour 
Pharmaceutical c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, in Racc. 2006, II, 4109 ss., caso «Gal-
zin», par. 66; 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma SA c. UAMI e Bausch & Lomb Phar-
maceuticals Inc., in Racc. 2005, II, 4743 ss., caso «Alrex», par. 46 e 22 settembre 2005, causa T-
130/03, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in Racc. 2005, II, 3859 ss., caso «Travatan», par. 49. Se-
condo Trib. UE 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «Maxigesic/Oxigesic», cit., par. 27; 7 giugno 
2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., par. 29; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), 
caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 26 e 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., 
par. 28, i farmaci, siano essi venduti su prescrizione medica o senza di essa, possono essere conside-
rati oggetto di un livello di attenzione più elevato, che, secondo Trib. UE 15 dicembre 2009, caso 
«Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 30, non diminuisce in ragione del fatto che il farmaco possa 
essere acquistato tramite internet. Con riferimento al livello di attenzione relativo a farmaci e a prodotti 
sanitari vendibili senza ricetta v. la posizione di Trib. UE 28 settembre 2010, caso «Seroslim/Se-
rostim», cit., par. 26, secondo cui il livello superiore di attenzione non comporta che il pubblico sia 
in grado di cogliere differenze ridotte fra i segni (ed, al par. 28, la considerazione, condivisibile, se-
condo cui, se all’errore possano conseguire conseguenze particolarmente spiacevoli, ciò è buona 
ragione per impiegare un criterio di valutazione più, e non meno, severo); in controtendenza pare 
sotto questo profilo Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Femivia/Femibion», cit., par. 
48. Per la giurisprudenza nazionale v. Trib. Roma 10 febbraio 2006, Johnson & Johnson Medical 
s.p.a. c. Mediolanum Farmaceutici, in Riv. dir. ind. 2006, II, 148 ss., caso «Prisma». 

Non ha trovato ancor emersione, invece, la questione dell’individuazione del pubblico rilevante 
nei c.d. dual markets, sfiorata solamente da Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpo-
wer», cit., ove la valutazione della capacità distintiva del segno poteva essere condotta sia sul mer-
cato dei datori di lavoro sia su quello dei lavoratori. Lo stesso pubblico può in alcuni casi essere 
spezzato in due segmenti, ad es. ai fini del confronto fra i segni e della valutazione del rischio di 
confusione, a seconda che i suoi componenti intendano o non intendano il riferimento all’espres-
sione “offshore” come riferita allo sport nautico: v. in questo senso Trib. primo grado CE 16 set-
tembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 75 (per ulteriori richiami v. § 19.3). 
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questa assiomatica verità) 
452. E anche questi prestano maggior attenzione quando 

scelgano un bene di consumo durevole – una vettura; una lavastoviglie 
453, ma an-

che gelosie e tendaggi 
454 – che quando facciano un acquisto «d’impulso» di uno 

snack o di una maglietta 
455, anche se poi occorre distinguere a seconda che i capi 

 
 

452 Desta sotto questo profilo qualche perplessità Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), 
caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 74, che assume (forse per essersi innamora-
to della tesi, ambigua, v. § 42.1, del collegamento fra marchi) che anche un pubblico specializzato 
potrebbe assumere un collegamento fra i due marchi confliggenti. 

453 V. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-
Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e Daimler-
Chrysler AG, in Giur. it. 2006, 1187 ss. con nota di C. SAPPA, Nomi di celebrità e rischio di confu-
sione fra marchi: il caso “Picasso”, caso «Picaro», par. 42, con riferimento ad autovetture; Trib. 
UE 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», cit., parr. 22 ss., con riferimento ad 
impianti solari, ad es, pannelli, sulla base del presupposto che questi possano essere richiesti da uti-
lizzatori finali non necessariamente assistiti da professionisti; Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Car-
bon Capital Markets/CM Capital Markets», cit., par. 33, con riferimento a servizi finanziari; Trib. 
primo grado CE 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., parr. 44-47 con riguardo a beni non di 
acquisto quotidiano come i materiali da costruzione; 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea 
Systems BV c. UAMI e Walter Waibel, caso «idea/Ikea», parr. 34 ss. con riferimento all’acquisto di 
mobili. Il parametro può variare, però, se lo stesso bene sia noleggiato e non acquistato: così, con 
riferimento al servizio di noleggio di vetture, assume un livello di attenzione medio del consumatore 
Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit., parr. 33 e 47. 

454 Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., 
par. 32. 

455 V. anche Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., parr. 107 s. (con ri-
ferimento a olio d’oliva). Secondo Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», 
«NLActive» e «NLCollection», cit., parr. 42 ss., ben potrebbe essere che il consumatore nel settore 
della moda possa essere particolarmente attento, specie quando acquisti capi costosi; ma la parte che 
fa valere l’argomento – nella specie il richiedente di un marchio soggetto a opposizione da parte del 
titolare di un marchio anteriore – avrebbe l’onere di provare la circostanza. La circostanza è vice-
versa considerata fatto notorio da Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, Marcorossi 
s.r.l. c. Sergio Rossi s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4581, caso «Rossi», secondo cui “Il pubblico dei 
consumatori dei prodotti della moda non solo è particolarmente informato ed esperto, ma notoria-
mente attribuisce un ruolo del tutto particolare e ulteriore rispetto a quello di semplice segno di-
stintivo, essendo percepito come la firma (la c.d. griffe) dell’autore della creazione. Una simile 
constatazione rende ancora più improbabile la confusione tra la firma di due stilisti differenti”; in 
senso opposto però Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit. Sul livello di attenzio-
ne “piuttosto elevato” del pubblico che acquisti servizi di siti web da un lato e vitamine, rimedi 
erbali e prodotti farmaceutici dall’altro v. rispettivamente 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), 
causa T-150/10, Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG c. UAMI e Loopia, caso «Loo-
pia/Loop e Loopy», par. 27 e Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, causa T-230/07, Laboratorios 
Del Dr. Esteve c. UAMI e The Ester C Company, caso «Ester-e/Esteve», par. 36. Desta perplessi-
tà la sentenza del Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, causa T-167/05, Grether AG c. UAMI e 
Crisgo (Thailand) Co. Ltd., caso «Fennel», che al par. 59 fa riferimento allo standard ordinario, 
salvo poi ritenere al par. 105 – forse impressionata dall’argomento di una delle due parti che i 
beni in questione (rossetti, mascara, cipria) sono abitualmente acquistati da donne preoccupate 
della loro apparenza – che il ricorrente non avrebbe avuto diritto a contraddire ai sensi dell’art. 75 
r.m.c. l’assunto, accolto dalla Commissione dei ricorsi, secondo il quale il livello di attenzione 
del pubblico che acquista cosmetici sarebbe più elevato dell’ordinario; assunto questo poi peraltro 
ripetutamente seguito dalla giurisprudenza successiva: v. ad es. Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta 
Sezione), «Cultra/Sculptra», cit., par. 27. V. però con riferimento agli alimenti per bambini Trib. 
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di vestiario siano di prezzo poco o molto elevato 
456. È d’altro canto probabile che 

il livello di attenzione si acuisca quando il bene in questione, pur essendo di mo-
desto valore unitario, sia destinato a un acquisto ripetuto, come avviene ad es. nel 
caso dei pannoloni destinati all’incontinenza urinaria 

457. Lo stesso grado di somi-
glianza oggettiva fra segni potrà dunque essere valutato diversamente nelle varie 
situazioni ed essere considerato irrilevante nel campo ad es. delle macchine uten-
sili a controllo numerico e confusorio per i capi di vestiario. E questa diversità 
degli standard impiegati nei due casi può condurre a conseguenze diametralmente 
opposte dal punto di vista dell’esito di una controversia in tema di novità dei mar-
chi: tant’è che in ambienti giuridici nei quali la valutazione del rischio di confu-
sione è vista come esito di un’analisi multifattoriale, si ricorda che la “sofistica-
zione” del pubblico di riferimento è un fattore di per sé idoneo a decidere della 
controversia 

458. 
Detto questo, non si è peraltro ancor esaurito il tema dell’individuazione del 

pubblico interessato, giacché restano da determinarne le coordinate di riferimento. 
Dal punto di  v is ta  cronologico e  temporale, il “momento cruciale” cui 
occorre fare riferimento per determinare il livello di attenzione del pubblico nel 
confronto fra i segni e nell’apprezzamento del rischio di confusione è quello “in 
cui si effettua la scelta” di acquisto dei beni in questione 

459. Dal punto di  v is ta  
geograf ico, non paiono profilarsi particolari problemi quando sia il marchio an-
teriore sia quello successivo siano italiani: qui è evidentemente la percezione del 
pubblico italiano quella che conta 

460. Quando però il marchio anteriore sia un 
 
 
UE 28 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Bebio/Beba», cit., par. 29 (per ulteriori richiami v. § 
19.3). 

D’altro canto, come ha ricordato Trib. UE 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/O-
live line», cit., parr. 40 ss., anche per beni di consumo corrente bisogna assumere un livello di atten-
zione medio di un consumatore ordinariamente attento e circospetto; la parte che abbia interessa a 
sostenere che nella specie il livello di attenzione è basso, deve dare la prova delle circostanze parti-
colari che giustifichino questa deviazione dal parametro normale. 

456 In questo senso Trib. Milano 2 maggio 2013, Guccio Gucci s.p.a. c. Guess Inc. e Guess Italia, 
Zappos.com Inc. e con l’intervento di Luxury Goods Italia s.p.a., in Foro it. 2013, I, 2997 ss. con 
osservazioni di G. CASABURI, caso «Gucci/Guess». 

457 In questo senso Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., 
par. 31. 

458 Come è stato notato da B. BEEBE, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark 
Infringement, cit., 1613. 

459 Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., parr. 40 ss., secondo la quale, almeno 
ai fini dell’accertamento del rischio di confusione, è il livello di attenzione rilevabile in questo mo-
mento cui occorre fare riferimento “in via privilegiata”. In argomento v. anche con riferimento spe-
cifico alla rilevanza della c.d. post sale confusion nel contesto “concreto” proprio dell’azione di con-
traffazione § 133.3. Altri profili rilevanti ai fini dell’opposizione e dell’azione di nullità, come anche 
dell’azione di contraffazione, quali la determinazione relativa all’acquisto di capacità distintiva 
dell’elemento comune dei segni o del marchio anteriore, possono peraltro far riferimento anche ad 
altri momenti, ad es. l’esposizione a pubblicità. 

460 Lo stesso vale, naturalmente, anche se il marchio anteriore sia comunitario, italiano essendo 
quello successivo. Sulla matrice di conflitti che possono prodursi nei rapporti fra marchi nazionali e 
comunitari v. § 38.1.2. 
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marchio nazionale ovvero un marchio internazionale esteso al territorio di uno o 
più Stati membri, e la domanda successiva richieda la registrazione di un marchio 
comunitario, la giurisprudenza applica il principio secondo il quale le valutazioni 
richieste nell’ambito del giudizio di novità debbano far capo alla percezione del 
pubblico residente nello Stato membro – o negli Stati membri – ove sono registra-
te le anteriorità fatte valere con l’azione di opposizione o di nullità 

461. La regola 
sembra del tutto ragionevole: essa individua il pubblico interessato con riferimen-
to al territorio dove il marchio successivo può venir in contatto con quello anterio-
re 

462. Quando sia il marchio anteriore sia quello successivo siano comunitari, il 
pubblico interessato è rilevato con riferimento al pubblico dell’intera Comuni-
tà 

463, in particolare in quello o quelli fra gli Stati membri nei quali possa ricorrere 
un rischio di confusione: la protezione conferita al marchio anteriore si estende a 
tutta la Comunità e quindi basta che l’impedimento relativo ricorra in una qualun-
que parte di essa 

464. 
 
 

461 Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 59-60; Trib. UE 24 giu-
gno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 19; 25 giugno 2010, caso «Metro-
meet/Metro e meeting metro», cit., par. 29; 19 maggio 2010, causa T-163/08, Ravensburger AG c. 
UAMI e Educa Borras, caso «Educa memory game/Memory», parr. 24 ss. (dove l’individuazione di 
un pubblico interessato germanofono è risultata rilevante per stabilire se il termine coincidente fra i 
marchi fosse inteso come dotato di un carattere distintivo autonomo, parr. 37 ss.); Trib. UE 5 mag-
gio 2011 (Ottava Sezione), caso «Olymp/Olimpo», cit., par. 28; Trib. primo grado CE 15 settembre 
2009, caso «MANGO adorably», cit., par. 21; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 34; 
10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., parr. 17 e 20-22; 12 novembre 2008, caso 
«Limoncello di Capri», cit., par. 25; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 31; 15 no-
vembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., par. 31; 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 53; 15 di-
cembre 2006, caso «Ferro», cit., par. 64; 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 
54; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 78; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 81; 
20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 22 e 24; 15 febbraio 2005, caso «Negra Modelo», cit., 
par. 28; 6 luglio 2004, caso «Chufafit», cit., par. 41; 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit., par. 
39; 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., par. 27; 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-
Van Heusen Corp. c. UAMI e Pash Textilvertrieb und Einzelnhandel GmbH, in Racc. 2003, II, 4335 
ss., caso «Bass», parr. 42-43; 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 41; 15 gennaio 2003, caso 
«Mystery», cit., par. 37; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 40; 23 ottobre 2002, 
caso «ELS», cit., par. 48; 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 27. 

462 Non vi è ragione di derogare a tale regola solo perché il marchio di cui è chiesta la registra-
zione sia costituito da un’espressione che ha un significato particolare in lingua indocinese, posto 
che i prodotti delle classi per cui è richiesta la protezione sono destinati a venire in contatto anche 
con il pubblico che non usi questa lingua: Trib. primo grado CE 25 novembre 2003, caso «Kiap 
Mou», cit., parr. 31 ss.  

463 Trib. UE 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 25; Trib. pri-
mo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 28; 27 novembre 2007, caso «Activy 
Media Gateway», cit., par. 36; 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCol-
lection», cit., par. 25; 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 51. 

464 Fra le molte Trib. UE 21 aprile 2010, caso «Fitcoin/Coin», cit., parr. 22 ss., che ha annullato 
la decisione della Commissione di ricorso che aveva compiuto la valutazione con riferimento alla 
percezione del pubblico di un solo Stato membro, quando invece l’opponente aveva fatto valere an-
che un marchio comunitario e marchi internazionali designanti altri Stati membri e Trib. primo gra-
do CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 23. In un altro caso in cui sono stati opposti sia 
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L’analisi non può tuttavia arrestarsi qui, posto che l’individuazione del pubbli-
co di riferimento avviene sulla base di coordinate  non solo geografico-territo-
riali ma anche merceologiche. A questo riguardo, va tenuto fermo il principio 
che assumono rilievo le caratteristiche non del pubblico cui in concreto si rivol-
gono i titolari dei marchi confliggenti ma del pubblico interessato ai beni per cui i 
segni sono registrati 

465; da questo punto di vista, dunque, l’esistenza di un even-
tuale differenziale nel livello dei prezzi resta evidentemente irrilevante ai fini del 
confronto 

466. Meno ovvio è che nel valutare l’interferenza con un marchio ante-
riore che si sia notoriamente conquistato l’attenzione di un pubblico femminile 
(“Cosmopolitan”) si debba invece far riferimento alla percezione di un pubblico 
non caratterizzato dal punto di vista del sesso 

467, come, peraltro, è inevitabile in 
coordinate normative che fanno riferimento alle classi di registrazione anche per il 
marchio anteriore, anziché a quelle di uso effettivo 

468. Da un altro punto di vista, 
ci si deve ulteriormente domandare se, ai fini dell’apprezzamento dell’identità o 
somiglianza dei beni e del rischio di confusione, si debba prendere in considera-
zione il pubblico interessato ai beni per i quali siano registrati il marchio anterio-
re, quello successivo o entrambi. La domanda ha qui ragion d’essere perché il se-
condo tipo di conflitto non presuppone l’identità ma la somiglianza dei beni. 
Quindi il perimetro dei beni per cui è protetto il primo marchio può essere, a se-
conda dei casi, più o meno esteso di quello dei beni per i quali sia registrato il 
marchio successivo. Può ad es. essere che il marchio successivo sia richiesto per 
software specialistico destinato a istituzioni finanziarie e quello anteriore invece 
si riferisca a software di tutti i tipi e anche generalisti 

469; ma può anche avvenire 
anche l’inverso, quando il pubblico interessato al marchio anteriore sia specializ-
zato mentre quello interessato al marchio successivo sia generalista 

470. È anche 
 
 
un marchio comunitario sia un marchio nazionale (v. Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa 
T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 35), questo doppio rife-
rimento non ha portato ad alcuna particolarità nell’analisi. 

465 Trib. UE 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Prosept/Pursept», cit., par. 42; 14 mag-
gio 2013 (Prima Sezione), caso «Ca’ Marina/Marina Alta», cit., par. 56 (ove già al par. 28 la preci-
sazione, non consueta ma pertinente, secondo cui nell’apprezzamento occorre fa riferimento non a 
un tipo specifico di consumatore all’interno della categoria ma al consumatore medio di quella 
categoria); 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., parr. 36 ss. 
e, con riferimento al marchio successivo, Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «Cen-
trixx/sensixx», cit., par. 29. 

466 Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 39. 
467 Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», 

cit., parr. 31 ss. 
468 §§ 19.3 e 50.2. 
469 Come nel caso considerato da Trib. primo grado CE 26 giugno 2008, caso «Polar», cit.; ana-

logamente nel caso considerato dalla sentenza di Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso 
«ancotel/Acotel», cit. (pubblico generalista e specialista nel campo delle telecomunicazioni per il 
marchio anteriore; pubblico solo specialistico per quello successivo). 

470 V. la situazione esaminata da Trib. UE 18 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «LINE/line», 
cit., parr. 22 ss. 
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tutt’altro inconsueta la situazione nella quale i beni per i quali siano registrati i 
due marchi si presentino come cerchi non concentrici, perché le due registrazioni 
si riferiscono, oltre a un nucleo di beni comuni, anche a beni che valgono per 
l’una ma non per l’altra e viceversa. Quindi prendere come pubblico interessato 
l’uno o l’altro può fare una grande differenza. La giurisprudenza comunitaria for-
nisce a questo proposito una risposta ormai in parte consolidata. Se si tratta di ap-
prezzare la registrabilità o la validità del marchio successivo, allora ci si deve 
chiedere se il pubblico che è destinato a venire in contatto con il marchio succes-
sivo possa erroneamente ritenere che i beni così contrassegnati provengano dal-
l’impresa titolare dal marchio anteriore o da impresa a esso collegata economica-
mente. Si è talora concluso quindi che il pubblico di riferimento è quello interes-
sato ai beni per cui è fatta la registrazione successiva 

471 e, quindi, per restare al-
l’esempio prescelto, al software specialistico per istituzioni finanziarie e non al 
software in generale. 

Anche questa regola, di per sé, appare ragionevole. Anche se poi, sofferman-
dosi a riflettere sulle implicazioni ultime di queste scelte, possono insorgere alcu-
ni dubbi 

472. Ci si può chiedere se il principio accolto per individuare il pubblico 
interessato dal punto di vista merceologico tenga adeguatamente conto della cir-
costanza che la confondibilità può avere, per così dire, un doppio senso di marcia. 
Anche se si tenga fermo che un pubblico specialista (quello interessato al soft-
ware per istituzioni finanziarie, per tornare all’esempio precedente) non rischia di 
incorrere in confusione quanto all’origine di questo bene e attribuirla al titolare 
del marchio anteriore, che lo abbia registrato per software generalista, non occor-

 
 

471 Trib. UE 5 dicembre 2013 (Terza Sezione), caso «Solvo/Volvo», cit., par. 18 ss.; 24 maggio 
2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., par. 44 (dove la regola è motivata con il rilievo 
che si prende in considerazione il segmento di mercato nel quale i due pubblici interessati si trovano 
a coincidere); 3 settembre 2010, caso «A Nossa Alegria/Cachaça 51», cit., par. 38; Trib. UE 21 gen-
naio 2010, caso «DSBW/DSB», cit., par. 32 (implicitamente); 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., 
par. 27; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 81. 

In senso diametralmente opposto Trib. UE 18 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «LINE/li-
ne», cit., par. 28 (che prende in considerazione il livello di attenzione più elevato del pubblico pro-
fessionista interessato ai beni contraddistinti dal marchio anteriore). 

472 Cui si potrebbe aggiungere la questione se sia corretto far riferimento al livello di attenzione 
non specifico del pubblico che acquista latte e alimenti dietetici per neonati, ma del pubblico gene-
ralista, solo perché i titolari dei marchi confliggenti abbiano formulato in senso ampio le classi di 
registrazione (come parrebbe essere nel caso deciso da Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, 
caso «Bebimil/Blemil», cit., parr. 37-42). Anche se il riferimento alle classi di registrazione e non a 
quelle di uso è un portato inevitabile della materia degli impedimenti (per le ragioni ricordate al § 
39), nell’interprete può restare qualche perplessità, quando il significato stesso dei segni posti a con-
fronto indichi una destinazione più specifica dei beni da essi contraddistinti. Non mancano casi nei 
quali l’interpretazione delle classi di registrazione non appare sufficientemente comprensiva: visto 
che le parti di vettura possono comprendere anche componenti che non influiscono in alcun modo 
sulla sicurezza del veicolo e della guida, come è facile constatare entrando in qualsiasi negozio di 
accessori per vettura, è difficile giustificare l’assunto che il livello di attenzione del pubblico di rife-
rimento sia sempre e necessariamente elevato, fatto proprio da Trib. UE 22 marzo 2011 (Terza Se-
zione), caso «CA/KA», cit., par. 37. 
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rerebbe anche considerarsi che può altresì darsi un r ischio di  confusione “a  
r i t roso”, giacché i meno smaliziati utilizzatori del software generalista potrebbe-
ro acquistarlo credendo che esso provenga dal titolare del marchio successivo? La 
giurisprudenza non ha preso in specifica considerazione questa eventualità 

473; e 
tuttavia si può comunque concludere che non è questo il rischio di confusione cui 
l’impedimento relativo intende porre rimedio. Si potrebbe argomentare che, se 
un’impresa scelga un marchio già presente sul mercato e quindi decida volonta-
riamente di correre il rischio di perdere dei potenziali clienti, che acquistino i beni 
contraddistinti dal marchio anteriore pensando che provengano dall’impresa tito-
lare del marchio successivo, questo è affar suo. Le norme sull’impedimento rela-
tivo intendono infatti proteggere il titolare del marchio anteriore, non il registrante 
il marchio successivo; e, se si produce un rischio di inganno del pubblico, questo 
condurrà se del caso alla decadenza del marchio successivo. Il ragionamento sem-
bra tutto sommato convincente 

474. 
Resta però comunque difficile riconciliare la regola che, per individuare dal 

punto di vista geografico i consumatori interessati, prescrive di guardare al merca-
to del titolare del marchio anteriore e quella, per individuarli dal punto di vista 
merceologico, a quello del titolare del marchio successivo. Si potrebbe temere che 
questa forma di strabismo delle regole preposte all’individuazione del pubblico 
rilevante possa condurre a risultati non sempre del tutto logici. 

Nella giurisprudenza più recente si è fatto peraltro strada un diverso orienta-
mento: per determinare il pubblico rilevante dal punto di vista merceologico si 
dovrebbe fare riferimento a quello interessato ai beni contraddistinti da entrambi i 
marchi in conflitto 

475. Se però il pubblico cui si rivolge uno dei due marchi è più 
specialistico dell’altro, è questo che occorre far riferimento 

476. 
 
 

473 Trib. primo grado CE 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 33 ha però considerato il caso che 
l’utilizzatore specializzato acquisti software generalista credendolo proveniente dall’impresa che ha 
successivamente registrato il marchio; e ha ritenuto priva di rilievo l’eventualità in ragione della circo-
stanza che nella specie non poteva darsi rischio di confusione quanto all’origine, almeno in sede di giu-
dizio di novità, giacché quest’ultima impresa non aveva registrato il software per prodotti generalisti. 

474 Ma v. i profili discussi infra, al § 55. 
475 In questo senso Trib. UE 26 giugno 2014 (Sesta Sezione), caso «basic/BASIC», cit., par. 27 

(che per la verità fa riferimento al pubblico “comune” e quindi a utilizzatori che possano usare i beni 
contraddistinti sia dall’uno sia dall’altro marchio); 2 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Boome-
rang/Boomerang TV», par. 19 ss.; 21 marzo 2013 (Sesta Sezione), caso «Event Management Sy-
stems/Event», cit., par. 30; 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 
30. Anche Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «Gigabyte/Gigabiter», cit., par. 36; 20 
ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., par. 27; 27 settembre 2011 (Terza Sezio-
ne), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., par. 22; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tume-
sa/Tubesca», cit., par. 36; 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., parr. 28 e 31, che 
prende in considerazione anche le vetture prodotte e vendute dal titolare del marchio anteriore; 8 
settembre 2010, caso «Scorpionexo/Escorpion», cit., par. 37; 30 settembre 2010, caso «medida-
ta/MeDiTa», cit., par. 28 e Trib. primo grado CE 1 luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer 
Inc. c. UAMI e TKS-Teknosoft SA, caso «Quartz», par. 23, senza porsi particolari problemi, fanno 
simultaneamente capo al pubblico interessato ai beni per cui sono registrati l’uno e l’altro marchio. 

476 Trib. UE 25 giugno 2013 (Seconda Sezione), caso «dialdi/aldi», cit., par. 29 e 30 settembre 
2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., par. 28. 
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La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che la definizione del pubbli-
co interessato ai fini del giudizio di novità costituisce questione di fatto che, salvo 
il caso di distorsione delle prove, è sottratta alla sua cognizione 

477. L’asserzione è 
avvalorata da analoghe prese di posizione assunte allo stesso proposito dalla Corte 
in materia di impedimenti assoluti 

478; ma probabilmente non va presa troppo alla 
lettera. Si può ben comprendere che, di fronte a una sentenza che motivi adegua-
tamente l’individuazione del pubblico interessato e operi una valutazione del ri-
schio di confusione fra due marchi coerente con il livello di attenzione che carat-
terizza il pubblico medesimo, la Corte ritenga inammissibile una rivisitazione del 
tema. Non vi è però dubbio che se, nel conflitto fra un marchio comunitario suc-
cessivo e un marchio nazionale anteriore, la sentenza impugnata facesse riferi-
mento a un pubblico che non è quello residente nello Stato di registrazione del 
marchio nazionale; e che se la sentenza medesima poi facesse riferimento al setto-
re merceologico del marchio anteriore invece che di quello successivo, la Corte 
non esiterebbe un momento a rettificare quello che, alla luce dei principi da essa 
stessa ripetutamente affermati, risulta un errore di diritto. Verosimilmente la Cor-
te non si sottrarrebbe ai propri compiti anche nel caso in cui la sentenza impugna-
ta omettesse del tutto di individuare il pubblico interessato o definisse il livello di 
attenzione che lo caratterizza in modo contrario a precedenti consolidati 

479. Del 
resto, parrebbe che anche profili ulteriori possano essere sottoposti al sindacato di 
legittimità, se non altro dal punto di vista della carenza della motivazione, come è 
avvenuto di recente in un caso nel quale la sentenza impugnata, dopo aver accer-
tato che il pubblico interessato a un marchio relativo a farmaci è composto sia di 
consumatori ordinari (i pazienti) sia di professionisti (i medici che prescrivono il 
farmaco), ha poi omesso di condurre il giudizio di confondibilità alla stregua di 
questa seconda categoria di utilizzatori 

480. Considerazioni non dissimili valgono 
per il caso in cui, nella ponderazione dei risultati conseguiti in sede di confronto 
visivo e fonetico fra i segni, la decisione omettesse di considerare le modalità con 
 
 

477 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 37 ss. Vice-
versa, il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti in fatto della Commissione, come confermato 
da Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 44. 

478 V. Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e ver-
de e bianca)», cit., par. 56, secondo cui la determinazione del livello di attenzione del consumatore 
sarebbe questione di fatto e quindi non soggetta a sindacato da parte della Corte; nello stesso senso 
Corte di Giustizia 29 aprile 2004, cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P., Procter & Gamble Co. c. 
UAMI, in Racc. 2004, I, 5141 ss. e in Riv. dir. ind. 2004, II, 390 ss., casi «pasticche», par. 53. 

479 V. ad es. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 23 che ha avuto cura di 
sottolineare come la conclusione del Tribunale di primo grado fosse sorretta da una congrua valuta-
zione del livello di attenzione del pubblico. Peraltro secondo Corte di Giustizia 3 settembre 2009, 
caso «La Española», cit., parr. 77-79 questioni attinenti al livello di attenzione del pubblico interes-
sato sono anch’esse esclusivamente fattuali e quindi inammissibili salvo che non sia fatta valere una 
distorsione dei fatti. 

480 Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., che ai parr. 88 ss. ha ritenuto ammis-
sibile la questione, salvo poi concludere ai parr. 99 s. che l’errore di diritto riscontrato non sarebbe 
stato nella fattispecie decisivo ai fini della decisione del caso concreto. 
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le quali avviene la commercializzazione dei beni recanti i marchi confliggenti 
481. 

Il risultato non dovrebbe sorprendere. La figura dell’utilizzatore che va di vol-
ta in volta presa in considerazione si colloca al punto di incontro di numerose va-
riabili. Per di più essa è dotata di rilievo non solo al fine dell’impedimento relati-
vo qui considerato ma anche in svariati ulteriori contesti normativi, che vanno da-
gli impedimenti assoluti, alla decadenza per decettività e per volgarizzazione 

482. 
Essa quindi risulta essere frutto di una costruzione dai contorni normativi precisi 
piuttosto che di una semplice rilevazione empirica; e come tale difficilmente l’ac-
certamento corrispondente può sottrarsi completamente a una verifica in linea di 
diritto. 

Considerazioni non dissimili dovrebbero valere sul piano del diritto interno. 

44. C) I fattori rilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione e 
la loro sequenza 

44.1. I profili di circolarità nell’applicazione della norma comunitaria. L’ap-
proccio seguito dal diritto comunitario nella valutazione del ricorrere di un rischio 
di confusione fra due marchi ben si presta a essere paragonato a quello accolto dal 
sistema giuridico statunitense. In chiave comparatistica si può dire negli U.S.A. 
l’accertamento segue un approccio lineare mentre in Europa esso si snoda con un 
andamento circolare. 

Il diritto statunitense vede il rischio di confusione essenzialmente come esito 
di un’analisi multifattoriale 

483. Non tutti i fattori (la similarity dei marchi; la so-
miglianza – o proximity – dei settori in cui essi sono impiegati; la prova del-
l’effettiva confusione del pubblico, evidence of actual confusion, la forza del mar-
chio anteriore, l’intent dell’utilizzatore successivo, e così via) hanno lo stesso pe-
so; ché anzi un’indagine sulle decisioni in materia condotta con strumenti di mi-
surazione matematici suggerisce che vi siano alcuni fattori che contano di più di 
altri; e che vi sono ragioni per ritenere che alcuni fattori ancillari possano in effet-
ti essere introdotti dal giudice all’interno dell’argomentazione a posteriori, per 
 
 

481 Sul punto v. § 46.4. 
482 In argomento v. già § 19. 
483 Secondo il precedente capostipite, Polaroid Corp. c. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 

(2d Cir. 1961) “the success of plaintiff’s action is a function of (1) the strength of his mark; (2) the 
degree of similarity between the marks; (3) the proximity of the products or services on which the 
marks are used; (4) the likelihood that the prior owner may bridge the gap; (5) actual confusion be-
tween the marks; (6) the defendant’s good faith in adopting the mark; (7) the quality of the defend-
ant’s products; and (8) the sophistication in plaintiff’s and defendant’s clients or customers”; nel-
l’esposizione che segue mi rifaccio soprattutto all’ampio studio di B. BEEBE, An Empirical Study of 
the Multifactor Tests for Trademark Infringement, cit., anche se, per la verità, l’indagine ora richia-
mata si riferisce specificamente al piano della contraffazione e non a quello del giudizio di novità. 
Per applicazioni recenti v. US Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, Rosetta Stone 
Ltd. c. Google Inc., caso «Rosetta Stone». 
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avvalorare un risultato già in precedenza conseguito sulla base della considera-
zione dei soli fattori ritenuti “decisivi”. Ma in ogni caso, il percorso della decisio-
ne del giudice segue una sequenza lineare: i fattori sono la causa, l’esito del ri-
schio di confusione è il loro effetto. 

La sequenza che caratterizza il diritto comunitario è diversa. Di primo acchito, 
essa sembrerebbe addirittura più semplice 

484. Stando alla lettera delle norme, si 
potrebbe concludere che i fattori cui va collegata l’indagine sul ricorrere del ri-
schio di confusione sono solamente due: l’identità o somiglianza dei marchi e 
l’identità o somiglianza dei beni da essi contraddistinti 

485. 
Senonché poi l’applicazione giurisprudenziale dei precetti normativi ha pro-

gressivamente aggiunto diversi strati di complessità alla verifica. Sulla sequenza 
delineata dal tenore letterale delle norme, i giudici comunitari di regola operano 
tre innesti. Il primo innesto è costituito da una premessa, che i giudici comunitari 
sono soliti formulare in occasione del doppio confronto e che attiene al carattere 
globale della valutazione del rischio di confusione 

486. Il secondo innesto rappre-
senta un corollario desunto da questa prima premessa e concerne il metodo con 
cui va condotto uno dei due confronti, quello fra i segni, il quale dovrebbe, secon-
do una movenza argomentativa ricorrente, basarsi sull’“impressione complessiva” 
prodotta nella mente del pubblico dai marchi oggetto di confronto 

487. Se questo 
 
 

484 Anche se, sempre in prospettiva comparata, più complessa di quei sistemi che ricollegano 
contraffazione e potere invalidante del marchio anteriore alla semplice identità o somiglianza di se-
gni e di beni, senza richiedere un rischio di confusione (come nella legge del Benelux del 1962) o 
all’interferenza con “la facoltà di far uso esclusivo del marchio” per determinati beni (così l’art. 1 
della legge italiana marchi anteriore alla Novella del 1992). 

485 Si tratta di condizioni cumulative, v. già § 42.1. Secondo R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und 
Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftemarkenverordnung, in G. Schricker-E. Bastian-R. Knaak 
(a cura di), Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, C.H. Beck, München, 2006, 65, 
82 i fattori sarebbero tre, dovendosi fra di essi ricomprendere il “Grade der Kennzeichnungskraft der 
älteren Marke”; per le necessarie precisazioni v. però infra, § 58. 

486 V. ad es. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanot-
ti/Zanotti», cit., par. 40; Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., par. 59; 15 
marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticaret ve diş Ticaret AŞ c. UAMI 
e Devinlec Développement Innovation Leclerc SA, caso «Quantum», par. 33; 12 gennaio 2006, caso 
«Picaro», cit., par. 18; Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», cit., par. 85; 23 feb-
braio 2010, caso «James Jones/Jack & Jones», cit., par. 23; Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, 
caso «Piazza del Sole», cit., parr. 31-32; 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., parr. 43 
s.; 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», par. 20; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., 
parr. 22-23; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 35; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», 
cit., par. 86; 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 39; 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., par. 47; 9 
luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB SL c. UAMI e Giorgio Beverly Hills, in Racc. 2003, 
II, 2821 ss., caso «Giorgio Beverly Hills I», parr. 30 ss.; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», 
cit., par. 37. Il criterio della valutazione globale non è esclusivo del secondo tipo di conflitto: v. ad 
es. in relazione alla doppia identità Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», 
cit., par. 52. 

487 V. ad es. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanot-
ti/Zanotti», cit., par. 41; Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., par. 60; 15 
marzo 2007, caso «Quantum», cit., par. 34; Trib. UE 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack & 
 



528 CAPITOLO QUARTO 

secondo innesto è coerente con il precedente e ne rappresenta anzi un’applicazio-
ne, esso tuttavia se ne differenzia perché si va a collocare non sul piano dell’esito 
del giudizio ma dei suoi antecedenti e, precisamente, del confronto fra i segni. La 
giurisprudenza ha infine introdotto la nozione di “marchi complessi” 

488, che è sta-
ta negli ultimi anni utilizzata come strumento-base per raffrontare segni che pre-
sentino in parte elementi comuni e in parte elementi diversi in modo conforme ai 
postulati nel frattempo accolti dalle due premesse appena richiamate. 

In linea teorica la ricostruzione ora proposta dovrebbe poter essere ripetuta an-
che per il diritto interno, visto che questo è ricalcato sul diritto comunitario; se 
non che poi i nostri giudici spesso seguono un approccio molto più semplificato e 
intuitivo, che, come si vedrà, può anche condurre a esiti più apprezzabili di quelli 
conseguiti dall’eccessivamente sofisticata macchina messa in campo dai giudici 
comunitari. Resta il fatto che nel diritto nazionale manca per ora un’esperienza 
protratta di opposizione alla registrazione; e il giudizio di novità compiuto in sede 
di azione di nullità del marchio è normalmente condotto in parallelo all’azione di 
contraffazione, perdendo così le proprie peculiarità. Nelle pagine che seguono si 
avrà dunque principalmente riguardo al diritto comunitario, salvo tornare a esa-
minare il diritto nazionale interno al fine di individuare le differenze che esso at-
tualmente esibisce rispetto alla matrice comunitaria e provarsi a immaginare quale 
possa esserne l’evoluzione futura 

489. 
Restando per il momento al diritto comunitario, va osservato come a un assetto 

così caratterizzato corrisponda una variazione significativa nella sequenza antece-
denti-effetti delineata dalle norme di riferimento. Certo, alla valutazione del ricor-
rere del rischio di confusione per il pubblico resta attribuita una collocazione fina-
le, anche dal punto di vista della sequenza della motivazione; né potrebbe essere 
diversamente, visto che la registrabilità o meno del marchio successivo dipende 
per espressa previsione normativa dalla presenza o assenza di questo effetto. Tut-
tavia, nella sequenza così arricchita dai tre innesti appena delineati si sono nel 
frattempo inseriti notevoli e lementi  d i  c ircolar i tà , derivanti dalla circostanza 
che le modalità con cui viene operato il doppio confronto, che dovrebbero costi-
 
 
Jones», cit., par. 23; Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 36; 18 
dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 45; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly 
Hills II», cit., par. 19; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 27; 12 settembre 2007, caso «La 
Española», cit., par. 99; 7 settembre 2006, causa T-133/05, Gérad Meric c. UAMI e Arbora e Auso-
nia, in Racc. 2006, II, 2737 ss., caso «Pam-Pim’s Baby-Prop», par. 48; 12 luglio 2006, caso «Mar-
corossi», cit., par. 38; Trib. primo grado CE 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 42; Trib. primo 
grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 45. Anche l’ambito di applicazione del criterio 
dell’impressione complessiva non è limitato all’impedimento relativo del conflitto del secondo tipo: 
per sue applicazioni in materia di impedimenti assoluti e al fine di apprezzare il carattere descrittivo 
o distintivo di un segno v. Trib. UE 29 aprile 2010, causa T-586/08, Kerma s.p.a. c. UAMI, caso 
«Biopietra», par. 31 e Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», 
cit., parr. 39 e 41. 

488 A partire dalla sentenza del Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit. Per 
una trattazione analitica di questo tema v. infra, §§ 44.3 e 47-48. 

489 V. infra, §§ 49, 52, 54.2, 54.3 e 57.4. 
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tuire l’antecedente della valutazione del rischio di confusione, risultano già in lar-
ga misura orientate e per così dire pre-configurate dall’introduzione del principio 
della valutazione globale dei rischio di confusione (primo innesto) e dei corollari 
di questo specificamente riferiti al confronto fra i segni (secondo e terzo innesto). 
Ne deriva una messa in circolo di elementi di giudizio che, attenendo alla valuta-
zione del rischio di confusione, almeno idealmente dovrebbero seguire il confron-
to e collocarsi non sul piano degli antecedenti ma su quello delle conseguenze. 
Nella sequenza finisce così per insinuarsi un elemento di ricorsività: nel segmento 
finale attinente alla valutazione del rischio di confusione, che dovrebbe costituire 
la conseguenza della verifica, si possono ritrovare non solo i risultati dell’apprez-
zamento condotto in occasione del doppio confronto ma anche elementi del me-
desimo giudizio in ordine alla confondibilità dei marchi, già introdotti – o, come 
si è detto, ‘innestati’ – all’interno della fase anteriore del confronto medesimo e 
suscettibili di orientarne gli esiti. 

Per la verità, si potrebbe anche pensare che i tre innesti sopra richiamati costi-
tuiscano semplici declamazioni, non incidano affatto sui concreti risultati conse-
guiti nell’apprezzare la singola fattispecie e svolgano semplicemente un generico 
ruolo introduttivo, reiterando in maniera stereotipata principi enunciati in occa-
sione di controversie anteriori 

490. Non è questa l’impressione, però, che si ricava 
quando si estenda l’analisi dai principi enunciati ai risultati applicativi cui pervie-
ne l’abbondantissima giurisprudenza comunitaria in materia di opposizione alla 
registrazione e di nullità. Nell’attesa di verificare se, e in qual modo, le enuncia-
zioni di principio formulate dai giudici comunitari lungo il percorso che conduce 
alla valutazione del rischio di confusione posseggano anche effettiva valenza ope-
rativa ai fini del giudizio e, più, precisamente, costituiscano davvero “innesti” ca-
paci di orientare l’analisi successiva 

491, converrà soffermarsi ad analizzare con 
 
 

490 Quest’ipotesi esplicativa è esplorata nella nota di commento a Trib. primo grado CE 13 luglio 
2004, causa T-115/03, Samar s.p.a. c. UAMI e Grotto, in Giur. ann. dir. ind. 4917/4-5, caso «Gas 
Station». Quest’impressione parrebbe essere avvalorata dalla circostanza che, a quanto si riferisce, 
sarebbero i referendari dei giudici comunitari a preparare la bozza di decisione, per lasciare poi ai 
giudici stessi il compito di scegliere fra le diverse versioni quella conforme alle determinazioni in 
ordine all’esito preferito da essi nel frattempo raggiunte. Si potrebbe in effetti pensare che questa 
prassi possa incoraggiare la predisposizione di schemi di motivazione che recano segmenti comuni 
fra una versione e l’altra e che differiscono solo nella parte della motivazione che dall’applicazione 
dei principi generali enunciati trae conseguenze divergenti. Non ho tuttavia trovato conferma 
dell’esistenza e dei caratteri di questa prassi neppure nel più accurato libro sull’operato dei giudici 
comunitari (A. ARNULL, The European Union and its Court of Justice, Oxford University Press, 
1999); e quindi relego questo rilievo in una nota a piè di pagina. 

491 L’influenza delle valutazioni che teoricamente atterrebbero al momento finale del rischio del-
la confusione già sul piano degli antecedenti – e di quel particolare antecedente che è costituito dal 
confronto fra i segni – è discussa nei successivi §§ 46.1 (nell’analisi delle pronunce, fra cui Trib. UE 
27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 74 e Corte di Giustizia 12 
giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y 
Botella, SL, in Racc. 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo I», che con riguardo al confronto visivo 
dei segni e in particolare al rilievo attribuito alla parte iniziale del segno e, rispettivamente, al peso 
relativo delle componenti figurativa e denominativa, paiono anticipare sul piano del confronto dei 
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maggiore precisione il contenuto e la consecuzione di quegli enunciati introdutti-
vi. 

44.2. “Valutazione globale” del rischio di confusione e “impressione com-
plessiva” nel confronto dei marchi. La prima premessa ricorrente attiene, come si 
è visto, al carat tere  globale  del la  valutazione del  r ischio di  confusio-
ne. Essa si colloca immediatamente dopo al richiamo alla giurisprudenza, ormai 
assolutamente consolidata, che fornisce la definizione di rischio di confusione 

492. 
“Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valu-
tato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei se-
gni e dei prodotti o dei servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fatto-
ri pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza fra la somiglianza 
dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati” 

493. La formulazione 
 
 
segni conclusioni maturate sul piano del rischio di confusione); 46.3 (nell’analisi delle pronunce 
rese da Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit. e 3 marzo 2004, caso «Zirh», 
cit., dove si procede a una valutazione globale fondata sull’impressione complessiva prodotta dai 
segni confrontati per stabilire se le differenze concettuali fra di essi neutralizzino gli altri fattori di 
somiglianza) e 46.4 (nell’analisi delle pronunce, fra cui Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso 
«Bainbridge», cit., par. 32, nelle quali si ricorre al principio della valutazione globale per determina-
re se “le differenze concettuali e visive tra due segni possano neutralizzare talune somiglianze fone-
tiche tra gli stessi”). Alla lett. c ) del § 48.3 e al § 58.2 si discute l’ipotesi che la giurisprudenza che 
afferma che il carattere distintivo originario o acquisito del marchio anteriore possa essere preso in 
considerazione solo dopo che sia stato accertato un grado minimo di somiglianza fra i segni (ad es. 
Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., parr. 84 ss.; Corte di Giustizia 11 
dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit.) faccia refluire sul piano del confronto dei segni 
valutazioni verosimilmente desunte dal piano del rischio di confusione. 

Per una discussione dell’influenza di valutazioni attinenti al momento del rischio di confusione 
sul piano del confronto fra i beni, che prescinde (per le ragioni qui di seguito illustrate ai §§ 44.2 e 
44.3) dal secondo e dal terzo innesto, v. §§ 53.2 e 53.3. 

492 V. ad es. Corte di Giustizia 28 aprile 2004 (ord.), causa C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH 
c. UAMI, in Racc. 2004, I, 3657 ss., caso «Matratzen»; Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, ca-
so «Piazza del Sole», cit., par. 32; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 22. Per 
altri richiami v. supra, § 42. 

493 La citazione è tratta da Trib. primo grado 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., 
par. 23. Nello stesso senso fra le molte Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 20 (con una formulazione sincopata); Corte di Giustizia 17 aprile 
2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 44 ss.; Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», 
cit., par. 85; 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 
85; 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 39; 4 aprile 2014 (Prima Sezio-
ne), caso «Focus Extreme/Focus», cit., par. 22; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobi-
le/Java», cit., par. 20; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Carrera Panamericana/Carrera», 
cit., par. 60; 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., par. 52; 13 giu-
gno 2012 (Ottava Sezione), caso «Hellim/Halloumi», cit., par. 18; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), 
caso «Isense/EyeSense», cit., par. 36; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Reiffeisen Au-
stria/Reiffeisen Germania», cit., par. 17; 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center 
Città/Centros de Bricolage BricoCentro», cit., par. 58; 3 febbraio 2010, caso «Enercon/Energon 
Transformers», par. 24; Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 27; Trib. primo 
grado CE 11 giugno 2009, causa T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», 
cit., par. 32; 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 30; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del 
Sole», cit., par. 32; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «affilene», cit., par. 30 s.; 18 di-
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sembra abbastanza lineare e piana; e tuttavia a un’analisi più attenta essa par rive-
lare una certa tensione interna agli enunciati in cui si articola, sulla quale convie-
ne soffermarsi. 

Il riferimento al carattere “globale” della valutazione concerne sia la conse-
guenza (il rischio di confusione), sia entrambi i suoi due antecedenti, il confronto 
fra i segni e i beni. Esso sembrerebbe postulare che, in definitiva, l’apprezzamen-
to comporti un giudizio di prevalenza di alcuni fra i diversi elementi di valutazio-
ne di volta in volta presi in considerazione. Tuttavia, il simultaneo richiamo alla 
necessità di prendere “in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di spe-
cie” sembra offrire al contempo un’indicazione di segno opposto: esso suggerisce 
infatti che non sia possibile sbarazzarsi di fattori di giudizio, eventualmente anche 
diversi dal confronto dei marchi o dei beni, solo perché essi non siano prevalenti 
ai fini dell’apprezzamento, in quanto occorre tenere conto di tutti e ciascuno dei 
fattori, a condizione che essi siano “pertinenti”. D’altro canto, stando al medesi-
mo enunciato, il singolo fattore, per quanto pertinente, non può essere di per sé 
decisivo se non è a sua volta avvalorato dagli altri fattori rilevanti in quel dato 
complesso di circostanze. Non è quindi per nulla facile indovinare, a partire dalla 
sola formulazione del segmento di motivazione ora trascritto, quale sia il polo 
dell’a l ternat iva destinato a prevalere e quindi se debba darsi più peso alla pro-
spet t iva  unif icante  del la  global i tà o a quella plural is t ica  del la  molte-
pl ic i tà  dei  fa t tor i  

494. 
Può risultare fruttuoso domandarsi se qualche indicazione al riguardo possa 

derivare dalla ‘genealogia’ del principio ovvero dalla linea di precedenti all’in-
terno della quale questo primo innesto si inserisce. La giurisprudenza più recente 
– e con essa la sentenza la cui motivazione è stata poc’anzi trascritta – costante-
mente richiama a questo proposito una sentenza relativamente recente dello stesso 
Tribunale di primo grado resa nel contesto di un giudizio di novità 

495; ma origina-
riamente la formulazione è stata accolta da sentenze più antiche della Corte di 
Giustizia, rese in materia di contraffazione 

496. 
Nelle sentenze più antiche, il carattere globale della valutazione richiesta era 

desunto dal decimo «Considerando» della direttiva, che veniva richiamato nella 
parte in cui esso recita che “la valutazione” del rischio di confusione “dipende da 
 
 
cembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., parr. 43 s.; Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso 
«PiraÑAM», cit., par. 36 e 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 35. Per altri richiami v. già 
supra, § 44.1. 

494 Anche se poi, comprensibilmente, l’alternativa viene sciolta nella porzione applicativa della 
motivazione: v. per un esempio eloquente Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-
Adidas», cit., par. 41, che, dopo aver accolto al par. 40 una formulazione della “valutazione globale” 
che è rimasta classica, ha però concluso che “la notorietà di un marchio, una volta dimostrata, è 
quindi un elemento che, tra gli altri, può rivestire una sicura importanza … Tuttavia, la notorietà di 
un marchio non permette di presumere l’esistenza di un rischio di confusione” (corsivo aggiunto); in 
argomento amplius infra, § 48.2. 

495 Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, caso «Giorgio Beverly Hills I», cit., parr. 30 ss.  
496 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22; 22 giugno 1999, caso 

«Lloyd», cit., par. 18; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 40.  
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numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa (scil.: an-
teriore) sul mercato, dall’associazione che può essere fatta fra il marchio di im-
presa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di im-
presa e il segno e tra i prodotti o servizi designati” 

497. Cosicché si potrebbe aver 
l’impressione che, almeno nell’universo concettuale proprio delle prime sentenze, 
fra il polo unificante e quello pluralista fosse quest’ultimo a prevalere. E tuttavia 
si deve ammettere che si tratta di un’impressione fondata su dati ermeneutici mol-
to labili; e, comunque, insuscettibile di verifica fin quando non si passi dal piano 
delle enunciazioni a quello delle applicazioni 

498. 
Alla non facilmente decifrabile prima premessa su cui ci si è soffermati sem-

pre si accompagna, nella giurisprudenza comunitaria dell’ultimo decennio in ma-
teria di novità e di contraffazione, il secondo innesto, che, come si è detto, consi-
ste in un’enunciazione, anch’essa molto generale, che di regola segue alla prima e 
si presenta come suo sviluppo sul piano del confronto dei segni. “È giurispruden-
za costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per  
quanto a t t iene a l la  somigl ianza vis iva,  fonet ica  o  concet tuale, dei 
marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva  prodotta da questi ultimi, 
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti” 

499. “In-
fatti, dal tenore dell’art. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva, a termini del quale 
‘l’identità o somiglianza … può dare adito a un rischio di confusione per il pub-
blico’, emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del 
tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valu-
tazione globale del rischio di confusione”. Orbene, a questo fine si deve procedere 
“mediante un’analisi delle componenti di un segno e del loro peso relativo”; e si 
deve considerare che il consumatore medio “percepisce normalmente un marchio 
come tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi” 

500; e tuttavia re-
 
 

497 V. ad es. il richiamo operato da Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 
22, talora ripreso anche dalla giurisprudenza successiva (ad es. Corte di Giustizia 12 giugno 2007, 
caso «Limonchelo I», cit., par. 32). Il decimo «Considerando» della direttiva n. 89/104 è ora divenu-
to l’undicesimo «Considerando» della direttiva n. 95/08. 

498 Ma v. per un esempio eloquente Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-
Adidas», cit., par. 41, cui si è fatto riferimento in una nota precedente. 

499 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso 
«Lloyd», cit., par. 25, seguite poi letteralmente da Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), 
casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 41; 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso 
«Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 21; Trib. UE 13 settembre 24 giugno 2014 (Seconda Se-
zione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 30; 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 28; Trib. 
primo grado 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 36; 18 dicembre 2008, caso «Torre 
de Benitez», cit., par. 45; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 19; 12 set-
tembre 2007, caso «La Española», cit., par. 99; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 38. Per 
altri richiami v. già supra, § 44.1. Per una formulazione leggermente diversa dello stesso concetto v. 
ad es. Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 44; 4 aprile 2014 
(Prima Sezione), caso «Focus Extreme/Focus», cit., par. 31; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso 
«Aava Mobile/Java», cit., par. 31. 

500 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23, seguita, anche qui alla lette-
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sta il fatto che, quando egli abbia di fronte un marchio denominativo, normalmen-
te lo spezzerà negli elementi che gli suggeriscano un significato concreto o che 
richiamino parola a lui famigliari 

501. Queste considerazioni vengono normalmente 
completate con il rilievo secondo cui “il consumatore solo raramente ha la possi-
bilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamen-
to sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria” 

502; il che tutta-
via non preclude – come meglio si vedrà più oltre – che venga attribuito rilievo a 
un solo componente del marchio anteriore, a condizione che esso mantenga una 
posizione distintiva autonoma nel marchio successivo 

503. 
Qualunque possa essere lo statuto che questi segmenti motivazionali posseg-

gono nell’iter che conduce alla decisione finale, essi suggeriscono qualche consi-
derazione. Mentre il primo gruppo di enunciazioni, pur di regola precedendo to-
pograficamente il confronto fra i segni, concettualmente si colloca sul piano della 
valutazione del rischio di confusione, le affermazioni trascritte da ultimo, in cui si 
concreta quel che si è descritto come il secondo innesto, si riferiscono non al pia-
no degli effetti ma dei fattori chiamati a determinare quegli effetti ed, in particola-
re, al piano dell’apprezzamento della somiglianza fra i marchi. In questo modo il 
metodo dell’impressione complessiva costituisce un prius logico rispetto all’ap-
plicazione del criterio di valutazione globale del rischio di confusione 

504 e trapas-
sa senza soluzione di continuità in quest’ultimo. Insomma: il confronto dei marchi 
costituisce uno dei fattori da cui dipende la presenza di un rischio di confusione; 
ma quel confronto va condotto con un metodo (dell’“impressione d’insieme”) che 
deve essere coerente con il carattere globale dell’accertamento del rischio di con-
fusione. Quindi, il tipo di conseguenza che si vuol accertare con il confronto non 
resta irrilevante già con riguardo al metodo del confronto medesimo. Quanto poi 
 
 
ra, da Corte UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., 
par. 27; 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., 
par. 41; 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 35. La 
stessa affermazione si trova nelle sentenze relative al r.m.c. (ad es. Trib. UE 24 giugno 2014 (Se-
conda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 30; Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, 
caso «Torre de Benitez», cit., par. 45; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 33), allora 
naturalmente senza riferimento alla norma della direttiva. 

501 Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Femivia/Femibion», cit., par. 34. 
502 Questo segmento motivazionale, non ancor presente nell’anteriore sentenza «Sabel», compa-

re per la prima volta con la sentenza della Corte del 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 26 e 
viene poi ripreso costantemente dalla giurisprudenza successiva: v. Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima 
Sezione), caso «T/T», cit., par. 86; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly 
Hills II», cit., par. 18; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 24; 12 novembre 
2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 30; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 22. 

503 Attraverso l’evoluzione della nozione di “marchio complesso” sulla quale § 47.3. Sul punto 
v. l’ampia ricostruzione offerta dalle Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 30 ss. 

504 Sul punto, con molta chiarezza, Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 34 e 35. 
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all’alternativa fra il polo unificante e quello pluralista, non si saprebbe dire se, 
passando dal piano del rischio di confusione a quello del confronto dei segni, sia 
l’uno o l’altro ad assumere maggior peso. 

Notevole è piuttosto che, come si avrà occasione di vedere analiticamente 
più oltre, opera qui una distinzione fra rispetto del principio della valutazione 
globale del rischio di confusione, che profilerebbe una questione di diritto e sa-
rebbe quindi assoggettato al sindacato della Corte, e osservanza del metodo 
dell’impressione complessiva che, attenendo al confronto dei marchi, comporte-
rebbe solo valutazioni di fatto e sarebbe quindi sottratto al sindacato della Corte 
medesima 

505. 
Probabilmente, non varrebbe la pena di addentrarsi in un’analisi così minuzio-

sa degli enunciati generali qui considerati, tanto più quando si possa alla fine an-
che dubitare che formulazioni così vaghe lascino in definitiva il tempo che trova-
no; se non fosse che, a ben vedere, vi sono almeno tre  buone ragioni  che sug-
geriscono di dare adeguato peso alla questione. 

La prima ragione sta nell’apprezzamento posi t ivo con cui vanno accolti 
gli ora segnalati profi l i  d i  c ircolar i tà  del la  valutazione. In effetti, in un 
giudizio di interferenza dei segni è assai difficile – e anzi probabilmente impossi-
bile – mantenere netta una differenziazione fra gli antecedenti e le conseguenze, 
fra i presupposti e gli esiti: il doppio confronto fra segni e beni appresta fattori che 
necessariamente interagiscono con il rischio di confusione, tant’è che – come si 
metterà in luce a tempo debito – la nozione di somiglianza ai fini del secondo 
conflitto, laddove si tratta di stabilire se i segni siano confusingly similar, non 
coincide in tutto e per tutto con la valutazione di somiglianza rilevante nel terzo 
conflitto, dove invece si tratta di stabilire se essa valga a istituire un nesso fra i 
segni in questione 

506. 
Considerazioni non dissimili valgono anche sul piano della somiglianza dei 

beni; dove, occorre peraltro considerare, non possono operare il secondo e il terzo 
innesto, che sono specificamente riferiti all’impressione complessiva prodotta dai 
segni confliggenti e al confronto fra marchi complessi. Tuttavia, anche con ri-
guardo alla valutazione della somiglianza fra i beni vi sono ragioni di peso, come 
si vedrà, per privilegiare, fra i diversi parametri cui si può far ricorso nell’apprez-
zamento, quelli che mettono capo a fattori che tengano conto del rischio che il 
pubblico di riferimento finisca per attribuire al titolare del marchio anteriore pro-
dotti e servizi che invece provengano da altro soggetto 

507. 
Da questo punto di vista, si potrebbe dire che le differenze fra il sistema statu-

nitense e quello comunitario sono nella pratica meno nette di quello che si potreb-
be pensare fermandosi alla teoria: anche se il diritto comunitario sembra istituire 
un diaframma netto fra antecedenti e conseguenze, dal punto di vista delle enun-
ciazioni, nella realtà dell’applicazione giurisprudenziale esso si avvicina al mo-
 
 

505 §§ 18.2 e 46.1. 
506 V. § 65. 
507 V. § 52-53. 
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dello statunitense, che si affida a un’analisi francamente multifattoriale senza pre-
tendere di distinguere fra fattori-causa e fattori-conseguenza. 

La seconda ragione di attenzione sta, però, nell’elevatissimo margine di ambi-
guità che è sotteso a formulazioni come quelle che si sono brevemente delineate 
nel ricostruire il diritto comunitario e nei vastissimi “spazi  di  manovra” che 
esse aprono al giudicante. Si è detto che le formule accolte dai giudici comunitari 
istituiscono una tensione fra il polo dell’unitarietà e quello del pluralismo nella 
valutazione. Orbene, va segnalato che al prevalere dell’un polo sull’altro possono 
corrispondere esiti diametralmente opposti nell’esito del giudizio di novità. Se 
prevale il registro unitario (o “sintetico”) e se esso è applicato al marchio succes-
sivo 

508, può essere possibile basarsi su di esso per concludere che quando l’ele-
mento dominante di questo è diverso da quello del marchio anteriore, allora i due 
marchi non sono simili, quand’anche i due segni sotto altro profilo presentino 
punti di contatto non irrilevanti 

509. Se a prevalere è invece il profilo pluralista (o 
“analitico”), la stessa fattispecie concreta può essere valutata in modo opposto: 
anche se il marchio successivo presenti un elemento dominante che non è presen-
te nel marchio anteriore, esso potrebbe contenere tuttavia un altro elemento coin-
cidente con un elemento del marchio anteriore dotato di una posizione distintiva 
autonoma e questa parziale identità potrebbe essere ritenuta sufficiente a fondare, 
sul piano degli antecedenti, una somiglianza fra i marchi e, sul piano delle conse-
guenze, un rischio di confusione 

510. Non deve sfuggire che, nelle situazioni come 
quelle or ora considerate, l’approccio pluralista, che da ultimo sembra star pren-
dendo il sopravvento, è riferito all’elemento comune fra i due marchi: anche se 
l’elemento denominativo ‘Life’ o ‘Limonchelo’ non siano dominanti nel marchio 
successivo, si ha interferenza perché quell’elemento comune, pur non dominante 
 
 

508 Sulla compresenza di momenti sintetici e analitici nel confronto fra marchi v. § 45.2. 
509 Così a Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., parr. 48 ss. e a Trib. 

primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., parr. 46 ss. è stato sufficiente ritenere che 
l’elemento dominante del marchio successivo fosse costituito dalla raffigurazione di un piatto ornato 
di limoni e non dall’elemento denominativo “limoncello”, presente anche nel marchio anteriore e, 
rispettivamente, che il cognome “Rossi”, presente anche nel marchio anteriore, non fosse dominante 
nel marchio successivo MarcoRossi, per escludere l’operatività dell’impedimento relativo. 

510 Così nella sentenza della Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., parr. 27 ss., 
il marchio anteriore era costituito dalla sola parola “Life”, in relazione a prodotti dell’elettronica per 
l’intrattenimento; quello successivo era composto dai due elementi “Thomson Life”, il primo dei 
quali costituisce la denominazione del registrante e il suo marchio generale. La presenza nel mar-
chio successivo della componente autonoma, anche se non dominante, “Life”, è stata ritenuta suffi-
ciente a ipotizzare un’interferenza fra i due marchi, sulla base del principio secondo cui nei marchi 
complessi la rilevanza di ogni componente autonoma deve essere riconosciuta qualora tale compo-
nente “conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pure senza costituirne 
l’elemento dominante”. La stessa Corte ha poi applicato questi principi per annullare la decisione 
del Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., sulla base del rilievo che il 
Tribunale aveva omesso di attribuire il giusto peso, nella valutazione globale del rischio di confu-
sione, all’elemento comune fra i due marchi, “limoncello”, ad onta della circostanza che questo, pur 
non essendo dominante, avesse una posizione distintiva autonoma e non trascurabile: Corte di Giu-
stizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41 ss. In argomento v. infra, § 47.4. 
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nel marchio anteriore, è ivi dotato di carattere distintivo autonomo. Va però av-
vertito che la prospettiva può anche essere rovesciata, applicando l’approccio plu-
ralista non all’elemento comune ma all’elemento differenziatore presente nel mar-
chio successivo; e questa eventualità è tutt’altro che inconsueta ad es., nel con-
fronto fra il marchio ‘Torres’e il successivo marchio ‘Torre de Benitez’, l’ele-
mento ‘de Benitez’ è considerato dotato di carattere distintivo autonomo e quindi 
la sua presenza è ritenuta sufficiente per escludere l’interferenza 

511. 
Cosicché all’interprete non resta che rilevare, forse con un qualche sconforto, 

che alla tranquillante costanza delle formule impiegate, che si inseguono con pre-
vedibile ripetizione da una motivazione all’altra ormai da alcuni lustri, corrispon-
dono percorsi a priori suscettibili di essere piegati a risultati divergenti, visto che 
per produrre esiti opposti è sufficiente che vari non la formula ma la sua pratica 
applicazione a un caso di specie, data l’ampiezza degli spazi di manovra lasciati 
aperti dai principi enunciati 

512. 
Come si accennava, vi è poi una terza ragione che suggerisce di approfondire 

il tema. Questa ragione sta nella circostanza che gli es i t i  d ivergenti  res i  pos-
s ibi l i  dal l’ambiguità  ora analizzata possono disporsi in maniera non casuale. 
L’ambiguità può essere sfruttata in entrambe le direzioni; e una rilevazione degli 
esiti che si sono fin qui accumulati sembra stare a indicare che il Tribunale tende 
a cogliere gli spazi di manovra disponibili piuttosto per dare luce verde alle ri-
chieste di registrazione di marchi successivi che per opporsi a esse o a far valere 
l’invalidità delle registrazioni già effettuate; mentre la Corte UE sembra preferire 
operare nella direzione opposta 

513. 
È forse anche possibile scorgere le ragioni giuspolitiche dei due atteggiamenti. 

Finché si rimanga sul piano del solo giudizio di novità, come ora avviene, può es-
sere una preoccupazione operativa a prendere il sopravvento nelle scelte interpre-
tative del Tribunale. Nell’ambito di un giudizio di novità condotto in fase di regi-
 
 

511 Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., che al par. 83, si rife-
risce alla locuzione ‘de Benitez’ come ‘adiciòn distintiva’, dopo aver sottolineato al par. 56 che non 
si tratta di elemento trascurabile. L’esclusione del rischio di confusione era stata anche preparata al 
par. 49, dove era stato enunciato il principio che, quando due marchi posseggano un elemento in 
comune, perché essi possano considerarsi simili è necessario ma non sufficiente che l’elemento in 
questione sia dominante.  

512 Da questo punto di vista, la circostanza che la formula adottata possa alternativamente aprire 
la strada agli approcci che poco sopra si sono descritti come “unitario” o “pluralista” non sta a se-
gnalare una teoria esplicativa della prassi applicativa dei giudici comunitari, giacché gli esiti cui 
questa perviene non sono preventivabili a partire dalla scelta fra l’uno o l’altro approccio; ma caso-
mai una “meta-teoria” esplicativa, che dà conto come un quadro di riferimento concettuale che si 
presta all’indeterminatezza degli esiti a seconda che la valutazione postulata dal primo innesto cada 
sul marchio anteriore, su quello successivo o sull’elemento comune, possa essere “pilotato” a partire 
– non delle premesse di ordine generale accolte – ma dalle ragioni giuspolitiche su cui ci si soffer-
merà qui di seguito nel testo. 

513 Anche se non mancano casi nei quali la Corte di Giustizia sembra voler abbracciare le propo-
ste più ‘aperturiste’ del Tribunale di primo grado: v. ad es. Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, ca-
so «Activy Media Gateway», cit. In argomento v. infra, § 47.4. 
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strazione, può avvertirsi più acutamente il timore 
514 che un eccesso di severità 

possa finire per precludere la registrazione dei marchi successivi anche quando il 
conflitto fra i segni, sul piano pratico delle concrete realtà economiche, risulti tut-
to sommato poco plausibile e forse anche artificioso. Dopo tutto, la registrazione 
di un marchio comunitario vale per ventotto Stati membri; e può anche ben avve-
nire che marchi che potrebbero presentare qualche profilo teorico di interferenza 
nella realtà dei mercati non abbiano mai neppur l’occasione di incontrarsi davvero. 

In questo contesto apparrebbe che, nei casi dubbi, il Tribunale si mostri incline 
a dar luce verde 

515; e che invece la Corte, che nei primi decenni è stata chiamata a 
decidere più in materia di contraffazione che di novità e quindi in contesti in cui 
l’incontro – e lo scontro – sul mercato già si sono materializzati, avverta mag-
giormente la preoccupazione di fornire soluzioni troppo aperturiste e liberali, vi-
sto che questo tipo di esito rischia di mettere a repentaglio la coerenza delle solu-
zioni accolte nei due settori, in larga misura paralleli 

516, della contraffazione e del 
giudizio di novità. Si tornerà su quest’ipotesi a tempo debito, per verificarne 
l’attendibilità 

517. 
44.3. Il terzo “innesto”: la nozione di marchi complessi. Si è detto che il terzo 

innesto operato dalla giurisprudenza comunitaria consiste nell’accoglimento dello 
strumento di confronto fra marchi offerto dalla nozione di marchi complessi. Se-
condo la giurisprudenza comunitaria, la valutazione della somiglianza tra due 
marchi “non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente” di 
un marchio composto da più elementi, ad es. sia verbali sia denominativi, definito 
dai giudici comunitari come ‘complesso’, “e a paragonarla con un altro marchio”. 
“Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo com-
plesso, anche se ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella 
memoria del pubblico possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o 
più delle sue componenti” 

518. Lo strumento di analisi così introdotto viene impie-
 
 

514 Su cui si è soffermato con la consueta finezza l’Avvocato generale Jacobs al par. 35 delle sue 
Conclusioni del 27 gennaio 2000 nel caso deciso da Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca 
Mode-Adidas», cit. 

515 Soprattutto se il registrante abbia fra la data del deposito e quella della decisione di opposi-
zione compiuto il gesto di buona volontà di limitare le classi di registrazione: in argomento v. già in 
precedenza § 17.5 e infra, § 53.1. 

516 Sulle divergenze di disciplina fra i due settori v. però supra, § 39. 
517 Ma cfr. già Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 30: “non può 

rientrare fra questi fattori pertinenti” – ai fini del giudizio globale relativo al rischio di confu-
sione in sede di contraffazione, par. 29 – “la circostanza che esiste, per gli operatori economici, 
una necessità di disponibilità del segno” (la c.d. Freihaltebedürfnis, sulla quale anche per ri-
chiami v. supra, §§ 22 B) e 23.2). Come di consueto, l’Avvocato generale Jacobs (nelle sue 
Conclusioni del 27 gennaio 2000, caso «Marca Mode-Adidas», par. 35) ha mostrato una partico-
lare sensibilità al dato sistematico, ben illustrando come opzioni interpretative sbilanciate in 
senso protezionista sul piano della contraffazione si sarebbero riverberate avversamente sul pia-
no del giudizio di novità.  

518 Corte di Giustizia del 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 41-42; 23 ottobre 
2002, caso «Matratzen», cit., par. 33; Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, caso «LifeScience», 
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gato per graduare la somiglianza a seconda che gli elementi comuni o diversi pos-
seggano o meno carattere dominante o mantengano comunque un “carattere di-
stintivo autonomo”. 

Anche se la nozione di marchi complessi verrà più compiutamente esplorata 
nel successivo § 47, essa va già menzionata a questo punto della trattazione, per 
sottolineare come anche la nozione di marchi complessi costituisca un innesto 
operato dai giudici comunitari rispetto alla sequenza delineata dalle norme. Infat-
ti, la giurisprudenza comunitaria impiega la nozione di marchio complesso per 
compiere un’analisi preliminare, che si colloca prima del confronto fra i marchi 
ed, anche se si tratta di uno strumento che concerne il piano degli antecedenti del-
la valutazione del rischio di confusione e che come tale costituisce un prolunga-
mento ideale dell’applicazione del metodo dell’impressione complessiva, esso è 
chiamato, soprattutto per effetto degli interventi della Corte di Giustizia, a incor-
porare in sé apprezzamenti relativi al carattere dominante o distintivo autonomo 
dei diversi elementi di cui si compongono i due marchi oggetto del confronto che 
sono desunti dal principio della valutazione globale e che quindi sono tratti dal 
piano, logicamente successivo, della valutazione del rischio di confusione. 

45. D) Il doppio confronto 

45.1. Il principio dell’interdipendenza fra il confronto dei marchi e quello dei 
beni 

519. Per valutare dunque se si abbia rischio di confusione, è necessario proce-
dere a due distinti raffronti: l’uno fra segni, il marchio anteriore e il marchio suc-
cessivo della cui registrazione si tratta; l’altro, fra i settori in cui vengono impie-
gati i due segni. Ciascuno dei due raffronti possiede un distinto rilievo e quindi va 
considerato separatamente: la norma richiede infatti che l’effetto – il «rischio di 
confusione» – sia prodotto dal ricorrere congiunto di entrambi i fattori che posso-
no provocarlo. 

Ma non si può dimenticare che nella realtà dei processi cognitivi i due raffronti 
non sono mai condotti del tutto indipendentemente l’uno dall’altro 

520. Si pensi al 
meccanismo psicologico che presiede al riconoscimento delle fattezze di un cono-
scente. Sullo sfondo di un contesto nel quale siamo abituati a incontrare una per-
sona nota, ci potrà sembrare tutto subito di riconoscerne il volto anche se ci im-
battiamo in persona che gli assomigli solo parzialmente. Ma anche se la rassomi-
glianza dell’estraneo con il nostro conoscente fosse molto maggiore, potremmo 
non farvi neppure caso se lo incontrassimo in un contesto del tutto diverso da 
quello in cui siamo soliti collocare mentalmente il volto a noi noto (succede anzi 
 
 
cit., par. 31; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 34; 27 settembre 2006, caso 
«Emergia», par. 71. 

519 In argomento v. G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 134; R. MONTA-
GNON, “Strong” Marks Make More Goods Similar, in EIPR 1998, 401 ss. 

520 In argomento amplius C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 106 s. 
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non di rado di non riuscire a collocare una persona pur nota, perché la si incontra 
in un luogo inconsueto). Lo stesso vale per i segni: possiamo ingannarci più fa-
cilmente se troviamo segni anche solo parzialmente simili sullo stesso tipo di beni 
di quanto non avvenga quando ci imbattiamo in segni ben più vicini tra di loro ma 
in campi del tutto disomogenei. 

Di questo meccanismo la legge tiene adeguatamente in sede di valutazione 
(“globale”) del rischio di confusione e, quindi, sul piano degli effetti 

521. Essa ac-
coglie infatti il principio di interdipendenza fra i risultati dei due confronti, fra se-
gni e beni rispettivamente: un elevato grado di somiglianza fra i beni – e a mag-
gior ragione la loro identità – può compensare un tenue grado di somiglianza fra i 
marchi, e viceversa 

522: anche l’identità dei beni può essere neutralizzata da un 
elevato grado di diversità fra i segni 

523. Non per ciò i due raffronti richiesti dalla 
legge possono essere accorpati ai fini dell’accertamento degli antecedenti: essi 
vanno tenuti distinti da un punto di vista logico, salvo poi mettere in relazione tra 
di loro i risultati conseguiti sui due piani. 

Non vi è quindi contraddizione fra il principio di interdipendenza fra i risultati 
dei due confronti e il requisito di cumulatività, su cui ci si è soffermati in prece-
denza 

524. Infatti, perché possa operare una compensazione fra un livello di somi-
glianza elevato su di un piano e un livello di somiglianza tenue sull’altro, occorre 
comunque che un tasso minimo di somiglianza venga positivamente riscontrato 
anche a quest’ultimo livello. In altri termini: se manca qualsiasi somiglianza ad 
es. tra i segni, il requisito corrispondente non potrà ritenersi soddisfatto qualunque 
sia il grado di somiglianza fra i beni; e lo stesso risultato dovrà essere tenuto fer-
 
 

521 In argomento v. già §§ 41.1 e 44 amplius §§ 54-60. 
522 In questo senso v. la giurisprudenza comunitaria affermatasi a partire da Corte di Giustizia 29 

settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 17 s. Nello stesso senso fra le molte Corte di Giustizia 17 
aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 45; Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), caso 
«Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 75; 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», 
cit., par. 73; 4 aprile 2014 (Prima Sezione), caso «Focus Extreme/Focus», cit., par. 46; 16 ottobre 
2013 (Prima Sezione), caso «Zoo Sport/Zoot Sports», cit., par. 92; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), 
caso «Suisse Premium/Premium», cit., par. 52; 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le 
corna/A», cit., par. 33; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «zufal/zurcal», cit., par. 43; 22 marzo 
2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 84; 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e mee-
ting metro», cit., par. 26; 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., par. 54; Trib. primo grado CE 
29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygill’s», cit., par. 44; 20 ottobre 2009, caso «4 OUT Living/Living», 
cit., parr. 16 e 32; 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 55; 10 dicembre 2008, caso 
«Tomorrow Focus», cit., par. 37; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 23; 3 
luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 39; 9 aprile 2003, caso «Nu-Tride/Tufftride», cit., parr. 43 
ss.; 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 31; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., 
par. 37; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., parr. 44-45 e 77. Trib. UE 15 dicembre 2009, caso «Tru-
bion/TriBion Harmonis», cit., par. 59, ha precisato che una decisione che applichi il principio del-
l’interdipendenza pur senza menzionarlo espressamente non è per questo viziata. Nella giurispru-
denza nazionale v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit. e 9 febbraio 2000, n. 
1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit. 

523 Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», cit., par. 53. 
524 In senso conforme L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 863. 
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mo anche in caso di perfetta identità fra i beni 
525. E lo stesso vale nell’ipotesi 

simmetrica. 
L’approccio incontra comunque una difficoltà non da poco: la distinzione fra 

le ipotesi nelle quali non esiste alcuna somiglianza fra i segni (o fra i beni) non 
sono facili da distinguere rispetto a quelle nelle quali la somiglianza sia solo te-
nue, ridotta o debole, ma non inesistente. E tuttavia si tratta di una distinzione es-
senziale, perché nel primo caso è da escludersi a priori la possibilità di un rischio 
di confusione, mentre nel secondo si apre la strada a una ponderazione fra i risul-
tati conseguiti sui due piani (del confronto fra segni e fra beni), che può condurre 
all’esito opposto. Ciò che spiega come anche l’interprete più smaliziato, che pur 
abbia presenti tutti i precedenti che governano la materia, possa trovarsi in diffi-
coltà a prevedere l’esito probabile di una controversia fin quando non legge i pa-
ragrafi finali di una data decisione. 

Può un debole grado di somiglianza dei beni essere compensato dalla somiglian-
za dei marchi confliggenti, quando a essa si aggiunga il carattere distintivo elevato 
di cui goda il marchio anteriore? La giurisprudenza comunitaria ha fornito risposta 
affermativa a questo quesito 

526, sviluppando uno spunto che già era presente nelle 
sentenze più antiche 

527. La soluzione ha implicazioni su cui varrà la pena di soffer-
marsi al momento opportuno 

528. Non pare peraltro che da essa si possa trarre il co-
rollario secondo cui i fattori da cui dipende il rischio di confusione sarebbero tre e 
non i due cui solitamente si fa riferimento 

529. E ciò per una ragione molto semplice: 
infatti, mentre identità o somiglianza fra marchi e beni sono indispensabili, nel sen-
so che non possono mancare in un accertamento del rischio di confusione, lo stesso 
non vale per il carattere distintivo, che può – come meglio si vedrà – essere anche 
assai modesto senza che ciò impedisca il ricorrere di un rischio di confusione 

530. 
45.2. Momenti sintetici e momenti analitici del confronto fra marchi. E fuor di 

discussione che il confronto fra i segni vada condotto dal giudice collocandosi 
nella posizione in cui si trovano i soggetti interessati all’acquisto del bene con-
traddistinto dal marchio successivo. La nostra giurisprudenza nazionale ricorda 
che al momento della scelta, gli utilizzatori hanno di fronte a sé non entrambi i 
segni, ma solo il secondo e possono quindi confrontarlo solo con il ricordo che in 
essi rimanga del marchio registrato 

531; e correlativamente postula che il confronto 
 
 

525 V. ad es. Trib. UE 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Loopia/Loop e Loopy», cit., 
parr. 54-55. 

526 V. ad es. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 58; per altri ri-
chiami §§ 53.3 e 58. 

527 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 17. 
528 V. infra, § 53.3. Sulla diversa questione se il carattere distintivo elevato del marchio anteriore 

influisca sul piano del confronto fra i segni e i beni v. §§ 48.2 e 53.3. 
529 Accolto dalla dottrina tedesca: v. R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitglied-

staaten. Gemeinschaftemarkenverordnung, cit., 65 ss., 82. 
530 V. infra, §§ 53.3 e 58.3. 
531 Per applicazioni del principio v. Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit. e App. 

Firenze 4 aprile 1996, Tenute Sella & Mosca s.p.a. c. Marchesi Antinori s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 
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avvenga in via sintetica e non analitica 
532. Nella giurisprudenza comunitaria è ac-

colta un’impostazione molto simile, come conseguenza diretta di quello che po-
c’anzi si è descritto come il secondo innesto: infatti, formulando il principio se-
condo cui il confronto dei marchi deve fondarsi sull’“impressione complessiva”, i 
giudici comunitari non si stancano di ripetere che “il consumatore solo raramente 
ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare 
affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria” 

533. 
Si dice comunemente che in tutte le operazioni comparative ora ricordate il mo-

mento sintetico del confronto assume un ruolo di primo piano. Il rilievo è esatto: ma 
non deve indurre a trascurare che il momento analitico svolge un ruolo altrettanto 
importante 

534. Anzi: passando dai principi generali alle applicazioni, si ha l’impres-
 
 
3479, caso «Galestro». Ma la regola era già stata accolta assai prima: v. Cass. 14 novembre 1928, 
Società Anonima Lingnen Werke c. Morisani, in Giur. it. 1929, I, I, 144 ss., caso «Odol/Nuovo 
Odol». 

532 Trib. Catania 14 novembre 2003 (ord.), Hauner Carlo Azienda Agricola s.r.l. c. Hauner & 
Hauner di Hauner Giona s.a.s. e Giona Hauner, in Giur. ann. dir. ind. 4596, caso «Hauner», ove ri-
chiami. Nello stesso senso v. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, Mast-Jägermeister AG c. Budapesti 
Likoripari Kft. Buliv e Zwack Unicum RT, in Il dir. ind. 2013 ss., caso «Jägermeister», che però 
ritiene il principio non applicabile ai marchi complessi (nell’accezione propria del diritto italiano, 
assai diversa, come si è osservato al § 47.2, dalla concettualizzazione comunitaria). Infatti, secondo 
quella pronuncia, il marchio complesso è “segno risultante da una composizione di più elementi la 
cui forza distintiva è ... affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il c.d. cuore, protetto per la 
sua originalità, per cui l’esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per cia-
scuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante”. Contraddittorie sotto questo profilo le sen-
tenze resa da Trib. Milano 20 dicembre 2013, Italservices s.p.a. c. Brand s.r.l. e Arienta Riccardo, 
«disegno di muso di cane» e da Trib. Catania 24 luglio 2013, Italkali – Società Italiana Sali Alcalini 
s.p.a. c. Ionica s.r.l., caso «sale di Sicilia», entrambe in corso di pubblicazione su Giur. ann. dir. ind. 

533 V. fra le molte la sentenza della Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 
26; Trib. UE 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänsa/Glanz», cit., par. 22 e Trib. primo grado 
CE 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 24; 12 novembre 2008, caso «Limon-
chelo II», cit., par. 30. Nel settore dei modelli o disegni, invece, per valutare il carattere individuale 
del disegno si assume che l’utilizzatore informato possa di regola procedere a un confronto diretto fra i 
due disegni: Corte UE 20 ottobre 2011 (Seconda Sezione), PepsiCo Inc. c. UAMI e Gruppo Promer 
Mon Graphic, SA, in Racc. 2011, I, 679 ss., caso «supporto promozionale circolare», par. 55. 

534 V. ad es. Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Metaform», cit., par. 
42 e Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-400/06, Zero Industry S.r.L. c. UAMI e zero 
Germany GmbH & Co. KG, caso «zerorh+/zero», par. 64, secondo il quale, se è vero che normal-
mente il pubblico percepisce un marchio nel suo complesso e non procede a scomporlo nei suoi det-
tagli, è anche vero che, quando esso venga a contatto con un marchio la cui componente denomina-
tiva sia suscettibile di essere scomposta, lo potrà suddividere in elementi verbali che abbiano un si-
gnificato particolare o che assomiglino a parole note (nella specie il marchio «zerorh+» potrebbe 
essere scomposto in «zero» e in «rh+»). Nello stesso senso Trib. UE 18 febbraio 2011 (Terza Sezio-
ne), caso «PPT/PPTV», cit., par. 51; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Ble-
mil», cit., par. 55; 14 febbraio 2008, caso «Galvalloy/Galvallia», cit., par. 62; e v. anche Trib. UE 20 
ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 49, secondo cui la propensione del 
pubblico alla scomposizione non sarebbe influenzata dalla circostanza che il significato dell’ele-
mento sia collegato ai beni in questione, essendo sufficiente che il significato sia riconoscibile dal 
pubblico. E v. anche D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 30 ss., 75, che scorge 
anche nella sentenza della Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., parr. 30 ss. (di-
 



542 CAPITOLO QUARTO 

sione che le diverse tappe nelle quali si snoda il confronto fra i marchi lascino ampi 
spazi a valutazioni intermedie anche molto analitiche 

535. Esaminiamole; non senza 
avere però premesso una considerazione di carattere generale. Il rapporto fra il mo-
mento sintetico e quello analitico non può che essere dialettico: il significato comu-
nicativo degli elementi singoli non può essere apprezzato, neppure in una prima fa-
se, valutando i diversi componenti atomisticamente e prescindendo completamente 
da una visione di insieme del marchio. Infatti, anche nel considerare i diversi com-
ponenti del marchio separatamente, non si può completamente ignorare il ruolo che 
essi svolgono nel contesto complessivo. Altrimenti si rischia, come si suol dire, di 
vedere gli alberi e non la foresta. Questo è quanto pare succedere non di rado 

536. 
Troppo spesso tutte le minuziose considerazioni relative al carattere dominan-

te, distintivo o trascurabile degli elementi di cui si compone il marchio anteriore, 
ripetuta con il clavicembalo ben temprato dei livelli visivo, fonetico e concettuale 
in una fuga interminabile, finiscono, in questa prospettiva, per apparire un fuor 
d’opera. Salvo che non si voglia, come pure è possibile, intendere anche qui l’o-
scillazione ricorrente fra approccio unitario e approccio pluralista come un como-
do strumento disponibile per mantenere spazi di manovra sufficienti a orientare 
l’esito finale del giudizio nella direzione desiderata 

537. 

46. E) Il confronto fra i marchi. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale: 
i tre livelli del confronto 

In generale, due marchi sono ritenuti simili quando, dal punto di vista del pub-
 
 
scussa sotto questo profilo infra, al § 47.3), un punto di emersione della tendenza favorevole ad at-
tribuire peso ai profili analitici della valutazione. È appena il caso di rilevare che la coppia momento 
sintetico-momento analitico è in larga misura sovrapponibile alla dicotomia tra approccio unitario e 
pluralista su cui ci si è soffermati al § 44.2. 

535 Le quali, secondo quanto par di comprendere dalla lettura di Corte di Giustizia 3 settembre 
2009, caso «La Española», cit., parr. 68-71, sono compatibili con il principio della valutazione com-
plessiva se ed in quanto sfocino in una valutazione sintetica finale. 

536 Si consideri il caso del marchio successivo “Horse Couture”, dove è vero che l’elemento fi-
gurativo è costituito da un cavallo; e tuttavia, nell’esaminare questo componente, non è possibile 
ignorare completamente, come fanno i giudici comunitari, Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezio-
ne), caso «Horse Couture/Horse», cit. due elementi ovvi: che nel contesto complessivo fornito dal 
segno nel suo complesso quel cavallo evoca le due C contrapposte che Coco Chanel ha reso celebri 
e che la raffigurazione che ne risulta non è quella di un cavallo in carne e ossa, ma di un cavalluccio 
a dondolo. 

Lo stesso vale per il confronto fra il successivo marchio figurativo “P” e quello misto anteriore 
“P Polypipe”, Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., per tubazioni, 
dove la vicinanza grafica accentuatissima fra le due lettere dell’alfabeto avrebbe dovuto orientare 
verso una domanda ovvia: il pubblico interessato percepisce il marchio più breve come forma ab-
breviata di rappresentazione di quello più lungo? 

537 Sulla predisposizione degli strumenti foggiati dalla giurisprudenza comunitaria a piegare le 
enunciazioni teoriche preliminari all’esito desiderato v. più diffusamente § 44.2. 
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blico di riferimento, esiste tra di loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto 
riguarda uno o più aspetti pertinenti 

538. Sulla nozione di identità ci si è già sof-
fermati e quindi potrà essere sufficiente rinviare all’esposizione precedente 

539. Le 
modalità concrete di applicazione dei marchi ai prodotti sono prive di rilevanza ai 
fini del confronto, posto che la valutazione si effettua esclusivamente sulla base 
dei segni quali registrati o richiesti 

540. 
Il grado di somiglianza di due marchi può essere colto da tre punti di vista: vi-

sivo, fonetico e concettuale. Il diritto comunitario si allinea dunque all’esperienza 
del diritto tedesco e anglosassone 

541 nell’individuare i diversi livelli a cui va con-
dotto il raffronto fra i marchi in conflitto 

542. Sulla base delle corrispondenti rile-
vazioni, è possibile ponderare le risultanze conseguite a ciascuno dei livelli consi-
derati, anche tenendo conto della tipologia dei beni in questione e delle circostan-
ze della loro commercializzazione 

543. Non tutte le categorie di marchi consentono 
un raffronto a tutti e tre i livelli 

544. Per definizione i marchi tridimensionali sono 
suscettibili solo di un confronto visivo e, talora, concettuale 

545. Anche per i mar-
 
 

538 Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 31; 4 feb-
braio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., par. 21; 20 ottobre 2011 (Quinta Se-
zione), caso «Horse Couture/Horse», cit., par. 22; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Oftal Cu-
si/Ophtal», cit., par. 75; 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 29; 8 settembre 2010, 
caso «Porto Alegre/Vista Alegre», cit., par. 21; 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., 
par. 41; 17 dicembre 2009, caso «R.U.N./ran», cit., par. 47; Trib. primo grado CE 16 settembre 
2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 54; 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., par. 25; 
11 giugno 2009, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 37; 11 febbraio 
2009, caso «LifeScience», cit., par. 28; 8 settembre 2008 (ord.), caso «Epican/Epigran», cit., par. 42; 
12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 98; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., 
par. 91; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 39; 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., 
par. 38; 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 30 (cui risale la formulazione). 

539 V. supra, § 41 ove anche una motivazione dell’assunto secondo il quale la nozione di identità 
non sarebbe diversa nel primo e nel secondo conflitto. 

540 Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., par. 37; 9 giugno 
2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., par. 50. Per altri richiami v. § 39. 

541 Sulla rilevanza della “similarity in the sound, sight and meaning” nella valutazione del ri-
schio di confusione v. Ch.R. MCMANIS, Intellectual Property and Unfair Competition, cit., 173; B. 
BEEBE, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, cit., 1625. 

542 In sede di opposizione e di azione di nullità sia il marchio anteriore sia quello successivo 
vanno presi in considerazione come risultano dalla registrazione e non dalle (eventualmente diver-
genti) modalità di uso: in questo senso v. rispettivamente Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, 
caso «Quantum», cit., par. 66 e 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., parr. 
46-47; amplius, § 39 e, per l’eccezione costituita dal fenomeno delle c.d. famiglie di marchi o mar-
chi di serie, §§ 39 e 57.3. 

543 Così, quasi alla lettera, Corte di Giustizia del 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 27, se-
guita dalla giurisprudenza in materia di novità: da ultimo Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso 
«Limonchelo I», cit., parr. 35 e 36; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly 
Hills II», cit., par. 19; per altri richiami § 46.4. 

544 Sul punto v. G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 136. 
545 Limita il confronto al profilo visivo Trib. UE 4 marzo 2010, caso «forma di bottiglia con col-

lo elicoidale», cit., parr. 23 ss. 
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chi solamente figurativi è da escludersi un confronto fonetico 
546. È per i marchi 

denominativi e figurativi con componente denominativa, che la giurisprudenza 
comunitaria qualifica come complessi, che il confronto è, almeno in linea di prin-
cipio, possibile a tutti e tre i livelli. Non necessariamente, però, la componente 
denominativa di un marchio figurativo è destinata a essere pronunciata dal pub-
blico interessato; ad es. nel caso di un marchio costituito da una sola lettera, ma-
gari caratterizzata da un grafismo molto particolare, si prescinde dal confronto fo-
netico con un marchio anteriore denominativo costituito da quella sola lettera 

547. 
La giurisprudenza recente della Corte ha introdotto nel confronto fra i marchi 

un ulteriore elemento di complessità. Essa estende alla valutazione del confronto 
fra segni un onere di motivazione attestato nel settore dell’apprezzamento degli 
impedimenti assoluti attinenti alla capacità distintiva: la motivazione sul ricorrere 
o meno della somiglianza fra i segni deve essere condotta con riferimento a cia-
scuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio sia richiesta 

548, 
salvo il caso i cui i beni in questione presentino un nesso tanto diretto e concreto 
da formare una categoria o un gruppo di beni di sufficiente omogeneità 

549. 
46.1. Il confronto visivo. Il confronto visivo fra i marchi assume particolare ri-

lievo nel caso in cui i segni oggetto di esame contraddistinguano beni che venga-
no scelti dagli acquirenti sulla base di un’ispezione visiva dei prodotti, come av-
viene quando i beni recanti i marchi siano esposti su banconi e scaffali e il pubbli-
co li prelevi senza necessità di richiedere a voce il prodotto al personale dell’im-
presa venditrice 

550. Nulla impedisce che la comparazione visiva possa aver a og-
getto due marchi denominativi; e allora essa avrà solo per oggetto il contenuto 
concreto dei termini, ovvero il numero e l’ordine o sequenza delle lettere che li 
compongono 

551. Assai sovente, però, vengono in considerazione anche elementi 
figurativi, o perché un marchio denominativo debba essere raffrontato a un mar-
 
 

546 In questo senso Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «intrecci», cit., par. 49; 
15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 50; 7 febbraio 2012 
(Settima Sezione), caso «rappresentazione di elefante/elefanten», cit., par. 42, secondo cui “un 
confronto fonetico non è pertinente nell’ambito dell’esame della somiglianza di un marchio figu-
rativo privo di elementi denominativi con un altro marchio” e Trib. UE 25 marzo 2010, casi 
«Golden Eagle», cit., par. 67. Ma v. Trib. primo grado CE 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», 
cit., par. 43. 

547 Trib. UE 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le corna/A», cit., par. 32. 
548 Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 25 che ri-

chiama a questo riguardo una pronuncia tratta dalla materia della valutazione degli impedimenti as-
soluti, Corte di Giustizia 15 febbraio 2007, causa C-239/05, BVBA Management, Training and 
Consultancy e Benelux-Merkenbureau, in Racc. 2007, I, 1455 ss., caso «The Kitchen Company», 
parr. 31 ss.; sul tema v. supra, § 25.1. 

549 Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 27. 
550 V. le considerazioni svolte al riguardo da Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La 

Española», cit., par. 109, confermate sul punto da Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La 
Española», cit., parr. 74-76. Nello stesso senso Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso 
«B/B», cit., par. 47; per altri richiami § 46.4. 

551 Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., par. 41. 
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chio complesso 
552 o perché il raffronto concerna due marchi entrambi comples-

si 
553. Anche in quest’ultimi casi è peraltro possibile, e anzi necessario, che il con-

fronto visivo si estenda al contenuto concreto dei termini: come è stato ricorda-
to 

554, l’impressione visiva suscitata nel pubblico che acquisti olio in un negozio o 
in un supermercato, dal termine «La Española» è necessariamente molto differen-
te da quella generata alla vista del termine «Carbonell», qualunque sia poi il tasso 
di somiglianza della componente figurativa – o, come noi anche diciamo, emble-
matica – dell’un marchio o dell’altro o di entrambi. Non basta: le componenti de-
nominative (o ‘verbali’) di un marchio figurativo devono essere confrontate visi-
vamente non solo dal punto di vista, ora considerato, del loro contenuto o sequen-
za di lettere 

555 e della loro struttura 
556, ma anche dal punto di vista del grafismo 

che le caratterizzi 
557, sia ancora – e più importantemente – della loro collocazione 

o posizione relativa nell’insieme dei due segni 
558. 

 
 

552 Nulla impedisce il confronto fra un marchio denominativo anteriore e un marchio successivo 
complesso anche sotto il profilo visivo, in quanto entrambi sono oggetto di una rappresentazione 
grafica che produce un’impressione visiva: in questo senso Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezio-
ne), caso «Gold Meister/Meister», cit., par. 26 e Trib. primo grado CE 4 maggio 2005, caso «Star 
TV», cit., par. 43. Più discutibile l’impostazione, non inconsueta [v. ad es. Trib. UE 17 gennaio 
2012 (Seconda Sezione), caso «Kico/Hika», cit., par. 25], secondo la quale il confronto fra due mar-
chi entrambi figurativi viene condotto come se essi fossero denominativi, sulla base del rilievo – 
talora semplicistico – che gli elementi figurativi sarebbero percepiti come decorativi. 

553 Si veda a quest’ultimo proposito ad es. il confronto visivo condotto da Trib. primo grado CE 
12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 100, che si sofferma su dieci elementi di somi-
glianza fra i due marchi. Sulle particolarità del confronto fra un marchio denominativo e un marchio 
figurativo, impostate da Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 51 
e 4 maggio 2005, cit., par. 43, v. l’approfondito esame offerto da Trib. primo grado CE 20 aprile 
2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 38 ss. (sul punto cfr. § 47.1). 

554 Dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Mazàk 3 febbraio 2009, causa C-498/07, Aceites 
del Sur-Coosur già Aceites del Sur c. Koipe e UAMI, caso «La Española», parr. 43 s. 

555 Secondo le Conclusioni dell’Avvocato generale Mazàk del 3 febbraio 2009, caso «La Espa-
ñola», cit., parr. 49 ss. un’omissione al riguardo costituirebbe violazione di diritto, sottoposta al rie-
same della Corte di Giustizia. Talora peraltro i giudici comunitari confrontano l’elemento denomi-
nativo dei due marchi simultaneamente dal punto di vista visivo e fonetico: v. ad es. Trib. primo 
grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31 ss. e 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., 
parr. 37 ss. 

556 A questo riguardo va segnalata la decisione di Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), caso 
«farmasul/manasul», cit., par. 50, che ha – giustamente – attribuito peso determinante alla somi-
glianza nella struttura dei due segni posti a confronto. 

557 Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit., par. 28; in Trib. UE 12 luglio 
2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 50 si è ritenuto che il ricorso al carattere 
gotico del marchio accentui la sua differenza visiva rispetto a un marchio anteriore con altri profili 
di somiglianza ma scritto con un altra, meno obsoleta grafia. Ma la particolarità del grafismo di uno 
dei due marchi non deve essere sopravvalutata: Trib. UE 25 giugno 2013 (Seconda Sezione), caso 
«dialdi/aldi», cit., parr. 71 ss. Due lettere dell’alfabeto identiche possono non essere molto dissimili 
dal punto di vista visivo, anche se differiscano dal punto di vista grafico: Trib. UE 5 novembre 2013 
(Seconda Sezione), caso «X/X», cit., parr. 52 ss. 

558 Ad es., un elemento denominativo del marchio anteriore che non sia quasi leggibile deve 
essere omesso dal confronto; e un elemento di dimensioni minori deve essere ritenuto di impor-
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Si ritiene che in linea di principio le differenze di colore fra due raffigurazioni 
o fra due elementi denominativi e le differenze di caratteri e di grafismo fra questi 
ultimi non siano particolarmente significative e tanto meno decisive 

559. Tuttavia 
non mancano situazioni nelle quali invece un colore rosso particolarmente brillan-
te – come anche la differenza fra i puntini sulla lettera “i” e il trattino sulla lettera 
“t”, accentuate graficamente e cromaticamente nel segno successivo – sono stati 
ritenuti elementi di differenziazione idonei a prevalere su punti di contatto tut-
t’altro che trascurabili (nella specie, il confronto era fra il segno successivo ‘Ce-
lia’ e quello anteriore “Celta”) 

560. Il grafismo di un marchio che può essere letto 
sia come CA sia come C4 può essere così particolare da escludere un rischio di 
confusione con la coppia di lettere KA 

561. Per contro, è sufficiente che il marchio 
anteriore possa essere inteso da una parte del pubblico di riferimento come com-
binazione di lettere perché sia ravvisabile una somiglianza visiva con il segno 
successivo composto da quella stessa combinazione 

562. Un acronimo può a se-
conda dei casi assumere una posizione centrale nel marchio oppure al contrario 
conferire rilievo alla formulazione estesa del marchio, come avverrebbe quando il 
 
 
tanza trascurabile (Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «Oyster/Oystra», cit., parr. 30 e 31; e v. anche 
par. 35). 

559 Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., par. 34. Sulla scarsa significa-
tività della circostanza che una stessa parola sia scritta in caratteri nell’un caso maiuscoli, nell’altro 
minuscoli v. Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-434/10, Václav Hrbek c. UAMI e 
The Outdoor Group Ltd., caso «Alpine Pro Sportswear & Equipment/Alpine», par. 58; analogamen-
te per la differenza fra il singolare e il plurale Trib. UE 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso 
«Monster Rock/Monsters of Rock», cit., par. 36. Nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Milano 17 
marzo 2012, Barex Italiana s.r.l. c. Capellissime s.r.l. e Tchang Luis Roger, in Giur. ann. dir. ind. 
5870, caso «Capellissimo/Capellissime». D’altro canto, la presenza di uno stesso colore nei due 
marchi non sarebbe decisiva, se si tratta di un colore – il giallo base – privo di carattere distintivo: 
Trib. Torino 8 luglio 2014 (ord.), s.p.a. San Carlo Gruppo Alimentare, s.p.a. Pai e s.p.a. Pai Indu-
strie c. S.n.c. Euroma di Russo Antonietta e Pepsico Foods A.I.E., caso «Lay’s/Pai». 

560 Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., parr. 35-36. V. anche Trib. UE 
24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit., par. 29; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso 
«Top Craft/Krafft», cit., par. 54. Secondo Corte UE 13 giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), causa 
C-346/12, DMK Deutsches Milkkontor GmbH c. UAMI e Lactmilk, caso «Milram/Ram», par. 44, 
l’apprezzamento del rilievo del colore della componente figurativa è riservato alla conoscenza del 
Tribunale e sottratto al sindacato della Corte. Sorprendente da questo punto di vista il rilievo attri-
buito, nel confronto fra due marchi figurativi entrambi basati sulla riproduzione di elefanti, alla cir-
costanza che l’uno contenesse “elefanti bianchi con contorni neri”, l’altro “un elefante nero con con-
torni bianchi”, da Trib. UE 7 febbraio 2012 (Settima Sezione), caso «rappresentazione di elefan-
te/elefanten», cit., par. 33, che ha ritenuto visivamente differenti i marchi in questione per questa 
ragione e per la circostanza che “mentre la figura di elefante rappresentata nel marchio comunitario 
ha un aspetto piuttosto infantile, i marchi figurativi anteriori presentano un disegno astratto ed es-
senziale”. In questo solco si inserisce, peraltro, Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «An-
tonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intrecciati», cit., par. 42 s. 

561 Trib. UE 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 59. Analogamente con ri-
guardo alla particolarità grafica di un marchio figurativo che, pur richiamando la lettera A, può esse-
re anche visto come un casco sormontato da due corna: v. Trib. UE 22 settembre 2011 (Settima Se-
zione), caso «A con le corna/A», cit., par. 30 s. 

562 Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «LT Light-Tecno/LT», cit., par. 26. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 547 

pubblico percepisca facilmente il significato dell’acronimo e quindi possa conser-
vare nella memoria la formulazione estesa 

563. Non mancano casi nei quali il con-
fronto visivo ha per oggetto la singola lettera dell’alfabeto di cui entrambi i mar-
chi siano composti 

564. Il confronto può anche vertere su un gruppo di lettere pre-
sente soltanto del marchio anteriore, a condizione però che il pubblico di riferi-
mento sia indotto a percepire in modo frazionato quel gruppo di lettere anche nel 
segno successivo che le contenga 

565. Peraltro, normalmente il pubblico percepisce 
il marchio come un tutto unico e non si sofferma sugli elementi che lo componga-
no, salvo che questi non abbiano a loro volta un significato autonomo 

566. Il con-
fronto può seguire regole in qualche misura peculiari, quando uno dei due segni 
costituisca un “ambigramma”, possa essere cioè letto anche al rovescio 

567. 
In giurisprudenza abbastanza raro è il confronto fra due forme tridimensionali; 

quando esso avviene, ci si può chiedere se e in qual misura i criteri impiegati si di-
scostino da quelli utilizzati con riferimento ai disegni o modelli 

568. Nel confronto 
fra due forme bidimensionali – nella specie: l’intreccio fra linee ricurve – assume 
rilievo il grado di carattere distintivo, originario o acquisito – della forma 

569. 
La giurisprudenza ha identificato alcune regole tendenziali che presiedono al 

 
 

563 Questa distinzione, apparentemente abbastanza cervellotica, si trova in Trib. UE 8 febbraio 
2011, caso «LAM/LAN», cit., parr. 33 ss.; ma un’applicazione non del tutto incongrua è in Trib. UE 
11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), caso «IDMG», cit., par. 44. Scarso rilievo è stato assegnato 
all’acronimo GTI per vetture, in ragione della circostanza che la sua formulazione per esteso ha ca-
rattere descrittivo per i consumatori che ne conoscano il significato ed è dotata di scarso carattere 
distintivo per quei consumatori che, pur non conoscendone esattamente il significato, intuiscano che 
essa allude a caratteristiche tecniche: in questo senso Trib. UE 21 marzo 2012 (Seconda Sezione), 
caso «Swift GTi/GTI», cit., par. 53. 

564 V. Trib. UE 10 maggio 2011 (Seconda Sezione), caso «G/G», cit., parr. 61 ss., nella cui valu-
tazione ha anche pesato la circostanza che il marchio anteriore fosse stato negli anni soggetto a va-
riazioni ripetute di configurazione che parrebbero averne ampliato l’ambito di protezione, parr. 71 s. 
Ma v. anche Trib. UE 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «X/X», parr. 52 ss. e 24 gennaio 
2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», citt. 

565 Così, nel caso Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., parr. 25 
ss., si è ritenuto contrario al principio della valutazione globale un confronto riferito alle tre lettere 
“kat” e “cat”, in quanto è parso improbabile che il segmento “er” del primo marchio venga inteso 
dal pubblico interessato come riferimento al concetto di “erosione”. 

566 Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Marine Bleu/Blumarine», cit., parr. 38 e 45. 
567 Trib. UE 16 ottobre 2013 (Prima Sezione), caso «Zoo Sport/Zoot Sports», cit., par. 62 ss. 
568 Il dubbio si affaccia in relazione a Trib. UE 4 marzo 2010, caso «forma di bottiglia con collo 

elicoidale», cit., parr. 24, dove le “notevoli differenze” riscontrate appaiono attenere ad aspetti – 
come le proporzioni tra lunghezza e larghezza – che sembrano di modesto o nullo rilievo sotto il 
profilo del carattere distintivo proprio del diritto dei marchi. Del resto, i disegni e modelli possono 
anche essere bidimensionali: e questo dato normativo apre il campo a un’indagine sulle possibilità di 
un conflitto fra marchio figurativo anteriore e disegno, che è stata sfiorata ad es. da Trib. UE 16 dicem-
bre 2010 (Settima Sezione), causa T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA c. UAMI e Herbert Neu-
mann e Andoni Galdeano del Sel, caso «pupazzo seduto», deciso in punto “carattere individuale” e che 
meriterebbe una disamina approfondita (per qualche accenno v. §§ §§ 23.2.2, 29.3, 76 e 84). 

569 Ritenuto modesto nel caso deciso da Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «in-
trecci», cit., parr. 53 ss. 
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confronto visivo. In linea di principio, essa ritiene che ai fini del raffronto visivo 
la componente figurativa possegga minor rilievo di quella denominativa 

570, specie 
se essa sia percepita come elemento decorativo 

571, abbia carattere descrittivo 
572, 

o, pur non avendo carattere descrittivo, si limiti a fornire una rappresentazione 
dell’elemento denominativo 

573. Il pubblico, si afferma talora per spiegare questa 
valutazione, di solito si riferisce al bene richiamando l’elemento denominativo del 
segno piuttosto che descrivendo quello figurativo 

574. E tuttavia la giurisprudenza 

 
 

570 Sulla normale prevalenza dell’elemento denominativo su quello figurativo v. Trib. UE 7 no-
vembre 2013 (Quinta Sezione), caso «IBSolution/IBS», cit., par. 33; 31 gennaio 2012 (Seconda Se-
zione), caso «La Victoria de Mexico/Victoria», cit., par. 48; 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), 
caso «Meta/Metaform», cit., par. 46; 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», 
cit., par. 36; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., parr. 44 ss.; Trib. primo 
grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 68; 2 luglio 2009, caso «Ibiza Re-
public», cit., par. 45; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 42; 9 settembre 2008, caso 
«Magic Seat», cit., par. 30; 22 maggio 2008, causa T-205/06, NewSoft Technology Corp. c. UAMI 
e Soft SA, caso «Presto! Biz Card Reader», par. 54; 12 marzo 2008, caso «Coto d’Arcis», cit., par. 
38 ss.; 27 settembre 2006, caso «Emergia», cit., par. 74 e 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., 
par. 75 (che ritiene scarsamente distintiva la riproduzione del quadrante di un orologio in un mar-
chio per orologi). In senso conforme nella giurisprudenza nazionale Trib. Catania 6 marzo 2008, 
Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5279, caso «Belveste/Belvest»; v. però Trib. 
Catania 24 luglio 2013, caso «sale di Sicilia», cit., che ritiene che non si possa a priori dare preva-
lenza all’uno o all’altro elemento, essendo questa valutazione variabile in funzione della percezione 
del pubblico di riferimento. Debole o molto debole è ritenuta la somiglianza visiva di due marchi 
che abbiano in comune un elemento descrittivo, che non può essere considerato dominante salvo che 
per particolari caratteristiche di posizione o dimensione. La misura del carattere distintivo dell’ele-
mento figurativo varia a seconda dei beni per cui il segno è registrato secondo Trib. UE 18 settem-
bre 2014 (Sesta Sezione), caso «V con giocatore di polo/giocatore di polo», cit., par. 33. 

571 Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 35 ss.; 1 luglio 2014 
(Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 44; 15 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso 
«Keen/Kin», cit., par. 28 e 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», cit., par. 
36. Da Trib. primo grado CE 19 ottobre 2006, caso «American Bud», cit., par. 85, sembra di poter 
desumere il principio secondo il quale gli elementi figurativi che svolgano una funzione decorativa 
– come uno scudo accompagnato da un motto – posseggano rilievo minore; analogamente Trib. UE 
21 settembre 2010, caso «i Gai/YGAY», cit., par. 58, scorge “un carattere distintivo debole” nell’e-
lemento figurativo di un marchio “costituito da una sottolineatura e da una stilizzazione”. Però an-
che un elemento figurativo non particolarmente significativo può contribuire ad accentuare gli ele-
menti di differenza già presenti fra due segni: v. Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso 
«acsensa/accenture», cit., par. 21. Attribuisce invece significativo rilievo differenziatore (ai fini del-
la valutazione della contraffazione) alla presenza nel marchio anteriore di uno stemma Trib. Firenze 
10 novembre 2001 (ord.), Peruzzi s.p.a. c. Parilli Lucia Vita & C. s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 4377, 
caso «Peruzzi». 

572 Così nei casi decisi da Trib. UE 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., 
par. 45 e 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 31, si è rite-
nuto che la rappresentazione dell’ibisco avesse valenza sottordinata rispetto all’elemento denomina-
tivo in quanto descrittiva, oltre che svolgente una funzione decorativa. 

573 In questo senso Trib. UE 13 febbraio 2014 (Settima Sezione), caso «Demon/Demon», cit., 
par. 57. 

574 In questo senso v. Trib. UE 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), cit., par. 34; 29 gennaio 2013 
(Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 59; 18 settembre 2012 (Ottava 
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ha sempre cura di precisare che si tratta solo di una regola tendenziale 
575 che può 

anche essere ribaltata nel caso di raffigurazioni che colpiscano particolarmente la 
fantasia 

576. Essa ha maggior valore in alcuni settori (ad es. le etichette dei vini) di 
quanto non ne abbia in altri 

577; e comunque conosce eccezioni che non sono né 
 
 
Sezione), caso “Bürger/Bürgerbräu», cit., par. 35; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Har-
monis», cit., par. 45. 

575 V. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanot-
ti/Zanotti», cit., par. 47; Corte di Giustizia 17 luglio 2008, caso «Aere Limpio», cit., parr. 55 e 84; 
Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «Julius K9/K9», cit., par. 28; 31 gennaio 2013 
(Quinta Sezione), caso «Sport/K2 Sports», cit., par. 40. Secondo Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava 
Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 51; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), caso «Linea Natu-
ra/Natura Selection», cit., parr. 43 ss.; 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa 
Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 37 e Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-48, 
Astex Therapeutics Ltd. c. UAMI e Protec Health International Ltd., caso «astexTechnology», par. 
52 ss., nel caso di un marchio formato da elementi denominativi e da elementi figurativi non si può 
ritenere automaticamente che l’elemento dominante sia il primo. Nello stesso senso Trib. primo gra-
do CE 24 novembre 2005, causa T-3/04, Simond Farsons Cisk plc c. UAMI e nei confronti della 
Spa Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV, in Racc. 2005, II, 4837 ss., caso «Kinji», par. 
45 (con riferimento all’immagine di un procione e canne di bambù per bevande e succhi di frutta). 
In ogni caso, se l’elemento figurativo non è trascurabile, anche nel caso di totale coincidenza degli 
elementi denominativi la somiglianza fra i segni non può considerarsi elevata ma, al più, media: 
Trib. UE 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), causa T-382/12, Kampol sp. z.o.o. c. UAMI e Colmol-
Colchões SA, caso «Nobel», par. 77. 

576 Un bell’esempio è fornito da Trib. UE 26 settembre 2012 (Quarta Sezione), caso «Le Lan-
cier/El Lanciero», cit., parr. 42 ss., 53. Secondo Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso 
«Pyrox/Pyrot», cit., par. 85 ss., anche se la parte figurativa del marchio non sia puramente decorati-
va, non è detto che la sua presenza sia sufficiente a controbilanciare la somiglianza visiva dei rispet-
tivi componenti denominativi. 

577 Un’enunciazione del principio per cui i consumatori sono abituati a incontrare elementi pae-
saggistici nelle etichette dei vini e quindi non ricollegano a essi una particolare valenza differenzia-
trice quanto all’origine dei prodotti si trova in Trib. UE 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso 
«Qta S. José de Peramanca/Vinho Pera-manca Tinto, Pêra-Manca», cit., par. 35; 21 settembre 2010, 
caso «i Gai/YGAY», cit., par. 57 e in Trib. primo grado CE 13 luglio 2005, causa T-40/03, Juliàn 
Murùa Entrena c. UAMI e Bodegas Murùa SA, in Racc. 2005, II, 2831 ss., caso «Murùa», par. 56. 
V. anche Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Coto de Gomariz/Coto de Imaz e El 
Coto», cit., par. 33 e Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 82, con 
riferimento alla rappresentazione di un uliveto per olii; però Trib. UE 5 dicembre 2012 (Quarta Se-
zione), caso «gallo nero», cit., par. 41 presenta un caso in cui – condivisibilmente – si è attribuito 
rilievo preminente alla figura comune del gallo rispetto agli elementi denominativi, minori, che lo 
accompagnavano nei due segni posti a confronto. La giurisprudenza italiana tende talora a sopravva-
lutare l’importanza di elementi di differenziazione figurativi, anche se molto comuni e di stile: v. ad 
es. Trib. Piacenza 11 maggio 2004, Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l. c. In-
ternational Fruits Company s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4745, caso «Aliparma» ed, anche dopo 
l’istituzione delle Sezioni specializzate, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, caso «Jägermeister», cit. e 
App. Palermo 20 febbraio 2009, San Lorenzo s.r.l. c. Nicolò Madonia, caso «san Lorenzo», che ha 
attribuito capacità differenziatrice a elementi come la riproduzione della Sicilia con evidenziata la 
località di produzione del prodotto (olio), un ramoscello di olivo e la scritta Sicilia. Gli elementi vi-
sivi possono valere non solo ad allontanare, ma anche ad avvicinare. Sorprendente è però che si sia 
riscontrata una somiglianza visiva, sia pur debole, fra due marchi che, pur avendo elementi denomi-
nativi diversi, raffiguravano una tazza rossa su di un letto di chicchi di caffè (oltretutto per la bevan-
da corrispondente): Trib. UE 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., parr. 58 ss. 
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poche né marginali, come nel campo dei prodotti venduti dalla grande distribu-
zione organizzata 

578 o comunque destinati a essere scelti dopo un esame visivo da 
parte del consumatore 

579. In alcune circostanze, come nel caso di marchi che con-
traddistinguono beni destinati a essere acquistati nei supermercati, può anzi essere 
“l’elemento figurativo dei marchi in conflitto che acquisisce maggior importan-
za” 

580. Talora la valutazione pare anche essere guidata dalle caratteristiche intrin-
seche dei segni posti a confronto: se la componente figurativa non è particolar-
mente sorprendente e non richiama l’attenzione del pubblico, l’elemento denomi-
nativo tende a prevalere 

581; ma può anche valere l’inverso, e cioè che se l’ele-
mento denominativo ha scarso carattere distintivo, perché ad es. composto da un 
termine laudativo come “Premium”, allora anche differenze non particolarmente 
 
 

578 Così Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 24, sulla base del ri-
lievo secondo cui il consumatore acquisterebbe in rapida successione prodotti posti sugli scaffali. V. 
anche Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., parr. 82 e 109, con riferi-
mento alla rappresentazione di una donna seduta vestita in costume tradizionale all’interno di un 
marchio per olii. 

579 Ma anche in questa ipotesi può essere che l’elemento figurativo svolga un ruolo sottoordinato 
(Trib. UE 5 ottobre 2011 (Prima Sezione), caso «Bloomclothes/Bloom», cit., parr. 33-34), ad es. 
perché l’immagine corrispondente non sia facilmente decifrabile e sia sottostante all’elemento de-
nominativo. 

580 Così Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 24; 12 settembre 2007, 
caso «La Española», cit., par. 109, confermato sul punto da Corte di Giustizia 3 settembre 2009, ca-
so «La Española», cit., parr. 75-77. E v. anche Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso 
«duschy/DUSCHO», cit., parr. 61 che ha ritenuto prevalente l’elemento figurativo del marchio suc-
cessivo – costituito da una balena che spruzza che in effetti si può imporre all’attenzione del pubbli-
co – sulla base della circostanza che l’elemento in questione era più grande di quello denominativo e 
lo sovrastava. Dal canto suo, Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 
54, ha motivato la prevalenza degli elementi desumibili dal confronto visivo assumendo l’esistenza 
di una categoria di marchi complessi che sarebbero per loro natura figurativi: ma la conclusione 
raggiunta al riguardo è stata riformata da Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», 
cit., par. 40 ss. Nella giurisprudenza nazionale Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), Deutsche 
Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a. e Sony Music Entertainment 
Italy, in Giur. ann. dir. ind. 5466, caso «Deutsche Grammophon», ha portato alla ribalta un caso nel 
quale l’elemento figurativo (nella specie: la cornice gialla ornata da un disegno floreale usata per i 
dischi e per i CD della Deutsche Grammophon) aveva assunto maggior rilievo nella percezione del 
pubblico, in quanto il contenuto inserito nella cornice (autore e titolo della composizione musicale e 
indicazione della casa discografica medesima) è variabile, mentre il disegno e il colore della cornice 
sono rimasti costanti nel tempo, suggerendo così che possa esistere anche una dimensione temporale 
nell’apprezzare il peso relativo delle componenti figurative e denominative di un segno. 

581 Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 46. Lo stesso vale se 
l’elemento figurativo, pur di dimensioni molto maggiori (circa cinque volte) di quello denominativo, 
non abbia un significato concettuale immediatamente identificabile: v. Trib. UE 23 novembre 2011 
(Quarta Sezione), caso «Pukka/pukas», cit., par. 47 (nella specie si trattava di una figura geometrica 
vagamente richiamante una stella a cinque punte). Secondo Trib. UE 23 aprile 2013 (Seconda Se-
zione), caso «Endurace/Endurance», cit., par. 63, per stabilire se la componente denominativa del 
marchio anteriore sia dotata di scarso carattere distintivo – e quindi di minor rilievo di quella figura-
tiva – occorre considerare se essa sia descrittiva per tutto o parte del pubblico; e, nel caso di un mar-
chio comunitario anteriore, basta che non sia descrittiva per una parte degli Stati membri per ap-
prezzarne il carattere distintivo. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 551 

significative nelle componenti figurative – come la presenza di una doppia spiga, 
anche di una spiga sola o della croce che rappresenta la confederazione elvetica – 
possono assumere rilievo 

582. Né si può escludere che gli elementi figurativi e 
quelli denominativi dell’uno e dell’altro marchio possano, in determinate ipotesi, 
avere ‘potere di attrazione equivalente 

583 per il pubblico di riferimento. 
D’altro canto, spesso si tratta anche di intendere che cosa si intende con l’e-

spressione “elemento figurativo”, giacché la stessa espressione può talora riferirsi 
a un immagine dotata di una propria autonoma compiutezza che si addiziona 
all’elemento denominativo; talaltra invece al semplice colore in cui è rappresenta-
ta la componente denominativa oppure a elementi geometrici di contorno; e si può 
immaginare che questi ultimi siano più facilmente candidati a essere considerati 
secondari di quanto non siano i precedenti 

584. 
Si è visto come il confronto visivo si riferisca alla componente denominati-

va di un marchio sia dal punto di vista del suo contenuto sia anche dal punto di 
vista delle sue modalità di rappresentazione (nel caso di marchi figurativi). A 
questo riguardo viene spesso enunciata la regola secondo la quale la parte ini-
ziale di una locuzione ha peso maggiore nella percezione del pubblico, che è 
propenso a soffermarsi sulle prime lettere piuttosto che sulle ultime, sulle pri-
me espressioni piuttosto che su quelle finali 

585; e ciò in particolare quando la 
 
 

582 Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Dodie/Dodot», cit., par. 42 (ove la caratteriz-
zazione dell’elemento figurativo come “non trascurabile” getta un ponte verso il meccanismo di 
analisi dei marchi c.d. complessi, su cui v. §§ 47-48); 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Suisse 
Premium/Premium», cit., parr. 36 ss. In senso opposto la decisione dello stesso giorno Trib. UE 22 
maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 59 (in ragione del carattere me-
ramente decorativo degli elementi figurativi); ma v. nel senso del testo Trib. UE 29 gennaio 2014 
(Terza Sezione), caso «goldstück/Goldsteig», cit., par. 30: certo sei tra le nove lettere dei marchi 
confliggenti coincidono; ma, dato il carattere scarsamente distintivo dell’elemento comune, si può 
comprendere come le differenze fra le lettere finali in combinazione con la presenza di un elemento 
figurativo, pur non particolarmente originale, possano istituire una differenza fra i segni. Secondo 
Trib. UE 30 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Servicepoint/ServicePoint», cit., parr. 39 ss., nel 
caso di un conflitto fra due marchi entrambi comunitari, non si potrebbe partire dall’assunto dello 
scarso carattere descrittivo della (quasi identica) componente denominativa, perché solo il 34% della 
popolazione residente al di fuori della Gran Bretagna e Irlanda comprende l’inglese. 

583 È questa l’espressione impiegata da Trib. UE 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso 
«Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 37 e da Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, 
caso «LifeScience», cit., par. 38. Identica la conclusione raggiunta da Trib. primo grado CE 12 di-
cembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53. 

584 V. ad es. Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 36. 
585 Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», 

cit., par. 52, 11 dicembre 2013 (Nona Sezione), causa T-487/12, Eckes-Granini Group GmbH c. 
UAMI e Panini s.p.a., caso «Panini/Granini», par. 43; 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso 
«IBSolution/IBS», cit., par. 38; 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Sport/K2 Sports», cit., par. 
43 (al par. 40 la stessa sentenza si era però discostata, come già segnalato, dall’altra regola tenden-
ziale della prevalenza dell’elemento denominativo su quello figurativo); 9 ottobre 2012 (Quarta Se-
zione), caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 24; 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Pre-
stige», cit., par. 64; 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack & Jones», cit., par. 32; 15 dicembre 
2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso 
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parte iniziale sia costituita da una lettera che assume una veste grafica che pos-
sa attirare l’attenzione 

586. I giudici comunitari non mancano tuttavia di segna-
lare che la posizione relativa dei diversi componenti di un marchio e quindi an-
che la posizione iniziale dell’elemento denominativo può rivestire un significa-
to diverso a seconda della lunghezza della parola 

587, del suo maggiore o minore 
 
 
«Agile/Aygill’s», cit., par. 24; 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 85; 25 marzo 
2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 30; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 44; 
8 settembre 2008 (ord.), caso «Epican/Epigran», cit., par. 47; 7 settembre 2006, caso «Pam-Pim’s 
Baby-Prop», cit., par. 51; 20 novembre 2007, causa T-149/06, Castellani SpA c. UAMI e Markant 
Handels und Service Gesellschaft, in Racc. 2007, II, 4755 ss., caso «Castellani», par. 54; 12 gennaio 
2006, caso «Quantum», cit., par. 72; 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Editions Albert René c. 
UAMI e nei confronti di Orange A/S, in Racc. 2005, II, 4667 ss., caso «Mobilix», par. 75; v. anche 
Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 47, che si esprime più concisamente 
sul punto. Particolarmente attendibile – e quindi, forse, destinato a oscillazioni minori, rispetto a 
quelle che è dato spesso constatare in materia di rilievo della parte iniziale di un marchio – è la rego-
la secondo la quale è difficile che il pubblico attribuisca importanza particolare a un elemento che si 
collochi in posizione centrale: così Trib. UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Me-
nodoron», cit., par. 41; 7 febbraio 2012 (Prima Sezione), caso «Dynique/Diptyque», cit., par. 28; 13 
settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 64. Per un caso nel quale coincide-
vano le lettere iniziali e finali, ma non quelle intermedie, nel quale è stata ritenuta una somiglianza 
visiva v. Trib. UE 28 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Ganeder/Ganter», cit., parr. 35 ss.; 
peraltro, secondo Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., parr. 
49 ss., anche differenze nella sola parte centrale dei marchi posti a confronto possono condurre a 
una valutazione di carattere medio della somiglianza fra i segni. Interessante anche la statuizione 
contenuta in Trib. UE 11 dicembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Core/Java»,cit., par. 42 ss.: 
anche se tre delle quattro lettere coincidono, si tratta di segni non simili fra di loro, in sostanza per la 
particolarità del segno successivo formato da tre “a” su quattro lettere. 

586 Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptra», cit., par. 35. Lo stesso vale nel 
caso in cui la parte finale che diversifica i due marchi contrapposti sia separata da quella iniziale, 
comune, da un trattino: Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Knut-der Eisbär/Knud», 
cit., par. 91. 

587 V. Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO’BiOētic/So ...?», cit., par. 71 (se-
condo cui in marchi denominativi brevi, gli elementi al centro e alla fine sono altrettanto importanti 
di quelli iniziali); 28 novembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Daxon/Dalton», cit., par. 28 e Trib. 
primo grado CE 21 ottobre 2008, caso «Prazol», cit., par. 43. La differenza della sola lettera iniziale 
in due segni di cinque lettere, nei quali tutte le restanti quattro lettere sono identiche, non è stata ri-
tenuta sufficiente a escludere la somiglianza da Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso 
«Penteo/Xenteo», cit., par. 67; tuttavia, la differenza di una lettera iniziale su quattro è stata ritenuta 
decisiva in Trib. UE 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 45, forse 
anche per la particolarità per cui nel marchio successivo la seconda lettera coincideva con la prima. 
La coincidenza delle quattro lettere iniziali, rispettivamente su sei e su cinque, è ritenuta particolar-
mente probante da Trib. UE 30 settembre 2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., par. 38 e da Trib. 
primo grado CE 15 marzo 2006, causa T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artpoiia AVEE c. UAMI e 
Ferrero, in Racc. 2006, II, 785 ss., caso «Ferrò», par. 59. Secondo Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima 
Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., parr. 46 ss., non sempre la circostanza che i due segni posti a 
confronto siano composti di poche lettere è sufficiente per dare rilievo alla differenza di una sola 
lettera; e cfr. in effetti Trib. primo grado CE 16 gennaio 2008, caso «idea/Ikea», par. 54 e Trib. pri-
mo grado CE 25 ottobre 2006, causa T-13/05, Castell del Remai SL c. UAMI e Bodegas Roda, caso 
«Oda», par. 52. Viceversa – ma del tutto comprensibilmente – si è ritenuto che la differenza di due 
lettere su cinque sia più facile da cogliere al consumatore interessato, data la brevità dei segni posti 
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carattere distintivo 
588 o della combinazione di questi due fattori 

589 e comunque 
può essere presa in considerazione solo in maniera accessoria 

590, visto che co-
 
 
a confronto: 12 febbraio 2014 (Terza Sezione), caso «Caldea/Balea», cit., par. 34. Trib. UE 11 giu-
gno 2014 (Quarta Sezione), caso «Metabiomax/metabiarex», cit., par. 52, ha ravvisato una certa so-
miglianza visiva fra i due segni, attribuendo rilievo all’identità delle prime quattro lettere e dell’ul-
tima. Secondo Trib. UE 11 giugno 2014 (Sesta Sezione), caso «Jungborn/Born», cit., par. 30 in un 
segno relativamente breve (di 8 lettere) la parte finale può avere rilievo non inferiore a quella ini-
ziale. 

588 Ad es. Trib. UE 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), caso «Metabiomax/biomax», cit., par. 52, 
23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 31 (secon-
do cui le differenze fra i suffissi possono svolgere un ruolo importante, se la parte iniziale dei due 
segni confrontati sia dotata di carattere distintivo debole); 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso 
«MBP/ip_law@mbp», cit., parr. 56 ss.; 15 giugno 2011 (Sesta Sezione), caso «SYTECO/TECO», 
cit., par. 34, che ha ritenuto che la sillaba “sy” all’inizio di una parola non sia inusuale e non valga a 
escludere la somiglianza fra i segni. Trib. UE 13 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «Bingo Sho-
wall/Show ball», cit., parr. 31 s. ha ritenuto che l’elemento “bingo” del marchio successivo rivesta 
un’importanza secondaria, pur essendo posto all’inizio del segno, perché esso ha rispetto ai beni 
contraddistinti (giochi) scarso carattere distintivo; v. però Trib. UE 28 marzo 2012 (Quinta Sezio-
ne), caso «Bebio/Beba», cit., par. 50, secondo cui la ridotta rilevanza della parte iniziale a causa del 
suo carattere descrittivo può essere fatta valere solo se questa particolarità valga per tutti gli Stati 
membri. L’applicazione meccanica di questa regola può condurre a risultati fuorvianti: sarà pur vero 
che, come ritenuto da Trib. UE 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Acno Focus/Focus», cit., par. 
54, l’elemento “acno” è descrittivo; ma questo non vuol dire che esso sia secondario mentre “focus” 
sarebbe dominante, visto che il “focus” ha per oggetto specificamente il fenomeno evocato dal ter-
mine “acno”. Anche il tasso di distintività va misurato: con riferimento a un marchio costituito da 
una cifra (“seven” o “7”) si è escluso che sia di per sé rilevante che il segno corrispondente sia mol-
to diffuso, salvo che non risulti fra il marchio anteriore azionato e gli altri segni una somiglianza con 
riguardo alla “posizione, carattere tipografico, presentazione ornamentale e ogni font di carattere 
particolare”: v. Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), causa C-655/11 P., Seven For All 
Mankind LLC c. Seven S.p.a. e UAMI, caso «Seven for All Mankind/Seven», par. 49. Non mi è 
chiaro come abbia potuto ritenere di debole carattere distintivo e poco idonea a suscitare l’attenzione 
del pubblico la componente iniziale 4711 nel marchio “4711 aqua admirabilis” Trib. UE 27 febbraio 
2014 (Settima Sezione), caso «4711 Aqua Admirabilis/Aqua Mirabilis», cit., par. 27. 

Esclude che possa avere carattere distintivo il simbolo “&” Trib. UE 3 dicembre 2014 (Quarta 
Sezione), caso «M&Co./Max&Co», cit., par. 41. 

589 V. Trib. UE 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), caso «Nicorono/Nicorette», cit., par. 61 ss., ove 
si è ritenuto che, anche se in linea di principio si dovrebbe considerare maggiormente la porzione 
finale di un marchio denominativo, se quella iniziale abbia debole carattere distintivo, tuttavia que-
sto approccio non potrebbe essere seguito nel caso in cui la lunghezza della parte finale sia troppo 
ridotta rispetto a quella della parte iniziale. Per un caso nel quale è stata ritenuta sufficiente l’identità 
della porzione centrale di due segni, pur in presenza di differenze iniziali e finali, per fondare una 
valutazione di somiglianza (pur bassa), v. Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The 
Hut/La Hutte», cit., par. 36. 

590 Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 44; 18 dicembre 
2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 55 e 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 38. In 
questo senso già Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 35. V. peraltro 
Trib. UE 9 ottobre 2012 (Quarta Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit. Dal canto suo Trib. UE 27 
gennaio 2010, caso «Solfrutta/Frutisol», cit., par. 17 ha ritenuto che l’inversione nell’ordine dei due 
sintagmi posti a confronto fosse decisiva per concludere che i segni sono non molto ma debolmente 
simili fra di loro; per contro Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Marine Bleu/Blu-
marine», cit., par. 50; Trib. primo grado CE 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting me-
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munque la valutazione deve tenere conto dell’impressione complessiva creata 
dai marchi posti a confronto 

591. Questa precisazione sta ad indicare che non si 
tratta di un fattore decisivo ai fini del risultato del confronto e tantomeno di un 
principio assoluto: tant’è che la Corte di Giustizia esclude che la valutazione 
raggiunta al riguardo dai giudici di prime cure sia soggetta al suo sindacato 

592. 
Quindi di nuovo si tratta di indicazione solo tendenziale, che, per la verità, è 
derogata da un numero così cospicuo di eccezioni 

593 da far insorgere il dubbio 
 
 
tro», cit., par. 38 e 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 35 hanno ritenuto che la semplice 
inversione di elementi di un marchio non esclude la somiglianza visiva; nello stesso senso, ma con 
riferimento alla collocazione dell’espressione comune ai due marchi, Trib. UE 13 novembre 2012 
(Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., par. 36 (e v. il par. 43 dal punto di vista del con-
fronto fonetico). Se anche in settori specifici, come quello farmaceutico, esistesse una regola – alle-
gata ma non provata da una delle parti – secondo la quale basterebbe la differenza di tre lettere per 
escludere la somiglianza fra segni, questa regola, dettata da motivi pubblicistici inerenti al rischio 
alla salute derivante dall’assunzione di un farmaco diverso da quello desiderato, non assumerebbe 
rilievo sul piano del diritto dei marchi secondo Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso 
«Femiferal/Feminatal», cit., par. 29. 

591 E v. Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Glamour/Tudor Glamour», cit., par. 31; 
1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 48, 27 febbraio 2014 (Ottava Sezio-
ne), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 74 nonché 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Co-
smobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 52. 

592 Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, Les Editions Albert René c. UAMI, in 
Racc. 2008, I, 10053 ss., caso «Mobilix», par. 92; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso 
«Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 28. 

593 V., in aggiunta alle decisioni citt. alle note precedenti, ad es. Trib. UE 16 settembre 2013 
(Prima Sezione), causa T-569/11, Gitana SA c. UAMI e Teddy s.p.a., caso «Gitana/KiTana», par. 
58; 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «Bellram/Ram», cit., par. 91; 11 gennaio 2013 (Ottava 
Sezione), caso «IDMG», cit., par. 42 (che ritiene di minor rilievo la parte iniziale che sia scritta in 
grafia infantile e con un color grigio chiaro su sfondo bianco); Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda 
Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., par. 37 che ritiene che l’acronimo iniziale del 
marchio richiesto sia scarsamente significativo, visto il suo carattere descrittivo dell’origine dei be-
ni; Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», cit., 
par. 61, che ritiene che la differenza nella parola iniziale non compensi i restanti profili di somi-
glianza fra i segni; 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), caso «PPT/PPTV», cit., par. 52, che attribui-
sce peso decisivo alla circostanza che le ultime due lettere del marchio anteriore vengano a formare 
l’abbinata TV; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 33, ove si è escluso che la parola “eco” 
potesse essere prevalente nell’insieme “ecoblue”, dato che essa ha solo un carattere debolmente di-
stintivo; 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 42. Non necessariamente costituisce un’eccezione 
l’enunciazione contenuta in Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., parr. 31 ss., 
secondo cui la differenza di una sola lettera su sei, anche se iniziale, può non essere sufficiente a 
istituire una differenza visiva e fonetica, in particolare quando i due marchi confrontati non conten-
gano alcun elemento ulteriore; diversamente però Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso 
«Isense/EyeSense», cit., par. 32, sulla base del rilievo secondo cui il pubblico di riferimento – pro-
fessionisti tedeschi dell’oftalmologia – tende a intendere l’espressione “eyesense” come inglese e 
quindi a spezzarla in due componenti, mentre tende a leggere come espressione tedesca “isense” e 
quindi a percepirla come un’unità. V. inoltre Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», 
cit., par. 37, che, abbastanza ragionevolmente, osserva che le due parti iniziali dei marchi confronta-
ti non sono in realtà davvero identiche, essendo la prima ‘ce’, la seconda ‘cel’. L’argomento secon-
do cui la parte finale avrebbe potuto assumere rilievo distintivo in quanto preminente e cospicua è 
stato rigettato da Trib. UE 4 marzo 2010, caso «Avanzalene/Avanz», cit., par. 34. Ha ritenuto che le 
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se il principio ora enunciato possa ancor davvero considerarsi una regola 
594. 

A braccetto di quest’ultimo dubbio ne va un altro, ancor più radicale: che il 
confronto visivo sia alla fin fine governato da fattori più profondi di quelli esplici-
tamente enunciati dalla giurisprudenza e qui riassunti. Cosicché potrebbe ben es-
sere che siano proprio i fattori che restano latenti nel segmento motivazionale de-
dicato al confronto visivo ad orientare in maniera decisiva l’effettivo risultato del 
confronto medesimo 

595. Così, quando la giurisprudenza afferma che la regola del-
la normale prevalenza della parte iniziale non varrebbe in tutti i casi e comunque 
non potrebbe revocare in dubbio che il confronto sia guidato dal principio del-
l’impressione complessiva 

596, si può intendere questa presa di posizione come 
una semplice – e condivisibile – conferma della prevalenza del momento sintetico 
rispetto a quello analitico nella comparazione dei segni; ma ci si può anche chie-
dere se il richiamo al principio dell’impressione complessiva, che, nella sequenza 
disegnata dalle norme, dovrebbe portare dagli antecedenti del confronto dei mar-
chi e dei beni all’esito della valutazione globale in ordine all’esistenza di un ri-
 
 
differenze nella parte iniziale dei due marchi posti a confronto non escluderebbero un grado medio 
di somiglianza fra i marchi Trib. UE 16 dicembre 2010 (Quinta Sezione), caso «Resverol/Lesterol», 
cit., par. 27, sulla base del rilievo secondo il quale “il consumatore non si ferma alla prima lettera 
ma considera la prima sillaba”. 

594 Altra “regola” è quella secondo cui non avrebbe rilevanza ai fini del confronto visivo il carat-
tere descrittivo dell’elemento comune: v. Trib. UE 13 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «Mesilet-
te/Medinette», cit., par. 31; 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 37; 13 settembre 
2010, causa T-400/08, Enercon GmbH c. UAMI e BP plc, caso «Enercon/Energol», par. 27; che è 
motivata a partire dal rilievo che nel confronto visuale i soli elementi che debbono essere presi in 
considerazione sono quelli “capaci di avere uno specifico effetto sulle impressioni visive ..., come la 
dimensione dell’elemento in questione o la sua posizione nel segno” (Trib. UE 13 settembre 2010, 
caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 39) e che pare peraltro essere smentita dalla decisione di Trib. UE 
13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., parr. 65-68, secondo la quale la cir-
costanza che i due segni confrontati contengano l’elemento comune ‘prestige’ non osta a che essi 
producano una diversa impressione visiva, in quanto l’espressione ‘prestige’ è laudatoria e quindi in 
qualche misura descrittiva della caratteristiche dei beni contraddistinti e del loro uso previsto e dun-
que è da ritenersi secondaria rispetto al più importante elemento di fantasia “P&G”; in quest’ultimo 
senso Trib. UE 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., parr. 31 ss. 
che però nel caso concreto esclude che l’espressione “tack” sia descrittiva per il pubblico spagnolo, 
che ha una ridotta conoscenza dell’inglese. 

595 Sotto questo profilo, possono in particolare risultare disorientanti quelle decisioni che appli-
chino uno dei due principi “tendenziali” discussi nel testo, ritenendo prevalente l’elemento denomi-
nativo su di un elemento figurativo di carattere decorativo ma al contempo svalutano la differenza 
fra le parti iniziali dei due segni a confronto: v. Trib. UE 19 aprile 2013 (Settima Sezione), caso 
«Snickers/Kickers», cit., parr. 36 e 40. 

596 V. anche Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 
74; 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 138; 19 marzo 
2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., parr. 65-67 e 72; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso 
«Bebimil/Blemil», cit., par. 60; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 28 e 26 
giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 42. E v. anche Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), 
caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 54 ove la regola dell’impressione complessiva è stata invocata 
per giustificare il carattere solo medio della somiglianza fra due segni le cui parti iniziali e finali (ma 
non quella centrale) sono identiche. 
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schio di confusione, non possa inserire nell’apprezzamento un elemento di circo-
larità, anticipando già sul piano del confronto conclusioni maturate a proposito 
della presenza o assenza di un rischio di confusione. 

In linea di principio l’analisi della somiglianza dei marchi dal punto di vista 
visivo non costituisce questione di diritto e non è quindi soggetta al controllo del-
la Corte nell’ambito di un’impugnazione 

597. Ben si comprende che in linea di 
principio non si possa rimproverare ai giudici di prime cure di aver trascurato re-
gole solo tendenziali, come quelle attinenti ai pesi relativi della componente de-
nominativa e figurativa dei marchi complessi e alla maggiore o minore importan-
za della parte iniziale dei marchi confrontati 

598. Anche qui il rigore dell’enun-
ciazione di principio va però attenuato. Il Tribunale UE non si è esentato dal criti-
care l’affermazione secondo la quale l’elemento denominativo deve di regola es-
sere considerato maggiormente distintivo di quello figurativo, che aveva omesso 
di indicare le ragioni per cui questa regola avrebbe dovuto trovare applicazione 
nel caso di specie, caratterizzato dalla presenza di elementi figurativi di ricono-
sciuta importanza e da modalità di acquisto dei beni – capi di abbigliamento – che 
normalmente comportano un’ispezione visiva al momento della scelta 

599. 
La stessa Corte di Giustizia, che pur normalmente dichiara esserle preclusa la 

possibilità di sovrapporre la propria valutazione a quella del Tribunale di primo 
grado in tema di impressione complessiva 

600, si è mostrata assai pronta a cogliere 
la palla al balzo ogni qual volta si è presentata l’occasione di imporre il rispetto di 
quello che si sta profilando come l’aspetto centrale della sequenza: il principio 
della valutazione globale. Infatti, a questo principio – la cui osservanza costitui-
rebbe questione di diritto, diversamente da quanto avviene per il rispetto della re-
gola dell’impressione complessiva – si è fatto ricorso per annullare le conclusioni 
raggiunte sul piano del confronto, ad es. invalidando la valutazione secondo la 
quale non vi sarebbe stata somiglianza fra i marchi confliggenti perché la compo-
nente figurativa del marchio successivo, assente in quello anteriore, sarebbe stata 
dominante nel confronto 

601. Ritorna qui, forse ulteriormente avvalorato, il dubbio 
 
 

597 Art. 256 TFEU CE e art. 58 dello Statuto della Corte., su cui v. supra, § 18.2. Per 
un’applicazione particolarmente recisa v. Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media 
Gateway», cit., par. 43. 

598 V. Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 92. 
599 Trib. UE 25 novembre 2010 (Terza Sezione), caso «Gotha/gotcha», cit., parr. 32 ss. In questo 

caso, la conclusione relativa all’esistenza di una lieve somiglianza sotto il profilo visivo è stata tenu-
ta ferma; ma la sindacabilità del ragionamento sul punto è stata chiaramente confermata. 

600 V. Corte UE 13 settembre 2011 (Sesta Sezione)(ord.), causa C-546/10 P., Hans-Peter Wilfer 
c. UAMI, caso «testa di chitarra», par. 67; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media 
Gateway», cit., par. 43 (in generale sull’accertamento della somiglianza) e par. 49 (sul carattere di-
stintivo e dominante di due elementi del marchio successivo ai fini della valutazione globale del ri-
schio di confusione) e 28 aprile 2004 (ord.), caso «Matratzen», cit., par. 34 (sull’individuazione 
dell’elemento dominante di un marchio complesso). 

601 Un esempio eloquente di questo modo di procedere è costituito da Corte di Giustizia 12 giu-
gno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 40 ss. che ha per l’appunto annullato, in quanto contraria 
al principio della valutazione globale, la decisione del Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso 
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sulla circolarità dell’argomentazione: posto che, almeno nella sequenza legislati-
va, la valutazione globale parrebbe collocata sul piano degli esiti piuttosto che su 
quello degli loro antecedenti. 

46.2. Il confronto fonetico. Non sempre il confronto dei due marchi dal punto 
di vista fonetico (talora detto anche ‘auditivo’ od ‘orale’) viene sviluppato con la 
stessa puntigliosa analiticità che caratterizza il livello visivo. Accade talora che 
l’analisi condotta dal punto di vista visivo venga semplicemente estesa anche a 
quello fonetico 

602, al netto degli aspetti grafici e figurativi che non abbiano in-
fluenza sul piano fonetico 

603. Altre volte il principio secondo cui la parte iniziale 
del marchio normalmente ha un peso maggiore di quelle successive trova un’ar-
gomentazione specificamente riferita al livello fonetico 

604. E tuttavia è sicuro che 
 
 
«Limonchelo I», cit., che aveva ritenuto dominante dal punto di vista visivo la componente figurati-
va del marchio posteriore. L’apparente contraddizione fra questa pronuncia e quelle citate nella nota 
precedente può forse trovare una sua razionalizzazione nella posizione assunta da Corte di Giustizia 
9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., parr. 47 ss., secondo cui la comparazione 
dei marchi costituirebbe una valutazione fattuale sottratta al controllo di legittimità (parr. 47-49), 
mentre il rispetto del principio della valutazione globale – e in particolare del rilievo degli elementi 
comuni che conservino una “posizione distintiva autonoma” nel marchio successivo – costituirebbe 
questione di diritto (parr. 50-52). Sotto questo profilo, risulta particolarmente interessante la presa di 
posizione di Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), caso «Seven for All Mankind/Seven», 
cit., parr. 78 ss., che ha sottoposto a esame di diritto l’apprezzamento dell’importanza dell’elemento 
comune dal punto di vista visivo, salvo ritenere questione di fatto la valutazione dell’impressione 
complessiva da esso prodotta; ai par. 48 ss. ha confermato l’esattezza dell’apprezzamento globale 
dei fattori rilevanti per il confronto, attribuendo importanza decisiva ai fini della conferma della de-
cisione al rilievo che la ponderazione cui è pervenuto il Tribunale abbia tenuto conto di tutti i fattori 
pertinenti. 

602 V. ad es. Trib. UE 15 giugno 2011 (Sesta Sezione), caso «SYTECO/TECO», cit., par. 36; 
Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31 ss. e 26 giugno 2008, caso 
«Polar», cit., parr. 37 ss. Per un caso di esame simultaneo e del tutto coincidente dei due profili v. 
Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Tofuking/King», cit., par. 24. 

603 Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., par. 30; 5 mag-
gio 2011 (Ottava Sezione), caso «Olymp/Olimpo», cit., par. 42. Peraltro, vi possono essere differen-
ze grafiche fra due marchi che li rendono solo simili sul piano visivo, mentre essi risultano identici 
sul piano fonetico (così Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «R/R», cit., parr. 37 ss.); 
nella situazione decisa da Trib. UE 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., si è ritenu-
to che la stessa impressione visiva del marchio successivo ne condizionasse la modalità fonetica di 
impiego, suggerendone la lettura – e quindi la pronuncia – come abbreviazione e quindi in due lette-
re separate e istituendo corrispondentemente un fattore di differenziazione fonetica rispetto al mar-
chio anteriore. 

604 Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «DSBW/DSB», cit., par. 45; Trib. primo grado CE 23 set-
tembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 69; 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 26. 
Più sinteticamente Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 50. Anche qui si 
tratta solo di una regola tendenziale, che può essere rovesciata sulla base della semplice considera-
zione per cui il consumatore medio di norma percepisce il marchio come un tutt’uno e non conside-
ra isolatamente gli elementi di cui esso si compone: Trib. UE 13 settembre 2010, caso «smart-
Wings/Eurowings», cit., par. 50. Tant’è vero che in Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso 
«acsensa/accenture», cit., parr. 23-24 – che è un caso nel quale l’indagine sulla collocazione delle 
lettere eguali e diverse è stata condotta nell’ambito del confronto fonetico, e non visivo – si è attri-
buita importanza decisiva alla differenza fra le lettere finali dei segni posti a confronto. D’altro can-
 



558 CAPITOLO QUARTO 

i criteri che presiedono alla valutazione nei diversi livelli del confronto sono reci-
procamente indipendenti 

605. Non di rado la valutazione che più propriamente at-
tiene al modo in cui i segni sono impiegati nella comunicazione orale e sulle so-
miglianze e differenze che questi manifestano in occasione della loro pronuncia 
da parte del pubblico è condotta con grande puntiglio e con un’attenzione che può 
apparire anche troppo minuziosa all’interprete avvezzo alle più sbrigative deci-
sioni italiane 

606. 
Va detto però che anche questo profilo di raffronto, solo apparentemente mi-

nore, può in più di un’occasione rivelarsi assai significativo e talora anche decisi-
vo 

607; non basta però un grado debole di somiglianza sul piano fonetico a giustifi-
care la presenza di un rischio di confusione 

608. Intanto, va osservato che anche il 
confronto fonetico si rivolge in particolare agli e lementi  dominanti  dei marchi 
paragonati 

609. Non sempre però è chiaro quale sia l’elemento dominante; e alla 
 
 
to, secondo Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., 
par. 40, la parte iniziale del marchio richiesto potrebbe anche non essere pronunciata del tutto dal 
pubblico. Secondo Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., 
parr. 51 s. anche differenze fonetiche nella sola parte centrale dei marchi posti a confronto possono 
condurre ad una valutazione di carattere medio della somiglianza fra i segni. Secondo Corte UE 13 
giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), caso «Milram/Ram», cit., par. 44, la correttezza dell’appli-
cazione delle regole di pronuncia ai fini del confronto fonetico fra due segni sarebbe sottratta al sin-
dacato della Corte. 

605 Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanot-
ti/Zanotti», cit., par. 52. 

606 V. ad es. il giudizio espresso da G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 
137. V. però la pregevole pronuncia di Trib. Bologna 1 dicembre 1995, Pirelli Sapsa e Pirelli s.p.a. 
c. Pro-Cord s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 3445, caso «Piretti», che ha messo in evidenza come «le 
“l”e “t”, anche se raddoppiate, non sono confondibili, producendo suoni completamente differenti: 
tipicamente liquido quello della “l”, tipicamente dentale, cioè dotato di una “solidità” assolutamente 
assente nel caso precedente, quello della “t”». 

Non mancano pronunce che, individuato il pubblico interessato, procedono a sdoppiare l’analisi 
fonetica (ma anche concettuale) differenziandola a seconda che gli individui che lo compongono 
parlino o non parlino una certa lingua (normalmente, per ragioni di diffusione, l’inglese): v. Trib. 
primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., parr. 48 ss. Un 
bell’esempio dell’interdipendenza fra confronto fonetico e concettuale e delle complicazioni che lo 
possono accompagnare è in Trib. UE 4 giugno 2013 (Terza Sezione), causa T-514/11, i-content Ltd 
Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI e Decathlon SA, caso «betwin/b’Twin», parr. 52 ss. 

607 Come nei casi decisi da Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 
50 ss.; 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., parr. 30 ss.; 8 maggio 
2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 93 ss. e 25 maggio 2011 (Terza Sezione), caso 
«Bahianas Las Originales/Havaianas», cit. Ma v. Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso 
«B/B», cit. Che la somiglianza fonetica possa essere sufficiente da sola a ritenere presente un rischio 
di confusione è stato prima ipotizzato, in sede di contraffazione, da Corte di Giustizia 22 giugno 
1999, caso «Lloyd», cit., par. 28 e poi ritenuto in sede di opposizione da Trib. primo grado CE 15 
gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 42, in una situazione nella quale i due marchi «Mixery» e 
«Mystery» erano usati per bevande. In senso contrario Trib. Bologna 23 luglio 2008, Robot Coupe 
s.n.c. c. Società Roboqbo, in Giur. ann. dir. ind. 5378, caso «Robot Coupe/Roboqbo». 

608 Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., par. 39. 
609 Trib. UE 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), caso «Pro Outodoor/Outdoor», cit., par. 53 
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sua individuazione può contribuire anche la stessa analisi fonetica del segno, nella 
misura in cui questa consenta di stabilire quale delle diverse componenti del se-
gno più probabilmente verrà pronunciata dal pubblico interessato 

610. Si deve inol-
tre conto della circostanza che l’elemento comune si trovi in posizione iniziale nel 
marchio successivo 

611; da questo punto di vista, vanno considerati simili due mar-
chi denominativi l’uno dei quali sia contenuto nell’altro 

612. D’altro canto, quando 
il marchio (od i marchi) posti a confronto consistano di una pluralità di elementi 
denominativi, può talora assumersi che la pronuncia da parte del pubblico sia li-
mitata a un solo elemento e che quindi il paragone vada circoscritto a questo solo 
elemento 

613. Il livello fonetico non sempre è indipendente da quello visivo: la ca-
ratterizzazione grafica di un elemento, che a esso attribuisca un ruolo importante, 
rende più probabile che esso sia effettivamente usato dal pubblico interessato 

614. 
Va inoltre tenuto presente che in alcuni set tor i  merceologici  il pubblico 

non sceglie autonomamente i beni contraddistinti dai marchi ma li richiede o-
ralmente al personale addetto di presenza 

615 o anche li ordina telefonicamen-
 
 
(secondo cui è probabile che il pubblico non pronunci neppure gli elementi secondari “garden”, 
“barbecue” e “camping” che accompagnano l’elemento dominante “outdoor” del marchio anteriore) 
e Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollec-
tion», cit., par. 36; e v. anche Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Me-
taform», cit., parr. 54 e 44. Anche qui naturalmente è possibile trovare nella sovrabbondante giuri-
sprudenza comunitaria l’enunciazione di un correttivo al principio (se non un suo rovesciamento): 
secondo Trib. UE 3 marzo 2010, caso «A+/Air Plus International», parr. 37 ss., nel confronto fra 
l’anteriore “Air Plus International” e il successivo “A+” sul piano fonetico non si potrebbe del tutto 
trascurare l’elemento “international”, anche se descrittivo, anche perché gli altri due elementi di cui 
questo segno si compone non sarebbero neppur loro dotati di particolare carattere distintivo. Invece 
secondo Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 37, la descrittività di un 
elemento dei due marchi posti a confronto non può avere rilievo sotto il profilo fonetico (oltre che 
visuale). 

610 V. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «GSS Galileo Sistemas y Servicios/Ga-
lileo», cit., par. 36, secondo cui verosimilmente il pubblico pronuncerà l’acronimo “GSS” del mar-
chio richiesto e non l’elemento “Galileo”. A questa valutazione sul piano fonetico corrispondono 
importanti conseguenze sul piano concettuale, obliterando i punti di contatto dei due marchi anche 
sotto questo profilo. 

611 Trib. UE 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Victory Red/Victory», cit., par. 41. 
612 Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 47. 
613 Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «Oyster/Oystra», cit., par. 45. Peraltro, nel caso deciso da 

Trib. UE 10 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Star/Star Lodi», cit., par. 58, si è ritenuto che 
“niente consente di giungere alla conclusione che il pubblico ometterà sistematicamente di pronun-
ciare l’elemento denominativo ‘lodi’”, con la conseguenza che il grado di somiglianza fonetica fra i 
segni non sarebbe elevato. 

614 Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 56. 
615 Come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 

48, in relazione alle bevande. In senso conforme, obiter, Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi 
«NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 49. Anche questa non è una regola 
assoluta: nel caso deciso da Trib. UE 3 settembre 2010, caso «A Nossa Alegria/Cachaça 51», cit., 
par. 106 è stato puntualizzato che la bevanda in questione, una cachaça, si trova anche nella grande 
distribuzione organizzata e per lo più non è ordinata come tale nei locali che la servono, dove la co-
manda concerne la bevanda che usa la cachaça come ingrediente e non l’ingrediente stesso. Del tut-
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te 
616. In questa situazione vi è allora da attendersi che i profili di somiglianza fo-

netica possano assumere un particolare rilievo e in qualche misura compensare 
eventuali maggiori punti di distacco dei segni comparati dal punto di vista visivo 
o possano addirittura rivelarsi decisivi ai fini dell’esito del confronto 

617. In ogni 
caso, è (ancora una volta) il principio della valutazione globale che decide se sia-
no destinati a prevalere i profili di somiglianza fonetica o quelli di dissomiglianza 
visiva o concettuale 

618. 
D’altro canto, dal paragone condotto sul piano orale possono emergere somi-

glianze più accentuate di quelle che siano riscontrabili in una valutazione visiva: i 
segni denominativi ‘bike’ e ‘baic’per abbigliamento da bicicletta sono solo simili 
da un punto di vista visivo ma probabilmente identici da un punto di vista foneti-
co, almeno quando si assuma un pubblico di riferimento italiano, che conosce ab-
bastanza bene – ma non troppo – l’inglese elementare. Dal punto di vista visivo, 
“centoventuno” e “121” non sono per nulla simili, ma sono identici dal punto di 
vista fonetico 

619; e il successivo marchio figurativo “Sunplus”, anche se caratte-
rizzato da un disegno particolare di una S che incorpora un stella e quindi abba-
stanza diverso dal marchio denominativo “Sun”, può essere molto simile a esso 
dal punto di vista fonetico 

620. Due marchi possono per contro avere un grado di 
somiglianza fonetica più basso di quella visiva, come è nel caso dei marchi “Pi-
casso” e “Picaro” 

621. 
Come si è detto, la giurisprudenza soprattutto comunitaria non di rado presenta 

analisi anche molto approfondite delle differenze fonetiche fra due marchi. Così è sta-
to escluso che vi sia somiglianza fonetica fra i marchi “Faber” e “Naber”, perché una 
consonante fricativa è molto diversa da una nasale 

622; o fra “Celta” e “Celia”, perché 
la consonante occlusiva dentale del primo marchio si appoggia sulla vocale che la se-
gue mentre la “i” del secondo marchio si fonde con la vocale che la segue 

623; fra 
 
 
to conseguentemente si è ritenuto che il confronto fonetico è di importanza limitata quando i beni su 
cui sono apposti i marchi siano esposti in modo da consentire al pubblico di esaminarli visivamente 
(Trib. UE 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 84). 

616 Come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit. 
617 Non nel caso, però, che la somiglianza fonetica sia solo debole: Trib. UE 24 giugno 2014 

(Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., parr. 42-43, e ciò ad onta del fatto che le bevan-
de in questione possano essere servite in locali rumorosi e affollati (come i bar e le discoteche). 

618 Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 32. Nello stesso senso 
Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-500/10, Dorma GmbH & Co. KG c. UAMI e 
Puertas Doorsa SL, caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», parr. 59-61. 

619 Il riferimento è qui alla sentenza decisa, in sede di azione di contraffazione, da Cass. 28 otto-
bre 2005, n. 21086, Centoventuno s.p.a. c. Banca 121, in Riv. dir. ind. 2006, II, 65 ss. e in Foro it. 
2006, I, 94 ss. con osservazioni di G. CASABURI, caso «121». 

620 Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 39, 40 e 41, con-
fermato sotto questo profilo da Corte di Giustizia 26 marzo 2009, causa C-21/08 P, Sunplus Techno-
logy Co. Ltd. c. UAMI e Sun Microsystems, caso «Sunplus/Sun», par. 41. 

621 Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 54. 
622 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 45. 
623 Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., par. 42. 
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“Sani” da un lato, e “Rani”, “Hani” e “Llani” dall’altro si è scorta una somiglian-
za debole, perché la prima lettera, la consonante sibilante “s”, si differenzia note-
volmente dalle altre consonanti 

624. Dal canto suo, l’aggiunta della lettera “u” nel 
marchio “Bauss” è sufficiente per produrre una differenza di pronuncia e di into-
nazione notevole in spagnolo rispetto alla componente iniziale “Bass” del mar-
chio anteriore 

625. Viceversa, “Mars” e “Nars” sono stati considerati foneticamente 
simili 

626; ‘Epican’ è stato considerato foneticamente simile a ‘Epigran’ perché la 
differenza fra la consonante dura ‘k’ e quella leggermente più morbida della ‘g’ è 
poco avvertita nella pronuncia tedesca, che poco nota anche la rotolante ‘r’ 

627. Più 
di una volta i risultati lasciano perplessi: ‘Prazol’e ‘Prezal’sono stati ritenuti mol-
to simili dal Tribunale di primo grado, ma la Commissione di ricorso li aveva ri-
tenuti chiaramente diversi 

628. 
Sempre nella giurisprudenza comunitaria, si è altresì formata una vasta casisti-

ca sulle divergenti modalità di pronuncia dello stesso marchio in diversi Stati 
membri. La pronuncia delle diverse espressioni usate come marchio può variare a 
seconda dello Stato membro: il dentifricio “Colgate” verrà pronunciato in modo 
diverso in Italia e in Gran Bretagna; e lo stesso vale per il detersivo “Tide”; ma 
probabilmente i-phone viene pronunciato nello stesso modo in tutti gli Stati mem-
bri. Quindi può divenire fondamentale stabilire come esse vengano pronunciate 
nel mercato rilevante. In particolare, se il termine è straniero, si tratta di stabilire 
se nel territorio di riferimento esso verrà pronunciato con le modalità della lingua 
di origine o con le modifiche e gli adattamenti che ci si può attendere nel Paese di 
utilizzazione 

629. 
Si potrebbe ipotizzare che l’onere  del la  prova incomba qui sul soggetto che 

fa valere l’impedimento o il motivo di nullità, ad es. asserendo che il pubblico del 
Paese di utilizzazione pronuncia nello stesso modo le espressioni contenuti nei 
due segni. Il punto non è però così sicuro: secondo una decisione, l’opponente po-
trebbe assolvere il proprio onere asserendo che il pubblico di riferimento non co-
 
 

624 Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., par. 32. 
625 Trib. UE 18 settembre 2014 (Ottava Sezione), caso «Bauss/Bass3tres», cit., par. 52. 
626 Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 63, perché la differenza di pro-

nuncia fra le due iniziali è modesta. 
627 Trib. primo grado CE 8 settembre 2008 (ord.), caso «Epican/Epigran», cit., parr. 51-52. 
628 Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, caso «Prazol», cit., parr. 46-49 e 12. 
629 Secondo Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 

42, il pubblico danese e finlandese tenderebbe a pronunciare i due segni confrontati (per schermi di 
computer) secondo le regole della lingua inglese. Dà una certa impressione di arbitrarietà Trib. pri-
mo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 57 che, nel paragonare la pronuncia dei 
marchi “Vitacoat” e “Vitakraft” sul mercato tedesco, assume che i consumatori tedeschi seguano le 
regole della pronuncia inglese per le due sillabe finali del primo marchio ma non per le due sillabe 
iniziali dello stesso; e concludono che le differenze fra i due marchi sarebbero abbastanza significa-
tive; più convincente al riguardo Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», 
cit., par. 33. Secondo Trib. UE 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Spa Group/Spar», cit., 
par. 42 ss., la pronuncia potrebbe anche dipendere dal significato attribuito alle espressioni oggetto 
dal confronto dal pubblico interessato. 
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nosca la lingua (e la pronuncia) straniera, essendo a quel punto il richiedente (o 
titolare) gravato dall’onere di provare che il pubblico di riferimento conosce ab-
bastanza bene il linguaggio straniero da pronunciare il termine corrispondente in 
modo diverso da quello nazionale 

630. 
Anche per questo tipo di analisi il punto di partenza è, evidentemente, l’indi-

viduazione del pubblico interessato al giudizio relativo al rischio di confusione 
631. 

Si tratta di un dato che può fare la differenza: così, rispetto al marchio “Magic 
Seat” per seggiolini da autovettura per bambini, il pubblico spagnolo ben può non 
sapere che “seat” vuol dire seggiolino; ma, anche se lo sapesse, è probabile che 
quando senta la parola “Seat”, pensi alla maggior casa automobilistica spagnola. 
Anche sotto questo profilo, può assumere molto rilievo la circostanza che il mar-
chio anteriore sia nazionale o comunitario: visto che anche gli impedimenti relati-
vi operano anche se siano riferiti a una parte del mercato 

632, e il pubblico di rife-
rimento va individuato con riferimento all’intera Comunità quando il marchio an-
teriore sia comunitario 

633, è sufficiente che la somiglianza fra i marchi sotto il 
profilo fonetico sia rilevabile avendo riguardo a una sola delle pronunce attestate 
sul mercato comunitario 

634. 
46.3. Il confronto concettuale. Uno dei due marchi posti a raffronto può avere 

un significato chiaro e determinato, tale che il pubblico interessato può compren-
derlo immediatamente. Se l’altro marchio abbia a sua volta un significato, ma 
questo sia diverso; oppure non abbia nessun significato, allora può sussistere una 
 
 

630 Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 40. 
631 In questo senso v. Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., 

parr. 25 e 44 ss.; 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit., par. 42; e 12 gennaio 2006, caso «Quan-
tum», cit., par. 61 ove al par. 81 la discussione dei risultati di un’indagine demoscopica sulle moda-
lità di pronuncia del marchio richiesto da un campione di consumatori francesi. Un’analisi articolata 
anche in Trib. UE 28 giugno 2011 (Prima Sezione), caso «Buonfatti/Bonfait», cit., parr. 62 ss., 
chiamato a divinare come un’espressione italiana e una espressione francese avrebbero potuto essere 
pronunciate dal pubblico del Benelux, che parla francese, fiammingo e olandese. Secondo Trib. Mi-
lano 17 marzo 2012, caso «Capellissimo/Capellissime», cit. non è sufficiente che il titolare del mar-
chio (nazionale italiano) successivo sostenga che questo dovrebbe essere pronunciato “alla france-
se”, se l’impiego avvenga sul mercato italiano. 

632 § 38.1. 
633 § 43. 
634 A questo criterio si è sono attenuti Trib. UE 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glän-

sa/Glanz», cit., parr. 38 ss. (che ha ritenuto irrilevante la presenza di una dieresi nel marchio richie-
sto, che non sarebbe stata pronunciata in molti Stati membri) ed, implicitamente, Trib. UE 25 no-
vembre 2010 (Terza Sezione), caso «Gotha/gotcha», cit., parr. 39 ss., 46. Vale naturalmente l’inver-
so: ad es. Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Dodie/Dodot», cit., par. 41 ha ritenuto che 
i due fonemi posti a confronto sarebbero diversi foneticamente in quanto letti con intonazione diver-
sa (sulla prima e sulla seconda sillaba rispettivamente) dal pubblico spagnolo di riferimento. Un par-
ticolare grado di sofisticazione, probabilmente degno di miglior causa, si trova in Trib. UE 11 luglio 
2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptra», cit., par. 44, che disaggrega il pubblico di riferimento a 
seconda che esso percepisca il segno anteriore come comprendente o meno la lettera “c”; e nel pri-
mo caso rileva che sussiste una somiglianza fonetica nella pronuncia di alcuni fra gli Stati membri 
rilevanti ai fini del confronto. 
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differenza sul piano concettuale 
635 (o, anche, “semantico”). Così, se è stato prece-

dentemente registrato il marchio “Picasso” per una vettura, il marchio anteriore 
opera un chiaro riferimento al pittore spagnolo ed è quindi concettualmente diver-
so dal marchio successivo “Picaro”, il quale, a seconda del pubblico di riferimen-
to, allude al personaggio dei romanzi picareschi o è privo di significato 

636. Perché 
assuma rilievo ai fini del confronto, il significato concettuale del marchio (o dei 
marchi) non necessariamente deve essere collegato alle caratteristiche dei beni 
che esso è chiamato a contraddistinguere: la parola “Sir” è un’espressione inglese 
ben nota al pubblico di tutti gli Stati membri 

637 e il suo significato è richiamato 
 
 

635 Corte di Giustizia 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI, in 
Racc. 2006, I, 2717 ss., caso «Zirh», parr. 35 s.; Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», 
cit., par. 56; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 27 ove altri con-
formi richiami. 

636 Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 55. 
Non mi è chiarissimo come si possa parlare di un significato di marchi composti da un prenome 

(come ipotizza Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Knut-der Eisbär/Knud», cit., par. 
101 ss.): tenderei infatti a pensare che di per sé un prenome, come un cognome, non significano nul-
la, salvo che non si riferiscano in maniera tendenzialmente univoca a una specifica persona. Da que-
sto punto di vista, condurre il confronto anche sul piano concettuale può comportare una duplicazio-
ne inutile. Ha peraltro (condivisibilmente) escluso che ricorra una distanza concettuale fra l’an-
teriore “Becker” e il successivo “Barbara Becker”, solo perché il titolare del secondo segno sia la 
moglie del famoso tennista Boris Becker, Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Barbara 
Becker», cit., parr. 34 ss. Un cognome non ha significato concettuale, se non è noto in quanto appar-
tenente a una persona celebre, secondo Trib. UE 18 maggio 2011 (Settima Sezione), cit., parr. 40 s.; 
in senso opposto però 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 52. 

Sulla questione se una singola lettera possa avere un significato concettuale v., per una discus-
sione delle contraddittorie prese di posizione giurisprudenziali, Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Se-
zione), caso «T/T», cit., par. 79; 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «X/X», cit., 27 ss. ove 
richiami; 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «R/R», cit., par. 42. Degna di nota la sentenza di 
App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. c. Due Esse s.r.l., caso «Seven/Eleven», secondo cui la 
somiglianza concettuale sarebbe data dalla circostanza che entrambi i segni sono espressi in lingua 
inglese, al di là del loro diverso valore numerico. 

637 Corte di Giustizia 23 marzo 2006, caso «Zirh», cit., par. 36. Quanto al livello di conoscenze 
linguistiche del pubblico di riferimento v. anche Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso 
«Ecoblue», cit., par. 27; 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 45 e Trib. primo grado CE 23 febbraio 
2006, caso «Bainbridge», cit., par. 109, che, forse ottimisticamente, ha ritenuto che “la parola ‘brid-
ge’ rientra nel lessico elementare della lingua inglese, la cui conoscenza si acquisisce in Italia a un 
livello medio di scolarizzazione”; con altrettanto ottimismo Trib. Torino 8 luglio 2014 (ord.), caso 
«Lay’s/Pai», cit. ha ritenuto che non vi fosse ragione per pensare che il pubblico italiano, specie 
composto da giovani, pronunci all’italiana e non “all’americana” il fonema “Lay’s”. Alla stessa 
stregua, non saprei se sia davvero così sicuro che il termine “loft” sia “diventato una parola francese 
a tutti gli effetti”, come asserisce senza esitazione Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso 
«Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 31. In ogni caso, la questione se una lingua determinata sia o non 
sia diffusa in altro Paese costituisce questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità: Corte di 
Giustizia 3 giugno 2009 (ord.), caso «Zipcar/Cicar», cit., par. 51. Nel conflitto fra due marchi co-
munitari occorre tenere conto di tutte le lingue adoperate negli Stati membri; anche se il turco non è 
fra le lingue ufficiali dell’UE, esso è lingua ufficiale di uno fra gli Stati membri, Cipro; e quindi va 
preso in considerazione per verificare se un termine abbia un significato rilevante ai fini del con-
fronto concettuale: v. Trib. UE 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Hellim/Halloumi», cit., par. 
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alla mente anche quando essa venga impiegata per profumi; l’espressione “Picas-
so” evoca il pittore anche se è registrata come marchio per vetture e non allude ad 
alcuna caratteristica delle stesse 

638. 
Secondo la giurisprudenza comunitaria,  le  somiglianze di  due marchi  

dal  punto di  v is ta  fonet ico e  anche vis ivo possono essere “neutral iz-
zate”  da differenze suff ic ientemente  s ignif icat ive a  l ivel lo  concet-
tuale  

639.  “Sir” per saponi e profumi è sufficientemente lontano da “Zirh”; “Picas-
so” per vetture è sufficientemente lontano da “Picaro”. Il marchio successivo “mo-
bilix” “può essere facilmente percepito come riferentesi a qualcosa di mobile o alla 
mobilità; il termine ‘obelix’, dal canto suo, anche se … registrato quale marchio de-
nominativo, cioè senza riferimento al personaggio dei cartoni animati, sarà facilmen-
te associato dal pubblico medio al corpulento personaggio della serie di fumetti” 

640. 
Visto che “Bass”, registrato per calzature e abbigliamento, nel mercato di riferimen-
to, tedesco, richiama una tonalità di voce o uno strumento musicale, esso è abbastan-
za distante semanticamente dall’anteriore marchio “Pash”, che non significa nulla o 
richiama un gioco di dadi, da neutralizzarne la vicinanza visiva e fonetica 

641. Non 
 
 
38. Anche se due segni siano l’uno la traduzione dell’altro, non è detto che fra di essi esista una so-
miglianza concettuale: Trib. UE 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 
33. Secondo Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», 
cit., par. 46, sarebbe da escludersi una somiglianza concettuale fra i termini “quadratini” e “quadra-
tum” perché il secondo non farebbe parte della lingua italiana (anche se deriva direttamente dalla 
lingua morta, il latino, che ha dato origine all’italiano). 

638 Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 57. Nel caso deciso da Trib. 
primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Esteve», cit., par. 49 ss. si è ritenuto che il significato 
concettuale del marchio Ester-e può essere ricavato dopo avere spezzato il marchio in due compo-
nenti, Ester ed e; e attribuendo al primo il significato, alternativamente, di un componente chimico o 
del nome “di una ragazza”. 

In alcuni casi il significato attribuito a un segno può dipendere dai beni per cui esso sia usato: 
così, nel caso deciso da Trib. UE 18 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «K9 Products/K9», cit., il 
simbolo alfanumerico K9 potrebbe richiamare i cani (per via della pronuncia inglese della parola 
“canine”, identica a quella del simbolo), se ed in quanto esso sia usato per beni collegati ai cani; no-
nostante risultasse al par. 37 che il richiedente avesse ammesso che il segno fosse usato per calzatu-
re per accompagnatori di cani e guardie di sicurezza, il Tribunale ha ritenuto che questa circostanza 
non potesse assumere rilievo nella valutazione dell’UAMI se non si fosse tradotta in un’indicazione 
specifica di questi beni nella domanda di registrazione. 

639 Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 20; Trib. primo grado CE 3 mar-
zo 2004, caso «Zirh», cit., par. 49; 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., parr. 53 s. In senso conforme 
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19436, Filatura e Tessitura di Tollegno s.p.a. c. M. Fantini s.n.c., in Giur. 
ann. dir. ind. 4937, caso «Gatto/Le Gatte», secondo cui la conclusione relativa alla diversità dei se-
gni può essere raggiunta ad onta di “talune somiglianze grafiche o fonetiche”. Interessante sotto 
questo profilo Trib. UE 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., che ha 
ritenuto che la differenza concettuale fosse sufficiente a escludere la somiglianza fra un marchio 
anteriore, da un lato, e un marchio figurativo successivo, dall’altro; ma non fra il marchio anteriore e 
un marchio denominativo successivo, identico a quel marchio figurativo nella sua componente de-
nominativa. 

640 Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 80. 
641 Trib. primo grado CE 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., parr. 53 s. Analogamente Trib. pri-

mo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., parr. 110 e 112 ha scorto una distanza se-
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vale però a istituire una differenza concettuale apprezzabile l’elemento denomina-
tivo che sia laudativo o descrittivo e quindi abbia debole carattere distintivo (ad 
es. “100% natural” per una bevanda; “bingo” per giochi; “gold” per preziosi) 

642; 
 
 
mantica fra il termine “bridge”, che si assume esser noto al consumatore italiano medio, e il termine 
“bainbridge”, percepito dallo stesso pubblico come segno di fantasia. Attendibile, ma non scontata, 
la presa di posizione di Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO’BiOētic/So ...?», cit., 
parr. 77-78, secondo cui lo stesso termine, “so”, manifesterebbe una differenza concettuale nei due 
segni, essendo impiegato nell’un caso come espressione dubitativa e nell’altro come termine lauda-
torio. Anche qui si registrano decisioni davvero sorprendenti: secondo Trib. primo grado CE 17 ot-
tobre 2006, causa T-499/04, Hammarsplast AB c. UAMI e Steninge Slott AB, caso «Steninge 
Slott», l’espressione «Steninge Slott» starebbe a indicare, per il pubblico svedese di riferimento, un 
castello (in svedese: “Slott”) molto noto nella località di Stenige (parr. 51-54) e quindi il marchio 
«Steninge Slott» avrebbe un significato particolare per il pubblico dal punto di vista concettuale 
(par. 55) mentre il marchio anteriore «Steninge Keramik» si sarebbe limitato a evocare ceramiche 
legate alla località di Stenige e questa “differenza concettuale” prevarrebbe di gran lunga sulle so-
miglianze visive o fonetiche fra i due segni (par. 56). Non vi sarebbe invece una differenza concet-
tuale fra “Veneto” e “Venatto” per materiali in marmo, visto che il pubblico spagnolo interessato 
non identificherebbe nell’espressione “Veneto” una regione del Nord Est dell’Italia particolarmente 
rinomata per i suoi marmi: Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-130/08, Gres La Sa-
gra, SL c. UAMI e Ceramicalcora, SA, caso «Venatto Marble Stone/Veneto Ceramicas», par. 27. Se 
il pubblico interessato è quello britannico, non assume rilievo che i segni posti a confronto possano 
avere un significato in lingua tailandese o laotiana: Trib. primo grado CE 25 novembre 2003, caso 
«Kiap Mou», cit., par. 41 ss. 

642 Trib. UE 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 35; 
13 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «Bingo Showall/Show ball», cit., par. 41. Nello stesso senso 
Trib. UE 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «Maxigesic/Oxigesic», cit., par. 54 (non si ha somi-
glianza concettuale se l’elemento comune sia descrittivo, mentre gli elementi differenziatori posseg-
gano significati riconoscibili e divergenti); 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «Gold Mei-
ster/Meister», cit., par. 33 (l’aggiunta gold non ha carattere differenziatore sotto il profilo concettua-
le per beni in oro e metalli nobili); Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygill’s», 
cit., par. 37 (natura laudativa e quindi scarsamente distintiva del marchio ‘agile’ per zaini e abbi-
gliamento); 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», cit., par. 48 ss. (i due suffissi 
“mix” e “max” posseggono solo una debole differenza concettuale, visto che il primo è laudativo e il 
secondo allude alle miscele); 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCol-
lection», cit., parr. 32 ss. V. anche Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 51 
ss., secondo il quale la seconda parte del segno richiesto, “men”, non può risultare dominante dal 
punto di vista concettuale in quanto descrittiva del bene contraddistinto (abbigliamento destinato a 
un pubblico maschile); in senso diverso però Trib. UE 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso 
«Sport/K2 Sports», cit., par. 48 secondo cui un termine descrittivo come sport può istituire una so-
miglianza concettuale, ancorché debole. 

Non mancano situazioni più complesse, nelle quali i due marchi posti confronti assommino in sé 
due significati: se uno di questi è percepibile al pubblico, ed è comune ai due marchi, mentre gli 
elementi diversi non sono facilmente decifrabili, si avrà allora somiglianza concettuale: v. Trib. UE 
24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., parr. 44 ss. A questo riguardo Trib. primo grado CE 
16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., parr. 54-69, si è trovato ad affrontare una situazione 
complessa nella quale per un verso l’elemento comune “mil” poteva alludere al latte; e l’elemento 
esclusivo del marchio successivo “Bebi” poteva si alludere ai bimbi ma, allora, essere caratterizzato 
da descrittività e basso carattere distintivo. Bilanciando questi diversi fattori il Tribunale ha conclu-
so al par. 69 che mancassero differenze concettuali tali da controbilanciare le somiglianza visive e 
fonetiche. Per contro Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., parr. 37 ss., pur ac-
cogliendo in via di ipotesi che la descrittività di un elemento comune a due marchi possa avere rilie-
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dal canto loro gli elementi figurativi presenti nei due marchi posti a confronto 
possono non avere grande rilievo ai fini del confronto concettuale 

643. Perché la 
neutralizzazione possa operare è però necessario che i l  s ignif icato  del  ter-
mine “al lontanante” sia suff ic ientemente  univoco e  determinato  

644;  
per converso, a un ravvicinamento concettuale immediato fra due termini di due 
lingue diverse, che pur siano l’uno l’esatta traduzione dell’altro, può ostare la cir-
 
 
vo al fine di valutare la somiglianza concettuale, ha escluso (al par. 39) la presenza di una vicinanza 
concettuale nel caso di specie perché, in assenza di particolari circostanze, il pubblico percepisce il 
marchio come un tutt’unico senza scomporlo in elementi singoli e attribuire a essi un significato 
preciso; casi in cui la scomposizione opera sono però identificati in Trib. UE 24 giugno 2014 (Se-
conda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 43 e Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso 
«Ester-e/Esteve», cit., par. 49 ss. La nozione di descrittività è qui riferita non al segno nel suo com-
plesso ma al suo componente; ma per altro verso sembra essere omogenea a quella impiegata nel 
settore degli impedimenti assoluti. V. supra, § 23 e per l’impostazione generale dell’applicazione 
agli impedimenti relativi delle norme previste per gli impedimenti assoluti § 36.2. La circostanza 
che il segno successivo contenga una componente descrittiva non significa che esso possa valersi 
delle previsioni corrispondenti in materia di libere utilizzazioni, posto che queste valgono ai fini del-
la contraffazione e non del giudizio di opposizione: Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Huna-
gro/Uniagro», cit., parr. 58 ss. Non vale a istituire una somiglianza concettuale la circostanza che 
entrambi siano costituiti da acronimi: Trib. UE 12 marzo 2014 (Nona Sezione), caso «BTS/TBS», 
cit., par. 58. 

643 In questo senso, senza particolare motivazione, Trib. UE 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), 
caso «gallo nero», cit., parr. 46 ss. 

644 Trib. UE 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 35 
(secondo cui il pubblico italiano non comprenderebbe che l’espressione “aloa” costituisce un saluto 
nella lingua hawaiana); 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Babilu/Babidu», cit., par. 71; 7 
febbraio 2012 (Prima Sezione), caso «Dynique/Diptyque», cit., par. 31 (secondo cui il pubblico inte-
ressato a cosmetici non comprenderebbe il riferimento alla nozione di “dittico”, diffusa nel campo 
dell’arte); 30 settembre 2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., parr. 40 ss. e in particolare par. 43; 
Trib. UE 28 settembre 2010, caso «Seroslim/Serostim», cit., parr. 40 ss. sulla base dell’assunto che 
le espressioni “sero”, “slim” e “stim” non siano comprensibili al pubblico di riferimento; Trib. UE 8 
settembre 2010, caso «Acumed/Aquamed Active», cit., par. 45, secondo cui il significato deve esse-
re chiaro e univoco. 

Tuttavia la giurisprudenza comunitaria successiva si accontenta di meno, ritenendo sufficiente 
che “sia concepibile” che il pubblico di riferimento attribuisca un qualche significato (in particolare: 
riconducendo le terminazioni “loy” e “lloy” al significato del termine “alloy”, lega: in questo senso 
Trib. UE 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 28. Il requisito 
dell’univocità e determinatezza va inteso comunque in senso relativo: secondo Trib. UE 1 febbraio 
2012 (Prima Sezione), causa T-539/09, mtronix OHG c. UAMI e Growth Finance, caso «Mtro-
nix/Montronix», par. 45, il pubblico comunitario comprenderebbe il riferimento all’elettronica con-
tenuto nei marchi ivi contrapposti; dal canto suo Trib. UE 23 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa 
T-157/10, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. UAMI e Brauerei Schlösser, caso «Alixir/Elixeer», par. 25 
ha ritenuto rilevante una somiglianza concettuale, pur assumendo che questa presupponesse che sia 
il marchio anteriore sia quello successivo fossero entrambi pronunciati in uno dei due modi ritenuti 
astrattamente possibili. Secondo Trib. UE 12 gennaio 2012 (Ottava Sezione), caso «Ragolizia/Favo-
lizia», cit., par. 30, è la parte che fa valere la differenza concettuale che ha l’onere di provare che il 
termine in discussione abbia un significato presso il pubblico. Trib. UE 14 aprile 2010, caso «Bil-
ly’s/Byly», cit., parr. 51 ss., ha ritenuto debole la differenza concettuale fra un segno denominativo 
“byly” che è privo di significato e un altro segno, “billy’s”, che solo una parte del pubblico interes-
sato riferirebbe al diminutivo del nome William. 
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costanza che l’ordine dei componenti sia diverso e che l’una espressione sia al 
singolare e l’altra al plurale 

645. 
Resta da stabilire se, per appurare la presenza di un significato concettuale del 

termine, l’analisi debba restare circoscritta al marchio come risultante dal dato 
cartaceo della documentazione ufficiale di registrazione o possa anche estendersi 
a elementi a essa estrinseci, quali gli elementi desumibili dagli imballi su cui il 
marchio compare. La giurisprudenza in materia di opposizione e di invalidità se-
gue la prima soluzione 

646, come forse è ragionevole con riferimento al marchio 
successivo; e tuttavia può apparire discutibile con riferimento al marchio anterio-
re, visto che questo può essere stato usato – e anche largamente usato – in modo 
tale da collocare il segno in un contesto nel quale esso viene percepito dal pubbli-
co di riferimento 

647. 
In molte pronunce, l’attenzione relativa al profilo concettuale è passata dal-

l’apprezzamento delle differenze (e della loro capacità di ‘neutralizzare’ altri pro-
fili di somiglianza) a quello della somiglianza; e in questa prospettiva si è, forse 
incongruamente, ritenuto che potrebbe esistere una somiglianza rilevante anche 
fra marchi composti esclusivamente di elementi dotati di scarso carattere distinti-
vo 

648 od, addirittura, privi di significato 
649. È probabile che questa duplic i tà  di  

prospet t ive – significato concettuale del marchio o dei marchi che li allontana, 
“neutralizzandone” i profili di somiglianza visiva e fonetica; oppure, in alternati-
va, li avvicina – dia conto di non poche fra le difficoltà di applicazione e fra le 
contraddizioni, forse in parte apparenti, in cui è incorsa la giurisprudenza 

650. 
 
 

Incomprensibile sotto questo profilo la presa di posizione di Trib. UE 30 novembre 2011 (Terza 
Sezione), caso «Se©SportsEquiment/SeSoEasy», cit., par. 64, secondo cui l’elemento “Se” comune 
ai due marchi confliggenti avrebbe carattere concettualmente dominante perché privo di significato. 

In senso conforme nella giurisprudenza nazionale il principio per cui, se i segni sono privi di un 
preciso valore semantico, il confronto va condotto solo sul piano fonetico e grafico (App. Milano 30 
giugno 1995, Framesi s.r.l. c. Calmar, in Giur. ann. dir. ind. 3428, caso «Biorigenol», nel quale pe-
raltro i segni valutati non parrebbero del tutto destituiti di valore semantico). 

645 Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Golden Balls/Ballon d’or», cit., parr. 43 ss. 
646 Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 103. Sul punto v. § 39. 
647 Sul tema § 39. 
648 V. Trib. UE 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 53; preferibile sotto 

questo profilo la posizione assunta da Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cade-
nacor», cit., par. 65, secondo cui il confronto concettuale non sarebbe appropriato quando uno degli 
elementi componenti di un marchio suscettibile di scomposizione (“cadenacor”, dove la parte inizia-
le alluderebbe alla catena di distribuzione) abbia sì un significato ma non aggiunga un forte valore 
semantico all’altro elemento, che abbia carattere di fantasia. 

649 Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCol-
lection», cit., parr. 32 ss. e 40, secondo cui vi sarebbe somiglianza concettuale fra i due marchi, vi-
sto che l’elemento dominante comune, NL, non ha alcun significato nel settore della moda, come 
ritenuto allo stesso par. 32; e v. la già discussa decisione di Trib. UE 30 novembre 2011 (Terza Se-
zione), caso «Se©SportsEquiment/SeSoEasy», cit., par. 64. 

650 Va tenuto presente che, se il paragone concettuale è preso in considerazione per verificare se 
esso possa “neutralizzare” la somiglianza visiva e fonetica, allora è sufficiente che una parte del 
pubblico non comprenda il significato del termine asseritamente allontanante (come giustamente 
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Talora il pubblico interessato può essere composto di due segmenti, ad es. a 
seconda che essi comprendano o meno la lingua inglese: la presenza dell’espres-
sione “track & field” nei due marchi non istituisce una somiglianza concettuale 
per il pubblico portoghese che non parli l’inglese, perché essi ignorano il signifi-
cato dell’espressione; il pubblico portoghese che invece parli l’inglese può invece 
scorgere nella presenza dei due termini una somiglianza, che, tuttavia, sarebbe 
debole in quanto, in relazione a capi di abbigliamento, l’espressione avrebbe va-
lenza evocativa alludendo ad abbigliamento per l’attività sportiva e agonistica 

651. 
Può poi essere che il pubblico di riferimento comprenda il significato solo del-
l’elemento coincidente fra i due marchi confliggenti (“Visual”) e non di quello 
presente solo nel marchio successivo (“Map”); e allora parrebbe doversi comun-
que riconoscere una somiglianza concettuale 

652. Quindi, anche un marchio che 
contenga un elemento ipoteticamente dotato di un autonomo significato concet-
tuale (“rh+”, inteso come riferimento al gruppo sanguigno, per articoli di abbi-
gliamento e occhiali), non si distanzierebbe sul piano semantico da un altro mar-
chio con cui condividesse un altro elemento (l’espressione “zero”) a sua volta do-
tato di significato 

653. Andrebbe trascurata la comunanza di un elemento che ricor-
 
 
assunto da Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Glamour/Tudor Glamour», cit., par. 32 
ss.); se invece lo stesso paragone è preso in considerazione per verificare se sussista una somiglian-
za sotto questo profilo, è allora sufficiente che una parte del pubblico conosca il significato. La giu-
risprudenza appare del resto intenta a complicarsi il proprio compito, estendendo la ricerca della 
somiglianza concettuale dal termine comune ai due marchi confliggenti agli elementi ulteriori che 
siano presenti nell’uno ma non nell’altro: l’ombra del meccanismo dei marchi complessi (§§ 47-48) 
si proietta sinistramente anche sul confronto concettuale: v. Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Se-
zione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., parr. 54 ss. e 59. 

651 Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., 
parr. 47-56 (all’interno di un’analisi riferita anche ai restanti elementi denominativi e figurativi dei 
due marchi); e vedi, con riferimento alla solo parziale conoscenza della medicina ayurvedica, Trib. 
UE 7 novembre 2013 (Terza Sezione), caso «Ayur/Ayus», cit., par. 46 e 10 novembre 2011 (Quinta 
Sezione), caso «Ayuuri Natural/Ayur», cit., parr. 47-51. Che dire dunque quando i segni manifestino 
una differenza (od una somiglianza) concettuale solo per una parte del pubblico interessato? V. Trib. 
UE 25 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», cit., parr. 38 ss. 
Una differenza – come anche una somiglianza – concettuale non paiono potere essere decisive se 
consti che una quota non trascurabile del pubblico interessato non le percepisce: v. ad es. Trib. UE 
19 aprile 2013 (Settima Sezione), caso «Snickers/Kickers», cit., par. 52, con riferimento a un mar-
chio anteriore nazionale. Diversa è la situazione se la differenza (o somiglianza) sia percepibile in 
alcuni ma non tutti gli Stati membri con riferimento a un marchio comunitario successivo: a questo 
proposito occorre considerare che è sufficiente che l’impedimento operi per un solo Stato membro: 
Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage Brico-
Centro», cit., par. 56. 

652 Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Visual Map/Visual», cit., par. 38. Se so-
lo una parte del segno ha significato, si tratterebbe di somiglianza e non di identità concettuale: Trib. 
UE 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 30. 

653 Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 64. Secondo la (non 
particolarmente persuasiva) decisione di Trib. UE 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack & Jo-
nes», cit., parr. 34 ss. ci sarebbe qualche somiglianza concettuale fra i due marchi posti a confronto 
perché, anche se il marchio anteriore può essere inteso come alludente a due persone, il pubblico 
potrebbe ritenere che i due marchi facciano entrambi riferimento a una di queste (Jones). 
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re in molti marchi, il segno “plus” o +, visto che nessuno può appropriarsi di segni 
come questi 

654. Se i segni oggetto del confronto siano entrambi comunitari, occor-
re che i termini paragonati abbiano un significato “nella maggior parte degli Stati 
membri dell’Unione” 

655 o, forse più esattamente, in tutta l’Unione 
656. Non si può 

attribuire invece rilievo all’eventualità che a un segno corrispondente a un termine 
latino (“ergo”) sia attribuito un significato determinato, se questa eventualità vale 
solo in relazione alle cerchie ristrette degli ambienti filosofici o giuridici che pos-
sano effettivamente impiegarlo 

657. Anche un elemento figurativo può avere un si-
gnificato concettuale o quantomeno contribuire alla dimensione concettuale del 
marchio considerato 

658. Neppure in relazione a questo segmento di indagine man-
cano scivoloni giurisprudenziali inspiegabili, come è il caso di quella decisione 
che ha voluto scorgere una somiglianza concettuale fra due segni l’uno dei quali 
avrebbe potuto rimandare alla “cultura”, l’altro alla “scultura”, perché “i due con-
cetti potrebbero essere fra di loro legati” 

659. 
 
 

654 V. la poco convincente presa di posizione al riguardo di Trib. UE 3 marzo 2010, caso 
«A+/Air Plus International», parr. 41-42. Una relazione concettuale non potrebbe neppure essere 
istituita da un termine dotato di assai scarso carattere distintivo, secondo Trib. UE 14 luglio 2011 
(Settima Sezione), caso «Oftal Cusi/Ophtal», cit., par. 88; in senso diametralmente opposto però 
Trib. UE 19 settembre 2012 (Terza Sezione), caso «f@ir Credit/Fercredit», cit., par. 41 (che scorge 
una certa somiglianza concettuale in due marchi che entrambi contengono l’elemento “credit”; e ciò 
nonostante la attendibilmente rilevante caratterizzazione della qualificazione “fair”, presente nel so-
lo marchio successivo); 7 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Run2/Run2day e Run2date», cit., 
par. 48. Secondo Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 88, se 
il numero 4 aggiunto a due lettere identiche e riferentisi alla stessa tipologia di beni (qui: treni inter-
city) possa alludere a servizi “di quarta generazione”, esso non varrebbe a istituire una rilevante dif-
ferenziazione concettuale. In senso diametralmente opposto l’assai poco convincente Trib. UE 22 
maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 67-68. Ancor diverso l’iter ar-
gomentativo seguito da Trib. UE 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., 
parr. 44: non sarebbe possibile un confronto concettuale fra i due segni, in quanto di fantasia; e que-
sta qualificazione non sarebbe contraddetta dal constatato carattere distintivo dei medesimi, che si 
riferisce alle componenti e non ai segni nel loro complesso. 

655 In questo senso Trib. UE 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänsa/Glanz», cit., par. 43. 
Il punto mi pare vistosamente trascurato da Trib. UE 15 ottobre 2014 (Terza Sezione), caso «El Cor-
te Inglés/The English Cut», cit., par. 28, che tratta il conflitto fra due marchi comunitari come se il 
marchio anteriore fosse nazionale. 

656 Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Kico/Hika», cit., par. 58 (che sottolinea 
la differenza fra questa regola e quella che vale quando il marchio anteriore sia solo nazionale); 12 
gennaio 2012 (Ottava Sezione), caso «Ragolizia/Favolizia», cit., par. 30. Per la questione se si deb-
ba prendere in considerazione il pubblico di riferimento di ciascuno Stato membro o quello di una 
parte sostanziale dell’Unione v. §§ 26 B ) e 63. 

657 Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., parr. 57 ss. 
658 Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., par. 32. Ravvisa un significato 

concettuale nelle immagini di due fiori Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «fiore 
bianco nero», cit., par. 53. 

659 Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptra», cit., par. 48. Altrettanto dubbia la 
presa di posizione di 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 67, secondo cui 
sarebbero la non dissimiglianza visiva e la somiglianza fonetica a produrre un’(altrimenti insussi-
stente) somiglianza concettuale. 
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All’estremo opposto, non possono presentare alcuna differenza concettuale 
due marchi  nessuno dei  qual i  abbia  a lcun s ignif icato  percepibi le  
dal  pubblico di  r i fer imento  

660. Inizialmente la giurisprudenza sembra aver 
ritenuto che due marchi non dotati di significato percepibile sarebbero perciò 
concettualmente simili 

661; più corretta è la conclusione, più recente, che in un 
caso di questo genere i marchi non presenterebbero né somiglianza né differen-
za sul piano concettuale 

662, o, se si preferisce, che il confronto non fornisca nes-
sun risultato sul piano concettuale 

663. Si ha però ancor oggi talora l’impressione 
di una forzatura nell’analisi riferita al piano concettuale, come se si volesse at-
tribuire sempre o comunque peso a questo livello di indagine, anche quando que-
sto in concreto possa risultare assai poco rilevante 

664. Preferibile sotto questo 
profilo l’approccio seguito da quelle decisioni che hanno il coraggio di ammet-
tere che non sempre il confronto concettuale è appropriato; e che precisano che 
in particolare esso non sarebbe appropriato quando il termine considerato non 
 
 

660 Non mancano casi più complessi ancora, nei quali uno dei due marchi ha un significato pre-
ciso per una parte del pubblico di riferimento, l’altro per la restante parte (v. Trib. UE 25 novembre 
2010 (Terza Sezione), caso «Gotha/gotcha», cit., parr. 48 ss.); in questo caso, se entrambi i marchi 
sono – come nel caso di specie richiamato – comunitari, si ha una differenza concettuale fra i segni 
solo se non vi sia neppure uno Stato membro nel quale nessuno dei due marchi ha alcun significato. 

661 In questo senso v. nuovamente Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», 
«NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., parr. 32 ss. e 40, secondo cui vi sarebbe somiglian-
za concettuale fra i due marchi, visto che l’elemento dominante comune, NL, non ha alcun significa-
to nel settore della moda, come ritenuto allo stesso par. 32; e v. la già discussa decisione di Trib. UE 
30 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Se©SportsEquiment/SeSoEasy», cit., par. 64. Peraltro è 
comprensibile che anche due espressioni prive di significato potrebbero presentare qualche vici-
nanza concettuale se entrambe evochino un’origine asiatica: Trib. UE 13 aprile 2010, caso «Yo-
KaNa», cit. Per un’applicazione paradossale v. Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «mil-
ko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 20, secondo la quale i termini “milka” e “milko” sarebbero associati in quan-
to concettualmente simili perché non hanno alcun significato nelle lingue ufficiali della Comunità e 
sono inventate (quando parrebbe più esatto ritenere che le due espressioni sono concettualmente si-
mili perché contengono un riferimento al latte percepibile in molti fra i Paesi della Comunità). 
L’espressione “significato concettuale” può essere intesa anche in senso estremamente lato: secondo 
Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 72, vi sarebbe una differenza con-
cettuale fra l’espressione “Sissi” e quella “Miss”, che entrambe precedono i marchi “Rossi”, perché 
il primo sarebbe un nome anagrafico specifico mentre il secondo un prefisso di genere. Secondo 
Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Enercon/Energol», cit., parr. 30 ss. i due marchi confrontati non 
avrebbero alcun significato concettuale. 

662 Così Trib. UE 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «IBSolution/IBS», cit., par. 50; 27 
settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 63; 15 marzo 2012 
(Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 50; 23 novembre 2010 (Seconda Sezio-
ne), caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 56. 

663 Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «intrecci», cit., par. 50. 
664 Per un esempio Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su ta-

sca/lettera», cit., par. 99 che ravvisa un’identità concettuale fra le due lettere dell’alfabeto contenute 
nei due marchi, anche se quelle lettere non posseggono alcun significato in relazione ai beni di rife-
rimento; analogamente Trib. UE 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «X/X», par. 61. Preferi-
bile sotto questo profilo Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., par. 
80 che in circostanze simili esclude la rilevanza del confronto concettuale. 
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aggiunga un forte significato semantico al complesso in cui esso si riferisce 
665. 

Per dar conto della possibilità che le differenze concettuali neutralizzino i fat-
tori di somiglianza visivi e fonetici, la giurisprudenza ha osservato come occorra 
“procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti della specie, 
fondata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi di cui trattasi, tenendo 
conto, in particolare, dei loro elementi dominanti” 

666. In effetti, viene così data 
diretta applicazione già sul piano del confronto fra i marchi ai principi accolti con 
quelli che sono stati indicati come i primi due innesti nella sequenza che dovrebbe 
condurre dal doppio confronto dei marchi e dei beni alla valutazione globale del 
rischio di confusione, a conferma dei sopra riscontrati elementi di circolarità del 
ragionamento seguito dalla giurisprudenza comunitaria 

667. 
D’altro canto, la somiglianza di due marchi dal punto di vista concettuale può 

confermare le valutazioni conseguite dal punto di vista visivo e fonetico: così, la 
somiglianza fra il marchio “Blue” e il marchio “Ecoblue” per servizi di assicura-
zione e di telecomunicazione sarebbe avvalorata sul piano concettuale, posto che 
entrambi i segni si riferiscono al colore blu 

668. Può anche avvenire che la somi-
glianza concettuale, aggiungendosi a quella fonetica, prevalga sulle differenze 
visive 

669; e anche che l’accertamento della somiglianza concettuale risulti deci-
sivo in un confronto nel quale la somiglianza visiva e fonetica sia solamente 
media 

670. 
Meno sicuro è che la vicinanza concettuale sia da sola sufficiente a produrre la 

somiglianza di segni altrimenti diversi dal punto di vista visivo e concettuale. 
 
 

665 Trib. UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 43; 20 ot-
tobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 65, che, come già si è accennato in una 
nota precedente, si riferiva a un caso in cui il significato era riferibile solo a uno dei due componenti 
in cui era scomponibile il marchio anteriore e l’altro componente era di fantasia; ma la presa di po-
sizione potrebbe essere utilmente generalizzata. In senso diametralmente opposto Trib. UE 30 no-
vembre 2011 (Terza Sezione), caso «Se©SportsEquiment/SeSoEasy», cit., par. 64, secondo cui 
l’elemento “Se” comune ai due marchi confliggenti avrebbe carattere concettualmente dominante 
perché privo di significato. 

666 Trib. primo grado CE 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 48 che in effetti non omette di 
rinviare ai due paragrafi 39 e 42 che contengono l’enunciazione canonica del primo e del secondo 
innesto. V. anche Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 82. 

667 V. supra, § 44.1. 
668 Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 35. Secondo Trib. UE 

8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 68 due marchi entrambi composti da nome 
e patronimico, dove questo suggerisce che i prodotti in questione proteggono contro le intempe-
rie, presenterebbero un certo grado di somiglianza che confermerebbe la somiglianza visiva e fo-
netica. 

669 Trib. UE 5 luglio 2012 (Settima Sezione), Ltd., caso «Mc.Baby/Mc Kids», cit., par. 43; 24 
marzo 2011 (Sesta Sezione), caso «Linea Natura/Natura Selection», cit., par. 71; Trib. primo grado 
CE 15 novembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 29-35, confermato (in quanto giudizio di fat-
to insindacabile nel giudizio di legittimità) da Corte di Giustizia 26 marzo 2009, caso «Sun-
plus/Sun», cit., parr. 28 ss. V. anche Trib. UE 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting 
metro», cit., par. 41. 

670 Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., parr. 55 ss. 
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L’ipotesi è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza 
671; ma la conclusio-

ne è stata nella specie negativa. Il fatto che due marchi diversi dal punto di vista 
fonetico e denominativo abbiano in comune il riferimento a un felino che spicca 
un balzo istituisce un collegamento concettuale troppo labile, dato che nelle circo-
stanze del caso il marchio anteriore non era particolarmente noto e la raffigura-
zione non era dotata di un particolare contenuto immaginativo. Date premesse co-
sì specifiche, non si può tuttavia escludere che in altre circostanze la conclusione 
potrebbe essere opposta e che una vicinanza concettuale che fosse significativa e 
cadesse su elementi fortemente caratterizzanti dei marchi in conflitto potrebbe far 
concludere per la somiglianza dei marchi anche da sola. 

L’apprezzamento del tasso di somiglianza concettuale e dei suoi effetti sulla 
valutazione complessiva di somiglianza costituisce accertamento di fatto ed è quin-
di sottratto al sindacato dei giudici di legittimità 

672. Anche qui il rigore del princi-
pio viene di molto attenuato nel corso della sua applicazione, che difficilmente 
sorvola sulla verifica della corretta applicazione delle regole che presiedono alla 
valutazione 

673. 
46.4. Il grado di somiglianza dei marchi e la ponderazione dei risultati ottenu-

ti ai diversi livelli di confronto. Molto spesso il confronto fra i due marchi viene 
condotto su tutti e tre i piani astrattamente rilevanti: quello visivo, quello fonetico 
e quello concettuale. I risultati delle analisi condotte a questi livelli possono coin-
cidere; ma più spesso accade che divergano. Nel primo caso la conclusione è uni-
voca: se ad es. non si dà neppure un grado tenue di somiglianza tra i segni sotto 
nessuno dei profili considerato, allora i marchi non sono simili e l’analisi quindi si 
arresta, perché è da escludersi la possibilità stessa di un rischio di confusione 

674. 
Nel secondo caso occorre determinare il grado di somiglianza complessiva dei 
marchi ponderando la rispettiva importanza degli elementi raccolti dai diversi 
 
 

671 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 24-26. V. anche Trib. primo 
grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 45-46. 

672 Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 32 ss; 23 marzo 2006, ca-
so «Zirh», cit., par. 41; 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., par. 50 s. 

673 Vedi infatti la più articolata presa di posizione di Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso 
«Picaro», parr. 23, che ha enunciato il principio dell’insindacabilità del confronto fra i marchi solo 
dopo aver verificato che i giudici di prime cure fossero giunti alla conclusione rettamente applican-
do i principi relativi al carattere globale della valutazione, del livello di attenzione del pubblico e del 
carattere distintivo del marchio anteriore. Non diverso il modo di procedere di Corte di Giustizia 13 
settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 34 ss.: al par. 38 è stato richiamato il principio del-
l’insindacabilità della conclusione secondo la quale le differenze concettuali e visive tra i segni 
avrebbero neutralizzato le somiglianze fonetiche, solo dopo aver verificato la congruità del ragio-
namento sugli elementi rilevanti per l’apprezzamento (ivi incluse le modalità di commercializzazio-
ne dei beni corrispondenti, par. 36); e v. anche il par. 44. V. anche Corte di Giustizia 26 marzo 
2009, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 28 ss. e 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., parr. 48-50 (che 
verifica la correttezza dello standard impiegato dal Tribunale di primo grado, secondo cui il con-
fronto concettuale può operare solo se almeno uno dei due marchi posti a confronto abbia un signi-
ficato chiaro e specifico). 

674 Così da ultimo Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., parr. 
51-55. Il punto è importante e su di esso si tornerà infra, al § 48.2 ove anche ulteriori richiami. 
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punti di vista 
675. Va sottolineato come il risultato del confronto fra i marchi sia 

frequentemente espresso in termini di gradi di somiglianza: mentre nel caso 
dell’identità fra i segni, essa o è presente o non è presente, tertium non datur, nel-
la valutazione della somiglianza non di rado ci si trova di fronte a tassi o grada-
zioni  di  somiglianza: i due marchi possono essere a seconda delle situazioni 
molto  s imil i ,  mediamente  s imil i ,  solo  leggermente  s imil i ; in ogni ca-
so, basta un modesto grado di somiglianza a un particolare livello, ad es. visivo, 
per potere escludere che i marchi oggetto di confronto siano diversi 

676; se per 
l’appunto i risultati conseguiti ai diversi livelli sono divergenti, occorre operare 
un bilanciamento per giungere a una valutazione finale; ad es. un grado elevato di 
somiglianza visiva e fonetica può essere (o non essere) controbilanciato – o, come 
anche si dice, “neutralizzato” – da una certa distanza concettuale 

677. Come emer-
gerà anche dalla trattazione successiva, il grado di somiglianza fra i marchi che è 
richiesto ai fini del secondo conflitto non coincide con quello richiesto ai fini del 
terzo conflitto: secondo la formula impiegata dalla giurisprudenza, nell’un caso è 
richiesto un grado di somiglianza tale da potere ingenerare nel pubblico interessa-
to un rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai due mar-
chi mentre nell’altro è richiesto un grado di somiglianza tale da condurre a un ac-
costamento fra il marchio successivo e quello anteriore che gode di notorietà o di 
rinomanza 

678. 
Al fine di operare questo bi lanciamento  

679 la giurisprudenza impiega due 
parametr i  abbastanza diversi fra di loro. 

In una prima proiezione, più analitica, assumono rilievo determinante le  con-
dizioni  nel le  qual i  i  beni  contraddis t int i  dai  marchi  sono offer t i  sul  
mercato e quindi, anche la tipologia merceologica dei beni in questione 

680. Si 
può trattare di prodotti che sono normalmente offerti in supermercati o esercizi 
simili; e allora il consumatore di regola li sceglie personalmente fra una gamma di 
prodotti comparabili, invece che ordinarli verbalmente a un addetto 

681. In situa-
 
 

675 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 36, che riprende verbatim 
l’enunciazione inaugurata da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 27, in tema 
di contraffazione. 

676 Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Base-Seal in losanga/Colas in losanga», cit., 
par. 63; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 37. 

677 Trib. UE 13 dicembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Magic Light/Magic Life», cit., par. 38. 
678 Così, fra le molte, Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., 

par. 67. Sul punto amplius infra, § 65. 
679 Descritto come “bilanciamento/compensazione” da G.E. SIRONI, La «percezione» del pubbli-

co interessato, cit., 136 che alla nota 58 osserva giustamente che la giurisprudenza comunitaria im-
piega il concetto di interdipendenza non solo per coordinare i risultati dei due confronti, fra segni e 
fra beni (come più analiticamente indicato supra, § 45 e infra, § 58.6) ma anche per ponderare i di-
versi livelli del confronto fra segni. 

680 Così Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 36 e 22 giugno 1999, 
caso «Lloyd», cit., par. 27. Nello stesso senso v. Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», 
cit., par. 39; 26 giugno 2008, caso «Polar», cit. (che enuncia il principio ma non lo applica). 

681 Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Esteve», cit., par. 59 estende il principio 
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zioni di questo tipo, il più delle volte il consumatore non perde tempo nel passare 
da un acquisto all’altro e non si sofferma a leggere tutte le indicazioni contenute 
su ciascun bene, lasciandosi guidare piuttosto dall’impatto globale prodotto dal-
l’etichetta o dalla confezione. Anche nel caso dei capi di vestiario è probabile che 
l’aspetto visivo predomini: difficilmente l’acquirente si imbarca nell’acquisto sen-
za neppur dare un’occhiata al capo sufficiente a rivelare il marchio di cui questo 
sia munito 

682; e questa constatazione vale a maggior ragione quando i beni con-
traddistinti abbiano rilevante valore 

683. In circostanze come queste, ai fini della 
valutazione del rischio di confusione, il tasso di somiglianza dei marchi in conflit-
to sul piano visivo assume maggior rilievo di quello accertato sul piano fonetico o 
concettuale; e nella stessa analisi visiva gli elementi figurativi di un marchio pos-
sono anche assumere una certa preminenza 

684. 
 
 
all’acquisto di integratori alimentari, prodotti erbali e medici, che possono essere esposti sul banco. 
Qualche dubbio sulla portata del principio può derivare da Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, 
caso «Agile/Aygill’s», cit., par. 42. La regola è stata ora estesa agli acquisti su internet, nei quali il 
consumatore di regola ordina dopo avere esaminato visivamente i beni: Trib. UE 18 maggio 2011 
(Settima Sezione), cit., par. 51. 

682 Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCol-
lection», cit., par. 50. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & 
Field USA/Track & Field», cit., par. 68 e 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 69, che estende il 
ragionamento al caso in cui i beni contraddistinguano beni venduti su catalogo o per corrispondenza. 

683 Per un caso nel quale il confronto visivo è stato considerato decisivo (in relazione a beni 
venduti con modalità di acquisto diretto ma di rilevante valore e complessità tecnologica) v. Trib. 
UE 8 settembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Metronia/Metro», cit., parr. 37 ss. In termini non dis-
simili Trib. UE 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Kmix/Bamix», cit., parr. 36 ss. 

684 Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 75-77; Trib. UE 29 gen-
naio 2014 (Terza Sezione), caso «goldstück/Goldsteig», cit., parr. 41-42; Trib. primo grado CE 7 
maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 73 e 75; 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 24, 
che è qui stato parafrasato quasi alla lettera. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 12 settembre 
2007, caso «La Española», cit., par. 109. Sull’importanza ridotta della somiglianza fonetica nel caso 
di commercializzazione di capi di vestiario v. anche Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso 
«Bainbridge», cit., par. 116, la cui motivazione sul punto è stata ritenuta adeguata da Corte di Giu-
stizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 36. Anche qui possono esistere situazioni che 
richiedono una valutazione più articolata: se i marchi confliggenti sono registrati per diverse catego-
rie di beni, non basta l’analisi delle condizioni di commercializzazione di alcuni di essi per conclu-
dere che il confronto visivo abbia rilievo primario (Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), 
caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 22 ss.); i computer e i loro schermi possono sì essere esposti in 
punti di vendita di tipo self-service ma possono anche essere ivi oggetto di discussione orale con gli 
addetti od oggetto di pubblicità radiofonica e televisiva (Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezio-
ne), caso «see more/CMORE», cit., parr. 51-53); le cucine elettriche possono essere esposte nei lo-
cali della grande distribuzione organizzata ma la loro scelta spesso esige che il consumatore richieda 
all’addetto di recuperare in magazzino un prodotto non esposto e implica scambi orali, cosicché il 
livello fonetico del confronto può assumere importanza pari a quello visivo: Trib. primo grado CE 
15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., parr. 56 e 60; su di una situazione nella quale non 
vi è ragione di dare preminenza ai profili di somiglianza fonetica, poiché i beni possono essere sia 
visualizzati sugli scaffali di supermercato sia ordinati verbalmente, v. Trib. UE 18 novembre 2013 
(Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., par. 61; 15 aprile 2010, caso «Egléfruit/Ugli», 
cit., parr. 52-53. Dissonante – e sorprendentemente dissonante – è Trib. primo grado CE 23 settem-
bre 2009, caso «Fildor/Phildar», cit., par. 76 ss.: dal rilievo (scontato) secondo cui raramente 
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Viceversa, se i beni cui si riferiscono i marchi in conflitto sono principalmente 
venduti con una richiesta orale del consumatore, come avviene nell’ordine di una 
bevanda in un bar 

685 o a maggior ragione quando la contrattazione avvenga al te-
lefono 

686 non è affatto detto che il consumatore veda i beni e i relativi marchi al 
momento dell’acquisto. In circostanze di questo tipo, normalmente è attribuito 
maggior peso alla somiglianza fonetica fra i marchi 

687. 
Dal canto suo, una somiglianza concettuale debole (ad es. fra due immagini di 

volatile che richiamino sia pur in modi molto diversi fra di loro il pavone) 
688 o re-

lativa a termini entrambi descrittivi 
689 non vale a superare le differenze visive e 

fonetiche tra i segni. E la giurisprudenza presenta casi nei quali un profilo di so-
miglianza che si assume avere natura concettuale – nella specie: attinente alla 
questione se entrambi i segni confliggenti possano essere intesi dal pubblico come 
patronimici – assume rilievo così decisivo ai fini della valutazione da far prescin-
dere dal qualsiasi confronto sul piano visivo e fonetico 

690. Non mancano casi nei 
quali viene riscontrata una somiglianza complessiva media tra due segni pur rite-
nuti identici sul piano fonetico, in quanto costituiti dalla stessa lettera dell’alfa-
beto, perché si ritiene che essi siano solo simili sul piano visivo e non suscettibili 
di confronto sul piano concettuale 

691. 
Venendo al secondo profilo, è però anche vero che il più delle volte la ponde-

 
 
l’acquirente ha occasione di paragonare direttamente i marchi, esso deriva la conseguenza poco at-
tendibile secondo la quale dunque il paragone fonetico non potrebbe essere trascurato. 

685 Come nei casi decisi da Trib. UE 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa 
Valley/Artesio e La Artesa», cit., parr. 60-61 e da Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso 
«Mystery», cit.; e v. in particolare Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., 
par. 53, ove si attribuisce rilievo al carattere “rumoroso” del locale in cui può avvenire la comanda. 
In argomento v. G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 138. 

686 Come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit. 
687 Trib. UE 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «Qta S. José de Peramanca/Vinho Pera-

manca Tinto, Pêra-Manca», cit., par. 59. Nella ponderazione occorre anche tenere presente il carat-
tere più o meno specialistico del pubblico interessato: è improbabile, secondo Trib. UE 5 dicembre 
2013 (Terza Sezione), caso «Solvo/Volvo», cit., par. 36, che acquirenti particolarmente qualificati 
sotto un profilo professionale possano incorrere in un rischio di confusione in relazione a un’asso-
nanza fonetica. 

Non mancano anche casi di ponderazione dei profili di somiglianza e differenza fonetici e con-
cettuali: ad es. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», 
cit., par. 71 sottolinea come i consumatori portoghesi non anglofoni che possano riscontrare una 
somiglianza fonetica nelle parole “track & field” presenti in entrambi i marchi, perché non ne avver-
tono la valenza descrittiva, non possano per lo stesso motivo istituire un collegamento concettuale 
fra le due espressioni. 

688 Trib. UE 21 aprile 2010, causa T-361/08, Peek & Cloppenburg e vam Graaf GmbH & Co. 
KG c. UAMI e The Queen Sirikit Institute, Thailand, caso «Thai Silk», parr. 71-73. Sul punto v. 
anche Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 87. 

689 Trib. UE 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), caso «News +/Actu+», cit., parr. 52 ss. 
690 In questo senso la singolare decisione resa da Trib. UE 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), 

caso «Berg/Christian Berg», cit., par. 44 ss. 
691 Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «R/R», cit., par. 43. 
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razione è governata dai principi generali della valutazione globale e dell’impres-
sione complessiva e quindi dagli “innesti” operati dalla giurisprudenza nella se-
quenza che conduce dal doppio confronto fra marchi e beni alla valutazione del 
rischio complessivo. Così, secondo la Corte di giustizia è il principio della valuta-
zione globale che consente di determinare se “le differenze concettuali e visive tra 
due segni possano neutralizzare talune somiglianze fonetiche tra gli stessi” 

692. Del 
pari, il Tribunale di primo grado aveva concluso che il confronto fra un marchio 
anteriore denominativo (Limonchelo) e un marchio successivo complesso risul-
tante dall’elemento denominativo “Limoncello” e da un elemento figurativo (un 
piatto raffigurante una corona di limoni) andrebbe condotto prevalentemente su 
base visiva perché l’elemento figurativo sarebbe dominante 

693. La decisione è sta-
ta annullata dalla Corte, in quanto contrastante non con i canoni analitici che si 
sono prima richiamati ma con il principio della valutazione globale 

694, dell’im-
pressione complessiva 

695 e con le regole che presiedono al confronto dei marchi 
confliggenti applicabili quando il marchio successivo sia costituito da un segno 
complesso 

696. A sua volta, il Tribunale di primo grado non manca di annullare le 
determinazioni della Commissione di ricorso facendo valere non errori sul piano 
dei singoli livelli di confronto ma della valutazione globale 

697. 
Entro queste coordinate, l’esame delle condizioni in cui ha luogo l’offerta dei 

beni contraddistinti dai marchi confrontati non perde del tutto significato. Esso 
continua ad affiorare nelle pieghe dell’argomentazione 

698; e tuttavia svolge sol-
tanto più una funzione ancillare e sottoordinata rispetto ai canoni ‘sintetici’ ora 
richiamati, trovandosi chiamato ad avvalorare e comprovare i risultati conseguiti 
sul piano più ampio – e sovraordinato – dell’apprezzamento globale e dei suoi co-
rollari. 

Non è tuttavia questo il solo terreno sul quale avviene che i risultati del con-
fronto siano orientati in modo decisivo da considerazioni che, a ben vedere, atten-
 
 

692 Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 32. 
693 Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 54. 
694 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. 
695 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41 
696 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 41-42. 
697 Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 75-76. 
698 Va infatti osservato che anche la sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2007, ca-

so «Bainbridge», cit., par. 36 si riferisce alle modalità di commercializzazione; ma solo al fine di 
verificare la correttezza delle conclusioni raggiunte sotto il profilo della valutazione globale. Analo-
gamente, Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., 42, pronunciandosi 
in sede di rinvio sul caso poc’anzi esaminato, ha trovato conferma della conclusione relativa alla 
dominanza dell’elemento denominativo del marchio sulla base della rilevazione della percezione del 
pubblico interessato. Una maggiore fusione del profilo sintetico con quello analitico è in Trib. primo 
grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 75-76; e v. anche Trib. UE 7 aprile 2011 
(Quarta Sezione), caso «Comit/Comet», cit., par. 42 che ha ritenuto che la differenza concettuale 
non fosse “così significativa da potere da sola eliminare le somiglianze visive e fonetiche” sulla base 
del rilievo – forse contraddittorio rispetto all’analisi condotta nella parte iniziale dello stesso para-
grafo – che “le parti iniziali del segno hanno un identico significato”. 
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gono al piano dei risultati (il rischio di confusione) piuttosto che degli antecedenti 
degli stessi (il confronto dei marchi). Così, per stabilire se valga la regola secondo 
la quale la parte iniziale dei marchi posti a confronto sia maggiormente significa-
tiva di quelle successive o se sia l’elemento denominativo piuttosto che quello fi-
gurativo a svolgere un ruolo dominante, non sempre la giurisprudenza valorizza 
dati analitici desunti dai marchi posti a confronto e anzi spesso preferisce operare 
la scelta corrispondente sulla base della “valutazione globale” e dell’“impressione 
complessiva” prodotta dai segni posti a confronto 

699. Questo modo di procedere 
avvalora il dubbio che, nella sequenza disegnata dalle norme, che dovrebbe porta-
re dagli antecedenti del confronto dei marchi e dei beni all’esito della valutazione 
di un rischio di confusione, venga inserito un elemento di  c ircolar i tà , posto 
che, dopo tutto, l’accertamento dell’impressione complessiva e, soprattutto, della 
valutazione globale, parrebbe collocarsi sul piano degli esiti piuttosto che su quel-
lo dei loro antecedenti. 

È dunque venuto il momento di esaminare il terzo innesto, quello che attiene al 
concetto di marchi complessi. 

47. (Segue). F) I marchi complessi 
700 

Come si è detto, il ricorso alla nozione di marchi complessi costituisce il terzo 
e più recente degli innesti compiuti dalla giurisprudenza comunitaria chiamata a 
pronunciarsi sul secondo tipo di conflitto fra marchi. È a questo specifico riguardo 
che si è prodotto un netto contrasto fra il Tribunale e la Corte UE 

701; ma in origi-
ne, quando nel caso “Matratzen” il Tribunale di primo grado ebbe per la prima 
volta a enunciare i principi che presiedono al confronto fra un marchio anteriore e 
un marchio successivo qualificato come “complesso” 

702, la sua presa di posizione 
non comportava affatto una deviazione rispetto alla giurisprudenza precedente 
della Corte di Giustizia sulla valutazione globale e anzi si presentava come un suo 
coerente sviluppo applicativo. 

In effetti, l’affermazione ricorrente della Corte, secondo cui “è giurisprudenza 
costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per 
quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, dei marchi di cui 
 
 

699 V. ad es., rispettivamente, Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 
40 ss. e Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 28 e 26 
giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 42. 

700 In argomento v. P. FRASSI, The European Court of Justice Rules on the Likelihood of Confu-
sion Concerning Composite Trademarks: Moving Towards an Analytical Approach, in IIC, 2006, 
438 ss. e Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame 
sintetico o prospettiva analitica?, in Riv. dir. ind. 2004, I, 241 ss. Per un’impostazione analoga a 
quella qui suggerita v. G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 
233 ss. 

701 V. infra, § 47.3. 
702 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit. 
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trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, 
in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti” 

703, era stata fedelmente 
seguita dalla sentenza “Matratzen” 

704, come anche da tutte le altre innumerevoli 
successive decisioni del Tribunale che applicano e sviluppano il concetto di mar-
chio complesso 

705. Né si trattava di semplice ossequio verbale. Anzi, si potrebbe 
dire che, fin dal primo caso in cui il Tribunale di primo grado ha applicato il con-
cetto di marchio complesso per stabilire la somiglianza fra due marchi, esso abbia 
inteso dare seguito all’insegnamento della Corte, concretizzando il richiamo da 
questa operato alla necessità di una particolare considerazione degli “elementi di-
stintivi e dominanti dei marchi posti a confronto”. Da questo punto di vista si può 
dire che il concetto di marchio complesso costituisca l’applicazione – o anche il 
“prolungamento” – del metodo dell’impressione complessiva ai casi in cui i mar-
chi posti a raffronto posseggano un elemento comune, siano – cioè – “complessi” 
nell’accezione accolta dai giudici comunitari. 

Si trova una conferma di questa iniziale intenzione “continuista” dei giudici 
comunitari di prima istanza quando si prenda in esame un campione delle senten-
ze del Tribunale di primo grado più significative 

706. 
47.1. Tre casi ‘facili’: “Matratzen”, “Vedial/Hubert” e “Naber”. È la senten-

za “Matratzen” che inaugura la serie delle decisioni che operano il confronto fra 
marchi ricorrendo alla nozione di marchi complessi. Il Tribunale di primo grado, 
chiamato a valutare la somiglianza nella percezione del pubblico spagnolo fra l’an-
teriore marchio denominativo “Matratzen” e il marchio richiesto, composto da un 
elemento denominativo, “Matratzen Concord Markt” e da un elemento figurativo 
e perciò qualificato come complesso 

707, dà alcune indicazioni precise. Innanzitut-
to occorre verificare se i due marchi posseggano una componente identica o simi-
le; in caso di risposta affermativa, si dovrebbe verificare altresì, in conformità per 
l’appunto con le indicazioni della Corte di Giustizia, se la  componente  co-
mune costituisca “l’e lemento dominante  nell’impressione complessiva pro-
dotta dal marchio complesso” 

708. Stando a questa presa di posizione iniziale, ai 
fini della verifica l’attenzione dovrebbe dunque concentrarsi sul marchio suc-
cessivo. Per operare il confronto, si tratterebbe di determinare se la componente 
che risulta comune fra i due marchi possa “da sola dominare l’immagine che il 
 
 

703 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso 
«Lloyd», cit., par. 25, poi ripresa dalla giurisprudenza analizzata supra, al § 44.2. 

704 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 32. 
705 Tra le molte v. in particolare Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», 

cit., par. 48 e 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 26, che verranno discusse nel punto che 
immediatamente segue. La presa di posizione si rinviene, per la verità, anche in parecchie sentenze 
che non applicano il concetto di marchio complesso: v. ad es. 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso 
«Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 26. 

706 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen»; 12 dicembre 2002, caso «Ve-
dial/Hubert», cit. e 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», citt. 

707 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33. 
708 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33.  
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pubblico pertinente conserva in memoria”, nel qual caso si potrebbe concludere 
che “tutte le altre componenti del marchio (n.d.r.: successivo) risultano trascurabi-
li nell’impressione complessiva da questo prodotta” 

709. 
Fin qui l’approccio prescritto dalla Corte è seguito con assoluta fedeltà. Il me-

todo del confronto consiste infatti nella considerazione dell’“impressione com-
plessiva”, che viene determinata facendo riferimento all’elemento dominante del 
marchio successivo, esattamente come era stato indicato dalla Corte 

710. Nel ciò 
fare, il Tribunale si attiene anche alla seconda prescrizione della Corte, che impo-
ne di considerare congiuntamente quanto siano distintivi gli elementi che caratte-
rizzano i marchi confrontati, per l’appunto richiedendo la considerazione degli 
“elementi distintivi e dominanti” dei due marchi. I giudici di prima istanza osser-
vano infatti che è il vocabolo “Matratzen”, presente in entrambi i marchi, quello 
che presenta il maggior tasso di distintività: esso infatti “è caratterizzato da una 
preponderanza di consonanti a pronuncia dura” e quindi risulta “più facilmente 
memorizzabile” dal pubblico spagnolo, cui questa caratterizzazione è inconsue-
ta 

711. Viene viceversa escluso che possano essere considerati dominanti il vocabo-
lo “Markt” e l’elemento figurativo del marchio successivo, il primo perché occu-
pa una posizione marginale nel marchio composto, il secondo perché “descrittivo 
nei confronti dei prodotti designati” dal marchio richiesto 

712 e quindi dotato di 
scarso carattere distintivo. 

Dove va osservato che la “distintività” accertata per il primo elemento e negata 
per gli altri è, per il momento, la sola distintività originaria o intrinseca delle 
espressioni considerate; anche se la giurisprudenza successiva non mancherà di 
prendere in considerazione ai fini che qui interessano anche la distintività acquisi-
 
 

709 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33. Al fine di stabilire se 
un elemento sia dominante all’interno di un marchio, bisogna prendere in considerazione le caratte-
ristiche intrinseche degli elementi che lo compongono comparandole reciprocamente; inoltre e in 
via subordinata, si può tener conto della posizione relativa dei vari elementi nella struttura d’insieme 
del marchio complesso: Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 55, ri-
preso, a questo, riguardo, dalla giurisprudenza successiva, fra cui Trib. UE 7 dicembre 2011 (Prima 
Sezione), caso «Alia/Alaïa», cit., par. 31; Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., 
par. 58 e 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 60. Non assumerebbe rilievo a 
questo fine la circostanza che un certo segno – nella specie la parola “victory” – possa essere fre-
quentemente usata per i beni cui si riferiscono i marchi confliggenti, in quanto (secondo il formali-
stico argomento accolto dal Tribunale) non si tratterebbe di una caratteristica intrinseca dei segni in 
questione: Trib. UE 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Victory Red/Victory», cit., par. 33. 
Non sempre la sequenza logica descritta nel testo è seguita rigorosamente: ad es. Trib. primo grado 
CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 61 non individua l’elemento comune 
ai due marchi per poi chiedersi se esso sia dominante nel marchio richiesto ma si domanda quale sia 
l’elemento dominante prima del marchio anteriore (par. 62) e poi del marchio successivo (par. 63) 
per poi constatare che si tratta di un elemento comune, costituito dalla parola “Brothers”; per altri 
esempi di questo approccio v. i richiami in § 47.3. 

710 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso 
«Lloyd», cit., par. 25. 

711 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 43. 
712 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., parr. 40 e 41. 
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ta in ragione della durata e delle modalità dell’impiego dell’elemento 
713. Né deve 

sfuggire come, in questa prima pronuncia, il carat tere  dominante  e  dis t int i -
vo di uno stesso elemento vengano visti come due facce del la  s tessa  meda-
gl ia  e non come due gradazioni diverse di uno stesso fenomeno. Un elemento 
comune ai due marchi posti a confronto può possedere carattere distintivo e quin-
di per ciò stesso essere dominante, come è nel caso del vocabolo “Matratzen”; se 
invece un elemento sia marginale o descrittivo, esso non è distintivo e quindi è da 
escludersi che esso sia dominante. 

Il caso “Vedial/Hubert” è di poco successivo 
714; non richiama esplicitamente 

la sentenza “Matratzen” e non impiega espressamente la nozione di marchi com-
plessi per effettuare il confronto. Essendo la Sezione del Tribunale la medesima e 
la composizione dei giudicanti immutata, è tuttavia difficile immaginare che la de-
cisione successiva non abbia tenuto conto della pronuncia di poco precedente. Nella 
sentenza “Vedial/Hubert” è comunque dato riscontrare alcuni elementi nuovi e si-
gnificativi. In parte questi dipendono dalle specifiche circostanze fattuali del caso e 
precisamente dalla diversa struttura dei due segni posti a confronto. Il marchio ante-
riore, denominativo, “Saint-Hubert 41”, non è semplice, come era nel caso “Matra-
tzen”, ma è costituito da due parole e da una cifra; quello successivo, complesso, 
possiede una componente verbale, “Hubert” e una componente figurativa, rappre-
sentativa di un cuoco (la domanda riferendosi a prodotti alimentari). Su questa base, 
il Tribunale conclude che i due marchi offrono un’impressione complessiva diversa. 
La ragione fondamentale di questa conclusione sta nella circostanza che l’elemento 
comune fra i due marchi è costituito dall’espressione “Hubert”; e che quest’espres-
sione non è ritenuta “dominante” all’interno del marchio complesso successivo 

715. 
Una volta escluso che l’elemento comune, “Hubert”, abbia carattere dominan-

te, il Tribunale avrebbe forse potuto porsi il quesito se esso tuttavia mantenesse 
quantomeno un carattere distintivo autonomo nel marchio successivo. La pronun-
cia “Vedial/Hubert” non affronta esplicitamente la questione. Essa si limita a con-
cludere che l’elemento denominativo comune non sarebbe dominante dal punto di 
vista visivo nel marchio successivo, non già a causa delle sue caratteristiche o del-
la sua collocazione, ma perché a esso si accompagna un’ulteriore componente fi-
gurativa che non può essere considerata come “secondaria” 

716. La possibilità che 
l’espressione “Hubert” mantenga un ruolo distintivo autonomo nel marchio suc-
cessivo non è quindi neppur presa in considerazione. 
 
 

713 Un caso nel quale l’elemento comune fra i due marchi, “Seat”, aveva successivamente con-
seguito forte carattere distintivo, in virtù della notorietà acquisita dall’“illustre casa automobilistica 
spagnola” titolare del marchio anteriore, è considerato da Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, 
caso «Magic Seat», cit., parr. 32, 43 ss. Il rapporto fra le nozioni di “descrittività”, “carattere distin-
tivo” e “distintività originaria” e “acquisita” impiegate ai fini del confronto fra marchi confliggenti e 
le corrispondenti nozioni utilizzate in materia di impedimenti assoluti appare anche in questo caso 
improntato a una tendenziale omogeneità: in argomento v. già § 36.2 e infra, § 48. 

714 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit. 
715 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53. 
716 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53. 
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Anche la valorizzazione dell’elemento ulteriore presente solo nel marchio suc-
cessivo operata da questa sentenza merita attenzione. Non solo il Tribunale non si 
chiede se l’elemento comune, pur non possedendo carattere dominante, mantenga 
un ruolo distintivo autonomo nel secondo marchio; ma per contro si chiede anche 
se esistano, sempre nel  marchio successivo, componenti  u l ter ior i  che 
non siano presenti nel primo marchio e che al contempo risultino in  grado di  
d ifferenziare  i l  marchio r ichiesto  da quel lo  anter iore . La domanda 
trova, come si è detto, risposta affermativa 

717. Si tratta di una posizione che si 
presta a sviluppi significativi. Una volta ammesso che il marchio successivo possa 
contenere autonomi elementi di differenziazione, idonei a distanziarlo da un mar-
chio anteriore con cui possegga altrimenti punti di contatto, si apre infatti la via 
per domandarsi se questo effetto differenziatore operi anche quando l’elemento 
comune sia dominante; il che equivale a chiedersi se la presenza di un elemento 
comune che sia dominante nel marchio successivo costituisca una condizione suf-
ficiente, oltre che necessaria, del giudizio di somiglianza 

718. 
Vi è un ultimo punto della decisione che merita di essere segnalato 

719. Nella 
fattispecie considerata dal caso “Vedial/Hubert” il titolare del marchio anteriore 
aveva anche fatto valere che il suo marchio avrebbe goduto di larga notorietà in 
Francia. Il Tribunale esclude già in linea di principio che un eventuale forte carat-
tere distintivo del marchio anteriore possa assumere rilievo nelle circostanze con-
siderate: una volta che si sia concluso che due marchi confliggenti non siano simi-
li dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale, il tasso di notorietà del marchio 
anteriore non può modificare la conclusione negativa raggiunta sull’esistenza di 
un rischio di confusione 

720. A questa conclusione verrebbe naturale obiettare che 
l’eventuale notorietà del marchio anteriore – il suo “carattere distintivo acquisito” 
– avrebbe potuto assumere rilievo già sul piano anteriore della somiglianza dei 
segni: se non fosse che, nelle coordinate di riferimento accolte dalla sentenza, l’o-
biezione non risulterebbe convincente, posto che, come si è visto, l’accertamento 
della somiglianza verte sull’elemento comune ai due marchi e non sul marchio 
anteriore isolatamente considerato e comunque presuppone che quell’elemento 
comune sia dominante e non solamente distintivo. 

Questa prima ricognizione può concludersi con l’esame di una terza pronuncia, 
 
 

717 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., parr. 53 e 54 (e sotto il 
profilo del confronto concettuale par. 59). Il Tribunale trascura peraltro di considerare che la rappre-
sentazione di un cuoco non dovrebbe avere uno spiccato carattere distintivo in relazione ad alimenti. 
Spesso la giurisprudenza successiva, anche posteriore alla svolta di cui al § 47.2, sembra ritenere 
che un elemento possa solo essere o dominante o, alternativamente, trascurabile: v. ad es. ancora 
Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 57 e 30 novembre 2006, caso «Bro-
thers by Camper», cit., par. 58. 

718 Per uno sviluppo dell’argomentazione v. infra, § 47.2. 
719 Anche perché al riguardo non mancheranno sviluppi di rilievo: v. infra, § 48. 
720 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 65, confermata sul 

punto da Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 51. Sul punto v. anche 
infra, § 48.2. 
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“Naber” 
721, che è successiva alle precedenti ma anteriore alla presa di posizione 

della Corte di Giustizia 
722 che, come si avrà occasione di dire 

723, avrebbe di lì a 
poco rimesso in questione le stesse coordinate di riferimento di base della materia. 
Ritroviamo nella sentenza “Naber” alcuni degli elementi già in precedenza rinve-
nuti e in particolare la considerazione secondo la quale, nell’impressione com-
plessiva relativa al marchio successivo, possono assumere rilievo elementi di 
quest’ultimo non presenti nel primo marchio e in grado di differenziare l’uno 
dall’altro 

724. 
La pronuncia “Naber” propone tuttavia un profilo ulteriore degno di nota ai fi-

ni della ricostruzione del metodo di confronto fra marchi in sede di giudizio di 
novità. Essa presenta infatti una percezione assai acuta delle particolarità che si 
profilano quando sia un marchio denominativo anteriore a essere opposto a un 
marchio successivo che possieda sia una componente grafica sia una componente 
figurativa. Il Tribunale si sofferma a questo proposito sulla circostanza, indiscus-
sa 

725, che il titolare di un marchio denominativo ha in effetti la facoltà di usarlo in 
tutte le modalità, anche grafiche, che gli aggradino. Ciò non significa però, se-
condo i giudici comunitari, che il paragone visivo del marchio denominativo ante-
riore con un successivo marchio complesso debba consistere in una sorta di con-
fronto immaginario, nel quale si ipotizzi fittiziamente che il marchio anteriore de-
nominativo assuma fra tutte le configurazioni possibili proprio quella che più lo 
avvicini al marchio successivo 

726. Il Tribunale sottolinea come invece i particolari 
aspetti grafici o stilistici che possa solo ipoteticamente assumere il marchio de-
nominativo anteriore debbano in linea di principio restare estranei al confronto 

727. 
Per operare il paragone in modo corretto, si tratta piuttosto di procedere in tre tap-
pe consecutive. Prima occorre scomporre il marchio complesso successivo nella 
sua componente denominativa e in quella grafica o figurativa. Una volta compiuta 
questa operazione, si tratta di comparare l’elemento denominativo dell’uno e 
dell’altro marchio 

728. Solo quando venga accertata la somiglianza fra gli elementi 
denominativi dei due marchi e quindi il confronto condotto su questo piano dia 
esito positivo, si tratterà di procedere oltre per verificare, in un terzo passaggio 
logico, se l’elemento denominativo comune abbia carattere dominante o meno 
all’interno del secondo marchio e ulteriormente chiedersi se gli elementi non de-

 
 

721 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit. 
722 Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit. 
723 Al § 47.3. 
724 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 41-43. 
725 V. supra, § 39. 
726 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 29 ss., in particolare 36. 
727 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 37. Nello stesso senso 

Trib. UE 5 ottobre 2010 (Quarta Sezione), caso «STRATEGI/Stratégies», cit., par. 28 e Trib. primo 
grado CE 13 febbraio 2007, causa T-353/04, Ontex NV c. UAMI e Curon Medical, caso «Curon/ 
Euron», par. 74. 

728 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 38.  
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nominativi del marchio successivo, che possono, per l’appunto, consistere nella 
modalità grafica in cui la componente denominativa è scritta o in figure o imma-
gini che a essa si aggiungano, non siano di per sé sufficienti a costituire un fattore 
di distinzione idoneo a escludere la somiglianza. 

Anche questa sentenza contempla dunque l’ipotesi che la presenza di un elemen-
to comune che sia dominante  nel marchio successivo costituisca una condi-
zione necessar ia  ma non ancor  suff ic iente  per un accertamento della so-
miglianza 

729; e quest’ipotesi verrà espressamente – ed enfaticamente – conferma-
ta dalla giurisprudenza successiva 

730. 
47.2. Un primo bilancio. Questa sommaria ricognizione della prima giurispru-

denza del Tribunale di primo grado in materia di marchi complessi suggerisce due 
osservazioni. 

Va in primo luogo rilevato che, in questi casi, come in molti altri esaminati 
nello stesso lasso di tempo, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in materia di 
impedimenti relativi a seguito di un’impugnativa delle pronunce rese dalla Com-
missione di ricorso di Alicante; e che, in questo tipo di contesto, esso sovente dà 
l’impressione di impiegare la nozione di marchi complessi tenendo ben presente il 
fine di garantire un certo tasso di apertura alle nuove richieste di registrazione di 
marchio 

731. È possibile che questa ricorrente scelta giuspolitica “aperturista” sia 
stata improntata alla considerazione che il conflitto fra marchi che si profila in se-
de di opposizione può assumere rilievo solo sul piano teorico. Questa eventualità 
è tutt’altro che remota. Intanto, non è affatto detto che il marchio anteriore sia già 
effettivamente usato; il più delle volte, poi, l’uso del marchio successivo è solo 
programmato ma non ancor attuato. In ogni caso lo scacchiere sul quale i marchi 
potenzialmente confliggenti sono chiamati ad operare abbraccia ben 28 Stati 
membri e quindi è così vasto che non è per nulla scontato che, anche quando tutti 
e due i due segni venissero realmente adoperati, essi siano davvero destinati a in-
contrarsi e scontrarsi effettivamente sul mercato. Infatti, può ben essere che, an-
che quando le sfere di protezione rispettive si sovrappongano dal punto di vista 
geografico, sul piano dei fatti il conflitto non si materializzi affatto, perché l’uso 
dell’un marchio potrebbe essere circoscritto a una zona di impiego che in concre-
to non coincide con quella dell’altro. 

Questa preoccupazione di mantenere una certa apertura nel concedere la regi-
strazione di nuovi marchi a favore di imprese che vogliano farvi ricorso raramente 
trova espressa emersione nella motivazione delle decisioni 

732; ma si può pensare 

 
 

729 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 39. 
730 Ad es. Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 49. 
731 In argomento v. già supra, §§ 39 e 44.2. 
732 Ma v. Trib. UE 27 febbraio 2014 (Nona Sezione), caso «Lidl Express/Lidl Music», par. 25; 

27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», par. 24; Trib. UE 22 maggio 2012 
(Quarta Sezione), causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP c. UAMI e Société Elmar 
Wolf, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», par. 21 e Trib. primo grado CE 14 luglio 
2005, caso «Aladin», cit., par. 46. 
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che non di rado essa stia alla base delle posizioni assunte dal Tribunale nel deli-
neare e applicare la nozione di marchi complessi 

733. 
Va in proposito considerato che il meccanismo di confronto escogitato a parti-

re dal caso “Matratzen” in effetti consente di operare delle scelte più o meno favo-
revoli all’ingresso di nuove registrazioni, governando appropriatamente le diverse 
variabili su cui il meccanismo si regge. Così, l’effetto di ‘sbarramento’ (Sperrwir-
kung) risulterà maggior se si ritenga che sia configurabile una somiglianza fra 
marchi anche quando l’elemento comune, pur non essendo dominante, mantenga 
un carattere distintivo autonomo nel marchio successivo. Tale stesso effetto di 
sbarramento risulterà minore, invece, se si ritenga che la presenza del “carattere 
dominante” dell’elemento comune ai due marchi sia un presupposto necessario 
per l’accertamento della somiglianza; e minore ancora se si ritenga che il carat-
tere dominante sia sì necessario ma non ancora sufficiente per stabilire la somi-
glianza fra i due segni. In particolare questa apertura diviene ancor più accen-
tuata quando si ammetta la possibilità che gli elementi ulteriori, presenti nel 
marchio successivo ma non in quello anteriore, possano avere valenza differen-
ziatrice 

734. 
Sulla base di questo schema di riferimento, basta ripercorrere gli snodi fonda-

mentali delle tre pronunce in precedenza esaminate per accorgersi che la prima, 
“Matratzen”, si preoccupa di disegnare i lineamenti generali del meccanismo del 
confronto nel suo complesso; e che le altre due, “Vedial/Hubert” e “Naber”, inca-
nalano l’analisi nella direzione che tendenzialmente garantisce la massima apertu-
ra possibile del sistema. Infatti “Vedial/Hubert” ignora la possibilità che l’ele-
mento comune, pur non possedendo carattere dominante, mantenga un ruolo di-
stintivo autonomo nel secondo marchio; e assume per contro che le componenti 
ulteriori del marchio successivo lo possano differenziare da quello anteriore 

735. A 
sua volta, “Naber” apre la strada alla possibilità di considerare che la presenza di 
un elemento comune dominante nel marchio successivo costituisca una condizio-
ne necessaria ma non ancor sufficiente per un accertamento della somiglianza 

736. 
La seconda riflessione concerne il significato della nozione di marchi com-

plessi impiegata dalla giurisprudenza comunitaria. Essa ha ben pochi punti di con-
 
 

733 La valutazione formulata nel testo non intende, tuttavia, suggerire che le conclusioni del Tri-
bunale di primo grado siano sistematicamente sbilanciate a favore di un apprezzamento in termini di 
novità del marchio successivo. Occorrerebbe ricorrere agli strumenti dell’analisi quantitativa (come 
quelli impiegati da B. BEEBE, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringe-
ment, cit.), per formulare attendibilmente delle ipotesi al riguardo. Da un punto di vista qualitativo, 
e, quindi, solamente “impressionistico”, si può al riguardo osservare che il Tribunale non esita a 
esprimere valutazioni rigorose e severe anche sul tasso di novità del marchio successivo: v. in parti-
colare Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit.; ma v. anche il poco spie-
gabile rigore ad es. di Trib. primo grado CE 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit. 

734 Il che presuppone – secondo quanto si è anticipato al § 44.2 – la contestuale adesione 
all’approccio “pluralista” nell’intendere il principio della valutazione globale. 

735 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., parr. 53 e 54. 
736 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 39. 
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tatto con la nozione designata con l’identico termine elaborata dal diritto dei mar-
chi nazionale 

737. Già a un esame superficiale balza agli occhi che in diritto comu-
nitario l’analisi basata sul concetto di marchio complesso trova applicazione an-
che quando il marchio anteriore sia un marchio semplice 

738; invece, nella giuri-
sprudenza nazionale il concetto è impiegato solamente quando il marchio anterio-
re sia composto di più di un elemento, tant’è che poi l’opinione maggioritaria ri-
tiene che tutti i componenti del marchio complesso anteriore siano tutelati nei 
confronti di un marchio successivo a condizione che essi posseggano autonoma 
capacità distintiva 

739, in difetto della quale ci si trova al cospetto di un marchio 
“d’insieme” 

740. Per la verità, questi non sono neppure i punti di divergenza più 
importanti fra l’impostazione comunitaria e quella nazionale. Il fatto è che, men-
tre il diritto nazionale si riferisce al carattere complesso del marchio anteriore, la 
prospettiva della giurisprudenza comunitaria è sotto questo profilo rovesciata. Per 
essa, si tratta di stabilire se l’elemento comune fra i due marchi posti a confronto 
svolga un ruolo dominante all’interno del marchio richiesto 

741; quindi nella pro-
spettiva prescelta dal diritto comunitario la circostanza che assume rilievo ai fini 
del confronto è che il marchio successivo, non quello anteriore, abbia carattere 
complesso 

742. 
E d’altro canto basta soffermarsi un momento sul tema, per comprendere come 

la nozione di marchio (successivo) complesso accolta a livello comunitario sia 
estremamente lata. È ben vero che nei casi fin qui considerati è stato ritenuto 
complesso il marchio successivo che, oltre a possedere un elemento denominativo 
in tutto o in parte coincidente con quello del marchio anteriore, sia anche compo-
sto da un elemento ulteriore, grafico o figurativo, assente nel marchio anterio-
re 

743; e che è non è mancata una definizione, sia pur formulata un po’ incidental-
 
 

737 Quale attestata ad es. da Trib. Torino 21 luglio 2010, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. F 
lli Milan, in Giur. ann. dir. ind. 5574, caso «San Carlo/La Mole» e da Trib. Roma 17 maggio 2005, 
Anheuser Busch Inc. c. Budweiser Budvar (Budĕjovický Budvar, národní podnik) e c. Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, in Giur. ann. dir. ind. 4877, caso «Budweiser». In argomento v. 
G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 246 e G. DRAGOTTI, 
Marchi semplici e marchi complessi, in Riv. dir. ind. 1993, II, 129 ss. 

738 V. ad es. Trib. UE 21 settembre 2010, caso «i Gai/YGAY», cit., parr. 51 ss.; Trib. primo gra-
do CE 4 maggio 2005, caso «Westlife», cit. 

739 Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, caso «Jägermeister», cit. e Trib. Milano 20 dicembre 2013, 
«disegno di muso di cane», cit.; per altri richiami C.E. MAYR, sub art. 21 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a 
cura di), Commentario breve, cit., 294. 

740 Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, caso «Jägermeister», cit. 
741 O, come aggiungerà la giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza del 6 

ottobre 2005, caso «Medion», cit., (su cui infra, § 47.3) possegga un autonomo ruolo distintivo. 
742 Non mancano peraltro situazioni (come quella considerata da Trib. UE 3 febbraio 2010, caso 

«Enercon/Energon Transformers», cit.) nelle quali è il marchio anteriore a essere complesso (in quanto 
composto dalle espressioni Energon Transformers) mentre quello successivo è semplice (Enercon). 

743 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33. Nello stesso senso 
Trib. UE 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 39; Trib. primo grado CE 9 
settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 25; 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 59. 
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mente, della nozione di marchi complessi, che li identifica come i marchi che 
consistono “di due o più categorie di segni, che combinino, ad es., lettere ed ele-
menti grafici” 

744. Ma è anche vero che si è fatto ricorso esattamente al percorso 
logico collaudato in relazione ai marchi complessi, pur senza impiegare que-
st’ultima espressione, anche nel caso in cui il marchio richiesto non fosse affatto 
costituito da segni appartenenti a due categorie diverse e si trattasse, ad es., di 
confrontare un marchio successivo (ad es. “Ecoblue”) 

745 formato da un elemento 
comune con un marchio anteriore (“blue”) e da un elemento ulteriore diverso 
(“Eco”), anche se sempre denominativo; che la nozione di marchi complessi è sta-
ta esplicitamente impiegata anche nel confronto fra due marchi solo denominativi 
(“Torres” e “Torre de Benitez”) 

746, come anche nel caso in cui il marchio figura-
tivo sia quello anteriore e il successivo sia denominativo 

747. È quindi dato di con-
statare che, in definitiva, nella giurisprudenza comunitaria si fa riferimento alla 
nozione di marchio complesso tutte le volte che il segno successivo sia costituito 
anche – ma non solo – da un elemento che esso ha in comune con il marchio ante-
riore, o viceversa, senza andare poi tanto per il sottile nel determinare se l’ele-
mento del marchio successivo eccedente quello anteriore sia grafico, figurativo, 
denominativo o una combinazione di queste caratterizzazioni. 

Del resto, la giurisprudenza comunitaria non va poi neppur troppo per il sottile 
quando si tratti di impiegare il termine corrispondente alla nozione ora illustrata 
di marchio complesso, visto che, di volta in volta, essa impiega il termine “mar-
chio complesso”, “composto” o anche “misto” 

748. Il che, del resto, si spiega age-
volmente: la giurisprudenza comunitaria non ha affatto inteso creare una nuova 
categoria di marchi dotata di un qualche suo statuto speciale, ma si è proposta di 
enucleare un meccanismo di confronto maneggevole (e forse anche plasmabile in 
funzione delle opzioni giuspolitiche del giudicante) quando il marchio successivo 
presenti punti di sovrapposizione solo parziale con quello anteriore 

749. 
 
 

744 Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 33, seguito da Trib. pri-
mo grado CE 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., par. 46. 

745 Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 30. 
746 Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 49. 
747 Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Q2Web», cit., specialmente parr. 34 s. 
748 L’espressione “composto” ricorre in Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa The-

rapy/Spa», cit., par. 19; quella “misto” ricorre ad es. in Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, 
caso «Vedial/Hubert», cit., par. 49. Ma anche in materia di impedimenti assoluti e al fine di valutare 
il tasso di descrittività e il carattere distintivo di segni denominativi composti da più di un elemento, 
la giurisprudenza non ha alcuna esitazione a impiegare come intercambiabili i termini marchi comples-
si, marchi composti e combinazioni: v. ad es. Trib. primo grado CE 20 maggio 2009, cause T-405/07 e 
T-406/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFMCEE) c. UAMI, caso «P@yweb 
Card e Payweb Card», parr. 35 ss. e 19 maggio 2009, Européenne de traitement de l’information (Eu-
ro-Information) c. UAMI, caso «Cybercredit», parr. 34 ss. (e per altri richiamo § 25.3). 

749 V. anche Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., dove ai parr. 61 e 62 
si fa riferimento alla nozione di marchi composti e complessi, anche se per la verità la sentenza dà 
per scontato che non vi fosse coincidenza fra nessuno degli elementi dei marchi posti a confronto. 
Per la stessa ragione, non è il caso di scandalizzarsi se, in decisioni come quella resa da Trib. primo 
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47.3. L’intervento della Corte di Giustizia: da “Medion” a “Limonchelo”. 
Con una sentenza del 2007, “Limonchelo”, la Corte di Giustizia ha accolto l’im-
pugnativa di una pronuncia del Tribunale di primo grado sulla base del rilievo 
che, nella valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale avrebbe o-
messo di attribuire il giusto peso all’elemento comune fra i due marchi, “limon-
cello”, ad onta della circostanza che questo, pur non essendo dominante, avesse 
una posizione distintiva autonoma e non trascurabile 

750. Nel caso di specie, 
l’elemento comune tra i due marchi era rappresentato dalla componente denomi-
nativa, “Limonchelo” nel marchio anteriore e “Limoncello” in quello successivo; 
quest’ultimo possedeva inoltre elementi ulteriori, in parte grafici (un piatto roton-
do ornato da una corona di limoni), in parte denominativi (l’indicazione descritti-
va ‘della costiera amalfitana’ aggiunta al termine “Limoncello”). 

Può certamente colpire che la Corte abbia affermato che nel confronto non 
possa essere pretermesso l’elemento comune, “Limoncello”: invero, questo ele-
mento è così vicino a una denominazione generica o a un’indicazione descrittiva 
da ingenerare seri dubbi sulla sua stessa proteggibilità come marchio 

751. Ai fini 
che qui interessano, sono però due altri aspetti della sentenza della Corte che me-
ritano di essere particolarmente sottolineati. 

Il primo è dato dalla circostanza che la Corte ha espressamente smentito uno 
dei cardini su cui si era basata la giurisprudenza precedente in materia di marchi 
complessi. Secondo la Corte, perché si abbia somiglianza fra i due marchi, non è 
affatto necessario che l’elemento comune sia dominante, essendo invece suffi-
ciente che il componente già presente nel marchio anteriore conservi “una posi-
z ione dis t int iva autonoma” nel  segno successivo complesso 

752. Si tratta 
di una vera e propria inversione di rotta rispetto alla giurisprudenza del Tribunale 
di primo grado esaminata ai punti precedenti. Per i marchi complessi, questa pro-
pugnava un metodo di  confronto sele t t ivo: se il marchio anteriore e quello 
successivo presentano punti di contatto accanto a punti di distacco, occorrerebbe 
considerare solo quegli elementi comuni che risultino dominanti nel marchio suc-
cessivo; se un elemento comune dominante non è, esso non andrebbe preso in 

 
 
grado CE 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., si qualifichi come “dominante” 
non un termine comune ai due marchi posti a confronto ma presente nel solo marchio successivo 
(par. 49). È vero che, a rigore, non è questa l’impostazione inaugurata da Trib. primo grado CE 23 
ottobre 2002, caso «Matratzen», cit.; e tuttavia sembra esservi una certa logica nel constatare che, 
mentre il termine “gateway” comune ai due marchi non è dominante, il termine “activy”, presente 
solo nel marchio successivo, dominante lo è. 

750 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. La sentenza annulla-
ta è Trib. primo grado CE del 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit. 

751 Sulle ragioni per le quali questo profilo, attinente alla validità del marchio nazionale anterio-
re, non ha potuto essere considerato nel procedimento di opposizione a marchio comunitario v. già 
supra, § 17. Mi sono soffermato sul tema in Il limoncello della costiera amalfitana: ovvero quando 
due errori non fanno una verità, in Giur. it. 2009, 1428 ss. 

752 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42. 
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considerazione ai fini del confronto 
753. Per contro, la Corte propugna – o meglio: 

prescrive – un metodo di  confronto a l largato: se il marchio anteriore e quel-
lo successivo presentano punti di contatto accanto a punti di distacco, allora la 
somiglianza non presuppone che l’elemento comune sia dominante potendo a tal 
fine essere sufficiente che esso conservi una posizione distintiva autonoma nel 
marchio successivo. La Corte non lo dice espressamente; ma non vi è dubbio che 
essa, diversamente dal Tribunale di primo grado, non intende affatto il carattere 
dominante e distintivo di un elemento comune ai due marchi posti a confronto 
come due facce della stessa medaglia. Secondo la Corte, fra l’uno e l’altro vi è 
una graduazione decrescente 

754: anche l’elemento che non abbia carattere domi-
nante può tuttavia mantenere autonomo carattere distintivo nel marchio successi-
vo. La portata della prescrizione della Corte si coglie ancor meglio nella sua for-
mulazione in negativo: è possibile tralasciare nel confronto solo quegli elementi 
che nel marchio successivo abbiano un ruolo trascurabile e marginale 

755. 
Una formula coglie la distanza fra le due posizioni. Secondo il Tribunale di 

primo grado, il confronto fra marchi andrebbe condotto sulla base di una dico-
tomia, a seconda che l’elemento comune fra i due marchi sia dominante o trascu-
rabile. La Corte invece accoglie una t r ipar t iz ione fra e lementi  dominanti ,  
dotat i  d i  un ruolo dis t in t ivo autonomo, ed,  inf ine,  t rascurabi l i  

756; 
 
 

753 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33 e 12 dicembre 2002, 
caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53. 

754 Non sarei però sicuro quale sia il parametro cui va riferita la graduazione stessa: anche nella 
giurisprudenza successiva (ad es. Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Horse Coutu-
re/Horse», cit., par. 26), per essere considerato dominante un elemento deve imprimersi nella me-
moria del pubblico (ma v. anche, oltre alla giurisprudenza cit. al § 47.1,Trib. UE 20 ottobre 2011 
(Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 56 che menziona il carattere corrente o descrittivo 
di un segno fra i fattori rilevanti per stabilirne il carattere dominante); meno sicuro che questo sia 
anche il metro usato per misurare la distintività (che non sarebbe, secondo Trib. UE 20 ottobre 2011 
(Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 59, correlata alla frequenza con cui esso è usato 
commercialmente). 

755 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42, seguita da Trib. primo 
grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 44. V. anche Corte di Giustizia 3 set-
tembre 2009, caso «La Española», cit., par. 62, che peraltro non si riferisce al confronto fra marchi 
complessi nell’accezione impiegata dalla giurisprudenza comunitaria anteriore. 

756 Non mancano pronunce eccentriche rispetto all’impostazione delineata nel testo. Da Trib. UE 
28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», 
cit., par. 47 e 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-483/09, ATB Norte SL c. UAMI e Brico-
center Italia s.r.l., caso «Affiliato Brico Center/Centros de Bricolage BricoCentro», par. 47, viene la 
proposta di una diversa classificazione: se i marchi confrontati includano elementi ulteriori non tra-
scurabili, l’elemento di maggior rilievo dovrebbe considerarsi “preponderante” e non “dominante”; 
le sentenze non si collocano nella linea “ortodossa” perché ipotizzano che il confronto debba esten-
dersi anche agli elementi ulteriori, diversi da quello “preponderante”, purché non trascurabili. La 
decisione resa da Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Naturaviva/Viva», cit., par. 40 
ss. rimette in discussione l’impostazione, negando che l’elemento “viva” sia dominante, dotato di 
carattere distintivo autonomo ma anche insignificante e collocandolo quindi in una zona imprecisa-
ta, salvo poi giungere all’esito, poco prevedibile, che la comunanza di questo elemento, pur non tra-
scurabile, non comporti un grado neppur minimo di somiglianza fra i segni (parr. 54-55). Del resto, 
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per accertare la somiglianza dei due marchi basterebbe il ricorrere di una delle 
due prime ipotesi. Da questa affermazione può essere tratta un’implicazione im-
portante: quella in forza della quale il confronto fra i marchi non richiede affatto 
che venga individuato un elemento dominante comune a essi 

757. 
La Corte non nasconde che questa posizione ha trovato la sua enunciazione più 

articolata e matura sul piano del confronto condotto non ai fini dell’esame di no-
vità, ma dell’azione di contraffazione: il riferimento al caso “Medion”, reso in se-
de di pronuncia pregiudiziale relativa per l’appunto a un caso di contraffazione, è 
esplicito 

758. Essa non manca però di sottolineare come la prescrizione secondo la 
quale nel confronto vanno presi in considerazione tutti gli elementi comuni al 
marchio anteriore e a quello successivo, siano essi dominanti o meno, con la sola 
eccezione di quelli che siano trascurabili, non costituisca affatto una novità o 
un’addizione recente: tutt’al contrario, essa affonda le proprie radici nei due prin-
cipi della valutazione globale 

759 e dell’impressione complessiva 
760, e, quindi, in 

quelli che in questa trattazione si sono descritti come il primo e il secondo innesto 
operati nel percorso che presiede all’accertamento del rischio di confusione. 

È questo il secondo aspetto, su cui val la pena soffermarsi. Infatti al riguardo 
va osservato come, in questa pronuncia della Corte, come anche nel caso “Me-
dion” che l’ha preceduta e preparata, i principi della valutazione globale e del-
l’impressione complessiva si rivelino dotati di una precisa valenza precettiva. 
Viene così smentita l’idea 

761 che si tratti di enunciati meramente declamatori, at-
teso che un confronto che ometta di prendere in considerazione elementi comuni 
ai due marchi che, pur non essendo dominanti nel marchio successivo, neppur 
 
 
può anche accadere che uno stesso elemento del marchio anteriore sia ritenuto “non trascurabile” in 
occasione del confronto, mentre in occasione della valutazione del rischio di confusione si considera 
che esso mantanga un “carattere distintivo autonomo”: Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), 
caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., parr. 41 e 88. 

757 Questa implicazione è espressamente tratta dalla – stravagante – decisione resa da Trib. pri-
mo grado CE 23 settembre 2009, caso «Fildor/Phildar», cit., par. 38, che però si sofferma sul carat-
tere distintivo autonomo di un elemento (ritenuto per l’appunto non trascurabile) presente nel solo 
marchio anteriore (quando invece l’analisi dovrebbe riferirsi al carattere distintivo che l’elemento 
comune ai due marchi mantenga nel marchio successivo). Non si tratta, peraltro, di una pronuncia 
isolata: nel caso deciso da Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Alfonso/Principe Alfon-
so», cit., che concerneva il conflitto fra il marchio anteriore “Principe Alfonso” e quello successivo 
“Alfonso”, ai parr. 33 il Tribunale non si è domandato se l’elemento comune “Alfonso” fosse domi-
nante o mantenesse carattere distintivo nel marchio successivo, quesito che avrebbe senza dubbio 
trovato risposta affermativa; ma si è domandato se l’espressione Alfonso avesse carattere dominante 
nel marchio anteriore, facendo conseguire alla risposta negativa la conclusione secondo la quale 
allora i marchi confrontati sarebbero differenti. Per un modo di procedere diametralmente opposto 
vedi però Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit. 

758 V. Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 30 (anche se, per l’esattezza, è 
il par. 29 di questa sentenza che è richiamato al par. 41 di Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso 
«Limonchelo I», cit.). 

759 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40. 
760 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41. 
761 Presa ipoteticamente in considerazione supra, al fondo del § 44.1. 
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siano trascurabili, incorre in una violazione di diritto ed è quindi soggetta ad an-
nullamento 

762. Non deve d’altronde sfuggire che, con questa presa di posizione, la 
Corte di Giustizia non intende affatto mettere in discussione i lineamenti fonda-
mentali del meccanismo del confronto fra marchi confliggenti escogitato dal Tri-
bunale di primo grado a partire dalla sentenza “Matratzen” e la nozione di marchi 
complessi su cui esso si basa 

763. Il meccanismo di confronto in quanto tale resta 
in piedi e anzi trova una indiretta conferma: si tratta pur sempre di analizzare qua-
li elementi siano comuni ai due marchi e, se il marchio successivo presenta qual-
che componente in più o in meno rispetto a quello anteriore, il ricorso alla nozio-
ne di marchio complesso e alle tecniche di confronto corrispondenti può servire 
alla bisogna. Ma il rispetto dei principi della valutazione globale e dell’impres-
sione complessiva imporrebbe, secondo la Corte, una maggior latitudine nel con-
fronto, fino a ricomprendervi, per l’appunto, quegli elementi comuni che, pur non 
risultando dominanti nel marchio successivo, conservino in esso, in positivo, una 
posizione distintiva autonoma e, secondo la formulazione simmetrica ma espressa 
in termini negativi, non siano del tutto “trascurabili” 

764. 
Insomma, come si è detto, al metodo di confronto “selettivo” inaugurato dal 

Tribunale, la Corte sostituisce un metodo di confronto “allargato”. In potenza, 
questa svolta racchiude in sé conseguenze di larga portata. Gli stessi marchi suc-
cessivi che, pur presentando un elemento comune con un marchio anteriore, 
avrebbero potuto ottenere un lasciapassare grazie all’approccio del Tribunale sulla 
base della constatazione che l’elemento comune non è dominante nel marchio 
successivo, si vedono ora, in conseguenza della presa di posizione della Corte, re-
vocata in dubbio questa via libera salvo che non si dimostri che l’elemento comu-
ne non solo non è dominante nel marchio successivo ma non conserva nemmeno 
una posizione distintiva autonoma e quindi è del tutto trascurabile. Il margine di 
apertura del sistema nei confronti della registrazione di marchi successivi risulta, 
di conseguenza, notevolmente ridotto. 

47.4. La situazione attuale: un difficile equilibrio. Dunque, nella ricostruzione 
appena proposta, si può scorgere una conferma di alcune ipotesi in precedenza 
enunciate. Sotto un profilo tecnico, appare avvalorata l’ipotesi secondo la quale 
l’iter che conduce alla valutazione del rischio di confusione sia caratterizzato da 

 
 

762 Per una conferma di questa impostazione v. anche Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), ca-
so «Selezione Oro Barilla», cit., parr. 50-52. 

763 V. Corte di Giustizia 28 aprile 2004 (ord.), caso «Matratzen», cit., par. 32. La perdurante va-
lidità del precedente è stata confermata ancor in epoca successiva alla pronuncia «Medion» da Corte 
di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 46. Non va dimenticato che 
– come già si è accennato: § 44.2 – il meccanismo è compatibile con una lettura sia unitaria sia plu-
ralista e queste a loro volta aprono la via a esiti divergenti a seconda delle opzioni giuspolitiche ca-
late dentro all’applicazione concreta del meccanismo stesso. 

764 In questi termini v. le Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell’Avvocato generale Paolo Men-
gozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 24. 
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non pochi elementi di circolarità 
765, visto che la Corte di Giustizia considera vi-

ziato da un errore di diritto il confronto che non tenga conto del principio della 
valutazione globale, anche se a rigore questo principio si collocherebbe non sul 
piano dell’apprezzamento del confronto ma delle sue conseguenze. Sotto un profi-
lo sostanziale e giuspolitico, sembra trovare una qualche conferma l’ipotesi che la 
Corte tenda a “chiudere”, o, se si preferisce, a “ri-chiudere”, laddove il Tribunale 
era parso soprattutto preoccupato di “aprire” grazie al metodo del confronto selet-
tivo da esso adottato a partire dalla nozione di marchi complessi. 

Si tratta, peraltro, di una conferma parziale, perché le diverse sentenze dei giu-
dici comunitari tendono a disporsi secondo una logica più articolata di quella che 
risulterebbe se la contrapposizione che ora si è istituita fosse l’unica determinante 
delle reciproche prese di posizione. In realtà, la ricognizione delle sentenze rese 
dai due organi giudiziari comunitari offre un panorama più movimentato; e, più 
precisamente, suggerisce l’idea che momenti di conflitto fra le rispettive prese di 
posizione si alternino con momenti di collaborazione alla ricerca di un giusto 
equilibrio fra istanze di allargamento e di controllo dell’ingresso di nuovi marchi 
nel registro 

766. 
Alcune sentenze rese dal Tribunale dopo la sentenza “Limonchelo” della Corte 

fanno pensare a una sorta di ribellione dei giudici del merito. Nel caso “Torre de 
Benitez” il Tribunale insiste nell’affermare che un marchio complesso successivo 
può considerarsi simile a un marchio anteriore (semplice) solo se l’elemento co-
mune ai due segni “costituisca l’elemento dominante dell’impressione complessi-
va prodotta dal marchio complesso” successivo 

767. Dove degno di nota è che i 
giudici di prima istanza giungano alla propria conclusione ripudiando chiaramente 
(anche se non esplicitamente) 

768 la conclusione della Corte di Giustizia nei casi 
“Medion” e “Limonchelo” 

769. 
 
 

765 V. già supra, § 44. 
766 Un’approfondita discussione dell’applicazione della sentenza “Medion” ad opera della giu-

risprudenza successiva è nelle Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 17-21. 

767 Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 49. Nello stesso 
senso Trib. UE 13 febbraio 2014 (Settima Sezione), caso «Demon/Demon», cit., par. 58; 24 maggio 
2011 (Quarta Sezione), causa T-144/10, Space Beach Club, SA c. UAMI e Miguel Ángel Flores 
Gómez, «SPS Space of sound/space Dance Ibiza, space Dance Madrid, space Dance Valencia e spa-
ce», parr. 38 ss. e 53. Sul punto v. già le considerazioni svolte al § 44.2. 

768 In quanto nessuno dei due precedenti è citato nella sentenza considerata nel testo. 
769 Secondo la quale per l’accertamento del ricorrere dell’impedimento relativo non è richiesto 

che l’impressione di insieme del marchio successivo sia dominata dal componente che è presente 
anche nel marchio anteriore, essendo a tal fine sufficiente che l’elemento comune mantenga un ruo-
lo distintivo autonomo: Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42 e 6 
ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 30. Anche Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso 
«Track & Field USA/Track & Field», cit., par. 41 si discosta dai principi accolti dalla Corte di Giu-
stizia, accontentandosi di constatare che l’elemento comune “track & field” non avrebbe nel mar-
chio successivo una posizione dominante; ma attenua la distanza fra la propria enunciazione e quella 
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Del resto, anche la valorizzazione del potere differenziante dell’addizione 
“de Benitez” e “Galatea” nel marchio successivo, che si fonderebbero con l’e-
spressione “Torre” per conseguire “un’unità logica e concettuale propria” 

770 e 
che costituirebbero un’“aggiunta differenziatrice” 

771, si pone in una linea di for-
te discontinuità rispetto alle sentenze della Corte, per le quali occorre aver ri-
guardo agli elementi comuni fra i due marchi oggetto di confronto piuttosto che 
a quelli diversi 

772. Il passare del tempo sembra suggerire che questa linea di di-
 
 
della Corte di Giustizia rilevando che almeno per i consumatori anglofoni del pubblico interessato 
l’espressione avrebbe un senso evocativo e quindi – parrebbe doversi intendere – scarso carattere 
distintivo. Sorprendente sarebbe la conclusione raggiunta da Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Se-
zione), caso «Reiffeisen Austria/Reiffeisen Germania», cit., par. 56, secondo cui l’elemento “Reif-
feisen” non manterrebbe carattere distintivo autonomo nel marchio richiesto “Austria Leasing Ge-
sellschaft mbH Mitglied der Reiffeisenbankengruppe”, se non si consideri che i giudici comunitari 
assumono che sia noto che la modalità cooperativa introdotta da Reiffeisen verso la metà dell’Ot-
tocento è diffusa in parecchi Paesi germanofoni e che il termine sia quindi impiegato con valenza 
descrittiva (parr. 45 e 48). 

770 Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 56; 18 dicembre 
2008, causa T-8/07, Miguel Torres SA c. UAMI e Fundaciòn Gala Salvador Dalì, caso «Torre Gala-
tea», par. 55. Sotto questo profilo assumerebbe rilievo anche la circostanza che l’elemento comune ai 
due marchi si presenti, nel marchio successivo, come aggettivo che qualifica un diverso sostantivo 
(come nel caso di “viva” nella parola “naturaviva”), in quanto in questo caso l’elemento ulteriore costi-
tuirebbe insieme con quello comune un’unità logica (par. 43 di Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Se-
zione), caso «Naturaviva/Viva», cit.), che accrescerebbe le distanze rispetto al marchio anteriore. 

771 Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 83; 18 dicembre 
2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 55. Analogamente Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, 
caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 25 ss. che ha ritenuto l’addizione ‘Beverly Hills’suffi-
ciente a differenziare il marchio successivo dall’anteriore marchio ‘Giorgio’. Ancor più dissonanti le 
pronunce di Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 29 ss. e 50 ss., che 
ha valorizzato elementi di differenziazione del marchio successivo di minore importanza ma non 
trascurabili, come l’aggiunta dell’espressione “LA” e la presenza di uno scudo per escludere il ri-
schio globale di confusione e 4 marzo 2009, causa T-168/07, Professional Tennis Registry, Inc. c. 
UAMI e Registro Profesional de Tenis SL, caso «PTR Professional Tennis Registry», che al par. 33 
ha ritenuto che la combinazione nel marchio successivo dell’acronimo PTR con l’elemento figurati-
vo costituirebbe l’elemento distintivo e dominante e quindi esibirebbe un’impressione visiva com-
pletamente diversa rispetto al marchio anteriore, basato sull’acronimo RPT, dove il Tribunale disat-
tende il principio a suo tempo adottato secondo il quale, quando il marchio successivo è composto 
da un componente denominativo e un componente figurativo, il primo va paragonato con l’elemento 
denominativo del marchio anteriore: v. supra, § 47.1. e specialmente la motivazione di Trib. primo 
grado CE 19 ottobre 2006, caso «American Bud», cit., par. 85 (sul minore rilievo di elementi figura-
tivi con funzione decorativa, come uno scudo) e 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 29 
ss., in particolare 37-38. Meno scopertamente ribelle è Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso 
«milko ΔΕΛΤΑ», cit., che ai parr. 37 ss. ha in concreto escluso che gli elementi di differenziazione 
contenuti nel marchio successivo fossero sufficienti ad escluderne la somiglianza, mostrando peral-
tro di prendere in considerazione l’ipotesi; in quest’ultimo senso anche Trib. UE 23 ottobre 2013 
(Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 28 (che ha ritenuto “non 
trascurabile” l’elemento figurativo che compare nel marchio successivo, costituito, nella specie, 
dall’impiego della croce per un prodotto farmaceutico); 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «Rosa-
lia De Castro/Rosalia», cit., par. 37 (che conclude per l’inidoneità dell’aggiunta De Castro a diffe-
renziare la comunanza dell’elemento Rosalia). 

772 Anche Trib. UE 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., par. 74 at-
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scontinuità si sia rafforzata piuttosto che ridotta con il passare del tempo 
773. 

Una certa aria di fronda circola del resto anche in altre decisioni 
774, non ultima 

la sentenza resa dal Tribunale di primo grado in sede di rinvio nel caso “Limon-
chelo”, nella quale i giudici sembrano studiarsi di evitare di accogliere il principio 
per cui l’impedimento presuppone che l’elemento comune (nella specie: la parola 
“Limonchelo”) mantenga nel marchio successivo un autonomo carattere distinti-
vo, preferendo giungere alla conclusione che la parola in questione avrebbe carat-
tere dominante. Si può immaginare che il Tribunale prescelga questa impostazio-
ne perché essa gli consente di mantenere ferme le sue premesse teoriche generali, 
anche a costo di costringere i giudici comunitari di prima istanza a rovesciare la 
valutazione espressa nella sentenza annullata e a ritenere ora che elemento domi-
nante del marchio successivo sia la locuzione “Limoncello” e non già l’elemento 
figurativo del segno, come avevano concluso nella fase precedente del giudi-
zio 

775. 
 
 
tribuisce rilievo non trascurabile a elementi ulteriori del marchio successivo, costituiti da una T sti-
lizzata e dalla scritta sottostante “Tubos del Mediterráneo”. V. altresì Trib. UE 16 novembre 2011 
(Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., parr. 39-41 dove il 
rilievo attribuito agli elementi differenziatori contenuti nel marchio successivo è spiegato dalla cir-
costanza che lo stesso elemento (parzialmente) comune presentava differenze non marginali; secon-
do Trib. UE 27 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans», cit., par. 
29 la presenza di elementi diversi di peso non trascurabile ma inferiore nei due marchi confrontati 
varrebbe a istituire una somiglianza media e non debole fra i segni, caratterizzati da un elemento 
dominante identico; in senso conforme Trib. UE 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), cit., parr. 22 e 
34. Può anche essere che il marchio successivo venga percepito diversamente da segmenti del pub-
blico per ragioni linguistiche: il marchio anteriore “Zen” viene percepito più nettamente in quei Pae-
si nei quali la parola “Zensations” non venga accostata al significato del sostantivo “sensations”: 
Trib. UE 5 marzo 2014 (Nona Sezione), caso «Zensations/Zen», cit., parr. 55 ss. Diverso è il caso 
affrontato da Trib. UE 3 febbraio 2010, caso «Enercon/Energon Transformers», cit.: ivi, essendo 
complesso il marchio anteriore e semplice quello successivo, lo sguardo ha dovuto posarsi sulla va-
lenza differenziatrice dell’elemento non comune contenuto nel marchio anteriore. 

773 V. infatti Trib. UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., 
par. 43 (ove si è ritenuto che la natura non trascurabile degli elementi figurativi del marchio anterio-
re può rendere manifesta la differenza rispetto a un marchio denominativo successivo); 27 giugno 
2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 74; 8 dicembre 
2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 44, nella quale è stato ritenuto decisivo 
che l’unità concettuale e logica costituita dalla combinazione dei due elementi “only” e “Givency” 
istituisca una differenziazione sufficientemente netta rispetto all’elemento isolato “only”. Forse nel-
lo stesso ordine di idee sono anche Trib. UE 5 dicembre 2013 (Nona Sezione), caso «Maestro de 
Oliva/Maestro», cit., parr. 42 ss. e 1 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Fitcoin/Coin», cit., par. 
34, secondo cui l’elemento aggiuntivo “fit” del marchio successivo non sarebbe sufficiente a diffe-
renziare rispetto all’elemento comune “coin” perché esso, quanto all’abbigliamento, avrebbe un li-
mitato carattere distintivo. Forse nello stesso ordine di idee è Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Se-
zione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intrecciati», cit., par. 40. 

774 Ad es. Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 64 e 
Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., parr. 30-34 e 35-49 e 11 
novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., parr. 34-41. 

775 Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 43. Si ricorderà 
che Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 59 aveva ritenuto domi-
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Vi è però da dire che non mancano anche pronunce che si lasciano inserire in 
un quadro di maggior armonia. Così, la sentenza “Spa Therapy” del Tribunale 
presta adesione alle posizioni della Corte, affermando che “non può in alcun mo-
do escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore utilizzato da un 
terzo nell’ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva auto-
noma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante” 

776; anche 
se la parte trascritta in corsivo fa trasparire tutte le riserve del Tribunale. Dal rilie-
vo che il marchio semplice anteriore “Spa” conserverebbe “una posizione distin-
tiva autonoma nel marchio composto” 

777 il Tribunale trae la conseguenza, del tut-
to ortodossa rispetto alla “linea” prescritta dalla Corte, che fra i due marchi ricor-
rerebbe una somiglianza rilevante 

778. Nella pronuncia “K9 Products/K9” la circo-
stanza che l’elemento comune non sia quello dominante assume particolare rilie-
vo solo perché questo è destinato a spiccare dal punto di vista del confronto visivo 
in una situazione nella quale i beni cui si riferiscono i marchi confliggenti sono di 
regola acquistati dopo un’ispezione visiva 

779. Abbastanza allineata appare anche 
la sentenza “Educa Memory Game/Memory”: non vi sarebbe interferenza fra 
l’anteriore marchio Memory e il successivo marchio figurativo Education Memo-
ry Game perché in quest’ultimo la parola “memory” verrebbe percepita dal pub-
blico, pur germanofono, come connessa a “game” e quindi descrittiva delle carat-
teristiche del bene anziché come indicazione di origine commerciale; quindi nel 
marchio successivo l’elemento comune non manterrebbe un carattere distintivo 
 
 
nante non l’elemento denominativo, ma quello figurativo costituito dal piatto tondo ornato da una 
corona di limoni. 

776 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 19. Anche in questo 
caso per “marchio composto” deve intendersi un marchio denominativo formato da due componenti 
distinguibili fra di loro. La posizione è seguita nella giurisprudenza successiva: v. ad es. Trib. UE 29 
gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 66 e 13 settem-
bre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 38. 

777 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 22. 
778 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 33; nella stesso sen-

so, ma con riferimento al rischio di confusione, Trib. UE 11 giugno 2014 (Sesta Sezione), caso 
«Jungborn/Born», cit., par. 35. Analogamente v. Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso 
«Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 67; 20 gennaio 2010, caso «Life Blog/Life», cit., par. 
73; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., parr. 82 e 
86; 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 44 (nel marchio successivo “Center Schock” 
l’elemento “Center” corrispondente al marchio anteriore mantiene autonomo carattere distintivo); 
2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries, Inc. c. UAMI e Barbara Bec-
ker, in Racc. 2008, II, 3431 ss., caso «Barbara Becker», par. 37; 12 novembre 2008, caso 
«Q2Web», cit. Con riferimento però al confronto fra un marchio anteriore complesso e un mar-
chio successivo semplice il Tribunale ha ritenuto che, anche se si considerasse che l’elemento 
“quadratini” abbia una posizione distintiva autonoma, esso tuttavia non è simile al marchio sem-
plice successivo quadratum: Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadra-
tum/Loacker Quadratini», cit., par. 55; d’altro canto la presenza dell’elemento del marchio ante-
riore “Loacker”, che costituisce una denominazione sociale, sarebbe di per sé idonea a differen-
ziare fra i due segni (ivi, par. 34). 

779 Trib. UE 18 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «K9 Products/K9», cit., parr. 29 e 49. 
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autonomo 
780. Non mancano del resto pronunce secondo cui anche se il marchio 

anteriore non è riprodotto in modo identico nel segno composto successivo, l’ele-
mento comune potrebbe conservare carattere distintivo autonomo nel segno suc-
cessivo 

781. Nello stesso ordine di idee sembra che possano essere collocate an-
che quelle pronunce, come quella che ha per oggetto il giocatore di polo della 
Lauren, le quali fanno discendere dalla circostanza che il giocatore con mazza 
che compare in entrambi i marchi confliggenti non sia un elemento trascurabile 
la conclusione che i segni posseggono dunque almeno un basso grado di somi-
glianza 

782. 
Di più difficile collocazione risultano alcune pronunce che, comparando un 

segno anteriore complesso con un segno successivo semplice (“Metaform” rispet-
to a “Meta”), attribuiscono rilievo decisivo alla circostanza che l’elemento “Meta” 
del marchio anteriore sia dominante o quantomeno mantenga carattere distintivo 
autonomo non nel marchio successivo – rispetto al quale ricorre una coincidenza 
totale – ma nel marchio anteriore 

783. 
Ci si sarebbe potuti attendere qualche difficoltà per individuare, nella triparti-

zione fra elementi dominanti, dotati di un ruolo distintivo autonomo, ed, infine, 
trascurabili, prescritta dalle sentenze della Corte a partire dal caso “Medion”, qua-
le sia lo spazio riservato a questi ultimi; e tuttavia sembra che si sia formato un 
certo consenso al riguardo, almeno per i casi più “facili” nei quali è verosimile 
che il pubblico interessato non ricolleghi a quell’elemento la funzione di indica-
zione di origine. Così, la Corte ha ritenuto che l’elemento “Oro” sarebbe privo di 
“una funzione distintiva autonoma” all’interno del marchio successivo “Selezione 
Oro Barilla”, in quanto l’espressione comune ai due marchi sarebbe frequente-
mente utilizzata per indicare una gamma alta di prodotti anziché un’origine im-
prenditoriale 

784; e lo stesso varrebbe per la sottile linea ondulata orizzontale in 
 
 

780 Trib. UE 19 maggio 2010, caso «Educa memory game/Memory», cit., parr. 32 ss. In senso 
analogo 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Oftal Cusi/Ophtal», cit., parr. 43 e 89. Ad analoga 
conclusione giunge Trib. UE 24 maggio 2012 (Sesta Sezione), causa T-169/10, Grupo Osborne, SA 
c. UAMI e Industria Licorera Quezalteca, SA, caso «Toro XL/XL», parr. 39 ss. secondo cui 
l’espressione XL costituirebbe abbreviazione dell’espressione descrittiva “extra large” (nella specie, 
e non inattacabilmente, per bevande) e quindi non manterrebbe carattere distintivo autonomo nel 
marchio successivo. Coerente anche la presa di posizione di Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Se-
zione), caso «Julius K9/K9», cit., parr. 30 ss.: nel marchio successivo sarebbe riprodotto non già il 
marchio anteriore, ma solo un elemento dello stesso, il componente alfanumerico K9, che sarebbe 
sottoordinato rispetto agli altri elementi dello stesso marchio anteriore. 

781 V. Trib. UE 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «Royal Veste e premia lo sport/veste lo 
sport», cit., par. 33; 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., par. 60. 

782 Trib. UE 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-265/13, The Polo/Lauren Company, LP 
c. UAMI e Fresh Side Ltd, caso «ragazzo in bicicletta con mazza/giocatore di polo», parr. 24 ss. 

783 Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Metaform», cit., parr. 39 ss., 48. 
Non mancano sentenze (come Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «NaViKey/Navi», 
cit., par. 48) che ritengono decisivo che l’elemento non comune del marchio successivo non abbia 
carattere dominante. 

784 Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 51 s. La stessa 
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una tasca dei calzoni sottostante a una grossa lettera dell’alfabeto che attraversa 
per tutta l’estensione la medesima tasca 

785. Vi è però da dire che si sarebbe potuto 
pensare che costituisca un caso facile anche quello relativo al confronto fra la 
domanda di marchio “TiMi Kinderyoghurt” e il marchio anteriore “Kinder”, dove 
la notorietà dell’elemento comune avrebbe dovuto indurre l’interprete a doman-
darsi se esso fosse dominante nel marchio successivo o mantenesse comunque un 
carattere autonomo; e invece i giudici comunitari sono giunti alla conclusione se-
condo cui si tratterebbe di un elemento che nel marchio successivo gioca un ruolo 
trascurabile 

786. La giurisprudenza si è anche resa più difficile il compito, ipotiz-
zando che possano esistere elementi che, pur non trascurabili, siano secondari 

787; 
né si comprende a che cosa serva questa distinzione, posto che la stessa giurispru-
denza ha concluso che il medesimo elemento – secondario ma non trascurabile – 
non mantenga carattere distintivo autonomo nel marchio successivo 

788. 
Dal canto suo, la stessa Corte par talora volere far più di un passo per venire 

incontro al modo di ragionare proposto e articolato dal Tribunale. Il riferimento 
non va qui tanto al ripetuto ossequio al principio dell’insindacabilità delle valuta-
zioni in fatto, che, come si è avuto occasione di osservare, viene graduato con no-
tevole flessibilità a seconda delle circostanze 

789, quanto alle prese di posizione di 
carattere generale che a esso si accompagnano in pronunce come quella resa nel 
caso “Gateway” 

790. Qui la Corte pare quasi volere mostrare come il primo e il se-
condo innesto non comportino sempre e necessariamente una maggiore severità e 
“chiusura” nel confronto. Infatti, la Corte ricorda che, se è vero che la circostanza 
che l’elemento comune ai due marchi svolga un ruolo distintivo autonomo nel 
marchio successivo può assumere rilievo ai fini del confronto dei segni, secondo 
quanto già ritenuto dal caso “Medion”, l’accertamento corrispondente non com-
 
 
valutazione è ripetuta per il numero 1 in relazione a un segno che richiama competizioni nautiche: 
Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 84. Per 
qualche indicazione e valutazione ulteriore v. infra, § 48.1. 

785 Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 75. 
786 Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, T-140/08, Ferrero s.p.a. c. UAMI e Tirol Milch reg. 

Gen. mbH Innsbruck, in Racc. 2009, II, 3941 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5483, caso «TiMi Kinder-
joghurt/Kinder», par. 58. 

787 Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanot-
ti/Zanotti», cit., par. 46; Trib. UE 9 aprile 2013 (Terza Sezione), caso «Giuseppe by Giuseppe Za-
notti/Zanotti», cit., par. 32. 

788 Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanot-
ti/Zanotti», cit., par. 62 (che valorizza la circostanza che l’elemento Zanotti faccia tutt’uno con gli 
elementi “by” e “Giuseppe”); Trib. UE 9 aprile 2013 (Terza Sezione), caso «Giuseppe by Giuseppe 
Zanotti/Zanotti», cit., par. 50. 

789 Cfr. rispettivamente Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», 
cit., parr. 43 e 49 e Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 41 s. (ma v. 
Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., parr. 52, che evidente-
mente sottopone a revisione le valutazioni sul tasso di somiglianza dei marchi posti a confronto dai 
primi giudici). 

790 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 597 

porta però affatto automaticamente  la prova del rischio di confusione 
791 e 

quindi, di per sé, nemmeno della somiglianza fra i marchi 
792. 

In più di un caso la Corte stessa ha poi dato l’impressione di volere fare mac-
china indietro anche sotto il profilo del confronto dei marchi, nei quali, si ritiene 
normalmente, dalla constatazione della posizione distintiva autonoma viene de-
sunta automaticamente la constatazione di una somiglianza visiva dei segni posti 
a confronto 

793: nel caso “Becker” la Corte ha ridimensionato di molto la portata di 
questa affermazione, sottolineando come nel caso di un cognome questa evenien-
za possa manifestarsi solo in “casi particolari” e che comunque il caso “normale” 
sarebbe quello in cui il consumatore percepisce il marchio nella sua globalità 

794. 
 
 

791 Sul punto, e con chiarezza, Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 36, che segue sul punto le Conclusioni del 23 gennaio 2014 
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Se-
conda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 29 e 32 che ricorda – giustamente – 
come la valutazione del rischio di confusione comporti la valutazione di “tutti gli elementi pertinenti”. 

792 Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 
45; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., parr. 51 e 52, seguite 
– nei fatti, se non nelle enunciazioni – da Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso 
«SO’BiOētic/So ...?», cit., parr. 77 ss. Si tratta di una presa di posizione che mostra anche, con sin-
golare chiarezza, come il ragionamento della Corte sia effettivamente improntato da un notevole 
tasso di circolarità e che questa, peraltro, possa, per così dire, giocare in entrambe le direzioni: infat-
ti, a seconda dei casi, la Corte desume dall’apprezzamento globale del rischio di confusione la 
somiglianza (v. § 47.3) o, come nel caso considerato nel testo, la diversità dei marchi posti a con-
fronto. L’enunciazione è seguita da Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Tay-
lor Loft/Loft», cit., par. 49. In senso conforme Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dora-
to/collarini», cit., parr. 68 ss. 

793 Come osservato – e documentato – dalle Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell’Avvocato ge-
nerale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), 
caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 20. 

794 Corte di Giustizia 24 giugno 2010, caso «Barbara Becker», cit., par. 34, seguito da Corte UE 
18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 64; 
(con qualche incertezza) da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo 
Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 33 e 35 e 6 giugno 2013 (ord.), causa C-381/12 P., I marchi Italia-
ni s.r.l. c. UAMI e Osra, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», par. 69; Trib. UE 9 aprile 2013 
(Terza Sezione), caso «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 50 (e par. 52, ove si sotto-
linea l’importanza dell’indicazione “by”); 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian 
Berg», cit.; e v. pure Corte UE 6 settembre 2012, causa C-327/11 P., United States Polo Association 
c. UAMI e Textiles CMG, SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», par. 46 che sembra assumere 
che il principio del carattere autonomo si applichi solo se l’elemento comune ai due marchi costitui-
sca il nome sociale del titolare del marchio anteriore, nonché Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Se-
zione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., parr. 53 ss. (che ritiene che un esame del com-
plesso degli elementi consenta di raggiungere la conclusione che l’elemento comune costituito dal 
cognome comune rappresenta l’elemento più caratteristico del marchio contestato) e 21 marzo 2012 
(Seconda Sezione), caso «Swift GTi/GTI», cit., par. 109, che esclude che il principio si applichi 
quando l’elemento comune abbia un carattere distintivo assai ridotto (e, parrebbe, l’elemento ag-
giunto del marchio successivo non sia il nome dell’impresa adottante); 27 settembre 2012 (Sesta 
Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 56. Del pari, Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ot-
tava Sezione), caso «Galileo Sistemas y Servicios/Galileo», cit., parr. 38 ss. non si chiede neppure 
se l’elemento comune ai due marchi “Galileo” mantenga carattere distintivo autonomo, acconten-
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Questa presa di posizione ha consentito alla Corte di dare luce verde alla registra-
zione del marchio successivo “Barbara Becker” ad onta dell’opposizione dell’an-
teriore “Becker”, ragionando che il nome in questione è molto comune in Germa-
nia e che il segno successivo si differenzierebbe grazie alla presenza del prenome, 
dato che Barbara Becker sarebbe molto nota (per il merito acquisito sposando il 
tennista Boris Becker) 

795. 
Anche sul tema – delicato – dell’influenza della notorietà conseguita sul mer-

cato dal marchio anteriore sulla valutazione di confondibilità, la Corte offre una 
presa di posizione omogenea a quella fatta propria dalla giurisprudenza del Tribu-
nale: una volta che si sia concluso che due marchi confliggenti non sono simili, il 
tasso di notorietà del marchio anteriore in quanto tale non può modificare la con-
clusione negativa sull’esistenza di un rischio di confusione 

796. 
Con questa presa di posizione impegnativa la Corte tocca un altro tema delica-

 
 
tandosi del rilievo che questo non avrebbe carattere dominante nel segno successivo. Il principio 
sembra talora seguito solo nominalmente: v. ad es. Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso 
«Mol Blue Card/Blue, Blue BBVA e Taryeta Blue BBVA», cit., par. 57, dove la circostanza per cui 
l’elemento comune ha carattere distintivo medio pur non essendo dominante diviene tutt’ad un tratto 
rilevante anche “in casi eccezionali” come quello deciso da Corte di Giustizia 24 giugno 2010, caso 
«Barbara Becker», cit., par. 34. Nello stesso senso, e con riferimento a un nome e non un cognome, 
Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit. 

795 Corte di Giustizia 24 giugno 2010, caso «Barbara Becker», cit., parr. 36-37. A questa conclu-
sione si allinea Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 
50 sulla base della considerazione che l’analisi globale dei due marchi mostrerebbe che l’elemento 
“Ann Taylor” sarebbe il più distintivo del marchio successivo. Sulla questione della maggior distin-
tività del cognome rispetto al nome v. la trattazione assai analitica contenuta in Trib. UE 20 febbraio 
2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., parr. 47 ss. (secondo cui l’importanza rela-
tiva di nomi e cognomi può variare a seconda dello Stato membro di riferimento – in senso confor-
me già Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., par. 44 
e Trib. primo grado 1 marzo 2005, caso «Fusco», cit., par. 52 –; si tratterebbe di considerare al ri-
guardo tutti i fattori rilevanti e quindi se il nome e cognome in questione sia molto diffuso, se la per-
sona fisica che ne sia portatrice sia molto nota); e v. Trib. primo grado UE 8 marzo 2013 (Prima Se-
zione), caso «David Mayer/Daniel & Mayer Made In Italy», cit., par. 110; 19 giugno 2012 (Seconda 
Sezione), caso «H. Eich/H Silvian Heach», cit., parr. 34 ss. e 14 aprile 2011 (Seconda Sezione), ca-
so «Tila March/CARMEN MARCH», cit., par. 30 ss. Nel diritto nazionale affrontano la questione 
dell’idoneità della differenziazione costituita dal prenome, con soluzione negativa in ragione delle 
specifiche fattispecie ivi considerate, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit.; Trib. 
Bologna 8 febbraio 2010, In.Pro.Di Inghirami Produzione Distribuzione s.p.a. e Pri.Mola s.p.a. in 
liquidazione c. Le Cravatte di Pancaldi, in Giur. ann. dir. ind. 5528, caso «Pancaldi»; in senso oppo-
sto, in ragione della grandissima diffusione del patronimico, Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 
27 giugno 2003, caso «Rossi», cit. 

796 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 56. Sulla presa 
di posizione, del tutto sovrapponibile, di Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Ve-
dial/Hubert», cit., par. 65, v. già § 47.1. Ancor più radicale la soluzione fatta propria al riguardo da 
Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., parr. 35 ss.: sia la 
combinazione della lettera F e della cifra 1, sia l’espressione Formula 1 avrebbero un carattere de-
scrittivo delle vetture da competizione e delle gare in cui esse sono impegnate e non sarebbero per-
cepite come marchio dal pubblico; quindi gli elementi corrispondenti contenuti nei marchi (se ben si 
intende: degli organizzatori delle competizioni) non solo avrebbero tenue carattere distintivo ma 
addirittura (par. 53) non manterrebbero un carattere distintivo autonomo nel marchio successivo. 
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to, cui occorre ora rivolgere l’attenzione per concludere l’esame dei principi che 
presiedono al confronto dei marchi. 

48. (Segue). G) Il carattere distintivo degli elementi comuni dei marchi 
oggetto di confronto e del marchio anteriore 

Amor di simmetria (e di semplicità) vorrebbe che la verifica del “carattere di-
stintivo” dell’elemento comune ai marchi posti a confronto sulla base del mecca-
nismo governato dalla nozione di marchi complessi procedesse in parallelo alla 
valutazione della posizione dominante dell’elemento comune ai due segni. In ef-
fetti, sembra del tutto corretto assumere che esista una relazione diretta fra distin-
tività e dominanza dell’elemento comune ai due marchi posti a confronto per ac-
certarne la somiglianza: tanto più un elemento è distintivo, tanto più probabile è 
che esso svolga un ruolo dominante. Questa relazione diretta è presupposta del 
resto dai precedenti “Sabel” e “Lloyd” della Corte, da cui ha preso le mosse l’e-
voluzione successiva della giurisprudenza, alla stregua dei quali “la valutazione 
globale del rischio di confusione” – si ricorderà – “deve fondarsi, per quanto at-
tiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, dei marchi di cui trattasi, 
sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in par-
ticolare, dei loro elementi distintivi e dominanti” 

797. Si è del resto potuto constata-
re che la relazione fra dominanza e distintività è stata precisata con il passare del 
tempo grazie all’evoluzione descritta al paragrafo precedente: se il Tribunale di 
primo grado, nella linea di casi che parte dalla pronuncia “Matratzen”, aveva rite-
nuto necessario ai fini di un accertamento di somiglianza che l’elemento comune 
fosse dominante e a questo proposito aveva richiesto un tasso di distintività corre-
lativamente elevato 

798, la Corte si è mostrata assai meno esigente al riguardo, isti-
tuendo una graduazione decrescente fra carattere dominante e distintivo e accon-
tentandosi che l’elemento comune “conservi una posizione distintiva autonoma 
nel marchio successivo”, senza richiederne la dominanza, per ravvisare una somi-
glianza fra i marchi 

799. 
Fin quando si resti nell’ambito di questa lettura, il ruolo svolto dalla conside-

razione del carattere distintivo nell’ambito del paragone dei marchi va riferito 
specificamente all’e lemento comune ai  due marchi  ogget to  di  confron-
to . Come si vedrà fra un momento, anche rimanendo in questa prima prospettiva 
non mancano significativi profili problematici. Ma val la pena di segnalare imme-
diatamente che questi non esauriscono il tema, giacché, quando ci si chieda ulte-
 
 

797 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso 
«Lloyd», cit., par. 25 (corsivo aggiunto). Per altri conformi richiami v. già supra, § 47. 

798 V. supra, § 47.1 e in particolare Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», 
cit., parr. 33 e 43. 

799 V. supra, § 47.3 e in particolare Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», 
cit., par. 42 e 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 30. 
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riormente quale rilievo abbia il carat tere  dis t int ivo di  due marchi  post i  a  
confronto – non dell’elemento a essi comune – al fine di accertarne la somi-
glianza, si sollevano anche due altre questioni importanti. In questa seconda proie-
zione si tratta, infatti, di determinare altresì (i) se assuma rilievo il carattere distin-
tivo del marchio anteriore in quanto tale e, quindi, non solo dell’elemento comune 
presente in entrambi i marchi; e inoltre, si tratta di stabilire (ii) se il carattere di-
stintivo così individuato assuma rilievo già sul piano del confronto fra i marchi ai 
fini dell’accertamento della loro somiglianza, su quello – che attiene agli esiti del 
confronto – del rischio di confusione o su di entrambi i piani. 

Ma procediamo con ordine, iniziando a esaminare le questioni attinenti al-
l’elemento comune ai due marchi. 

48.1. Il carattere distintivo degli ‘elementi comuni’ (e non) ai due marchi con-
frontati. Fin quando il Tribunale di primo grado ha potuto mantenere ferma la re-
gola secondo cui la somiglianza fra i marchi presuppone che l ’e lemento co-
mune sia dominante nel marchio successivo, esso ha dato applicazione il princi-
pio secondo il quale è difficile che un elemento descrittivo che sia comune ai due 
marchi confrontati abbia carattere distintivo e quindi costituisca l’elemento domi-
nante dell’impressione d’insieme che i marchi confrontati complessivamente pro-
ducono nella percezione del pubblico 

800. 
Anche se ci si sarebbe potuti attendere una correzione di rotta sul punto dopo 

la pronunce della Corte nei casi “Medion” e “Limonchelo”, nelle sentenze succes-
sive è invece ancor dato di constatare una certa continuità di impostazione in ma-
teria 

801. Come si è visto, anche nella giurisprudenza successiva l’espressione “O-
ro”, frequentemente utilizzata per indicare una gamma alta di prodotti anziché 
un’origine imprenditoriale, avrebbe “un carattere scarsamente distintivo” 

802. Si 
 
 

800 Così Trib. primo grado CE 6 luglio 2004, caso «Chufafit», cit., par. 53 (ma anche parr. 51 e 
59). Si veda peraltro la dissonante pronuncia del 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit., parr. 45 
e 56: la valutazione secondo la quale il termine “flex” non avrebbe un alto tasso di distintività pare 
poco compatibile con la conclusione secondo cui esso sarebbe “certamente dominante” (par. 45). 
Secondo Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricola-
ge BricoCentro», cit., par. 63, “è necessario sottolineare che si deve distinguere tra il fattore attinen-
te a siffatto carattere distintivo del marchio anteriore, che è legato alla tutela riconosciuta ad un si-
mile marchio” (sul quale v. infra, § 58.1) “ed il carattere distintivo posseduto dall’elemento di un 
marchio complesso, che si collega all’idoneità di quest’ultimo a dominare l’impressione complessi-
va suscitata da tale marchio (Corte di Giustizia 25 aprile 2006 (ord.), causa C-235/05, L’Oréal SA c. 
UAMI e Revlon (Suisse) SA, par. 43)”, a quanto pare al fine di escludere una contraddizione fra la 
valutazione dello scarso carattere distintivo dell’espressione “brico” ai fini del confronto dei segni e 
una attribuzione di rilievo del medesimo segno ai fini dell’accertamento del rischio di confusione. 
Certo, se è vero che la nozione di carattere distintivo impiegata ai fini degli impedimenti assoluti è 
diversa da quella utilizzata per gli impedimenti relativi (sul tema v. §§ 36.2 e 58.1); e questa a sua 
volta si frammenta a seconda che si operi il confronto fra i marchi confliggenti e l’apprezzamento 
del rischio di confusione, l’interprete non può che trovarsi a mal partito. 

801 Sulla quale già ci si è soffermati al § 47.4. 
802 E quindi, essendo registrata come componente del marchio anteriore, non conserverebbe una 

posizione distintiva autonoma nel marchio successivo “Selezione Oro Barilla”: Corte di Giustizia 9 
marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 51 s. 
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potrà ora aggiungere che a sua volta l’espressione “Gateway” nel settore informa-
tico avrebbe carattere descrittivo e quindi, pur costituendo un elemento comune di 
due marchi posti a confronto, non ne rappresenterebbe tuttavia l’elemento distin-
tivo e dominante 

803. Infine, l’espressione “Spa” sarebbe descrittiva e generica per 
idroterapia, ma non per cosmetici e per questa ragione potrebbe in quest’ultimo 
settore mantenere una posizione distintiva autonoma 

804. Cosicché si può riassun-
tivamente concludere che i segni che coincidano con denominazioni generiche, 
indicazioni descrittive, locuzioni autopromozionali impiegate nel marchio anterio-
re, difficilmente possono mantenere “autonomo carattere distintivo” nel marchio 
successivo 

805, salvo, si intende, che grazie alla durata e all’intensità dell’uso ab-
biano conseguito un sufficiente carattere distintivo 

806 prima della registrazione di 
quest’ultimo. 

Non mancano, per la verità, alcune pronunce in controtendenza, come la già 
ricordata sentenza resa dal Tribunale di primo grado in sede di rinvio, che assume 
che il termine “Limoncello”, pur descrittivo e quindi dotato di “tenue carattere di-
stintivo” potrebbe tuttavia, addirittura, “risultare dominante”: anche se, per la ve-
rità, una presa di posizione di questo tenore sembra tutt’altro che convinta, oltre 
che convincente 

807. E nondimeno anche nella sentenza “Q2Web” si è ritenuto che 
 
 

803 Trib. primo grado CE 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., parr. 45 e 47-
49, confermata sul punto da Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», 
cit., parr. 43 e 49. V. altresì Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, causa T-224/06, Otto GmbH & 
Co. KG c. UAMI e L’Altra Moda s.p.a., caso «l’Altra Moda», par. 34, nel quale l’elemento comune 
“Moda” contenuto nei due marchi è stato ritenuto ‘trascurabile’ in quanto dotato di “carattere distin-
tivo assai debole”. 

804 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., parr. 24 ss. Secondo 
Trib. primo grado CE 13 giugno 2006, caso «pelle di mucca», cit., par. 21 l’elemento comune a due 
marchi per latticini, costituito dal disegno in bianco e nero di una pelle di mucca, sarebbe fortemente 
allusivo dei beni in questione, par. 36, e quindi dotato di debole carattere distintivo sia dal punto di 
vista visivo sia dal punto di vista concettuale, parr. 45 s., con la conseguenza che le differenze accer-
tate fra i due segni prevarrebbero sulle somiglianze. 

805 A riprova della tendenziale omogeneità fra il significato attribuito a queste nozioni nei due 
settori degli impedimenti assoluti e relativi: v. supra, § 36.2. 

806 In linea di principio, non paiono sussistere ostacoli a riferire anche alla capacità distintiva ac-
quisita le regole che sono state enucleate al riguardo in materia di impedimenti assoluti: v. già su-
pra, §§ 26 e 36.2 e infra, § 58.1. Risulta in qualche misura enigmatica la sentenza resa da Corte di 
Giustizia 27 aprile 2006 (ord.), causa C-235/05, L’Oréal c. UAMI e Revlon, caso «Flexi Air», lad-
dove ai parr. 42 e 43 pare ritenere che il carattere distintivo rilevante ai fini dell’accertamento del 
rischio di confusione non giocherebbe sul piano del confronto fra i segni; peraltro la pronuncia pare 
debba intendersi non nel senso che il carattere distintivo originario e acquisito debbano essere valu-
tati sulla base di criteri diversi; ma che nei due casi il carattere distintivo ha un riferimento diverso, 
costituito nell’un caso dal marchio anteriore, nell’altro l’elemento comune ai due marchi. In argo-
mento v. anche infra, § 48.1. 

807 Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 44. Per prese di 
posizione analoghe v. tuttavia Trib. UE 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Qualifier/Qua-
lifiers 2006», cit., par. 46; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., parr. 52-63 e 
già Trib. primo grado CE 21 novembre 2007, causa T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie GmbH 
& Co. KG c. UAMI e Lidl Stiftung, caso «Vital & Fit», parr. 32 ss. Peraltro, anche secondo Trib. 
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anche un elemento descrittivo, come “Web”, potrebbe conservare una posizione 
distintiva autonoma e avere carattere dominante 

808. 
Non deve sfuggire peraltro che, nell’ambito di un confronto fra due marchi 

governato dal meccanismo inaugurato dalla sentenza “Matratzen” 
809, l’analisi 

del carattere distintivo non è limitata all’elemento comune ai due segni ma si 
estende anche a quegli e lementi  u l ter ior i  che s iano present i  solo  nel  
marchio successivo r ichiesto . Ha carattere distintivo – e quindi valenza dif-
ferenziatrice – la parola “Magic” all’interno dell’espressione “Magic Seat”, ri-
spetto all’anteriore Seat 

810? Parlando di birre scure, ha carattere distintivo l’e-
spressione “Negra”, all’interno dell’espressione “Negra Modelo”, rispetto all’an-
teriore Modelo 

811? Anche qui la risposta segue canoni di valutazione abbastanza 
costanti. “Magic” è un termine “puramente lodativo”; trattandosi dunque di elemen-
to dotato di basso tasso di distintività, esso avrà ridotta efficacia differenziatrice del 
marchio successivo 

812. Il termine “Negra” in portoghese è descrittivo della birra 
 
 
UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-485/07, Olive Line International, SL c. UAMI e 
Reinhard Kopf, caso «O-live/Olive line», parr. 84-85; Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, cau-
sa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez c. UAMI e Industria Cárnicas Valle, caso «El Charcutero ar-
tesano», par. 53; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 54 e 13 giugno 2006, caso 
«pelle di mucca», cit., par. 32 un elemento di un marchio complesso che pur abbia debole carattere 
distintivo può costituire un elemento dominante purché, grazie alla sua posizione o dimensione, pos-
sa colpire l’impressione dei consumatori ed essere da essi ricordato. 

808 Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Q2Web», cit., ai parr. 35 ss. La valutazione è 
sicuramente influenzata dal caso “Medion”, richiamato al par. 38; e presenta una qualche disconti-
nuità rispetto alla linea dei casi precedenti; anche se poi ci si può domandare quali altri elementi 
avrebbero potuto assumere rilievo nel confronto fra i marchi “Qweb” e “Q2Web”. Diversa valuta-
zione deve essere operata con riguardo ai risultati conseguiti da Trib. primo grado CE 16 settembre 
2009, caso «zerorh+/zero», cit., ove al par. 70 la considerazione secondo la quale l’espressione “ze-
ro” avrebbe carattere distintivo in quanto non possiede alcuna relazione ai beni per i quali essa è 
protetta (articoli di abbigliamento, occhiali) pare del tutto conforme all’assunto secondo il quale la 
valutazione del carattere distintivo operata per gli impedimenti relativi debba almeno in linea di 
principio far capo agli stessi criteri impiegati per gli impedimenti assoluti (sul quale v. supra, § 
36.2; per un’applicazione in qualche misura analoga, v. la pronuncia Trib. primo grado CE 13 giu-
gno 2007, causa T-441/05, IVG Immobilien AG c. UAMI, in Racc. 2007, II, 1937 ss., caso «I», se-
condo la quale una singola lettera dell’alfabeto potrebbe essere distintiva, se non si riferisca diretta-
mente alla classe di beni per i quali è adottato il marchio); e tuttavia non è dato di comprendere che 
rilievo possa avere al fine del confronto fra i segni la circostanza che l’espressione “zero” sia l’unico 
elemento del marchio anteriore, visto che l’analisi del tasso di distintività dell’elemento comune va 
riferita al marchio successivo e non a quello anteriore. 

809 V. infatti già Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., in particolare 
parr. 40 e 41. 

810 Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 39. 
811 Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Negra Modelo», cit., parr. 34 ss. 
812 Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 39. Non deve sfuggire 

che, in questa decisione, il Tribunale usa come equivalenti le espressioni “puramente lodativo” e 
“descrittivo”, come può essere comprensibile in relazione a una verifica che attiene agli impedimen-
ti relativi. Dal punto di vista degli impedimenti assoluti, gli stessi termini alludono però a ipotesi 
assai diverse (sulle quali v. supra, §§ 22-24). 
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scura; quindi, di nuovo, il suo tasso di distintività sarà modesto 
813. 

Quanto poi debba essere elevato il tasso di  dis t int ivi tà  degl i  e lementi  
u l ter ior i  che compongono i l  marchio successivo, per allontanarlo da 
quello anteriore, è, evidentemente, distinta questione. E ci si potrebbe chiedere se, 
dopo “Medion”, la risposta debba obbedire a una logica diversa da quella seguita 
prima di questa pronuncia 

814. Parrebbe di no: i canoni di accertamento della misu-
ra della capacità distintiva degli elementi ulteriori non paiano essere sensibilmen-
te variati nel tempo 

815, anche se nell’abbondante messe giurisprudenziale non 
mancano pronunce che risultano abbastanza eccentriche 

816. E potrebbe essere che 
questa relativa costanza nel tempo dipenda dalla circostanza che la nozione di ca-
rattere distintivo è strettamente correlata a nozioni, come quella di segni descritti-
vi, privi di carattere distintivo e divenuti di uso comune, che hanno ricevuto fre-
quenti e ripetuti collaudi nel tempo in materia di impedimenti assoluti, dove esse 
trovano una definizione normativa compiuta 

817. In questa prospettiva si potrebbe 
pensare che non sia ancor bastata la – alla fin fine tutto sommato modesta – corre-
zione di rotta operata da “Medion” per recuperare la rilevanza degli elementi comu-
ni distintivi ma non dominanti nel confronto fra marchi per rimettere in discussione 
tutta la sistemazione che la materia nel frattempo aveva conseguito e solidificato 

818. 
 
 

813 Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Negra Modelo», cit., parr. 36 s. 
814 V. supra, § 47.3. 
815 Così Trib. primo grado CE 8 settembre 2008 (ord.), causa T-373/06, Matthias Rath c. UAMI 

e Dr. Grandel GmbH, caso «Epican Forte», par. 60, ha ritenuto che nel marchio successivo “Epican 
Forte”, per farmaci, l’elemento “Forte”, che designa una variazione nelle proprietà del prodotto, ab-
bia carattere meramente descrittivo e quindi un ruolo trascurabile ai fini del confronto. Cfr. Trib. 
primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 33, ove si è escluso che la parola 
“eco” potesse essere prevalente, dato che essa ha solo un carattere debolmente distintivo. Non diver-
samente Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., parr. 51 ss., secondo il quale la 
seconda parte del segno richiesto, “men”, non può risultare dominante dal punto di vista concettuale 
in quanto descrittiva del bene contraddistinto (abbigliamento destinato a un pubblico maschile). Nel-
la sentenza del Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 63, 
si è qualificato come “sussidiaria” la componente “by Camper”, perché, nel settore dell’abbiglia-
mento, un’espressione di questo tipo sarebbe percepita come identificazione del soggetto produttore; 
e con questa caratterizzazione si è voluto intendere che essa avrebbe un ruolo sottoordinato e in de-
finitiva trascurabile. Il rilievo può sembrare sorprendente, visto che la funzione “essenziale” del 
marchio dovrebbe proprio essere quella di indicare l’origine dei beni; ma con esso i giudici comuni-
tari sembrano assumere che i consumatori operino le loro scelte d’acquisto sulla base del marchio 
speciale attribuendo di regola peso secondario al marchio generale. Per una riflessione convincente 
sull’argomento, con una distinzione sottile ma persuasiva del segno usato in funzione identificativa 
del produttore e della provenienza del prodotto, v. D. SARTI, Capacità distintiva e confondibilità: 
marchi generale e marchi speciali, in Il dir. ind. 2007, 53 ss. a 53 e 55-56. 

816 Se non, addirittura, stravaganti: v. Trib. UE 8 febbraio 2011, caso «LAM/LAN», cit., parr. 30 
ss. secondo il quale l’elemento, parrebbe totalmente descrittivo, corrispondente alla parte iniziale del 
marchio successivo Líneas Aéreas del Mediterráneo LAM, sarebbe da ritenersi non trascurabile e 
quindi dotato di tale valenza differenziatrice da renderlo non simile rispetto al marchio anteriore LAN. 

817 In argomento v. supra, §§ 20-26 e, per un’impostazione teorica dei rapporti fra la disciplina 
degli impedimenti assoluti e relativi, § 36.2. 

818 V. però il rilievo programmaticamente significativo attribuito a elementi di differenziazione 
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48.2. Carattere distintivo intrinseco e notorietà del marchio anteriore. Si ha la 
sensazione di trovarsi su di un terreno completamente diverso quando, dopo aver 
esaminato come l’accertamento del carattere distintivo dell’elemento comune a 
due marchi oggetto di confronto o di un elemento presente solo nel marchio suc-
cessivo influisca sulla loro reciproca somiglianza, si passi a domandarsi se il ca-
rattere distintivo del  marchio anter iore  complessivamente  considerato 
possa influire sul piano del confronto dei marchi, ad es. rendendo più accentuati i 
tratti di somiglianza che essi posseggano. Sembrerebbe trattarsi di una questione 
non molto diversa dalla precedente, che, nella tradizione del nostro diritto interno 
potrebbe essere così riformulata: si può dire che la “forza” originaria di un mar-
chio anteriore o il rafforzamento conseguito dal medesimo in seguito a un uso in-
tenso e prolungato accentuino 

819 il tasso di somiglianza fra i due segni percepito 
dal pubblico di riferimento? 

In proposito, la giurisprudenza comunitaria fornisce una risposta una volta 
tanto univoca; e non per questo meno sorprendente, almeno di primo acchito. Il 
carattere distintivo originario o acquisito del marchio anteriore in quanto tale 
non influisce affatto sul piano dell’accertamento della somiglianza fra questo 
segno e il marchio richiesto. Se è vero che “la valutazione globale del rischio di 
confusione fra due marchi in conflitto comporta la presa in considerazione di 
tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali l’eventuale elevato caratte-
re distintivo del marchio anteriore”, è però anche vero che questo fattore gioca 
per l’appunto sul piano, successivo, dell’apprezzamento del rischio di confu-
sione; e non su quello, antecedente, del confronto fra i marchi al fine dell’ac-
certamento della loro somiglianza 

820. Questa distinzione, sottile ma esatta, di 
 
 
del marchio successivo, ritenuti non trascurabili, costituiti dalle lettere “LA” e da uno scudo, in Trib. 
primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 47 ss., soprattutto 50; e la valutazione 
di Corte UE 2 settembre 2010, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 57 e di 
Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 44, 
secondo cui l’elemento “ck” come illustrato nella domanda di marchio oggetto di opposizione da 
parte della Calvin Klein occuperebbe “una posizione accessoria” rispetto all’elemento “creaciones 
kennya”. Una diversa correlazione fra premesse e conseguenze è invece attestata da Trib. UE 15 
febbraio 2011 (Prima Sezione), caso «Yorma’s/Norma», cit., parr. 67 ss. che alla – corretta – consta-
tazione delle differenze sotto il profilo visivo rappresentate dai colori caratteristici e dalla lettera Y 
contenuti nel marchio richiesto fa seguire il rilievo secondo cui essi non valgono però a controbilan-
ciare la spiccata somiglianza degli elementi dominanti. 

819 O per contro riducano: su questa eventualità, però nella prospettiva specifica del rischio di 
confusione, v. infra, § 58.1. 

820 Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI e Ti-
rol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», parr. 58 e 65; 14 marzo 
2011 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-370/10 P, Ravensburger AG c. UAMI e Educa Borras, caso 
«Memory», par. 49 ss.; Corte di Giustizia 27 aprile 2006 (ord.), caso «Flexi Air», cit., parr. 42 s.; 
Trib. UE 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), caso «Nicorono/Nicorette», cit., par. 53; 27 giugno 2012 
(Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 64 (con motivazione 
peraltro peculiare, che ha riguardo alla circostanza che la notorietà del marchio anteriore sarebbe 
stata acquisita in un settore diverso da quello in cui profila il conflitto con il marchio successivo); 20 
giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 38; 5 ottobre 2010 (Quarta Sezio-
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piani 
821 trova a sua volta una spiegazione altrettanto impalpabile: quando manchi 

“il grado minimo di somiglianza richiesto” fra i marchi, questa conclusione nega-
tiva non potrebbe essere revocata in dubbio solo perché il marchio anteriore in 
quanto tale presenti un carattere distintivo elevato, originario o acquisito che esso 
sia 

822. Infatti, visto che il ricorrere della somiglianza dei marchi è uno dei due re-
quisiti congiuntamente richiesti ai fini dell’accertamento della presenza di un ri-
schio di confusione 

823, una volta esclusa in radice la somiglianza fra i marchi de-
ve conseguentemente anche escludersi il rischio di confusione 

824. Correlativa-
mente, non è viziata la decisione che, “avendo concluso per la mancanza di somi-
glianza tra il marchio richiesto e quello anteriore”, ometta di “prendere in consi-
derazione l’asserita notorietà del marchio anteriore”, posto che sulla base del pre-
 
 
ne), caso «STRATEGI/Stratégies», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi 
Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 62; 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., parr. 52-53; 
25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 31. Così anche, seppur in maniera meno recisa, 
Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, 
Gallo Azeite», cit., par. 61. 

821 Almeno stando all’analisi in precedenza proposta al § 44, ove si è anche segnalato come in 
altre situazioni la Corte di Giustizia tenda a elidere la distinzione. Non si saprebbe se il par. 84 di 
Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., si riferisca alla questione della notorietà del 
marchio anteriore o dell’elemento comune, visto che richiede che l’elemento comune sia “dominan-
te e distintivo del marchio successivo”. 

822 Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., parr. 42 
ss.; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa libertè n’a pas de prix, free e 
free mobile», cit., par. 55; 2 settembre 2010, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., 
par. 53; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 ss.; 27 ottobre 
2005, caso «Mobilix», cit., parr. 83-84. Non sempre i giudici comunitari si domandano se la notorie-
tà (non del marchio anteriore) ma dell’elemento comune ai due marchi confrontati possa influire 
sulla valutazione della somiglianza: per un esempio di omissione particolarmente vistoso v. Trib. 
primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., parr. 61 ss. Del tutto spe-
ciosa appare la posizione assunta da Trib. UE 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., par. 65, 
secondo il quale il debole carattere distintivo del marchio anteriore non andrebbe preso in conside-
razione sul piano del confronto dei marchi ma su quello dell’accertamento della confusione. Infatti, 
nel caso di specie, il marchio anteriore costituiva anche l’elemento (parzialmente) comune ai due 
marchi posti a confronto; e comunque il ragionamento relativo all’ininfluenza dell’elevato carattere 
distintivo originario del marchio anteriore quando manchi qualsiasi somiglianza fra i segni non si 
lascia trasporre all’ipotesi opposta del debole carattere distintivo. 

823 Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., par. 41; 
Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 45 e Trib. primo gra-
do CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 54. Per altri con-
formi richiami v. già § 42.1. 

824 Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Altra Moda», cit., par. 49. Nello stesso ordine 
di idee si muovono Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., parr. 52 ss.; 13 giugno 
2007, caso «Fennel», cit., par. 78 e 11 luglio 2006, caso «Torre Muga», cit., par. 72. Ancor più 
estrema la posizione assunta da Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., 
parr. 70 ss., secondo il quale il principio secondo il quale il carattere distintivo elevato del marchio 
anteriore non può ovviare alla mancanza di identità o somiglianza fra i segni (par. 71) opererebbe 
anche in un caso nel quale l’impressione globale prodotta dai due marchi differirebbe “in larga mi-
sura” e quindi, si potrebbe inferire, un grado di somiglianza pur tenue avrebbe dovuto pur essere 
presente. 
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supposto di una non somiglianza dei marchi confliggenti è per definizione assente 
qualsiasi rischio di confusione, qualunque sia l’asserito carattere distintivo elevato 
del marchio anteriore 

825. 
Esiste una contraddizione fra quest’impostazione e quella considerata al punto 

precedente? A rigore no, perché nei due casi la misurazione del carattere distinti-
vo si riferisce a due entità diverse: nell’un caso all’elemento comune ai due mar-
chi 

826, nell’altro al solo marchio anteriore. Cosicché nel suo complesso il ragio-
namento adottato dai giudici comunitari si snoda attraverso tre passaggi che non 
mancano di una loro concatenazione logica. Per valutare la somiglianza di due 
marchi, va considerato il carattere distintivo, originario o acquisito, dell’elemento 
comune fra di essi 

827. Se però su questa base si concluda che manca un tasso mi-
nimo di somiglianza fra i marchi posti a confronto, questa conclusione non può 
essere revocata in dubbio solo perché uno dei due segni posti a confronto, il mar-
chio anteriore in quanto tale, presenti elevato carattere distintivo. Se invece il tas-
so di somiglianza richiesto è presente, allora e soltanto allora del carattere distin-
tivo del marchio anteriore deve (anche) tenersi conto al fine di valutare (“global-
mente”) il rischio di confusione 

828. 
Come va giudicata questa impostazione? Anticipando i risultati, sembra che si 

possano esprimere tre valutazioni al riguardo, l’ultima delle quali è, per la verità, 
solo ipotetica: a) a rigore, l’approccio qui considerato è coerente con le coordinate 
concettuali generali fatte proprie dalla Corte in materia di somiglianza fra i mar-
chi e di rischio di confusione; b) dal punto della sua operatività pratica, esso può 
talora trovare qualche giustificazione, ad es. evitando inutili duplicazioni dell’a-
nalisi; c) l’appoccio ora considerato sembra tuttavia spesso chiamato a svolgere 
un’altra e ben precisa funzione, che si situa su di un piano pratico e operativo: 
quella di apprestare un’argomentazione che consente di “ri-collocare” sul piano 
anteriore dell’analisi del confronto dei segni e della somiglianza scelte in realtà 
operate sul piano successivo della valutazione globale del rischio di confusione. 

Vediamo separatamente questi tre profili. 
a) Nonostante una qualche apparenza di arbitrarietà, la solidità concettuale 

 
 

825 Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», 
cit., par. 101; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 44. Nello 
stesso senso Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 56; 12 
ottobre 2004, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 51. Si ha talora l’impressione che i giudici comunitari 
“forzino” gli elementi rilevanti per il confronto fra i segni per escludere una pur verosimile somi-
glianza per esentarsi dal compito, forse più difficile, di raggiungere la conclusione sul piano del ri-
schio di confusione: v. Trib. UE 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 
38. La stessa argomentazione viene estesa all’elevato grado di notorietà del marchio successivo, 
senza particolare motivazione, da Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tuc-
ci/Emilio Pucci», cit., par. 33. 

826 Come anche – si ricorderà: § 48.1 – di un elemento presente solo nel marchio successivo. 
Questo profilo viene tralasciato nel testo, in quanto non direttamente attinente al quesito ivi formulato. 

827 E, se del caso, dell’elemento presente solo nel marchio successivo: § 48.1. 
828 Come si vedrà meglio al § 58. 
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dell’approccio complessivo così articolato trova più di una conferma. Intanto, es-
so è del tutto coerente con le prime pronunce in materia di marchi complessi. Co-
sì, si ricorderà che già nel caso “Vedial/Hubert” il Tribunale aveva concluso che, 
una volta che si sia ritenuto che due marchi confliggenti non siano simili dal pun-
to di vista visivo, fonetico o concettuale, il tasso di notorietà del marchio anteriore 
non può modificare la conclusione negativa raggiunta sull’esistenza di un rischio 
di confusione 

829; e varrà la pena di ricordare anche che la conclusione era stata 
confermata dalla Corte di Giustizia 

830. 
Ancor più rilevante è che l’impostazione risulti coerente con la linea di prece-

denti della Corte che parte dai casi “Sabel” e “Lloyd”. Se si ritorna a esaminare 
con l’attenzione dovuta le prese di posizione rese sul punto dai giudici supremi 
comunitari, ci si avvede che in effetti essi hanno tenuto accuratamente distinta la 
valutazione del carattere distintivo a seconda che esso si riferisca agli elementi 
comuni dei due marchi o al marchio anteriore. Invero, quello che in precedenza si 
è caratterizzato come il “secondo innesto” fa riferimento all’impressione com-
plessiva dei marchi posti a confronto, prescrivendo che il paragone finalizzato 
all’accertamento della somiglianza debba basarsi sull’impressione complessiva e 
tenga in particolare conto dei componenti “distintivi e dominanti” dei due mar-
chi 

831 e quindi, sembra si possa inferire, degli elementi comuni a essi 
832. Invece, 

quello che in precedenza si è caratterizzato come il “primo innesto” attiene chia-
ramente al “carattere distintivo del marchio anteriore” 

833 e lo prende in considera-
zione ai fini dell’accertamento del rischio di confusione una volta che sia stato ac-
certato il ricorrere della somiglianza dei segni e dei beni. La “valutazione globale” 
del rischio di confusione deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinen-
ti 

834; fra questi fattori indubbiamente va annoverato il grado di distintività del 
marchio anteriore: più distintivo è il marchio anteriore, maggiore sarà il rischio di 
confusione 

835. Queste prese di posizione legittimano l’inferenza, poi sviluppata 
dalla giurisprudenza successiva sopra presa in esame, che il grado di distintività 
del marchio anteriore in quanto tale non influisca sull’accertamento del tasso di 
somiglianza fra i marchi. 
 
 

829 Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 65. Nello stesso senso 
successivamente Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., parr. 28 s., con-
fermato da Corte EU 4 marzo 2010 (ord.), causa C-193/09, Kaul c. UAMI, caso «Arcol/Kapol». 

830 Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, caso «Vedial/Hubert», par. 51. 
831 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso 

«Lloyd», cit., par. 25. 
832 Oltre che, eventualmente, dell’elemento presente solo nel marchio successivo, che non rileva 

ai fini dell’analis presente per le ragioni poc’anzi indicate in nota. 
833 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24 e 22 giugno 1999, caso 

«Lloyd», cit., par. 20. 
834 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22 e 22 giugno 1999, caso 

«Lloyd», cit., par. 18. 
835 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24 e 22 giugno 1999, caso 

«Lloyd», cit., par. 20. 
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b) Si può dunque dire che, almeno in teoria, i conti tornano. Anche se poi la 
coerenza del sistema resta affidata a una linea di confine assai labile. Come si fa a 
distinguere con la necessaria nettezza fra il carattere distintivo dell’elemento co-
mune ai due marchi confrontati e quello del marchio anteriore in quanto tale, per 
dichiarare che il primo sarebbe decisivo ai fini dell’accertamento della somiglianza 
dei marchi oggetto di confronto, mentre il secondo sarebbe del tutto irrilevante? 

In alcuni casi la distinzione è chiara e le sue conseguenze applicative sono ab-
bastanza ragionevoli. 

Può essere che il marchio anteriore sia integralmente riprodotto nel marchio 
successivo, come nel caso del marchio “Gateway” rispetto al marchio successivo 
“Activy Media Gateway” 

836; oppure che del marchio anteriore “Saint-Hubert 41” 
sia riprodotto solo l’elemento “Hubert” nel marchio successivo composto dalla 
parola “Hubert” e da una componente figurativa 

837. In questi casi i due marchi 
presentano sicuramente un elemento comune; e appare logico domandarsi quanto 
esso sia distintivo per stabilire se essi siano simili. In tutti questi casi, una volta 
che i giudici si siano domandati se l’elemento comune abbia carattere distintivo; e 
abbiano avuto occasione di rispondere valutando a fondo anche l’eventuale distin-
tività acquisita dall’elemento in questione 

838, non si vede davvero quale vantaggio 
possa essere conseguito qualora si duplichi l’analisi e si torni a interrogarsi una 
seconda volta dell’influenza sul grado di somiglianza dei marchi del carattere di-
stintivo di tutto il marchio anteriore in sé e per sé considerato. 

Diverso è il caso dei marchi Arcol rispetto a Capol 
839; ma la conclusione, 

dell’irrilevanza della distintività del marchio anteriore ai fini dell’accertamento 
della somiglianza, non cambia. È vero che i due marchi presentano tre lettere in 
comune; ma non esiste nessuna unità semantica dotata di senso compiuto che sia 
presente sia in Arcol sia in Capol. In questa situazione, che Arcol sia più o meno 
distintivo in origine o che sia diventato particolarmente noto in conseguenza del-
l’uso non rileva: esso è dissimile da Capol e tale resta qualunque sia il grado di 
distintività che esso esibisce 

840. 
La distinzione sembra ancor reggere – seppure a malapena – in casi più com-

plessi. I due marchi “Alba Moda” e “L’altra moda” hanno un componente comu-
ne, “moda”, che è debolmente distintivo e quindi non li rende simili 

841. Nel loro 
complesso non sono simili: e quindi la circostanza che il marchio anteriore bene-
fici di un “carattere distintivo accresciuto” in uno Stato membro sembra non as-

 
 

836 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit. 
837 Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit.; 12 dicembre 2002, caso 

«Vedial/Hubert», cit. 
838 Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., parr. 43 s., 59. 
839 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit. 
840 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 s., confermato 

da Corte EU 4 marzo 2010 (ord.), caso «Arcol/Kapol», cit. 
841 Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Altra Moda», cit., par. 34. 
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sumere alcun rilievo 
842. Lo stesso vale per il marchio “Max&Co.” rispetto al mar-

chio successivo “M&Co.”: l’elemento comune “&Co.” ha scarso carattere distin-
tivo e quindi a nulla rileva che il marchio anteriore di cui fa parte abbia viceversa 
carattere distintivo elevato 

843. 
c) Spesso si ha tuttavia l’impressione che i giudici comunitari (ed in particola-

re la Corte di Giustizia) si trincerino dietro all’affermazione secondo la quale il 
carattere distintivo originario o acquisito del marchio anteriore possa essere preso 
in considerazione solo quando sia già stato accertato un grado minimo di somi-
glianza richiesto fra i marchi per un’unica ragione: che essi già abbiano operato 
una valutazione “globale” e, sulla base di essa, abbiano escluso il ricorrere di un 
rischio di confusione. 

Così, la Corte di Giustizia nel caso “Gateway” non si limita a confermare che 
il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore è stato legittimamente consi-
derato irrilevante dal Tribunale perché esso aveva precedentemente concluso che i 
due marchi oggetto di confronto erano dissimili 

844; ma aggiunge che tale valuta-
zione si giustificava perché, anche assumendo che l’elemento comune ai due mar-
chi potesse avere carattere distintivo autonomo, l’opponente non aveva provato 
che esistesse un rischio di confusione fra i marchi 

845. Insomma, come dal princi-
pio della valutazione globale è dato di inferire la somiglianza fra i marchi posti a 
confronto 

846, così dallo stesso principio è dato di inferirne la dissimiglianza. Si 
scorge lo stesso modo di procedere in alcune decisioni del Tribunale di primo 
grado, anche se il puntello del ragionamento è reperito nel secondo e non nel pri-
mo innesto, e quindi nel principio dell’impressione globale fornita dai marchi po-
sti a confronto 

847. Anche mutando questo fattore, il risultato non cambia: l’ap-
prezzamento dell’antecedente costituito dalla somiglianza dei marchi è desunto 
dal piano delle conseguenze. 

49. (Segue). H) Il confronto dei marchi nella prospettiva del diritto italiano 

Che differenze è dato di riscontrare nel confronto dei segni quando si passi 
dalla prospettiva, prevalentemente comunitaria, cui si è fin qui fatto riferimento a 
 
 

842 Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Altra Moda», cit., par. 49. Più difficile è con-
dividere il ragionamento seguito da Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones 
Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 55, secondo la quale l’elemento comune CK sarebbe solo ac-
cessorio nel marchio successivo. 

843 Trib UE 3 dicembre 2014 (Quarta Sezione), caso «M&Co./Max&Co», cit., par. 61. 
844 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 56. Per ri-

chiami di giurisprudenza conforme v. § 58.2. 
845 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 51. 
846 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 40 ss. 
847 Per un esempio eloquente v. Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», 

cit., par. 72. 
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quella del diritto italiano? A questo proposito è dato di riscontrare due tipi di dif-
ferenze, a seconda che esse trovino la propria ragione in divergenze normative 
oppure in stili di argomentazione dei giudici nazionali rispetto a quelli comunitari. 

49.1. Differenze nei testi normativi di riferimento. Ancora sui marchi difensivi. 
Nella trattazione precedente si è fatto più volte riferimento a alcune differenze 
nella formulazione delle norme interne rispetto a quelle comunitarie. Si è anche 
segnalato che talora si tratta di differenze apparenti, come è ad es. nel caso delle 
previsioni relative alla prova dell’uso in sede di opposizione alla registrazione 

848, 
talaltra di differenze effettive, in particolare nella disciplina delle azioni di nullità 
successive alla registrazione 

849. Sempre sul piano normativo ci si è anche imbat-
tuti in un istituto peculiare del diritto italiano, quello dei marchi difensivi o di pro-
tezione; l’istituto è stato sommariamente esaminato dal punto di vista dell’azione 
di nullità (e dell’opposizione), al fine di domandarsi se in quei contesti potessero 
essere fatti valere anche dei marchi difensivi. 

Varrà ora la pena spendere qualche parola di più per delineare i caratteri es-
senziali di questo istituto, che costituisce una singolarità italiana nel panorama in-
ternazionale del diritto dei marchi 

850, e affrontare su questa base la questione che 
qui specificamente interessa e che attiene all’influenza che possa avere la presen-
za di marchi difensivi sul confronto fra i marchi condotto alla stregua del diritto 
italiano. Sicuro è che la registrazione dei marchi difensivi A2 e A3 amplia la tute-
la del marchio principale A1. Pure è sicuro che al momento della registrazione 
non si può ancor sapere quale fra i diversi marchi sia principale e quale sia difen-
sivo, visto che questa caratterizzazione dipende dall’essere il marchio, rispettiva-
mente, usato o non usato; e che di regola non è ancora dato di conoscere questa 
circostanza al momento della registrazione, ma solo successivamente 

851. Più pre-
cisamente: quale sia all’interno di una certa costellazione di fatti il marchio prin-
cipale e quale (o quali) siano i marchi difensivi o di protezione, è valutazione che 
verrà compiuta con riferimento al momento in cui i marchi anteriori sono fatti va-
lere contro la registrazione successiva 

852. 
Si tratta però ancora di vedere alla stregua della previsione dell’art. 24.4 c.p.i. in 

primo luogo entro quali limiti e a quali condizioni sia ammissibile la registrazione 
di A2 e di A3; e in secondo luogo di misurare quale incremento di tutela possa 
comportare la loro protezione nei confronti di una registrazione successiva 

853. 
 
 

848 V. supra, § 38.2 (a proposito dell’omessa menzione del dies a quo del computo del quin-
quennio di uso del marchio opposto nell’art. 178.4 c.p.i.). 

849 V. la lettura del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. proposta supra, al § 38.4. 
850 V. la ricognizione proposta da C.E. MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio di impresa, 

cit., 210 ss. ove anche riferimenti al sistema inglese previgente (sul quale v. ora per un aggiorna-
mento, anche riferito alla ragioni del divieto di “ghost marks”, L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual 
Property Law, cit., 898). 

851 Così M.S. SPOLIDORO, La decadenza della registrazione, cit., 311. 
852 E quindi prendendo come riferimento il momento della pubblicazione della domanda di regi-

strazione del marchio successivo e i cinque anni precedenti: artt. 178.4 c.p.i. e 53 r.a. 
853 O di un uso successivo (nella prospettiva della contraffazione). 
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Sotto il primo profilo è fuor di discussione che i marchi difensivi sono regi-
strabili solo per gli stessi beni e a nome del medesimo titolare di un marchio a sua 
volta registrato 

854. Si è anche detto che i marchi difensivi dovrebbero essere simili 
ma non potrebbero essere confondibili con quello principale 

855. La tesi non è con-
divisibile: qualunque possa essere stato il ruolo che ha svolto la nozione di con-
fondibilità dei marchi prima dell’armonizzazione comunitaria, oggi la qualifica-
zione corrispondente attiene solo al piano delle conseguenze, del “rischio di con-
fusione per il pubblico”, non a quello degli antecedenti, ed, ivi, del confronto dei 
marchi, per i quali invece assume esclusivo rilievo la “somiglianza” dei marchi e 
non la loro confondibilità 

856. Che l’impiego della qualificazione in termini di con-
fondibilità possa essere non solo normativamente scorretta ma anche operativa-
mente pericoloso è mostrato proprio dalla tesi ora esaminata, che assume che si 
possano avere marchi, qui per definizione registrati per le stesse merci, che sono 
simili ma non confondibili: quasi che le due nozioni si collocassero lungo un con-
tinuum nel quale la somiglianza sarebbe un minus rispetto alla confondibilità, 
quando invece, nell’assetto normativo del marchio comunitariamente armonizza-
to, esse sono analiticamente distinte in quanto l’una appartiene ai presupposti e 
l’altra alle conseguenze. 

Sotto il secondo profilo, non si può che prendere atto – a malincuore – della 
circostanza che la protezione dei marchi difensivi ha un effetto moltiplicativo del-
la sfera di protezione del marchio anteriore: la registrazione successiva trova un 
impedimento anche se il marchio anteriore usato non sia a esso simile, a condi-
zione che il medesimo marchio successivamente registrato sia simile a un marchio 
difensivo a sua volta simile al marchio anteriore usato. Insomma, “Bing” potrà 
non essere simile al successivo “Bic”; ma se il titolare del primo marchio avrà an-
che registrato “Big”, pur non usandolo, allora fra “Big” e “Bic” potrà esserci un 
grado di somiglianza, visiva e fonetica, sufficiente a provocare l’impedimento. 
“Palmolive” potrà non essere simile a “Palmolo”; ma se il titolare del primo mar-
chio avesse registrato anche il marchio “Palmole”, l’impedimento (probabilmen-
te) scatta. Ancora: se si potrà dubitare che “Mio” sia simile al successivo “Miogat-
to”, se il titolare del marchio anteriore abbia registrato anche il marchio “Miofet-
 
 

854 In questo senso C.E. MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio di impresa, cit., 221: se fos-
se ammessa la registrazione anche a opera di altre società del medesimo gruppo, i concorrenti po-
trebbero ritenere decaduti marchi che sono ancor validi. Secondo M.S. SPOLIDORO, La decadenza 
della registrazione, cit., 305, 309 e 310 il marchio “principale” (nell’accezione sopra precisata) po-
trebbe anche non essere registrato; l’A. riconosce però che a questa tesi si oppone il dato normativo 
secondo cui il marchio in questione dovrebbe essere “in vigore”, visto che la qualificazione in ter-
mini di vigenza è appropriata per i marchi registrati e non quelli di fatto. Il dubbio – che l’A. supera 
sottolineando la portata innovativa della Novella – non può che essere rafforzato se si consideri la 
norma come istitutiva di un privilegio che sfugge a una giustificazione razionale (v. al fondo di que-
sto §); e si abbia quindi ragione di circoscrivere questo privilegio ai casi in cui il marchio sia deposi-
tato e, quindi, possa venire in gioco la ratio, nella quale già ci si è imbattuti, del favor registrationis. 

855 Trib. Verona 2 luglio 2001 (ord.), L’Oréal SA e altri c. Giorgio Ongaro, in Giur. ann. dir. 
ind. 4303, caso “Canale 5/Chanel n. 5». In dottrina G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 197. 

856 In argomento v. supra, § 42.1. 
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ta” – e questo può considerarsi davvero un marchio difensivo –, la somiglianza 
diviene ipotizzabile 

857. In questo contesto normativo, parrebbe dunque che si pos-
sa parlare di una sorta di proprietà transitiva della somiglianza: così si potrà dire – 
facendo ricorso a simboli leggermente più complessi di quelli impiegati poc’anzi 
– che, anche se 2A non sia simile a A1, posto che il marchio usato A1 sia però 
simile al marchio non usato e difensivo A2 e questo a sua volta sia simile al mar-
chio di cui si chiede la registrazione 2A, si deve concludere che la somiglianza fra 
questi due ultimi marchi trasmigra – finzionisticamente – al primo. Lo stesso ri-
sultato può anche essere spiegato con una costruzione non finzionistica assumen-
do che eccezionalmente possa avere rilievo anche l’anteriorità costituita da un 
marchio non usato per più di cinque anni 

858. Qualunque sia la chiave ricostruttiva 
del fenomeno, il risultato pare incongruo; e in forte contrasto con la funzione con-
correnziale che dovrebbe essere assegnata ai marchi. 

Anche per tenere conto delle perplessità che suscita la tutela rafforzata conferi-
ta dai marchi difensivi, ci si è domandati se la nozione di “somiglianza” postulata 
dall’art. 24.4 c.p.i., intesa come presupposto per il riconoscimento del carattere 
difensivo di un marchio rispetto all’altro, vada intesa in modo più rigoroso di 
quella nozione accolta ai fini del confronto dei marchi 

859. Potrà anche essere così, 
visto che anche la nozione di somiglianza, come del resto quella di identità, è si-
curamente funzionale e quindi si presta a letture a geometria variabile a seconda 
della finalità della norma che a essa fa ricorso; e che in questo caso la funzione 
della norma è indubbiamente quella di ampliare l’ambito di protezione della regi-
strazione anteriore principale al di là del perimetro che risulterebbe in assenza 
della registrazione del marchio difensivo 

860. Anche procedendo per questa strada, 
non si saprebbe peraltro indicare con qualche precisione quali risultati possano 
essere conseguiti 

861. 

 
 

857 Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit. 
858 Che sia necessario stabilire se la tutela – o, qui, il potere invalidante – vada riferita al marchio 

principale o a quello difensivo, sembrerebbe evidente; ma tale necessaria precisazione non risulta 
operata dalle trattazioni più approfondite del tema (C.E. MAYR, L’onere di utilizzazione del marchio 
di impresa, cit., 217 ss.; M. FRANZOSI, Il marchio difensivo, in Riv. dir. ind. 1976, II, 167 ss., 198 
ss.), che preferiscono riferirla a entrambi i marchi simultaneamente, secondo formulazioni non sem-
pre facilmente decifrabili. 

859 V. la nota di commento alla seconda massima di Trib. Verona 2 luglio 2001 (ord.), caso “Ca-
nale 5/Chanel n. 5», cit. Un esempio di interpretazione rigorosa della nozione di somiglianza ai fini 
di cui al testo è in Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit. 

860 Ché, se così non fosse e se la registrazione di uno o più marchi difensivi non producesse 
l’effetto di ampliare la tutela del marchio usato, la norma sarebbe del tutto superflua: in questo senso 
M.S. SPOLIDORO, La decadenza della registrazione, cit., 312. 

861 Si potrebbe immaginare, forse, che questo doppio giudizio di somiglianza possa essere con-
dotto in primo luogo assumendo che la finalità della norma non sia quella di conferire una (incon-
grua) tutela a marchi registrati ancorché non usati per più di un quinquennio ma di apprestare uno 
strumento idoneo a estendere la tutela dei marchi registrati e usati; in secondo luogo, assumendo 
sulla base di questa ricostruzione che il confronto con il marchio successivo vada condotto rispetto 
al marchio principale, usato, come integrato dal marchio difensivo, depositato ma non usato; e in 
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49.2. Differenze di stile interpretativo. Probabilmente le differenze fra il diritto 
comunitario dei marchi e quello nazionale più importanti sono quelle che deriva-
no non da divergenze fra i rispettivi dati normativi ma dagli stili interpretativi 
propri delle due tradizioni. Nella tradizione italiana, si segue spesso un approccio 
ellittico. Talora manca qualsiasi riferimento espresso al pubblico interessato e al 
livello di attenzione che lo caratterizza 

862, che invece si è visto essere ritenuti pas-
saggio indispensabile dalla giurisprudenza comunitaria. È inoltre difficile che il 
confronto fra i segni venga condotto con riferimento analitico ai tre diversi livelli 
di analisi, visivo, fonetico e concettuale, anche se sotto questo profilo la giurispru-
denza nazionale sembra starsi evolvendo. In ogni caso nel confronto predomina 
un approccio che forse converrebbe chiamare intuitivo, piuttosto che sintetico, 
posto che il momento sintetico del paragone ben può collocarsi al termine di 
un’indagine più analitica: mentre la nostra giurisprudenza preferisce riferire degli 
esiti finali della propria valutazione senza preoccuparsi di dar conto degli snodi 
del percorso che ivi l’abbia condotta 

863. Proprio nel confronto, a es. fra marchi 
complessi, è dato di riscontrare un approccio che si potrebbe chiamare “riduzioni-
sta”. Difficilmente si paragonano i due marchi tenendo conto di tutti gli elementi 
di cui essi si compongono ad es. se si tratta di paragonare i marchi “Index Euro-
pea” e “Index@point” con il marchio “Hipexpoint” 

864, in una prima fase vengono 
individuati gli elementi privi di capacità distintiva, qui il termine descrittivo 
«point» e quello di uso comune «Europea», per espungerli totalmente dall’analisi 
del marchio anteriore. In una seconda fase vengono posti a confronto il nucleo di-
stintivo del marchio anteriore, che residua dopo l’operazione di espunzione, con il 
marchio successivo, anch’esso «ridotto» al suo nucleo distintivo. Nella nostra giu-
risprudenza continua altresì a svolgere un ruolo fondamentale una distinzione il 
cui significato pare sempre più ridotto all’interno del diritto nazionale comunita-
riamente armonizzato: quella fra marchi forti e marchi deboli 

865. 
 
 
terzo luogo, tuttavia, anche precisando a quest’ultimo proposito che non tutte le integrazioni del 
marchio registrato e usato siano ammissibili, ma solo quelle che siano riconducibili alla “penombra” 
proiettata dal marchio usato (o, se si preferisce, alla sua “impronta allargata”). È però facile avve-
dersi che entrambe le espressioni ora trascritte tra virgolette sono caratterizzate da grande vaghezza; 
e che questa vaghezza rende questo approccio poco praticabile, in un settore in cui le esigenze di 
certezza dei terzi interessati a scegliere come marchio un segno che non sia stato già monopolizzato 
da altri dovrebbero fare premio (v. supra, § 20 con riferimento alle esigenze di individuazione 
«chiara, precisa, di per sé completa» del marchio anteriore su cui si è pronunciata, a proposito della 
rappresentazione grafica dei marchi, Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Ralf 
Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, in Racc. 2002, I, 11737 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 
4763, caso «Sieckmann», par. 55). 

862 V. ad es. App. Torino 11 giugno 2008, El Corte Inglés s.a. c. Emilio Pucci International BV 
ed Emilio Pucci s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5296, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci». 

863 Diversamente però V. DI CATALDO, La proprietà industriale, cit., 26. 
864 Come è avvenuto nella vicenda decisa da Trib. Venezia 8 marzo 2006, Index Europea s.p.a. 

c. Istituto europeo multidisciplinare di Farano Carolina & C., in Giur. ann. dir. ind. 5007 caso «In-
dex@point». 

865 In argomento già supra, § 25.4 e infra, § 58.4. 
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Vi è da dire che spesso si tratta di differenze in qualche misura impalpabili, 
che possono essere più o meno accentuate a seconda dei casi; e che quindi non si 
prestano facilmente a un’analisi e una sistemazione precise. Occorre aggiungere 
che un’analisi sistematica è resa ancor più difficile da due circostanze. Intanto, 
trattandosi di differenze di stili e di approccio, esse non si manifestano solo nel-
l’interpretazione e applicazione del diritto nazionale dei marchi ma anche in quel-
la del diritto dei marchi comunitari, quando, come spesso avviene, questo sia affi-
dato al giudice nazionale nella sua veste di Tribunale dei marchi comunitari 

866. 
Sotto questo profilo, si potrebbe dire che la differenza vera, se c’è, sta non nel di-
ritto applicato, nazionale o comunitario che sia, ma nell’organo giudicante che lo 
applica, nazionale o comunitario. Occorre poi aggiungere che la trattazione ha qui 
per oggetto il giudizio di novità del marchio successivo e non la tutela del mar-
chio anteriore; e a questo riguardo basterà por mente alla circostanza che il nostro 
diritto nazionale non ha ancor avuto modo di acquisire sufficiente esperienza in 
materia di opposizione e che il giudizio di nullità, pur non infrequente, il più delle 
volte si accompagna a quello di contraffazione e finisce per essere modellato su di 
esso, per avvedersi che la misura e l’estensione del campione sul quale condurre il 
raffronto può essere troppo ridotta. Converrà quindi tornare sul tema a tempo de-
bito 

867. 

50. I) Il confronto fra i beni 
868 

50.1. Generalità. È giunto il momento di soffermarsi sul secondo dei due fatto-
ri al cui congiunto operare la legge ricollega il “rischio di confusione per il pub-
blico” e quindi la presenza dell’impedimento alla registrazione del marchio suc-
cessivo o di una causa di invalidità della registrazione corrispondente. Come si è 
visto, il diritto comunitario fa a questo proposito riferimento al concetto di “iden-
tità o somiglianza dei prodotti o servizi” 

869, mentre il diritto interno continua a 
impiegare l’espressione, tradizionale nel nostro ambiente giuridico, di “affinità” 
fra prodotti e servizi 

870. 
Si è avuto più di una volta occasione di ricordare come questo secondo fattore 

si rapporti con l’identità o somiglianza dei segni. Si tratta di presupposti cumula-
tivi: perché ricorra un rischio di confusione del pubblico quanto all’origine dei 
beni devono concorrere entrambi i fattori 

871. E tuttavia un minore grado di somi-
 
 

866 In argomento v. supra, § 3 C ). 
867 V. infra, § 132.5. 
868 In argomento v. V. DI CATALDO, Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela, 

cit.; G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 1 ss.; C. GALLI, Funzione del marchio e am-
piezza della tutela, cit. 

869 Artt. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva e 8, par. 1, lett. b), r.m.c. 
870 Art. 12.1, lett. d), c.p.i. 
871 V. già § 42.1.  
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glianza fra i segni può essere compensata da una maggiore somiglianza fra i beni 
e viceversa 

872. 
Nell’esperienza giuridica statunitense, si dice che il presupposto corrisponden-

te alla somiglianza o affinità dei beni, quello della proximity of goods, ha una col-
locazione disomogenea rispetto alla similarity of marks. La similarity dei marchi è 
un fattore decisivo per stabilire in positivo la contraffazione; mentre il fattore del-
la proximity dei beni è decisivo in negativo, per escludere la contraffazione quan-
do manchi la proximity of goods 

873. 
50.2. L’individuazione dei beni oggetto del confronto: registrazione o uso. 

Quando si tratti di procedere al confronto dei beni ai fini della valutazione del ri-
schio di confusione, occorre compiere un’operazione preliminare: individuare con 
la dovuta precisione quali siano i beni che devono essere presi in considerazione 
per stabilire se fra essi ricorra, per l’appunto, una relazione di affinità o di somi-
glianza. 

A questo fine occorre far riferimento separatamente al marchio successivo e a 
quello anteriore. Quanto al primo, ovvero i l  marchio r ichiesto , contro il quale 
viene presentata opposizione o viene proposta azione di nullità, il compito non è 
particolarmente difficile 

874. In linea di principio, i beni rilevanti sono qui quelli 
specificamente indicati nella domanda di registrazione 

875, con la sola avvertenza 
che le indicazioni originarie possono essere ristrette in conseguenze di una do-
manda di limitazione, sempre che questa sia stata formulata nei tempi e coi modi 
prescritti dalla legge 

876. A nulla rileva che il richiedente dia atto che egli intenda 
 
 

872 Sulla nozione di interdipendenza e sulla sua relazione con il carattere cumulativo dei fattori 
produttivi del rischio di confusione v. supra, § 45.1. 

873 In questo senso B. BEEBE, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infrin-
gement, cit., 1604 ss. 

874 Ma sulle difficoltà che si possono incontrare nell’interpretazione dell’indicazione delle classi 
di beni per cui è richiesta la protezione v. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «deutsche-
medi.de/medi e medi.eu», cit., parr. 25 ss. 

875 V. gli artt. 2569 c.c., 12.1, lett. c) c.p.i., 4, par. 1, lett. b ), della direttiva e art. 8, par. 1, lett. b) 
r.m.c. Fra le molte applicazioni v., con specifico riferimento a quest’ultima previsione, Trib. UE 27 
ottobre 2010 (Settima Sezione), causa T-365/09, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE c. UA-
MI e Free SAS, caso «free/free la libertè n’a pas de prix», par. 30; 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», 
cit., par. 32; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «M+M EUROdATA», cit., par. 58. Resta 
considerare che la Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), causa C-307/10, Chartered Institute 
of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, caso «Chartered Institute of Patent Attorneys//IP 
translator», per rimediare alla divergenza fra la prassi di alcuni uffici nazionali, come quello della 
Gran Bretagna, di intendere il riferimento ai titoli delle classi come limitato al significato delle 
espressioni corrispondenti, e quella dell’UAMI di estenderlo a tutte le sottoclassi elencate nella clas-
se, impone al richiedente la protezione di precisare se il riferimento alle classi di Nizza vada inteso 
come riferito a tutti i beni e servizi inclusi nei titoli delle classi stesse oppure ai soli beni e servizi 
direttamente indicati da questi titoli. In argomento v. P. BICKNELL, Chartered Institute of Patent At-
torneys v. Registrar of Trade Marks: we have not heard the last of it, in EIPR 2012, 715 ss. 

876 V. artt. 179.1 e 2 c.p.i. e 43, par. 1, r.m.c. e Regola 13 del reg. n. 2868/95. In argomento v. ri-
spettivamente §§ 15.5 e 17.5. Se il richiedente non ha fatto ricorso alla procedura di limitazione, 
invano fa valere che alcuni fra i beni contenuti nella classe indicata nella domanda possano non es-
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usare il marchio richiesto solo per una parte dei prodotti contrassegnati dalla do-
manda di marchio: anche se il segno “Kiap Mou” in laotiano significa “cotenna di 
maiale croccante”, se esso è registrato anche per carne, pesce, pollame e selvaggi-
na, saranno questi i beni di riferimento, salvo che il richiedente, per l’appunto, 
non provveda tempestivamente alla limitazione della domanda 

877. Nessun rilievo 
assume d’altro canto che il registrante intenda destinare i propri articoli di abbi-
gliamento specificamente a un pubblico che pratica sport estremi, se la registra-
zione è riferita ad articoli di abbigliamento esterno “ad alta tecnologia”, che ben 
potrebbero interessare fasce più ampie del pubblico 

878. D’altro canto già si è visto 
come le sorti di un’opposizione possano essere decisamente influenzate da un’ac-
corta politica di riduzione in itinere dell’ambito della domanda successiva, che 
ben può diminuire l’area di interferenza e in questo modo spianare la via a una re-
gistrazione anche in casi nei quali l’opposizione si fosse originariamente presenta-
ta come ben fondata 

879. 
La faccenda si fa più complicata quando si tratti di individuare i beni per i qua-

li è protetto i l  marchio anter iore  
880. Anche qui in prima battuta il riferimento 

è alle classi e alle categorie indicate nella domanda di registrazione 
881. In linea di 

 
 
sere simili al marchio anteriore, in quanto la sua domanda si riferisce, per l’appunto, anche agli altri 
beni inclusi in quella classe: Trib. UE 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Pukka/pukas», 
cit., parr. 33 ss. 

877 Trib. primo grado CE 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., parr. 29 ss. Nello stesso 
senso Trib. UE 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Artis/Artis», cit., par. 40; Trib. primo 
grado 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 34; CE 1 luglio 2009, caso «Center 
Schock», cit., par. 34. V. supra, § 39 e ivi il richiamo a Trib. UE 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», 
cit., parr. 32 ss. e Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «M+M EUROdATA», cit., par. 58; il 
principio secondo cui in linea di massima gli specifici progetti di commercializzazione del richie-
dente restano fuori dalle valutazioni da compiere in sede di registrazione trova applicazione anche in 
altri contesti, ad es. ai fini dell’individuazione del pubblico interessato: v. § 19.3. 

878 Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 38; nello stesso sen-
so Trib. UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., parr. 27 ss. che 
ritiene irrilevante che in fatto i due segni possano o meno essere destinati specificamente a immigra-
ti in Europa di provenienza africana e 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., parr. 61 
ss. Si legge quindi con qualche costernazione la presa di posizione della giurisprudenza nazionale 
(per la verità, non recente) secondo la quale il successivo marchio “Cagiva” per abbigliamento spor-
tivo sarebbe nullo a fronte di un’anteriore registrazione “Cagi” per abbigliamento in generale; e tut-
tavia potrebbe legittimamente usato per abbigliamento per motociclisti: Trib. Milano 31 maggio 
1990, Cagi Maglierie s.p.a. c. Cagiva Motor Italia s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 2545, caso «Ca-
gi/Cagiva». 

879 V. § 17.5 ove si è richiamata la sentenza di Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, causa T-
146/06, Sanofi-Aventis SA c. UAMI e GD Searle, caso «Aturion/Urion», dove il successo della li-
mitazione della domanda (dalla classe generale dei farmaci alla sottoclasse dei medicamenti per le 
malattie cardiovascolari, par. 7) si è combinato con una lettura piuttosto restrittiva della nozione di 
somiglianza fra i beni, parr. 31 ss., producendo l’esito di una luce verde alla registrazione del mar-
chio successivo. 

880 In argomento v. già § 38.2 ove ulteriori indicazioni. 
881 Per una conferma v. Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 

39. Non sempre l’interpretazione delle classi di beni per cui il marchio anteriore è registrato è facile: 
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principio si deve avere riguardo solo alle risultanze del registro: che il titolare del 
marchio in fatto svolga una certa attività e si rivolga a una specifica clientela è 
circostanza che dovrebbe rimanere del tutto irrilevante ai fini del confronto 

882. 
Tutti sanno che la Nokia produce telefoni e non computer; ma se essa registra il 
marchio “Navi” per dispositivi elettronici il segno nella generalità della formula-
zione della classe corrispondente può riferirsi agli uni come agli altri 

883. La situa-
zione può tuttavia cambiare quando il marchio anteriore fatto valere sia stato regi-
strato da più di cinque anni 

884 e quindi il richiedente (od il titolare) del marchio 
successivo possa richiedere al titolare del marchio anteriore la prova di avere “se-
riamente utilizzato” – o, secondo il diritto italiano, “effettivamente usato” – il 
marchio fatto valere con l’opposizione o con l’azione di invalidità. 

Infatti, se, a seguito di un’istanza presentata dal successivo registrante 
885, ven-

ga richiesta la prova dell’uso serio del marchio anteriore e questa sia fornita solo 
per alcuni dei beni per cui esso sia registrato, ai fini dell’opposizione o dell’a-
zione di nullità il marchio anteriore è considerato registrato solo in relazione ai 
beni e servizi per i quali sia raggiunta la prova dell’uso 

886. 
La regola è coerente con il compromesso che sta alla base del disegno generale 

del diritto di marchio comunitario. Questo, come si ricorderà, è basato sulla coesi-
stenza fra tutela dei marchi comunitari e marchi nazionali; se, in linea di princi-
pio, un marchio nazionale può costituire un impedimento alla registrazione di un 
marchio comunitario, sono anche state previste due cautele a evitare che l’affol-
larsi di anteriorità nazionali renda troppo difficile l’acquisto di diritti sui di un 
marchio comunitario. Della prima cautela, secondo la quale i diritti anteriori pos-
sono essere fatti valere solo dai loro titolari e, quindi, l’impedimento corrispon-
dente è relativizzato, si è detto a suo tempo 

887. La seconda cautela si manifesta 
nella disciplina, che qui interessa, relativa alla prova dell’uso: i titolari di marchi 
registrati anteriori non possono limitarsi a far valere il loro titolo cartaceo e pos-
sono essere chiamati a fornire la prova dell’uso serio del marchio fatto valere in 
 
 
infatti, come ha ritenuto Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «deutschemedi.de/medi e 
medi.eu», cit., parr. 25 ss., può essere che il precetto di precisa indicazione dei beni cui si riferisco-
no le prestazioni di cui alla classe 35 non sia rispettato; e allora deve intendersi che la prestazione 
abbia per oggetto anche gli altri beni che sono indicati nella stessa registrazione. 

882 Una discussione del principio – e una sua applicazione forse discutibile – si trovano in Trib. 
UE 7 luglio 2010, caso «stabiliator/stabilat», cit., parr. 24 ss. 

883 Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «NaViKey/Navi», cit., par. 29. 
884 Sulle modalità di computo del quinquennio nelle diverse situazioni ipotizzabili v. supra, § 

38. 
885 Ai sensi degli artt. 42, parr. 2 e 3, 57, parr. 2 e 3, r.m.c. o art. 178.4 c.p.i. 
886 Così, quasi letteralmente, Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Pam-Pim’s Baby-

Prop», cit., par. 30. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 1 luglio 2009, caso «Center Schock», 
cit., par. 32; 24 novembre 2005, caso «Arthur», cit., par. 35 e 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 
50. Per contro, la circostanza che l’opponente abbia in fatto usato solo per alcuni fra i beni fra quelli 
per cui ha registrato il segno non ha rilievo se non è formulata tempestivamente l’istanza: Trib. UE 
11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), caso «IDMG», cit., par. 34. 

887 Al § 36.1. 
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opposizione, quando la registrazione sia avvenuta più di cinque anni prima della 
pubblicazione della domanda di marchio successivo 

888. Come la giurisprudenza 
ha avuto più volte occasione di ricordare 

889, questo aspetto della disciplina del-
l’opposizione a una richiesta di un marchio comunitario ha lo scopo di assicurare 
che l’istituto sia usato per dirimere conflitti reali, e non “artificiali” 

890, come sono 
quelli che possono profilarsi rispetto a marchi che effettivamente siano presenti 
nella realtà del mercato. 

Dunque, nel confronto fra i beni, si fa riferimento ai beni per i quali il marchio 
anteriore sia registrato solo se la registrazione sia infraquinquennale 

891; altrimenti 
il riferimento va alla categoria di beni per i quali sia provato un uso “serio”, sem-
pre, si intende, che il richiedente il marchio successivo faccia tempestivamente la 
domanda di prova dell’uso serio. Questo assetto vale per l’opposizione alla do-
manda di registrazione del marchio comunitario 

892 ed è richiamato, mutatis mu-
tandis, per la nullità della sua registrazione 

893. 
Le ragioni per le quali la situazione è ancor più complessa quando si passi a 

considerare il diritto italiano interno sono già state illustrate e possono essere qui 
solo richiamate. Il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina corrisponden-
te in materia di opposizione 

894; ma ha preferito evitare di introdurre una norma 
che preveda che il titolare dell’anteriorità fatta valere per provocare un accerta-
mento di nullità dell’altrui registrazione possa essere chiamato a fornire la prova 
dell’utilizzo effettivo del suo marchio, forse perché ha ritenuto che una previ-
sione così strutturata avrebbe finito per costituire una duplicazione della disci-
plina generale della decadenza 

895, la quale, in effetti, può anche essere parziale, 
limitata alle classi e alle categorie di beni per le quali il segno non sia stato usa-
to per più di cinque anni 

896, e quindi produrre un esito tendenzialmente compa-
rabile, anche se non necessariamente equivalente, a quello che deriva dall’appli-

 
 

888 Come ricorda P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 87, questa 
soluzione di compromesso venne proposta da A. VON MÜHLENDAL, Koexistenz und Einheitlichkeit 
im europäischem Markenrecht, in GRUR Int. 1976, 27 ss. a 33 ss.; ed è ora generalizzata anche con 
riferimento a conflitti diversi da quello fra un marchio comunitario e un marchio nazionale. 

889 Trib. UE 16 giugno 2010, caso «Kremezin/Krenosin», cit., par. 55; Trib. primo grado CE 30 
aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 37; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 53. 

890 Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 53. In senso analogo Trib. 
primo grado CE 30 novembre 2009, causa T-353/07, Esber SA c. UAMI e Coloris Global Coloring 
Concept, caso «Coloris», par. 20; 23 settembre 2009, caso «acopat/copat», cit., par. 28; 23 settembre 
2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 32. 

891 La tesi proposta da G. GHIDINI, La concorrenza sleale, cit., 67, secondo il quale il titolare del 
marchio anteriore dovrebbe comunque provarne l’uso è rimasta, come si è detto, isolata. 

892 Art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c. 
893 Artt. 57, parr. 2 e 3, r.m.c. 
894 Sulla quale già supra, § 38.2. 
895 Sulla quale §§ 93 ss. 
896 §§ 94.4 e 109.2. 
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cazione delle norme specifiche sulla prova dell’uso 
897. La scelta del legislatore 

italiano di affidarsi alla disciplina generale della decadenza invece di ricorrere a 
un regime speciale della prova dell’uso non è priva di conseguenze dal punto di 
vista applicativo 

898, come si è avuto occasione di rilevare 
899. 

50.3. Prova dell’uso ed estensione della protezione del marchio registrato an-
teriore. L’interpretazione e l’applicazione delle norme relative alla prova dell’uso 
ha dato luogo a non pochi quesiti, che si sono prospettati prima nel diritto comu-
nitario e stanno ora riproponendosi nel diritto italiano nel quale la procedura di 
opposizione è di recente stata concretamente attuata 

900. 
Qui ci si soffermerà sui quesiti che hanno più diretta attinenza con il tema ora 

considerato, che specificamente concerne la determinazione dell’estensione delle 
classi di beni per le quali il marchio anteriore sottoposto alla prova dell’uso è da 
considerarsi protetto nei confronti di una domanda di registrazione o di una regi-
strazione successiva. Nessun problema si ha, naturalmente, nel caso in cui il tito-
lare del marchio anteriore fornisca la prova di aver usato il marchio in tutte le 
classi e in tutte le categorie per cui esso è registrato. Il quesito diventa operativa-
mente interessante nei casi, per la verità statisticamente assai più frequenti, nei 
quali la prova dell’uso sia raggiunta solo per una parte delle classi e categorie per 
le quali fosse intervenuta la registrazione. Allora, secondo la giurisprudenza co-
munitaria 

901, si tratta di vedere quanto sia ampia l’indicazione delle classi per cui 
è richiesta la protezione nella registrazione del marchio anteriore. Se il marchio 
anteriore è stato registrato per classi abbastanza ampie da ammettere la divis io-
ne in  sot tocategorie  inquadrabi l i  autonomamente, allora la prova della 
seria utilizzazione del marchio per una parte soltanto dei beni comporta il ricono-
scimento della protezione, nell’ambito di un procedimento di opposizione, solo per 
la specifica sottocategoria (o per le specifiche sottocategorie) per le quali l’uso ef-
fettivo sia provato. Se invece la registrazione si riferisce a una sottocategoria defini-
ta in modo così preciso e circoscritto che non è possibile effettuare ulteriori sottodi-
visioni significative al suo interno, allora la prova dell’uso per alcuni fra i beni ri-
compresi in quella sottocategoria vale come prova per l’intera sottocategoria 

902. 
 
 

897 Sulle differenze fra le norme sulla prova dell’uso e sulla decadenza v. già. supra, § 38.2.2 e 
infra, § 93. 

898 Specie se si assuma che l’estensione della decadenza parziale debba essere determinata a par-
tire dalla nozione di affinità impiegata nell’individuare l’ampiezza della tutela: in argomento v. in-
fra, § 94.4.  

899 Al § 38.2. 
900 Sui rapporti fra le questioni interpretative relative all’uso rilevante ai fini della decadenza e 

alla prova dell’uso di un marchio registrato anteriore ai fini degli artt. 42, parr. 2 e 3, r.m.c. e 178.4 
c.p.i. v. supra, § 38.3 e infra, § 94.1. Sul giudizio di opposizione e sulla prova dell’uso v. supra, §§ 
17.4. e 38.2 e 3. 

901 Chiamata a dare applicazione all’ultima parte dell’art. 42, par. 2, r.m.c. come anche 
dell’art. 57, par. 2, visto che in diritto comunitario la prova dell’uso è prevista anche in relazione 
alla domanda di nullità. 

902 Trib. UE 9 dicembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-307/13, Capella Eood c. UAMI e Ori-
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La regola può suonare un po’ misteriosa, fin quando non si considerino le ra-
gioni di politica legislativa sottostanti all’approccio. Le regole sull’uso parziale 
sono “dirette a evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una 
protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un’ampia gamma di 
prodotti o servizi” 

903. Esse sono pertanto ispirate alla finalità, ricorrente nella di-
sciplina dei segni distintivi nel suo complesso e in particolare nel segmento della 
normativa che attiene alla estinzione del diritto 

904, di garantire che gli operatori 
economici riacquisiscano la disponibilità di segni per le categorie di beni per i 
quali i segni medesimi non siano stati impiegati dal titolare della registrazione an-
teriore 

905. Quindi deve a es. ritenersi che la registrazione di un marchio per “vini 
e bevande alcoliche” sia opponibile solo nel campo dei vini e non in quello del 
rhum, se la prova fornita concerna solo l’uso per vini 

906. A nulla giova documen-
tazione riferita a un’intera classe di registrazione, non avendo questa di per sé si-
gnificato alcuno per determinare per quali beni o per quali sottoinsiemi di beni ri-
compresi nella classe abbia avuto luogo l’uso 

907. D’altro canto, le stesse regole 
assumono che la protezione del marchio anteriore non possa essere limitata solo 
agli specifici beni per i quali esso sia stato usato dal suo titolare e si estenda quin-
di a tutti i beni che, insieme con quelli per i quali il marchio è stato usato, costitui-
scono una categoria o sotto-categoria coerente e omogenea 

908. La ricerca del pun-
 
 
bay Mirror Buttons, SL, caso «Oribay», par. 21; 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglo-
be/Globo», cit., par. 47; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils 
Wolf», cit., par. 21; 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., parr. 52 ss.; Trib. 
primo grado CE 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma AG c. UAMI e Altana Pharma, in 
Racc. 2007, II, 449 ss., caso «Respicur», par. 23; 17 ottobre 2006, caso «Galzin», cit., par. 27; 14 
luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 45. 

903 Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Galzin», cit., par. 26. 
904 Ed in effetti già attestata sotto un profilo generale sul piano dell’estensione della protezione 

in sede di registrazione (v. Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), caso «Chartered Institute of 
Patent Attorneys//IP translator», cit.) e del confronto dei segni in sede di conflitto del secondo tipo 
(v. supra, § 44.2); e confermata dal punto di vista dei presupposti della conservazione del diritto 
dalla disciplina della prova dell’uso nella decadenza. 

905 Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 46, seguito da Trib. UE 22 
maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 21 e da 
Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 33. 

906 In questo senso di recente Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum 
Agricole», cit., parr. 43 ss. 

907 Trib. UE 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), caso «la nana/Nana», cit., par. 37. 
908 Come ha precisato Trib. UE 16 giugno 2010, caso «Kremezin/Krenosin», cit., parr. 59 ss., 71 

ss., questo significa che con riferimento al marchio anteriore si deve tenere conto del gruppo (o sot-
tocategoria) di beni per i quali risulti la prova dell’uso e non solo dei beni che risultino effettivamen-
te contraddistinti dal marchio. Così, pur risultando provato che il marchio anteriore era stato usato 
solo per una soluzione sterile di adenosina per il trattamento di una specifica affezione cardiaca da 
somministrarsi in via intravenosa negli ospedali, par. 60, la sottocategoria considerata ha fatto rife-
rimento ai farmaci per trattamento di affezioni cardiache, par. 76. Per un’eloquente esemplificazione 
delle difficoltà che possono insorgere quando si tratti di individuare la categoria di beni per i quali 
residua la protezione in seguito alla parziale prova dell’uso v. Trib. UE 26 ottobre 2011 (Seconda 
Sezione), causa T-426/09, Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Strassenbaustoffe 
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to di equilibrio fra l’interesse degli altri operatori alla disponibilità dei segni non 
usati come marchi da un lato e quello del titolare del marchio, dall’altro, va ricer-
cata, secondo le indicazioni dei giudici comunitari, tenendo conto della circostan-
za che ogni limite alle prerogative del titolare del marchio deve essere interpretato 
restrittivamente e che, d’altro canto, il titolare del marchio è portatore dell’in-
teresse legittimo a espandere gradualmente l’impiego del segno nell’ambito dei 
beni per i quali egli abbia registrato il marchio 

909. 
Appare degno di nota che il mezzo tecnico prescelto per realizzare le finalità 

ora richiamate sia stato talora reperito sul versante di un’analisi della formulazio-
ne delle classi, delle categorie e delle sottocategorie in relazione alle quali è ri-
chiesta la protezione del marchio anteriore. Nella prospettiva della prova dell’uso 
parziale in sede di opposizione o di nullità, insomma, la valutazione preordinata a 
determinare l’estensione della tutela del marchio anteriore guarda non tanto alla 
percezione del pubblico e quindi all’esistenza di un collegamento fra i beni con-
traddistinti dal marchio tale da suggerire una fonte comune 

910, quanto a conside-
razioni di ordine merceologico, che attengono alla maggiore o minore ampiezza 
delle categorie cui la registrazione si riferisce, alla loro maggiore o minore omo-
geneità o divisibilità. Si tratta di un approccio che forse è coerente con i caratteri 
del giudizio di opposizione e di nullità. Non si tratta solo del fatto che il procedi-
mento corrispondente è sottoposto a limitazioni di ordine probatorio e conosce 
esigenze importanti di standardizzazione delle valutazioni, anche per tenere conto 
della circostanza che particolarmente in sede di opposizione il giudizio ha nor-
malmente carattere prognostico e tendenzialmente prescinde dalle modalità e dal 
contesto di uso del marchio successivo 

911. Il punto è un altro: che la procedura 
relativa alla prova dell’uso ha, come si è a suo tempo argomentato 

912, per oggetto 
l’uso in quanto tale del marchio anteriore e non la valutazione degli effetti che 
questo uso abbia sulla percezione del pubblico, come è del resto logico se si con-
sideri che la disciplina in questione concerne un quesito sulla registrabilità e vali-
dità del marchio successivo e non sul permanere della validità del marchio ante-
riore. Naturalmente resta poi da domandarsi se questo approccio sia sempre e ne-

 
 
c. UAMI e Koninklijke BAM Groep BV, caso «Bam/Bam», parr. 48 ss. L’ampliamento del riferi-
mento agli specifici beni per cui il marchio anteriore alla sottocategoria di registrazione, in ipotesi 
più ampia ma omogenea, può anche giocare a sfavore del titolare del marchio anteriore, commisu-
rando l’ampiezza dell’uso a una categoria più estesa: così nel caso Corte UE 17 luglio 2014 (Settima 
Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., parr. 38 ss., si è preso in considerazione non il 
più ristretto settore delle praline, per le quali il marchio era usato, ma quello più ampio dei cioccola-
tini, conducendo alla conclusione dell’insufficienza dell’uso. 

909 Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 51. 
910 Non mancano peraltro decisioni che affidano l’individuazione degli effetti dell’uso parzia-

le anche alla percezione del pubblico di riferimento: v. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, 
caso «Famoxin/Lanoxin», cit., parr. 35-39. 

911 In argomento v. già supra, §§ 50.2 e 39. Con riferimento alla “non facile proiezione mentale” 
richiesta in questo contesto v. A. VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, cit., 8 s. 

912 § 38.2.2. 
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cessariamente condivisibile nei suoi risultati in ragione di quel tanto di sapore 
meccanico che a esso si accompagna 

913. 
L’art. 178.4 c.p.i. ricalca sotto questo profilo la disciplina dell’art. 42, parr. 2 e 

3, r.m.c. Anche se, naturalmente, solo l’esperienza potrà dirci come verranno ap-
plicate queste disposizioni. 

51. (Segue). L) I criteri del confronto 

Una volta che si sia stabilito quali sono i beni in relazione ai quali va operato il 
confronto, il passo successivo sta nell’individuare i criteri che sono impiegati per 
accertare se ricorra un’identità o somiglianza – ovvero affinità nel diritto italiano 
– fra i beni per i quali è protetto il primo marchio e quelli per i quali è richiesta 
(od accordata, in caso di intervenuta registrazione) la protezione del marchio suc-
cessivo. 

51.1. Irrilevanza della classificazione di Nizza. Nella materia vi è un punto 
fermo. La classificazione dei beni e servizi contenuta nell’Accordo di Nizza del 
1957 

914 non esplica influenza sulla determinazione della somiglianza fra i beni. 
L’art. 28 r.m.c. dispone che “i prodotti o servizi, per i quali sono depositati i mar-
chi comunitari, sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regola-
mento di esecuzione”. La Regola 2 del reg. n. 2868/1995 a sua volta rinvia, nel 
suo par. 1, alla classificazione dell’Accordo di Nizza; ma precisa al par. 4 che “la 
classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi” e, 
quindi, a determinare l’ammontare delle tasse dovute dal richiedente. Per evitare 
qualunque equivoco, la norma prosegue statuendo che “I prodotti e servizi, quin-
di, non possono essere considerati simili l’uno all’altro, in quanto appartenenti al-
la stessa classe della classificazione dell’Accordo di Nizza, né possono essere 
considerati diversi uno dall’altro in quanto appartenenti a classi diverse della clas-
sificazione dell’Accordo di Nizza” 

915. 
 
 

913 A questo riguardo, va considerato che in relazione a un’azione di nullità, soprattutto di fron-
te al giudice ordinario, si renderebbero verosimilmente possibili valutazioni forse più articolate e 
sfumate di quelle cui ci ha abituato il procedimento di opposizione. 

914 Sul quale v. supra, § 3 B) 4. 
915 Per applicazioni, Trib. UE 4 giugno 2014 (Terza Sezione), causa T-161/12, Free SAS c. 

UAMI e Conradi + Kaiser GmbH, caso «FreeLounge/La Libertè n’a pas des prix-Free», par. 35; 8 
maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 52; 21 novembre 2012 (Quinta Sezio-
ne), caso «Artis/Artis», cit., par. 36; 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), caso «PPT/PPTV», cit., par. 
37; 24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso 
«Prosima», cit., par. 24; 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 22; 16 dicem-
bre 2008, caso «Manso de Velasco», cit., par. 30; 10 settembre 2008, causa T-96/06, Tsakiris-
Mallas AE c. UAMI e Late Editions Ltd., caso «EXE», par. 25; 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», 
cit., par. 38 e 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 40. In controtendenza appare Trib. 
primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 62, che pare attribui-
re peso (e forse addirittura un peso decisivo) alla circostanza che i beni posti in confronto siano col-
locati in classi diverse. 
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Quanto al diritto italiano, l’art. 156.1, lett. d ), c.p.i. a sua volta prescrive che la 
domanda di registrazione di marchio deve contenere “d) l’elenco dei prodotti o 
dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le 
classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione inter-
nazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di 
Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con l. 27 aprile 1982, n. 243.” Pur in as-
senza di una disposizione espressa come quella della Regola 2, anche nella nostra 
tradizione interpretativa è sostanzialmente pacifico che la classificazione “ha rag-
gruppato i prodotti per categorie più che altro per ragioni di carattere fiscale”; e 
che conseguentemente “l’indagine sulla ricorrenza dell’affinità fra prodotti non è 
vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella classe merceolo-
gica” 

916, che è poi un modo abbreviato di esprimere lo stesso concetto che il dirit-
to comunitario enuncia in modo fin sovrabbondante nel par. 4 della Regola 2 

917. 
51.2. La nozione di identità fra i beni. Se il marchio anteriore è registrato per 

certi beni (ad es. una classe) e quello successivo solo per alcune categorie di cui 
quella classe si compone, ricorre un caso – relativamente semplice – di identità 
fra i beni 

918. 
La situazione inversa necessita di qualche precisazione. Se la registrazione 

successiva ha una portata maggiore di quella anteriore 
919, ricorre un caso di iden-

tità parziale: alcuni fra i beni cui si riferisce la registrazione successiva non sono 
“coperti” dalla registrazione anteriore. Quindi per l’eccedenza, troverà applica-
zione l’analisi dell’affinità o della somiglianza qui di seguito delineata. 

*** 

Col passare del tempo, la nozione di “affinità” dei beni presupposta dalla giu-
risprudenza e poi accolta dal legislatore italiano e quella di “somiglianza” adottata 
dal legislatore comunitario, che assumono rilievo sul piano delle azioni di opposi-
 
 

916 Così Cass. 13 febbraio 2009, caso «Venus», cit. In senso conforme Trib. Firenze 25 agosto 
2001, Tanning Research Laboratories Inc. c. Euro Comar, in Giur. ann. dir. ind. 4363, caso «Ha-
waian Tropic», ove conformi richiami. Il tentativo di costruire la nozione di affinità su base mera-
mente formale attraverso il rinvio a quella che allora veniva designata dalla l.m. come la Tabella C, 
intrapreso ad es. da Gia. GUGLIELMETTI, Il marchio: oggetto e contenuto, Giuffrè, Milano, 1968, 
267 ss., non ha avuto seguito, come esattamente rilevato da C. GALLI, Funzione del marchio e am-
piezza della tutela, cit., 19 ss. 

917 E tuttavia non sempre le applicazioni del principio da parte dei giudici nazionali sono inecce-
pibili: v. le discutibili decisioni rese da Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit. e Trib. 
Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit. Le affermazioni compiute nel testo non escludono 
che la classificazione di Nizza sia fondamentale ai fini dell’individuazione della classe di beni cui si 
riferiscono rispettivamente il marchio anteriore e successivo; e che il tema sia destinato a assumere 
un rilievo crescente anche per impulso delle regole prescritte da Corte UE 19 giugno 2012 (Grande 
Sezione), caso «Chartered Institute of Patent Attorneys//IP translator», cit. 

918 V. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 33; 24 novem-
bre 2005, caso «Arthur», cit., par. 34. Per altri richiami v. supra, § 41.2. 

919 V. per un esempio di questa situazione Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Man-
so de Velasco», cit., parr. 32 ss. Per altri richiami v. supra, § 41.2. 
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zione, di nullità e di contraffazione, ma anche dal punto di vista della decadenza e 
della circolazione dei marchi 

920, hanno conosciuto un’evoluzione significativa. Nel 
nostro diritto il requisito dell’affinità fra i beni ha conosciuto una vicenda nonlinea-
re e caratterizzata da corsi e ricorsi di formule interpretative non sempre facilmente 
decifrabili. È per questa ragione che in questo caso la trattazione inizia con il diritto 
italiano per poi estendersi a quello comunitario, seguendo quindi un ordine diverso 
da quello che di regola caratterizza la strategia espositiva di questa trattazione. 

52. (Segue). M) La nozione di affinità in diritto italiano 

A questo proposito, va ricordato che nel diritto italiano il principio di specialità 
o di relatività della tutela ha fatto parte delle coordinate normative di riferimento 
fin dalla prima legislazione sui marchi postunitaria, sia che si trattasse di precisare 
l’estensione della protezione del marchio anteriore nei confronti di quello succes-
sivo, sia che si trattasse, come qui più interessa, di stabilire il potere invalidante 
del primo nei confronti del secondo 

921. Né poteva essere diversamente in un si-
stema all’epoca era imperniato sulla tutela della sola funzione distintiva del mar-
chio. In forza del principio di specialità il titolare del marchio registrato vanta un 
diritto esclusivo sul segno che non si estende al suo impiego in tutti i generi mer-
ceologici ma si riferisce solo a quei beni in relazione ai quali un uso non autoriz-
zato di terzi di un segno identico o simile trarrebbe in inganno il pubblico sull’o-
rigine dei beni così contraddistinti 

922. All’interno di questa impostazione dunque 
la tutela del marchio incontra necessariamente un limite merceologico; e fino alla 
metà del secolo scorso non si erano registrate particolari difficoltà nel tracciare 
quel limite 

923, anche se le basi testuali di questa soluzione erano talora potute ap-
parire incerte 

924. All’epoca, del resto, l’impresa monoprodotto, che offriva sul 
mercato una sola tipologia di beni, era la regola, mentre l’impresa plurisettore, 
simultaneamente presente su di una pluralità di mercati e capace di offrire una 
pluralità di beni e servizi eterogenei, era l’eccezione 

925 e le imprese conglomerali 
 
 

920 In argomento v. §§ 94.4, 132 e 178.2. 
921 Le basi testuali del principio di specialità, accolto dalla giurisprudenza (v. a es. Cass. 27 lu-

glio 1939, n. 2861, in Foro it. 1940, I, 356 ss.) e da tutta la dottrina con la sola eccezione di T. CAR-
NELUTTI, Diritto al marchio e registrazione, in Riv. dir. comm. 1912, II, 340 ss., erano costituite da-
gli artt. 1 e 7, lett. b), l. 30 agosto 1868, che rappresenta la prima legge marchi postunitaria. 
Un’ampia ricostruzione corredata dai necessari richiami è in C. GALLI, Funzione del marchio e am-
piezza della tutela, cit., 1 ss. e in F. LEONINI, Marchi famosi e marchi evocativi, cit., 18 ss. 

922 Come già visto supra, § 7 B ). 
923 V. per tutti C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 5 ss., cui ora adde 

G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 10 ss. 
924 In argomento, anche per richiami, già § 42.1; sul ruolo svolto dal richiamo alla (pretesa) na-

tura reale del diritto per fondare la limitazione merceologica della tutela v. § 54.2. 
925 In questo senso v. anche V. DI CATALDO, Capacità distintiva ed estensione merceologica del-

la tutela, cit., 27 s. 
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erano ancor di là da venire. Era quindi relativamente facile stabilire se il marchio 
anteriore interferisse con quello successivo, senza che allo scopo occorresse ela-
borare criteri troppo sofisticati per determinare quando un bene potesse ritenersi 
affine o meno all’altro. In questa situazione, si può comprendere come fino alla 
metà del secolo scorso non si sia particolarmente avvertita l’esigenza di fornire 
un’elaborazione precisa alla nozione di affinità. 

Il risultato corrispondente veniva comunque raggiunto senza eccessiva diffi-
coltà o impaccio. Guardando a ritroso, val la pena di segnalare come l’estensione 
della tutela anche a beni affini fosse generalmente ritenuta un presupposto impli-
cito 

926; nei casi più dubbi il risultato era conseguito attraverso il ricorso a impo-
stazioni talora destinate a avere fortuna, come la teoria del marchio come “collet-
tore di clientela” 

927, talaltra facendo capo anche a tesi ambigue nelle loro premes-
se dogmatiche e nei corollari applicativi di cui erano suscettibili, come quella se-
condo la quale il diritto sul marchio registrato avrebbe avuto natura reale anziché 
personale e quindi la sua tutela avrebbe presupposto la confondibilità dei marchi e 
non quella dei prodotti 

928. In entrambe le sue declinazioni la soluzione presuppo-
neva che il marchio anteriore potesse essere tutelato – e, per quanto qui interessa, 
esplicare potere invalidante – anche se impiegato o registrato per prodotti diversi 
da quello per cui il marchio anteriore fosse specificamente concesso, però sempre 
alla condizione che questi diversi prodotti appartenessero allo stesso genere di 
quelli o fossero con essi affini. 

Quali poi siano i beni che appartengono allo stesso genere del marchio regi-
strato fatto valere o sono a essi affini è stato precisato dalla giurisprudenza nazio-
nale lungo un percorso che si snoda in tre tappe. 

In un primo tempo, per determinare l’estensione merceologica della protezio-
ne, si riteneva rilevante l’appartenenza dei beni alla stessa industria. Il titolare del 
marchio sarebbe stato tutelato non solo per i beni per cui avesse registrato il segno 
ma anche per quelli affini; e questi a loro volta avrebbero dovuto ritenersi tali se i 
 
 

926 In argomento v. l’approfondita analisi di C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della 
tutela, cit., 1-18. 

927 Anche qui si veda la ricca ricostruzione di C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della 
tutela, cit., 10 ss., specialmente a 11-13. 

928 La formula giurisprudenziale viene fatta risalire alle sentenze redatte da Piola Caselli negli 
anni ’30 del secolo scorso, a partire da Cass. 13 gennaio 1930, Curcio c. Società Bonifiche Pontine, 
in Giur. it. 1930, I, I, c. 108 ss. e in Riv. propr. int. ind., 1930, I, 22 ss., caso «figura di donna»; ma 
si v. anche la di poco anteriore Cass. 27 luglio 1929, Bosia c. Calosi, in Giur. it. 1929, I, I, 1203 s., 
caso «Creosina», secondo la quale la ragione per la quale la fallacia dell’opinione secondo cui, 
quando non nasca confusione di prodotti, non possa esservi usurpazione, starebbe nella circostanza 
che vi sarebbe “un rapporto di proprietà, di signoria piena e assoluta tra la persona che ha inventato 
e trascritto il marchio” e il marchio medesimo. Sul piano teorico v. la posizione assai simile di T. 
ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 227 e 357 ss. Sul tema v. C. GAL-
LI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 17 ss. e P. AUTERI, Das Verhältnis der ‘mar-
chio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, in GRUR Int., 1976, 3 ss. Per 
un’illustrazione delle conseguenze fuorvianti cui può condurre un’applicazione non sorvegliata della 
tesi v. infra, § 54.2. 
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prodotti provenienti dal titolare e quelli provenienti dal terzo non autorizzato po-
tessero essere ascritti a un’unica impresa, considerata anche nelle sue ragionevoli 
prospettive di espansione 

929. Veniva così accolto un criterio fortemente “soggetti-
vo”, ritagliato cioè sulle caratteristiche della produzione dell’impresa titolare e 
sulle sue prevedibili dinamiche. 

A partire dagli anni ’50 il criterio di determinazione dell’affinità è cambiato. 
Secondo una formula che ha avuto notevole fortuna nel tempo dovrebbero consi-
derarsi fra loro affini quei prodotti che, per la loro intrinseca natura, per la loro 
destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni, sono ri-
collegabili al prodotto coperto dal marchio 

930. Il parametro di riferimento qui 
adottato non è più soggettivo ma oggettivo; e forse è dettato dalla volontà di al-
lontanarsi da elaborazioni sulle “capacità espansive” della singola impresa, che 
potevano suonare poco attuali in un contesto nel quale l’impresa monoprodotto 
era sempre più di frequente rimpiazzata da realtà più articolate e plurisettoriali. 

A questa impostazione si è obiettato che il criterio di determinazione dei pro-
dotti cui si estende la tutela deve essere giuridico e non empirico. Due beni o 
gruppi di beni sono affini fra di loro non per qualche loro caratteristica intrinseca 
o sulla base delle risultanze di un trattato di merceologia: tali sono se e in quanto 
abbiano un tasso di vicinanza merceologica ai beni per i quali il titolare ha adotta-
to il marchio tale che il pubblico interessato possa ragionevole ritenere che essi 
provengano dall’impresa del medesimo titolare. 

Da questo punto di vista, se si considerino i tre criteri dell’intrinseca natura dei 
beni, della loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi 
bisogni in sé e per sé, avulsi dal problema della confusione quanto alla loro origi-
ne, essi appaiono “ambigui e fuorvianti” 

931. Se si intende rigorosamente l’indice 
riferito alla “intrinseca natura dei prodotti”, si può giungere a pretendere una so-
stanziale identità dei prodotti stessi. Ed a eguale conclusione di potrebbe perveni-
re in applicazione dei criteri dell’attitudine a soddisfare i medesimi bisogni e della 
destinazione alla medesima clientela. 
 
 

929 In argomento v. V. DI CATALDO, Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela, 
cit., 27 s. 

930 V. da ultimo Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; Trib. Torino 18 ottobre 
2004, Compafin s.r.l. c. Sirs s.r.l., Compagnia delle Indie s.r.l. e BI.BI s.a.s. di Cremaschi Moreno 
s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 4838, caso «Compagnia delle Indie» ove richiami; Trib. Torino 7 mar-
zo 2002, Kelemata s.p.a. c. Erbavoglio Brescia s.a.s. di Lugli Tiziana & C. e Erbavoglio di Lugli 
Tiziana & C. s.n.c. e c. Erboristeria S. Rita, ivi 4413, caso «Venus»; in precedenza Cass. 9 febbraio 
2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.; App. Palermo 18 ottobre 1999, Casa Vinicola 
Duca di Salaparuta s.p.a. c. Francesco Alliata e Sikelia s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4215, caso «Du-
ca di Salaparuta», che ha ritenuto “affatto diversi” vini e gelati. Parrebbe che la prima pronuncia a 
adottare questa dizione sia stata Cass. 15 marzo 1952, n. 703, in Riv. propr. int. ind. 1952, 264 ss. e 
in Riv. dir. ind. 1952, II, 252 ss. Per altri richiami ed una revisione critica di questa giurisprudenza 
C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 48 ss., A. VANZETTI, Commento alla 
prima direttiva 21 dicembre 1988, cit., a 1442 ed in precedenza la nota di commento 169 a App. 
Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit.  

931 L’espressione è tratta dalla nota di commento 169 a App. Milano 22 settembre 1972, caso 
«Anidin», cit., che è ripresa anche nelle righe che seguono. 
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Se non che a partire dalla stessa formula è possibile giungere a conclusioni op-
poste, se si intendano i medesimi indici in senso estensivo, a es. assumendo che, 
quanto alla loro intrinseca natura, acqua minerale e fagioli sarebbero entrambi 
alimenti; e quanto ai bisogni, sopperirebbero entrambi alle esigenze dell’organi-
smo; quanto alla clientela, sono offerti alle massaie 

932. 
Di fronte alle forzature cui costringe l’adozione dei tre criteri empirici ora in-

dicati, si è rilevato come sia più corretto riferirsi alla possibilità di confusione 
quanto all’origine: sulla base di questo criterio, giuridico e non empirico, l’affinità 
fra i beni deve far riferimento all’eventualità che l’impiego del medesimo marchio 
o di un marchio simile su entrambi possa suggerire al pubblico interessato che es-
si abbiano la stessa origine 

933. 
È interessante osservare che nel momento attuale nella giurisprudenza nazio-

nale paiono convivere molti fra gli approcci cui si è fatto riferimento. Alla più 
moderna tesi dell’affinità in senso giuridico si affianca – e talora con essa si com-
bina – 

934 quella che fa riferimento ai tre criteri dell’intrinseca natura dei beni, del-
la loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni; 
né talora manca di affacciarsi all’orizzonte quello che si sarebbe potuto pensare 
essere un relitto del passato, giacché non di rado riemerge l’affermazione secondo 
la quale l’azione a tutela del marchio anteriore nei confronti della registrazione di 
un marchio successivo o del suo uso avrebbe natura reale e quindi non presuppor-
rebbe la confondibilità dei prodotti 

935. 
Preso atto del permanere di un contrasto di opinioni in ordine ai criteri di iden-

tificazione dell’affinità dei beni nel diritto nazionale, è venuto il momento di ri-
 
 

932 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20127, 258. 
933 In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 223 ss.; C. 

GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 27 ss.; in giurisprudenza, inaugurata da 
Cass. 24 marzo 1983, n. 2060, in Giur. ann. dir. ind. 1591, caso «Sasso», v. fra le molte Trib. Mila-
no 26 febbraio 1996, Henkel s.p.a. Divisione Morris Profumi c. Spatafora s.p.a., ivi 3470 ove com-
pleta nota di richiami; Trib. Milano 6 novembre 1978, Cartier e Le Must de Cartier c. Carnaval De 
Venise, in Giur. ann. dir. ind. 1093, caso «Cartier».  

Sulla questione particolare dei limiti entro i quali la tutela di un marchio di servizio possa esten-
dersi all’impiego del marchio anche per prodotti, o viceversa. v. Trib. Milano 11 luglio 2013, caso 
«Liberti/Liberty», cit.; Trib. Milano 16 gennaio 2008 (ord.), Luigi Lavazza s.p.a., Saeco Internatio-
nal Group s.p.a. c. Commercialunione Prima s.r.l., in Giur. ann. dir. ind 5259; Cass. 17 luglio 2003, 
n. 11179, Freeport s.r.l. e Centrale c. Freeport s.c.a.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4484, caso «Freeport»; 
Cass. 21 marzo 1995, n. 3247, Zucchet s.p.a. c. Zucchet Industria Chimica Italiana s.r.l.; Antiparas-
sitari FG s.r.l. c. Zucchet s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 3297, caso «Zucchet»; Cass. 9 dicembre 1977, 
n. 5334, F.G.M. Zasmin c. Société des Editions Mai, in Giur. ann. dir. ind. 905, caso «Elle». 

934 V. a es. Trib. Milano 1 marzo 2010, Jacopo Biondi Santi FIBS s.r.l. e Jacopo Biondi Santi c. 
Biondi Santi s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5537, caso «Biondi Santi»; Trib. Bologna 2 maggio 2008, 
G. Bellentani 1821 S.p.A. c. Acetifici Italiani Modena S.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5292, caso «Bel-
lentani» e Trib. Roma 11 ottobre 2007, Distilleria Domenis s.r.l. c. Sarda Acque Minerali, in Giur. 
ann. dir. ind. 5250, caso «Luce di Uve». 

935 Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., la quale si premura di precisare che ai fi-
ni della tutela non basterebbe la confondibilità dei marchi essendo altresì richiesta l’affinità dei pro-
dotti. 
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volgere l’attenzione al medesimo tema nella prospettiva del diritto comunitario, 
anche per vedere se sia dato di trovare nelle coordinate normative a questo proprie 
un principio di soluzione valido anche per il nostro diritto, che, si rammenterà, è 
comunitariamente armonizzato. 

53. (Segue). N) La nozione di “somiglianza” in diritto comunitario 
936 

Nel diritto comunitario, la valutazione del grado di somiglianza fra i beni per 
cui è protetto il marchio anteriore e quelli per cui è richiesta la registrazione del 
marchio successivo si colloca nel punto di equilibrio fra due poli: l’applicazione 
di una serie di fattori oggettivi, relativi alle caratteristiche intrinseche dei beni 

937, 
e il ricorso a criteri maggiormente ispirati al parametro del rischio di confusione 
quanto all’origine. 

Questa dualità di poli di riferimento rappresenta una costante della giurispru-
denza in materia. A partire dalla sentenza “Canon” 

938, per valutare la somiglianza 
tra beni “si deve tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rap-
porto tra tali prodotti e servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro na-
tura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro complementarietà o il fat-
to che siano in concorrenza” 

939. A rigore, non si tratta di un elenco chiuso o tassa-
 
 

936 In argomento v. J. PALM, Canon, Waterford … How the Issue of Similarity of Goods should 
be Determined in the Field of Trade Mark Law, in EIPR 2007, 475 ss.; R. MONTAGNON, “Strong” 
Marks Make More Goods Similar, cit., 401 ss. 

937 Sul carattere “oggettivo ed indipendente” (rispetto al tasso di notorietà del marchio anteriore) 
v. J. PALM, Canon, Waterford …, cit., 476. 

938 In applicazione dell’art. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva: Corte di Giustizia 29 settembre 
1998, caso «Canon», cit., par. 23. Nello stesso senso Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso 
«Mobilix», cit., par. 65. 

939 Così in applicazione dell’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. Corte di Giustizia 3 giugno 2009 
(ord.), caso «Zipcar/Cicar», cit., par. 60; 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 72; 9 marzo 
2007 (ord.), caso «COMP USA», cit., par. 28; 11 maggio 2006, causa C-416/04, The Sunrider 
Corp. c. UAMI, in Racc. 2006, I, 4237 ss., caso «Vitafruit», par. 85; Trib. UE 18 novembre 2014 
(Terza Sezione), caso «Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 29; 26 settembre 2014 (Quinta Se-
zione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 25; 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., 
par. 36; 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «fRee YOUR STYLe/Free Style», cit., par. 33; 4 
giugno 2013 (Terza Sezione), caso «betwin/b’Twin», cit., parr. 26 ss.; 4 febbraio 2013 (Quinta 
Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 33; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emi-
dio Tucci/Emilio Pucci III», cit., par. 47; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «RT/RTH», cit., 
par. 29; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., par. 22; 1 feb-
braio 2012 (Prima Sezione), caso «Mtronix/Montronix», cit., par. 29; 26 ottobre 2011 (Seconda 
Sezione), caso «Bam/Bam», cit., par. 48; 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty’s/Naty», 
cit., par. 55; 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., par. 24; 22 
giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», cit., par. 
23; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., par. 46; 15 febbraio 2011 
(Prima Sezione), caso «Yorma’s/Norma», cit., par. 31; 15 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso 
«Wind/Wind», cit., par. 18; 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 
52; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 33; 11 maggio 2010, caso «star foods/Star 
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tivo; ma la prassi giurisprudenziale mostra una certa riluttanza a discostarsene 
940. 

D’altro canto, una certa apertura è introdotta dalla medesima sentenza “Canon”, 
che, al paragrafo successivo a quello ora trascritto 

941, ricorda che, secondo il testo 
normativo di riferimento, “è opportuno interpretare il concetto di somiglianza in 
relazione al rischio di confusione” quanto all’origine 

942. Essa apre così la via alla 
considerazione di profili che vanno al di là delle caratteristiche merceologiche dei 
beni in questione e si ricollegano alla percezione del rapporto fra quei beni da par-
te delle cerchie di consumatori interessate. Non sfuggirà che anche in questo caso 
si delinea, come già si è osservato avvenire in occasione del confronto fra se-
gni 

943, una variazione significativa nella sequenza antecedenti-effetti presupposta 
dalle norme di riferimento: anche qui la valutazione del rischio di confusione ope-
ra non solo sul piano della valutazione finale ma già orienta gli antecedenti di 
quella medesima valutazione finale, contribuendo a individuare quando i beni in 
questione siano da considerarsi simili tra di loro agli occhi del pubblico. Peraltro, 
il richiamo al rischio di confusione non influisce nello stesso modo sull’inter-
pretazione della somiglianza dei segni e dei beni: fra breve avremo occasione di 
soffermarci sul punto. 

 
 
Snacks», cit., par. 20; 24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., par. 21; 17 dicembre 2009, 
caso «R.U.N./ran», cit., par. 56; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 
29; Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., par. 28; 
11 novembre 2009, causa T-277/08, Bayer Healthcare LLC c. UAMI e Uriach-Aqueilea OTC, 
SL, caso «Citracal/Cicatral», par. 42; 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 61; 
16 settembre 2009, caso «Venatto Marble Stone/Veneto Ceramicas», cit., par. 39; 16 settembre 
2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 33; 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Esteve», cit., par. 40; 8 lu-
glio 2009, caso «Prosima», cit., par. 23; 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 36; 11 
giugno 2009, caso «Opdrex/Optrex», cit., par. 24; 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 
45; 12 novembre 2008, caso «affilene», cit., par. 35; 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., 
par. 27; 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 37; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., 
par. 61; 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit., par. 31; 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., 
par. 29; 12 giugno 2007, causa T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) Ltd. c. UAMI e 
Waterford Wedgwood p.l.c., caso «Waterford», par. 28; 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», 
cit., par. 32; 7 settembre 2006, caso «Pam-Pim’s Baby-Prop», cit., par. 28; 7 febbraio 2006, causa 
T-202/03, Alecansan c. UAMI e CompUSA (Comp USA), in Racc. 2006, II, 19 ss., caso «COMP 
USA», par. 39; 15 febbraio 2005, causa T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Rewe-
Zentral AG, in Racc. 2005, II, 563 ss., caso «Lindenhof/Linderhof», par. 49; 13 dicembre 2004, 
caso «Emilio Pucci», cit., par. 41; 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 39; 24 novembre 
2005, caso «LTJ/Arthur», cit., par. 33; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 42; 4 
novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 32; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 51. 

Un buon esempio delle difficoltà che si possono incontrare nell’interpretare le classi di beni po-
ste a confronto è in Trib. UE 2 dicembre 2014 (Terza Sezione), caso «Momarid/Lonarid», cit., parr. 
73 ss. 

940 V. in particolare Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., 
parr. 26 ss. 

941 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. 
942 Così l’undicesimo «Considerando» della direttiva n. 95/08, cui corrisponde l’ottavo «Consi-

derando» del r.m.c. 
943 V. supra, § 44. 
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Nel frattempo, converrà iniziare con una ricognizione dei fattori di somiglian-
za fra i beni accolti dalla giurisprudenza. 

53.1. I fattori “empirici” di valutazione del rischio di somiglianza. I primi tre 
fattori enunciati – la natura, la destinazione, l’impiego dei beni confrontati – pre-
sentano qualche sovrapposizione fra di loro; e ricordano abbastanza da vicino i 
criteri impiegati dal diritto nazionale (l’intrinseca natura dei beni, la loro destina-
zione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni) 

944. 
Quanto alla natura  dei beni, vanno prese in considerazione caratteristiche ri-

levanti dal punto di vista commerciale, quali la loro composizione (materie prime, 
ingredienti, gradazione alcolica), il principio di funzionamento, lo stato fisico (ad 
es. liquido o solido), il valore, l’aspetto esteriore dei beni in questione 

945. Così lat-
te condensato e formaggio quanto alla loro natura appartengono alla medesima 
categoria di prodotti, in quanto “contengono il latte come materia prima” 

946; per 
contro vini e rhum sono da considerarsi beni di natura diversa perché derivanti ri-
spettivamente dalle uve e dallo zucchero da canna; sono ottenuti con procedimenti 
diversi; hanno sapore, colore e odore diverso; e provengono da luoghi diversi 

947. 
Il ragionamento suona un po’ grezzo ed elementare, ma pare filare fin quando si 
resti alla sua formulazione generale; anche se non è poi facile prevedere nei sin-
goli casi concreti quando si rientri nella regola o in una delle (numerose) eccezio-
ni, come quella attestata dall’affermazione, ricorrente, secondo cui, la circostanza 
che beni diversi siano fabbricati a partire dalla stessa materia prima (il cuoio), 
“non basta di per sé a stabilire una somiglianza tra i prodotti” 

948. Proseguendo su 
 
 

944 Non bisogna peraltro sopravvalutare le assonanze, che possono anche occultare qualche di-
versità applicativa: ad es. la giurisprudenza comunitaria insiste che l’identità della clientela non 
comporta identità di destinazione. V. Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., 
par. 56 ss., secondo cui la circostanza che sia le scarpe sia le borse siano genericamente destinate a 
un pubblico femminile non sta a indicare che la loro destinazione funzionale sia la medesima, visto 
che le prime sono destinate a essere calzate e le seconde a portare con sé oggetti (e v. al par. 68 la 
conclusione secondo la quale i prodotti in questione presenterebbero una “debole somiglianza”). In 
particolare, si vedrà più oltre come sulla questione dell’affinità di farmaci con diverse destinazioni 
d’uso le soluzioni accolte dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale divergano largamente. 

945 Per maggiori indicazioni v. UAMI, Direttive di esame del 1 febbraio 2014, Parte C, Sezione 
2, Somiglianza dei prodotti e servizi. 

946 Trib. primo grado CE 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 33. Lo stesso vale per due 
prodotti di cui l’uno derivi dall’altro, come il vino e l’aceto: v. Trib. UE 9 giugno 2010, caso «Rio-
javina/Rioja», cit., par. 35. 

947 Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 29 s. Se-
condo Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty’s/Naty», cit., par. 31 sotto questo pro-
filo diversi sarebbero anche i wafer e le gelatine, le marmellate e gli sciroppi. 

948 Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 42; 1 marzo 2005, caso 
«Miss Rossi», cit., par. 55. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi 
Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 62: che il latte sia ingrediente di alcuni alimenti (merendine a base 
di latte: par. 41) e dello yogurt non renderebbe simili i beni. Invece i grassi alimentari sarebbero si-
mili a salse e aceto, secondo Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., 
parr. 45-46, forse non solo in quanto “destinati al consumo umano” e qualificabili come “derrate 
alimentari” ma anche perché normalmente vendute sugli stessi scaffali (ivi). 
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questo percorso, ci si imbatte peraltro in argomentazioni assai poco convincenti, 
come quella secondo la quale i “servizi di carattere informatico” offerti a imprese 
alberghiere che vogliano installare un sito che consente di ricevere prenotazioni 
online sarebbero dissimili rispetto ai “servizi di informazione, di ordine o preno-
tazione”, che consentano alla clientela degli alberghi di effettuare prenotazioni 
online, perché questi ultimi “hanno natura differente e utilizzano l’informatica 
soltanto come supporto per trasmettere un’informazione o consentire prenotazioni 
di sistemazioni alberghiere o viaggi” 

949. 
Quanto alla dest inazione d’uso: il riferimento è qui ai bisogni dell’utiliz-

zatore soddisfatti dai beni in questione e alla loro funzione economica. Questo fat-
tore allude a caratteristiche più specifiche di quelle considerate dal fattore prece-
dente: anche se, dal punto di vista della loro composizione e della materia prima 
da cui derivano, latte conservato e formaggio posso avere punti di contatto, la va-
lutazione operata dal punto di vista della loro reciproca destinazione ne illustra 
piuttosto i punti di distacco 

950; il che peraltro non significa affatto che si tratti ne-
cessariamente di beni dissimili, visto che una valutazione che si basi sulla ponde-
razione dei diversi fattori può condurre alla conclusione opposta 

951. 
Infine, la modali tà  di  impiego o di uso può (più raramente) assumere rilie-

vo per accostare prodotti diversi per natura e destinazione (ad es. medicinali e co-
smetici, che possono essere somministrati come creme) o per allontanarli (come 
nel caso dei prodotti per la lucidatura di metalli, che, pur avendo la stessa compo-
sizione, presentano differenze a seconda che siano destinati a essere sfregati sulla 
superficie esterna del metallo o versati all’interno di una tubazione) 

952. A sua vol-
ta, il vino è normalmente consumato in occasione del pasto, mentre il rhum no 

953. 
 
 

949 Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 51. 
950 Trib. primo grado CE 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 34. Ritiene simili marmitte 

per vetture e motori fuoribordo per imbarcazioni Trib. UE 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa 
T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 22. Sulla relativa 
diversità di destinazione di oli e aceti, condimenti destinati a essere usati insieme a alimenti, e gli 
altri alimenti v. Trib. UE 26 settembre 2012 (Quarta Sezione), caso «Le Lancier/El Lanciero», cit., 
par. 29. 

951 Trib. primo grado CE 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 35. Vale anche la regola 
inversa: secondo Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», 
cit., parr. 24 l’identità di scopo dei beni contraddistinti dai due marchi (parti per vetture e sistemi di 
alimentazione basati sulla tecnologia di conversione che impiega la membrana al protone) non rile-
va, dati i restanti fattori di differenziazione fra i beni medesimi. La diversa destinazione di abbi-
gliamento intimo e mutandine da un lato e pannoloni per l’incontinenza dall’altro è stata ritenuta 
decisiva per avvalorare la – peraltro non del tutto convincente – diversità fra le due categorie di be-
ni, Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 37, in quanto 
confermata anche dagli altri fattori. Nella valutazione un ruolo importante può essere esplicato an-
che da valutazioni di tipo giuspolitico: v. a es. Trib. UE 4 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Free-
Lounge/La Libertè n’a pas des prix-Free», cit., parr. 24 ss. secondo cui vi sarebbe identità di desti-
nazione fra un servizio di pubblicazione di libri e riviste elettronici, da un lato, e la diffusione elet-
tronica attraverso internet, che appare influenzata dalla versatilità di quest’ultimo servizio. 

952 Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 85. 
953 Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 31. Scor-
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Il diritto comunitario estende la verifica relativa alla somiglianza anche al di là 
di questi tre fattori, in particolare quando la loro applicazione conduca all’appar-
tenenza dei beni confrontati a una categoria ritenuta molto generale e vasta, e la 
integra allora con il riferimento alla verifica se i beni considerati si trovino in 
rapporto  di  complementar i tà  o di reciproca concorrenza 

954 e quindi relativa 
a profili sì ulteriori ai precedenti ma anche destinati a sovrapporsi a essi in modi 
non sempre chiarificatori. In questa prospettiva, sarebbero complementari i beni 
“tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile o 
importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che 
la responsabilità della produzione di tali prodotti o la fornitura di questi servizi sia 
riconducibile a una stessa impresa” 

955. Questa definizione postula dunque che i 
beni confrontati “possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi sia-
no rivolti allo stesso pubblico” 

956, come è, a es., nel caso delle sigarette e degli 
accendini, che, in effetti, sono caratterizzati da una forte comunanza di  c l ien-
te la  

957. Da questo assunto consegue che, se il bene contraddistinto dal marchio 
 
 
ge una somiglianza fra acque minerali, analcolici e succhi di frutta da un lato e bevande al latte, al 
cioccolato e tè erbali dall’altro Trib. UE 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 
26-27. Per un’applicazione v. anche Trib. UE 18 giugno 2013 (Prima Sezione), caso «Apli-agipa/a-
gipa», cit., par. 35. 

954 Questo modus operandi è documentato – e teorizzato – in particolare da Trib. UE 15 dicem-
bre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., parr. 35-36. 

955 Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 46; Trib. UE 27 novembre 
2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., parr. 37 ss., 43 (secondo cui, anche se i sistemi 
di navigazione satellitare possono essere usati anche da pedoni, esiste tuttavia una stretta com-
plementarietà fra questi beni e le vetture, essendo inclusi nella classe di riferimento anche i navi-
gatori per vetture); 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 26; 19 
giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., par. 40; 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso 
«Asos/Assos», cit., par. 44; 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «Gigabyte/Gigabiter», cit., par. 
60; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., parr. 74 ss.; 22 
maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «Milram/Ram», cit., par. 66; 29 settembre 2011 (Quinta Sezio-
ne), caso «Loopia/Loop e Loopy», cit., par. 36 (che ha ritenuto complementari servizi di IT e di ho-
sting sul web); 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 41; 2 giugno 
2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 44; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Op-
drex/Optrex», cit., par. 24; 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 34; 22 gen-
naio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 57; 24 settembre 2008, causa T-116/06, Oakley Inc. c. UAMI 
e Venticinque Ltd., in Racc. 2008, II, 2455 ss., caso «O Store», par. 52; 11 luglio 2007, caso «Pi-
raÑAM», cit., par. 48; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 60; 13 dicembre 2004, caso «Emi-
lio Pucci», cit., par. 47. Non vi sarebbe sotto questo profilo complementarietà fra birra e snack per 
aperitivi: Trib. UE 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 41. 

956 Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 58.  
957 Viceversa, secondo Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», 

cit., par. 40, il fatto che due farmaci, di cui l’uno analgesico delle cefalee e l’altro miorilassante, 
possano essere assunti dallo stesso paziente, magari contemporaneamente, non starebbe a indicare 
che essi siano caratterizzati della complementarietà forte nell’accezione accolta dalla giurispruden-
za. A sua volta ha escluso la comunanza di clientela, intesa come presupposto indefettibile della 
complementarità, Trib. UE 16 maggio 2013 (Sesta Sezione), caso «Ridge Wood/River Woods 
North-eastern Suppliers», cit., par. 30, per escludere la somiglianza fra i tessuti della classe 24 e il 
servizio di lavorazione di pelle, cuoio, pelli e tessuti di cui alla classe 40. 
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anteriore sia rivolto a un pubblico specializzato (ad es. le imprese alberghiere che 
vogliano installare un sito che consente di ricevere prenotazioni online) mentre 
quello contraddistinto dal marchio successivo sia per contro destinato alla clientela 
degli alberghi che desidera effettuare prenotazioni online, mancherebbe la comu-
nanza di clientela e quindi, almeno sotto questo profilo, la somiglianza dei beni 

958. 
La comunanza di clientela è peraltro requisito necessario ma non sufficiente 

per istituire un rapporto di complementarietà fra beni. Intanto, la complementarie-
tà deve essere significativa e non trascurabile, come è quella fra bicchieri e vi-
no 

959 o fra wafer e gelatine, marmellate e sciroppi che possono essere impiegati 
come farcitura dei primi 

960. Più delicata è la questione relativa alla complementarie-
tà fra scarpe femminili e borse da donna. Certamente gli articoli in questione sono 
destinati alla stessa clientela e può anche essere che svolgano una comune funzione 
estetica. Se però non si dimostri che accessori non coordinati (o, come anche si di-
ce, ‘intonati’) fra di loro siano per il pubblico di riferimento del tutto inaccettabili, 
resterebbe anche indimostrata la complementarietà “estetica” dei beni in questio-
ne 

961. Lo standard impiegato a questo riguardo nel caso “Miss Rossi” è stato con-
fermato da decisioni successive che hanno del pari escluso che esista una comple-
mentarietà estetica fra i prodotti da profumeria da un lato e i vestiti e i prodotti in 
pelle, dall’altro 

962 oppure fra occhiali da sole e gioielli e abbigliamento 
963. 

Questo approccio pare per la verità troppo rigido; esso è infatti contraddetto 
dalla realtà quotidiana, che mostra come sia assai difficile che uno stilista che go-
da di una qualche notorietà non si cimenti in una sua linea di profumi e che attesta 
che esiste un trend di mercato grazie al quale i creatori del gusto e della moda 
passano con molta disinvoltura da un prodotto all’altro, a condizione che i diversi 
beni abbiano a che fare con lo stile e con l’immagine. Opportunamente il princi-
pio è stato con il passare del tempo rilassato e reso in qualche misura più flessibi-
le 

964. Così, si è deciso che la ricerca di un coordinamento estetico può ben essere 
 
 

958 Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., parr. 58 ss. Sul punto v. anche 
Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Prosima», cit., par. 35. 

959 Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 34 (sul punto specifico v. 
infra, § 53.2). Non vi è però complementarietà qualificata fra i farmaci da un lato e i servizi di im-
magazzinamento, imballo, distribuzione e consegna di farmaci: 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), 
caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», cit., parr. 27-28. 

960 Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty’s/Naty», cit., par. 31. 
961 Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 60 ss., seguito da Trib. UE 

24 marzo 2010, caso «nollie/noli», cit., parr. 35 ss. 
962 Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., parr. 31 ss. Nello stesso senso Trib. 

primo grado CE 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI e Minoron-
zoni s.r.l., in Racc. 2007, II, 2353 ss., caso «Tosca Blu», parr. 35 ss. 

963 Trib. UE 24 marzo 2010, caso «nollie/noli», cit., parr. 36 ss. 
964 Da Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., parr. 50 s., pronunciata in Se-

zione ampliata. Per una valutazione positiva dell’evoluzione v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual 
Property Law, cit., 870-871. Scorge un rapporto di somiglianza fra calzature, borse e cappelleria 
Trib. UE 16 dicembre 2009, caso «Giordano/Giordano», cit., parr. 20 ss., basandosi però non solo 
sulla loro complementarietà estetica ma anche sulla circostanza che la loro distribuzione avviene 
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presente fra articoli di abbigliamento e accessori come scarpe, cappelli, borse a 
mano; che la sua intensità dipende dal tipo di consumatore e dal tipo di attività cui 
è destinato l’abbigliamento; che la complementarietà può essere rafforzata da cir-
costanze come la vendita negli stessi locali specializzati, che possono allora sug-
gerire un’origine commerciale comune. Ma soprattutto la giurisprudenza ha indi-
viduato con precisione, anche se solo obiter, la “circostanza speciale” che rende 
credibile l’argomento della complementarietà estetica fra beni che comunque pos-
seggano almeno un minimo grado di somiglianza fra di loro: è quando un sogget-
to che opera nel campo del gusto e della moda sia noto al grande pubblico che di-
venta verosimile che egli estenda la sua attività da un settore all’altro del merca-
to 

965. Questo non significa però che la complementarietà presuppone necessaria-
mente che i beni in questione rechino un segno che corrisponde a una grande fir-
ma; questa qualificazione può essere presente anche quando il pubblico nei settori 
di riferimento consideri abituale che quelle tipologie di beni possano essere ven-
dute con lo stesso marchio 

966. 
Quanto al rapporto  di  concorrenzial i tà , i beni a confronto sono conside-

rati tra di loro in rapporto di concorrenza reciproca quando sono offerti alla mede-
sima categoria di clienti, i quali possono scegliere gli uni o gli altri per la stessa 
finalità di uso. In questa prospettiva, il ruhm non può considerarsi in concorrenza 
con il vino: visto che non molti pasteggiano a rum, un ribasso del prezzo del pri-
mo non inciderebbe negativamente sui consumi del secondo 

967; e un farmaco 
 
 
attraverso i medesimi canali. E v. anche Trib. UE 18 giugno 2013 (Prima Sezione), caso «agi-
pa/agipa», cit., parr. 26 ss.; 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), caso «Roca», cit., parr. 57 ss.; Trib. UE 
26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup ecc.», cit., par. 59, appa-
rentemente sulla base del rilievo che le attività in questione possono essere, in una sequenza ideale, 
considerate l’una successiva all’altra. Esclude peraltro una complementarietà estetica fra abbiglia-
mento da un lato e cartelle e portafogli dall’altro Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso 
«Asos/Assos», cit., par. 46. 

965 Trib. primo grado CE 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., parr. 44 e 55. Si tenga pe-
raltro presente che la nozione di somiglianza (od affinità) che viene impiegata ai fini dell’impe-
dimento (e dell’azione di contraffazione) è anche destinata a trovare applicazione in materia di con-
valida; in argomento v. § 86. 

966 In quanto un largo numero dei produttori o distributori dei beni in questione coincidano: in 
questo senso Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 34. Per 
un’analisi surreale dell’esistenza o meno di un rapporto di complementarietà fra un certo bene (“i 
polli”) da un lato e i servizi di importazione, di esportazione e di franchising (scritto senza la “n” per 
tutta la versione italiana della decisione) e i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione 
di polli, dall’altro v. Trib. UE 14 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «figura di pollo/figura di pol-
lo», cit., parr. 21 ss.; dove sarebbe bastato considerare il nesso fra segno (che rappresenta un pollo) e 
il servizio, per concludere (nel senso della somiglianza) senza porsi questioni astratte e alla fine irri-
levanti sul significato della nozione di complementarietà. 

967 Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 35. Sulla 
concorrenzialità fra birra e vino, limitata ai “vini più accessibili al largo pubblico”, Trib. primo gra-
do CE 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 68; ivi ai parr. 71 ss. anche una discussione 
della non somiglianza fra vini e bevande analcoliche; sulla differenza fra bevande alcoliche e anal-
cooliche Trib. UE 21 settembre 2012 (Prima Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., par. 
31. V. però Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Yakut/Yakult», cit., par. 30, che as-
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analgesico specifico delle cefalee non è in concorrenza con un farmaco miorilas-
sante, in quanto le indicazioni terapeutiche rispettive sono diverse 

968. Non si tratta 
quindi di beni intercambiabili o sostituibili 

969 ovvero, in una prospettiva giuseco-
nomica, caratterizzati da elasticità incrociata della domanda 

970. Fra carne e l’ali-
mento a base vegetale conosciuto come “tofu” vi è invece un rapporto di succeda-
neità, ché il secondo tende a rimpiazzare il primo in ragione di analoghe caratteri-
stiche di gusto 

971. Anche qui i margini di arbitrarietà sono elevati: perché non sia-
no concorrenziali fra di loro wafer farciti e marmellate, gelatine e sciroppi 

972 non 
è facile comprendere, soprattutto se si visualizzi una tavola imbandita per la prima 
colazione e soprattutto il consumatore che può essere incerto se scegliere gli uni o 
gli altri. 

 
 
sume un elevato grado di somiglianza fra birre e bevande alcoliche diverse dalla birra, trovando una 
pronta smentita in Trib. UE 3 ottobre 2012 (Seconda Sezione), caso «Tequila Matador hecho en 
Mexico/Matador», cit., parr. 45 ss. 

968 In questo senso Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., 
parr. 37 ss., che offre un criterio importante per decodificare l’iter concettuale seguito dalla giuri-
sprudenza comunitaria. Il fattore generico della destinazione d’uso può condurre a risultati troppo 
generali (tutti i farmaci servono al trattamento della salute umana: ivi par. 35; nello stesso senso 
Trib. UE 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «E-Plex/Epilex», cit., par. 23), i quali vanno inte-
grati sotto i due profili più specifici della complementarietà e della concorrenzialità. V. altresì l’o-
pinione secondo cui esisterebbe una bassa somiglianza fra medicinali diuretici e cardiaci Trib. primo 
grado CE 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit., parr. 28 ss.; o addirittura quella secondo cui 
“la nozione di prodotto farmaceutico comprende prodotti sufficientemente differenti quanto alla loro 
destinazione e ai loro consumatori finali – in funzione delle loro specifiche indicazioni terapeutiche 
– nonché quanto ai loro canali di distribuzione – a seconda che tali prodotti siano assoggettati a pre-
scrizione medica o siano in vendita libera – per potersi individuare nel suo ambito varie sottocatego-
rie” (Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Galzin», cit., par. 28; qualche precisazione relati-
va a queste affermazioni, apparentemente contraddittorie, pare venire da Trib. UE 24 maggio 2011 
(Quinta Sezione), caso «E-Plex/Epilex», cit., parr. 24 e 25, secondo cui la specificità dell’indica-
zione terapeutica è destinata a assumere rilievo solo se uno o entrambi i marchi siano riferiti, origi-
nariamente o in seguito a limitazione, a una indicazione terapeutica ristretta). Non è questo l’approc-
cio seguito in diritto nazionale: nella famosa nota a App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», 
cit., a 1178 si cita come classico esempio di affinità fra beni quello fra un farmaco per la pertosse e 
un disintossicante per drogati, “perché è noto che le case farmaceutiche fabbricano spesso specialità 
medicinali diversissime, e l’uso dello stesso marchio (o di marchi confondibili) sui due prodotti 
menzionati potrebbe fare ritenere ch’essi provengano dalla stessa impresa”; peraltro per la stessa 
opinione anche a livello comunitario v. Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, caso «Citra-
cal/Cicatral», cit., par. 45. 

969 Trib. primo grado CE 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 45. Nello stesso senso 
Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 42. 

970 In argomento v. ora F. GHEZZI-G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, 2013, 76 
ss.; P. BUCCIROSSI-A. FRIGNANI, Nozioni introduttive economiche e giuridiche, in A. Frignani e S. 
Bariatti (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE, Cedam, Padova, 2012, 48 ss. 

971 Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Tofuking/King», cit., par. 23. 
972 Come ritiene Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty’s/Naty», cit., par. 32; la 

motivazione è difettosa, perché viene fatta dipendere dalla circostanza che i beni sarebbero diversi 
per natura, destinazione e uso, come se questi ultimi fattori e il rapporto di concorrenza fossero tra 
di loro intercambiabili. 
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Non sempre l’analisi della complementarietà o concorrenzialità dei beni con-
dotta dalla giurisprudenza comunitaria è portata alle sue conseguenze ultime: an-
che se l’indagine dovrebbe, almeno nelle enunciazioni di principio, essere rivolta 
a accertare se “i consumatori possano supporre che la responsabilità della produ-
zione di tali prodotti o la fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa 
impresa” 

973, essa talora si arresta ai passaggi precedenti. Così, anche se può esse-
re del tutto esatto riconoscere che farmaci analgesici contro le cefalee e miorilas-
santi non sono né complementari né concorrenziali 

974, resta ancor da comprende-
re perché mai la rilevata non concorrenzialità e non complementarietà dei farmaci 
in questione possa suggerire ai consumatori che essi provengano da imprese di-
verse, visto che tutti gli studi di economia industriale stanno a indicare che le case 
farmaceutiche non offrono un singolo prodotto ma farmaci appartenenti a gamme 
anche molto diverse. 

L’inventario dei fattori rilevanti per stabilire la somiglianza dei beni non ter-
mina però qui. A questo fine si può infatti tenere conto anche di altri fattori quali, 
a es., i canali di distribuzione dei beni interessati 

975, la tendenza delle imprese di 
 
 

973 Secondo la formulazione sopraricordata, introdotta da Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, ca-
so «COMP USA», cit., par. 46 e seguita dalla giurisprudenza successiva (ad es. Trib. UE 29 aprile 
2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 44). 

974 Come accertato, esattamente, da Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolpo-
san/Tonopan», cit., parr. 37-41. Questa presa di posizione giurisprudenziale non è isolata: v. a es. 
l’analisi condotta da Trib. UE 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., 
parr. 48 ss., che ravvisa una somiglianza assai ridotta fra le tubazioni per sistemi di riscaldamento e i 
tubi metallici per sistemi di costruzioni sulla base del rilievo che solo i primi sarebbero normati per 
ragioni di sicurezza e di standardizzazione. Ancor meno convincente, sotto questo profilo, la consi-
derazione (svolta da Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», 
cit., parr. 26-27) che i beni destinati a essere contraddistinti dal marchio successivo non sarebbero 
ancora presenti sul mercato, interessando quindi solo i professionisti della ricerca e della progetta-
zione del settore; la sentenza sembra trascurare che nella lunga – e teoricamente infinita – vita di un 
marchio, la tecnologia ben può venire a fruizione, materializzando un rischio di confusione. 

975 Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Alpine Pro Sportswear & Equipment/Al-
pine», cit., parr. 34-36 che su questa sola base ha ritenuto simili ombrelli e parasole da un lato e bor-
se e valigie dall’altro; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 33; 8 
luglio 2009, caso «Prosima», cit., par. 34; 11 giugno 2009, caso «Opdrex/Optrex», cit., par. 24; 11 
luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 37. Naturalmente la circostanza che due tipi di beni siano 
tutti reperibili presso la grande distribuzione organizzata non può costituire circostanza particolar-
mente significativa, visto che questa offre una grandissima quantità di beni anche molto diversi fra 
di loro: Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 44; 13 dicembre 2004, caso 
«Emilio Pucci», cit., par. 43. La presenza o meno presso distributori specializzati risulta sotto questo 
profilo più significativa; e un certo peso può anche essere attribuito alla circostanza che i beni siano 
venduti negli stessi reparti o sugli stessi scaffali della grande distribuzione (v. a es. Trib. primo gra-
do CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 45). La comunanza fra canali di distribu-
zione, per assumere rilievo, non deve essere riscontrabile in misura quantitativamente trascurabile: 
così il fatto che alcuni dettaglianti di vini possano vendere anche bicchieri o che i produttori di vino 
possano anche inserire nelle confezioni bicchieri recanti il marchio del vino in funzione promozio-
nale non sta a indicare che esista una comunanza sufficientemente significativa di canali di distribu-
zione fra le due tipologie di prodotti: Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., 
parr. 32 s. (sul punto specifico v. infra, § 53.2), poi confermato da Trib. UE 4 giugno 2013 (Terza 
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un certo settore a espandersi nell’altro settore, l’identità o la somiglianza dei luo-
ghi di produzione o dei metodi di fabbricazione 

976. E non sempre è del tutto chia-
ro in che rapporto stiano fra di loro i diversi fattori. 

Il giudizio di somiglianza non sempre conduce a una conclusione netta. Vi 
possono essere dei casi – come quello del confronto fra vini spumanti da un lato e 
acque minerali, succhi di frutta e altre bevande non alcoliche – dove la conclusio-
ne è che le differenze prevalgono sulle somiglianze 

977; e tuttavia le differenze non 
sono di per sé sufficienti a escludere il rischio di confusione. È anche possibile 
che esista una somigl ianza parzia le  f ra  i  beni per cui è registrato il marchio 
anteriore e quelli per cui è richiesta la registrazione di quello successivo; e tutta-
via sta all’accortezza del richiedente di prendere la palla al balzo e valersi di que-
sta circostanza per limitare opportunamente la sua domanda, non incombendo 
sull’Ufficio – o sulla Commissione di ricorso adita in sede di impugnazione – 
precisare a quali categorie o sottocategorie della classe di beni per cui il richie-
dente domandi la protezione sia specificamente riferibile il giudizio di somiglian-
za 

978. 
All’interno di questo quadro di riferimento complessivo possono collocarsi al-

 
 
Sezione), caso «betwin/b’Twin», cit., par. 38. La circostanza che a una certa data le imprese interes-
sate distribuiscano i propri beni solo in negozi propri o in spazi di vendita riservati non è a sua volta 
decisiva, visto che le modalità organizzative in concreto prescelte da quelle imprese non rilevano: 
Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «fiore bianco nero», cit., parr. 34, 37 e 66 (e sul 
tema v. già §§ 19.3 e 50.2). 

La differenza dei canali di distribuzione ha in ogni caso un rilievo sottoordinato rispetto alla de-
stinazione o finalità dei beni: così esiste un rapporto di somiglianza fra il servizio di informazione 
attraverso internet e le pubblicazioni a mezzo stampa, anche se le modalità di distribuzione sono 
radicalmente diverse (Trib. UE 27 ottobre 2010 (Settima Sezione), caso «free/free la libertè n’a pas 
de prix», cit., par. 33). Nella giurisprudenza nazionale, la coincidenza dei canali di distribuzione è di 
regola ritenuta irrilevante (v ad. es. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Mioca-
ne/Mio», cit.); per contro, un ruolo decisivo è attribuito alla diversità di canali di distribuzione dalla 
– extravagante – sentenza di Trib. Milano 31 maggio 1990, caso «Cagi/Cagiva», cit. 

976 In argomento v. anche per richiami v. UAMI, Direttive di esame del 1 febbraio 2014, Parte 
C, Sezione 2, Somiglianza dei prodotti e servizi, cit., 32 s. 

977 Trib. UE 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «Rosalia De Castro/Rosalia», cit., par. 30; 
Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Lindenhof/Linderhof», cit., par. 59. Il confronto fra 
bevande alcoliche e non analcoliche è spesso oggetto di sfumature, come nel caso deciso da Trib. 
primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., parr. 40, dove il marchio anteriore era pro-
tetto non solo per birre ma anche per bevande miste contenenti birra, che potrebbero non essere al-
coliche, dove il Tribunale giunge alla conclusione dell’esistenza di un certo grado di somiglianza, 
anche sulla base delle caratteristiche specifiche del mercato di riferimento, la Germania, nel quale, a 
quanto pare, i consumatori sarebbero abituati a mescolare fra di loro le bevande analcoliche, come 
succhi di frutta, e alcoliche. Una conclusione diversa sul punto, anche sulla base di un contesto fat-
tuale leggermente diverso, in Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Lindenhof/Linderhof», 
cit., parr. 51 ss. Il tema è stato affrontato in modo assai reciso anche in relazione al terzo tipo di con-
flitto (v. Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, causa T-438/07, Spa Monopole, Compagnie fer-
mière de Spa SA/NV c. UAMI e De Francesco Import GmbH, caso «Spa/SpagO», parr. 30-31), nel 
quale, si sarebbe indotti a credere, il tema della somiglianza dei beni dovrebbe venire in considera-
zione solo in via sottoordinata. 

978 Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 36. 
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cuni quesiti ricorrenti. Così ci si domanda se e quando si possa dare una relazione 
di somiglianza fra beni  e  servizi . Che la risposta in linea di principio possa es-
sere anche positiva è abbastanza scontato: a es. la prestazione del servizio di inse-
gnamento per corrispondenza si accompagna spesso alla fornitura di libri di testo, 
manuali, istruzioni e così via 

979. In questa situazione, vi è dunque un collegamen-
to stretto fra i servizi e i beni corrispondenti per quanto concerne i loro utilizzatori 
finali; e inoltre i beni sono complementari ai servizi 

980. Ci si trova quindi al co-
spetto di beni fra loro simili 

981. È altrettanto facilmente intuibile che, anche se 
certi beni – nella specie hardware e software – possono anche venire spediti dal 
venditore all’acquirente, ciò non significa affatto che esista una relazione di so-
miglianza neppur distante fra computer e servizi di trasporto: il pubblico è diver-
so; e del resto tutti i beni venduti, non solo i computer, possono essere trasporta-
ti 

982 e non possiamo dunque ammettere che qualsiasi bene trasportabile sia simile 
al servizio di trasporto, solo perché questo può concernere quelli. Alla stessa stre-
gua, è da escludere che esista un rapporto di somiglianza fra i servizi offerti da 
un’agenzia pubblicitaria e i beni per i quali questa programmi la propria attività 
promozionale e di lancio 

983. 
Tra questi casi estremi si collocano situazioni spesso più sfumate 

984. Quando il 
marchio anteriore sia registrato per birre e quello successivo per cocktail bar, di-
scoteche e locali notturni, in linea di principio prodotti e servizi sono da conside-
rarsi differenti quanto alla loro natura 

985; e tuttavia in questo caso occorre anche 
considerare che fra le birre e cocktail bars, discoteche e locali notturni può sussi-
stere un qualche rapporto di complementarietà: di regola la birra è servita in que-

 
 

979 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 55. 
980 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 56. 
981 Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 56. Lo stesso vale per il rappor-

to fra apparecchi di erogazione di energia elettrica e stazioni di servizio: Trib. UE 18 novembre 
2014 (Terza Sezione), caso «Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 29 ss. 

982 Trib. primo grado CE 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 41 ss. 
983 UAMI, Direttive di esame dell’1 febbraio 2014, Parte C, Sezione 2, Somiglianza dei prodotti 

e servizi, cit., 37 ss. E v. anche Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Stu-
dios/Mercator», cit., par. 29: anche se la ricerca, il disegno e lo sviluppo nel campo dei veicoli può 
essere – e normalmente viene – realizzato attraverso la programmazione, ciò non significa che esso 
sia simile al servizio di programmazione.  

984 Particolarmente arduo appare il quesito se esiste un rapporto di somiglianza fra il servizio di 
distribuzione e i beni che siano oggetto di distribuzione. La questione non pare ammettere una solu-
zione univoca: sui parametri di riferimento per risolvere i diversi gruppi di situazioni v. Direttive di 
esame, Parte C, Sezione 2, Somiglianza dei prodotti e servizi, cit., 37 ss. e per un’applicazione Trib. 
UE 13 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «natur/natura», cit., parr. 33 ss. (che ha ritenuto simi-
li il servizio di vendita al dettaglio di tovaglie da tavola e tovaglie da tavola) e 21 maggio 2014 (Ot-
tava Sezione), causa T-599/11, Eni s.p.a. c. UAMI e Emi (IP) Ltd., caso «ENI/EMI», parr. 45 ss. 
(che ha ravvisato una somiglianza nel caso di specie). 

985 Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 29, che al riguardo ci-
ta – condividendola – la presa di posizione della Commissione di ricorso. 
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ste tipologie di esercizi 
986. L’analisi non appare sotto questo profilo del tutto sicu-

ra: intanto perché la nozione di complementarietà adoperata in questo caso è mol-
to meno rigorosa di quella normalmente impiegata (si pensi alle prese di posizio-
ne in materia di “complementarietà estetica”) 

987; e ancor più perché la conclusio-
ne raggiunta, secondo la quale esisterebbe un grado di somiglianza seppur debole 
fra le birre da un lato e cocktail bar, discoteche e locali notturni, sembra difficil-
mente conciliabile con la constatazione secondo la quale normalmente l’origine 
commerciale di questi beni è diversa da quella dei servizi di cocktail bar, discote-
che e locali notturni 

988. 
Non ci si può nascondere l’impressione che i criteri codificati dalla giurispru-

denza comunitaria siano empirici nella loro formulazione come anche meccanici 

 
 

986 Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., parr. 31 ss. Questo fattore 
è stato ritenuto decisivo da Trib. UE 15 febbraio 2011 (Prima Sezione), caso «Yorma’s/Norma», 
cit., par. 36. 

987 Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., parr. 31 ss.; 11 luglio 2007, caso 
«Tosca Blu», cit., parr. 35 ss.; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., parr. 60 ss. Peraltro Trib. UE 9 
settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., par. 32 accoglie ora la nozione rigorosa di 
complementarietà anche ai fini della determinazione della complementarietà fra beni e servizi, ma 
solo obiter. 

988 Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 30. Sotto questo pro-
filo più rigorosa pare l’analisi condotta nel caso deciso da Trib. UE 15 dicembre 2010 (Ottava Se-
zione), caso «Wind/Wind», cit., parr. 21 ss., ove l’iniziale constatazione della differenza di natura 
fra i servizi di riparazione delle carrozzerie di veicoli e la fabbricazione di vetture, visto che i beni 
sono tangibili mentre i servizi sono intangibili, fra la destinazione di uso del servizio di riparazione 
delle vetture e le vetture stesse, visto che il primo ha lo scopo di riparare i veicoli e il secondo quello 
di trasportare le persone, fra la modalità di impiego degli uni e degli altri, par. 23, trova una prose-
cuzione improntata a altrettanto rigore nell’escludere che ricorra la complementarietà intesa ai parr. 
24-25, come “stretta correlazione” nell’accezione invalsa in materia di confronto fra beni, la quale, 
si ricorderà, comporta che i consumatori “possano supporre che la responsabilità della produzione di 
tali prodotti o la fornitura di tali servizi sia riconducibile a una stessa impresa” (v. la linea di casi 
aperta da Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 46). Presupposto questo 
che non si verifica nel rapporto fra riparazione di carrozzerie, parr. 26 ss.: la maggior parte dei pro-
duttori automobilistici non gestiscono se non eccezionalmente officine di riparazione delle carrozze-
rie e, se consentono ai carrozzieri di usare il loro logo, lo fanno perché questi ultimi si facciano pub-
blicità indicando di essere specializzati nella riparazione di un certo tipo di vettura, il che sta a indi-
care che i marchi identificano le vetture e non il servizio di riparazione, par. 29. Quindi i consuma-
tori non sono affatto indotti a pensare che il riparatore sia responsabile per la produzione delle vettu-
re, o viceversa, nell’accezione rilevante ai fini del confronto fra beni, par. 31. E v. anche l’analisi 
della differenza dei canali di distribuzione condotta al par. 31. Interessante anche l’approccio segui-
to da Trib. UE 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «fRee YOUR STYLe/Free Style», cit., parr. 
38 ss.: se possono essere simili beni e servizi che possono servire come canali di distribuzione dei 
medesimi, perché si abbia rischio di confusione in caso di somiglianza come questa dei beni i segni 
dovrebbero essere identici. A prima vista convincente l’analisi condotta da Trib. UE 24 giugno 2014 
(Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., parr. 24 ss.: servizi relativi a profumi, abbiglia-
mento e giocattoli si trovano in rapporto di complementarietà stretta con i beni in questione; e quin-
di il grado di somiglianza fra i servizi e i beni correlativi è non solo presente, ma da valutarsi come 
non bassa. Resta da domandarsi se la presa di posizione sia coerente con le decisioni ricordate nella 
parte iniziale di questa stessa nota. 
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nella loro applicazione 
989; e che essi tendono a intersecarsi con pericolosa impre-

vedibilità 
990. Non è detto che a questa ricostruzione debba necessariamente ricol-

legarsi una valutazione negativa. Anzi, può ben essere che si tratti di parametri 
che è più facile amministrare in un contesto processuale come quello proprio del 
procedimento di opposizione, caratterizzato da forti limitazioni sotto il profilo 
probatorio e che richiede qualche misura di standardizzazione nelle valutazioni. 
Va d’altro canto sempre tenuto presente che il procedimento di opposizione ha 
una fortissima componente ipotetica e prognostica: che è sempre presente quando si 
tratti di apprezzare con quali modalità (di mercato, territoriali, organizzative) il 
marchio successivo verrà impiegato per i beni designati nella domanda di registra-
zione e può presentarsi anche con riguardo al marchio anteriore, visto che questo 
ben può a sua volta non essere stato ancora usato. Ci si può inoltre domandare se la 
stessa empiricità dei un po’ rudimentali criteri impiegati non possa tornare utile ai 
giudici comunitari che vogliano conseguire risultati coerenti con l’obiettivo giuspo-
litico, già più volte riscontrato 

991, di tenere nel debito conto la circostanza che le 
decisioni sugli impedimenti relativi vertono in larga misura su conflitti ipotetici e 
non effettivi, che nella realtà di mercato potrebbero anche non materializzarsi affat-
to, e correlativamente di garantire un certo tasso di apertura del sistema rispetto alla 
registrazione di nuovi marchi, che potrebbe essere messa a repentaglio da interpre-
tazioni troppo estensive e generose della nozione di somiglianza. 

Se questa ipotesi esplicativa fosse attendibile, si potrebbe osservare che i fatto-
ri empirici di valutazione della somiglianza dei beni svolgerebbero una funzione 
in qualche misura omologa a quella realizzata, in sede di paragone dei segni, dal 
complesso di regole relative al confronto fra marchi complessi 

992. Soffermiamoci 
su questa omologia  funzionale . L’impedimento relativo risulta non di rado 
interpretato e applicato in modo tale da evitare che i marchi registrati anteriori 
svolgano un effetto di blocco sulle domande successive troppo elevato, in partico-
lare quando l’effettivo conflitto fra di essi sul mercato non sia inevitabile; e si può 
supporre che a questa prassi decisionale sia sotteso il desiderio di favorire la coe-
sistenza degli uni e degli altri e l’adozione di limitazioni reciproche idonee a evi-
tare che fra di essi si manifesti un effettivo conflitto sul mercato; tuttavia il carat-
tere empirico dei fattori da prendere in considerazione consente anche, alle sen-
tenze meno preoccupate dell’apertura del mercato e più della tutela dei diritti an-
teriori, di pilotare la decisione verso l’esito opposto. 
 
 

989 In questo senso anche G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, 
cit., nota 87 a 49, che peraltro ravvisa – giustamente: § 53.2 – una correzione di rotta nella giuri-
sprudenza comunitaria (218-219). 

990 Anche se la giurisprudenza più recente sembra avere eletto nella presenza o nell’assenza di 
comunanza di clientela un criterio di distinzione di buona operatività: v. Trib. UE 16 maggio 2013 
(Sesta Sezione), caso «Ridge Wood/River Woods North-eastern Suppliers», cit., parr. 28 ss. 

991 Supra, al § 44.2 (a proposito del confronto fra i segni) e al § 50.3 (a proposito dell’estensione 
merceologica della tutela del marchio anteriore ricollegabile alla prova dell’uso). 

992 Per un’analoga ipotesi esplicativa dell’approccio prescelto in materia di confronto fra i mar-
chi v. già supra, § 44.2. 
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Sicuro è comunque che la disciplina della prova dell’uso incoraggia i richie-
denti i marchi comunitari a designare in modo preciso le categorie di beni per i 
quali è richiesta la protezione 

993. Questa regola opera sul versante della determi-
nazione dell’ampiezza della protezione dei marchi anteriori nel giudizio di novità; 
e si incontra con una regola del tutto analoga accolta sul versante delle domande 
di protezione dei marchi successivi in applicazione dei parametri di somiglianza 
fra beni basati sui fattori empirici ora enumerati, che spesso vale a aprire il varco 
per la registrazione di nuovi marchi, ancorché presentanti qualche profilo di con-
flitto con un marchio anteriore, a condizione che la domanda sia circoscritta a 
gruppi molto piccoli di merci. 

Questa modalità operativa del confronto fra beni può essere illustrata con il ca-
so “Steninge Slott” 

994. Qui il marchio anteriore “Steninge Keramik” era registrato 
per vasi per fiori per ambienti interni ed esterni; la domanda successiva “Steninge 
Slott” per prodotti in vetro, cristallo e porcellana per decorazione della casa e de-
gli interni. A seguito dell’opposizione del titolare del marchio anteriore, la do-
manda di marchio successiva è stata oggetto di una limitazione a “prodotti in ve-
tro e cristallo per decorazione della casa e degli interni”, eliminando quindi il pre-
cedente riferimento alla porcellana 

995. Questa pur modesta delimitazione è stata 
ritenuta sufficiente per rovesciare il precedente accoglimento dell’opposizione. 
Vasi di ceramica e prodotti decorativi trasparenti avrebbero natura diversa 

996; sa-
rebbero destinati a usi diversi, funzionali gli uni e decorativi gli altri 

997; non sa-
rebbero intercambiabili o in concorrenza né complementari; e sarebbero distribuiti 
in canali diversi 

998. Quindi il grado di somiglianza fra i beni in questione sarebbe 
basso; dunque, date le differenze fra i segni, sarebbe possibile una loro coesisten-
za sul mercato 

999. 
53.2. Il criterio dell’origine commerciale comune nel giudizio di somiglianza 

dei beni. Fin qui si è fatto riferimento alla serie di fattori empirici impiegati nel 
giudizio di somiglianza dei beni. Occorre tuttavia considerare che, come si è anti-
cipato, la valutazione corrispondente è suscettibile di essere integrata e affinata 
dal principio secondo il quale “è opportuno interpretare il concetto di somiglian-
za” tra beni “in relazione al rischio di confusione” 

1000 in cui i consumatori possa-
no incorrere quanto all’origine commerciale dei beni. 

 
 

993 V. supra, § 50.3. 
994 Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit. 
995 Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., par. 6. 
996 Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., parr. 35 e 36. 
997 Anche se Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., par. 35 riconosce 

che anche i vasi portafiori possono essere usati a fini decorativi. 
998 Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., parr. 35 e 36. 
999 Un altro caso nel quale la limitazione dei prodotti sembra aver fatto miracoli per salvare la ri-

chiesta di registrazione successiva è documentato da Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso 
«Easyhotel», cit. 

1000 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. 
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In questa seconda prospettiva, si potrebbe argomentare che poco importa che i 
beni si valgano o meno della stessa materia prima o siano complementi o sostituti 
o siano altrimenti caratterizzati da uno o più dei fattori sopra enumerati, essenzia-
le essendo piuttosto che le caratteristiche del bene contraddistinto dal marchio 
successivo siano tali da potere indurre il pubblico di riferimento a ritenere che es-
so abbia un’origine commerciale comune con i beni per cui è registrato il marchio 
anteriore. Questa impostazione non comporterebbe peraltro che quei fattori siano 
sempre e comunque irrilevanti, ma, piuttosto, che essi possono assumere signifi-
cato se e in quanto siano intesi dal pubblico come indici di un’origine commercia-
le comune 

1001. Infatti per questa via l’analisi che si affida ai fattori empirici po-
c’anzi enumerati potrebbe essere presa come semplice punto di partenza; le sue 
risultanze potrebbero essere dovutamente ponderate e iscritte nel quadro di rife-
rimento opportuno; in esso la presenza o assenza dei singoli fattori non avrebbe 
peso decisivo ma assumerebbe rilievo se e nella misura in cui essa orientasse la 
valutazione del pubblico di riferimento, inducendolo a ritenere (od escludere) che 
i beni oggetto del confronto abbiano la stessa origine. 

Come si è avvertito, questa prospettiva presenta la peculiarità di introdurre già 
sul piano degli antecedenti profili attinenti al rischio di confusione quanto all’ori-
gine commerciale, i quali, a rigore, atterrebbero al piano successivo delle conse-
guenze. In effetti, stando alla lettera delle norme, sia ha rischio di confusione per-
ché si ha somiglianza fra i beni; non somiglianza dei beni perché si ha rischio di 
confusione. In altri termini, testualmente la somiglianza dovrebbe a rigore essere 
accertata in modo obiettivo e indipendentemente dalla rilevazione, successiva, di 
un rischio di confusione 

1002. Tuttavia anche qui la giurisprudenza della Corte in-
troduce forti elementi di circolarità 

1003. Il fenomeno non è nuovo: abbiamo avuto 
modo di riscontrarlo anche con riguardo al confronto fra i segni 

1004; e produce ef-
fetti comparabili sul piano operativo. Come nel caso del confronto fra i segni la 
considerazione di profili attinenti al rischio di confusione non ha sistematicamen-
te prodotto l’effetto di rendere più difficile la registrazione di marchi successi-
vi 

1005, conferendo piuttosto ai giudici spazi di manovra nell’uno senso o nell’al-
tro, che sono stati valorizzati forse con qualche propensione all’apertura concor-
renziale nel caso del Tribunale e alla tutela dei diritti anteriori nel caso della Corte 
UE 

1006, così è all’incirca avvenuto anche nel caso del confronto dei beni. Anche 
in quest’ultimo caso, interpretare il concetto di somiglianza dei beni “in relazione 

 
 

1001 Seguo qui la formulazione proposta da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto in-
dustriale, cit., 224. 

1002 Per l’illustrazione di questa posizione, articolata soprattutto dalla giurisprudenza britannica, 
v. J. PALM, Canon, Waterford …, cit., 476. 

1003 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. 
1004 V. supra, §§ 44, 46.1, 46.3, 46.4, 48.3 (ma anche 58.2). 
1005 Cfr. supra, §§ 44.2, 44.3 e 47.3. 
1006 Secondo l’ipotesi esplorata ai §§ 44.2 e 47.3. 
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al rischio di confusione” 
1007 non necessariamente rende più difficile la registra-

zione di marchi successivi, ma può anche operare nella direzione opposta, sgom-
brando il campo dagli impedimenti che si sarebbero prospettati rimanendo alla più 
meccanica analisi basata sui fattori empirici. 

L’approccio che interpreta la somiglianza dei beni alla luce del rischio di con-
fusione dei consumatori e della loro opinione relativa all’esistenza di un’origine 
commerciale comune dei beni in questione ha spesso trovato emersione anche 
nella giurisprudenza comunitaria successiva 

1008. L’invito contenuto nella sentenza 
“Canon” è quindi stato almeno in parte raccolto. La sua generalizzazione potrebbe 
produrre non pochi frutti, i quali costituiscono poi il versante “virtuoso” della cir-
colarità 

1009. 
Così, per far un esempio dei risultati conseguibili ricorrendo a questo approc-

cio, si potrebbe prendere le mosse dal concetto di complementarietà per apprezza-
re la relazione fra vino e bicchieri e caraffe. In questa prospettiva, si considererà 
che sarà pur vero che il vino è offerto in caraffe e bevuto in bicchieri, ma è pur 
vero che caraffe e bicchieri possono essere usati per molte altre bevande e che lo 
stesso vino può essere servito e consumato in altri modi: quindi non esiste una 
complementarietà abbastanza stretta tra caraffe e bicchieri e vino da ritenere che 
essi siano beni tra di loro simili sotto questo profilo 

1010. Lo stesso vale dal punto 
di vista della comunanza dei canali di distribuzione: si considererà altresì che sarà 
pur vero che alcuni negozi specializzati nella vendita del vino offrono anche in 
vendita bicchieri e caraffe, ma non sfuggirà le vendite di bicchieri e caraffe così 
effettuate rappresentano una quota trascurabile del totale 

1011. Si considererà infine 
che sarà pur vero che alcuni produttori di vino inseriscono nelle cassette conse-
gnate o spedite ai clienti bicchieri o caraffe; ma non sfuggirà che i consumatori 
sono ben consapevoli che questo accoppiamento ha fini promozionali delle vendi-
te del vino e per contro non mira a favorire la commercializzazione di una linea 
separata di vendita di prodotti in vetro 

1012. Sotto tutti questi profili, il dato ogget-
tivo e merceologico sarebbe rilevante non in quanto tale ma in funzione della sua 
percezione da parte del pubblico e delle inferenze che questo può trarre, o non 
trarre, in ordine all’origine comune dei beni considerati 

1013. 
Lo stesso ordine di idee varrebbe, del resto, a tener adeguatamente conto di un 

 
 

1007 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. 
1008 V., oltre alle numerose sentenze in materia di complementarietà in senso proprio esaminate e 

richiamate al § 53.1 (poggianti su Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 
46), Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., parr. 33-34; 15 gennaio 2003, 
caso «Mystery», cit., parr. 40-41; 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 38; 12 dicembre 2002, 
caso «Vedial/Hubert», cit., par. 46. 

1009 Sottolineato al § 44.2. 
1010 Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 34. 
1011 Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 32. 
1012 Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 33. 
1013 E v. anche 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceuticos mun-

di/mundipharma», cit., parr. 27 ss. 
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altro profilo importante ai fini del giudizio di somiglianza fra i beni e che attiene 
all’interesse del titolare del marchio anteriore a espandere la sua presenza in setto-
ri ulteriori contigui o finitimi a quelli nei quali abbia precedentemente operato. 
L’approccio basato sul criterio dell’origine commerciale sarebbe in effetti idoneo 
a prendere in considerazione l’esistenza di prassi di mercato, come quella in forza 
della quale le case farmaceutiche producono molte specialità con indicazioni tera-
peutiche anche diverse 

1014, o anche solo di un trend diretto all’espansione da certe 
tipologie di beni a altri e la presenza di caratteristiche del marchio anteriore tali da 
rendere plausibile la dinamica corrispondente. 

I giudici comunitari danno l’impressione di accogliere questo ordine di idee 
nelle non poche occasioni in precedenza richiamate; ma parzialmente, con molta 
circospezione e non senza qualche riserva. 

Questa esitazione pare avere due ragioni convergenti. L’una attiene al ruolo in 
qualche misura secondario svolto in questo campo dalla considerazione della per-
cezione del pubblico interessato. Si è ricordato che la percezione del pubblico è 
una delle stelle polari di tutte le valutazioni rilevanti ai fini del secondo tipo di 
conflitto 

1015. Ora, in materia di confronto fra i beni la rilevazione e la valutazione 
della percezione del pubblico svolge troppo spesso un ruolo meramente sottoordi-
nato e residuale; il più di volte la giurisprudenza dà priorità a molti fattori – le 
materie prime, la destinazione d’uso – la cui valutazione compete alle scienze 
merceologiche e che nulla però hanno a che fare con la percezione del pubbli-
co 

1016. E d’altro canto, quando manchi un riferimento alla percezione del pubblico 
interessato, non è dato di individuare quali siano le caratteristiche del bene suc-
cessivo tali da potere indurre il pubblico di riferimento a ritenere che esso abbia 
un’origine commerciale comune con i beni per cui il marchio anteriore è registra-
to e quindi di far ricorso a una concezione più giuridica e meno merceologica del-
la somiglianza dei beni. 
 
 

1014 Significativi sotto questo profilo gli esiti divergenti di Trib. primo grado CE 13 febbraio 
2008, caso «Aturion/Urion», cit., parr. 28 ss. e App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit.: 
dove la prima sentenza si è fermata a esaminare la caratteristiche intrinseche dei prodotti, mentre la 
seconda aveva esteso la considerazione alle ragioni per le quali i prodotti in questione sarebbero sta-
ti tali che “l’uso dello stesso marchio possa far presumere la loro origine da un’unica impresa” 
(massima 4). Ravvisa un grado di somiglianza non elevata fra farmaci con indicazioni terapeutiche 
diverse Trib. UE 16 giugno 2010, caso «Kremezin/Krenosin», cit., par. 77. 

1015 Supra, § 43. 
1016 Non sempre ciò avviene. V. le esplicite, ma anche sbrigative, prese di posizione contenute in 

Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 46: a poco serve perder 
tempo in analisi merceologiche di grassi, aceto e salse; la cosa importante è se il pubblico possa ri-
tenerle provenienti da un’unica impresa. Diversamente però Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, 
caso «Miss Rossi», cit., parr. 49 ss. e 60: il rinvio alla percezione del pubblico non vale a integrare i 
fattori empirici ma a precisare la portata di uno di essi e precisamente del fattore della complemen-
tarietà. A sua volta Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 98, sul presuppo-
sto che i beni in questione siano in parte simili (parr. 82 ss.), fa capo alla percezione del pubblico 
per accertare la presenza di un rischio di confusione, mostrando quindi di collocare l’indagine sulla 
percezione del pubblico sul solo piano delle conseguenze (il rischio di confusione) ma non su quello 
del suo antecedente, dato dal confronto fra i beni. 
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Del resto, anche quando vengano conseguiti dei risultati sulla base dell’apprez-
zamento della percezione del pubblico, essi il più delle volte non vengono in defi-
nitiva considerati decisivi. Così, quando la constatazione, secondo la quale nor-
malmente il pubblico considera che l’origine commerciale delle birre sia diversa 
da quella dei servizi di cocktail bar, discoteche e locali notturni 

1017 ha dovuto es-
sere raccordata con l’argomento, ispirato alla concezione empirica, secondo la 
quale esisterebbe un rapporto di complementarietà fra birre e queste tipologie di 
locali, perché in essi si serve la birra 

1018, è stato questo secondo profilo a prevale-
re: in sede di confronto dei beni spesso la considerazione dell’opinione del pub-
blico sull’origine commerciale non è decisiva. 

Dunque, sotto questo profilo, l’invito contenuto nella sentenza “Canon” è stato 
seguito solo parzialmente. Correlativamente, l’apprezzamento della somiglianza 
dei beni è spesso rimasto abbastanza isolato rispetto a valutazioni desunte dal pia-
no ulteriore del rischio di confusione. È pertanto logico domandarsi se la conside-
razione del rischio di confusione penetri nel giudizio di somiglianza sotto l’altro 
profilo mediante cui esso potrebbe assumere rilievo e, più precisamente, attraver-
so una considerazione del tasso di notorietà del marchio anteriore. 

53.3. Notorietà del marchio anteriore e somiglianza fra i beni. Le impostazio-
ni teoriche che fanno capo alla concezione “giuridica” della nozione di somiglian-
za non mancano di rilevare come il tasso di notorietà di un marchio sia destinato a 
ampliare l’ambito in cui i beni posti a raffronto possono essere considerati simi-
li 

1019. Del resto, anche gli economisti confermano questa conclusione, quando ci 
dicono che il fenomeno della brand extension è praticato da imprese il cui brand 
sia molto noto e non dall’ultimo venuto 

1020. Se questo è vero, allora è ragionevole 
pensare che il pubblico sia propenso a riconoscere in una nuova linea di prodotto 
un marchio preesistente se e in quanto questo segno già sia ben accreditato sul 
mercato e, quindi, ritornando al linguaggio giuridico, dotato di notorietà, di repu-
tazione, di carattere distintivo acquisito. 

Quando la giurisprudenza comunitaria ha affrontato la questione se il tasso di 
notorietà di un marchio possa essere incluso fra i fattori rilevanti ai fini di una va-
lutazione del grado di somiglianza tra i beni di due particolari imprese che si in-
contrano sul mercato, essa ha fornito una risposta cauta e articolata al quesito. 

Secondo la stessa sentenza “Canon” “il carattere distintivo del marchio ante-
riore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la 
somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente 
per provocare un rischio di confusione” 

1021. Nel considerare questa presa di posi-
 
 

1017 Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 30. 
1018 Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., parr. 31 ss. 
1019 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 243-244; V. DI CA-

TALDO, Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela, cit., 31. 
1020 V. ad es. L.M.B. CABRAL, Stretching Firm and Brand Reputation, in 31 Rand Journal of 

Economics 2000, 658-673. 
1021 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. 
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zione, va tenuto presente che in questo caso il riferimento alla notorietà del mar-
chio anteriore allude a un elevato carattere distintivo acquisito del marchio stesso, 
non alla qualificazione come “marchio che gode di notorietà”, che è preso in con-
siderazione nel terzo tipo di conflitto. Ora, come è stato sovente rilevato 

1022, una 
delle differenze salienti fra le ipotesi considerate nel terzo tipo di conflitto e quel-
le visualizzate nel secondo, di cui ora ci si occupa, è che queste ultime presup-
pongono un certo grado di somiglianza tra i beni che, invece, nel terzo tipo di 
conflitto può mancare. Insomma, l’enunciazione secondo la quale “è il marchio… 
che rende affini i prodotti sui quali è apposto” 

1023 ha una sua qualche misura di 
attendibilità se riferita ai marchi “che godono di notorietà” di cui al terzo tipo di 
conflitto; ma non altrimenti. 

In questa prospettiva, si comprende come secondo parte della giurisprudenza 
qui esaminata il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore assumano 
rilievo sul piano delle conseguenze della somiglianza tra beni, piuttosto che su 
quello, a esso antecedente, dell’accertamento della presenza o meno della somi-
glianza stessa. Insomma, che il marchio anteriore sia notorio di per sé non influi-
sce sul ricorrere della somiglianza fra i beni; ma se somiglianza ci sia, allora la 
notorietà del marchio influisce sulla probabilità del rischio di confusione 

1024. La 
soluzione è fin qui del tutto simmetrica a quella adottata a proposito del quesito se 
il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore assumano rilievo sul 
piano del confronto fra i segni 

1025; parrebbe confermata dalla giurisprudenza suc-
cessiva, secondo la quale “anche nell’ipotesi in cui sussista identità del segno ri-
chiesto con un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte, è pur 
sempre necessario dimostrare che sussiste una somiglianza tra i prodotti o i servi-
zi designati dai marchi in conflitto” 

1026; e risulta coerente con la posizione com-
plessiva della giurisprudenza comunitaria, che preferisce tenere distinta la disci-
plina del secondo conflitto rispetto a quella del terzo conflitto. 

Occorre tuttavia aggiungere che la soluzione cui sono gradualmente approdati 
i giudici comunitari ha conosciuto un’ulteriore articolazione. Già la sentenza “Ca-
non” aveva fatto presente che, per quanto concerne l’accertamento della somi-
glianza dei beni, il piano degli esiti, del “rischio di confusione” e quello dei loro 
 
 

1022 Ad es. da G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 21. 
1023 Così F. GALGANO, Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, 

licenze, merchandising, in Contratto e impresa 1987, 173 ss., 192 (“è il marchio … che rende affini 
i prodotti sui quali è apposto, quale simbolo di qualcosa che esso è capace di trasmettere ai prodot-
ti”). 

1024 In questo senso esplicitamente Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», 
cit., par. 29. La soluzione era stata compiutamente argomentata da G. OLIVIERI, Contenuto e limiti 
dell’esclusiva, cit., 21 ss. già prima della pronuncia “Canon”. In questo senso mi pare da intendere 
anche la posizione di A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 214 e 225. 

1025 Supra, § 48.2. 
1026 Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «COMP USA», cit., par. 37 (corsivo aggiunto); 

Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 27; 12 giugno 2007, caso «Water-
ford», cit., par. 27; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 53. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 647 

antecedenti, il confronto fra i beni, non possono essere tenuti del tutto separati: 
infatti, “è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al ri-
schio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla no-
torietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il con-
trassegno e tra i prodotti e i servizi contraddistinti” 

1027. Come si vede, questo 
spunto, rivolto a calibrare e graduare la nozione di somiglianza in funzione del 
grado di notorietà del marchio anteriore, si riferisce a tutti e due i confronti, quel-
lo fra i marchi e quello fra i beni. A ben vedere, per ora lo spunto non è stato pie-
namente accolto su nessuno dei due piani. Infatti, con riguardo al confronto fra i 
marchi la giurisprudenza comunitaria ha fin qui negato che la notorietà del mar-
chio anteriore possa influire sull’accertamento della sua somiglianza con il mar-
chio successivo 

1028. Anche sul piano del confronto fra i beni, la giurisprudenza 
comunitaria esclude che beni che non sarebbero considerati simili applicando i 
parametri ordinari tali diventino solo perché il marchio anteriore sia dotato di ele-
vato grado di notorietà 

1029; piuttosto, essa si limita a ritenere che la rilevazione 
dell’elevato grado di notorietà del marchio anteriore possa compensare – insieme 
con l’elevata somiglianza dei segni – il debole grado di somiglianza fra i beni 

1030. 
53.4. L’accertamento della somiglianza dei beni come questione di diritto. 

Anche in questo caso la Corte di Giustizia ripete ogni volta che ne abbia l’occa-
sione che l’accertamento della somiglianza fra i beni ai fini del giudizio di oppo-
sizione o di invalidazione del marchio successivo è questione di fatto, come tale 
sottratta alla cognizione della Corte, salvo naturalmente il caso di travisamento 
dei fatti 

1031. Anche qui l’enunciazione va intesa cum grano salis: se una pronun-
cia ritenesse che la notorietà del marchio anteriore può rendere simili marchi che 
tali non sarebbero in assenza della notorietà in questione o applicasse erronea-
mente il criterio della complementarietà, a es. ritenendo bicchieri e vino comple-
mentari, probabilmente la Corte farebbe sentire la sua opinione al riguardo 

1032. 
Particolarmente interessante sarà sotto questo profilo vedere se la Corte di Giusti-
zia vorrà ritenere che siano sindacabili – ed erronee – decisioni che non rispettino 
l’invito, contenuto nella sentenza “Canon”, a dar rilievo al rischio di confusione 
già sul piano dell’accertamento della somiglianza o che comunque omettano di 
 
 

1027 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 17, corsivo aggiunto. Questa 
impostazione incontra il favore di L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., 
20 s., che propone di estendere l’influenza del tasso di notorietà sia alla somiglianza tra i marchi, sia 
all’affinità fra i beni. 

1028 V. supra, § 48.2. Si tenga presente che il tasso di carattere distintivo dell’elemento comune 
ai due marchi viene comunque preso in considerazione (§ 48.1). 

1029 Diversamente da quanto accade, talora, nella giurisprudenza nazionale: v. Trib. Bologna 2 
maggio 2008, caso «Bellentani», cit. 

1030 Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 49 ss., 58. 
1031 Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., parr. 62 ss.; 26 aprile 2007, caso 

«Travatan», cit., parr. 70-71; 9 marzo 2007 (ord.), caso «COMP USA», cit., parr. 30 ss. 
1032 Ed in effetti v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 73 (seppur solo 

ipoteticamente). 
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dare la necessaria importanza alla rilevazione della percezione del pubblico al 
riguardo. Appare sotto questo profilo auspicabile che la Corte di Giustizia accet-
ti il compito di verificare la tenuta di pronunce come quella che asserisce che 
sarebbero simili tra di loro da un lato le birre e dall’altro lato cocktail bar, disco-
teche e locali notturni, pur avendo accertato che il pubblico pensi che non esiste 
un’origine comune fra i prodotti corrispondenti e i servizi prestati nei locali ora 
ricordati; come anche di quelle pronunce che per contro escludono la somiglian-
za fra farmaci diuretici e cardiologici, nonostante che il pubblico sappia che la 
stessa casa farmaceutica di regola produce molte specialità anche molto diverse 
fra di loro 

1033. Si ha infatti la sensazione che l’un risultato sia troppo restrittivo 
per le registrazioni successive; l’altro, troppo generoso; e che si potrebbe cor-
reggere la stortura con una piccola dose di circolarità virtuosa, semplicemente 
ricordando che dopo tutto per stabilire se due beni siano simili dovrebbe essere 
decisiva la percezione del pubblico e che, a questo fine, il pubblico si domanda 
molto semplicemente se essi possano provenire dalla stessa impresa o da impre-
se collegate. 

La Corte di Giustizia ha fatto un passo di questo genere con riguardo al giudi-
zio di somiglianza fra segni (ed anzi è sembrato che sotto questo profilo essa ab-
bia talora finito per spingersi troppo in avanti) 

1034. Vedremo se ci saranno svilup-
pi corrispondenti in materia di somiglianza fra i beni. Non è certo il principio – 
molto declamato ma poco applicato – dell’insindacabilità degli accertamenti di 
fatto che si frapporrà a questo auspicabile sviluppo 

1035, anche se non deve sfuggi-
re che, in materia di confronto fra i beni, la giurisprudenza comunitaria ha elabo-
rato per ora uno strumentario di intervento meno sviluppato di quello apprestato 
in materia di confronto fra i segni 

1036. È però da attendersi che un uso giudizioso 
– e auspicabilmente trasparente – del principio della valutazione globale e della 
pluralità dei fattori da prendere in considerazione nel giudizio di somiglianza dei 
beni possa soccorrere. 

 
 
 
 

 
 

1033 V. rispettivamente Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit. e 13 
febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit. 

1034 V. supra, §§ 46.1, 46.3 e 48.3. 
1035 Nell’ordinamento interno, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., non ha esita-

to a annullare la sentenza resa da App. Torino 9 novembre 2004 per aver ritenuto che, data la natura 
reale delle azioni a tutela del marchio registrato, la declaratoria di nullità del marchio successivo 
presupponesse il solo accertamento della confondibilità dei marchi anche in assenza dell’affinità dei 
beni; e nella specie ha ritenuto presente l’affinità dei beni in questione. 

1036 Sui tre “innesti” elaborati a quest’ultimo riguardo, i principi della valutazione globale, del-
l’impressione complessiva e il meccanismo dei marchi complessi, v. § 44. 
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54. O) Il rischio di confusione quanto all’origine come condizione specifi-
ca della tutela. Nozione; profili astratti e concreti di valutazione 

54.1. Il significato della nozione di ‘rischio di confusione’. Il congiunto ricor-
rere dei fattori costituiti dall’“identità o somiglianza fra i segni” e dall’“identità o 
la somiglianza fra i prodotti o servizi” costituisce impedimento alla registrazione 
o motivo di nullità della registrazione del marchio successivo quando la simulta-
nea presenza sul mercato del marchio anteriore e di quello successivo possa de-
terminare, secondo la formula legislativa, un “rischio di confusione per il pubbli-
co” 

1037. Si tratta della condizione specifica alla cui presenza è subordinato il ricor-
rere dell’impedimento o della causa di invalidità proprie del secondo tipo di con-
flitto e che vale a differenziare questa fattispecie da quelle previste rispettivamen-
te nel primo e nel terzo conflitto. Infatti nel primo tipo di conflitto è, come si è vi-
sto, necessario ma anche sufficiente l’accertamento dell’identità dei marchi e dei 
beni 

1038; mentre nel terzo tipo di conflitto, relativo ai marchi notori, all’identità o 
somiglianza dei marchi deve accompagnarsi una diversa condizione specifica, da-
ta dal pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore o 
dall’indebito approfittamento delle medesime 

1039. 
In questa prospettiva, è agevole comprendere come nell’analisi del secondo ti-

po di conflitto sia affidato un ruolo centrale all’accertamento dell’effetto del ri-
schio di confusione. In proposito, sappiamo come debba essere costruito il para-
metro del pubblico interessato alla stregua del quale il rischio di confusione me-
desimo va accertato 

1040; sappiamo che fra i fattori produttivi del rischio di confu-
sione, pur cumulativi, sussiste una certa interdipendenza 

1041; e abbiamo pure regi-
strato come non sia facile stabilire quando sia presente il tasso minimo di somi-
glianza – a seconda dei casi dei segni e dei beni – che è pur sempre richiesto sotto 
l’uno e sotto l’altro profilo perché il requisito della cumulatività possa dirsi soddi-
sfatto 

1042. 
 
 

1037 Artt. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva, 12.1, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), r.m.c. Le consi-
derazione svolte nel testo si riferiscono al periodo successivo all’entrata in vigore della direttiva; per 
il periodo precedente i criteri che consentono di determinare il rischio di confusione erano discipli-
nati dal diritto nazionale: Corte di Giustizia 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault 
AG c. Audi AG, in Giur. ann. dir. ind. 3010 e in Il dir. ind. 1994, 1185 ss., con nota di G. FLORIDIA, 
caso «Audi Quattro». 

1038 Anche se, come si è visto, può assumere rilievo la prova dell’assenza di un pregiudizio a tut-
te le funzioni per le quali il marchio anteriore riceve tutela. 

1039 V. infra, §§ 60-71 ove anche al § 66 un’analisi del rapporto fra i beni per i quali sono regi-
strati i due marchi confliggenti. 

1040 V. supra, § 43. 
1041 V. supra, 45.1. 
1042 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 45; Trib. UE 13 

settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 26, secondo il quale il grado di somiglianza dei se-
gni e dei beni deve essere “sufficientemente elevato” e Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso 
«CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 54. Per altri conformi richiami v. già § 42.1. 
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Sembrano invece sussistere alcune incertezze e alcuni equivoci  re la t ivi  a l-
l ’ individuazione del l ’ogget to  s tesso del  r ischio di  confusione. Per la 
verità, il significato delle proposizioni normative qui considerate non parrebbe la-
sciare molto margine di dubbio, almeno se ci si attenga al significato proprio delle 
parole e alle coordinate normative in cui esse si collocano. Infatti, se si tengano 
fermi questi saldi punti di riferimento, è giocoforza concludere che le disposizioni 
concernono il rischio di confusione quanto all’origine imprenditoriale dei beni 
contraddistinti dai marchi. Più precisamente, posto che l’impedimento trova i suoi 
presupposti e limiti nella primigenia fra le funzioni assegnate dall’ordinamento al 
marchio, la funzione distintiva 

1043, esso opera se e in quanto il pubblico interessa-
to, nel vedere il marchio successivo apposto sui beni designati nella domanda re-
lativa a quest’ultimo, possa erroneamente ritenere che i beni così contraddistinti 
provengano invece dal titolare del marchio anteriore o da impresa a questi colle-
gata 

1044. 
Due sono i modi più frequenti con i quali il significato di questa – peraltro 

piuttosto elementare – proposizione normativa viene tradito. Secondo una prima 
lettura “deviante”, le norme ora richiamate prenderebbero in considerazione il ri-
schio di confusione fra i marchi e non quello fra i prodotti 

1045; questa regola di-
 
 

1043 V. supra, §§ 7 e 42.1. 
1044 Sul punto vi è consenso vastissimo: v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, 

cit., 872; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20127, 239 s. In giuri-
sprudenza v. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 28 e Trib. primo grado 
CE 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 28 oltre a tutte le conformi sentenze citt. al § 
42.1. Nella giurisprudenza italiana Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, caso «Cristal», cit., secondo la 
quale la ragione della tutela del segno sta nell’“interesse di un imprenditore alla identificazione di 
un prodotto come proveniente dalla sua organizzazione produttiva” (sottolineatura aggiunta). In 
senso contrario G. SENA, Il giudizio di interferenza fra i marchi, cit., 39 ss. che svolge una critica 
alla concezione che si riferisce al rischio di confusione come confusione “fra fonti di origine”, in 
realtà limitando però la sua argomentazione al tema – ben diverso: v. infra, § 54.3 – della confusio-
ne “fra prodotti”, quasi che i due fenomeni fossero identici o sovrapponibili. 

Diversa questione è se i principi enunciati dalla giurisprudenza appena richiamata e ricordati nel 
testo siano sempre correttamente applicati. Per la verità, alcune pronunce sembrano dar adito a non 
pochi dubbi: per un esempio eloquente v. Trib. primo grado CE 4 marzo 2009, caso «PTR Profes-
sional Tennis Registry», cit., par. 43. 

1045 V. fra le molte Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; 25 settembre 1998, n. 
9617, S.a.s. Fattoria Novelli c. Azienda Agricola dei F lli Caiconti, in Giur. ann. dir. ind. 3736. La 
formulazione era ricorrente anche nella dottrina formatasi prima della Novella del 1992 (v. a es. C. 
PASTERIS, Lezioni di diritto industriale, cit., 98 s. e T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei 
beni immateriali, cit., 358), dove trovava una sua spiegazione e giustificazione nel tenore della leg-
ge marchi che, come si è ricordato al § 42, si soffermava sullo ius excludendi relativo al marchio che 
la legge attribuisce al suo titolare e poteva quindi indurre a concepire il “rischio di confusione” co-
me riferito ai marchi e non all’origine dei beni da questi contraddistinti. È curioso che questa anti-
quata impostazione, che già aveva mostrato la corda nel sistema previgente, sia occasionalmente 
resuscitata anche nelle ben diverse coordinate normative proprie del diritto comunitario e comunita-
riamente armonizzato dei marchi, in particolare da G. SENA, Il rischio di confusione dei segni e la 
funzione del marchio, cit., 90 e 93. Talora anche la giurisprudenza comunitaria parrebbe incorrere 
nell’equivoco: v. a es. Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 54; nella giuri-
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scenderebbe dal principio in forza del quale la tutela del marchio avrebbe natura 
reale, diversamente da quella apprestata dalle norme in tema di concorrenza sleale 
che invece avrebbe natura personale, cosicché un’interferenza con il marchio an-
teriore ricorrerebbe anche in assenza di confondibilità fra i prodotti 

1046. 
Stando poi a una seconda impostazione, che è strettamente apparentata alla 

prima e ad essa spesso si combina, moltiplicandone il potenziale di equivoco, il 
giudizio di confondibilità fra marchi andrebbe condotto a sua volta in astratto e 
non in concreto, e, quindi, guardando alle classi di registrazione dei marchi con-
fliggenti e non ai beni per i quali il marchio sia di fatto usato e prescindendo dalla 
configurazione del prodotto, dai canali di distribuzione e dall’eventuale apposi-
zione sugli stessi prodotti di altro marchio 

1047. 
54.2. La pretesa natura reale delle azioni a tutela del marchio registrato e la 

c.d. “confondibilità dei marchi”. L’argomento che sorregge l’impostazione se-
 
 
sprudenza comunitaria, tuttavia, l’espressione “confondibilità dei marchi” o “rischio di confusione 
diretta dei marchi”, come si vedrà più analiticamente al § 57.3, è da intendersi come espressione 
riassuntiva, che richiama al contempo il rischio di confusione quanto all’origine imprenditoriale e 
uno dei suoi presupposti, la somiglianza fra i marchi. 

1046 Secondo Cass.13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., “posto che l’azione di contraf-
fazione del marchio di impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno 
distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, 
mentre prescinde dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità 
di uso del segno, riservato, invece, all’azione di concorrenza sleale”; si tratta di pronuncia che ha 
una lunga genealogia, che risale quantomeno alle sentenze rese da Cass. 14 novembre 1928, caso 
«Odol/Nuovo Odol», cit. e da 27 luglio 1929, caso «Creosina», cit. (meno pertinente essendo a que-
sto riguardo il richiamo, pur frequente, alla sentenza resa da Cass. 15 giugno 1929, Società Martini e 
Rossi c. Società Cinzano e C., Cora e Gancia, in Giur. it. 1929, I, I, 983 ss., caso «Martini Cock-
tail», vertendo quest’ultima sulla diversa questione dei presupposti dell’azione di illecito concorren-
ziale, individuati nella confondibilità dei prodotti anziché nell’appartenenza del marchio, nella spe-
cie peraltro non invocato in giudizio). 

La maggior parte delle pronunce qualifica come reale l’azione di contraffazione, contrapponen-
dola alla ‘personale’ azione di concorrenza sleale; più raro è trovare prese di posizione come queste 
riferite all’azione di nullità. La distinzione fra l’azione reale a tutela del marchio e l’azione persona-
le di concorrenza sleale viene evocata anche a fini diversi da quello di escludere la rilevanza della 
“confondibilità” dei prodotti per la protezione del marchio, a es. al fine di fondare l’ammissibilità 
del cumulo fra le due azioni (da Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB 
Brditschka GmbH & Co. KG, in Giur. ann. dir. ind. 5222 ove richiami e in Foro it. 2008, 11, 3181 
ss., caso «Lorena»), come anche per dar conto dell’irrilevanza dell’elemento soggettivo nelle azioni 
a tutela del marchio (in questo senso v. già Cass. 15 maggio 1929, Sabri c. Società Coltellerie Riuni-
te, in Giur. it. 1929, I, I, 884 ss., caso «marchio per coltelli») o (in maniera peraltro non convincen-
te: v. infra, § 85.1) dell’imprescrittibilità delle azioni a tutela del marchio rispetto alla prescrittibilità 
del diritto al risarcimento del danno: in questo senso Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, Tecno Kasa di 
Battocchio Lorenzetto Silvano & C. s.a.s. c. Tecnocasa s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 3725, caso 
«Tecno Kasa». Non mancano peraltro sentenze, come quella resa da Cass. 7 marzo 2008, n. 6193, 
Mattel Inc. e Mattel s.r.l. c. Edigamma s.r.l., in Giur. it. 2008, 2737 ss. con nota di S. SCIACCA, Con-
traffazione di marchio e confondibilità di opere editoriali, caso «Barbie/Barbara», nelle quali le de-
clamazioni sulla natura ‘assoluta’ del marchio si accompagnano a comparazioni non limitate ai ge-
neri di prodotti contraddistinti dai due marchi ma estese alla considerazione anche minuziosa delle 
rispettive caratteristiche concrete (dimensioni, qualità della carta, informazioni in copertina). 

1047 Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. 
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condo la quale l’azione a tutela del marchio avrebbe natura reale, diversamente da 
quella apprestata dalle norme in tema di concorrenza sleale che avrebbe natura 
personale, ha già di per sé un incerto fondamento teorico 

1048. Anche dal punto di 
vista della s t rut tura  e  del  contenuto del  dir i t to  sostanziale , il riferimen-
to al diritto reale assoluto “all’uso esclusivo del segno distintivo come bene auto-
nomo” 

1049 risulta, a proposito del marchio registrato, francamente fuori luogo, an-
che se può vantare un’antica genealogia 

1050. Invero il diritto comunitario e il dirit-
to nazionale comunitariamente armonizzato escludono che il marchio possa essere 
tutelato in assenza di un pregiudizio a una almeno delle funzioni giuridicamente 
protette del marchio stesso 

1051; quest’impostazione vale anche con riguardo ai ca-
si di doppia identità e ai marchi che godono di notorietà; cosicché già in linea ge-
nerale è dato di concludere che il marchio anteriore non è affatto tutelato come 
bene autonomo in tutte le sue utilità né tantomeno è oggetto di un monopolio as-
soluto sul segno 

1052. 
In specifica relazione al secondo tipo di conflitto, che qui stiamo esaminando, 

la medesima conclusione si impone a fortiori. Infatti, nel caso del secondo con-
flitto le norme prevedono che un obbligo di astenersi dalla registrazione del segno 
come marchio scatti quando questa medesima registrazione, in ragione della so-
miglianza o identità del marchio successivo con quello anteriore e dell’identità o 
somiglianza dei beni su cui essi siano apposti, possa produrre un rischio di confu-
sione quanto all’origine imprenditoriale dei beni. Insomma, in questo caso il di-
vieto ha per oggetto non la pura e semplice registrazione di un marchio identico o 
simile all’altrui marchio anteriore, presupponendo il pregiudizio alla funzione di-
stintiva che il marchio anteriore possa svolgere sul mercato 

1053. Né si dica che 
 
 

1048 In argomento v. infra, §§ 114.1 e 114.4; sul tema cfr. soprattutto P. AUTERI, Le tutele reali, 
cit., 3 ss. e A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Giuffrè, Milano, 20044, 71 ss. In prospettiva 
comparatistica 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. 

1049 Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., echeggiato da G. SENA, Il rischio di 
confusione dei segni e la funzione del marchio, cit., 90. 

1050 V. il riferimento al “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 realità e che può essere 
rivendicato” anche in presenza di buona fede del terzo e che fonda un “diritto assoluto di uso esclu-
sivo” suscettibile di reintegrazione “presso chiunque si trovi”, prescindendo dalla confondibilità dei 
prodotti, contenuto in Cass. 13 gennaio 1930, caso «figura di donna», cit. 

1051 V. fra le molte Corte UE 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 29. Sul pun-
to v. supra, § 40.3 e (anche per altri richiami) infra, §§ 114.2 e 115.1. 

1052 Come avverrebbe se il contenuto della sua tutela conoscesse l’estensione che caratterizza il 
modulo diritto d’autore. In argomento v. § 114.3. 

1053 L’insostenibilità della tesi che afferma “il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno distin-
tivo come bene autonomo” e il carattere reale avente a oggetto il marchio trova del resto conferma 
anche nelle impostazioni più tradizionali, che escludono che possa configurarsi come assoluta la 
protezione che richiede la prova del rischio di confusione. V. supra, § 40.3 nonché i precedenti ri-
chiami a A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà indu-
striale, cit., 5, 7 e passim, e alla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 198/1996, cit. 
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questa impostazione conduce a negare la struttura di esclusiva del diritto di mar-
chio: ché a questa obiezione è agevole replicare che, dal punto di vista della tecni-
ca di protezione, il diritto di marchio è, come gli altri diritti di proprietà intellet-
tuale, anch’esso caratterizzato da una struttura esclusiva, cui corrisponde un ob-
bligo di astensione di tutti i consociati; solo che, anche in questo caso, il perime-
tro del diritto esclusivo non risulta dato in rerum natura ma risulta da una scelta 
normativa 

1054; e, nella subfattispecie propria del secondo conflitto l’esclusiva es-
sendo ragguagliata alla funzione distintiva svolta dal segno, l’obbligo di astensio-
ne non si rivolge puramente e semplicemente all’adozione di un segno identico o 
simile per beni identici o simili ma annovera fra i suoi presupposti il ricorrere di 
un rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai marchi in 
questione 

1055. 
Occorre peraltro ricordare che, in passato, il richiamo al carattere reale della 

tutela del marchio e alla natura assoluta del diritto aveva svolto una funzione posi-
tiva, nonostante la sua ambiguità dogmatica 

1056. Infatti, in epoca nella quale il 
principio di specialità era implicitamente ammesso ma non aveva ancor trovato un 
suo univoco fondamento concettuale, l’estensione della tutela del marchio ai beni 
affini veniva non di rado motivata ricorrendo per l’appunto alla tesi secondo il 
quale il diritto sul marchio registrato avrebbe avuto natura reale anziché personale 
e quindi la sua tutela avrebbe presupposto la confondibilità dei marchi e non quel-
la dei prodotti. Con questa formula, infatti, era possibile superare l’argomento se-
condo il quale a evitare la contraffazione del marchio sarebbe stato sufficiente che 
il pubblico non confondesse i prodotti offerti dall’utilizzatore successivo con 
quelli del titolare del marchio, in un contesto e in un’epoca nella quale ancora non 
si era sufficientemente messo a fuoco il concetto secondo il quale il principio di 
specialità ricomprende nella tutela non solo i beni identici ma anche quelli affini. 
Anche se, in passato, questa ricostruzione può, dunque, avere svolto una funzione 
positiva sul piano pratico e operativo, se non su quello teorico 

1057, anche questa 
giustificazione è però venuta meno almeno a partire dall’adozione della legge 
marchi del 1942, con la quale il principio di specialità ha trovato un esplicito fon-
damento normativo. Il richiamo al carattere reale e assoluto del diritto è però oggi 
divenuto un relitto del passato, superfluo e doppiamente fuorviante 

1058. 
Quell’impostazione è divenuta superflua, perché oggi non vi è dubbio che il 

 
 

1054 Come è assai bene ricordato da stesso P. AUTERI, Le tutele reali, cit., 8 e 19 s. E si veda il ri-
ferimento alla nozione di “esclusività relativa” in G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del marchio, cit., 71. 

1055 E sul punto v. P. SPADA, Diritto industriale. Introduzione, Giappichelli, Torino, 1999, 25 s. 
1056 Per sommari richiami alla matrice normativa e giurisprudenziale di quest’impostazione già 

supra, §§ 42.2 e 52. 
1057 Sotto altri profili, il riferimento alla nozione di “confondibilità fra i marchi” si è invece rive-

lato del tutto fuorviante anche sul piano operativo e pratico: si veda a es. il ricorso alla nozione di 
confondibilità fra i marchi ai fini dell’individuazione del concetto di marchio difensivo di cui al § 
49.1. 

1058 Né l’azione del Codice di proprietà industriale induce a rimettere in questione questa valuta-
zione: v. infra, § 114.5. 
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marchio “Nutella” per crema al cioccolato con nocciole invalidi il marchio “Nu-
trella” riferito a un prodotto basato su miele e nocciole, ancorché, come è verosi-
mile ipotesi, il pubblico non confonda i due prodotti 

1059, ma possa, in ragione del-
la somiglianza dei segni e dell’affinità dei prodotti medesimi, confondersi sull’o-
rigine dei secondi erroneamente attribuendoli all’impresa titolare del primo, senza 
che per raggiungere questo piano risultato sia necessario invocare confondibilità 
dei marchi e natura reale dell’azione a tutela del marchio. Cosicché, la pur ricorren-
te affermazione secondo la quale, data la natura reale dell’azione a tutela del mar-
chio registrato, ai fini della tutela sarebbe “necessaria e sufficiente la verifica della 
confondibilità dei marchi, mentre (si) prescinde dall’accertamento relativo alla con-
fondibilità dei prodotti” 

1060, ha oggi perso ogni sua residua ragione d’essere. Dato 
poi che a questa affermazione spesso si accompagna l’asserzione secondo la quale 
“oltre alla confondibilità dei marchi, (va) poi indubbiamente verificata l’affinità dei 
prodotti” 

1061, è facile avvedersi che questa seconda proposizione smentisce la pri-
ma, rendendo palese che la confondibilità dei marchi (recte: la loro identità o somi-
glianza) non è affatto sufficiente, anche se è necessaria. Né può d’altro canto sfug-
gire come la ragione normativa per la quale il marchio anteriore può essere tutelato 
anche nei confronti dell’impiego per beni che, pur non essendo confondibili con 
quelli offerti dal titolare del marchio anteriore, siano tuttavia simili, vada oggi repe-
rita non nella qualificazione dogmatica che mette capo alla natura reale del diritto 
fatto valere, bensì nel principio di specialità e nelle norme che lo sanciscono 

1062. 
Ma l’impostazione ereditata dal passato è non solo superflua, come appena si è 

visto, ma anche due volte fuorviante. 
A questo proposito, si è di frequente – ed esattamente – osservato che la stessa 

contrapposizione la tutela “reale” del marchio e quella apprestata dalle norme in 
tema di concorrenza sleale che, avendo natura personale, presupporrebbe la con-
fondibilità fra i prodotti 

1063, risulta una prima volta fuorviante già se considerata 
 
 

1059 Con buona pace della contraria opinione accolta da Trib. Grosseto 17 luglio 2001, Ferrero 
s.p.a. c. Poggio dell’Olmo di Follino Giuseppe, in Giur. it. 2001, 2087 ss., caso «Nutrella». Nel sen-
so del testo, fra le molte, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, caso «Cristal», cit., secondo la quale 
“quando si tratta di prodotti dello stesso genere, come nel caso che ne occupa, il rischio di contraffa-
zione del marchio sussiste indipendentemente dalla effettiva confondibilità fra i prodotti”. 

1060 Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. 
1061 Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. 
1062 Dando applicazione ai principi enunciati nel testo, occorre peraltro rilevare come non sia 

neppur condivisibile l’opinione espressa da C.E. MAYR, sub art. 20 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura 
di), Commentario breve, cit., 269, secondo la quale la formulazione della Novella richiederebbe 
“una confondibilità fra i prodotti”: infatti, secondo la formula legislativa e la ricostruzione qui segui-
ta, anche se i beni non siano affatto confondibili fra di loro, può sussistere una confondibilità circa la 
provenienza di quelli contraddistinti dal marchio successivo, che siano erroneamente ascritti dal 
pubblico al titolare del marchio anteriore.  

1063 Si ricordi che, secondo la linea giurisprudenziale qui esaminata (ad es. Cass. 13 febbraio 
2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; in senso conforme ora Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata 
s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in Giur. ann. dir. ind. 5517, caso «Venus/Venex»), “posto che l’a-
zione di contraffazione del marchio di impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso 
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nella prospettiva della concorrenza sleale, visto che la previsione di cui all’art. 
2598, n. 1, c.c. è sicuramente applicabile anche quando confondibili siano non i 
prodotti dei concorrenti ma le loro rispettive attività 

1064. 
Altrettanto fuorviante risulta poi anche il simmetrico riferimento alla “confon-

dibilità fra i marchi” come motivo di nullità (o di contraffazione) del marchio 
successivo. Invero, la nozione corrispondente poteva avere quanto meno una sua 
base testuale nella legge marchi italiana anteriore alla Novella del 1992, visto che 
all’epoca, come si è ricordato, le azioni di nullità e di contraffazione trovavano la 
loro base nella previsione che attribuiva al titolare del marchio la “facoltà di fare 
uso esclusivo del marchio” 

1065 e questo dato letterale era parso legittimare 
l’inferenza che la confondibilità dovesse “essere valutata con riferimento esclusi-
vamente al marchio, prescindendo dal prodotto sul quale esso è apposto” 

1066. La 
tesi però presentava una pericolosa ambiguità, poiché dalla premessa secondo la 
quale la confondibilità avrebbe dovuto essere valutata con riguardo ai soli marchi 
e non ai prodotti si poteva dedurre – ed è stata occasionalmente dedotta –  

1067 la 
conseguenza che essa potesse essere estesa anche a prodotti che non appartengano 
neppure allo stesso genere per cui il marchio azionato fosse stato registrato 

1068. 
Naturalmente, questo esito era sconfessato dalla dottrina italiana più accorta 

1069, 
anche perché esso contrastava comunque con il dato letterale secondo cui il titolare 
del marchio ha “il diritto di valersene per le cose per le quali è stato registrato” 

1070. 
In ogni caso oggi non vi è più ragione di sottoporsi ancora a queste tribolazio-

ni, visto che le norme concepiscono il confronto dei marchi non già in termini di 
“confondibilità fra i marchi” ma di identità o di somiglianza fra la registrazione 

 
 
esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della con-
fondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e 
dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all’azione di concorrenza sleale”. 

1064 V. fra i molti M.S. SPOLIDORO, La tutela cautelare e di merito, cit., 367; P. AUTERI, Das Ve-
rhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit., 8. Ma il rilievo 
era già nella la nota di commento 169 a App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit. 

1065 Art. 1 l.m.; e v. anche artt. 2569 c.c., 17 e 19 l.m. 
1066 Così C. PASTERIS, Lezioni di diritto industriale, cit., 98 s.; G.G. AULETTA-V. MANGINI, Del 

marchio. Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, cit., 76 ss. ma anche, a es., 75. Già all’epoca 
non risultava peraltro facile comprendere in che cosa consistesse precisamente l’interesse a “evitare 
la confondibilità fra i segni considerati come beni autonomi, anche indipendentemente da una con-
fondibilità fra le cose significate” (i beni), come pur sostenuto da T. ASCARELLI, Teoria della con-
correnza e dei beni immateriali, cit., 358. 

1067 a es. da Cass. 8 giugno 1964, n. 1410, in Rep. Giust. civ., 1964, voce Marchio, n. 1. Invece 
Cass. 3 ottobre 1968, n. 3073, Giacomo Bruno c. Sidol s.p.a., in Giur. it. 1968, I, 1, 1516 ss., caso 
«Sidol/Sildor», che viene talora citata come esempio di applicazione del principio della confondibi-
lità dei (soli) marchi, riguardava un caso nella quale i prodotti contraddistinti erano identici. 

1068 In questo senso v. anche ora più di recente Trib. Bologna 23 luglio 2008, caso «Robot Cou-
pe/Roboqbo», cit., che, dopo la “fatale” enunciazione si esenta dal verificare l’affinità dei beni. 

1069 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 495 s., che delimita l’am-
bito di tutela in funzione del genere di prodotti cui la registrazione si riferisce nonché dei beni affini. 

1070 Art. 2569 c.c. 
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anteriore e il marchio successivo, con richiamo quindi a nozioni analiticamente 
assai più determinate di quella qui criticata. Inoltre, nel quadro attuale il “rischio 
di confusione” non va affatto riferito ai marchi oggetto di confronto, ma al piano, 
successivo, degli effetti (o dei risultati) del congiunto operare di due distinte cause 
e, quindi, non solo dell’identità o della somiglianza del marchio successivo con il 
marchio registrato anteriore, ma anche dell’identità o somiglianza dei prodotti o 
servizi per i quali i due marchi sono stati registrati. Del resto, se ci si sofferma 
sulla divergenza esistente fra le due previsioni comunitarie degli artt. 5, par. 1 e 9, 
par. 1 r.m.c., secondo cui “il marchio di impresa 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 facoltà di fare uso 
esclusivo del marchio”, ci si avvede che le norme comunitarie colgono assai me-
glio della previsione interna che il titolare del marchio ha una esclusiva, ma non 
una esclusiva sul marchio, per la semplice ragione che il sistema prevede che 
l’uso del marchio già registrato da altri ben possa non confliggere affatto con il 
diritto anteriore altrui 

1071. Sarà dunque meglio dimenticarsi una buona volta e per 
sempre della formula secondo cui ai fini della tutela sarebbe “necessaria e suffi-
ciente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre (si) prescinde dall’ac-
certamento relativo alla confondibilità dei prodotti”. 

54.3. Il carattere (parzialmente) “astratto” della valutazione relativa al ri-
schio di confusione. Come si è ricordato, all’impostazione ora criticata se ne ac-
compagna spesso una seconda, a essa strettamente apparentata 

1072, stando alla quale 
il giudizio di confondibilità andrebbe condotto in astratto e non in concreto, e, quin-
di, guardando alle classi di registrazione dei marchi confliggenti e non ai beni per i 
quali il marchio sia di fatto usato e prescindendo dalle caratteristiche del prodotto, 
dai canali di distribuzione e dall’eventuale apposizione sugli stessi prodotti di altro 
segno 

1073. Invero, secondo la linea giurisprudenziale esaminata al precedente § 
54.2, “posto che l’azione di contraffazione del marchio di impresa ha natura reale e 
tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, 
è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre prescin-
de dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete moda-
lità di uso del segno, riservato, invece, all’azione di concorrenza sleale” 

1074. 
 
 

1071 Sul punto v. anche infra, § 114.2. 
1072 Non è qui il caso di soffermarsi sul grado di parentela, visto che uno dei più autorevoli so-

stenitori della tesi che propugna l’astrattezza del giudizio di confondibilità (G. SENA, Il giudizio di 
interferenza fra i marchi, cit., 39) riconosce che chi esprime il concetto sottostante a questa tesi at-
tribuendo al marchio carattere di diritto assoluto impiega una “terminologia forse criticabile da un 
punto di vista tecnico giuridico, ma efficace per esprimere il concetto”. Pare peraltro di comprende-
re che, secondo l’A. (v. ad es. Confondibilità in astratto e in concreto, cit., 59-60) sarebbe la circo-
stanza “che la legge attribuisca al titolare un diritto all’uso esclusivo del marchio conferendogli la 
‘proprietà’ dello strumento” che implicherebbe il carattere astratto della valutazione relativa al ri-
schio di confusione (corsivo nel testo). 

1073 Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. 
1074 Così Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. e Trib. Torino 18 dicembre 2009, 

caso «Venus/Venex», cit. 
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Per la verità, questa opinione è esatta sotto più di un profilo, almeno da un 
punto di vista applicativo; ma per ragioni molto diverse da quelle fatte valere dai 
suoi fautori. Infatti, per determinare il tasso di astrattezza o di concretezza delle 
valutazioni compiute nell’esaminare se vi siano impedimenti relativi alla registra-
zione di un marchio o motivi di nullità del medesimo, occorre innanzitutto aver 
ben chiaro che cosa si intenda per valutazione astratta e concreta, dovendo, sotto 
questo profilo, tenersi fermo che di valutazione astratta si può discorrere quando 
essa sia basata soltanto sui dati cartacei che risultino dalle registrazioni dei due 
marchi confliggenti; mentre concreta potrà dirsi quella valutazione che attinga 
elementi di giudizio dalle modalità con le quali uno o entrambi i marchi siano ef-
fettivamente usati sul mercato o dal contesto nel quale avvenga il loro impiego. 
Allo stesso fine, occorre altresì avere chiaro a quali fra i diversi apprezzamenti 
postulati dalle norme relative all’impedimento relativo qui considerato vadano at-
tribuiti i caratteri di astrattezza e concretezza: essendo il giudizio relativo al ri-
schio di confusione l’esito di valutazioni che attengono al confronto sia dei segni 
e sia dei beni, è agli antecedenti non meno che alla loro conseguenze che va riferi-
to il carattere di astrattezza o di concretezza della valutazione. 

Su queste basi, è possibile approssimarsi a una risposta inventariando alcuni 
punti di riferimento disponibili in sede di verifica del ricorrere dell’impedimento 
o del motivo di nullità 

1075. I dati normativi disponibili suggeriscono che, ai fini 
del duplice confronto, fra segni e beni, prima e della valutazione del rischio di 
confusione, poi, il marchio successivo vada in linea di principio preso in con-
siderazione solo come registrato e quindi apprezzato in astratto 

1076. In particolare, 
si è visto come la circostanza che il registrante intenda limitare l’uso del marchio 
a alcune categorie di beni o a determinate modalità di impiego non assume nessun 
rilievo 

1077, salvo che queste restrizioni non trovino riscontro, anche in un momen-
to successivo al deposito, nelle indicazioni contenute nella registrazione grazie al 
procedimento di limitazione 

1078. Più in generale, sarà appena il caso di rammenta-
re che il contesto nell’ambito del quale possa in concreto avvenire l’impiego del 
marchio successivo resta fuori dalla valutazione di novità, per la semplice ragione 
che il giudizio di novità, diversamente da quello di contraffazione, non concerne 
un dato fattuale e materiale, quale è l’uso del segno successivo, ma la validità di 
una registrazione di un segno che il titolare è per definizione libero di impiegare 
con le modalità di volta in volta prescelte 

1079. Tant’è che, giustamente, si è sotto-
 
 

1075 Per la contraffazione v. § 115. In argomento con considerazioni convergenti a quelle esposte 
nel testo G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 260 ss., 267 s. 

1076 V. supra, § 39. Nel testo si è detto che la regola vale solo in linea di principio perché alcuni 
profili “concreti” del confronto si riferiscono a entrambi i marchi confliggenti e, quindi, anche al 
marchio anteriore: v. qui di seguito. 

1077 V. supra, §§ 39 e 50.2 e ivi il richiamo a Trib. UE 27 ottobre 2010 (Settima Sezione), caso 
«free/free la libertè n’a pas de prix», par. 30; 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit., par. 32; Trib. 
primo grado CE 30 giugno 2004, caso «M+M EUROdATA», cit., par. 58. 

1078 V. supra, §§ 17.5 e 50.2 e ivi il richiamo a Trib. UE 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), 
caso «Artis/Artis», cit., par. 40 e Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit. 

1079 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss. 
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lineato come al riguardo sia richiesta una valutazione di tipo prognostico, la quale 
“implica una non facile proiezione mentale”, visto che non è agevole prevedere 
che cosa ipoteticamente il pubblico penserà raffrontando con un marchio anteriore 
un marchio successivo che non si sa come verrà poi effettivamente adoperato 

1080. 
Conclusioni ben diverse si impongono però quando si estenda la considerazio-

ne al marchio anter iore . Già si è verificato come in sede di confronto fra i se-
gni, il carattere distintivo, anche acquisito, dell’elemento comune ai due marchi in 
conflitto costitituisca uno dei profili più rilevanti del confronto fra i due mar-
chi 

1081. D’altro canto, quando si tratti di procedere alla ponderazione dei risultati 
conseguiti nel confronto operato ai diversi livelli, visivo, fonetico e concettuale, 
dei segni in conflitto, possono assumere rilievo decisivo le modalità concrete con 
le quali avvenga la commercializzazione dei beni contraddistinti dai marchi con-
fliggenti: a es. il confronto visivo assumerà un peso maggiore per beni esposti sui 
bancali della grande distribuzione organizzata 

1082, mentre, se la “comanda” av-
viene verbalmente, con un ordine a personale collocato al di là di un bancone, sa-
rà il livello fonetico che assume importanza preminente 

1083. 
Quanto al confronto dei beni, preordinato a accertare il tasso di affinità (o, nel-

la terminologia comunitaria, di somiglianza) dei beni che i due marchi in conflitto 
sono chiamati a contraddistinguere, il dato di partenza è sicuramente cartaceo e 
quindi astratto. Ma, come si è visto, fra i fattori di confronto impiegati ve ne sono 
alcuni che prendono in considerazione profili concreti, come le modalità di distri-
buzione 

1084 e anche i prezzi 
1085; anche se occorre a questo riguardo precisare su-

 
 

1080 In questo senso A. VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, cit., 8-9. Come già si 
è ricordato, può anche avvenire che la modalità di impiego del marchio in corso di registrazione non 
dipenda neppure da decisioni del richiedente ma da come esso verrà adoperato dal pubblico di rife-
rimento, a es. dal punto di vista della sua pronuncia: per questa ragione Trib. primo grado CE 25 
marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 87 ha ritenuto che, quando il confronto fonetico 
abbia per oggetto un marchio in corso di registrazione costituito da un termine di fantasia, nella spe-
cie “Arcol”, “si può trattare solo, finché esso non è stato … utilizzato per designare i prodotti, della 
sua probabile pronuncia da parte del pubblico interessato”. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 
8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., parr. 38 ss. 

1081 V. supra, §§ 47.1 e 48.1 e ivi il richiamo, a es., a Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezio-
ne), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., parr. 35 ss. Si ricorderà 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. 

1082 Così a es. Trib. UE 29 gennaio 2014 (Terza Sezione), caso «goldstück/Goldsteig», cit., parr. 
41-42 e Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 24; 12 settembre 2007, 
caso «La Española», cit., par. 109; in argomento anche per altri conformi richiami v. supra, § 46.1. 

1083 Così a es. Trib. UE 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa Val-
ley/Artesio e La Artesa», cit., parr. 60-61 e Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», 
cit., par. 48; in argomento anche per altri conformi richiami v. supra, § 46.2. 

1084 Così a es. Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Alpine Pro Sportswear & 
Equipment/Alpine», cit., parr. 34-36; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Opdrex/Optrex», 
cit., par. 24; 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 37; in argomento anche per altri conformi 
richiami v. supra, § 53.1. 

1085 V. supra, § 53.1 e ivi il richiamo a Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello 
Rhum Agricole», cit., par. 35. 
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bito che a essere tenute in conto non sono le modalità specificamente adottate e 
tanto meno programmate dai contendenti, bensì quelle tipiche del settore di rife-
rimento 

1086. 
È appena il caso poi di ricordare che le diverse valutazioni postulate dalle 

norme sul secondo tipo di conflitto, ivi incluse quelle sul tasso di somiglianza fra i 
marchi, si rifanno a quella vera e propria stella polare che è data dalla percezione 
del pubblico interessato 

1087; e che questa reca in sé elementi sia astratti, in quanto 
fa riferimento a un parametro legislativo di consumatore medio, sia concreti, radi-
cati nella realtà dei mercati interessati. Pertanto, se anche sotto questo profilo og-
getto della valutazione restano i dati risultanti dalla registrazione, il giudizio cor-
rispondente è destinato ad arricchirsi di elementi tratti dalle realtà dei mercati in 
questione. 

Passando dal piano degli antecedenti a quello degli esiti, e quindi dell’appez-
zamento del r ischio di  confusione, è facile avvedersi come per il marchio an-
teriore l’iniziale valutazione astratta è suscettibile di arricchirsi di elementi ulte-
riori, concreti, in dipendenza delle modalità di uso attestate fino al momento del-
l’incontro con il marchio successivo. Si è infatti verificato come il punto di par-
tenza costituito dalla registrazione possa andare rivisto in accrescimento, in ragio-
ne delle modalità effettive con le quali il marchio registrato sia impiegato sul 
mercato 

1088, ma anche, se del caso, in diminuzione, in relazione all’eventuale de-
cadenza parziale cui sia soggetto il diritto di marchio 

1089. 
Si vedrà fra breve come anzi il carattere distintivo, originario, ma ancor più – 

per quanto qui rileva – acquisito, del marchio sia un elemento decisivo, esclusi-
vamente concreto e in nessun modo astratto, nell’apprezzamento del rischio di 
confusione 

1090. 
 
 

1086 V. supra, § 50.2. 
1087 V. 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 interessato, cit., 139 s. 
1088 V. supra, § 39. Non si dica al riguardo (come fa G. SENA, Il giudizio di interferenza fra i 

marchi, cit., 44) che la dimensione comunitaria impedirebbe di prendere in considerazione l’uso 
effettivo effettuato in un solo Stato membro: si è infatti visto che perché la preclusione si mani-
festi basta che il rischio di confusione si manifesti in un solo Stato membro (così, fra le molte, 
Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 23; 12 marzo 2008, caso 
«Coto d’Arcis», cit., par. 26; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit.; per altri richiami v. 
supra, § 38.1). 

1089 V. supra, §§ 39 e 50.2. Anche se è vero che, fino alla decadenza, la circostanza che il mar-
chio non sia usato non assume rilievo (come sottolineato da G. SENA, Il rischio di confusione dei 
segni e la funzione del marchio, cit., 90), ciò non toglie che esso possa invece essere usato e che la 
(concreta) modalità di uso attestata, in ipotesi produttiva di un rafforzamento del carattere distintivo 
del marchio, possa provocare un ampliamento dell’ambito di protezione del marchio (sul punto v. 
nota successiva). 

1090 V. infra, § 58. In questo senso già A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto indu-
striale, cit., 214; M.S. SPOLIDORO, La tutela cautelare e di merito, cit., 362). In questa eventualità G. 
SENA, Confondibilità in astratto e in concreto, cit., 60 e già Il rischio di confusione dei segni e la 
funzione del marchio, cit., 90 e Il giudizio di interferenza fra i marchi, cit., 43 s., scorge, invece, una 
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Già a questo punto è tuttavia possibile azzardare una prima conclusione sul 
tema qui affrontato. Non è possibile concepire il giudizio sul rischio di confusio-
ne, nei diversi momenti in cui esso si snoda, né come solo concreto né solo come 
astratto, convivendo in esso momenti che fanno riferimento ai dati cartacei desu-
mibili dalle registrazioni come anche dati concreti attestati dalle loro effettive 
modalità di uso 

1091. Per determinare il tasso di astrattezza o di concretezza dei di-
versi momenti di valutazione rilevanti, occorre quindi aver specifico riguardo al 
profilo di volta in volta esaminato, con soluzioni destinate a variare in ragione sia 
del marchio – anteriore o successivo – preso in considerazione sia alla tappa del 
percorso di valutazione. 

Quel che è sicuro che valutazioni all’ingrosso, come quella indiscriminata-
mente pregiudizialmente favorevole all’astrattezza della valutazione in ogni suo 
momento 

1092, non sono accettabili; e, se vengono proposte come corollario di 
una più generale impostazione relativa al carattere reale delle azioni a tutela del 
marchio registrato, costituiscono riprova dell’erroneità delle premesse da cui 
muovono. 

55. (Segue). P) Il rischio di confusione e il suo “perimetro”: la confusione 
potenziale 

La nozione di rischio di confusione è fin qui stata presentata facendo unica-
mente riferimento al concetto di confusione quanto all’origine imprenditoriale dei 
beni contraddistinti dai marchi. Se si resta a questa precisazione, la nozione non è 
però ancor sufficientemente articolata per dare risposta a molti fra i quesiti che si 
affacciano nell’applicazione della norma. Una prima questione è suggerita dal te-
sto stesso delle previsioni oggetto di esame: in quale rapporto sta il rischio di con-
fusione con il rischio di associazione menzionato dalle medesime norme? Che di-
re di fenomeni curiosi come il rischio di confusione c.d. “a ritroso”, nel quale l’a-
dozione del marchio successivo generi non l’equivoco tipico e ordinario, per cui il 
pubblico erroneamente ritenga che i beni contraddistinti dal marchio successivo 
 
 
“inevitabile contraddizione nell’interpretazione della stessa norma”, mostrando, quindi, di assumere 
che il rafforzamento del carattere distintivo del marchio non produca un ampliamento della sua tute-
la; tuttavia, in sede generale, lo stesso A. (G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 97) segue la posizione 
opposta e anzi afferma che la norma che sancisce il fenomeno del secondary meaning (artt. 13.3 
c.p.i. e 52, par. 2, r.m.c.) “denota l’accoglimento della regola per la quale deve essere attribuita la 
massima rilevanza alla situazione di fatto quale risulta al momento del giudizio, … riconoscendo 
quindi l’importanza dell’uso del segno” (corsivi aggiunti). Il punto è ripreso (con una certa devia-
zione dalle opinioni espressa in altra sede dall’A.) dallo stesso G. SENA, Confondibilità fra segni e 
confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni perti-
nenti ed impertinenti, in Riv. dir. ind. 2004, I, 201 ss. a 211. 

1091 Conclusioni non dissimili in G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 139 s. 
1092 Della quale si è fatto fautore G. SENA, Il rischio di confusione dei segni e la funzione del 

marchio, cit., 90 ss. 
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provengano dal titolare del marchio anteriore, ma l’errore opposto, suscitando nel 
pubblico la convinzione che anche i beni offerti dal titolare del marchio anteriore 
provengano dall’impresa che ha registrato il marchio successivo? Altri interroga-
tivi attengono poi al momento in cui va valutata la presenza del rischio di confu-
sione: l’apprezzamento deve riferirsi solo al momento in cui viene compiuta la 
scelta di acquisto da parte del pubblico interessato oppure deve estendersi a mo-
menti che si collocano prima della scelta medesima o in un momento successivo, 
quando il bene già è stato comprato (c.d. post-sale confusion)? 

In tutte le ipotesi qui inventariate, si tratta di domande che appartengono a quella 
che si potrebbe, un po’ metaforicamente, chiamare la “periferia” – e talora anche la 
“penombra” – della nozione di rischio di confusione. Una volta chiariti quali siano i 
confini normativi fino ai quali questa nozione in linea di principio si estende, ci si 
può chiedere se esistano situazioni che possono sotto qualche profilo essere assimi-
late a quest’area anche se, a rigore, per qualche verso ne esorbitino. Già queste no-
tazioni sono sufficienti a suggerire molta cautela nell’esplorazione di queste zone di 
confine; e tuttavia esse suggeriscono anche un punto di partenza per l’impostazione 
della questione: è solo dopo aver determinato con esattezza il perimetro della no-
zione di rischio di confusione che ha senso domandarsi come vadano trattati quei 
fenomeni che si collochino alla sua periferia estrema. 

Ora, per determinare con qualche precisione il perimetro della nozione, occor-
re chiarire che cosa si intenda dire quando si afferma che ai fini del giudizio di 
novità (e di contraffazione) assume rilievo non solo la confusione attuale ma an-
che la semplice possibilità di confusione, come, del resto, suggerisce anche dal 
punto di vista letterale la nozione di “rischio di confusione”. 

Sotto questo profilo, si ricorda sovente che la dizione “rischio di confusione” 
sta a indicare che l’operare dell’impedimento o motivo di nullità non richiede la 
prova dell’effettiva, reale confusione del pubblico relativa all’origine dei beni 
contraddistinti dal marchio successivo 

1093; e tanto meno la prova che una certa 
percentuale del pubblico interessato incorre in confusione. Anche qui occorre tut-
tavia intendersi: il carattere potenziale del rischio di confusione non si esaurisce 
nel carattere ipotetico dell’accertamento compiuto nel giudizio di novità. Certo, 
che lo standard legislativo impiegato non richieda la prova della confusione attua-
le è già conseguenza necessitata del carattere ipotetico e prognostico del giudi-
zio di novità, dove per definizione devono essere prese in considerazione tutte 
le utilizzazioni possibili del marchio successivo. Occorre tuttavia considerare 
che quando si fa riferimento al carattere potenziale e non attuale del rischio di 
confusione, si ricorre allo stesso standard che è usato anche in materia di contraf-
fazione; e che anche in quella sede, che pur impiega parametri diagnostici e non 
prognostici, retrospettivi anziché ipotetici, ci si accontenta della prova della con-
fusione potenziale, almeno ai fini della concessione dell’inibitoria 

1094. Ciò signi-

 
 

1093 A. VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, cit., 8-9. 
1094 Con riguardo al risarcimento del danno v. infra, §§ 162.1 e 167.2. 
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fica che a questo fine, quello che interessa è che il congiunto ricorrere 
dell’identità o somiglianza dei marchi e dei beni renda sufficientemente verosi-
mile  e  ser ia  l ’eventual i tà  che una sezione non insignificante del pubblico 
possa erroneamente ricondurre all’impresa titolare del marchio anteriore beni che 
in effetti provengono dall’impresa titolare del marchio successivo 

1095. 
Si è altresì detto che il rischio di confusione andrebbe accertato in astratto e 

non in concreto 
1096. L’affermazione è in questo caso condivisibile, almeno in li-

nea di principio, se sta a indicare che l’onere della prova del titolare del diritto an-
teriore non si estende alla dimostrazione di specifici episodi in cui il pubblico ab-
bia ascritto al titolare del marchio anteriore stesso beni in realtà provenienti 
dall’imprenditore successivo, come è del resto non solo logico ma inevitabile, in 
sede di giudizio di novità, posta la ricordata natura prognostica della valutazione. 
Questa conclusione non deve indurre peraltro a trascurare che, in quel giudizio 
ipotetico, non pochi elementi di valutazione hanno, come si è appena visto, natura 
concreta e non astratta. In nessun caso si può desumere dal carattere potenziale 
della confusione la conseguenza che il pericolo di confusione possa ritenersi pre-
sunto 

1097. In particolare, se per presunzione deve intendersi “la conseguenza che 
la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato” (art. 2727 
c.c.), è da escludersi che possa presumersi il ricorrere di un rischio di confusione 
dovendosi invece provare che esso sia accertato come conseguenza dell’identità o 
somiglianza dei marchi e dei beni 

1098. 
Determinato in questo modo il perimetro della nozione che qui interessa, pos-

siamo esplorare tre fenomeni che si collocano alla sua periferia. 
 
 
 
 

 
 

1095 Trib. UE 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), caso «Pro Outodoor/Outdoor», cit., par. 59. 
1096 G. SENA, Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza 

comunitaria, cit., 208 s. 
1097 Come invece asserisce G. SENA, Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o ser-

vizi nella giurisprudenza comunitaria, cit., 209. 
1098 In questi termini v. la presa di posizione di Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca 

Mode-Adidas», cit., parr. 33, 39 e 41, che ha cura di precisare che non è tal fine sufficiente la prova 
del carattere distintivo elevato o della notorietà del marchio anteriore. In senso conforme le Conclu-
sioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, cause C-236-238/08, Google 
France e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier, Google France c. Viaticum Luteciel e Google 
France Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-AdWords», 
par. 85 (con riferimento all’azione di contraffazione). Può d’altro canto essere condivisibile la posi-
zione accolta dalla giurisprudenza nordamericana (che, si ricorderà, fra i fattori rilevanti per 
l’accertamento annovera l’intento del terzo di provocare la confusione), secondo la quale, una volta 
provato l’intento soggettivo, il rischio di confusione può essere presunto: US Court of Appeal for 
the Fourth Circuit 9 aprile 2012, caso «Rosetta Stone», cit. 
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56. (Segue). Q) Il rischio di confusione e la sua “periferia”. La confusione 
“a ritroso” e le coordinate temporali (rinvio) 

56.1. La confusione a ritroso 
1099. Come si è detto, l’impedimento alla registra-

zione e il motivo di nullità relativa qui considerati mirano a prevenire l’insorgere 
di una situazione nella quale gli acquirenti dei beni contraddistinti dal marchio 
successivo possano erroneamente ritenere che essi provengano dal titolare del 
marchio anteriore. Che dire allora del fenomeno del rischio di confusione c.d. “a 
ritroso”, nel quale l’adozione del marchio successivo generi non l’equivoco che i 
beni contraddistinti dal marchio successivo provengano dal titolare del marchio 
anteriore, ma l’errore opposto, suscitando nel pubblico la convinzione che anche i 
beni offerti dal titolare del marchio anteriore provengano dall’impresa che ha re-
gistrato il marchio successivo? Si potrebbe pensare che questa sia un’eventualità 
che nulla ha che fare con il giudizio di novità (e neppure con la contraffazione); e 
per giungere tale conclusione, si potrebbe argomentare che, se un’impresa scelga 
un marchio già presente sul mercato e quindi decida volontariamente di correre il 
rischio di perdere dei potenziali clienti, che acquistino i beni contraddistinti dal 
marchio anteriore pensando che provengano dall’impresa titolare del marchio suc-
cessivo, questo è affar suo e non un’eventualità rilevante ai fini del giudizio di 
novità. Le norme sull’impedimento relativo intendono infatti proteggere il titolare 
del marchio anteriore, non il registrante il marchio successivo; e in ogni caso, se 
in conseguenza della registrazione successiva si producesse un rischio di inganno 
del pubblico del tipo ora descritto, questo potrebbe pur sempre condurre alla de-
cadenza del marchio successivo. 

Che sia questa la visuale nella quale si collocano le regole del diritto dei marchi 
pare essere confermato anche dai principi che presiedono all’individuazione del pub-
blico interessato, che, come si è visto 

1100, si riferiscono al pubblico interessato all’ac-
quisto dei beni contraddistinti dal marchio successivo e non dal marchio anteriore. 

Tuttavia, forse, non ci si può fermare a questa analisi. Si pensi al caso in cui il 
successivo registrante sia impresa dotata di mezzi finanziari più cospicui di quelli 
a disposizione del titolare del marchio anteriore. Se così è, il titolare del marchio 
anteriore, e, quindi, il soggetto che abbia fatto l’investimento iniziale su di un cer-
to segno, rischia di subire una sorta di “oscuramento” a causa dell’affermazione 
del marchio successivo sul mercato. Man mano che il marchio successivo viene 
portato a conoscenza del pubblico, i consumatori penseranno solo più al titolare di 
quest’ultimo e la forza individualizzante del marchio anteriore, pur simile o anche 
identico, potrà deperire fino ad andare perduta. 
 
 

1099 In argomento, con dovizia di richiami al diritto nordamericano, G.E. SIRONI, La percezione 
del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 287 s. 

1100 Supra, al § 43 ove già una prima presentazione del tema discusso nel testo e un richiamo alla 
sentenza di Trib. primo grado CE 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., che ha sfiorato il tema, sostan-
zialmente eludendolo (e un riferimento alle oscillazioni giurisprudenziali sull’individuazione del 
pubblico). 
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La giurisprudenza è parsa accostarsi per un momento a questo ordine di idee e 
a visualizzarne gli specifici rischi nella prospettiva del secondo conflitto. Quando 
il titolare di un marchio affermato sul mercato dei prodotti di abbigliamento, 
Camper, ha presentato domanda di registrazione del marchio “Brothers by Cam-
per”, i giudici comunitari hanno analizzato la situazione nella quale si trovava il 
titolare del marchio anteriore “Brother” nei seguenti termini 

1101: se si consenta la 
registrazione del marchio “Brothers by Camper” e il consumatore medio acquisti 
capi recanti questo marchio, la diffusione del marchio “Camper” non impedirà 
che il consumatore medio, quando si imbatta in beni che rechino il solo marchio 
“Brother”, possa associare anche questi con il produttore Camper 

1102. 
Dopo aver tirato il sasso di questa non convenzionale ricostruzione, il Tribuna-

le di primo grado ha però ritirato la mano. Esso non ha tratto dall’analisi effettuata 
la conclusione secondo la quale il titolare del marchio anteriore ha anche il diritto 
di impedire che i beni contraddistinti dal segno da lui scelto come marchio non 
vengano impropriamente ascritti a impresa che successivamente chieda la regi-
strazione di un segno identico o simile. Piuttosto, ha ritenuto che alla registrazio-
ne del marchio successivo “Brothers by Camper” si frapponesse l’impedimento 
relativo come esso è tradizionalmente inteso: se esso fosse registrato, esso potreb-
be anche attrarre consumatori che avessero precedentemente apprezzato il mar-
chio “Brother” 

1103. 
Il passo successivo è però stato compiuto nel caso “Omega” 

1104. I produttori di 
orologi “Omega” avevano registrato l’omonimo marchio anche per parte delle 
classi 9 e 42, per le quali una società Omega Engineering Inc., che non ha nessuna 
relazione con la precedente ed è attiva nel campo della misurazione di parametri 
variabili, possedeva marchi nazionali. Il Tribunale di primo grado ha in questo ca-
so ritenuto provato che la registrazione richiesta comportasse un rischio di confu-
sione perché “il pubblico interessato avrebbe potuto ritenere che i beni contraddi-
stinti dai marchi anteriori” della Omega Engineering “siano prodotti dalla richie-
dente”, la Omega degli orologi 

1105. 
56.2. Le coordinate temporali del rischio di confusione: initial interest confu-

sion e post-sale confusion. Fin qui non ci siamo domandati a quali coordinate 
temporali debba riferirsi l’indagine relativa all’accertamento della presenza di un 
rischio di confusione del pubblico. Verrebbe spontaneo pensare che l’accerta-
mento si debba riferire al momento in cui il pubblico effettua la sua scelta di ac-

 
 

1101 Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., parr. 85-87. 
1102 Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 86. 
1103 Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 87. 
1104 Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, causa T-90/05, Omega SA c. UAMI e Omega En-

gineering, caso «Omega». Sulla decisione v. N. G. PRENTOULIS, The Omega-Ruling: Trade Mark 
Co-existence Agreements in the Tension between ‘Public’ and ‘Private’ Trade Mark Law, in EIPR 
2008, 202 ss. che non considera peraltro il profilo discusso nel testo. 

1105 Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, caso «Omega», cit., par. 43. 
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quisto del bene contraddistinto dal marchio 
1106. Infatti, il pregiudizio alla funzione 

distintiva che è sottesa alle norme sul secondo tipo di conflitto ha modo di mani-
festarsi quando il marchio successivamente registrato possa indurre l’acquirente a 
acquistare le merci da esso contraddistinte nell’erronea convinzione che esse pro-
vengano dal titolare del marchio anteriore. Si vedrà che si possono tuttavia pre-
sentare – e in effetti sono tutt’altro che rare nella pratica – situazioni nelle quali 
l’effetto del rischio di confusione si manifesta in momenti diversi da quello relati-
vo all’acquisto e, precisamente, in una fase temporale anteriore alla scelta di ac-
quisto come anche nel periodo successivo all’acquisto stesso. 

Tuttavia, in queste situazioni particolari, la valutazione verte sull’uso e non 
sulla registrazione del segno successivo; anzi, può ben essere ed è spesso probabi-
le che la registrazione da parte dell’utilizzatore successivo non abbia neppur luo-
go. Di conseguenza, è preferibile rinviare l’indagine sulle coordinate temporali 
del rischio di confusione alla trattazione della contraffazione 

1107. 

57. (Segue). R) Il rischio di associazione 

57.1. Rischio di associazione senza confusione? I termini della questione. Il se-
condo dei fenomeni che si collocano alla periferia del rischio di confusione è costi-
tuito, per l’appunto, dal rischio di associazione. Il segmento finale dell’art. 12.1, 
lett. d), c.p.i. sancisce che il “rischio di confusione per il pubblico” possa “consiste-
re anche in un rischio di associazione fra i segni”; l’art. 4, par. 1, lett. b), della diret-
tiva si riferisce a “un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un 
rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio anteriore”; e a sua vol-
ta l’ultima frase dell’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. stabilisce che “il rischio di confu-
sione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore” 

1108. 
Si è visto che l’idea che il rischio di confusione rilevante ai fini dell’accer-

tamento della contraffazione sia solo quello relativo all’origine imprenditoriale 
dei beni contraddistinti dai due segni e che esso sia strettamente collegato alla 
salvaguardia della funzione distintiva è solidamente attestata nel diritto comunita-
rio e nel diritto nazionale armonizzato comunitariamente. Si potrebbe forse addi-
rittura dire che la presa di posizione giurisprudenziale, secondo la quale il rischio 
in questione ricorre quando il pubblico possa credere che i prodotti o servizi, mu-
niti del marchio di cui sia successivamente richiesta la registrazione, provengano 
dalla stessa impresa titolare della registrazione anteriore o, eventualmente, da im-
prese a essa legate economicamente, possiede il primato di costituire la massima 
più diffusa in tutto il diritto comunitario 

1109. 
 
 

1106 In questo senso, infatti, Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., 
par. 47. 

1107 V. infra, § 133. 
1108 Corsivi aggiunti. 
1109 Si vedano i riferimenti contenuti nella – lunghissima, eppure non esaustiva – nota al § 42. 
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Eppure questa stessa idea è stata messa in discussione a partire dalla premessa 
secondo la quale nel diritto comunitario ormai la funzione giuridicamente tutelata 
del marchio non sarebbe più solo quella distintiva ma anche quella pubblicitaria e, 
nei limiti che si sono visti, di garanzia qualitativa 

1110. Così, si è affermato che, 
poiché il messaggi veicolato dal marchio riceve oggi tutela anche in relazione a 
componenti pubblicitarie e qualitative diverse dall’indicazione di provenienza, il 
rischio di confusione rilevante non andrebbe inteso solo con riferimento all’o-
rigine dei beni. In questa prospettiva 

1111, si tratterebbe allora di verificare se il se-
gno successivo sia sufficientemente simile al marchio registrato anteriore e venga 
usato per prodotti o servizi sufficientemente vicini a quelli per cui il marchio regi-
strato è protetto, perché il pubblico possa ritenere i due segni portatori dello stesso 
messaggio simbolico e qualitativo, oltre che relativo all’origine imprenditoriale. 

Proprio l’inciso relativo al “rischio di associazione” ha finito per assumere un 
ruolo chiave per argomentare un riorientamento in senso espansivo della tutela e 
quindi, per quanto qui specificamente interessa, del potere invalidante del mar-
chio. Infatti, si è sostenuto che l’esattezza del rilievo secondo il quale a questo fi-
ne assumerebbe rilievo anche la confusione rispetto a queste componenti ulteriori 
del messaggio comunicato dal marchio sarebbe proprio dimostrato dall’inciso re-
lativo al rischio di associazione, il quale, si fa valere, si profilerebbe in effetti ogni 
qualvolta il pubblico istituisca, sia pur solo istantaneamente e transitoriamente, un 
collegamento fra il segno imitante e quello imitato, e nel ciò fare trasferisca anche 
solo inconsciamente l’accreditamento dell’uno all’altro. 

È interessante osservare come gli argomenti avanzati comunitario per avvalo-
rare questa ricostruzione non siano decisivi proprio in quanto tratti dal diritto co-
munitario. 

Effettivamente, vi è da chiedersi quale significato abbia il secondo enunciato 
normativo, che, per così dire, parifica al «rischio di confusione» anche il «rischio 
di associazione». Se valessero i canoni di interpretazione della legge correnti per 
il diritto interno, si dovrebbe applicare l’assunto della non ridondanza del lin-
guaggio legislativo e quindi concludere che il rischio di associazione è qualcosa 
di diverso da quello di confusione; e si potrebbe ragionevolmente assumere che 
esso alluda a un fenomeno più impalpabile di quello considerato dal criterio tradi-
zionale della confusione quanto all’origine. Si potrebbe avvalorare questa propo-
sta interpretativa con il rilievo secondo cui rischio di confusione e rischio di asso-
ciazione non si collocano all’interno del medesimo universo concettuale 

1112, per-
ché il primo allude all’esito del doppio confronto fra segni confliggenti e beni per 
 
 

1110 V. supra, §§ 6-8. 
1111 Come è ben documentato dalla monografia di C. GALLI, Funzione del marchio, cit., 110 ss. 

In precedenza v. già, dello stesso C. GALLI, Commentario alla legge n. 480 del 1992, in NLCC 
1995, 1133 ss., 1141 ss. e, prima della riforma, G. SENA, Brevi note sulla funzione del marchio, in 
Riv. dir. ind. 1989, I, 5 ss. 

1112 Per ripetere l’espressione impiegata (ma con opposta conclusione) da V. DI CATALDO, La 
proprietà industriale, cit., 24. 
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cui essi sono rispettivamente usati; mentre il secondo si riferisce testualmente alla 
relazione fra due marchi 

1113 e quindi si collocherebbe sul piano sfalsato del rap-
porto fra il marchio successivo e quello anteriore. In questa prospettiva si potreb-
be ulteriormente notare che l’espressione “rischio di associazione” si collochereb-
be su di un piano omogeneo a quello su cui si situa non il concetto di “rischio di 
confusione” ma la nozione di identità e somiglianza, salvo che nel “rischio di as-
sociazione” sarebbe poi postulato un tasso di vicinanza fra segni più attenuato di 
quello postulato dalle nozioni, a esso correlate, di identità e somiglianza 

1114. 
Il punto è che però il canone della non ridondanza (o dell’economia) del lin-

guaggio legislativo non vale proprio per le fonti comunitarie (e, quindi, per le 
norme interne che le riproducono) 

1115. Nel diritto comunitario confluiscono tradi-
zioni giuridiche diverse: ed è quindi del tutto normale che la ricerca di un com-
promesso fra concetti diversi, provenienti da tradizioni diverse, possa finire per 
fare convivere nella stessa disposizione formulazioni eterogenee fra di loro anche 
a costo di determinare quelle ripetizioni e ridondanze che il diritto interno cerca di 
evitare. Questo fenomeno di sovrapposizione si è verificato proprio nel caso della 
norma di cui si sta discutendo: il testo della direttiva fa riferimento al rischio di 
associazione allo specifico fine di accogliere una nozione presente nel diritto del 
Benelux a partire dal 1971 e colà codificata dall’art. 13 A l.m. 1116. Nel ciò fare, il 
legislatore mostra di non essersi neppur avveduto di aver messo in rapporto due 
fenomeni disomogenei, perché ha giustapposto al concetto in quella sede adottato 
di “rischio di confusione”, da intendersi come esito del doppio confronto fra segni 
e beni, la disomogenea nozione di “rischio di associazione”, che attiene non 
all’esito del doppio confronto ma a un momento di uno dei due confronti e preci-
samente all’individuazione della relazione fra il marchio anteriore e quello suc-
cessivo e che, infatti, è mutuata dal diritto del Benelux e dagli altri ordinamenti 
che ancor visualizzavano la tutela del marchio anteriore in termini di confondibili-
tà fra i marchi e non di rischio di confusione come esito dell’identità o somiglian-
za di marchi o beni 

1117. Tuttavia, dalla formulazione delle norme emergerebbe 
 
 

1113 V. l’art. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva che si riferisce a “un rischio di confusione per il 
pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio ante-
riore”; e l’ultima frase dell’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. secondo cui “il rischio di confusione com-
prende il rischio di associazione con il marchio anteriore” (corsivi aggiunti).  

1114 Questa lettura, che resterebbe dubbia se fosse affidata alla prospettiva discussa nel testo, tro-
va ampie conferme nella giurisprudenza relativa ai marchi di serie e alle famiglie di marchi di cui 
infra, § 57.3. 

1115 Sul punto v. già supra, § 9. 
1116 V. la sentenza del 20 maggio del 1983 della Corte suprema del Benelux, Herni Jullien BV c. 

Verschuere Norbert, in Jur. 1983, vol. 4, 36 ss., caso «Union/Union Soleure», secondo la quale, in 
considerazione delle circostanze del caso, un’associazione fra il segno successivo e il marchio ante-
riore, anche se non provochi di un rischio di confusione quanto all’origine, può produrre un colle-
gamento anche inconscio che può pregiudicare il marchio anteriore e al contempo trasferire 
l’avviamento di questo al segno successivo. 

1117 In argomento già supra, §§ 42.1 e 44. L’idea del “rischio di associazione” come “collega-
mento fra i due segni” riaffiora talora nelle più avventurose fra le decisioni nazionali: v. a es. Trib. 
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con chiarezza l’intendimento di considerare il “rischio di associazione” come sot-
toinsieme dell’insieme più vasto “rischio confusione”: l’art. 8, par. 1, lett. b), 
r.m.c. stabilisce che “il rischio di confusione comprende il rischio di associazione 
con il marchio anteriore” 

1118. 
Si è detto anche che la vicenda legislativa, che mostra una derivazione della 

norma comunitaria da quella adottata nel Benelux, avrebbe un preciso rilievo. Ma 
anche in questo caso non possiamo sapere se la formulazione tratta dal diritto del 
Benelux debba intendersi nel suo significato originario o nel nuovo contesto as-
suma una portata diversa, che deriva dal suo raccordo con il primo enunciato rela-
tivo alla confusione. E non possiamo saperlo di nuovo per una ragione che attiene 
specificamente al diritto comunitario. Nel nostro diritto interno i lavori preparatori 
hanno un preciso rilievo per l’interpretazione (c.d. storica) della legge. Non così 
per il diritto comunitario: fino alla decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 
adottata quindi in data successiva alla direttiva n. 89/104, i verbali delle riunioni 
che portavano all’adozione di un atto comunitario e le dichiarazioni rese in quella 
sede erano in linea di principio segrete e quindi inutilizzabili ai fini dell’inter-
pretazione dell’atto 

1119. Quindi, la dichiarazione a verbale resa dalla delegazione 
del Benelux, che espressamente istituisce un preciso collegamento fra la nozione 
di «rischio di associazione» accolta in quel Paese e il testo corrispondente della 
direttiva, non ha alcun valore interpretativo 

1120. 
Eppure, non ci si può sottrarre all’impressione che il più largo (e moderno) 

modo di intendere la nozione di rischio di associazione che viene fatto valere sia 
basato su ragioni che difficilmente possono essere del tutto disconosciute anche 
da chi non veda con personale simpatia il processo di rafforzamento delle esclusi-
ve cui si sta assistendo negli ultimi decenni. In effetti, quali che siano gli spunti 
ermeneutici che si possono ricavare dalle specifiche disposizioni che regolano la 
materia nel diritto comunitario, resta un dato normativo ineliminabile e sistemati-
camente di importanza fondamentale: che la funzione giuridica dei marchi oggi 
non è più solo quella distintiva 

1121. A partire da questo dato è in effetti possibile 
sviluppare argomenti a favore di una concezione allargata del rischio di associa-
zione, anche riferita a situazioni nelle quali non ricorra un vero e proprio rischio 
di confusione. Ad es.: assumiamo che il marchio «Monòpoli» sia noto per il tipo 
di gioco che esso contraddistingue. In questo caso, si potrebbe ipotizzare che esso 
valga a invalidare il successivo marchio «Anti-monòpoli» anche se ai consumato-
ri sia chiaro che questo secondo gioco proviene da una fonte del tutto diversa, 
 
 
Napoli 5 novembre 1998 (ord.), Benkiser N.V. e Benkiser Italia s.p.a. c. Henkel s.p.a. e c. Profume-
ria Reale s.a.s. di E. Ruocco e Euromercato Gruppo s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 3841, caso «pasti-
glie a doppia colorazione longitudinale». 

1118 Corsivi aggiunti. 
1119 In argomento già supra, § 9. 
1120 V. la sentenza della Corte di giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., par. 79; 

per altri richiami conformi supra, § 9.  
1121 Per un’articolazione dell’assunto v. supra, §§ 6-8. 
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perché impostato su regole ideologicamente contrapposte a quelle del gioco pre-
cedente 

1122. In una situazione come questa, è ragionevole assumere che non vi sia 
rischio di confusione: ma il secondo gioco potrebbe accreditarsi presso il pubblico 
per così dire arrampicandosi sulle spalle del primo. Anche se chi acquista il se-
condo gioco non pensi che esso provenga dallo stesso soggetto che offre in vendi-
ta il primo, è però probabile che all’atto dell’acquisto sia all’opera un’associa-
zione mentale potente. Monòpoli si è accreditato per certe sue caratteristiche, che 
lo rendono avvincente; e probabilmente chi acquistasse «Anti-monòpoli» quan-
tomeno spererebbe di essere altrettanto avvinto nel corso di questo secondo gioco, 
sia pure sulla spinta di una passione di segno ideologicamente opposto. Si potreb-
be dunque sostenere che questo rischio di associazione – che si appunta sulla re-
putazione ormai incorporata nel primo marchio e sulla qualità a esso associato – 
non possa oggi essere del tutto trascurato per decidere se vi è rischio di confusio-
ne ai fini di un giudizio di novità o di contraffazione. 

Si è pure ipotizzato che lo stesso ragionamento possa esplicare i suoi effetti sul 
piano della valutazione di somiglianza o, per il nostro diritto, di affinità dei beni. 
La giurisprudenza nazionale ha considerato una situazione nella quale il marchio 
figurativo di un produttore di pasta largamente accreditato sul mercato anche dal 
punto di vista qualitativo era stato impiegato, con lievi variazioni, per confezioni 
di passate di pomodoro, vendute come prodotti a basso prezzo, destinati ai c.d. di-
scount 

1123. In questa ipotesi si ha contraffazione (od impedimento relativo) già in 
applicazione dei canoni tradizionali: pasta e passate di pomodoro, in quanto pro-
dotti complementari, sono considerati generi affini. Nel giungere a questa conclu-
sione il magistrato ha però anche aggiunto, obiter, un rilievo che interessa diret-
tamente l’interpretazione della nozione di rischio di associazione, affermando che 
questa comprenderebbe ogni ipotesi di collegamento, anche potenziale, anche me-
ramente psicologico tra i due segni. Questo si potrebbe verificare fino al limite 
merceologico nel quale possa avere luogo un’estensione, a favore del marchio 
imitante, dell’immagine complessivamente intesa (e comprensiva di rinomanza, 
qualità, garanzia) sottesa al marchio originale: quasi che la massaia, indecisa se 
acquistare o meno una passata di poco prezzo, potesse risolversi all’acquisto ras-
sicurata nel profondo del suo subconscio dal messaggio che le proviene dal mar-
chio imitato. Il ragionamento è sicuramente degno della massima attenzione, an-
che se si può certo dubitare che questo trasferimento di immagine possa operare 
altrettanto efficacemente in settori che risultino non affini applicando i criteri tra-
dizionali. Esso mostra comunque come la nozione di “rischio di associazione”, 
nel nuovo contesto in cui l’ha collocato il diritto comunitario, non alluda più solo 
a una relazione fra i marchi, come era nella norma di provenienza, l’art. 13 A del 
 
 

1122 Il caso si è presentato nella giurisprudenza olandese: v. Edor c. General Mills Fun, in 1978 
Ned. Jur., 83 ss. 

1123 Trib. Napoli 13 maggio 1996 (ord.), Barilla c. Danis e PA. MA. Hard-discount, in Il dir. ind. 
1997, 17 ss. e in Riv. dir. ind. 1996, II, 288 ss., con nota di M. FRANZOSI, Sul rischio di associazione 
(marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio, caso «Barilla». 
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diritto del Benelux, ma rilevi anche sul piano dell’estensione merceologica della 
tutela e del potere invalidante del marchio anteriore 

1124. 
La proposta interpretativa che qui si è riferita parrebbe esporsi a un’obiezione 

molto grave: quella di finire per assimilare la disciplina generale, contenuta in 
queste disposizioni, a quella particolare dettata con specifico riferimento alla «ca-
tegoria» dei marchi che godono «di rinomanza» (o di notorietà), ai quali soltanto 
sarebbe riservata la protezione allargata prevista dalla norma 

1125. 
La critica sicuramente non è infondata 

1126; ma non necessariamente decisiva. 
È vero che la lett. e) dell’art. 12.1 c.p.i. (e la lett. c) del par. 1 dell’art. 8 r.m.c.) 
prevedono una disciplina particolare per una fattispecie particolare: nel caso di 
marchi che godono di rinomanza è considerato impedimento alla registrazione o 
motivo di nullità l’impiego di segno identico o simile anche per beni non affini 
alla sola condizione che l’uso del segno successivo «senza giusto motivo consente 
di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o dalla rinomanza del 
marchio o reca pregiudizio agli stessi». Non è però detto che i marchi che godono 
di rinomanza vadano considerati una categoria del tutto separata dagli altri marchi 
e a essi contrapposta. Ci si deve infatti chiedere se le disposizioni relative al se-
condo e al terzo conflitto siano suscettibili di una lettura congiunta; e, posto che, 
come si vedrà, il quesito trova una risposta affermativa sul versante dei marchi 
notori, che ora sono tutelati anche nei confronti di beni simili e identici, e non so-
lo per beni non simili 

1127, diventa difficile comprendere perché la communicatio 
fra le due ipotesi debba essere a senso unico. Che le tre ipotesi di conflitto vadano 
intese, invece che come norme che istituiscono livelli diversi e mutuamente esclu-
sivi di protezione, come previsioni che allineano le diverse fattispecie e le disci-
pline corrispondenti in una sorta di continuum 

1128, pare essere ora corroborato 
dall’affermarsi dell’impostazione secondo la quale il rischio di pregiudizio alla 
funzione pubblicitaria sarebbe considerato non solo dalle disposizioni relative al 
terzo conflitto ma anche da quelle relative al primo conflitto 

1129. Ma allora perché 
non ammettere che il concetto di “rischio di associazione” possa incorporare un 
riferimento a un pregiudizio ai messaggi contenuti nel marchio che attengono alla 
reputazione e alla qualità dei beni da esso contraddistinti, anche indipendentemen-
 
 

1124 Per un caso nei quali è stata ritenuta rilevante ai fini della determinazione dell’ambito di af-
finità delle merci la nozione di “rischio di associazione” v. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso 
«Venus», cit. Sul punto v. anche § 57.3. 

1125 Per un’obiezione di questo tipo v. G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 20, 
27 ss. 

1126 Tant’è vero che è precisamente questo il motivo per il quale, come si è ricordato al § 53.3, la 
giurisprudenza ritiene che il carattere distintivo e la notorietà di un marchio anteriore “ordinario” 
influiscano non sull’apprezzamento della somiglianza dei beni ma sull’idoneità dell’accertata somi-
glianza a provocare un rischio di confusione. 

1127 V. infra, §§ 60 e 66 e per un accenno già § 37. 
1128 Così, con riferimento alle corrispondenti previsioni della legge inglese, W.R. CORNISH, In-

tellectual Property, cit., ed. 1996, 617 ss., in particolare 624. 
1129 In argomento v. §§ 61.3 e 130.4 e, per un accenno, già §§ 7 C ) e 37. 
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te dalla loro origine? La domanda parrebbe del tutto legittima per una ragione 
molto semplice: che, come si è visto 

1130, la considerazione di funzioni del mar-
chio diverse da quella distintiva è scelta che concerne tanto i marchi che la legge 
qualifica in modo particolare per il fatto che essi «godono di rinomanza» quanto 
tutti gli altri. Questa scelta si riflette su tutti i livelli rilevanti della disciplina, dalla 
legittimazione alla registrazione, alla circolazione alla decadenza; e parrebbe cu-
rioso che essa restasse del tutto senza effetti proprio sul piano, cruciale, della tute-
la, come si sarebbe costretti a ammettere quando si istituisse uno steccato fra mar-
chi ordinari e marchi «che godono di rinomanza» con riguardo alla contraffazione 
e si riproponesse ancor oggi la tesi secondo la quale per i marchi c.d. «ordinari» 
rileva solo il rischio di confusione quanto all’origine. 

D’altro canto, alla tesi qui illustrata si potrebbe obiettare che qualificare come 
impedimenti o contraffazione anche ipotesi nelle quali ricorra un rischio di asso-
ciazione svincolato da qualsiasi rischio di confusione sull’origine dei beni con-
traddistinti dai due segni significherebbe concedere protezione al titolare del mar-
chio anteriore anche in casi nei quali il corrispondente bisogno di tutela degli uti-
lizzatori è a dir poco evanescente. Si pensi al caso in cui un concorrente usi una 
bottiglia che «ricorda» una forma già registrata da altri come marchio: si avrebbe 
contraffazione anche se il successivo utilizzatore avesse cura di apporre sul suo 
prodotto elementi – quali un marchio speciale diverso, un colore del tutto diffe-
rente, un’etichetta concepita in modo del tutto originale – tali da escludere ogni 
equivoco al momento della scelta di acquisto, solo perché il consumatore può in 
effetti avere compiuto un’associazione mentale in un momento anteriore (c.d. ini-
tial interest confusion) 

1131. 
Insomma: si può ben sostenere, come fanno gli interpreti favorevoli al mante-

nimento dello status quo, che l’interpetazione qui discussa effettivamente corra il 
rischio di portare troppo in là il processo di rafforzamento delle esclusive in cor-
so. È però innegabile che essa colga una linea di tendenza che sta trovando emer-
sione in più punti dell’evoluzione del diritto dei marchi e che non può non lambi-
re anche l’area della tutela del diritto. E vi è ragione di pensare che questa linea di 
tendenza non sia arrestabile su tutta la linea: si potrebbe pensare che la considera-
zione della funzione pubblicitaria del marchio sia come l’acqua, che, se trova un 
ostacolo, non interrompe la propria marcia ma, semplicemente, lo aggira, magari 
per spuntare più oltre, come avviene per i fiumi carsici. In ogni caso, il contrasto 
fra i due modi diversi di intendere il diritto dei marchi che si sono confrontati nel 
dibattito sul rischio di associazione può essere visualizzato solo nella concreta 
esperienza giurisprudenziale e nei diversi snodi problematici con i quali questa si 
trova di volta in volta a misurarsi. Ancora una volta quindi il compito di sciogliere 
– o di tagliare – il nodo spetta alla giurisprudenza; e ancora una volta la giurispru-
denza cui questo compito è affidato non è solo quella italiana, ma anche quella 

 
 

1130 Supra, ai §§ 6-8. 
1131 § 133.2. 
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degli altri Stati membri – che per il momento hanno in diverse occasioni recenti 
confermato le visioni più tradizionali – 

1132 e soprattutto della Corte di Giustizia 
europea. 

57.2. La posizione della giurisprudenza comunitaria. Ora, su questo specifico 
punto, concernente il significato della nozione di rischio di associazione, i giudici 
comunitari si sono espressi, per il momento, con estrema cautela. 

Nel caso “Sabel” 
1133 la riconduzione della nozione di rischio di associazione al 

significato codificato nell’art. 13 A della legge del Benelux è stata espressamente 
rigettata, nonostante che i tre governi del Belgio, dell’Olanda e del Lussemburgo 
avessero analiticamente fatto valere le ragioni a favore della tesi affermativa. La 
norma comunitaria non si riferisce al caso nel quale il segno successivo richiami 
alla mente il marchio anteriore senza che ricorra un rischio di confusione fra i 
due 

1134. «Orbene, dal tenore di tale disposizione» – l’art. 4, par. 1, lett. b) della 
direttiva – «emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca 
un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne 
l’estensione» 

1135. Insomma, il rischio di associazione è un sottoinsieme del rischio 
di confusione, e non viceversa; o, se si preferisce, il primo è una subfattispecie del 
secondo. 

Nel caso “Canon” 
1136 la Corte di Giustizia ha mostrato di restare ben ancorata 

al diritto classico dei marchi, nel tenere fermo il principio secondo il quale non si 
dà rischio di associazione in assenza di rischio di confusione quanto all’origine 
(intendendo quest’ultima nel senso più lato, ma anch’esso tradizionale, della Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne). 

Nel caso “Adidas/Marca Mode”, la Corte ha ritenuto che, anche se il segno 
successivo, utilizzato per prodotti identici o simili, assomigli a tal punto al mar-
chio anteriore da far sorgere la possibilità di associarlo a quest’ultimo e il mede-
simo marchio anteriore possegga un carattere distintivo particolare, segnatamente 
a causa della sua notorietà, il rischio di confusione non possa tuttavia essere pre-
sunto e il suo accertamento resti quindi subordinato a una prova positiva 

1137. 

 
 

1132 V. il case Wagamama Ltd. c. City Centre Restaurant plc and City Centre Restaurants (UK) 
Ltd., deciso dalla High Court il 1° agosto 1995, in FSR 713 e, in dottrina, P. PRESCOTT, Think Befo-
re You Waga Finger, in EIPR 1996, 317 s. V. però A. KAMPERMAN SANDERS, The Wagamama De-
cision: Back to the Dark Ages of Trademark Law, ivi, 1996, 3 ss. e ID., The Return to Wagamama, 
ivi, 1996, 521 ss., nonché C. GIELEN, European Trade Mark Legislation: The Statements, in EIPR 
1996, 83 ss. Una replica è in P. PRESCOTT, Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the 
Directive, ivi, 1997, 99 ss. 

1133 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 14 ss. 
1134 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 16. 
1135 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 18. La formulazione è ripresa 

verbatim da Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», 
cit., par. 69; da Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso «Eurobaket/Basket», cit., par. 53 e 
da Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 91. 

1136 Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., parr. 26 ss. 
1137 Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 33 ss. 
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Occorre aggiungere tuttavia che tutte tre le sentenze confermano che nell’ac-
certamento del rischio di confusione non si può prescindere dal carattere distinti-
vo e dalla notorietà del marchio considerato e, quindi, paiono lasciare aperta la 
strada a un’evoluzione più sensibile verso sviluppi innovativi della materia. 

Ancora una volta, sono le Conclusioni degli Avvocati generali a dare conto 
delle ragioni profonde delle scelte sottostanti a queste prese di posizione. Così, 
l’Avvocato generale Jacobs nelle sue Conclusioni nel caso “Marca Mode” 

1138 ha 
lucidamente illustrato le implicazioni che avrebbe avuto una lettura che concepis-
se il rischio di associazione come alternativa al rischio di confusione, anziché sot-
toinsieme dello stesso, su tutti e due i piani rilevanti. 

Adottando questa nozione sul piano della contraffazione, si sarebbe creato un 
ostacolo a l la  l iber tà  di  c ircolazione del le  merci, che pure costituisce il 
fondamento dell’azione normativa dell’Unione nel campo dei marchi, e si sareb-
bero ammesse deroghe al principio della libertà di circolazione dei beni ulteriori 
rispetto a quelle accolte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di 
esaurimento 

1139. Anche se il procedimento cui le Conclusioni si riferivano con-
cerneva non la registrazione ma la contraffazione, non è mancato nelle Conclu-
sioni dell’Avvocato generale un riferimento preciso ai corollari che la lettura av-
versata del rischio di associazione avrebbe avuto sul piano degli impedimenti re-
lativi e dei motivi di nullità 

1140. Un’interpretazione troppo ampia della nozione di 
associazione e, quindi, di confusione, ostacolerebbe seriamente l’applicazione del 
regolamento sui marchi comunitari. Questo strumento contiene previsioni vir-
tualmente identiche a quelle della direttiva e che, quindi, devono essere interpreta-
te in modo parallelo a questa. Un marchio comunitario può essere concesso solo 
per l’intero territorio dell’Unione; per questa ragione il conflitto anche con un so-
lo marchio in un solo Stato membro è sufficiente per impedire la registrazione di 
un marchio come marchio comunitario. Una protezione eccessiva per i marchi an-
teriori sulla base di un rischio di associazione inteso nel modo sostenuto dagli at-
tori nel procedimento “Adidas/Marca Mode” renderebbe molto difficile per molti 
marchi ottenere una registrazione a livello comunitario. Se il sistema del marchio 
deve potere funzionare in modo soddisfacente e se le domande di registrazione 
non devono essere travolte dai procedimenti di opposizione, sembra essenziale 
che i marchi possano essere registrati salvo che sia presente un rischio di confu-
sione genuino e ben fondato. Il che – è facile comprendere, almeno nella prospet-
tiva accolta dall’Avvocato generale – sta a significare che il sistema non si può 
permettere le incertezze che comporterebbe il ricorso a una nozione di rischio di 
associazione troppo estesa e, soprattutto, suscettibile di operare un ampliamento 
al di là del concetto tradizionale di rischio di confusione quanto all’origine. 
 
 

1138 Del 27 gennaio 2000. 
1139 Conclusioni dell’Avvocato generale del 27 gennaio 2000 nel caso «Marca Mode-Adidas», 

cit., parr. 33 s. 
1140 Conclusioni dell’Avvocato generale del 27 gennaio 2000 nel caso «Marca Mode-Adidas», 

cit., par. 35 (che è parafrasato qui di seguito). 
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In definitiva: la giurisprudenza comunitaria ha sciolto il nodo gordiano prefe-
rendo, per il momento e con specifico riguardo all’interpretazione della nozione 
di “rischio di associazione”, la soluzione continuista e capace di iscriversi nel-
l’alveo della tradizione. Il rischio di associazione costituisce un sottoinsieme del 
rischio di confusione; l’una e l’altra appartengono al medesimo universo concet-
tuale; anche la nozione di associazione mentale non rappresenta un’alternativa al 
concetto di rischio di confusione, servendo anzi a precisarlo. 

Certo, si può pensare che la cautela mostrata al riguardo dai giudici comunitari 
dipenda anche dalla circostanza, piuttosto casuale, che la questione è stata posta 
agli inizi dell’esperienza giurisprudenziale di applicazione del diritto comunitario 
dei marchi; si può storcere il naso di fronte alla soluzione e criticare un approccio 
che parrebbe assegnare un ruolo esclusivo alla funzione distintiva del marchio e 
negare rilievo alle altre funzioni che nel frattempo hanno trovato emersione pro-
prio sul piano del potere invalidante e della tutela. Reazioni di questo tipo non so-
no mancate 

1141; e le si può comprendere. Va tuttavia considerato che la circostan-
za che la funzione di garanzia qualitativa e pubblicitaria abbiano trovato emersio-
ne nella disciplina nel suo complesso 

1142 non sta affatto a significare che ogni 
singolo profilo della disciplina debba necessariamente riflettere tutti e tre gli ordi-
ni di interessi considerati dalla normativa nel suo complesso. In particolare, la dif-
ferenziazione fra i tre tipi di conflitto fra marchi pare essere principalmente intesa 
a assegnare pesi diversi alle tre funzioni giuridicamente tutelate del marchio nelle 
diverse situazioni considerate dalle norme in questione e a consentire un disegno 
a geometria corrispondentemente variabile quanto a aspetti importanti come il po-
tere invalidante e la tutela del marchio anteriore. 

Non si può quindi negare che la soluzione per il momento raggiunta sia dotata 
di una sua coerenza 

1143; anche se, naturalmente, questo non esclude che essa pos-
sa essere abbandonata e rovesciata domani o dopodomani. Vale però la pena di 
segnalare già in questa sede che le conclusioni raggiunte sul piano del secondo 
conflitto a cavallo del secolo erano destinate a avere ripercussione anche sull’in-
terpretazione delle norme relative ai restanti conflitti cui i giudici comunitari sa-
rebbero stati chiamati negli anni successivi. Infatti, le diverse ipotesi di impedi-
mento (e di contraffazione) sono strutturate in modo tale da operare come vasi 
comunicanti: se si vuole evitare di correre il rischio che l’assetto complessivo ma-
nifesti una lacuna e che l’insieme di regole si riveli incapace di fornire una disci-
plina soddisfacente a un gruppo di casi importante, può accadere che nel momen-
to in cui si restringe l’ambito di applicazione delle norme che presiedono a uno 
dei conflitti si sia costretti ad ampliare quello della fattispecie contigua. Questo è 
 
 

1141 V. a es. Trib. Napoli 26 febbraio 2002, Playboy Enterprises Inc. c. Mario Giannattasio e C.S. 
Informatica di Gilda Cosenza e nei confronti del C.N.R., in Giur. ann. dir. ind. 4411, caso «Play-
boy», che, tuttavia, a rigore, deve ritenersi reso obiter, avendo deciso la questione sulla base del pre-
supposto della notorietà del marchio fatto valere. 

1142 V. supra, §§ 6-8. 
1143 E v. supra, § 8 e infra, § 130.4. 
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precisamente quanto è accaduto in relazione al diritto comunitario e comunitaria-
mente armonizzato dei marchi: alla lettura cauta e restrittiva delle norme che pre-
siedono al conflitto del secondo tipo, è corrisposta una lettura espansiva di quelle 
che hanno per oggetto il conflitto del terzo tipo. Sull’argomento si tornerà a tem-
po debito 

1144. 
Un’osservazione si impone però fin d’ora. I fautori della lettura più restritti-

va della nozione di rischio di associazione hanno fatto valere che la soluzione 
opposta avrebbe portato troppo in là il processo di rafforzamento delle esclusi-
ve. I loro voti sono stati esauditi sotto questo specifico profilo da sentenze co-
munitarie particolarmente caute e circospette. Anche in questo caso, potrebbe 
però valere il detto di Santa Teresa di Ávila, secondo la quale sono più le lacri-
me versate per i voti esauditi che per quelli inascoltati. Se infatti fosse vero – 
come pare essere vero – che questa stessa cautela sul piano del secondo conflitto 
abbia contribuito a suggerire aperture importanti sul piano dell’interpretazione 
delle norme sul terzo conflitto (e sul primo), ci si deve chiedere se nel suo com-
plesso l’evoluzione non abbia finito per produrre un esito diametralmente oppo-
sto a quello propugnato dagli interpreti più favorevoli al mantenimento dello 
status quo. 

57.3. Famiglie di marchi, marchi di serie e rischio di associazione 
1145. I giudi-

ci comunitari hanno più volte avuto occasione di occuparsi del fenomeno dei c.d. 
marchi “di serie” o appartenenti a una stessa “famiglia”. Tali sono considerati i 
segni appartenenti a un medesimo titolare che riproducano in modo costante un 
medesimo elemento distintivo, a esso aggiungendo un elemento differenziatore 
oppure esibiscano la ripetizione di uno stesso suffisso o prefisso estrapolato da un 
marchio originario (ad es. Bayer, Baygon) 

1146. Riguardo a essi ricorrente è la que-
 
 

1144 V. infra, §§ 60, 66 e 71. Considerazioni in parte simili potrebbero essere svolte in relazione 
all’evoluzione che ha portato a attribuire crescente rilievo al pregiudizio alla funzione pubblicitaria 
nel primo tipo di conflitto, su cui v. §§ 40.3 e 130.4. 

1145 In argomento v. S. ALVANINI, Le famiglie di marchi, in Il dir. ind. 2012, 295 ss.; G.E. SIRO-
NI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 250 ss.; M. TRAVOSTINO, Gli im-
pedimenti relativi alla registrazione, cit., 77 ss., 98 s. ove richiami; F. GHIRETTI, La tutela dei mar-
chi in serie, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, cit., tomo I, 719 s.; C. GALLI, 
Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., nota 53 a 78. 

1146 V. Trib. UE 3 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «SȎ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit., 
parr. 19 ss. (che peraltro ammette la possibilità di altri fattori che possano dar luogo alla presenza di 
una famiglia di marchi). Deve comunque trattarsi di un suffisso o di un prefisso dotato di un minimo 
di riconoscibilità. Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 85 ha però nega-
to che possa ravvisarsi una famiglia di marchi nei nomi dei personaggi immaginari del fumetto 
“Asterix”, nei quali è ricorrente il suffisso “ix” (si pensi a Obelix), sulla base dell’argomento secon-
do cui “la ricorrente non può avvalersi di alcun diritto esclusivo sull’impiego del suffisso ‘ix’”. Il 
capo è stato confermato da Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., con 
l’osservazione correttiva che il titolare del marchio anteriore avrebbe menzionato anche suoi altri 
marchi che a suo dire avrebbero fatto parte della famiglia di marchi, ma avrebbe fondato la sua op-
posizione solo su di uno di essi, il marchio “Obelix” (parr. 100 ss.). Non applica le regole relative 
alle famiglie di marchi Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Oftal Cusi/Ophtal», cit., 
par. 92, sulla base del rilievo che l’elemento comune non avrebbe carattere distintivo; analogamente 
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stione se la preesistenza di una serie o famiglia di marchi anteriori così caratteriz-
zata influisca, sul piano degli impedimenti o della nullità relativa, sulla valutazio-
ne della richiesta di registrazione di un marchio successivo che presenti punti di 
contatto con uno o più di essi. Per quanto qui interessa, ci si può altresì domanda-
re se questo tipo di conflitto possa o debba essere analizzato a partire dalla nozio-
ne di “rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di asso-
ciazione tra il marchio di impresa” – si intende: richiesto – “e il marchio anterio-
re”; ed, in caso di risposta affermativa, se la nozione di rischio di associazione 
adottata in questo contesto rappresenti un’applicazione dei principi affermati dalla 
giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata sul tema appena passata in rasse-
gna al § 57.2 o una deviazione rispetto a quei principi. 

A questo proposito va notato che molte fra le decisioni considerano il fenome-
no dei marchi di serie non perché il titolare del marchio anteriore abbia fatto vale-
re più di un marchio ma in quanto si tratta di una prassi diffusa sul mercato, che si 
ritiene possa influire sulla valutazione del rischio di confusione. Così, si è spesso 
rilevato che nel giudizio di opposizione occorre avere riguardo alle condizioni 
obiettive nelle quali i marchi confliggenti possono incontrarsi sul mercato; e si è 
su questa base osservato che in particolare nel settore dell’abbigliamento è occor-
renza comune che lo stesso marchio sia declinato in più varianti diverse a seconda 
del prodotto che contraddistingue. Si è pur rilevato come sia consueto che lo stes-
so produttore  di  abbigl iamento usi sot tomarche o sub-brands, intese co-
me marche che derivano da un marchio principale e che condividono con esso un 
elemento dominante, per distinguere le diverse linee o gamme di prodotto in fun-
zione del pubblico dei destinatari (ad es. maschile, femminile, giovani). Sulla base 
di queste premesse, è stato deciso che possa ricorrere un rischio di confusione an-
che quando il pubblico di riferimento, pur percependo il marchio richiesto come 
sufficientemente diverso da quello anteriore (ad es. Jumpman rispetto a Jump; 
Budmen rispetto a Bud), possa nondimeno essere tuttavia indotto a credere che il 
nuovo marchio designi una nuova linea di prodotti che proviene dalla stessa im-
presa titolare del marchio anteriore 

1147. 
 
 
Trib. primo grado UE 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «H. Eich/H Silvian Heach», cit., par. 
86. Sulla nozione di forma combinante, che pare essere l’equivalente farmaceutico delle famiglie di 
marchi, v. Trib. UE 4 marzo 2010, caso «Avanzalene/Avanz», cit., parr. 40 ss. 

1147 Così Trib. UE 7 febbraio 2013 (Ottava Sezione), caso «Metro Kids Company/Metro», cit., 
parr. 60-61; 25 maggio 2012 (Prima Sezione), caso «Jumpman/Jump», cit., par. 53; Trib. primo gra-
do CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 57. Nello stesso senso v. le decisioni di Trib. UE 8 
maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «G/G+», cit., par. 47; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), caso 
«Linea Natura/Natura Selection», cit., par. 73; 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor 
Loft/Loft», cit., parr. 45 ss.; Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «First-On-Skin/First», cit., 
par. 43; 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 103; 16 settembre 2009, 
caso «zerorh+/zero», cit., par. 81; 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 89; 6 
ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 51; 23 ottobre 
2002, caso «Fifties», cit., parr. 48 ss. Invece Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, caso «Red-
rock/Rock», cit., parr. 86-87 ha escluso che il pubblico ravvisi una variante del marchio “rock” nel 
marchio successivo “redrock” dato il carattere largamente descrittivo del primo termine (in relazio-
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Quando però il titolare del marchio anteriore facesse valere la titolarità di una 
pluralità di marchi e la loro appartenenza a una serie o famiglia, la situazione è 
stata analizzata proprio facendo specifico ricorso al parametro che qui interessa 
del rischio di associazione. In particolare si è ritenuto che nel caso di famiglie o di 
serie di marchi, un rischio di confusione possa derivare “dalla possibilità di asso-
ciazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualo-
ra il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il 
consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i 
prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli 
protetti dai marchi anteriori o un’origine imparentata” 

1148. 
In casi così caratterizzati, si è fatto specifico ricorso al concetto di rischio di 

associazione. “Un siffatto rischio di associazione fra il marchio richiesto e i mar-
 
 
ne a materiali da costruzione); nello stesso senso Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso 
«Eurobaket/Basket», cit., par. 52. Analogamente, Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso 
«Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 48 ha escluso che il pubblico interessato istituisca un nesso fra i 
segni considerati, “in quanto il marchio anteriore non contiene l’elemento ‘anne taylor’ il quale... 
costituisce l’elemento più distintivo del marchio richiesto”. Un caso particolare di considerazione 
della possibilità che l’identità fra cognomi possa nel campo dell’abbigliamento indurre a ritenere 
presente una famiglia di marchi, basati sullo stesso cognome, è esaminato da Trib. UE 20 febbraio 
2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., parr. 63 ss. 

In realtà, la giurisprudenza ha preso in considerazione l’eventualità che un segno sia percepito 
come appartenente a una famiglia di marchi non solo nel settore della moda, ma anche in quello 
farmaceutico (Trib. UE 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 41); e ha 
ipotizzato che l’elemento finale del marchio anteriore, “Harmonis”, venga percepito come variante 
del prodotto base, in modo tale da relegarlo a una posizione secondaria (anche se non “trascurabile”) 
nella percezione del pubblico e da concentrare l’attenzione sull’elemento così avvertito come domi-
nante “TriBion”. 

Sembra condivisibile la precisazione introdotta da Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtilli-
no/Mirto», cit., par. 87, che non si darebbe una famiglia o serie di marchi se i segni non posseggano 
un nocciolo duro identico (che nella specie mancherebbe fra i due segni in questione). 

Nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Torino 18 dicembre 2009, caso «Venus/Venex», cit. 
1148 Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124. In senso confor-

me, anche letteralmente, Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 
79 e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 76; in termini leggermente diversi Trib. UE 
3 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «SȎ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit., par. 24. Un’analisi in 
termini di “asserito rischio di confusione nella forma di rischio di associazione” è già in 9 aprile 
2003, caso «Nu-Tride/Tufftride», cit., parr. 60 ss. (l’espressione tra virgolette è al par. 65). Un po’ 
particolare è la dizione impiegata al par. 88 di Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «ze-
rorh+/zero», cit., che fa riferimento alla possibilità di un “link” o collegamento fra i segni, impie-
gando quindi un termine che par rinviare alla nozione di rischio di associazione in una situazione 
nella quale il titolare del marchio anteriore non aveva neppur allegato di essere titolare di una serie 
di marchi e i beni in questione, d’altro canto, appartenevano al campo della moda. 

Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., 72 ss. ha affrontato – e risolto 
positivamente – la distinta questione dei rapporti fra registrazione comunitaria e nazionale, a opera 
dello stesso soggetto, di segni non identici ma sovrapponibili, ritenendo che, quando l’uno sia parte 
dell’altro, l’acquisto del carattere distintivo dell’uno possa andare anche a beneficio dell’altro. 

Secondo Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», cit., parr. 
52, 63-66, 97-98 l’esistenza di una famiglia o serie di marchi non influirebbe però sulla somiglianza 
fra i marchi ma ai soli fini dell’accertamento del rischio di confusione. 
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chi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull’origine commerciale 
dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando … 
il confronto fra il marchio richiesto e i marchi anteriori, considerati ciascuno iso-
latamente, non consente di dimostrare un rischio di confusione diretta. In un caso 
del genere, il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commer-
ciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi non deriva dalla possibilità che egli 
confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi seriali anteriori, ma 
dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa 
serie” 

1149. 
Queste pronunce indicano esplicitamente che il ricorrere del rischio di associa-

zione è, in situazioni così caratterizzate, subordinato al ricorrere di due presuppo-
sti cumulativi 

1150. Il titolare dei marchi anteriori appartenenti alla serie deve pro-
vare l’effettiva presenza in commercio di ciascuno di essi. “Poiché il riconosci-
mento della natura seriale dei marchi anteriori implica l’ampliamento della sfera 
di tutela dei marchi appartenenti alla serie isolatamente considerati, deve esclu-
dersi ogni valutazione astratta del rischio di confusione, fondata unicamente 
sull’esistenza di una pluralità di registrazioni”, essendo viceversa necessaria la 
prova del loro concreto utilizzo 

1151. Inoltre, il marchio richiesto deve “presentare 
caratteristiche tali da ricollegarlo alla serie”, il cui ricorrere è viceversa da consi-
derarsi escluso ad es. qualora “l’elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse 
utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui com-
pare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico 
distinto” 

1152. 
 
 

1149 Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124. In senso confor-
me, anche letteralmente, Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 
79 e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 76. V. anche Trib. primo grado CE 19 no-
vembre 2008, caso «Taicros», cit., par. 23. 

1150 Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», 
cit., par. 85. 

1151 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 senso conforme, 
anche letteralmente, Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citi-
group etc.», cit., par. 23; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», 
cit., par. 94; 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., par. 89; Trib. primo grado CE 18 dicem-
bre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 80; 19 novembre 2008, caso «Taicros», cit., parr. 44 ss. 
Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., 88 
ss., precisa che l’uso deve essere di fronte allo stesso pubblico, cosicché non basterebbe l’uso di un 
marchio in Francia e l’uso di un marchio asseritamente appartenente alla stessa serie in Gran Breta-
gna; ed, insieme con Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe 
Jeans», cit., par. 95 (resa solo obiter sotto questo profilo), legittima il dubbio che basti la prova 
dell’uso di due soli marchi, per inferire l’esistenza di una famiglia. In argomento v. pure Trib. UE 
31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Spa Group/Spar», cit., parr. 78 ss. 

1152 Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», 
cit., par. 87 (che al par. 91 esclude che Cosmo possa essere inteso come elemento di costruzione di 
una serie); Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 127. In senso con-
forme, anche letteralmente, Trib. UE 3 aprile 2014, caso «SȎ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit., 
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Implicitamente le medesime pronunce delucidano anche il significato della no-
zione di rischio di associazione. Esse chiariscono intanto che, almeno nelle circo-
stanze prese in considerazione dalle sentenze, il rischio di associazione ha per og-
getto i marchi e, più precisamente, il marchio richiesto e la serie dei marchi ante-
riori; ed, ulteriormente, confermano che il rischio di associazione così inteso ha 
rilievo se e in quanto esso possa “provocare confusione sull’origine commerciale 
dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto” 

1153. 
Ci si potrebbe peraltro anche domandare che cosa intendano dire le sentenze 

laddove esse affermano che il rischio di associazione fra i segni può operare an-
che al di là del “rischio di confusione diretta dei marchi” 

1154 e quindi anche se il 
consumatore non confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi an-
teriori. Si potrebbe pensare che il riferimento al “rischio di confusione diretta fra i 
marchi”, effettuato in questo contesto, possa stare a significare il ritorno a una no-
zione che pareva tramontata, dove il concetto di rischio di confusione alluderebbe 
non all’effetto del congiunto operare del doppio confronto fra segni e beni ma alla 
valutazione della “confondibilità fra i marchi” 

1155. 
A ben vedere, però, non è così. Anche in queste pronunce il “rischio di confu-

sione” verte “sull’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in 
conflitto” 

1156 e, quindi, va inteso come effetto 
1157. Solo che, nel quadro di riferi-

 
 
par. 21; 27 aprile 2010, cause T-303/06 e T-337/06, Unicredito Italiano s.p.a. c. UAMI e Union In-
vestments Privatfonds GmbH, casi «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e 
Unizins», par. 34 (che ha poi escluso che il marchio richiesto fosse ricollegabile ai marchi anteriori 
in quanto l’elemento comune a questi avrebbe avuto scarso carattere distintivo, mentre gli elementi 
aggiunti sarebbero stati in tedesco nei marchi anteriori e in inglese in quello richiesto, parr. 43 e 47; 
nella specie è stato ritenuto che il livello di attenzione del pubblico fosse relativamente elevato, par. 
46); Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 80, che, ai parr. 81-82, 
conclude che non può ricollegarsi alla serie costituita da una pluralità di torri il marchio formato da una 
singola torre cui sia aggiunta la locuzione “de Benitez”. Analogamente Trib. UE 9 maggio 2011 (Quin-
ta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 94; Trib. primo grado CE 18 dicembre 
2008, caso «Torre Galatea», cit., parr. 77 ss. Per un caso in cui è stata ritenuta presente una differenza 
concettuale v. Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 60. 

La sopracitata sentenza resa da Trib. UE 27 aprile 2010, casi «Uniweb e UniCredit Wealth Ma-
nagement/Unifonds, Unirak e Unizins», cit. è però stata annullata da Corte UE 16 giugno 2011 
(Quarta Sezione), caso «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», 
cit., sulla base del rilievo che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione tutti i fatto-
ri rilevanti ai fini di determinare se i marchi richiesti fossero ricollegabili alla serie anteriore, ad es. 
sotto il profilo del carattere descrittivo e non distintivo degli elementi aggiunti contenuti nei marchi 
richiesti. 

1153 Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124. 
1154 Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 79; 18 dicembre 

2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 76; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124 e 14 
luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 54. 

1155 Così in passato C. PASTERIS, Lezioni di diritto industriale, cit., 98 s. e T. ASCARELLI, Teoria 
della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 358, e ancor oggi G. SENA, Il rischio di confusione 
dei segni e la funzione del marchio, cit., 90 e 93 In argomento v. supra, in particolare §§ 42 e 54. 

1156 Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124. 
1157 Una conferma in Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 63 che, 
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mento adottato, si manifesta una particolarità: nel caso di famiglie o serie di mar-
chi, questo esito può essere provocato non solo dall’identità o dalla somiglianza 
fra i marchi intese secondo i canoni tradizionali del confronto corrispondente, ma 
anche a una valutazione allargata di somiglianza, che faccia riferimento non al 
singolo marchio anteriore isolatamente inteso ma a tutta la serie. 

Insomma, se si confrontino isolatamente il marchio McDonald e il marchio 
McBagel, si può concludere, in applicazione dei canoni ordinari, che essi non so-
no somiglianti. Ma quando McDonald avesse non solo registrato ma fatto cono-
scere sul mercato anche i marchi McNuggets, McCrispy e McBacon, vi sarebbero 
pochi dubbi: il consumatore che si trovasse al cospetto di McBagel riconoscerà 
anche in quest’ultimo marchio un’aria di famiglia 

1158. Ecco perché la giurispru-
denza qui discussa sottolinea come dal riconoscimento della natura seriale dei 
marchi anteriori derivi un ampliamento della loro sfera di tutela. Resta natural-
mente da chiedersi in quale misura questo esempio, dotato di intuitiva persuasivi-
tà perché tutti conosciamo il marchio McDonald, possa essere trasposto a situa-
zioni nei quali la famiglia di marchi sia costituita non da segni che godono di no-
torietà ma da segni ordinari. 

Quando dunque ci si torni a domandare se la nozione di rischio di associazione 
adottata in questo contesto rappresenti un’applicazione dei principi affermati dalla 
giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata sul tema, la risposta pare dover 
essere affermativa. In effetti, dalla giurisprudenza in materia di marchi di serie 
proviene una conferma del principio secondo il quale il rischio di associazione è 
un sottoinsieme dell’insieme più ampio del rischio di confusione. A questa con-
ferma si accompagna peraltro una precisazione importante: che in alcune partico-
lari circostanze – come quelle, per l’appunto, dei marchi seriali – il rischio di as-
sociazione può risultare anche da un giudizio di somiglianza fra marchi basato su 
parametri di valutazione allargati in ragione di quello specifico contesto. Insom-
ma, il principio secondo cui il rischio di associazione costituisce subfattispecie del 
rischio di confusione può essere precisato tenendo nel debito conto che il primo 
ha per oggetto i marchi 

1159, mentre il secondo si riferisce all’esito del doppio con-
 
 
pur all’interno di una frase tormentata, precisa che “in presenza di una ‘famiglia’ o ‘serie di marchi’, 
il rischio di confusione è la conseguenza del fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la pro-
venienza o l’origine dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che 
questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi” (corsivo aggiunto). Più lineare sotto questo pro-
filo l’undicesimo “Considerando» della direttiva, secondo cui “la valutazione” del rischio di confu-
sione “dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa (scil.: an-
teriore) sul mercato, dall’associazione che può essere fatta fra il marchio di impresa e il segno usato 
o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi 
designati”: dunque, il rischio di associazione fra segni è un fattore – anzi: un co-fattore: §§ 44 e 58 – 
del rischio di confusione. 

1158 Una ricostruzione (in toni accesamente critici) della politica di difesa dei marchi della 
McDonald’s è in D. BOLLIER, Brand Name Bullies. The Quest to Own and Control Culture, Wiley 
and Sons, Hoboken, N.J., 2005, 111 s. 

1159 Come del resto già suggerito al § 57.1. Non mancano alcune pronunce (fra cui Trib. primo 
grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 20, secondo la quale i termini “milka” e 
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fronto fra marchi e beni; e che le norme qui considerate stanno a indicare che si 
può dare un rischio di confusione anche quando esso risulti dall’impiego di criteri 
allargati di valutazione della somiglianza fra i segni, legittimato precisamente dal 
riferimento normativo al rischio di associazione tra segni. 

Ci si può ancora chiedere se, essendo il rischio di associazione specificamente 
riferito ai due marchi, il parametro corrispondente sia significativo solo sul piano 
del confronto dei segni o possa assumere rilievo anche sul profilo della somi-
glianza dei beni. La seconda alternativa sembrerebbe preferibile, almeno parzial-
mente: data l’interdipendenza fra i due confronti, anche un tenue grado di somi-
glianza tra i beni può comportare un rischio di confusione, quando sia riscontrabi-
le un rischio di associazione fra marchi; e a sua volta un’analisi in termini di ri-
schio di associazione pare in particolare appropriata, quando i marchi anteriori 
costituiscano una famiglia o una serie di marchi. 

57.4. La posizione della giurisprudenza nazionale. La giurisprudenza italiana 
sta muovendosi entro linee non molto diverse da quelle tracciate dai giudici co-
munitari. Il rischio di associazione è normalmente inteso come sottospecie del ri-
schio di confusione 

1160. L’ipotesi che con la Novella del 1992 venga anche tutela-
ta la funzione pubblicitaria (o “suggestiva”) del marchio e che questo sia preso in 
considerazione come vettore di informazioni attinenti alla qualità e alla reputazio-
ne del marchio è esplicitamente presa in considerazione e accolta 

1161; e tuttavia 
non ne viene tratta la conseguenza che il rischio di associazione possa essere inte-
so come collegamento meramente psicologico, sulla base del rilievo che l’evo-
luzione sopra richiamata atterrebbe specificamente alla tutela dei marchi che go-
dono di rinomanza e non al secondo tipo di conflitto. 

Non mancano, per la verità, anche decisioni che paiono identificare il rischio 
di associazione con la nozione amplissima – e rigettata dai giudici comunitari – di 
“qualsiasi ipotesi di collegamento anche solo potenziale o psicologico tra due se-
gni” 

1162; ma a ben vedere queste affermazioni sono il più delle volta rese a abun-

 
 
“milko” sarebbero associati in quanto concettualmente simili) nelle quali si discute dell’associazione 
fra i segni oggetto di paragone; e non è dato di comprendere con sicurezza se con questo termine si 
alluda specificamente all’associazione fra segni che può comportare rischio di confusione, ai sensi 
delle disposizioni considerate nel testo, oppure si impieghi l’espressione in senso generico e non 
impegnativo. 

1160 V. ad es. Trib. Milano 20 marzo 2014, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. Amica Chips, 
caso «confezioni di patatine» (la quale giustamente estende l’analisi alla possibile violazione del 
divieto di agganciamento ex art. 2598, n. 2, c.c.); Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 
2003, caso «Rossi», cit.; Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari 
c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 4399, caso «Naj Oleari». Le decisioni di-
scusse nel testo hanno tutte per oggetto la contraffazione del marchio. 

1161 Ad es. da Trib. Roma 25 ottobre 2002, Titanus s.p.a. c. I vitelloni, in Giur. ann. dir. ind. 
4525, caso «Titanus» e Trib. Roma 22 giugno 2001 (ord.), Italia 7 Gold s.r.l. c. TV Internazionale 
s.p.a., ivi 4355, caso «Italia 7 Gold/La Sette». 

1162 V. Trib. Torino 18 dicembre 2009, caso «Venus/Venex», cit., e in precedenza Trib. Catania 
14 novembre 2003 (ord.), Hauner Carlo Azienda Agricola s.r.l. c. Hauner & Hauner di Hauner Gio-
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dantiam o come obiter dicta in situazioni nelle quali già era stato riscontrato un 
rischio di confusione 

1163. La stessa considerazione vale per le decisioni rese in 
procedimenti nei quali il convenuto era rimasto contumace, le quali non sorpren-
dentemente si segnalano per le formulazioni largheggianti nel modo di intendere 
il rischio di associazione, in situazioni nelle quali, peraltro, dubbio non vi era che 
ricorresse un rischio di confusione ancorché inteso nel più tradizionale dei mo-
di 

1164. 

58. (Segue). S) Gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione del ri-
schio di confusione 

Si è visto come, nell’accertamento del rischio di confusione, accanto ai due 
fattori menzionati dalle norme di riferimento – l’identità o somiglianza dei marchi 
e dei beni – vengano in gioco molteplici fattori ulteriori 

1165. La rilevanza di tutti i 
“fattori pertinenti del caso di specie” è stata sancita già dalla giurisprudenza che 
ha introdotto il principio della valutazione globale del rischio di confusione 

1166. 
Non si deve peraltro perdere di vista un’importante differenza fra l’identità o so-
miglianza di marchi e di beni e gli ulteriori fattori pertinenti ora considerati: i 
primi sono elementi costitutivi della fattispecie del rischio di confusione e quindi 
non possono mai mancare perché questo effetto sia ipotizzabile 

1167, i secondi pos-
sono concorrere a determinare o escludere la presenza del rischio di confusione, 
senza peraltro mai costituirne condizione né necessaria né sufficiente 

1168. 
Il più importante fra questi fattori pertinenti ulteriori è costituito dal carat tere  

dis t in t ivo del  marchio anter iore  
1169, cosicché esso merita una trattazione 

 
 
na s.a.s. e Giona Hauner, in Giur. ann. dir. ind. 4596, caso «Hauner»; Trib. Napoli 5 novembre 1998 
(ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit. nonché Trib. Napoli 13 maggio 1996 
(ord.), caso «Barilla», cit. 

1163 Questo è il caso di Trib. Catania 14 novembre 2003 (ord.), caso «Hauner», cit., ma anche 
della decisione, che aveva fatto scalpore, di Trib. Napoli 13 maggio 1996 (ord.), caso «Barilla», cit. 

1164 Trib. Roma 22 gennaio 2002, Chanel s.a.s. c. Relouis Export Division s.r.l. e altri, in Giur. 
ann. dir. ind. 4637, caso «Chanel/Chenel». 

1165 V. supra, § 44. 
1166 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22; 22 giugno 1999, caso 

«Lloyd», cit., par. 18; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 40; e v. §§ 44. Si ha 
comunque l’impressione che, una volta accertata la somiglianza di segni e di beni, i giudici comuni-
tari siano molto riluttanti ad escludere il rischio di confusione: v. la mancante motivazione in Trib. 
UE 6 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «Pharmastreet/Pharmasee», cit., par. 41. 

1167 Secondo la giurisprudenza costante (fra cui Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso 
«Western Gold/Wesergold», par. 41; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Ga-
teway», cit., par. 45 e Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kennya/CK Cal-
vin Klein», cit., par. 54) entrambe le condizioni devono essere soddisfatte perché ricorra un rischio 
di confusione; si tratta, infatti, di condizioni cumulative (v. già § 42.1.). 

1168 Per le ragioni indicate supra, al § 45.1. 
1169 Tant’è che R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten, cit., 82 identifica 

 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 683 

approfondita. Vi sono però anche altri fattori che possono influire, in senso posi-
tivo ma anche in senso negativo, sul rischio di confusione. Fra questi ultimi si an-
novera spesso la presenza di altri marchi simili sul mercato (c.d. coesistenza di 
una pluralità di marchi); e ci si potrebbe chiedere anche se il carattere speciale del 
marchio possa esplicare qualche influenza al riguardo. Anche su questi temi varrà 
la pena di soffermarsi brevemente. 

58.1. La nozione di carattere distintivo del marchio anteriore. Secondo una 
giurisprudenza consolidata e pressoché incontrastata 

1170, fra il carattere distintivo 
del marchio anteriore e il rischio di confusione esiste una relazione diretta: tanto 
maggiore è il carattere distintivo intrinseco o acquisito del marchio anteriore, tan-
to più è facile che il consumatore, venendo a contatto con un marchio successivo 
che sia identico o simile e sia impiegato per beni identici o simili, incorra in un 
errore e ricolleghi i beni contraddistinti dal marchio più recente all’impresa del 
titolare del marchio anteriore. 

A questo punto della trattazione, si rendono necessarie alcune messe a punto 
sul significato della nozione di “carattere distintivo” (del marchio anteriore) rile-
 
 
nel carattere distintivo del marchio anteriore il terzo fattore del rischio di confusione, che si affian-
cherebbe all’identità o somiglianza di marchi e beni: per una discussione di questa impostazione (da 
noi accolta da G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 222) v. 
infra, § 58.3. Sull’importanza del fattore costituito dal carattere distintivo del marchio anteriore v. 
fra le molte Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24; 29 settembre 1998, 
caso «Canon», cit., par. 18; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20 e Trib. UE 19 maggio 2011 
(Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 87. 

1170 A partire dalle sentenze di Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24; 
29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 18; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20; 22 giu-
gno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 38. Nella giurisprudenza successiva v. Corte di 
Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 32; 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., 
par. 29; 27 aprile 2006 (ord.), caso «Flexi Air», cit., par. 36; 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., 
par. 27; Trib. UE 15 ottobre 2014 (Quarta Sezione), caso «Skysoft/sky», cit., par. 38; 18 settembre 
2014 (Sesta Sezione), caso «V con giocatore di polo/giocatore di polo», cit., par. 39 (che al par. 40 
precisa che il carattere distintivo va accertato non solo con riferimento alla data di deposito del mar-
chio successivo ma anche al periodo anteriore); 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro 
del Hierro», cit., par. 57; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., par. 
33; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Gitana/KiTana», cit., parr. 72 ss. ove la precisazione 
che la notorietà del marchio anteriore assume rilievo nel giudizio relativo al rischio di confusione 
limitatamente ai beni in cui essa è conseguita; 27 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «AJ Amici 
Junior/AJ Armani Jeans», cit., par. 33; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bian-
ca», cit., par. 23; 8 settembre 2010, causa T-112/09, Icebreaker Ltd. c. UAMI e Gilmar s.p.a., caso 
«Icebreaker/Iceberg», parr. 46-47; 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 52; Trib. primo 
grado CE 11 novembre 2009, caso «Clinair/Clina», cit., par. 66; 10 giugno 2009, caso «milko 
ΔΕΛΤΑ», cit., par. 27; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 103; 12 marzo 2008, caso 
«Coto d’Arcis», cit., par. 46; 19 ottobre 2006, caso «American Bud», cit., par. 66; 7 settembre 2006, 
caso «Aere Limpio», cit., par. 99; 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 33; 15 settembre 2009, 
caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 58; 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 44. Per 
un’accurata rassegna della giurisprudenza italiana v. V. DI CATALDO, La proprietà industriale, cit., 
29 ss. La stessa regola è seguita anche dalla giurisprudenza nordamericana: sul punto v. anche per i 
necessari richiami B. BEEBE, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringe-
ment, cit., 1633. In argomento v. però anche infra, § 58.2. 
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vante ai fini della valutazione del rischio di confusione 
1171. Si tratta di una nozio-

ne-chiave ai fini che qui interessano; e pure essa ricorre più volte, in contesti di-
versi e con finalità precettive non sempre del tutto omogenee. Basti pensare che 
già la si è incontrata una prima volta come impedimento assoluto, e ivi nella sua 
duplice accezione, di specifica mancanza di “carattere distintivo” di cui alla lett. 
b ) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva (e dell’art. 7 r.m.c., dall’identico tenore let-
terale), nonché alla lett. b ) dell’art. 13.1 c.p.i. per un verso, come anche di espres-
sione generale, riassuntiva dei diversi impedimenti suscettibili di sanatoria attra-
verso l’acquisto di un secondary meaning, per altro verso 

1172. Si è inoltre visto 
come la giurisprudenza escluda che il carattere distintivo del marchio anteriore 
influisca sulla valutazione della somiglianza dei marchi confliggenti e, in sostan-
za, anche dei beni 

1173; e per contro dia un peso decisivo al carattere distintivo 
dell’elemento comune ai due marchi posti a confronto per accertarne la somi-
glianza 

1174. Infine, ci si imbatterà nella stessa espressione ancora una terza volta, 
quando si tratterà di individuare i presupposti della tutela dei marchi che godono 
di rinomanza, fra i quali viene, per l’appunto, annoverato l’indebito approfitta-
mento o il pregiudizio del “carattere distintivo” del marchio 

1175. Cosicché appare 
indispensabile chiarire in quale rapporto si collochino fra di loro la nozione di 
“carattere distintivo” impiegata nel settore che qui interessa rispetto agli altri con-
testi normativi nei quali è dato di incrociarla. 

Certo è che, per precisare questa nozione anche ai fini che qui specificamente 
interessano, si debba, per incominciare, distinguere fra il carat tere  dis t int ivo 
or iginario  (o  ‘ inerente’)  del  marchio e quello acquisito 

1176. Sono questi i 
due piani sui quali va modulata la relazione fra le diverse variazioni sul tema nelle 
quali si articola la nozione in questione. 
 
 

1171 Una trattazione approfondita del tema in L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto 
dinamico, cit. Sulla precisazione secondo cui assume rilevanza il carattere distintivo del marchio 
anteriore, e non di quello successivo, ai fini della valutazione del rischio di confusione v. Trib. UE 
13 dicembre 2012 (Sesta Sezione), caso «natura/natura», cit., par. 62. 

1172 V. in argomento supra, §§ 22-23 ove al § 22 B ) una messa a punto sul rapporto fra la secon-
da nozione di “carattere distintivo” di cui al testo e quella “capacità distintiva”, il cui impiego pare 
preferibile per designare complessivamente e riassuntivamente le tre diverse fattispecie specifiche 
considerate alle lett. b ), c ) e d )  delle norme comunitarie di riferimento, e di acquisto di «capac i t à  
d i s t in t iva» oggetto della sanatoria prevista dal par. 3 dell’art. 3 della direttiva e dell’art. 7 r.m.c., 
come anche dall’art. 13.2 e 3 c.p.i. 

1173 V. supra, § 48.2 quanto al confronto dei segni e § 53.3 quanto al confronto dei beni. 
1174 V. supra, §§ 48.1 (ove anche un’analisi della frammentazione della nozione) e 47. 
1175 V. infra, §§ 68, 70, 138 e 140 e per un accenno già supra, § 37. Al “carattere distintivo” del 

marchio fanno peraltro riferimento anche altre disposizioni: v. § 95. Sul (discusso) rapporto fra la 
nozione di carattere distintivo in materia di impedimenti assoluti e relativi v. § 36.2. 

1176 La distinzione è accolta da tutta la giurisprudenza di riferimento: Corte di Giustizia 17 aprile 
2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 32; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20; 22 giugno 
2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 41; Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere 
Limpio», cit., par. 72. La distinzione vale anche con riferimento all’impedimento assoluto (v. § 26 
A ) e all’elemento costitutivo della fattispecie della notorietà (v. § 62.3). 
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Il primo profilo attiene alle caratteristiche intrinseche del marchio. Infatti, per 
verificare il carattere distintivo inerente di un marchio, bisogna esaminare l’i-
doneità del segno agli occhi del pubblico interessato a identificare i beni per i 
quali il marchio è registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi 
a distinguerli da quelli che traggano origine da altre imprese 

1177. A questo fine si 
tratta dunque di apprezzare le qualità del segno e, quindi, seguendo un suggeri-
mento ermeneutico già in precedenza formulato 

1178, la maggiore o minore distan-
za del segno dalle espressioni descrittive 

1179, divenute di uso comune o altrimenti 
prive di carattere distintivo in relazione ai beni per cui il marchio sia registra-
to 

1180. L’approccio così adottato, nell’istituire una linea di continuità – anche se 
solo tendenziale – 

1181 fra impedimenti assoluti e relativi, sembra trovare una pro-
pria giustificazione con riguardo alla valutazione della distintività del marchio an-
teriore; e non paiono sussistere ostacoli di sorta a estenderlo, sulla scorta peraltro 
delle rilevazioni fin qui effettuate, agli elementi comuni ai marchi posti a confron-
to 

1182. Sulla valutazione del carattere distintivo può influire la categoria cui il 
marchio appartiene: così nel caso di un marchio tridimensionale (ad es. rappresen-
tato dalla forma di una scarpa), può risultare più problematico stabilire il carattere 
 
 

1177 V. fra le molte ad es. Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesa-
no», cit., par. 51. Naturalmente, anche in questo caso occorrerà mettere capo alle conoscenze lingui-
stiche del pubblico di riferimento; così, se è fatto valere il marchio anteriore italiano “Kinder”, oc-
correrà prendere atto che questa espressione, chiaramente descrittiva per il pubblico di origine tede-
sca, non è di regola compresa dal pubblico italiano e non ha quindi per esso carattere descrittivo: v. 
ad es. Trib. UE 16 maggio 2012 (Quinta Sezione), caso «Kinderstraum/Kinder», cit., par. 47. 

1178 Al § 36.2. Nello stesso senso M. S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. «debo-
li», in Il dir. ind. 2007, 39 ss., 39. 

1179 Fin qui Trib. primo grado CE 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», cit., par. 52 e 13 dicem-
bre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 51. Peraltro, secondo Trib. UE 13 aprile 2011 
(Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., parr. 43 ss. (nel contesto di un con-
fronto fra marchi sotto il profilo concettuale) e 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tume-
sa/Tubesca», cit., par. 83, non basta la prova dell’assenza di carattere descrittivo del segno per di-
mostrarne l’elevato carattere distintivo. 

1180 Il riferimento è qui agli impedimenti assoluti concernenti il difetto di carattere distintivo, la 
descrittività e l’esser divenuti di uso comune di cui supra, ai §§ 22-23. Sull’onere della prova del 
carattere distintivo elevato, che incombe sull’opponente, v. Trib. primo grado CE 2 luglio 2009, ca-
so «Ibiza Republic», cit., par. 54. La nostra giurisprudenza attribuisce forte carattere distintivo ai 
segni formati da un patronimico (v. ad es. App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio 
Tucci», cit.), in ragione della distanza concettuale fra il segno e i beni contraddistinti; i giudici co-
munitari ritengono invece che si tratti di “un concetto banale nel settore dell’abbigliamento”: Trib. 
primo grado UE 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «H. Eich/H Silvian Heach», cit., par. 80. 

1181 V. § 36.2; sul tema ora Trib. UE 27 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «Ripassa Zena-
to/Ripasso», cit., parr. 25 ss. 

1182 V. supra, §§ 47-48. A riprova v. esemplificativamente Trib. primo grado CE 12 febbraio 
2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 41. Occorre peraltro aggiungere che, quando il marchio ante-
riore sia comunitario, il suo tasso di carattere distintivo va ragguagliato alla percezione del pubblico 
in quegli Stati membri nei quali esso non abbia un significato descrittivo: Trib. UE 13 aprile 2011 
(Ottava Sezione), caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», cit., par. 64; 27 gennaio 2010, 
caso «Solfrutta/Frutisol», cit., par. 28. 
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distintivo del segno, che oltretutto tende a essere accompagnato da segni denomi-
nativi e loghi 

1183. 
Il secondo profilo attiene al carat tere  dis t int ivo acquis i to  del  marchio 

anter iore , che concerne il grado di riconoscimento che il segno abbia conseguito 
sul mercato come indicatore della provenienza dei beni dal titolare del marchio. 
Esso è talora anche designato dai giudici comunitari come “notorietà” 

1184 o “repu-
tazione” 

1185; nella nostra dottrina è corrente il termine di “notorietà qualifica-
ta” 

1186. In coerenza con le riscontrate – anche se solo tendenziali – omologie fun-
zionali di alcune fra le regole che attengono agli impedimenti assoluti e a quelli 
relativi 

1187, l’acquisto del carattere distintivo rilevante ai fini della valutazione del 
 
 

1183 Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-479/08, adidas AG c. UAMI e Patrick 
Holding ApS, caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre scrisce», par. 48. 

Ci si può ulteriormente domandare, anticipando un tema sul quale si dovrà ritornare (ai §§ 62.3 
e 68.2), se l’approccio qui accolto possa funzionare anche per determinare il carattere distintivo del 
marchio anteriore ai fini della disciplina dei marchi che godono di notorietà (o, nel lessico della leg-
ge italiana, di rinomanza). La risposta sembra potere essere tendenzialmente affermativa, anche per 
il dato testuale, importante, che fa assumere una certa omologia di significato fra due espressioni 
identiche impiegate in contesti contigui, anche se non perfettamente sovrapponibili (conforme L. 
MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., 20 s.). Non va tuttavia trascurato che 
nell’ambito del terzo conflitto, diversamente da quanto avviene nel secondo, il “carattere distintivo” 
va inteso anche come interesse oggetto della protezione (nel senso che verrà precisato ai §§ 62.3, 
lett. b ) e 68.2), oltre che come fattore concorrente nella valutazione del potere invalidante del segno 
anteriore. 

1184 V. ad es. Trib. primo grado CE 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., parr. 106 e 107. 
1185 V. ad es. Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 27, che di-

stingue fra il “carattere distintivo” dei marchi considerati “o di per sé oppure in ragione della repu-
tazione di cui godono”; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 105 (in questa sentenza i ter-
mini “notorietà” e “reputazione” sono usati come sinonimi perfetti per indicare il carattere distintivo 
acquisito). La terminologia è molto varia: ad es. Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Al-
tra Moda», cit., parr. 49 s., che discorre di “carattere distintivo accresciuto”. Si incontra qui quella 
stessa commistione fra il piano quantitativo della misurazione del riconoscimento del marchio pres-
so il pubblico e quello qualitativo dell’apprezzamento positivo (appeal) che si ritrova in materia di 
marchi che godono di notorietà (§ 62.3) e che può ivi essere produttivo di equivoci se venga trasferi-
ta dal piano delle caratteristiche del marchio anteriore richieste per la configurabilità del terzo tipo 
di conflitto a quello degli interessi oggetto della tutela: sul punto v. M. SENFTLEBEN, The Trademark 
Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law, in IIC 2009, 45 
ss., 71-74 e infra, §§ 62.3 e 68.2. 

1186 V. ad es. A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprie-
tà industriale, cit., 5 ss., 15 e G. SENA, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice 
della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2006, I, 17 ss. 

1187 Sulle quali v. già supra, § 36.2. Per una discussione della frammentazione della nozione di 
carattere distintivo a seconda che la si consideri sul piano degli impedimenti assoluti o su quello de-
gli impedimenti relativi ed, in questo caso, ai fini della valutazione della somiglianza dei marchi o 
del rischio di confusione v. già §§ 36.2 e 48.1; vi è domandarsi quali riflessi questa frammentazione 
possa avere sulla nozione di carattere distintivo acquisito. Ed infatti Trib. primo grado CE 7 settem-
bre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 85 considera almeno ipoteticamente che i parametri impie-
gati ai fini dell’acquisto del secondary meaning non coincidano con quelli applicabili per valutare 
l’acquisto di carattere distintivo del marchio anteriore ai fini della valutazione del rischio di confu-
sione (ma v. peraltro l’assimilazione delle due aree nel par. 73 della stessa decisione). 
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rischio di confusione pare poter essere accertato facendo ricorso a parametri simili 
a quelli già incontrati in occasione della verifica dell’acquisizione di secondary 
meaning 

1188. Legittima appare, d’altro canto, data la contiguità normativa delle 
situazioni, l’ipotesi che l’accertamento tenda a svolgersi con le stesse modalità 
con cui si procede a verificare se il carattere distintivo del marchio anteriore (o 
dell’elemento comune ai due marchi) possa influire sull’accertamento della somi-
glianza di marchi e di beni 

1189. 
Se dubbi vi fossero al riguardo, questi sarebbero superati dalla prassi giuri-

sprudenziale. Secondo i giudici comunitari, infatti, quando si tratti della valuta-
zione del rischio di confusione, “l’esistenza di un carattere distintivo superiore al 
normale, a motivo della conoscenza del marchio sul mercato presso il pubblico, 
presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte 
significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere no-
torietà ai sensi dell’art. 8, n. 5, reg. n. 40/1994. Non si può stabilire in maniera 
generale, ad esempio facendo ricorso a percentuali determinate relative al grado 
di conoscenza che il pubblico ha del marchio negli ambienti interessati, che un 
marchio ha un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il 
pubblico” 

1190. “Occorre tuttavia riconoscere”, prosegue la sentenza 
1191, “una certa 

interdipendenza tra la conoscenza che il pubblico ha di un marchio e il carattere 
distintivo di quest’ultimo nel senso che, più il marchio è conosciuto dal pubblico 
di riferimento, più il carattere distintivo di tale marchio risulta rafforzato. Per va-
lutare se un marchio goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua co-
noscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi 
pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, 
la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, la consi-
stenza degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, la quota degli 
ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una 
determinata impresa grazie al marchio, così come le dichiarazioni delle camere di 
commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali”. 
 
 

1188 Idoneo a superare gli impedimenti assoluti attinenti al difetto di carattere distintivo origina-
rio: v. supra, § 26.A ). Naturalmente il carattere distintivo acquisito assume rilievo con riferimento 
agli impedimenti relativi se e in quanto il soggetto che lo fa valere provi che esso è stato conseguito 
in data anteriore al deposito della domanda relativa al segno successivo: Trib. UE 13 settembre 
2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., parr. 77 ss. 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, II, 1097 e in Giur. ann. dir. 
ind. 5058, caso «Selezione Oro Barilla», par. 33 s. 

1189 In argomento v. supra, §§ 47 e 48. 
1190 Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáti-

cas/Dorma», cit., par. 45; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 95; 19 
maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 88; Trib. primo gra-
do CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 34. 

1191 Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáti-
cas/Dorma», cit., par. 45; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 95; 19 
maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 88; Trib. primo gra-
do CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., parr. 34-35. 
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Non ci vuol molto per accorgersi che si tratta infatti di parametri sovrapponibi-
li a quelli adoperati nei settori dell’accertamento dell’acquisizione di un seconda-
ry meaning 

1192; d’altro canto confermati alla lettera da tutta la giurisprudenza 
successiva rivolta ad accertare l’influenza del carattere distintivo acquisito sul ri-
schio di confusione 

1193. 
È la stessa giurisprudenza a suggerire, d’altro canto, che la stessa ipotesi possa 

essere riferita anche ai parametri che presiedono all’identificazione del “carattere 
distintivo” dei marchi che godono di notorietà, che evidentemente sono ritenuti 
essere contigui come dimostrato dal richiamo espresso che le sentenze rese dai 
giudici comunitari nell’un settore fanno a quelle pronunciate nell’altro 

1194. Non 
che non esista una differenza fra il “carattere distintivo” acquisito nella valutazio-
ne propria del rischio di confusione di cui al secondo conflitto e in quella di cui al 
terzo conflitto: ma – come chiarisce la motivazione della sentenza poc’anzi tra-
scritta –  1195 si tratta di differenze di grado e non ontologiche 

1196. 
 
 

1192 V. supra, § 26.A ). Del resto, Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., 
parr. 34-35 significativamente richiama come precedenti conformi, oltre a Corte di Giustizia 22 giu-
gno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 24, anche la sentenza della medesima Corte del 4 maggio 1999, 
caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 52, che è stata resa in materia di secondary meaning idoneo 
a superare un impedimento assoluto; nello stesso senso Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezio-
ne), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., par. 46. 

1193 V. le espressioni, testualmente coincidenti, contenute in Trib. primo grado CE 12 marzo 
2008, caso «Coto d’Arcis», cit., parr. 47 e 48; in senso analogo Trib. UE 23 ottobre 2013 (Seconda 
Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 33 (che esclude che la parte abbia 
assolto l’onere della prova non avendo fornito indicazioni su fatturati, quote di mercato, investimen-
to promozionale ed elementi idonei ad identificare la percentuale del pubblico interessato che rico-
nosca il marchio in questione); 13 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «farmasul/manasul», cit., parr. 
68, 70 e 72 e Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., parr. 79 ss. (seppur 
con i dubbi, forse oggi non più attuali, formulati al par. 85). Con specifico riguardo alla prova del-
l’acquisto del carattere distintivo v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., 
parr. 30 ss. secondo cui gli elementi di prova forniti dalla parte che fa valere tale acquisto vanno 
considerati non atomisticamente ma complessivamente.  

1194 Al par. 35 di Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit. sono citati, oltre a 
Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 23, la sentenza di Corte di Giustizia 14 
settembre 1999, causa C-375/97, General Motors Corp. c. Yplon, in Racc. 1999, I, 5421 ss. e in 
Giur. ann. dir. ind. 4047, caso «General Motors/Yplon», parr. 26 e 27, che costituisce uno dei primi 
leading cases in materia di marchi che godono di notorietà (sui quali v. infra, § 60 ss., 62.3); nello 
stesso senso Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Au-
tomáticas/Dorma», cit., par. 46. Il richiamo è bidirezionale: ad es. Trib. primo grado CE 13 dicem-
bre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 73, richiama esplicitamente i criteri accolti dal leading case 
in materia di secondary meaning reso da Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing 
Chiemsee», cit., par. 51. 

1195 Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 34. Più opaca sotto questo 
riguardo Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., parr. 82, 
che ritiene che le evidenze ottenute per mostrare l’elevato carattere distintivo non siano sufficienti a 
comprovare la notorietà; si può ipotizzare che questa conclusione sia influenzata dalla circostanza 
che mancavano dati certificati sulla misura dell’investimento pubblicitario e del fatturato. 

1196 Conforme L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., 22-23. Non può 
dunque sorprendere eccessivamente che non manchino pronunce (come quella resa da Trib. UE 19 
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58.2. Carattere distintivo del marchio anteriore e rischio di confusione: rela-
zione diretta o inversa? Soprattutto nella giurisprudenza nazionale affiora non di 
rado l’idea che fra la notorietà del marchio anteriore e il rischio di confusione 
possa sussistere una relazione non diretta ma inversa. Così si è esclusa la confon-
dibilità di un marchio molto noto, l’alberello deodorante “Arbre Magique”, con 
un marchio successivo a forma di foglia di quercia capovolta 

1197 sulla base della 
considerazione che “proprio la notorietà acquisita a mezzo del continuo sostegno 
pubblicitario comporta una più sicura riconoscibilità … rispetto a segni analoghi e 
quindi esclude la possibilità di confusione del consumatore medio, che ben ha in 
mente l’alberello dell’Arbre Magique ed è in grado di apprezzare le differenze ri-
spetto alla foglia capovolta dell’Eliocell”. Nello stesso ordine di idee si sono an-
che mossi i giudici che hanno ritenuto che “proprio la diffusione e la notorietà del 
marchio Chanel fanno sì che la particolare raffigurazione grafica delle due C in-
tersecantisi sia di tale impatto visivo… da rendere praticamente impossibile la 
confusione con altro disegno anche se alquanto simile” 

1198. 
Si tratta di un punto di vista non privo di una sua logica e di una sua attrattiva, 

che pare avere trovato qualche adesione anche sul fronte comunitario. Anche un 
Avvocato generale particolarmente attento come Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue 
Conclusioni nel caso Arsenal, ha osservato che, se il consumatore venisse a con-
tatto con una bevanda che si chiama Coco Colo, immediatamente si avvedrebbe 
che essa non proviene dalla casa di Atlanta 

1199. E del resto, se ci si ferma a pen-
 
 
maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 108) che fanno au-
tomaticamente discendere dall’accertamento del carattere distintivo ai fini del secondo tipo di con-
flitto l’identica valutazione ai fini del terzo tipo di conflitto. Nella ricostruzione del significato della 
nozione di “carattere distintivo” si incontra un’insidia particolare: nel terzo conflitto questo concetto 
designa non solo un elemento costitutivo della fattispecie cui è ricollegata la protezione ma anche 
uno dei due interessi oggetto di tutela (e v. § 62.3); e vi sono ragioni per ritenere che in questa sua 
seconda accezione il “carattere distintivo” assuma una fisionomia distinta: sul punto v. § 68.2. 

1197 Da App. Milano 6 luglio 2001, J. Sämann e Tavola c. Eliocell, in Giur. it. 2002, 326 segg. 
con nota di M. SPIOTTA, Secondary meaning: estensione della tutela al «cuore del marchio» o fatto-
re di riconoscibilità del prodotto contraddistinto dal segno divenuto forte? caso «Arbre Magique». 
La sentenza è stata confermata da Cass. 21 settembre 2004 n. 18920, Tavola s.p.a. e Julius Sämann 
c. Eliocell s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4784, che non si è soffermata sul punto.  

1198 App. Torino 9 gennaio 1997, Chanel s.a. c. Fodermec s.a.s. e altri, in Giur. it. 1997, I, 2, 716 
ss., caso «Chanel». La sentenza è stata cassata da Cass. 19 aprile 2000, n. 5091, Soc. Chanel c. Soc. 
Fodermec e altro, in Foro it. 2001, I, 1340 ss., caso «Chanel»; ma in sede di rinvio App. Torino 27 
maggio 2005 ha di nuovo escluso la contraffazione. Anche secondo Trib. Bari 12 luglio 2007, Bruns 
e altri c. Covelli, in Foro it. 2007, I, 3268 ss. con nota di G. CASABURI, caso «A II», la notorietà del 
marchio anteriore non rileverebbe al fine di determinare il rischio di confusione in relazione a pro-
dotti affini; diversamente però, nella prospettiva peraltro della concorrenza sleale confusoria e obi-
ter, Trib. Bari 10 ottobre 2011 (ord.), San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. IPA Sud s.p.a. e Despar 
Italia c.a.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5840, caso «Patatine San Carlo», secondo cui in linea di princi-
pio, trattandosi di un marchio notorio, “anche semplici e poche differenziazioni marginali sono suf-
ficienti ad escludere il rischio confusorio”. Per una discussione di questi e altri precedenti sul punto 
v. G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 254 ss. 

1199 Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso deciso dalla sentenza 
della Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., nota 21. Per la verità, il ragiona-
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sarci, l’argomento ha dalla sua buone ragioni: ciascuno di noi difficilmente scam-
bia un estraneo con la propria madre, anche se potrebbe scorgere in un estraneo le 
fattezze del proprio parrucchiere, per la semplice ragione che i tratti fisionomici 
della propria madre, che conosciamo da molti anni e vediamo di frequente, ci so-
no assai più noti di quelli del nostro parrucchiere, che vediamo più di rado e ma-
gari conosciamo da poco tempo. 

La giurisprudenza comunitaria deve però fare i conti con un dato testuale diffi-
cilmente superabile: che fra carattere distintivo e notorietà del marchio e rischio 
di confusione sussista una relazione diretta lo dicono non solo le prime sentenze 
della Corte di Giustizia 

1200, ma anche un «Considerando» della direttiva e del re-
golamento 

1201. Quindi i giudici comunitari non soccombono alla tentazione di ac-
cettare questo modo di pensare, che pur potrebbe parere abbastanza convincente e 
allettante, anche perché essi hanno, tra le frecce al proprio arco, altri modi per 
escludere il ricorrere di un rischio di confusione senza dovere necessariamente 
accogliere l’idea che il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore 
possano in talune situazioni ridurre anziché accrescere il rischio di confusione fra 
marchi. Se del caso, può infatti soccorrere alla bisogna la consueta distinzione fra 
il piano degli antecedenti, ove si colloca l’esame di somiglianza fra i marchi, e 
quello delle conseguenze, cui appartiene la valutazione del rischio di confusione; 
e proprio questa distinzione ancora una volta si rivela particolarmente manegge-
vole quando si tratti di tirare fuori i giudici comunitari dell’imbarazzo. Se 
l’impiego di Picaro non determina un rischio di confusione rispetto a Picasso 

1202, 
e lo stesso vale per CA rispetto a KA 

1203, Mobilix rispetto a Obelix 
1204, per Torre 

Muga e Torre Galatea rispetto a Torres 
1205, questa valutazione può ben discendere 

da considerazioni che si collocano sul piano anteriore del confronto fra i segni 
1206. 

 
 
mento dell’Avvocato generale si riferiva ad un marchio che gode di rinomanza; è anche vero però 
che esso si basava sull’assunto secondo cui più elevato è il carattere distintivo di un marchio, minore 
è il rischio di confusione cui questo è esposto. In argomento v. anche D. SARTI, Segni distintivi e 
denominazioni di origine, cit., 76-77. 

1200 Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24; 29 settembre 1998, caso 
«Canon», cit., par. 18; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20; 22 giugno 2000, caso «Marca 
Mode-Adidas», cit., par. 38. 

1201 Il decimo «Considerando» della direttiva n. 89/104, ora divenuto l’undicesimo «Conside-
rando» della direttiva 95/08, recita: “la valutazione” del rischio di confusione “dipende da numerosi 
fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa (scil.: anteriore) sul mercato, dall’as-
sociazione che può essere fatta fra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di 
somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati” (corsivo aggiun-
to). Identica dizione si ritrova nel «Considerando» settimo del reg. n. 90/1994, ora «Considerando» 
ottavo del reg. n. 207/2009. 

1202 Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit. 
1203 Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., parr. 84 ss. 
1204 Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit. 
1205 Trib. primo grado CE 11 luglio 2006, caso «Torre Muga» e 18 dicembre 2008, caso «Torre 

Galatea», citt. 
1206 Escludono la somiglianza fra i marchi Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», 

 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 691 

Per escludere che in questi casi ricorra un rischio di confusione, è infatti sufficien-
te attingere a uno dei tanti attrezzi che si trovano nella assai ben fornita cassetta 
dei ferri che viene impiegata per effettuare il confronto fra i marchi, per trovare 
una qualche ragione sufficientemente plausibile per escluderne la somiglianza. È 
d’altro canto facile tenere fuori dall’equazione così impostata la considerazione 
del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore, sulla base del princi-
pio, anch’esso consolidato – anche se, per la verità, non del tutto indiscutibile – 

1207, 
secondo cui, quando manchi “il grado minimo di somiglianza richiesto” fra i mar-
chi, questa conclusione negativa non potrebbe essere revocata in dubbio solo per-
ché il marchio anteriore in quanto tale presenti un carattere distintivo elevato, ori-
ginario o acquisito che esso sia 

1208. Anche il – più o meno verosimile – elevato 
livello di attenzione del pubblico può soccorrere alla bisogna 

1209. 
Accolto questo modo di ragionare, il fastidioso dubbio secondo cui il carattere 

distintivo del marchio anteriore potrebbe a seconda dei casi avere implicazioni 
opposte, talora accrescendo ma talaltra anche diminuendo il rischio di confusione, 
può tranquillamente essere messo da parte. 

58.3. L’altra faccia della medaglia: rischio di confusione a dispetto del debole 
livello di carattere distintivo? Sulla base di queste premesse, verrebbe spontaneo 
di pensare che, se esiste una relazione diretta fra elevato carattere distintivo e ri-
schio di confusione, allora a un debole carattere distintivo corrisponda un basso 
rischio di confusione. Chi poi ragioni nei termini in cui ci hanno abituato decenni 
di giurisprudenza nazionale sui marchi deboli 

1210, tenderà a completare questa 
 
 
cit., par. 25 e Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 58 (che, per la verità, al 
par. 61 ha anche escluso che il carattere distintivo elevato del nome civile del famoso pittore potesse 
aumentare il rischio di confusione quando il nome stesso fosse adottato come marchio per vetture); 
Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., parr. 91 ss., nel confermare Trib. primo 
grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 81; Trib. primo grado CE 11 luglio 2006, caso 
«Torre Muga», cit., par. 72 e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 72. Dal canto loro 
Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., pur non escludendo che il grado di notorietà 
del marchio anteriore Volvo possa influire sul rischio di confusione, ritiene che questo fattore non 
giochi sul piano della somiglianza; e Trib. primo grado CE 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., 
par. 109 ha escluso il rilievo del carattere distintivo del marchio anteriore in ragione anche della 
mancanza di somiglianza fra i beni. Una lettura del caso «Picaro» sotto i profili esaminati nel testo è 
in G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 138 s. 

1207 V. supra, lett. c ) del § 48.3. 
1208 Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 ss.; 27 ottobre 

2005, caso «Mobilix», cit., parr. 83-84. 
1209 Per un esempio significativo v. Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», 

cit., par. 94. 
1210 Secondo la quale “la ridotta capacità distintiva dei marchi deboli comporta una loro limitata 

tutela … nel senso che anche lievi modifiche o aggiunte possono essere sufficienti ad escluderne la 
confondibilità”: così ad esempio ultimo Trib. Roma 31 marzo 2003, in Giur. ann. dir. ind. 4560; per 
altri richiami conformi V. DI CATALDO, La proprietà industriale, cit., 30. La formula è sottoposta 
ora a riesame da M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli», cit., 39 ss. Ma v. 
anche il principio, affermato in sede di contraffazione, secondo cui “per aversi contraffazione non è 
sufficiente la (sola) riproduzione della parte non appropriabile ... dovendo la riproduzione cadere sul 
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ipotesi supponendo che, se il marchio anteriore abbia un debole carattere distinti-
vo, bastino poche differenziazioni nel marchio successivamente richiesto per al-
lontanare lo spettro della nullità. Nel diritto dei marchi comunitariamente armo-
nizzato, le cose sono sempre un po’ più complicate e anche in questo caso non 
mancano le sorprese. 

La giurisprudenza comunitaria tiene fermo il principio secondo cui il debole 
carattere distintivo del marchio anteriore non esclude affatto che nel caso di spe-
cie possa venire accertata la presenza di un rischio di confusione sull’origine 

1211. 
Essa riconosce che la misura del carattere distintivo deve essere presa in conside-
razione nel valutare il ricorrere di un rischio di confusione 

1212; ma mostra di rite-
 
 
particolare prefisso dotato di potere individualizzante”, enunciato da Trib. Torino 17 maggio 2012 
(ord.), Nestec SA, Soc. des Produits Nestlé S.A. e Nespresso Italia s.p.a. c. Casa del Caffé Vergnano 
s.p.a., caso «Nespresso/Èspresso». 

1211 In questo senso v. Trib. UE 25 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «sensi scandia/scandia 
home», cit., par. 46; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-486/12, Sofia Golam c. UAMI e 
Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal SA, caso «Metabol/Metabol MG», par. 54; 27 febbraio 
2014 (Settima Sezione), caso «4711 Aqua Admirabilis/Aqua Mirabilis», cit., par. 38; 28 novembre 
2013 (Quarta Sezione), caso «vitaminaqua/Vitamin Water», cit., par. 37; 16 settembre 2013 (Quarta 
Sezione), caso «Prosept/Pursept», cit., par. 58; 13 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «My Drap/Bon 
Drap», cit., par. 46; 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «7 Seven Fashion Shoes/Seven e 
7seven», cit., par. 40; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 59; 
6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «deutschemedi.de/medi e medi.eu», cit., parr. 46 ss.; 6 ottobre 
2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso 
«Blast/Blast», par. 30; 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 57; 
28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», 
cit., par. 64; 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 63; 8 settembre 2010, caso 
«Acumed/Aquamed Active», cit., parr. 54 ss.; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 
74; 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», cit., par. 45; Trib. primo grado CE 
16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 74; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», 
cit., par. 70. Come già indicato supra, al § 48.1, quest’ultima stessa sentenza già aveva preso una 
posizione analoga sul piano del confronto fra i marchi, ritenendo al par. 54 che anche un elemento di 
un marchio complesso che abbia debole carattere distintivo può costituire elemento dominante in 
quanto, grazie alla sua posizione o dimensione, possa colpire l’impressione dei consumatori e essere 
da essi ricordato. In controtendenza Trib. UE 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Ma-
gnext/Magnet4», cit., par. 34; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Oftal Cusi/Ophtal», cit., parr. 
82 ss. 

R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, The Study on the Functioning of the European Trade Mark 
System, del 1 novembre 2012, disponibile a http://ssrn.com/abstract=2172217, 7, esprimono comprensibili 
riserve su questo modo di procedere; condivisibile è comunque l’osservazione che mai si dovrebbe ritene-
re un conflitto rilevante, quando la parte comune ai due marchi fosse priva di capacità distintiva. 

1212 A questo proposito v. Trib. UE 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», 
cit., par. 52 e Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 70, che 
richiama la sentenza di Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. Particolare 
la posizione assunta da Trib. UE 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Hellim/Halloumi», cit., 
parr. 47 ss., confermata da Corte UE 21 marzo 2013 (Sesta Sezione)(ord.), causa C-393/12 P., 
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. UAMI, caso 
«Hellim/Halloumi», secondo cui il carattere descrittivo di un marchio collettivo, pur non costituen-
do impedimento assoluto, rileverebbe ai fini del rischio di confusione, da ritenersi escluso in assenza 
di somiglianza visiva e fonetica, ad onta dell’accertata somiglianza sul piano concettuale. 
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nere che ciò non impedisca affatto di giungere a una conclusione affermativa an-
che in caso di basso carattere distintivo, visto che quest’ultimo è in fondo solo 
uno dei fattori che vengono in gioco nella valutazione. Così, soggiungono i giudi-
ci comunitari, anche in un caso che concerna un marchio anteriore dotato di debo-
le carattere distintivo ben può ricorrere un rischio di confusione in ragione, in par-
ticolare, della somiglianza fra i marchi confliggenti e fra i beni cui questi si riferi-
scono 

1213. Non sono mancate decisioni amministrative che hanno ritenuto che, 
quando il marchio anteriore abbia debole carattere distintivo, il suo potere invali-
dante sia limitato alle categorie di beni per i quali sussista identità; ma, sulla base 
di un richiamo al principio del carattere globale della valutazione, i giudici comu-
nitari hanno riaffermato che il rischio di confusione può essere presente ad onta 
del debole carattere distintivo anche in caso di semplice somiglianza dei beni 

1214. 
Ma allora, quando il carattere distintivo del marchio anteriore sia ridotto, per 

escludere il rischio di confusione sono da ritenersi sufficienti elementi di differen-
ziazione più modesti nel marchio successivo? Nella prassi giurisprudenziale co-
munitaria la risposta è tendenzialmente negativa 

1215. Se il marchio successivo po-
 
 

1213 Così Trib. UE 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 78; 29 marzo 
2012 (Sesta Sezione), caso «Calcimatt/Calcilan», cit., par. 36; 13 settembre 2010, caso «smart-
Wings/Eurowings», cit., par. 63; Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», 
cit., par. 70, e anche con riferimento ai punti precedenti, Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso 
«First-On-Skin/First», cit., par. 45; 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 62; 12 no-
vembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., parr. 55 (e 44); 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e 
Alumix», par. 59; 16 marzo 2005, caso «Flexi Air», cit., par. 61. In tutti i casi qui elencati era stata 
accertata l’identità o la forte somiglianza dei beni. Discutibile è la trasposizione del ragionamento 
anche al conflitto fra la domanda di registrazione di un marchio successivo e un diritto su segno di-
stintivo anteriore operata da Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», 
cit., par. 106. Il debole carattere distintivo per una sola parte del pubblico non rileva: il rischio di 
confusione va infatti valutato per quella parte del pubblico per la quale il marchio abbia carattere 
distintivo: Trib. UE 10 novembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Ayuuri Natural/Ayur», cit., parr. 
63 ss. 

1214 Trib. UE 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. 
Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 29; UE 7 luglio 2010, caso «M PAY/MPAY24», cit., parr. 40 
ss. Particolarmente eloquente sotto questo profilo la sentenza Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda 
Sezione), caso «Tofuking/King», cit., parr. 29 ss. e 45, che ha escluso il rischio di confusione con un 
marchio anteriore che presentava un più alto grado di somiglianza (King rispetto a Tofu King) e lo 
ha ravvisato nel confronto con un marchio meno somigliante (Curry King rispetto a Tofu King), so-
lo perché in questo secondo caso le due registrazioni si riferivano in parte a beni identici. Dalla – 
peraltro assai discutibile – sentenza di Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «Cheap-
flights/Cheapflights», cit., parr. 43 ss. viene anche l’ammonimento a verificare se il carattere de-
scrittivo sia presente con riguardo a tutti i beni contraddistinti dai due marchi. Viceversa Trib. UE 
31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Spa Group/Spar», cit., par. 67 ss. ha escluso il rischio di 
confusione anche per beni identici in un caso nel quale il ridotto carattere distintivo si combinava 
con sufficienti differenze sul piano visivo, fonetico e concettuale. 

1215 La presa di posizione risale a Corte di Giustizia 27 aprile 2006 (ord.), caso «Flexi Air», cit., 
par. 45 ed è stata seguita prima da Corte di Giustizia 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., par. 41 e 
poi da Trib. UE 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Imperia/Imperial», cit., parr. 43 ss.; 13 
dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Shinken King/King», cit., parr. 53 ss.; 13 dicembre 2011 
(Seconda Sezione), caso «Qualifier/Qualifiers 2006», cit., par. 50; 20 gennaio 2010, caso «Life 
 



694 CAPITOLO QUARTO 

tesse essere considerato registrabile o valido anche in presenza di elementi di dif-
ferenziazione minori, argomentano i giudici comunitari, ciò comporterebbe che il 
fattore “ulteriore” del giudizio di confusione costituito dal carattere distintivo del 
marchio anteriore finirebbe per spodestare il fattore “indispensabile”, costituito 
dalla somiglianza dei marchi. Ad accogliere questa tesi, infatti, “ne conseguirebbe 
che, in caso di marchio … anteriore dotato solamente di un ridotto carattere di-
stintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto inte-
gralmente nel marchio per il quale si chiede la registrazione, qualunque sia il gra-
do di somiglianza tra i segni di cui trattasi. Un tale risultato non sarebbe tuttavia 
conforme alla natura stessa della valutazione globale …” 

1216. E, si può aggiunge-
re, questa medesima tesi sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale i 
fattori cumulativamente richiesti per il ricorrere del rischio di confusione sono so-
lo due, l’identità o la somiglianza dei marchi e dei beni, e non tre 

1217. Quanto al 
carattere distintivo, inerente o acquisito, esso è certamente richiesto ai fini della 
validità del marchio anteriore; ma, assumendo che il marchio anteriore sia valido, 
ai fini dell’accertamento del ricorrere del rischio di confusione non è invece ri-
chiesto che esso possegga un grado particolare di carattere distintivo 

1218. Né, del 
resto, vi è motivo di assumere che in ragione della sua presenza debba seguirsi 
una regola speciale di valutazione del rischio di confusione, ad es. espungendo da 
esso la componente priva di carattere distintivo, perché in questo modo si potreb-
be finire per ammettere la registrazione di segni che possono ingenerare un ri-
schio di confusione in nome dell’imperativo di disponibilità 

1219. 
Ci si può naturalmente domandare se i principi così enunciati dalla giurispru-

 
 
Blog/Life», cit., par. 70; Trib. primo grado CE 20 ottobre 2009, caso «4 OUT Living/Living», cit., 
par. 35; 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 75; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo 
II», cit., par. 57; 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», par. 60; 13 dicembre 2007, 
caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 71; 21 novembre 2007, caso «Vital & Fit», cit., par. 37. 
L’ordinanza di Corte di Giustizia 27 aprile 2006, caso «Flexi Air», cit. non cita la sentenza della 
stessa Corte del 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., che, del resto, tecnicamente costituisce prece-
dente sul piano del confronto fra i segni e non direttamente del rischio di confusione: eppure ci si 
può domandare se la ponderazione degli interessi in gioco sottesa alle due decisioni non sia molto 
vicina (come del resto ora fatto valere espressamente da Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso 
«First-On-Skin/First», cit., par. 46). 

1216 Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Marine Bleu/Blumarine», cit., par. 67; 22 
maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 79; 23 marzo 2012 (Seconda 
Sezione), cit., parr. 27-28; 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., parr. 56-57; Trib. 
primo grado CE 20 ottobre 2009, caso «4 OUT Living/Living», cit., par. 36; 16 settembre 2009, ca-
so «zerorh+/zero», cit., par. 75; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 57. 

1217 Diversamente da quanto sostenuto, ad es., da R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der 
Mitgliedstaaten, cit., 82. 

1218 Salvo, forse, nel caso in cui il livello di attenzione del pubblico sia particolarmente elevato: 
in questo senso v. Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., parr. 37 ss. 
e Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., par. 86. 

1219 L’argomentazione è sviluppata soprattutto da M. S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei 
marchi c.d. «deboli», cit., 43 ss. Per un ordine di idee non diverso v. B. BEEBE, An Empirical Study 
of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, cit., 1633 ss. specie a 1639. 
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denza comunitaria, che comunque resta soggetta al sindacato della Corte visto gli 
esiti che sono di volta in volta conseguiti sulla base del principio della valutazione 
globale 

1220, non possano finire per comportare un sacrificio di quell’interesse che 
nel diritto tedesco è noto con il termine di Freihaltebedürfnis e che sta a designare 
l’interesse degli operatori economici a che i segni privi di carattere distintivo, de-
scrittivi o divenuti di uso comune restino nel pubblico dominio e quindi disponi-
bili alla generalità dei consociati 

1221. La Corte di Giustizia si è soffermata a esa-
minare questo quesito, seppure nella prospettiva dell’azione di contraffazione e 
non del giudizio di novità, con il caso “Adidas III” e ha ritenuto di dover fornire a 
esso una riposta recisamente negativa 

1222. Secondo la Corte, l’imperativo di di-
sponibilità gioca un ruolo importante nella fattispecie costitutiva del marchio co-
me anche in quella estintiva: se un segno è privo di capacità distintiva, esso non 
può essere registrato, se la perde esso può decadere 

1223. Il principio però non pos-
siederebbe rilievo con riguardo al giudizio di contraffazione e quindi, plausibil-
mente 

1224, anche per quello di novità: se dunque il conflitto dei marchi possa in-
generare un rischio di confusione, il richiedente il marchio successivo non può in-
vocare l’imperativo di disponibilità 

1225. Le enunciazioni della Corte sono formu-
late nei loro termini generali ma, in realtà, costituiscono una risposta a una do-
manda di pronuncia pregiudiziale relativa ai marchi anteriori descrittivi o privi di 
carattere distintivo che abbiano acquisito carattere distintivo grazie all’uso, anzi, 
al secondary meaning derivante dall’uso 

1226. 
Entro questi limiti, la soluzione si colloca nell’ambito di un ordine di idee ab-

bastanza largamente condivisibile. Infatti, non è difficile riconoscere che sotto 
questi ultimi, specifici profili, attinenti all’acquisto di secondary meaning, l’im-
portanza dell’imperativo di disponibilità possa comunque essere limitata 

1227 e so-
prattutto destinata a decrescere con il passare del tempo 

1228. Vi è però ragione di 
 
 

1220 Corte UE 21 marzo 2013 (Sesta Sezione)(ord.), caso «Hellim/Halloumi», cit., parr. 32 e 38. 
1221 V. supra, §§ 22 e 23. Questa preoccupazione pare trovare emersione in Trib. primo grado 

CE 28 ottobre 2009, caso «RNActive/RNAiFect», cit., par. 49 ss., che però adopera al riguardo una 
formulazione particolarmente cauta.  

1222 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit. 
1223 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 23-24. 
1224 Riterrei, per le ragioni articolate ai §§ 36.3 e 39. 
1225 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 30-36. 
1226 Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 19. 
1227 Infatti, come si avrà occasione di argomentare infra, al § 129, l’imperativo di disponibilità 

viene salvaguardato non tanto consentendo la concorrente – e quindi potenzialmente confusoria – 
registrazione di marchi simili, quanto ritagliando spazi di libertà per impieghi descrittivi e non di-
stintivi del marchio altrui. 

1228 In questo senso M. S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli», cit., 50 ss. 
Considerazioni non diverse sono espresse con riferimento al sistema statunitense da B. BEEBE, An 
Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, cit., 1639; e tuttavia va consi-
derato che in quel sistema giuridico l’area riservata al pubblico dominio è sotto questo profilo molto 
maggiore di quanto non avvenga nel diritto dei marchi comunitariamente armonizzato, dato l’assai 
diverso ambito di operatività dell’istituto del secondary meaning (su cui v. già supra, § 24). 
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dubitare che si possano trarre da questa considerazione implicazioni di ordine più 
generale: se l’imperativo di disponibilità ha una sua qualche ragione di essere per 
stabilire se un dato marchio è valido al momento della sua nascita o soggetto a 
una causa di decadenza, appare difficile ritenere che esso non abbia alcun ruolo 
per individuare il potere invalidante e la tutela del medesimo, in particolare sotto 
profili diversi da quello dell’acquisto di un secondary meaning da parte del mar-
chio anteriore 

1229. 
Non mancano, del resto, decisioni che possono iscriversi in quest’ordine di 

idee. Così, nel caso della registrazione di un marchio che presentava l’elemento 
comune “Premium” rispetto al marchio anteriore, il Tribunale ha escluso il ricor-
rere di un rischio di confusione pur in presenza di un’identità dei beni rispettiva-
mente contraddistinti dai due segni; e ciò ha fatto in considerazione del modestis-
simo carattere distintivo originario dell’elemento comune, chiaramente laudati-
vo 

1230. Dove naturalmente ci si può domandare se la decisione stia a indicare un 
accoglimento della tesi poc’anzi formulata o, più semplicemente, la riaffermazio-
ne del principio di buon senso secondo cui, anche se la presenza di un carattere 
distintivo del marchio anteriore non può considerarsi un requisito alla stessa stre-
gua della identità o somiglianza di segni e beni, vi è tuttavia un limite a tutto 

1231. 
58.4 Marchi forti e deboli: una distinzione davvero tramontata? Ci siamo a 

suo tempo domandati se, entro le coordinate poste dal diritto comunitario, la di-
stinzione, assai radicata in ambiente italiano, fra marchi deboli e marchi forti ab-
bia nel frattempo perso in tutto o in parte il suo significato 

1232. L’interrogativo 
trova la propria collocazione all’interno di un atteggiamento di crescente perples-
sità – se non addirittura di insofferenza – verso la stessa legittimità concettuale e 
operativa della categoria dei marchi deboli, che caratterizza la dottrina italiana 
degli ultimi decenni 

1233. Alla distinzione si può muovere più di un addebito: quel-
lo di non tenere adeguatamente conto del ruolo svolto dal carattere distintivo ac-
quisito dal marchio ai diversi livelli rilevanti; quello di istituire una sorta di illu-
sione ottica, presentando come marchi validi ancorché deboli segni che all’atto 
pratico sono poi protetti solo contro l’imitazione integrale; e infine, e forse più 
credibilmente, di racchiudere in sé forti elementi di apriorismo, facendo dipendere 
prima l’accertamento della somiglianza fra marchi in conflitto e poi la valutazione 
del conseguente rischio di confusione sull’origine da un’analisi tutta incentrata su 
 
 

1229 In argomento v. infra, § 121.3. 
1230 Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Suisse Premium/Premium», cit., parr. 52 

ss., in particolare 56-59. In senso opposto però la sentenza resa lo stesso giorno da Trib. UE 22 
maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 79. 

1231 E v. anche Trib. UE 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., parr. 
49 ss. 

1232 V. supra, § 25.4. 
1233 V., oltre allo studio di M. S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli», cit., 

V. DI CATALDO, I segni distintivi, cit., 74 e C. GALLI, Funzione del marchio, cit., 122 ss. e già Pro-
blemi attuali in materia di marchi farmaceutici, in Riv. dir. ind. 1992, I, 14 ss. In argomento v. ora 
anche G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 28 s., 223 ss. 
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di uno solo degli elementi che debbono venire in considerazione: il marchio ante-
riore e il suo tasso di “carattere distintivo” 

1234. 
A dire la verità, a una considerazione più attenta la prima critica non risulta 

particolarmente centrata. L’acquisto di carattere distintivo può ben venire de-
scritto come rafforzamento e nei fatti viene normalmente designato con questo 
termine da giurisprudenza e dottrina; cosicché alla fine, sotto questo profilo, fra 
la terminologia comunitaria e quella nazionale c’è una differenza solamente 
verbale e non, invece, una mancanza di attenzione rispetto al fenomeno corri-
spondente. 

D’altro canto, proprio l’esame qui condotto dell’impedimento relativo costitui-
to dalla presenza di un marchio anteriore registrato consente di sottoporre a revi-
sione anche l’argomento secondo il quale l’esistenza della categoria darebbe il de-
stro per ritenere validi segni dotati di debole o debolissimo carattere distintivo, 
salvo poi accordare loro una tutela sostanzialmente limitata alla ripresa integrale. 
La constatazione che in questo modo viene istituita una contraddizione 

1235 appare 
del tutto condivisibile; quel che va però sottolineato è però, per l’intanto, che sa-
rebbe troppo ottimistico pensare che la situazione sia destinata a cambiare grazie 
all’influenza del diritto comunitario. È vero che lo scrutinio operato ad Alicante 
sul carattere distintivo dei segni per cui è richiesta la registrazione è abbastanza 
rigoroso; ma è anche vero che, grazie al principio per il quale nel procedimento 
comunitario non vi è spazio per mettere in questione la validità dei diritti naziona-
li anteriori, nel giudizio di opposizione finiscono per trionfare marchi anteriori 
che spesso sono ancor più deboli dei debolissimi marchi cui ci ha abituato la pras-
si giurisprudenziale italiana 

1236. 
Resta l’addebito di apriorismo; e questo è un punto che effettivamente merita 

qualche riflessione. Già il confronto fra i segni è, come si è avuto modo di vedere, 
un giudizio relazionale: incentrato quindi non su di un segno o sull’altro ma sulla 
loro reciproca comparazione 

1237. Questa analisi va a maggior ragione ripetuta per 
la valutazione del rischio di confusione quanto all’origine, che è – si potrebbe dire 
– relazionale al quadrato, visto che fra i fattori dell’equazione entrano, oltre ai se-

 
 

1234 Apriorismo testimoniato da quella giurisprudenza della Cassazione – esaminata e criticata da 
M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli», cit., 39 s. – secondo la quale “la 
qualificazione di un marchio come ‘forte’ o ‘debole’ costituisce un prius dell’indagine sulla confon-
dibilità” (Cass. 19 gennaio 1995, n. 568, S. Rocco s.r.l. c. Albert di Bruno, in Giur. ann. dir. ind. 
3191, caso «Albert»). 

1235 Ripresa oggi da M. S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli», cit., 49. 
1236 Così è ad es. nel caso del marchio tedesco “Selenium Spezial ACE”, fatto valere per addi-

tivi nutrizionali a base di selenio (Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen 
International Ltd. c. UAMI e Stroschein Gesundkost, in Racc. 2005, II, 2897 ss., caso «Selenium 
ACE»); o nel caso del marchio anteriore «Happidog», per cibo per cani, fatto valere contro la 
domanda di registrazione per «Happy Dog» (Trib. primo grado CE 31 marzo 2004, causa T-
20/02, Interquell GmbH c. UAMI, Provimi Ltd. e SCA Nutritition, caso «Happy Dog») (per altri 
richiami § 17.4). 

1237 V. supra, §§ 46-48.  
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gni (entrambi i marchi; e anzi la loro somiglianza) anche la somiglianza dei beni e 
gli altri fattori rilevanti. Sotto questo profilo, suona in effetti un po’ curioso af-
fermare che per valutare il ricorrere del rischio di confusione occorra necessaria-
mente prendere le mosse dal prius costituito dal tasso di carattere distintivo del 
marchio anteriore, quando questo è per l’appunto uno degli ultimi fattori che rien-
trano nell’equazione, sia dal punto di vista della sequenza che del peso relativo. E 
se ci si sofferma a pensarci su, ci si avvede che l’approccio non è solo curioso ma 
fors’anche pericoloso; visto che rischia di distogliere l’attenzione dall’apprezza-
mento di tutti gli altri fattori, ivi inclusi quelli che fanno capo al marchio succes-
sivo, agli elementi comuni che questo possegga rispetto a quello anteriore come 
anche agli elementi differenti 

1238, all’influenza che possa avere sul pubblico inte-
ressato la maggiore o minore distanza merceologica fra i beni muniti dai rispettivi 
marchi 

1239, all’interazione e ponderazione fra questi fattori 
1240. Insomma, l’insi-

stenza sulla necessità di una preliminare qualificazione del marchio anteriore co-
me debole o forte può comportare il rischio di perdere per strada la percezione del 
rilievo di altre circostanze più importanti e soprattutto della complessità della va-
lutazione. Anche se poi, imboccata la via delle valutazioni critiche, occorre rico-
noscere – con la medesima franchezza – che la complessità dell’iter in cui si sno-
da il giudizio di novità (e di contraffazione) come disegnato dal diritto comunita-
rio e articolato dalla prassi amministrativa e giurisdizionale comporta rischi forse 
anche maggiori: non ultimo quello di presentare un risultato conseguito per le vie 
brevi dell’intuizione come il risultato di una serie rigorosa di passaggi e di accre-
ditare impropriamente il giudizio di opposizione come strenge Wissenschaft, 
quando poi si tratta invece di arte più o meno raffinata. 

Che cosa pensare poi della prospettiva fatta propria dalla giurisprudenza co-
munitaria secondo la quale il marchio anteriore ancorché dotato di ridotto caratte-
re distintivo non sarebbe tutelato solo nei confronti della riproduzione integrale? 
Anche questa soluzione non sembra scevra di rischi, soprattutto se si pensi che la 
regola può andare – e nei fatti va – a beneficio non solo di marchi anteriori che 
abbiano passato le forche caudine del vaglio comunitario ma anche di marchi na-
zionali anteriori, il cui ridottissimo – o inesistente – carattere distintivo può essere 
sfuggito a qualsiasi sindacato 

1241. 
58.5. Altri fattori del rischio di confusione. In particolare, la coesistenza sul 

mercato di marchi identici o simili di terzi e la “coesistenza pacifica” fra i mar-
chi confliggenti. Altri fattori ancora possono influire sul rischio di confusione 

 
 

1238 V. supra, §§ 47-48. 
1239 V. supra, §§ 50-53. 
1240 V. supra, § 45. 
1241 V. oltre ai casi decisi da Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Selenium ACE». e 31 

marzo 2004, caso «Happy Dog», citt., anche la situazione che ha condotto alla pronuncia resa da 
Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., sulla quale mi sono soffermato 
nel commento Il limoncello della costiera amalfitana, cit. 
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sull’origine 
1242. Talora tra questi fattori viene preso in considerazione il tempo: 

ma il riferimento è in questo caso non a un autonomo fattore, ma alla dimensione 
temporale della capacità distintiva del segno anteriore, che può variare anche no-
tevolmente negli anni e che, d’altro canto, deve qui essere valutata con riferimen-
to a un momento preciso, che è poi quello della data di presentazione della do-
manda di protezione del marchio successivo 

1243. 
Nella valutazione del rischio di confusione, la giurisprudenza nazionale attri-

buisce un discreto rilievo alla coesis tenza dei due marchi confliggenti con 
una plural i tà  di  marchi  di  terzi  

1244. L’idea sottostante può a seconda dei 
casi essere che un marchio anteriore che sia a sua volta abbastanza simile a mar-
chi anteriori di terzi non possa dopo tutto essere particolarmente distintivo 

1245; 
oppure che il consumatore diventi particolarmente attento quando sia abituato a 
trovarsi di fronte a segni piuttosto simili 

1246; e trova applicazione sia a marchi de-
nominativi o figurativi sia anche a marchi tridimensionali. 

La giurisprudenza comunitaria da questo orecchio non ci vuol sentire. La pre-
senza sul mercato di segni simili, ad es. contenenti l’elemento “flex”, potrebbe as-
sumere rilievo al fine di determinare il tasso di capacità distintiva del marchio an-
teriore; e tuttavia, secondo i giudici del Lussemburgo, questo rilievo non influi-
rebbe sul piano del rischio di confusione, posto che anche marchi dotati di bassa 
capacità distintiva sono esposti al rischio di confusione 

1247. Nessun rilievo avreb-
be poi la prova che una certa parola (“zero”), che costituisce il marchio anteriore 
opposto, sia stata fatta oggetto di moltissime registrazioni; il dato potrebbe essere 
 
 

1242 L’ampia ricognizione di B. BEEBE, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trade-
mark Infringement, cit., cita anche fattori che da noi non vengono mai considerati, come l’intent, la 
prova dell’intento soggettivo di mettersi a rimorchio del segno imitato, che nel nostro sistema trove-
rebbero considerazione dal punto di vista dell’elemento soggettivo e ai fini del risarcimento del 
danno. 

1243 Può assumere rilievo la capacità distintiva acquisita dal marchio successivo? In linea di 
principio, parrebbe di no; salvo che, una volta imboccata la strada lungo la quale, nella valutazione 
dei marchi complessi, può attribuirsi peso alle aggiunte differenziatrici contenute nel marchio suc-
cessivo (§ 47.4), può diventare cruciale anche la questione relativa al momento in cui il marchio 
successivo abbia acquisito il proprio carattere distintivo o reputazione.  

1244 V. Trib. Roma 10 febbraio 2006 (ord.), in Riv. dir. ind. 2006, II, 148 ss., caso «Prisma», che, 
nell’accertare la non confondibilità del marchio “Promogran Prisma” con il marchio anteriore “Pri-
sma”, ha attribuito rilevante peso alla circostanza che sono presenti sul mercato il marchio “prisma” 
e sue varianti come Prismalac e Prismsol; v. altresì Trib. Milano 15 luglio 2002 (ord.), in Riv. dir. 
ind. 2003, II, 135 ss. con nota di F. SANTONOCITO e L. ADAMI, Marchi costituiti da termini di uso 
comune, caso «BruciaKal»; in dottrina da ultimo M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi 
c.d. «deboli», cit., 51. In senso contrario però Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», 
cit. 

1245 L’idea affiora, oltre che nelle pronunce di Trib. Roma 10 febbraio 2006 (ord.), caso «Pri-
sma» e Trib. Milano 15 luglio 2002 (ord.), caso «BruciaKal», nella giurisprudenza relativa agli im-
pedimenti assoluti alla registrabilità della forma: v. supra, § 19.3. 

1246 Trib. Padova 29 aprile 2008, Simod s.p.a. c. Puma AG Rudolf Dassler Sport – Puma Italia 
s.r.l., in Giur. it. 2009, 659 ss., caso «banda ondulata Puma».  

1247 Trib. primo grado 16 marzo 2005, caso «Flexi Air», cit., par. 85. 
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significativo solo se si mostrasse che gli altri marchi abbiano nei fatti indebolito il 
carattere distintivo del marchio anteriore e questa dimostrazione presuppone a sua 
volta la prova dell’uso effettivo sul mercato delle registrazioni fatte valere 

1248. 
Quanto al prolungarsi della coesis tenza fra  due marchi  potenzialmen-

te  confl iggenti  f ra  di  loro, vero è che non mancano regole che a essa attri-
buiscono rilievo, come è nel caso della dottrina britannica dello honest concurrent 
use 

1249. Qualunque sia la situazione che si è consolidata a livello nazionale e il 
suo fondamento, quando vi sia un’opposizione la giurisprudenza comunitaria mo-
stra tuttavia una forte allergia a trasporre gli assetti raggiunti a livello nazionale 
sul piano comunitario. Che la coesistenza prolungata dei due marchi confliggenti 
su di un mercato dell’Unione possa diminuire il rischio di confusione non può es-
sere del tutto escluso 

1250. Tuttavia, perché questa ipotesi possa essere presa in con-
siderazione, il titolare del marchio successivo confliggente deve fornire la prova 
che la coesistenza in questione sia pacifica 

1251, riposi sull’assenza di un rischio di 
confusione 

1252 e che i marchi che si fronteggiano nell’opposizione e quelli rispet-
 
 

1248 Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 73. Nello stesso 
senso Trib. UE 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Prosept/Pursept», cit., parr. 54 ss. (se-
condo cui la diffusione di prodotti che impiegano l’espressione “sept” starebbe a testimoniarne lo 
scarso carattere distintivo; salvo sopraggiungere, more solito, che si può dare rischio di confusione 
anche in caso di ridotto carattere distintivo: v. § 58.3); 5 ottobre 2012 (Ottava Sezione), caso «Color 
Focus/Focus», cit., par. 50; 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «La Victoria de Mexi-
co/Victoria», cit., parr. 56-57; 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-304/09, Tilda Riceland 
Private Ltd. c. UAMI e Siam Grains Co. Ltd, caso «Basmali/Basmati», par. 28; 13 aprile 2011 (Set-
tima Sezione), caso «Toro de Piedra c. D. Origen Toro», cit., par. 35; Trib. primo grado CE 16 set-
tembre 2009, caso «Bebimil/Blemil”, cit., par. 59; 8 dicembre 2005, caso «Cristal Castellblanch», 
cit., par. 71. Secondo Trib. UE 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., par. 99 e 7 
febbraio 2013 (Ottava Sezione), caso «Metro Kids Company/Metro», cit., par. 51 e 5 ottobre 2011 
(Prima Sezione), caso «Bloomclothes/Bloom», cit., parr. 58-59 la parte che fa valere la coesistenza 
di una pluralità di marchi che comprendano un determinato elemento, oltre ai marchi confliggenti, 
dovrebbe mostrare che il carattere pacifico della coesistenza stessa riposi sull’assenza di un rischio 
di confusione fra il pubblico interessato. Del tutto trascurabile è del pari considerata la circostanza 
che la registrazione di marchi che riproducono la forma di fiori sia assai diffusa in molti settori, po-
sto che nel caso di specie (deciso da Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «fiore bian-
co nero», cit., parr. 58 ss.) si trattava di fiori ritenuti simili (in quanto richiamanti i ranuncoli per la 
presenza di cinque petali) per beni simili. 

1249 In argomento v. P. BICKNELL, Statutory Acquiescence, in EIPR 2013, 48 ss. e P. JOHNSON, 
The rise and fall of honest concurrent use, in I. Simon Fhima (a cura di), Trade Mark Law and Sha-
ring Names, Edgard Elgar, Cheltenham, 2009, 31 ss. 

1250 In questo senso Trib. UE 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., 
parr. 41 ss.; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), cit., parr. 55 ss. (in una situazione nella quale parreb-
be, stando al par. 57, che il titolare del marchio anteriore fosse in realtà il distributore del registran-
te; la questione della registrazione in mala fede del primo marchio non era però stata sollevata). 

1251 Corte UE 16 settembre 2010 (ord.) (Quinta Sezione), causa C-459/09 P., Dominio de la Ve-
ga SL c. Ambrosio Velasco SA, caso «Dominio de la Vega/Palacio de la Vega», par. 50; Corte di 
Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 82 s.; Trib. UE 10 aprile 2013 (Prima 
Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 47; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso 
«Bebimil/Blemil”, cit., par. 59.  

1252 Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», cit., par. 
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to ai quali sia constatata la coesistenza qualificata in questo modo siano identi-
ci 

1253. Se poi uno dei due marchi sia comunitario, si deve aggiungere la conside-
razione che la constatazione di una prolungata coesistenza dei due marchi sul 
mercato di un singolo Stato membro non può comunque escludere il rischio di 
confusione a livello comunitario 

1254. Anzi, anche ipoteticamente ammettendo che 
sia verificata una coesistenza pacifica corrispondente ai requisiti sopra ricordati, 
essa non sarebbe ancor sufficiente a escludere il rischio di confusione nel caso in 
cui il conflitto si manifesti fra due marchi entrambi comunitari e la coesistenza sia 
attestata solo su di una parte del mercato dell’UE 

1255. 
Questa linea giurisprudenziale è sicuramente consolidata. Eppure si può avere 

l’impressione che essa possa ancor essere soggetta a qualche aggiustamento e re-
visione, sia pur solo ai margini e quindi in situazioni molto particolari 

1256. Questa 
ipotesi è suggerita dalla circostanza che, nel diritto comunitario dei marchi, le ipo-
 
 
117; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «IKFŁT Kraśnik/ FŁT», cit., par. 57; 10 aprile 2013 
(Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 48. Negli stessi termini, ma con riferimento al 
conflitto fra una ditta anteriore e una domanda di marchio comunitario successivo, Trib. UE 18 apri-
le 2013 (Quinta Sezione), causa T-507/11, Peek & Cloppenburg KG c. UAMI e Peek & Cloppen-
burg, in Racc. 2013, 198 ss., caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», par. 31. Secondo 
Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 47, 
occorrerebbe anche mostrare che i marchi “coesistenti” siano non solo usati ma anche dotati di noto-
rietà. 

1253 Così Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 62; 20 maggio 2014 
(Seconda Sezione), caso «Aris/Arisa Assurances», cit., par. 58; 5 ottobre 2012 (Ottava Sezione), 
caso «Color Focus/Focus», cit., par. 46; 18 settembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Bürger/Bür-
gerbräu», cit., parr. 60-61; 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-
Polo», cit., par. 56; 20 gennaio 2010, caso «Life Blog/Life», cit., par. 68; Trib. primo grado CE 16 
dicembre 2008, caso «Manso de Velasco», cit., parr. 74 ss. Secondo Trib. primo grado CE 6 no-
vembre 2007, caso «Omega», par. 49, su cui in senso critico N. G. PRENTOULIS, The Omega-Ruling: 
Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between ‘Public’and ‘Private’ Trade Mark 
Law, cit., eventuali accordi di coesistenza fra le parti sarebbero irrilevanti per valutare la presenza o 
meno di un rischio di confusione; in senso opposto Trib. Milano 17 luglio 2013 (ord.), Kelemata 
s.r.l. c. Braun, Trony, DPS Group s.r.l., Procter and Gamble s.r.l. e The Gillette Company, in corso 
di pubblicazione su Giur. ann. dir. ind., caso «Venus». Per la verità la presenza di un accordo di 
coesistenza inteso come atto pare assumere rilievo ai fini della legittimazione attiva all’opposizione, 
essendo la presenza o assenza del consenso all’altrui registrazione profilo preliminare e potenzial-
mente preclusivo ad un’indagine sul rischio di confusione (in argomento §§ 195-196), mentre l’e-
secuzione dell’accordo, inteso questa volta come fatto, può influire sulla percezione del pubblico, 
come ritenuto dai giudici milanesi. 

1254 Trib. UE 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «V con giocatore di polo/giocatore di po-
lo», cit., par. 46; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., parr. 49 ss.; 21 
marzo 2011 (Terza Sezione), caso «Gold Meister/Meister», cit., par. 39; 9 giugno 2010, caso «Rio-
javina/Rioja», cit., parr. 56 ss. 

1255 Nella specie: 18 Stati membri su 28; in questo senso Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Se-
zione), caso «Asos/Assos», cit., par. 34. 

1256 Come quella decisa da Trib. UE 20 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Aris/Arisa Assu-
rances», cit., dove l’argomento – che il marchio anteriore asseritamente coesistente e quello richie-
sto non sarebbero identici – appare formalistico e poco sostenibile: se il marchio asseritamente coe-
sistente era denominativo, esso per così dire “conteneva” il marchio figurativo richiesto. 
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tesi di coesistenza fra marchi identici o simili per beni identici o simili si sono, 
negli ultimi decenni, venute moltiplicando 

1257; e che questa evoluzione pare forni-
re un fondamento razionale a quella giurisprudenza comunitaria che pare ammet-
tere che il prolungarsi per decenni della coesistenza, sia pacifica sia armata, sul 
mercato, possa in definitiva escludere il profilarsi di un rischio concreto di confu-
sione 

1258. Si tratta, in qualche misura, di una prospettiva innovativa e divergente 
rispetto alla precedente, perché essa affida la valutazione non tanto a una verifica 
rigidamente ancorata a requisiti predeterminati (la coesistenza dovrebbe essere 
pacifica, basata sull’assenza di rischio di confusione e concernere segni identici) 
quando a un apprezzamento in concreto da condursi caso per caso 

1259. 
Ci si potrebbe domandare se sul rischio di confusione abbia qualche influsso la 

circostanza che il marchio anteriore o quello successivo (od entrambi) siano mar-
chi  special i  e non generali. Il quesito per la verità si attaglia meglio alle situa-
zioni considerate in un’azione di contraffazione, ove assumono rilievo le modalità 
specifiche con le quali il marchio successivo è usato 

1260; ma è fuori luogo nel con-
testo di un’opposizione alla registrazione o della domanda di nullità del marchio 
successivo, ove per definizione gli unici dati che possono essere presi in conside-
razione sono quelli cartacei, attinenti al segno e ai beni per cui esso è registrato, 
restando quindi fuori dall’apprezzamento demandato alle autorità che procedono 
alla verifica la circostanza fattuale che il marchio opposto (o il marchio su cui 
l’opposizione è basata) sia o meno accompagnato da un altro marchio e che que-

 
 

1257 Alle ipotesi “tradizionali” del preuso locale (§§ 13, 76(ii) e 78) e della convalida (§ 87) si 
sono venute aggiungendo ipotesi nuove, che vanno dalla coesistenza fra marchio collettivo e deno-
minazione geografica (§ 204), fra marchio successivo e marchio anteriore che, nel fare valere 
l’impedimento o motivo di nullità, non abbia assolto la prova dell’uso (§§ 38.2, 38.5 e 99.3), fra 
marchio anteriore decaduto ma riabilitato e marchio successivo (nei limiti, peraltro, di cui ai §§ 99.2 
e 99.3), fra beni contraddistinti da marchi di identica provenienza ma di qualità diversa per i quali 
operi l’esaurimento (§ 152.2) o anche di frazionamento spinto del marchio (§ 178.1). 

1258 V. da un lato Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), causa C/661/11, Martin y Paz 
Diffusion SA c. David Depuydt e Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA, caso «Nathan Baume» e 
22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.; nella prospettiva del diritto nazionale v. 
Trib. Milano 17 luglio 2013 (ord.), caso «Venus», cit. e Trib. Milano 11 luglio 2013, caso «Liber-
ti/Liberty», cit. 

1259 La novità di questo approccio è particolarmente evidente nel caso deciso da Corte UE 22 
settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., visto che in quel caso le ostilità fra i titolari 
dei marchi erano durate più della guerra dei Trent’anni. Questa è la ragione per la quale 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, dispo-
nibile at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536, 18 ss., esita a scorge un’a-
nalogia fra questo caso e il caso «Nathan Baume», cit. alla nota precedente. 

1260 V. supra, § 39 e, per una valutazione della situazione indicata nel testo nella prospettiva del-
la contraffazione, infra, § 134.4 ove un richiamo, fra l’altro, a Cass. 25 giugno 2007, n. 14684, Fer-
ragamo c. Biagini Giovanni e C. s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 5207 e in 30 Guida al diritto – Il Sole-
24 Ore 28 luglio 2007, 25 ss. con commento di M. BARBUTO, La debolezza del carattere distintivo 
mette a rischio il diritto di difesa, caso «Omega» e Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), Botromagno s.r.l. 
c. Marchesi Antinori s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5006, caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne». 
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sto sia generale (od a sua volta, come è ben possibile, speciale) 
1261. 

58.6. La ponderazione dei fattori che confluiscono nella valutazione del ri-
schio di confusione. Non è facile trarre le somme da questa analisi e determinare 
con qualche attendibilità come i fattori che si sono venuti enumerando vengano 
poi ponderati per confluire nell’analisi del rischio di confusione. A questo propo-
sito si può solamente azzardare qualche notazione. 

La prima è elementare e non è altro che la ripetizione del dato normativo, già 
più volte, secondo cui non si dà rischio di confusione se non come risultato 
dell’operare congiunto di due fattori, l’identità o somiglianza dei beni e l’identità 
o la somiglianza dei beni. Per quanto famoso o notorio possa essere il marchio an-
teriore, se non vi è somiglianza dei beni non ricorre rischio di confusione (anche 
se, nel terzo – ma non nel secondo – conflitto, potrà darsi violazione del marchio 
anteriore). 

Questa constatazione, del tutto ovvia, vale comunque a assegnare un ruolo 
centrale  ai due fattori ora menzionati; correlativamente, gli altri fattori che possa-
no rientrare nell’equazione avranno un ruolo sottoordinato o, per così dire, laterale. 

Resta da dire che, fra risultanze del confronto fra i segni e del confronto fra i 
beni, vi è una grande differenza. I beni posti confronto o sono simili, o non lo so-
no; ma il grado di somiglianza, elevato, medio o ridotto, non manca di giocare sul 
piano della valutazione finale. A sua volta il confronto fra segni, si ricorderà, si 
snoda a tre livelli differenti. Può qui darsi il caso in cui un segno presenti una 
qualche somiglianza, magari anche rilevante, sul piano visivo o fonetico, o en-
trambi; eppure è possibile che questa somiglianza venga “neutralizzata”, come si 
è visto 

1262, da una differenza sul piano concettuale. Si deve, in questo caso, pon-
derando i diversi livelli di analisi, concludere che i segni non sono simili tra di lo-
ro. In altri termini, il giudizio di somiglianza derivante dal confronto fra i beni è 
un apprezzamento “netto”, che tiene conto del risultato finale, nei termini mutua-
mente esclusivi della somiglianza o non somiglianza; anche se poi, ove somi-
glianza vi sia, sarà anche qui necessario determinarne il grado, dato che, come si è 
constatato 

1263, una somiglianza ridotta dei segni può essere compensata da una 
vicinanza accentuata – o da un’identità – dei beni; e viceversa. Da questo punto di 
vista, la decisione che rettifichi un errore relativo al grado di somiglianza fra i se-
gni – ad es. ritenendo che sia presente un certo grado di somiglianza concettuale, 
che si aggiunge a una pur ridotta somiglianza visiva e fonetica – può trarre le con-
 
 

1261 V. supra, § 39. Il tema è stato sfiorato da Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Fer-
romix, Inomix e Alumix», par. 62: avendo il titolare del marchio successivo fatto valere che per 
quella tipologia di prodotti il pubblico di riferimento impiega come indicatori di provenienza i mar-
chi generali dei produttori, essendo invece i marchi specifici di ciascuna sottocategoria di prodotti 
intesi “non come indicazione di origine ma come indicazioni relative all’uso previsto del materiale e 
come tali contenenti elementi descrittivi”, il Tribunale ha sbrigato la questione osservando che, se 
così fosse, i marchi specifici sarebbero invalidi in ragione di un impedimento assoluto che non può 
essere considerato nell’ambito di un procedimento di opposizione. 

1262 § 46.3. 
1263 § 45.2. 
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seguenze di questa rettifica anche sul piano dell’esito del rischio di confusione, 
accertandone il ricorrere che era invece stato escluso nella fase precedente della 
procedura 

1264. 
Accanto a questi due fattori, ve ne sono altri che, nella valutazione del rischio 

di confusione, svolgono un ruolo che prima si è indicato come la terale . Nelle 
pagine precedenti li si è inventariati, in particolare con riferimento al diritto co-
munitario, ed è possibile qui ripeterli in una (tendenziale) scala di importanza de-
crescente: il carattere distintivo del marchio anteriore 

1265, la natura dei beni e la 
percezione del pubblico interessato 

1266 e il suo livello di attenzione (il cui cresce-
re, si ricorderà, attenua il rischio di confusione) 

1267, ma anche la presenza di una 
famiglia o serie di marchi 

1268, la presenza di altri marchi simili di terzi e la coesi-
stenza pacifica e prolungata di marchi fra di loro teoricamente confliggenti 

1269, e 
così via 

1270. 
Come poi avvenga la ponderazione fra questi fattori nel caso specifico, e più 

precisamente quanto ciascuno di essi possa veramente influire sul risultato finale, 
non è facile dire. Anche chi abbia letto tutte e ciascuna le sentenze che la giuri-
sprudenza comunitaria ha avuto la buona grazia di metterci a disposizione negli 
ultimi decenni, sa – per esperienza – che quasi tutti i casi sono difficili, per chi 
deve deciderli ma anche per chi deve prevedere in anticipo come verranno decisi 
o anche solo comprendere a posteriori quale fosse la decisione più plausibile in 
quella specifica costellazione di circostanze. Tant’è che difficilmente lo studioso 
che si accinga a leggere una nuova sentenza può immaginare dai primi paragrafi 
come poi la questione sia andata a finire; ed è buona regola, anche se non partico-
larmente esaltante, che gli convenga sbirciare l’ultima pagina che contiene il di-
spositivo della sentenza per darsi conto in termini più strutturati e razionalmente 
 
 

1264 Per un esempio significativo v. Trib. UE 30 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Beyond Vin-
tage/Beyond Retro», cit., parr. 80 ss. 

1265 §§ 58.1, 58.2 e 58.3. Sulla gerarchia decrescente dei fattori che attengono al confronto fra i 
segni e quelli che attengono al carattere distintivo del marchio v., con molta chiarezza, lo stesso 
Trib. UE 30 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Beyond Vintage/Beyond Retro», cit., par. 90. Ma 
Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 90 ha ritenuto 
decisivo a controbilanciare il basso grado di somiglianza fra i segni, oltre all’alta somiglianza fra i 
beni, l’elevato carattere distintivo del marchio anteriore. 

1266 L’apprezzamento non di rado si deve sdoppiare per prendere in considerazione la differenza 
fra la percezione del pubblico che parli la lingua inglese rispetto a quella di chi non conosca questa 
lingua: v. da ultimo Trib. UE 30 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Beyond Vintage/Beyond Re-
tro», cit., parr. 80 ss. 

1267 § 58.1; e, per una conferma recente, Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Py-
rox/Pyrot», cit., par. 100. 

1268 § 57.3. 
1269 § 58.5. 
1270 E v. le Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel proce-

dimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Dogh-
nuts», cit., par. 26, che cita al riguardo anche le modalità di commercializzazione e le abitudini del 
pubblico interessato. 
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comprensibili quale sia l’iter effettivamente seguito per pervenire a quel risultato. 
Pur facendo così, restano molti dubbi su quello che sia davvero stato il percor-

so prescelto dal giudicante; e non necessariamente questi dubbi sono solo riflesso 
dell’insipienza dell’interprete, visto che le vere determinanti della decisione pos-
sono rimanere latenti per le due ragioni sulle quali ci si è soffermati ripetutamente 
nelle pagine precedenti: lo straordinario tasso di circolarità, spesso virtuosa, nel 
ragionamento giudiziario, che fa refluire sul piano degli antecedenti scelte in real-
tà operate sul piano delle conseguenze; e la straordinaria ampiezza degli spazi di 
manovra che il modo di procedere della giurisprudenza ha riservato alla decisione 
finale, i quali si estendono, come si è visto, alla sindacabilità della decisione, che 
la Corte può facilmente negare collocando la questione sottopostagli sul piano – 
“di fatto” – del confronto dei beni e dei segni e del rispetto del metodo dell’im-
pressione complessiva; o sul piano – “di diritto” – della valutazione globale o an-
che del rispetto del meccanismo del confronto dei marchi complessi. 

A riprova, forse, del non infrequente detto secondo cui l’arte del decidere è, 
per l’appunto, un’arte e non una scienza; come, del resto, anche la politica. 

59. (Segue). T) Il rischio di confusione: la sua misura e prova; sindacabili-
tà in sede di legittimità 

59.1. Profili probatori. Non vi è molto da aggiungere a quanto già si è detto 
sui profili probatori del rischio di confusione. Ricordato che non è affatto necessa-
rio che il titolare del marchio anteriore provi singoli episodi di confusione, essen-
do invero sufficiente la prova di una confusione potenziale; tuttavia il rischio di 
confusione non può neppur essere presunto 

1271: esso deve essere accertato per una 
parte sostanziale – o anche non insignificante – del pubblico di riferimento 

1272. A 
questo proposito si può ulteriormente osservare che uno fra gli strumenti impiega-
ti per assolvere l’onere probatorio è dato dalle indagini demoscopiche 

1273. A leg-
gere la casistica giurisprudenziale, ci si forma peraltro l’impressione che le parti 
di un procedimento di opposizione o di un’azione di nullità raramente facciano 
ricorso a indagini demoscopiche per accertare il grado di somiglianza dei marchi 
o il rischio di confusione che esso possa generare in relazione ai beni per cui essi 
siano registrati. Ciò è comprensibile: anche se il parametro decisivo è in entrambi 
i casi la percezione del pubblico interessato, è verosimile che la impostazione dei 
quesiti presupponga la corretta soluzione di tali e tanti questioni giuridiche, di cui 
sono del resto testimonianza le pagine che precedono, da rendere molto problema-
 
 

1271 Su entrambi i profili v. già supra, § 55. 
1272 Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 58 e 10 no-

vembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 121. 
1273 In argomento v. A. NIEDERMANN, Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM, cit., 

260 ss. e con specifico riferimento alla materia del giudizio di novità L. BENTLY-B. SHERMAN, Intel-
lectual Property Law, cit., 876. Anche per altri richiami sulle surveys v. già supra, § 19. 
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tica la predisposizione di questionari attendibili e convincenti. 
L’esperienza mostra del resto che i settori preferiti di impiego delle indagini 

demoscopiche vanno reperiti in alcune delle questioni specifiche e discrete nelle 
quali si snoda il lungo e complesso iter che conduce alla valutazione del rischio di 
confusione: la misura del carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore 

1274; il 
suo grado di riconoscimento presso il pubblico 

1275 o, per contro, il carattere de-
scrittivo del segno 

1276. Ci si è domandati anche se il ricorrere del rischio di confu-
sione possa essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio 

1277. La soluzione nega-
tiva sembra preferibile: il quesito corrispondente non solo ha oggetto giuridico 
piuttosto che tecnico, ma anche l’apprezzamento di tutti i singoli passaggi in cui 
si snoda l’iter presuppone la soluzione di delicati questioni giuridiche che sono di 
pertinenza del giudicante e non possono da questi essere demandate a un suo ausi-
liario 

1278. 
59.2. Il rischio di confusione come questione di diritto. Le valutazioni relative 

al rischio di confusione costituiscono apprezzamenti di fatto, sottratte quindi a 
sindacato in sede di legittimità. Almeno in linea di principio 

1279. In particolare, 
costituisce valutazione di fatto l’apprezzamento del carattere distintivo o descrit-
tivo del marchio anteriore ai fini del rischio di confusione 

1280, come anche il ri-
spetto dell’impressione complessiva dei marchi posti a confronto 

1281. Peraltro il 
discorso non finisce qui: se il carattere distintivo non sia originario ma acquisito, 
il suo accertamento comporterà la valutazione di prove; e, se anche la valutazione 
delle prove spetta ai giudici di merito, il rispetto delle regole in materia di prove 
costituisce questione di diritto sottoposta al sindacato della Corte 

1282. Né i giudici 
 
 

1274 V. Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «farmasul/manasul», cit., par. 70 (partico-
larmente interessante per la prese di posizione rigorose sulla rilevanza e ammissibilità degli indagini 
di mercato o surveys: v. lo stesso par. 70 sull’arco temporale, dove risultanze risalenti a più di tre 
anni dal deposito del marchio successivo sono state risultate non probanti, cui fa contrappunto il par. 
68 che ritiene non probanti estratti di pagine di internet stampate in data successiva al deposito del 
marchio opposto; e v. pure il par. 72 sull’inadeguatezza del campione preso a base dello studio). Se-
condo Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-553/12, Compagnie des bateux mouches 
c. UAMI, caso «Bateaux Mouches», par. 67, le indagini demoscopiche sarebbero lo strumento privi-
legiato per la prova del secondary meaning. 

1275 Sotto entrambi i profili v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 
53 ss.; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 26. 

1276 Oggetto di prova da parte del titolare del marchio successivo: v. Trib. primo grado CE 12 
luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., parr. 38 ss. 

1277 L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 875. 
1278 In tema v. già § 19.3. 
1279 Così Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 38 ss. 
1280 Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 49. 
1281 V. Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), caso «Seven for All Mankind/Seven», 

cit., parr. 78 ss. e per altri richiami il § 46.1. 
1282 Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 30. In argomento v. anche 

Cass. 27 settembre 2006, n. 21013, Harlequin Enterprises Ltd. E a. c. Casa Editrice Universo s.p.a., 
in Giust. civ., 2007, I, 1907 ss., caso «Silhouette». 
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del Lussemburgo esitano a sporcarsi le mani nel riandare i fascicoli di causa. La 
Corte, in ossequio al principio dell’apprezzamento globale, il “primo innesto” che 
ricompare tutte le volte che la Corte voglia riprendere in mano le redini della si-
tuazione, ripercorre le prove relative all’acquisto del carattere distintivo per con-
cludere che il Tribunale avrebbe commesso l’errore di valutarle atomisticamente e 
non globalmente 

1283; oppure censura l’esclusione della riconduzione del marchio 
anteriore alla serie sulla base del rilievo che l’indagine non avrebbe abbracciato 
tutti gli elementi pertinenti 

1284. In altra occasione, la stessa Corte conclude che 
un’indagine demoscopica del 2001 può andare benissimo per accertare l’acquisto 
del carattere distintivo riferito al 1999, visto che tale acquisto si opera progressi-
vamente e quindi, è dato di arguire, la percezione del pubblico potrebbe non esse-
re divenuta poi così diversa nel lasso di tempo intercorrente fra i due anni presi in 
considerazione 

1285. Insomma, anche qui la linea di divisione fra questioni di dirit-
to e questioni di fatto passa per la distinzione fra la valutazione globale del rischio 
di confusione da un lato e l’impressione complessiva nel confronto fra i marchi, 
dall’altro lato 

1286; e si conferma così abbastanza labile e in qualche misura in-
fluenzabile da profili di politica del diritto. 

60. Il terzo tipo di conflitto. A) La genesi delle norme e la loro evoluzione 
interpretativa 

1287 

Nel terzo tipo di conflitto, il segno distintivo che costituisce ostacolo alla regi-
 
 

1283 Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 34 ss. 
1284 Corte UE 16 giugno 2011 (Quarta Sezione), caso «Uniweb e UniCredit Wealth Manage-

ment/Unifonds, Unirak e Unizins», cit., par. 56. Sulla nozione di marchi di serie e sui requisiti per la 
riconduzione alla serie anteriore della richiesta di marchio successiva v. supra, § 57.3. 

1285 Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 53. 
1286 § 46. 
1287 Sui profili generali del tema v. E.M. BASTIAN, Il marchio celebre nel diritto europeo dei 

marchi e nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in Studi in onore di Adriano Vanzet-
ti, cit., Tomo 1, 109 ss.; A. VANZETTI, I marchi nel mercato globale, in Riv. dir. ind. 2002, 91 ss.; C. 
GALLI, La protezione del marchio oltre il rischio di confusione, in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), 
Segni e forme distintive. La nuova disciplina, cit., 18 ss.; C. GALLI, Funzione del marchio e ampiez-
za della tutela, cit., 110 ss.; F. LEONINI, Marchi famosi e marchi evocativi, cit., nonché, con riferi-
mento al diritto anteriore alla Novella, M. CARTELLA, Marchi celebri e comportamenti di mercato, 
in Riv. dir. ind. 1983, I, 308 ss. e Gia. GUGLIELMETTI, Il marchio celebre o «de haute renommée», 
cit. Su alcuni profili specifici v. L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit. Per 
il diritto internazionale convenzionale v. N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks 
and Designs, cit., 271 ss. Per il diritto USA v. B. BEEBE, A Defense of the New Federal Trademark 
Antidilution Law, in 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 2006, 1142 ss. e B.A. JACOBS, Tra-
demark Dilution on the Constitutional Edge, in 104 Col. L. Rev. 2004, 161 ss. Per una prospettiva 
comparativa, oltre all’ampio studio di E. BAIOCCHI, Der Schutz bekannter Marken unter besonderer 
Berücksichtigung der Zivilirechtlichen Sanktionen, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2012, v. M. SEN-
FTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 45 ss.; J.T. MCCARTHY, Dilution of a trademark: Eu-
ropean and United States law compared, in 94 The Trademark Reporter 2004, 1163 ss.; D.D. WEL-
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strazione è il marchio registrato anteriore che gode di “notorietà”, secondo il dirit-
to comunitario, o di “rinomanza”, secondo il diritto interno 

1288. Come si è visto, 
lo statuto extra ordinem di questi marchi, spesso indicati riassuntivamente come 
“notori”, scardina molti fra i dogmi consolidati del diritto classico dei marchi, a 
partire dal principio della specialità della tutela, rimpiazzato con la regola della 
protezione c.d. ultramerceologica o extramerceologica 

1289. La funzione del mar-
chio che in questo modo riceve tutela e che è variamente designata come pubblici-
taria, promozionale, suggestiva, attrattiva o di comunicazione, trova il proprio ri-
flesso anche sul piano che qui interessa degli impedimenti relativi. 

Va segnalato come questa disciplina, già di per sé innovativa, sia ulteriormente 
caratterizzata da una forte tendenza espansiva che, già manifesta nei lavori prepa-
ratori comunitari, è poi proseguita per via interpretativa anche dopo che le norme 
di riferimento erano state adottate. La traiettoria dei marchi che godono di noto-
rietà forse neppur oggi può dirsi completamente terminata. 

All’inizio degli anni ’70 i marchi che erano stati designati come “celebri” dalla 
nostra giurisprudenza e famous, berühmte, de haute rénommée dalle corti degli 
altri Paesi della Comunità, conoscevano un trattamento particolare in parecchi Stati 
membri, ma in non tutti. Anche quando era loro conferita una protezione ultramer-
ceologica, essa poteva essere fondata a seconda dei casi sul diritto dei marchi, 
dell’illecito concorrenziale o anche dell’illecito civile, cosicché le regole applicabili 
divergevano largamente fra di loro 

1290. Questa disparità di situazioni non avrebbe 
potuto proseguire, se non mettendo a repentaglio le basi stesse dell’integrazione dei 
mercati europei. Infatti, nella situazione all’epoca attestata, lo stesso bene munito di 
un marchio identico o simile a un marchio celebre avrebbe potuto essere legittima-
mente immesso sul mercato nello Stato membro A e al contempo costituire contraf-
fazione del marchio altrui identico o simile nello Stato membro B, con la conse-
guenza che la circolazione del bene dallo Stato A a quello B sarebbe stata bloccata 
alle frontiere dalle corti di quest’ultimo. Un simile esito si poneva però in rotta di col-
lisione con il principio base di diritto comunitario della libertà della circolazione delle 
merci. La necessità di un’opera di armonizzazione appariva pertanto intuitiva 

1291. 
 
 
KOWITZ, Trademark dilution: federal, state and international law, Bureau of National Affairs, Wa-
shington DC, 2002; T. MARTINO, Trademark dilution, cit. e, con riferimento a un’esperienza giuri-
dica in controtendenza A. KELLY GILL, Famous Marks in Canada: Has the Supreme Court Increa-
sed their Ambit of Protection? in EIPR 2006, 543. Per ulteriori riferimenti N. BOTTERO-A. 
MANGÀNI-M. RICOLFI, The Extended Protection of “Strong” Trademarks, in 11 Marquette Intellec-
tual Property Law Review 2007, 265 ss. Per un quadro di riferimento più generale v. P. SPADA, Il 
“vendicatore del pubblico”, in Il dir. ind. 2007, 143 ss. e C. GALLI, Protezione del marchio e inte-
ressi del mercato, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, cit., Tomo 1, 661 ss. 
Sul tema cfr. altresì M. AMMENDOLA, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e 
segni, Giuffrè, Milano, 2004 e V. MENESINI, Il marchio rinomante, in Il dir. ind. 1996, 194 ss. 

1288 Art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva e art. 8, par. 5, r.m.c.; art. 12.1, lett. e), c.p.i. 
1289 V. supra, § 7 C ). I due termini sono qui considerati equivalenti. 
1290 In argomento v. anche per richiami v. E.M. BASTIAN, Il marchio celebre nel diritto europeo 

dei marchi, cit., 113 ss. 
1291 E tuttavia va ricordato che il Memorandum sulla creazione di un marchio CEE, cit. del 
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Nelle tappe iniziali del percorso che ha condotto alla situazione normativa at-
tuale si era pensato di potere operare a forbice. Si era immaginato fosse preferibi-
le dotare di tutela ultramerceologica i soli marchi comunitari che godono di noto-
rietà 

1292. In questa prima fase della riflessione, si era ipotizzato che un’impo-
stazione che limitasse la più ampia protezione prevista per i marchi notori ai soli 
marchi comunitari avrebbe comportato un duplice vantaggio. Per i marchi comu-
nitari notori, la valutazione dell’impiego non autorizzato di segni identici o simili 
a essi per beni non simili sarebbe stata affidata al diritto comunitario unificato in-
vece che alle divergenti disposizioni nazionali. Il differenziale di tutela così isti-
tuito fra il ‘nuovo’ marchio comunitario e i marchi nazionali riportati al principio 
di specialità avrebbe d’altro canto fornito alle imprese un potente incentivo a ri-
volgersi all’Ufficio di Alicante invece che ai registri nazionali. 

Questa iniziale impostazione venne però presto abbandonata quando Paesi 
come il Benelux, che nel 1970 avevano adottato una legge uniforme sui marchi 
che, all’art. 13 A n. 1, vietava l’uso di un segno identico o simile anche per beni 
non simili, chiarirono che non erano disposti a rinunciare alla tutela allargata così 
predisposta dal loro diritto interno. Al legislatore comunitario non restava altra 
scelta che modificare lo schema di proposta di direttiva per prevedere la tutela al-
largata anche per i marchi nazionali notori. Dal punto di vista formale, si è trattato 
di un’armonizzazione solo parziale: la protezione ultramerceologica dei marchi 
notori è stata prevista non come obbligatoria ma solo come opzione possibile per 
le legislazioni nazionali 

1293. In teoria, dunque, sarebbe rimasta possibile una di-
sparità di discipline fra i diversi Stati membri, con le ricordate conseguenze av-
verse sull’integrazione del mercato comunitario. In pratica, però, la soluzione si è 
rivelata sufficiente a evitare l’inconveniente. Infatti, anche in questo caso in sede 
di attuazione della direttiva si è assistito a un esito ben noto agli studiosi della 
competizione regolatoria fra ordinamenti economicamente integrati, la corsa al 
rialzo (race to the top) 

1294: la norma più protezionistica è stata accolta da tutti gli 
 
 
1976, par. 108, ancora prendeva posizione negativa sulla previsione di una tutela ultramerceologica 
a favore dei “marchi notori”, ipotizzando che il rimedio andasse preferenzialmente ricercato sul pia-
no del diritto della concorrenza sleale degli Stati membri. 

1292 V. l’art. 3 della Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento del diritto dei mar-
chi del 29 novembre 1980, in Riv. dir. ind. 1981, I, 98 ss. 

1293 Artt. 4, par. 4, lett. a ) e 5, par. 2 della direttiva. 
1294 V. per altri esempi supra, §§ 2 B ), 15.3, 19.1, 21 E ), 36.1, 85.2, 135.2 e 177.1. Per la verità, 

ha operato qui una sorta di illusione ottica, posto che il campo di applicazione delle regole che attri-
buiscono la tutela allargata è delimitato non dalla nazionalità delle imprese ma dalla definizione del 
mercato cui la disciplina corrispondente sia applicabile. Quindi, della tutela ultramerceologica ad es. 
del Benelux avrebbero tratto beneficio anche le imprese di altri paesi; mentre il Paese che avesse 
mantenuto un livello meno elevato di tutela lo avrebbe necessariamente applicato anche alle imprese 
di altri Stati membri e non solo alle proprie. L’esperienza insegna peraltro che assai spesso un ar-
gomento fallace è particolarmente efficace quando si tratti di innalzare il livello di protezione: per 
un’illustrazione in un settore contiguo mi sia consentito di rinviare al mio La proposta di direttiva 
del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Giur. comm. 1991, I, 
918 ss. 
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Stati membri con la sola eccezione di Cipro, Portogallo e Grecia. Come spesso 
accade, anche in questo caso il livello della protezione dei marchi che godono di 
notorietà si è attestato sui livelli raggiunti dalla legge più protezionista dell’U-
nione, quella del Benelux 

1295. Cosicché, dal punto di vista sostanziale, si è assisti-
to a un’armonizzazione nei fatti quasi integrale. 

L’evoluzione della disciplina del fenomeno dei marchi notori non si è limitata 
alla fase iniziale dei lavori preparatori della direttiva e del regolamento. Anzi, si 
potrebbe dire che gli sviluppi forse più interessanti si siano manifestati in epoca 
successiva. 

Il primo sviluppo, cui si è poc’anzi alluso, era facile da immaginare. Ci si po-
teva infatti attendere che tutti gli Stati membri si sarebbero valsi dell’opzione loro 
accordata e fin dall’inizio avrebbero previsto in fase di attuazione della direttiva 
la disciplina propria dei marchi che godono di notorietà, come è del resto poi av-
venuto 

1296. In effetti, difficimente uno Stato membro avrebbe accettato di dare 
l’impressione di accordare alle proprie imprese una protezione meno elevata di 
quella che gli altri Stati membri conferivano alle imprese loro concorrenti. 

Non era invece affatto scontato che, dopo quasi quindici anni dall’adozione 
della direttiva, la portata della protezione sarebbe stata precisata in un senso molto 
diverso da quello visualizzato inizialmente. La Corte di Giustizia infatti ha avuto 
occasione di chiarire che, sebbene l’estensione della tutela dei marchi notori fosse 
stata pensata in proiezione ultramerceologica e quindi specificamente riferita a 
beni  né ident ic i  né  s imil i  a quelli per cui il marchio anteriore notorio gode 
di protezione, ciò non significa tuttavia che la protezione specializzata dei marchi 
che godono di rinomanza non sia disponibile a beneficio del marchio notorio me-
desimo anche nei casi nei quali i beni in questione fossero s imil i  o  ident ic i  

1297. 
Per la verità, più che di un chiarimento si è trattato di un’operazione ermeneutica 
fortemente ortopedica. Infatti, dal punto di vista nomogenetico, è documentata 
una volontà legislativa di circoscrivere la tutela rafforzata a favore dei marchi che 
godono di notorietà al solo caso di “prodotti e servizi che non sono simili a quelli 
per i quali questo” – il marchio che gode di notorietà – “è stato registrato”. Infatti, 
il suggerimento del Comitato Economico e Sociale 

1298 di inserire la parola “an-
che”, al fine di chiarire che la tutela rafforzata si sarebbe riferita anche ai beni af-
fini, oltre che a quelli che affini non sono, cui la norma espressamente si richiama, 
non era stato accolto. Le sentenze della Corte di Giustizia rese su questo punto 
adottano dunque una lettura fortemente antitestuale della norma. 

 
 

1295 Si avrà modo di constatare cospicui punti di contatto fra la tutela allargata dei marchi che 
godono di notorietà e le indicazioni geografiche previste dal diritto comunitario (v. infra, 207), an-
che se non è detto che questa disciplina settoriale abbia rappresentato un modello di riferimento per 
il legislatore comunitario dei marchi. 

1296 Per questo rilievo v. D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 70. 
1297 V. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit. e 23 ottobre 2003, caso 

«Adidas-Fitnessworld», cit. 
1298 Documentato nella Relazione pubblicata in GUCE 1981, n. C 310, 22 ss. a 24. 
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Pare sotto questo profilo significativo che, nella redazione delle previsioni del 
c.p.i. relative all’estensione della tutela dei marchi che godono di rinomanza 

1299, 
gli estensori del decreto legislativo abbiano – correttamente – ritenuto di doversi 
discostare dalla previsione della legge marchi del 1992 che pur essi erano chiama-
ti a codificare, per ottemperare all’interpretazione della corrispondente norma so-
vraordinata della direttiva che nel frattempo era stata accolta dalla Corte di Giu-
stizia delle Comunità europee 

1300. Essi hanno evidentemente ritenuto che la solu-
zione giurisprudenziale accolta non fosse “coperta” dal testo originario e che que-
sto quindi andasse ritoccato per adeguarlo all’evoluzione giurisprudenziale. 

L’evoluzione post-legislativa della portata della norma non si è arrestata qui. 
Sul tappeto era rimasta anche un’altra questione. Posto che la tutela dei marchi 
notori sul piano nazionale presuppone che venga accertato un requisito di ordine 
territoriale, essendo a tal fine richiesto che il marchio goda di notorietà “nello Sta-
to membro in questione” 

1301, ci si era domandati come il requisito corrispondente 
vada apprezzato per i marchi comunitari, che devono godere di notorietà “nella 
Comunità” 

1302, visto che questi si collocano nella dimensione territoriale dei 28 
Stati membri nel loro complesso e non di uno solo di essi. Il nodo ha tardato a va-
nire al pettine, forse perché esso si presenta non in materia di impedimenti e di 
motivi di nullità, dove è sufficiente il potere invalidante di un marchio anteriore 
nazionale che goda di notorietà, e si è dovuto quindi attendere una pronuncia in 
materia di contraffazione 

1303. 
È per il momento sufficiente fare un’osservazione sulla questione per apprez-

zare la valenza espansiva della soluzione adottata. Va a questo proposito segnala-
to che, se il requisito geografico per l’applicazione della disciplina dei marchi no-
tori fosse stato inteso in modo perfettamente simmetrico e parallelo per i marchi 
comunitari e per quelli nazionali, la notorietà dei marchi comunitari avrebbe do-
vuto essere parametrata su di un bacino geografico rilevantemente più ampio di 
quello preso come riferimento per i marchi notori nazionali e quindi il requisito 
sarebbe risultato più difficile da soddisfare per i marchi comunitari che per quelli 
nazionali. Se così fosse stato, però, i marchi nazionali avrebbero segnato un punto 
a loro vantaggio nella concorrenza fra ordinamenti. Infatti, le imprese avrebbero 
avuto una buona ragione per optare per la tutela nazionale piuttosto che per quella 
comunitaria, per potere beneficiare più facilmente – o più rapidamente – della tu-
tela allargata dei marchi notori. Non è stata questa la soluzione accolta dalla giuri-
 
 

1299 Artt. 12.1, lett. e) e 20.1, lett. c), c.p.i. 
1300 Lo stesso è avvenuto in altri Stati membri: v. ad es. per la Gran Bretagna L. BENTLY-B. 

SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 878, nota 146. La nostra giurisprudenza non aveva perso 
tempo ad allinearsi alla lettura accolta dai giudici comunitari: v. App. Milano 19 marzo 2005, SIRE 
s.r.l. c. Montblanc Simplo GmbH e c. Sepia Products, in Giur. ann. dir. ind. 4865, caso «Mon-
tblanc/Genius». 

1301 Artt. 4, par. 4, lett. a ) e 5, par. 2 della direttiva nonché art. 8, par. 5, r.m.c. 
1302 Artt. 4, par. 3 e art. 8, par. 5, r.m.c. 
1303 Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, causa C-301/07, Pago International GmbH c. Tirolmilch 

Genossenschaft mbH, in Racc. 2009, I, 9429 ss., caso «Pago», sulla quale v. infra, § 135.2. 
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sprudenza della Corte di Giustizia; e quindi si ha ragione di ritenere che anche 
sotto questo profilo si sia assistito a un’evoluzione espansiva della portata della 
disciplina dei marchi notori, questa volta specificamente riferiti alla loro declina-
zione comunitaria. 

Insomma: il conflitto del terzo tipo, forse proprio grazie alla sua novità, ha co-
nosciuto una propensione all’evoluzione in itinere maggiore di quella che caratte-
rizza il secondo. 

61. B) Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio nel terzo tipo di 
conflitto 

61.1. La funzione pubblicitaria. Dal punto di vista degli impedimenti alla regi-
strazione e dei motivi di nullità, la disciplina del terzo tipo di conflitto è oggi affi-
data alle previsioni dell’art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva, dell’art. 12.1, lett. 
e), c.p.i. e dell’art. 8, par. 5, r.m.c. Sul piano comunitario, l’art. 4, par. 4 della di-
rettiva, recita: “Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa 
sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e 
nella misura in cui: a ) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di 
impresa nazionale anteriore ai sensi del par. 2 e qualora sia destinato a essere re-
gistrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli 
per cui è registrato il marchio anteriore, quando il marchio di impresa anteriore 
gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso del marchio di impresa 
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distinti-
vo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli 
stessi”. 

Dal canto suo, l’art. 12.1, lett. e), c.p.i. dispone che “non sono nuovi, ai sensi 
dell’art. 7, i segni che alla data di deposito della domanda ... e) siano identici o 
simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in 
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in 
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per 
prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comu-
nità se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successi-
vo senza motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della 
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”. La disciplina 
del marchio nazionale differisce sotto un profilo importante rispetto a quella co-
munitaria: nel diritto nazionale, diversamente che in quello comunitario, il conflit-
to con un marchio anteriore che goda di rinomanza è visualizzato solo come mo-
tivo di nullità e non come impedimento 

1304. 
Dunque, la presenza di un marchio anteriore notorio in entrambi i casi produce 

la nullità della registrazione successiva; e questa circostanza è sufficiente a legit-
 
 

1304 Cfr. artt. 176.5 e 25.1, lett. a ), c.p.i. In argomento v. già §§ 15.3, 17.4 e 36.4. 
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timare una trattazione parallela del terzo conflitto nel diritto comunitario e nazio-
nale, anche se naturalmente la casistica nazionale è destinata a essere assai meno 
ricca di quella comunitaria, per l’assenza di materiali derivanti dalle pronunce in 
materia di opposizione, che invece nel diritto comunitario sono straordinariamen-
te abbondanti. 

Ci si è a suo tempo soffermati sullo stretto collegamento che sussiste fra la di-
sciplina del secondo tipo di conflitto e la salvaguardia della funzione essenziale 
del marchio, che è quella di garantire l’origine dei beni dal titolare del mar-
chio 

1305. Il quadro è molto diverso quando si passi a considerare il terzo tipo di 
conflitto. Già sotto un profilo testuale la norma non presuppone affatto la necessi-
tà del ricorrere di un rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddi-
stinti dal marchio successivo 

1306; né tanto meno che il rischio in questione sia 
l’effetto del congiunto operare dell’identità o somiglianza dei marchi e dei be-
ni 

1307. Invero, quando, sotto il profilo della qualificazione del marchio, si possa 
dire che esso “gode di notorietà” negli ambiti territoriali di riferimento, allora i 
presupposti per il ricorrere dell’impedimento consistono non nel “rischio di con-
fusione” ma nella diversa condizione specifica costituita dalla circostanza che 
“l’uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito 
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anterio-
re o recherebbe pregiudizio agli stessi”. 

Nei casi ora considerati, dunque, il conflitto si manifesta anche quando la fun-
zione ‘essenziale’ del marchio, consistente nel distinguere i beni contraddistinti dal 
marchio in funzione della loro origine, non sia messa a repentaglio. Le Conclusioni 
dell’Avvocato generale Sharpston nel caso “Intel” 

1308 hanno messo a fuoco quali 
siano gli interessi che hanno reclamato questa estensione della protezione oltre e al 
di là del nucleo originario. Proprio i marchi più noti sarebbero particolarmente vul-
nerabili rispetto all’esistenza di marchi identici o simili anche in settori merceologi-
ci accentuatamente diversi, dove il rischio di una confusione effettiva è improbabi-
le. Inoltre, i marchi appartenenti a questa tipologia spesso svolgono funzioni che 
vanno al di là dal ricollegare a una fonte costante i beni e i servizi da essi contraddi-
stinti. Essi possono infatti proiettare, sempre nelle parole dell’Avvocato generale, 
una potente immagine di  qual i tà ,  esclusivi tà ,  g iovinezza,  svago,  lus-
so,  avventura ,  glamour  e altri attributi desiderabili dal punto di vista dello stile 
di vita, che non sono necessariamente collegati a beni specifici e pur sono di per sé 
capaci di trasmettere un messaggio forte dal punto di vista del marketing 

1309. 
 
 

1305 V. supra, §§ 42.1 e 54. 
1306 In senso conforme Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 40. 
1307 Anche se – come si avrà modo di vedere più da vicino più avanti – non si può escludere che 

il rischio di confusione possa mantenere un qualche ruolo nell’apprezzamento relativo alla presenza 
dell’impedimento che concreta questo terzo tipo di conflitto: sul punto v. infra, § 65.5. 

1308 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso deciso da 
Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 8. 

1309 Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 8. 
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Gli interessi privati sottesi alla disciplina sono dunque abbastanza trasparenti: 
la protezione è ancorata alla salvaguardia del capitale di invest imento pubbl i-
c i tar io  incorporato  nel  marchio anter iore  e del suo selling power. Il con-
flitto del terzo tipo si può dunque manifestare pur in assenza di un possibile pre-
giudizio alla funzione distintiva, perché in questo caso assume rilievo anche sul 
piano degli impedimenti relativi una funzione diversa da quella essenziale e, pre-
cisamente, la funzione pubblicitaria del marchio, che ha trovato emersione al ter-
mine di un processo su cui ci si è più volte soffermati 

1310. Nella giurisprudenza 
successiva, soprattutto in materia di contraffazione, ma anche in tema di impedi-
menti e di motivi di nullità, è comparso il riferimento alle “altre funzioni del mar-
chio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui 
si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità” 

1311. Più difficile 
resta tuttavia individuare quale sia il fondamento razionale  di una protezione 
così configurata, visto che la presenza di interessi privati ancorché cospicui e pre-
cisamente individuabili non è di per sé ancor ragione sufficiente a fornire una giu-
stificazione dell’estensione della protezione, fin quando non si sia reperito un 
convergente interesse collettivo 

1312. 
È arduo desumere una risposta sicura al quesito relativo alla ratio del nuovo 

assetto nelle formulazioni offerte al riguardo dalla giurisprudenza, anche perché 
queste conoscono notevoli oscillazioni. In tempi recenti la giurisprudenza comu-
nitaria ha ricollegato la tutela della funzione comunicativa, di investimento e pub-
blicitaria del marchio alla circostanza che l’investimento promozionale relativo a 
un prodotto sarebbe costruito attorno al suo marchio 

1313. 
In precedenza il Tribunale di primo grado aveva fatto riferimento alla plura-

 
 

1310 V. in argomento già supra, § 7 C ). 
1311 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 58. La formula è impiegata in 

materia di impedimenti e motivi di nullità da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso 
«Budweiser», cit., par. 71; in materia di contraffazione da Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), 
caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 30; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; del 23 
marzo 2010 (Grande Sezione), caso «Google-AdWords», cit., par. 77; ed è stata fatta propria dalle 
Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, causa C-46/01, Viking Gas 
A/S c. Kosan Gas A/S, ex BP Gas A/S, caso «bombola da gas», parr. 37 e 50 ss., dell’Avvocato ge-
nerale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 50 e del 9 dicembre 2010, ca-
so «eBay», cit., 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. 

1312 V. in argomento già supra, § 8 E ).  
1313 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso 

«Google-AdWords», cit., parr. 95 ss. In questo senso, ma con riferimento al rilievo della funzione 
pubblicitaria nel caso di doppia identità, Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., 
parr. 58 e 63. Le stesse espressioni erano state usate dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Ja-
cobs nel caso deciso da Corte di Giustizia 4 novembre 1997, C-337/95, Dior c. Evora, in Racc. 
1997, I, 6013 ss., caso «Parfums Christian Dior», parr. 39, 41-42, ai fini dell’individuazione dei 
“giusti motivi” che possono giustificare l’opposizione alle importazioni parallele da parte del titola-
re del marchio (su cui v. infra, § 152; la presa di posizione prescinde dal carattere notorio o meno 
del marchio). 
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l i tà  dei  messaggi  t rasmessi  dal  marchio , per sottolineare, riprendendo 
l’analisi accolta nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston nel caso “In-
tel”, come questi possano attenere sia alle qualità dei beni contraddistinti dal mar-
chio sia alle “immagini e ai sentimenti che esso suscita, quali il lusso, un certo sti-
le di vita, l’esclusività, l’avventura, la giovinezza. È stato osservato come sotto 
questo profilo il marchio abbia un valore economico intrinseco che è indipendente 
e distinto dai beni e servizi per i quali esso è registrato. I messaggi in questione 
trasmessi da un marchio che gode di notorietà o che sono associati a esso, si è an-
che detto, conferiscono a quel marchio un valore significativo che merita prote-
zione, in particolare perché, nella maggior parte dei casi, la reputazione di un 
marchio è risultato di considerevole sforzo e investimento da parte del suo titola-
re” 

1314. 
I tratti della protezione corrispondente risultano nitidamente dalla disciplina. 

Si tratta una tutela che può sì dirsi assoluta  
1315,  ma solo nei limiti in cui si in-

tenda per tale quella che prescinde dalla presenza di un rischio di confusione da 
parte del pubblico. Allo stesso tempo, però, non si dà tutela al marchio anteriore 
in sé e per sé e per tutte le classi di beni, in modo tale da configurare un “monopo-
lio assoluto sul segno” allo specifico fine di preservarne l’“unicità”, come avreb-
bero preteso i primi sostenitori della tutela allargata dei marchi celebri 

1316, perché 
la protezione presuppone pur sempre il rischio della lesione di almeno uno degli 
interessi giuridicamente tutelati del titolare del marchio anteriore ed, in particola-
re, di quello sotteso alla funzione pubblicitaria qui considerata 

1317. 
Al contempo, i testi normativi confermano come l’impostazione europea, nel 

delineare la sfera di protezione dei marchi notori, abbia preso in considerazione 
non solo l’effet to  negat ivo –  i l  «pregiudizio» –  che la registrazione del 
marchio successivo può produrre sul marchio notorio anteriore ma anche gli ef-
fe t t i  posi t iv i  che il secondo segno consegua a proprio beneficio, in termini di 
accreditamento sul mercato, senza avere altro merito che la sua somiglianza o as-
sonanza con un precedente marchio famoso. Nelle nostre coordinate normative, 
assume infatti rilievo anche l’eventualità che il secondo segno tragga un «inde-

 
 

1314 Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, causa T-93/06, Mühlens GmbH & Ko. KG c. UAMI 
e Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, caso «Mineral spa», par. 26 e 22 marzo 2007, 
causa T-215/03, Sigla SA c. UAMI ed Elleni Holding BV, in Racc. 2007, II, 711 ss., caso «VIPS», 
par. 35. Così anche successivamente Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viagua-
ra/Viagra», cit., par. 57; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 58; 
28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Aller-
gan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 90; e v. anche. le ricorrenti prese di posizione al riguardo del-
la Commissione di ricorso dello UAMI ricordate – e citate – da L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual 
Property Law, cit., 877, nota 138. 

1315 Nell’accezione impiegata, ad es., da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., 
par. 59, e da A. VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà 
industriale, cit., 5, 7. Per le necessarie precisazioni cfr. supra, § 40 e infra, § 114.2. 

1316 Si veda ancora una volta F. SCHECHTER, The Rational Basis of Trademark Protection, cit. 
1317 V. però supra, § 40 e soprattutto infra, § 114.2 e 114.3. 
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bi to  vantaggio» dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anterio-
re 

1318. 
Queste caratterizzazioni della funzione sottesa alla disciplina dei marchi che 

godono di notorietà non offrono, a ben vedere, alcuna risposta al quesito relativo 
al fondamento razionale della tutela, visto che il titolo di protezione di un diritto 
di proprietà intellettuale, e quindi anche di un segno distintivo, ancorché notorio, 
non può essere ritrovato nell’investimento profuso dal suo titolare ma in una 
qualche specif ica  contr ibuzione al  benessere  col le t t ivo che possa es-
sere ricollegata a quell’investimento. Proprio l’effetto menzionato per ultimo, re-
lativo alla tutela contro l’indebito vantaggio, presenta le maggiori difficoltà da 
questo punto di vista. Se, infatti, con riguardo al pregiudizio al carattere distintivo 
e alla notorietà del segno che gode di rinomanza si può attendibilmente far valere 
che la tutela svolge la funzione di ridurre il “rumore” (noise) nell’interesse non 
solo dei titolari dei marchi stessi ma anche della preservazione del valore infor-
mativo accumulato dai segni più noti a beneficio del pubblico e quindi dell’otti-
malità economica 

1319, il ragionamento non è però suscettibile di estensione al caso 
dell’indebito vantaggio, nel quale, per definizione, il valore comunicazionale del 
segno anteriore non è affatto pregiudicato. Si riaffaccia a questo proposito dunque 
il timore che la regola corrispondente possa costituire un ostacolo all’apertura 
concorrenziale dei mercati europei cui le imprese newcomer statunitensi sono sta-
te sagacemente sottratte da un legislatore più accorto e meno succube agli interes-
si degli incumbents 

1320. Vi è insomma rischio che dalla disciplina siano proprio 
questi gli ultimi, gli incumbents, a trarre un “indebito vantaggio”, a scapito dei 
concorrenti e soprattutto della collettività. 

61.2. Marchi notori e qualità dei beni contraddistinti dal marchio. Non sarà 
sfuggito come nel delineare la funzione pubblicitaria del marchio la giurispruden-
za faccia spesso richiamo anche ai messaggi trasmessi dal marchio e inerenti alle 
qualità dei beni da esso contraddistinti 

1321. Il collegamento è tutt’altro che sor-
prendente. Invero, l’“indebito vantaggio” tratto dalla rinomanza del marchio ante-
riore a beneficio del secondo segno si realizza il più delle volte attraverso un “tra-
sferimento di immagine” dal primo al secondo; ma a sua volta il più delle volte 
l’immagine suscettibile di essere trasferita allude proprio a quei profili qualitativi 
da cui dipende la reputazione del marchio anteriore 

1322. Questi ricorrenti richiami 
 
 

1318 Anche in assenza di un correlativo pregiudizio: in questo senso esplicitamente Corte di Giu-
stizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 32 ss. 

1319 V. sul piano della conservazione del valore informativo dei marchi e di governo dei rischi di 
“rumore” in un contesto di sovraccarico informativo v. G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, Confusion 
over Use: Contextualism in Trademark Law, in 92 Iowa L.R. 2007, 1597 ss., a 1622 ss. e 1629 ss. 

1320 V. in argomento già supra, § 8 E ). 
1321 V. ad es. Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 26 e 22 marzo 

2007, caso «VIPS», cit., par. 35. 
1322 Questo fenomeno non avviene però sempre o necessariamente, se si accetti l’affermazione di 

Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 58, secondo cui non si può assumere 
che ciascun marchio notorio trasmetta, per il fatto stesso della sua notorietà, un’immagine di presti-
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non stanno tuttavia a indicare che la funzione pubblicitaria del marchio e quella di 
garanzia qualitativa siano un tutt’uno, essendo preferibile vedere quest’ultima 
piuttosto come una funzione giuridica del marchio autonoma dalla precedente 

1323 
e dotata di una propria tutela. Nondimeno non vanno neppur trascurati i punti di 
contatto fra le due pur distinte funzioni. Come già la giurisprudenza anteriore 
all’introduzione dello statuto speciale del marchio notorio aveva sottolineato, la 
reputazione del marchio dipende anche (e talora precipuamente) dal livello quali-
tativo dei beni che il pubblico associa con quel segno distintivo 

1324; cosicché si 
può comprendere come anche la protezione della funzione promozionale del mar-
chio, che proprio su quella reputazione si appunta, possa indirettamente compor-
tare una considerazione di valori qualitativi che a esso siano associati, anche se la 
tutela diretta della funzione di garanzia qualitativa del marchio – contro minacce 
che a esso possano provenire, talora anche ad opera del titolare stesso – resta poi 
affidata alle altre e specifiche previsioni che realizzano quello che si è con espres-
sione fortunata designato lo statuto di non decettività del marchio 

1325. 
Che la considerazione dei profili qualitativi dei prodotti contraddistinti dal 

marchio non sia né intrinseca alla disciplina dei marchi notori né di essa esclusiva 
è del resto confermato dalla circostanza che gli stessi profili qualitativi possono 
essere presi in considerazione (e spesso vengono presi in considerazione) anche in 
relazione a marchi che notori non sono e, più in generale, alla tutela della stessa 
funzione distintiva 

1326. Se è vero che la funzione essenziale del marchio già in li-
nea generale è intesa a garantire che vi sia un solo soggetto responsabile delle 
scelte relative ai prodotti contraddistinti dal marchio, è anche vero che queste 
scelte attengono a fattori decisivi per l’apprezzamento del pubblico, fra i quali le 
caratteristiche qualitative dei prodotti assumono indubbiamente un rilievo prima-
ziale 

1327. 
 
 
gio o di qualità superiore. È da ritenersi però raggiunta la prova, secondo 25 gennaio 2012 (Quinta 
Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., parr. 60 e 71, quando le qualità stimolanti del prodotto far-
maceutico contraddistinto con il marchio anteriore possano essere positivamente riferite anche alle 
bevande destinate a essere munite del marchio successivo. Nello stesso senso Trib. UE 27 novembre 
2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., par. 70. 

1323 Seppur derivata da quest’ultima: v. già supra, § 7 D ). 
1324 Corte di Giustizia 30 novembre 1993, caso «Audi Quattro», cit., par. 30; 17 ottobre 1990, 

caso «Hag II», cit., par. 14; 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 7; 31 ottobre 
1974, caso «Winthrop», cit., par. 8. 

1325 V. in argomento già supra, § 7 D ). 
1326 Come già indicato al § 42.1. 
1327 Come attestato da Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 48, se-

condo la quale “il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono con-
trassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa at-
tribuirsi la responsabilità della loro qualità” (corsivo aggiunto). Nello stesso senso Corte di Giusti-
zia 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad SA c. Christian Dior Coutures SA, Vincent Glade e So-
ciété Industrielle Lingeries (SIL), in Racc. 2009, I, 3421 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5470, caso «Co-
pad», parr. 22 e 45; 18 giugno 2002, causa C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Re-
mington Consumer Products Ltd, in Racc. 2002, I, 5475 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 4464, caso «Phi-
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Dunque, la tutela diretta della funzione di garanzia qualitativa del marchio è 
affidata a una disciplina specifica. La considerazione in senso più generico dei 
profili qualitativi cui il marchio possa fare riferimento assume rilievo anche per i 
marchi notori e ai fini della tutela della funzione pubblicitaria che ne caratterizza 
la disciplina ma non solo per essi, valendo infatti per tutti i marchi anche in rela-
zione alla tutela della funzione distintiva che è a essi coessenziale. 

61.3. Le funzioni tutelate nel terzo e nel primo conflitto. È venuto il momento 
di domandarsi anche quale sia il rapporto, dal punto di vista delle funzioni tutelate 
del marchio, fra l’impedimento riconducibile al terzo conflitto (marchi notori) e al 
primo conflitto (doppia identità). Sotto questo profilo, è dato di riscontrare una 
certa sovrapposizione fra l’ambito di operatività di questi due impedimenti relati-
vi, come delineati dall’evoluzione giurisprudenziale. 

In relazione al primo conflitto, la giurisprudenza aveva inizialmente messo in 
luce come il diritto esclusivo previsto dalle norme sia “stato concesso al fine di 
consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titola-
re di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie fun-
zioni. L’esercizio del diritto esclusivo di marchio deve essere pertanto riservato ai 
casi in cui l’uso del segno 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” 

1328. Questa presa di posizione conser-
vava ancora un margine di ambiguità: non era chiaro, in particolare, se nell’am-
bito del primo tipo di conflitto la tutela della funzione pubblicitaria fosse conside-
rata sullo stesso piano di quella distintiva. L’ambiguità è però stata nel frattempo 
sciolta dalla giurisprudenza successiva, che ha avuto modo di chiarire che fra le 
funzioni il cui pregiudizio può essere fatto valere dal titolare del marchio anterio-
re “è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel 
garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o del servizio di cui si 
tratti, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la 
qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti o quelle di comunicazione, inve-
stimento o pubblicità” 

1329. 
 
 
lips/Remington», par. 30 ove richiami e, per il periodo anteriore all’adozione della direttiva, le sen-
tenze della Corte 30 novembre 1993, caso «Audi Quattro», cit., par. 30; 17 ottobre 1990, caso «Hag 
II», cit., par. 14; 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 7; 31 ottobre 1974, caso 
«Winthrop», cit., par. 8, tutte rese in relazione a profili che attenevano alla tutela della funzione di-
stintiva. 

1328 Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 51 (corsivi aggiunti).  
1329 Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 88 ss., 91. Nello stesso 

senso Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 38; 8 luglio 2010, 
caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 30; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; 23 
marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 77; Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’O-
réal», cit., par. 58 (corsivi aggiunti). In argomento v. infra, § 130 e già supra, § 40.3. 

Ambigua sotto questo profilo è la presa di posizione di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Se-
zione), caso «Budweiser», cit., par. 63 ss., la quale, dopo avere sottolineato che il pregiudizio rile-
vante ai fini del primo conflitto è quello concernente tutte e ciascuna fra le diverse funzioni giuridi-
camente tutelate del marchio, ha prescelto una interpretazione – discutibile – del quesito posto giu-
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Dunque, la funzione pubblicitaria del marchio troverebbe giuridica tutela at-
traverso le norme relative non solo al terzo tipo di conflitto ma anche al primo 

1330. 
Questa conclusione non desta eccessiva sorpresa: dopo tutto la ragione della re-
pressione della pirateria non sta tanto nel rischio di confusione dei consumatori, 
ma nel contrasto dell’approfittamento parassitario. Va però anche considerato che 
nel diritto nazionale comunitariamente armonizzato la tutela della funzione pub-
blicitaria era parsa costituire un’opzione rimessa alla scelta degli Stati mem-
bri 

1331; e tuttavia l’evoluzione giurisprudenziale segnala che anche per marchi che 
non godano di notorietà essa è disponibile, sia pur nella limitata ipotesi della 
“doppia identità”. Si vedrà a tempo debito 

1332 come si profili la sovrapposizione 
così istituita fra le due discipline, quali difficoltà essa presenti e quali siano le so-
luzioni fin qui al riguardo sperimentate. 

61.4. Carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto? Su di un punto 
val però già la pena di soffermarsi fin d’ora. Se si ammetta che la funzione pub-
blicitaria trovi tutela anche per marchi diversi da quelli che godono di notorietà, 
potrebbe diventare necessario riconsiderare una convinzione molto diffusa relati-
vamente al carattere eccezionale o, quantomeno, speciale, delle norme sul conflit-
to del terzo tipo 

1333. Si è infatti molto spesso affermato che questa disciplina trova 
applicazione limitata al caso dei marchi notori con riguardo al conseguimento di 
un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio ante-
riore o alla produzione di un pregiudizio ai medesimi; e si è rilevato che sul piano 
nazionale l’accoglimento di questa disciplina costituisce una facoltà e non un ob-
bligo degli Stati membri. Se però fosse vero che la tutela della funzione pubblici-
taria non è circoscritta alle previsioni relative al terzo tipo di conflitto 

1334 e che 
tutti e tre i tipi di conflitto prendono in considerazione i profili qualitativi cui i 
marchi possano fare riferimento 

1335, si aprirebbe la via per giungere a una conclu-
sione molto diversa: le previsioni relative al terzo tipo di conflitto costituirebbero 
non una disciplina eccezionale ma il punto di  emersione di  scel te  di  fondo 
 
 
dice remittente per limitarsi a considerare solo il rischio di pregiudizio alla funzione essenziale, di 
indicazione di origine. 

1330 Sulla distinzione fra funzione pubblicitaria e di investimento, peraltro tutt’altro che chiara, v. 
peraltro Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 60-61. 

1331 Artt. 4, par. 4, lett. a ) e 5, par. 2 della direttiva. Si tratta, come ha osservato dalle Conclusio-
ni rese il 10 febbraio 2009 dall’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso poi deciso da Corte di 
Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 57, di questione delicata, atteso che, almeno da 
un punto di vista teorico, la tutela del marchio che gode di notorietà è facoltativa dal punto di vista 
del diritto degli Stati membri, quella ricollegata alla doppia identità obbligatoria. 

1332 Al § 130. In argomento si veda lo studio di A. HORTON, The Implications of L’Oréal v Bellu-
re – A Retrospective and a Looking Forward: the Essential Functions of a Trade Mark and when is 
an Advantage Unfair? in EIPR 2011, 550 ss., specie a 556 ss. 

1333 Sul punto v. le ricorrenti prese di posizione della Commissione di ricorso dello UAMI ricor-
date – e citate – da L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., nota 143 a 878. Per una 
critica v. però D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 70-71. 

1334 § 61.3. 
1335 § 61.2. 



720 CAPITOLO QUARTO 

che possono valere a orientare anche l’interpretazione e l’applicazione di tutta la 
disciplina e quindi anche delle previsioni relative al secondo tipo di conflitto. En-
tro le coordinate normative nuove, si tratterebbe di domandarsi se sia ancor vero 
che la fattispecie base di tutela, sia dal punto di vista del potere di invalidazione 
del marchio anteriore nei confronti di un marchio successivo, sia da quello 
dell’azione di contraffazione, ancor oggi consista nel rischio di confusione, come 
è logico quando si assuma che la funzione distintiva è rimasta la “funzione essen-
ziale” del marchio; oppure se, a seguito dell’evoluzione recente, la protezione del 
marchio si estenda a qualsiasi forma di interferenza con i diversi “messaggi” (di-
stintivo, ma anche pubblicitario e qualitativo) di cui il marchio può essere portato-
re, con la conseguenza che la fattispecie base di tutela sarebbe da identificarsi con 
qualsiasi forma di pregiudizio o di agganciamento al marchio medesimo, della 
quale il rischio di confusione sarebbe solo un caso particolare 

1336. 
Sul punto occorrerà ritornare in seguito 

1337. 

62. C) La nozione di “marchi che godono di notorietà” (e “di rinomanza”) 

62.1. I requisiti. L’applicabilità della disciplina relativa al terzo tipo di impe-
dimento e alla corrispondente causa di invalidità è limitata alla fattispecie dei 
marchi “che godono di notorietà”. Il legislatore comunitario, adottando questo 
concetto, ha mostrato di volere accogliere una nozione nuova ed europea che in-
tenzionalmente si discosta dalle tradizioni degli Stati membri, che avevano fino a 
quel momento preferito far riferimento alla nozione di marchi “celebri”, famous, 
berühmte, de haute rénommée 

1338. Si tratta quindi di individuare quale sia il signi-
ficato specifico della nozione introdotta dal diritto comunitario, fissando i diversi 
requisiti che la compongono. 

62.2. Il requisito della registrazione. L’applicazione delle norme sul primo o 
sul secondo conflitto presuppone che il marchio anteriore sia registrato o in corso 
di registrazione; ma prevede altresì ipotesi nelle quali il marchio anteriore, pur 
non essendo registrato o in corso di registrazione, costituisca tuttavia un impedi-
mento o un motivo di nullità relativa 

1339. Non così per i marchi notori: o essi sono 
registrati o in corso di registrazione oppure l’impedimento di cui al terzo conflitto 
non trova applicazione 

1340. La soluzione coincide con quella adottata dall’art. 
 
 

1336 In questi termini, lucidamente, G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni 
distintivi, cit., nota 1 a 206-207. In argomento v. già §§ 7 e 57. 

1337 V. infra, §§ 71, 113.3, 130.4 e 132.1. 
1338 Come testimoniato da A. VON MÜHLENDAL, Das künftige Markenrecht der Europäischen 

Gemeinschaft, in GRUR Int. 1989, 335 e 355. 
1339 V. supra, § 38 e infra, § 77. 
1340 Per una conferma espressa del dato (testuale, in quanto la previsione di cui alla lett. a ) del 

par. 4 dell’art. 4 della direttiva fa riferimento a “prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è 
registrato il marchio anteriore”; e v. il par. 3 del medesimo art. 4 per i marchi comunitari) in rela-
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16(3) TRIPs per individuare a quali marchi si riferisca la (meno estesa) 
1341 prote-

zione ultramerceologica prescritta dalla norma convenzionale; ed è verosimilmen-
te dettata dal desiderio di circoscrivere l’ambito di applicazione di una disciplina 
extra ordinem ai casi nei quali il titolare del marchio anteriore abbia assolto un 
onere di tipo formale prima di invocare la protezione. Le norme comunitarie non 
richiedono peraltro che il procedimento di registrazione si sia già completato al 
momento in cui il marchio notorio sia fatto valere; ma solo che la domanda di re-
gistrazione del marchio notorio sia anteriore alla domanda di registrazione contro 
cui il marchio notorio è fatto valere 

1342. 
62.3. La nozione di “notorietà”. La questione di gran lunga più importante ai 

fini dell’interpretazione delle norme che sanciscono l’impedimento è costituita 
dall’individuazione del significato della nozione di “notorietà” (reputation, Be-
kanntheit, renommée) del marchio anteriormente registrato, la cui presenza costi-
tuisce il requisito specifico per la disponibilità della tutela allargata. Il compito si 
profila tutt’altro che facile. Già da un punto di vista testuale la qualificazione di 
un marchio come notorio compare più di una volta nel tessuto normativo 

1343. Né 
deve sfuggire che nelle stesse norme che delineano il conflitto del terzo tipo la no-
torietà viene in considerazione due volte: una prima volta come elemento costitu-
tivo della nozione di marchio anteriore che beneficia della disciplina specializza-
ta; una seconda volta come uno dei due interessi del titolare del marchio anteriore 
 
 
zione all’opposizione nei confronti di una domanda di registrazione di marchio comunitario basata 
di un marchio anteriore nazionale asseritamente notorio ma non registrato, v. Trib. UE 17 dicembre 
2010 (Ottava Sezione), causa T-192/09, Amen Corner SA c. UAMI e Comercio Eletrónico Ojal, SL, 
caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», par. 62. Nello stesso senso Trib. UE 
26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 93; 19 
maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 106; 7 luglio 2010, 
causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», 
par. 36; 22 giugno 2010, causa T-255/08, Eugenia Montero Padilla c. UAMI e José Maria Padilla 
Raquena, in Racc. 2010, II, 2551 ss., caso «Jose Padilla/Jose Padilla», par. 47; Trib. primo grado CE 
11 luglio 2007, caso «Toska», cit., parr. 44 ss.; 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., parr. 49 ss. 
Così anche, incidentalmente, Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobac-
co, Inc. c. UAMI e Torrefação Camelo Lda, caso «Camelo», par. 45. Sembra ora prescindere dal 
permanere della registrazione del marchio anteriore che goda di notorietà la previsione di cui al 2° 
comma dell’art. 12 c.p.i., che, nell’attribuire potere invalidante di una registrazione successiva an-
che ai marchi che godono di rinomanza di cui alla lett. e) del 1° comma dello stesso art. 12, lo riferi-
sce anche ai marchi “scaduti” da non più di due anni dall’azione di nullità; la previsione può ritener-
si conforme al diritto comunitario solo se si ritenga che lett. f ) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva 
legittimi una deroga al par. 3 e alla lett. a ) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva. 

1341 V. infra, § 73. 
1342 V. infatti il rinvio al par. 2 dell’art. 4 della direttiva e dell’art. 8 r.m.c., che contiene la defi-

nizione di marchi anteriori comprensiva delle domanda di registrazione nella lett. b ), operato dagli 
artt. 4, parr. 3 e 4 della direttiva e 8, par. 5, r.m.c. In argomento, ma nella prospettiva dell’art. 16(3) 
TRIPs, v. N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 287. 

1343 V. il richiamo ai marchi “notoriamente conosciuti” di cui all’art. 6bis CUP contenuto negli 
artt. 4, par. 2, lett. d ) della direttiva, 8, par. 2, lett. c ), r.m.c. e 12.1, lett. f ), c.p.i. su cui cfr. il §73; 
sui nomi, segni ed emblemi civili notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport v. 
il § 83; ma v. anche il §77. 
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(alla notorietà del marchio anteriore e rispettivamente al suo carattere distintivo) 
che possono essere oggetto di indebito vantaggio o pregiudizio. 

a) La soglia di conoscenza del marchio notorio fra il pubblico interessato. I 
fattori. La Corte di Giustizia si è trovata a fornire la propria interpretazione della 
nozione di notorietà per la prima volta in relazione a un’azione di contraffazione. 
Questa era stata intentata dalla General Motors titolare del marchio nazionale an-
teriore “Chevy”, impiegato per designare autoveicoli del tipo “van”, contro 
l’utilizzazione di un segno identico per detersivi e altri prodotti di pulizia 

1344. Sul-
la base di una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della direttiva, la 
Corte ha determinato la “soglia di conoscenza” del pubblico di cui goda il mar-
chio anteriore richiesta dalla norma. Al riguardo non sarebbe richiesta “una de-
terminata percentuale del pubblico così definito” 

1345. La soluzione adottata a que-
sto proposito segna un distacco netto rispetto alla prassi giurisprudenziale tedesca, 
che nel diritto nazionale anteriore richiedeva una conoscenza da parte di non me-
no dell’80% della popolazione complessiva 

1346. Il grado di conoscenza richiesto 
deve – secondo la Corte 

1347 – essere considerato raggiunto se il marchio di impre-
sa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai 
prodotti e servizi contraddistinti da detto marchio. A maggior ragione deve ritenersi 
dotato di notorietà il marchio che sia largamente noto non solo fra le cerchie dei 
consumatori interessati ma anche fra il pubblico più vasto che non ne faccia consu-
mo 

1348: nel più sta il meno. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale de-
ve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, in particolare la quota di 
mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, 
nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo 

1349. 
Già leggendo questa prima presa di posizione, peraltro confermata dalle pro-

nunce successive 
1350, si ha l’impressione che il cr i ter io  adotta to  non sia parti-

 
 

1344 Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit. 
1345 Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 25. Nello 

stesso senso, sempre nella prospettiva della contraffazione, Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso 
«Pago», cit., par. 23. Cionondimeno Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Gra-
zia/Grazia», cit., par. 58, ha considerato assolto l’onere in una situazione nella quale, su di un cam-
pione di più di 2 mila intervistati, il marchio risultava conosciuto dal 61% degli interessati. 

1346 E.M. BASTIAN, Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi, cit., 114. 
1347 Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., parr. 26-27. Nello 

stesso senso, nella prospettiva della contraffazione, Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso «Pago», 
cit., parr. 24-25. 

1348 Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 29. La verifi-
ca non ha invece oggetto il pubblico interessato ai beni per i quali è effettuata la registrazione suc-
cessiva: Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), causa T-369/10, You-Q BV c. UAMI e Apple 
Corp., caso «Beatle/Beatles», parr. 33-34. 

1349 Nessuno di questi fattori è però indispensabile: la notorietà può in particolare essere ricono-
sciuta anche in assenza di dati relativi alla quota di mercato secondo Trib. UE 26 settembre 2014 
(Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 67. 

1350 V. Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 
58; 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), cause T-345/08 e 357/08, Helena Rubinstein snc e L’Oréal 
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c. UAMI e Allergan, casi «Botolist e Botocyl/Botox», par. 48; Trib. primo grado CE 19 giugno 
2008, caso «Mineral spa», cit., parr. 33-34; 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica s.r.l. c. UAMI 
e Nasdaq, caso «Nasdaq», par. 46; 6 febbraio 2007, causa T-477/04, Aktieselkabet af 21.november 
2001 c. UAMI e TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), caso «TDK», parr. 49-58; 25 maggio 2005, 
causa T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV c. UAMI e Spa-Finders Travel 
Arrangements, in Racc. 2005, II, 1825 ss., caso «Spa-Finders», par. 34; 13 dicembre 2004, caso 
«Emilio Pucci», cit., parr. 67 ss. Secondo Trib. UE 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-
131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 59, si 
tratterebbe di un elenco di fattori meramente esemplificativo. 

Nella giurisprudenza nazionale v. in senso conforme App. Torino 1 giugno 2013, caso «Se-
ven/Eleven», cit.; Trib. Milano 30 giugno 2013, Hearst Holding Inc. c. Masciaghi, in Il dir. ind. 
2014, 572 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Braccio di ferro», secondo cui, nel caso a essere 
registrato sia un segno “notorio” di cui all’art. 8.3 c.p.i., la rinomanza potrebbe essere rilevata come 
massima di comune esperienza; Trib. Milano 11 marzo 2010, Gut Edizioni c. Baci e Abbracci Col-
lezioni, in Giur. ann. dir. ind. 5638, caso «figura di mela Smemoranda»; Trib. Roma 23 giugno 
2008 (ord.), Soc. GRH c. Soc. Newton Compton editori e altri, ivi 5375, caso «Gambero Rozzo»; 
Trib. Milano 6 giugno 2002, Artemide s.p.a. c. Artemide Innovative Web Sites s.a.s. di Ravara Wil-
liam, ivi 4442, caso «Artemide»; Trib. Monza 26 maggio 2001 (ord.), Cybersearch c. Francesca 
Sansone, ivi 4350, caso «Cybersearch» e App. Milano 8 maggio 2001, Casa Editrice Universo s.p.a. 
e Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises e Harlequin Enterprises B.V. e Gulf & Western 
Co., ivi 4349, caso «Silhouette». Non di rado, peraltro, l’accertamento del giudice nazionale si ac-
contenta della rilevazione di dati relativamente sfocati e di scarsa pertinenza: v. ad es. Trib. Roma 
23 giugno 2008 (ord.), caso «Gambero Rozzo», cit., che si accontenta, peraltro in sede cautelare, 
della menzione di investimenti pubblicitari senza verificarne l’entità e si lascia molto impressionare 
dalla “diffusione mondiale” di un canale televisivo; Trib. Napoli (sez. distaccata di Frattamaggiore) 
20 dicembre 2002 (ord.), Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia, in 
Giur. ann. dir. ind. 4536, caso «Nokia», che ritiene provata la rinomanza anche in ragione di fattori 
incongrui, prendendo in considerazione, oltre al volume della produzione e alle campagne promo-
zionali, anche “il numero dei dipendenti” e “la diffusione dei prodotti su scala mondiale”; altra volta 
(Trib. Firenze 25 agosto 2001, caso «Hawaian Tropic», cit.) i parametri impiegati – la quota di mer-
cato detenuta dal prodotto contraddistinto e la spesa pubblicitaria – sono corretti, mentre le premesse 
teoriche (prova di una presenza in una pluralità di settori merceologici) non sono condivisibili; altra 
volta ancora l’argomentazione è tautologica (v. Trib. Ferrara 14 settembre 2001, caso «Elle/Elle 
Chic», cit.) o addirittura non sfugge al sospetto di identificare marchi forti e marchi che godono di 
rinomanza (v. ad es. Trib. Roma 22 gennaio 2008, Epson Italia s.p.a. c. G.&P. Rigenerazione di 
Bozza & C. s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 5262, caso «Cartucce Compatibili Epson T036», che in ef-
fetti applica la disciplina – anche – del terzo conflitto senza neppure darsi la pena di verificare la 
presenza dei presupposti corrispondenti; anche Trib. Milano 16 gennaio 2007, L’Oréal SA e Giorgio 
Armani s.p.a. c. Alfonso Martone e altri, in Giur. ann. dir. ind. 5129, caso «Falsi d’autore», dà per 
scontata la notorietà dei marchi invocati dall’attrice). Sull’insufficienza della prova di un’estesa 
campagna pubblicitaria, se disgiunta da riscontri sulla presenza effettiva del marchio sul mercato, v. 
Trib. Firenze 10 novembre 2001 (ord.), Peruzzi s.p.a. c. Parilli Lucia Vita & C. s.n.c., in Giur. ann. 
dir. ind. 4377, caso «Peruzzi». Non mancano casi nei quali la notorietà del marchio può essere con-
siderata un fatto notorio: v. Trib. Napoli 31 marzo 2003, caso «Viagra», cit., nel quale comunque la 
difesa del titolare del marchio anteriore non si era esentata dal provare (con una rassegna stampa) la 
notorietà del segno e l’ancor più significativa Trib. Napoli 26 febbraio 2002, caso «Playboy», cit., 
ove invece mancavano supporti probatori specifici. Sembra escludere a priori la notorietà del mar-
chio di un’impresa monoprodotto o specializzata, riservandola ai marchi delle imprese “c.d. giganti” 
App. Palermo 18 ottobre 1999, caso «Duca di Salaparuta», cit. Quando al marchio che gode di noto-
rietà si accompagnino altri segni (ad es. marchi speciali) oppure il segno si componga di più elemen-
ti, magari dotati di diversi tassi di notorietà, si possono profilare questioni di identificazione e di de-
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colarmente esigente, almeno nei termini generali della sua enunciazione 
1351; an-

zi 
1352. 
Questa impressione trova una prima conferma dal confronto con le  regole  

applicabi l i  in  mater ia  di  secondary meaning  
1353. Anche se ci sarebbe da 

attendersi che ci sia un dislivello notevole fra il grado di affermazione di un mar-
chio necessario perché questo possa beneficiare della tutela specializzata dei mar-
chi che godono di notorietà e quello richiesto perché un segno in origine privo di 
capacità distintiva possa iniziare a essere percepito come marchio, i fattori presi in 
considerazione all’uno e all’altro fine sono, come è stato spesso constatato 

1354, 
largamente sovrapponibili 

1355. L’identità di fattori non esclude naturalmente che 
essi possano essere graduati in maniera diversa a seconda che si tratti di accertare 
una soglia piuttosto che l’altra; anche se poi, passando al concreto delle valuta-
zioni operate nei due gruppi di casi, è dato di rilevare convergenze più che diver-
genze 

1356; e spesso è anzi dato di rilevare una più occhiuta sorveglianza sul valore 
 
 
limitazione del segno che beneficia della tutela speciale: su questo tema v. Trib. Milano 20 marzo 
2014, caso «confezioni di patatine», cit. e 11 marzo 2010, caso «figura di mela Smemoranda», cit. 
(in argomento v., per analogia, § 26 A ). 

1351 Così anche L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 879. In argomento v. 
già supra, § 58.1. 

1352 In effetti, ritiene che la soglia per la protezione del marchio che gode di notorietà sia “ridi-
cously low” M. SENFTLEBEN, Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property 
Galaxy?, in IIC 2011, 383 ss., 384. 

1353 V. supra, § 26 A ). 
1354 Il rilievo è diffuso: v. L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., 22; 

G.E. SIRONI, La «percezione» del pubblico interessato, cit., 132. 
1355 Né si tratta di una coincidenza: ad es. Trib. primo grado CE 13 dicembre 2004, caso «Emilio 

Pucci», cit., par. 73, richiama esplicitamente i criteri accolti dal leading case in materia di secondary 
meaning reso da Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 51. Vi 
sono del resto dei casi nei quali i profili attinenti al conseguimento della notorietà e l’acquisto della 
capacità distintiva si intrecciano: così nel caso deciso da Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezio-
ne), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., si trattava non solo di accertare la notorietà raggiunta dal 
marchio anteriore ma anche di apprezzare se l’eventuale carattere descrittivo dei componenti “bo” e 
“tox” – che in sede scientifica sicuramente alludono al botulino e alla sua tossicità – fosse stato su-
perato dal acquisto di capacità distintiva, parr. 72 ss. 

1356 Come è dato di constatare comparando i fattori e gli elementi presi in considerazione ai fini 
dell’accertamento della notorietà del marchio dalle sentenze rese da Trib. primo grado CE 19 giugno 
2008, caso «Mineral spa», cit., parr. 33 e 34 (dove si fa riferimento a un uso del marchio anteriore 
durato per numerosi anni, a una forte presenza nella distribuzione di massa e al dettaglio, a una quo-
ta di mercato del 23,6% nel campo delle acque minerali e a investimenti promozionali significativi 
inclusa la sponsorizzazione di eventi sportivi); 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., parr. 49-58 (dove 
si fa riferimento a fattori particolarmente probanti, fra cui un uso ultratrentennale, quote di mercato 
del 22% per le videocassette in Europa, con punte del 49,5% per la Gran Bretagna e del 39,3% per 
le musicassette con punte del 64,1% per la Gran Bretagna; la sponsorizzazione continuativa di rock-
star del calibro di Paul Mc Cartney e dei Rolling Stones e di primari eventi sportivi e musicali non-
ché di team calcistici come il Milan e l’Ajax); 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 34 
(che si limita a enunciare il criterio della conoscenza “da una parte significativa del pubblico inte-
ressato”, considerandone “pacifica” la prova per una classe di beni e constatando la mancanza di 
qualunque elemento per le altre); 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., parr. 67 ss. (che ha 
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probatorio degli elementi forniti quando l’oggetto della prova sia il secondary 
meaning piuttosto che la notorietà. Per fare un esempio: per le cifre relative 
all’investimento pubblicitario in materia di acquisto della capacità distintiva è ri-
chiesto un livello di analiticità e di disaggregazione che non è invece oggetto di 
verifica altrettanto puntigliosa quando si tratti di accertare se un marchio goda di 
notorietà 

1357. 
Più sorprendente ancora è la circostanza, meno frequentemente rilevata 

1358 e 
tuttavia non infrequente a livello giurisprudenziale 

1359, che i fattori presi in consi-
derazione per verificare se un marchio goda di notorietà coincidano anche con 
quelli impiegati per verificare l’acquisto del carat tere  dis t int ivo r i levante  
a i  f in i  del la  valutazione del  r ischio di  confusione nell’ambito del se-
condo conflitto 

1360. 

 
 
ritenuto che gli elementi forniti, attinenti alla prova di inserzioni pubblicitarie posteriori alla data 
della domanda di registrazione del marchio successivo, a dichiarazioni di alcuni media inserzionisti 
per un quinquennio a cavallo della data della domanda successiva e le videocassette di spot pubbli-
citari sempre lo stesso periodo non sarebbero sufficienti al fine di fornire la prova della quota di 
mercato, della durata e dell’intensità dell’uso e degli ammontari investiti) con quelli impiegati in 
materia di secondary meaning (su cui v. supra, § 26 A ). Nel caso deciso da Trib. primo grado CE 10 
maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., non sarebbe stato facile alla borsa statunitense fornire prova di un 
uso per beni offerti sul mercato europeo; e tuttavia il Tribunale ai parr. 48 ss. si è accontentato della 
prova di una diffusione del listino sui giornali europei e di un investimento pubblicitario. Dal canto 
suo, Trib. UE 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. 
UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», parr. 59 ss., si è sostanzialmente accontentato della 
prova della notorietà dimostrata dagli articoli della stampa generalista e specializzata, senza preoc-
cuparsi di dati relativi al fatturato, della loro analiticità e della loro documentazione. L’attenzione 
specificamente rivolta alla copertura mediatica, invece che alla pubblicità a pagamento, trova in 
questa situazione una spiegazione che è stata esplicitata in modo particolarmente chiaro nella suc-
cessiva decisione del Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», 
cit., par. 48: trattandosi di un farmaco che richiede ricetta medica, non ne è consentita pubblicità. 

1357 Cfr. da un lato Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 34, in 
materia di accertamento della notorietà, e dall’altro Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, causa 
T-141/06, Glaverbel SA c. UAMI, caso «superficie di vetro», par. 41; 6 marzo 2007, causa T-
230/05, Golf USA c. UAMI, caso «Golf USA», par. 83; 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC SA 
c. UAMI, caso «forma di accendino», parr. 71 e 74 e 10 novembre 2004, causa T-402/02, August 
Storck KG c. UAMI, in Racc. 2004, II, 3849 ss., caso «incarti a forma di farfalletta», parr. 84 e 85, 
tutte in materia di secondary meaning. Corte di Giustizia 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, August 
Storck KG c. UAMI, in Racc. 2006, 5719 ss., caso «incarti a forma di farfalletta», par. 79 pare pure 
richiedere un confronto fra le spese pubblicitarie dell’impresa e quelle del settore nel suo complesso. 
Per una discussione di questa giurisprudenza v. già supra, § 26 A ). Una spiegazione plausibile del 
maggior rigore esibito in tema di accertamento del secondary meaning potrebbe stare (come è stato 
ipotizzato da G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 294 s.) nel-
la circostanza, di indole più qualitativa che quantitativa, che questo richiede la prova dell’acqui-
sizione da parte del segno di un significato aggiuntivo (secondario, per l’appunto). 

1358 Ma v. L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, cit., 22. 
1359 V. ad es. Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», 

cit., par. 108 e per altri conformi richiami § 58.1. 
1360 V. ad es. Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», 

cit., parr. 88 ss. e 108. In argomento v. già supra, § 58.1. Secondo la giurisprudenza, “per valutare 
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b) Notorietà e carattere distintivo: una relazione a tre livelli. Quale è dunque 
il rapporto fra la notorietà del marchio, intesa come requisito per l’applicazione 
della disciplina, e il “carattere distintivo” del marchio? La relazione va colta a tre 
livelli. 

In primo luogo, se prendiamo in considerazione il carattere distintivo – non 
inerente, ma – acquisito del marchio, come abbiamo appena fatto, notorietà e ca-
rattere distintivo si presentano come due facce della stessa medaglia: l’uso quali-
ficato dal punto di vista della sua intensità, durata e dimensione produce l’uno e 
l’altro effetto. Da questo punto di vista, le due nozioni sono prese in considera-
zione dalla giurisprudenza, se non esattamente come sinonimi, quantomeno co-
me due articolazioni di un fenomeno fondamentalmente unitario 

1361. 
Va peraltro – e in secondo luogo – osservato che la correlazione vale solo fra 

notorie tà  e  carat tere  dis t in t ivo acquis i to. Per la verità alcuni ordinamenti 
richiedono anche la presenza di un carattere distintivo intrinseco o inerente del 
marchio anteriore perché questo si candidi alla tutela allargata 

1362. Non è però co-
sì per il diritto comunitario. Se l’applicazione della norma comunitaria presuppo-
ne che il marchio goda di notorietà e questa di regola è conseguita attraverso la 
progressiva accumulazione di carattere distintivo, non è invece a tal fine richiesto 
che fin dalle sue origini il marchio sia dotato di carattere distintivo inerente 

1363. 
La relazione fra notorietà e carattere distintivo non si ferma però qui. Infatti, 

occorre in terzo luogo considerare che le norme che disciplinano il terzo tipo di 
 
 
se un marchio goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubbli-
co, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la 
quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di 
tale marchio, la consistenza degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, la quota de-
gli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata im-
presa grazie al marchio, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di 
altre associazioni professionali”: così Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., 
parr. 34-35. V. anche Trib. primo grado 12 marzo 2008, caso «Coto d’Arcis», cit., parr. 47 e 48 e 7 
settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., parr. 79 ss. Con specifico riguardo alla prova dell’ac-
quisto del carattere distintivo v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 30 
ss. secondo cui gli elementi di prova forniti dalla parte che fa valere tale acquisto vanno considerati 
non atomisticamente ma complessivamente. 

1361 V. ad es. Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24 (dove “il carattere 
distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà” è preso in considerazione ai fini di 
valutare il rischio di confusione). V. anche Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko 
ΔΕΛΤΑ», cit., par. 27, che distingue fra il “carattere distintivo” dei marchi considerati “o di per sé 
oppure in ragione della reputazione di cui godono”; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 
105 (in questa sentenza i termini “notorietà” e “reputazione” sono usati come sinonimi perfetti per 
indicare il carattere distintivo acquisito). 

1362 Come aveva ritenuto, dando prova di qualche severità, la giurisprudenza statunitense ante-
riore alle recenti modifiche legislative: v. Court of Appeals for the Second Circuit, 28 febbraio 
2001, TCPIP Holding Company c. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 98 (2d Cir. 2001), caso 
«Children’s Place». 

1363 Per converso, non basta che il marchio anteriore sia dotato ab origine di carattere distintivo, 
giacché la nozione di notorietà presuppone un grado di conoscenza conseguito dal marchio in ragio-
ne delle sue modalità di presenza sul mercato. 
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conflitto menzionano espressamente il “carattere distintivo” non già nella prospet-
tiva ora considerata, di e lemento cost i tu t ivo del la  fa t t ispecie , ma solo 
come interesse  del titolare del marchio anteriore suscet t ib i le  di  essere  og-
get to  di  pregiudizio  o  di  indebito  vantaggio. Da questo punto di vista, 
dunque, il “carattere distintivo” costituisce un’al ternat iva a l la  notorie tà  e 
non un elemento che la determina: basta che l’uno o l’altra siano suscettibili di 
pregiudizio o indebito vantaggio ad opera del contegno del soggetto che regi-
stra 

1364 il marchio successivo, perché ricorra l’impedimento. In quest’ultima 
prospettiva, il carattere distintivo che corre il rischio di approfittamento o di 
pregiudizio non necessariamente deve essere acquisito, potendo essere anche 
originario, intrinseco o inerente 

1365; e appare tutt’altro che fuori luogo doman-
darsi se, nel contesto del terzo conflitto, la stessa nozione di carattere distintivo 
non assuma un significato diverso da quello attestato in relazione al secondo tipo 
di conflitto 

1366. 
c) Il pubblico interessato rilevante per l’accertamento del requisito della noto-

rietà. Che la nozione di marchi che godono di notorietà sia relativamente poco 
esigente – e quindi ammetta che la qualificazione corrispondente possa andare a 
beneficio di molti marchi che non sarebbero stati considerati né celebri né famosi 
alla stregua delle giurisprudenze nazionali anteriori all’armonizzazione comunita-
ria – è confermato anche dalla nozione di pubblico interessato impiegata per ope-
rare l’accertamento corrispondente. Infatti, perché si possa parlare di notorietà di 
un marchio è indispensabile avere un parametro di riferimento. Molto diverso è 
però misurare il tasso di conoscenza di un marchio rispetto alla popolazione nel 
suo complesso o rispetto al pubblico che sia specificamente interessato a quella 
tipologia di beni. Sotto questo profilo, in molti fra i diritti nazionali anteriori 
all’armonizzazione comunitaria non era dato di registrare dubbi. All’epoca si par-
lava ancora di marchi celebri o famosi; ed era sicuro che la valutazione corrispon-
dente dovesse essere ragguagliata a tutto il pubblico nel suo complesso. Marchi 
famosi erano i segni noti a pressoché tutta la popolazione, ivi compresi quei sog-
getti che mai avessero consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno. 
Esempio classico era quello del marchio «Champagne» 

1367, cui si sarebbe potuto 
aggiungere ad es. il marchio «Coca Cola». A sua volta, quando il diritto statuni-
tense ha ritenuto maturi i tempi per estendere dal livello statale a quello federale 
 
 

1364 Od usa: infra, § 140. 
1365 Sul punto v. infra, § 68. 
1366 V. in particolare M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 65, che si pronuncia 

per un concetto di carattere distintivo che si potrebbe descrivere come relativamente “despecializza-
to”, in quanto in parte svincolato dalla misurazione della distanza rispetto ai beni per cui il marchio 
anteriore sia stato usato; sul tema § 68.2. 

1367 Sul quale si era soffermata Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, Veuve Clicquot-Ponsardin S.A. e 
altri c. ditta Franco Zarri Profumerie, in Riv. dir. ind. 1989, II, 3 ss., caso «Champagne», con nota di 
R. FRANCESCHELLI, È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione co-
me marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante? Rileva come l’approccio 
sia stato superato dalla Novella Trib. Monza 26 maggio 2001 (ord.), caso «Cybersearch», cit. 
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la tutela allargata dei marchi celebri, si è preoccupato di circoscrivere l’ambito di 
applicazione della nuova disciplina a quei segni la cui affermazione avesse rag-
giunto il palcoscenico più ampio del pubblico generalista anziché le nicchie dei 
pubblici specializzati. L’idea sottostante era – ed è – che una tutela extra ordinem 
non possa essere attribuita a un marchio che goda solo di una “niche fame”, es-
sendo presupposto per l’espansione della protezione che il segno sia “widely re-
cognized” dal “general consuming public” 

1368. 
Non così per il diritto comunitario. “Il pubblico per il quale il marchio di im-

presa precedente” – ha detto la Corte di Giustizia a partire dalla sua prima presa di 
posizione nel caso “Chevy” – “deve avere acquisito una notorietà è quello interes-
sato a tale marchio di impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto 
in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più  special izzato ,  ad 
esempio un determinato ambiente  professionale” 

1369. 
La scelta appare sicuramente coerente con l’idea di fornire una nozione di 

marchi notori che si discosti dalle tradizioni degli Stati membri più esigenti in ma-
teria di marchi celebri o famosi. Essa ha forse il vantaggio di allineare – o forse 
più correttamente appiattire – la tutela al livello più basso, quello accolto dagli 
Stati membri meno esigenti nel delineare questo requisito della fattispecie 

1370; e 
tuttavia suscita non poche perplessità. Intanto, più si restringe il mercato di rife-
rimento, più appare verosimile e agevole incontrare dei marchi che possono esse-
re considerati “notori” dagli ambienti interessati. Non è d’altro canto agevole im-
maginare in una prospettiva di politica del diritto perché mai il punto di vista di 
una cerchia di soggetti ristretta e di un sottomercato circoscritto debbano assume-
re rilevanza in situazioni nelle quali i beni cui il segno identico o simile sia regi-
strato o usato per beni anche molto distanti e diversi 

1371. Può essere che tutti i giu-
risti italiani conoscano il marchio editoriale Giuffrè e in effetti ci sarebbe da sor-
 
 

1368 V. B. BEEBE, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, cit., 1156 e 1158. 
Per il dibattito anteriore alla normativa del 2006 v. B.A. JACOBS, Trademark Dilution on the Consti-
tutional Edge, cit., 179 s. 

1369 Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 24, nella pro-
spettiva della contraffazione. Nello stesso senso, Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso «Pago», 
cit., par. 22 e 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 47. In senso conforme Trib. primo grado CE 
10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 46 e, nel diritto interno, Trib. Milano 6 giugno 2002, caso 
«Artemide», cit. Diversamente Trib. Roma 25 ottobre 2002, caso «Titanus», cit., in una situazione, 
peraltro, nella quale la prova della conoscenza generalizzata del marchio – nella specie della più an-
tica casa cinematografica italiana – era stata ritenuta facilmente desumibile dal contesto di fatto, vi-
sto che i film di quella casa hanno avuto frequenti e ripetuti passaggi televisivi. Questa posizione 
non è contraddetta da Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., 
par. 29, che ha considerato come notorio un marchio largamente noto non solo fra le cerchie dei 
consumatori interessati ma anche fra il pubblico più vasto che non ne faccia consumo: infatti, nel 
più sta il meno. 

1370 In questo senso M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 75. 
1371 Sulle tensioni che questa scelta genera sul piano dell’accertamento del pregiudizio e 

dell’approfittamento v. infra, §§ 68-70. Come ha osservato M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower 
of Babel, cit., 74, la porta inizialmente spalancata facendo capo al criterio della nicchia tende a esse-
re poi richiusa in sede di accertamento delle condizioni specifiche della contraffazione. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 729 

prendersi del contrario; ma non è detto che l’investimento pubblicitario indub-
biamente profuso da questa casa necessiti di una tutela allargata anche nei con-
fronti di chi lo registrasse per prodotti non simili 

1372. 
d) Notorietà e rinomanza. Infine: ci si può domandare se la nozione comunita-

ria di marchi che godono di notorietà implichi necessariamente una connotazione 
positiva del segno dal punto di vista qualitativo o, se si preferisce, un apprezza-
mento soggettivo positivo da parte del pubblico interessato. Secondo una prima 
impostazione, la risposta dovrebbe essere negativa. In quest’ottica, può essere che 
la notorietà (significativamente caratterizzata come reputation nel testo inglese) 
comporti buona reputazione; è anzi probabile che il più delle volte sia effettiva-
mente così 

1373; e tuttavia questa implicazione ulteriore non è affatto un presuppo-
sto necessario per l’applicazione della disciplina del terzo caso di conflitto. 

Al legislatore italiano non è sfuggita questa possibile “neutralità” dal punto di 
vista qualitativo della nozione di marchi che godono di notorietà; esso ha però 
preferito operare una scelta linguistica mirante a recuperare la necessità di una 
componente qualitativa nella nozione. Di qui il riferimento presente nell’art. 12.1, 
lett. e), alla nozione, autoctona, di “marchio che gode di  r inomanza”, anziché 
di mera notorietà. La norma italiana segue quindi una seconda impostazione, as-
sumendo che la notorietà intesa come antecedente della disciplina comporti ne-
cessariamente una connotazione positiva del segno. 

Dunque, da un punto di vista testuale, la previsione interna diverge da quella 
comunitaria. Ove alla divergenza testuale si accompagni anche una divaricazione 
sotto il profilo sostanziale, si producono tutte le conseguenze del caso: in ipotesi 
di conflitto prevale il precetto comunitario su quello nazionale. Questo è precisa-
mente quanto avviene nel caso di specie. Per convincersene, occorre al riguardo 
ricordare che nelle norme comunitarie qui esaminate il riferimento alla notorietà 
torna due volte: come requisito per l’applicazione della disciplina ma anche come 
interesse suscettibile di pregiudizio o di indebito vantaggio 

1374. Si avrà occasione 
di constatare come la notorietà intesa quale interesse suscettibile di pregiudizio o 
indebito vantaggio incorpori un elemento che presuppone un apprezzamento sog-
gettivo positivo del pubblico 

1375; e che tuttavia la stessa caratterizzazione non 
 
 

1372 Opportunamente Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve 
Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 65 precisa che, se di un marchio sia provata la notorie-
tà in un certo ambito, la tutela specializzata si riferisce solo a quell’ambito e non agli altri beni per 
cui il marchio medesimo sia per avventura stato registrato (anche se, occorre aggiungere, la nozione 
di carattere distintivo – anche acquisito: e quindi, sotto questo profilo, coincidente con la notorietà –, 
pur accertata in un ambito specifico, in sede di tutela va intesa in qualche misura in maniera despe-
cializzata: sul punto §§ 62.3, lett. b ), 68.2 e 70.3). 

1373 Per le ragioni indicate supra, al § 61.2. 
1374 Nell’ambito della seconda e della terza condizione specifica per l’applicazione delle norme: 

v. infra, §§ 68.2, 69 e 70. 
1375 Così espressamente, con riferimento all’indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio 

anteriore e non al suo pregiudizio, Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 
65; e v. amplius, §§ 68.2 e 69. 
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sembra invece valere per la notorietà intesa come requisito di applicazione della 
disciplina del terzo conflitto, visto che essa coincide con il carattere distintivo ac-
quisito del marchio anteriore ed è pacifico che il tasso di carattere distintivo con-
seguito sul mercato è fattore che attiene al grado di conoscenza presso al pubblico 
e non all’apprezzamento positivo da parte del medesimo 

1376. Quindi la previsione 
nazionale deve sotto questo profilo essere disapplicata, seppur solo nella parte in 
cui fissa l’elemento costitutivo della fattispecie. 

*** 

Si possono tracciare alcune conclusioni relative alla nozione di notorietà accol-
ta come requisito di applicazione della disciplina specializzata. La notorietà va 
apprezzata a partire da una nozione di pubblico interessato che abbraccia non solo 
il pubblico generalista ma anche cerchie di consumatori più ristrette o di nicchia, 
v. lett. c) di questo medesimo paragrafo. La soglia di conoscenza richiesta va mi-
surata sulla base di fattori che non si discostano da quelli impiegati per valutare 
l’acquisto sia di un secondary meaning sia del carattere distintivo rilevante nel-
l’ambito del secondo tipo di conflitto, mentre la presenza o meno di carattere di-
stintivo inerente non è indispensabile perché un marchio possa ritenersi dotato di 
notorietà, v. lett. a) e b). La nozione di notorietà, intesa come elemento costitutivo 
della fattispecie del terzo conflitto, non coincide con quella, più qualitativa, di ri-
nomanza, lett. d). Se esiste una correlazione stretta fra la nozione di notorietà ac-
colta come requisito per l’applicazione della disciplina specializzata e quella di 
carattere distintivo acquisito, impiegata per valutare il rischio di confusione ai fini 
del secondo tipo di conflitto, tanto che i fattori impiegati per operare queste pur 
diverse valutazioni tendenzialmente coincidono, è allora lecito ipotizzare che fra 
le nozioni debbano sussistere differenze di gradazione accentuate, in assenza delle 
quali non si comprenderebbero le divergenze fra le discipline evocate. Insomma, 
come è stato di recente argomentato, per dare conto della tutela allargata occorre 
che la notorietà di cui al terzo tipo di conflitto incorpori un tasso di carattere di-
stintivo acquisito abbastanza elevato da giustificare il “salto” di disciplina appli-
cabile 

1377. 
62.4. Il rapporto con le norme di diritto internazionale convenzionale. Impo-

stazione e rinvio. In quali rapporti si pone la nozione di marchi notori accolta dal 
diritto comunitario con le fonti di diritto internazionale convenzionale che attri-
buiscono rilievo al tasso di conoscenza del marchio anteriore fra il pubblico? Il 
quesito viene normalmente posto con riguardo per un verso all’art. 6bis CUP e 
per altro verso all’art. 16 TRIPs 

1378. 
 
 

1376 V. § 62.3 a ). 
1377 Questa, se ben comprendo, è la tesi di fondo dello scritto di L. MANSANI, La capacità distin-

tiva come concetto dinamico, cit. 
1378 Queste due disposizioni sono state oggetto della Raccomandazione congiunta riguardante le 

disposizioni relative ai marchi notoriamente conosciuti del 12 giugno 1999, adottata dall’assemblea 
dell’Unione di Parigi e del WIPO del 20-29 settembre 1999. Sulla rilevanza giuridica della Racco-
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La prima delle due norme, l’art. 6bis CUP, relativo ai “marchi notoriamente 
conosciuti” (well-known), è direttamente richiamata dalla disciplina comunita-
ria 

1379 ed è altresì oggetto del meccanismo di “incorporazione attraverso rinvio” 
negli ordinamenti degli Stati membri ad opera degli artt. 2(2) e 16(2) TRIPs 

1380. 
A loro volta, i TRIPs operano un duplice richiamo all’art. 6bis CUP, una prima 

volta attraverso l’appena ricordato rinvio generale a tutte le norme della CUP e 
quindi anche alla previsione da ultimo citata e una seconda volta dettando una di-
sciplina relativa all’estensione della tutela (“diritti conferiti”) dei “marchi noto-
riamente conosciuti” (well-known) nell’art. 16(2) e (3), che prende sì come punto 
di partenza l’art. 6bis, ma per operarvi significative addizioni. 

Sia l’art. 6bis CUP sia l’art. 16 TRIPs concernono anche la fase di registrazio-
ne di un marchio successivo confliggente con un marchio anteriore “notoriamente 
conosciuto” e, quindi, operano già sul piano della verifica degli impedimenti rela-
tivi e dei motivi di nullità prima ancora che della contraffazione. Ciò è previsto 
espressamente dall’art. 6bis CUP e risulta, sia pur indirettamente, dalla lettura si-
stematica dell’art. 16 TRIPs, la quale postula che ai diritti anteriori fondati sul-
l’art. 6bis CUP sia riservato un potere invalidante rispetto alle registrazioni suc-
cessive sufficiente a salvaguardare l’ampiezza dei diritti esclusivi conferita dal-
l’art. 16(1) parte prima e seconda e dall’art. 16(3) TRIPs 

1381. 
Alla stregua di queste norme convenzionali, dunque, la disciplina comunitaria 

e comunitariamente armonizzata dell’impedimento relativo derivante dal conflitto 
con un marchio anteriore deve conferire al marchio anteriore una salvaguardia che 
non può essere inferiore a quella apprestata iure conventionis. In un quadro come 
questo, viene spontaneo domandarsi se le disposizioni comunitarie siano compa-
tibili con quelle convenzionali e se il grado di conoscenza presupposto dalla di-
sciplina specializzata dei marchi “che godono di notorietà” (reputation) sia più o 
meno elevato da quello richiesto dalle previsioni convenzionali concernenti i 
marchi “notoriamente conosciuti” (well-known) appena menzionate. 

Procedendo con ordine, occorre tenere presente che fra la previsione dell’art. 
6bis CUP e le disposizioni comunitarie relative ai marchi notori qui esaminate 
non si possono per definizione porre questioni di compatibilità per due ragioni di-
stinte e concorrenti. In primo luogo, l’applicazione della norma convenzionale 
presuppone che la registrazione o l’uso del segno successivo siano “atti a produrre 
confusione” (art. 6bis, numero 1) 

1382 e opera solo con riguardo a “prodotti identici 

 
 
mandazione e sul suo significato v. M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 50 ss. 

1379 Artt. 4, par. 2, lett. d ), della direttiva e 8, par. 2, lett. c ), r.m.c. 
1380 V. § 3 B). Si ricorderà che l’UE non è parte della CUP ma è parte dei TRIPs. 
1381 V. § 36.3. 
1382 Il punto è pacifico ed è stato ricordato da Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso 

«Toska», cit., par. 51 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 57. In senso conforme le Conclu-
sioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso deciso da Corte di 
Giustizia 22 novembre 2007, causa C-328/06, Alfredo Nieto Nuño c. Leonci Monlleó Franquet, in 
Racc. 2007, I, 10093 ss., caso «Fincas Tarragona», par. 31. 
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o simili”; mentre la disciplina comunitaria del marchio notorio ha (anche) un’e-
stensione ultramerceologica, cosicché non può profilarsi un problema di confor-
mità in senso proprio fra norme che operano in situazioni diverse e sulla base di 
presupposti (in parte) divergenti 

1383. In secondo luogo, l’art. 6bis CUP è comun-
que direttamente richiamato dalle previsioni della direttiva e del regolamento 

1384, 
cosicché il precetto convenzionale deve ritenersi automaticamente rispettato dal 
diritto comunitario qualunque sia l’interpretazione delle restanti disposizioni di 
questo. 

Ciò non significa però che il confronto fra il grado di conoscenza richiesto nel-
le due fattispecie, fra il marchio dotato di reputation e quello well-known, sia 
esercizio del tutto ozioso. Da esso possono intanto emergere guadagni conoscitivi: 
sapere quale dei due criteri sia più esigente aiuta infatti a definirli entrambi 

1385. 
Peraltro, quale sia poi la nozione di marchi “notoriamente conosciuti” potrà e-
mergere con la necessaria nitidezza solo dopo aver chiarito quale sia la funzione 
assegnata dalla disciplina convenzionale alla fattispecie corrispondente. Il compi-
to sarà assolto nelle pagine successive 

1386. Per l’intanto si potrà anticipare che 
l’opinione dominante ritiene che, in punto fattispecie, la nozione di marchi “che 
godono di notorietà” sottesa alla tutela specializzata di diritto comunitario sia me-
no esigente nei suoi elementi costitutivi di quanto non lo sia il concetto di “marchi 
notoriamente conosciuti” accolta dal diritto internazionale convenzionale 

1387. 
Diverso è il caso del rapporto fra la previsione dell’art. 16 TRIPs e quelle del 

diritto comunitario. Infatti, le innovazioni introdotte dall’art. 16 TRIPs rispetto al 
testo dell’art. 6bis CUP hanno operato un avvicinamento marcato fra la disciplina 
convenzionale ed europea, al punto da rendere non solo legittima ma necessaria 
una valutazione della conformità della disciplina comunitaria con i nuovi assetti 
convenzionali. Ed è facile comprendere come nel confronto non potrà mancare 
anche un’individuazione dei rapporti fra le due fattispecie che evocano le rispetti-
ve discipline. Anche su questo punto si tornerà dunque a tempo debito 

1388. 

 
 

1383 Sul tema v. amplius oltre § 73.3. 
1384 Artt. 4, par. 2, lett. d ), della direttiva e 8, par. 2, lett. c ), r.m.c. 
1385 E del resto la distinzione fra la fattispecie del marchio notoriamente conosciuto e quella del 

marchio notorio ha anche rilevanti conseguenze sul piano processuale: così, il titolare del marchio 
anteriore che abbia fatto valere il carattere notoriamente conosciuto del proprio marchio invocando 
l’art. 8, parr. 1 e 2, r.m.c. nel procedimento amministrativo non può invocare la disciplina dei mar-
chi notori di cui all’art. 8, par. 5, in sede di impugnazione. Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, 
caso «Mobilix», cit., parr. 19 ss. confermato sul punto da Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso 
«Mobilix», cit., parr. 119-126. 

1386 V. infra, § 73.2. 
1387 In questo senso M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 50 ss. e L. BENTLY-B. 

SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 879; in giurisprudenza Corte di Giustizia 12 marzo 2009, 
caso «Nasdaq», cit., par. 51. Sul punto v. § 73.1. 

1388 V. infra, §§ 73.2 e 73.3. 
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63. (Segue). D) Le coordinate geografiche della nozione di notorietà (rin-
vio) 

Fin qui la disciplina dell’impedimento collegato al terzo tipo di conflitto ha 
potuto essere esaminata unitariamente, senza distinguere fra diritto nazionale dei 
marchi e marchio comunitario. È però venuto il momento di divaricare la tratta-
zione: il requisito geografico della nozione di notorietà si presenta diversamente a 
seconda che si consideri l’un marchio o l’altro. La divergenza si riscontra già dal 
punto di vista testuale. Sul piano nazionale, il potere invalidante del marchio noto-
rio anteriore presuppone che il marchio goda di notorietà “nello Stato membro in 
questione” 

1389; sul piano dei marchi comunitari si presuppone che essi godano di 
notorietà “nella Comunità” 

1390. Si tratta di coordinate che, almeno di primo acchito, 
paiono davvero decisamente differenti. Esse non assumono però rilevanza sul piano 
dell’opposizione e dei motivi di nullità, visto che anche un marchio nazionale costi-
tuisce impedimento o esplica potere invalidante nei confronti di un marchio succes-
sivo, sia esso nazionale o comunitario; e comunque l’esperienza insegna che diffi-
cilmente un marchio notorio è registrato solo a livello comunitario. La differenza 
andrà quindi esaminata in tema di contraffazione 

1391. 

64. E) La struttura delle norme. Il pubblico interessato 

Le norme relative al terzo tipo di conflitto esibiscono qualche differenza dal 
punto di vista della struttura rispetto a quelle relative al secondo tipo di conflitto. 
Se in entrambi i casi è richiesto il ricorrere di un conflitto fra un marchio anteriore 
e un marchio successivo 

1392, differiscono gli effetti o esiti ultimi che le rispettive 
discipline sono chiamate a evitare e che sono costituiti, rispettivamente, dal ri-
schio di confusione nel secondo tipo di conflitto e dalla produzione di un pregiu-
dizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o dal consegui-
mento di un indebito vantaggio tratto dai medesimi, nel terzo tipo di conflitto. Si 
tratta di una differenza assai netta. Non sorprendentemente è dato di rilevare anche 
qualche divergenza nei rispettivi presupposti (o cause o antecedenti) di quegli esiti. 

Mentre nel secondo tipo di conflitto l’effetto deve conseguire, come si è visto, 
al congiunto operare di due fattori, l’identità o somiglianza dei segni e dei beni, 
nel terzo tipo di conflitto è richiesto, oltre che il marchio anteriore possieda tutti 
gli elementi costitutivi della fattispecie della notorietà, che i segni siano identici o 

 
 

1389 Art. 4, par. 4, lett. a) della direttiva e art. 8, par. 5 r.m.c.; e v. l’art. 12.1 lett. e), c.p.i., che si 
riferisce al marchio registrato che “goda nello Stato di rinomanza”. 

1390 Artt. 4, par. 3 direttiva e 8, par. 5, r.m.c. 
1391 V. infra, § 135.2. 
1392 V. supra, §§ 38 e 62 (ove al § 62.2 le dovute precisazioni in ordine al requisito della regi-

strazione del marchio notorio anteriore). 
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simili. Sia questi due presupposti sia l’esito correlativo costituiscono condizioni 
cumulative per l’applicazione della norma: l’assenza di una di esse è sufficiente a 
escludere la presenza del terzo tipo di conflitto 

1393. 
Più opaca – o forse ambigua – la situazione con riferimento ai beni per cui i 

due marchi siano registrati nel conflitto del terzo tipo. A questo riguardo, la di-
stanza fra il terzo e il secondo conflitto era inizialmente assai più netta. Quest’ul-
timo presupponeva (e presuppone) l’accertamento che i beni cui si riferiscono i 
due marchi confliggenti siano identici o quantomeno simili; mentre il terzo con-
flitto si riferiva a “prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è regi-
strato il marchio anteriore”. Il dato testuale ora trascritto non è cambiato 

1394. È pe-
rò nel frattempo peraltro intervenuta la giurisprudenza a chiarire che il terzo con-
flitto si manifesta anche se i beni cui si riferiscono i marchi confliggenti siano si-
mili o addirittura identici 

1395. Tuttavia, come si avrà modo di constatare, ciò non 
sta per nulla a indicare che la vicinanza o distanza merceologica tra i beni cui si 
riferiscono i marchi in contesa sia irrilevante ai fini della configurabilità del con-
flitto e tantomeno che il marchio anteriore che gode di rinomanza abbia efficacia 
invalidante illimitata ed estesa a tutte e a qualunque classe merceologica 

1396. Co-
sicché anche per i marchi che godono di rinomanza occorrerà soffermarsi a esa-
minare quale rilievo possegga nell’accertamento del conflitto la relazione fra i be-
ni cui si riferiscano i due marchi 

1397. 
Del pubblico interessato rilevante ai fini del terzo tipo di conflitto già si è detto 

più volte, per mettere in luce come nel diritto comunitario e nei diritti nazionali 
armonizzati comunitariamente – e a differenza da quanto avviene ad esempio nel 
diritto nordamericano – il pubblico rilevante per l’accertamento della notorietà 
 
 

1393 Trib. UE 27 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., par. 52; 16 luglio 
2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intreccia-
ti», cit., par. 85; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa libertè n’a pas 
de prix, free e free mobile», cit., par. 66; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf 
Jardin e Outils Wolf», cit., par. 26; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., 
par. 29; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 57; Trib. primo 
grado 16 aprile 2008, causa T-181/05, Citigroup Inc. e Citibank NA c. UAMI e Citi SL, in Racc. 
2008, II, 669, caso «Citi/Citibank», par. 61; 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 27. In senso 
analogo Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-59/08, Nute Partecipazioni s.p.a. e La 
Perla c. UAMI e Worldgem Brands, in Racc. 2010, II, 5595 ss., caso «Nimei La Perla Modern Clas-
sic/La Perla», par. 28, che include la registrazione del marchio anteriore fra le condizioni cumulati-
ve. 

1394 Almeno nel diritto comunitario: v. artt. 4, par. 4, lett. a ) e 5, par. 2 della direttiva nonché art. 
8, par. 5, r.m.c. Per la vicenda che ha condotto a una significativa variazione nel testo degli artt. 
12.1, lett. e) e 20.1, lett. c), c.p.i. v. supra, § 60. 

1395 V. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit. e 23 ottobre 2003, caso 
«Adidas-Fitnessworld», cit. su cui supra, § 60. 

1396 V. infra, § 66. 
1397 Anche qui la sequenza fra antecedenti e conseguenze è complicata da alcuni innesti, come si è 

già constatato avvenire in occasione del secondo tipo di conflitto: cfr. da un lato supra, § 44.1 e 
dall’altro infra, § 65. Sul rapporto del terzo tipo di conflitto con la disciplina della pubblicità compara-
tiva v., nella prospettiva della contraffazione, il § 119. 
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possa essere anche un pubblico specializzato e non solo generalista 
1398; e per af-

frontare la questione di come vada intesa la nozione di parte sostanziale del mer-
cato nazionale o comunitario in relazione al quale va valutato il tasso di notorietà 
del marchio anteriore 

1399. 
Restano però profili importanti da esaminare a proposito dell’individuazione 

del pubblico rilevante. Quanto al livello di attenzione, si potrà semplicemente ri-
chiamare quanto già ricordato con riguardo al secondo tipo di conflitto 

1400. Val-
gono poi i principi consueti anche per individuare la coordinate geografiche e ter-
ritoriali di riferimento a seconda che i marchi confliggenti siano entrambi italiani, 
oppure che uno di essi sia nazionale e il secondo comunitario. La giurisprudenza 
relativa al terzo tipo di conflitto, numericamente assai più ridotta di quella forma-
tasi sul secondo tipo di conflitto, ha avuto occasione di prendere espressamente 
posizione solo su alcuni profili, ad es. confermando che se venga fatto valere un 
marchio nazionale anteriore notorio contro una domanda di marchio comunitario 
successiva il pubblico rilevante va individuato nel pubblico interessato nel Paese 
dove il marchio nazionale anteriore è stato registrato 

1401. 
Ma non si ha ragione di dubitare che il criterio generale del riferimento al pub-

blico dell’ordinamento in cui è protetto il marchio anteriore trovi applicazione an-
che nelle altre situazioni a suo tempo considerate. Anche in questo caso, peraltro, 
l’analisi non può tuttavia arrestarsi qui, posto che l’individuazione del pubblico di 
riferimento avviene sulla base di coordinate non solo geografico-territoriali ma 
anche merceologiche. Si ricorderà che per il secondo tipo di conflitto vale la rego-
la, non esente dal sospetto di un certo strabismo, che prescrive di guardare al mer-
cato del titolare del marchio anteriore per individuare dal punto di vista geografi-
co i consumatori interessati, mentre, per individuarli dal punto di vista merceolo-
gico, sposta spesso, anche se non sempre, l’attenzione al mercato su cui opera il 
titolare del marchio successivo 

1402. Chi si domandi come si atteggi l’indivi-
duazione del pubblico interessato dal punto di vista merceologico quando il mar-
chio anteriore sia notorio, è destinato a incontrare una sorpresa. In questo caso, 
secondo la giurisprudenza della Corte fin qui attestata 

1403, la regola non è unica e 
si divarica a seconda del tipo di esito avverso fatto valere dal titolare del marchio 
anteriore. Più precisamente, se è fatto valere il pregiudizio arrecato al carattere 
distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, tale eventualità va valutata facen-
do riferimento al consumatore medio dei beni per i quali il medesimo marchio an-
teriore è stato registrato; mentre se la violazione fatta valere è costituita dal van-
 
 

1398 V. supra, § 62 c ). 
1399 V. supra, § 63 (ed infra, § 135.2). 
1400 V. supra, § 43. 
1401 Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 28. 
1402 V. supra, § 43. 
1403 Corte di Giustizia 12 marzo 2009, causa C-320/07 P., Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, ca-

so «Nasdaq», parr. 46-50 e 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 33 ss.; v. anche Trib. UE 25 
gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., parr. 26 e 49. 
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taggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, 
il giudizio ipotetico corrispondente va condotto avendo riguardo al consumatore 
medio dei beni per il quale il marchio posteriore è stato registrato 

1404. Non è certo 
facile trovare il fondamento, normativo o razionale, di una regola strutturata in 
questo modo, la quale, del resto, non sempre è seguita dalla giurisprudenza del 
Tribunale di primo grado che si è occupata del tema 

1405; salvo che non si prenda 
per buona l’idea che l’una violazione attiene al pregiudizio inferto ai valori incor-
porati nel marchio anteriore, l’altra ai vantaggi tratti dal marchio successivo, e 
quindi le due verifiche si appuntano rispettivamente sull’uno e sull’altro mar-
chio 

1406. 
La questione in ordine alla correttezza dei criteri applicati ai fini dell’accerta-

mento del pubblico interessato è questione di diritto ed è quindi sottoposta al sin-
dacato della Corte 

1407. 

65. F) L’identità o somiglianza dei marchi 
1408 

65.1. La somiglianza come nozione giuridica e non empirica. Sicuro è, dun-
que, che le norme sul terzo conflitto parlano di identità e somiglianza dei marchi 
esattamente come quelle sul secondo conflitto. Ma le nozioni di identità e, soprat-
tutto, di somiglianza sono le stesse nei due casi? Il dubbio ha ragione di essere già 
per un motivo teorico, visto che le nozioni di identità e somiglianza non sono 
concetti empirici ma giuridici 

1409 e che quindi è ben possibile che i parametri che 
vanno impiegati per stabilire se ricorra fra il marchio successivo e quello anteriore 
una relazione di somiglianza sufficiente a innescare un rischio di confusione siano 
in qualche misura diversi da quelli che vanno utilizzati per accertare se la somi-
glianza del marchio successivamente registrato comporti il conseguimento di un 
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o 
la produzione di un pregiudizio ai medesimi. Insomma, come dicono gli anglosas-
 
 

1404 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 35-36; Trib. UE 22 maggio 
2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 30 ss.; 29 marzo 
2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., par. 67; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso 
«Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit., par. 35. 

1405 V. Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 63, secondo il quale il ri-
schio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore sarebbe ridotto, perché il 
pubblico interessato ai beni (software specialistico) contraddistinti dal secondo marchio è relativa-
mente limitato e quindi la diffusione del marchio successivo sarebbe circoscritta a una cerchia spe-
cialistica di utenti. 

1406 In questo senso, con una qualche nettezza, Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso 
«testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 32. 

1407 Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., par. 42. 
1408 In argomento v. anche il mio Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella di-

sciplina dei marchi notori, in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, Giuffrè, Milano, 2010, 557 ss. 
1409 Come è stato ben argomentato, seppur con riferimento all’affinità merceologica, da C. GAL-

LI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 59 ss., 198 ss. e specie 201 ss. 
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soni 
1410, la nozione di confusingly similar è più specifica di quella di similar e non è 

affatto detto che un marchio successivo debba essere confusingly similar a quello 
anteriore e notorio per poter trarre vantaggio da questo o arrecarvi pregiudizio. 

65.2. Somiglianza e marchi notori: la nozione di “nesso”. La giurisprudenza 
sembra avere le idee molto chiare sul punto e scorge con nettezza come il grado di 
somiglianza postulato dai due gruppi di norme sia ben diverso. Già nel caso 
“Adidas II” la Corte di Giustizia ha infatti sottolineato che, “contrariamente 
all’art. 5, par. 1, lett. b), della direttiva”, alla norma dunque relativa di cui al se-
condo tipo di conflitto nel diritto nazionale armonizzato dei marchi, “che è desti-
nato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l’art. 
5, par. 2, della direttiva”, che sancisce il terzo tipo di conflitto 

1411, “introduce, in 
favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l’esi-
stenza di un tale rischio. Infatti, quest’ultima disposizione si applica a situazioni 
nelle quali la condizione specifica della tutela è costituita da un uso immotivato 
del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere 
distintivo o dalla notorietà di quest’ultimo oppure reca pregiudizio agli stessi” 

1412. 
Secondo la stessa sentenza, poiché l’esito che la protezione specifica dei marchi 
notori mira a evitare non è il rischio di confusione ma il verificarsi degli esiti av-
versi menzionati dalla norma, il grado di somiglianza postulato da quest’ultima 
norma deve essere tale che il pubblico interessato “stabilisca un nesso” fra i due 
marchi 

1413. 
La nozione di “nesso” fra il marchio anteriore e successivo e l’idea a esso sot-

tostante, che la somiglianza postulata dal terzo tipo di conflitto non richieda ne-
cessariamente un rischio di confusione ma possa limitarsi a istituire un collega-
 
 

1410 L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 880. Sulla circolarità virtuosa fra la 
nozione di somiglianza fra i segni e il rischio di confusione v. §§ 44.2 e 48. 

1411 Nella prospettiva dell’azione di contraffazione, con previsione peraltro del tutto parallela 
all’impedimento relativo corrispondente: cfr. da un lato l’art. 4, parr. 3 e 4, lett. a ) della direttiva ri-
spetto all’art. 5, par. 2. Sul parallelismo e sui suoi limiti v. già § 39. 

1412 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 27 (seguita, sotto 
questo profilo, dalla giurisprudenza nazionale: v. ad es. App. Milano 19 marzo 2005, caso «Mont-
blanc/Genius», cit.). 

1413 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 29; Trib. UE 4 
febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa libertè n’a pas de prix, free e free 
mobile», cit., parr. 63 e 70; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», 
cit., par. 113. Secondo Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Mo-
tor/Proton», cit., parr. 32 ss., la dimostrazione del nesso è elemento costitutivo della fattispecie: la 
tardiva produzione di prove indispensabili per dimostrare la possibilità di un nesso fra i due marchi 
sarebbe inammissibile e questa inammissibilità sarebbe sufficiente a escludere l’esame relativo alla 
presenza delle restanti condizioni specifiche per la configurabilità del terzo conflitto. Nella giuri-
sprudenza nazionale App. Torino 1 giugno 2013, caso «Seven/Eleven», cit.; Trib. Torino 26 no-
vembre 2007, Il Mondo s.r.l. e Buzzegoli Maurizio c. Luis Vuitton Mallettier, in Giur. it. 2008, 
2248 ss. con nota di G. GIRARDELLo, Questioni in tema di contraffazione di marchio notorio e di 
concorrenza sleale, caso «monogramma LV» e Trib. Milano 16 gennaio 2007, caso «Falsi d’au-
tore», cit. Sull’impiego della nozione di “nesso” anche in contesti molto diversi da quello qui consi-
derato v. infra, §§ 122, 123.2 e 125.1. 
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mento tra i due segni, hanno entrambe avuto fortuna. L’impostazione era già em-
brionalmente presente nella sentenza “Yplon”, dove si faceva riferimento alla no-
zione di “associazione” fra i segni, che, col passare del tempo, insieme con il con-
cetto di “collegamento”, sarebbe diventato intercambiabile con quello di nes-
so 

1414. E le sentenze successive non hanno fatto che confermare quest’imposta-
zione, ricordando che il ricorrere dell’impedimento in esame “non è subordinato 
alla constatazione di un grado di somiglianza fra i marchi di cui trattasi tale da 
generare nel pubblico interessato un rischio di confusione fra di essi. È sufficiente 
che il grado di somiglianza tra tali marchi abbia come effetto che il pubblico inte-
ressato stabilisca un nesso tra essi” 

1415. L’impostazione riscuote il plauso della 
dottrina 

1416 e pare seguita dai giudici nazionali 
1417. 

Quando però si passi dagli enunciati teorici alle applicazioni pratiche la distan-
za tra i due gradi di somiglianza – o tra i due “tipi” di somiglianza, l’una tale da 
comportare un rischio di confusione e l’altra da istituire un “nesso”, “collegamen-
to” o “associazione” tra i marchi – tende ad accorciarsi; e la distinzione si rivela 
abbastanza problematica. 

65.3. Accertamento della somiglianza e del “nesso”: i principi. Intanto, per 

 
 

1414 Anche se la traduzione in italiano, come spesso accade, difettosa, non consentiva di cogliere 
l’anticipazione: v. Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 23 
(che traduce con ‘confronto’ il termine inglese ‘association’. Sulle varianti delle diverse versioni 
linguistiche di questo paragrafo della sentenza v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 
10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., nota 27). 

1415 In questo senso v. con riferimento all’art. 5, par. 2 della direttiva le sentenze della Corte di 
Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 36 nonché 10 aprile 2008, caso «Adidas III», 
cit., par. 41; Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI 
e Tirol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», par. 53 (con riferimento 
all’art. 8, par. 5 r.m.c.) e Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 30, come an-
che (sempre con riferimento all’art. 8, par. 5) Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., 
par. 43; Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 70; 12 set-
tembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., parr. 58, 62; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), 
caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 36; 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi 
«Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 65; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla 
Modern Classic/La Perla», cit. par. 29; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco 
AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 74; 7 luglio 2010, caso 
«Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40; 21 gennaio 2010, causa T-309/08, G-Star Raw Denim kft c. 
UAMI e ESWG Holdings Ltd., caso «G-Stor/G-Star», par. 27; 2 dicembre 2009, caso «Sol-
vo/Volvo», cit., par. 58; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 15; 
14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 54; 15 settembre 2009, caso «MANGO 
adorably», cit., par. 67; 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 27; 30 gennaio 2008, caso 
«Camelo», cit., par. 50; 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 58; 16 maggio 
2007, causa T-137/05, Gruppo La Perla c. UAMI e Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, 
caso «La Perla», par. 34; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 47 (che usa come sinonimi i termini 
collegamento e nesso). In termini comparabili Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso 
«Only Givency/Only», cit., par. 59. 

1416 L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 880. 
1417 V. ad es. Trib. Milano, 23 luglio 2008, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. Monder Aliment 

s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5379, caso «tortellini Grangustosi» (in tema di contraffazione). 
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stabilire se vi sia o non vi sia somiglianza, è giocoforza effettuare un confronto. 
Ed a ben vedere è difficile escogitare dei livelli di confronto molto diversi da 
quelli sperimentati con riferimento al secondo tipo di conflitto, i quali, si rammen-
terà, si collocano sul piano visivo, fonetico e concettuale 

1418. Già l’Avvocato ge-
nerale Jacobs non a torto aveva ricordato che “è difficile scorgere su quale altra 
base si potrebbe altrimenti valutare tale somiglianza” tra marchi 

1419. La Corte ha 
mostrato di condividere l’assunto; e ha ritenuto che “la condizione di una somi-
glianza tra il marchio di impresa e il segno di cui all’art. 5, par. 2, della direttiva”, 
ai fini dunque di un conflitto del terzo tipo, “presuppone in particolare l’esistenza 
di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale”, esattamente come avviene 
nel conflitto di secondo tipo 

1420. 
Ma allora, ci si potrebbe chiedere – ricordando che nel confronto fra i marchi 

ai fini del secondo tipo di conflitto si è constatata la presenza di diversi “inne-
sti” 

1421 – non è che la differenza fra il secondo e il terzo conflitto si manifesti pro-
prio a questo riguardo? La risposta è anche sotto questo profilo negativa. Fin dalle 
prime pronunce la giurisprudenza assume che “l’esistenza di un tale nesso, come 
di un rischio di confusione nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, de-
ve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori perti-
nenti del caso di specie”; e individua la direttrice dalla valutazione globale pro-
prio richiamando i leading cases nella quale essa ha preso forma nell’ambito 
dell’apprezzamento del secondo tipo di conflitto 

1422. A tale primo innesto, che 
 
 

1418 V. supra, § 46. A buona ragione le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 
2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 43 fanno valere che una, volta ammessi in linea di 
principio i marchi olfattivi (su cui v. supra, § 20), dovrebbe anche ammettersi un confronto olfatti-
vo; ma l’ipotetica inclusione di questo livello ulteriore non cambierebbe la conclusione accolta nel 
testo, perché concernerebbe indifferentemente sia il secondo sia il terzo conflitto. 

1419 Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitness-
world», cit., par. 43. 

1420 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 28, seguita, ad es., 
da Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 65; 21 gen-
naio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso 
«Spa/SpagO», cit., par. 20 e 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 53. La 
Corte si ricollega consapevolmente alla giurisprudenza che effettua il confronto fra i segni ai fini 
dell’accertamento del conflitto di secondo tipo, tant’è che cita i due leading cases di Corte di 
Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., 
parr. 25 e 27. Nello stesso senso Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «TiMi Kinderjo-
ghurt/Kinder», cit., par. 52 e Trib. UE 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), caso «gallo nero», cit., 
par. 67. 

1421 V. supra, § 44. 
1422 V. Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 30 che richiama 

Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22 e 22 giugno 2000, caso «Marca 
Mode-Adidas», cit., par. 40. L’impostazione è stata poi seguita con riferimento all’art. 4, par. 4, lett. 
a ), della direttiva, da Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 41 e 10 aprile 
2008, caso «Adidas III», cit., par. 41 come anche (con riferimento all’art. 8, par. 5 r.m.c.) da Corte 
di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., par. 45; Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezio-
ne), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 63; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Via-
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opera a mo’ di premessa sul piano dell’esito della valutazione conseguente al con-
fronto fra i segni, se ne aggiunge un secondo, che attiene questa volta al metodo 
con il quale va condotto il confronto medesimo, il quale dovrebbe, secondo una 
movenza argomentativa ricorrente, basarsi sull’“impressione d’ insieme” pro-
dotta nella mente del pubblico dai marchi oggetto di confronto 

1423. Nel caso di 
marchi complessi, trova infine applicazione il meccanismo di confronto che la 
giurisprudenza ha avuto occasione di mettere a punto e di collaudare in relazione 
al secondo conflitto 

1424. 
Insomma, sul piano pratico le differenze fra i criteri di valutazione della somi-

glianza tra marchi confliggenti, che in teoria manifesterebbero significative varia-
zioni a seconda che i marchi siano notori o meno, tendono a scomparire. I livelli 
del confronto sono i medesimi e lo stesso vale per la direttrice di valutazione e il 
metodo del confronto 

1425. 
65.4. Accertamento della somiglianza e del “nesso”: la prassi applicativa. Ci 

si potrebbe allora domandare se la differenza non possa rilevarsi sul piano delle 
applicazioni concrete piuttosto che su quello dei parametri di valutazione e del 
metodo del confronto. Da questo punto di vista la verifica si preannuncia più dif-
ficile e articolata. Anche qui è possibile tuttavia fornire qualche annotazione, met-
tendo a confronto l’approccio seguito nelle più rare pronunce relative al terzo 
conflitto con le regole distillate dalla più abbondante casistica relativa al secondo 
tipo di conflitto. 

(i) Anche le pronunce relative al terzo tipo di conflitto prestano una chiara – 
anche se non dichiarata – adesione al  concet to  di  marchio complesso e 
alle regole operazionali che da tale adesione derivano 

1426. Secondo l’impostazione 
affermatasi con riferimento al secondo tipo di conflitto, quando due marchi pos-
seggano un elemento comune, occorrerebbe valutare se questo elemento comune 

 
 
guara/Viagra», cit., par. 23; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Der-
mokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 75; 21 gennaio 2010, caso «G-
Stor/G-Star», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 
16; 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 27; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 
65; 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 35; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 47 e 25 
maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41. In senso conforme le Conclusioni dell’Avvocato 
generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., parr. 52, 54-55. 

1423 In questo senso Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 35, che ri-
chiama in proposito Trib. primo grado CE 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., par. 47. Nello stesso 
senso Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 12 no-
vembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., parr. 23 e 26; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 
65. Per altri richiami e una trattazione complessiva del tema in relazione al secondo conflitto v. su-
pra, § 44. 

1424 § 47 e, per applicazioni al terzo conflitto, qui di seguito (i) e (ii). 
1425 Così anche nella giurisprudenza nazionale la valutazione della somiglianza è condotta senza 

alcuna particolarità nel caso di marchi che godono di rinomanza nella pronuncia resa da App. Tori-
no 27 dicembre 2011, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. F.lli Milan s.r.l., caso «San Carlo/La 
Mole». 

1426 In argomento v. supra, §§ 47-48. 
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costituisca “l’e lemento dominante  nell’impressione complessiva prodotta dal 
marchio complesso” 

1427. Questo approccio è rigorosamente seguito anche quando 
il marchio anteriore sia notorio: nel conflitto fra l’anteriore “Citibank” e il succes-
sivo “Citi” la giurisprudenza ritiene che “sul piano visivo l’elemento ‘citi’ rappre-
senti l’elemento dominante e distintivo del marchio ‘Citibank’” 

1428; nel marchio 
complesso anteriore “La Perla” l’elemento denominativo costituito dai due ele-
menti verbali “La Perla” è ritenuto dominante “poiché essi costituiscono un’unica 
espressione (“la perla”) che possiede carattere distintivo intrinseco” 

1429. Anche la 
metodologia impiegata per giungere a queste valutazioni è la consueta: si fa ad es. 
valere la regola secondo la quale gli elementi figurativi costituiti dalla presenta-
zione del sintagma “La Perla” “in caratteri tipografici di fantasia, all’interno di 
una cornice ornamentale dal disegno floreale stilizzato” “sono esclusivamente 
marginali nell’insieme del marchio anteriore” 

1430, che fortemente riecheggia ana-
loghe valutazioni espresse in materia di conflitto del secondo tipo 

1431. Pure qui vi 
possono essere, tuttavia, eccezioni: così l’elemento costituito da un dragone cine-
se in campo nero è destinato a non passare inosservato 

1432. Gli elementi verbali 
“La Perla” non avrebbero carattere distintivo, se essi fossero esclusivamente de-
scrittivi dei prodotti per cui sono registrati; ma l’eventualità dovrebbe essere nel 
caso di specie scartata, posto che la classe per cui il marchio è registrato si riferi-
sce anche a orologi che normalmente sono realizzati con materiali eventualmente 
preziosi ma diversi dalle perle 

1433. Per valutare il carattere distintivo dell’ele-
mento comune ai due segni conseguito dal marchio anteriore, si può far capo non 
solo al carattere distintivo intrinseco, che può mancare nell’espressione “spa” ben 
nota per acque di sorgente e stazioni termali, ma anche al carattere distintivo ac-
quisito, che può essere conseguito attraverso l’istituto del secondary meaning 

1434. 
(ii) La giurisprudenza in tema di marchi notori non richiede che l’elemento 

comune abbia carattere dominante nel marchio successivo per poter istituire un 
rapporto di somiglianza 

1435. Ma questa impostazione non rappresenta una diffe-
renza fra le regole seguite nel terzo tipo di conflitto rispetto al secondo: anzi. Il 
fatto è che, a partire dalle sentenze “Medion” e “Limonchelo”, la Corte di Giusti-
 
 

1427 Così si è espresso Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33. 
1428 Trib. primo grado 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 67. 
1429 Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 41. 
1430 Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 41. 
1431 Sulla normale prevalenza dell’elemento denominativo su quello figurativo v. Trib. primo 

grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 68; 2 luglio 2009, caso «Ibiza Re-
public», cit., par. 45; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 42. Per altri richiami v. 
supra, § 46.1. 

1432 Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 28. 
1433 Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 44. 
1434 Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 29. Sembra assumere 

uno scarso carattere distintivo della forma ellittica a uovo del marchio “Barilla” la (al riguardo poco 
precisa) sentenza resa da Trib. Milano, 23 luglio 2008, caso «tortellini Grangustosi», cit. 

1435 Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., parr. 45 s.  
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zia ha fatto valere il principio di diritto – asseritamente imposto dal canone della 
valutazione globale – secondo il quale per il ricorrere del grado di somiglianza ri-
chiesto non occorrerebbe che l’elemento comune abbia nel marchio successivo 
carattere dominante, essendo a tal fine sufficiente che esso mantenga un carattere 
distintivo autonomo 

1436. Correlativamente, la somiglianza sarebbe da escludersi 
se l’elemento comune abbia rilievo solamente “trascurabile” nell’impressione 
globale prodotta dal marchio in questione 

1437. 
(iii) Sempre con riferimento al marchio successivo, se in linea di principio var-

rebbe la regola in forza della quale l’elemento differenziatore collocato all’inizio 
dell’espressione avrebbe rilievo maggiore 

1438, viene anche precisato che si tratta 
tuttavia di un’indicazione solo tendenziale, suscettibile di essere derogata da un 
numero cospicuo di eccezioni, tra le quali spicca quella costituita dalla circostan-
za che la parte iniziale dell’espressione abbia carattere descrittivo e non distinti-
vo 

1439. 
(iv) La notorietà del marchio anteriore è del tutto irrilevante ai fini della valu-

tazione della somiglianza esistente fra i segni 
1440; uno dei fattori rilevanti è però 

 
 

1436 Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. (relativa 
all’impedimento), che applica Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., parr. 29 s. (re-
lativa alla contraffazione). 

1437 In questo senso Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», 
cit., par. 58. Il principio è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. Corte di 
Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss.; per altri richiami v. supra, § 47.3); 
anche se si può dubitare che di esso si sia fatto retto governo nel caso di specie. Dal canto suo, Trib. 
UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 63, ha escluso che 
l’elemento comune ai due marchi possa istituire un nesso perché non manterrebbe un ruolo distinti-
vo autonomo nel marchio successivo. 

1438 Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., par. 42; 25 gennaio 
2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 37 e Trib. primo grado CE 19 giugno 
2008, caso «Mineral spa», cit., par. 30. In senso conforme, in tema di conflitto del secondo tipo, 
Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 85; 25 marzo 2009, caso 
«Spa Therapy/Spa», cit., par. 30; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 44; per altri 
richiami v. supra, § 46.1. 

1439 Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 30. Esattamente in ter-
mini, in materia di conflitto del secondo tipo, Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Eco-
blue», cit., par. 33. V. anche Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 
25. 

1440 In questo senso Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «TiMi Kinderjo-
ghurt/Kinder», cit., par. 58; 2 settembre 2010, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., 
parr. 53 e 68; Trib. UE 19 maggio 2010, caso «Educa memory game/Memory», cit., parr. 26 ss. e 
Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 61. Anche in 
questi casi, la distinzione – sottile e spesso discutibile: v. già supra, § 48 – fra notorietà del marchio 
anteriore, irrilevante, e notorietà dell’elemento comune, rilevante, mostra la corda: nei casi di specie 
le espressioni “Memory” e “Kinder” erano sia il marchio anteriore sia l’elemento comune ai segni 
posti a confronto; ma essi sono stati presi in considerazione solo nella prima delle due prospettive in 
cui potevano essere esaminati. In senso contrario App. Torino 1 giugno 2013, caso «Seven/E-
leven», cit., secondo cui la somiglianza fra i due segni sarebbe amplificata dalla notorietà del se-
gno anteriore. 
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che esso appartenga a una famiglia di marchi 
1441 (che non è richiesto godano a 

loro volta di rinomanza) 
1442. 

(v) Anche il confronto condotto ai livelli fonetico e concettuale non appalesa 
particolari differenze rispetto a quello attestato in relazione al secondo livello 

1443. 
Per fare solo un esempio: il confronto condotto a livello visivo è destinato a pre-
valere su quello fonetico quando il pubblico prenda direttamente visione dei beni 
nel corso della scelta 

1444. 
(vi) Vero è però che, nel caso in cui “il pubblico interessato percepisca il segno 

[scil.: successivo] esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce per ipo-
tesi alcun nesso con un marchio di impresa registrato” [scil.: successivo] 

1445. Si 
tratta naturalmente di capire che cosa si intenda esattamente per decorazione od 
ornamento; e ancor più quando il segno possa essere percepito solo come decora-
zione od ornamento e non anche e concorrentemente come indicazione sull’ori-
gine dei beni su cui esso sia apposto 

1446. Ciò non toglie che questo parametro di 
valutazione del nesso possa assumere rilievo, anche se soprattutto in sede di con-
traffazione 

1447; e va segnalato come questo sia stato sviluppato con esclusivo rife-
 
 

1441 Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», 
cit., par. 22. 

1442 Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», 
cit., parr. 24, 105-106. 

1443 Cfr. da un lato Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 28; 19 
giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 31; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., parr. 68 ss. 
e 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., parr. 47 ss. e dall’altro lato le sentenze citate supra, al § 
46.2 e 3. 

1444 Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 35. Un’ipotesi di confronto al livel-
lo concettuale è in Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 40. 

1445 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 41. 
1446 Come rilevato nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, causa C-

408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-
Fitnessworld», par. 54, “non è impossibile ... che ad una persona che vede un motivo formato anche 
da diamanti stilizzati venga in mente il marchio della Renault”. Si preoccupa di precisare quando 
l’uso di un “segno” (nella specie: i simboli olimpici) sia usato in funzione esclusivamente ornamen-
tale, escludendo questa caratterizzazione sulla base del rilievo, per la verità poco pertinente, che nel-
la specie questi simboli erano scritti in caratteri stampatello e minuscoli “normali e consueti” Trib. 
Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benetton Group e Bencom s.r.l. c. Comité International Olympique, 
in Foro it. 2006, 6 ss., caso «simboli olimpici». Maggiormente plausibile il criterio suggerito da 
Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), Dolce & Gabbana s.p.a. c. Adidas Salomon AG e Adidas Italy 
s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4742, caso «strisce parallele», secondo il quale “un elemento decorativo 
che riproduca un segno utilizzato come marchio di un impresa concorrente è… destinato inevitabil-
mente ad essere riferito a quel particolare segno affermato sul mercato”, e quindi ha funzione non 
ornamentale ma distintiva, in particolare se esso sia di grande evidenza e incoerente con la forma del 
prodotto; in senso parzialmente conforme Trib. Roma 9 gennaio 2004, Adidas Salomon AG e Adi-
das Italia s.r.l. c. Shoes & partners s.a.s. di Fabrizi Manuela & C., in Giur. it. 2004, 1903 ss. con no-
ta di R.S. DE MARCO, Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del mar-
chio, caso «strisce parallele», nella prospettiva però della concorrenza sleale. In argomento v. I. SI-
MON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?, cit., 324. 

1447 A questo riguardo I. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disa-
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rimento ai marchi che godono di rinomanza, come, del resto, appare plausibile, se 
si pensi alla sua congruità per giudizi che vertono sull’annacquamento del mar-
chio anteriore 

1448. 

*** 

Questo primo inventario suggerisce una tendenziale omologia anche tra le re-
gole operazionali effettivamente seguite nella valutazione del grado di somiglian-
za condotta in relazione agli impedimenti corrispondenti al terzo e al secondo 
conflitto 

1449. 
Restano naturalmente aperti dei punti interrogativi. Già le dimensioni dei cam-

pioni posti a raffronto non sono omogenee; e quindi è abbastanza logico che nel 
corpus di precedenti giurisprudenziali più ridotto non abbiano potuto trovare 
emersione deviazioni particolarmente appariscenti 

1450. 
 
 
ster?, cit., 328, rileva, esattamente, come questo profilo possa venire in considerazione già in mate-
ria di opposizione e di nullità, sia pur limitatamente alla percezione dei consumatori della prassi di 
settore e non delle modalità di impiego specifiche del successivo registrante. 

1448 In questo senso I. SIMON, Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disa-
ster?, cit., 328. 

1449 Da questo punto di visto, può essere operativamente apprezzabile – anche se criticabile sul 
piano teorico – la conclusione cui perviene Corte UE 14 marzo 2011 (Quinta Sezione) (ord.), caso 
«Memory», cit., par. 63 secondo cui le nozioni di somiglianza impiegate nel terzo e nel secondo 
conflitto coinciderebbero e quindi sarebbe contraddittoria una sentenza che la negasse per l’uno 
ammettendola per l’altro in relazione agli stessi segni; nello stesso senso Trib. UE 11 dicembre 2014 
(Quinta Sezione), caso «Aava Core/Java»,cit., par. 71; 12 novembre 2014 (Nona Sezione), causa T-
524711, Volvo Trademark Holding AB c. UAMI e Habei Aulion Heavy Industries Co., Ltd., caso 
«Lovol/Volvo», par. 21; 15 ottobre 2014 (Terza Sezione), caso «El Corte Inglés/The English Cut», 
cit., par. 39; 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-265/13, The Polo/Lauren Company, LP c. 
UAMI e Fresh Side Ltd, caso «ragazzo in bicicletta con mazza/giocatore di polo», par. 39; 16 luglio 
2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intreccia-
ti», cit., parr. 84-85; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa libertè n’a 
pas de prix, free e free mobile», cit., par. 71; 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Coro-
na/Karuna», cit., par. 49. Trib. UE 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-207/09, Mustapha 
El Jirari Bouzekri c. UAMI e Nike International Ltd., in Racc. 2011, 537 ss., caso «Nc Nic-
kol/Nike», par. 31 e Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., 
hanno ritenuto di potere esaminare la somiglianza dei segni simultaneamente nella prospettiva del 
secondo e del terzo conflitto, senza istituire differenziazioni di sorta fra i due accertamenti; analo-
gamente Trib. UE 19 maggio 2011 (Sesta Sezione), caso «Air Force/Time Force», cit., parr. 45 ss. 
Nello stesso senso Trib. UE 30 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «be light/Beck’s», cit., parr. 
43-44; 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 67 e Trib. primo grado CE 27 
novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 59-60 che, per escludere la somiglianza ai 
fini dell’art. 8, par. 5, si limita a richiamare l’analisi svolta nei precedenti parr. 27-52 e rispettiva-
mente 42-50 con riguardo all’art. 8, par. 1, lett. b ), r.m.c. 

Sulle differenze riscontrabili con riferimento ai profili specifici alla contraffazione v. infra, § 
135.4. 

1450 Fra le deviazioni più appariscenti si dovrebbe verosimilmente annoverare la decisione di 
Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., secondo la quale sarebbe 
decisivo (ai fini del secondo conflitto) che l’elemento differenziatore del marchio successivo “Man-
go” abbia carattere dominante, parr. 34 s.; e invece non avrebbe rilievo (ai fini del terzo conflitto) 
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In conclusione: la differenza fra la nozione di somiglianza applicabile quando 
il marchio anteriore sia un marchio notorio e quella che viene in gioco nelle altre 
ipotesi, ordinarie, potrà essere molto chiara sul piano teorico ma diviene poi 
pressoché impalpabile quando si passi a quello applicativo. Se questa constata-
zione è esatta, non merita una valutazione severa quella recente giurisprudenza, 
non solo del Tribunale di primo grado, ma anche della Corte di Giustizia 

1451, 
che ha operato una sorta di trasposizione automatica dei risultati conseguiti in 
materia di somiglianza dei marchi ai sensi del secondo conflitto anche per il ca-
so che il marchio anteriore dovesse considerarsi notorio. Questa assimilazione 
automatica potrebbe apparire un errore o quanto meno il frutto di una svista. For-
se non è così: si può anche ipotizzare che i giudici comunitari, dopo aver affinato 
per un decennio i criteri di distinzione fra le due ipotesi, si siano convinti che 
salvo casi particolari le due nozioni di somiglianza sono destinate a incontrarsi e 
a combaciare 

1452. Si è detto che questa conclusione vale per la normalità dei casi: 
in effetti una recente sentenza della Corte di Giustizia (“Golden Balls/Ballon 
d’or”, 2014) ha portato alla ribalta un caso nel quale era stato constatata, in sede 
di secondo conflitto, una debole somiglianza sul piano concettuale, in assenza di 
qualunque somiglianza visiva e fonetica; i giudici comunitari hanno ritenuto che 
tale debole somiglianza concettuale, se non era sufficiente a fondare un rischio di 
confusione, avrebbe potuto assumere rilievo al fine di istituire un nesso fra i se-
gni; e ha rinviato al Tribunale il procedimento al fine di consentire di valutare 
questo profilo, “tenendo conto della presenza di altri fattori rilevanti come la re-
 
 
che il termine “adorably” mantenga, sempre nel marchio successivo, un carattere distintivo autono-
mo, posto che l’una asserzione come l’altra si pongono in rotta di collisione con la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia (12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. e 6 ottobre 2005, ca-
so «Medion», cit., par. 29 s.) discussa supra, al § 47.3. Non si tratta tuttavia di una deviazione signi-
ficativa ai fini che qui interessano, che attengono all’accertamento di divergenze applicative fra 
l’analisi condotta in relazione al secondo rispetto al terzo tipo di conflitto, visto che le deviazioni 
rispetto ai canoni consolidati sono riscontrabili nelle parti della motivazione che si riferiscono sia 
all’uno sia all’altro e anzi sono fra di loro del tutto coerenti. 

1451 V. Corte UE 14 marzo 2011 (Quinta Sezione) (ord.), caso «Memory», cit., par. 63 e Corte di 
Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 63 che, a sua volta, si limita a 
rinviare all’analisi svolta al par. 53 con riguardo all’art. 8, par. 1, lett. b ), r.m.c. 

1452 A favore di questa ipotesi si potrebbe anche addurre una presa di posizione dell’Avvocato 
generale Sharpston nelle Conclusioni del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 52, secondo la 
quale sia i dati testuali sia il senso comune suggeriscono che i fattori rilevanti per accertare un ri-
schio di confusione coincidano con quelli richiesti per istituire un nesso, anche se i due parametri di 
riferimento sono differenti dal punto di vista teorico. Anche il vero punto di distacco fra i due para-
metri, il primo dei quali fa riferimento al rischio di confusione mentre il secondo postula l’esistenza 
del nesso istituito, non sarebbe veramente significativo in sede di opposizione alla registrazione, 
dove anche la seconda valutazione ha necessariamente carattere prognostico. L’impostazione sugge-
rita nel testo pare ora seguita anche da Trib. UE 3 marzo 2010, caso «A+/Air Plus International», 
par. 51 [se due segni non sono identici o simili nell’ambito di un’indagine condotta ai fini del se-
condo conflitto, non è neppur ipotizzabile l’applicazione dell’art. 8(5)]; Trib. UE 2 dicembre 2009, 
caso «Solvo/Volvo», cit., parr. 61 s.: un errore di valutazione operato assumendo che il marchio an-
teriore sia ordinario tenderebbe a riprodursi anche nella valutazione condotta sulla base dell’ipotesi 
che il medesimo marchio sia notorio. 
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putazione o il riconoscimento goduti dal marchio anteriore” 
1453. 

65.5. Ancora sulla nozione di “nesso”: un concetto multiuso? Piuttosto che 
scandalizzarsi nel rilevare che dopo tutto fra le nozioni di somiglianza ai fini del 
terzo e del secondo conflitto non esistono in pratica grandi differenze, anche se è 
sempre possibile mantenere in vita una distinzione teorica che potrà forse tornare 
utile in casi particolari, vale la pena segnalare che la nozione di “nesso” sta assu-
mendo – o forse ha già assunto – una collocazione significativamente diversa da 
quella che le era stata assegnata nel momento in cui essa era stata inizialmente in-
ventata dalla giurisprudenza. 

Originariamente la nozione di “nesso” era stata concepita in modo strettamente 
funzionale al concetto di somiglianza fra i marchi. Il ragionamento era: per sapere 
se due marchi sono simili, quando il marchio anteriore sia notorio e quindi ricorra 
il terzo tipo di conflitto, non necessariamente dobbiamo chiederci se i marchi sia-
no così simili da comportare un rischio di confusione; in questo caso ci si può ac-
contentare del fatto che la somiglianza sia abbastanza stretta da istituire un nesso 
fra il marchio notorio anteriore e quello successivo. In questa prospettiva, se si as-
sume – come si deve assumere 

1454– che la somiglianza dei segni sia un anteceden-
te e il conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla noto-
rietà del marchio anteriore o la produzione di un pregiudizio ai medesimi l’esito o 
conseguenza, il nesso costituisce per così dire un passaggio intermedio del percorso 
che conduce dall’antecedente all’esito 

1455. Il nesso è dunque anche visto come una 
conseguenza della somiglianza; ma si tratta per l’appunto di una tappa intermedia, 
perché esso non sta ancora a dimostrare il prodursi dell’esito del conseguimento di 
un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore 
o della produzione di un pregiudizio ai medesimi. Sotto questo profilo appare con-
divisibile la precisazione secondo la quale la prova che il pubblico istituisca un nes-
so fra il marchio anteriore e quello successivo non sta ancora a dimostrare che 
quest’ultimo sia invalido (o contraffattorio) 

1456. 
 
 

1453 Corte UE 20 novembre 2014 (Ottava Sezione), cause C-581/13 e 582/13, Intra-Presse SAS 
c. UAMI e Golden Balls Ltd., caso «Golden Balls/Ballon d’or», parr. 72 ss., 76. Del tutto in contro-
tendenza, però, sotto questo profilo, Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 
e Formula 1», cit., par. 67, secondo cui segni che presenterebbero “una certa somiglianza sotto gli 
aspetti fonetico concettuale” ai fini del secondo conflitto, non sarebbero tuttavia da considerarsi si-
mili ai fini del terzo conflitto e non presenterebbero quindi un “nesso”. In senso simmetrico ma op-
posto Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», cit., par. 53 
che sembra assumere che ci si possa accontentare di un “minor grado di somiglianza” ai fini del ter-
zo conflitto rispetto al secondo. 

1454 V. § 64. 
1455 In un caso nel quale la somiglianza fra i marchi (“Spa” e “Spa-Finders”) era pacifica, i giudici 

comunitari si sono tuttavia soffermati a osservare che il grado di somiglianza rilevato era tale da istituire 
un collegamento o un nesso: Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41. 

1456 In questo senso Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 37; 27 novem-
bre 2008, caso «Intel», cit., par. 32 e le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 
2008 nel caso «Intel», cit., parr. 43-44. Nello stesso senso già in precedenza Trib. primo grado CE 
22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 61-76. 
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Molto più difficile è però accettare che questa progressiva autonomizzazione 
della nozione di nesso, vista prima come “spia” della somiglianza rilevante nel 
terzo tipo di conflitto, poi come effetto della somiglianza medesima, abbia potuto 
giungere al punto in cui esso è stato condotto dalla giurisprudenza più recente. La 
sentenza “Intel” 

1457 rovescia la relazione fra le nozioni di somiglianza dei segni e 
di “nesso”. Quest’ultimo non è più riconducibile a uno strumento di rilevazione 
della prima e nemmeno a una sua conseguenza: “l’identità fra i marchi in conflitto 
e, a fortiori, la loro mera somiglianza non sono sufficienti a concludere per 
l’esistenza di un nesso fra di loro” 

1458. In questa prospettiva, il “nesso” può deri-
vare da molti fattori: per l’appunto, la somiglianza fra i marchi, ma anche la natu-
ra dei prodotti o servizi per i quali i marchi sono stati rispettivamente registra-
ti 

1459, il livello di notorietà del marchio anteriore 
1460, il carattere distintivo forte, 

intrinseco o acquisito del marchio anteriore 
1461, la sua unicità 

1462 e infine il ricor-
rere di un rischio di confusione 

1463 o, ancora, altri fattori rilevanti nel caso di spe-
cie 

1464. Si possono comprendere le ragioni che hanno indotto la Corte a dilatare in 
questo modo la nozione di “nesso”: in questa direzione l’ha spinta il tenore del 
quesito della corte britannica remittente. Si può però temere che in questo modo 
la nozione, che era nata per svolgere l’utile funzione di chiarire che anche nel ter-
zo conflitto la nozione di somiglianza fra i marchi può essere applicata in un mo-
do diverso ma non troppo rispetto quello sperimentato nel secondo conflitto, fini-
sca per perdere ogni valore analitico e ridursi a una nozione che presenta punti di 
 
 

1457 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit. 
1458 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 45, seguita da Trib. UE 16 di-

cembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., parr. 67 e 78. 
1459 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 46-50, seguita da Trib. UE 22 

maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; 25 gen-
naio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 45; 16 dicembre 2010 (Terza Sezio-
ne), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 78 (dove è stato ritenuto decisivo che i marchi suc-
cessivi concernessero cosmetici mentre quello anteriore era un farmaco antirughe); 28 ottobre 2010 
(Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 76 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, 
caso «Spa/SpagO», cit., par. 16. 

1460 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 51-53, seguita da Trib. UE 22 
maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; Trib. 
primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16. 

1461 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 54-55 seguita da Trib. UE 22 
maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; 28 otto-
bre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 76. 

1462 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 56. 
1463 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 57-58, seguita da Trib. UE 22 

maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; 28 otto-
bre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 76 e Trib. primo grado CE 12 novem-
bre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16. Tutti e cinque i fattori ora elencati sono richiamati da 
Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 59. 

1464 Non si tratta infatti di un elenco esaustivo: Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso 
«testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 42. Un elenco un po’ più ristretto è in 26 settem-
bre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 71. 
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contatto con molti fra gli elementi costitutivi della fattispecie invalidante ma con 
nessuno in particolare. Se così avvenisse, la nozione perderebbe ogni sua legitti-
mazione ermeneutica: trattandosi non di un dato normativo testuale, ma di un co-
strutto interpretativo, esso può svolgere una funzione utile solo se valga a chiarire 
i dati normativi e non a confonderli 

1465. 
65.6. “Somiglianza” e “nesso” nei marchi notori. Ci si è soffermati ad analiz-

zare la nozione di somiglianza fra i marchi e quella di “nesso” fra il marchio suc-
cessivo e quello anteriore. Sotto il primo profilo si è potuto constatare che la giu-
risprudenza dà prova di un apprezzabile tasso di buon senso: pur assumendo in 
linea teorica che la nozione di somiglianza possa significare qualcosa di diverso 
quando il marchio anteriore sia notorio rispetto a quanto avviene quando esso sia 
ordinario, sul piano operativo essa adopera nei due casi regole che almeno ten-
denzialmente sono le stesse. Più preoccupanti invece gli sviluppi che è dato di 
scorgere nell’evoluzione del concetto, extra-legislativo, di “nesso”. Per un verso 
esso può apparire superfluo, se impiegato come cartina di tornasole della somi-
glianza rispetto al marchio che gode di rinomanza, giacché non si vede che biso-
gno si abbia di inventare un concetto nuovo quando le regole effettivamente se-
guite nell’accertamento coincidano in larga misura con quelle sperimentare in re-
lazione ai marchi ordinari. Per altro verso, esso può risultare addirittura pericolo-
so, se diventa elemento rivelatore di molteplici fattori rilevanti nel giudizio di in-
terferenza rispetto a un marchio anteriore notorio. Se l’evoluzione attestata dalla 
giurisprudenza più recente trovasse conferma, si dovrebbe concludere che è in at-
to un processo di entropia, in forza del quale una nozione extra-legislativa assume 
significati diversi a seconda del contesto aprendo la via a esiti difficilmente pre-
ventivabili, che dovrebbero essere evitati proprio con riguardo alla fattispecie ex-
tra ordinem della tutela dei marchi che godono di notorietà. 

66. G) La “registrazione per prodotti o servizi non simili” 

66.1. La protezione ultramerceologica e i suoi limiti. I termini della questione. 
Mentre le norme relative al conflitto del secondo tipo presuppongono l’identità o 
somiglianza dei beni per i quali sono registrati i due marchi, quelle relative al ter-
zo conflitto, almeno testualmente, concernono l’ipotesi della registrazione del 
marchio successivo “per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registra-
to il marchio anteriore” 

1466. Di fronte a norme di questo tenore letterale sorge 
spontaneo un interrogativo: fin dove si spinge, dal punto di vista merceologico, 
 
 

1465 La sentenza resa da Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit. pare 
sfuggire a questo rischio: essa, pur prendendo in considerazione diversi fattori, come la natura dei 
beni e la loro prossimità, come anche il carattere distintivo acquisito e la notorietà del marchio ante-
riore, li fa convergere in un’analisi dell’esistenza di un nesso fra i due marchi che è finalizzata ad 
accertarne il grado di somiglianza. 

1466 Art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva e art. 8, par. 5, r.m.c. 
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l’impedimento relativo costituito dalla presenza di un marchio anteriore notorio? 
L’impedimento vale per qualunque tipo di beni, per quanto merceologicamente 
distanti da quello o quelli dove il marchio notorio si è guadagnato il riconosci-
mento del pubblico, oppure la tutela conferita dal regime specializzato della noto-
rietà si arresta a qualche punto in ragione della distanza merceologica fra i beni 
per i quali siano registrati i due marchi; e, se sì, dove va collocato questo punto? 

Non è difficile dare una risposta alla prima parte dell’interrogativo. Come la 
giurisprudenza ha avuto modo di ripetere, le previsioni relative al terzo tipo di 
conflitto non hanno il fine di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identi-
co o simile a un marchio notorio indipendentemente dai beni per i quali la regi-
strazione sia richiesta; la preclusione si riferisce solo ad alcune fra le registrazioni 
e in particolare a quelle che comportino il pregiudizio o l’indebito vantaggio vie-
tati dalla norma 

1467. La puntualizzazione è del tutto coerente con la ricordata ca-
ratterizzazione funzionale della tutela dei marchi notori. La disciplina del terzo 
conflitto accolta dal diritto comunitario non persegue affatto il fine di proteggere 
l’unicità (uniqueness) del marchio famoso e di conferire al suo titolare un vero e 
proprio diritto di proprietà sul segno in sé, idoneo a impedire a soggetti diversi dal 
titolare qualsiasi sua utilizzazione economica per beni di qualunque tipo 

1468. Nella 
configurazione prescelta dal diritto comunitario la protezione opera nei limiti in 
cui sia riscontrabile un pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio noto-
rio 

1469. 
Molto più difficile è però fornire una risposta soddisfacente ed esauriente alla 

seconda parte dell’interrogativo. Infatti, pur assodato che la tutela del marchio an-
teriore notorio non conferisce un monopolio assoluto sul segno, non si è ancor 
precisato fin dove si spinga la protezione – e quindi, per quanto qui interessa, il 
potere invalidante – del marchio anteriore. Sicuro è che oggi la tutela ha ‘sfonda-
to’, come talora si dice, i principi di specialità o relatività della protezione, cui si 
affidava il diritto classico dei marchi; e che essa ha pertanto assunto carattere ul-
tramerceologico. Restano da determinere con sufficiente nettezza e precisione i 
confini entro i quali opera l’impedimento relativo corrispondente. Sulla base delle 
indicazioni ora raccolte, verrebbe spontaneo assolvere il compito a partire dalla 
ricostruzione delle situazioni nelle quali l’uso programmato in relazione ai beni 
oggetto della registrazione successiva possa, per l’appunto, comportare il pregiu-
dizio o l’indebito vantaggio vietati dalla norma. L’approccio, in effetti, appare 
corretto; e verrà sviluppato e puntualizzato fra breve nel corso della trattazione 
dei presupposti o antecedenti specifici della tutela del marchio anteriore noto-
rio 

1470. 
 
 

1467 Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 39; 30 gennaio 2008, 
caso «Camelo», cit., par. 49; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 46; 25 maggio 2005, caso «Spa-
Finders», cit., par. 40. 

1468 In passato propugnato da F. SCHECHTER, The Rational Basis of Trademark Protection, cit. 
1469 In argomento v. § 7 C). 
1470 Infra, §§ 67-70. 
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Occorre però prendere atto che oggi, dopo le sentenze della Corte di Giustizia 
nei casi “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitnessworld”, questo modo di procedere 
non è più sufficiente: non basta, come in passato, limitarsi a determinare fino a 
quali confini si spinga la tutela ultramerceologica del marchio notorio e quali sia-
no i beni, pur dissimili, in relazione ai quali possa insorgere un rischio di pregiu-
dizio o indebito approfittamento. Infatti, anche se in diritto comunitario l’impedi-
mento è tuttora testualmente riferito alla “registrazione per prodotti o servizi non 
simili” 

1471, la sua portata è stata profondamente innovata per via giurisprudenziale: 
come si è constatato, ora l’impedimento del terzo tipo opera anche quando i beni 
cui si riferiscono i due marchi confliggenti siano identici o simili 

1472. Dunque, per 
determinare quale sia l’estensione della norma non è sufficiente domandarsi 
quanto distanti possano essere i beni “non simili” cui si riferisce la registrazione 
successiva da quelli cui si riferisce il marchio precedente; occorre anche puntua-
lizzare il significato della regola giurisprudenziale e domandarsi se essa, oltre ad 
aggiungere ai beni non simili (ma sufficientemente vicini a quelli per cui sia regi-
strato il marchio notorio anteriore) i beni a essi simili ed identici, abbia delle im-
plicazioni sul modo di intendere la stessa estensione della tutela. Per assolvere 
questo compito, occorre ritornare a esaminare più vicino la giurisprudenza che ha 
rivoluzionato il modo di intendere l’estensione merceologica dell’impedimento. 

66.2. Dalla tutela ultramerceologica alla tutela “allargata” e “rafforzata”. 
Le sentenze della Corte di Giustizia nei casi “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fit-
nessworld” segnano al riguardo una svolta importante, le cui implicazioni vanno 
soppesate. 

Al momento delle decisioni, di fronte alla Corte si aprivano due alternative: 
un’interpretazione strettamente letterale o un argomento antiletterale e a fortiori. 
A favore della prima alternativa non erano mancati argomenti importanti. Già dal 
punto di vista del canone dell’interpretazione storica della legge, si è visto come sia 
documentata la volontà legislativa di escludere che il conflitto del terzo tipo si rife-
risca anche ai beni identici e simili 

1473. Si aggiunga che l’esclusione era stata opera-
ta a ragion veduta. Infatti nel sistema della legge il rischio di confusione è il para-
metro per così dire ordinario e ad esso quindi si dovrebbe normalmente far capo per 
accertare una contraffazione. La tutela rafforzata per i marchi che godono di rino-
manza avrebbe d’altro canto un proprio specifico significato proprio in relazione a 
beni e servizi merceologicamente distanti da quelli per cui il marchio che gode di 
rinomanza abbia la protezione, perché i tentativi maliziosi di terzi, parassitari an-
corché non confusori, avrebbero il destro di fiorire proprio quando fra il segno no-

 
 

1471 Corsivo aggiunto. 
1472 V. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit. e 23 ottobre 2003, caso 

«Adidas-Fitnessworld», cit. Conferme in Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Inter-
flora», cit., par. 68; Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 35; 10 aprile 2008, 
caso «Adidas III», cit., par. 37. 

1473 V. supra, § 60. 
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torio e quello che a esso si aggancia ci sia una certa lontananza di settore 
1474. 

Per contro, l’argomento a fortiori si basa sulla considerazione che ai marchi 
che godono di notorietà è conferita una tutela rafforzata; anche se letteralmente 
tale protezione rafforzata è riferita al solo caso in cui i prodotti o servizi per i qua-
li il segno successivo è usato non siano identici o affini a quelli per i quali il mar-
chio notorio è registrato, poteva parere ragionevole ritenere che essa possa a più 
forte ragione trovare applicazione nell’ipotesi in cui i prodotti e servizi del con-
traffattore siano dello stesso genere di quelli del titolare del marchio 

1475. 
A conferma dell’esattezza di questa seconda soluzione si era segnalato che ben 

potrebbero darsi ipotesi nelle quali il rischio di confusione manchi, e tuttavia il 
marchio successivo potrebbe accreditarsi agganciandosi ai valori qualitativi e 
pubblicitari incorporati in quello anteriore proprio in relazione alla stessa tipolo-
gia di beni: si pensi al caso del richiamo critico del marchio altrui in relazione ai 
propri prodotti, che giova al secondo utilizzatore a spese del primo titolare. Così 
nel caso esaminato dalla sentenza olandese Edor c. General Mills Fun 

1476, se era 
sostenibile che non vi fosse rischio di confusione fra il marchio “Monòpoli” per il 
celeberrimo gioco e il marchio “Antimonòpoli” per un gioco successivo (ed “anti-
capitalistico”), non vi era però dubbio che il secondo approfittasse dell’accredi-
tamento del primo, pur trattandosi – o, forse: proprio perché si trattava – di beni 
merceologicamente identici. Si era così sostenuto che sarebbe sistematicamente 
inaccettabile negare tutela al marchio che gode di rinomanza solo perché i beni 
cui il segno successivo è riferito siano identici o affini invece che merceologica-
mente distanti; e si è argomentato che la disparità di trattamento così istituita sa-
rebbe sospetta di incostituzionalità 

1477. 
Con le sentenze “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitnessworld” la Corte ha opta-

to recisamente per quest’ultima soluzione 
1478. Tanto essa ha fatto sulla base di 

due argomenti. In primo luogo, per ragioni di interpretazione teleologica e siste-
matica, la tutela dei marchi notori non potrebbe diminuire nel caso in cui essa sia 
invocata nei confronti di segni impiegati per beni simili rispetto al caso in cui essa 
sia fatta valere per beni non simili 

1479. 
 
 

1474 In questo senso v. soprattutto le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel caso «Davi-
doff/Durffee», cit., parr. 46 e soprattutto 51. Una ripresa di questa linea argomentativa è in A. HOR-
TON, The Implications of L’Oréal v Bellure, cit., 554 s. 

1475 Questa posizione era sostenuta nella dottrina anteriore ad es. da A. VANZETTI-C. GALLI, La 
nuova legge marchi, cit., 40 e da L. MANSANI, La funzione di indicazione di origine del marchio 
nell’ordinamento comunitario, cit., 15 ss. Con riferimento al diritto inglese di attuazione della diret-
tiva v. nello stesso senso A. KAMPERMAN SANDERS, Some Frequently Asked Questions about the 
1994 UK Trade Marks Act, in EIPR 1995, 67 ss. 

1476 In Ned. Jur., 1978, 83 ss. (citato e discusso dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs 
nel caso «Davidoff/Durffee», cit., par. 42 e nota 21). 

1477 C. GALLI, La protezione del marchio oltre il rischio di confusione, cit., 34. 
1478 Nonostante nel primo caso constasse il diverso avviso dell’Avvocato generale (e di un Av-

vocato generale particolarmente autorevole, come Jacobs). 
1479 Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit., parr. 24-26. 
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Inoltre, se non si interpretasse in questo modo la tutela specializzata relativa al 
terzo conflitto, rischierebbe di aprirsi una lacuna nel tessuto della disciplina. Infat-
ti – ecco qui comparire il secondo argomento – la nozione di rischio di confusione 
postulata in relazione al secondo conflitto non sarebbe suscettibile di un’espansio-
ne sufficiente a garantire una adeguata considerazione delle situazioni lasciate 
“scoperte” dalla prima interpretazione, più restrittiva e letterale, della disciplina 
del terzo conflitto. Infatti, nella sua giurisprudenza anteriore relativa al secondo 
conflitto, la Corte aveva chiarito ripetutamente che il concetto di rischio di asso-
ciazione non sarebbe alternativo a quello di rischio di confusione, costituendo in-
vece uno degli aspetti di questo 

1480. 
Opzioni interpretative come quelle accolte dalla Corte comportano ricadute di 

notevole rilievo sistematico 
1481. 

La prima attiene all’actio finium regundorum fra il secondo e il terzo conflitto. 
Nell’evoluzione attestata dalle sentenze “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitness-
world” è dato di scorgere una chiara conferma dell’ipotesi secondo la quale i di-
versi impedimenti relativi (e le diverse ipotesi di contraffazione) opererebbero co-
me vasi comunicanti 

1482. È la stessa Corte a sottolineare 
1483 come la presa di po-

sizione espansiva sul piano del terzo conflitto sia diretta conseguenza delle scelte 
interpretative restrittive sul piano del secondo conflitto. Si potrebbe riformulare 
l’argomento accolto dalla Corte dicendo che, se si ammetta che il caso “Monòpo-
li-Antimonopoli” non trovi una soluzione nell’ambito del secondo conflitto, al-
lora è giocoforza concludere che esso deve essere risolto nell’ambito del terzo 
conflitto. 

Le sentenza “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitnessworld” hanno però anche 
una seconda ricaduta di ordine sistematico. La regola da esse accolta sposta il ba-
ricentro della tutela che compete ai marchi che godono di notorietà. Nel momento 
stesso in cui la giurisprudenza della Corte interviene sul tessuto normativo per rife-
rire il terzo tipo di conflitto anche alla registrazione per beni identici o simili, oltre 
che a quelli “non simili” cui si riferisce il tenore letterale delle norme, essa chiarisce 
che la specificità della disciplina dei marchi notori attiene non tanto a l la  t ipo-
logia  di  beni  cui la tutela si riferisce quanto a l la  t ipologia  di  r ischi  contro 
i quali essa è apprestata 

1484. Si tratta, per l’appunto, di tutela “allargata” e “raffor-
zata” e non solo ultramerceologica, come si era pensato in sede di redazione delle 
norme e nel primo decennio della loro applicazione, perché essa è accordata contro 
il rischio che il segno successivo tragga vantaggio dal carattere distintivo o dalla no-
torietà del marchio anteriore o rechi a essi pregiudizio; e tale rischio, a giudizio del-
 
 

1480 Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit., par. 28, che richiama al ri-
guardo Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 21-22 e 22 giugno 2000, caso 
«Marca Mode-Adidas», cit., par. 34. In argomento v. § 57.1. 

1481 Sulle quali v. l’indagine di A. HORTON, The Implications of L’Oréal v Bellure, cit., 555 ss. 
1482 In argomento v. supra, § 57.1. 
1483 Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit., par. 28. 
1484 Per un rilievo convergente D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 70. 
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la Corte, si può manifestare non solo quando i beni siano diversi ma anche quando 
essi siano simili od identici. 

66.3. Prossimità dei beni e “nesso”. Sulla base della ricostruzione fin qui pro-
posta, potrebbe apparire superfluo soffermarsi ancora sul tema della rilevanza del-
la maggiore o minore distanza merceologica fra i beni per i quali sia registrato il 
primo marchio e quelli per i quali sia richiesta la registrazione del secondo. Si è 
infatti constatato che l’evoluzione interpretativa delle norme ha condotto a una sorta 
di neutralità – od opacità – della collocazione dei beni cui si riferiscono le due re-
gistrazioni confliggenti fra gli elementi costitutivi della fattispecie vietata. Te-
stualmente, l’impedimento si riferirebbe alla “registrazione per prodotti o servizi 
non simili”; extratestualmente anche alla registrazione per prodotti o servizi simili 
od addirittura identici. 

Posto che la preclusione alla registrazione successiva sicuramente non si riferi-
sce alla registrazione di un marchio identico o simile per qualsiasi bene, il criterio 
per distinguere fra registrazioni consentite e vietate dovrebbe a questo punto esse-
re ricercato e reperito solo a partire dall’analisi del pregiudizio o dell’indebito 
vantaggio che possano conseguire alla registrazione in questione. 

Questa ipotesi sembra peraltro trovare ripetute smentite dalla lettura della giuri-
sprudenza comunitaria. Si inizia con il caso “Intel” 

1485, che prende in considerazio-
ne “la natura dei prodotti e dei servizi per i quali i marchi sono stati rispettivamente 
registrati” 

1486 per arrivare all’analisi, non necessariamente plausibile, della diversità 
delle caratteristiche delle bevande, analcoliche per il marchio anteriore (acque mi-
nerali) e alcoliche per quello successivo, condotta nel caso “Spa/SpaGo” 

1487. 
Vi è una ragione, forse anch’essa non plausibile, per questo ricorrente fuor 

d’opera. Che non si spiegherebbe, se ci si limitasse a constatare che la somiglian-
za dei beni non è richiesta ai fini della verifica dell’impedimento del terzo tipo; e 
a maggior ragione risulterebbe superflua, dopo la svolta giurisprudenziale che ha 
aggiunto i beni identici e simili a quelli né identici né simili nella sfera di applica-
zione delle norme, se non fosse che, nel frattempo – e un po’ proditoriamente – si 
è affacciato il concetto di “nesso” a reclamare un proprio ruolo fra gli elementi 
costitutivi della fattispecie del conflitto del terzo tipo. In effetti, tutte le sentenze 
ora richiamate prendono in considerazione il maggiore o minore grado di somi-
glianza (o, come anche è chiamata, di prossimità) dei beni come fattori influenti ai 
fini dell’accertamento del nesso fra il marchio anteriore e successivo. Le implica-
zioni di questa sotterranea evoluzione sono ancor tutte da valutare. 

 

 
 

1485 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 42 ss. e 48-54. 
1486 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 49. 
1487 Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 30. Ma v. anche Trib. 

UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 59 che attribuisce rilievo alla “natura e il grado 
di somiglianza dei prodotti o servizi in questione” ai fini del conflitto del terzo tipo. 
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67. H) Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità 

Perché ricorrano l’impedimento relativo o la causa di invalidità previsti dal 
terzo tipo di conflitto fra marchi è richiesta la presenza dei due presupposti (od 
antecedenti) su cui ci si è soffermati, relativi l’uno alla notorietà del marchio ante-
riore e l’altro all’identità o somiglianza dei marchi. 

Le norme richiedono però anche la presenza di un’ulteriore condizione, speci-
fica del terzo conflitto 

1488 e che si colloca sul piano delle conseguenze di quegli 
antecedenti: essa consiste nel rischio che l’uso del marchio successivo comporti 
“senza giusto motivo” il prodursi di un pregiudizio al carattere distintivo o alla 
notorietà del marchio anteriore o il conseguimento di un indebito vantaggio tratto 
dal medesimo carattere distintivo o notorietà a beneficio del marchio successivo. 
Il tenore letterale delle norme chiarisce che si tratta in realtà non di una sola con-
dizione specifica ma di una pluralità di condizioni specifiche, e che esse operano 
disgiuntamente fra di loro 

1489. Infatti è sufficiente la presenza del pregiudizio o 
dell’indebito vantaggio; e l’uno e l’altro possono riferirsi sia al carattere distintivo 
sia alla notorietà del marchio anteriore. Non vi è dubbio inoltre che le condizioni 
ora elencate si collochino sul piano degli esiti, degli effetti o, se si preferisce, del-
le conseguenze; e, precisamente, delle conseguenze prodotte dagli antecedenti o 
presupposti attinenti al carattere notorio del marchio anteriore e all’identità o so-
miglianza dei marchi. 

Di regola, nelle trattazioni relative al terzo tipo di conflitto, ciascuna delle di-
verse condizioni specifiche identificate dalla norma è fatta oggetto di trattazione 
separata. La modalità espositiva è pienamente giustificata e trova la propria ra-
gione nel fatto, appena ricordato, che è sufficiente che ricorra uno qualunque fra i 
diversi esiti ipotizzati dalla norma perché il marchio anteriore osti alla registra-
zione (od alla validità della registrazione) di quello successivo. 

Vi sono tuttavia alcuni profili, di ordine più minutamente esegetico ma anche 
di carattere ricostruttivo più generale, che sono trasversali alle diverse condizioni 
specifiche e che quindi meritano una preliminare trattazione unitaria. 

67.1. Quattro o tre condizioni specifiche alternative tra di loro? In primo luo-
go si tratta di identificare – e anche di “contare” – le diverse condizioni specifiche 
prescritte dalle norme. A rigor di logica, non vi potrebbero essere dubbi. Infatti, 
incrociando i diversi segmenti normativi di cui si compongono le previsioni, si 
dovrebbero avere quattro sottoipotesi: in una matrice che prenda in considerazio-
ne i due elementi “pregiudizio” e “indebito vantaggio” e li riferisca rispettivamen-
te al “carattere distintivo” e alla “notorietà” del marchio anteriore, si generano 
quattro caselle, date, rispettivamente dal “pregiudizio del carattere distintivo”, dal 
 
 

1488 Sulla cumulatività delle tre condizioni, attinenti all’esito e ai suoi due presupposti, v. già § 
64. 

1489 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 42; 27 novembre 2008, caso 
«Intel», cit., par. 28; Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 76 ove 
richiami. 
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“pregiudizio della notorietà”, dall’“indebito vantaggio” tratto dal “carattere distin-
tivo” e infine dall’“indebito vantaggio” tratto dalla notorietà dal marchio anterio-
re. Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria è solita ripetere che le sottoipotesi so-
no tre, invece che quattro 

1490. Questa conclusione non trova la propria ragione in 
qualche difficoltà a far di conto dei giudici comunitari ma in un’esplicita scelta 
interpretativa, che si trova per la prima volta espressa nelle conclusioni dell’Av-
vocato generale Jacobs nel caso “Adidas/Fitnessworld”. In quella situazione 

1491, 
l’Avvocato generale, dopo avere contrapposto e nettamente differenziato le ipote-
si di pregiudizio al carattere distintivo rispetto a quelle di pregiudizio alla notorie-
tà 

1492, aveva osservato che “non è scontato che esista una concreta differenza tra 
l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l’indebito vantag-
gio tratto dalla sua notorietà”; e aveva chiarito che egli si sarebbe riferito a en-
trambe considerandole unitariamente come casi di “sfruttamento (free riding)” 
“poiché tale distinzione non è essenziale nel caso in esame” 

1493. Cinque anni dopo 
un altro Avvocato generale 

1494 avrebbe attribuito all’Avvocato generale Jacobs 
l’affermazione secondo cui tra l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo 
del marchio e quello tratto dalla sua notorietà non vi sarebbe una differenza rile-
vante 

1495. Questa conclusione è ora in effetti data per scontata dai giudici comuni-
tari 

1496. Essa tuttavia, a ben vedere, non riflette a pieno l’opinione dell’Avvocato 
generale Jacobs, visto che questi aveva avuto cura di precisare che egli non inten-
deva prendere posizione sul punto e che adottava quella modalità di classificazio-
ne solo perché la questione non era rilevante ai fini del decidere in relazione alla 
 
 

1490 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 38-42; 27 novembre 2008, ca-
so «Intel», cit., parr. 27-28. Nello stesso senso Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso 
«Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 64; 28 ottobre 2010 (Ottava Se-
zione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 88 e Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Ci-
ti/Citibank», cit., par. 76. Diversamente la giurisprudenza tedesca: v. BGH GRUR 2005, 583 – Lila 
Postkarte. 

1491 Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitness-
world», cit., che concerneva un’azione di contraffazione e non l’impedimento relativo di cui ora ci 
stiamo occupando. 

1492 Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitness-
world», cit., parr. 37-38. 

1493 Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitness-
world», cit., par. 39. Nel testo originale delle Conclusioni, inglese, si fa riferimento alla nozione di 
reputation, che in questo caso, come si è visto (al § 62.3), corrisponde alla nozione di “notorietà”; 
ma i servizi di traduzione della Corte hanno erroneamente usato l’espressione “reputazione” nella 
traduzione in italiano. 

1494 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», 
cit. 

1495 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», 
cit., nota 26. 

1496 Oltre alle appena citt. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», parr. 38-42; 27 
novembre 2008, caso «Intel», parr. 27-28 e Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Ci-
ti/Citibank», par. 76, v. infatti Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 36 e 25 
maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 43. 
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fattispecie concreta sottopostagli nel caso di specie. Ancor oggi ci si deve quindi 
domandare se esistano situazioni in relazione alle quali si possa conseguire qual-
che vantaggio conoscitivo nel distinguere fra l’indebito vantaggio tratto dal carat-
tere distintivo e quello tratto dalla notorietà 

1497. 
67.2. L’interrelazione fra l’esito richiesto dalla norma e i suoi presupposti. 

Nel secondo tipo di conflitto, le norme di riferimento si preoccupano di precisare 
con qualche nettezza la relazione richiesta fra gli antecedenti e l’esito postulato 
dalla previsione 

1498. Perché l’impedimento operi è richiesto che all’identità o so-
miglianza di marchi e beni consegua un “rischio di confusione”. Lo standard legi-
slativo, come si è visto, richiede la prova di una confusione potenziale e non at-
tuale; e tuttavia non si accontenta di una valutazione presuntiva. La relazione è 
disegnata meno nitidamente nel terzo tipo di conflitto, che si produce “quando … 
l’uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito 
vantaggio … o recherebbe pregiudizio”. È peraltro chiaro che anche qui il rappor-
to fra gli antecedenti della notorietà del marchio anteriore e l’identità o somi-
glianza fra questo e il marchio successivo, da un lato, e gli esiti presi in conside-
razione assume la forma di un giudizio ipotetico; e che, nell’ambito di una valuta-
zione sul piano degli impedimenti relativi e della validità anziché della contraffa-
zione, il giudizio ipotetico in questione ha carattere prognostico e prospettivo 

1499 
ed, ancora una volta, “implica una non facile proiezione mentale” 

1500, visto che in 
fase di registrazione di regola nulla è dato di sapere sulle modalità con le quali il 
marchio successivo verrà poi impiegato nella realtà dei mercati. 

La giurisprudenza non ha peraltro mancato di precisare che esiste una soglia 
minima di rilevanza che deve essere superata perché l’esito di quel giudizio ipote-
tico sia significativo ai fini che qui interessano. Se è ben vero che “il titolare del 
marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva 
e attuale del suo marchio” e che, “quando è prevedibile che dall’uso che il titolare 
del marchio successivo faccia del proprio marchio deriverà una tale violazione, il 
titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere l’avverarsi 
della stessa per potere vietare detto uso”, occorre però al contempo considerare 
che “egli deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di con-
cludere per un r ischio ser io  che la violazione abbia luogo in futuro” 

1501. “Ad 
 
 

1497 Le ragioni che militano per una risposta affermativa sono esposte infra, al § 70.3. 
1498 In argomento v. § 55. 
1499 In argomento v. già § 39. 
1500 Per prendere nuovamente a prestito l’espressione impiegata da A. VANZETTI, La funzione di-

stintiva del marchio oggi, cit., 8-9. 
1501 Corte UE 10 maggio 2012 (Prima Sezione), causa C-100/11 P., Helena Rubinstein snc e 

L’Oréal c. UAMI e Allergan, caso «Botolist e Botocyl/Botox», par. 93; Corte di Giustizia 27 no-
vembre 2008, caso «Intel», cit., par. 38. Secondo Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso 
«Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 115; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botu-
max/Botox», cit., par. 91 e Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 77, 
“il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e at-
tuale al suo marchio, ma deve addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso 
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una tale conclusione si può pervenire in base a deduzioni logiche risultanti da una 
disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore 
commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di spe-
cie” 

1502. 
Si tratta, peraltro, di una soglia variabile e non fissa di rilevanza. Tanto mag-

giore è infatti il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore, tanto 
maggiore è la probabilità di una lesione ai medesimi, assuma essa la forma del 
pregiudizio o dell’indebito vantaggio 

1503; al punto che, ha precisato la giurispru-
denza, possono esservi casi nei quali il marchio anteriore goda di una notorietà 
così eccezionalmente elevata che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico 
di pregiudizio o approfittamento sia così evidente da dispensare il titolare da for-
nire ulteriori elementi fattuali 

1504. Insomma, anche qui ricorre la stessa relazione 
diretta fra antecedenti ed esito che si è già riscontrata, sia pur con tutte le dovute 
differenze nelle variabili dell’equazione, nel secondo tipo di conflitto 

1505. 
 
 
di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio”; nello stesso senso Trib. 
UE 27 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., parr. 66-67; 17 dicembre 2010 
(Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 66; 7 di-
cembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 33; Trib. 
primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 39; 30 gennaio 2008, caso «Came-
lo», cit., parr. 49 e 64; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 46; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», 
cit., par. 54; 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 64; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., 
par. 40. Per contro, secondo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 4 marzo 2003, 
Victor Moseley et. al., DBA Victor’s Little Secret c. V Secret Catalogue Inc. et al., 537 U.S. 418 
(2003), caso «Victor’s Secret», anche per ottenere il rimedio ingiuntivo sulla base della tutela allar-
gata conferita dal Federal Trademark Dilution Act, che protegge i marchi famosi, sarebbe necessaria 
la prova di una actual dilution e non solo della sua likelihood. 

1502 Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 78. E v. anche Trib. UE 
12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., parr. 59 ss. che al par. 65 richiede al ri-
guardo elementi “concreti”, ancorché in sede di valutazione prognostica. 

1503 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso 
«Intel», cit., par. 69 e 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 30. Nello stesso 
senso v. ad es. Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., 
par. 45; Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 80; 10 maggio 2007, 
caso «Nasdaq», cit., par. 57; 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 65 e 25 maggio 2005, caso 
«Spa-Finders», cit., par. 41. 

1504 In questo senso Trib. UE 14 dicembre 2012 (Prima Sezione), causa T-357/11, Bimbo SA c. 
UAMI e Grupo Bimbo, caso «Grupo Bimbo/Bimbo», par. 43; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), 
caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 65; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio 
Tucci/Emilio Pucci III», cit., parr. 71 e 81 (dove si è fatto ricorso a questa sorta di presunzione, ma 
solo per alcune categorie di classi cui si riferiva la domanda di registrazione successiva); 17 marzo 
2010, causa T-63/07, Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG c. UAMI e Exportaciones Aceites Fedeoli-
va, AIE, in Racc. 2010, II, 957 ss., caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», par. 40; Trib. primo grado CE 
30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 64. Questa possibilità non resta priva di conseguenze sul 
piano della distribuzione dell’onere della prova: anche se l’opponente, titolare di un marchio asseri-
tamente notorio, non abbia fornito prove fattuali sul rischio di diluizione, la Commissione di ricorso 
non può limitarsi a dichiarare irricevibile l’argomento senza prendere posizione sul grado di notorie-
tà del segno fatto valere: Trib. UE 17 marzo 2010, caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», cit., parr. 33 ss. 

1505 V. § 58.1. 



758 CAPITOLO QUARTO 

Qualche riflessione si impone anche con riferimento all’inciso relativo al 
“giusto  motivo” che può legittimare l’uso del marchio successivo da parte del 
terzo. In che cosa consista questo “giusto motivo” è stato discusso soprattutto in 
relazione alla terza condizione specifica, concernente l’indebito vantaggio tratto 
dal marchio anteriore o di pregiudizio alla notorietà; e quindi sul tema si ritornerà 
a questo riguardo 

1506. Va però osservato che il “giusto motivo” capace di legitti-
mare l’uso del marchio successivo costituisce una clausola generale che si riferi-
sce, anche testualmente, a tutte e tre le condizioni specifiche del terzo conflit-
to 

1507. La giurisprudenza ritiene – giustamente – che la prova della presenza di un 
“giusto motivo” dell’uso del segno successivo, che ne renda legittima la registra-
zione, incomba sul richiedente 

1508. Dunque, non si deve considerare l’assenza del 
“giusto motivo” come elemento costitutivo dell’impedimento o del motivo di nul-
lità della registrazione successiva; è piuttosto la presenza del “giusto motivo” che 
costituisce causa di giustificazione dell’uso del marchio successivamente registra-
to da parte del terzo e che quindi fa venir meno l’impedimento o il motivo di nul-
lità 

1509. 
Secondo taluni il riferimento alla presenza di un “giusto motivo” opererebbe 

come semplice rinvio alle ipotesi di libere utilizzazioni previste dalla legge mar-
chi 

1510. La proposta non convince: il rinvio alle libere utilizzazioni può essere un 
punto di avvio dell’indagine, ma non esaurirla. L’opinione contraria renderebbe 
superflua la previsione corrispondente; e comunque trascura che le diverse ipotesi 
di “giusto motivo” possono reperirsi non solo all’interno del diritto dei marchi, 
ma anche in previsioni a esso esterne, ivi inclusa quelle sulla pubblicità compara-
tiva 

1511. 
Si potrebbe pensare che il giudizio sulla presenza del “giusto motivo” possa 

anch’esso essere altamente ipotetico, visto che l’uso programmato dal richiedente 
la registrazione ben potrebbe non essere affatto iniziato. Vero è però che la causa 
di giustificazione può anche – e forse più probabilmente – collocarsi nel passato, 
come avviene ad es. quando il richiedente invochi un proprio preuso che si collo-
chi in epoca anteriore al conseguimento della notorietà del marchio su cui è basata 
 
 

1506 V. § 70.2. 
1507 Lamenta, giustamente, l’insufficiente approfondimento di questa clausola generale lo studio 

di V. DI CATALDO, The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative 
Condition “Without Due Cause”, in IIC 2011, 833 ss., che apporta un contributo importante alla 
ricostruzione della nozione. In argomento v. anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto 
industriale, cit., 248. 

1508 V. Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La 
Perla», cit., par. 34 (e per altri richiami infra, § 70.2.). 

1509 A rigore, si tratta dunque di un elemento impeditivo dell’impedimento o del motivo di nulli-
tà; ma è preferibile evitare questa cacofonica caratterizzazione. 

1510 C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 186 ss. ove anche un’accurata 
rassegna delle opinioni dottrinali e della giurisprudenza del Benelux relativa alla corrispondente 
previsione. 

1511 In questo senso V. DI CATALDO, The Trade Mark with a Reputation in EU Law, cit., 837 ss. 
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l’opposizione o l’azione di nullità 
1512 oppure il marchio successivo sia depositato 

da uno dei coeredi del titolare originario del marchio che gode di notorietà e il 
marchio oggetto della successiva registrazione sia per lungo periodo stato usato 
come marchio di fatto simultaneamente al marchio notorio grazie a un accordo di 
coesistenza fra i coeredi medesimi 

1513. 
Ci si potrebbe anche chiedere se nella determinazione del “giusto motivo” o 

del carattere indebito del vantaggio possa assumere rilievo l’imperativo di dispo-
nibilità; ma il quesito è stato fino a oggi eluso dalla giurisprudenza comunita-
ria 

1514. 
67.3. Le opzioni interpretative. Le condizioni specifiche di applicazione delle 

norme relative al terzo conflitto pongono sul tappeto questioni ricostruttive di or-
dine più generale. È infatti proprio sul piano dell’interpretazione delle previsioni 
che si riferiscono agli esiti o alle conseguenze della registrazione del marchio 
successivo che si avverte, in maniera ancor più netta di quanto non avvenga sul 
piano degli antecedenti costituiti dalla notorietà del marchio anteriore o del con-
fronto fra i marchi, il peso delle opzioni esegetiche di vertice accolte dall’inter-
prete. È questa infatti l’area nella quale assume il massimo rilievo la ricostruzione 
della grammatica degli interessi sottostanti alla disciplina, come è ben comprensi-
bile, visto che su questo terreno si fronteggiano da un lato le istanze rivolte alla 
valorizzazione del capitale di investimento promozionale incorporato nel marchio 
anteriore notorio e dall’altro l’interesse contrapposto a circoscrivere la protezione 
nei limiti entro i quali alla protezione medesima sia ricollegabile una specifica 
contribuzione al benessere collettivo. 

In questa trattazione si è ripetutamente posto in questione il fondamento razio-
nale delle norme cui è affidata la disciplina del terzo conflitto 

1515, in relazione sia 
al tema che qui interessa degli impedimenti e delle cause di invalidità sia a quello 
su cui si dovrà tornare dell’azione di contraffazione 

1516. Le considerazioni esposte 
 
 

1512 In questo senso D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 73. Peraltro Trib. 
primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 85, ha ritenuto che non costituirebbe 
giusto motivo la circostanza che il richiedente il marchio comunitario “Citi” per servizi di agenzia 
doganale abbia già in precedenza usato il marchio medesimo in uno specifico Stato membro, visto che 
l’uso anteriore fatto valere si riferisce per l’appunto a un solo Stato membro e non all’intero territorio 
della Comunità, alla quale si estenderebbe la protezione del marchio richiesto, tanto più che la registra-
zione nazionale invocata nel caso di specie risulterebbe oggetto di contestazione. V. però ora 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 Bull», sulla quale infra, § 70.2. 

1513 V. Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 48-49, secondo cui en-
tro queste coordinate non potrebbe esservi “sfruttamento e parassitismo manifesti o un tentativo di 
approfittare della... rinomanza” del marchio anteriore; circostanza che il Tribunale però preferisce 
valutare sotto il profilo del carattere indebito del vantaggio. 

1514 V. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., che rappresenta sotto questo 
profilo un’occasione perduta, come è stato osservato nella nota di commento pubblicata su Giur. 
ann. dir. ind. 5469. 

1515 V. §§ 7, 8, 10 e 61.1. 
1516 V. infra, §§ 135 ss. 
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al riguardo hanno peraltro carattere giuspolitico e giocano, quindi, un ruolo limi-
tato quando ci si collochi, come ora avviene, in una prospettiva strettamente 
giuspositiva e quindi riferita all’interpretazione de iure condito delle norme. In 
termini ancora più espliciti: anche chi dubiti che sia individuabile un fondamento 
razionale alla tutela rafforzata dei marchi notori laddove questa si estende al van-
taggio conseguito dal marchio successivo in assenza di un pregiudizio al carattere 
distintivo o alla notorietà del marchio anteriore 

1517, deve prendere atto che l’ordi-
namento ha operato una scelta precisamente a favore di una tutela così configura-
ta e non può quindi sottrarsi al compito di un’interpretazione rispettosa delle pre-
visioni di diritto positivo vigenti al riguardo. 

È però anche vero che quei dubbi sul fondamento razionale della disciplina 
non sono destinati a rimanere del tutto irrilevanti sul piano più squisitamente ap-
plicativo. Certamente essi possono assumere peso ed esplicare un ruolo preciso 
sul versante della contraffazione, in presenza di norme la cui applicazione postula 
un bilanciamento degli interessi, come si constaterà più oltre avvenire in relazione 
alle libere utilizzazioni previste a contrappeso delle facoltà esclusive attribuite al 
titolare del marchio 

1518 ed, almeno secondo alcuni, anche con riguardo agli usi 
non distintivi del marchio altrui 

1519. Ma non può e non deve sfuggire che, già sul 
piano degli impedimenti e dell’invalidità, un bilanciamento degli interessi con-
fliggenti è postulato dal segmento normativo che fa ricorso alla tecnica delle clau-
sole generali per richiedere in via generale la mancanza di un “giusto motivo” 
dell’uso del marchio successivamente registrato e in relazione alla terza condizio-
ne specifica anche il carattere “indebito” del vantaggio ritraibile dalla registrazio-
ne successiva 

1520. 
Inoltre, dai sopraricordati dubbi sul fondamento razionale della disciplina pro-

viene inoltre un’ulteriore duplice sollecitazione interpretativa, anche questa volta 
operativa già sul piano degli impedimenti e dell’invalidità. 

In una prima prospettiva, occorre muovere dalla consapevolezza che la tutela 
di qualsiasi marchio, ancorché notorio, non è mai assoluta (se non nel significato, 
particolare, che essa può prescindere dal rischio di confusione) 

1521 e va quindi 
circoscritta nei limiti derivanti dal contemperamento con gli altri interessi ritenuti 
meritevoli di tutela dalle scelte dell’ordinamento 

1522. 
In una seconda prospettiva, si affaccia l’esigenza di integrare l’interpretazione 

delle previsioni relative al terzo conflitto facendo i conti anche con tutte le altre 
norme rilevanti allo scopo, ivi incluse quelle relative alla pubblicità comparativa, 
per verificare se in questo più ampio contesto non trovino emersione, questa volta 
sul piano del diritto positivo, suggerimenti relativi al bilanciamento degli interessi 
 
 

1517 Come indicato supra, al § 8. 
1518 V. infra, §§ 141 ss.  
1519 V. infra, §§ 128-129 e 135.4.  
1520 V. già il precedente § 67.2 e per uno sviluppo infra, § 70.2. 
1521 In argomento v. già § 40.3 e infra, § 114.2. 
1522 V. § 136. 
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confliggenti che possano soccorrere nei casi più controversi e incerti di applica-
zione della disciplina. Non parrebbe che questo modo di procedere sia metodolo-
gicamente arbitrario. La necessità del coordinamento con le norme sulla pubblici-
tà comparativa, invero, è apparsa indispensabile già nell’interpretazione della di-
sciplina del secondo conflitto 

1523; e non si vede perché lo stesso approccio non 
debba essere replicato in relazione agli ancor più delicati equilibri toccati dalla 
disciplina del terzo conflitto 

1524. Né si può escludere che da allargamenti di visua-
le come questi possano provenire apporti significativi, proprio sul piano del con-
temperamento degli interessi in gioco, visto che l’interesse all’apertura concorren-
ziale dei mercati e alla massimizzazione del benessere dei consumatori assumono 
nella disciplina della pubblicità comparativa quel ruolo primaziale 

1525 il cui signi-
ficato ricostruttivo generale troppo spesso sfugge nell’interpretazione corrente de-
gli assetti normativi prescelti per dirimere il conflitto del terzo tipo 

1526. 
Per fare un esempio, non pare che possa essere trascurata la considerazione 

1527 
secondo cui il ricorso alla pubblicità comparativa implica per sua stessa natura e 
in qualche misura inevitabilmente il conseguimento, a vantaggio dell’impresa che 
opera la comparazione in vista della finalità di promuovere le proprie vendite, di 
parte dei benefici dell’investimento pubblicitario incorporato nel marchio anterio-
re. Per altro verso, non esistono norme che precludano che la comparazione si ri-
ferisca anche a marchi notori 

1528. È quindi inevitabile concludere che la sola cir-

 
 

1523 V. supra, § 42.1. 
1524 La quale è caratterizzata dal riferimento al possibile “giusto motivo” dell’uso del marchio 

successivo, che manca nella disciplina della pubblicità comparativa (v. § 119.4); sul coordinamento 
fra le nozioni di “indebito vantaggio” e “giusto motivo” v. infra, § 70.2. 

1525 In questo senso espressamente Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 
68. L’impiego del criterio che mette capo ai benefici per il consumatore è attestato ad es. da Corte 
UE 18 novembre 2010, C-159/09, Lidl snc c. Vierzon Distribution SA, caso «Lidl/Leclerc»; Corte 
di Giustizia 23 febbraio 2006, causa C-59/05, Siemens AG c. VIPA Gesellschaft für Visualisierung 
und Prozeßautomatisierung GmbH, in Racc. 2006, 2147 ss., caso «sistema di identificazione nume-
rico Siemens», par. 24; ma v. anche Corte di Giustizia 19 aprile 2007, causa C-381/05, De 
Landtsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne and Veuve Clicquot 
Ponsardin SA, in Racc. 2007, I, 3115 ss. e in Dir. ind. 2007, 386 ss., con nota adesiva di M. FUSI, 
caso «De Landtsheer», parr. 57 ss. In argomento v. anche infra, § 119. 

1526 Forse anche a causa della sottovalutazione, ricorrente, del ruolo degli interessi dei consuma-
tori nella ricostruzione dei profili cruciali della disciplina del diritto dei marchi, su cui ci si è sof-
fermati già ai §§ 7D) e 33.1 (e v. § 119.4). Sul ruolo centrale della protezione dei consumatori nella 
disciplina del marchio v. però Corte di Giustizia 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence 
Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd., in Racc. 2006, I, 3089 ss., caso «Elizabeth Emanuel», par. 
46. 

1527 Articolata dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, 
caso «Google-AdWords», cit., par. 105. E v. pure le Conclusioni del 31 gennaio 2008 dell’Avvocato 
generale Mengozzi nel caso deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 41 
ss., in particolare 56. 

1528 V. l’art. 4, lett. a ) -h )  della direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole 
e comparativa (già art. 3bis, n. 1, lett. a ) -h ) della direttiva CEE n. 84/450 concernente la pubblicità 
ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55). 
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costanza che una pubblicità comparativa si riferisca a un marchio notorio non può 
di per sé e a prescindere da specifiche circostanze comportare un “indebito van-
taggio” tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore a be-
neficio di quello successivo 

1529. È vero che in una situazione come questa, e, più 
in generale, nelle fattispecie suscettibili di essere considerate anche nell’ango-
latura propria della pubblicità comparativa, viene in considerazione l’uso e non la 
registrazione di un marchio successivo, con la conseguenza che l’esigenza di su-
perare l’apparente antinomia si profila sul piano della contraffazione anziché 
dell’opposizione o dei motivi di nullità 

1530. Purtuttavia, dalla prospettiva specifica 
della contraffazione provengono indicazioni, relative ad es. alla nozione di “van-
taggio” e al carattere “indebito” che esso deve possedere, per legittimare la rea-
zione del titolare del marchio anteriore, che possono esplicare effetti già sul piano 
che qui interessa della registrazione. 

68. I) La prima condizione specifica: il pregiudizio al carattere distintivo 
del marchio anteriore 

68.1. La nozione di ‘pregiudizio al carattere distintivo’. Il fondamento razio-
nale della regola. Dunque, il titolare di un marchio anteriore notorio può opporsi 
alla registrazione di un marchio identico o simile in tre sottoipotesi. La prima ri-
corre quando dalla registrazione possa derivare un “pregiudizio al carattere distin-
tivo” del marchio anteriore 

1531. 
Abitualmente si fa riferimento a questa condizione specifica impiegando la 

nozione di “diluizione”. “Quanto … al pregiudizio arrecato al carattere distintivo 
del marchio anteriore, detto anche ‘diluizione’, ‘corrosione’ o ‘offuscamento’,” ha 
ritenuto la Corte di Giustizia nel caso “Intel” 

1532, “esso si manifesta quando risul-
ta indebolita l’idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo ti-
tolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fat-
to che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e 
della corrispondente impresa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in partico-
 
 

1529 In questo senso le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 
2009, caso «Google-AdWords», cit., nota 55 e le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato 
generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., par. 66. Le sentenze sulla pubblicità comparativa, 
in effetti, considerano che il riferimento all’altrui marchio notorio anteriore non comporti un vantag-
gio indebito se il pubblico non possa associare la reputazione del titolare del marchio anteriore con i 
prodotti del terzo: Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico Sie-
mens», cit., par. 18 e 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Toshiba Europe GmbH c. Katun Germany 
GmbH, in Racc. 2001, I, 7945 ss., caso «Toshiba/Katun», parr. 57 e 60. Una discussione dei rapporti 
fra la nozione di indebito vantaggio nel diritto dei marchi e nella disciplina della pubblicità comparati-
va è ora in V. DI CATALDO, The Trade Mark with a Reputation in EU Law, cit., 843-844. 

1530 Sul punto v. infra, §§ 119 e 138.2. 
1531 Art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva, dell’art. 12.1, lett. e), c.p.i. e dell’art. 8, par. 5, r.m.c. 
1532 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 29. 
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lare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un’associazione 
immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato” 

1533. Viene spesso 
registrata a questo proposito una convergenza con la nozione nordamericana di 
dilution by blurring, che ha luogo quando l’uso del marchio successivo incrina la 
correlazione biunivoca fra il marchio anteriore e i beni da esso contraddistinti, 
precedentemente indiscussa nella mente del consumatore e provoca un tempora-
neo “disorientamento” di questi di fronte al marchio successivo 

1534; e viene sotto-
lineata la contrapposizione con la dilution by tarnishment, cui a sua volta corri-
sponde, in ambito comunitario, il pregiudizio alla notorietà 

1535, ovvero l’“infanga-
mento” del primo marchio ad opera delle associazioni negative evocate dal se-
condo. 

Non è inconsueto che per chiarire ulteriormente il concetto si richiamino le 
pionieristiche prese di posizione di Schechter, che era stato fra i primi a richiama-
re l’attenzione sul fenomeno della dispersione (“the gradual whittling away or di-
spersion”) dell’identità dei marchi dotati di maggior carattere distintivo 

1536. 
La citazione riprende uno spunto contenuto nelle Conclusioni dell’Avvocato 

generale Jacobs 
1537; esso, tuttavia, va preso con più di un granello di sale. Non si 

devono infatti trascurare le differenze anche notevoli che separano l’originaria 
posizione di Schechter dai precetti comunitari. Quella ricostruzione infatti mette-
va capo alla protezione dell’«unicità» (uniqueness) del marchio famoso, impe-
dendo a chiunque di usare un segno identico o simile per qualsiasi tipo di beni 

1538; 
quando invece il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato intende non 
istituire un “monopolio assoluto sul segno” ma subordinare la protezione del mar-
chio (anche solo notorio anziché famoso) ai limitati casi in cui ricorra una delle 
condizioni specifiche della tutela, la prima delle quali consiste per l’appunto nel 
pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore. 

Si dice spesso che il fondamento razionale della regola andrebbe reperito in 
ciò che, se si consentisse l’impiego non autorizzato di un marchio identico o simi-
 
 

1533 La formula è ripresa obiter, da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 
39 e da Trib. UE 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 89; 7 luglio 
2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40. La giurisprudenza anteriore [Trib. primo grado 
CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 46; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 55 
(obiter); 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 37; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 
43] si era limitata a quest’ultima frase, che, traendo origine nelle Conclusioni dell’Avvocato genera-
le Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 37, trova poi un più preciso e 
compiuto significato nella formulazione accolta dalla Corte. 

1534 Sulla tradizionale nozione statunitense di dilution come “lessening of the capacity of famous 
marks to identify and distinguish goods and services” v. B.A. JACOBS, Trademark Dilution on the 
Constitutional Edge, cit., 161. 

1535 V. infra, § 69. 
1536 F. SCHECHTER, The Rational Basis of Trademark Protection, cit., 825. L’A. non ha tuttavia 

mai impiegato il termine dilution. 
1537 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-

Fitnessworld», cit., par. 37. 
1538 V. §§ 7 C ) e 61.1. 
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le, si comprometterebbe la forza di identificazione del brand 
1539. L’argomento pa-

re dotato di una sua forza persuasiva intuitiva; e tuttavia non è detto che esso si 
davvero irresistibile quando lo si sottoponga a uno scrutinio un po’ più attento. 
Anche qui si è soliti giustificare la regola richiamando l’osservazione fatta dal 
medesimo Schechter – e richiamata dallo stesso Jacobs – secondo cui “se si am-
mettessero dei ristoranti Rolls Royce, delle caffetterie Rolls Royce, delle mutan-
dine Rolls Royce e dei dolci Rolls Royce, nel giro di dieci anni il marchio Rolls 
Royce sarebbe finito” 

1540. E tuttavia anche qui la citazione rischia di aprire più 
quesiti di quelli cui dà risposta 

1541. Non a caso, almeno fino a oggi, i casi in cui si 
è fatta valere questa condizione specifica sono piuttosto rari, rispetto a quelli in 
cui si è invocato il ricorrere di un indebito vantaggio 

1542. Più promettenti possono 
apparire, forse, quelle formulazioni che individuano il fondamento razionale della 
regola ricordando come il marchio costituisca un istituto rivolto all’abbassamento 
dei costi che il consumatore incontra nel ricercare i beni che lo interessino e che 
suggeriscono che la diluizione potrebbe mettere a repentaglio una quota dell’effi-
cacia informativa che il marchio notorio si sia conquistata sul mercato 

1543. Da 

 
 

1539 Così nella prospettiva del diritto nordamericano B. BEEBE, A Defense of the New Federal 
Trademark Antidilution Law, cit., 1148 ss. 

1540 Sono le parole pronunciate da Schechter nell’audizione di fronte allo House Committee on 
Patents, 72nd Cong., 1st Sess. 15 (1932), citate nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 
10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 37. 

1541 Sembra difficile discutere che l’impiego del marchio Rolls Royce per mutandine sia illecito; 
e tuttavia la conclusione è cogente perché in questo caso è verosimile un pregiudizio alla notorietà e 
alla reputazione del marchio, e, quindi, quel tarnishment che configura la seconda condizione speci-
fica di cui ci si deve occupare fra breve (v. § 69). Invece, per quanto riguarda l’impiego del marchio 
Rolls Royce per un ristorante, vi è spazio per domandarsi quale sia il pregiudizio che la sua registra-
zione e il suo impiego possano produrre sull’identità del marchio anteriore una volta che si sia 
escluso un rischio di confusione (anche in senso ampio: v. § 42.1); e soprattutto per quale ragione 
l’impresa che adotti il marchio successivo debba essere ritenuta responsabile per il comportamento, 
futuro ed eventuale, di altri terzi che a loro volta registrino o usino lo stesso marchio. Si potrebbe, 
certo, replicare che è la prima registrazione quella che inaugura il processo produttivo del nocumen-
to; ma non è certo che ipotetici comportamenti di terzi possano costituire “elementi che permettono 
di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro”, come richiesto dalla giu-
risprudenza: v. Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 77; 19 giugno 
2008, caso «Mineral spa», cit., par. 39; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., parr. 49 e 64; 22 mar-
zo 2007, caso «VIPS», cit., par. 46; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 54; 6 febbraio 2007, 
caso «TDK», cit., par. 64; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 40. 

1542 Come è stato osservato (da L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 886), 
questa situazione potrebbe cambiare qualora la giurisprudenza mostrasse un maggior rigore nel veri-
ficare la presenza della terza condizione specifica. 

1543 Questa prospettiva, piuttosto diffusa negli studi giuseconomici nordamericani (v. ad es. S.L. 
DOGAN-M. LEMLEY, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, in 41 Hous. L. Rev. 
2004, 777 ss.; B.A. JACOBS, Trademark Dilution on the Constitutional Edge, cit., 164 ss.), in am-
biente europeo risulta avvalorata dalla presa di posizione della Corte di Giustizia 27 novembre 2008, 
caso «Intel», cit., par. 76, secondo cui “il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore si 
manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo 
titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del 
 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 765 

questo punto di vista, senza dubbio il titolare del marchio avrebbe ragione di op-
porsi a un uso del terzo che, ad es., possa innescare un processo di volgarizzazio-
ne del marchio 

1544. 
Riformulata in questi termini, la proposta ricostruttiva può forse aprire la via a 

qualche guadagno conoscitivo e applicativo, del quale, del resto, si sente acuta-
mente il bisogno, visto che i quesiti interpretativi suscitati dalla disposizione non 
sono né pochi né di poco conto. Proviamoci a inventariarli. 

68.2. La nozione di ‘carattere distintivo’. Le difficoltà che si incontrano quan-
do si cerchi di precisare in che cosa consista esattamente il “carattere distintivo” 
suscettibile di essere pregiudicato nel contesto del conflitto del terzo tipo sono 
due. La prima difficoltà è di ordine generale: come si è avuto più di una volta oc-
casione di sottolineare, il termine “carattere distintivo” ha natura accentuatamente 
polisemica: non esiste nella legislazione sui marchi un altro termine che abbia più 
significati diversi fra di loro del sintagma “carattere distintivo” 

1545. In questa pri-
ma prospettiva, si tratta di determinare con precisione quale significato abbia la 
nozione in questione quando essa venga presa in considerazione ai fini che qui in-
teressano. La seconda difficoltà ha carattere specifico; ed è stata segnalata poc’an-
zi quando si è osservato che, se normalmente il carattere distintivo può essere ori-
ginario o acquisito ed, in questo secondo caso, esso tende a coincidere con la no-
torietà, nel contesto normativo ora esaminato il “carattere distintivo” costituisce 
un’al ternat iva a l la  notorie tà  e non un elemento che la determina 

1546. 
A partire da questa constatazione è stato possibile desumere la conseguenza, 

pacifica, che il carattere distintivo che è suscettibile di pregiudizio non necessa-
riamente deve essere originario, intrinseco e inerente, potendo essere anche acqui-
sito; e come questa soluzione segni un punto di distacco importante rispetto alle 
regole adottate in altri ordinamenti 

1547. Si può ora anche aggiungere che appare 
attendibile sostenere che, nel contesto del terzo conflitto, la nozione di carattere 
distintivo, inteso come interesse  ogget to  del la  protezione e non come ele-
mento costitutivo della fattispecie cui la medesima protezione è ricollegata, possa 
assumere un significato in parte diverso da quello accreditato in relazione al se-
condo conflitto 

1548. Può infatti plausibilmente argomentarsi che, in un contesto 
normativo che prende in considerazione il pregiudizio e l’indebito approfittamen-
to derivanti dall’impiego del segno anche per beni che non siano né simili né 
identici, la nozione di carattere distintivo possa intendersi come relativamente 

 
 
marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e dell’impresa nella mente del pub-
blico”: dove l’accento cade sul contenuto informativo piuttosto che suggestivo del marchio anteriore. 

1544 Ritenuto, esattamente, pregiudizievole al carattere distintivo da Corte UE 22 settembre 2011 
(Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 76 ss. 

1545 V. §§ 22-24, 36, 47, 58.1, 62.3.b ), 95.  
1546 V. § 63.2.b ). 
1547 Si veda il richiamo alla US Court of Appeals for the Second Circuit, 28 febbraio 2001, caso 

«Children’s Place», cit. 
1548 In questo senso M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 65. 



766 CAPITOLO QUARTO 

“despecializzata” in quanto in parte svincolata dalla misurazione della distanza 
rispetto ai beni per cui il marchio anteriore sia stato usato che è invece attestata in 
relazione al secondo tipo di conflitto 

1549. 
Ma qual è, allora, la differenza fra il “carattere distintivo” suscettibile di pre-

giudizio ai sensi della prima condizione specifica del terzo conflitto e la “notorie-
tà” anch’essa suscettibile di pregiudizio ai sensi della seconda condizione specifi-
ca? La risposta va reperita sul versante della notorietà: questa nozione, considera-
ta sul piano degli interessi oggetto della protezione anziché su quello dell’in-
dividuazione degli antecedenti, incorpora un elemento qualitativo: la “notorietà” 
della dilution by tarnishment che si contrappone al “carattere distintivo” qui esa-
minato presuppone infatti un apprezzamento positivo del pubblico 

1550. 
La conseguenza di questa soluzione è apparentemente sorprendente: il “carat-

tere distintivo” il cui pregiudizio è preso in considerazione nel contesto specifico 
del terzo conflitto ricomprende in sé sia il carattere distintivo originario sia quello 
acquisito, che di regola è anche designato come notorietà 

1551 e che, del resto, non 
può difettare quando ci si trovi di fronte a un marchio che, già sul piano dei pre-
supposti, sia stato qualificato come notorio 

1552; l’uno e l’altro carattere distintivo 
si contrappongono alla “notorietà” cui allude la seconda condizione specifica per-
ché, diversamente da quest’ultima nozione, essi non incorporano un elemento 
qualitativo positivo. Dunque, non vi è dubbio che nella stessa proposizione nor-
mativa la medesima espressione, notorietà, vada intesa in due sensi diversi, a se-
conda che essa vada intesa come antecedente dell’applicazione della disciplina 
speciale o interesse alla cui protezione la medesima disciplina è intesa; anche se 
resta da domandarsi se il legislatore comunitario non avrebbe potuto risparmiarci 
questa insidia linguistica. 

68.3. La valutazione globale del ‘pregiudizio al carattere distintivo’ e i suoi 
fattori. Anche se è tutt’altro che facile stabilire quando, in concreto, la registra-
zione del marchio successivo comporti un pregiudizio al carattere distintivo del 
marchio anteriore, la prassi giurisprudenziale ha incominciato ad apportare alcuni 
chiarimenti utili. Il punto di partenza è dato dal principio, per la verità ricorrente 
in molti sottosegmenti del diritto dei marchi, secondo il quale l’apprezzamento cor-
rispondente deve essere effettuato sulla base di una valutazione globale, che tenga 
conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie 

1553. Quali siano questi fattori e 
quale ruolo essi svolgano emerge con qualche nitidezza dalla giurisprudenza. 

 
 

1549 V. § 58.1. 
1550 Un’argomentazione compiuta del punto è infra, al § 69. 
1551 In questo senso Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 73: “In effetti, 

un marchio notorio ha necessariamente carattere distintivo, acquisito se non altro grazie all’uso”. 
Segnala i rischi di fraintendimento derivanti da queste equivoche scelte terminologiche M. SEN-
FTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 72-74 (e v. già § 58.1). 

1552 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., ibid. 
1553 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 68 e 79 e Trib. UE 7 dicembre 

2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 42. 
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Due sembrano essere i fattori principali. 
Il primo è dato – non sorprendentemente – dalla misura del carattere distintivo 

del marchio anteriore. Sotto questo profilo, se il marchio anteriore consista in un 
termine descrittivo o frequentemente usato per designare una località o una certa 
tipologia di attività o di persone, il rischio di pregiudizio al carattere distintivo (in 
questo caso: originario) del marchio coincidente con quel termine appare limitato. 
Così è stato escluso che l’uso del termine “Spa” in un marchio successivo potesse 
pregiudicare il carattere distintivo del marchio notorio anteriore, atteso che la me-
desima locuzione è frequentemente utilizzata per designare la città belga omoni-
ma, il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera genera-
le, spazi dedicati all’idroterapia quali bagni turchi o saune 

1554. Analogamente, si è 
ritenuto limitato il rischio di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio an-
teriore “VIPS” atteso che il termine corrispondente è ampiamente utilizzato a li-
vello internazionale e nazionale per designare personalità di spicco mediante l’ab-
breviazione nell’acronimo VIP della locuzione inglese very important person, il 
cui plurale legge, per l’appunto, VIPS 

1555. L’elemento figurativo costituito da un 
cammello è frequentemente usato per designare prodotti di origine orientale e, 
quindi, possiede per essi debole carattere distintivo; può dunque ben essere che la 
sua registrazione per caffè non pregiudichi il carattere distintivo del pur notorio 
marchio “Camel” per sigarette 

1556. L’altra faccia della medaglia presentata da 
questo fattore è data dalla regola, già ricordata in sede introduttiva delle condizio-
ni specifiche 

1557, secondo la quale tanto maggiore è il carattere distintivo (intrin-
seco o acquisito) del marchio anteriore, tanto maggiore è la probabilità di una le-
sione al medesimo 

1558. 
Anche il secondo fattore è abbastanza ovvio: tanto maggiore è la vicinanza fra 

i marchi, tanto più aumenta il rischio di lesione del carattere distintivo del mar-
chio anteriore 

1559. Il pericolo va dal massimo rappresentato dai casi di totale iden-
tità, al minimo dei casi nei quali il marchio successivo possegga elementi di diffe-
renziazione importanti 

1560. 
Ai fini della valutazione globale, possono però anche assumere rilievo altri fat-

tori. Fra di essi vi è la c.d. “unicità” del marchio anteriore, che, peraltro, non è ri-
chiesta perché il pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio successi-
 
 

1554 Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., parr. 44-45. 
1555 Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 38 e 62. 
1556 Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., parr. 58-60. 
1557 § 67.2. 
1558 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 69. Nello stesso senso v. Trib. 

primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41. 
1559 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 67. 
1560 La cui valutazione va, evidentemente, effettuata con riferimento ai canoni impiegati nel con-

fronto fra i marchi, sui quali v. § 65.4. Secondo L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, 
cit., 887, le differenze sussistenti tra marchi figurativi potrebbero essere meno significative; l’os-
servazione può essere condivisibile se le due immagini presentino, accanto a differenze sul piano 
visivo, profili comuni sul piano concettuale. 
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vo identico o simile sia configurabile e tuttavia ne aumenta la probabilità 
1561. La 

circostanza che il pubblico possa istituire un collegamento immediato fra il segno 
richiesto e il marchio anteriore non significa necessariamente il rischio di un at-
tentato al carattere distintivo di questo 

1562. 
La prova che l’uso del marchio posteriore pregiudichi o rischi di pregiudicare 

il carattere distintivo del marchio anteriore richiede comunque che sia dimostrata 
“una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti 
o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato” 

1563. L’accertamento rela-
tivo a questo fattore – se di fattore si tratta – della valutazione globale deve rac-
cordarsi con la natura squisitamente prognostica delle valutazioni richieste in fase 
di opposizione 

1564; e ben si comprende quindi come l’iniziale rigore di questa pre-
sa di posizione sia immediatamente rettificato dall’inciso secondo il quale sarebbe 
tuttavia anche sufficiente la prova “del rischio serio che una tale modifica si pro-
duca in futuro”. Ciò non significa però che il fattore della modifica del compor-
tamento economico del consumatore possa ritenersi riassorbito nelle valutazioni 
relative ai restanti fattori 

1565. 
I giudici comunitari paiono in effetti essere ben consapevoli delle critiche ri-

correnti che vengono mosse contro l’assunto che basti un primo uso del marchio 
notorio per minarne il carattere distintivo. Sarà anche vero quel che afferma Sche-
chter con riguardo al marchio Rolls Royce, a proposito dell’effetto-valanga degli 
usi inautorizzati del marchio in settori disparati. E tuttavia ci si può anche chiede-
re come la registrazione di un marchio Rolls Royce per i servizi di una birreria lo-
calizzata e circoscritta nel centro di Torino possa non dico compromettere ma an-
che solo scalfire il potere individualizzante del marchio in questione 

1566. Una 
 
 

1561 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 72, 80 e 81. In senso conforme 
v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 
72, ove anche un’analisi attenta del significato – anzi dei diversi significati – della nozione di unici-
tà, riferita ai marchi notori. 

1562 Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e 
Seve Trophy», cit., par. 67. 

1563 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 77, riconfermata ora in modo 
deciso da Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa C-383/12 P., Environmental Manu-
facturng LLP c. UAMI e Société Elmar Wolf, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», parr. 
34 ss. L’importanza di questo fattore è giustamente sottolineata da M. SENFTLEBEN, Adapting EU 
trademark law to new technologies: back to basics?, in C. Geiger (a cura di), Constructing Euro-
pean Intellectual Property. Achievements and New Perspectives, Edward Elgar, Celtenham, 2013, 
137 ss., 151 ss. 

1564 Ed anche con la distanza merceologica fra i beni per cui i due marchi siano registrati: in tal 
senso le considerazioni, di buon senso, delle Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 
giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 74. 

1565 Come era in effetti avvenuto in Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di 
lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 48, significativamente riformata sul punto da Corte 
UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 
38 ss. 

1566 V. però Pret. Torino 13 dicembre 1984 (decr.), Rolls-Royce/PLP, in Riv. dir. ind. 1985, II, 
485 ss., caso «Rolls-Royce». 
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prima risposta, forse un po’ apodittica, sta nell’affermazione secondo la quale anche 
“un primo uso di un marchio identico o simile posteriore può bastare, all’occor-
renza, a causare un pregiudizio effettivo e attuale al carattere distintivo del marchio 
anteriore o a ingenerare un serio rischio che un tale pregiudizio si produca in futu-
ro” 

1567. Più convincente è però la posizione che si è venuta precisando nella giuri-
sprudenza successiva della Corte: se al riguardo può essere sufficiente la prova di 
un rischio serio di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore e que-
sta prova può essere fornita sulla base di deduzioni logiche, tuttavia le deduzioni 
non possono consistere in semplici supposizioni 

1568; esse devono concernere ele-
menti di natura oggettiva: non basta a questo fine il rilievo che i consumatori possa-
no notare la presenza di un nuovo segno perché si determini un rischio di pregiudi-
zio al carattere distintivo di quello anteriore 

1569. A supporto di questo standard pro-
batorio più elevato e rigoroso viene appropriatamente messo in campo un richiamo 
alla funzione proconcorrenziale e non protezionistica del diritto dei marchi: appre-
stare tutela a un marchio notorio senza pretendere il rispetto di uno standard di pro-
va più elevato per constatare il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del mar-
chi anteriore che gode di notorietà “potrebbe portare a una situazione in cui operato-
ri economici” – che, si noti, sono in questo contesto i titolari dei marchi notori ante-
riori, non i terzi che usino un segno simile – “si appropriano indebitamente di taluni 
segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza” 

1570. 
Non vi è dubbio che nessuno fra i fattori indicati è di per sé risolutivo 

1571. È 
appena il caso di sottolineare che l’elenco di fattori preso in considerazione dalla 
giurisprudenza comunitaria non è esaustivo. Questo rilievo è tanto più vero se si 
pensi al ruolo di recente assunto dalla nozione di nesso, che ora viene inteso non 
più come sintomo della somiglianza fra i marchi ma di passaggio intermedio sulla 
strada che conduce verso l’accertamento della presenza dell’impedimento proprio 
del terzo tipo di conflitto 

1572: più di uno fra i fattori considerati nell’accertamento 
del nesso in questa seconda e più recente accezione – fra cui la natura dei beni per 
i quali i marchi siano stati registrati – ben può assumere un significato, forse più 
pertinente, anche nell’analisi del pregiudizio al carattere distintivo 

1573. 
 
 

1567 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 75 e 81. Una risposta più arti-
colata, ma forse non del tutto convincente, è nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 
26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 73. 

1568 Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils 
Wolf», cit., parr. 42-43. È quindi censurabile una sentenza che ometta questa analisi: par. 44. 

1569 Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils 
Wolf», cit., parr. 37 e 40. 

1570 Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils 
Wolf», cit., par. 41. 

1571 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 80. 
1572 § 65.6. 
1573 E v. infatti l’allargamento operato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 

26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 75 e il richiamo indiretto e incidentale contenuto in Corte 
di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 68 e 42. 
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69. L) La seconda condizione specifica: il pregiudizio alla notorietà del 
marchio anteriore 

“Per contro, il concetto di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, spes-
so riferito come degradazione o appannamento (tarnishment, nel testo inglese) del 
marchio, descrive la situazione in cui i beni per i quali il segno che costituirebbe 
la violazione è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale 
che il potere di attrazione [del segno anteriore] ne risulta compromesso”. In questi 
termini si esprimevano le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel caso 
“Adidas/Fitnessworld” 

1574, per poi illustrare il concetto con una situazione giudi-
ziaria concreta: in fiammingo i due marchi “Claerin/Klarein” si pronunciano nello 
stesso modo; essendo il primo noto come marca di gin e il secondo registrato per 
detersivo liquido, i giudici avevano concluso che la somiglianza tra i marchi poteva 
indurre i consumatori a pensare a un detersivo liquido mentre bevevano il gin 

1575. 
Con questa presa di posizione, la seconda condizione specifica veniva colloca-

ta in uno spazio concettuale piuttosto ristretto: quello in cui esistesse un antagoni-
smo fra le aree merceologiche coperte dai due marchi. Questo modo di intendere, 
che pure ha precedenti remoti, potrebbe sorprendere, visto che in settori diversi 
dal conflitto fra marchi la preoccupazione della salvaguardia del potere di attra-
zione del marchio (e quindi della notorietà del marchio anteriore intesa come ap-
prezzamento positivo del marchio anteriore da parte del suo pubblico) trova ri-
scontri significativamente più ampi 

1576. D’altro canto, salta agli occhi che una let-
tura limitata all’antagonismo tra settori di impiego lascerebbe fuori dall’ambito di 
applicazione della norma i casi nei quali la lesione alla notorietà dipenda non dal 
raffronto fra le classi di beni cui si riferiscono i segni confliggenti, ma da fattori 
diversi. Questi possono andare dalla cattiva qualità dei prodotti successivi, alla 
distorsione intenzionale, sia essa ironica, satirica o variamente critica, dell’altrui 
marchio. Entrambe le eventualità, per la verità, appaiono destinate ad assumere 
maggior rilievo sul piano delle modalità di impiego in concreto del marchio da 
parte dell’utilizzatore successivo e quindi dovranno essere oggetto di specifica 
considerazione in sede di contraffazione 

1577. 
In ogni caso anche la giurisprudenza successiva ha preferito intendere la no-

 
 

1574 Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitness-
world», cit., par. 39, dove i servizi di traduzione hanno aggiunto alla già segnalata confusione fra 
reputazione e notorietà, che si è corretta nella trascrizione, altre imperfezioni che sono state mante-
nute. 

1575 Corte del Benelux 1 marzo 1975, Colgate Palmolive c. Lucas Bols, in IIC 1976, 420 ss., ca-
so «Claerin/Klarein». 

1576 V. ad es. Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., parr. 39 
ss. e in particolare 47-48: il pregiudizio grave alla reputazione dell’altrui marchio può costituire le-
gittimo motivo ai sensi dell’art. 7, par. 2 della direttiva che giustifica l’opposizione del titolare 
all’ulteriore circolazione di prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare o con il suo 
consenso. 

1577 V. infra, § 139. 
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zione di pregiudizio alla notorietà nella sua accezione più specifica e ristretta. Es-
sa ha ritenuto infatti che il pregiudizio in questione si realizza “quando i beni per i 
quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in 
modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso” 

1578. 
Così, si ritiene che molti beni di largo consumo siano danneggiati dall’associazione 
con prodotti o servizi a connotazione erotica o sessuale 

1579; ed è condiviso il rilievo 
secondo cui un marchio affermato nel campo dei prodotti salutistici soffra da un 
collegamento con un segno simile impiegato per sigarette e alcool 

1580; anche l’at-
tentato all’immagine di lusso e di esclusività che si sia conquistata il marchio ante-
riore può provocare il pregiudizio contemplato dalla norma 

1581. Però nel caso “Ca-
melo” si è rilevato come non esista un antagonismo tra la natura e il modo di utiliz-
zazione delle sigarette, in relazione alle quali il marchio anteriore “Camel” ha con-
quistato la sua notorietà, e quello del caffè, per il quale era programmato l’uso del 
marchio successivo “Camelo”; e si è escluso pertanto che all’associazione fra i due 
marchi possa conseguire una degradazione o un infangamento del primo 

1582. 
Nel caso “VIPS” l’interpretazione della norma ha conosciuto un modesto al-

largamento: per negare che i beni per cui era stata richiesta la registrazione (soft-
ware per ristoranti e caffetterie) producessero un detrimento alla notorietà, si è 
preso in considerazione anche un fattore ulteriore rispetto alla indicazione mer-
ceologica dei beni, questa volta di natura fattuale, domandandosi se agli atti risul-
tassero elementi dai quali si potesse desumere una caratteristica o qualità partico-
lare dei beni contraddistinti dal marchio successivo che potessero esplicare un ef-
fetto negativo sul marchio anteriore 

1583. E tuttavia anche in questo caso si resta 
nel campo ristretto di una valutazione circoscritta al confronto fra i beni per i qua-
li sia rispettivamente programmato o realizzato l’uso dei due marchi in questione. 
Cosicché è dato di comprendere come, quando l’Avvocato generale nel caso “In-
 
 

1578 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 40; Trib. UE 17 dicembre 2010 
(Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 68; 7 luglio 
2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso 
«Spa-Finders», cit., par. 46; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 39 nonché, obiter, Trib. primo 
grado CE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 55. 

1579 Anche per riferimenti giurisprudenziali L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, 
cit., 887-888. 

1580 L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 888. 
1581 Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 

68. 
1582 Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., parr. 62 e 61. 
1583 Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 39 e 66-68, che sembra legge-

re lo scarso livello qualitativo dei beni offerti dal successivo registrante come sottoipotesi del mede-
simo fenomeno, anche, se per la verità, la tipologia dei beni per cui sono registrati i beni e la qualità 
dei beni offerti dal successivo registrante non paiono affatto fenomeni omogenei (a parte il fatto che 
ci si può domandare come in sede di registrazione possa accertarsi il livello qualitativo di beni che 
non sono ancora stati prodotti). La lettura che attribuisce rilievo alle caratteristiche e alla qualità dei 
beni contraddistinti dal marchio successivo sembra implicitamente avvalorata da Corte di Giustizia 
25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 35 s.; e v. § 139.2. 
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tel” ebbe a rimarcare che questa subfattispecie di detrimento costituisce una tappa 
ulteriore rispetto al pregiudizio al carattere distintivo 

1584, egli abbia inteso sottoli-
neare che il ricorrere di questa seconda condizione specifica è subordinata all’ac-
certamento della presenza di requisiti più esigenti di quelli postulati dalla prece-
dente 

1585. 
Due sono i corollari che discendono da questa impostazione. Il primo si collo-

ca sul piano della valutazione globale. La quale, è lecito assumere, è anche qui ri-
chiesta; salvo che i fattori ritenuti significativi al riguardo risultano corrisponden-
temente più specifici. Viene in considerazione in prima posizione un fattore sul 
quale la giurisprudenza relativa alla prima condizione specifica non ha avuto oc-
casione di prendere espressamente posizione 

1586: il tasso di vicinanza fra i beni 
cui si riferiscono rispettivamente i due marchi. Così, nel caso “Spa-Finders” è sta-
to osservato che il tasso di prossimità è così basso che è improbabile che i secondi 
possano appannare l’immagine dei primi 

1587. È del pari attendibile l’ipotesi che a 
loro volta il grado reputazione e di unicità del marchio anteriore possano assume-
re rilievo ai fini dell’accertamento 

1588. La difficoltà sta nella circostanza che que-
sti due fattori non sono destinati a rimanere separati nell’apprezzamento, ma a in-
teragire. Così, è probabilmente esatto il rilievo che se il marchio Coca Cola fosse 
usato per grassi lubrificanti e sverniciatori si avrebbe un pregiudizio alla sua noto-
rietà 

1589: anche se i beni sono molto distanti, il tasso di riconoscimento sul merca-
to del marchio anteriore è tale che difficilmente potrebbe escludersi il rischio in 
questione. 

Il secondo corollario si colloca su di un piano più generale e attiene all’ipotesi 
– già presa in considerazione in precedenza 

1590 – secondo la quale la nozione di 
notorietà impiegata nel segmento normativo relativo al terzo tipo di conflitto e at-
tinente non ai presupposti di applicazione della norma ma alle sue condizioni spe-
cifiche abbia in realtà un significato normativo più ristretto della precedente. La 

 
 

1584 Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 79. 
1585 Questa interpretazione della seconda condizione specifica, che ne sottolinea la portata circo-

scritta, appare confermata dalla presa di posizione della Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso 
«Intel», cit., la quale non ha sentito necessario spendere troppe parole in proposito, a dispetto del 
tenore della domanda di pronuncia pregiudiziale: v. i pochi e poco impegnati accenni al riguardo ai 
parr. 27, 65, 67, 79, 80. 

1586 Ma v. il richiamo indiretto e incidentale contenuto in Corte di Giustizia 27 novembre 2008, 
caso «Intel», cit., parr. 68 e 42. 

1587 Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 49: “nella fattispecie, i 
marchi SPA e SPA-Finders designano prodotti molto diversi consistenti, da un lato, in acque mine-
rali e, dall’altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera che è quindi poco 
probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA-Finders, pur rivelandosi di minor qualità, 
diminuiscano il potere di attrazione del marchio SPA”. 

1588 Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 80. 
1589 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», 

cit., parr. 9 e 81. 
1590 Ai §§ 62.3 e 68.2. 
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notorietà del marchio anteriore, intesa come presupposto, coincide infatti con il 
carattere distintivo acquisito dal marchio, e, quindi, allude al grado di conoscenza 
conseguito dal marchio in questione. Diverso è il caso della notorietà presa in 
considerazione nella seconda condizione specifica: in questa prospettiva essa co-
stituisce un’alternativa al carattere distintivo contemplato dalla prima condizione 
e non un effetto del medesimo; tant’è che il pregiudizio si può dare all’uno o 
all’altra. E, poiché, come si è visto, il pregiudizio alla notorietà viene identificato 
come l’antagonismo fra i beni per cui il primo marchio sia conosciuto e quelli per 
cui sia registrato il secondo come pure l’effetto negativo sull’apprezzamento del 
primo delle caratteristiche e qualità del secondo, appare verosimile la conclusione 
che la notorietà suscettibile di pregiudizio alluda in questo caso a un qualche gra-
do di apprezzamento positivo da parte del pubblico di riferimento 

1591. 

70. M) La terza condizione specifica: l’indebito vantaggio tratto dal carat-
tere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore 

70.1. La nozione di ‘vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o 
dalla notorietà del marchio’. Il concetto di indebito vantaggio pone l’accento sui 
benefici conseguiti dal marchio successivo, anziché sulla lesione del marchio an-
teriore 

1592. L’esperienza giurisprudenziale mostra che è questa la maglia della rete 
nella quale cadono la maggior parte dei casi sottoposti al vaglio del terzo tipo di 
conflitto 

1593. La constatazione non rallegra chi nutra la convinzione che questa 
subfattispecie sia viziata di un eccesso protezionistico ancor più accentuato delle 
precedenti e, quindi, tema che la regola corrispondente possa costituire un ostaco-
lo all’apertura concorrenziale dei mercati europei 

1594. 
Il timore ha ragione di essere già sul versante della registrazione, anche se ri-

 
 

1591 In senso conforme, ma con riferimento a un caso di indebito vantaggio tratto dalla notorietà 
del marchio anteriore e non di pregiudizio alla medesima, Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, 
caso «Camelo», cit., par. 65. 

1592 Così, quasi alla lettera, le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 
nel caso «Intel», cit., par. 60. 

1593 È da segnalare che Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio 
Pucci», cit., parr. 66 ss. ha ravvisato nella registrazione di un marchio simile a un marchio anteriore 
che gode di notorietà nel settore dell’abbigliamento un’ipotesi tanto di indebito approfittamento (in 
relazione alla registrazione per prodotti cosmetici) quanto di pregiudizio (in relazione alla registra-
zione per prodotti per la pulizia della casa). Nello stesso senso Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta 
Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci III», cit., parr. 77 (dove il pregiudizio è stato ravvisato 
nella domanda di registrazione per carta igienica). 

1594 V. in argomento già supra, §§ 8 E ) e 61.1. È stato esattamente osservato che la previsione di 
requisiti più rigorosi nelle altre due condizioni specifiche – in particolare il requisito dell’idoneità a 
influire sul comportamento economico del consumatore: § 68.3. – risulta vanificata dalla facilità con 
cui il titolare del marchio anteriore può provare l’indebito vantaggio: in questo senso M. SENFTLE-
BEN, Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics? in C. Geiger (a cura di), 
Constructing European Intellectual Property, cit.. 152. 
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sulterà ancor più consistente in tema di contraffazione: una limitazione eccessiva 
dei segni suscettibili di registrazione a vantaggio delle imprese già presenti sul 
mercato può avere effetti negativi sulla apertura concorrenziale dei mercati e sulla 
dinamica competitiva. La preoccupazione appare poi tanto più fondata, se si con-
sideri che, secondo la giurisprudenza comunitaria, l’impedimento (e la causa di 
invalidità corrispondente) opererebbero anche in situazioni nelle quali al vantag-
gio conseguito dal marchio successivo non corrispondesse alcun detrimento al ca-
rattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore 

1595. È ben vero che la presa 
di posizione è del tutto coerente con il dato normativo: dopo tutto, le diverse con-
dizioni specifiche cui è subordinata l’operatività delle norme relative al terzo con-
flitto sono chiaramente formulate in modo disgiuntivo; si tratta quindi di alterna-
tive reciprocamente indipendenti 

1596. E tuttavia, resta una sensazione di forte di-
sagio nell’interprete: il quale ha ragione di domandarsi per quale ragione mai si 
possa volere dare un’azione al titolare del marchio anteriore anche quando questi 
non alleghi neppure di poter subire un pregiudizio o un detrimento. Da questo 
punto di vista la regola sembra porsi in rotta di collisione con il principio dell’ot-
timalità allocativa come formulato dagli economisti neoclassici, i quali considera-
no per definizione come migliorativo del benessere complessivo un assetto che 
consenta a un soggetto di conseguire un vantaggio senza che ciò comporti alcun 
danno ad alcuni altro soggetto 

1597. 
Un altro motivo di inquietudine si fa poi strada quando ci si chieda in quale 

modo il richiedente il marchio successivo possa dare la prova di non trarre un 
vantaggio dal programmato uso del marchio successivo, se nella sua domanda ha 
scelto proprio quel segno e non un altro. La prova diverrebbe in effetti impossibi-
le, se si accogliesse l’approccio 

1598 che determina la nozione di “vantaggio inde-
bitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio” facendo ri-
ferimento ai concetti di “parassitismo” e di free riding; e che lo precisa ricordan-
do, per l’appunto, che “la nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal mar-
chio quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o 
simile.” “Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie a un trasferimento 
dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti 
designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario 
nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio”. Anche questa caratteriz-
 
 

1595 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 43, 50 e 64 (in un caso di con-
traffazione). Secondo Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 78, varrebbe an-
che il reciproco: “per stabilire se l’uso del marchio posteriore pregiudichi o possa pregiudicare il 
carattere distintivo del marchio anteriore, non rileva che il titolare del marchio anteriore tragga o 
meno un effettivo vantaggio commerciale dal carattere distintivo del marchio anteriore”. 

1596 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 42 (e per altri richiami v. già § 
67). 

1597 Il riferimento all’ottimalità paretiana è nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo 
Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 93. 

1598 Fatto proprio da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 41 (da cui sono 
tratte anche le due citazioni successive). 
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zazione trova le sue origini nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel 
caso “Adidas/Fitnessworld” 

1599; ed è accolta dalla giurisprudenza della Corte 
1600. 

L’idea, fatta propria da una parte della giurisprudenza comunitaria, secondo 
cui se vi è vantaggio, questo è automaticamente indebito 

1601, è criticabile per mol-
teplici ragioni. Intanto, esso elude la prescrizione al bilanciamento che è implicita 
nel ricorso a segmenti normativi formulati con la tecnica delle clausole generali. 
Se il legislatore richiede che il vantaggio sia, per l’appunto, “indebito”, è difficile 
che il giudice possa esimersi dal compito di valutare gli interessi in gioco e accon-
tentarsi di una facile equazione secondo la quale, se il richiedente presenta una 
domanda di marchio, ciò fa in vista di un vantaggio e quindi il vantaggio è per ciò 
stesso indebito 

1602. In secondo luogo, il bilanciamento degli interessi – e, verrebbe 
da sottolineare, un bilanciamento particolarmente attento e ponderato – è imposto 
dalla stessa storia legislativa. Della vicenda che ha condotto a rimpiazzare il pat-
chwork delle tutele ultramerceologiche dei marchi celebri con una soluzione uni-
taria di diritto comunitario e di diritto nazionale comunitariamente armonizzato, si 
è detto 

1603. Ora converrà ricordare come l’operazione, anche assai pregevole sotto 
molteplici profili 

1604, sia passata attraverso un’incorporazione all’interno del dirit-
to dei marchi di insiemi di regole che provenivano, a seconda dei casi, dal diritto 
della concorrenza sleale e dell’illecito civile. Posto che questi ultimi sottoinsiemi 
di regole poggiano su una sostanziosa componente di valutazione della correttez-
za dei contegni e di ponderazione degli interessi confliggenti 

1605, pare inaccettabi-
 
 

1599 Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitness-
world», cit., par. 39. Questa presa di posizione è spesso fraintesa; basta leggere con attenzione il te-
sto per accorgersi che l’Avvocato generale si è in quell’occasione limitato a citare una formulazione 
antiquata, senza volere con ciò fornire a essa l’avvallo che sarebbe derivato dalla sua autorevole 
adesione. 

1600 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 49-50 (peraltro relativa a un 
caso di contraffazione): “In proposito occorre precisare che, quando un terzo tenta, con l’uso di un 
segno simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare 
del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qual-
sivoglia compensazione economica e senza dovere operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo 
commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, 
si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere di-
stintivo o dalla notorietà del marchio in questione”. 

1601 A questa critica pare in particolare esporsi il ragionamento seguito, peraltro in materia di 
contraffazione e non di impedimento, da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., 
parr. 44 ss. 

1602 Come rilevato da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 mag-
gio 2010, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure 
NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., in [2010] EWCA Civ. 535, caso 
«L’Oréal», par. 49, con parole severe – e giustamente severe – nei confronti dell’opposta presa di 
posizione della Corte di Giustizia, cui pure il magistrato inglese si è ritenuto vincolato. 

1603 Al § 60. 
1604 Tra i quali non va dimenticato quello dei vantaggi sul piano processuale di una tutela estesa 

a tutta la Comunità: v. § 3. 
1605 Cfr. A. KUR, Trademarks Function, don’t they?, cit., 12 ss. 



776 CAPITOLO QUARTO 

le un approccio interpretativo che cancelli totalmente questa dimensione una volta 
che la tutela sia trasmigrata nel diritto dei marchi. 

Questa valutazione pare, del resto, confermata dalle indicazioni che pervengo-
no dal finitimo settore del diritto della pubblicità comparativa; dove, in relazione 
a norme la cui formulazione è per larghi versi parallela, il ricorso alla tecnica del 
bilanciamento degli interessi conduce a un apprezzamento assai più attento del 
requisito del carattere “indebito” del vantaggio tratto dalla comparazione. A que-
sto riguardo va rammentato che la nozione di “indebito vantaggio” non è esclusi-
va del diritto dei marchi; essa compare, e sempre con riferimento ai marchi che 
godono di notorietà, anche nell’art. 4, lett. f) ,  direttiva n. 2006/114/CE concer-
nente la pubblicità ingannevole e comparativa. Né va trascurato che, secondo la 
giurisprudenza comunitaria, occorre presupporre che le nozioni impiegate in que-
sti due settori contigui siano coerenti fra di loro e non divergenti 

1606. Ora, la valu-
tazione del carattere “indebito” o meno dell’uso del marchio successivo è neces-
sariamente il risultato di un bilanciamento che prende in considerazione una plu-
ralità di fattori 

1607. Se è vero che l’ampiezza di questo bilanciamento è destinata a 
essere senza dubbio maggiore sul versante della contraffazione di quanto non pos-
sa risultare su quello degli impedimenti alla registrazione, perché nel primo con-
testo può essere presa in effettiva considerazione la meritevolezza di tutela e 
l’obiettiva giustificazione degli usi del marchio altrui di volta in volta esaminati 
come anche il ricorrere di un rischio di pregiudizio agli interessi tutelati del titola-
re dello stesso 

1608, resta che anche nel contesto della registrazione la valutazione 
deve avvenire caso per caso 

1609 e con una specifica attenzione non solo agli inte-
ressi del titolare del marchio anteriore ma anche a quelli delle altre imprese ope-
ranti sul mercato, in un’ottica di contemperamento guidata dai sovraordinati inte-
ressi collettivi all’apertura concorrenziale dei mercati. 

Sulla base di queste premesse, se ci si sofferma un po’ a ragionare sul tema, 
fortunatamente emerge un quadro più articolato anche sul versante della registra-
zione 

1610. Intanto, perché si possa ravvisare un indebito vantaggio, non è suffi-
ciente la prova della circostanza che il pubblico istituisca un “nesso” fra i marchi 
in conflitto 

1611; anzi, rigore, non basta neppure la prova che tale nesso si accom-
pagni all’elevato carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore e alla pros-
simità dei beni contraddistinti dai due marchi; perché si abbia un indebito vantag-
gio è richiesto qualcosa di più 

1612. Da questo punto di vista, è ormai assodato che 
 
 

1606 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 45. 
1607 V. in questo senso le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 

2009, caso «Google-AdWords», cit., nota 55 e le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato 
generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., par. 66; per altri richiami § 67.3. 

1608 §§ 140.1 e 136. 
1609 In argomento v. anche qui di seguito § 70.4. 
1610 Su cui v. già § 67.3. 
1611 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 71. 
1612 V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso deciso da 
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l’“indebito vantaggio” preso in considerazione dalla norma vada individuato in 
una specifica conseguenza – possibile, ma non necessaria – dell’esistenza del nes-
so, che ha trovato la propria iniziale emersione in materia di pubblicità compara-
tiva: il trasferimento dell’immagine, ovvero quel fenomeno attraverso il quale il 
pubblico potrebbe estendere ai beni contraddistinti dal marchio successivo la re-
putazione conseguita dal titolare del marchio anteriore nel settore merceologico in 
cui ha conseguito la notorietà 

1613. È appena il caso di precisare che il rischio di 
approfittamento va valutato con riferimento per i beni per i quali già sia stata con-
seguita la notorietà, non per quelli per cui questa potrebbe estendersi. 

Insomma, come il titolare del marchio anteriore deve dimostrare che il vantag-
gio del successivo registrante sia anche “indebito”, così egli deve non solo dimo-
strare, come dicono gli anglosassoni, che si tratti di un free riding, ma anche di 
una free riding indebito 

1614. 
70.2. Il carattere ‘indebito’ del vantaggio e l’assenza di un ‘giusto motivo’ fra 

elemento costitutivo della fattispecie vietata e scriminante. È stato detto che il ca-
 
 
Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 65-66; Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta 
Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., par. 47.  

1613 V. le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso 
«L’Oréal», cit., par. 73 e le Conclusioni del 31 gennaio 2008 dell’Avvocato generale Mengozzi nel 
caso deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 41 ss., in particolare 56, che 
richiamano le conclusioni cui è pervenuta, in tema di pubblicità comparativa, Corte di Giustizia 23 
febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico», par. 18 e 25 ottobre 2001, caso «Toshi-
ba/Katun», cit., parr. 57 e 60 (e per altri richiami §§ 138.2 e 140.2 ove anche riferimenti alla que-
stione dell’indispensabilità del richiamo al marchio altrui). V. anche, e questa volta nella prospettiva 
specifica del terzo conflitto, Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., 
parr. 71-73; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. 
par. 40; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 89; 7 luglio 2010, caso 
«Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», 
cit., par. 40 (secondo la quale la condizione in esame concerne il rischio che l’immagine del marchio 
notorio anteriore o le caratteristiche che esso proietta siano trasferiti ai beni coperti dal marchio ri-
chiesto, con il risultato che la commercializzazione di questi ultimi sia agevolata dall’associazione 
con il marchio anteriore notorio”); 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 79; 30 gennaio 
2008, caso «Camelo», cit., parr. 64-65; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., parr. 55 e 61; 22 mar-
zo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 40 e 42 (secondo cui la differenza fra il rischio di confusione e di 
indebito vantaggio starebbe in ciò, che nel primo caso ricorrerebbe il rischio che il pubblico di rife-
rimento sia attratto dal bene individuato dal marchio richiesto ritenendolo proveniente dal titolare 
del marchio anteriore; mentre nel secondo caso il pubblico di riferimento, che pur non necessaria-
mente incorrerebbe in confusione quanto all’origine commerciale dei rispettivi beni, potrebbe essere 
attratto dal marchio in sé e comprare il bene da esso contraddistinto in quanto recante un marchio 
identico o simile al marchio anteriore notorio); 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., parr. 65 e 25 
maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 51. 

Di particolare interesse la presa di posizione di Corte UE 10 maggio 2012 (Prima Sezione), caso 
«Botolist e Botocyl/Botox», cit., parr. 96 ss., relativa al carattere indebito del vantaggio ritraibile da 
un marchio che riprenda un termine cui possa essere ascritto un significato descrittivo (“boto”, ri-
spetto alla sostanza “botulino”): si tratterebbe di sapere se il pubblico pertinente istituirà un nesso 
con il marchio anteriore prima ancora di associare i marchi contestati al botulino. 

1614 Così Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso 
«L’Oréal», cit., par. 16. 
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rattere ‘indebito’ del vantaggio e l’assenza di un ‘giusto motivo’ sono elementi il 
cui significato e la cui collocazione sono rimasti in larga misura inesplorati nel-
l’analisi del tessuto normativo 

1615. Certo è che nella giurisprudenza comunitaria è 
finora mancata una presa di posizione approfondita come quella in cui si è impe-
gnata la Cassazione tedesca nel caso “Lila Postkarte” 

1616; e tuttavia qualche spun-
to non è mancato neppure nel diritto comunitario 

1617, che sta in effetti progressi-
vamente mettendo a fuoco il tema. In un primo tempo i giudici europei avevano 
escluso che costituisca giustificato motivo la circostanza che il terzo già usi il se-
gno di cui chiede la registrazione come marchio in funzione di ditta 

1618; ma sono 
ritornati più di recente sui loro passi per fornire qualche precisazione importante 
nel caso “Red Bull” (2014) 

1619. Perché ricorra un giusto motivo non sarebbe ri-
chiesto che sia presente una vera e propria necessità del terzo; piuttosto si tratta di 
contemperare gli interessi reciproci e confliggenti all’interno di un quadro nel 
quale trovino posto sia fattori oggettivi sia fattori soggettivi. Sotto questo profilo, 
non resterebbe priva di rilievo la circostanza che del segno identico o simile il ter-
zo avesse fatto uso in epoca non sospetta, prima cioè della registrazione e dell’uso 
del marchio che poi abbia conseguito reputazione. Sempre in questa prospettiva, 
non resterebbe priva di significato la circostanza che l’uso anteriore del terzo fos-
se già in origine avvenuto in aree merceologiche contigue a quelle in cui il segno 
poi dotato di reputazione avrebbe conseguito il proprio successo; cosicché l’ac-
costamento progressivo dei due segni può stare a significare una naturale espan-
sione dell’uso del terzo e non necessariamente un suo intento parassitario. 

Nella determinazione del rapporto fra le nozioni di “giusto motivo” e “indebi-
to” vantaggio, due sono le idee che sembrano per il momento prevalere: quella 
secondo cui le due nozioni sarebbero le due facce di una stessa medaglia, cosic-
ché l’uso del marchio anteriore e notorio altrui non conferirebbe “indebito” van-
taggio in quanto sia sorretto da un giusto motivo 

1620 e quella, ancor più severa, 
secondo la quale anche un uso del marchio altrui che pur fosse sorretto da un giu-
sto motivo potrebbe tuttavia risultare indebito 

1621. Né l’una né l’altra soluzione 
convince. Non la prima, in quanto il semplice confronto letterale con la lett. f)  
dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e 
 
 

1615 V. DI CATALDO, The Trade Mark with a Reputation in EU Law, cit., 833 ss.; L. BENTLY-B. 
SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 884. 

1616 BGH GRUR 2005, 583 ss., caso «Lila Postkarte».  
1617 V. ad es. Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit. 
1618 Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», 

cit., parr. 124 ss. 
1619 Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., parr. 27 ss. 
1620 Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 84 ss., in partico-

lare parr. 89-91. 
1621 In questo senso le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato generale Paolo Mengozzi 

nel caso «L’Oréal», cit., parr. 105-111. V. però Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», 
cit., par. 60 (ove la precisazione che dal punto di vista logico la questione della presenza del ‘giusto 
motivo’ segue e non precede l’accertamento di tutti i presupposti del divieto). 
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comparativa, che si riferisce all’“indebito vantaggio” ma non al giusto motivo, sta 
a mostrare in modo inequivocabile che le due nozioni hanno una diversa portata 
precettiva e non sono componenti di una nozione unitaria. Non la seconda, per-
ché, una volta che si sia preso atto della distinzione delle due nozioni, è giocofor-
za concludere che a entrambe debba essere assegnata una funzione utile e quindi 
che un uso dell’altrui marchio che pure potrebbe in astratto risultare indebito sia 
invece da apprezzarsi come legittimo – e quindi suscettibile di dar luogo a una va-
lida registrazione – in quanto sorretto da un “giusto motivo”. 

Una ricostruzione rispettosa del dato normativo deve prendere le mosse dalla 
considerazione che nella giurisprudenza comunitaria è pacifico che la prova del 
carattere indebito (unfair, unlauter) del vantaggio deve essere fornita dal titolare 
del marchio anteriore 

1622, mentre la prova della presenza di un ‘giusto motivo’ 
(due cause, rechtfertigender Grund) deve sì essere assolta dal richiedente il mar-
chio successivo, ma solo se e in quanto il titolare del marchio anteriore abbia di-
mostrato che sono presenti tutti gli elementi costitutivi dell’impedimento o moti-
vo di nullità 

1623. Coerentemente, la stessa giurisprudenza comunitaria sottolinea 
come dal punto di vista logico la questione della presenza del ‘giusto motivo’ se-
gua e non preceda l’accertamento di tutti i presupposti del divieto 

1624. Appare dun-
que legittima l’ipotesi che nella struttura delle norme i due incisi abbiano una col-
locazione differenziata, che si sarebbe tentati di descrivere qualificando il caratte-
re ‘indebito’ del vantaggio come elemento costitutivo della fattispecie di impedi-
mento o di divieto; la presenza del ‘giusto motivo’, come causa di giustificazione, 
esimente o, se si preferisce, scriminante. Si potrebbe inoltre proseguire lungo que-
sta linea di ragionamento assumendo che attraverso le due clausole generali, ope-
ranti rispettivamente sul piano del divieto e della sua esenzione, sia possibile in-
trodurre quegli elementi di bilanciamento fra le molteplici serie di interessi rile-
vanti (l’interesse privato dei titolari dei marchi notori anteriori e quello collettivo 
a che il marchio sia tutelato nei limiti del suo valore informazionale; ma anche gli 
interessi confliggenti del titolare del marchio e del terzo) che paiono essenziali 
per un’applicazione ben temperata della disciplina. 

70.3. Ancora sulle nozioni di ‘carattere distintivo’ e di ‘notorietà’ del mar-
chio. La giurisprudenza comunitaria non differenzia fra la sottoipotesi nella quale 
oggetto dell’indebito sfruttamento sia il carattere distintivo del marchio anteriore 
e quella in cui lo sia la notorietà dello stesso: infatti, le due sottoipotesi sono prese 
in considerazione unitariamente, come se esse confluissero nel determinare la ter-
za e unica condizione specifica, consistente nello sfruttamento o free riding a ca-
 
 

1622 Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 53. Nella giurispru-
denza nazionale Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit. 

1623 Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Per-
la», cit. par. 34; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 46; 16 aprile 
2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 84; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 67; 22 marzo 
2007, caso «VIPS», cit., par. 60.  

1624 Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 51; Trib. UE 22 marzo 
2007, caso «VIPS», cit., par. 60. 
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rico del marchio anteriore 
1625. Tuttavia, gli argomenti testuali che si frappongono 

a una considerazione unitaria delle due sottoipotesi non sono né pochi né di poco 
conto. Si consideri, per iniziare, che l’art. 4, lett. f) ,  direttiva n. 2006/114/CE 
concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ha prescelto di considerare 
lecita la pubblicità comparativa la quale “non tragga indebitamente vantaggio dal-
la notorietà connessa al marchio” oggetto di comparazione; e, quindi, almeno in 
quel limitato contesto, che necessariamente ha per oggetto beni tendenzialmente 
identici, ha prescelto di attribuire rilievo al vantaggio tratto dalla “notorietà” ma 
non dal “carattere distintivo” del marchio anteriore 

1626, giustificando quindi l’im-
plicazione che tra la nozione di notorietà e quella di carattere distintivo vi sia una 
differenza sufficientemente significativa da giustificare un trattamento differen-
ziato fra il vantaggio tratto dall’una rispetto a quello tratto dall’altra 

1627. Sotto 
questo profilo altrettanto rilevante è il raffronto fra la prima e la seconda fra le 
condizioni specifiche richieste per la configurabilità del terzo conflitto: vista la 
distanza che ricorre fra il blurring e il tarnishment e constatato che tale differenza 
è tutta da ricondursi al variare dell’oggetto del pregiudizio contemplato dalla 
norma, che è costituito rispettivamente dal “carattere distintivo” e dalla “notorie-
tà”, non è dato comprendere per quale ragione due nozioni così ampiamente di-
vergenti tutt’ad un tratto perdano ogni elemento differenziale al punto di poter es-
sere fatte oggetto di una lettura congiunta e unitaria in sede di accertamento 
dell’indebito vantaggio. 

È dunque possibile formulare l’ipotesi che anche nella situazione ora conside-
rata sia doveroso differenziare fra le due sottoipotesi, tanto più che la giurispru-
denza comunitaria ha finora preso posizione sul punto solo implicitamente e inci-
dentalmente. Né si dovrebbero incontrare eccessive difficoltà nel delineare la di-
stinzione fra le due sottoipotesi. Ricordando che in questo contesto la nozione di 
notorietà comporta un apprezzamento positivo da parte del pubblico, si avrebbe 
che di indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio altrui si potrebbe di-
scorrere quando ricorresse un trasferimento dell’immagine positiva e delle rappre-
sentazioni che i consumatori ricollegano al marchio anteriore (Rufsausbeutung); e 
che di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo si potrebbe parlare quando 
il marchio successivo potesse acquisire il proprio potenziale di richiamo grazie 
all’accostamento con il marchio anteriore, pur senza attirare su di sé, neppur per 
via di associazione, valutazioni positive di cui il primo marchio sia portatore 
(Aufmerksamkeitausnutzung). Non si tratta di un’ipotesi teorica né di quello che i 
 
 

1625 V. § 67.1. 
1626 Si tratterebbe, secondo il par. 65 delle Conclusioni del 31 gennaio 2008 dell’Avvocato gene-

rale Mengozzi nel caso deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., di una “scelta 
deliberata del legislatore comunitario”.  

1627 L’argomento formulato nel testo non potrebbe essere contrastato osservando che non esiste 
corrispondenza fra le due coppie di nozioni impiegate rispettivamente nel diritto dei marchi e nella 
disciplina della pubblicità comparativa, giacché, secondo la giurisprudenza della Corte (Corte di 
Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 78; 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 49), le 
nozioni impiegate in questi due strumenti devono in linea di principio essere intese nello stesso senso. 
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logici designano come insieme vuoto: si pensi al caso di sementi tratte dalla pro-
duzione agricola della Stiria, contraddistinte con il marchio ‘Stiriagra’. Non si sa-
prebbe come dall’accostamento più o meno evidente con il marchio ‘Viagra’ pos-
sa derivare un trasferimento di immagine; e tuttavia è dato di percepire come il 
marchio richiesto sia maggiormente capace di imprimersi all’attenzione del pub-
blico di quanto non farebbe il pur vicino ‘Stiriagrikol’, che, infatti, non è stato af-
fatto prescelto dai sagaci agricoltori stiriani. 

Non si saprebbe peraltro se questa disaggregazione porterebbe a risultati più 
favorevoli ai titolari dei marchi anteriori o ai richiedenti di marchi successivi 

1628. 
Certo è che da essa potrebbero derivare alcune conseguenze interpretative signifi-
cative. In primo luogo si chiarirebbe che i requisiti per l’accertamento di un inde-
bito vantaggio tratto dalla notorietà sono più esigenti di quelli relativi all’indebito 
vantaggio tratto dal carattere distintivo, perché i primi postulano la prova di un 
apprezzamento positivo del marchio anteriore e il rischio del trasferimento del-
l’immagine e del prestigio corrispondente a favore dei beni contraddistinti dal 
marchio richiesto 

1629. Per contro, l’indebito vantaggio tratto dal carattere distinti-
vo potrebbe essere accertato sulla base di criteri che prescindono dalla rilevazione 
di un apprezzamento positivo e attengono alla forza individualizzante del marchio 
anteriore sul mercato (Unterscheidungskraft) o forse, se si accolgono i rilievi che 
suggeriscono l’adozione ai fini che qui interessano di una nozione di “carattere 
distintivo” in qualche misura “despecializzata” 

1630, attengono alla misura dell’i-
doneità del segno a imporsi all’attenzione del pubblico o all’affermazione del 
marchio anteriore sul mercato. Verrebbe qui accolto dunque un criterio radicato 
nel tasso di riconoscibilità e di affermazione del marchio anteriore presso il pub-
blico, piuttosto che sulla sua positiva reputazione, con conseguenze di segno op-
posto: potrebbe aumentare il numero di marchi notori candidati a reclamare la 
protezione, essendo essi esentati dalla prova di una particolare immagine positiva 
o di uno specifico prestigio; e tuttavia l’esigenza di protezione corrispondente, in 
assenza di una specifica qualificazione dal punto di vista reputazionale, si potreb-
be rivelare grandemente attenuata. Quale dei due vettori, di segno opposto, sia de-
stinato a prevalere, non è facile indovinare. 

70.4. La valutazione globale del ‘vantaggio indebitamente tratto dal carattere 
distintivo o dalla notorietà del marchio’. Per stabilire se la registrazione del mar-
chio successivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà 
del marchio notorio anteriore, ancor una volta la giurisprudenza fa ricorso al prin-
cipio secondo il quale l’apprezzamento corrispondente deve essere effettuato sulla 
 
 

1628 E certamente la questione va riformulata nella prospettiva della contraffazione: v. infra, § 
140. 

1629 In senso conforme, quanto all’individuazione dell’indebito vantaggio tratto dalla notorietà, 
Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve 
Trophy», cit., parr. 73-76 e Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65 e 22 
marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 72-73. 

1630 §§ 62.3 e 68.2. E v. M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 65. 
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base di una valutazione globale o complessiva, che tenga conto di tutti i fattori 
pertinenti nel caso di specie 

1631. 
I fattori da prendere in considerazione nella valutazione globale qui postulata 

coincidono in parte – ma non interamente – con quelli che assumono rilievo nella 
prima e nella seconda condizione specifica 

1632. Anche qui i fattori principali paio-
no essere i soliti. Il primo è dato dalla misura del carattere distintivo o dall’in-
tensità della notorietà. Tanto maggiori sono quella misura e intensità, tanto mag-
gior è la probabilità del ricorrere di un indebito vantaggio 

1633. 
Il secondo è dato dalla somiglianza dei marchi 

1634. 
Viene qui in considerazione anche un terzo fattore, il tasso di vicinanza fra i 

beni cui si riferiscono rispettivamente i due marchi 
1635. Si tratta di un profilo più 

importante nella prospettiva dell’indebito vantaggio che in quelle delle altre due 
condizioni specifiche. Fra l’acqua minerale per la quale è notorio il marchio ante-
riore e i prodotti di bellezza per cui è richiesta la registrazione del marchi succes-
sivo esisterebbe una certa prossimità 

1636: acque minerali e termali da un lato e 
prodotti cosmetici, saponi e olii essenziali sono in qualche misura complementari 
perché possono essere usati insieme per trattamenti della pelle e cosmetici; gli uni 
possono servire alla produzione degli altri; e non è esclusa una loro commercia-
 
 

1631 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso 
«Intel», cit., par. 68; Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, ci-
tigroup etc.», cit., par. 112. 

1632 §§ 68.3 e 69. 
1633 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso 

«Intel», cit., par. 69. V. anche Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tuc-
ci/Emilio Pucci», cit., par. 66; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 
61 e Trib. primo grado CE 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 66. Non saprei se il riferimento 
alla forza della “evocazione” del primo marchio ad opera del segno successivo (Corte di Giustizia 
18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 67-69) ag-
giunga qualcosa sotto questo profilo, visto che il concetto di evocazione ha a sua volta confini piut-
tosto incerti: Corte di Giustizia del 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del for-
maggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH, 
in Racc. 1999, I, 1316 ss., caso «Cambozola», par. 26 (su cui v. infra, § 207). 

1634 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso 
«Intel», cit., parr. 66-67; Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio 
Pucci», cit., par. 66. Nel caso di marchi complessi, si può qui presentare una situazione particolare 
(oggetto di esplorazione giurisprudenziale sul versante della contraffazione: v. infra, §§ 140.2 e 3): 
se il marchio successivo includesse come proprio elemento il marchio generale del richiedente, e 
questo fosse a sua volta molto noto, vi sarebbe ragione per considerare dominante questo elemento 
attribuendo un rilievo secondario al (diverso) elemento comune con il marchio anteriore; un sugge-
rimento in questo senso è in W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, Intellectual Property, cit., ed. 
2007, 795, n. 559. 

1635 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44 (e v. anche il richiamo indi-
retto e incidentale contenuto in Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 68 e 
42); Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 66; 
Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., parr. 42 ss.; 30 gennaio 2008, caso 
«Camelo», cit., par. 66. 

1636 Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 42. 
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lizzazione comune. L’immagine e il prestigio della prima tipologia dei beni può 
quindi comunicarsi agli altri con una certa facilità. Farmaci e bevande analcoliche 
possono avere natura e finalità apparentemente molto diverse; se però le seconde 
fanno occhiolino alle proprietà stimolanti e afrodisiache di un farmaco, l’asso-
ciazione può diventare davvero molto forte 

1637. Per contro, sigaretta e caffè po-
tranno pur essere consumati insieme in un momento di relax, ma non posseggono 
un sufficiente grado di prossimità perché possa dirsi dimostrato, in assenza di ul-
teriori elementi specifici, che il marchio relativo al secondo prodotto possa trarre 
indebito vantaggio dall’accostamento al primo 

1638. Così, la circostanza che un pro-
duttore di nastri audio sia noto per la sua presenza come sponsor nel campo spor-
tivo e che abbia distribuito gratuitamente capi di abbigliamento sportivo nel corso 
di manifestazioni realizzate in campagne di sponsorizzazione è stata ritenuta suf-
ficiente per fornire la prova di un rischio di indebito vantaggio derivante da una 
successiva registrazione per abbigliamento. Se addirittura il pubblico avrebbe po-
tuto pensare che i capi in questione siano prodotti dal titolare del marchio anterio-
re o sotto sua licenza, questa circostanza, che per la verità parrebbe anche idonea 
a generare un rischio di confusione, varrebbe nel caso di specie altresì a fondare la 
provare del rischio di indebito approfittamento 

1639. Ciò non significa, peraltro, 
che la prossimità dei beni assuma lo stesso significato rispetto al rischio di confu-
sione e all’indebito vantaggio: in questo secondo caso alla vicinanza dei beni deve 
aggiungersi la prova di un’associazione fra il marchio richiesto e le qualità positi-
ve del marchio notorio anteriore tale da determinare un’evidente possibilità di 
sfruttamento del capitale di reputazione in questo incorporato 

1640. 
Nell’ambito dell’ampia ricognizione compiuta dalle pronunce pregiudiziali nei 

casi “Oréal” 
1641 e “Intel” 

1642, la Corte di Giustizia non ha mancato di menzionare 
altri fattori, quali la presenza di un intento parassitario 

1643, l’esistenza di un ri-
 
 

1637 Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 66. 
1638 Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 66. 
1639 Trib. primo grado CE 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., parr. 60 ss., in particolare 66. V. 

anche Trib. primo grado 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., parr. 82 ss., secondo cui esiste-
rebbe una prossimità fra i servizi finanziari ove opera il titolare del marchio anteriore e i servizi di 
agenzie doganali offerti dal richiedente il marchio ed, inoltre, l’esistenza di una famiglia di marchi 
posseduti dal titolare del marchio anteriore “potrebbe comportare che l’interveniente (nella specie: il 
richiedente, n.d.r.) venga percepita quale socia delle ricorrenti” (nella specie: i titolari dei marchi 
anteriori). 

1640 Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65 e 22 marzo 2007, caso 
«VIPS», cit., parr. 72-73. 

1641 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 44 ss. 
1642 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 65 ss. (ma v. anche per via del 

richiamo operato al par. 68 il par. 42). 
1643 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 47-48. Analogamente Corte 

UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 104. Secondo Trib. UE 16 dicembre 2010 
(Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 88, l’intendimento di trarre vantaggio del 
carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore è stato desunto dalle stesse dichiarazioni 
in udienza dei titolari dei marchi successivi. 
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schio di diluizione o di annacquamento del marchio anteriore 
1644, l’unicità dello 

stesso 
1645, ma anche il suo tasso di carattere distintivo 

1646, i quali potrebbero as-
sumere rilievo ai fini dell’accertamento del vantaggio indebito del carattere distin-
tivo e della notorietà del marchio. 

Anche qui nessuno dei fattori elencati è decisivo in un senso o nell’altro. Per 
fare un esempio: non vi è nessuna vicinanza fra i servizi di borsa offerti dal Na-
sdaq e gli elmetti da motociclista per i quali il richiedente ha domandato protezio-
ne dello stesso segno. E tuttavia in questo caso è stata ritenuta sufficiente la prova 
dell’elemento soggettivo: l’estratto di un verbale dell’assemblea della società ri-
chiedente, nel quale si dà atto di conoscere il marchio anteriore e di volersi appro-
priare dell’immagine di alta tecnologia a esso associata, può dare prova di un in-
tento imitativo capace di azzerare l’oggettiva distanza tecnologica 

1647. 

71. N) Carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto? 

71.1. I termini della questione. È venuto il momento di riproporre il quesito, 
già accennato 

1648, relativo al carattere eccezionale della disciplina del terzo con-
flitto. A questo riguardo le alternative possibili sembrano essere due. Ad un e-
stremo sta la soluzione secondo la quale la disciplina del terzo tipo di conflitto sa-
rebbe affidata a norme eccezionali, che non possono applicarsi neppure per ana-
logia a casi simili e situazioni analoghe. In questa prima impostazione, a nulla ri-
leverebbe, ad es., che la registrazione di un marchio identico a un marchio ordina-
rio anteriore possa comportare il rischio di un approfittamento a beneficio del 
marchio anteriore, perché l’approfittamento che non implichi confusione reste-
rebbe del tutto irrilevante con riferimento ai marchi ordinari. Secondo la soluzio-
ne opposta, la disciplina del terzo tipo di conflitto costituirebbe non una disciplina 
eccezionale ma il punto di emersione di scelte di fondo che possono valere a 
orientare anche l’interpretazione e l’applicazione delle previsioni relative al se-
condo tipo di conflitto, rendendo possibile la protezione dei messaggi promozio-
nali e qualitativi di cui il portatore un marchio anche quando questo sia un mar-
chio ordinario e non notorio 

1649. 
 
 

1644 Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 45. A questa stregua, la prima 
condizione specifica sarebbe anche co-elemento della terza. 

1645 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 80. La circostanza che il mar-
chio richiesto sia il primo a interferire con il marchio anteriore o che la sua registrazione possa mo-
dificare il comportamento economico del consumatore di riferimento non sono state invece richia-
mate come rilevanti ai fini dell’indebito vantaggio. 

1646 Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup ecc.», 
cit., par. 119. 

1647 Trib. primo grado CE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 60. 
1648 Al § 61.4. 
1649 In questo senso D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 69-70; V. DI 

CATALDO, Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela, cit., 29; C. GALLI, Fun-
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A sostegno di quest’ultima impostazione si possono schierare due argomenta-
zioni. La prima attiene all’evoluzione normativa complessiva del diritto dei mar-
chi: la disciplina inaugurata dalla prima direttiva marchi sta a dimostrare che il 
marchio è ora considerato come strumento di comunicazione rilevante per tutte le 
sue componenti e quindi per messaggi che attengono non solo all’origine del bene 
contraddistinto ma anche alla sua qualità e reputazione 

1650. Questo riorientamento 
generale della disciplina non sarebbe limitato ai marchi che godono di rinomanza; 
e si rifletterebbe non solo sotto sul piani cruciali come quelli della legittimazione 
all’acquisto, della circolazione, della fattispecie conservativa del diritto 

1651, ma 
sarebbe riferito anche al piano specifico della tutela. In coerenza a questi assunti, 
è stata avanzata, come già si è visto nel corso della trattazione del secondo tipo di 
conflitto 

1652, la proposta interpretativa della lett. b) del par. 1 dell’art. 8 r.m.c. e 
del par. 1 dell’art. 4 della direttiva (nonché della lett. d) dell’art. 12.1 c.p.i.) 

1653, 
secondo la quale il “rischio di associazione” cui si riferiscono tutte queste norme 
alluderebbe a un fenomeno più ampio del rischio di confusione, porterebbe a un 
avvicinamento fra i due tipi di conflitto e, più precisamente, sposterebbe il secon-
do conflitto in direzione dell’area normativa coperta del terzo. In questo modo, le 
due ipotesi di conflitto si collocherebbero lungo una sorta di continuum e verreb-
bero corrispondentemente meno le ragioni per ritenere eccezionale la disciplina 
riferita ai marchi che godono di notorietà. Si è però visto che questa impostazione 
è stata finora rigettata dalla Corte di Giustizia 

1654. Sembrerebbe dunque che il di-
scorso debba considerarsi chiuso: gli ambiti rispettivi di applicazione della disci-
plina del secondo e del terzo conflitto sarebbero da considerarsi reciprocamente 
esclusivi e non sarebbero pensabili ipotesi intermedie fra l’una e l’altra ipotesi. 

Non si può però dire che la presa di posizione della giurisprudenza comunita-
ria abbia definitamente sopito il dibattito; ché, anzi, in tempi recenti esso è stato 
riaperto con una seconda argomentazione, questa volta desunta non dai lineamenti 
generali della disciplina dei marchi ma da profili specificamente attinenti al piano 
del potere invalidante e della tutela del marchio anteriore 

1655. Oggi non si potreb-

 
 
zione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 163 ss. e F. LEONINI, Marchi famosi e marchi evoca-
tivi, cit. 

1650 C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 139 ss., 163 ss. 
1651 V. già § 7D ). 
1652 V. § 57. 
1653 Si ricorderà che il segmento finale dell’art. 12.1, lett. d), c.p.i. sancisce che il “rischio di 

confusione per il pubblico” possa “consistere anche in un r i sch io  d i  a s soc iaz ione  f ra  i  s e -
gn i”; l’art. 4, par. 1, lett. b ), della direttiva si riferisce a “un rischio di confusione per il pubblico 
comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio anteriore”; e a 
sua volta l’ultima frase dell’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. stabilisce che “il rischio di confusione com-
prende il rischio di associazione con il marchio anteriore”. 

1654 Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 33 ss.; 29 settem-
bre 1998, caso «Canon», cit., parr. 26 ss.; 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 14 ss. seguite 
ad es. da Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 91. 

1655 D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 69-70. 
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be più dire che la tutela dei marchi che godono di notorietà sarebbe eccezionale. 
Intanto, essa sarebbe opzionale solo per i marchi nazionali, ma non per il marchio 
comunitario; poiché, dal canto suo, il marchio comunitario che gode di notorietà 
possiede potere invalidante anche nei confronti dei marchi nazionali, questo 
aspetto della disciplina tenderebbe a generalizzarsi in modo – si potrebbe dire, 
usando un’espressione di moda in altri settori della proprietà intellettuale – “vira-
le”. L’importanza sistematica della protezione dei marchi notori avrebbe inoltre 
trovato conferma nel passaggio dalla tutela “ultramerceologica” alla protezione 
“allargata”, operante, e anzi imposta, anche con riferimento a beni simili o identi-
ci 

1656. 
71.2. Un bilancio provvisorio. Non sarei del tutto sicuro che i tempi siano ma-

turi per una soluzione nitida della questione. Sicuramente la giurisprudenza co-
munitaria sul “rischio di associazione” pone oggi dei limiti all’espansione del se-
condo tipo di conflitto per così dire “verso l’alto”, e cioè in direzione dell’area 
coperta dal terzo tipo di conflitto; e questi limiti non sembrano destinati a essere 
rimessi in discussione, visto che la posta in gioco è stata identificata in un princi-
pio “costituzionale” come quello della libertà di movimento dei beni all’interno 
del mercato unico. Va a questo proposito ricordato, infatti, che la decisione della 
Corte di Giustizia nel caso “Marca Mode-Adidas” pare fondata sulla considera-
zione secondo cui l’attribuzione di un significato autonomo alla nozione di rischio 
di associazione rispetto al rischio di confusione richiesto ai fini dell’accertamento 
della contraffazione avrebbe frapposto eccessivi ostacoli alla circolazione di beni 
e servizi in contrasto con l’obiettivo integrazionistico delle norme di armonizza-
zione dei marchi 

1657. 
Tuttavia, questo rilievo non sta ancora a significare che tra le due discipline, 

del secondo e del terzo conflitto, vi sia uno steccato invalicabile. Infatti, è possibi-
le reperire un punto di contatto fra le due discipline non solo espandendo verso 
l’alto i confini del secondo conflitto, attraverso l’interpretazione estensiva della 
nozione di “rischio di associazione”, ma anche ampliando “verso il basso” i con-
fini del terzo; e, se il primo movimento non risulta essersi (ancora) verificato, i 
segnali che annunciano e realizzano il secondo sembrano piuttosto chiari. Essi 
possono essere registrati già sul piano delle rispettive fattispecie: una volta che si 
ammetta che si possono considerare “notori” anche marchi la cui conoscenza sia 
limitata ad ambiti di mercato ristretti 

1658, la distanza fra questa tipologia di marchi 
e i marchi ordinari resta grandemente attenuata. E la Corte ha mostrato chiara-
mente di essere pronta a gettare un ponte per così dire “a ritroso” dal terzo al se-
condo conflitto con le sentenze “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitnessworld”: ipo-
tesi di uso non confusorio del marchio altrui per beni simili o identici, che non sa-
rebbero state considerate contraffazione alla stregua del secondo conflitto, sono 
state invece ritenute tali sulla base delle norme sul terzo conflitto, nonostante che 
 
 

1656 D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 70. 
1657 Sul punto v. già §§ 9 e 57. 
1658 § 62.3. 
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i beni fossero non diversi ma identici o simili. In quelle pronunce, la Corte ha sot-
tolineato 

1659 come la sua presa di posizione espansiva sul piano del terzo conflitto 
sia diretta conseguenza delle scelte interpretative restrittive sul piano del secon-
do 

1660, senza considerare, peraltro, che ostacoli eccessivi alla libera circolazione 
possono provenire anche da un’interpretazione troppo facile della nozione di mar-
chi che godono di notorietà 

1661. 
Anche se si condivida l’esattezza di questa ricostruzione 

1662, bisogna ammette-
re che le sue conseguenze sul piano che qui interessa dell’eccezionalità delle 
norme sul terzo tipo di conflitto restano tutt’altro che univoche. Un’ipotesi inter-
pretativa può però essere formulata. Dalle decisioni della Corte sembra infatti 
provenire un suggerimento piuttosto chiaro: quando vi siano ragioni per dubitare 
che un marchio successivo, pur in assenza di un rischio di confusione quanto 
all’origine dei beni contraddistinti dai rispettivi marchi, tragga indebito vantaggio 
da quello anteriore, la domanda pertinente non sarebbe se anche un marchio ordi-
nario possa essere tutelato contro forme di approfittamento non confusorio, o qua-
lificandole come “rischio di associazione” o propugnando un’interpretazione ana-
logica delle norme sul terzo conflitto. Piuttosto ci si dovrebbe chiedere se ci si 
trovi davvero al cospetto di un marchio ordinario e non di fronte a un marchio che 
gode di una (pur limitata) notorietà: se la risposta è quest’ultima, si potrà conside-
rare contraffazione anche l’associazione che non provochi rischio di confusione 
sull’origine, considerandola come pregiudizio o indebito vantaggio del carattere 
distintivo o della notorietà del marchio anteriore 

1663. In questa visuale, può essere 
prospettata un’applicazione diretta e non analogica delle norme sul terzo conflitto; 
e, correlativamente, può essere tenuto fermo il carattere di norme eccezionali del-
le disposizioni corrispondenti, pur dando accesso alle istanze di protezione del 
selling power dei marchi cui il legislatore comunitario ha inteso dare un – pur for-
se troppo generoso – accesso. 

Si può forse trovare una conferma di questa ipotesi interpretativa 
1664 in alcune 

sentenze recenti del Tribunale di primo grado, che hanno richiesto la prova di 
un’“associazione” fra il marchio richiesto e le qualità positive del marchio notorio 
anteriore tale da dar luogo a uno sfruttamento o a un comportamento parassitario 

 
 

1659 Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit., par. 28. 
1660 § 66.2. 
1661 Come aveva ammonito l’Avvocato generale Jacobs al par. 57 delle sue Conclusioni nel caso 

«Davidoff/Durffee», cit. 
1662 Sul piano, si intende, della sua conformità alle opzioni accolte dalla giurisprudenza comuni-

taria e, quindi, a prescindere dalla condivisibilità della scelta corrispondente: la quale, è appena il 
caso di dirlo, può essere fondatamente revocata in dubbio (per le ragioni illustrate ai §§ 7, 61.1 e 
67.3; e v. ora M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 45 ss.). 

1663 In questi termini A. HORTON, The Implications of L’Oréal v Bellure, cit., 555. 
1664 Che pare potere essere coordinata con la tutela “condizionata” dei valori promozionali che 

siano acquisiti dal marchio anteriore delineata da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso 
«Interflora», cit., come ricostruita infra, al § 130.4. 
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evidente 
1665. Si tratterà forse solo di un’assonanza: ma si potrebbe avere l’im-

pressione che il significato autonomo del rischio di associazione, lasciato fuori 
dalla porta dalle sentenze “Sabel”, “Canon” e “Marca Mode” in sede di apprez-
zamento del secondo tipo di conflitto, sia ritornato attraverso la finestra dell’in-
debito vantaggio in una concezione espansiva del terzo conflitto 

1666. 

72. Il conflitto con i diritti “assimilati” ai marchi anteriori registrati 

Tutti gli impedimenti relativi alla registrazione fin qui considerati si riferisco-
no alla presenza di marchi confliggenti registrati anteriori. Occorre ora prendere 
in considerazione due fattispecie di impedimento relativo che nel diritto comuni-
tario sono accostate alle precedenti pur non riferendosi a marchi registrati anterio-
ri. 

La lett. d ) del par. 2 dell’art. 4 della direttiva e la lett. c ) del par. 2 dell’art. 8 
r.m.c. assimilano ai marchi registrati anteriori “i marchi che alla data di presenta-
zione della domanda di registrazione del marchio comunitario” – successivo e 
confliggente – “sono notoriamente  conosciut i  in uno Stato membro, ai sensi 
dell’art. 6bis CUP”. 

Dal canto suo, il par. 3 dell’art. 8 r.m.c., ricalcando l’art. 6septies CUP, preve-
de che, in seguito all’opposizione del “titolare del marchio”, “un marchio” sia 
“del pari escluso dalla registrazione se l’agente  o  i l  rappresentante  del titola-
re del marchio presenti la domanda a proprio nome e senza il consenso del titola-
re, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il suo modo di agire”. 

La collocazione di queste norme risulta di primo acchito anomala e quindi ri-
chiede qualche notazione. Perché mai assimilare ai marchi di impresa anteriori 
registrati o in corso di registrazione di cui alle lett. a )-c ) del par. 2 dell’art. 4 del-
la direttiva e alle lett. a ) e b ) del par. 2 dell’art. 8 r.m.c. anche i “marchi notoria-
mente conosciuti” che sono caratterizzati proprio dalla circostanza di non essere 
affatto registrati 

1667? E perché mai accostare ai marchi registrati e in corso di re-
gistrazione i diritti che facciano capo all’imprenditore che si valga di un “agente o 
rappresentante” contro la registrazione successiva fatta dall’intermediario anche 
se la norma presuppone che l’imprenditore medesimo non abbia affatto registrato 
il segno come marchio? Si tratta di quesiti che di rado vengono posti; e che pure 
meritano una qualche attenzione e, possibilmente, una risposta. 

Si può forse dar conto delle ragioni per le quali la prima delle due tipologie di 
diritti anteriori qui considerati, quella che rimanda all’art. 6bis CUP, è assimilata 
ai marchi anteriori registrati, se si ponga mente alla circostanza che la corrispon-
dente posizione soggettiva attiva trova la propria scaturigine nel diritto conven-
 
 

1665 Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65 e 22 marzo 2007, caso 
«VIPS», cit., parr. 72-73. 

1666 In questi termini A. HORTON, The Implications of L’Oréal v Bellure, cit., 555. 
1667 Come meglio specificato indicate infra, al § 73.1 e 2. 
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zionale internazionale. Il legislatore comunitario può aver preferito collocare la 
correlativa salvaguardia nell’area normativa direttamente regolata dal diritto co-
munitario – che è per l’appunto quella dei marchi anteriori registrati – piuttosto 
che relegarla nella nebulosa dei diritti su segni distintivi non registrati e altri diritti 
anteriori confliggenti, che è in larghissima misura affidata alle scelte degli ordi-
namenti dei singoli Stati membri 

1668. 
Questa “comunitarizzazione” dell’obbligo internazionale è completa con ri-

guardo ai marchi “notoriamente conosciuti” di cui all’art. 6bis CUP, per i quali si 
assiste a un’assimilazione vera e propria ai marchi registrati che opera sia sul pia-
no della direttiva sia su quello del regolamento. La “comunitarizzazione” è invece 
solo parziale e incompleta nel caso del marchio registrato dall’agente o dal rap-
presentante, dove la fattispecie è piuttosto accostata ai marchi registrati anteriori 
che fra di essi ricompresa; e ciò comunque solo ad opera del regolamento e non 
della direttiva. 

Anche questa seconda opzione normativa può a sua volta trovare una sua spie-
gazione, se si tenga presente che in quest’ultimo caso il conflitto fra l’impren-
ditore e il suo agente o rappresentante vertente sul segno è visualizzato come im-
plicante una questione di appartenenza. Ora, si è visto come gli impedimenti alla 
registrazione e i motivi di nullità che attengono all’appartenenza del marchio co-
stituiscano materia che non è comunitariamente armonizzata. Quindi si compren-
de come il legislatore comunitario, pur riservando a sé la disciplina del conflitto 
in relazione alla vicenda che concerna l’attribuzione di un titolo su marchio co-
munitario 

1669, si sia risolto ad astenersi dall’intervenire sulle scelte corrispondenti 
in relazione all’attribuzione di un titolo nazionale di protezione, lasciando allora 
agli Stati membri il compito di garantire la conformità al diritto convenzionale 
della vicenda corrispondente 

1670. 
Quale che sia il peso che si può attribuire a questa ipotesi ricostruttiva del fe-

nomeno dell’assimilazione ai marchi registrati, rispettivamente completa e parzia-
le, di due posizioni che sicuramente marchi registrati non sono, certo è che essa 
non è stata tenuta presente dalla disciplina accolta dal legislatore nazionale. Si 
avrà modo di ritornare fra breve sulle conseguenze interpretative di questo ulterio-
re fenomeno di disal l ineamento fra  i l  d ir i t to  nazionale  e  quel lo  co-
munitar io  

1671. 
Nel frattempo, converrà ricordare che nel diritto comunitario le due posizioni 

 
 

1668 V. infra, § 76. 
1669 V. il par. 3 dell’art. 8 r.m.c. 
1670 In questo senso già L.C. UBERTAZZI, I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi, 

in Foro it. 1992, V, 15 ss., 18, sulla base del testo dell’allora «Considerando» 7 (ora 8). Diversa-
mente P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 621 e La registrazione del marchio: i “requisiti sog-
gettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 441 e A. VANZETTI, Commento alla prima direttiva 21 di-
cembre 1988, cit., 1439, che scorgono la norma comunitaria idonea a dar attuazione alla previsione 
dell’art. 6septies CUP nella lett. d ) del par. 2 dell’art. 3 della direttiva. 

1671 V. infra, §§ 73.4, 74.4 e 90. 
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sono prese in considerazione sia come impedimenti relativi ai fini dell’opposi-
zione 

1672 sia come motivi di nullità relativa 
1673; nel diritto nazionale solo come 

motivi di nullità relativa 
1674. 

73. A) I marchi “notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis CUP” 
1675 

73.1. La fattispecie originaria. La lett. d ) del par. 2 dell’art. 4 della direttiva e 
la lett. c ) del par. 2 dell’art. 8 r.m.c. delineano dunque l’impedimento e motivo di 
nullità operando un’assimilazione dei marchi “notoriamente conosciuti ... ai sensi 
dell’art. 6bis CUP” ai marchi, registrati o in corso di registrazione, di cui alle re-
stanti parti dei parr. 2 delle richiamate disposizioni 

1676 e rinviano in questo modo 
al contenuto della norma convenzionale. 

La figura del marchio “notoriamente conosciuto” è stata introdotta nella revi-
sione della CUP accolta alla Conferenza dell’Aja del 1925. Originariamente la 
norma intendeva porre rimedio a fenomeni di usurpazione del marchio che si era-
no andati diffondendo nei Paesi (in particolare latino-americani) i quali, seguendo 
il principio del carattere costitutivo della registrazione, ricollegavano l’acquisto 
del diritto alla sola registrazione e correlativamente negavano qualsiasi rilievo 
all’uso di fatto anteriore 

1677. Prima dell’introduzione del rimedio contenuto nel-
l’art. 6bis, l’esportatore straniero poteva infatti trovarsi senza possibilità di rea-
zione di fronte alla sorpresa che altra impresa avesse a sua insaputa provveduto 
 
 

1672 Artt. 8, par. 2, lett. c ) e 41, par. 2, lett. a ) e, rispettivamente, artt. 8, par. 3 e 41, par. 1, lett. 
b ), r.m.c. 

1673 Artt. 8, par. 2, lett. c ) e 53, par. 2, lett. a ) e, rispettivamente, artt. 8, par. 3 e 53, par. 1, lett. 
b ), r.m.c. 

1674 Art. 25.1, lett. a ), c.p.i. Sulla questione dell’applicabilità alle situazioni contemplate dagli 
artt. 6bis e septies CUP delle previsioni del 2° comma dell’art. 19 e dell’art. 118 c.p.i. v. infra, §§ 
89-90. 

1675 In argomento si vedano M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 50 ss.; N. PI-
RES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 271 ss.; G. GHIDINI, Profili 
evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè, Milano, 2001, 140 s.; 
C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 80 ss. e in Commentario alla legge n. 480 del 
1992, cit., 1171; P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 626 s.; A. KUR, Die notorisch bekannte 
Marke im Sinne von Art. 6-bis PVU und die «bekannte Marke» im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, 
in GRUR 1994, 330 ss.; P. SPADA, La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio 
e nuovo diritto, cit., 441 e 443; A. VANZETTI, Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988, cit., 
1439, 1443. Sul tema v. già supra, § 62.4. 

1676 Sull’applicabilità delle previsioni del primo tipo di conflitto anche al caso in cui il marchio 
anteriore sia un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6bis CUP v. già § 40.1. 

1677 Sui sistemi di registrazione pura v. supra, § 11. Sulla funzione dell’art. 6bis come correttivo, 
caldeggiato dai Paesi che seguono il principio dichiarativo della registrazione, per rimediare agli 
abusi cui si presta l’applicazione dell’opposto principio costitutivo, v. P. AUTERI, Libera circolazio-
ne delle merci nel mercato comune, cit., 70 s. e nota 38; R. PENNISI, La convalida del marchio, 
Giuffrè, Milano, 1991, 34. In senso conforme le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Men-
gozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., parr. 30-31. 
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alla registrazione del marchio da lui in precedenza usato sul mercato e addirittura 
si valesse della regis trazione “abusiva” per impedire all’esportatore medesi-
mo la prosecuzione della sua attività. 

Tuttavia, per la sua caratteristica formulazione, la norma si prestava (e si pre-
sta) a svolgere una diversa  funzione, non meno utile, anche in Paesi che se-
guissero il principio del carattere dichiarativo della registrazione o regimi mi-
sti 

1678. In questi contesti il rimedio poteva essere invocato dall’impresa straniera, 
il cui marchio avesse raggiunto una così notevole reputazione nel proprio Paese di 
origine da potersi considerare di riflesso “notoriamente conosciuto” anche in altri 
Paesi; e ciò anche se il marchio fosse noto non in ragione di una presenza com-
merciale diretta su questi ultimi mercati ma per effetto indiretto dei mezzi di co-
municazione di massa, del cinema o anche della circolazione – turistica e com-
merciale – delle persone. In questa sua seconda proiezione 

1679, la previsione può 
offrire i propri servigi anche in sistemi come il nostro, fornendo protezione al 
marchio che possegga un certo tasso di notorietà in un dato Paese, anche se questa 
notorie tà  “di  r i f lesso” o  “di  r imbalzo” non derivi dall’uso precedente in 
quello stesso Paese ma nello Stato di origine 

1680. 
 
 

1678 Sui quali v. sempre supra, § 11. 
1679 Sulla quale v. A. VANZETTI, Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988, cit., 1443 e, 

anche per richiami, C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 80 e in Commentario alla 
legge n. 480 del 1992, cit., 1171 e nota 147. Di quest’evoluzione interpretativa, nel nostro Paese ac-
colta ad es. da App. Milano 1 dicembre 2000, Budejovický Budvar, národni podnic c. Anheuser-
Busch Inc., in Riv. dir. ind. 2001, II, 113 ss. con nota di S. G[IUDICI], Brevi note sul caso “Budwei-
ser”, caso «Budweiser II», danno atto anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi 
del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., parr. 33 e 41. Per altri richiami di giuri-
sprudenza più antica, conforme ma più spesso difforme, v. C.E. MAYR, sub art. 12 c.p.i., in L.C. 
Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 220. L’evoluzione deve tuttavia essere abbastanza 
recente, se è vero che, come ricordano le medesime Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi nel caso «Fincas Tarragona», cit., nota 18, ancora nella Conferenza di revisione della 
CUP di Lisbona del 1958 una proposta di modifica del testo dell’art. 6bis nel senso di una sua esten-
sione anche ai casi in cui il marchio non fosse usato nello Stato in cui è invocata la tutela venne di-
scussa ma respinta. 

1680 Per la verità, in tempi recenti non sono mancate situazioni nella quali la previsione è stata 
invocata proprio in sistemi che, come il nostro, seguono il principio del carattere dichiarativo della 
registrazione anche al diverso fine di ricollegare carattere preclusivo della registrazione di un mar-
chio successivo a un uso anteriore di carattere solamente subnazionale: v. Corte di Giustizia 22 no-
vembre 2007, caso «Fincas Tarragona», cit. I giudici comunitari hanno affrontato la questione con 
una certa cautela e non senza tradire un qualche imbarazzo. Essi hanno ritenuto che il quesito richieda 
una risposta negativa solo quando la notorietà invocata si limiti a “una città e ai suoi dintorni” (par. 18), 
non potendosi invece escludere una risposta positiva quando la notorietà si estenda a una “parte sostan-
ziale dello Stato membro” (par. 17); ma non hanno mancato di ricordare (al par. 19) che queste situa-
zioni sono appositamente disciplinate da altre previsioni della direttiva, gli artt. 4, par. 4, lett. b) e 6, 
par. 2. La realtà è che la situazione considerata nella fattispecie sottoposta alla Corte nulla aveva a che 
fare con la portata precettiva dell’art. 6bis; e tuttavia, come ricordato giustamente dalle Conclusioni 
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., 
par. 38, non è affare della Corte interpretare una previsione di una Convenzione come la CUP, di cui 
l’Unione non è parte, in una materia, come i diritti conferiti dai segni distintivi di fatto, che lo stesso 
diritto comunitario attribuisce alla competenza normativa degli Stati membri. 
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In questo limitato senso è esatto dire che la norma attribuisce efficacia extra-
territoriale a un fatto giuridico – l’uso – verificatosi in altro Paese 

1681; anche se 
bisogna aggiungere che tale antecedente a sua volta produce un effetto, la notorie-
tà, che è fatto giuridico che in conformità al principio di territorialità va riscontra-
to nel Paese in cui la protezione è invocata 

1682. L’applicazione della disposizione 
così intesa comporta ad es. che nessuno avrebbe potuto impiantare un McDo-
nald’s in Italia anche prima del 1975, quando la nota (ma probabilmente non an-
cora «celebre») catena di fast food sbarcò in riva al Tevere, perché già all’epoca il 
marchio corrispondente era ben noto da noi per effetto dei media e considerato 
quasi il simbolo della “cultura” alimentare americana dell’epoca. E comporta pro-
babilmente che all’inizio del 2010 nessuno avrebbe potuto registrare in Europa il 
marchio “i-Pad” se non con il consenso dell’impresa nordamericana che ne è tito-
lare per il mercato USA, anche se nessun esemplare del device era stato ancor 
venduto nel vecchio continente 

1683. 
Ora, questa tipologia di marchio – così noto in un Paese unionista che vi sia da 

pensare che qualche eco di rilievo sia arrivata anche nei Paesi in cui esso non è 
usato – normalmente è sì registrato nel Paese di origine ma non in quelli nei quali 
è per l’appunto “notoriamente conosciuto”. È quindi logico che la tutela appresta-
ta dalla norma di riferimento non presupponga affatto la registrazione nel Paese in 
cui esso è fatto valere 

1684. Circostanza questa che è del resto confermata dalla 
 
 

Non sono neppur mancati casi nei quali la previsione è stata invocata per fare valere in un’op-
posizione a una domanda di marchio comunitario un’anteriorità asseritamente presente sul mercato di 
alcuni Stati membri, anziché di Stati terzi, in una situazione nella quale l’opponente non aveva assolto la 
prova dell’esistenza delle registrazioni fatte valere (Trib. primo grado 17 giugno 2008, causa T-420/03, 
El Corte Inglés SA c. UAMI e José Matías Abril Sánchez e Pedro Ricote Saugar, in Racc. 2008, II, 837 
ss., caso «Boomerang», parr. 72 e 79 ss.). Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato neppure 
che i marchi opposti fossero notoriamente conosciuti (parr. 81 ss.); e non ha quindi messo in questione la 
riconducibilità dell’asserita notorietà dei marchi invocati alla previsione convenzionale. 

1681 Così v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel 
caso «Fincas Tarragona», cit., par. 30. 

1682 E va naturalmente provato: App. Milano 16 gennaio 2004, Vitasoy International Holding 
Ltd c. Nutricia NV e Nutricia s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4706, caso «Vitasoy». A questo proposito 
Trib. Bologna 19 dicembre 2008, Robot Italia s.a.s. di Andrea Rosetti & C. c. Selom s.r.l. e Lombardi 
Sergio, in Giur. ann. dir. ind. 5392, caso «Tukano», ha felicemente sottolineato la differenza fra la pre-
visione di cui all’art. 6bis CUP e la disposizione della lett. g) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva, che 
prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presti a es-
sere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della 
domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registra-
zione del marchio di impresa”, la quale, per contro, non presuppone affatto la notorietà del marchio 
parallelo anche nello Stato membro di registrazione. In argomento v. già supra, § 35.1. 

1683 A rigore, l’esempio probabilmente non è del tutto calzante, visto che verosimilmente la Ap-
ple già avrà registrato il marchio corrispondente in Europa anche prima di lanciare il prodotto negli 
USA e che il marchio potrebbe comunque essere considerato un marchio “di serie”, in ragione della 
presenza dei marchi “i-pod” e “i-phone” della stessa Apple; e tuttavia può servire a illustrare in mo-
do un po’ impressionistico il concetto di notorietà senza uso. 

1684 In senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 11 lu-
glio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 56. 
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considerazione che, se il titolare già avesse provveduto a estendere la propria re-
gistrazione nel Paese in questione, il problema cui l’art. 6bis intende prestar rime-
dio neppur si porrebbe. 

La f inal i tà  del la  previs ione convenzionale e della norma comunitaria che 
la richiama è, pertanto, abbastanza trasparente. Quando un marchio sia “notoria-
mente conosciuto” in uno Stato membro della CUP e ivi appartenga a un soggetto 
beneficiario del trattamento unionista (ad es. gli USA), esso avrà lo stesso potere 
invalidante che possiederebbe se fosse registrato 

1685. Così, se si pensa che il mar-
chio “i-Pad” sia “notoriamente conosciuto” almeno in uno Stato membro – sia esso 
l’Italia o altro Paese comunitario – tanto basta perché esso sia di impedimento alla 
registrazione di un segno identico o simile come marchio nazionale o comunitario. 

Non deve d’altro canto sfuggire che l’impedimento fondato sull’art. 6bis CUP 
opera solo in relazione al primo o al secondo – ma non al terzo – fra i tipi di con-
flitto considerati. Questa conclusione si impone perché dal punto di vista testuale 
la norma convenzionale presuppone l’identità o la somiglianza dei beni e richiede 
che la registrazione o l’uso del segno successivo siano “atti a produrre confusio-
ne” 

1686 e quindi è applicabile nei limiti del principio di specialità 
1687. A sua volta 

la previsione comunitaria in questione 
1688 assimila il marchio “notoriamente co-

nosciuto” ai marchi registrati “ai sensi del par. 1” ma non ai marchi che godono di 
notorietà ai sensi del par. 5 dell’art. 8 

1689. 
Dunque, l’art. 6bis CUP opera nei  l imit i  del  pr incipio  di  special i tà; e 

conseguentemente, nel disegno della norma convenzionale e del diritto comunita-
rio che la richiama, esiste una netta distinzione fra la nozione di “marchio noto-
riamente conosciuto” e di marchio “che gode di notorietà” nonostante l’assai forte 
 
 

1685 In senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 11 lu-
glio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 56. Quando il segno non sia registrato, può tuttavia insorgere 
una difficoltà che normalmente viene evitata quando a essere fatto valere sia un marchio registrato: 
il titolare deve fornire la prova di avere fatto uso del segno “in quanto indicatore di origine commer-
ciale” e quindi in funzione distintiva (v. Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», 
cit., par. 55 e Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, causa T-435/05, Danjaq, LLC c. UAMI e 
Mission Production Gesellschaft für Film, Fernseh– und Veranstaltungsproduktion mbH, in Racc. 
2009, II, 2097 ss., caso «Dr. No», parr. 22 ss.). Questa prova può essere difficile quando il segno, 
pur assai noto, abbia (come nei casi ora richiamati) conquistato la sua fama originaria non come 
marchio ma, rispettivamente, come nome di un musicista o di un personaggio cinematografico. 

1686 Art. 6bis, numero 1. 
1687 Il punto è pacifico ed è stato ricordato da Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso 

«Toska», cit., par. 52 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 57. In senso conforme le Conclu-
sioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», 
cit., par. 31. 

1688 V. la lett. c) del par. 2 dell’art. 8 r.m.c. 
1689 Tant’è che il potere invalidante dei marchi “che godono notorietà” ne presuppone l’effettiva 

registrazione. In senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 
11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 56. Le stesse considerazioni si possono ripetere a propo-
sito della direttiva: la lett. d ) del par. 2 dell’art. 4 della direttiva assimila il marchio “notoriamente 
conosciuto” ai marchi registrati “ai sensi del par. 1” ma non dei parr. 3 e 4 lett. b ). In argomento v. 
supra, § 62.4. 
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assonanza lessicale. La prima sta a designare la rara avis del marchio che sia così 
affermato in un Paese dell’Unione di Parigi da avere una notorietà di riflesso an-
che all’estero; mentre la seconda concerne il marchio che, oltre a incorporare un 
notevole investimento pubblicitario che dà conto della sua presa sul pubblico, è 
registrato e usato nel Paese di riferimento 

1690. 
In questa visuale, si comprende anche come il tasso di riconoscimento postula-

to in relazione al marchio “notoriamente conosciuto” di cui all’art. 6bis CUP sia 
ritenuto più elevato – e forse notevolmente più elevato – di quello richiesto in re-
lazione al marchio “che gode di notorietà” di cui al terzo tipo di conflitto 

1691. A 
sostegno di questa conclusione possono essere portati due argomenti. In primo 
luogo, la norma introduce un correttivo all’operare del principio del carattere co-
stitutivo della registrazione che può essere accettabile agli Stati membri della 
CUP che seguano questo sistema solo se la notorietà del marchio beneficiario del-
la salvaguardia convenzionale sia particolarmente elevata 

1692. In secondo luogo, 
 
 

1690 Così anche A. KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6-bis PVU und die 
«bekannte Marke» im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, cit. 

1691 In questo senso M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 50 ss. e L. BENTLY-B. 
SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 879 e la circostanziata argomentazione proposta dalle 
Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 26 novembre 1998, caso «General Motors/Yplon», 
cit., parr. 30 ss. La tesi opposta, secondo la quale la nozione di marchio “che gode di notorietà” sa-
rebbe più esigente di quella di marchio “notoriamente conosciuto”, è stata avanzata nel procedimen-
to deciso da Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., al par. 33; ma la Corte (al par. 
51) ha ritenuto che l’argomento non necessitava di essere esaminato in una situazione nella quale 
l’accreditamento del segno “Nasdaq” era attestato a entrambi i livelli. Per le regole in materia di 
prova del tasso di notorietà richiesto ai fini dell’art. 6bis CUP (che fa ampiamente ricorso ai criteri 
impiegati in materia di prova dell’uso: supra, § 38) v. Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), 
caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», cit., parr. 71 ss. 

1692 Così, sia pur con riferimento al paragone fra la “notorietà generale” che nei Paesi che se-
guono il principio dichiarativo attribuisce potere invalidante al marchio di fatto interiore e la “noto-
rietà” di cui all’art. 6bis CUP, v. P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, 
cit., 71 nota 38, secondo il quale se quest’ultima nozione non fosse limitata ai casi di notorietà parti-
colarmente qualificata, la norma in questione finirebbe per imporre a tutti gli Stati aderenti alla CUP 
l’adozione di un sistema nel quale la registrazione ha efficacia solamente dichiarativa, in contrasto 
con la libertà lasciata al riguardo dalla Convenzione. In termini analoghi le Conclusioni dell’Av-
vocato generale Jacobs del 26 novembre 1998, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 33 ed, in 
dottrina, M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 50. Nella giurisprudenza comunitaria 
vengono peraltro spesso richiamati i criteri, assai generici, formulati dalla Raccomandazione con-
giunta riguardante le disposizioni relative ai marchi notoriamente conosciuti del 12 giugno 1999, 
adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi e del WIPO del 20-29 settembre 1999: v. ad es. Trib. 
UE 20 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «Kimbo/Bimbo», cit., par. 21 e Trib. primo grado 17 giu-
gno 2008, caso «Boomerang», cit., par. 80. Non si saprebbe, peraltro, come dare torto al carattere 
ecumenico dei criteri accolti dal WIPO, sia per il carattere inclusivo e consensuale dell’approccio 
seguito da questa organizzazione, sia perché – come si è avuto occasione di osservare già in questo 
paragrafo – la previsione di cui all’art. 6bis si presta di essere intesa in modi diversi a seconda che 
essa interagisca con sistemi che attribuiscono carattere costitutivo o dichiarativo alla registrazione. 
A questo riguardo va avvertito che la “misurazione” del tasso di notorietà richiesto operata nel testo 
si riferisce al fenomeno, di specifico rilievo per il diritto nazionale e comunitario, dei marchi noto-
riamente conosciuti di riflesso. 
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appare difficile immaginare una notorietà “riflessa” o “di rimbalzo” che attraversi 
i confini degli Stati pur in assenza di uno smercio dei beni contraddistinti sul mer-
cato in cui è invocata la tutela se non in relazione a marchi che davvero abbiamo 
raggiunto un impatto ragguardevole sul pubblico di riferimento 

1693. 
73.2. Lo “sdoppiamento” della figura del marchio “notoriamente conosciuto” 

operato dall’art. 16(3) TRIPs. La collocazione dell’art. 6bis CUP all’interno del-
l’edificio normativo è stata però radicalmente sovvertita in conseguenza del so-
pravvenire della seconda ondata di innovazioni intervenute nel diritto convenzio-
nale della proprietà intellettuale. 

Infatti, la vicenda normativa mostra come i redattori dei TRIPs abbiano pensa-
to di cogliere nell’art. 6bis CUP l’occasione per estendere a livello planetario la 
protezione rafforzata di quel marchio che un tempo era designato come celebre, 
famoso o rinomato e ora nel diritto comunitario è indicato come marchio che gode 
di “notorietà”. Già l’art. 16(2) TRIPs apporta alcuni ritocchi rispetto alla norma 
convenzionale di partenza: ne estende l’ambito di applicazione ai servizi; impone 
di valutare la “notorietà” con specifico riguardo – anziché ai consumatori nel loro 
complesso – al “pubblico interessato”; prevede che la “notorietà” di questo tipo di 
marchio possa derivare già dalla promozione del segno e quindi in assenza di una 
commercializzazione diretta dei beni da esso contraddistinti sul mercato per il 
quale sia invocata la tutela. 

Ma è l’art. 16(3) TRIPs che manifesta una radicale ambizione innovatrice ri-
spetto alla portata della previsione originaria laddove sancisce una protezione “al-
largata” che si ispira in qualche misura al modello del comunitario “marchio che 
gode di notorietà”. La tutela del marchio notoriamente conosciuto è infatti dichia-
rata applicabile, “mutatis mutandis”, secondo quanto recita la prima frase della 
disposizione, “ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è sta-
to registrato” 

1694. 
Si potrebbe così dire che la previsione abbia cercato di far rivestire alla rara 

avis dell’art. 6bis le piume di quella vera e propria aquila reale dei marchi che è il 
marchio “che gode di notorietà”. 

Può nascere il dubbio che questo peculiare esperimento di ingegneria genetica 
 
 

Può accadere che il marchio benefici, oltre e accanto alla notorietà che esso abbia conseguito 
come indicatore di origine di prodotti, anche quella, possibilmente assai più rilevante, che abbia 
raggiunto in altra veste (ad es. come nome di un personaggio famoso; come segno extramercantile e 
così via; per un esempio eloquente v. Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, cit., caso «Dr. No»). 
Riterrei che, una volta provato l’uso distintivo del segno, non occorra nettarne la notorietà dalla 
componente non distintiva di cui esso possa beneficiare. 

1693 Secondo Trib. Roma 17 maggio 2005, caso «Budweiser», cit., l’accertamento secondo cui 
un certo marchio sarebbe notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6bis potrebbe passare in giudica-
to (si intende: fin quando non siano mutati i presupposti di fatto su cui si basa l’accertamento mede-
simo). 

1694 Corsivo aggiunto. A questo proposito, non bisogna peraltro dare peso alla circostanza che la 
traduzione italiana dei TRIPs, non ufficiale e come al consueto difettosa, faccia richiamo anche alla 
nozione di “rinomanza”: nel testo inglese si discorre di marchi “well known” e non dotati di “repu-
tation”. 
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abbia messo a repentaglio la sopravvivenza stessa della protezione della tipologia 
di marchio originariamente considerata dalla CUP. Infatti, se la previsione 
dell’art. 16(2) TRIPs postula un minimo di contatti con il Paese in cui è invocata 
la protezione, che possono anche consistere in uno sforzo promozionale ivi indiriz-
zato, dal canto suo, l’art. 16(3) TRIPs presuppone addirittura una regis trazione 
del  marchio nel  Paese in  cui  è  invocata  la  protezione, la quale, però 
costituisce formalità del tutto estranea alle caratteristiche dell’art. 6bis CUP. 

Ma, è lecito domandarsi, in questo modo non si sono inseriti dei requisiti che 
di regola non possono essere soddisfatti dal marchio “notoriamente conosciuto” 
disegnato dall’art. 6bis CUP e per questa via non si è finito per rischiare di azze-
rare la tutela specificamente apprestata per quei marchi che, pur noti anche al di là 
dei confini, tali erano per una sorta di riflesso extraterritoriale e non per essere 
approdati ai riflettori della rinomanza? Probabilmente no. 

Quanto alla conoscenza del marchio conseguente alla sua promozione, prevista 
dall’art. 16(2) TRIPs, si può pianamente argomentare che si tratti di una circo-
stanza che è ancora del tutto coerente con la previsione originaria e che in realtà 
conferma che ai fini dell’applicazione della norma possono assumere rilievo for-
me di accreditamento del marchio in questione diverse dall’uso in senso stretto e 
quindi dalla presenza commerciale sul mercato di esemplari da esso contraddistinti. 

Vero è che una valutazione assai diversa si impone con riguardo alla previsio-
ne del requisito della registrazione, introdotta dall’art. 16(3) TRIPs, con un’addi-
zione che è parsa inopinata 

1695 e che sicuramente è radicalmente innovativa. Si è 
proposto di ridimensionare la portata di questa innovazione attraverso una sua let-
tura ortopedica: la registrazione – o meglio la domanda di registrazione – sarebbe 
solo una condizione per l’azione che deve risultare soddisfatta al tempo in cui il 
marchio “notoriamente conosciuto” sia fatto valere, fermo restando il principio 
secondo cui la protezione è estesa anche agli atti anteriori al deposito 

1696. Questa 
lettura non appare però convincente. 

Infatti, se il requisito della registrazione è incompatibile con le fattispecie di 
cui all’art. 6bis CUP consegnateci dalla tradizione, a ben vedere esso è tutt’altro 
che incoerente con la addizione operata dall’art. 16(3) TRIPs. Questa norma infat-
ti opera un vero e proprio sdoppiamento del la  discipl ina introducendo una 
f igura  ul ter iore  di  marchio “notoriamente  conosciuto”, distinta da 
quella fino ad allora nota in quanto disciplinata mutatis mutandis, come si esprime 
la norma. Più precisamente, per questa via introduce ex novo un’ipotesi di tutela 
del marchio anteriore estesa anche a beni non affini e quindi “allargata”, che non 
esisteva nel diritto internazionale convenzionale prima della divaricazione operata 
dall’art. 16(3) TRIPs. 

La norma più recente non visualizza affatto il tradizionale rimedio contro regi-
 
 

1695 Tant’è che si è parlato in proposito di un vero e proprio errore redazionale dei redattori dei 
TRIPS: v. C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, cit., 81 
ove alla nota 26 conformi richiami. 

1696 Così N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 282. 
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strazioni abusive in regimi che seguono il principio costitutivo della registrazione 
o in situazioni di notorietà riflessa, ma sovrappone a esso un’ulteriore e distinta 
previsione di diritto internazionale convenzionale, specificamente rivolta a un fine 
ben diverso: quello di garantire il rispetto a livello internazionale di uno standard 
minimo di tutela, anche sotto il profilo invalidatorio, a favore dei marchi che sono 
in vario modo considerati famosi, celebri o rinomati. 

Ora, in questa prospettiva radicalmente nuova, il requisito della registrazione, 
lungi dall’introdurre un corpo estraneo, appare del tutto appropriato e conforme 
alla disciplina tipica del modello preso a riferimento 

1697. Correlativamente, il re-
quisito della registrazione va riferito solo a questo secondo segmento della tutela 
dei marchi “notoriamente conosciuti”, introdotto dalla previsione dell’art. 16(3) 
TRIPs, non essendovi per contro alcuna ragione per estendere a ritroso un ele-
mento costitutivo della nuova e diversa fattispecie anche alla figura tradizionale 
del marchio “notoriamente conosciuto” quale ci è consegnata dal testo della pre-
visione dell’art. 6bis CUP, che, del resto, resta in vigore nella sua formulazione 
originaria 

1698. 
Dunque, si tratta di prendere atto che l’intervento normativo operato dai TRIPs 

ha operato una divaricazione della fattispecie dei marchi “notoriamente conosciu-
ti”, per un verso riconfermando con qualche ritocco la previsione originaria 
dell’art. 6bis CUP, per altro verso introducendo con il paragrafo terzo un livello 
minimo di tutela sul piano globale per quei marchi che, al pari dei comunitari 
marchi “che godono di notorietà”, siano dotati di rinomanza. 

Ci si può conseguentemente domandare se il rinvio alla nozione di marchi “no-
toriamente conosciuti” di cui all’art. 6bis CUP contenuto nella direttiva e nel 
r.m.c. 1699 debba intendersi riferito solo al testo originario di questa previsione o 
anche all’innesto operato dall’art. 16(3) TRIPs. La prima soluzione appare netta-
mente preferibile. Sotto un profilo funzionale, va osservato come la stessa collo-
cazione del rinvio operato dalle norme comunitarie manifesti che esso si riferisce, 
in punto disciplina, al primo e al secondo tipo di conflitto ed, in punto fattispecie, 
a marchi anteriori non registrati 

1700; correlativamente, un rinvio esteso anche 
all’innesto operato dall’art. 16(3) TRIPs sul ceppo originario dell’art. 6bis CUP 
mancherebbe di una sua giustificazione. Neppure nella prospettiva del diritto in-
ternazionale convenzionale quest’ultima soluzione potrebbe trovare un suo fon-
damento. Infatti, non si potrebbe argomentare che il rinvio contenuto nelle norme 
della direttiva e del r.m.c. costituisca un rinvio mobile o formale anziché ricettizio 
o materiale, posto che mancano i presupposti stessi per l’applicazione di questa 
 
 

1697 In questo senso esplicitamente Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 
55 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 60. 

1698 La quale, per effetto dei TRIPs, è anzi estesa anche agli Stati membri dei TRIPs che pur non 
siano Paesi aderenti alla CUP stessa: v. supra, §§ 3 B ) e 36.3. 

1699 V. la lett. d ) del par. 2 dell’art. 4 della direttiva e la lett. c ) del par. 2 dell’art. 8 r.m.c. 
1700 Per un’argomentazione dell’assunto v. supra, § 72; in senso conforme Trib. primo grado CE 

11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51. 
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distinzione 
1701. Infatti, il testo dell’art. 6bis CUP non è stato affatto modificato dai 

TRIPs, i quali, invece, hanno dichiarato applicabile la previsione in questione mu-
tatis mutandis anche a situazioni diverse da quelle contemplate dalla norma con-
venzionale. Quindi il rinvio operato dal diritto comunitario è da intendersi riferito 
esclusivamente alla norma richiamata; e non a quegli altri precetti che si valgano 
della norma in questione come materiale normativo per delineare nuove e diverse 
previsioni. 

73.3. I marchi “notoriamente conosciuti” nel diritto comunitario e nel diritto 
internazionale convenzionale: questioni di conformità. Anche i TRIPs operano, 
dunque, una qualche forma di sfondamento del principio di relatività o di speciali-
tà, anche se è stato giustamente osservato come esso sia più cauto – o meno com-
pleto, a seconda dei punti di vista – di quello realizzato dalla disciplina comunita-
ria del marchio notorio 

1702. Invero, la tutela allargata prevista dall’art. 16(3) 
TRIPs trova applicazione “purché l’uso di tale marchio in relazione a detti prodot-
ti o servizi” anche non affini “indichi un nesso (a connection) tra i medesimi pro-
dotti e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa 
pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato”. 

Si tratta quindi di determinare quale sia la portata di questa tutela e come essa 
si collochi rispetto alla disciplina dei marchi anteriori (registrati) apprestata dal 
diritto comunitario, anche per vagliare la conformità di quest’ultimo ai precetti 
del diritto internazionale convenzionale. 

A questo proposito, è appena il caso di ricordare che un quesito relativo alla 
conformità della disciplina comunitaria e di diritto comunitariamente armonizzato 
dei marchi notori con gli obblighi internazionali sarebbe privo di significato per 
quanto concerne la previsione dell’art. 6bis CUP isolatamente considerata. Infatti, 
questa norma è comunque direttamente richiamata dalla direttiva e dal regolamen-
to 

1703, cosicché il precetto convenzionale deve ritenersi automaticamente rispetta-
to dal diritto comunitario. 

Maggior spessore presenta, tuttavia, la questione della conformità del diritto 
comunitario al precetto ulteriore contenuto nell’art. 16(3) TRIPs. Non è dubbio 
che questa norma istituisca un obbligo per i Membri (ivi inclusa la Comunità e gli 
Stati membri di questa) di apprestare una tutela più estesa di quella accordata in 
forza del tradizionale principio di specialità. Si potrebbe argomentare che questo 
obbligo ulteriore possa già essere assolto dalle norme comunitarie relative al se-
condo conflitto, nella loro proiezione che abbraccia il rischio di confusione in 
senso ampio (Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne) 

1704. A questa soluzione si 
 
 

1701 Per una formulazione recente della quale v. ora A. SINAGRA-P. BERGIACCHINI, Lezioni di di-
ritto internazionale pubblico, Giuffrè, Milano, 2009, 231 s. 

1702 Così M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 50 ss. e G. GHIDINI, Profili evo-
lutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit., 140 s. 

1703 Artt. 4, par. 2, lett. d ), della direttiva e 8, par. 2, lett. c ), r.m.c. 
1704 V. supra, § 42.1. È stato sostenuto (da M. SENFTLEBEN, The Trademark Tower of Babel, cit., 

52 s.) che gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 16(3) TRIPs potrebbero essere assolti in due 
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potrebbe per la verità obiettare che le previsioni relative al secondo conflitto an-
che nella loro più innovativa formulazione restano tuttavia entro i confini del me-
desimo principio di specialità 

1705, che l’art. 16(3) TRIPs mostra di volere almeno 
in parte superare. 

Se dunque in quest’ultima prospettiva si profila la necessità di operare una ve-
rifica della conformità al precetto TRIPs della disciplina comunitaria del terzo 
conflitto, non è per la verità troppo arduo giungere a una conclusione positiva al 
riguardo. 

In punto disciplina, si può argomentare che la prova del conseguimento di un 
indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio an-
teriore o la produzione di un pregiudizio ai medesimi, richiesta dal diritto comuni-
tario, sia più agevole della prova che la registrazione del marchio successivo “in-
dichi un nesso tra i medesimi prodotti e il titolare del marchio registrato” e generi 
“il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio re-
gistrato” 

1706. Invero, le previsioni di diritto comunitario si accontentano dell’ac-
certamento di un generico “nesso” fra il segno successivo e quello anteriore, non 
richiedendo affatto che questo medesimo nesso istituisca un collegamento fra i 
beni che l’utilizzatore successivo contraddistingue con il marchio e il titolare del 
marchio anteriore né tantomeno che questo collegamento ingeneri un rischio di 
confusione quanto all’origine imprenditoriale dei beni 

1707; anche se poi, nel diritto 
comunitario, la presenza del rischio che il pubblico attribuisca i prodotti prove-
nienti dal successivo utilizzatore del segno al titolare del marchio anteriore è con-
siderato sintomatico dell’esistenza di un nesso fra i marchi 

1708. Dunque, parrebbe 
che nel più (dal punto di vista della tutela in generale e specificamente del potere 
invalidatorio che qui interessa) del diritto comunitario stia il meno dell’art. 16(3) 
TRIPs 

1709. 
In punto fattispecie, resta da chiarire ancora una volta quale sia il rapporto fra 

la nozione di marchi “che godono di notorietà” del diritto comunitario e i marchi 
 
 
modi diversi: quello (seguito dagli Stati Uniti) di apprestare un tutela anche nei confronti della con-
fusione in senso lato e quello (seguito in Europa) di prevedere una tutela “allargata” riferita ai mar-
chi che godono di notorietà; nel primo caso (ma non nel secondo) sarebbe possible porre dei requisi-
ti relativi alla tutela del marchio che gode di notorietà più stringenti, che non si accontentino del ri-
ferimento a un riconoscimento da parte di un pubblico di nicchia. 

1705 V. supra, §§ 42 e 57. 
1706 Se poi ancor dubbi si avessero della conformità della disciplina comunitaria al precetto 

dell’art. 16(3) TRIPs, essi sarebbero destinati a essere sopiti dalla lettura che nel frattempo la giuri-
sprudenza comunitaria ha accolto dei rapporti tra il secondo e il terzo conflitto (su cui supra, § 
66.2). 

1707 Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 27. Per altri ri-
chiami v. supra, § 65.2. 

1708 Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 57-58, seguito da Trib. primo 
grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16 e Trib. UE 2 dicembre 2009, caso 
«Solvo/Volvo», cit., par. 59. 

1709 In senso conforme C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, 
n. 198, cit., 82. 
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“notoriamente conosciuti” delineata dal secondo segmento dell’art. 6bis CUP ri-
sultante dalla divaricazione introdotta dall’art. 16(3) TRIPs. Qui non ci si può li-
mitare a osservare che in linea generale la nozione comunitaria è ritenuta meno 
esigente di quella di diritto internazionale convenzionale, posto che quella conclu-
sione può per il momento considerarsi assodata solo in relazione al testo origina-
rio dell’art. 6bis 

1710 e non alla declinazione ulteriore di quella norma accolta 
dall’art. 16(3) TRIPs. E tuttavia, anche tenendo conto di questa circostanza, pare 
ragionevole assumere che la nozione di marchi “che godono di notorietà” accolta 
dal sistema che si è posto alla testa del movimento rivolto ad apprestare tutela ai 
marchi rinomati, e, quindi, dal diritto comunitario, sia del tutto conforme a stan-
dard internazionali che hanno preso come punto di riferimento proprio il diritto 
comunitario. 

In conclusione: il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato è perfet-
tamente conforme al diritto internazionale convenzionale con riguardo alla tutela 
dei marchi “notoriamente conosciuti” sia nella declinazione originaria di cui al-
l’art. 6bis CUP sia in quella successivamente apportata dall’art. 16(3) TRIPs. 

73.4. I marchi “notoriamente conosciuti” nel diritto italiano. Il legislatore na-
zionale ha dato esecuzione alla revisione dell’Aja della CUP e quindi anche allo 
specifico precetto di cui all’art. 6bis già nel 1926 

1711. Più di recente il legislatore 
italiano ha inserito nel corpo del diritto dei marchi nazionale due distinte disposi-
zioni rivolte a dare attuazione agli obblighi contenuti nell’art. 16 TRIPs 

1712. Nella 
risistemazione della materia apportata un decennio dopo dal Codice del 2005 (e 
“ritoccata” nel 2010) queste disposizioni sono oggi costituite dalla lett. a ) e dalla 
lett. f) dell’art. 12.1 c.p.i.  

1713. La seconda parte della lett. a ) dell’art. 12.1 c.p.i. 
assimila il marchio notoriamente conosciuto di cui all’art. 6bis CUP al marchio 
non registrato, precisando che in tal caso la notorietà può anche essere “acquisita 
nello Stato attraverso la promozione del marchio”. La lett. f) dell’art. 12.1 c.p.i. 
estende inoltre allo stesso marchio notoriamente conosciuto di cui all’art. 6bis 
CUP il potere invalidante proprio dei marchi registrati che “godono di rinoman-
za”, con una disposizione che ben si attaglia alla versione dell’istituto risultante 
dall’innesto operato dall’art. 16(3) TRIPs. 1714. 

Il legislatore nazionale accoglie quindi, con una certa felicità redazionale, lo 
sdoppiamento che la figura originaria prevista dalla CUP ha conosciuto in conse-
guenza dello sdoppiamento operato dai TRIPs. 
 
 

1710 V. supra, § 73.1. 
1711 Esso fa parte del nostro ordinamento interno a partire dall’entrata in vigore del r.d.l. 19 gen-

naio 1926, n. 169, che ratificava e dava esecuzione alla revisione medesima. 
1712 Sulla base della l. delega 29 dicembre 1994, n. 747, adottata “per prevedere l’adeguamento 

della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie 
dell’Accordo TRIPs”. 

1713 In precedenza lett. b ) e g ) dell’art. 17.1 l.m. 
1714 Sulle conseguenze di questo conflitto sul piano della nullità e della rivendicazione, come an-

che sulle questioni relative all’applicabilità alla fattispecie del divieto di registrazione in mala fede, 
v. infra, §§ 89-90. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 801 

Questa accorta scelta di fondo risulta però realizzata senza la necessaria con-
sapevolezza della profondità della divaricazione che si è nel frattempo prodotta 
nella disciplina internazionale e si traduce quindi in soluzioni di dettaglio che ri-
schiano di vanificare sotto più di un profilo l’obiettivo di dettare una disciplina 
conforme alle previsioni convenzionali e alle loro finalità 

1715. 
Per incominciare, la seconda parte della lett. a ) dell’art. 12.1 c.p.i. non rispetta 

l’architettura comunitaria, cui il legislatore interno deve necessariamente attenersi 
anche nell’assolvere gli obblighi internazionali del nostro Paese. Infatti, l’effica-
cia invalidante del marchio “notoriamente conosciuto” viene equiparata quoad ef-
fectum a quella dei marchi non registrati anziché dei marchi registrati, come 
avrebbe dovuto avvenire in forza delle previsioni della direttiva. Si ricorderà in-
fatti che la lett. d ) del par. 2 dell’art. 4 della direttiva assimila ai fini della disci-
plina dell’impedimento relativo i “marchi notoriamente conosciuti” di cui all’art. 
6bis CUP ai marchi registrati o in corso di registrazione 

1716. Non pare peraltro che 
si debba temere che questa impropria equiparazione possa condurre a negare il 
potere invalidante di un marchio che abbia acquisito in Italia quella notorietà di 
rimbalzo anche in assenza di uso commerciale e promozionale sul mercato italiano, 
che la norma internazionale intende assicurare, visto che le condizioni di applicazione 
della norma vanno direttamente desunte dalla norma convenzionale e che le norme 
interne che conducessero a un risultato diverso sarebbero comunque soggette a disap-
plicazione per contrasto con i precetti comunitari. 

Quanto alla lett. f) dello stesso art. 12.1 c.p.i., si è dubitato che si tratti di norma 
incostituzionale per eccesso di delega, visto che il tenore della legge delega che 
sta alla base di questa previsione attribuiva al legislatore delegato facoltà di dare 
attuazione alle sole prescrizioni obbligatorie dei TRIPs 

1717. L’argomento è basato 
sulla premessa, esatta, che l’art. 16(3) TRIPs faccia riferimento “non ad un qual-
 
 

1715 In argomento v. C.E. MAYR, sub artt. 15-21 TRIPs, in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commen-
tario breve, cit., 27. 

1716 V. § 72. È stato osservato (da A. VANZETTI, La nuova legge marchi, cit., 82) che nel nuovo 
testo della lett. b ) dell’art. 17 l.m., ora lett. a ) dell’art. 12.1 c.p.i., il marchio “notoriamente cono-
sciuto” “viene contrapposto (‘si considera altresì noto’) al marchio preusato con notorietà generale”; 
con la conseguenza che tale si dovrebbe ritenere “il marchio straniero, registrato o no, che sia noto 
da noi pur non essendovi stato usato”. Questa lettura (seguita ad es. da M. CARTELLA, Il marchio di 
fatto nel Codice della Proprietà Industriale, Giuffrè, Milano, 2006, 4, nota 5) consente di scorgere 
nella norma italiana una contrapposizione anziché un’assimilazione fra il marchio “notoriamente 
conosciuto” e il marchio con notorietà generale in punto fattispecie e recupererebbe una conformità 
della previsione interna rispetto al diritto comunitario. La ricostruzione si espone all’obiezione se-
condo la quale la stessa collocazione della figura all’interno della lett. b ) dell’art. 17 l.m., ora lett. a ) 
dell’art. 12.1 c.p.i., sta a indicare un’equiparazione e non una contrapposizione; e in questa prospet-
tiva anche la congiunzione “altresì” sembra aggiungere l’ipotesi successiva alla precedente, piutto-
sto che contrapporla. Vero è però che la lettura risulta non indispensabile se si ritenga (come argo-
mentato nel testo immediatamente successivo) che le condizioni di applicazione della norma vadano 
reperiti direttamente nella previsione convenzionale anziché nella disposizione interna che ne detta 
la disciplina quoad effectum. 

1717 In questo senso C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 
198, cit., 82 e già in Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 224. 
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siasi collegamento che il pubblico possa instaurare tra i due segni in conflitto, 
bensì a un collegamento tra i prodotti o servizi dell’imitatore e il titolare del mar-
chio imitato, ossia precisamente a un collegamento all’origine imprenditoriale di 
tali prodotti o servizi” 

1718. La tesi trascura però di considerare che il legislatore 
italiano, fra le diverse opzioni possibili per dare attuazione (non alla previsione 
originaria dell’art. 6bis CUP, che è presa in considerazione dalla lett. a ) dell’art. 
12.1 c.p.i., ma) all’innesto operato dall’art. 16(3) TRIPs, ha scelto quella accolta 
dal diritto comunitario 

1719 e che consiste precisamente nel rinviare alle condizioni 
di tutela dei marchi che godono di rinomanza; e che una soluzione diversa, ancor-
ché possibilmente conforme anch’essa agli obblighi internazionali dell’Italia, si 
sarebbe posta in contrasto con il diritto comunitario e quindi sarebbe a sua volta 
stata destinata a venire disapplicata. 

Piuttosto, vi è da domandarsi perché, essendo l’attuazione dell’art. 16(3) TRIPs 
già realizzata pienamente dalle previsioni generali sui marchi che godono di ri-
nomanza, il legislatore abbia ritenuto di dovere duplicare la disciplina relativa al 
conflitto del terzo tipo con un’apposita disposizione; tanto più che lett. f) dello 
stesso art. 12.1 c.p.i., facendo riferimento al solo art. 6bis CUP e omettendo di 
precisare che questa norma va in questa sua seconda proiezione intesa nella sua 
ulteriore declinazione risultante dal combinato disposto con l’art. 16(3) TRIPs, fa 
insorgere il dubbio che anche la fattispecie originaria della notorietà riflessa dei 
marchi “notoriamente conosciuti” disponga della tutela extramerceologica appre-
stata dalle previsioni di cui al terzo conflitto, come pure è stato ipotizzato 

1720 ma 
sicuramente non è 

1721. 
 
 
 
 

 
 

1718 C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, cit., 82 (i 
corsivi sono nel testo originale). 

1719 In piena ottemperanza degli obblighi dell’Unione: v. supra, § 73.3.  
1720 Da C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, cit., 82. 
1721 È stato osservato che l’attuazione degli obblighi internazionali sarebbe anche carente in 

quanto il diritto interno disciplinerebbe solo il potere invalidante e non l’ambito di tutela (in questo 
senso C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, cit., 81; ma 
v. dello stesso A. Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 225). Nella prospettiva accolta 
dal testo, la scelta normativa corrispondente è invece da approvare, visto che la previsione dell’art. 
16(3) TRIPs già oggi trova piena attuazione nelle disposizioni che prevedono il terzo conflitto sia 
sotto il profilo del potere invalidante sia sotto quello della tutela, secondo quanto argomentato al § 
73.3; ed è anche indice della (pur incompleta) consapevolezza del legislatore che non vi è ragione di 
sovrapporre alla disciplina dei marchi “che godono di rinomanza” una disciplina duplicativa desti-
nata in modo specifico all’attuazione dell’art. 16(3) TRIPs. 

Sull’assoggettamento del marchio notoriamente conosciuto alla convalida v. infra, § 85.2. 
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74. B) La registrazione effettuata dall’agente o rappresentante del titolare 
di cui all’art. 6septies CUP 

1722 

74.1. Generalità. È di frequente accaduto in passato – e continua spesso ad ac-
cadere – che il distributore locale di impresa estera registri a proprio nome il mar-
chio che contraddistingue i beni prodotti dal suo contraente. L’evenienza si può 
verificare qualsiasi sia la qualificazione giuridica del rapporto fra l’esportatore e il 
distributore. Quest’ultimo può essere a seconda dei casi agente, rappresentante, 
commissionario, concessionario o altro; anche se normalmente il primo sarà il 
fabbricante o produttore dei beni, non può neppur escludersi che l’esportatore ab-
bia a sua volta acquistato i beni per rivenderli sul mercato straniero. Talora il di-
stributore, nel presentare la domanda, agisce per incarico dell’esportatore: allora 
la registrazione è fiduciaria (e dovrebbe dare luogo a una re-intestazione al termi-
ne del rapporto in capo all’esportatore-fiduciante) 

1723. Talaltra il distributore agi-
sce di sua propria iniziativa e magari all’insaputa dell’esportatore. Non sempre il 
diritto civile del Paese di registrazione fornisce strumenti adeguati per assicurare 
la reintestazione del marchio al termine del rapporto (cfr. artt. 1706, 2° comma e 
2932 c.c.; ma v. anche art. 118 c.p.i.), specie se le parti abbiano, come spesso av-
viene, omesso di disciplinare contrattualmente la materia. 

Nel confl i t to  f ra  l ’esporta tore  e  i l  d is tr ibutore  di regola assumono ri-
lievo anche le regole del diritto dei marchi. Sotto questo profilo i diversi ordina-
menti dei Paesi della CUP apprestano rimedi più o meno efficaci all’insidia cui 
l’esportatore è sottoposto a seconda delle loro scelte di vertice in materia di effi-
cacia della registrazione. Certo, vi è da attendersi che la protezione dell’esporta-
tore sia pressoché nulla nei Paesi che seguono il principio del carattere costitutivo 
della registrazione 

1724. Ma anche nei Paesi che seguono l’opposto principio del 
carattere dichiarativo o soluzioni miste, la posizione dell’esportatore può essere 
difficoltosa. Infatti, finché ci si limiti a prendere in considerazione l’impiego del 
marchio nel Paese in cui avviene la commercializzazione ad opera dell’agente o 
del rappresentante, non è affatto detto che l’esportatore sia in grado di dare la 
prova che è lui a essere ivi titolare di un marchio di fatto idoneo a invalidare la 
registrazione successiva. Infatti, se la fattispecie costitutiva del diritto di marchio 
 
 

1722 In argomento v. M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, 
cit., 34 ss.; P. SPADA, Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa, in AA.VV., Se-
gni e forme distintive, cit., 154; Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della re-
gistrazione, cit., 349; La nullità del marchio, cit., 627 e La registrazione del marchio: i "requisiti 
soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto, cit., 441; L.C. UBERTAZZI, I lavori preparatori della riforma 
italiana dei marchi, cit., 18 s. Dal punto di vista del diritto internazionale convenzionale e del diritto 
comunitario v. M.L. LOBREGAT HURTADO in A. Casado Cervino-M.L. Lobregat Hurtado (a cura di), 
Comentarios a los Regolamentos sobre la Marca Comunitaria, La Ley-Actualidad, Madrid, 2000, 
148 ss.; S.P. LADAS, Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protec-
tion, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1975, Vol. II, 1263 ss. 

1723 Sull’intestazione fiduciaria del marchio v. § 14. 
1724 V. supra, §§ 11 e 73.  
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basato sull’uso riposa sulle decisioni in ordine ai beni destinati a essere muniti del 
marchio e immessi sul mercato 

1725, allora il più delle volte non è per nulla chiaro 
in quale misura le scelte corrispondenti facciano capo all’esportatore o al distribu-
tore. A questo proposito e con specifico riferimento al diritto italiano che qui inte-
ressa, è stato osservato che la situazione nella quale il fabbricante straniero apponga 
il marchio all’estero sulle merci da lui prodotte affidandole poi a un importatore-
distributore locale per lo smercio, è molto diversa “da quella in cui il prodotto, 
sprovvisto di marchio, è importato in Italia, quivi soggetto a marcatura ad opera au-
tonoma del rivenditore e, così marcato, è posto sul mercato” 

1726. L’osservazione è 
esatta; ma certo non esaurisce lo spettro delle situazioni nelle quali ci si può interro-
gare sull’individuazione del soggetto titolare del marchio in forza di attività svolta 
nel nostro Paese: si pensi ai casi, statisticamente rari ma non inediti, nei quali il 
pubblico degli utilizzatori ricolleghi al segno l’aspetto commerciale dell’attività 

1727. 
Date queste divergenze, è comprensibile che la situazione sia stata fatta ogget-

to di specifica considerazione ad opera di una norma della CUP, l’art. 6septies, 
introdotto con la revisione di Lisbona del 1958 (e come di consueto poi estesa a 
tutti i Membri dei TRIPs). La norma detta una garanzia minima di protezione 
dell’esportatore che prescinde dal variabile livello di protezione apprestato dai di-
versi ordinamenti nazionali e prevede che in linea di principio l’esportatore che 
sia titolare del marchio in un Paese dell’Unione abbia diritto di opporsi alla regi-
strazione del marchio da parte del suo distributore in altro Paese, od, alternativa-
mente, di provocarne la dichiarazione di nullità o anche il trasferimento a sé. 

Diversamente da quanto accade con riguardo all’art. 6bis CUP, il diritto co-
munitario non opera qui un esplicito richiamo alla previsione convenzionale ma 
preferisce ricalcarne, sotto molti profili alla lettera, il tenore. Anche in questo ca-
so 

1728 assume rilievo la circostanza che i l  d ir i t to  a l la  regis trazione spetti a 
soggetto diverso da quello che presenta la domanda; e pure il par. 3 dell’art. 8 
r.m.c. accosta, come si è visto, questa situazione agli impedimenti relativi costi-
tuiti dal conflitto con registrazioni anteriori di cui ai parr. 1 e 2 del medesimo art. 
8. Nel ciò fare la norma comunitaria prevede una causa di opposizione azionabile 
dal “titolare” 

1729; e, con scelta che la porta oltre al dettato della previsione con-
 
 

1725 Sull’individuazione del soggetto cui, in assenza di registrazione, fa capo la fattispecie costi-
tutiva del diritto v. § 12; sul tema resta fondamentale P. AUTERI, Territorialità del diritto di marchio 
e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 154 ss. 

1726 Così M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 35, se-
condo il quale in questo caso non si avrebbero dubbi “in ordine alla titolarità in capo al rivenditore”. 

1727 Sulla distinzione fra tipologie di marchi e in particolare fra marchio di fabbrica e di com-
mercio v. § 5. 

1728 Come quello considerato nei due precedenti paragrafi. 
1729 Art. 41, par. 1, lett. b ), r.m.c. e v. sotto il profilo dell’azione di nullità la lett. b) del par. 1 

dell’art. 53. L’art. 11 r.m.c. contempla anche un divieto di uso del marchio registrato da un agente o 
rappresentante; l’art. 18 prevede un diritto del titolare di chiedere il trasferimento della registrazio-
ne; e l’art. 24 estende quest’ultima previsione alla domanda di marchio comunitario. Sull’indivi-
duazione del “titolare” v. infra, § 74.2. 
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venzionale, non limita il raggio operativo della disciplina ai rapporti fra soggetti 
facenti capo a Stati diversi ma verosimilmente anche a situazioni interne a un solo 
Stato membro. 

Dal canto suo, la direttiva tace al riguardo 
1730. Anche nel diritto italiano manca 

un espresso rinvio alla previsione della CUP; e tuttavia secondo i principi si deve 
ritenere che la norma convenzionale sia direttamente applicabile nel nostro ordi-
namento interno 

1731. Poiché tuttavia nel diritto nazionale la fattispecie non è con-
siderata nell’ottica dell’opposizione alla registrazione 

1732, si tratta di verificare se 
essa assuma rilievo nella prospettiva dei motivi di nullità relativa 

1733, dell’appar-
tenenza 

1734, della registrazione in malafede 
1735 o in una loro combinazione 

1736. 
In questa materia l’ordine della trattazione darà la precedenza alla disciplina 

nazionale rispetto a quella comunitaria, anche se non rinuncerà di trarre dal diritto 
comunitario spunti interpretativi filtrati dalla particolare collocazione delle previ-
sioni del regolamento. La sequenza che ne risulta è inconsueta per questo lavoro; 
e tuttavia appare in questo caso preferibile, perché il diritto nazionale dà diretta 
applicazione all’art. 6septies della CUP mentre il diritto comunitario – e più pre-
cisamente il regolamento – si limita a ricalcarne il tenore; e anche perché in que-
sto particolare caso, che attiene alla materia squisitamente nazionale dell’appar-
tenenza, non è dato di individuare una norma comunitaria sovraordinata cui il le-
gislatore nazionale sia chiamato ad attenersi, come di solito avviene nel diritto na-
zionale dei marchi. 

74.2. Gli elementi costitutivi della fattispecie. Il punto di partenza per l’indi-
viduazione dei presupposti di applicazione della previsione dell’art. 6septies CUP 
è dato dal tenore letterale della disposizione 

1737. Gli elementi costitutivi della fat-
tispecie delineata dalla norma sono almeno quattro: (i) il soggetto che invoca la 
protezione corrispondente deve essere “titolare” del marchio in uno dei Paesi del-
l’Unione; (ii) vi deve essere un deposito successivo, operato in altro Paese da un 
soggetto diverso dal titolare e qualificabile come “agente” o “rappresentante” del 
titolare medesimo per questo altro Paese; (iii) deve mancare l’autorizzazione; ed, 
 
 

1730 Almeno se si accolga l’opinione, preferibile per le ragioni indicate supra, §§ 35.1 e 72, se-
condo cui la lett. d ) del par. 2 dell’art. 3 della direttiva non concerne la materia: v. L.C. UBERTAZZI, 
I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi, cit., 18 s. 

1731 V. supra, § 9. 
1732 § 72 in fondo. 
1733 Art. 25 c.p.i. in collegamento all’art. 122.2 c.p.i. 
1734 Art. 118 c.p.i. 
1735 2° comma dell’art. 19 c.p.i. 
1736 V. infra, §§ 89-90 (la cui conclusione è che si tratti di ipotesi di registrazione in malafede, 

contro cui trovano applicazione i rimedi di cui all’art. 118 c.p.i., ivi compresa la rivendicazione). 
1737 Sulle discussioni che hanno preceduto l’adozione della norma v. Actes de la Conférence rè-

unie à Lisbonne, Ginevra, 1958 e S.P. LADAS, Patents, Trademarks and Related Rights. National 
and International Protection, cit., Vol. II, 1263 ss. Qualche notizia anche in M.L. LOBREGAT HUR-
TADO, in A. Casado Cervino e M.L. Lobregat Hurtado (a cura di), Comentarios a los Regolamentos 
sobre la Marca Comunitaria, cit., 150. 
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infine, (iv) deve anche mancare una giustificazione all’operato dell’agente e del 
rappresentante medesimo. Il significato complessivo degli elementi costitutivi 
della fattispecie deve essere calibrato in modo da consentire di salvaguardare i le-
gittimi interessi del soggetto che con quel marchio abbia originariamente istituito 
una relazione giuridicamente rilevante in un Paese dell’Unione, in maniera tale 
però da limitare la tutela ai casi in cui l’altrui successiva registrazione abbia i trat-
ti della abusività o carattere usurpativo alla stregua della norma convenzionale in 
relazione all’assetto degli interessi dei diversi soggetti che hanno concorso alla 
commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio nel Paese di successiva 
registrazione 

1738. 
(i) Già non è facile stabilire quando ci si trovi al cospetto di un soggetto che 

può considerarsi “t i to lare  di  un marchio in  uno dei  Paesi  del l ’Unione” 
ai sensi dell’art. 6septies (1) CUP. Per definizione il soggetto che invoca la previ-
sione contro l’altrui registrazione non dispone a sua volta di una registrazione an-
teriore a suo nome nel Paese di successiva registrazione. Infatti, se ivi già esistes-
se una precedente registrazione (o domanda di registrazione), allora ricorrerebbe 
un conflitto fra marchi entrambi registrati e non la fattispecie qui considerata 

1739. 
L’individuazione del soggetto che va considerato titolare del marchio si presenta 
abbastanza agevole se il soggetto che invoca la norma abbia in precedenza regi-
strato (o chiesto la registrazione) dello stesso marchio all’estero, in un diverso 
Paese Unionista. Che dire, però, se a essere invocata sia solo una qualche relazio-
ne di fatto nello Stato estero fra quel soggetto e il marchio da esso ivi usato? In 
linea di principio anche in questo caso il quesito dovrebbe trovare risposta positi-
va, visto che non è affatto escluso che la fattispecie acquisitiva del diritto sul mar-
chio – e quindi la qualificazione in termini di titolarità della relazione fra il sog-
getto e il segno – possa consistere nell’uso o, meglio, nella notorietà prodotta 
dall’uso nel Paese estero di origine dei beni. Resta la difficoltà di stabilire alla 
stregua di quale ordinamento debba determinarsi l’acquisto del diritto, se in rela-
zione al Paese estero ove l’uso abbia avuto luogo oppure al Paese in cui il diritto 
così acquisito venga fatto valere od, ancora – ma meno plausibilmente – alla stre-
gua della norma convenzionale. La prima risposta pare più in linea con il signifi-
cato che viene correntemente attribuito al principio di territorialità inteso come 
norma di conflitto 

1740. 
 
 

1738 Per uno spunto in questo senso, proveniente dal diritto comunitario e specificamente 
dall’interpretazione del par. 3 dell’art. 8 r.m.c., v. Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, causa T-
6/05, Def-Tec Defense Technology GmbH c. UAMI e Defense Technology of America, in Racc. 
2006, II, 2671 ss., caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», par. 38. 

1739 Come, del resto, è indirettamente confermato dalla collocazione nel diritto comunitario della 
disposizione dell’art. 8, par. 3, r.m.c., che, lo si è visto al § 72, ricollega la disciplina dell’ipotesi qui 
considerata a quella dei marchi anteriori registrati operando un accostamento: e v. infatti il testo del 
par. 1 dell’art. 8 r.m.c., secondo cui il marchio successivo “È del pari escluso dalla registrazione” 
(corsivo aggiunto).  

1740 V. supra, § 4. Non deve sfuggire che anche in questo caso la norma visualizza solo l’uso di 
 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 807 

Una volta che si sia dunque individuata la legge applicabile, resta da doman-
darsi in che cosa consistano le prerogative il cui esercizio comporti l’acquisto del 
diritto da parte del soggetto che rivendica la titolarità del marchio alla stregua del 
diritto applicabile così selezionato 

1741. 
(ii) Nell’esperienza giurisprudenziale, le difficoltà maggiori sono state incon-

trate nell’individuazione del perimetro delle relazioni fra il “titolare del marchio” 
e il soggetto che abbia proceduto alla sua registrazione nel Paese in cui avviene la 
reazione del titolare medesimo rilevanti ai fini dell’applicazione della norma. Non 
pare molto plausibile circoscrivere il raggio di operatività della previsione ai soli 
contratti che siano qualificabili come agenzia  o  rappresentanza in senso 
stretto 

1742; né del tutto convincente appare l’opinione secondo la quale la previ-
sione presupporrebbe comunque un rapporto fondamentalmente riconducibile al 
mandato 

1743. Vero è piuttosto che la norma convenzionale 
1744 visualizza come 

ipotesi tipica quella in cui l’impresa straniera si valga in  modo s tabi le  di un in-
termediario locale: si tratta infatti di una situazione nella quale questi ha sì titolo 
per adoperare il marchio di quello ma può anche essere gravato dell’obbligo di 
tutelare gli interessi del suo contraente che sia titolare del marchio medesimo in 
altro Paese della CUP. Certamente questa situazione non si presenta solamente 
nei casi nei quali il rapporto sia qualificabile come agenzia o rappresentanza ai 
sensi di questo o quel diritto, anche se il fenomeno è spesso designato come Agen-
tenmarke, potendo esso ricorrere anche in rapporti riconducibili agli schemi com-
merciali della commissione, della concessione, della somministrazione, della for-
 
 
fatto compiuto in un Paese dell’Unione diverso da quello in cui l’agente o rappresentante proceda 
alla registrazione. Quindi, seppure in linea di principio le previsioni della CUP possano trovare ap-
plicazione anche a fattispecie puramente interne (supra, § 9), questa regola non può operare in rela-
zione a una disposizione come l’art. 6septies il cui contenuto materiale presuppone l’accertamento 
della titolarità del marchio in capo al fabbricante specificamente in un Paese diverso da quello in cui 
sia registrato il marchio successivo. 

1741 In argomento, ma con riferimento alla legge italiana, v. § 12. 
1742 E tanto meno restringere l’applicazione della norma ai soggetti che siano qualificabili come 

agenti ai sensi della direttiva n. 653 del 18 dicembre 1986, come pur propone M.L. LOBREGAT HUR-
TADO, op. cit., 152: anche la nozione di agenzia accolta dal r.m.c., in conseguenza della sua deriva-
zione dalla CUP, deve essere interpretata in modo autonomo rispetto alla normativa di armonizza-
zione degli Stati membri e in conformità agli scopi specifici della convenzione e in particolare deve 
tenere conto dell’estrema latitudine della nozione di “agent” impiegata dagli ordinamenti di diritto 
comune; naturalmente questo argomento vale a fortiori per i diritti nazionali. Esclude tuttavia la 
possibilità di un’interpretazione estensiva della norma al rapporto di distribuzione, peraltro in una 
situazione nella quale in concreto il depositante era stato qualificato come “occasionale contraente 
commerciale”, App. Milano 27 settembre 1996, Hifonics Corporation e Hilde Stiegliz c. Denico 
s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 3613 e in Il dir. ind. 1997, 733 ss., con nota di C. BELLOMUNNO, Regi-
strazione abusiva ed interpretazione permissiva, caso «Hifonics». Per altri richiami di giurispruden-
za sul punto anteriore alla Novella del 1992 v. F. SANNA, sub art. 6septies CUP, in L.C. Ubertazzi (a 
cura di), Commentario breve, cit., 122. 

1743 C.E. MAYR, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno, in AIDA 
2003, 63 ss. a 74. 

1744 Come anche quella comunitaria su di essa modellata. 
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nitura e della distribuzione in senso lato, a condizione che essi abbiano carattere 
di durata e possano comportare anche per implicazione legale una curvatura fidu-
ciaria negli obblighi dell’intermediario correlata al suo potere di usare il marchio 
altrui 

1745. Verosimilmente la norma potrebbe considerarsi fuori gioco quando il 
rapporto si limiti a una semplice compravendita di merci, isolata o, se ripetuta, 
non accompagnata dalla previsione anche informale o implicita di un quadro di 
riferimento relativo alle regole di condotta delle parti 

1746. 
Ci si domanda anche quali siano i l imit i  temporal i  d i  appl icazione del-

la  norma. Che dire se l’intermediario proceda alla registrazione ancora nel corso 
delle trattative con la controparte, magari all’insaputa di questi, avendo cura di 
provvedervi prima della firma di un contratto che lo qualifichi come agente o rap-
presentante? E se la registrazione avvenga quando oramai la relazione contrattua-
le sia cessata? Queste due situazioni non sembrano essere direttamente coperte 
dalla previsione convenzionale 

1747. E tuttavia non è detto che ciò significhi che il 
soggetto che subisce l’abuso resti del tutto privo di rimedi. Si potrebbe intanto os-
servare che quello che è importante dal punto di vista dell’applicazione della 
norma non è tanto se sia già operante o ancora operante il rapporto contrattuale, 
ma il dovere di buona fede che può non solo accompagnare ma anche precedere e 
succedere l’instaurazione del rapporto medesimo 

1748. Viene al riguardo spontaneo 
 
 

1745 In questo senso Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-262/09, Safariland LLC c. 
UAMI e Def-Tec Defense Technology GmbH, caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», par. 64, 
secondo la quale a questo fine basta “un qualsiasi accordo di collaborazione di affari fra le parti, atto a 
creare un rapporto fiduciario che imponga al richiedente, espressamente o implicitamente, un dovere 
generale di agire in buona fede e lealmente con riguardo agli interessi del titolare del marchio”. Questa 
caratterizzazione può essere troppo vasta: così, nel caso deciso da Trib. Milano 13 marzo 2009, IBA 
S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo», si è escluso – forse giustamente – che il rap-
porto fra un’impresa straniera, che aveva ideato un dispositivo assorbiodori per frigo affidando la co-
struzione dello stampo e la realizzazione degli esemplari a un terzo e l’impresa italiana, autorizzata ad 
acquistare gli esemplari così prodotti per rivenderli sul mercato italiano, sia riconducibile alla previsio-
ne dell’art. 6septies CUP ai fini dell’attribuzione della titolarità del marchio registrato dall’impresa ita-
liana. Attribuisce rilievo decisivo – ma sotto il profilo del divieto di deposito in mala fede – alla circo-
stanza che i beni fossero acquistati dal rivenditore sulla base del catalogo del produttore e non sulla 
base di specifiche fornite dall’acquirente-rivenditore Trib. UE 21 marzo 2012 (Quarta Sezione), causa 
T-227/09, Fen Sheng Technology Co. Ltd. c. UAMI e Jaroslaw Majtczak, caso «FS», parr. 41 ss. 

1746 Questa limitazione è avvalorata dagli atti della conferenza di Lisbona, nella quale l’inse-
rimento di un riferimento al “cliente del titolare del marchio” è stata discusso ma non accolto: v. 
Actes de la Conférence rèunie à Lisbonne, cit., 690 e 760. In questo senso ora Trib. UE 13 aprile 
2011 (Ottava Sezione), caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 67. Non parrebbe 
tuttavia che si possa escludere a priori che anche l’“occasionale contraente commerciale”, di cui si è 
occupato App. Milano 27 settembre 1996, caso «Hifonics», cit., possa trovare rimedio a una regi-
strazione altrimenti qualificabile come abusiva, o attraverso un’individuazione di obblighi di rispet-
to dell’intermediario che ne attraggano il contegno nell’orbita di applicazione della previsione con-
venzionale od, in alternativa, attraverso il ricorso alle disposizioni nazionali sulla registrazione in 
mala fede e sulla rivendicazione: v. qui di seguito nel testo. 

1747 E da quella comunitaria che la ricalca. 
1748 Per un’applicazione di questo principio v. Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso 

«First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 65. 
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domandarsi se la previsione convenzionale sia suscettibile di un’interpretazione 
analogica o quantomeno estensiva 

1749; e se questa sia idonea a “coprire” situazio-
ni che sarebbero avvicinabili a quella descritta dall’art. 6septies salvo per lo scarto 
temporale, talora anche minimo, che intercorra fra il momento della registrazione 
e il periodo di vigenza del rapporto contrattuale preso in considerazione dalla 
norma. Per la verità, non è forse questo il modo di procedere più corretto. Pare 
difficile potere stabilire a priori se una norma convenzionale sia di per sé suscet-
tibile di interpretazione analogica o estensiva, visto che la sua natura eccezionale 
o speciale non dipende dal contenuto della norma stessa ma dalla sua collocazione 
all’interno del contesto del diritto nazionale che la riceve. Per questa ragione, ap-
pare preferibile seguire un percorso che muova dalla ricognizione del diritto na-
zionale e, quindi, determini anzitutto quale sia la disciplina applicabile alla stre-
gua del diritto nazionale alle situazioni che non ricadano direttamente nel raggio 
di operatività della previsione convenzionale, salvo domandarsi all’esito dell’in-
dagine se la disciplina nazionale così ricostruita 

1750 ammetta o precluda un’inter-
pretazione analogica ed estensiva della previsione convenzionale medesima. 

In questa prospettiva, sembrano conseguibili risultati abbastanza convincenti. 
La registrazione del marchio da parte del candidato al ruolo di distributore pare 
calzare come un guanto rispetto alla nozione di registrazione operata in mala fede, 
se è vero che, fra i vari significati attendibilmente ascrivibili alla previsione 

1751, vi 
è anche quello di apprestare rimedio a situazioni in itinere, nelle quali non si sia 
ancora completata la fattispecie cui è ricollegata la riserva del segno. Può essere 
che, un minuto prima di firmare l’accordo che lo leghi al distributore, l’espor-
tatore non fruisca ancora della tutela apprestatagli dall’art. 6septies; e in tal caso 
pare tuttavia difficile negare che il distributore che proceda alla registrazione con 
la rapidità necessaria a mettere fuori gioco l’operatività della previsione versi nel-
lo stato soggettivo della mala fede 

1752. 
Quanto al caso in cui la domanda di registrazione sia depositata dal soggetto 

che abbia cessato di essere agente o rappresentante ai sensi della disposizione, la 
considerazione del diritto nazionale sollecita a domandarsi se, accanto ai rimedi 
contrattuali che competessero all’esportatore, non soccorrano i principi generali 
 
 

1749 Una risposta negativa è in App. Milano 27 settembre 1996, caso «Hifonics», cit. Non mi 
parrebbe che si possa scorgere un rifiuto di ricorrere all’interpretazione analogica della previsione in 
Trib. Torino 6 ottobre 1980, Minas Spiridis, Minas Silver Inc. e Minas International s.p.a. c. Pier 
Marco Varino, in Giur. ann. dir. ind. 1342, caso «Minas», posto che la motivazione è basata sulla 
circostanza che il registrante fosse da considerarsi soggettivamente distinto dalla società rappresen-
tante, essendone accomandante anziché accomandatario. 

1750 Che, si ricorderà, § 12, nel diritto italiano fa capo a parametri sostanziali che attengono 
all’individuazione del soggetto che operi le scelte relative alle caratteristiche dei beni destinati a es-
sere immessi sul mercato. In argomento ampiamente P. AUTERI, Territorialità del diritto di marchio 
e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 155, nota 95 a 251, 264-266. 

1751 Sui quali v. infra, § 90. 
1752 La questione non è stata esaminata da App. Milano 27 settembre 1996, caso «Hifonics», cit., 

in quanto tardivamente proposta. 
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relativi alla fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto. I quali possono 
attendibilmente suggerire che l’uso ad opera dell’intermediario sia nel caso di 
specie imputabile non a questi ma al titolare e che quindi la registrazione manchi 
di novità in ragione dell’uso di portata generale del medesimo marchio 

1753. 
Si può dunque concludere che di regola l’esportatore trovi una propria tutela 

contro il deposito di domande di registrazione operate dall’intermediario prima 
dell’instaurazione del rapporto contrattuale o dopo la sua cessazione già grazie al 
diritto nazionale, senza che occorra ricorrere a interpretazioni estensive o analogi-
che della previsione convenzionale. 

(iii) Una volta che l’esportatore abbia dimostrato di essere “titolare” del marchio 
in altro Paese della CUP e che la relazione che lo lega al soggetto che ha proceduto 
alla registrazione sia qualificabile come “agenzia” o “rappresentanza” ai sensi della 
previsione di riferimento, il suo onere probatorio è concluso. Infatti, il fatto impedi-
tivo dell’applicazione della previsione convenzionale costituito dalla presenza di 
un’autorizzazione data dal titolare al registrante deve essere provato da quest’ul-
timo. La giurisprudenza comunitaria, nell’applicare l’art. 8, par. 3, r.m.c., ha ritenu-
to che l’autorizzazione debba essere chiara, precisa e incondizionata; e che nulla 
escluda che essa sia prestata a titolo gratuito 

1754. Che dire del caso in cui il deposito 
abbia luogo in un momento in cui l’autorizzazione non opera più, sia in contrasto 
con i termini dell’autorizzazione stessa o intervenga in un momento nel quale 
l’autorizzato sia incorso in violazioni tali da condurre all’estinzione dell’autoriz-
zazione stessa? In questi casi si tratta di stabilire se l’esportatore disponga di rimedi 
che operano sul solo piano del diritto dei contratti o anche su quello del diritto dei 
marchi; e il quesito non è di poco momento, visto che i primi hanno portata solo 
obbligatoria, i secondi anche “reale”, potendo condurre anche alla invalidazione e al 
trasferimento della registrazione inautorizzata e all’illiceità del suo impiego. 

In linea di principio, la registrazione operata quando l’autorizzazione sia venuta 
meno o fuori dei limiti da questa previsti (ad es. per classi di beni cui l’autorizzazione 
 
 

1753 Alla stregua dell’art. 12.1, lett. a ) c.p.i. e dell’art. 8, par. 4, r.m.c. su cui v. infra, §§ 75-78. È 
questa la soluzione cui sono de plano pervenuti Trib. Milano 7 novembre 1996, Fall to Pilgrim Air 
Italia s.r.l. c. The Air Travel Group Ltd., in Giur. ann. dir. ind. 3624, caso «Pilgrim Air» e Trib. To-
rino 6 ottobre 1980, caso «Minas», cit. In senso opposto però App. Milano 17 febbraio 1998, Fra-
nçois Girbaud e altri c. Aldo Ciavatta, in Giur. ann. dir. ind. 3904, caso «Girbaud»: nella specie i 
giudici hanno escluso l’operatività della previsione dell’art. 6septies perché, essendo dubbio che il 
rapporto di agenzia fosse intercorso fra le parti della controversia, era comunque sicuro che la regi-
strazione fosse avvenuta in data successiva alla cessazione del rapporto contrattuale. Una situazione 
come quella indicata nel testo è stata presa in considerazione da Trib. UE 21 marzo 2012 (Quarta 
Sezione), caso «FS», cit., ma solamente sulla base delle norme sul deposito in mala fede. 

1754 Trib. UE 29 novembre 2012 (Seconda Sezione), cause T-537/10 e T-538/10, Ursula Ada-
mowski c. UAMI e Fabryka Węży Gumowych i Tworzyv Stuchznych Fagumit sp. z o.o., caso 
«Fagumit/Fagumit», par. 23; Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, caso «First Defense Aerosol 
Pepper Projector», cit., parr. 41 e 46. Non sarebbe però necessario che l’autorizzazione sia scritta: 
G. SIRONI, sub art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 895. Esclude che 
il semplice consenso abbia efficacia traslativa, per altro con riferimento a una situazione nella quale 
ancora operava il vincolo aziendale al trasferimento del segno, Trib. Milano 7 novembre 1996, caso 
«Pilgrim Air», cit. 
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non si estende) va equiparata a una registrazione in assenza di autorizzazione; e l’ac-
certamento corrispondente può essere operato non solo dal giudice ma anche dall’au-
torità che abbia competenze in materia di opposizione, come avviene in relazione al 
marchio comunitario 

1755. Diversa soluzione si impone verosimilmente nel caso in cui 
l’autorizzazione riposi su di un rapporto contrattuale suscettibile di risoluzione: una 
pronuncia costitutiva, come quella che provochi l’estinzione di un rapporto contrat-
tuale, non compete all’autorità che decide su di un’opposizione; e quindi solo il giudi-
ce che abbia cognizione dei profili contrattuali può accertare se la registrazione sia 
avvenuta sulla base di un rapporto contrattuale medio tempore caducato 

1756. 
(iv) Infine, l’intermediario può resistere alle pretese dell’esportatore fornendo la 

prova della presenza di una giustificazione del proprio operato e, quindi, del deposito 
della domanda di registrazione. Per il principio di non ridondanza del linguaggio 
normativo, bisogna qui pensare a una giustificazione diversa dalla presenza di un’au-
torizzazione o, comunque, di un consenso negoziale. E quindi viene spontaneo pensa-
re alle situazioni nelle quali il marchio della cui registrazione si tratta sia percepito dal 
pubblico come distintivo del servizio prestato dall’intermediario piuttosto che dell’o-
rigine dei beni; eventualità che, come si è accennato, può non essere frequente ma non 
è da escludersi a priori, visto lo spazio e il ruolo che compete al marchio di commer-
cio 

1757. L’esistenza della giustificazione va valutata alla stregua della legge nazionale 
del luogo in cui avviene la registrazione 

1758. 

*** 
 
 

1755 In senso conforme Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, caso «First Defense Aerosol 
Pepper Projector», cit., parr. 49 s., secondo cui, posto che l’autorizzazione era stata concessa in epo-
ca nella quale il titolare del marchio all’estero e l’impresa che poi avrebbe registrato facevano parte 
dello stesso gruppo di società, ma la registrazione era avvenuta successivamente all’uscita del regi-
strante dal gruppo ed alla cessazione dei rapporti contrattuali di distribuzione, la Commissione 
avrebbe dovuto verificare se l’autorizzazione fosse sopravvissuta alla vicenda. Sul punto è ritornato 
Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 
67 che nella fattispecie ha escluso che sussistesse un rapporto di agenzia o rappresentanza fra 
l’avente causa del titolare del marchio straniero, che aveva acquistato l’azienda del titolare ed i mar-
chi stessi, senza proseguire però il rapporto commerciale con l’impresa registrante. 

1756 Si potrebbe scorgere un’indiretta conferma di questa conclusione nella (peraltro non perspi-
cua) pronuncia resa da Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, caso «Omega», cit., che ha ritenuto 
che un accordo di coesistenza fosse irrilevante per stabilire se ricorresse confusione fra il marchio 
anteriore e quello per il quale era domandata da registrazione. In queste situazioni, il titolare del 
marchio anteriore può aver ragione di attenere pazientemente la conclusione dell’iter della registra-
zione, per esperire il rimedio giurisdizionale. 

1757 In argomento v. § 5. 
1758 Diversamente M.L. LOBREGAT HURTADO, op. cit., 158, secondo la quale la legge applicabile 

sarebbe quella che regola il contratto intercorrente fra le parti. In linea di principio, la soluzione è 
dubbia, posto che la “giustificazione” pare attenere al contegno complessivo dell’intermediario e 
non solo al modo in cui quegli dà attuazione al programma contrattuale convenuto dalle parti; e tut-
tavia se nella valutazione assumessero rilievo anche profili che attengono alla conformità del conte-
gno agli impegni contrattuali delle parti (che ad es. consentano l’uso congiunto del marchio in que-
stione con quello proprio dell’intermediario), allora non si può escludere che la valutazione di questi 
profili della vicenda sia da compiere alla stregua della lex contractus. 
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Ci si domanda spesso che cosa avvenga nel caso in cui la registrazione suc-
cessiva non abbia per oggetto lo stesso marchio di cui sia “titolare” l’impresa 
straniera, ma un marchio simile; o avvenga per beni non identici ma affini 

1759. 
La risposta diviene più agevole dopo aver misurato i margini di flessibilità della 
disciplina. In prima battuta, si potrebbe voler considerare che la fattispecie del-
l’art. 6septies è accostata, almeno nel diritto comunitario che la richiama, agli 
impedimenti che fanno capo al primo e al secondo conflitto; e questa colloca-
zione suggerisce che anche nel caso della registrazione da parte dell’agente o 
del rappresentante assuma rilievo non solo la registrazione per marchi identici e 
per beni identici, ma anche la registrazione di marchi simili o per beni simili. 
L’argomento non è irresistibile. A tacer d’altro, la collocazione riservata dal di-
ritto comunitario alla previsione convenzionale può non essere particolarmente 
significativa ai fini dell’individuazione del contenuto di questa. Si ricorderà poi 
che le questioni relative alla registrazione da parte dell’agente o del rappresen-
tanti si situano in un’area molto particolare, nella quale il legislatore interno 
opera con i margini di libertà inconsueti che gli derivano dall’assenza di norme 
comunitarie sovraordinate 

1760. E tuttavia si dovrebbe concludere che il risultato 
non cambierebbe anche se di dovesse assumere che la norma convenzionale, 
precludendo la registrazione “di tale marchio”, contempli solo la registrazione 
di un segno identico per i medesimi beni per cui lo impieghi l’esportatore. Di 
nuovo, di fronte a una registrazione di un segno non identico ma simile, riferita 
a beni non identici ma simili, potrebbe facilmente soccorrere la disposizione re-
siduale che reca il divieto di registrazione in mala fede: questa sarebbe in qual-
che misura comprovata dalla manovra dell’intermediario che, consapevole della 
proibizione che su di lui incombe, si studiasse di aggirarla manipolando sapien-
temente il segno oggetto di registrazione o l’ambito per il quale richiedere la 
protezione. 

74.3. Il diritto comunitario. Già si è indicato che le disposizioni del regola-
mento sull’Agentenmarke esibiscono parecchie particolarità tanto in punto di 
fattispecie quanto di disciplina. Le divergenze nascono, come si è detto, dalla 
scelta della tecnica legislativa, imperniata sul ricalco piuttosto che sul rinvio 

1761. 
Accade allora che, in punto fattispecie, la previsione sia riferita non al “titolare 
di un marchio in uno dei Paesi dell’Unione”, secondo quanto recita l’art. 6sep-
ties CUP, ma al “titolare del marchio” tout court. Questa individuazione del-
l’ambito di applicazione ratione personarum della norma comporta due corolla-
 
 

1759 G. SIRONI, sub art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 896. 
1760 Ed il principio consueto dell’interpretazione in parallelo delle norme del regolamento e della 

direttiva, sul quale v. supra, § 9, non può operare, visto che manca del tutto una norma parallela del-
la direttiva. 

1761 Si potrebbe pensare di discorrere allora di rinvio ricettizio e fisso, anziché mobile e non ri-
cettizio, se non fosse che le categorie consuete della teoria internazionalistica dell’adattamento del 
diritto interno al diritto internazionale non si attagliano alla situazione, visto che l’Unione non è par-
te della CUP. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 813 

ri. L’uno è squisitamente pragmatico: se il “titolare” sia uno straniero (rispetto 
al Paese nel quale avviene la registrazione successiva), la previsione comunita-
ria presenta interesse pratico maggiore quando il Paese di anteriore registrazione 
sia uno Stato terzo che non uno Stato membro, potendo in quest’ultimo caso es-
sere invocata anche l’anteriorità nello Stato membro in questione 

1762. L’altro 
corollario possiede una portata più ampia: la formulazione della norma comuni-
taria sembra abbracciare anche il caso nel quale non solo l’agente ma anche il 
“titolare” operi in un solo Stato membro. In questa prospettiva, la norma assume 
una curvatura diversa, cessando di costituire standard minimo di protezione in 
fattispecie dotate di elementi di internazionalità per assumere un’inedita dimen-
sione endostatuale. 

In punto disciplina, il regolamento comunitario va ben oltre alla previsione di 
un impedimento relativo e di un motivo di nullità 

1763: la situazione trova una sua 
specifica e ricca articolazione anche sotto alcuni profili ulteriori: il divieto di uso 
del marchio comunitario registrato a nome dell’agente (art. 11 r.m.c.); il trasferi-
mento coattivo del medesimo marchio o della domanda a esso relativa in capo al 
titolare (artt. 18 e 24 r.m.c.). 

74.4. I rimedi. Anticipazione e rinvio. Fin qui si sono esaminati i diversi im-
pedimenti relativi, ivi inclusi quelli costituiti dal conflitto con i diritti “assimila-
ti” ai marchi anteriori registrati, nella prospettiva limitata che conviene alla trat-
tazione fin qui svolta, e, dunque, esaminando le fattispecie per poi domandarsi 
se, alla stregua del diritto comunitario e del diritto nazionale, questi impedimen-
ti assumano rilievo come cause di opposizione, di nullità relativa o sotto en-
trambi i profili. 

In questa prospettiva si potrà ripetere che la registrazione dell’Agentenmarke 
costituisce causa di opposizione nel diritto comunitario ma non nel diritto nazio-
nale. E tuttavia conviene anticipare che nell’area qui considerata il quadro si ar-
ricchisce quando dal piano dell’opposizione si passi a quello dei motivi di nullità, 
perché in questa seconda prospettiva al rimedio della nullità relativa si aggiunge 
quello della rivendicazione 

1764 e la stessa fattispecie della nullità parrebbe – al-
meno nel diritto nazionale – costituire applicazione della clausola generale della 
nullità della registrazione domandata in mala fede 

1765. 
 
 

1762 Come esattamente osserva G. SIRONI, sub art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Com-
mentario breve, cit., 895. In effetti, il titolare di un marchio registrato o usato in altro Stato membro 
potrebbe valersi delle norme ordinarie sugli impedimenti relativi e sulle cause di nullità; vero è però 
che l’applicazione della disciplina comunitaria specializzata che affianca all’art. 8, par. 3, le previ-
sioni di diritto singolare di cui agli artt. 11, 18 e 24 può presentare sensibili vantaggi rispetto alla 
disciplina ordinaria. 

1763 Art. 8, par. 3 in collegamento a, rispettivamente, agli artt. 41, par. 1, lett. b ) e 53, par. 1, lett. 
b ), r.m.c. 

1764 Artt. 18 e 25 r.m.c.; art. 118 c.p.i. In argomento v. infra, §§ 88-89. 
1765 Art. 19.2 c.p.i. In argomento v. infra, § 90. Sulle ragioni per le quali nel caso di registrazione 

in mala fede dell’Agentenmarke non opera la convalida v. lo stesso § 90. 
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Sezione II 

Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti anteriori 
di terzi 

75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi 
1766 

75.1. Generalità. Nel diritto comunitario e nel diritto nazionale comunitaria-
mente armonizzato, la presenza di marchi anteriori confliggenti registrati (e dei 
diritti a essi assimilati in ossequio al diritto internazionale convenzionale) che si 
sono esaminati nella Sez. I di questo capitolo non esaurisce le ipotesi di impedi-
menti e motivi di nullità concernenti la registrazione di un marchio. A questi fini 
assume infatti altresì rilievo qualsiasi conflitto con diritti anteriori che un terzo 
abbia acquisito sul segno per cui è richiesta la registrazione; dove il diritto ante-
riore confliggente può a seconda dei casi basarsi su di un precedente impiego del 
medesimo segno sul mercato (§§ 75-79) o derivare dal fatto che il segno sia costi-
tuito da un ritratto di persona, dal nome o dal simbolo di identificazione di un 
soggetto o sia altrimenti oggetto di diritti esclusivi di un terzo (§§ 80-84). 

Questi diritti anteriori confliggenti, diversi dalla presenza di un’anteriore registra-
zione di marchio, sono presi in considerazione, rispetto alle registrazioni di marchi 
successivi nazionali, dall’art. 4, par. 4, lett. b) e c) della direttiva; dagli artt. 8, 12.1, 
lett. a) e b) e 14.1, lett. b) c.p.i. e, rispetto alle registrazioni di marchi successivi co-
munitari, dagli artt. 8, par. 4, 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c) e par. 2 r.m.c. 

Per identificare questi ulteriori diritti anteriori di terzi confliggenti con una re-
gistrazione successiva il diritto comunitario e il diritto nazionale impiegano tecni-
che marcatamente differenti. Nel regolamento, il d ir i t to  comunitar io segue un 
approccio abbreviato  e  s intet ico, identificando gli impedimenti e i motivi 
di nullità che possono incidere su di un marchio comunitario successivo con lar-
ghe pennellate e con un abbondante ricorso alla tecnica del rinvio; il d ir i t to  na-
zionale  segue invece la strada della precisione e dell’e lencazione anal i t ica . 

La scelta di tecniche legislative così divergenti non è casuale. 
Infatti, il diritto comunitario lascia in larga misura il compito dell’individua-

zione di questi impedimenti e motivi di nullità al diritto nazionale 
1767, acconten-

tandosi di fornire un’indicazione assai generale relativa alla tipologia di diritti an-
teriori presi in considerazione (“un marchio di impresa non registrato”; “un altro 
segno utilizzato in commercio”; “un diritto anteriore diverso dai diritti” appena 
menzionati) 

1768; l’efficacia preclusiva dei diritti così evocati è subordinata alla 
 
 

1766 In argomento R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaf-
tsmarkenverordnung, cit., 95 ss. 

1767 Sul richiamo contenuto al par. 4 dell’art. 8 r.m.c. all’acquisto del diritto e all’esclusività 
nell’uso anche “conformemente ad una normativa comunitaria” v. infra, § 76 (iii). 

1768 V. art. artt. 8, par. 4, lett. a ) e b ) e 53, par. 1, lett. c ) e par. 2, r.m.c. La norma corrisponden-
te della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b ) e c ). 
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condizione che il diritto nazionale che li prevede conferisca al titolare il diritto di 
“vietare l’uso di un marchio di impresa successivo” 

1769. 
Pertanto, ciascuno Stato membro è libero non solo di accordare protezione ai 

diritti così sommariamente indicati dal diritto comunitario ma altresì di definire i 
contorni, la portata e i presupposti della tutela, non solo nei confronti di una regi-
strazione successiva di marchio nazionale 

1770 ma anche di un marchio comunita-
rio, nei limiti, si intende, tracciati da diritto comunitario 

1771. Correlativamente, il 
diritto nazionale, ivi incluso quello italiano, esercita le prerogative che a esso 
competono soffermandosi a delineare in maniera assai più analitica le fattispecie 
corrispondenti e fornendo così materiale normativo idoneo sia a dettare in via di-
retta la disciplina della successiva registrazione di marchi nazionali confliggenti 
sia anche a integrare i precetti comunitari incompleti concernenti la successiva re-
gistrazione di marchi comunitari confliggenti. 

75.2. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori. Questa diver-
genza fra le tecniche legislative rispettivamente adottate dal diritto comunitario e 
dal diritto nazionale è percepibile in modo netto e immediato già nella disciplina 
del conflitto con i segni distintivi di impresa di fatto anteriori. 

Il par. 4 dell’art. 8 r.m.c. considera fra gli impedimenti relativi alla registrazio-
ne l’esistenza precedente (rispetto al momento del deposito della domanda) “di un 
marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi com-
merciale e di portata non puramente locale” 

1772. 
Invece il legislatore interno, nel dare attuazione alla sintetica disposizione con-

tenuta nell’art. 4, par. 4, lett. b), della direttiva, prevede due ipotesi distinte: l’una 
è riferita al conflitto con marchi non registrati anteriori di terzi 

1773, la seconda al 
conflitto con “un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, in-
segna e nome a dominio, usato nell’attività economica, o altro segno distintivo 
adottato da altri” 

1774. 
Nel regolamento, il conflitto opera a condizione che il segno distintivo di im-

presa anteriore dia “al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di im-
presa successivo” 

1775. 
Nella disciplina del marchio comunitario, la presenza di un segno distintivo 

anteriore è presa in considerazione sia come impedimento relativo ai fini dell’op-

 
 

1769 V. anche sotto questo profilo gli artt. 8, par. 4, lett. a ) e b ) e 53, par. 2, r.m.c. La norma cor-
rispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b ) e c ). 

1770 Parafraso qui il par. 45 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 
settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., che in quell’occasione si riferiva solo ai marchi 
di fatto, con espressioni peraltro estensibili agli altri segni e diritti anteriori di cui al testo. 

1771 Infra, al § 76(i) e (ii). 
1772 Nel testo precedente il riferimento era a un “contrassegno utilizzato in commercio”. V. an-

che artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c. 
1773 Lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. 
1774 Lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. 
1775 Art. 8, par. 4, lett. b), r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b). 
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posizione sia come motivo di nullità relativa 
1776; nel diritto nazionale solo come 

motivo di nullità relativa 
1777, che deve essere fatta valere davanti al giudice ordi-

nario. Questo assetto comporta che, mentre la normativa nazionale evita all’Uf-
ficio l’imbarazzo di sottoporre alla propria limitata cognizione situazioni che pre-
suppongono non agevoli accertamenti in ordine all’efficacia preclusiva di diritti 
anteriori basati non sul dato cartaceo della registrazione ma sull’effettività dell’u-
so 

1778, l’architettura comunitaria richiede invece all’Ufficio di Alicante di com-
piere l’indagine corrispondente; e la posizione dello UAMI appare resa ancor più 
difficile in quanto l’esame va condotto alla stregua dei – sovente imperscrutabili – 
diritti nazionali dei 28 Stati membri anziché alla luce del diritto comunitario. 

La scelta del diritto comunitario di effettuare la valutazione di questo conflitto 
già in fase di opposizione alla registrazione (di un marchio comunitario) è dunque 
di difficoltosa realizzazione; essa ha tuttavia buone ragioni dalla sua. Va infatti 
tenuto presente che la registrazione di un marchio comunitario è sottoposta a 
un’accentuata instabilità, essendo soggetta ad attacco ad opera di molteplici tipo-
logie di diritti anteriori confliggenti, che il più delle volte neppur risultano da si-
stemi di registrazione ufficiali e di facile consultazione e comunque sono radicati 
non solo nell’ordinamento comunitario ma anche in quelli di tutti i 28 Stati mem-
bri 

1779. Questi diritti anteriori possono balzare fuori dalla prassi commerciale 
dell’uno o dell’altro Stato membro 

1780 e costituire una brutta sorpresa per il titola-
re del marchio comunitario che nel frattempo abbia su di esso investito. Si è anche 
osservato come questo incerto equilibrio possa risultare particolarmente penaliz-
zante per gli operatori economici minori 

1781. In questa prospettiva, si può argo-
 
 

1776 Artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c. 
1777 Art. 25.1, lett. a ) e b ), c.p.i. 
1778 Questa è la motivazione della scelta operata dal legislatore italiano: v. la Relazione esplica-

tiva sullo schema di decreto legislativo predisposto al fine di provvedere al fine dell’adeguamento 
della legislazione interna alle disposizioni del Protocollo relativo all’intesa di Madrid, pubblicata in 
G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, Commento tema-
tico della legge marchi, cit., 555 ss., 556-557. 

1779 Sulla posizione del diritto interno come coelemento costitutivo delle fattispecie disciplinate 
dal regolamento comunitario, sulla sua qualificazione come fatto o come norma integrata nel diritto 
dell’Unione europea e sulle conseguenze che questa ricostruzione ha sui piani dell’onere della prova 
e del sindacato giurisdizionale v., con impostazioni non del tutto omogenee, Corte UE 27 marzo 
2014 (Prima Sezione), causa C-530/12 P., UAMI c. National Lottery Commission, caso «immagine 
di una mano», parr. 37 ss. e 5 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-263/09 P., Edwin & Co. c. 
UAMI e Elio Fiorucci, caso «Elio Fiorucci», parr. 44 ss. e, in termini più espliciti, le Conclusioni 
dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel medesimo caso «Elio Fiorucci». Per 
inquadramento generale del tema v. supra, § 9 e per le necessarie precisazioni sui ruoli rispettivi del 
diritto nazionale e comunitario con riferimento alla valutazione delle anteriorità nazionali relative al 
marchio comunitario v. supra, §§ 4 D) e 17.4 e infra, §§ 76, 77.4, 77.5, 78 e 79.6. Sui limiti del sinda-
cato giurisdizionale della Corte sulla corretta applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale 
Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), causa C-76/11 P., Tresplain Investments Ltd. c. 
UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», par. 66. 

1780 Finché non operi la convalida: v. art. 54, par. 2, r.m.c. su cui infra, §§ 85-87. 
1781 § 13. 
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mentare con qualche plausibilità che la possibilità di far valere la presenza di se-
gni distintivi anteriori confliggenti ancor prima che la registrazione comunitaria 
sia effettuata possa dare un contributo in termini di chiarezza già in data anteriore 
al rilascio dell’attestato, evitando così che un conflitto che spesso fino a quel mo-
mento può essere rimasto ancor solo latente sfoci più in avanti in un scontro effet-
tivo sul mercato 

1782. 
In ogni caso, quando l’opposizione o l’azione di nullità basata su di un segno 

distintivo anteriore abbia per oggetto un marchio comunitario, il diritto comunita-
rio mantiene saldamente nelle sue mani la determinazione degli aspetti che sono 
governati, rispettivamente, dal diritto comunitario stesso e dal diritto nazionale, 
secondo un’architettura di riparto sulla quale ci si soffermerà nel paragrafo suc-
cessivo. 

75.3. Il potere invalidante dei segni distintivi anteriori: possibili profili di in-
congruenza. La registrazione di un marchio successivo può dunque essere attacca-
ta sulla base sia di un marchio registrato anteriore sia di un segno distintivo ante-
riore non registrato. Il principio del favor registrationis suggerisce che il potere 
invalidante del marchio registrato sia sotto ogni profilo maggiore rispetto a quello 
dei segni distintivi non registrati. Così dovrebbe essere, se non che la compara-
zione fra le corrispondenti regole deve fare i conti con un dato normativo di verti-
ce con il quale non è possibile non fare i conti: il più volte ricordato principio se-
condo il quale i legislatori degli Stati membri sono in larga misura liberi di dettare 
i presupposti e i limiti della tutela dei segni di fatto 

1783. Da questo dato normativo 
scaturisce la possibilità che il potere invalidante dei segni distintivi di fatto, riser-
vato ai legislatori nazionali, ecceda il potere corrispondente dei marchi registrati 
anteriori, che è disegnato dal diritto comunitario o comunitariamente armonizzato. 
Questa eventualità va considerata inaccettabile da un punto di vista sistematico; 
ma può prodursi in particolare in ragione della constatata pluralità di nozioni di 
uso che si profilano nel diritto dei marchi 

1784; dove in particolare ai fini della pro-
va dell’uso di un marchio registrato anteriore ai fini delle azioni di opposizione e 
di nullità è richiesta la dimostrazione dell’uso in quanto tale e in sé considerato, 
mentre – come si è anticipato e si vedrà – nel caso dei segni di fatto possono as-
sumere rilievo anche gli effetti dell’uso, in primis la notorietà acquisita dal segno 
sul mercato ma anche quel peculiare effetto ulteriore dell’uso e della notorietà, 
che è costituito dal ricordo che permanga nel pubblico 

1785. 
Il compito dell’interprete è, sotto questo profilo, chiaro: si tratta di individuare 

le situazioni nelle quali si possa produrre una divergenza fra il potere invalidante 
 
 

1782 Sulla contrapposizione fra i Paesi anglosassoni, che si sono battuti perché che le norme in 
tema di passing off potessero essere fatte valere già in sede di opposizione, e la Germania, che te-
meva un’eccessiva sollecitazione a carico delle risorse dell’Ufficio di Alicante, v. G. SIRONI, sub art. 
8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 893 ove richiami. 

1783 §§ 36.3 e 76. 
1784 In argomento v. § 38.3. 
1785 V. §§ 76(iv), 77.4, 98.2, 100. 
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dei marchi registrati e quello dei marchi di fatto, per evitare, per via di interpreta-
zione, che questi ultimi siano equiparati ai primi o addirittura favoriti rispetto a 
essi. Il compito è dunque chiaro, ma si vedrà che la sua realizzazione non è sem-
pre agevole e lineare. 

76. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel regolamen-
to sul marchio comunitario 

Secondo l’art. 8, par. 4, r.m.c. la preesistenza di un marchio anteriore non regi-
strato o di un altro segno distintivo legittimano l’opposizione al la  regis tra-
zione di  un marchio comunitar io  successivo (e correlativamente ne co-
stituiscono motivo di nullità relativa) 

1786 se ricorrono cumulativamente quattro 
requisiti. Il segno distintivo anteriore deve (i) essere utilizzato nella normale pras-
si degli affari; (ii) avere una portata non meramente locale; (iii) attribuire al suo 
titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo; (iv) la sua fattispecie 
costitutiva deve essersi completata prima del deposito della domanda di marchio 
comunitario contro cui esso sia fatto valere 

1787. 
Si ripresenta qui, in una delle sue possibili variazioni (diritto nazionale anterio-

re contro marchio comunitario successivo), il tema della individuazione della leg-
ge applicabile ai diversi profili rilevanti nella valutazione del conflitto 

1788. In que-
sto caso, il primo e il secondo requisito risultano dal testo stesso dell’art. 8, par. 4 
r.m.c. e la verifica della loro presenza è quindi sottoposta al diritto comunitario, 
che detta al riguardo standard uniformi 

1789. Viceversa, dal tenore letterale della 
 
 

1786 Art. 53, par. 1, lett. c), r.m.c. 
1787 In questo senso Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-344/13, Out of the 

Blue KG c. UAMI e Frédéric Dubois, caso «funny bands/funny bands», par. 17; 4 luglio 2014 
(Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 40; 14 maggio 2013 (Seconda Sezio-
ne), cause T-321/11 e T-322/11, Raffaello Morelli c. UAMI e Associazione nazionale circolo del 
popolo della libertà e Michela Vittoria Brambilla, caso «Partito della libertà/partitodellalibertà.it», 
par. 29; 7 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-579/10, macros consult GmbH c. UAMI e MIP 
Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «makro/macros consult GmbH», par. 54; 
18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 18; 
3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 67; 14 settembre 2011 (Sesta Se-
zione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 49; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-279/10, 
K-Mail Order GmbH & Co. KG c. UAMI e IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH, caso 
«Men’z/Wenz», par. 17; 9 luglio 2010, causa T-430/08, caso «Grain Millers», cit., par. 22; Trib. 
primo grado CEE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., par. 35; 24 marzo 2009, cause T-318/06 a T-
321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c. UAMI e General Óptica, SA, in Racc. 2009, II, 
649 ss., caso «General Óptica», par. 32.  

1788 Sul tema, nei suoi profili generali, v. già § 4 D); per altri profili della medesima questione §§ 
17.4, §§ 38.1, 38.3, 38.4(i) e (iii), 77.4, 77.5, 78, 79.6, 85.4, 86(i) e 99.3. 

1789 Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 55; 
18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 19; 14 
settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 50; 14 settembre 2011 (Sesta 
Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 20; Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General 
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norma, secondo cui l’effetto preclusivo della registrazione successiva opera “se e 
in quanto, conformemente ... alla legislazione dello Stato membro che disciplina 
detto segno” 

1790 siano presenti il terzo e il quarto requisito, si può desumere con 
certezza che gli accertamenti corrispondenti vanno condotti “alla luce dei criteri 
fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere” 

1791. 
Vediamo separatamente ciascuno di questi requisiti o condizioni. 
(i) Il segno distintivo anteriore deve essere un marchio non registrato anteriore 

o un “altro segno ut i l izzato  nel la  normale  prassi  commerciale” dal terzo 
che si oppone alla registrazione del marchio comunitario successivo o ne fa valere 
la nullità. Il riferimento all’utilizzazione nella normale prassi commerciale si pre-
sta a equivoci, particolarmente nella sua versione italiana (nel testo inglese si par-
la di sign used in the course of trade; in quello tedesco di eines sonstigen im ge-
schäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichensrechts). Secondo la giurisprudenza 
comunitaria 

1792, questo requisito postula soltanto che il segno fatto valere per im-
pedire o invalidare la registrazione successiva sia fatto oggetto di un’“utilizza-
zione in commercio” 

1793 ossia “un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio 
economico e non nell’ambito privato” 

1794; non che l’uso in questione superi una 
certa soglia quantitativa o abbia una particolare caratterizzazione dal punto di vi-
 
 
Óptica», cit., parr. 33-34 e, con specifico riferimento al secondo requisito, Trib. UE 19 novembre 
2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 36. 

1790 Corsivo aggiunto. 
1791 Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 

56; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 51; 30 settembre 
2010, causa T-534/08, Granuband BV c. UAMI e Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, caso 
«GRANUflex/GRANUFLEX», par. 35; 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. 
c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», par. 18; 22 giugno 2010, caso «Jose 
Padilla/Jose Padilla», cit., par. 69 e Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Ópti-
ca», cit., parr. 33-34. In senso conforme Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, cause T-114/07 
e T-115/07, Last Minute Network Ltd. c. UAMI e Last Minute Tour S.p.a., in Racc. 2009, II, 
1919 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5481, caso «Lastminute.com» (con particolare riferimento agli 
ultimi due requisiti); 12 giugno 2007, causa T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, Budĕjovický 
Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, caso «Budweiser», parr. 71-72 ed, in dot-
trina, R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenve-
rordnung, cit., 95-99. 

1792 Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), causa C-96/09, Anheuser Busch Inc. c. UAMI e 
Budĕjovický Budvar, národní podnik, in Racc. 2011, I, 2131 ss., casi «Bud», parr. 141 ss.; Trib. UE 
9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 28 e 40 ss.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, 
cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budĕjovický Budvar, národní podnik c. UAMI e 
Anheuser Busch, in Racc. 2008, II, 3555 ss., casi «Bud», parr. 160-169. 

1793 Questa interpretazione pare avvalorata dall’impiego di questa espressione nel testo parallelo 
dell’art. 4, par. 4, lett. b ) della direttiva. Su questa medesima nozione, intesa come elemento costitu-
tivo dell’utilizzazione del marchio successivo  apprezzabile come contraffazione v. infra, § 124. 

1794 Trib. UE 14 maggio 2013 (Seconda Sezione), caso «Partito della libertà/partitodellali 
bertà.it», cit., par. 33, secondo cui, par. 40, la sola registrazione di un nome a dominio non può co-
stituire in sé la prova di un uso commerciale in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale 
è il caso. 
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sta delle sue modalità di impiego 
1795, come sembrerebbe suggerire l’aggettivo 

“normale” impiegato nel testo italiano. In altri termini, il requisito in questione 
serve a distinguere l’uso che assume rilievo ai fini della norma dagli usi mera-
mente privati ed extramercantili come anche da quelli che avvengano iure impe-
rii 

1796; non invece l’uso meramente simbolico da quello effettivo 
1797. La misura 

dell’uso, sotto il profilo della sua estensione, durata ed entità, non sono certo irri-
levanti ai fini dell’applicazione dell’art. 8, par. 4, r.m.c.; essi tuttavia assumono 
rilievo sotto un diverso profilo, e precisamente al fine di verificare la presenza dei 
requisiti sub (iii)-(iv) e quindi di accertare alla stregua del diritto nazionale appli-
cabile se sul segno anteriore sia stato acquisito un diritto tale da consentire al tito-
lare di vietare l’uso di un marchio successivo confliggente. Ci si potrebbe altresì 
chiedere se la proposizione normativa ora considerata, richiedendo che il segno 
sia utilizzato nella normale prassi commerciale, postuli che esso sia impiegato 
specificamente in funzione distintiva. Verosimilmente il quesito deve trovare una 
risposta positiva, ma non sulla base della proposizione normativa che sancisce il 
requisito qui considerato 

1798. Infatti, la modalità con la quale deve essere impiega-
to un segno confliggente anteriore perché esso conferisca, alla stregua del diritto 
nazionale applicabile, il diritto di vietare l’uso di un marchio registrato successivo 
è anch’essa questione che attiene ai requisiti sub (iii)-(iv) e non all’utilizzazione 
nella normale prassi commerciale 

1799. 
 
 

1795 Sulla differenza fra i presupposti e le finalità del requisito dell’“uso in commercio” previsto 
dall’art. 8, par. 4, r.m.c. e l’“uso serio" di cui all’art. 42 r.m.c. v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande 
Sezione), casi «Bud», cit., parr. 142 ss. (ove al par. 145 il rilievo che l’opposizione fondata sui segni 
di cui all’art. 8, par. 4 non può essere sottoposta alla verifica delle condizioni specificamente atti-
nenti alle opposizioni fondate sui marchi registrati anteriori, dovendo piuttosto fornire la dimostra-
zione del diritto di vietare l’uso del marchio successivo), seguita da 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), 
caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 42. V. pure Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Mil-
lers», cit., par. 26. Sul punto v. le Conclusioni del 14 settembre 2010 dell’Avvocato generale Pedro 
Cruz Villalòn rese nel procedimento deciso da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), caso 
«Bud», parr. 91 ss., in particolare 97. 

1796 In questo senso Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», 
cit., par. 42 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 165. Il testo di questa 
seconda pronuncia contrappone esplicitamente l’uso in commercio solo agli usi privati; ma il riferi-
mento ivi contenuto alla sentenza del Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, Trave-
lex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, in Racc. 2003, II, 1677 ss., caso 
«Euro», suggerisce che la contrapposizione concerna anche la distinzione rispetto agli impieghi di 
tipo sovrano considerati in questa decisione. 

1797 Sulla compatibilità di attribuzioni a titolo gratuito dei beni contraddistinti dal segno con il 
carattere commerciale dell’uso complessivo del segno medesimo v. Corte UE 29 marzo 2011 
(Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 152 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», 
citt., par. 176. La questione si ripresenta in tema di decadenza del marchio registrato per non uso: v. 
infra, § 94.3. 

1798 Anche se la (sotto questo profilo superficiale) motivazione di Trib. primo grado CE 30 giu-
gno 2009, caso «Dr. No», cit., parr. 34-36, sembrerebbe suggerire il contrario. 

1799 Del resto, non mancano segni la cui protezione presuppone che essi siano usati in funzione 
distintiva dell’origine geografica anziché commerciale, come è nel caso delle indicazioni geografi-
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(ii) Sempre alla luce del diritto comunitario va valutato se il segno utilizzato 
nella normale prassi commerciale sia di “portata non meramente locale” 

1800. Si è 
inizialmente ritenuto che il significato locale o meno della portata del segno di-
penderebbe dall’estensione geografica della protezione accordata a quella tipolo-
gia di segno e non dalla dimensione geografica della sua utilizzazione effettiva sul 
mercato, in quanto il requisito atterrebbe al significato del segno in questione in 
sé e non del suo uso sul mercato 

1801. Quest’impostazione sembra però essere stata 
corretta dalla giurisprudenza successiva 

1802: il fatto che una certa tipologia di se-
gno possa astrattamente conferire al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il ter-
ritorio nazionale non è ritenuto ancora di per sé sufficiente per dimostrare che la 
sua portata non è puramente locale ai sensi dell’art. 8, par. 4, r.m.c. 1803 e, per con-
tro, la circostanza che lo ius excludendi di un certo segno non si estenda a tutto il 
territorio nazionale non è decisiva per concludere che la portata del medesimo sia 
necessariamente locale 

1804. Dove non deve sfuggire che si profila un’ipotesi di 
eccedenza sotto il profilo geografico del potere invalidante rispetto alla tutela: a 
una tutela estesa solo a parte del territorio di uno Stato membro può corrispondere 
un potere invalidante del marchio comunitario successivo 

1805. Per valutare se un 
segno abbia o meno portata meramente locale, dovrebbero considerarsi il suo uso 
effettivo nelle sue due coordinate fondamentali: la dimensione geografica del ter-
ritorio sul quale esso sia utilizzato per identificare l’attività economica del suo ti-
 
 
che (sulle quali v. infra, §§ 206 ss.); cosicché per essi si è posto il quesito inverso, se la circostanza 
che il segno sia utilizzato anche come marchio precluderebbe la protezione come indicazione geo-
grafica. Per una risposta negativa v. ora Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., 
par. 175, confermata sul punto da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 
147-151 (ove è anche il rilievo che l’uso come marchio anziché come indicazione di origine geogra-
fica non sarebbe comunque stato dimostrato). 

1800 In senso conforme Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Ele-
phant Brand/Golden Elephant», cit., par. 56, Trib. UE 30 settembre 2010, caso «GRANU-
flex/GRANUFLEX», cit., par. 28. 

1801 Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 180. Sul punto v. anche 
Conclusioni del 14 settembre 2010 dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalòn rese nel procedi-
mento deciso da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., parr. 91 ss., 123 ss. 

1802 Ad opera di Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», citt., parr. 155 ss. V. 
successivamente Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», 
cit., par. 24; 22 gennaio 2013 (Seconda Sezione), cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, 
Budĕjovický Budvar, národnì podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud», parr. 46 ss. e 14 set-
tembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., parr. 22 ss. 

1803 In questo senso, letteralmente, Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», 
cit., par. 39. Pare sotto questo profilo condivisibile l’argomentazione svolta alla nota 26 delle Con-
clusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarrago-
na», cit. 

1804 Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), cause C-325/13 P e C-325/13 P, Peek & Cloppen-
burg KG (Düsseldorf) c. UAMI e Peek & Cloppenburg KG (Amburgo), casi “Peek & Cloppenburg/ 
Peek & Cloppenburg», par. 50 e 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant 
Brand/Golden Elephant», cit., par. 45; Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & 
Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., parr. 48 ss. 

1805 In coerenza, del resto, alla soluzione che pare essere accolta anche dal diritto nazionale: v. § 77.3. 
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tolare e la dimensione economica, a sua volta misurata sulla base della sua durata, 
della sua intensità, dell’ampiezza della cerchia dei destinatari (siano essi i consu-
matori, i concorrenti o i fornitori) e della diffusione della correlativa comunicazione 
aziendale 

1806. Un’interpretazione teleologica della norma confermerebbe che essa è 
preordinata a evitare che un segno anteriore che non sia sufficientemente importante 
e significativo sul piano sostanziale nel suo proprio mercato possa precludere la re-
gistrazione o la validità di un marchio comunitario 

1807. Così intesa, la dimensione 
territoriale – la quale è commisurata alla nozione di diritto comunitario e non di 
diritto nazionale di “portata locale” 

1808 – andrebbe ragguaglia ta  non ai  mer-
cat i  nazional i  degl i  Stat i  membri  ma al  mercato unico europeo: un 
marchio sarebbe di portata locale se non sia noto in Europa o su una parte sostan-
ziale del mercato europeo 

1809. La valutazione non potrebbe dipendere da indici pu-
ramente formali che prescindano dall’impatto effettivo del segno sul mercato di ri-
ferimento, in relazione al suo impiego in funzione distintiva 

1810; questo mercato, 
 
 

1806 Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 160; Trib. UE 19 novem-
bre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 24; 27 settembre 2011 (Se-
conda Sezione), caso «Brighton/Brighton», cit., parr. 38-39 (che reputa insufficienti vendite mode-
ste e irregolari e ritiene che la prova di foto e di cataloghi relativi ai prodotti attesti l’esistenza dei 
beni ma non la loro diffusione); 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 
21; 30 settembre 2010, caso «GRANUflex/GRANUFLEX», cit., parr. 14 ss. (che, per prodotti in 
caucciù, ha ritenuto sufficienti vendite sul mercato tedesco dal 1994 al 1998 dell’ammontare di circa 
200 mila DM all’anno, distribuiti su di una dozzina di città); Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, 
caso «General Óptica», cit., par. 37. Secondo R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitglied-
staaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97, la dimensione economica sarebbe prevalente su 
quella geografica. 

1807 Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 36 e 38. 
1808 Come ribadito da Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), casi “Peek & Cloppenburg/ 

Peek & Cloppenburg», citt., par. 51. Sulla (diversa) nozione di ‘portata locale’ dell’uso del segno 
anteriore rispetto a una registrazione nazionale successiva v. infra, § 78. 

1809 In questo senso, sia pur solo obiter, Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), ca-
so «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 49, che ritiene che vada oltre la portata lo-
cale l’uso del segno con vendite in Londra, nelle contee del Kent e del Bedfordshire ma anche in 
Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow e Bristol: per la giurisprudenza inglese: L. BENTLY-
B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 890. 

È interessante domandarsi in quale rapporto si collochi il requisito attinente alla dimensione non 
puramente locale dell’uso rispetto alla prova dell’uso serio anteriore richiesta, in relazione ai marchi 
registrati da più di cinque anni, dall’art. 42 r.m.c. e dalle norme in materia di decadenza (sul punto v. 
supra, § 38.3 e infra, § 94.2). Secondo Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny 
bands/funny bands», cit., par. 23 ss., le due nozioni non sarebbero coestensive. Nella sentenza resa da 
Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., parr. 27 ss. è dato di trovare 
forti punti di contatto sul piano probatorio (ad es. con riferimento al valore delle c.d. dichiarazioni giu-
rate e dei cataloghi); si deve peraltro tenere conto che non necessariamente tutti i parametri rilevanti ai 
fini dell’accertamento della presenza di un uso idoneo a conservare il diritto coincidono con quelli rile-
vanti al fine del suo acquisto, ad es. perché le norme sull’uso serio prendono in considerazione l’uso in 
quanto tale, mentre quelle, qui considerate, sui diritti anteriori su segni distintivi di fatto presuppongo-
no il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, qui di seguito punto (iv), e quindi la noto-
rietà qualificata conseguita attraverso l’uso; sui profili generali del tema v. § 38.3. 

1810 Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 21. 
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dal canto suo, sarebbe costituito dal territorio dell’ordinamento che conferisce al 
segno la protezione esclusiva 

1811. In questa prospettiva, la valutazione del caratte-
re meramente locale dell’uso del segno va effettuata in concreto, sulla base delle 
circostanze specifiche di ciascun caso; e tuttavia si possono estrapolare dei criteri 
orientativi, per concludere ad es. che debba considerarsi segno di portata mera-
mente locale una ditta che sia usata in una sola provincia o in una sola città me-
diamente popolata, ad opera di un’impresa che non disponga di una rete di suc-
cursali attive su una parte sostanziale del territorio di riferimento, che venda in 
una zona corrispondentemente limitata e circoscriva a essa la propria pubblici-
tà 

1812. La conclusione e soprattutto l’argomentazione che la sostiene paiono con-
divisibili. Questa lettura introduce nel requisito un primo profilo di valutazione 
della misura dell’uso e della notorietà a esso conseguente. Essa risulta congruente 
con la scelta del legislatore comunitario di riservare a sé la definizione delle di-
mensioni dell’uso meramente locale preclusivo della registrazione e della validità 
di un marchio comunitario successivo, che è attestata dal confronto della norma 
del regolamento con quella della direttiva 

1813: il confronto mostra che, se l’armo-
nizzazione dei diritti nazionali non si estenderebbe alla disciplina dei marchi di fatto 
e quindi il legislatore nazionale potrebbe prevedere che anche un marchio di fatto di 
portata meramente locale impedisca la registrazione o invalidi un marchio successi-
vo nazionale, per contro un marchio di fatto o un segno di portata meramente locali 
non potrebbero impedire la registrazione o invalidare un marchio comunitario suc-
cessivo 

1814. Questa lettura è infine coerente con l’interpretazione della previsione, 
 
 

1811 Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 40. Ci si può doman-
dare se questo riferimento per così dire nazionale si ponga in contrasto con il parametro comunitario 
appena richiamato; forse no. Infatti, non può escludersi che un segno sia usato in territori limitati di 
più di uno Stato membro (R. KNAAK, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemein-
schaftsmarkenverordnung, cit., 97); di questa circostanza deve attendibilmente tenersi conto nella 
valutazione del carattere locale o meno della portata del segno. Per il rilievo delle operazioni tran-
sfrontaliere, nella specie: importazione di grano dalla Romania alla Germania, v. Trib. UE 9 luglio 
2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 40-43. 

1812 Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 41-44. Nella specie 
la città dove la ditta era utilizzata aveva 120 mila abitanti. Nello stesso senso Trib. UE 22 gennaio 
2013 (Seconda Sezione), casi «Bud», cit., parr. 59 ss. che ha ritenuto locale la vendita di 22 ettolitri 
di birra sostanzialmente circoscritti alla città di Vienna. E v. Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta 
Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., parr. 26 e 29, che ritiene insufficiente la presenza di 
un sito web e richiede la prova della misura delle visite al sito. 

1813 Si veda la differenza di formulazione rilevabile fra l’art. 8, par. 4 r.m.c. e l’art. 4, par. 4, lett. 
b ) della direttiva, per la quale risulta del tutto condivisibile il rilievo, svolto nelle Conclusioni 
dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., 
parr. 39-48 e nota 26. In questo senso anche Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek 
& Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 48. 

1814 Che poi le dimensioni minime dell’uso o del riconoscimento del segno anteriore costituito 
da una ditta siano determinate dal diritto comunitario invece che dal diritto nazionale non pare 
d’altro canto incompatibile con la previsione dell’art. 8 CUP, come richiamato dai TRIPs, in materia 
di ditta: la compatibilità accertata da Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», 
cit., parr. 86 ss. non viene meno per la circostanza che le dimensioni in questione siano determinate 
dal diritto comunitario invece che dal diritto nazionale (come avveniva nella diversa situazione con-
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opposta e simmetrica, dell’art. 111 r.m.c., che disciplina la coesistenza fra “un di-
ritto anteriore di portata locale” e il marchio comunitario successivo confliggente. 
Quali siano però le conseguenze ul ter ior i  del la  presenza di  un dir i t to  
anter iore  che il diritto comunitario qualifichi come “di portata locale” è però de-
terminato non dal diritto comunitario medesimo ma dal diritto nazionale applicabi-
le: secondo il par. 1 dell’art. 111 r.m.c. “il titolare di un diritto anteriore di portata 
locale può opporsi all’uso del marchio comunitario nel territorio nella misura in cui 
il diritto dello Stato membro in questione lo consente” 

1815. 
(iii) Perché il marchio non registrato o segno distintivo anteriore confliggente 

possa invalidare una registrazione successiva ai sensi dell’art. 8, par. 4, r.m.c., è 
altresì richiesto che esso conferisca al suo titolare uno ius excludendi nel confronti 
dell’uso di un marchio registrato successivo confliggente, sulla base dei presup-
posti di tutela (dal punto di vista ad es. della somiglianza dei segni e della prossi-
mità dei settori di attività) postulati dalla norma interna di riferimento 

1816. La pre-
visione è stata accolta nel r.m.c. a specifica richiesta della Gran Bretagna e del-
l’Irlanda, al fine di consentire opposizioni o azioni di annullamento basate sull’a-
zione di passing off 

1817. La norma presuppone che il “contrassegno” dia “al suo 
titolare il diritto di vietare l’uso del marchio successivo” 

1818 e quindi la presenza 
non di un semplice potere invalidante ma di un vero e proprio ius excludendi, 
 
 
templata al par. 97 della sentenza medesima), posto che, grazie al trasferimento di competenze av-
venuto al riguardo con l’adozione del diritto comunitario dei marchi, il rapporto fra segni di fatto 
nazionali anteriori e marchio comunitario è divenuta materia sotto questo profilo di competenza del 
diritto comunitario, anziché nazionale. Sull’art. 8 CUP vedi anche Trib. UE 3 maggio 2012 (Settima 
Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 70. 

1815 Per un’applicazione Corte UE 12 dicembre 2013 (Prima Sezione), caso «Baskaya», cit., par. 
54 ss. Sulle conseguenze della tolleranza ultraquinquennale del titolare del diritto anteriore nei con-
fronti dell’uso del marchio comunitario successivo v. l’art. 111, par. 2, r.m.c., su cui D. SARTI, Segni 
distintivi e denominazioni di origine, cit., 97. È peraltro da ritenersi che, nel nostro diritto nazionale, 
il successivo registrante possa usare il marchio nella zona di preuso senza dovere attendere il com-
pimento del periodo di tempo richiesto per la convalida: sul punto v. infra, § 78 (e in termini genera-
li supra, § 13). 

1816 La regola è risultata cruciale in Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basma-
li/Basmati», cit., parr. 19 ss., 22, dove si discuteva se la suscettibilità di protezione di un termine 
generico come “basmati” andasse valutata sulla base di criteri “europei” uniformi, come sostenuto 
dallo UAMI (v. par. 14), oppure sulla base del solo diritto inglese applicabile. 

1817 Vincendo la riluttanza al riguardo del governo tedesco, timoroso delle incertezze che avreb-
bero potuto così essere introdotte nel sistema comunitario e del sovraccarico di lavoro che ne sareb-
be potuto risultare per lo UAMI: G. SIRONI, sub art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commen-
tario breve, cit., 893. Sui presupposti dell’azione di passing off, che sono costituiti da goodwill, mi-
srepresentation e likely damage, v. L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 890; e 
per applicazioni all’impedimento relativo di cui all’art. 8, par. 4, r.m.c., Trib. UE 18 gennaio 2012 
(Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., parr. 19 ss.; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), 
causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., in Racc. 2010, 
5659 ss., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», parr. 92 ss. 

1818 Corsivo aggiunto. Anche se nel testo più recente del r.m.c. il termine “contrassegno” è stato 
rimpiazzato dell’espressione “segno”, esso è rimasto fra le pieghe di alcune previsioni, fra cui la lett. 
c ) del par. 4 dell’art. 8 r.m.c. 
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esattamente come avviene nella norma corrispondente della direttiva 
1819. Non è 

facile comprendere le ragioni della scelta. Si potrebbe ipotizzare che essa voglia 
tenere conto della circostanza che i diritti nazionali, cui entrambe le norme rinvia-
no, di regola conoscono regole legislative o giurisprudenziali che si riferiscono a 
questo aspetto della disciplina dei segni distintivi non registrati; ma non è detto 
che i diritti nazionali prevedano altresì se gli stessi segni non registrati abbiano 
potere invalidante di una successiva registrazione nazionale. L’ipotesi potrebbe 
anche suonare convincente, se non fosse che non mancano diritti nazionali, come 
per l’appunto quello italiano, nei quali avviene esattamente l’opposto: la discipli-
na espressa si riferisce al potere invalidante e non alla determinazione dello ius 
excludendi del segno distintivo di impresa anteriore confliggente 

1820. 
Quale che sia la ragione della scelta normativa, va comunque rilevato che per 

questa via viene istituita una discrasia importante fra le regole che presiedono al 
conflitto, visualizzato da questa norma, con diritti su segni distintivi anteriori di 
fatto, e quello contemplato dai parr. 1, 2 e 5 dello stesso art. 8 r.m.c. Intanto non è 
affatto detto che il diritto anteriore confliggente fatto valere ai sensi del par. 4 
dell’art. 8 sia tutelato sulla base del parametro ordinario nel conflitto fra marchi 
registrati, costituito dal rischio di confusione del pubblico quanto all’origine dei 
prodotti; e, anche quando questo avvenga, in linea teorica il rischio di confusione 
cui fare riferimento dovrebbe essere apprezzato non con le movenze stilizzate del-
le azioni di opposizione e di invalidazione proprie del secondo conflitto fra mar-
chi registrati, ma sulla base della valutazione, propria delle azioni mediante la 
quale viene esercitato lo ius excludendi, delle circostanze particolari con le quali il 
marchio successivamente registrato venga usato 

1821. Salvo che poi questo apprez-
zamento calibrato sulle circostanze specifiche del caso, perfettamente in linea con 
le valutazioni che vanno compiute all’interno di un’azione di contraffazione 

1822, 
risulta assai più problematico quando invece esso sia collocato in un procedimen-
to di opposizione o di annullamento, come quello disciplinato dalla previsione di 
cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c., visto che in quest’ultimo ambito la contestazione è 
mossa non contro l’uso ma contro la registrazione e quindi “occorre verificare” se 
ricorra il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il mar-
 
 

1819 Art. 4, par. 4, lett. b).  
1820 V. infatti le norme nazionali sulla cui formulazione v. già § 12 e qui di seguito, § 77. 
1821 Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 95. Sui punti di di-

stacco fra opposizione e azione di nullità da un lato e azione di contraffazione v. già, con riferimento 
peraltro a marchi entrambi registrati, supra, § 39 e con riferimento a un marchio anteriore di fatto § 
157. Da questo punto di vista appare assai poco condivisibile l’approccio seguito da Trib. UE 14 
settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., parr. 57 ss. che applica meccanica-
mente al conflitto con un segno distintivo anteriore diverso da un marchio – una denominazione so-
ciale – i criteri sviluppati in fase di opposizione. 

1822 Illustrate da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64. Prolungando l’argo-
mentazione svolta al § 39, si potrebbe dire che nelle azioni di opposizione e di nullità ai sensi del 
par. 4 dell’art. 8 r.m.c. trovino emersione profili che, nel conflitto fra marchi registrati, assumereb-
bero rilievo solo in sede di contraffazione. 
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chio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato” 
1823. Vero è che, quando il pa-

rametro prescelto dal diritto nazionale sia costituito dal rischio di confusione, il 
primo segmento della valutazione, consistente nel confronto fra i segni è destinato 
a essere compiuto con modalità non diverse da quelle collaudate con riguardo al 
confronto fra i marchi nelle azioni di opposizione e di nullità e quindi sulla base 
di un esame effettuato a livello visivo, fonetico e concettuale 

1824 e condotto in 
maniera da focalizzare l’attenzione sugli elementi distintivi e dominanti 

1825. Tut-
tavia nulla garantisce che gli esiti siano destinati a essere gli stessi, posto che nel 
caso disciplinato dal par. 4 dell’art. 8 r.m.c. il giudizio è chiamato a incorporare i 
fattori ulteriori costituiti dalle circostanze concrete in cui avviene l’offerta dei be-
ni successivi 

1826; né si può trascurare che a sua volta, il pubblico interessato cui si 
fa riferimento nell’esercizio di un’azione come il passing off può differire per 
aspetti importanti da quello preso in considerazione nel conflitto di secondo tipo 
fra marchi registrati, visto che nel primo caso si fa specifico riferimento ai clienti 
dell’impresa che subisce lo sviamento 

1827, mentre nel secondo caso valgono i pa-
rametri astratti di individuazione del consumatore di riferimento, di regola nor-
malmente informato e ragionevolmente avveduto, elaborati dalla giurispruden-
za 

1828. Nulla esclude del resto che la legge nazionale applicabile a uno specifico 
diritto anteriore fatto valere ricolleghi il diritto di vietare a presupposti che pre-
scindano dalla prova del rischio di confusione, ad es. istituendo al riguardo una 
presunzione nel caso di doppia identità dei segni e dei settori merceologici oppure 
facendo capo all’accertamento del carattere parassitario della registrazione del 
marchio successivo 

1829. 

*** 

A queste considerazioni deve aggiungersi che, come il potere invalidante del 
diritto anteriore confliggente con una registrazione successiva è, nel diritto comu-
 
 

1823 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. La difficoltà è stata avvertita 
da Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., che al par. 96 ha osservato 
come l’azione britannica di passing off faccia ordinariamente riferimento al momento dell’inizio 
dell’offerta commerciale di beni da parte dell’utilizzatore successivo, mentre ai fini dell’applicazio-
ne dell’azione di passing off nell’ambito di una domanda di nullità di una successiva registrazione 
comunitaria occorre porsi al momento, normalmente diverso, del deposito del marchio successivo. 
Nello stesso senso Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Gol-
den Elephant II», cit., parr. 99 e 153. 

1824 Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 94. 
1825 Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 94. 
1826 Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 95. 
1827 Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., parr. 60-67. 
1828 Per i necessari riferimenti v. supra, § 43 e infra, § 157.1. 
1829 Sui limiti dell’ammissibilità del richiamo a uno ius prohibendi che fosse così configurato nei 

diritti nazionali nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. v. R. KNAAK, Gemeinschaf-
tsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97-98. Sulle conside-
razioni di sistema che rendono problematico ipotizzare la rilevanza del conflitto del primo e del ter-
zo tipo nel caso di diritti anteriori di fatto v. §§ 152.2 e 152.3. 
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nitario, commisurato allo ius excludendi attribuito dal diritto nazionale al segno 
anteriore confliggente, così a sua volta l’estensione di questo stesso ius excluden-
di non è data una volta per tutte ma dipende dalla qual if icazione del  dir i t to  
anter iore  fatto valere alla stregua del diritto nazionale applicabile. È dunque ve-
nuto il momento di soffermarsi sulle tipologie di segni utilizzati nella normale 
prassi commerciale e di portata non puramente locale che possono essere invocati 
dal titolare per opporsi alla registrazione di un marchio successivo o per farne va-
lere la nullità. L’elenco non è breve; e abbraccia un numero cospicuo di segni di-
stintivi di impresa. Fra di essi vi è sicuramente il “marchio non regis tra to”, 
esplicitamente menzionato dalla norma. Tale va considerato non solo il marchio 
che non sia mai stato registrato ma anche quello che, pur essendo stato registrato, 
non sia stato rinnovato. Questa identificazione può suonare di primo acchito sor-
prendente; e tuttavia è del tutto conforme al sistema: se il marchio registrato con-
tinui anche dopo la sua scadenza a possedere notorietà generale, in ragione del-
l’uso pregresso e a maggior ragione del protrarsi dell’uso dopo la scadenza, non 
vi è ragione per negare che esso sia dotato di quei requisiti la cui presenza è ne-
cessaria e sufficiente per il riconoscimento del potere invalidante del marchio di 
fatto 

1830; e la stessa soluzione pare attendibile anche nel caso del marchio registra-
to, ma decaduto, di cui si conservi il ricordo dopo la decadenza 

1831. Alla stessa 
nozione di “contrassegno” va di regola ricondotto anche il t i to lo  del le  opere  
del l’ ingegno che abbiano carat tere  ser ia le , come è nel caso del titolo di 
una rivista o di un giornale 

1832, come forse anche del titolo di una collana nel-
l’ambito della quale vengano inseriti una pluralità di volumi (ad es. “Gli Struzzi” 
dell’Einaudi). Fra gli altri “contrassegni” va annoverata la di t ta , che, nelle coor-
dinate proprie del nostro diritto, può essere intesa sia nel senso tecnico di segno 
distintivo dell’impresa (o dell’imprenditore) operante sul mercato sia in quello di 
segno di individuazione dell’ente collettivo titolare dell’impresa e, quindi, come 
denominazione o ragione sociale 

1833; e che in altri ambienti meno avvezzi a que-
ste distinzioni sottili di piani viene complessivamente designata come trade na-
me 

1834, trovando la protezione accordata dall’art. 8 CUP e rafforzata dall’in-
 
 

1830 In senso conforme, ma solo obiter, Cass. 24 luglio 1981, n. 4780, caso «Peter Pan», cit. Per 
questa ricostruzione v. anche infra, § 91.1. 

1831 Per questa ricostruzione v. anche infra, § 100.1. 
1832 In questo senso Trib. Milano 18 novembre 2006, HelpSos Soc. Coop. e Mammoliti c. 

M.C.S. s.n.c. e Ampollini, in Riv. dir. ind. 2008, II, 92 ss., caso «What’s up», con nota di M. PAC-
COIA, Osservazioni in tema di titoli di riviste e di confondibilità. In argomento v. infra, § 84.2 e M. 
AMMENDOLA, La tutelabilità come marchio del titolo delle opere dell’ingegno, in AIDA 1993, I, 13 ss. 

1833 Artt. 2563, 2292 e 2326 c.c. Sulla distinzione fra i piani su cui si collocano rispettivamente 
la ditta e la ragione e la denominazione sociale resta fondamentale lo studio di R. COSTI, Il nome 
delle società, Cedam, Padova, 1964, 113 ss. Un accenno alla distinzione fra ditta (o nome commer-
ciale) e nome sociale è operato, obiter, in Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjau-
nes.com», cit., parr. 50-58. 

1834 V. 15 U.S.C. § 1127, che definisce il trade name come “any name used by a person to iden-
tify his or her business or vocation”. 
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corporazione tramite riferimento operata dall’art. 2 dei TRIPs. 1835. Candidata a 
una salvaguardia corrispondente è l’insegna  

1836, nei limiti, si intende, in cui que-
sta esorbiti dalla “portata meramente locale” cui questo segno distintivo dei locali 
in cui è esercitata l’impresa è peraltro normalmente predestinato quando esso sia 
impiegato in collegamento a iniziative imprenditoriali minori. Naturaliter globale 
e quindi sottratta a questa limitazione è per contro la portata del nome a  domi-
nio, che, tuttavia, può assumere rilievo come segno distintivo di impresa anterio-
re solo in quanto destinato a istituire un collegamento con un’attività non mera-
mente civile ed extramercantile 

1837, ma commerciale. Il riferimento può forse 
estendersi anche ad altri segni distintivi di impresa, come la testata di un giornale 
o di una rivista 

1838. Per quanto riguarda i modell i  o  disegni , prima di accordar 
loro efficacia invalidante ai sensi della previsione del par. 4 dell’art. 8 r.m.c., co-
me pur è stato plausibilmente ipotizzato 

1839, sembra che si debba accertare che il 
pubblico di riferimento ritenga che nel caso di specie essi siano utilizzati sul mer-
cato (anche) come segno distintivo d’impresa; e, se ciò avviene, però, l’entità vie-
ne in considerazione ai fini di questo conflitto non qua modello o disegno ma co-
me marchio non registrato 

1840. Non può in linea di principio escludersi che anche 
 
 

1835 In argomento v. N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, 
cit., 84 ss. e 210 ss.; G.E. EVANS, Recent developments in the protection of trademarks and trade 
names in the EU, cit. 

1836 Art. 2568 c.c. 
1837 In questo caso possono tuttavia venire in considerazione le previsioni considerate al succes-

sivo § 83. Sulla collocazione dei nomi a dominio nel diritto dei segni distintivi e, più in generale, 
delle c.d. new properties si segnalano G. RESTA, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei dirit-
ti esclusivi, in G. Resta (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Utet, Torino, 2010, 3 
ss., 30 ss.; P. SPADA, Domain names e dominio dei nomi, in Riv. dir. civ. 2000, I, 713 e segg. e C. 
GALLI, I domain names nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2001 ed, in una prospettiva sovrana-
zionale, 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., nonché, per 
altri richiami e per un avvio di un’indagine sulla qualificazione del segno, C.M. CASCIONE, I nomi a 
dominio aziendali, in G. Resta (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Utet, Torino, 
2010, 397 ss. Ai nomi a dominio è ora dedicata una disciplina espressa negli artt. 12.1, lett. c), 22, 
118.6, 133 c.p.i., sulla quale v. infra, § 79. 

1838 Per il diritto italiano v. per gli emblemi, fregi e testate delle opere dell’ingegno l’art. 102 
l.d.a. su cui infra, § 84.2 ove anche una proposta di coordinamento fra questa previsione e la qualifi-
cazione delle entità considerate come marchi di fatto, normalmente ipotizzabile nel caso di pubbli-
cazioni seriali (come ritenuto da Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What’s up», cit.). Per il tito-
lo dell’opera dell’ingegno, va accertato se il diritto nazionale applicabile lo intenda come segno di-
stintivo o come opera dell’ingegno a sé stante, il cui ricorrere costituirebbe motivo di nullità ai sensi 
della lett. c )  del par. 2 dell’art. 53 r.m.c. In questo secondo caso, nella sistematica del regolamento 
si tratterebbe di “altro diritto anteriore” diverso da quelli previsti dall’art. 8, par. 4, r.m.c.: così Trib. 
UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 65 (in argomento v. § 84). 

1839 Da F. MORRI, Commento al Regolamento (CE) n. 422/2004, in Riv. dir. ind. 2004, III, 28 ss., 
a 32 (con riferimento specifico ai disegni e modelli comunitari). 

1840 Anche in questo caso la posizione assunta da Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padil-
la/Jose Padilla», cit., par. 65, in relazione peraltro al diritto d’autore, suggerisce che ai fini di questa 
norma un disegno possa essere preso in considerazione solo quando si prescinda dal diritto esclusivo 
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un termine generico come “basmati” possa ricevere protezione, se, alla luce del 
diritto nazionale applicabile, a esso sia ricollegabile la tutela che deriva dall’ac-
quisto di una notorietà sul mercato 

1841; e certo fra i contrassegni di cui all’art. 8, 
par. 4, vanno ricomprese le indicazioni  geograf iche e  denominazioni  di  
or igine,  si intende nei limiti nei quali esse non trovino una propria disciplina 
speciale relativa anche al conflitto con i marchi successivi 

1842. Resta infine il 
dubbio se trovino collocazione fra le maglie capaci della previsione comunitaria 
anche quei segni che nel diritto nazionale trovano protezione come segni  di-
s t in t ivi  a t ip ic i  (si pensi allo slogan; ma anche alla sigla o all’emblema usati da 
un gruppo di imprese) oppure attraverso le norme della concorrenza sleale 

1843. Ci 
si può anche domandare se il costitutore di una varietà vegetale abbia diritto di 
opporsi o di far valere la nullità della registrazione ad opera di terzi di un marchio 
eguale o simile a una denominazione varie ta le  

1844. Già questa sommaria ri-
cognizione dimostra che non è dunque del tutto esatto pensare che la previsione di 
cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c. si riferisca solo a segni distintivi di fatto o non regi-
strati. Certo, essa concerne segni distintivi diversi dai marchi registrati; ma questo 
non significa che prenda in considerazione solo segni distintivi non registrati o di 
fatto, ché, anzi, il riferimento va, come si è visto, a ogni “altro segno utilizzato 
nella normale prassi commerciale”. Anzi, alcuni di questi segni, come la ditta, il 
titolo, la stessa testata del giornale e le denominazioni varietali, debbono essere 
 
 
che lo assiste in quanto disegno. Il tema è discusso nella prospettiva inversa del potere invalidante di 
un marchio anteriore rispetto a un successivo disegno o modello comunitario da Trib. UE 25 aprile 
2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo 
di pulitura», parr. 36 ss. e 12 maggio 2010, causa T-148/08, Beifa Group Co. Ltd. c. UAMI e Sch-
wan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co., in Racc. 2010, II, 1681 ss., caso «strumento di scrittura», 
dove la soluzione della questione è agevolata dalla circostanza che il conflitto presuppone solamente 
che il disegno successivo possa essere usato in funzione distintiva. Per il rapporto fra il “carattere 
individuale” dei disegni e il “carattere distintivo” dei marchi, che si dispone secondo una graduazio-
ne crescente e ammette che una certa entità possegga il primo, pur mancando del secondo, v. §§ 
23.2.2, 29.3 e, per un accenno, 46.1. Anche se è vero che il diritto su disegno, sia esso registrato o 
meno, può comunque assumere rilievo anche ai sensi dell’art. 53, par. 2, lett. d ), r.m.c., il quesito di 
cui al testo non è privo di rilievo operativo, visto che in questa seconda prospettiva (sulla quale v. 
infra, § 84) l’impedimento costituisce causa di nullità ma non anche motivo di opposizione. 

1841 Così Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., par. 28, 
che non ritiene al riguardo preclusiva la circostanza che il segno in questione “sia utilizzato da più 
operatori” (sul punto v. § 58.5). 

1842 Sulle indicazioni geografiche v. §§ 203 ss. Per un esempio significativo di conflitto con una 
registrazione successiva di marchio v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit.; 
sulla disciplina specializzata del conflitto fra denominazioni di origine e indicazioni geografiche 
protette, da un lato, e i marchi ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012 v. § 208. 

1843 In argomento v. P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, in Enc. giur. Treccani, vol. 
XXVIII, Roma, 1991, 5-6. 

1844 Conseguita ai sensi dell’art. 114 c.p.i. o dell’art. 63 del reg. n. 2100/94/CE. In questo caso, 
pare altresì ricorrere l’impedimento assoluto attinente al carattere descrittivo del segno, profilando, 
quindi, un quesito relativo al concorso di impedimenti assoluti e relativi. Per una fattispecie caratte-
rizzata in termini non molto dissimili v. Trib. Foggia 25 ottobre 2002, Bella di Cerignola s.c. a r.l. c. 
Bio Conserve s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4526, caso «Bella di Cerignola». 
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registrati in forza della normativa generalcivilistica o di settore, anche se la loro 
tutela sul piano concorrenziale può prescindere dalla registrazione 

1845; in altri ca-
si, come è quello di alcune fra le denominazioni geografiche, la stessa tutela come 
segno distintivo può presupporre la registrazione 

1846. Neppur va trascurato che la 
previsione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. è stata modificata nel 2004 per attribuire effi-
cacia preclusiva della successiva registrazione di un marchio comunitario anche a 
segni che trovano tutela “conformemente a una normativa comunitaria”. Questo 
allargamento è sicuramente inteso ad attribuire il ruolo di impedimento relativo e 
motivo di nullità alle indicazioni  geograf iche protet te  a i  sensi  del  d i-
r i t to  comunitar io  

1847; e potrebbe svolgere lo stesso ruolo rispetto ai disegni 
comunitari, registrati e non 

1848, se per l’appunto anche a essi si attribuisse una 
curvatura distintiva tale da consentire di ipotizzare un’interferenza con la registra-
zione di un marchio successivo. 

Per determinare se il diritto nazionale (o comunitario) anteriore attribuisca lo 
ius excludendi presupposto dalla norma, l’Ufficio di Alicante deve quindi provve-
dere alla qualificazione dell’entità fatta valere contro la registrazione successiva 
alla luce del diritto nazionale (o comunitario). Secondo un’impostazione sarebbe 
addirittura compito dello UAMI ricercare d’ufficio le regole che risultino applica-
bili nel caso di specie 

1849; anche se risulta assai più convincente l’opinione secon-
do la quale il diritto nazionale verrebbe qui in gioco come fatto, della cui prova 
sarebbe gravata la parte sulla quale incombe l’onere corrispondente 

1850. Già si 
 
 

1845 V. art. 8 CUP. Sull’opponibilità di una ditta non registrata secondo il diritto tedesco v. Trib. 
UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 36-37 (nel caso di specie, tuttavia, a rigore la que-
stione concerneva non l’irregolarità della ditta ma l’imputabilità dell’uso di una denominazione so-
ciale prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese).  

1846 In argomento v. infra, §§ 206-208. Per un esempio v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Se-
zione), casi «Bud», cit. 

1847 In argomento v. infra, §§ 206-207. Per le ragioni ipotizzate al § 208, sembra che debba rite-
nersi applicabile al conflitto con una domanda di registrazione di marchio comunitario (ma non na-
zionale) successiva la disposizione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. e non la previsione specializzata dell’art. 
14, par. 1, reg. (UE) n. 1151/2012. 

1848 Come suggerito da F. MORRI, Commento, cit., 32. 
1849 Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant 

II», cit., par. 91 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 96. E v. anche 
Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria GmbH c. UAMI e Fabricas 
Agrupadas des Muñecas de Onil SA, in Racc. 2005, II, 1329 ss., caso «Atomic Blitz», parr. 31 ss. 

1850 In questo senso v. Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., parr. 
47 ss. ove al par. 54 un richiamo – pertinente – al punto iii) della lett. b ) della Regola 37 del reg. n. 
2868/95/CE di esecuzione del r.m.c. e l’argomentazione sviluppata dalle Conclusioni dell’Avvocato 
generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel medesimo caso «Elio Fiorucci» (sul punto v. an-
che per altri richiami § 9); nello stesso senso Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «ma-
kro/macros consult GmbH», cit., parr. 57 ss.; forse non vi è una contraddizione insanabile fra questo 
orientamento e quello documentato alla nota precedente, se si accetti l’idea – ben argomentata da 
Trib. UE 20 marzo 2013 (Quarta Sezione), caso «Club Gourmet/Club del Gourmet», cit., parr. 39 ss. 
– secondo cui sulla parte incomberebbe l’onere di allegazione e di documentazione del diritto na-
zionale, ma l’Ufficio dovrebbe d’ufficio provvedersi degli strumenti per verificare l’esattezza della 
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tratta di compito non agevole; che può risultare ulteriormente complicato da più 
di una circostanza. Intanto, il diritto nazionale applicabile può ricollegare lo ius 
excludendi alla circostanza che il segno anteriore sia impiegato specificamente in 
funzione distintiva di beni. Non si tratta di quesito solamente teorico: può infatti 
accadere che il segno anteriore, ad es. impiegato come ditta, sia usato al solo fine 
di identificare il soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato, in assenza di 
un collegamento qualificato del segno in questione con i beni immessi sul merca-
to – ad es. muniti di altri segni distintivi – dal titolare della ditta; e allora si tratta 
di verificare se in questa costellazione di circostanze alla ditta sia attribuito il di-
ritto di vietare l’uso di un marchio identico o simile per i beni corrispondenti a 
quelli che rientrano nel campo di attività del titolare della ditta 

1851. Va poi consi-
derato che alcuni ordinamenti nazionali, fra cui quello italiano, disciplinano e-
spressamente il conflitto fra segni distintivi di impresa non registrati anteriori e 
registrazione successiva di un marchio nazionale 

1852; e, nel ciò fare, possono de-
lineare i presupposti e i limiti del potere invalidante del segno anteriore sulla base 
di parametri che non necessariamente coincidono con quelli impiegati per deter-
minare lo ius excludendi del segno corrispondente nei confronti di segni conflig-
genti. Quando ciò avvenga 

1853, occorrerebbe chiedersi se, per misurare il potere 
invalidante che il segno distintivo anteriore ha nei confronti di un marchio comu-
nitario, occorra far capo al parametro individuato dalla previsione del par. 4 
dell’art. 8 r.m.c. e ragguagliato a “il diritto di vietare l’uso del marchio successi-
vo” od, in alternativa, sia preferibile far capo ai parametri prescelti dal diritto in-
terno con specifico riferimento all’invalidazione di un marchio registrato succes-
sivo ad opera di un segno distintivo di impresa non registrato anteriore 

1854. Questa 
seconda soluzione appare preferibile, ad evitare che lo stesso segno distintivo na-
zionale abbia un potere invalidante diverso nei confronti di un successivo marchio 

 
 
posizione prospettata dalla parte medesima. Sulla facoltà dell’UAMI di provvedersi di informazioni 
sul diritto nazionale applicabile sulla base di fonti generalmente accessibili, che parrebbe estendersi 
a un dovere di verifica d’ufficio, v. Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), caso «immagine di u-
na mano», cit., parr. 37 ss. e Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), causa T-404/10, Natio-
nal Lottery Commission, c. UAMI, Mediatek Italia s.r.l. e Giuseppe De Gregorio, caso «immagine 
di una mano», par. 20. 

1851 In argomento v. infra, § 79.3. Il quesito non è stato esplicitamente affrontato da Corte di 
Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., che ai parr. 86 ss. si è limitata a esaminare i 
requisiti minimi di uso di una ditta anteriore, potenzialmente confliggente con una valida registra-
zione successiva di marchio, alla cui verifica è subordinata la legittimità della continuazione del-
l’uso. Dal canto suo Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., par. 44, ha ritenu-
to che l’uso del segno Hiwatt come denominazione sociale non può di per sé stesso costituire uso 
come marchio; nel caso di specie era però stato fatto valere il conflitto della domanda di registrazio-
ne successiva con un marchio registrato anteriore (e non con un altro segno distintivo ai sensi del-
l’art. 8, par. 4, r.m.c.) e si discuteva se la prova dell’uso del marchio registrato anteriore opposto 
potesse essere sustanziata dalla dimostrazione dell’uso della denominazione con esso coincidente. 

1852 Art. 12.1, lett. a) e b) c.p.i. 
1853 Come è suggerito infra, ai §§ 77.3, 77.4 e 100.2 (per i marchi di fatto) e 79.2 (per la ditta). 
1854 Nella specie v., per l’appunto, l’art. 12.1, lett. a) e b) c.p.i. 
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registrato a seconda che quest’ultimo sia nazionale o comunitario. Si tratterebbe 
di una disparità scarsamente giustificabile fra le due situazioni, tanto più che en-
trambe sono sottoposte al diritto nazionale applicabile 

1855. 
(iv) L’applicazione dell’impedimento o motivo di nullità relativa di cui al par. 

4 dell’art. 8 presuppone inoltre che siano “stati acquisiti diritti a detto contrasse-
gno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario o 
della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda 
di marchio comunitario” contro cui il contrassegno stesso sia stato fatto valere 

1856. 
La previsione impone dunque di porre a confronto due termini: quello di acquisto 
del diritto sul segno distintivo e quello di deposito della domanda di marchio co-
munitario. Non sussistono difficoltà, almeno in linea teorica, a stabilire “la data di 
presentazione della domanda di marchio comunitario o ... la data di decorrenza 
del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario” 
ai sensi della lett. a ) del par. 4 dell’art. 8 r.m.c.: al riguardo valgono le regole or-
dinarie 

1857. Più complessa può essere l’individuazione dell’altro termine di riferi-
mento temporale, che dipende da una pluralità di variabili tutt’altro che di facile 
accertamento ed, anzi, spesso assai controvertibili: la qualificazione del segno di-
stintivo anteriore e la determinazione della sua fattispecie costitutiva, alla stregua 
del diritto nazionale applicabile all’una e all’altra. La data di riferimento può 
quindi variare ampiamente a seconda che l’ordinamento in questione ricolleghi 
l’acquisto del diritto alla data iniziale dell’uso, alla data in cui questo raggiunga 
un determinato livello di riconoscimento sul mercato, al compimento di formalità 
(come ad es. la registrazione della ditta o della testata di un giornale in qualche 
registro) o a una combinazione di questi fattori 

1858. 
Anche la verifica del compimento della fattispecie acquisitiva del diritto sul 

segno anteriore presuppone quindi una misurazione dell’intensità e dell’estensio-
ne dell’uso e della notorietà che a esso consegua; e, se il diritto nazionale applica-
bile lo richieda, anche della circostanza che l’uso sia avvenuto in funzione speci-
ficamente distintiva. 

Ci si può domandare se l’Ufficio, così chiamato ad accertare il compimento 

 
 

1855 Salvo che, si intende, per i profili indicati ai punti (i) e (ii), rispetto ai quali trova applicazio-
ne il diritto comunitario se la registrazione successiva sia costituita da un marchio comunitario. Sul-
le difficoltà che si incontrano nell’individuare la legge applicabile nel conflitto fra marchi nazionali 
e comunitari (e viceversa) v. §§ 4 D ), 38.1.2, 38.4(i) e (iii), 99.3. 

1856 Secondo Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., 164 ss. il riferimento 
alla data di deposito della domanda di marchio comunitario – e non della sua pubblicazione – var-
rebbe anche per la valutazione del presupposto di cui al punto (i) relativo all’uso nel traffico com-
merciale. 

1857 Su cui v. supra, § 38. E v. Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Indu-
strial/CPI», cit., par. 47. 

1858 Sulla inidoneità di una domanda di registrazione di marchio ad attestare l’uso della denomi-
nazione della richiedente in quanto “la domanda di registrazione di un marchio non presuppone né 
implica alcuna utilizzazione di quest’ultimo” v. Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso 
«makro/macros consult GmbH», cit., par. 86. 
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della fattispecie costitutiva del diritto su segno distintivo anteriore prima della da-
ta di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario suc-
cessivo, possa anche conoscere delle questioni relative al permanere a tale mede-
sima data del diritto in questione, che possano essere sollevate in via di eccezione 
dal titolare della registrazione attaccata. Si tratta di un interrogativo importante. A 
suo tempo si sono constatati gli inconvenienti gravi che derivano nel disegno 
dell’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario dalla circostanza 
che «la val idi tà  della registrazione di un segno come marchio nazionale non può 
essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un 
marchio comunitario, ma solamente nell’ambito di un procedimento di annulla-
mento avviato nello Stato membro interessato» 

1859. Si ha ragione di temere che 
gli stessi inconvenienti si riproporrebbero qui se l’Ufficio non potesse conoscere 
dei fa t t i  g iur idici  es t in t ivi  del  d ir i t to  sul  segno anter iore  fa t to  vale-
re . Di primo acchito, una risposta insoddisfacente sembrerebbe provenire dalla 
giurisprudenza comunitaria 

1860, che in effetti ha negato che possa essere messo in 
questione il permanere della tutelabilità alla stregua del diritto nazionale di 
un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’Accordo di Lisbona in un Paese 
che è parte dell’accordo in questione. Il precedente non va sopravvalutato: infatti 
nel caso di specie si trattava di un diritto su segno distintivo la cui tutela presup-
pone la registrazione e, più precisamente, di una denominazione di origine tutelata 
sulla base della regola peculiare dell’Accordo di Lisbona, in base alla quale una 
registrazione ai sensi dell’Accordo non cessa di produrre i suoi effetti finché non 
ci sia una sentenza passata in giudicato che la invalida in uno dei Paesi aderen-
ti 

1861. Nei casi in cui la protezione del diritto anteriore non si basi su di una regi-
strazione costitutiva e non viga una regola particolare come quella ricordata, do-
vrebbe però valere il principio opposto. In queste ipotesi, infatti, l’Ufficio potreb-
be, se del caso, negare tutela (e quindi potere invalidante) al diritto su segno di-
stintivo anteriore senza la necessità di interferire con la determinazione di altra 
autorità competente attributiva della protezione mediante la registrazione. Più 
precisamente, nello svolgere il compito demandatogli dalla previsione del par. 4 
dell’art. 8, l’Ufficio si limiterebbe ad accertare se ricorra uno ius excludendi ancor 
attuale in capo al titolare del segno fatto valere; e nel compiere la determinazione 
corrispondente, esso avrebbe facoltà di compiere non solo la verifica del comple-
 
 

1859 Così Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 55, seguito dalla 
giurisprudenza successiva (v. ad es. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo 
II», cit., par. 26 e Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par., 36, 
secondo cui è irrilevante ai fini dell’opposizione la circostanza che il richiedente il marchio comuni-
tario possa vantare un’anteriorità costituita da un nome a dominio che potrebbe invalidare il marchio 
anteriore opposto. In argomento e anche per altri richiami v. supra, § 17.4). Il problema non insorge, 
peraltro, se della questione della validità della registrazione del marchio successivo conosca un Tri-
bunale dei marchi comunitari (come può avvenire nei limiti indicati al § 17.6). 

1860 Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., parr. 79 ss. 
1861 In questo senso Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 90 ss. In 

argomento v. infra, § 77.5, 156.1. 
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tamento della fattispecie costitutiva del diritto, che sicuramente gli compete, ma 
anche dell’assenza, sempre alla stregua della legge nazionale applicabile, di fatti 
estintivi della protezione medesima, che costituisce il necessario completamento 
di quell’indagine quando si tratti di accertare, per l’appunto, la presenza attuale di 
uno ius excludendi in capo al titolare del diritto anteriore invocato al momento in 
cui la tutela è fatta valere 

1862. Ciò non esclude che sia ipotizzabile il permanere di 
un potere invalidante anche dopo che sia venuto meno lo ius excludendi (come nel 
caso del marchio di fatto estinto di cui però permanga il ricordo) 

1863, configuran-
do così una peculiare ipotesi nella quale si profila un’eccedenza,  sot to  i l  pro-
f i lo  cronologico e  temporale ,  del potere invalidante del segno rispetto allo 
ius excludendi che a esso spetti 

1864. Vero è, peraltro, che l’accertamento del per-
manere del potere invalidante verte non sulla presenza o meno di un uso serio ai 
sensi dell’art. 43, par. 3, r.m.c., come avviene quando il segno anteriore fatto vale-
re sia un marchio registrato 

1865, ma sul permanere della sua notorietà, anche in 
quella forma attenuata che è costituita dal permanere del ricordo fra il pubblico, 
come è logico visto la questione concerne il diritto su segno distintivo anteriore 
non registrato, disciplinato dal diritto nazionale e non dal diritto comunitario, co-
me, per l’appunto si è visto 

1866. 
 
 
 

 
 

1862 In senso conforme Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 29 e R. KNAAK, 
Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97. 

1863 V. infra, §§ 98.2 e 100.2. 
1864 Le altre ipotesi di eccedenza del potere invalidante del segno di fatto rispetto allo ius exclu-

dendi a esso spettante sono esaminate ai §§ 76(ii), 77.3 (sotto il profilo geografico), 77.4, 79.2 e 
79.6 (nuovamente sotto il profilo geografico), 91.1, 98.2 e 100.2; anche la previsione per certi versi 
extravagante dell’art. 12.2 c.p.i., nella parte in cui ricollega un potere invalidante a un marchio sca-
duto, cui sicuramente non compete uno ius excludendi, v. §§ 38.4(i) e (iii) nonché 91.1. 

1865 V. supra, § 38.3. 
1866 In questo senso Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 141 ss. e 

Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., parr. 163 ss. e in particolare par. 166. 
L’apprezzamento della valenza conservativa del ricordo del pubblico sembra qui dover essere con-
dotto nella prospettiva della percezione del pubblico medesimo piuttosto che dell’interesse dei con-
correnti all’accesso in segno in questione, a dimostrazione della possibilità che si istituisca un cam-
po di tensione fra questi due parametri segnalata al § 38.3. È peraltro plausibile che – anche se si 
accetti la radicale premessa accolta da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., 
parr. 25 ss. – secondo cui la considerazione dell’imperativo di disponibilità non avrebbe cittadinanza 
in sede di contraffazione (§ 121.2), con riguardo al tema, che qui ci occupa, della verifica del ricor-
rere di impedimenti o motivi di nullità costituiti da diritti nazionali anteriori, qualche rilievo vada 
attribuito anche all’imperativo di disponibilità, se non si vuole istituire una contrapposizione siste-
maticamente inaccettabile fra impedimenti e motivi di nullità riconducibili a segni non registrati e 
registrati rispettivamente (sulle istanze attinenti all’imperativo di disponibilità sottese alla prova 
dell’uso v. § 38.3). 
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77. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto ita-
liano: A) I marchi non registrati anteriori 

1867 

Su questa base, fornita dal diritto comunitario, è venuto il momento di esami-
nare il potere invalidante dei segni distintivi anteriori sul versante interno. Il legi-
slatore italiano, procedendo in conformità con la previsione della direttiva cui la 
norma interna dà attuazione 

1868, ricollega alla presenza di altri segni distintivi di 
impresa anteriori due distinte ipotesi di nullità relativa della registrazione di un 
marchio successivo confliggente. La prima è riferita al conflitto con marchi non 
registrati anteriori di terzi (lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.), la seconda al 
conflitto con “un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, in-
segna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo 
adottato da altri” (lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.). Le due ipotesi sono de-
lineate specificamente in funzione dell’invalidazione del marchio nazionale; ma, 
grazie al rinvio contenuto nell’art. 8, par. 4 r.m.c. alla legislazione degli Stati 
membri, operano anche nei confronti della registrazione di un marchio comunita-
rio. Esse verranno esaminate in successione in questo paragrafo e in quello suc-
cessivo. 

77.1. Il conflitto con un marchio non registrato anteriore. La direttiva facol-
tizza gli Stati membri a prevedere “che un marchio di impresa ... se registrato, 
possa essere dichiarato nullo, se e nella misura in cui” un marchio non registrato 
anteriore “dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa 
successivo” 

1869. La lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. dà attuazione a questa 
previsione comunitaria; ma provvede al compito non già costruendo il potere in-
validante del marchio non registrato anteriore mediante un rinvio ai presupposti 
dello ius excludendi che a questo compete, che – del resto – già erano incerti 
all’epoca in cui è stata adottata la Novella e sono casomai divenuti ancor più dub-
bi con l’adozione del Codice della proprietà industriale 

1870, bensì delineando di-
rettamente i presupposti del potere invalidante. Secondo il diritto interno, non 
sempre la presenza di un marchio non registrato anteriore invalida la registrazione 
di un marchio successivo simile o identico; perché tale effetto si produca occorre 
non solo che “a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità fra i 
prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che 
può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni” ma, innanzitutto, 
che il marchio non registrato sia “già noto” sul mercato 

1871. 
 
 

1867 In argomento v. M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, 
cit.; V. MANGINI, Il marchio non registrato, Cedam, Padova, 1964. 

1868 Art. 4, par. 4, lett. b), direttiva. 
1869 Lett. b) del par. 4 dell’art. 4. Corsivi aggiunti. 
1870 Per un’analisi delle contrastanti opinioni sul ruolo svolto dalla previsione dell’art. 2598 c.c. 

nel delineare – non il potere invalidante, ma – la fattispecie costitutiva del marchio di fatto v. già 
supra, § 12. Per una proposta ricostruttiva v. infra, § 77.3. 

1871 Lett. a) dell’art. 12, 1° comma, c.p.i. Corsivo aggiunto. 
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Il ricorso alla tecnica legislativa così prescelta offre una grande l’opportunità: 
quella di correggere finalmente la stortura che per più di un secolo aveva caratte-
rizzato il sistema italiano della tutela dei marchi non registrati, sia sul piano che 
qui interessa dell’invalidità delle registrazioni successive di marchi confliggenti, 
sia su quello più generale del fondamento e della misura della protezione di questi 
segni distintivi di impresa. 

77.2. La nozione di “notorietà qualificata” del marchio non registrato ante-
riore. Con la lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. si incontra una terza accezio-
ne nella quale la legislazione sui marchi impiega il termine “noto” e quello di 
“notorietà”. Si fa in questo contesto riferimento alla nozione di “notorietà qualifi-
cata” 

1872, così caratterizzandola anche per tenerla distinta dalle due altre nozioni 
cui già si è fatto ricorso: quella che si potrebbe qualificare come “rafforzata” del 
marchio “che gode di notorietà” (o, per il nostro diritto, “di rinomanza”), la quale, 
come si è visto, affonda le proprie radici nella categoria dei marchi c.d. celebri 

1873 
e quella che si potrebbe chiamare “transnazionale” del marchio “notoriamente co-
nosciuto” di cui all’art. 6bis CUP 

1874. (Non ci si deve illudere che questo elenco 
di termini identici che si riferiscono a nozioni giuridiche diverse sia finito qui: fra 
poche righe ci si imbatterà nuovamente nella “notorietà puramente locale” 

1875 e 
più oltre si rincontreranno i segni “notori” di cui all’u.c. dell’art. 8 c.p.i.) 

1876. 
Anche nei principali Stati membri della Comunità, come in Italia, la tutela del 

marchio di fatto richiede che il segno sia notorio. In questi Paesi tuttavia la noto-
rietà non è concepita come un semplice riflesso automatico dell’uso ma qualche 
cosa di qualitativamente diverso. È richiesto a tal fine anche un certo tasso di af-
fermazione sul mercato del marchio di fatto: una vera e propria reputation (in 
Gran Bretagna) 

1877 o una Verkehrsgeltung (in Germania) 
1878. In questi sistemi, 

perché si possa parlare di notorietà, devono essere soddisfatti certi requisiti mini-
mi dal punto di vista della dimensione sia quantitativa, sia territoriale, sia tempo-
rale, dell’uso. Vi è una ragione molto forte per la quale, in questi ordinamenti, si 
insiste su di una nozione piuttosto esigente di notorietà: diversamente si tradireb-
bero le opzioni di vertice che tendono a favorire i marchi registrati rispetto a quel-
li di fatto e si finirebbe per equiparare questi ultimi ai precedenti, disinnescando 
così un potente incentivo alla registrazione. 

 
 

1872 Sul significato della nozione di notorietà “qualificata” v. § 12 e inoltre qui di seguito in que-
sto § 77.2. Tradizionalmente questa notorietà è designata come notorietà “generale”, per contrappor-
la a quella locale (qui esaminata al § 78). 

1873 In argomento v. supra, §§ 60-71. 
1874 In argomento v. supra, §§ 62.4, 72, 73.  
1875 § 78; ma v. già § 76 (ii). 
1876 A sua volta, il diritto dei marchi conosce una pluralità di nozioni di uso e definisce in modi 

non perfettamente sovrapponibili i corrispondenti requisiti. V. § 38.3. 
1877 W.R. CORNISH-D. LLEWELYN, Intellectual Property, cit., 630. 
1878 Art. 4 Markengesetz. Completi riferimenti per il passato in P. AUTERI, voce Segni distintivi 

dell’impresa, cit., 6-7. 
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Nel nostro Paese fino a tempi recenti veniva invece accolta una nozione di no-
torietà assai riduttiva, che si accontentava della presenza di qualsiasi forma di uso 
pubblico senza avere riguardo alcuno all’entità dell’uso medesimo 

1879. Questa let-
tura è contraria al dato testuale, secondo il quale si può dare “uso che non importa 
notorietà” 

1880 e dunque la notorietà medesima non può costituire un riflesso au-
tomatico e ineluttabile dell’uso. Essa trascura anche il dato sistematico, decisivo, 
che la limitazione della tutela alle situazioni caratterizzate dalla “notorietà” “ha la 
sua giustificazione ... nell’interesse dei terzi concorrenti a essere in grado di pren-
dere conoscenza dell’uso del marchio” e quindi postula un uso di entità tale da es-
sere effettivamente conoscibile dalle altre imprese 

1881. L’opzione interpretativa 
che ha condotto alla sottovalutazione di questi profili è forse spiegabile con l’in-
tento di venire incontro alle esigenze delle imprese minori, che, in effetti, molto 
spesso non hanno le risorse necessarie per curare la registrazione e il manteni-
mento di tutti i segni che esse impieghino come marchi. Anche il nostro ordina-
mento, tuttavia, accoglie un sistema imperniato sul favor registrationis del mar-
chio. In questo quadro, confermato dalle indicazioni che ci provengono dal diritto 
comunitario, sia le impostazioni che facevano capo alla disciplina della concor-
renza sleale confusoria sia quelle, forse meno diffuse, fondate sulla riconduzione 
della disciplina di questo segno a quella del marchio registrato hanno finito per 
rivelarsi davvero troppo generose nei confronti della verifica della notorietà del 
marchio non registrato. Questa generosità è particolarmente evidente in quelle 
impostazioni che riconducono la tutela del marchio di fatto a quella del marchio 
registrato: l’affermazione secondo cui “l’uso di fatto di un marchio è costitutivo 
di un vero e proprio diritto assoluto, del tutto paragonabile a quello del marchio 
registrato con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria 
propri del marchio registrato” 

1882, pare fatta apposta per occultare quale profonda 
differenza vi sia tra posizioni giuridiche che nascono rispettivamente dalla regi-
strazione e dall’uso, visto che il marchio registrato esplica tutti i suoi effetti anche 
se non sia né noto né usato. Non si può però neppur dire che l’opposto orienta-
 
 

1879 Una ricostruzione che abbraccia l’interpretazione giurisprudenziale delle norme sulla prote-
zione dei marchi di fatto dal 1865 alla data di pubblicazione dei rispettivi contributi è in P. AUTERI, 
Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit. e in G.G. 
AULETTA-V. MANGINI, Del marchio, cit., 96 ss. Per il periodo più recente si vedano i richiami con-
tenuti nella nota a Trib. Milano 17 gennaio 2008, Orza Pasquale e Jonny Q. Italia s.r.l. c. Metalbot-
toni s.p.a. e Onix s.p.a. e c. Quartermaster, in Giur. ann. dir. ind. 5261/4, caso «bottoni contornati da 
strass» e l’attenta ricostruzione proposta da M. TRAVOSTINO, Gli impedimenti relativi alla registra-
zione, cit., 87-89. 

1880 Già presente nel testo dell’art. 17.2 l.m. anteriore alla Novella e ora menzionato dalla lett. a) 
dell’art. 12, 1° comma, c.p.i. 

1881 P. AUTERI, Territorialità del diritto di marchio, cit., 178-179 e nota 21. 
1882 Che spesso affiora nella giurisprudenza: così, prima dell’adozione del c.p.i., il Trib. Napoli 

con i provvedimenti del 26 marzo 2004, Filippo Murino c. Agostino Rizzo, in Giur. ann. dir. ind. 
4732, caso «Velia teatro» e 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudi-
nale», cit.. Per una revisione critica della nozione di assolutezza del diritto attribuito al marchio re-
gistrato si vedano comunque i §§ 54 e 114. 
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mento, che faceva capo alla disciplina della concorrenza sleale per dar fondamen-
to alla tutela del marchio di fatto, si sia rivelato più rigoroso sotto il profilo del-
l’accertamento del requisito della notorietà, visto che questa di regola veniva vista 
come una conseguenza naturale e automatica della prova di un qualsivoglia uso 
anteriore 

1883. 
Forse, dopo la Novella del 1992, i tempi sono finalmente diventati maturi per-

ché anche da noi si accolga una nozione più esigente di notorietà, capace di con-
trastare l’equiparazione, esplicita o strisciante che essa fosse, del marchio non re-
gistrato a quello registrato che in passato aveva caratterizzato il nostro sistema. Si 
tratta di una svolta coerente con le scelte di fondo del diritto comunitario, anche 
se, a rigore, non necessitata, visti gli ampi margini di libertà che il diritto comuni-
tario assegna ai legislatori nazionali nella disciplina del conflitto fra i segni distin-
tivi anteriori di fatto e la successiva registrazione di un marchio nazionale 

1884. In-
tanto, quali siano le caratteristiche della notorietà del marchio di fatto perché esso 
configuri un impedimento alla valida registrazione di un marchio successivo si desu-
me ora direttamente da una norma espressa, e, più precisamente, dalla disposizione 
specializzata contenuta nella prima parte della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i. 1885. È dive-
nuto quindi possibile spezzare il nesso con entrambe le troppo generose impostazioni 
che si erano venute consolidando in passato. 

Oggi in effetti, da un punto di vista strettamente normativo, diviene possibile 
affermare che in assenza di una effettiva e consistente presenza di mercato del se-
gno di fatto anteriore, tale da istituire un collegamento stabile nella percezione del 
 
 

1883 Costituirebbero eccezioni a questo orientamento, stando alla approfondita indagine svolta al 
riguardo da A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, in Riv. dir. ind. 
2004, I, 99 ss., a 103 s., solo due sentenze: Trib. Milano 2 ottobre 1986, The Lancet Ltd. c. Franco 
Guglielmelli e con Masson Italia Periodici, caso «Banca Manusardi», in Giur. ann. dir. ind. 2138 e 
Trib. Milano 5 maggio 1975, Farmila s.p.a. c. Cianamid Italia sp.a. c. Farmacia del dott. G. Colom-
bo e c. American Cyanmid Co., ivi, 722, «Video/Videocort e Neovideocort» – le quali peraltro sem-
brano muovere in direzione opposta a quella propugnata dal testo e accontentarsi di una nozione di 
notorietà che, assai discutibilmente, pare prescindere dall’uso – cui adde peraltro Trib. Forlì 8 feb-
braio 1999, Banca Fideuram (già Banca Manusardi) s.p.a. e IMI c. Teodorico s.r.l., in Giur. ann. dir. 
ind. 3980, caso «Banca Manusardi», che ha escluso il carattere locale dell’uso di un marchio impie-
gato da un’impresa bancaria quotata in borsa. Per il periodo successivo, si accontenta di una com-
mercializzazione “sia pure non significativa e concentrata prevalentemente nella zona di Milano”, in 
quanto accompagnata da una presenza pubblicitaria del marchio di fatto anteriore, Trib. Verona 16 
luglio 2007, Consea s.r.l. c. Diamante s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5158, caso «Diamante». 

1884 Diversamente da quanto avviene rispetto al conflitto con la registrazione di un marchio co-
munitario successivo, la cui valutazione è filtrata dall’apprezzamento alla stregua del diritto comu-
nitario del carattere non puramente locale del segno anteriore: v. § 76 (ii); e si ricordi che questa no-
zione può divergere – e diverge – dalla nozione di preuso locale del diritto nazionale (§ 78). 

1885 Sotto questo profilo, si potrebbe dire che il legislatore della Novella abbia accolto gli auspici 
di P. AUTERI, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Re-
cht, cit., 8. Accoglie questa stessa premessa, secondo la quale sia il potere invalidante sia lo ius ex-
cludendi dei marchi di fatto andrebbero oggi desunti dalla previsione specializzata (all’epoca l’art. 
17.1, lett. b), l.m.) anziché dalle norme in tema di concorrenza sleale, al fine però di trarne conse-
guenze non sul piano della nozione di notorietà ma dell’estensione della tutela al rischio di associa-
zione, C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 221 ss. a 222-223. 
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pubblico fra quel segno e una certa fonte di origine dei beni da esso contraddistin-
ti, non può verificarsi «un rischio di confusione per il pubblico, che può anche 
consistere in un rischio di associazione» in ragione «dell’identità o somiglianza 
tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti ed i servizi» (art. 12.1, lett. a), 
c.p.i.). Infatti, perché si produca un collegamento stabile nella mente del pubblico 
e perché a fronte di una notorietà così intesa la registrazione di un marchio suc-
cessivo possa effettivamente comportare una “concreta possibilità di confusione 
quanto all’origine” 

1886, occorre un uso del marchio anteriore che superi una soglia 
di intensità piuttosto elevata. La durata dell’impiego non può essere istantanea e 
neppur sporadica ma deve prolungarsi nel tempo; il volume dei prodotti su cui il 
marchio è stato apposto deve essere consistente. Dal punto di vista geografico, 
anche se in questo caso – diversamente da quello preso in considerazione a propo-
sito dell’impedimento e del motivo di nullità di un marchio comunitario – il mer-
cato di riferimento è quello nazionale e non europeo, la notorietà prodotta dall’uso 
deve abbracciarne una parte sostanziale. 

A quest’ultimo proposito, va rilevato come, se in passato la giurisprudenza si 
era risolta a concedere potere invalidante a marchi di fatto usati anche in una sola 
regione 

1887, nelle nuove coordinate normative, appare davvero difficile acconten-
tarsi di così poco per ravvisare una notorietà generale del marchio di fatto anterio-
re 

1888. Nella nuove coordinate normative l’incongruità della prassi giurispruden-
ziale precedente diventa visibile a occhio nudo 

1889. 
Vi sono poi ragioni di peso per sostenere che, nel nuovo assetto, sia richiesta 

una notorie tà  che, oltre a essere caratterizzata dal punto di vista dell’intensità, 
della quantità e della dimensione geografica, sia altresì “qual if icata” anche dal 
punto di vista qualitativo, produttiva cioè della consapevolezza del pubblico inte-
ressato che il segno anteriore in questione è impiegato come marchio, vale a dire 
come segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore 
da quelli di provenienza altrui. Se non fosse così, infatti, non si potrebbe parlare 
 
 

1886 Come segnalato da A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, 
cit., 105. In argomento v. anche § 156.2 (e già § 12). 

1887 Trib. Bologna 11 agosto 1999, in Giur. comm. 2001, II, 379 ss.; Trib. Vigevano 11 luglio 
1973, Calzaturificio Giorgio Marelli s.p.a. c. Pietro Manelli, in Giur. ann. dir. ind. 368, caso «Ma-
relli/Maselli».  

1888 In senso conforme ora Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 21 
ss. ove anche un’attenta indicazione delle prove all’uopo richieste. La sentenza si è soffermata in 
particolare sulla differenza fra la prova della notorietà del marchio non registrato e quella dell’“uso 
serio” ai fini dell’opposizione dei marchi registrati da più di cinque anni ai fini dell’art. 42, par. 2, 
r.m.c. 

1889 La stessa considerazione dovrebbe valere nei confronti della presenza “virtuale” del preuten-
te attraverso mezzi di comunicazione digitale (la cui crescente frequenza è segnalata da M. TRAVO-
STINO, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 89), che non può giustificare un allargamento 
della tutela ove non sia fondata su di una presenza effettiva sul mercato o, alternativamente, su di 
una registrazione. Nello stesso senso, sia pure con riferimento a un nome a dominio e non a un mar-
chio di fatto, Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., 
parr. 26 e 29, che richiede la prova della misura delle visite al sito. 
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di un rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai marchi 
confliggenti 

1890. 
77.3. La rilevanza delle nozione di “notorietà qualificata” anche dal punto di 

vista dello ius excludendi del marchio di fatto. Ci si potrebbe chiedere se il legi-
slatore interno, adottando la previsione di cui alla lett. a) del 1° comma dell’art. 
12 c.p.i., abbia rispettato il precetto corrispondente della direttiva 

1891. Il dubbio è 
legittimo e deriva dalla circostanza, sopra segnalata, che il potere invalidante del 
marchio di fatto anteriore è delineato dalla norma italiana direttamente e nel modo 
appena segnalato, e non invece mediante il richiamo al “diritto di vietare l’uso di 
un marchio di impresa successivo”, postulato dalla previsione comunitaria. Qual-
siasi disallineamento fra la norma interna e quella comunitaria scompare, tuttavia, 
accogliendo il suggerimento 

1892 di vedere nel rischio di confusione quanto all’ori-
gine come delineato dalla norma italiana il presupposto esplicito del potere inva-
lidante del marchio di fatto anteriore e al contempo il presupposto implicito del 
suo ius excludendi. È ben vero che il Codice mai indica espressamente quando 
possa ritenersi presente una violazione del marchio non registrato e neppure si oc-
cupa di indicarne in modo esplicito la fattispecie acquisitiva 

1893. Vi sono peraltro 
molteplici ragioni per ritenere che entrambi questi profili possano essere ricavati, 
in maniera indiretta ma univoca, a partire dalla previsione interna che disciplina il 
potere invalidante di un marchio di fatto anteriore. Una ragione è di coerenza si-
stematica: la soluzione conferma la – sia pur solo tendenziale – correlazione fra 
potere invalidante e ius excludendi del marchio anteriore che già si è potuta veri-
ficare in sede di analisi del conflitto fra marchi entrambi registrati 

1894. L’altra è di 
 
 

1890 Seguo, quasi alla lettera, le indicazioni formulate al riguardo da A. VANZETTI, I segni distin-
tivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 104-105. In senso conforme M. CARTELLA, Il mar-
chio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 59. Si è visto che anche il titolo di opere 
seriali o la testata di una rivista o di un giornale possono in determinate circostanze essere impiegate 
in funzione distintiva dell’origine imprenditoriale delle opere da essi designate: v. Trib. Milano 18 
novembre 2006, caso «What’s up», cit. Perché il segno possa considerarsi dotato di una notorietà 
qualificata non basta che esso sia dotato di capacità distintiva intrinseca ma che sia effettivamente 
impiegato in funzione distintiva dell’origine di beni; questi concetti, pur diversissimi, sono talora 
oggetto di confusione (così ad es. in Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, Scifoni Renata di Scifoni Car-
lo & C. s.a.s. c. Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le Onoranze Funebri di Scifoni 
Patrizia s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 5220, caso «Scifoni», a proposito di una questione di conflitto 
fra ditte ove, per accertare la portata dal diritto esclusivo del segno anteriore nei confronti di quello 
successivo, si trattava di accertare se quello fosse anche impiegato come marchio di fatto). 

1891 Lett. b) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva. 
1892 Di G. SENA, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà indu-

striale, cit., 21-22 (formulato in contrapposizione alle posizioni al riguardo assunte da A. VANZETTI, 
I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit. e reiterate da questo A. nei luoghi citt. 
supra, al § 12). Come si vedrà al § 77.4 l’adesione alla premesse fatte proprie dal primo degli AA. 
citati non comporta l’accoglimento delle conseguenze che egli trae dalle premesse medesime. 

1893 L’osservazione è di A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, 
cit., rispettivamente a 101 e 100. 

1894 Si ricorderà che l’analisi condotta al § 39, come ha individuato punti di distacco fra le azioni 
di opposizione e di nullità da un lato e di contraffazione dall’altro sul versante del marchio successi-
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conformità al diritto comunitario sovraordinato: la soluzione proposta elimina in 
radice qualsiasi disallineamento fra diritto interno e diritto comunitario 

1895. Va 
osservato tuttavia che la norma comunitaria non esclude affatto la possibilità di 
una (limitata) divaricazione fra il potere invalidante e lo ius excludendi del mar-
chio di fatto. Essa infatti richiede che il marchio di impresa non registrato “dia al 
suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”, non un diritto di 
vietare l’uso del marchio successivo in qualunque porzione del territorio nel quale 
il marchio posteriore sarebbe protetto grazie alla registrazione; e quindi ammette 
una certa eccedenza,  sot to  i l  prof i lo  geograf ico e  terr i tor ia le , del pote-
re invalidante del marchio di fatto anteriore rispetto allo ius excludendi che gli sia 
attribuito nei confronti dei segni successivi 

1896. 
77.4. L’estensione del potere invalidante del marchio di fatto anteriore. Come 

si desume dalla proposizione normativa poc’anzi trascritta, la legge italiana con-
templa solamente quello che in precedenza si è indicato come il secondo tipo di 
conflitto fra un marchio di fatto anteriore e la registrazione successiva 

1897. Non è 
quindi prevista alcuna regola speciale a favore di un marchio «che goda di rino-
manza» che non sia registrato (terzo tipo di conflitto): la norma che delinea l’in-
validità si riferisce al rischio di confusione e non all’indebito vantaggio o al pre-
giudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore. Non si 
tratta di un’omissione causale: secondo il diritto comunitario sovraordinato, la di-
sciplina extra ordinem non trova applicazione se non quando il titolare del mar-
chio anteriore abbia assolto l’onere di tipo formale della registrazione prima di 
invocare la protezione 

1898. Non sembra d’altro canto che si possa revocare in 
dubbio questo risultato argomentando che non vi sarebbe oggi ragione di limitare 
la nozione di rischio di confusione alla confusione sull’origine perché il fonda-
mento del potere invalidante – e della tutela – non andrebbe oggi più reperito nel-
l’art. 2598 c.c. e giungerebbe fino al limite del rischio di associazione, testual-
mente evocato (oggi) dalla previsione della lett. a) del 1° comma dell’art. 12 
c.p.i. 1899. Si è infatti visto a suo tempo come una delle acquisizioni più sicure del 

 
 
vo, così ha riscontrato un (almeno parziale) parallelismo nella disciplina delle medesime azioni sul 
versante di quello anteriore. 

1895 Ed è coerente con la soluzione accolta a proposito del conflitto di un marchio di fatto ante-
riore (nazionale) con una registrazione comunitaria [v. supra, § 76 (iii)]. 

1896 Rilevata ad es. da A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, 
cit., 107, seguito da G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 189 
e nota 271. In senso diverso, ma per il passato, P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 6-
7. Questa ipotesi di eccedenza del potere invalidante rispetto alla tutela appare ora confermata, sep-
pur in un’ipotesi nella quale il segno distintivo anteriore era non un marchio di fatto ma una ditta, da 
Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), cause C-325/13 P e C-325/13 P, casi “Peek & Cloppen-
burg/ Peek & Cloppenburg», citt., par. 50. 

1897 Ai §§ 42-59. 
1898 Art. 12.1, lett. c ), c.p.i. V. supra, § 62.2 e infra, § 155.2 (nella prospettiva della contraffa-

zione). 
1899 C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 221 ss. a 222-223. 
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diritto dei marchi comunitariamente armonizzato stia nel principio secondo cui il 
rischio di associazione costituisce un sottoinsieme del rischio di confusione e que-
sto a sua volta è da intendersi come rischio di confusione quanto all’origine 

1900. 
Può anche darsi che il marchio successivo sia identico al precedente e che ne 

sia programmato l’uso per beni identici a quelli per i quali è usato il marchio ante-
riore; si ripropone qui un caso di doppia identità in larga misura corrispondente a 
quello considerato nel primo tipo di conflitto tra marchi registrati 

1901. Ora, anche 
questa ipotesi non trova un’espressa disciplina particolare in relazione al conflitto 
fra un marchio di fatto anteriore e una registrazione successiva. Se si ricordi tutta-
via che nella valutazione dei motivi di nullità relativa occorre verificare se ricorra 
il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio ri-
chiesto, se registrato, potrebbe essere usato” 

1902, si comprende come in una situa-
zione così caratterizzata sia ben difficile escludere la presenza di un rischio di con-
fusione 

1903. E tuttavia anche in questo caso l’invalidità par discendere per l’appunto 
dall’accertamento del rischio di confusione; non dalla doppia identità 

1904. 
Come si accerta allora la presenza o meno di un rischio di confusione fra un 

marchio di fatto anteriore e una registrazione successiva? 
La dimensione geograf ica, subnazionale ma non meramente locale, del 

confronto è peculiare a questa fattispecie; e nell’assetto normativo attuale va con-
siderata con nuovo rigore, per le ragioni appena indicate 

1905. Essa andrà calibrata 
in modo leggermente diverso, a seconda che il marchio successivo sia nazionale o 
comunitario, dovendosi ricavare per differentiam, nel primo caso, rispetto alla no-
zione di uso locale delineata dalle previsioni nazionali; nel secondo caso, rispetto 
alla – corrispondente ma non coincidente – nozione comunitaria già esaminata 

1906. 
Sul piano dell’estensione merceologica  del potere invalidante non posso-

no non registrarsi differenze significative rispetto al regime del conflitto fra due 
marchi registrati. Siccome qui manca, quanto al marchio anteriore, una registra-
zione, l’individuazione del perimetro dei beni affini andrà fatta solo a partire 
dalle tipologie di beni per i quali il marchio anteriore sia stato effettivamente usa-
 
 

1900 V. supra, rispettivamente §§ 57 e 42. 
1901 In argomento v. supra, § 40-41. Fra le situazioni ivi considerate e quella trattata in questo 

paragrafo vi è, tuttavia, una differenza, posto che nella valutazione dell’identità dei beni vengono 
ora presi in considerazione, con riguardo al marchio anteriore, i beni per cui questo sia usato anziché 
registrato. 

1902 Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss. 
1903 Anche se, in relazione alla contraffazione del marchio non registrato ad opera di altro mar-

chio, registrato o meno, in una situazione di doppia identità, per le ragioni già anticipate al § 40 e 
sviluppate infra, ai §§ 130.3-130.5, potrebbe viceversa ricorrere una situazione nella quale il mar-
chio successivo non pregiudichi alcuna fra le funzioni tutelate facenti capo al titolare del marchio 
anteriore. E v. Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 23 ss. 

1904 E v. in materia di contraffazione il § 155.3. 
1905 Per una messa a punto dei parametri impiegati dalla giurisprudenza recente v. V. DI CATAL-

DO, La proprietà industriale, cit., 18 s. Per l’analisi in materia di contraffazione, in larga misura 
convergente, v. § 157.2. 

1906 §§ 78 e 76(ii). 
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to 
1907. È da ritenersi che anche qui la notorietà del marchio anteriore possa assu-

mere rilievo ai fini del confronto, che tuttavia resta necessariamente limitato a una 
valutazione del rischio di confusione quanto all’origine, essendo l’eventuale appro-
fittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore circostanza 
che rileva solo in relazione a marchi anteriori registrati 

1908. 
Vi sono parametri che in qualche misura possono essere ricavati per analogia o 

per differenza rispetto al regime del conflitto fra due marchi registrati. Proviamo a 
inventariare qualche punto di contatto o di distacco. Vediamo intanto il confronto 
fra i segni, dove occorre subito visualizzare che, mancando per definizione una 
registrazione del marchio anteriore, il primo termine di confronto sarà sempre li-
mitato al modo in cui il segno anteriore sia stato in concreto usato 

1909; d’altro can-
to, non essendo possibile fare riferimento a una registrazione, diventa impraticabi-
le il riferimento alle ulteriori e ipotetiche modalità di impiego del marchio ante-
riore che siano compatibili con il tenore del certificato, che invece è ricorrente – e 
perfettamente legittimo – nel caso dei marchi registrati 

1910. Rimanendo al piano 
del confronto fra i segni, non dovrebbero esserci differenze di rilievo per quel che 
concerne l’individuazione del pubblico interessato, i tre livelli (visivo, fonetico e 
concettuale) del confronto, la disciplina specifica dei marchi c.d. complessi, il ri-
lievo della capacità distintiva, anche acquisita, del marchio anteriore per il con-
fronto e per l’accertamento del rischio di confusione 

1911. 
Il rischio di confusione visualizzato dalla norma può valutarsi rispetto a marchi 

di fatto vivi e vitali, non a simulacri di marchi. Il segno esplica il proprio potere 
invalidante nei confronti di una registrazione successiva finché esso resti dotato di 
notorietà generale sul mercato. Questa notorietà generale ben può permanere per 
un certo periodo di tempo anche dopo la cessazione dell’uso, e precisamente fin-
tantoché il pubblico possa continuare a ritenere che quel segno valga a ricondurre 
a una certa origine imprenditoriale beni da esso contraddistinti. Quindi, l’estin-
zione del potere invalidante del marchio di fatto dipende dalla rilevazione del ve-
 
 

1907 In senso conforme Trib. Bologna 3 giugno 2010, Divina s.p.a. c. Fall.to Divina e Calzoleria 
Parmense dei Fratelli Bocchialini s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 5558. Per la diversa regola vigente 
nel conflitto fra marchi registrati v. supra, § 50.2. 

1908 In argomento v. in particolare A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di 
“Codice”, cit., 106 s. Che dire nel caso in cui il preutente faccia fare valere la notorietà del proprio 
marchio di fatto anteriore, pur usato in un settore specifico (abbigliamento), richiamandosi alla no-
tevole reputazione dello stesso segno usato dal dante causa del preutente in uno spettacolo televisivo 
(sul tema Trib. Bari 20 settembre 2013 (ord.), Maglificio Francesca s.r.l. c. New Dance Group s.r.l. c. 
Abacab s.r.l., in Il dir. ind. 2014, 137 ss. con commento di L. GIOVE-A. CORNELI, caso «Duff Beer»)? 

1909 Come sottolineato da A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, 
cit., 108 s. Invece, pur accogliendo le premesse fatte proprie da G. SENA, Confondibilità e confusio-
ne. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit., 21-22, non pare possibile prestare 
adesione alle conseguenze che se ne potrebbero (forse) trarre sulla tutelabilità “in astratto” del mar-
chio di fatto, in ipotesi desunta dalla asserita natura “reale” e “proprietaria” anche dei diritti su segni 
di fatto; in argomento v. § 157. 

1910 In questo senso v. ad es. Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Eliza/Elise», cit., par. 29. 
1911 In argomento v. supra, §§ 43-49. 



844 CAPITOLO QUARTO 

nir meno della sua notorietà generale e non dal decorso di un periodo prefissato di 
non uso, quale quello stabilito per i marchi registrati dalle previsioni in materia di 
decadenza 

1912, anche se è naturalmente plausibile e legittima l’inferenza che la 
cessazione dell’uso per un periodo di tempo prolungato (rispetto alla durata e alle 
dimensioni dell’uso precedente) non possa che far venire meno la notorietà di cui 
il segno fosse stato dotato in passato 

1913. È da ritenersi quindi che all’azione di 
nullità di un marchio nazionale sia di ostacolo la circostanza che al momento 
dell’azione il marchio di fatto anteriore non possegga più notorietà attuale, anche 
se l’avesse posseduta al momento del deposito del marchio successivo 

1914, e che 
anzi ne sia cessato il ricordo fra il pubblico 

1915. Se invece il marchio ancora pos-
siede notorietà attuale, a nulla rileva che esso fosse in origine registrato e che il 
titolare abbia omesso di rinnovare la registrazione. La notorietà generale è, infatti, 
necessaria ma anche sufficiente, a prescindere dalla circostanza che essa sia il ri-
sultato dell’uso nel periodo anteriore o successivo alla scadenza della registrazio-
ne; e la conclusione vale a fortiori nel caso in cui il titolare abbia continuato 
nell’uso in data successiva alla scadenza medesima 

1916. 
77.5. Altri profili applicativi. Come si è detto, la presenza di un marchio di fat-

to anteriore confliggente con una registrazione successiva assume rilievo in mo-
menti diversi nei confronti della registrazione di un marchio nazionale e di un 
marchio comunitario 

1917. 
 
 

1912 In questo senso M.S. SPOLIDORO, La decadenza dalla registrazione, cit., 275. In senso con-
forme Trib. Bari, 14 maggio 2009, in Giurisprudenzabarese.it 2009; Trib. Catania 15 novembre 
2007, Fallimento Art. Edil. Comm. s.r.l. c. ITT International Tecnatronic s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 
5175, caso «ITT»; Cass. 1 aprile 1994, n. 3224, Paladino c. Automobile club Palermo, in Riv. dir. 
ind. 1994, II, 267 ss., con richiami di V.F., caso «Targa Fiorio». Per altri richiami v. M. CARTELLA, 
Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 179 ss. e infra, §§ 98.2 e 100.2. 

1913 Da questo punto appare condivisibile la conclusione cui è pervenuta Cass. 1 aprile 1994, n. 
3224, Paladino c. Automobile club Palermo, caso «Targa Fiorio», che, pur non soffermandosi a ve-
rificare se il pubblico avesse conservato memoria del marchio, ha ritenuto cessata la tutela di un 
marchio il cui uso si fosse interrotto “per oltre 20 anni”. Anche Trib. Catania 15 novembre 2007, 
caso «ITT», cit., ha ritenuto che il marchio di fatto anteriore non fosse tutelabile perché era mancata 
la prova del momento fino al quale il marchio stesso era stato utilizzato. Appare attendibile che la 
misura dell’uso richiesto per conservare il ricordo fra il pubblico sia inferiore a quella richiesta per 
conseguire la notorietà qualificata, in conformità alle ipotesi di diversificazione della nozione di uso 
richiesta ai fini della fattispecie costitutiva del diritto rispetto alla sua conservazione che si sono 
formulate al § 38.3 e verificate nel corso di questo lavoro. 

1914 Arg. ex art. 12.1, lett. a ) c.p.i. (e v. § 98.2); non appare sotto questo profilo necessario ipo-
tizzare che la previsione dell’art. 12.2 c.p.i. sia estesa anche ai marchi non registrati attraverso il 
precetto costituzionale di eguaglianza. Come si è accennato nel testo, la stessa regola pare valere 
anche se il marchio successivo sia comunitario, proprio grazie al rinvio al diritto nazionale contenu-
to nel par. 4 dell’art. 8 r.m.c., su cui § 76(iii) e (iv). 

1915 Sul caso in cui permanga il ricordo del marchio del pubblico pur essendo cessata la tutela 
del marchio, che costituisce un’altra ipotesi di eccedenza – questa volta sotto il profilo temporale e 
cronologico – del potere invalidante rispetto allo ius excludendi v. §§ 98.2 e 100.2. 

1916 Sul punto v. già in precedenza § 76 (iii) e infra, § 91.1. 
1917 § 75.2: solo nel diritto comunitario l’impedimento può essere già fatto valere in fase ammi-

nistrativa. 
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Vi sono altre asimmetrie a seconda che la registrazione successiva concerna un 
marchio nazionale o comunitario. Per un verso è vero che, come la notorietà gene-
rale di un marchio di fatto su tutto il territorio nazionale toglie novità a una suc-
cessiva registrazione nazionale, così la presenza di un marchio non registrato 
(sempre nazionale) che non abbia «portata puramente locale» e conferisca un di-
ritto esclusivo nell’ordinamento di uno Stato membro è di ostacolo alla successiva 
registrazione di un marchio comunitario 

1918. Fra le due situazioni vi è per altro 
verso una prima differenza, già segnalata – le due nozioni di portata locale non 
coincidono alla perfezione – 

1919, cui si aggiunge una seconda e ulteriore differen-
za 

1920: a livello nazionale l’imprenditore preutente può, dopo avere provocato la 
nullità del marchio successivo, ottenere la registrazione a proprio nome. Non è 
però affatto detto che possa fare altrettanto a livello comunitario, ove possono es-
servi altri preusi nazionali confliggenti, a loro volta opponibili. 

Ci si domanda se il successivo registrante di un marchio nazionale possa fare a 
sua volta valere l’assenza dei requisiti richiesti per la protezione del marchio di 
fatto anteriore invocato per invalidare la registrazione. Si può fin d’ora rileva-
re 

1921 che non vi è dubbio che l’eccezione (o la riconvenzionale) possa essere sol-
levata anche dal registrante per quanto concerne il difetto dei requisiti corrispon-
denti agli impedimenti assoluti; anche se non è detto che l’eventualità sia partico-
larmente frequente o probabile, visto che, se davvero i segni sono simili, lo stesso 
impedimento spesso potrebbe vulnerare anche la registrazione successiva. Quanto 
all’assenza dei requisiti corrispondenti ai motivi di nullità relativa, che possano 
viziare il marchio di fatto anteriore, si è sostenuto che essi potrebbero essere fatti 
valere solo dal terzo che sia titolare del diritto (a sua volta) anteriore e confliggen-
te 

1922; e ciò per ragioni di coerenza sistematica 
1923. A questa tesi si è obiettato che 

la limitazione della legittimazione costituirebbe sempre per sua natura norma ec-
cezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica 

1924. Questa secon-
da impostazione appare preferibile, fra l’altro perché coerente al regime di favor 
registrationis che caratterizza il nostro diritto 

1925. 
 
 

1918 Par. 4 dell’art. 8 r.m.c. 
1919 §§ 76(ii) e 78 (e 77.4). 
1920 Segnalata da P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 11. 
1921 Salvo tornare sull’argomento in sede di ricostruzione della tutela del marchio di fatto: § 156.1. 
1922 In questo senso P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 637 s. 
1923 E sempre salvo il caso in cui il marchio di fatto anteriore non sia decettivo: v. P. SPADA, La 

nullità del marchio, cit., 637 (che a 638 fa valere che una diversa soluzione condurrebbe a una sot-
toprotezione del titolare del diritto sul marchio di fatto). 

1924 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 46 e 307. L’ar-
gomento secondo cui il potere invalidante del marchio di fatto anteriore presupporrebbe che questo 
sia “legittimamente” usato dal preutente ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non risulta per contro diri-
mente, una volta che si assuma che il fondamento del potere invalidante medesimo vada reperito 
nella previsione della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i. anziché nella norma codicistica. In argomento v. 
anche M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 142 s. 

1925 In argomento infra, ai §§ 107.4 e 156.1. 
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La situazione si presenta più complessa quando il marchio registrato cui si ri-
ferisce l’opposizione o l’azione di nullità sia comunitario: in questo caso occorre 
ancor una volta fare i conti con la regola secondo la quale nel procedimento co-
munitario non si può discutere della validità del segno distintivo anteriore nazio-
nale fatto valere, la cui valutazione va operata alla stregua della legge nazionale 
ed è riservata al giudice nazionale 

1926. 
Il marchio nazionale registrato successivo non manca di novità quando l’uso 

anteriore di un marchio di fatto che venga a esso opposto sia a sua volta anticipato 
dall’uso del medesimo segno da parte del registrante 

1927. Se il marchio successi-
vamente registrato sia però comunitario, non muta il principio né la legge appli-
cabile (nazionale) che ne è fondamento; ma la sua applicazione nel procedimento 
comunitario di opposizione o di nullità può trovare ancora una volta (provvisorio) 
ostacolo nella regola menzionata al termine del precedente capoverso. 

78. (Segue). B) Il marchio preusato localmente 
1928 

Una disciplina assai diversa si applica invece quando il marchio di fatto ante-
riore rispetto a un marchio nazionale successivamente registrato non superi una 
certa soglia territoriale ed “importi notorietà puramente locale”, secondo la dizio-
ne della terza proposizione della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i. In questo caso l’uso 
precedente del marchio di fatto – il c.d. “preuso locale” – non costituisce impedi-
mento alla registrazione successiva. Si tratta di una regola simmetrica a quella che 
vale nei confronti della registrazione successiva di un marchio comunitario, quan-
do il marchio nazionale anteriore sia “di portata locale” (artt. 8, par. 4 e 111 
r.m.c.) 

1929; salvo che il parametro cui ragguagliare la portata locale o meno del 
 
 

1926 § 17.4. Nell’ambito della domanda riconvenzionale di nullità del marchio nazionale anterio-
re azionata nei confronti di un marchio comunitario di fronte a un Tribunale dei marchi comunitario 
ai sensi degli artt. 96, lett. d ) e 100 r.m.c., la validità del marchio non registrato asseritamente ante-
riore posto alla base della domanda può invece essere conosciuta dal Tribunale medesimo. 

1927 Così, secondo Trib. Roma 31 marzo 2003, Fabbrica Biscotti P. Gentilini c. Alimentaria An-
sa s.r.l. e Alimentari Tacito di Antonioni Fabrizio s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4560, caso «Gentili-
ni», il fatto che il biscottificio Gentilini pur fondato alla fine dell’Ottocento non avesse registrato 
alcun marchio prima del 1986 non lo espone all’invalidazione ad opera dell’uso di fatto, sempre per 
biscotti, da parte di un altro ramo della famiglia, visto che questo successivo uso di fatto era iniziato 
“solo” negli anni ’40 del secolo scorso. Questa conclusione, sicuramente corretta, è ricollegata da 
M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 149, alla regola se-
condo cui “l’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostaco-
lo alla registrazione”; e tuttavia pare essere più semplicemente espressione del principio discusso nel 
testo per cui la novità non è esclusa da un marchio invalido. 

1928 In argomento v. V. MANGINI, Il marchio non registrato, cit.; P. AUTERI, Das Verhältnis der 
‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit., 6 ss. 

1929 Per il diritto comunitario – o meglio per il conflitto con la registrazione di un marchio co-
munitario successivo – v. supra, § 76 (ii). La delimitazione fra dimensione nazionale e comunitaria 
si ritrova anche nella determinazione della notorietà di un marchio: in argomento § 135.2. 
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diritto anteriore è nell’un caso nazionale, nell’altro comunitario. Quale sia l’esatta 
relazione fra i due parametri è questione che si presta a discussione, anche se può 
assumersi che la portata locale di diritto comunitario debba necessariamente esse-
re maggiore, piuttosto che inferiore a quella locale; e può ipotizzarsi che fra i due 
parametri possa istituirsi una correlazione non dissimile a quella che si è venuta 
delineando nell’individuare il rapporto fra le coordinate geografiche della nozione 
di notorietà ai fini del terzo conflitto nel diritto comunitario e, rispettivamente, 
nazionale. È comunque facile comprendere come il perimetro della notorietà pu-
ramente locale costituisca l’altra faccia della medaglia della notorietà generale 
che produce l’invalidità della registrazione 

1930; e come esistano ragioni giuspoliti-
che importanti – anche al fine di accorciare le distanze fra la disciplina del mar-
chio nazionale e quello comunitario – 

1931 per argomentare che oggi debbano 
ascriversi alla dimensione puramente locale anche situazioni che in passato erano 
state concepite come di rilievo nazionale. 

In questa prospettiva, è verosimile che trovino un posto fra i marchi a notorietà 
locale soprattutto alcune tipologie di marchi: quelli che designino produzioni tipi-
che, come anche servizi con un raggio di attività limitato, magari in ragione di li-
mitazioni imposte da normative amministrative 

1932. La prova del preuso anteriore 
non è limitata alla produzione e vendita dei beni contraddistinti dal segno preusa-
to, ma anche al conseguimento di una notorietà, sia pur limitata al bacino locale di 
utenza ma comunque tale da far nascere un’associazione nel pubblico fra quel se-
gno e l’impresa preutente 

1933. 
A quali regole debbono attenersi nei loro reciproci rapporti il titolare del mar-

chio preusato localmente e quello del marchio successivamente registrato? 
 
 

1930 Si vedano dunque i riferimenti contenuti nel precedente § 77.4. Per altri richiami di giuri-
sprudenza più antica, conforme ma più spesso difforme rispetto alle soluzioni ivi proposte, v. C.E. 
MAYR, sub art. 12 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 216 s. L’apprez-
zamento in ordine all’esistenza di un preuso locale costituisce valutazione di fatto, insindacabile in 
sede di legittimità se congruamente motivata: Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit. 

1931 Anche se, come si è visto, i legislatori nazionali conservano un margine di discrezione ri-
spetto al primo che è loro stato sottratto in relazione al secondo (per le ragioni esposte alla nota 26 
delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas 
Tarragona», cit.). 

1932 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 182 portano come 
esempio le imprese funebri e le imprese di trasporto locale. In effetti, quando non siano presenti li-
mitazioni che trovano la loro origine in norme pubblicistiche, come nei casi ora ricordati, anche le 
attività artigianali più tradizionali, che un tempo si svolgevano su scala esclusivamente locale (come 
quelle del panettiere o parrucchiere) possono oggi aggregarsi su scala nazionale e sovranazionale, ad 
es. attraverso contratti di franchising. 

1933 In questo senso Trib. Torino 17 marzo 2008 (ord.), Hermés International s.c.p.a. e Hermés 
Sellier s.a.s. c. Laurence s.r.l., in Giur. it. 2009, 662 ss. e in Riv. dir. ind. 2009, II, 289 ss., caso 
«Kelly, Birkin e Lyndy»; stando al testo della previsione dell’art. 12.1, lett. a ), c.p.i., che si riferisce 
all’«uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso», parrebbe sufficiente l’uso non 
produttivo di notorietà ad attribuire non un diritto proprio in capo al preutente ma un’immunità nei 
confronti delle pretese altrui. In argomento v. M. CARTELLA, Il marchio di fatto, cit., 62, ma anche 
88 e per un accenno v. già supra, il § 12. 
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Non vi è dubbio che il marchio preusato localmente non possa espandersi ulte-
riormente rispetto alla zona in cui era “noto” al momento del deposito successivo: 
tanto dispongono espressamente l’art. 12.1, lett. a), c.p.i. e la disposizione codici-
stica parallela contenuta nell’art. 2571 c.c. 1934. Sicuro è anche che il marchio stes-
so possa negli stessi limiti fatto valere contro terzi inautorizzati 

1935. 
Ci si chiede però se entro quella zona il diritto del preutente sia esclusivo e op-

ponibile anche al successivo registrante del marchio nazionale; oppure se que-
st’ultimo possa ivi coesistere con quello preusato. Come si è visto, il diritto co-
munitario scorge in questo caso un’interferenza fra marchio registrato comunita-
rio successivo e segni distintivi anteriori radicati nel diritto nazionale; e preferisce 
rimettere la soluzione del conflitto ai diritti nazionali di volta in volta interessa-
ti 

1936. Anche con riguardo al corrispondente conflitto fra il marchio nazionale regi-
strato successivo e il diritto anteriore di portata locale, il legislatore comunitario, 
all’art. 6, par. 2, direttiva, attribuisce ampia libertà di scelta ai legislatori nazionali. 

Dal canto suo, la nostra giurisprudenza tendeva a escludere che il titolare del 
marchio registrato potesse usare il segno nella zona di preuso locale. Alla base di 
questa soluzione stava la convinzione che l’uso simultaneo dello stesso segno o di 
segni simili per gli stessi generi di prodotti possa ingenerare confusione nei con-
sumatori e che questo pericolo vada in radice evitato impedendo sovrapposizio-
ni 

1937. 
 
 

1934 Il divieto di espansione comporta non solo la proibizione dell’attività di commercializzazio-
ne ma anche degli altri atti che interferiscono con l’esclusiva attribuita dal diritto di marchio (sui 
quali v. infra, § 123). In questa prospettiva, il preutente non potrebbe attivare un sito telematico, 
perché per definizione questo non conosce limitazioni geografiche nella sua accessibilità al pubblico 
(in questo senso Trib. Milano 13 marzo 2007, L’Arte Pasticciera di Mazzucchi Enrica & C. s.n.c. c. 
Ruffini Angela & C. s.n.c. in liquid. e c. Tacchinardi s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5146, caso «Tor-
tionata»); anche se potrebbe argomentarsi sotto questo profilo che una distinzione possa sussistere 
fra un sito c.d. interattivo, che consente agli utenti di piazzare ordini per via telematica, e un sito 
cosiddetto passivo, che richiede all’utente di contattare il titolare del sito per ordinarne i beni, la di-
stinzione non appare rilevante posto che l’esclusiva attribuita al titolare del marchio registrato si 
estende, come si vedrà, all’attività promozionale. Secondo Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso 
«Canali», cit., dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi discenderebbe che l’imprenditore che 
benefici del preuso per una tipologia di segno (nella specie: insegna) potrebbe estenderlo anche ad 
altri tipi di segno distintivo (ditta e marchio). L’affermazione non persuade: non solo perché attri-
buisce al principio dell’unitarietà dei segni distintivi un significato che esso non possiede (per le 
ragioni indicate infra, ai §§ 79.4 e 5) ma anche perché essa comporterebbe l’espansione del preuso a 
modalità ulteriori rispetto a quelle presenti al momento della registrazione successiva. 

1935 Par. 3 dell’art. 111 r.m.c. 
1936 Par. 1 dell’art. 111 r.m.c. (su cui v. supra, § 76 (ii)). 
1937 In questo senso P. AUTERI, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke 

im italienischen Recht, cit., 6, ove anche un riferimento al divieto di uso ingannevole del marchio 
contenuto nella previsione corrispondente all’attuale art. 21.2 c.p.i., l’art. 11 l.m. Vedeva il preuso 
locale come un caso di concorso di più titoli “esclusivi che si comprimono a vicenda” G. OPPO, 
Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. dir. comm., 1964, I, 187 ss., 196. Una rassegna 
delle posizioni dottrinali sul punto è in R. PENNISI, La convalida del marchio, cit., 89 s., il quale, 
accettando l’impostazione tradizionale, ne attenua la portata attraverso il rilievo, esatto, secondo cui 
il registrante che operasse nella zona di preuso potrebbe comunque beneficiare della convalida. 
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Si tratta di un’impostazione molto tradizionale 
1938. Si sono però nel frattempo 

moltiplicate le ipotesi di uso simultaneo dello stesso segno ad opera di operatori 
economici indipendenti da considerarsi legittime per previsione normativa espres-
sa o implicita 

1939. La legge prevede del resto adeguati correttivi quando l’uso del 
segno rischi di divenire ingannevole 

1940, che possono arrivare alla decadenza del 
marchio 

1941. La prima soluzione imporrebbe un sacrificio del titolare del marchio 
registrato che appare oggi inesigibile: astenersi da tutte le modalità di impiego del 
segno – fra cui la pubblicità televisiva o su giornali a circolazione nazionale; e 
oggi anche la pubblicità online – che possano avere riflessi sulla zona di preuso 
locale. Per questo appare oggi preferibile 

1942 la regola opposta, secondo cui il re-
gistrante può impiegare il segno anche nella zona di preuso, mentre il preutente 
non può agire al di fuori di essa. Questa regola, che sancisce quello che si potreb-
be designare come un “duopolio asimmetrico”, del resto, appare assai più in sin-
tonia con la tendenza in atto a rivalutare il momento della registrazione come fatto 
costitutivo del diritto 

1943. Questa è dunque la soluzione da seguire in caso di suc-
cessiva registrazione di un marchio nazionale; e anche, grazie al rinvio operato 
dal diritto comunitario al diritto nazionale 

1944, in caso di successiva registrazione 
di marchio comunitario. 

 
 

1938 Bene illustrata da P. AUTERI, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke 
im italienischen Recht, cit., 6.  

1939 V. ad es. le ipotesi di convalida di marchio, ammesse con particolare liberalità nei rapporti 
fra un marchio comunitario e un marchio nazionale anteriore, esaminate infra, ai §§ 85-87. Ma cfr. 
anche §§ §§ 38.2, 38.5, 58.5, 99.3, 105.2, 152.2, 178.1, 195-196, 204, 208. 

1940 Anche attraverso la previsione dell’art. 21.2 c.p.i. e della lett. a ) del comma 2° dell’art. 21 
del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, 
n. 146, che ha dato attuazione alla direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Sul te-
ma mi sono soffermato in “Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche 
commerciali ingannevoli, cit. In argomento v. infra, anche §§ 87 e, per una trattazione più compiuta, 
105.2. 

1941 § 105.2. 
1942 Ed è stata accolta da App. Torino 29 marzo 1995, Tecnocasa s.r.l. c. Tecno Kasa di Battoc-

chio Lorenzetto Silvano & C. s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 3409, caso «Tecno Kasa», confermata poi 
da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit., ove in nota completi richiami. Nello stes-
so senso più di recente Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit., obiter. Conforme M.S. 
SPOLIDORO, Il preuso del marchio, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-
M. STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, cit., 48-50 s. Ci si può domandare tut-
tavia se le circostanze specifiche del caso possano indurre il giudicante a riservare al preutente una 
zona di esclusiva, come ritenuto sulla base delle particolari circostanze del caso da Trib. Milano 13 
marzo 2007, caso «Tortionata», cit.; e se la statuizione corrispondente possa trovare il proprio fon-
damento nel potere di adottare gli opportuni provvedimenti, previsto dall’art. 2599 c.c., piuttosto 
che nel diritto dei marchi. 

1943 In questo senso, con richiamo espresso anche alle opzioni operate dal legislatore comunita-
rio con riguardo alla coesistenza fra marchio di fatto anteriore a notorietà generale e successiva regi-
strazione convalidata, Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit. 

1944 Sotto il profilo delle conseguenze della preesistenza di un segno nazionale anteriore [v. art. 
111 r.m.c. e § 76(ii)]; ma non dei suoi presupposti per l’interferenza [§ 76(iii)]. 
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79. (Segue). C) Il conflitto con una ditta, insegna o nome a dominio ante-
riori 

Abbiamo visto come la presenza di “altri contrassegni” anteriori “ed utilizzati 
nella normale prassi commerciale” sia considerata unitariamente – insieme con la 
presenza di marchi di fatto precedenti – dal diritto comunitario, in relazione natu-
ralmente alla registrazione di un marchio comunitario successivo (art. 8, par. 4, 
r.m.c.). Dal canto suo, il legislatore interno fa oggetto di una disposizione specifi-
ca questa eventualità: esso delinea come motivo di nullità della registrazione di un 
marchio nazionale la circostanza che al momento del deposito il segno sia identi-
co o simile “ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna e 
nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo 
adottato da altri” (art. 12.1, lett. b), c.p.i.) a condizione che ricorra il rischio di 
confusione (definito nei termini, ormai consueti, del conflitto di secondo tipo). 

In queste disposizioni normative, apparentemente così semplici e lineari, è 
racchiusa una serie di nodi interpretativi non facili da sciogliere. Alcuni sono sim-
metrici a quelli appena incontrati a proposito del conflitto con i marchi non regi-
strati anteriori e attengono alla determinazione del potere invalidante del segno 
distintivo di fatto anteriore – qui: la ditta, l’insegna, il nome a dominio e gli altri 
segni distintivi anteriori 

1945 – come anche della fattispecie costitutiva corrispon-
dente. Le questioni aperte nell’esegesi delle norme non si fermano però qui. Ai 
fini della loro corretta applicazione ci si deve infatti altresì domandare se il potere 
invalidante dei segni distintivi anteriori nei confronti di una registrazione succes-
siva di marchio (nazionale, ma anche comunitario) confliggente presupponga un 
qualche collegamento qualificato fra il segno anteriore e i beni e servizi offerti sul 
mercato dal suo titolare; se la previsione nazionale, anche letta in congiunzione 
con l’art. 22 c.p.i., effettivamente sancisca il principio della c.d. unitarietà dei se-
gni distintivi e quali siano gli “altri segni distintivi” che, pur essendo menzionati 
dalla norma, non sono da essa esplicitamente indicati. 

Affrontiamo questi diversi profili nell’ordine ora enunciato, focalizzando in un 
primo momento l’analisi sulla ditta per poi estenderla agli altri segni distintivi 
considerati dalla norma. 

79.1. Il potere invalidante della ditta nei confronti di un marchio registrato 
successivo confliggente. Ragioni di coerenza sistematica consigliano di seguire 
anche qui il suggerimento 

1946 di reperire nel “rischio di confusione per il pubbli-
co” determinatosi “a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dell’identità o 
 
 

1945 Sulla questione dell’individuazione dei segni distintivi di fatto cui si applica la previsione 
della lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i. v. amplius, § 79.5. 

1946 Formulato da G. SENA, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della 
proprietà industriale, cit., 21-22. Nello stesso senso, anche se con corollari in parte diversi, C. GAL-
LI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 221 ss. a 222-223. La contrapposta posizione 
di A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 101-102 è discussa ai 
§§ 12 e 78. 
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affinità dell’attività di impresa”, esercitata dal titolare della ditta “ed i prodotti o 
servizi per i quali il marchio è registrato” di cui all’art. 12.1, lett. b), c.p.i., il pre-
supposto esplicito del potere invalidante della ditta anteriore nei confronti di un 
marchio registrato successivo e al contempo il presupposto implicito del suo ius 
excludendi, sempre nei confronti di una registrazione di marchio (nazionale e, 
grazie al rinvio operato dal par. 4 dell’art. 8 r.m.c., anche comunitario). È vero 
che questa soluzione porta a una frammentazione dei presupposti della tutela della 
ditta, che, in questa prospettiva, verrebbero distribuiti su tre distinte previsioni: 
quella dell’art. 2564 c.c. nei confronti di una ditta successiva, quella di cui all’art. 
12.1, lett. b), c.p.i. nei confronti di un marchio registrato e infine dell’art. 2598, n. 
1, c.c. nei confronti dei segni distintivi diversi dalla ditta e dal marchio registrato. 
Si tratta peraltro di un costo, tutto sommato, modesto sul piano operativo 

1947, a 
fronte del quale stanno molteplici benefici, fra cui va annoverata, insieme con la 
coerenza sistematica che suggerisce la scelta, l’eliminazione del disallineamento 
che altrimenti si produrrebbe fra il diritto interno e quello comunitario, che, come 
si è ripetutamente constatato, delinea il potere invalidante di tutti i segni di fatto e 
quindi della ditta non meno che del marchio di fatto attraverso il richiamo al “di-
ritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo” 

1948. 
79.2. La “notorietà qualificata” della ditta come fattispecie costitutiva del suo 

potere invalidante. In passato si segnalava come la principale differenza fra il re-
gime della ditta e quello del marchio di fatto preusato stesse nelle regole rispetti-
vamente applicabili a questi due segni distintivi sotto il profilo del modo di acqui-
sto del diritto 

1949. Essi erano entrambi basati sull’uso o, più precisamente, sulla 
notorietà conseguente all’uso 

1950; e tuttavia il regime applicabile al marchio non 
registrato finiva con l’accordare a questo una tutela più ampia di quella disponibi-
le alla ditta 

1951. Questa non era mai protetta se non nell’ambito territoriale in cui 
essa fosse usata e/o conosciuta, sia pure tenendo conto degli sviluppi potenziali 
dell’attività dell’impresa; mentre, una volta accertato che il marchio di fatto fosse 
usato oltre a un ambito locale, all’epoca inteso per di più in modo assai generoso 
a favore del preutente 

1952, al suo titolare competeva la facoltà sia di provocare la 
nullità di un marchio registrato successivo sia di vietarne l’uso 

1953. 
La situazione pare essere oggi cambiata radicalmente. 
Il diritto comunitario, nel disciplinare il potere invalidante dei segni di fatto nei 

 
 

1947 Visto che la pluralità di enunciati, verosimilmente, non comporta incertezze applicative. 
1948 Corsivo aggiunto. V. § 77.3. 
1949 P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 2-3 e 6-7. 
1950 Per le necessarie messe a punto v. supra, § 77.2. 
1951 P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 2-3 e 6-7. 
1952 V. supra, § 77.2. 
1953 Anche in parti del territorio nazionale dove il marchio di fatto mai fosse stato usato. In ar-

gomento anche per una dimostrazione dell’assunto v. P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, 
cit., 7. Per la diversa ricostruzione oggi prevalente v. § 77.3. 
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confronti di una registrazione di marchio successiva 
1954, non pone ai legislatori 

nazionali alcun vincolo, se non quello relativo al necessario parallelismo fra il po-
tere invalidante e la sfera di protezione 

1955. In questa prospettiva, la scelta del le-
gislatore italiano di disciplinare con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili il 
potere invalidante dei marchi non registrati e degli altri segni distintivi di fatto e 
di ricollegare il potere in questione alla circostanza che i segni distintivi anteriori 
possano considerarsi, con espressione identica nelle due proposizioni normative, 
“noti”, sembra stare a indicare una volontà legislativa di individuare la nozione di 
notorietà cui è ricollegato il potere invalidante (ed escludente) degli uni e degli 
altri segni di fatto in una prospettiva unificante. 

Dunque, oggi vi sono assai buone ragioni per lasciarsi alle spalle la divergenza 
di regimi che fino alla Novella del 1992 avevamo ereditato dal passato e per ri-
percorrere anche con riferimento alla ditta le tappe attraverso le quali si è indivi-
duata la nozione di “notorietà qualificata”: in primo luogo il suo ancoramento alla 
nozione di rischio di confusione per il pubblico 

1956; in secondo luogo le dimen-
sioni economiche, territoriali e il perimetro merceologico desunto a partire dal ri-
schio di confusione 

1957; in terzo luogo, la limitazione del conflitto ai casi di ri-
schio di confusione 

1958. 
In termini operativi ciò comporta che, anche per la ditta, si abbia una tenden-

ziale coincidenza della sfera del potere invalidante con quella dello ius excluden-
di; il che non esclude però, neppur in questo caso, che possa manifestarsi ancora 
una volta una qualche eccedenza del potere invalidante della ditta, ogni qualvol-
ta essa sia usata e conosciuta su di una larga porzione del territorio nazionale, o, 
in altri termini, abbia una “portata” non meramente “locale” 

1959; nel qual caso es-
sa potrà invalidare un marchio successivo confliggente, anche se resta fermo che 
essa non sarà dotata di ius excludendi nei confronti di segni distintivi pur conflig-
genti nelle porzioni di territorio in cui essa non sia nota (esattamente come avvie-
ne nel caso del marchio di fatto) 

1960. 
79.3. In particolare: sulla questione della necessità dell’uso della ditta (an-

che) in funzione distintiva di beni. Un profilo richiede una considerazione più cir-
costanziata. A proposito del concetto di “notorietà qualificata”, si è sottolineato 
come – in relazione ai marchi di fatto – questa nozione presupponga la consape-

 
 

1954 Alla lett. b) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva. 
1955 V. già supra, §§ 77.3 e 79.1. 
1956 V. supra, § 77.2. 
1957 V. supra, § 77.4. 
1958 Ad esclusione quindi di forme di tutela allargata o di presunzione di confusione, quali si pro-

filano in relazione al terzo e al primo conflitto fra marchi registrati: in argomento v. supra, § 77.4. 
1959 Dovendosi individuare il carattere non locale dell’uso alla stregua, rispettivamente, del dirit-

to nazionale (§ 78) e comunitario [§ 76(ii)], a seconda che il marchio successivo sia nazionale o co-
munitario (e v. sul punto Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), casi “Peek & Cloppenburg/ Peek 
& Cloppenburg», citt., par. 51). 

1960 § 77.3. 
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volezza del pubblico interessato che il segno anteriore in questione è impiegato 
come marchio, vale a dire come segno che distingue i prodotti provenienti da un 
determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa 

1961. Ora, se questa ca-
ratterizzazione ha buone ragioni dalla sua con riferimento a un marchio di fatto 
anteriore, essa non si presta per contro a essere trasposta meccanicamente alla “no-
torietà qualificata” della ditta, posto che, qualunque sia la ricostruzione di questo 
segno distintivo che si preferisca accogliere 

1962, è da escludersi che essa vada ri-
collegata alla funzione distintiva dell’origine di prodotti e servizi. 

Si ripresenta dunque qui un quesito già incontrato nel corso dell’analisi della 
disciplina degli impedimenti relativi specificamente riferiti al marchio comunita-
rio successivo 

1963: qualora la ditta sia adottata e usata al solo fine di identificare il 
soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato, in assenza di un collegamento 
qualificato del segno in questione con i beni immessi sul mercato dal suo titolare 
– perché ad es. essi siano muniti di altro marchio –, si tratta di verificare se al tito-
lare della ditta in questione sia purtuttavia attribuito il diritto di vietare l’uso di un 
marchio identico o simile per i beni corrispondenti a quelli che rientrano nel suo 
campo di attività. Per la verità, fino ad oggi si è formata giurisprudenza comunita-
ria solo sul quesito inverso, se il diritto anteriore sul marchio consenta di vietare 
l’uso di una ditta identica o simile in un settore di attività non distante 

1964; e pare 
difficile riferire i risultati, del resto non sicurissimi 

1965, conseguiti a questo speci-
fico riguardo per dare soluzione alla questione se il titolare di una ditta possa vie-
tare l’uso di un marchio successivo solo in quanto sia riscontrabile un collega-
mento qualificato del segno anteriore con beni immessi sul mercato dal suo titola-
re. A questo proposito va peraltro considerato che la questione relativa ai presup-
posti del conflitto fra ditta anteriore e successiva registrazione di marchio (nazio-
nale o comunitario), diversamente dal quesito inverso, è materia interamente ri-
messa al diritto interno 

1966. Da questo punto di vista, la stessa dizione letterale 
 
 

1961 V. supra, § 77.2. 
1962 V. P. AUTERI, voce Ditta, in Enc. giur. Treccani, vol. XI, Roma, 1989. 
1963 V. supra, § 76 (iii). 
1964 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 «Céline»; 16 novembre 2004, caso «Budweiser 
III», cit. (che peraltro, oltre ad affrontare il conflitto marchio anteriore-ditta successiva, ai parr. 86 
ss. ha anche esaminato il conflitto fra ditta anteriore e marchio successivo e, tuttavia, in questa se-
conda prospettiva si è limitato a individuare i requisiti minimi di uso di una ditta anteriore poten-
zialmente confliggente con una registrazione successiva, e in ipotesi valida, di marchio, alla cui ve-
rifica è subordinata legittimità della continuazione dell’uso della ditta anteriore) e 21 novembre 
2002, causa C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, in Racc. 2002, I, 10913 ss., caso «Robel-
co/Robeco». La questione se l’uso della ditta possa invalidare un marchio successivo identico o si-
mile è stata sfiorata da Trib. UE 24 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Jackson Shoes/Jacson of 
Scandinavia», cit., par. 23 s., che però si è limitato a ricordare che, anche se la ditta può operare su 
di un piano diverso, può anche essere usata in commercio per beni; e in ogni caso non sempre il 
consumatore percepisce esattamente la differenza fra ditta e marchio. 

1965 Sui quali v. infra, §§ 122 e 125 e per un primo inquadramento A. KUR, Confusion over Use? – 
Die Benutzung “als Marke” im Lichte der EuGH Rechtsprechung, in GRUR Int. 2008, 1 ss., a 2-4.  

1966 In questo senso già A. KUR, Confusion over Use?, cit., 2, nota 21 e 3. 
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della previsione di cui alla lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i., isolatamente considerata ed, 
a maggior ragione, se confrontata con la lett. a) della stessa norma, sembra essere 
basata sull’assunto che rischio di confusione possa darsi anche nei rapporti fra la 
ditta anteriore e il marchio successivo. Invero, la lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i. ipotiz-
za che uno dei due fattori dal cui congiunto operare può derivare il rischio di con-
fusione sia “l’identità o l’affinità fra l’attività di impresa da questi (scil.: il titolare 
della ditta anteriormente adottata) esercitata e i prodotti e servizi per i quali il 
marchio è registrato” 

1967, parificando così questa situazione all’“identità o affinità 
fra i prodotti o servizi” di cui alla la lett. a) della stessa previsione. Va al riguardo 
peraltro sottolineato come il rischio del ricorrere di un conflitto effettivo presup-
ponga l’“adozione” della ditta e quindi un comportamento che va al di là dell’uso 
episodico e occasionale e che richiede una presenza stabile del segno sul merca-
to 

1968. Se il congiunto operare dell’identità o dell’affinità fra attività di impresa 
esercitata dal titolare della ditta anteriormente adottata e i beni per cui il marchio 
successivo da un lato e l’identità o somiglianza dei segni possano produrre un ri-
schio di confusione, è accertamento che deve essere effettuato in concreto, sulla ba-
se delle circostanze del singolo caso, come, del resto, si è visto essere la regola nel 
caso di un conflitto fra un segno anteriore di fatto e una registrazione successiva 

1969. 
Ora, provandosi a ricostruire una improvvisata tipologia di situazioni ricorren-

ti, è abbastanza verosimile che l’adozione e l’uso di una ditta anteriore cui si ac-
compagni l’impiego di un marchio completamente diverso dalla ditta medesima 
sui prodotti immessi sul mercato dal primo imprenditore difficilmente sia produt-
tivo del rischio di confusione ad opera di un marchio successivo identico o simile 
alla sola ditta anteriormente adottata, quando quest’ultima resti in ipotesi non vi-
sibile agli occhi del pubblico al momento dell’acquisto del bene. Per contro, è al-
trettanto verosimile che la ditta adottata da un’impresa che opera nel campo dei 
servizi e quindi impiegata sui documenti (stampati, polizze, moduli contrattuali) 
in cui si esplica l’attività possa subire una confusione ad opera di un marchio di 
servizio nello stesso settore o in settori contigui a quello di attività del titolare del-
la ditta anteriore. In questo caso, infatti, i servizi del nuovo venuto ben possono 
essere ascritti all’attività del titolare della ditta anteriore. D’altro canto, la giuri-
sprudenza ha chiarito che la ditta può trovarsi in una relazione qualificata con i beni 
“anche in assenza di apposizione” del segno corrispondente alla prima sui secon-
 
 

1967 Corsivo aggiunto. 
1968 Questa è la ragione per la quale la norma non è riferibile ai disegni, registrati o meno che es-

si siano: non si tratta di segni distintivi suscettibili di “adozione” e quindi essi vanno considerati 
come segni coperti da un diritto esclusivo che dà luogo all’impedimento e alla causa di nullità di cui 
rispettivamente agli artt. 14.1, lett. c ) e 25.1, lett. b ), c.p.i. e alla lett. d ) par. 2 dell’art. 53 r.m.c. (per 
i quali v. il § 84.3).  

1969 È appena il caso di segnalare che il ricorso a un criterio di questo tipo comporta notevoli in-
certezze, come pare confermato dalla fenomenologia di situazioni tipiche illustrata qui di seguito; 
dove va piuttosto avvertito che la presenza di margini così accentuati di incertezza costituisce un 
buon argomento giuspolitico per estendere la disciplina della convalida anche al caso di un conflitto 
con una ditta (od altro segno distintivo di fatto) anteriore: in argomento v. infra, § 85.4. 
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di, quando il segno medesimo venga impiegato “in modo da creare un nesso tra il 
segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti commercializzati”, come è nel caso di 
un negozio che consegni alla clientela tutti i beni anche di produzione altrui ripo-
nendoli in una busta, contenitore, shopper o sacchetto che rechi in caratteri ben 
visibili la propria ditta 

1970. Cosicché ancor una volta il criterio decisivo appare 
dover essere reperito nella percezione del pubblico: il rischio di confusione fra 
ditta anteriore e marchio registrato successivo va precisato come rischio che il 
pubblico ascriva anche i beni contraddistinti con il marchio successivo all’attività 
dell’impresa titolare del diritto anteriore. 

79.4. Il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi. Ad avvalorare questa 
conclusione si potrebbe richiamare l’opinione largamente diffusa secondo la quale 
la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 12.1, insieme con l’art. 22 c.p.i., consacre-
rebbero definitivamente l’emersione del principio dell’unitarietà dei segni distinti-
vi, già da lungo tempo accolto dalla dottrina 

1971. Secondo questa prospettiva 
1972, 

il rischio di confusione non si produrrebbe solo nel caso di interferenza fra segni 
distintivi di tipo omogeneo (ad es. fra marchi registrati; o fra marchio di fatto e 
marchio registrato) ma anche in quello di interferenza fra segni distintivi di tipi 
diversi, come, nelle situazioni fin qui considerate, la ditta e il marchio. Il principio 
dell’unitarietà dei segni distintivi andrebbe però oltre all’interferenza fra ditta e 
marchio; infatti, fra i segni suscettibili di reciproco conflitto andrebbero annovera-
ti secondo le due disposizioni appena richiamate anche segni distintivi che si col-
locano su di un piano leggermente sfalsato rispetto alla ditta, come la ragione o 
denominazione sociale, cui fin dai tempi della Novella va aggiunta l’insegna. Con 
il Codice ha trovato emersione per la prima volta anche il nome a dominio; anche 
questo segno, che contraddistingue un sito web e può assumere rilievo come se-
gno distintivo d’impresa quando attraverso il sito venga svolta attività economica, 
è immediatamente stato arruolato fra i segni distintivi suscettibili di conflitto con 
una registrazione successiva di marchio abbracciati dal principio di unitarietà. La 
stessa sorte hanno conosciuto, con il decreto correttivo, gli “altri segni distintivi” 
anteriormente adottati. 

Una regola attributiva di rilevanza al conflitto fra tipi diversi di segni trova in 
effetti la propria ragione nella constatazione per cui i diversi tipi di segno distinti-
vo tendono nella realtà del processo economico a convergere fra di loro sotto il 
 
 

1970 L’esempio è ripreso, con qualche adattamento, dalla situazione considerata da Corte di Giu-
stizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 23. Sotto questo profilo possono assumere rilievo 
primario le regole attinenti all’onere della prova: v. ad es. Trib. Firenze 20 ottobre 2008, Alaia Az-
zedine e Azzedine Alaia s.a.s. c. Alaia Marco titolare della ditta Mapel, in Giur. ann. dir. ind. 5311, 
caso «Alaia», dove il titolare della ditta anteriore è riuscito a dimostrare l’anteriorità dell’uso come 
ditta ma non come marchio. 

1971 V. in passato P. GRECO, Corso di diritto commerciale e industriale. I diritti su beni immate-
riali, Giappichelli, Torino, 1948, 79; T. RAVÀ, Diritto industriale, vol. I, Azienda. Segni distintivi. 
Concorrenza, Utet, Torino, 1973, 323 ss. 

1972 Cui aderiscono fra gli altri A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 
20096, 184-185; M. TRAVOSTINO, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 102. 
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profilo funzionale e nella percezione del pubblico, anche se permangono differen-
ze concettuali che consentono di tenerli distinti sul piano teorico. Occorre infatti 
considerare che, anche se in teoria i diversi segni distintivi – marchio, ditta, inse-
gna – si differenziano nettamente quanto al loro oggetto 

1973, nella pratica i confini 
fra di essi tendono a diventare sempre più labili. Quando sulla pubblicità di una 
vettura si incontri il segno «FIAT», non sempre è chiaro se si sia venuti in contat-
to con il marchio (generale) che contraddistingue le vetture pubblicizzate o con la 
denominazione sociale dell’impresa che le immette sul mercato. Ed è fuor di di-
scussione che i diversi tipi di segni distintivi, se identificano oggetti che sono al-
meno concettualmente distinti (rispettivamente: i beni; l’attività; il soggetto titola-
re dell’impresa sociale; i locali; il sito web), ricollegano poi ciascuno di essi, in 
quanto momenti in cui si articola l’esercizio dell’impresa, a un unico centro unifi-
catore, che è costituito da un imprenditore o da un’impresa determinati (a seconda 
che si accolga la prospettiva del soggetto o quella dell’attività). Cosicché l’even-
tualità stessa che più imprenditori possano utilizzare segni simili, ancorché in 
funzioni tipologicamente diverse, può certamente evocare, almeno in linea teori-
ca, il pericolo di una confusione del pubblico. 

L’interprete deve tuttavia domandarsi se, prendendo atto della possibile rile-
vanza del conflitto fra segni appartenenti a tipi diversi, questa debba – e possa – 
necessariamente tradursi nell’accoglimento di un principio di unitarietà dei segni 
distintivi inteso in modo rigido e inflessibile. Ciò avverrebbe se il principio venis-
se interpretato come assolutizzazione della regola prior in tempore, potior in iure 
e quindi sancisse sempre e comunque la prevalenza dell’imprenditore che com-
pleti la fattispecie acquisitiva del diritto su uno qualsiasi dei segni distintivi nei 
confronti nei confronti di qualunque segno distintivo identico o simile impiegato 
per settori di attività simili. 

Alcune fra le ragioni di esitazione verso l’integrale accoglimento del principio 
di unitarietà dei segni distintivi, pur baldanzosamente enunciato dal legislatore 
nazionale nella rubrica dell’art. 22 c.p.i., stanno nel rapporto fra il diritto interno e 
quello comunitario. Sotto questo profilo, occorre tenere conto della circostanza 
che il diritto comunitario, che pur ammette la possibilità di conflitto fra segni ti-
pologicamente diversi 

1974, non pare assumere affatto però che questa sia un’eve-
nienza necessaria e tantomeno inevitabile 

1975. 
 
 

1973 In argomento v. supra, § 1. Un’enunciazione assai netta è in Trib. UE 26 settembre 2012 
(Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 126. 

1974 Come illustrato ai §§ 75-76. 
1975 Salvo che – forse – si potrebbe sostenere che la previsione un po’ sibillina di cui all’art. 53, 

par. 4, r.m.c., secondo cui “Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2”, che si riferiscono rispet-
tivamente a segni distintivi o altri diritti anteriori confliggenti, “che abbia preliminarmente doman-
dato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per 
contraffazione non può presentare un’altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconven-
zionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda”, 
sia fondata su di un principio dell’equipollenza o equivalenza del potere invalidante di segni distin-
tivi di tipologie diverse fatti valere contro una registrazione successiva. Questa ipotesi esplicativa 
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Di fronte a questo possibilismo comunitario, viene da domandarsi per quale 
ragione il legislatore nazionale avrebbe voluto vincolare le mani all’interprete 
sancendo un principio impegnativo come quello dell’unitarietà dei segni distintivi 
inteso nella sua versione massimalistica. L’interrogativo si ripresenterà con rife-
rimento alla questione, inversa, se il diritto su di un marchio anteriore sia violato 
dall’uso di un segno distintivo di impresa diverso dal marchio, che trova la pro-
pria disciplina nelle previsioni rispettivamente dell’art. 5, par. 5 della direttiva e 
dell’art. 22 c.p.i. Se a quest’ultimo riguardo occorrerà anche domandarsi quale in-
terpretazione della previsione nazionale sia conforme al precetto comunitario 

1976, 
si può per l’intanto constatare come il legislatore nazionale disponga invece di 
completa libertà nel caso invero e quindi nel delineare i presupposti del potere in-
validante di segni distintivi diversi dal marchio nei confronti di una registrazione 
successiva di marchio 

1977. 
Vero è però che, anche nella prospettiva che qui interessa, già si sono incontra-

te valide ragioni  per  a t tenuare  e  smorzare  in  misura  s ignif icat iva la  
porta ta  del  pr incipio  del l’uni tar ie tà . La soluzione alla questione se una 
ditta anteriore interferisca con una registrazione come marchio di un segno identi-
co o simile per beni in tutto o in parte sovrapponibili dipende non solo dall’o-
perare congiunto dei due fattori consueti nell’analisi del conflitto del secondo tipo 
(l’identità o somiglianza di segni e beni) ma anche dalla considerazione in concre-
to di circostanze ulteriori. Quali poi siano queste circostanze, è presto detto. Con 
riguardo alla ditta anteriore, si è visto che esse attengono a fattori come l’accer-
tamento dell’adozione del segno, intesa come comportamento produttivo di una 
presenza stabile sul mercato dell’impresa contraddistinta, l’individuazione di un 
nesso qualificato fra il segno distintivo anteriore e i beni offerti sul mercato dal-
l’imprenditore che ne sia titolare, l’apposizione o meno di marchi (diversi dal se-
gno anteriore) sui prodotti, la qualificazione come prodotti o servizi dei beni of-
ferti dall’imprenditore preutente 

1978. 
È possibile ora generalizzare l’analisi, provandosi a fornire criteri che possano 

essere utilizzati anche a proposito di segni distintivi anteriori diversi dalla ditta, 
osservando che la questione se fra il segno distintivo anteriore e la registrazione 
successiva vi sia conflitto va valutata in concreto e non in astratto 

1979 e, quindi, 
attribuendo peso non solo alla qualificazione del segno anteriore ma alle modalità 
effettive con cui questo sia usato sul mercato; e tenendo presente come stella po-
lare che la valutazione corrispondente è costituita dal ricorrere di un rischio di 
 
 
della norma enunciata nel testo va tuttavia presa con tutte le dovute cautele: la previsione ora tra-
scritta pare più attendibilmente dare applicazione a principi di economia processuale, come quelli 
sottesi al divieto del ne bis in idem e al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il dedu-
cibile. 

1976 V. infra, §§ 122 e 125.3. 
1977 Salvo, è appena il caso di ricordarlo, il principio della necessaria coincidenza fra il potere 

invalidante e la sfera di protezione: v. supra, § 76.3. 
1978 V. supra, § 79.3. 
1979 Almeno per quanto attiene al segno anteriore: v. supra, § 39. 
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confusione nel pubblico e quindi va condotta avendo riguardo alla percezione del 
pubblico interessato. Insomma: per accertare se ricorra un conflitto rilevante ai 
sensi della lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. non ci si può arrestare a doman-
darsi se il segno anteriore vada qualificato come ditta, ragione o denominazione 
sociale, insegna o nome a dominio; ma occorre anche chiedersi se, misurata la no-
torietà di cui quel segno gode su quel mercato, ci si possa attendibilmente aspetta-
re che il pubblico, vedendo lo stesso o simile segno usato come marchio da un 
imprenditore successivo, possa erroneamente ricondurre i beni così contraddistinti 
all’attività dell’impresa esercitata del titolare che è individuato dal segno anteriore. 

Accogliendo uno schema di riferimento come questo, non viene negato il prin-
cipio dell’unità dei segni distintivi, il cui accoglimento, del resto corrisponde a 
un’opzione legislativa espressa che, in assenza di contrasto con il diritto comuni-
tario sovraordinato, non può essere disattesa. Se ne riconduce piuttosto l’opera-
tività entro coordinate plausibili, col negare che il principio costituisca un auto-
matismo e affermando che esso indica ipoteticamente una possibile interferenza 
anche fra segni di tipo diverso, il cui ricorrere nel caso concreto va comunque mi-
surato sulla base della percezione del pubblico interessato. 

Quanto all’individuazione della sede nella quale può essere fatta valere l’inva-
lidità della successiva registrazione e alla relativa legittimazione, le regole sono 
identiche a quelle considerate nel precedente paragrafo 

1980. A ciò si aggiunga che 
sul piano del diritto interno parrebbe doversi negare il permanere dell’efficacia 
invalidante che i segni distintivi ora considerati avessero al momento del deposito 
del marchio posteriore, qualora al momento della proposizione dell’azione di nul-
lità essi non posseggano più notorietà attuale 

1981. 
79.5. Il perimetro del principio di unitarietà dei segni distintivi. Come si è vi-

sto, il legislatore nazionale ipotizza che il motivo di nullità della registrazione 
successiva sia costituito dalla preesistenza di alcuni segni distintivi anteriori spe-
cificamente indicati: la ditta, la ragione e la denominazione sociale, l’insegna, il 
nome a dominio 

1982. A questo elenco il decreto correttivo ha aggiunto il riferi-
mento agli “altri segni distintivi” che possano interferire con la registrazione suc-
cessiva di un segno identico o simile come marchio, senza indicare esplicitamente 
quali possano essere le entità ricomprese nella norma. I segni candidati a collocar-
si in posizione confliggente non sono né pochi né di poca importanza: già la 
sommaria ricognizione operata in relazione alla disposizione parallela del regola-
mento, l’art. 8, par. 4, r.m.c., ha portato alla ribalta i titoli delle opere dell’inge-
gno, i titoli e le testate dei giornali, le indicazioni geografiche, i disegni o modelli, 
le denominazioni varietali come anche i segni distintivi atipici 

1983. 
Si avrebbe ragione di dubitare dell’opportunità, come anche della legittimità 

comunitaria, dell’estensione del principio dell’unità dei segni distintivi anche a 
 
 

1980 Ciò per il chiaro tenore degli artt. 176.5 e 122.2 c.p.i. 
1981 Arg. ex art. 12, 2 c.p.i. e art. 3 Cost.; e v. già § 77.4.  
1982 Lett. b ) dell’art. 12.1 e art. 22 c.p.i. 
1983 V. § 76 (iii). 
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questi “altri” segni, diversi da quelli espressamente menzionati dalla lett. b) del 1° 
comma dell’art. 12 c.p.i., se il principio fosse inteso inflessibilmente e fosse suffi-
ciente che un’entità fosse riconducibile a una qualsivoglia fra le tipologie di segni 
ora inventariate per concludere che il segno corrispondente possegga sempre e 
comunque potere invalidante della registrazione successiva di marchio (nazionale 
o comunitario) identico o simile, in presenza di somiglianza di segni e affinità di 
settori. A diversa conclusione si può però pervenire quando il principio dell’u-
nitarietà dei segni distintivi venga inteso non come automatismo ma come regola 
tendenziale e quindi alla stregua di una ipotesi normativa di valutazione del con-
flitto, da confermare sulla base delle circostanze concrete del caso, secondo quan-
to si è appena suggerito 

1984. 
In questa prospettiva il conflitto fra questi “altri” segni ora menzionati dalla 

lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. e una registrazione successiva pare dovere 
seguire un percorso snodantesi in tre tappe. Prima di tutto, si tratta di verificare se 
il conflitto fra quell’entità e una registrazione successiva di marchio sia espressa-
mente disciplinato da una previsione specifica del Codice o della normativa in 
tema di segni distintivi, come è nel caso delle denominazioni geografiche 

1985; se 
così è, occorre aver riguardo alle regole di settore in ossequio al principio di spe-
cialità 

1986. In secondo luogo, si tratta di verificare quale sia il contenuto della pro-
tezione che il diritto interno accorda a quell’entità e quale ne sia la fattispecie co-
stitutiva: una volta assodati l’esistenza di uno ius excludendi e la presenza dei pre-
supposti per il suo esercizio, la fattispecie può essere incanalata lungo i binari di 
valutazione offerti dalla previsione facoltizzante contenuta della direttiva 

1987 e 
dalla disposizione di identico contenuto del regolamento 

1988, che ricollegano il 
potere invalidante del segno anteriore al “diritto di vietare l’uso di un marchio di 
impresa successivo”. In terzo luogo, si tratta di verificare se in concreto e nella 
percezione del pubblico interessato l’interferenza fra il segno “altro” e il marchio 
registrato successivo possa ingenerare un rischio di confusione, inteso come a-
scrizione all’impresa esercitata dal titolare del diritto anteriore anche dei beni con-
traddistinti dalla registrazione successiva; dove alla risposta affermativa al quesito 
consegue l’applicazione delle previsioni che sanciscono l’impedimento e il moti-
vo di nullità della registrazione successiva 

1989. 
Val la pena di osservare, aprendo una parentesi, che questo approccio consente 

anche di impostare in maniera adeguata la questione se il principio di unitarietà 
dei segni distintivi valga solo “verticalmente”, nei rapporti fra un segno anteriore 
 
 

1984 Al punto precedente. 
1985 Sul punto v. infra, § 208. 
1986 Correlativamente, in assenza di una disposizione specializzata rivolta a risolvere il conflitto 

fra una registrazione di marchio e una indicazione geografica, come è nel caso delle indicazioni c.d. 
semplici, trova applicazione l’art. 12.1, lett. b ), c.p.i. 

1987 Art. 4, par. 4, lett. b). 
1988 Art. 8, par. 4, r.m.c. 
1989 Lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., par. 4 dell’art. 8 e lett. c )  del par. 2 dell’art. 53 

r.m.c. 
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e un marchio successivo e fra un marchio anteriore e un segno successivo, oppure 
anche “orizzontalmente”, nei reciproci rapporti fra segni distintivi diversi (ad es. 
insegna nei confronti di ditta; oppure slogan rispetto a un nome a dominio). La 
seconda soluzione è preferibile. Si tratta infatti di conflitti che possono vantaggio-
samente venire inquadrati a partire dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi, 
a patto che questo venga inteso come regola tendenziale e non come automatismo. 

79.6. I limiti al potere invalidante dei segni distintivi anteriori al marchio re-
gistrato. Il diritto sul segno distintivo anteriore nazionale, invocato per fare valere 
la nullità del marchio registrato successivo, non è sempre e necessariamente vali-
do. Anche in questo caso 

1990, il successivo registrante di un marchio nazionale 
può a sua volta fare valere i motivi di nullità che vizino il segno anteriore invoca-
to per invalidare la registrazione, paralizzando così l’azione corrispondente; il 
successivo registrante comunitario può d’altro canto incontrare l’ostacolo proce-
durale consueto 

1991. 
Ci si potrebbe peraltro domandare che cosa avvenga quando due imprenditori 

impieghino simultaneamente il proprio patronimico come ditta: come è perfetta-
mente compatibile dato il ridotto ambito di protezione territoriale di questo segno 
distintivo, che nei reciproci rapporti fra due ditte è desumibile dalla previsione 
dell’art. 2564 c.c. 1992. La situazione differisce da quella appena analizzata sotto 
un profilo importante: entrambi i diritti anteriori sono validi e si tratta quindi di 
vedere quale di essi prevalga, quando uno degli imprenditori in un momento suc-
cessivo decida di registrare come marchio la ditta da lui in precedenza legittima-
mente usata. A chi compete dunque il diritto di usare lo stesso segno anche come 
marchio? In passato si era sostenuto 

1993, all’epoca fondatamente, che tale preroga-
tiva spettasse a quello dei titolari della medesima ditta che per primo si risolvesse 
a impiegare il segno anche come marchio. È poi sembrato che questa regola di so-
luzione del conflitto dovesse essere abbandonata in conseguenza dell’accogli-
mento del principio dell’unità dei segni distintivi. In questa prospettiva si potreb-
be pensare che la prima ditta, pur non rendendo necessariamente illegittima quella 
successiva coincidente, sarebbe comunque di impedimento alla registrazione di 
un segno confliggente come marchio, anche quando il successivo utilizzatore del-
la ditta avesse per così dire “battuto sul tempo” il primo nella registrazione del 
marchio 

1994. Quest’ultima impostazione non mi pare più del tutto convincente: 
visto che il principio dell’unitarietà dei segni distintivi non va inteso come infles-

 
 

1990 Come in quello esaminato supra, al § 77.5 a proposito del conflitto della registrazione suc-
cessiva con un marchio di fatto anteriore [e v. § 76 (iv)]. 

1991 Che si frappone al giudizio di invalidità del segno distintivo nazionale anteriore di fronte al-
le autorità comunitarie (ma non al Tribunale dei marchi comunitari): v. §§ 17.4 e 77.5. 

1992 E non dall’art. 12, 1° comma, lett. b), c.p.i., per le ragioni già fatte valere al § 79.1. 
1993 Da P. SPADA, Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica, in Riv. dir. civ. 

1969, I, 140 ss.  
1994 In questo senso anche il mio I segni distintivi: diritto interno e comunitario, Giappichelli, 

Torino, 1999, 90. 
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sibile automatismo, occorrerà chiedersi se in concreto la prima fra le ditte anterio-
ri, pur essendo convissuta serenamente con una ditta successiva coincidente, con-
fligga davvero con il marchio successivo adottato dal titolare di quest’ultima; e la 
risposta al quesito, anche qui, pare dovere dipendere essenzialmente dalla dimen-
sione geografica (locale o generale) del primo uso 

1995 e dalla percezione del pub-
blico interessato 

1996. 
79.7. Il preuso locale della ditta, dell’insegna e degli altri segni distintivi ante-

riori. Quanto al preuso locale, le previsioni della lett. b) e della lett. a) del 1° 
comma dell’art. 12 c.p.i. manifestano un parziale parallelismo. “L’uso precedente 
del segno,” – recitano entrambe – “quando non importi notorietà di esso, o impor-
ti notorietà puramente locale, non toglie la novità”. La norma che qui interessa 
lett. b), assume, dunque, che l’uso di fatto dei segni presi in considerazione possa 
anche avere una dimensione locale. Assunto questo che sicuramente è confermato 
dall’esperienza per quello che concerne la ditta, la ragione, la denominazione so-
ciale e l’insegna; come è altrettanto sicuramente smentito dall’esperienza con ri-
guardo ai nomi a dominio, visto che la rete è presente dappertutto e in nessun po-
sto in particolare e quindi un uso di portata locale del nome a dominio è più diffi-
cilmente immaginabile. 

Non sembrano esserci particolari controindicazioni a pensare che anche gli 
“altri” segni distintivi, non nominati espressamente dalla previsione di cui all’art. 
12, 1° comma, lett. b), c.p.i., come la testata del giornale piuttosto che lo slogan, 
possano essere noti nell’ambito di una dimensione puramente locale. Si tratta 
piuttosto di stabilire sulla base di quali criteri vada stabilito il carattere locale del-
la notorietà prodotta dall’uso di questi segni. I punti di riferimento non mancano e 
vanno dalla “portata non meramente locale” di cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c., che, 
si ricorderà, è parametrata sul diritto comunitario, come è logico visto che la no-
zione esplica i suoi effetti sulla validità di un marchio comunitario 

1997; al preuso 
locale del marchio di cui all’appena ricordata previsione di cui alla lett. a) del 1° 
comma dell’art. 12 c.p.i. 1998, che invece è chiamato a interagire con la validità 
della successiva registrazione di un marchio nazionale. 

Entro queste coordinate normative, va ricordato che sono nel frattempo venute 
meno le ragioni che in passato avevano sorretto la divergenza fra i requisiti terri-
toriali e quantitativi al cui accertamento era subordinato il riconoscimento della 
notorietà qualificata del marchio di fatto e della ditta rispettivamente 

1999. Poiché 
d’altro canto si è visto che il perimetro della notorietà puramente locale costitui-
sce l’altra faccia della medaglia della notorietà generale che produce l’invalidità 
 
 

1995 § 79.2. 
1996 Sull’iter da percorrere per giungere a una risposta v. il § 79.3. Sui ruoli rispettivamente gio-

cati da uso e registrazione nella fattispecie acquisitiva della ditta v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, 
Manuale di diritto industriale, cit., 20127, 331 ss. 

1997 § 76 (ii). 
1998 § 78. 
1999 § 79.2. 
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della registrazione 
2000, viene spontaneo concludere che oggi il carattere locale 

della notorietà della ditta vada ricostruito sulla base degli stessi parametri che 
valgono per il marchio, almeno in linea di principio e salvo tenere conto della 
specificità delle tipologie di segni distintivi di volta in volta considerati. Così, la 
conoscenza nel ceto dei fornitori e delle banche finanziatrici potrà essere elemen-
to significativo per l’accertamento della notorietà della ditta, pur essendo sicura-
mente privo di rilievo per un marchio. Piuttosto, è da ricordare la divaricazione 
nella misurazione del carattere “locale” della portata del segno anteriore, a secon-
da che la registrazione successiva sia di un marchio comunitario o nazionale 

2001. 
Lo stesso modo di procedere pare attendibile anche con riferimento agli altri 

segni distintivi menzionati direttamente o indirettamente dalla previsione ora con-
siderata. In questi casi la misurazione della notorietà pare ammettere e anzi ri-
chiedere una qualche misura di geometria variabile. Così, con riferimento alla de-
nominazione e alla ragione sociale, qualche rilievo potrà essere assunto dalla cir-
costanza che l’ambito territoriale possa essere enunciato nel programma di attività 
contenuto nella clausola dello statuto che individua l’oggetto sociale: una società 
di gestione di impianti sciistici il cui raggio di operatività fosse limitato alla valle 
di Gressoney difficilmente potrebbe vantare per la sua ragione sociale “Nube 
d’Argento” un potere invalidante nei confronti di un marchio registrato pur iden-
tico o simile. Del resto, che con riferimento a questi segni distintivi “altri” si deb-
ba procedere con qualche misura di geometria variabile pare confermato dal caso 
del nome a dominio, che non può avere uso solamente locale; anche se poi non è 
detto che l’accessibilità da qualunque parte del mondo stia a indicare automatica-
mente e necessariamente anche una notorietà eccedente la dimensione locale. In-
vero, è assai facile misurare il numero di accessi ai siti web; e se risultasse che un 
sito web ha avuto pochissimi accessi, diverrebbe difficile argomentarne il potere 
invalidante nei confronti di una registrazione successiva di marchio 

2002. 
Le previsioni della lett. b) e della lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. diver-

gono però sotto un profilo importante: l’inciso secondo cui “il terzo preutente ha 
diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti 
della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso” compare 
nella lett. a) ma non nella lett. b). Si potrebbe pensare che questa divergenza nel 
tenore letterale delle due norme stia a indicare che non si dà diritto alla continua-
zione del preuso locale per la ditta e per i segni distintivi diversi dal marchio di 
fatto. Forse non è questa la spiegazione giusta della differenza testuale. 

Se siano in concreto ipotizzabili un uso locale e una notorietà locale, dipende 
dalla natura di questi segni. L’eventualità è del tutto attendibile ad es. rispetto a 
 
 

2000 § 78. 
2001 E v. §§ 76(ii) e 78. 
2002 Richiede la prova di una conoscenza “presso una parte non insignificante del pubblico” di 

un sito contraddistinto da un nome a dominio, con riferimento peraltro alla tutela e non al potere 
invalidante del segno, Trib. Catania 5 febbraio 2005, Mediafin di G.A. Pulvirenti c. T.I.E.N. di Ti-
dona Giuseppe, in Giur. ann. dir. ind. 4962, caso «La Miniera». 
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una testata giornalistica locale (“L’eco del Chisone”) o a un’insegna (“Locanda da 
Geppone”); molto più dubbia, come si è visto, per un nome a dominio. A ragione 
quindi i redattori della norma hanno voluto evitare di introdurre una disposizione 
al riguardo, visto che questa difficilmente avrebbe potuto svolgere una funzione 
utile in relazione ad alcuni fra i segni ipotizzati. Può dunque essere parso preferi-
bile omettere qualsiasi previsione espressa in materia, affidando così la disciplina 
della situazione al principio consolidato secondo il quale i profili non previsti dal-
la legge con riguardo ai segni “minori” o atipici devono essere disciplinati innanzi-
tutto attraverso l’applicazione analogica delle norme dettate per il segno più com-
piutamente regolato, cioè per il marchio 

2003. Dall’accoglimento di questa imposta-
zione, deriva una duplice conseguenza: che è ipotizzabile un diritto alla continua-
zione del preuso locale anche a vantaggio della ditta e degli altri segni distintivi 

2004 
e che la loro coesistenza con i marchi è disciplinata dalle stesse regole che valgo-
no nei rapporti fra marchio preusato localmente e marchio registrato. 

80. Il conflitto con ritratti, nomi e altri diritti esclusivi anteriori nel diritto 
comunitario e italiano 

Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa non costituiscono un nu-
merus clausus. L’elencazione contenuta nelle previsioni di riferimento 

2005 è infatti 
suscettibile di integrazione attraverso la più classica delle clausole generali, costi-
tuita dal richiamo alla nozione di malafede contenuto nella previsione di cui 
all’art. 19.2 c.p.i. 2006. In ogni caso, l’elenco degli impedimenti e motivi di nullità 
relativa “tipici” si conclude con un ultimo gruppo di ipotesi di diritti anteriori con-
fliggenti. Qui non si tratta più, come in tutti i restanti casi fin qui considerati, di 
segni distintivi d’impresa anteriori ovvero di entità il cui titolo di protezione stia 
nell’uso di un segno distintivo sul mercato, a secondo dai casi programmato od 
attuato, bensì di entità che trovano il fondamento del la  propria tute la  in  se t-
tor i  del  dir i t to  c ivi le  divers i  dal  dir i t to  dei  segni  dis t int ivi  e più pre-
cisamente nelle previsioni poste a tutela dei diritti al ritratto e al nome, come an-
che di diritti della proprietà intellettuale, quali il diritto d’autore, che svolgono 
una funzione diversa dall’identificazione dell’iniziativa economica. 

La collocazione di questi “altri” diritti anteriori merita qualche attenzione. Nel 
regolamento sul marchio comunitario questi diritti anteriori confliggenti sono pre-
 
 

2003 In questo senso, quasi letteralmente, F. GIOIA, Effetti dell’istituzione del registro delle im-
prese sulla disciplina della ditta, in Riv. dir. ind. 1997, I, 219 ss., a 239, nota 65. 

2004 In senso conforme nel risultato, se non nell’iter argomentativo, Cass. 28 febbraio 2006, n. 
4405, caso «Canali», cit. e Trib. Catania 5 febbraio 2005, caso «La Miniera», cit., che accorda tutela 
nei limiti del preuso a un’insegna, equiparandola peraltro a un marchio di fatto. 

2005 Artt. 8 r.m.c., 4 direttiva e 8, 12, 14.1, lett. c ), c.p.i. 
2006 Sulla lettura dell’art. 52, par. 1, lett. b ), r.m.c. come norma suscettibile di essere riferita an-

che agli impedimenti relativi v. § 90 e già § 35.2. 
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si in considerazione non come impedimenti suscettibili di opposizione ma come 
motivo di nullità relativa. Essi possono quindi essere fatti valere soltanto con 
un’azione di nullità della registrazione successiva di fronte all’Ufficio di Alicante 
o su domanda riconvenzionale di fronte a un Tribunale dei marchi comunitari nel-
l’ambito di un’azione di contraffazione del marchio comunitario cui il conflitto si 
riferisce 

2007. Nel diritto nazionale, i medesimi diritti anteriori confliggenti posso-
no sì essere fatti valere dai loro titolari con l’azione giurisdizionale di nullità di 
fronte al giudice ordinario 

2008; tuttavia, nel caso del diritto al ritratto e al nome, i 
soggetti legittimati possono fare valere il proprio diritto già nella fase amministra-
tiva della registrazione 

2009. 
In quest’ultimo caso, dunque, la tutela sul piano nazionale si presenta come 

anticipata rispetto a quanto avviene nel diritto comunitario. La soluzione è del tut-
to conforme alla direttiva di armonizzazione 

2010; esibisce comunque un’inver-
sione degna di nota rispetto all’assetto del conflitto della registrazione di marchio 
con altri segni distintivi di impresa anteriori, ove è il diritto del marchio comuni-
tario che presenta un’anticipazione della tutela rispetto al diritto nazionale 

2011. 
L’asimmetria risulta accentuata se si consideri che l’impedimento rappresentato 
dalla presenza di un diritto anteriore sul ritratto o sul nome è, nel diritto italiano, 
addirittura oggetto di esame d’ufficio 

2012. 
Sotto altro profilo, il diritto comunitario lascia per intero il compito dell’indi-

viduazione dei presupposti di questi impedimenti e motivi di nullità al diritto na-
zionale 

2013, accontentandosi di fornire un’indicazione assai generale (e non esausti-
va) 

2014 relativa alla tipologia di diritti anteriori che possono da questo essere presi in 
considerazione (“un diritto al nome”, “un diritto all’immagine”; “un diritto d’au-
tore”; “un diritto di proprietà industriale”) 

2015 e di subordinare l’efficacia preclusiva 
dei diritti così evocati alla condizione che il diritto nazionale che li prevede conferi-
sca al titolare il diritto di “vietare l’uso di un marchio di impresa successivo” 

2016. 
 
 

2007 Art. 53, par. 2, r.m.c. Per un’applicazione Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose 
Padilla», cit., par. 70. 

2008 Artt. 25.1, lett. b ) e c ) e 122.2 c.p.i. 
2009 Art. 176.5 c.p.i. e art. 46.2, lett. b ) e c ) del regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con 

decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 (r.a.). In tema v. §§ 15.3 
e 15.4. 

2010 Art. 4, par. 4, lett. b ), direttiva. 
2011 V. supra, § 75.2. 
2012 Nei limiti che si vedranno infra, §§ 82.1 e 83.4. Si tratta comunque di circostanza inconsueta 

rispetto a un impedimento relativo. In argomento v. già § 15.3. 
2013 V. art. 4, par. 4, lett. c ) direttiva; art. 53, par. 2, r.m.c. 
2014 Come confermato da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., 

par. 34. 
2015 Rispettivamente i punti i), ii), iii) e iv) dell’art. 4, par. 4, lett. c ) direttiva e le lett. a ) ,  b ), c )  

e  d ) del par. 2 dell’art. 53 r.m.c. (in quest’ultima previsione l’articolo indeterminato è sostituito 
dall’articolo determinato; ma non pare che questa differenza abbia rilievo esegetico). 

2016 V. anche sotto questo profilo l’art. 4, par. 4, lett. c ) direttiva e l’art. 53, par. 2, r.m.c. 
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Si tratta di un approccio molto diverso da quello adottato con riguardo al con-
flitto fra un marchio comunitario successivo e gli altri diritti su segni distintivi an-
teriori nazionali, nella cui disciplina convergono profili tratti dal diritto comunita-
rio e dai diritti nazionali 

2017. È per questa ragione che la trattazione che qui segue 
è in massima parte dedicata al diritto nazionale: anche se l’impedimento o motivo 
di nullità relativo può, a seconda dei casi, riferirsi a un successivo marchio nazio-
nale o comunitario, in entrambe le situazioni i contorni, la portata e i presupposti 
della tutela sono infatti affidati al diritto nazionale applicabile al diritto anteriore 
confliggente di volta in volta fatto valere. 

81. Il conflitto con altri diritti anteriori di terzi: A) Il ritratto 
2018 

Il ritratto di una persona non può essere registrato come marchio senza il con-
senso dell’interessato o, dopo la sua morte, dei congiunti indicati dalla legge (art. 
8.1 c.p.i.) 

2019. L’impiego di un ritratto o dell’immagine di una persona fisica come 
marchio costituisce per la verità una rarità; esso è riscontrabile solo in settori de-
terminati, come è nel caso di alcune confezioni di sigari. Sarà pur vero che un 
tempo accadeva che fossero usate come marchi “le immagini dei fondatori delle 
case produttrici o degli inventori della formula di un dato prodotto” 

2020; ma, se 
così è, si tratta di esempi desueti 

2021. Nel nostro ordinamento il ritratto è concepi-
to come diritto della personalità; si tratta di una tutela incondizionata, che non 
presuppone l’accertamento della lesione dell’onore, della reputazione o del deco-
ro dell’interessato od alcun tasso di notorietà o di fama della persona in questione. 
 
 
(quest’ultima norma fa riferimento all’utilizzazione, anziché all’uso; ma la variazione lessicale non è 
significativa). Non tutti i diritti nazionali esercitano le opzioni offerte dalle previsioni comunitarie: così 
il diritto britannico tutela nome e immagine non direttamente ma nei limiti in cui essi si possano valere 
della tutela offerta dal passing off (L. BENTLY-B. SHERMAN, Intellectual Property Law, cit., 891). 

2017 § 76. 
2018 In dottrina v. M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di 

registrazione, in Riv. dir. ind. 2002, I, 470 ss., 489 ss. 
2019 Per la disciplina generale del ritratto v. artt. 10 c.c. e 96 ss. l.d.a. 
2020 Come attestava P. CRUGNOLA, Problemi giuridici relativi all’uso di fotografie per pubblicità 

commerciale, in Dir. aut. 1973, 418 ss., 425. 
2021 Per un’altra ipotesi considerata in giurisprudenza v. Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, De Curtis 

c. Sperlari, in Il dir. ind. 1997, 1022 ss., con nota di A.M. TONI, Totò e il diritto di marchio, caso 
«Totò». Avviene con qualche frequenza che l’immagine di una persona, specie se famosa, venga 
collegata a un prodotto, sia esso una t-shirt, un disco o un alimento, come è avvenuto nel caso deciso 
da Trib. Torino 30 novembre 2012, Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati c. Alpa s.n.c., 
in Giur. it. 2013, 2060 ss., con nota di E. LERRO, L’archetipo del marchio contrario all’ordine pub-
blico. Rilevabilità e effetti del vizio, caso «Linea della Storia», dove la fotografia del Che Guevara, 
famosa per la generazione del ’68, era usata su bottiglie di vino (la decisione si segnala per avere, 
equivocando, negato tutela al segno ritenendo che la mancanza del consenso della persona ritrattata 
costituisca causa di nullità assoluta); in questi casi l’impiego dell’immagine non sta tuttavia a indi-
care l’origine commerciale dei beni in questione; di conseguenza, difficilmente l’utilizzatore la regi-
stra come marchio.  
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Dunque, l’inclusione del ritratto altrui è sempre illecita, se la persona in questione 
sia riconoscibile, salvo che l’avente diritto abbia prestato il suo consenso alla re-
gistrazione 

2022. 
In giurisprudenza, i quesiti più interessanti al riguardo si sono proposti non in 

materia di inclusione dell’entità in un marchio ma di pubblicità commerciale. Si 
può tuttavia ritenere che il principio secondo il quale l’illiceità non è esclusa 
quando il ritratto concerna non l’avente diritto ma un suo sosia 

2023 e la regola se-
condo la quale, nel caso di un personaggio di popolarità eccezionale, al ritratto 
possano essere equiparati la citazione di tratti caratterizzanti, quali lo zuccotto e 
gli occhialetti a binocolo 

2024, siano trasponibili senza difficoltà alla materia del-
l’inclusione in un marchio. 

Fino a tempi recenti la giurisprudenza non aveva ancor compiuto il passo suc-
cessivo: per ritratto si intendeva solo la rappresentazione delle fattezze della per-
sona f is ica, sia pur nella maniera ellittica che si è ricordata, ma non le diverse 
effigie attraverso cui può essere riconoscibile un ente  organizzato. Di conse-
guenza, si era ritenuto che il milanese Teatro alla Scala non potesse reagire sulla 
base di questa norma all’inclusione della rappresentazione della facciata del tem-
pio della lirica nell’etichetta di un bitter analcolico, visto che la persona giuridica 
non avrebbe un sembiante suscettibile di essere ritrattato 

2025. Questo approccio è 
stato di recente capovolto: il proprietario e l’utilizzatore di un’imbarcazione veli-
ca che ha partecipato a regate e come tale è riconoscibile da una parte significati-
va del pubblico, avrebbero un diritto all’immagine sulla raffigurazione di questa 
imbarcazione e quindi potrebbero opporsi al suo uso commerciale non autorizza-
to 

2026. La pronuncia non si riferisce espressamente all’inclusione della raffigura-
zione di cosa altrui in una registrazione di marchio; e tuttavia è formulata in ter-
mini abbastanza ampi da ricomprendere anche questa ipotesi 

2027. Ora, se si pensa 
 
 

2022 La ricostruzione della disciplina del consenso alla registrazione e all’uso del ritratto presenta pro-
fili che la accostano al tema (non del consenso alla registrazione e all’uso di un marchio, su cui v. infra, § 
181, 182-186, ma) del consenso all’uso dei nomi e segni notori, di cui infra, §§ 83.1, 181 e 188-189.  

2023 V. ad es. Trib. Milano 26 ottobre 1992, Ceciarelli, in arte Monica Vitti c. Doimo Salotti 
s.p.a., in Dir. inf. 1993, 942 ss. con nota di C. MARTORANA, La conquista dei sosia, ovvero: verso il 
riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un ‘incondizionato’ diritto di sfruttamento delle proprie 
‘qualità’ fisiche e fisionomiche. 

2024 V., con riferimento a Lucio Dalla, Pret. Roma 18 aprile 1984, in Giust. civ. 1984, I, 2271 ss. 
2025 App. Milano 30 luglio 1996, Ente Autonomo Teatro alla Scala c. Distillerie F lli Ramazzotti, 

in Giur. ann. dir. ind. 3605, caso «La Scala». La soluzione intanto risulta inappagante, in quanto alla 
persona giuridica è stato simultaneamente – e erroneamente: v. § 82.1 – negata la tutela del nome. 

2026 Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, Rimini Sail di Giorgio Benvenuti e In.Co. Rimini s.r.l. c. 
Cartiere Fedrigoni, caso «Rimini Sail», in Danno e responsabilità 2010, 471 ss. con nota di G. RE-
STA, L’immagine dei beni in Cassazione, ovvero: l’insostenibile leggerezza della logica proprietaria 
e in Riv. dir. ind. 2010, II, 146 con nota di N. ROMANATO, Sullo sfruttamento dell’“immagine” di un 
bene nella disponibilità di una persona giuridica. In argomento v. G. RESTA, Nuovi beni immateria-
li e numerus clausus dei diritti esclusivi, cit., 41 ss.; M. COMPORTI, Sfruttamento abusivo del-
l’immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche, in AIDA 1997, 540 ss. 

2027 Si può peraltro dubitare sulla futura “tenuta” della sentenza: questa pare infatti incorrere in 
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a quanto di frequente accada che un edificio, un monumento, un castello com-
paiono nella comunicazione commerciale e anche siano inclusi in qualche porzio-
ne di una registrazione di marchio, ci si rende conto come quella che era una nor-
ma di importanza marginale possa tutto di un colpo assumere estrema attualità. 

82. (Segue). B) Il nome 
2028 

82.1. La tutela del nome fra diritto dei marchi e Codice civile. La registrazione 
del nome anagrafico (cognome e nome di battesimo) di una persona si colloca al 
crocevia fra il diritto civile (art. 7 ss. c.c.) e quello dei marchi (2° e 3° comma 
dell’art. 8 c.p.i.). Normalmente un nome anagrafico può essere registrato come 
marchio senza che il suo portatore abbia ragione di lamentarsi. È ben vero, infatti, 
che secondo l’interpretazione costantemente seguita da quasi mezzo secolo dalla 
nostra giurisprudenza di legittimità, la tutela civilistica generale del nome dà al-
l’interessato il diritto di impedire non solo gli usi del nome che abbiano come 
conseguenza lo scambio o la confusione di persone, ma anche quelli che si tradu-
cano in una non veritiera attribuzione a un soggetto di iniziative, attività, atti o dei 
relativi risultati 

2029. Però è anche vero che la protezione corrispondente scatta solo 
quando l’impiego del nome comporti la riferibilità od attribuibilità di tali compor-
tamenti o risultati a un soggetto determinato: solo in questo caso è, invero, ravvi-
sabile quel pregiudizio all’identità personale che la norma mira a evitare. Ora, è 
ben noto che, mentre il ritratto è di regola riferibile a una e a una sola persona, un 
nome anagrafico può essere riferito a più di un soggetto. Così, un ipotetico Carlo 
Leone non potrà lamentarsi se il suo patronimico venga impiegato – magari da un 
omonimo – per contraddistinguere occhiali, salvo che non esista una ragione spe-
cifica che faccia ritenere che l’impiego di quel nome istituisca un collegamento 
fra i beni così contrassegnati e quella particolare persona. Inoltre, va considerato 
che il cognome «Leone», se impiegato da solo, a maggior ragione non si deve in-
 
 
un’inversione logica, laddove essa desume un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante 
dallo sfruttamento non autorizzato della raffigurazione dell’altrui imbarcazione dalla rilevazione 
dell’impatto negativo che questo comportamento potrebbe avere sui contratti di sponsorizzazione e 
di merchandising stipulati dall’avente diritto sull’imbarcazione medesima. Vero è piuttosto che la 
validità dei corrispondenti contratti aventi a oggetto la raffigurazione dell’imbarcazione presuppone 
l’esistenza del diritto del titolare sull’entità; e che il legislatore, che pur è intervenuto, con l’art. 8.3 
c.p.i., a istituire una riserva sui nomi o segni notori (sulla quale v. infra, § 83), non sembra aver rite-
nuto di estenderla anche al ritratto di cose appartenenti a un soggetto, salvo che questi non siano per 
l’appunto qualificabili come nomi o segni notori. D’altro canto, la deriva proprietaria si sta spingen-
do a ipotizzare che il proprietario di un bene materiale (si esso un edificio, un fondo, un paesaggio) 
abbia un diritto esclusivo su di esso: v. G. RESTA, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei di-
ritti esclusivi, cit., 41 ss.; un accenno sul tema è anche infra, al § 84.3. 

2028 In argomento F. GIOIA, Diritto di marchio e omonimia, Giappichelli, Torino, 1999. 
2029 A partire da Cass. 1° febbraio 1962, n. 201, in Giust. civ. 1962, I, 659 ss., caso «Farouk» e 

Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748, Dino de Laurentis cinematografica s.p.a. c. Busacca, in Giust. civ. 
1963, I, 2531 ss., caso «Busacca». 
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tendere riferito, salvo particolari circostanze, a quel singolo ipotetico individuo, 
perché ben potrebbe anche stare a significare un richiamo in chiave fantastica 
all’animale così designato. Considerazioni non dissimili valgono con riferimento 
alle denominazioni dei gruppi organizzati, anch’esse presidiate in via analogica 
dalla tutela prevista dall’art. 7 c.c. 2030. 

Ma già da un punto di vista civilistico le cose cambiano quando una persona 
abbia legato il proprio nome a un certo genere di attività che renda possibile il 
collegamento fra il nome stesso e un certo genere di prodotti. Così, per restare in 
tema di «Leoni», Sergio Leone è nome noto nel campo dei western; e a lui po-
trebbero essere riferibili iniziative collegate a questo genere (per restare ai margi-
ni del paradosso: l’impiego di questo nome per contraddistinguere un kit di armi 
giocattolo composto di cinturone pistola e speroni). 

Il diritto dei marchi non si pone su di un piano diverso da quello su cui si col-
locano i precetti civilistici, che anzi specifica e integra. Esso stabilisce in primo 
luogo che in alcune ipotesi già l’Ufficio (nazionale) abbia il dovere di intervenire 
valendosi dei suoi poteri di ufficio senza attendere l’iniziativa del portatore del 
nome civile. Se l’uso del nome è tale da «ledere la fama, il credito e il decoro» di 
chi abbia il diritto a portare quel patronimico 

2031, esso ha il potere-dovere di rifiu-
tare la registrazione. Così sarebbe nel caso venisse richiesta la registrazione di un 
marchio per armi da fuoco coincidente con il nome di un soggetto riconosciuto 
dal pubblico in ragione del suo impegno in campagne pacifiste. L’Ufficio ha inol-
tre la facoltà di subordinare la registrazione alla prestazione del consenso del por-
tatore del nome anagrafico 

2032 (si intende: sempreché il suo impiego come mar-
chio per quella categoria di beni renda il nome riferibile a quella specifica perso-
na). E tale facoltà diviene un vero e proprio atto dovuto, nel caso 

2033 in cui il no-
me sia “notorio” ai sensi del comma successivo. 

Per individuare le situazioni nelle quali ricorre un divieto di registrazione in 
quanto l’inclusione dell’altrui nome sarebbe lesiva della fama, del credito e del 
decoro del titolare di questo segno di identificazione personale occorre in primo 
luogo prendere atto che da lungo tempo si ritiene che non si via nulla di in sé di-
sdicevole nell’impiego commerciale del proprio nome o nella prestazione del 
consenso del portatore del patronimico a che un terzo ne faccia uso nell’attività 
commerciale. Certo, fino a mezzo secolo fa il tema era dibattuto, forse più nelle 
discussioni accademiche 

2034 che nella percezione corrente nella vita sociale; ma 

 
 

2030 Trib. Torino 12 marzo 2010 (ord.), A.P.H.I.C.I. c. A.P.I.C.I., caso «APICI/APHICI», ined.; 
Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, caso «Rimini Sail», cit.; Cass. 28 gennaio 1997, n. 832, EURISPES 
c. ISPES, in Giur. ann. dir. ind. 3568, caso «Eurispes/Ispes» (obiter); Cass. 21 febbraio 1981, n. 
1185, in Giur. it. 1981, I, 1025 ss. In argomento v. già R. COSTI, Il nome delle società, cit., 9 ss. 

2031 Prima proposizione del 2° comma dell’art. 8 c.p.i. 
2032 Seconda proposizione del 2° comma dell’art. 8 c.p.i. 
2033 Esaminato qui di seguito al § 83. 
2034 V. su fronti contrapposti P. VERCELLONE, Il diritto sul proprio ritratto, Utet, Torino, 1959, 

118 e G. SANTINI, I diritti della personalità nel diritto industriale, Cedam, Padova, 1959, 162 ss. 
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oggi non vi è nessuno che ritenga lesiva del decoro della persona la stessa ‘degra-
dazione’ del nome di una persona “dalla dignità di attributo della personalità alla 
modesta funzione di strumento di individuazione di prodotti” 

2035. 
Di conseguenza, solo in casi particolari sarà ravvisabile la lesione considerata 

dalla norma. “Ad esempio si potrà ritenere” – come è stato autorevolmente soste-
nuto – “che l’altrui nome non possa essere registrato come marchio quando, come 
tale, serva a designare un prodotto di natura vile, volgare, poco decorosa od inde-
cente. O quando, essendo il nome inserito nel contesto di un marchio complesso, 
questo contesto sia costituito da figurazioni frivole o antiestetiche, o da motti o 
frasi non confacenti alla personale dignità del titolare del nome” 

2036. 
Si è anche sostenuto che il perdurante richiamo al termine “fama” – accanto ai 

riferimenti al “credito” e al “decoro” nel 2° comma dell’art. 8 c.p.i. –, in luogo 
della nozione di notorietà, sarebbe frutto di un difetto di coordinamento legislati-
vo con il 3° comma della medesima disposizione, che detta una disciplina com-
piuta della registrazione dei segni “notori” ivi considerati 

2037. Qualunque sia il si-
gnificato dell’ennesima ipotesi di notorietà, considerata da quest’ultima nor-
ma 

2038, occorre prendere atto che essa non coincide con la nozione di fama, posto 
che quest’ultimo termine allude al bene che subisce il pregiudizio e non ai pre-
supposti della tutela e comunque possiede un significato qualitativo e non solo 
quantitativo, dovendosi intendere come “buona fama” e “buon nome”, piuttosto 
che ampia e diffusa conoscenza presso il pubblico 

2039. 
Vi è però anche un secondo profilo che occorre considerare: l’operare dell’im-

pedimento o della causa di nullità qui esaminati non è limitato ai soli casi di le-
sione dei valori personalistici indicati dalla prima proposizione del 2° comma del-
l’art. 8 c.p.i. Invero, a questo riguardo, non appare per nulla condivisibile la posi-
zione, pur ricorrente, secondo cui le previsioni del Codice civile non troverebbero 
applicazione con riferimento all’inclusione di un nome anagrafico all’interno di 
un marchio, perché la disciplina civilistica e quella di diritto dei marchi avrebbero 
diverso contenuto precettivo e diverso ambito di applicazione. In questa prospet-
tiva l’art. 7 c.c. vieterebbe non qualsiasi uso del nome altrui, ma unicamente l’uso 
posto in essere a scopo di identificazione personale; l’art. 8 c.p.i. sancirebbe il 
principio di “libera appropriazione” e quindi la libertà dell’imprenditore di sce-
gliere un segno coincidente con un nome anagrafico come marchio e prevedereb-
 
 

2035 Così convincentemente A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 
20096, 207. 

2036 Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 207-208 e in 
termini pressoché identici App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit. 

2037 M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 480. 
2038 Che va ad aggiungersi alle quattro distinte ipotesi di notorietà inventariate al § 77.2 e che nel 

contesto che qui interessa assume il significato che verrà precisato infra, al § 83. 
2039 Vero è però che il riferimento al nome di un buon medico condotto, noto e apprezzato nella 

sua condotta e dintorni, ma sconosciuto al grande pubblico non sarebbe preclusivo della registrazio-
ne, perché alla ‘fama’ non si accompagnerebbe la riferibilità od attribuibilità del nome, che, come si 
vedrà qui di seguito, costituisce presupposto di applicazione della norma. 
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be come rigorosa eccezione a questa regola il solo caso un cui l’uso del marchio 
così formato sia lesivo di fama, decoro o credito del portatore del nome 

2040. 
Si tratta infatti di un’opinione che, pur essendo largamente diffusa fra la magi-

stratura specializzata e nella dottrina di settore, riesuma un relitto di un passato 
ormai lontano e si pone in netto contrasto con l’evoluzione che ha conosciuto 
l’ambito di protezione nel diritto civile generale. La tutela del nome oggi non è 
più limitata alle azioni di reclamo e di usurpazione e quindi all’“uso di nomi altrui 
che abbia come conseguenza lo scambio o la confusione di persone” 

2041 e si 
estende anche a fenomeni di uso indebito come l’attribuzione di atti, attività e 
opere non ascrivibili al portatore del nome 

2042. In questo caso, il diritto “secondo” 
dei marchi stenta a tenere il passo con l’evoluzione del diritto “primo” e in parti-
colare con le norme di diritto civile generale relative al nome e all’immagine, che 
oramai dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso hanno prima introdotto e poi 
articolato il diritto all’identità personale grazie all’incontro fra la previsione civi-
listica del diritto al nome e alla disposizione dell’art. 2 Cost. 2043. Si trascura così 
che l’impiego di un nome in funzione distintiva di un prodotto può, quando quel 
nome nel contesto sociale rilevante sia riferibile od attribuibile a un soggetto de-
terminato, comportare una falsa rappresentazione della personalità del portatore 
del nome stesso, anche quando l’accostamento non sia per nulla degradante e tut-
tavia risulti altrimenti pregiudizievole in quanto distorsivo del patrimonio ideolo-
gico e esistenziale con il quale il soggetto è conosciuto nel suo ambiente di rife-
rimento. È vero che poi il diritto “secondo” si è provato a recuperare il terreno 
perduto, accogliendo una disciplina speciale che tutela i segni “notori” e tra di es-
 
 

2040 In questo senso Trib. Milano 30 maggio 1974, Elvira Leonardi e Biki di Elvira Leonardi & 
C. c. Ditta Grappeggia, in Giur. ann. dir. ind. 565 e in Riv. dir. ind. 1983, II, 223 ss., caso «Biki». 
Quest’opinione è seguita ancor oggi dalla maggior parte della giurisprudenza e della dottrina: v. ad 
es. App. Palermo 18 ottobre 1999, caso «Duca di Salaparuta», cit.; App. Milano 30 luglio 1996, ca-
so «La Scala», cit.; Cass. 6 aprile 1995, Industrie Alimentari Molisane s.r.l. c. Bruno e Alfredo 
Guacci s.d.f., in Giur. ann. dir. ind. 3198, caso «Guacci» (peraltro con riferimento alla tesi secondo 
la quale gli eredi non potrebbero invocare l’art. 7 c.c. per far valere il carattere indebito dell’uso del 
loro nome da parte di un soggetto che aveva acquistato la ditta senza azienda); A. VANZETTI-V. DI 
CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 20127, 216-217; C.E. MAYR, L’onere di utilizzazione 
del marchio di impresa, cit., 63 ss.; M. TRAVOSTINO, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 
109-110 (dubitativamente); F. MACIOCE, Profili del diritto al nome civile e commerciale, Padova, 
1984, 97 e 109 ss. 

2041 Così scriveva App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit., riproducendo, forse incon-
sapevolmente, le espressioni usate da F. FERRARA, Trattato di diritto civile italiano, I, Dottrine ge-
nerali, Roma, 1921, 575 e D. CALLEGARI, I requisiti del nome della persona, in Arch. giur. 1927, II, 
99 ss. e 114 ss. 

2042 Per uno sguardo di insieme L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, Dirit-
to civile, Vol. I, Tomo I, Norme, soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 163 ss. In senso con-
forme anche M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 481 s. 

2043 V. Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, Tabocchini c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in AIDA 
374; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it. 1985, I, 2211 ss., caso «Veronesi» (che richiamano 
l’art. 2 Cost.). Fra le sentenze capostipite va ricordata Pret. Roma 6 maggio 1974, in Foro it. 1974, 
I, 3227 ss. 
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si i nomi di persona “notori” 
2044; ma è anche vero che, se il titolare di un nome 

“notorio” disponesse della tutela rafforzata apprestata dal 2° e 3° comma dell’art. 
8 c.p.i., mentre il titolare di un nome che non incorpora analogo capitale di noto-
rietà non potesse reagire a impieghi del suo patronimico nel marchio altrui che 
pur gli fossero riferibili e attribuibili e ne distorcessero l’identità personale, la re-
gola condurrebbe a risultati iniqui e non si sottrarrebbe a sospetti di incostituzio-
nalità 

2045. 
Vero è, piuttosto, che la funzione della previsione specializzata contenuta 

nell’art. 8 c.p.i. consiste nel segnare i confini dell’intervento della Pubblica Am-
ministrazione e in particolare dell’esame di ufficio, che concerne la lesione dei 
valori personalistici (e la presenza del consenso quando il nome sia notorio) 

2046. 
Invero, la disciplina della registrazione 

2047 prevede che l’esame dell’Ufficio sia 
rivolto ad accertare il rispetto dell’art. 8 c.p.i. e non dell’art. 7 c.c.; e quindi 
l’esame di ufficio dovrà vertere sull’idoneità del segno a ledere la fama, il credito 
e il decoro del portatore del nome 

2048. E tuttavia non vi è ragione per ritenere che 
il titolare del nome anagrafico non possa fare valere, prima con l’opposizione e 
poi con l’azione giurisdizionale 

2049, anche un “pregiudizio” derivante dall’“uso 
indebito” che altri faccia del segno di identificazione personale, anche se l’uso in-
debito fatto valere non conduca alla lesione dei valori personalistici della fama, 
del decoro e del credito e tuttavia comporti una falsa rappresentazione dell’iden-
tità personale del portatore del nome 

2050. 
 
 

2044 Infra, § 83. 
2045 Come avevo segnalato in I segni distintivi dello sport, in AIDA 1993, 126. 
2046 L’argomentazione corrispondente è già articolata nel mio Il contratto di merchandising nel 

diritto dei segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1991, 213 ss., 223 ss. In argomento, con soluzione solo 
parzialmente convergente, R. PENNISI, La convalida del marchio, cit., 147 ss. 

2047 Lett. a ) del 1° comma dell’art. 170 c.p.i. 
2048 Nonché la presenza del consenso del portatore del nome “notorio”, ove occorra (per le ra-

gioni indicate infra, § 83). In senso conforme, con riferimento però alla sola lesione dei valori per-
sonalistici, P. SPADA, Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione 
dei ricorsi, in Riv. dir. ind. 2000, I, 77 ss., 84 s. Non mi pare peraltro che l’impedimento corrispon-
dente alla lesione dei valori personalistici, in ipotesi riscontrato d’ufficio, sia rimovibile con il con-
senso del portatore del nome anagrafico, come ipotizza l’A. a 85, posto che, come rilevato da M. 
LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 487, “potrebbe sempre presentarsi un terzo 
soggetto omonimo, e contestare fondatamente l’uso del nome”. Sulla non convalidabilità della le-
sione dei valori personalistici v. infra, §§ 85.4 e 87. 

2049 Sulle ragioni per le quali pare da escludersi la formazione di un giudicato anche nel caso in 
cui si abbia una pronuncia nel merito della Commissione dei ricorsi v. supra, § 16.1. 

2050 In questo senso ora, ma con riferimento al caso di un nome notorio, App. Milano 4 dicembre 
2012, caso «Biondi Santi», cit. Con specifico riguardo all’art. 8.3 c.p.i. Corte UE 5 luglio 2011 
(Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., parr. 33 ss. ha ritenuto che la norma non farebbe rife-
rimento al diritto al nome unicamente in quanto attributo della personalità e comprenderebbe lo 
sfruttamento patrimoniale del nome stesso. La stessa considerazione deve applicarsi alla previsione 
civilistica, la cui possibilità di applicazione ai fatti di causa non è stata presa in considerazione dai 
giudici comunitari.  
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82.2. Profili applicativi. Le considerazioni ora svolte con riguardo al nome so-
no estensibili de plano allo pseudonimo, sempre, si intende, che esso sia univo-
camente riferibile a un soggetto determinato 

2051. 
Secondo un’opinione, i limiti alla registrazione come marchio di un patronimi-

co varrebbero solamente nel caso di adozione come marchio di un nome diverso 
da quello di chi chiede la registrazione 

2052. La tesi non è condivisibile. La norma 
non ammette che venga registrato come marchio per sigarette il nome “Veronesi”, 
visto che lo scienziato e ex ministro ha dedicato la sua vita alla battaglia contro il 
cancro, a prescindere dalla circostanza che il registrante si chiami anche lui Vero-
nesi. La circostanza casuale dell’omonimia non elide la lesione del diritto alla 
personalità 

2053. 
Una sentenza comunitaria ha di recente opinato che il diritto al nome potrebbe 

essere invocato contro una registrazione di marchio successivo confliggente solo 
dal titolare del patronimico stesso ad esclusione dei suoi eredi 

2054. L’affermazione 
non persuade, perché il diritto comunitario si limita a individuare le tipologie di 
diritti anteriori che possono impedire la valida registrazione di un marchio senza 
prendere posizione sull’individuazione dei soggetti legittimati a farli valere. Il 
compito di individuare gli aventi diritto è rimesso al diritto nazionale 

2055; e, nel 
caso del diritto italiano, il diritto spetta in linea generale ai congiunti e specifica-
mente ai “parenti fino al quarto grado” in relazione alle fattispecie disciplinate 
dall’art. 8 c.p.i. 

La previsione contenuta nel 1° e 3° comma dell’art. 8 c.p.i. è fondata sulla vo-
lontà di tutelare un diritto di natura strettamente personale, proprio del titolare o 
di altri membri superstiti della sua famiglia, e come tale insuscettibile di essere 
trasmesso oltre i limiti generazionali indicati nella medesima norma. La norma 
quindi attribuisce solo al titolare e, in sua mancanza, alla cerchia limitata di pros-
simi congiunti indicati dalla legge, la possibilità di prestare l’assenso alla registra-
zione del nome come marchio da parte di terzi, dovendosi presumere che oltre i 
parenti di quarto grado sia definitivamente venuto meno l’interesse a difendere il 
nome notorio in ragione del decorso di un lasso di tempo apprezzabile dalla morte 
dell’originario titolare del nome 

2056. 
Si potrebbe ipotizzare che gli enti esponenziali cui facciano capo gli stemmi, 

emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale, la cui presenza co-
stituisce impedimento assoluto alla registrazione di un marchio che li riproduca 
 
 

2051 Nega tutela nei confronti dell’inclusione di uno pseudonimo nell’altrui marchio Trib. Roma 
29 gennaio 1991, in Riv. dir. ind. 1997, II, 400 ss., caso «Totò», sulla base peraltro della restrittiva 
concezione della portata dell’art. 7 c.c. qui criticata. La sentenza è stata poi superata da Cass. 12 
marzo 1997, n. 2223, caso «Totò», cit. 

2052 G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 135. 
2053 In senso conforme M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 482. 
2054 Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., parr. 63-64.  
2055 In questo senso, espressamente, la lett. c ) del par. 1 dell’art. 56 r.m.c.  
2056 In questo senso Trib. Milano 17 maggio 2011 (ord.), Mark Twain Foundation Trust c. Mac-

ma Werbeartikel Ohg e Trinova s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5734, caso «Mark Twain». 
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od includa 
2057, possano invocare (anche) la disposizione qui considerata per fare 

valere l’impedimento. Questa lettura pare autorizzata dalla previsione in tema di 
impedimenti assoluti alla registrazione 

2058, almeno nei limiti in cui questi stemmi, 
emblemi e bandiere abbiamo valenza identificatrice dell’ente. Essa è sicuramente 
avvalorata dalla disposizione introdotta dal decreto correttivo, in forza della quale 
possono essere registrati come marchio “elementi grafici distintivi tratti dal pa-
trimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio” dal-
le “amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”, atteso 
che la medesima norma (art. 19.3 c.p.i.) autorizza la “concessione di licenze e ... 
attività di merchandising”. 

82.3. Il conflitto fra marchio anteriore e nome civile. È comune l’osservazione 
per cui, una volta che un nome anagrafico sia stato validamente registrato come 
marchio, la sua disciplina viene per così dire attratta da quella dei segni distintivi. 
Il suo conflitto con un marchio posteriore viene oggi considerato né più né meno 
che alla stregua del conflitto fra due marchi non patronimici 

2059 e a nulla rileva 
che il soggetto che vorrebbe effettuare il successivo deposito sia effettivamente 
soggetto portatore di quel nome civile 

2060. La regola può apparire eccessivamente 
rigorosa, perché può sacrificare la persona che voglia impiegare il proprio patro-
nimico come marchio a favore di chi invece non sia portatore di quel nome ana-
grafico, solo perché questi ha provveduto alla registrazione in tempi anteriori; e 
può assumere talora il sapore di un’ingiustizia, quando impedisca a un componen-
te di una famiglia di imprenditori di successo di fregiarsi del suo proprio nome, 
solo perché non abbia titolo proprietario sull’impresa familiare e sui segni distin-
tivi che a essa fanno capo. Una situazione del genere è stata ampiamente docu-
mentata dalle vicende giudiziarie che sono insorte intorno all’impiego del nome 
dei Gucci dopo la scomparsa del fondatore della «celebre» casa. Occorre peraltro 
tenere presente che in queste fattispecie si contende primariamente dell’uso del 
nome nella sua proiezione commerciale. 

Per la verità, il tema è del tutto estraneo all’argomento qui trattato degli impe-
dimenti relativi e dei motivi di nullità relativa; esso è frequentemente menzionato 
nelle trattazioni relative alla registrazione come marchio del nome altrui perché lo 
stesso 2° comma dell’art. 8 c.p.i., dopo aver enunciato le regole ora esaminate, 
aggiunge: “In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome 
di farne uso nella ditta da lui prescelta”. Si tratta del primo dei due temperamenti 
introdotti dalla legge al rigore della regola; il secondo è rappresentato dalla libera 
utilizzazione di cui all’art. 21.1, lett. a), c.p.i. Sull’argomento si dovrà tornare più 
 
 

2057 In argomento v. supra, § 34.4.  
2058 Art. 10.1 c.p.i., che prescinde, parrebbe, dal carattere “notorio” (nel senso di cui al successi-

vo § 83) del segno fatto valere. E v. art. 13.2 r.a. In questo senso G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 
136. 

2059 E quindi risolto alla stregua delle regole considerate supra, ai §§ 41-71. 
2060 In questo senso, in applicazione della disciplina anteriore al 1992, Cass. 15 settembre 1997, 

n. 9514, s.p.a. Kraft General Foods c. s.a.s. Invernizzi & C., in Riv. dir. ind. 1998, II, 195 ss., caso 
«Invernizzi». 



874 CAPITOLO QUARTO 

avanti, quando si tratterà della tutela del diritto di marchio 
2061. Per l’intanto ci si 

potrà limitare a due osservazioni. In primo luogo, la previsione appena trascritta 
consente l’uso del proprio nome nella ditta e non come ditta; quindi la liceità del-
l’impiego è condizionata alla circostanza che il nucleo ideologico della ditta sia 
diverso dal nome stesso 

2062. In secondo luogo, la libera utilizzazione intanto è am-
messa, in quanto sussistano “i presupposti di cui all’art. 21, 1° comma” e quindi 
l’impiego del proprio patronimico avvenga con la “adozione di caratteri di piccole 
dimensioni e che non siano evidenziati in alcun modo (né per il colore, né per il 
tipo di carattere utilizzato) rispetto alle altre indicazioni contenute nelle etichette e 
nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all’indirizzo o alla sede dell’a-
zienda preceduto dalla parola ‘ditta’ o simili e con l’adozione di altro segno di-
stintivo che svolga la funzione di marchio” 

2063. 

83. (Segue). C) I nomi, segni ed emblemi “civili” notori (della cultura, del-
lo spettacolo, della politica, dello sport) 

2064 

83.1. Il fondamento della tutela. La Novella del 1992 ha introdotto un’inno-
vativa disciplina della registrazione come marchio di alcune categorie di segni, 
ora confermata dall’art. 8.3 c.p.i. Essa è applicabile in quanto tali segni al mo-
mento della registrazione siano da considerarsi «notori» in seguito a un’utilizza-
zione c.d. «primaria», che li abbia portati alla ribalta del grande pubblico. Si tratta 
de «i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, poli-
tico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti e asso-
ciazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di que-
sti». 

Si assiste qui a un nuovo caso – per la precisione il quinto – in cui è impiegato 
il termine «notorio», in un’accezione ancora diversa da quelle precedentemente 
esaminate. Essa fa riferimento alla notorietà, simpatia o accreditamento che con-
segua a un’utilizzazione «primaria» molto spesso di carattere non imprenditoriale 
e comunque diversa dall’impiego in funzione distintiva di beni e servizi 

2065. La 
 
 

2061 In argomento v. infra, § 142. 
2062 Per un’applicazione v. Trib. Savona 12 settembre 2006, Ruffino s.p.a. c. Azienda Agricola 

Ruffino s.a.s. e Paolo Ruffino, in Giur. ann. dir. ind. 5104, caso «Ruffino». Assai meno chiara al 
riguardo Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, caso «Scifoni», cit. 

2063 Così con ammirevole precisione Trib. Savona 12 settembre 2006, caso «Ruffino», cit. Il rinvio 
al 1° comma dell’art. 21 c.p.i. è stato introdotto dal decreto correttivo; e può ritenersi riferito alla con-
dizione che l’uso del marchio sia “conforme ai principi della correttezza professionale” oppure anche 
al rispetto della lett. a) del medesimo 1° comma dell’art. 21 c.p.i. In argomento v. infra, § 142.1. 

2064 In argomento v. M. AMMENDOLA, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di no-
mi e segni, Giuffrè, Milano, 2004; G. OLIVIERI, Il marchio degli enti non commerciali: ovvero della 
tutela della notorietà civile, in AIDA 1993, I, 43 ss. e F. LEONINI, I segni distintivi degli artisti inter-
preti e esecutori, ivi, 97 ss.  

2065 Per un inventario delle altre quattro variazioni sul tema della notorietà v. supra, § 77.2. 
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disciplina della registrazione di questi segni è però del tutto conforme alle linee 
portanti della riforma. Anche qui si è preso atto della circostanza che, nella socie-
tà della comunicazione globale, ben pochi sono i segni davvero capaci di catturare 
l’attenzione del pubblico e porsi al di sopra del «rumore» prodotto dalla onnipre-
senza e pervasività dei messaggi pubblicitari; e che questa risorsa strategica, per 
essere valorizzata a pieno, deve essere posta al riparo di iniziative parassitarie di 
terzi che con tali segni non abbiano nulla a che fare e pur vogliano appropriarse-
ne 

2066. Pertanto la legge dispone che, quando i segni sopra elencati abbiano con-
seguito la “notorietà” in seguito a una loro utilizzazione primaria, nei settori indi-
cati dalla norma, la loro registrazione è di volta in volta riservata agli artefici del 
loro originario successo «extramercantile», ovvero, secondo l’espressione legisla-
tiva, ai rispettivi «aventi diritto» 

2067 e ai loro aventi causa («con il consenso di 
questi») 

2068. In questo caso il requisito della “notorietà” non allude genericamente 
alla misura della conoscenza del nome e del segno presso il pubblico, ma specifi-
camente al tasso di affermazione che il segno in questione abbia conseguito nella 
sua utilizzazione primaria 

2069. Si ritiene che l’elenco dei segni oggetto della riser-
va sia esemplificativo e non tassativo 

2070. 
Questa riserva ha per oggetto specificamente il valore pubblicitario incorpora-

to nei segni indicati dalla norma, che li rende appetibili per operazioni di mer-
chandising. In forza del contratto così denominato nella prassi 

2071, infatti, l’«a-
vente diritto» può concedere a una o più imprese il diritto di impiegare tali segni 
per contraddistinguere i beni e servizi offerti dal terzo autorizzato e per promuo-
verne così le vendite, mettendo in tal modo a frutto il capitale di popolarità, di 
simpatia e talora di affidabilità acquisito nel corso della loro utilizzazione prima-
ria. La racchetta «firmata» dal virtuoso del tennis; i gadget muniti del logo di 
un’edizione dei Mondiali di calcio posseggono agli occhi del pubblico un plusva-
lore, che però attiene esclusivamente al significato pubblicitario incorporato nel 
segno e non a un suo precedente impiego distintivo di un’origine commerciale od 
imprenditoriale. In questi casi mancano infatti per definizione precedenti espe-
rienze di acquisto dei consumatori, posto che la notorietà è, come si è visto, di 
origine extramercantile e assai spesso conseguita nel corso di un’attività neppur 
organizzata in forma d’impresa. E lo stesso vale anche quando a essere adoperato 
sia un nome che ha acquisito notorietà nel campo commerciale, come è nel caso 
 
 

2066 In questo senso Trib. Milano 30 giugno 2013, caso «Braccio di ferro», cit. 
2067 Sull’identificazione dell’avente diritto, in una situazione nella quale il segno (il logo di un 

premio letterario) era stato portato alla notorietà dall’associazione organizzatrice ma registrato dal 
presidente di questa v. Trib. Torino 8 marzo 2013, Fondazione Bottari Lattes c. Giuliano Soria e Re-
nato Vargiu, in Giur. it. 2013, 637 ss., con nota di E. TONELLO, Note a margine (ma non tanto) su 
una poco ammirevole vicenda torinese, caso «Premio Grinzane Cavour». 

2068 Art. 8.3 c.p.i. 
2069 Per una dimostrazione approfondita M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, 

cit., 483-484. 
2070 M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 488 ss. 
2071 Sul quale v. infra, §§ 181 e 187-189. 
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del designer Philip Stark o dell’amministratore delegato della FIAT Marchion-
ne 

2072 e forse anche quando il segno già sia noto come marchio 
2073. È infatti dato 

di immaginare che, quando ad es. il nome «Ferrari» (ed il rosso del suo celebre 
racing team) venga abbinato a una linea di telefoni cellulari, ciò che rileva non è 
un messaggio derivante dalle caratteristiche delle vetture di Maranello ma il gla-
mour accumulato nei successi di gara dell’omonima scuderia. 

Correlativamente, la riserva a favore degli aventi causa non è – e di regola non 
può neppur teoricamente essere – commisurata a una funzione distintiva da essi 
svolta sul mercato, la quale o manca del tutto o si riferisce a «mercati», come 
quello politico, dell’entertainment, dello sport-spettacolo, ben diversi da quelli 
per cui è programmata l’utilizzazione ulteriore («secondaria») di questi segni. 

In questo caso, ai segni di identificazione considerati dalla norma viene accor-
data una protezione che va ben al di là dell’applicazione della norma civilistica 
generale corrispondente 

2074. La «riserva» scatta infatti non solo in presenza di un 
«pregiudizio» all’identità personale dell’avente diritto, sia esso persona fisica o 
giuridica, ma nei confronti di qualsiasi interferenza con l’aspettativa di sfruttare in 
campo commerciale la notorietà conseguita attraverso l’utilizzazione primaria del 
segno. Essa può avere ad oggetto anche entità che non potevano essere protette 
alla stregua della normativa anteriore: si pensi al fortunato titolo del jingle «Cacao 
Meravigliao», che difficilmente poteva beneficiare della protezione accordata alle 
opere dell’ingegno e che sicuramente sarebbe oggi da considerarsi riservato ai 
sensi della previsione dell’ultimo comma dell’art. 8 c.p.i. 

83.2. L’estensione della tutela. Non perciò la prerogativa attribuita dalla norma 
può considerarsi «assoluta» e illimitata 

2075. La riserva infatti si esplica solo nei 
 
 

2072 In questo senso Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 56 
e Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI e Edwin Co., in 
Racc. 2009, II, 1375 ss., caso «Elio Fiorucci», parr. 40 ss. Questo è, tuttavia, un caso nel quale le 
pronunce del giudice comunitario non posseggono valore di precedente e tanto meno di precedente 
vincolante per il giudice nazionale (per la regola generale, opposta, v. supra, § 9): infatti la sentenza 
comunitaria non ha la pretesa di individuare quale sia la retta interpretazione della norma nazionale 
applicata ma di prendere atto di quella che è l’interpretazione seguita al riguardo dai giudici nazio-
nali; di conseguenza, se nel settore di riferimento si manifestasse un altro orientamento, il giudice 
comunitario dovrebbe adeguare la sua posizione agli sviluppi attestati nel diritto nazionale applica-
bile. 

2073 Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 56. Che un nome 
famoso non attribuisca automaticamente lo statuto di marchio che gode di notorietà alla registrazio-
ne che lo incorpori è stato ben argomentato da Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso 
«Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 71 ss. 

2074 Sulla quale v. supra, § 82. 
2075 Diversamente, però, Trib. Milano 22 ottobre 2007, Warner Bros. Entertainment Inc. e War-

ner Bros. Entertainment Italia s.p.a. c. E.C., in Giur. ann. dir. ind. 5171, caso «The OC» (obiter) e in 
dottrina G. OLIVIERI, Nomi, ritratti e emblemi altrui, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-
M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, cit., 211-214 s., che, 
tuttavia, in sede di tutela del segno pare richiedere la prova «che la condotta di cui (il titolare) chiede 
la cessazione sia potenzialmente lesiva dell’identità o della notorietà del segno» (218) e quindi pre-
suppone la riferibilità dell’uso inautorizzato al titolare. 
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confronti delle iniziative – di registrazione come marchio – che abbiano carattere 
parassitario e istituiscano un’associazione (anche solo inconscia) fra il segno a-
dottato come marchio e l’avente diritto e che consentano un agganciamento al ca-
pitale di popolarità da esso incorporato. Così, un calciatore ben difficilmente po-
trebbe lamentarsi della circostanza che il suo nome venga registrato per contrad-
distinguere lampadine: mentre avrebbe azione per impedire l’appropriazione del 
segno rivolta a contrassegnare una linea di abbigliamento sportivo e, verosimil-
mente, anche degli occhiali o delle agende. 

Non va neppur trascurato che la norma è primariamente volta a istituire una tu-
tela rafforzata sul piano del diritto al nome e all’identificazione e non su quello 
della protezione alla stregua del diritto dei marchi. Certamente, la modifica opera-
ta al 3° comma dell’art. 8 c.p.i. con il decreto correttivo attribuisce al titolare del 
marchio la facoltà di opporsi non solo alla registrazione ma anche all’uso del se-
gno “notorio”; e tuttavia questa regola dà applicazione alla tutela generalcivilista 
del nome e non attribuisce automaticamente al segno di identificazione la prote-
zione alla stregua del diritto dei marchi. Nessun dubbio che questa seconda salva-
guardia possa raccordarsi alla precedente. Ma perché ciò avvenga è pur sempre 
richiesto che l’avente diritto si valga della riserva accordatagli dall’art. 8, ultimo 
comma, c.p.i. e completi la fattispecie acquisitiva del diritto di marchio, proce-
dendo alla registrazione (o all’uso) direttamente od attraverso terzi da lui autoriz-
zati. Il diritto così acquistato è sottoposto a tutte le regole proprie del diritto dei 
marchi nel suo complesso, ivi comprese quelle che determinano i presupposti, il 
contenuto e le condizioni della tutela di questo segno distintivo 

2076. 
È vero che i segni «notori» di questa categoria si presentano come i candidati 

naturali a beneficiare della tutela, anch’essa allargata, propria dei marchi «che go-
dono di rinomanza», perché è del tutto verosimile che la popolarità acquisita sul 
piano civile si possa comunicare a quello commerciale. Se la cantante «Madonna» 
si risolvesse a impiegare il suo nome a contraddistinguere una linea di occhiali, 
avrebbe verosimilmente maggiori possibilità di largo successo del nostro ipotetico 
Carlo Leone del paragrafo precedente. Ciò non toglie però che questa tutela raf-
forzata – e, occorre aggiungere, di qualsiasi tutela proveniente dal diritto dei mar-
chi – resta ancorata ai presupposti definiti dal diritto dei marchi. Essa non ricorre, 
in particolare, quando il segno, pur «notorio», sia usato in funzione esclusivamen-
te ornamentale o promozionale e non distintiva. Si è a questo proposito avuta no-
tizia giornalistica del fatto che i ritratti di due protagonisti di un celebre film sono 
stati apposti sull’etichetta di una marca di vino: non perciò essi possono automati-
 
 

2076 Per una dimostrazione dell’assunto si rinvia a P. AUTERI, I nomi e i segni distintivi notori 
delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio, nota a 
Trib. Modena 26 giugno 1994 e 19 agosto 1994 (ordd.), in NGCC 1995, I, 99 ss. Va peraltro osser-
vato che fra il diritto dei marchi e il diritto al nome si possono porre delicati problemi di raccordo, 
ben illustrati dalla situazione descritta da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fio-
rucci», cit., nella quale ci si può chiedere se il consenso dell’avente diritto al segno “notorio” alla 
registrazione come marchio gli precluda di far valere lo stesso segno nei confronti di altre registra-
zioni dell’avente causa. 
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camente cumulare alla protezione del diritto all’immagine quella, più intensa e 
dotata di caratteri speciali, che loro proverrebbe dal diritto dei marchi. 

Si è discusso se il mancato uso – o l’uso in funzione non distintiva – di un 
marchio legittimamente tratto da un segno notorio ne provochi la decadenza. La 
risposta diviene agevole quando si distinguano i due piani in cui si colloca il dirit-
to al segno: la riserva non viene meno, finché duri la notorietà derivante dall’u-
tilizzazione primaria 

2077. Ma, se il segno non è usato come marchio, decorso il 
quinquennio di cui all’art. 24 c.p.i., cessa la tutela specifica conferita dalla legge 
marchi 

2078. 
83.3. Le regole relative all’appartenenza del diritto sul segno. Nel caso in cui 

l’utilizzazione primaria dia luogo, oltre che a un segno “notorio” ai sensi dell’art. 
8 c.p.i., anche a entità tutelabili attraverso il diritto d’autore, ad es. il titolo di una 
trasmissione di successo 

2079 od anche il suo format, nei limiti in cui si ammetta la 
protezione di quest’entità 

2080, viene spontaneo domandarsi a chi appartenga il di-
ritto sul segno 

2081. In linea di principio si dovrebbe pensare che titolare dei diritti 
sul segno sia il soggetto che lo ha portato alla sua affermazione attraverso un’u-
tilizzazione primaria; e che, se nel corso dell’utilizzazione primaria, venissero a 
esistenza altri diritti esclusivi spettanti ad altro soggetto e in particolare all’im-
presa che coopera alla realizzazione dell’iniziativa, allora la valida registrazione 
del marchio che comportasse l’impiego anche dei segni oggetto di questi ulteriori 
diritti esclusivi richieda anche il consenso di questo altro soggetto. Non è facile 
tradurre in pratica quest’enunciazione di principio. Intanto, se vi è collaborazione 
con l’impresa, è probabilmente difficile individuare un solo soggetto cui vada at-
tribuito in via esclusiva il merito del successo dell’utilizzazione primaria; e diffi-
cilmente la questione non avrà trovato una definizione contrattuale ex ante 

2082. 
Anche in questo caso il diritto spetta, oltre che al suo titolare originario, ai suoi 

congiunti 
2083. 

83.4. Profili procedurali. Nella prospettiva del diritto nazionale, l’impedi-
mento è rilevabile sia d’ufficio 

2084 sia su opposizione dell’avente diritto. Nel pri-
 
 

2077 Per una trattazione attenta dell’incidenza dei fenomeni di mutamento della notorietà sulla 
portata del diritto v. M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 485-486. 

2078 Questo principio vale anche se il marchio in questione goda di rinomanza: v. infra, § 94.4. 
2079 Come nel caso deciso da Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), Metro Goldwin Mayer Stu-

dios Inc. c. Maria de Filippi e Revim, in Giur. ann. dir. ind. 4654, caso «Saranno Famosi». 
2080 Sul tema v. Cass. 17 febbraio 2010, n. 3817. 
2081 Il tema è affrontato nella nota a Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), caso «Saranno Famo-

si», cit. 
2082 Del resto, la storia del diritto mostra che difficilmente l’ordinamento vede di buon occhio la 

coesistenza di diritti esclusivi facenti capo a soggetti diversi e vertenti sulla stessa entità: v. con ri-
guardo ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli interpreti, artisti e esecutori E. PIOLA CASELLI, 
Intorno al conflitto tra i diritti degli interpreti e artisti esecutori, in Studi in onore di M. D’Amelio, 
Vol. III, Roma, 1933, 175 ss., 178. 

2083 Nei limiti di cui ai commi 3° e 1° dell’art. 8 c.p.i. 
2084 In senso contrario, P. SPADA, Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione 
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mo caso, l’impedimento è superabile se consti il consenso del titolare di cui al 3° 
comma dell’art. 8 c.p.i. L’assenza del consenso costituisce altresì motivo di nulli-
tà relativa, azionabile di fronte all’autorità giudiziaria. Anche nel regolamento sul 
marchio comunitario, la presenza di un diritto anteriore confliggente su di un 
marchio o segno notorio assume rilievo; in questo contesto però viene in conside-
razione solo come causa di nullità 

2085. 

84. (Segue). D) Il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale e gli al-
tri diritti esclusivi 

84.1. Generalità. Alla valida registrazione di un segno come marchio, comuni-
tario o nazionale, può infine opporsi la circostanza che “la sua utilizzazione può 
essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunita-
ria o al diritto interno che ne disciplina la protezione”, art. 53, par. 2, r.m.c. e in 
particolare in virtù “del diritto d’autore” (lett. c) di questa previsione) o “del dirit-
to di proprietà industriale” (lett. d). Secondo il diritto nazionale il motivo di nulli-
tà relativa si produrrebbe quando l’uso del marchio “costituirebbe violazione di 
un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi” 
(art. 14.1, lett. c), c.p.i.). La norma italiana poco opportunamente raggruppa que-
sta fattispecie con gli impedimenti assoluti che attengono alla contrarietà alla leg-
ge, all’ordine pubblico e al buon costume e alla decettività 

2086, unificando gli im-
pedimenti correlativi sotto una rubrica che originariamente faceva riferimento al 
concetto di liceità. La classificazione appare poco felice, perché apparenta impe-
dimenti assoluti, che possono essere rilevati d’ufficio e fatti valere da chiunque, 
con un impedimento tipicamente relativo, che può essere fatto valere solo dal tito-
lare del diritto anteriore confliggente, come conferma la previsione dell’art. 122.2 
c.p.i. Sotto questo profilo, il decreto correttivo ha opportunamente modificato la 
rubrica della norma, aggiungendo alla parola “liceità” la locuzione “e diritti di 
terzi”, verosimilmente per chiarire che la violazione di questi ultimi in sede di re-
gistrazione è profilo che attiene al piano non della liceità ma della validità. 

84.2. Il conflitto con diritti d’autore anteriori. La disposizione si riferisce in 
primo luogo al caso in cui il segno oggetto di registrazione come marchio ricada 
nell’ambito dell’esclusiva conferita dal diritto d’autore. Ed in effetti ben si com-
prende che, posto che l’autore (ed i suoi aventi causa) hanno il diritto esclusivo di 
sfruttare economicamente l’opera dell’ingegno, essa non possa essere validamente 
registrata come marchio senza il consenso del titolare. 
 
 
della Commissione dei ricorsi, cit., 85 sulla base del rilievo che la mancanza del consenso del-
l’avente diritto costituirebbe impedimento relativo e quindi darebbe luogo solo a opposizione e non 
a esame di ufficio. Nel senso del testo M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 
483-484. 

2085 Art. 53, par. 2, r.m.c. 
2086 Su cui v. supra, §§ 31-33. 
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Per questi, potere invocare un diritto d’autore presenta un indubbio vantaggio. 
Non solo i requisiti di accesso alla tutela sono piuttosto larghi 

2087, ma la protezio-
ne è automatica e universale, nel senso che si applica, senza formalità alcuna, 
ovunque sia avvenuta l’estrinsecazione dell’opera 

2088. Si comprende quindi per 
quale ragione la tutela corrispondente venga invocata con qualche frequenza an-
che in relazione al titolo dell’opera dell’ingegno, quando poi questo venga regi-
strato per essere impiegato in funzione distintiva di beni; od alla testata di un 
giornale o di una rivista 

2089. Per la verità la giurisprudenza nazionale è piuttosto 
decisa nel negare che una testata di giornale sia proteggibile come opera dell’in-
gegno, preferendo qualificarla a seconda dei casi come segno distintivo discipli-
nato dall’art. 102 l.d.a. e tutelato alla stregua delle norme sulla concorrenza slea-
le 

2090 od anche come marchio di fatto 
2091. Si tratta di una presa di posizione com-

prensibile, che non conduce a negare il potere invalidante del segno anteriore ma 
a collocarlo in una categoria diversa di anteriorità, quelle costituite dai segni di-
stintivi di impresa anteriori 

2092; anche se poi, a ben vedere, non è affatto escluso 
che una testata, un emblema, un fregio posseggano anche una loro caratterizza-
zione grafica tale da giungere al livello della tutela d’autore 

2093. 
Sull’opera dell’ingegno possono anche insistere dir i t t i  connessi : si pensi al 

diritto del produttore di fonogrammi e degli artisti e interpreti e esecutori, in rela-
zione a un jingle di cui si chieda la registrazione come marchio. Anche qui la vio-
lazione del diritto anteriore potrà costituire motivo di nullità della registrazione, a 
condizione che il diritto in questione comporti uno ius excludendi e non un mero 
diritto al compenso 

2094. 
84.3. Il conflitto con diritti di proprietà industriale e altri diritti esclusivi ante-

 
 

2087 Anche se la protezione va esclusa per stilemi banali e entità che manchino un minimo di 
creatività: così, in relazione al simbolo dei Mondiali di calcio del 1994, Trib. Modena 22 luglio 
1994 (ord.), FIFA c. Panini s.r.l., in AIDA 327, caso «pallone mondiali USA». 

2088 Il titolare deve peraltro fornire la prova della titolarità del diritto, alla stregua del diritto na-
zionale: v. Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «immagine di una mano», cit. 

2089 V. ad es. Trib. Milano 23 luglio 2003, Edizioni Condé Nast s.p.a. c. De Agostini Rizzoli Pe-
riodici s.r.l. e nei confronti di Tomorrow Verlag GmbH & Co. KG, in Giur. ann. dir. ind. 4793, caso 
«Tomorrow» (in cui è stata negata la tutela di diritto d’autore di una testata). 

2090 Cass. 19 dicembre 2008, Barberio Editori s.r.l. c. Conti Editore, in Giur. ann. dir. ind. 5231, 
caso «riviste automobilistiche» e Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. Per un caso 
nel quale il titolo di uno spettacolo (seriale) è stato qualificato come segno “notorio” ai sensi 
dell’art. 8.3 c.p.i. v. Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), caso «Saranno Famosi», cit. 

2091 Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What’s up», cit. 
2092 Su cui v. supra, § 76. 
2093 Sulla qualificazione del titolo come opera dell’ingegno alla luce del diritto italiano v. 

l’insoddisfacente Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., parr. 41-46 a 43. 
2094 Nel caso in cui il marchio sia basato su di un elaborato di proprietà altrui, ma non proteggi-

bile con il diritto d’autore e usato sine titulo dal registrante, al proprietario competerebbe un rimedio 
risarcitorio, in luogo dell’azione di invalidità, secondo M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare 
il marchio, cit., 492-493 in applicazione dei principi in materia di utilizzo di prestazioni professiona-
li altrui.  
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riori. L’interferenza con anteriori diritti su disegno o modello profila questioni 
delicate. Il conflitto fra un disegno anteriore e una registrazione successiva di 
marchio è tema che assume particolare rilievo ora che, come si è visto, si è supe-
rata la posizione secondo la quale le due tutele sarebbero mutuamente esclusi-
ve 

2095; cosicché diventa plausibile domandarsi se la registrazione di un marchio – 
scil.: di forma bidimensionale o tridimensionale – sia preclusa da diritti che un 
terzo detenga su di una forma identica o simile tutelata come disegno o modello. 
Il conflitto può in effetti profilarsi; e, se ciò avviene, va visualizzato nell’ottica 
delle previsioni qui considerate 

2096; salvo che, se poi, come ben è possibile, il di-
segno anteriore a sua volta svolga sul mercato una concorrente funzione distinti-
va, allora il conflitto potrebbe essere preso in considerazione anche alla luce della 
disposizione di cui all’art. 8, par. 4, r.m.c. e all’art. 12.1, lett. b ), c.p.i., con il van-
taggio di poter essere fatto già valere, sotto questo profilo e limitatamente al dirit-
to comunitario, come causa di opposizione 

2097. 
Se vi siano norme che attribuiscono diritti anteriori suscettibili di confliggere 

con una registrazione successiva e che non siano riconducibili alle fitte maglie 
tracciate dalle previsioni che si sono commentate nel paragrafi precedenti, non è 
facile dire. Certo è che la previsione che riserva a “le amministrazioni dello Stato, 
delle regioni, delle province e dei comuni” le “registrazioni di marchio, anche 
aventi a oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, 
architettonico o ambientale del relativo territorio” 

2098 rappresenta un’ennesima 
norma attributiva di posizioni di riserva. È possibile che sia questa la via d’in-
gresso attraverso la quale potranno farsi valere pretese proprietarie inedite, come 
quelle degli enti locali e delle associazioni operanti sul territorio sui segni ad essi 
collegati, come anche, forse, dei privati sulla raffigurazione delle loro vigne, co-
me, del resto, si sta da qualche tempo proponendo 

2099. Che poi l’evoluzione sia 
opportuna e auspicabile in una fase storica nella quale le ragioni delle condivisio-
ni stanno reclamando la loro superiorità rispetto a quelle dell’appropriazione pro-
prietaria, è dato di dubitare. 
 
 

2095 V. supra, § 28.3.2. Per la situazione inversa, di un conflitto fra marchio anteriore e disegno 
successivo, v. Trib. UE 16 dicembre 2010 (settima Sezione), caso «pupazzo seduto», cit. 

2096 Art. 53, par. 2, lett. d), r.m.c. e art. 14.1, lett. c), c.p.i. 
2097 Non dovrebbero sussistere preclusioni a far valere sequenzialmente l’impedimento di cui al par. 

4 dell’art. 8 r.m.c. e il motivo di invalidità di cui al par. 2 dell’art. 53 r.m.c. (arg. ex art. 53, par. 4); va 
anzi ricordato che la decisione definitiva in materia di opposizione non ha efficacia di giudicato e non 
vincola altrimenti (ad es. in virtù del divieto di venire contra factum proprium) la decisione in una suc-
cessiva azione di nullità: v. Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», 
cit., par. 36. La situazione inversa, del conflitto fra un marchio anteriore e un disegno successivo, è di-
sciplinata dalla lett. e) del par. 1 dell’art. 25 r.d.c.; per applicazioni v. Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima 
Sezione), caso «dispositivo di pulitura» e 12 maggio 2010, caso «strumento di scrittura», citt. 

2098 Art. 19.3 come modificato dal decreto correttivo che, peraltro, può essere letto sia come con-
ferma di un principio generale che come norma speciale. 

2099 M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 494. Una conferma di questa 
spinta può essere rinvenuta anche in Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, caso «Rimini Sail», cit. In ar-
gomento G. RESTA, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, cit., 41 ss. 
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84.4. Profili procedurali. I diritti anteriori qui esaminati possono essere fatti 
valere solo come motivo di nullità nelle sedi deputate e dai soggetti a ciò legitti-
mati 

2100. Che dire se l’Ufficio dovesse avvedersi che il richiedente sta cercando di 
registrare un marchio che riproduce il famoso quadro di Picasso, “Guernica”, sen-
za documentare il consenso degli eredi del famoso pittore catalano? Come è stato 
rilevato 

2101, in questo caso la violazione del diritto d’autore risulta ex actis; e tut-
tavia, né l’Ufficio né gli eredi potrebbero porre rimedio all’illecito se non con 
l’azione di nullità della registrazione rinviata alla sede giurisdizionale, salvo che 
non si voglia ammettere una interpretazione analogica delle disposizioni che pre-
vedono l’esame di ufficio anche in relazione a un impedimento relativo 

2102. 

85. La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto 
comunitario 

2103 

85.1. Il tempo e i marchi: prescrizione, usucapione e convalida. Come opera il 
decorso del tempo sul conflitto fra un segno distintivo o diritto anteriore e una re-
gistrazione successiva? Il fattore tempo, come può assumere rilievo sul piano del-
la valutazione degli impedimenti assoluti in corrispondenza dei fenomeni del se-
condary meaning e della volgarizzazione 

2104, così influisce in vario modo sul pia-
no degli impedimenti e motivi di nullità relativi e quindi in rapporto al conflitto 
fra il marchio registrato e altri segni distintivi o diritti anteriori. 

A questo proposito, si è già visto che la registrazione del marchio non può essere 
dichiarata invalida se il marchio distintivo anteriore sia scaduto da più di due anni o 
decaduto al momento dell’azione di nullità (c.d. sanatoria o consolidamento) 

2105. 
Passiamo ora a considerare con la dovuta attenzione un’altra ipotesi ancora: 

quella in cui il segno distintivo di impresa od altro diritto anteriore e confliggente 
continui a essere usato e quindi non decada, e tuttavia per lungo tempo esso non 
venga invocato dal suo titolare per fare dichiarare l’invalidità della registrazione 
del segno successivo. In queste circostanze il segno successivo è invalido a partire 
del momento della sua registrazione ma precariamente sopravvive, in quanto non 
attaccato dal titolare del diritto anteriore confliggente: quindi la situazione di fatto 
non corrisponde a quella di diritto. 
 
 

2100 V. lett. c ) del par. 1 dell’art. 53 e dell’art. 56 r.m.c. nonché artt. 25.1, lett. b ) e 122.2 c.p.i. 
2101 Da P. SPADA, Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa, cit., 142. 
2102 In questo senso M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 500-501; l’ar-

gomentazione mi pare meno implausibile di quanto non possa apparire di primo acchito, visto che 
essa non propone un’interpretazione analogica di un impedimento assoluto (verosimilmente inam-
missibile per le ragioni esplorate ai §§ 19.2 e 36.2) ma l’applicazione a un impedimento relativo di 
uno spezzone della disciplina degli impedimenti assoluti. 

2103 In argomento v. R. PENNISI, La convalida del marchio, cit. 
2104 Su cui v. supra, § 26. 
2105 Sul tema v. anche in rapporto all’art. 12.2 c.p.i. supra, §§ 38.4(iii) e 5 (per la sanatoria o 

consolidamento); e v. infra, §§ 91.1 e 99 per la riabilitazione del marchio decaduto. 
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Nel diritto civile generale, lo stato di incertezza giuridica prodotta da una si-
tuazione di questo tipo verrebbe a lungo andare eliminata dall’operare delle regole 
relative od alla prescrizione del diritto anteriore od all’usucapione dello stesso a 
beneficio dell’utilizzatore successivo. Tuttavia, quando si tratti di risolvere il con-
flitto fra una registrazione successiva di marchio e i diritti anteriori presi in consi-
derazione dal diritto dei marchi 

2106, queste norme generali non operano. Infatti, i 
diritti anteriori idonei a invalidare una registrazione non sono soggetti a prescri-
zione, perché, si dice con qualche approssimazione, si tratta di diritti assoluti e 
non relativi 

2107; e vi è d’altro canto vasto consenso sull’inapplicabi l i tà  del-
l ’ is t i tu to  del l ’usucapione ai diritti anteriori qui considerati, visto che nessu-
no di essi ha natura di bene corporale e cioè fisico e materiale ed è quindi suscet-
tibile di quel possesso esclusivo che, nel nostro sistema, è presupposto indefettibi-
le dell’operare dell’usucapione 

2108. 

 
 

2106 In questo paragrafo, d’ora in poi e salvo diversa indicazione, si userà l’espressione “diritti 
anteriori” per designare sia i segni distintivi di impresa anteriori sia gli altri diritti anteriori. 

2107 Un collegamento fra la (pretesa) realità del diritto sul marchio di fatto e la imprescrittibilità 
del diritto corrispondente è operato, obiter, da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», 
cit. Più esatto sarebbe però dire, sulle orme di P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, 
Milano, 200717, 536 s., che il carattere reale o personale del diritto non influisce sulla sua prescritti-
bilità, tant’è che anche i diritti reali, in particolare quelli di godimento su cosa altrui, sono anch’essi 
suscettibili di prescrizione; e piuttosto la prescrittibilità è caratteristica dei diritti (disponibili) cui 
corrisponda una posizione giuridica soggettiva passiva posta a carico di soggetti determinati. Sulle 
ragioni per le quali l’operare della prescrizione presuppone, ai sensi del 2° comma dell’art. 2934 
c.c., che alla posizione giuridica soggettiva del titolare corrisponda una limitazione della sfera di 
libertà di uno o più soggetti determinati v. approfonditamente P. VITUCCI, La prescrizione, Tomo 
primo, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990, 42 ss. 
nonché F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 19899, 114 s. 
Sugli equivoci cui può dar adito l’inquadramento dei segni distintivi fra i diritti reali v. già supra, §§ 
52, 54.2 e infra, §§ 114.2, 116 e 182. Il tema è oggetto di prese di posizione giurisprudenziali varie-
gate ma non sempre approfondite. Così ipotizza che la prescrizione dell’azione di nullità del mar-
chio possa essere fondata sul combinato disposto fra gli artt. 1422 e 1324 c.c. Trib. Torino 25 gen-
naio 2010, Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Product c. EMI Music Italy s.r.l. e c. Vasco s.r.l. 
(ord.), in Riv. dir. ind. 2010, II, 78 ss., con nota di D. CAPRA, Sulla convalida di marchio corrispon-
dente a nome notorio altrui, caso «Vasco Rossi». 

2108 V. R. SACCO-R. CATERINA, Il possesso, in Trattato di dir. civ. e comm. a cura di A. Cicu, 
F. Messineo e L. Mengoni, Giuffrè, Milano, 20002, 133 ss., ove a 137 il rilievo, decisivo, secondo 
cui i beni immateriali, in quanto caratterizzati da godimento “non rivale”, possono essere posse-
duti simultaneamente da più di un soggetto. Nello stesso senso, e con maggior articolazione, R. 
CATERINA, Il possesso, in Trattato dei diritti reali diretto da A. Gambaro e U. Morello, Vol. I, 
Proprietà e possesso, Giuffrè, Milano, 2008, 357 ss., 385 ss.; nello stesso senso anche G.G. AU-
LETTA-V. MANGINI, Del marchio, cit., 109 s. e T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni 
immateriali, cit., 499, che sottolinea che gli istituti industrialistici specifici come la convalida 
prendono le loro mosse dalla possibilità dell’uso simultaneo dell’entità da parte di più di un sog-
getto. Quindi Cass. 22 dicembre 1978, n. 6150, S.A.G.E.A. s.p.a. c. Successori Sorelle Adamoli, 
in Giur. it. 1980, I, 1, 321 ss., caso «successori Sorelle Adamoli», in Giur. it. 1980, I, 1, 321 ss., 
secondo cui “il diritto dell’imprenditore sulla ditta ... può formare oggetto di acquisto per usuca-
pione, poiché questo istituto generale si coordina senza incompatibilità con la natura di diritto 
reale su bene immateriale attribuito al diritto de quo”, e ancor più App. Napoli 25 febbraio 1950, 
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È questa la ragione per la quale il protrarsi nel tempo del conflitto fra diritti an-
teriori e una registrazione di marchio successiva ha da lungo tempo trovato una 
disciplina espressa nelle diverse leggi speciali che si sono succedute nel tem-
po 

2109. È così nato l’istituto della convalida, talora indicata anche come consoli-
dazione, inoppugnabilità, incontestabilità o preclusione per tolleranza. Esso, ini-
zialmente delineato in termini piuttosto restrittivi dal diritto nazionale, ha poi co-
nosciuto un’evoluzione in senso grandemente espansivo per effetto dell’ingresso 
del diritto comunitario, che ha impresso alla disciplina previgente una curvatura 
nuova e coerente con la finalità di rimuovere quanto più possibile gli ostacoli alla 
libera circolazione dei beni “di marca” nel mercato unico 

2110. Infatti, questa istan-
za era stata fatta valere dalle rappresentanze tedesche e, in misura minore, france-
si, già nei primi lavori rivolti all’unificazione del diritto dei marchi europeo intra-
presi alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, prima ancora dello Schema di con-
venzione del 1964; e ha trovato poi conferma nelle norme comunitarie sui marchi 
successivamente adottate. All’esito di questo percorso le ipotesi nelle quali il de-
corso del tempo può incidere sul diritto esclusivo risultano individuate dal peri-
metro impresso dal diritto comunitario 

2111. 
 
 
Dusmet c. Soc. Vetraria Meccanica, in Dir. e giur. 1950, 305 ss., che ammettono l’usucapione di 
una ditta (a condizione, nel primo caso, che l’uso anteriore sia cessato), rappresentano due rondi-
ni che non fanno primavera. 

Un’interessante – e forse ardita – prospettiva è ora aperta da Trib. Milano 11 luglio 2013, caso 
«Liberti/Liberty», cit., che, nel caso di un conflitto fra un anteriore marchio registrato di uso genera-
le e un successivo marchio (post-)usato localmente ha scorto nella tolleranza del titolare del marchio 
anteriore protrattasi per lungo tempo, anche in assenza dei presupposti per l’operatività della conva-
lida, la ragione per escludere la presenza di un rischio effettivo di confusione. Questa strada non ap-
pare peraltro percorribile: nel nostro diritto, la tolleranza può in qualsiasi momento venire meno, 
perché essa, più che revocabile, è precaria, nel senso che in ogni momento può subentrare la proibi-
zione del comportamento tollerato (in questo senso F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, 
Napoli, 20019, 222; per un’applicazione nella nostra materia Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso 
«Pancaldi» cit.; e v. nella prospettiva del diritto dei marchi comunitario la presa di posizione di Cor-
te UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 44, secondo cui la tolleranza si 
distingue dal consenso perché essa “implica che chi tollera resti inerte al cospetto di una situazione alla 
quale avrebbe avuto la possibilità di opporsi”).  

È quindi verosimile che i presupposti e i limiti nei quali può trovare un proprio fondamento il 
consolidamento di una situazione di coesistenza fra due marchi fra di loro confliggenti vada ricerca-
ta non nelle categorie generali del diritto civile ma all’interno del diritto dei marchi. Anche questa 
seconda ricostruzione è stata in effetti presa in considerazione e accolta dalla sentenza milanese, che 
sottolinea come il protrarsi per parecchi decenni della convivenza fra i due segni teoricamente con-
fliggenti stia a dimostrare l’assenza di un pericolo (anche solo) astratto di confusione. In questo mo-
do la sentenza si colloca in un recente filone di giurisprudenza comunitaria, attestato, nei limiti con-
sueti delle pronunce pregiudiziali, della Corte UE, in particolare da Corte UE 22 settembre 2011 
(Prima Sezione), caso «Budweiser», cit. e Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), causa 
C/661/11, Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt e Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA, 
caso «Nathan Baume». In argomento v. anche il § 196. 

2109 Per una ricostruzione approfondita e convincente v. R. PENNISI, La convalida del marchio, 
cit., 15 ss. 

2110 Come osservato da P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 47 ss. 
2111 Su questo punto si sono soffermate le Conclusioni dell’Avvocato generale Pedro Cruz Vil-
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L’assetto attuale si colloca dunque al punto di incontro fra la disciplina origi-
naria e la svolta ad esso impressa dal diritto comunitario; e deve quindi essere col-
to in una prospettiva accentuatamente evolutiva. 

85.2. Dal diritto nazionale al diritto comunitario (e comunitariamente armo-
nizzato). Il diritto italiano anteriore alla Novella del 1992 considerava l’eventua-
lità della convalida in una prospettiva assai circoscritta, perché visualizzava il so-
lo conflitto fra una registrazione successiva e un marchio anteriore e, nel sancire i 
presupposti entro i quali la validità del marchio registrato successivo non poteva 
più essere “impugnata”, estendeva la disciplina corrispondente al solo conflitto 
con “un nome o ritratto di persona” 

2112. La giurisprudenza maggioritaria suggeri-
va una lettura ulteriormente restrittiva della norma: per essa, il “marchio anterio-
re” cui si riferiva la disciplina era solamente il marchio di fatto o non registrato; al 
marchio registrato anteriore la disciplina non si applicava 

2113. 
Con la Novella del 1992 il raggio di applicazione dell’istituto si è esteso con-

siderevolmente. Peraltro, stando al tenore letterale dell’art. 9 della direttiva, la mi-
sura dell’espansione imposta dalla norma comunitaria avrebbe potuto rimanere 
limitata, obbligatoria essendo ai sensi del par. 1 di questa disposizione l’applica-
zione dell’istituto – designato dal diritto comunitario come “preclusione per tolle-
ranza” anziché convalida –  

2114 ai soli marchi anteriori registrati 
2115 e restando in-

vece facoltativa, ai sensi del par. 2 dello stesso art. 9 della direttiva, l’applicazione 
agli altri segni distintivi di impresa e diritti anteriori confliggenti 

2116. 
 
 
lalón del 18 aprile 2013, nel caso deciso dalla sentenza della Corte UE 19 settembre 2013 (Terza 
Sezione), caso «Nathan Baume», cit. 

2112 Art. 48 l.m. 
2113 In questo senso ancora (in applicazione della disciplina previgente) Trib. Padova 11 novem-

bre 2005, Antonio Fusco s.p.a. c. Fusco Vincenzo, in Giur. ann. dir. ind. 4901, caso «Fusco»; Trib. 
Roma 31 marzo 2003, caso «Gentilini», cit. e Cass. 11 ottobre 2002, n. 14483, Zanotti Franco e Za-
notti s.a.s. di Franco Zanotti & C. c. Società Italiana Calzature s.p.a., ivi 4478, caso «Zanotti». In 
precedenza, fra le molte, Cass. 29 marzo 1965, in Foro it. 1965, I, 1036 ss. In senso conforme T. 
ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 497-98. Un punto sulla situazione 
alla vigilia della Novella del 1992 è in P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 7. Applica 
la convalida al conflitto fra marchi registrati sulla base delle norme ante-1992 Cass. 9 febbraio 2000, 
n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit. 

2114 Qui di seguito con il termine di “convalida” ci si riferirà indistintamente sia all’istituto na-
zionale, sia a quello comunitario; e si impiegherà il termine, extralegislativo, di convalida, anche se 
il legislatore italiano, che in origine non conosceva questa espressione, ora ha adottato nella rubrica 
dell’art. 28 c.p.i. il termine “convalidazione”. 

2115 Per la verità, le norme fanno riferimento ai marchi anteriori di cui all’art. 4, par. 2, direttiva 
e 8, par. 2, r.m.c.: e fra di questi vanno, a rigore, inclusi non solo i marchi registrati ma anche le do-
mande di marchio non ancora concesso e i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis 
CUP. Per le necessarie precisazioni v. supra, §§ 38 e 73 nonché la presa di posizione di Corte UE 
22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 60 ss. 

2116 V. il richiamo alle lett. b) e c) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva (sulle quali v. supra, §§ 75-
84) contenuto nel par. 2 dell’art. 9. Questa norma, alla lett. a), considera facoltativa l’applicazione 
dell’istituto anche ai marchi anteriori che godono di notorietà e agli stessi marchi di fatto (cui era riser-
vata l’applicazione disciplina italiana previgente nell’impostazione giurisprudenziale prevalente). 
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Il legislatore nazionale si è valso a larghe mani dell’opzione accordatagli, 2117 
prevedendo che la convalida operasse nei confronti, oltre che dei marchi registrati 
anteriori, di tutti i “titolari di diritto di preuso che importi notorietà non puramente 
locale” 

2118. Appare del tutto condivisibile l’opinione 
2119 che la scelta, sicuramente 

saggia 
2120, fosse a ben vedere anche obbligata (oltre che conforme alla nostra tra-

dizione giurisprudenziale, almeno per i marchi di fatto). Invero, nel momento 
stesso in cui il legislatore interno aveva esercitato appieno l’opzione, offerta dal-
l’art. 4, par. 4, della direttiva, di considerare alla stregua di impedimento relativo 
e motivo di nullità relativa la presenza di tutti i segni distintivi di impresa e diritti 
anteriori di terzi ivi menzionati alle lett. b) e c), sarebbe risultato irragionevole 
esentare alcuno fra questi diritti dal regime della convalida. 

Sotto questo profilo, l ’espansione del  raggio di  appl icazione del la  
conval ida ad includere  s ia  i  marchi  regis tra t i  anter ior i  s ia  agl i  a l t r i  
segni  dis t in t ivi  d i  impresa e  dir i t t i  anter ior i  deve essere visto come co-
rollario ultimo e estremo, ma conseguente, della scelta comunitaria a favore del-
la coesistenza fra la disciplina dei marchi comunitari e quella dei diritti naziona-
li anteriori. La catena di passaggi che legano questo effetto alla sua premessa me-
rita di essere ripercorsa nelle sue tappe fondamentali in vista di una corretta rico-
struzione dei profili funzionali della convalida. 

Il regolamento, lo si è detto 
2121, ammette la coesistenza del marchio comunita-

rio con i diritti nazionali anteriori, al contempo relativizzando gli impedimenti e i 
motivi di nullità corrispondenti. Sul piano comunitario, tuttavia, solo il diritto an-
teriore che sia dotato di ius excludendi sulla base del diritto nazionale entra in 
conflitto con il marchio comunitario successivo 

2122; e quindi per trovare emersio-
ne sul piano comunitario la regola attributiva dello ius excludendi deve essere af-
fermata già sul quello interno 

2123. Il legislatore nazionale ha prestato un’adesione 
entusiastica – forse: fin troppo entusiastica – a questa indicazione, sancendo il 
principio dell’unitarietà dei segni distintivi 

2124. L’eventualità del conflitto fra re-

 
 

2117 Prima con la Novella del 1992 e poi con il d.lgs. n. 198/1996, che ha sancito, in conformità 
al diritto comunitario, che la convalida possa operare anche a carico dei marchi che godono di rino-
manza e dei marchi notoriamente conosciuti di cui all’art. 6bis CUP. Su quest’innovazione v. C. 
GALLI, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 83. 

2118 La formula non va, a mio avviso, riferita ai soli titolari di marchi di fatto dotati di notorietà 
non puramente locale (come ritengono ad es. G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 183 e C. GALLI, in 
Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1203; per altri richiami C.E. MAYR, sub art. 28 c.p.i., 
in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 329), ma a tutti i segni distintivi di impresa 
e diritti anteriori di terzi menzionati alle lett. b) e c) del par. 4 dell’art. 4 direttiva. 

2119 Di R. PENNISI, La convalida del marchio, cit., 106 s. 
2120 E a suo tempo auspicata da P. AUTERI, voce «Segni distintivi dell’impresa», cit., 7. 
2121 Al § 36.1. 
2122 Parr. 4 dell’art. 8 r.m.c. e 2 dell’art. 53 r.m.c. 
2123 Su questo (difficile) raccordo fra il conflitto sul piano comunitario e quello sul piano nazio-

nale v. già §§ 75.1 e 76 (iii). 
2124 V. § 79.4. 
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gistrazione successiva e diritti anteriori risulta, alla fine di questo percorso, gene-
ralizzata. Questa generalizzazione della possibilità di conflitto postula peraltro un 
correttivo, quando la coesistenza dei segni confliggenti si protragga nel tempo: 
per l’appunto la “preclusione per tolleranza” che, sancita dal par. 2 dell’art. 54 
r.m.c. a beneficio del marchio comunitario successivo nei confronti di qualsiasi 
tipo di segno o diritto anteriore, sul piano nazionale è accolta anche a beneficio 
del suo omologo, il marchio registrato italiano dall’art. 28 c.p.i. Né potrebbe esse-
re diversamente: la registrazione nazionale non potrebbe essere sottoposta a incer-
tezze maggiori di quelle cui è esposta la registrazione comunitaria, ancora una volta 
per l’operare del principio della competizione regolatoria fra ordinamenti 

2125. 
Questa è dunque la connotazione funzionale attuale dell’istituto. Essa è ancor 

più nitidamente visibile quando venga osservata a partire dalla prospettiva del di-
ritto comunitario. Per l’ordinamento dell’Unione europea la scelta di vertice che 
governa a cascata i diversi momenti della disciplina consiste nell’obiettivo di 
massimizzare la libertà di circolazione dei beni (e di prestazione dei servizi) “di 
marca”. In tanto la disciplina del marchio comunitario può accettare la coesisten-
za fra questo segno distintivo e i diritti nazionali anteriori, in quanto il momento 
in cui il marchio comunitario raggiungerà lo statuto ottimale di segno incontesta-
bile sia predeterminato in termini rigorosi e preventivabili ex ante senza margini 
di incertezza e quello statuto comporti la circolazione libera dei beni contraddi-
stinti dal marchio comunitario almeno sul territorio dove questo ha compiuto 
l’uso che gli ha guadagnato l’incontestabilità, anche se non su tutto lo scacchiere 
comunitario 

2126. Che poi accanto al marchio comunitario, inteso come segno di-
stintivo di elezione delle iniziative economiche di scala continentale, possano so-
pravvivere diritti nazionali anteriori, non importa eccessivamente: si tratta infatti 
di fenomeno che l’impresa maggiore è in grado di governare senza troppe diffi-
coltà, visto che dopo tutto questa dispone di tutte le leve della comunicazione 
aziendale 

2127. Fondamentale è piuttosto che non sia messa a repentaglio la prero-
gativa più preziosa che deve accompagnarsi alla titolarità del marchio comunita-
rio: un diritto di uso proiettato su scala europea e non più attaccabile a decorrere 
da una data certa. 

85.3. Il fondamento razionale dell’istituto. Prima della Novella del 1992, la 
 
 

2125 Il tema è, come si è visto, un leit Motiv della materia: v. già supra, §§ 2 B ), 15.3, 19.1, 21 
E ), 36, 60, 135 e 177. 

2126 Sottolineava l’importanza di questo ultimo profilo, la cui realizzazione non è poi parsa pos-
sibile, P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 53-55. 

2127 Il rilievo è già di P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 49-50 
e 74-75 (che convincentemente illustra il maggiore potenziale di controllo nelle politiche di marca 
insito nella distribuzione incentrata sulla pubblicità rispetto a quella che si affida alla distribuzione 
tradizionale); anche se occorre riconoscere che il segnalato inconveniente costituito dall’esistenza di 
diritti anteriori nazionali protetti in Stati membri nei quali non si sia compiuto il quinquennio pro-
duttivo della convalida e per i quali non vige, pertanto, il principio della libera circolazione, può 
profilarsi come particolarmente problematico. Sul compromesso raggiunto sul punto con il regola-
mento v. P. AUTERI, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 11. 
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funzione dell’istituto della convalida era abbastanza trasparente. Se al conflitto fra 
i diritti anteriori contemplati all’epoca dalla norma si fossero applicati i principi in 
materia di nullità, ci si sarebbe dovuti attenere al principio per cui il secondo se-
gno, il marchio registrato, sarebbe restato esposto all’azione di nullità senza limiti 
di tempo 

2128. Ma una soluzione come questa provocherebbe molti inconvenienti, 
non rimediabili, per le ragioni che si sono appena viste 

2129, con il ricorso agli isti-
tuti generalcivilistici della prescrizione e dell’usucapione. Il titolare del segno an-
teriore potrebbe quindi maliziosamente astenersi dall’agire fin quando il segno 
successivo non si fosse accreditato sul mercato, per poi eliminarlo al momento 
buono e acquisirne la clientela 

2130. Gli stessi consumatori potrebbero esserne pre-
giudicati: essi ben possono avere imparato a differenziare fra i due segni, che so-
no considerati confliggenti dal punto di vista normativo anche se siano solo simili 
e vengano usati in settori distinti (diversi ma affini). E resterebbero disorientati se 
il secondo marchio scomparisse dal suo settore di attività per essere ivi rimpiazza-
to dal primo 

2131. 
La comunitarizzazione dell’istituto or ora delineata ne ha però spostato il bari-

centro: se ancor prima della Novella esso andava reperito nello scopo di evitare 
che il titolare del diritto anteriore restasse a lungo inerte con l’intento di appro-
priarsi al momento buono dell’avviamento conseguito dal successivo registrante, 
oggi la finalità è quella di fornire un lasciapassare quanto più sicuro (e forse am-
pio) 

2132 possibile al titolare della registrazione successiva. Insomma: dal l’ idea 
regolat iva del  divieto  di  abuso a  car ico del  pr imo ut i l izzatore  si 
passa a quella della garanzia  del l’ incontestabi l i tà  piena, estesa a vaste 
porzioni dello scacchiere comunitario, a  favore del l ’ut i l izzatore  successi-
vo  

2133. Certo, non si tratta di un rovesciamento di prospettiva ma di un mutamen-
to di accento: epperò dal polo della sanzione nei confronti dell’acquiescence si 
passa al favore nei confronti dell’incontestability o Unanfechtbarkeit 

2134. 
 
 

2128 Art. 1422 c.c. 
2129 Al § 85.1. 
2130 Questa ricostruzione è accolta ora, ma con riferimento al regime successivo alla Novella, da 

Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, Camomilla s.r.l., CMT s.r.l. e D.N.C. s.r.l. c. Camomilla s.p.a., 
in Giur. ann. dir. ind. 5224, caso «Camomilla». Nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, 
Manuale di diritto industriale, cit., 20096, 196. 

2131 Se invece la somiglianza di segni e beni fosse così accentuata da escludere che i consumatori 
imparino a differenziare fra le due produzioni, e il titolare del marchio anteriore non intervenisse, 
verrebbero in gioco le norme sulla decettività sopravvenuta del medesimo marchio anteriore (sulle 
quali v. §§ 87 e 102-105 e con specifico riferimento alla situazione qui considerate § 105.2), con le 
conseguenze di cui infra, al § 86, punto (ii). 

2132 V. infra, § 87. 
2133 Resta, naturalmente, la possibilità che restino scoperte – per così dire a macchia di leopardo 

– le aree in cui sussista un diritto nazionale anteriore e non consti l’uso ultraquinquennale del mar-
chio comunitario successivo. 

2134 Secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 52, “la 
regola della preclusione per tolleranza sancita dall’art. 9 di tale direttiva è stata introdotta per consi-
derazioni di certezza di diritto”. In termini ancor più espliciti, ma solo obiter, Corte di Giustizia 27 
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85.4. La geometria delle norme. Oggi la disciplina della materia è distribuita 
fra gli artt. 54 e 110 r.m.c. da un lato e l’art. 28 c.p.i. dall’altro. 

Il regolamento si occupa della sorte dei marchi comunitari: e quindi sancisce 
quando un marchio comunitario posteriore benefici della convalida, con riferi-
mento tanto ai casi nei quali l’anteriorità contro cui opera la convalida sia un altro 
marchio comunitario 

2135, quanto ai casi nei quali l’anteriorità sia rappresentata da 
un segno distintivo o diritto anteriore diverso da un marchio comunitario e quindi 
tendenzialmente nazionale 

2136. In entrambe le sue articolazioni, la norma concer-
ne l’individuazione dei presupposti della preclusione “per tolleranza” con riferi-
mento specifico all’azione di nullità; essa è peraltro completata dalla previsione 
che chiarisce che sulla base degli stessi presupposti è preclusa anche l’azione di 
contraffazione 

2137. 
L’art. 28 c.p.i. conferma il dono della sintesi del legislatore italiano: in una so-

la disposizione sono sancite le sorti dell’azione sia di nullità sia di contraffazione. 
Realizzatisi i presupposti della norma, i titolari dei diritti in essa indicati non pos-
sono né “domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi 
all’uso dello stesso”. 

Con riguardo ai marchi  regis tra t i  successivamente che beneficiano del-
la convalida, la norma interna si occupa della sorte dei marchi italiani, enunciando 
quali siano i presupposti al cui ricorrere è subordinato l’effetto ad essi favorevole 
della convalida. Chiaro è che la convalidazione opera anche contro i marchi ante-
riori registrati, come ormai prevede la Novella. 

Dal punto di vista letterale meno chiaro è se i marchi  regis tra t i  anter ior i  
contro cui opera la convalidazione siano solo quelli nazionali, come farebbe pen-
sare il riferimento al “titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell’art. 
12”, visto che nella disposizione richiamata il legislatore italiano si occupa della 
questione solo con riguardo ai marchi per i quali ha diretta potestà normativa, che 
sono per l’appunto i marchi italiani. A chiarire il dubbio soccorre però il diritto 
comunitario sovraordinato, che nella disposizione obbligatoria della direttiva pre-
scrive che la “preclusione” disciplinata dal diritto nazionale avvenga anche a cari-

 
 
aprile 2006, caso «Mouette», parr. 28-29 ricollega l’istituto della convalida all’imperativo di dispo-
nibilità (Freihaltebedürfnis). A sua volta il «Considerando» dodicesimo della direttiva n. 95/08, che 
scorge nelle istanze di “certezza del diritto” il fondamento della disciplina, sembra iscriversi age-
volmente in questo ordine di idee, come, del resto, era stato esplicitamente affermato già dai parr. 
135 ss. del Memorandum sulla creazione di un marchio CEE, cit., anche se – abbastanza curiosa-
mente – Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit., scorge proprio in questo «Con-
siderando» (per la precisione: nel «Considerando» undicesimo della direttiva n. 89/104, che per di-
fetto di traduzione del termine tedesco Rechtssicherheit impiegava la nozione di “sicurezza giuridi-
ca”) la conferma che l’istituto sarebbe rivolto “sempre più a garantire l’esigenza di evitare possibili 
abusi di diritto”. 

2135 Art. 54, par. 1. 
2136 Salvi i limitati casi in cui il segno distintivo anteriore, pur diverso da un marchio comunita-

rio, sia purtuttavia basato sul diritto comunitario, art. 54, par. 2; e v. § 76 (iii). 
2137 Art. 110, par. 1, r.m.c. 
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co dei marchi comunitari anteriori 
2138. Dunque, i marchi registrati anteriori contro 

cui opera la convalidazione sono tutti quelli di cui all’art. 4, par. 2, della medesima 
direttiva, che possono essere nazionali, comunitari od anche “assimilati” a essi 

2139. 
Sempre dal punto di vista puramente lessicale, e con riferimento all’individua-

zione dei dir i t t i  anter ior i  rilevanti, ci si potrebbe anche chiedere chi sia, ai fini 
dello stesso art. 28 c.p.i., “il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà 
non puramente locale”. Per la lettura di questa norma soccorre la previsione del-
l’art. 9, par. 2, della direttiva 

2140. Tutti i segni distintivi e diritti anteriori conflig-
genti che potrebbero invalidare una registrazione successiva sono soggetti alla 
convalida; quindi, l’espressione corrispondente designa i titolari dei segni distin-
tivi anteriori indicati all’art. 12.1, lett. b) e c), c.p.i., essendo il precetto a sua volta 
completato dal separato riferimento agli altri diritti anteriori confliggenti di cui 
agli artt. 8 e 14.1, lett. c ), operato dal 2° comma dell’art. 28 c.p.i. Risultano quin-
di soggetti alla convalida anche i marchi non registrati anteriori, la ditta, l’inseg-
na, il nome a dominio e gli altri segni distintivi, tipici e atipici, ricompresi nel pe-
rimetro tracciato dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi; i ritratti, i nomi e 
gli altri diritti esclusivi 

2141. 
Insomma, e riassuntivamente: prima della Novella del 1992 si riteneva che la 

convalida fosse affare che riguardava solo il rapporto fra un marchio registrato 
successivo e un marchio di fatto anteriore, con la modesta propaggine rappresen-
tata da ritratti nomi e diritti esclusivi. Oggi il raggio di azione della convalida ha 
conosciuto un’estensione notevole, operando anche a carico dei marchi registrati 
anteriori come anche di tutti gli altri segni distintivi e diritti anteriori, nessuno 
escluso, che possano venire in considerazione come impedimenti relativi o motivi 
di nullità relativa. 

È logico domandarsi se l’espansione così realizzata abbia raggiunto i suoi 
estremi confini. Ciò significa chiedersi se la convalida oggi non possa e debba 
operare a tutto campo e più precisamente se sia possibile sottoporre a essa per via 
interpretativa anche quelle ipotesi di conflitto che ancor oggi non trovano disci-
plina espressa nel dettato delle previsioni di riferimento. L’interrogativo ha in par-
ticolare ragion d’essere in due situazioni: opera la convalida anche a beneficio di 
 
 

2138 Par. 1 dell’art. 9 della direttiva. Sulle questioni di individuazione della legge applicabile che 
si profilano in questa situazione, v. già § 4 D ). 

2139 Nell’accezione del termine esplorata al § 72. 
2140 Sempre che, si intende, si accolga l’opinione secondo cui le opzioni concesse dall’art. 9, par. 

2, direttiva devono intendersi come esercitate per intero dal legislatore italiano rispetto a tutte le en-
tità considerate come anteriorità convalidanti: v. § 85.2. 

2141 V. §§ 77-84, sempre, si intende, che l’uso del marchio successivo non comporti la lesione 
dei valori personalistici della fama, del credito e del decoro (sul punto v. § 87). Non è facile com-
prendere per quale ragione Trib. Torino 2 aprile 2009, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in 
Giur. ann. dir. ind. 5419, caso «Galitzine», abbia in linea generale escluso che la convalida operi 
“per sua natura” nei confronti del diritto di nome (in una situazione nella quale, peraltro, il titolare 
del diritto al nome aveva autorizzato, trent’anni prima, altro soggetto a registrarlo come marchio; 
nelle more il marchio registrato dal soggetto autorizzato era decaduto), nonostante il chiaro tenore 
del 2° comma dell’art. 28 c.p.i. 
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un marchio successivo che registrato non sia? E opera nel rapporto fra due segni 
distintivi nessuno dei quali sia un marchio? 

La riflessione giuridica fornisce nei due casi indicazioni divergenti. 
Quanto al primo quesito, dovrebbe escludersi che i marchi non registrati suc-

cessivi beneficino della convalida per via di interpretazione analogica, perché 
questo risultato si porrebbe in contrasto con la scelta legislativa a favore della re-
gistrazione del marchio che è sottesa alla disciplina complessiva della materia 

2142. 
Quando invece, venendo al secondo quesito, ci si imbatta in un conflitto “oriz-

zontale” fra due segni distintivi, ad es. ditta contro ditta – ma lo stesso potrebbe 
valere per il conflitto fra una ditta anteriore e un nome a dominio usato nell’atti-
vità economica successivo e così via –, la tentazione di procedere a un’applica-
zione analogica si fa forte; e pare avere dalla sua anche buone ragioni di ordine 
generale. Dopo tutto, in questa situazione trova emersione puntuale l’esigenza ge-
nerale di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza giuridica, nella quale il 
segno successivo, pur soggetto in qualsiasi momento all’invalidazione, continua a 
svolgere la sua funzione sul mercato. Poiché quest’esigenza non può trovare, per 
le ragioni appena viste, risposta nelle norme generalcivilistiche, viene naturale 
provvedere alla bisogna con un’applicazione analogica dell’istituto della convali-
da. La giurisprudenza non mostra quindi particolare affanno nel ritenere che una 
ditta successiva possa beneficiare della convalida nei confronti di una ditta ante-
riore 

2143. 
Se poi impostazioni così divergenti possano essere ricondotte a una reciproca 

compatibilità, è altra questione. Il compito non pare impossibile: parrebbe coeren-
 
 

2142 In questo senso Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in 
Giur. ann. dir. ind. 5517, caso «Venus/Venex». Un’applicazione rigorosa del principio enunciato 
nel testo è in Trib. Catania 6 marzo 2008, Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 
5279, caso «Belveste/Belvest», che esclude che la convalida operi a favore di un marchio successivo 
che, pur essendo registrato, non sia stato tempestivamente rinnovato nel periodo di maturazione del 
quinquennio richiesto dalla norma. 

Anche Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 54 s. limita 
l’operare della convalida a beneficio a favore del marchio successivo registrato (e solo a decorrere 
dalla registrazione). La presa di posizione va rettamente intesa: la Corte si limita a prendere posizio-
ne sul significato della previsione dell’art. 9, par. 1, della direttiva; e non esclude la possibilità che la 
convalida operi a beneficio di segni di fatto successivi in virtù di altre disposizioni o di un’applica-
zione analogica della previsione in questione (come adombrato dalle Conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, nel medesimo caso «Budweiser IX», par. 78; per 
un’applicazione singolare v. Trib. Milano 11 Luglio 2013, caso «Liberti/Liberty», cit.). Questa posi-
zione trova in effetti sostenitori: secondo R. PENNISI, La convalida del marchio, cit., 106 ss. il favor 
registrationis non costituirebbe ostacolo a che la convalida operi a favore dei marchi non registrati, 
visto che questo principio sarebbe estraneo al fondamento della tutela. L’argomento non persuade, 
visto che non basta l’eadem ratio a fondare l’applicazione analogica di una norma; è ben pensabile 
che non vi sia affatto una lacuna in una disciplina che omette di prevedere la convalida a favore dei 
marchi che il privato si sia risolto a non registrare. 

2143 Trib. Bologna 11 giugno 2007 (ord.), Ceramica Flaminia s.p.a. c. Ceramica Flaminia s.r.l., 
in Giur. ann. dir. ind. 5244, caso «Ceramica Flaminia», che offre alla questione una soluzione co-
munque più soddisfacente di quella adottata da Cass. 22 dicembre 1978, n. 6150, e App. Napoli 25 
febbraio 1950, citt., che entrambe ammettono (incongruamente: § 85.1) l’usucapione di una ditta. 
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te negare la registrazione per i segni registrabili ma non registrati; e concederla 
per quelli per i quali la registrazione non sia legislativamente prevista. Va infatti 
considerato che l’espansione della disciplina della convalida trova la propria ra-
gione ultima nel contemperamento fra l’esigenza di ammettere la coesistenza fra 
marchi comunitari successivi, per definizione registrati, e diritti anteriori, e garan-
tire l’incontestabilità dei primi dopo il decorso del tempo necessario; l’esigenza di 
questo contemperamento può riproporsi per i marchi nazionali registrati, non per 
quelli di fatto. 

86. I presupposti della convalida 

La convalida opera in tanto in quanto vi sia un conflitto fra il diritto anteriore e 
la registrazione successiva. Le norme comunitarie in tema di preclusione non di-
cono quali siano gli antecedenti del verificarsi di questo conflitto con specifico 
riferimento a ciascun segno e diritto: come è del tutto logico, visto che l’istituto 
della convalida serve a dare una soluzione ai problemi che derivano dal protrarsi 
di un conflitto latente, e non a identificare quando ricorra quest’ultimo. All’identi-
ficazione degli antecedenti del conflitto provvedono del resto con la necessaria 
precisione le specifiche disposizioni che di volta in volta identificano i motivi di 
nullità relativa suscettibili di convalida 

2144. 
L’effetto della convalida si produce quando si verifichino tre presupposti, uno 

oggettivo e due soggettivi 
2145. Più precisamente occorre, sotto il profilo oggettivo, 

 
 

2144 V. supra, §§ 38-84. Sotto questo profilo la norma italiana sembra sbilanciarsi, postulando al 
1° comma dell’art. 28 c.p.i. che il marchio posteriore sia “identico o simile” al “diritto” anteriore; 
dove si potrebbe un po’ ingenerosamente ricordare che la relazione di identità o somiglianza si può 
configurare tra segni e non tra un segno e un diritto. Il rilievo non sarebbe però decisivo: la previ-
sione italiana disciplina separatamente la convalida rispetto a segni distintivi anteriori, 1° comma, e 
quella rispetto a diritti (di ritratto, nome e altri diritti esclusivi) anteriori, 2° comma, cosicché il rife-
rimento alla nozione di identità o somiglianza nel 1° comma non risulta fuori luogo, anche se, in 
definitiva, appare più apprezzabile l’economia della formulazione comunitaria. 

2145 Le condizioni sarebbero quattro, secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), ca-
so «Budweiser», cit., parr. 53 ss., che aggiunge al par. 54 la registrazione del marchio posteriore, la 
cui necessità è stata già trattata al § precedente. Nello stesso senso Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta 
Sezione), causa T-134/09, Antonio Basile e I marchi italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, caso «B. An-
tonio Basile 1952/Basile», par. 30. 

L’analisi verrà qui di seguito condotta in parallelo per il marchio nazionale e per quello comuni-
tario. Peraltro, come si vedrà, esistono profili per i quali la disciplina comunitaria diverge da quella 
nazionale; e altri nei quali fra le due serie di norme esiste un perfetto parallelismo. Nel primo caso, 
viene spontaneo domandarsi alla stregua di quale legge vada accertata la presenza degli elementi 
costitutivi della fattispecie della convalida del marchio comunitario, ad es. sotto il profilo dell’accer-
tamento della conoscenza e della tolleranza del titolare del diritto anteriore. Si potrebbe pensare che, 
quando le anteriorità siano – come nel caso indicato supra, al § 76 (iii) – disciplinate dal diritto na-
zionale ad esse applicabile quanto ai presupposti che le rendono impedimento relativo o motivo di 
nullità di una registrazione successiva, il medesimo diritto nazionale sia chiamato anche ad apprez-
zare i profili della convalida del marchio comunitario successivo che attengano al diritto anteriore. 
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che (i) il marchio registrato successivo sia stato usato per un quinquennio ininter-
rotto; sotto il profilo soggettivo, che (ii) l’uso medesimo risulti conosciuto e tolle-
rato per un periodo non inferiore dal titolare del diritto anteriore; ed, inoltre, che 
(iii) il deposito della domanda di registrazione posteriore non sia stato effettuato 
“in malafede”. 

Soffermiamoci a esaminare separatamente questi tre presupposti. 
(i) Ritorna qui un altro riferimento alla nozione di uso. Trattandosi di un uso 

cui è addirittura ricollegato un effetto estintivo di una parte delle prerogative fa-
centi capo al titolare del segno o diritto anteriore 

2146, si avrebbe la tentazione di 
pensare che sia richiesto un uso del marchio registrato successivo dotato di carat-
teristiche sufficientemente intense e ampie da produrre l’effetto che in precedenza 
si è designato come “notorietà qualificata” 

2147. Si potrebbe avvalorare tale sugge-
rimento osservando che questo è un caso nel quale assume rilievo la percezione 
dei consumatori e il suo consolidamento rispetto alla rispettiva collocazione sul 
mercato dei due segni teoricamente confliggenti. Forse non è però proprio così; 
anzi, questo sembra essere un caso nel quale la valutazione ha primariamente per 
 
 
La soluzione è quantomeno incerta, visto che la materia si colloca a cavallo fra il potere invalidante 
e lo ius excludendi del diritto anteriore da un lato e i fatti impeditivi della declaratoria di nullità 
della registrazione comunitaria successiva dall’altro; e, fra questi due poli, sembra essere il se-
condo che può fare valere ragioni giuspolitiche di maggior consistenza, che reclamano di essere 
considerate nell’apprezzamento. In questa seconda prospettiva, la disciplina andrebbe desunta dal 
diritto comunitario; e non ci si può nascondere come questa scelta interpretativa parrebbe allora 
destinata a esplicare effetti a cascata anche sull’interpretazione delle norme relative alla convali-
da dei marchi nazionali: dal punto di partenza secondo il quale il diritto comunitario sarebbe 
chiamato a disciplinare profili della convalida che pur abbiano attinenza anche al diritto anteriore 
si potrebbe transitare per il principio secondo il quale espressioni letteralmente identiche del re-
golamento e della direttiva (qui, rispettivamente, artt. 54 r.m.c. e 9 direttiva) debbono tenden-
zialmente essere interpretate nello stesso modo (in argomento v. supra, § 9) per arrivare alla con-
clusione che anche le norme nazionali di attuazione della direttiva che disciplinano la convalida 
puramente interna debbano essere interpretate in modo conforme all’interpretazione attestata con 
riguardo al regolamento (in questo senso v. l’impostazione seguita Corte UE 22 settembre 2011 
(Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.). 

Ci si può domandare se la soluzione accolta sulla base del diritto nazionale comunitariamente 
armonizzato possa, all’inverso, influire anche sulla interpretazione delle previsioni del regolamento 
sul marchio comunitario. Nel caso deciso da Trib. UE 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., 
parr. 56 ss., nell’ambito di un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comuni-
tario, si è ritenuto che la coesistenza pacifica di due marchi per oltre cinquant’anni attestata sul pia-
no interno non escluda la presenza di un rischio di confusione a livello comunitario (per altri con-
formi richiami v. § 58.5); sempre in materia di convalida v. tuttavia Corte UE 22 settembre 2011 
(Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., che sembra essere stata (implicitamente) guidata dalla 
preoccupazione di non sovvertire la regola britannica che ammette l’honest concurrent use (sul pun-
to v. P. BICKNELL, Statutory Acquiescence, cit., 48 ss.). 

2146 L’effetto parrebbe non abdicativo ma estintivo, visto che esso deriva dall’operare della nor-
ma piuttosto che da un accertamento della volontà di rinuncia del titolare (per le ragioni già a suo 
tempo fatte vale da A. VANZETTI, Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione 
descrittiva, in Riv. dir. comm. 1962, I, 20 ss.) e, d’altro canto, in capo al titolare del diritto anteriore 
restano comunque le prerogative nei confronti di terzi (sulle quali v. amplius § 87). 

2147 In argomento v. supra, § 77.2. 
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oggetto la posizione concorrenziale rispettiva delle due imprese titolari dei marchi 
coesistenti. Dopo tutto, il titolare del marchio posteriore della cui convalidazione 
si tratta già dispone nei confronti dei terzi del titolo che gli deriva dalla registra-
zione; e i terzi non possono mettere in questione la validità del titolo sulla base 
del diritto anteriore altrui. In questa prospettiva, si potrebbe argomentare che 
l’effetto della convalida è limitato ai rapporti fra i titolari dei due segni conflig-
genti e che quindi ai fini della convalida stessa non può e non deve essere richie-
sta la prova di un uso che vada al di là di quello che è richiesto dalle regole – che 
anch’esso attengono ai reciproci rapporti fra richiedente e titolare dei diritti ante-
riori – sulla prova dell’uso anteriore nell’azione di opposizione e di invalidità e 
dalle norme sulla decadenza 

2148. In ogni caso anche qui è da ritenersi produttivo 
dell’effetto utile della convalida non qualsiasi uso, ma solo quello che avvenga in 
funzione distintiva dell’origine commerciale dei beni, non essendo, a tal fine, suf-
ficiente un uso in funzione descrittiva di caratteristiche dei beni in questione 

2149. 
Secondo i principi, l’uso del licenziatario è ascrivibile al titolare 

2150. Peraltro il 
contesto proprio della convalida fa emergere due particolarità. 

La prima si colloca sul piano cronologico o temporale: qui l’uso del marchio 
registrato posteriore deve essere almeno quinquennale; e ininterrotto. Le norme 
non lo dicono espressamente; ma è da ritenersi che ai fini del computo assuma ri-
lievo solo l’uso successivo al la  regis trazione del  marchio poster iore, 
posto che l’istituto opera – per le ragioni appena viste – solo a vantaggio dei mar-
chi registrati e non di quelli di fatto 

2151. Che in questo caso sia richiesta una misu-
 
 

2148 V. rispettivamente supra, §§ 38.2 e 3 (ove anche un abbozzo di teoria generale delle nozioni 
di uso impiegate dal diritto dei marchi) e infra, § 94. Sulle differenti nozioni di uso e sui corrispon-
denti requisiti v. § 38.3. 

2149 Come avviene, ad es., quando capi di abbigliamento contengano, accanto al loro marchio, 
l’indicazione del nome dello stilista che abbia la paternità del disegno corrispondente: così Trib. Pa-
dova 11 novembre 2005, caso «Fusco», cit. Non sarebbe neppur uso distintivo quello di un marchio 
denominativo registrato, includente l’indicazione “s.p.a.”, che abbia luogo sulla carta intestata del 
titolare ma non sui beni da questo commercializzati: in questo senso Trib. Milano 1 marzo 2010, 
caso «Biondi Santi», cit. 

2150 Sul punto v. (indirettamente) App. Torino 9 marzo 2005, Pangborn Europe s.p.a. c. Pang-
born Corporation, in Giur. ann. dir. ind. 4862, caso «Pangborn», che dà atto che sul punto si era 
formato giudicato. Per contro, l’eccezione di convalida opera a istanza di parte e quindi non può es-
sere richiesta dal solo licenziatario del marchio successivo: v. in questo senso Trib. Milano 30 luglio 
2008, Anheuser Bush Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali, in Giur. ann. dir. ind. 5303, caso «Budweiser». 

2151 Fa riferimento alla data di registrazione e non della domanda di registrazione Trib. UE 
28 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., parr. 31, sulla base 
di un ragionamento, per la verità, non particolarmente convincente (e v. gli artt. 15.2 c.p.i. e 32 
r.m.c., su cui v. supra, §§ 15. 2 e 17.2). Non è del tutto vero che il titolare del segno anteriore 
non possa contrastare la registrazione successiva, fino a quando non è avvenuta la registrazione, 
visto che l’azione di nullità può essere proposta anche in pendenza del procedimento di registra-
zione (ancorché non possa essere decisa prima della registrazione). Allo stesso risultato pervie-
ne M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 155, secondo 
cui dal computo dovrebbe essere escluso il periodo intercorrente fra il deposito della domanda e 
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ra fissa ratione temporis, non sorprende: poiché la convalida è, come si è visto, 
preordinata a conferire certezza a beneficio dell’utilizzatore successivo, l’orizzon-
te temporale richiesto per il prodursi della convalida deve essere determinato con 
la massima precisione possibile, almeno nel suo parametro oggettivo (ché quanto 
al parametro soggettivo, della conoscenza dell’uso da parte del titolare del segno 
distintivo o diritto anteriore e della corrispondente tolleranza, non possono che 
residuare le incertezze che si vedranno fra breve). Se la convalida si produce ri-
spetto a un marchio anteriore, l’uso dovrà riferirsi a beni identici o simili; e per 
determinare quando questo avvenga, dovrà farsi capo ai criteri ordinari impiegati 
ai fini dell’accertamento dell’impedimento nel secondo conflitto 

2152; e anche il se-
gno dovrà essere identico o simile 

2153; ché, del resto, se non ricorressero questi 
due fattori non sarebbe neppur configurabile il motivo di nullità suscettibile di 
convalida 

2154. 
Quanto alla dimensione geografica o territoriale, la disciplina esibisce una di-

vergenza parziale, ma significativa a seconda che il marchio registrato posteriore 
sia nazionale o comunitario. Sul piano interno, la convalida del marchio registrato 
successivo nazionale non si produce se l’impiego del marchio successivo non av-
venga su scala nazionale 

2155; e lo stesso vale per la convalida di una registrazione 
comunitaria successiva confliggente con un marchio o con un diritto anteriore na-
zionale: anche qui è richiesto “l’uso di un marchio nazionale posteriore nello Sta-
to membro” in questione 

2156. È dunque richiesto che l’uso del segno successivo 
avvenga nello stesso ambito geografico in cui il diritto anteriore è protetto. 

Le norme comunitarie relative al conflitto con un marchio anteriore comunita-
rio si riferiscono invece alla tolleranza per cinque anni consecutivi dell’“uso di un 
marchio comunitario posteriore nella Comunità” 

2157. Peraltro, per la registrazione 
 
 
la registrazione. In senso ancor dubitativo C. GALLI, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, 
cit., 1203. 

Invece, “la domanda di registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non 
costituisce una condizione necessaria affinché il termine di preclusione per tolleranza cominci a de-
correre” secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 60 (cor-
sivo aggiunto), per le ragioni ivi di seguito indicate. 

2152 V. supra, §§ 50-53. Per un’applicazione della nozione di affinità in tema di convalida v. 
App. Roma 10 marzo 2006, Nemo s.r.l. c. L’Oréal s.a., in Giur. ann. dir. ind. 5008, caso «Nemo», 
che ha escluso che l’uso per abbigliamento produca la convalida di un marchio registrato per profu-
mi e cosmetici. 

2153 V. supra, §§ 41, 46-49 e 65. Scarsamente comprensibile sotto questo profilo Trib. Milano 13 
marzo 2007, caso «Tortionata», cit., che ha escluso l’operare della convalida perché il segno sarebbe 
stato registrato al plurale “Tortionate” invece che al singolare “Tortionata”. 

2154 Anche per gli altri segni e diritti non dovrebbero esserci troppe difficoltà: se l’uso successi-
vo confligge con il diritto esso è anche suscettibile di convalida. 

2155 Il punto è però dubbio: v. M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà In-
dustriale, cit., 156; e i dubbi potrebbero essere rafforzati tenendo conto della disciplina comunitaria 
esaminata qui di seguito. 

2156 Art. 54, par. 2, r.m.c. (corsivo aggiunto). 
2157 Art. 54, par. 1, r.m.c. (corsivo aggiunto). 
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di un marchio comunitario, diversamente da quanto avviene per la registrazione di 
un marchio federale anziché statuale nel diritto degli Stati Uniti, non è richiesta la 
prova di un intento di usare in più di uno Stato membro 

2158; e, come si vedrà, an-
che l’uso in un solo Stato membro è allo stato ritenuto sufficiente per evitare la 
decadenza 

2159. Può quindi avvenire che la preclusione operi anche se il marchio 
comunitario successivo non sia stato affatto utilizzato nello Stato membro in cui il 
marchio comunitario anteriore è usato? Parrebbe di sì; e il risultato non dovrebbe 
oltremodo sorprendere, vista la curvatura funzionale dell’istituto, che è apparso 
preordinato a sgombrare il campo all’emersione e all’operatività su scala comuni-
taria di marchi a vocazione sovranazionale. 

La soluzione pare però lasciare una sensazione di iniquità, una volta che con-
sentisse che l’uso in una zona remota dell’Unione producesse la convalida anche 
a carico di un titolare di un marchio comunitario anteriore che operasse su tut-
t’altro mercato, quando invece la sovrapposizione di mercati è richiesta per la 
convalida dei marchi confliggenti con diritti nazionali anteriori. La soluzione, tut-
tavia, pare inscritta nelle scelte di vertice su cui ci si è precedentemente sofferma-
ti; e il rischio di una sua iniquità può forse essere attenuato, se non del tutto cor-
retto, dall’operare degli altri due requisiti postulati perché si produca l’effetto del-
la convalida, la conoscenza e la tolleranza, da un lato, e l’assenza di mala fede, 
dall’altro su cui ci si dovrà quindi ora soffermare. 

(ii) Il prodursi dell’effetto della convalida è subordinato anche alla presenza di 
un duplice presupposto soggettivo. In passato nel nostro diritto il presupposto 
soggettivo era riferito al successivo registrante: occorreva che il marchio succes-
sivo fosse stato “pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza conte-
stazioni” 

2160 . A taluni era parso che un presupposto soggettivo così strutturato e 
basato sulla buona fede fosse di pressoché impossibile realizzazione: ci si doman-
dava quando mai la presenza di un marchio di fatto anteriore dotato di notorietà 
generale avrebbe potuto essere ignorato proprio dal successivo registrante, che, 
per definizione avrebbe dovuto essere un operatore professionale attivo nel settore 
di riferimento 

2161. All’interrogativo potevano per la verità essere fornite risposte 
convincenti. All’epoca, la convalida poteva spesso assistere il registrante succes-
sivo nei confronti di anteriorità che, pur avendo da lungo cessato di essere vitali, 
fossero state riesumate dal contraffattore per paralizzare un’azione di contraffa-
zione; e allora il titolare del marchio azionato poteva davvero non aver mai incon-

 
 

2158 V. supra, § 13. 
2159 V. infra, § 93 (ove riferimenti anche alle forti opposizioni alla regola). La stessa regola par-

rebbe valere anche con riguardo alla prova dell’uso richiesta dall’art. 42, par. 2, r.m.c., venendo sot-
toposta a forti contestazioni anche in quest’ultimo contesto: v. ad es. la decisione dell’Ufficio dei 
brevetti ungherese dell’11 febbraio 2010, caso «C City Hotel» e anche per altri richiami supra, § 
38.3. 

2160 Art. 48 l.m. (corsivo aggiunto). Per un’applicazione v. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso 
«Miogatto e Miocane/Mio», cit. 

2161 V. ad es. C. PASTERIS, Lezioni di diritto industriale, cit., 115. 
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trato per la sua strada quello che a tutti gli effetti era soltanto un “fantasma di 
marchio”. Se poi anche il marchio anteriore fosse usato sul mercato, il segno 
avrebbe potuto essere sufficientemente diverso e i beni sufficientemente lontani 
da persuadere il successivo registrante, che pur ne fosse al corrente, di non stare 
invadendo il perimetro dell’altrui esclusiva 

2162. 
Oggi, il primo – e principale – presupposto soggettivo si riferisce al titolare del 

diritto anteriore e alla conoscenza e tolleranza da parte di questi del marchio suc-
cessivo. Perché si produca la convalida, occorre infatti che il titolare del diritto 
anteriore abbia conosciuto e tollerato l’uso protratto per più di cinque anni del 
successivo registrante 

2163; il dies a quo del quinquennio si commisura non all’i-
nizio dell’uso né alla data della (pur necessaria) registrazione, ma al momento ini-
ziale della conoscenza dell’uso 

2164. Il presupposto soggettivo è inteso non senza 
rigore: sul registrante successivo che invochi la convalida incombe l’onere della 
prova non solo dell’uso ultraquinquennale 

2165, ma anche della sua conoscenza e 
tolleranza da parte del titolare del diritto anteriore 

2166. 
La circostanza che il marchio successivo sia registrato non può di per sé essere 

decisiva a questo riguardo 
2167. Anzi, a rigore questa circostanza non pare potere 

neppure istituire una presunzione semplice di conoscenza da parte del titolare del 
diritto anteriore 

2168, ché, altrimenti, visto che il marchio candidato alla convalida 
per definizione è registrato, la presunzione sarebbe sempre operante. D’altro can-
to il tenore letterale della norma sembrerebbe postulare la conoscenza dell’uso, 
non della registrazione; e quindi la conoscenza – e a maggior ragione la conosci-
bilità attraverso il sistema pubblicitario in atto – della registrazione o della do-
manda di registrazione dovrebbe al più essere un fattore da prendere in considera-
zione fra gli altri 

2169. È verosimile che la prova della conoscenza possa venire più 

 
 

2162 In questo senso, sotto entrambi i profili, v. R. PENNISI, La convalida del marchio, cit., 88 e 
116 ss. 

2163 Artt. 54 par. 1 r.m.c. e 28.1 c.p.i. E v. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso 
«Budweiser», cit., par. 58. 

2164 In questo senso Trib. UE 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-417/12, SFC Jardibric 
c. UAMI e Aqua Center Europa SA, caso «Aqua Flow/Vaqua Flow», parr. 20-21 e 40 ss. L’uso ri-
levante è solo quello successivo alla registrazione, non al deposito della domanda: in questo senso 
Presidente Corte UE 6 giugno 2013 (ord.) (Sesta Sezione), causa C-381/12 P., I Marchi Italiani s.r.l. 
c. OSRA S.A., caso «Antonio Basile 1952/Basile», par. 53. 

2165 Così Cass. 13 febbraio 2009, caso «Venus», cit. 
2166 In questo senso App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit. e Trib. 

Catania 6 marzo 2008, caso «Belveste/Belvest», cit. Nei limiti della sommarietà della cognizione 
cautelare, sembra assumere che la conoscenza da parte del licenziatario dell’uso del marchio succes-
sivo confliggente da parte del terzo possa essere ascritta al titolare licenziante Trib. Torino 25 gen-
naio 2010, caso «Vasco Rossi», cit. 

2167 Trib. Torino 25 gennaio 2010, caso «Vasco Rossi», cit. 
2168 Come sostenuto da G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 186. 
2169 Diversamente però Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., 

par. 58 e le Conclusioni dell’Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, nel medesimo 
caso «Budweiser IX», par. 79. 
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facilmente raggiunta mediante la dimostrazione della diffusione del marchio suc-
cessivo, della sua notorietà pubblicitaria, della partecipazione a fiere e iniziative di 
settore, di cui il titolare del diritto anteriore sia attendibilmente consapevole 

2170. 
Quanto alla tolleranza, si possono porre due questioni, l’una sostanziale, l’altra 

procedimentale. Che dire, innanzitutto, del caso nel quale il marchio successivo in 
concreto non interferisca con il diritto anteriore, come avviene, ad es., se il mar-
chio comunitario successivo sia usato solo sul mercato polacco e il titolare italia-
no non corra quindi neppure il rischio di perdere una sola vendita visto che egli 
opera solo sul mercato nazionale? Si potrebbe argomentare che qui, mancando 
un’interferenza dal punto di vista economico, non si avrebbe alcuna tolleranza del 
titolare del diritto anteriore. La questione è espressamente risolta nel caso del con-
flitto fra un marchio o diritto anteriore nazionale e un marchio comunitario regi-
strato successivamente: la norma richiede la tolleranza – e quindi la conoscenza – 
de “l’uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il mar-
chio anteriore ovvero l’altro contrassegno anteriore è tutelato” 

2171. Quindi la tol-
leranza concerne solo l’uso nello Stato membri che dà protezione al diritto ante-
riore. Un dubbio si può profilare se il conflitto concerna due marchi entrambi co-
munitari. Si potrebbe anche in questo caso, già esaminato al punto precedente in 
relazione al requisito dell’uso del marchio successivo, subordinare la convalida 
alla prova della conoscenza da parte del titolare del marchio comunitario anteriore 
dell’uso del marchio comunitario successivo nello stesso Stato membro ove il 
primo operi: in difetto, si potrebbe dire, non vi è un conflitto economico reale. E 
tuttavia si potrebbe obiettare che, per tutto il periodo previsto dal par. 1 dell’art. 
54 r.m.c., il titolare del marchio comunitario anteriore ha pur sempre la facoltà di 
chiedere l’annullamento della registrazione comunitaria successiva e che se, per 
un quinquennio, egli si astiene dal farlo, pur essendo a conoscenza dell’uso altrui, 
sarebbe riscontrabile quella tolleranza al cui verificarsi l’ordinamento ricollega 
una stabilizzazione del diritto successivo. Dopo tutto, chi chiede un marchio co-
munitario ha l’onere di vigilare sulla effettività della sua protezione sull’intero 
mercato dell’Unione. Questa seconda soluzione non è imposta dal tenore letterale 
della norma; ma sembra più coerente con il profilo funzionale della convalida che 
si è affermato nel diritto comunitario dei marchi. 
 
 

2170 Che dire se il marchio registrato successivo sia impiegato solo per beni destinati all’estero? 
In questo caso il conflitto fra segni è presente, visto che il diritto esclusivo si estende anche 
all’apposizione del segno su beni destinati all’esportazione (v. infra, § 123); ma al postadottante può 
risultare particolarmente difficile dimostrare l’uso sul mercato nazionale (che pur non manca: si 
pensi all’apposizione del marchio sui beni destinati all’estero) e soprattutto la conoscenza dell’uso. 
Per una fattispecie di questo tipo, nella quale la convalida è stata esclusa per assenza della prova 
della conoscenza dell’uso del titolare del diritto anteriore, v. App. Torino 11 giugno 2008, caso 
«Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit. 

Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 48-49 sembrerebbe suggerire 
che possano esistere anche casi di convalida “atipica”; ma in realtà desume dalla constatata tolleran-
za del titolare del marchio anteriore elementi per escludere la prova dell’indebito approfittamento ad 
opera del successivo utilizzatore in un caso di terzo conflitto (in argomento v. § 140). 

2171 Par. 2 dell’art. 54 r.m.c. (corsivo aggiunto). 
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Sotto il profilo procedimentale, ci si domanda se a evitare la tolleranza il titola-
re del diritto anteriore debba assumere una vera e propria iniziativa giudiziaria; op-
pure se sia sufficiente un atto stragiudiziale, come una diffida. La giurisprudenza 
formatasi con riferimento al regime anteriore alla Novella non esitava a ritenere suf-
ficiente la diffida 

2172; in quel contesto però la soluzione poteva agevolmente basarsi 
sul fatto che, dopo aver ricevuto una diffida (si intende: circostanziata), il successi-
vo registrante non poteva più ritenersi in “buona fede”. Ma il sistema attuale fa rife-
rimento non alla presenza e al permanere della “buona fede” del postadottante ma 
alla “tolleranza” del titolare del diritto anteriore. È questo il contesto nel quale più 
di recente la Cassazione ha assunto la posizione opposta: la convalida può essere 
impedita solo con la notifica di un atto giudiziario 

2173. La soluzione appare coerente 
con la sopra segnalata svolta nella curvatura funzionale dell’istituto: la norma mira 
non a sanzionare l’inerzia del titolare del diritto anteriore ma a garantire un quadro 
di certezze a beneficio del marchio successivamente registrato 

2174. 
Che dire del caso in cui la tolleranza del titolare del marchio anteriore nei con-

fronti del marchio successivo risultasse in una situazione di decettività, nella qua-
le i consumatori possono incorrere in equivoco? L’ipotesi è tutt’altro che irreali-
stica. Può essere che i due marchi possano convivere gomito a gomito senza trop-
pe interferenze e che il pubblico impari con il passare del tempo a distinguere fra 
le produzioni da essi rispettivamente contrassegnate; ma è anche possibile all’op-
posto che il titolare del marchio anteriore sia ben consapevole dell’errore in cui in-
corre il pubblico, che ascrive all’una linea di produzione le caratteristiche dell’altra 
e che valuti conveniente il protrarsi della situazione o comunque preferisca non 
porvi rimedio. Per escludere che questo comportamento del titolare del marchio an-
teriore possa condurre non alla convalida del marchio successivo ma alla decadenza 
di quello anteriore, si è osservato che il consenso del titolare del marchio anteriore 
non potrebbe produrre l’ipotizzata conseguenza avversa perché esso comporte-
rebbe semplice tolleranza e non attribuirebbe all’utilizzatore successivo alcuna 
prerogativa sul segno od autorizzazione al suo uso; un “consenso” siffatto non po-
trebbero mettere a repentaglio la sopravvivenza del marchio anteriore 

2175. 
 
 

2172 App. Milano 28 ottobre 1997, Champagne Roederer s.a. c. Boldrini, in Riv. dir. ind. 1998, 
II, 128-132, caso «Cristal», che addirittura aveva concluso che la diffida inviata in Spagna a impresa 
collegata al postadottante in Italia avrebbe escluso la buona fede di questi anche nel secondo paese. 

2173 Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit. Nella nota di commento pubbli-
cata sulla Giur. ann. dir. ind. 5224 è giustamente segnalato un equivoco in cui è incorsa la motiva-
zione, che ha tratto dal riferimento contenuto nel vecchio testo dell’art. 48 l.m. alla conoscenza alla 
data della “domanda”, come se questa espressione si riferisse alla domanda giudiziaria, mentre non 
vi è dubbio che essa si riferiva alla domanda di marchio. Non per ciò la conclusione della Cassazio-
ne è necessariamente errata: la tesi opposta comporterebbe l’ammissibilità di atti interruttivi, che 
sono previsti dal regime ordinario della prescrizione e dell’usucapione ma non dalla disciplina spe-
ciale della convalida. Sui limiti del ricorso alla disciplina generalcivilistica in assenza di disposizio-
ni espresse della lex specialis v. R. CATERINA, Il possesso, in Trattato dei diritti reali diretto da A. 
Gambaro e U. Morello, cit., 387-388. 

2174 In senso conforme G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 184. 
2175 M.S. SPOLIDORO, Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, in Segni e forme di-
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La tesi non convince. Il marchio anteriore può diventare decettivo, lo si vedrà 
a suo tempo 

2176, già per il solo fatto di non essere azionato a tempo debito contro 
un marchio identico o simile usato per beni identici o simili; e ciò a prescindere 
da qualsiasi tolleranza o consenso del titolare del marchio anteriore. Il protrarsi 
dell’uso di due marchi identici o simili per beni identici o simili può infatti sortire 
due esiti opposti e simmetrici: il decorso del tempo può condurre a un superamen-
to del rischio di confusione, quando il pubblico impari a distinguere le due linee 
di produzione; o può condurre a un inganno del pubblico medesimo produttivo 
della decadenza, quando questa linea di demarcazione non emerga e l’inganno del 
pubblico verta su caratteristiche dei beni essenziali per l’apprezzamento del pub-
blico medesimo. Non si vede quindi per quale motivo si debba assumere che il 
“consenso” all’uso del marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico circa la qua-
lità dei prodotti 

2177 sia necessario per il prodorsi dell’effetto e debba necessaria-
mente comportare – come pure si è detto – un’investitura a beneficio del succes-
sivo utilizzatore. 

Vero è piuttosto che, se il diritto comunitario e interno dei marchi hanno mol-
tiplicato le ipotesi di coesistenza dei marchi 

2178, ciò è potuto avvenire sull’assunto 
che esse, pur ammissibili in linea di principio, siano soggette alla sanzione della 
decadenza se la compresenza dei segni sul mercato conduca a un inganno del 
pubblico. Lo stesso principio vale per il caso che qui interessa. 

(iii) Infine, il deposito della domanda di registrazione successiva non deve es-
sere stato operato in mala fede. Ritorna qui una clausola generale tutt’altro che 
inconsueta nel diritto dei marchi 

2179; e che di volta in volta assume il significato 
particolare che le viene attribuito dal contesto. La circostanza che il marchio ante-
riore possa essere registrato e quindi oggetto di pubblicazione ufficiale non pare 
qui decisivo; i marchi e i settori di appartenenza possono essere sufficientemente 
vicini da essere ritenuti interferenti all’occhio esperto del magistrato, ma non è 
detto che il registrante sia immediatamente in grado di compiere la valutazione 
corrispondente 

2180. Così, è stato ritenuto che non ricorra malafede soltanto perché 
il registrante abbia omesso di accertarsi dell’esistenza di un marchio simile; e si è 
quindi concluso che la convalida potesse operare a beneficio del successivo mar-
 
 
stintive. La nuova disciplina, cit., 201-202 e G. OLIVIERI, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 40-
41. 

2176 § 105.2. 
2177 Lett. a ) del 2° comma dell’art. 14 c.p.i. 
2178 Cfr. oltre al § 78, i §§ 13, 38.2, 38.5, 76(ii), 87, 99 e 204. 
2179 Per un censimento delle previsioni di diritto dei marchi che ricorrono alla nozione di mala 

fede v. già § 35.1. 
2180 Traggono notevoli implicazioni da questa previsione sul piano della risarcibilità del danno 

da contraffazione ad es. M.S. SPOLIDORO, La tutela cautelare e di merito, in G. MARASÀ-P. MASI-G. 
OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, Commento tematico della legge marchi, 
cit., 369 e L. NIVARRA, Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a tutela della proprie-
tà intellettuale, in AIDA 2000, 325 ss. a 348. Il rilievo è condivisibile; ma di portata limitata ai casi 
indicati nel testo. 
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chio registrato “Pian delle Vigne” contro il precedente “Pier delle Vigne” per beni 
affini ma non identici 

2181. 
Certo è che nel diritto dei segni distintivi la nozione di “deposito in mala fede” 

è caratterizzata da una potenzialità espansiva non indifferente, come si conviene 
del resto alle clausole generali. È possibile quindi tornare al caso, più volte sfiora-
to, nel quale il marchio comunitario successivo sia stato utilizzato per il periodo 
richiesto solo in un singolo Stato membro, diverso da quello nel quale è protetto il 
marchio (comunitario) anteriore contro il quale è richiesta la convalida. Ora, an-
che se il marchio successivo possa ritenersi conosciuto e tollerato dal titolare del 
marchio anteriore, vi è da chiedersi se, quando consti che il marchio successivo 
sia stato depositato con l’intenzione di farne un uso “confinato” a un solo Stato 
membro fino a quando non operi la convalida, per poi “allargarsi”, non ricorra 
un’ipotesi di deposito in mala fede 

2182. 
Si è detto che si avrebbe sempre malafede nel deposito del ritratto di persona 

famosa 
2183. Può essere che in questo caso la mala fede sia più probabile, ma certo 

essa non è inevitabile. Una fondazione titolare di impresa può ben depositare co-
me marchio, ad es. per le proprie pubblicazioni, il ritratto di un filosofo famoso, 
sul presupposto di un consenso dei congiunti che siedano nel consiglio di ammi-
nistrazione; trascorsi i cinque anni dall’uso questi non possono più cambiare idea, 
neppur sostenendo che il deposito fosse avvenuto in mala fede. 

Il requisito della malafede va accertato con riferimento al momento del deposi-
to: mala fides superveniens non nocet 

2184. 

*** 

Fin qui si è detto della disciplina legislativa espressa dei presupposti della 
convalida. Essa deve, naturalmente, essere integrata dai principi. Così, la lesione 
ai valori personalistici della fama, del credito e del decoro non è suscettibile di 
convalida. Qualsiasi tolleranza manifestata al riguardo non produce effetto in ma-
teria di diritti indisponibili. 

 
 

2181 Si trattava di vini diversi come vitigno e pubblico di destinazione: v. Trib. Bari 8 marzo 
2006 (ord.), caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne», cit. Non mancano, naturalmente, precedenti 
contrari, elencati da C.E. MAYR, sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, 
cit., 331. 

2182 E v., ai fini di una possibile argomentazione analogica, la lett. g ) del par. 4 dell’art. 4 della 
direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impre-
sa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della 
presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato 
in malafede la registrazione del marchio di impresa”. 

2183 F. LEONINI, Marchi famosi e marchi evocativi, cit., 326 ss. Forse a quest’ordine di idee va 
ricondotta la singolare presa di posizione di Trib. Torino 2 aprile 2009, caso «Galitzine», cit., se-
condo cui la convalida non si applicherebbe “per sua natura” nel caso di registrazione come marchio 
del nome altrui. 

2184 V. anche per richiami C.E. MAYR, sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commen-
tario breve, cit., 330. 
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87. Le conseguenze della convalida 

Quale è la sorte del segno o diritto anteriore dopo che la convalida abbia avuto 
effetto? Dopo la riforma del 1992 non si hanno dubbi che il diritto del titolare del 
segno anteriore non si estingua 

2185. Esso può essere azionato contro terzi che non 
siano autorizzati esattamente come prima, ovvero come se la convalida non fosse 
intervenuta; esso però non conferisce (più) la facoltà di opporsi all’uso del mar-
chio successivo convalidato; e altrettanto dispone, rispetto al segno o diritto ante-
riore che abbia subito la convalida ad opera di un marchio comunitario convalida-
to, il par. 3 dell’art. 54 r.m.c.  2186. Ci troviamo qui di fronte a un’altra ipotesi di coe-
sistenza sul mercato di segni confliggenti 2187. Nel caso che qui interessa, la conviven-
za dei due segni si è per definizione stabilizzata nel tempo e il rischio di confusione 
dei consumatori può essere divenuto relativamente basso. 

Questa constatazione sarebbe tanto più vera se si tenesse fermo il principio in 
forza del quale anche la convalida opererebbe una sorta di cristallizzazione dello 
status quo, in quanto essa sarebbe limitata ai beni per i quali sia avvenuto l’uso 
ultraquinquennale. La norma, si dice, rende legittimo l’uso “con riferimento ai 
prodotti e servizi per i quali esso (scil.: il marchio successivo) è stato utilizzato”; 
non l’impiego per beni diversi, anche se questi fossero affini e anche se per questi 
fosse stata ottenuta la registrazione, ma a questa non si fosse accompagnato l’uso 
ultraquinquennale 

2188. L’assunto sembra convincente; anche se è difficile imma-
ginare che il titolare del marchio comunitario che ha ottenuto il salvacondotto 
rappresentato dalla convalida si accontenti davvero di vedere il suo marchio con-
gelato al solo settore di iniziale impiego. 

La norma non precisa se la convalida retroagisca al momento del deposito del 
marchio convalidato oppure decorra solo dal compimento del periodo quinquen-
nale. La questione può avere qualche implicazione operativa di rilievo. Così, ci si 
potrebbe domandare se il titolare del marchio anteriore, che pur subisce la conva-
lida, possa avere diritto al risarcimento del pregiudizio che il suo anteriore mar-
 
 

2185 Ultima proposizione del 1° comma dell’art. 28 c.p.i. In questo senso già T. ASCARELLI, Teo-
ria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 498. Ma la giurisprudenza era in parte contraria: v. 
ad es. Trib. Catania 25 gennaio 1977, in Giur. ann. dir. ind. 917 e, per altri richiami, C.E. MAYR, 
sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 331. 

2186 Sulla disposizione parallela contenuta nel par. 3 dell’art. 111 r.m.c. v. supra, § 78. 
2187 Per il caso del preuso locale v. §§ 13, 76 (ii) e 78; per il caso della ripresa dell’uso del marchio fat-

to valere senza successo in un procedimento di opposizione § 38.2. E v. anche (in relazione alla – pur 
precaria – coesistenza del marchio anteriore decaduto con il marchio depositato prima della deca-
denza stessa) il § 99.2; v. inoltre §§ 38.5, 99.3(i) e (iii) ed, in relazione alla coesistenza di un mar-
chio collettivo e di una denominazione geografica, il § 204. 

2188 Persuasivo al riguardo M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Indu-
striale, cit., 160. In questo caso la convalida sarebbe “parziale” (rispetto alla registrazione). Prima 
della riforma del 1999, si ripeteva (esattamente) che la convalida operava erga omnes (così, ad es., 
P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 617). Nel regime di relatività degli impedimenti e dei motivi 
di nullità, tuttavia, il terzo convenuto in giudizio non può fare valere che il marchio successivo non 
benefici della convalida; e tantomeno che ne benefici parzialmente. 



 GLI IMPEDIMENTI RELATIVI E I MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA 903 

chio abbia subito ad opera del marchio successivo, sia pur limitatamente al perio-
do anteriore alla convalida; e l’interrogativo potrebbe risultare meno bizzarro di 
quanto esso non appaia a prima vista, se si accolga la conclusione per la quale ad 
evitare la convalida occorra la proposizione di un’azione giudiziaria, non essendo 
allo scopo sufficiente una diffida 

2189. 
In una prospettiva completamente diversa, ci si potrebbe domandare se il ti-

tolare del marchio che beneficia della convalida abbia titolo a ottenere il risar-
cimento del danno cagionato da un marchio confliggente di un terzo anche per 
il periodo anteriore alla convalida; dove la risposta positiva parrebbe attendibi-
le, posto che, in regime di legittimazione relativa all’azione di nullità, il vizio 
di cui originariamente fosse affetto il marchio poi convalidato avrebbe potuto 
comunque essere fatto valere soltanto dal titolare del marchio anteriore e non 
dai terzi. 

Si tratta di quesito delicato, che verosimilmente non può essere affrontato e ri-
solto isolatamente nella prospettiva della convalida, ché di marchi inizialmente 
invalidi e che poi col passare del tempo – e con il proseguire dell’attività contrad-
distinta dal segno – acquistano o recuperano la validità mancante o perduta è co-
stellato il diritto dei marchi nuovo. Si pensi all’acquisto del c.d. secondary mea-
ning, alla c.d. sanatoria o consolidamento, alla riabilitazione del marchio decaduto 
che si colloca sul versante opposto e parallelo alla sanatoria e al consolidamento, 
oltre che agli effetti della convalida nella loro biforcazione fra marchio anteriore e 
successivo 

2190. Dove per un verso è chiaro che la soluzione per queste ipotesi non 
può essere ricercata e reperita isolatamente, caso per caso, e tuttavia allo stesso 
tempo e per altro verso si può dubitare sulla praticabilità di una soluzione all’in-
grosso, che trascuri l’assetto di interessi – del titolare del marchio anteriore, di 
quello del marchio posteriore e dei terzi – che di volta in volta vengono in gioco. 
Si tratta in realtà di un tema eccellente per una monografia ancora da scrivere, che 
però esorbita i limiti di una considerazione trattatistica per quanto estesa come 
quella qui proposta. Per l’intanto, si può osservare come il secondary meaning 
produca il superamento di un impedimento assoluto, mentre gli altri fenomeni di 
sopravvenienza concernono solamente impedimenti relativi; questa differenza pa-
re giustificare la circostanza che la pretesa contro terzi del titolare del marchio che 
beneficia della sopravvenienza conosca nel primo caso limitazioni temporali che 
mancano negli altri. 

In ultimo va ricordato che quello fra i titolari dei due marchi coesistenti che ne 
facesse uso in modo confusorio o decettivo si esporrebbe al rischio di essere rite-
nuto responsabile di una pratica commerciale ingannevole o di atti di concorrenza 
 
 

2189 In questo senso Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit.: il titolare del 
marchio anteriore, che avesse subito la convalida pur avendo inviato una o più diffide, potrebbe cer-
care di recuperare quantomeno il danno subito prima della convalida. Naturalmente l’azione sarebbe 
esposta all’obiezione che la stessa sorte della convalida starebbe a riprova di un basso livello di in-
terferenza fra i due segni. 

2190 §§ 26 B ), 38.4(iii), 38.5, 91.1 e 99.2. 
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sleale 
2191 e di perdere il proprio diritto al marchio per decettività sopravvenu-

ta 
2192. 

88. Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registra-
zione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di ri-
vendicazione 

88.1. Generalità. Nelle pagine che precedono ci si è soffermati a individuare 
quali siano i diritti anteriori spettanti a soggetti diversi dal registrante che possono 
confliggere con la successiva registrazione di un marchio. Si è anche visto quali 
siano le tecniche di soluzione dei conflitti corrispondenti e come esse possano, a 
seconda della qualificazione dei diritti anteriori di volta in volta considerati, as-
sumere la forma dell’esame d’ufficio, dell’opposizione alla registrazione, dell’a-
zione amministrativa o giurisdizionale di nullità o di una qualche combinazione 
fra questi strumenti, variabile, per di più, a seconda che si prenda in considerazio-
ne il diritto nazionale oppure quello comunitario 

2193. 
Occorre ora aggiungere che in alcune situazioni i titolari dei diritti anteriori di-

spongono di un rimedio ulteriore, rispetto ai mezzi “ordinari” di reazione all’altrui 
registrazione del marchio cui si è appena accennato: l’azione di  r ivendica-
zione. Tramite questo istituto, il titolare del diritto anteriore si vede attribuita 
un’altra freccia al proprio arco: gli è consentito infatti di provocare l’intestazione 
a sé della registrazione richiesta da altri, anziché di provocarne l’eliminazione at-
traverso il diniego di registrazione o l’invalidazione; o, in altri termini, di valersi 
di un rimedio restitutorio anziché demolitorio. 

88.2. La rivendicazione fra diritto interno, internazionale e comunitario. Il le-
gislatore ha introdotto l’istituto della rivendicazione del marchio solo con la No-
vella del 1992 

2194. All’epoca si poteva ben dire che i tempi fossero maturi per un 
innesto dell’istituto nel tessuto della legge marchi; e ciò per almeno due ragioni. 

La prima è collegata all’emersione della funzione pubblicitaria od attrattiva del 
marchio, sancita dalla stessa Novella. Nel momento stesso in cui l’investimento 
pubblicitario riversato sul segno assumeva un proprio autonomo rilievo giuridico, 
ci si era infatti avveduti che il titolo per l’acquisto del diritto sul segno avrebbe 
potuto essere costituito anche da fatti giuridici diversi da quelli tradizionalmente 
conosciuti 

2195 della registrazione del segno e dal suo impiego sul mercato; e ci si è 
 
 

2191 V. rispettivamente la lett. a ) del 2° comma dell’art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 
Codice del consumo e l’art. 2598 c.c. E cfr. anche il 2° comma dell’art. 21 c.p.i., sul quale v. § 
116.3. 

2192 Cfr. art. 14.2, lett. b), c.p.i. sul quale v. §§ 102-105. 
2193 In argomento v. supra, §§ 15.3, 17.4, 36.4 e 75. 
2194 Art. 25 l.m. 
2195 In conformità all’insegnamento di G. OPPO, Creazione e esclusiva nel diritto industriale, 

cit., 200. 
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pertanto preoccupati di codificare una tecnica giuridica, quale è per l’appunto la 
rivendicazione, che consenta di recuperare l’entità al patrimonio del soggetto che 
su di essa avesse investito anche a prescindere da registrazione e uso. 

La seconda ragione dell’innesto stava nell’esempio fornito dalla disciplina 
contigua dei brevetti per invenzione, nella quale l’azione di rivendicazione era nel 
frattempo stata introdotta con qualche successo 

2196 e che quindi suggeriva l’esten-
sione dell’istituto al settore finitimo del diritto dei marchi. 

Nelle nuove coordinate normative, si poteva dunque immaginare che esistesse un 
dir i t to  al  marchio dis t in to  e  anter iore  r ispet to  a l  d ir i t to  di  marchio, 
come pacificamente si riconosce nel campo delle invenzioni, dove da sempre è 
comunemente accettata la distinzione fra il diritto di brevetto e il diritto al brevet-
to 

2197; e che il rimedio appropriato alla registrazione del non avente diritto possa 
consistere, oltre e accanto ai meccanismi che tolgono di mezzo il titolo richiesto 
od ottenuto non iure dal terzo, nella previsione di un’azione di rivendicazione a 
favore dell’avente diritto. 

Entrambe le motivazioni ora delineate sono effettivamente presenti nella rico-
struzione della vicenda che è stata fornita dal legislatore storico 

2198. Si tratta, sen-
za dubbio, di motivazioni convincenti; che non devono peraltro far dimenticare 
che l’istituto della rivendicazione, pur introdotto solo nel 1992 dall’espressa pre-
visione della Novella, già aveva alle proprie spalle una vicenda normativa anterio-
re assai lunga, ancorché rimasta visibile solo sotto traccia. Questo vale con riferi-
mento già al diritto nazionale, a proposito del quale già verso la fine dell’Otto-
cento Vivante aveva avuto occasione di ricordare, a proposito della registrazione 
come marchio de “i segni caratteristici di un’altra persona, sia fisica sia giuridica, 
e principalmente il suo nome, il suo titolo, le sue onorificenze”, che la “tutela del 
nome e degli altri segni caratteristici di una persona si troverebbe già nel diritto co-
mune se non fosse consacrata esplicitamente nella legge speciale” 

2199. Dove già nel 
riferimento al diritto comune e alle regole di appartenenza da questo apprestate per 
rimediare al fenomeno della registrazione del non avente diritto può attendibilmente 
scorgersi un richiamo all’istituto generalcivilistico della rivendicazione 

2200. 
 
 

2196 Con l’adozione dell’art. 27bis nella l.i., operata dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338. 
2197 V. ad es. l’influente presa di posizione di T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni 

immateriali, cit., 564 e 583. Per una sistemazione della materia v. L.C. UBERTAZZI, Profili soggettivi 
del brevetto, Giuffrè, Milano, 1985. 

2198 V. lo scritto di uno dei redattori della Novella, G. FLORIDIA, L’appartenenza e la rivendica-
zione del marchio, in G. Ghidini (a cura di), La riforma della legge marchi, Cedam, Padova, 1995, 
135 ss. 

2199 Così C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. I, Le persone, F.lli Bocca, Torino, 
1893, 169-170, che riteneva che la situazione fosse espressamente considerata nella – per la verità 
abbastanza generica – previsione dell’art. 5 della l. del 1868.  

2200 Tant’è che lo stesso VIVANTE scriveva (a 169): “nel conflitto fra il suo diritto apparente 
(scil.: del registrante) e quello reale del proprietario spogliato questi ha la vittoria”. Un chiaro rife-
rimento all’operatività dell’istituto generalcivilistico della rivendicazione è anche in T. ASCARELLI, 
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 491 e soprattutto 494-495.  
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Inoltre, che si possa configurare un diritto alla registrazione del marchio prima 
del diritto di marchio era a ben vedere presupposto già dal testo dell’art. 34 l.m. 
adottato nel 1942. La norma controbilanciava la presunzione di validità della regi-
strazione statuendo che «la registrazione non pregiudica l’esercizio delle azioni 
giudiziarie circa la validità e l’appartenenza del marchio»; e nel ciò fare sanciva 
che della registrazione del marchio possa verificarsi giudiziariamente non solo la 
validità ma anche, per l’appunto, l’appartenenza 

2201. Con la conseguenza, piutto-
sto trasparente, che se la registrazione fosse avvenuta a nome del non avente dirit-
to, l’avente diritto avrebbe potuto rivendicarla a sé 

2202. 
La rivendicazione del marchio si è affacciata da lungo tempo anche sul piano del 

diritto internazionale. Già nella revisione di Lisbona la figura dell’Agentenmarke 
era stata oggetto di una disciplina che prevede la possibilità del ricorso al rimedio 
della rivendicazione. Secondo la norma convenzionale 

2203, l’avente diritto può in-
fatti domandare non solo la nullità della registrazione del distributore ma anche, 
“se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registra-
zione” 

2204 . 
Il permanere della competenza normativa dei singoli ordinamenti nazionali 

non è stata rimessa in questione neppure dal diritto comunitario: l’appartenenza 
del marchio, lo si è visto, non è materia comunitariamente armonizzata 

2205. E tut-
 
 

2201 E v. ora l’art. 117 c.p.i. Nel regime anteriore alla Novella del 1992, nel quale esistevano va-
lidi argomenti per sostenere che l’acquisto della titolarità del marchio presupponesse non solo 
l’esercizio della prerogativa di destinazione al mercato dei beni contraddistinti dal marchio ma an-
che di effettivi poteri decisionali in ordine alla fabbricazione e/o selezione dei beni medesimi (in 
questo senso P. AUTERI, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, 
cit., 162-171; 180-183; 249-262; 268-284), questioni di appartenenza si potevano profilare con ri-
guardo ai rapporti fra fabbricante e distributore esclusivo come anche fra fornitore dei componenti e 
impresa addetta al loro montaggio (263-268) o nella relazione fra il fiduciante titolare del marchio e 
l’intestatario (268-284); e il criterio solutore andava, secondo quest’impostazione, reperito nell’ef-
fettivo svolgimento di attività corrispondenti all’interesse tutelato dal riconoscimento della funzione 
distintiva. Queste “ipotesi di incerta titolarità” non sembrano potersi più ripresentare nel diritto suc-
cessivo alla Novella, nel quale non è più richiesta la qualifica imprenditoriale del registrante il mar-
chio e gli argomenti posti a sostegno della tesi secondo la quale sarebbe elemento della fattispecie 
costitutiva del diritto anche l’uso, oltre alla registrazione, hanno nel frattempo perso la loro – co-
munque assai discussa – base (per le ragioni indicate ai §§ 7 C ), 11 e 14). 

2202 In questo senso con riferimento all’azione del fiduciante nei confronti del fiduciario intesta-
tario del marchio P. AUTERI, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘origina-
li’, cit., 271-273. 

2203 Art. 6septies(1) CUP. 
2204 Dove è anche dato di rinvenire una significativa conferma del principio in forza del quale le rego-

le concernenti l’appartenenza sono di competenza del diritto interno dei Paesi dell’Unione; il che signifi-
ca che ciascun ordinamento che attribuisce tutela a un segno distintivo nell’ambito dei propri confini 
ha, in linea di principio, la competenza normativa a stabilire a chi tale diritto appartenga, salve le 
ipotesi direttamente e specificamente disciplinate dal diritto convenzionale (v. l’art. 6bis CUP). In 
senso conforme il Report del Panel dell’OMC del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appro-
priations Act of 1998. 

2205 V. già § 72; in senso conforme L.C. UBERTAZZI, I lavori preparatori della riforma italiana 
dei marchi, cit., 18 s. e P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 621. 
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tavia il diritto comunitario non può esentarsi dall’affrontare il tema dell’appar-
tenenza del marchio almeno sotto un profilo: quello dell’appartenenza del mar-
chio comunitario. Nel regolamento il tema trova tuttavia emersione una sola volta, 
proprio a proposito della registrazione comunitaria dell’Agentenmarke 

2206; ma 
non può escludersi che in un futuro più o meno lontano il tema possa affacciarsi 
anche in relazione ad altri profili 

2207. 
Rilevato il carattere incompleto della disciplina convenzionale e quello ellitti-

co della normazione comunitaria, è dunque venuto il momento di vedere più da 
vicino la regolamentazione interna della rivendicazione del marchio, che, nella 
nostra legge, è affidata all’art. 118 c.p.i. 

89. L’azione di rivendicazione nel diritto italiano dei marchi 
2208 

89.1. La disciplina della registrazione del non avente diritto e della rivendica-
zione della registrazione del marchio. Alcuni istituti trovano nel Codice una di-
sciplina unitaria e trasversale ai diversi diritti di proprietà industriale. Così è an-
che per la rivendicazione (art. 118 c.p.i.). L’istituto è, come si appena visto, di 
chiaramente mutuato dalla corrispondente previsione della legge invenzioni 

2209, 
ove risponde a un’esigenza più palpabile e immediata. L’invenzione è entità che 
ha una sua chiara consistenza anche indipendentemente dalla sua registrazione e 
dal suo uso sul mercato: mentre non altrettanto si può dire rispetto al marchio. 

Prima della Novella il riferimento all’appartenenza del marchio aveva necessa-
riamente un significato ridotto 

2210: finché si rimaneva nelle coordinate segnate dal-
 
 

2206 Artt. 18 e 24 r.m.c. 
2207 Come argomentato infra, al § 198.2. Se ciò avvenisse, potrebbe domandarsi se la regola di 

appartenenza (del diritto anteriore fatto valere) si desuma dal diritto comunitario o dal diritto nazio-
nale che disciplina il diritto anteriore medesimo; e in questo secondo caso, quale sia il criterio di 
selezione della legge applicabile. Si può immaginare che di regola di appartenenza comunitaria si 
possa parlare in relazione ai titoli anteriori comunitari; e di regole di appartenenza nazionali in rela-
zione ai titoli anteriori nazionali (ma v. § 4 D ). Fin quando manchino prese di posizione, in partico-
lare giurisprudenziali, sul tema, creative di regole che vadano al di là della lettera del regolamento, è 
da attendersi che il conflitto resti confinato sul piano dei rimedi invalidatori della registrazione suc-
cessiva. 

2208 In argomento v. M. AMMENDOLA, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di no-
mi e segni, cit.; P. SPADA, Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registra-
zione, cit., 347-350; La nullità del marchio, cit., 626 ss. e La registrazione del marchio: i “requisiti 
soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 442 ss.; M.S. SPOLIDORO, La rivendicazione del mar-
chio, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, Com-
mento tematico della legge marchi, cit., 230-235; C. GALLI, in Commentario alla legge n. 480 del 
1992, cit., 1186 ss.; G. FLORIDIA, L’appartenenza e la rivendicazione del marchio, cit., 135 ss.; C.E. 
MAYR, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno, cit., 63 ss. 

2209 Sulla brevettazione del non avente diritto si veda per tutti V. DI CATALDO, I brevetti per in-
venzione e modello, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 
20123, 192 ss. 

2210 Anche se tutt’altro che inesistente: v., oltre che ai richiami di cui al precedente § 88.2., gli 
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la tutela della sola funzione distintiva, pareva infatti difficile scorgere nel marchio 
un’entità dotata di una propria autonomia, proteggibile in linea generale contro l’ap-
propriazione mediante registrazione ad opera di terzi non aventi diritto in assenza di 
precedente registrazione e prima e indipendentemente dalla sua presenza e afferma-
zione del mercato 

2211. La situazione è oggi, come si è appena ricordato, cambiata ra-
dicalmente. Nella società della comunicazione globale i segni non hanno più biso-
gno di attendere il battesimo della presenza sul mercato o della registrazione per 
vedere riconosciuto il proprio rilievo socio-economico (e consacrato il proprio 
selling power). Per fare un esempio che ormai risale alla fine degli anni ’80, il ri-
tornello di «Cacao Meravigliao» era già divenuto «celebre» dopo le prime fortu-
nate trasmissioni televisive dirette da Renzo Arbore. Burlescamente presentato 
come jingle di un immaginario sponsor, esso indusse non pochi consumatori sug-
gestionabili a ricercare sul mercato il prodotto da esso contrassegnato, che in real-
tà non esisteva. Ci si trova in questo caso come in situazioni consimili al cospetto 
di un’entità che possiede un valore cospicuo anche se non è mai effettivamente 
stata usata sul mercato; e si comprende come a tutela della sua appartenenza con-
tro la registrazione non autorizzata ad opera di un terzo 

2212 sia stata introdotta 
un’apposita disciplina rivendicatoria, come quella sancita dalla previsione del-
l’art. 118 c.p.i. 

D’altro canto, proprio la riforma del 1992 ha moltiplicato il rischio che la do-
manda di registrazione venga presentata da terzi che hanno solo il merito di avve-
dersi per primi del potenziale promozionale insito in un segno, e che procedono 
alla sua registrazione come marchio senza avere titolo a esso. Si è infatti visto che 
il testo dell’art. 19.1 c.p.i. innova sul passato introducendo il principio della legit-
timazione «aperta» alla registrazione del marchio, che può oggi essere richiesta da 
«chiunque» 

2213. Oggi, diversamente che in passato, può conseguire la registrazio-
ne anche chi non sia titolare di impresa; chi non si proponga neppure una propria 
utilizzazione diretta del segno sul mercato; chi intenda appropriarsi del suo valore 
di scambio e non d’uso. L’intento di queste nuove regole è quello di consentire 
l’appropriazione del marchio anche da parte di chi abbia investito risorse non 
nell’affermazione del segno sul mercato ma nella sua creazione e nel suo lancio 
pubblicitario; ma della loro elasticità può ben valersi anche chi non abbia qualsi-
voglia titolo sul marchio. 
 
 
artt. 24 e 34 l.m. Si pensi al caso dell’intestazione fiduciaria della registrazione in capo a soggetto 
diverso dal titolare del diritto sostanziale corrispondente; od al rifiuto del fiduciario di ritrasferire al 
fiduciante la registrazione in conformità agli accordi fra le parti. 

2211 Come rilevato (in conformità al ricordato insegnamento di G. OPPO, Creazione e esclusiva 
nel diritto industriale, cit., 200) da P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” 
tra vecchio e nuovo diritto, cit., 435 e 443. 

2212 Che, nel caso del “Cacao Meravigliao” è in effetti avvenuta, mettendo in comprensibile im-
barazzo il giudicante (Pret. Roma 10 gennaio 1990, RAI Radio Televisione Italiana c. Old Colonial 
s.a.s. e Regina s.r.l. con l’intervento del dott. Lorenzo Arbore e altri, in Riv. dir. ind. 1990, II, 99 ss., 
caso «Cacao Meravigliao») che si trovava a operare in un assetto normativo nel quale ancor non esiste-
va una tutela dei “segni notori” corrispondente a quella oggi apprestata dal 3° comma dell’art. 8 c.p.i. 

2213 V. supra, §§ 14 e 35. 
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Il Codice tiene conto del rischio così istituito e quindi, nella complessiva di-
sciplina relativa alla registrazione e alla brevettazione del non avente diritto, offre 
una specifica collocazione alla rivendicazione del marchio. Essa si riferisce ai casi 
in cui “chi abbia depositato la domanda” sia soggetto diverso da quello cui spetta 
il “diritto alla registrazione” 

2214. 
La norma attribuisce al soggetto avente diritto alla registrazione la facoltà di 

fare accertare che il diritto alla registrazione spetta non al depositante ma a sé 
stesso. Sulla base della sentenza («passata in giudicato») che compia tale accer-
tamento, il soggetto legittimato può nei tre mesi successivi assumere a proprio 
nome la domanda di registrazione, depositare una nuova domanda con decorrenza 
dalla data della prima od ottenere il rigetto di quest’ultima 

2215, sempreché la regi-
strazione non sia stata ancora effettuata. 

Quest’ipotesi non è però realistica, perché per ottenere una sentenza di accer-
tamento «passata in giudicato» occorre ordinariamente molto più tempo di quanto 
occorra per la registrazione. 

Il comma successivo prevede pertanto che l’avente diritto possa valersi di ri-
medi operanti anche se il non avente diritto già abbia ottenuto la registrazione. 
Egli può alternativamente «a ) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome 
... dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b ) far valere 
la nullità ... della registrazione concess[a] a nome di chi non ne aveva diritto» 

2216. 
Come si vede, nell’un caso come nell’altro l’avente diritto che sia passato per 

le forche caudine di un giudicato che accerti l’appartenenza al medesimo del se-
gno ha due opzioni: quella di distruggere il titolo del non avente diritto (impeden-
done la registrazione o provocandone la dichiarazione di invalidità) o di ottenere 
l’intestazione a sé della domanda o della registrazione. È in questa seconda op-
zione che sta la specificità del rimedio restitutorio anziché invalidatorio della ri-
vendicazione. 

89.2. I soggetti cui è riservata la legittimazione esclusiva alla registrazione del 
segno come marchio. Ci si deve domandare quali siano le fattispecie nelle quali la 
legittimazione alla domanda di registrazione può provenire non da “chiunque” ma 
solo dai soggetti individuati dalla legge (e dai loro aventi causa); e quindi quando 
sia esperibile l’azione di rivendicazione a vantaggio di questi ultimi e a carico del 
terzo che abbia proceduto alla registrazione senza avervi titolo. 

Nella previsione dell’art. 118 c.p.i. non è dato trovare una risposta univoca al 
quesito. 

Va rilevato che il tenore letterale dell’art. 122.2 c.p.i., nell’individuare i soggetti 
legittimati all’azione di nullità relativa, sembrerebbe almeno di primo acchito isti-
tuire una dicotomia, contrapponendo ai titolari di “diritti anteriori” (su segni di-
stintivi di impresa) 

2217 e ai titolari di diritti d’autore, di proprietà industriale od 
 
 

2214 Art. 118.2 c.p.i. 
2215 2° comma dell’art. 118 c.p.i. 
2216 3° comma dell’art. 118 c.p.i. 
2217 §§ 40-73 e 75-79. 
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altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome confliggenti 
2218, da un lato, gli 

“aventi diritto”, legittimati a domandare la nullità “perché la registrazione del 
marchio è stata effettuata dal non avente diritto” 

2219, dall’altro lato. Da un punto 
di vista testuale è quindi sicuro che tutti i soggetti cui compete l’azione di riven-
dica posseggono altresì legittimazione all’azione di nullità relativa 

2220. Sempre da 
un punto di vista testuale, non sembrerebbe però vera l’inferenza inversa, secondo 
la quale tutti i soggetti legittimati all’azione di nullità relativa possono anche agire 
in rivendica; anzi, se davvero vi fosse una contrapposizione fra i soggetti elencati 
nella prima e nella seconda parte della norma, si potrebbe ipotizzare che gli 
“aventi diritto” cui compete l’azione di rivendicazione siano soggetti diversi e ul-
teriori rispetto ai “titolari di diritti anteriori” cui fa riferimento il primo segmento 
della previsione sulla nullità. Questa conclusione – che, occorre avvertire fin d’o-
ra, non regge a un’analisi approfondita – sembrerebbe almeno a prima vista trova-
re una conferma testuale nella norma sulla nullità, che considera come separata 
ipotesi i casi di registrazione del non avente diritto 

2221 per contrapporli a quelli 
nelle quali sono contemplati il conflitto con i diritti anteriori confliggenti su segni 
distintivi, e, rispettivamente, diritti d’autore, di proprietà industriale od altro dirit-
to esclusivo, di diritti al ritratto e al nome 

2222. 
Se si accettasse questa ricostruzione, l’area di applicazione dell’istituto della 

rivendica risulterebbe però piuttosto modesta. Per scovare ipotesi di registrazione 
del non avente diritto ulteriori e diverse rispetto a quelle basate sui diritti anteriori 
confliggenti su segni distintivi, diritti d’autore, di proprietà industriale od altro di-
ritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome, ci si dovrebbe ingegnare. Fra di esse 
verrebbe abbastanza spontaneo includere il caso dell’Agentenmarke, visto che 
questa fattispecie non è richiamata né nella ipotesi menzionate nel primo versante 
della dicotomia istituita dal 2° comma dell’art. 122 c.p.i. né nelle lett. a ), b ) e c ) 
del 1° comma dell’art. 25 c.p.i. 2223; e ci si potrebbe poi ingegnare di aggiungere a 
questa ipotesi le fattispecie nelle quali il soggetto che abbia registrato un marchio 
sulla base di un negozio fiduciario si rifiuti di ritrasferirlo al fiduciante 

2224 o il di-
pendente o l’ausiliario esterno infedele (ad es. il designer incaricato di elaborare il 
 
 

2218 Considerati ai §§ 80-84. 
2219 L’art. 59 l.m. faceva con ancor maggior precisione riferimento al “caso dell’art. 25, comma 

3, lett. b)”, che disciplina per l’appunto la rivendicazione. 
2220 Come confermato, del resto, dall’art. 118.3, lett. b ), c.p.i. 
2221 Lett. d ) dell’art. 25.1 c.p.i. 
2222 Di cui alle lett. a ), b ) e c ) del medesimo 1° comma dell’art. 25. Un’argomentazione di que-

sto tipo, ancorché riferita alla previsione dell’art. 47 l.m., è in P. SPADA, Postilla: opposizione alla 
registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 349 e La registrazione del marchio: i "re-
quisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto, cit., 443. 

2223 In senso conforme P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vec-
chio e nuovo diritto, cit., 443 e La nullità del marchio, cit., 626. 

2224 L’azione di rivendicazione non può invece essere esercitata al di fuori dei limiti contrattuali 
eventualmente convenuti, visto che oggi la scissione fra titolarità formale e sostanziale del marchio 
registrato è ammessa (v. § 14); e quindi di per sé non legittima un’azione di rivendica del soggetto 
che assuma le decisioni sulle caratteristiche dei beni destinati a essere contraddistinti dal marchio. 
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logo) violino il contratto che li lega al datore di lavoro o committente e, creato il 
segno, lo registrino a proprio nome 

2225. A questa “picciol schiera” si potrebbe an-
cora aggiungere il caso della registrazione da parte di un soggetto diverso dal tito-
lare straniero di un marchio registrato precedentemente all’estero, nel caso in cui 
il titolare straniero abbia “diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazio-
nali la registrazione in Italia” 

2226. Ma poi ci si dovrebbe fermare, non essendo da-
to di immaginare ulteriori situazioni di registrazione del marchio ad opera di sog-
getto diverso dell’avente diritto che non siano ricomprese nel primo versante della 
dicotomia istituita dal 2° comma dell’art. 118 c.p.i. 2227. 

Il censimento delle ipotesi di registrazione ad opera di soggetto diverso dall’a-
vente diritto soggette alla rivendicazione ad opera di questi produrrebbe quindi un 
risultato piuttosto ridotto, dal punto di vista del numero e della significatività delle 
ipotesi inventariate. Per la verità, un proposta interpretativa così restrittiva era già 
stata sostenuta con argomenti di peso all’indomani dell’introduzione ad opera del-
la Novella del 1992 dell’istituto della rivendica 

2228. La lettura minimalista così 
avanzata aveva, nel momento in cui essa era stata proposta, consistenti ragioni 
dalla sua parte. Entro l’assetto normativo in quel momento vigente, si era esatta-
mente avvertito che ogni fattispecie ricondotta al regime della registrazione del 
non avente diritto e della rivendica avrebbe dovuto, per motivi di coerenza siste-
matica, venire ricondotta a un regime di nullità relativa e non assoluta: non aveva, 
e non ha, senso attribuire all’avente diritto la facoltà di ottenere a sé l’intestazione 
della registrazione, se qualunque terzo poteva rilevare il vizio della registrazione e 
provocare l’invalidazione della medesima registrazione, lasciando il rivendicante 
con un pugno di mosche al termine di un procedimento attendibilmente lungo e 
dispendioso 

2229. All’epoca, tuttavia, ci si trovava dopo la Novella del 1992 ma 
 
 

2225 In senso conforme P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vec-
chio e nuovo diritto, cit., 446-447 e La nullità del marchio, cit., 632 (dove l’ipotesi è riferibile solo 
ai casi nei quali il segno non sia proteggibile come opera dell’ingegno o, se lo sia, l’impresa non 
abbia acquisito il diritto d’autore corrispondente al suo patrimonio; in caso contrario si presentereb-
be la diversa fattispecie della registrazione confliggente con un anteriore diritto d’autore). 

2226 P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, 
cit., 446 e La nullità del marchio, cit., 632. L’applicazione della disposizione, oggi come in passato 
(e v. l’art. 24 l.m.) presuppone qualcosa di più della semplice presenza della priorità unionista (sulla 
quale v. supra, §§ 3 B ), 1.2, 14, 17 e 38): che al marchio registrato precedentemente all’estero si 
faccia riferimento nella domanda di registrazione. Se fosse ipotizzabile che gli stemmi, emblemi, 
bandiere e altri simboli di interesse generale non abbiano la valenza identificatrice dell’ente che si è 
ipotizzata al § 83.2, la loro registrazione da parte del non avente diritto potrebbe essere aggiunta alla 
“picciol schiera”. 

2227 Escludendo provvisoriamente il caso della “registrazione in mala fede” alla quale si arriverà 
fra un momento: v. infra, al § 90. Ma per un’anticipazione v. già supra, § 35. 

2228 V. P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi2 tra vecchio e nuovo dirit-
to, cit., 442 ss. Sui termini della questione v. anche C. GALLI, in Commentario alla legge n. 480 del 
1992, cit., 1187 ss. 

2229 P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, 
cit., 444-445 e La nullità del marchio, cit., 622; Postilla: opposizione alla registrazione e azione di 
nullità della registrazione, cit., 348. In senso contrario G. FLORIDIA, L’appartenenza e la rivendica-
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prima della riforma del 1999, che sarebbe intervenuta a introdurre in maniera ge-
neralizzata la relativizzazione degli impedimenti e dei motivi di nullità 

2230. In 
quel momento era quindi ancor del tutto plausibile cercare di circoscrivere le si-
tuazioni che, attraverso l’applicazione della rivendica, avrebbero comportato 
un’anticipazione del regime, ancor di là da venire, della nullità relativa 

2231; anche 
se non poteva evitarsi di avvertire una certa delusione per una conclusione che 
escludeva dal regime della rivendica proprio quelle situazioni – di investimento 
pubblicitario non ancor accompagnato da un presenza sul mercato – il cui ricono-
scimento era parso costituire la vera ragion d’essere dell’introduzione dell’isti-
tuto 

2232. 
Le ragioni di questa cautela ricostruttiva sono venute però meno a partire dalla 

riforma del 1999. Questa ha rovesciato il sistema precedente, introducendo il re-
gime degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa. Una volta compiu-
ta questa scelta di vertice 

2233, non vi erano più ragioni per caldeggiare una lettura 
restrittiva del perimetro delle situazioni suscettibili di essere ricondotte all’istituto 
della rivendica 

2234. Anzi, nelle nuove coordinate normative si imponeva una lettu-

 
 
zione del marchio, cit., 142 s., che si appella al venerabile principio della prevenzione, che in effetti 
sovente regola i casi di concorso fra azioni confliggenti. 

2230 V. supra, §§ 3 C ) e 36. 
2231 Così esplicitamente P. SPADA, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vec-

chio e nuovo diritto, cit., 444 ss. e in particolare la chiusura dello scritto: “se si vuole resistere 
all’invito a relativizzare la nullità” che promana dalle norme sulla (registrazione in mala fede e sul-
la) rivendica, scriveva l’A. a 448, “si deve ridurre al minimo la nozione di ‘appartenenza’ del mar-
chio”. La “resistenza” era del resto suggerita da un argomento sistematico importante, 445: visto che 
all’epoca la convalidazione del marchio nei confronti dell’altrui marchio di fatto, nome o diritto e-
sclusivo di terzi si estendeva “anche ai terzi” (art. 48.2 l.m.; ma v. anche art. 48.3), occorreva pren-
dere atto che, “accettando il postulato della non ridondanza del linguaggio legislativo, la norma pre-
suppone che anche ‘i terzi’ (rispetto al preadottante) siano legittimati a promuovere l’azione di nullità”.  

2232 V. supra, § 88.2 e l’esuberante presa di posizione di G. FLORIDIA, L’appartenenza e la ri-
vendicazione del marchio, cit. 

2233 E rimossi contemporaneamente gli ostacoli provenienti dagli artt. 46 e 18 l.m. 
2234 Risulta invero difficile condividere l’itinerario di P. SPADA, che per primo ha suggerito (in 

La nullità del marchio, cit., 626 ss. e specie 629 ss.) di sfruttare il registro sistematico per apprezza-
re in termini di appartenenza il conflitto rispettivamente con i segni distintivi anteriori altrui (que-
stioni di novità, nel lessico dell’A.) e con i diritti anteriori a ritratto, al nome, d’autore, di proprietà 
industriale o altri diritti esclusivi di terzi (questioni di liceità relativa, nel lessico dell’A.), ben al di 
là dunque della “picciol schiera” di fattispecie sopra enumerate nel testo, quando, nel successivo 
scritto Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 348-340, 
ha poi ripercorso il cammino inverso per riproporre l’opposta conclusione di partenza (dalla quale 
aveva preso le mosse nel suo primo scritto sull’argomento immediatamente successivo all’adozione 
della Novella, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, 
cit.), secondo la quale mai sarebbe configurabile un’ipotesi di registrazione del non avente diritto in 
relazione alle fattispecie di novità e di liceità, sulla base dell’argomento che oramai in queste stesse 
fattispecie la relativizzazione sarebbe divenuta oggetto di una espressa scelta legislativa e quindi non 
occorrerebbe apprezzarle come questioni di appartenenza per giungere a quel risultato. Mi pare che alla 
base di questa opinione stia un doppio equivoco: l’A. ravvisa un rischio di “sabotaggio” (Postilla, cit., 
347, 348) della scelta favorevole alla relativizzazione proveniente dalla lettura come motivo di nullità 
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ra questa volta in senso espansivo delle ipotesi nelle quali il titolare del diritto an-
teriore confliggente, oramai divenuto arbitro esclusivo della facoltà di chiedere la 
nullità dell’altrui registrazione invalida, ad esclusione di qualsiasi prerogativa 
concorrente di terzi, avrebbe potuto optare per l’intestazione a sé della privati-
va. 2235 Il primo candidato all’accesso a questa espansione per via ermeneutica del 
raggio di applicazione della previsione, rispetto al più ridotto perimetro rilevato 
ante ’99, era il titolare di un diritto nascente dall’investimento pubblicitario e 
promozionale riversato sul segno indipendentemente dal suo utilizzo in funzione 
distintiva sul mercato. La mente corre qui al caso dei segni notori extramercanti-
li 

2236: nel nuovo contesto non si vede più ragione alcuna per la quale chi abbia 
portato a un successo travolgente il segno “Cacao Meravigliao” debba acconten-
tarsi di far invalidare la registrazione che un terzo non autorizzato abbia chiesto 
od ottenuto, senza potere provocare l’intestazione a sé del marchio richiesto od 
ottenuto non iure. 

Una volta imboccata la strada qui propugnata, occorre soffermarsi sulle impli-
cazioni che essa comporta. Questa impostazione suggerisce una rilettura dei dati 
normativi. Diviene necessario concludere che la circostanza per cui l’impedi-
mento di cui all’art. 8 c.p.i. è collocato in una lettera separata dell’art. 25.1 c.p.i., 
la lett. a ), rispetto alla lett. d ) della stessa norma, la quale si riferisce alla “regi-
strazione effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto” 

2237, non esclude 
che anche il conflitto con un segno notorio anteriore possa anch’esso venire vi-
sualizzata come caso di “registrazione effettuata a nome di persona diversa 
dall’avente diritto”, che dà ingresso all’azione di rivendicazione, come del resto è 
del tutto logico pensare salvo che si ritenga che le micro-scelte del legislatore re-
lative a una norma eminentemente classificatoria quale è la norma generale sulla 
nullità prevalgano rispetto alle macro-scelte giuspolitiche espresse dal sistema 

2238. 

 
 
assoluta della (diversa) previsione sul deposito in mala fede e si propone di disinnescare questo ipoteti-
co rischio attraverso “un drastico ridimensionamento del concetto di appartenenza” (ivi), tornando così 
a restringere il perimetro assegnato alla nozione di “registrazione ad opera del non avente diritto” (348-
350) di cui aveva nella tappa precedente del suo pensiero proposto l’allargamento. Questa ritirata stra-
tegica non appare però necessaria, perché esistono comunque dati interpretativi sufficientemente solidi 
per confinare entro limiti appropriati le situazioni nelle quali la malafede nel deposito va intesa come 
motivo di nullità assoluta, senza dovere tormentare la nozione di appartenenza del segno (v. infra, § 
90.2 e per un accenno già § 35.3; per una presa di posizione conforme v. del resto la stessa Postilla, 
cit., 346-347); e inoltre risulta inopportuna, perché escludendo il titolare di un diritto anteriore conflig-
gente sul segno registrato non iure che non appartenga alla “picciol schiera” ammessa dall’A. al privi-
legio della rivendica dall’esercizio dell’opzione rivolta a ottenere il trasferimento a suo nome dell’at-
testato (Postilla, cit., 349), lo condanna a ripetere la sua reazione nei confronti di ulteriori fenomeni di 
appropriazione a suo danno, anche quando la stabilizzazione della situazione attraverso un’intestazione 
della registrazione del marchio comporterebbe un vantaggio netto dal punto di vista degli interessi col-
lettivi in gioco, per le ragioni che verranno esaminate poco oltre nel testo. 

2235 Secondo l’alternativa prevista dalla lett. a ) del 3° comma dell’art. 118 c.p.i. 
2236 Art. 8.3 c.p.i. (su cui v. supra, § 83.3). 
2237 Mediante il richiamo al “caso dell’art. 118, comma 3, lett. b )”. 
2238 Sulla prevalenza dell’interpretazione teleologica delle norme rispetto a quella letterale, con-
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Nell’ambito di questo medesimo ripensamento, occorre prendere atto della circo-
stanza che a ben vedere la norma sulla nullità relativa, il 2° comma dell’art. 122 
c.p.i., non intende in realtà contrapporre gli “aventi diritto”, legittimati a doman-
dare la nullità “perché la registrazione del marchio è stata effettuata dal non aven-
te diritto”, ai soggetti menzionati nella prima parte della norma 

2239, visto che può 
ben essere che i titolari di “diritti anteriori” siano al contempo “aventi diritto” che 
vedono registrato il proprio segno da altri. Lettura quest’ultima che può risultare 
perfettamente legittimata anche da un punto di vista testuale, solo che si abbia 
l’accortezza di leggere l’espressione “avente diritto” con cui si conclude il 2° 
comma dell’art. 122 c.p.i. come se significasse “altro avente diritto”. 

Una volta sgombrato l’iter interpretativo da ostacoli testuali che possono appa-
rire ingombranti solo quando si attribuisca al dato letterale un peso che esso in 
realtà non possiede 

2240, la riflessione viene indirizzata lungo un percorso che a me 
appare assai più fruttuoso. Nella prospettiva così guadagnata, due divengono le 
domande davvero rilevanti: esistono ragioni giuspolitiche che consigliano di attri-
buire all’avente diritto non solo la facoltà puntuale di provocare l’invalidazione 
del segno altrui, condannandolo a ripetere il processo anche nei confronti di altri 
terzi che si approprino del “suo” segno, ma anche quella di stabilizzare la propria 
posizione di vantaggio sul piano dei segni distintivi di impresa attraverso l’inte-
stazione a sé della privativa? Esistono, per contro, ragioni sempre di tipo giuspoli-
tico che sconsiglino l’intestazione a nome dell’avente, perché essa può manife-
starsi attributiva di vantaggi indebiti a favore di questi o di svantaggi altrettanto 
ingiustificati a carico della collettività o dei terzi che possano desiderare accedere 
a quel segno? 

Una risposta esauriente a quesiti come questi, che presuppongono un’attenta 
ponderazione di tutti gli interessi in gioco, potrà venire solo dall’accumulazione 
dell’esperienza giurisprudenziale. Certo è che esistono “casi facili”, o quantome-
no casi più facili. Quando un terzo non autorizzato registri a proprio nome un se-
gno notorio ai sensi del 3° comma dell’art. 8 c.p.i., sia esso il “Cacao Meravi-
gliao” del passato o, per fare un altro esempio, il logo di una manifestazione spor-
tiva di grande richiamo e risonanza, la circostanza che il soggetto che abbia porta-
to il segno alla notorietà, grazie agli sforzi profusi nella sua utilizzazione prima-
ria, possa non solo rintuzzare l’appropriazione inautorizzata, ma ottenerne l’inte-
stazione a sé della registrazione indebitamente ottenuta attraverso una sentenza 
passata in giudicato, vale a instaurare chiarezza erga omnes quanto agli effetti sul 
piano dell’appartenenza, e quindi anche della registrazione di marchio, di un se-
gno la cui immediata consistenza comunicazionale già si è imposta agli occhi di 
tutta la collettività. 
 
 
seguente all’inserimento del testo normativo italiano all’interno del tessuto normativo comunitario, 
v. già supra, § 9. 

2239 Come pure si era ipotizzato nella lettura considerata all’inizio di questo paragrafo. 
2240 Come mi pare riconosca lo stesso P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 627, laddove rico-

nosce che la “controindicazione testuale” che scaturisce dalla collocazione nelle diverse lettere della 
norma generale sulla novità possa essere superata dalle “ragioni di sistema”. 
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Che dire però del caso in cui il diritto anteriore fatto valere con la rivendica-
zione consista in un marchio anteriore sì confliggente con quello successivo, ma a 
esso non identico? Qui la situazione è più delicata. Mentre l’invalidazione del se-
gno successivo si limiterebbe a riportare il titolare del marchio anteriore nello sta-
tus quo ante, dove il suo diritto poziore non subirebbe le interferenze provenienti 
da quello successivo, non altrettanto si potrebbe dire nel caso della rivendicazio-
ne, dove l’intestazione in capo al titolare del primo marchio provocherebbe invece 
un’espansione, più o meno accentuata a seconda del tasso di somiglianza dei due 
segni, del raggio di protezione che compete al rivendicante, che potrebbe addizio-
nare alla sfera di protezione originaria quella ulteriore conferita dagli elementi ul-
teriori presenti nel marchio successivo. Quest’espansione potrebbe comportare un 
pregiudizio alla libertà concorrenziale dei terzi, che fossero interessati ad adottare 
– o che medio tempore avessero adottato – un segno interferente non con il primo 
ma con il secondo marchio; e occorre riflettere sul fatto che questo pregiudizio 
sarebbe invece evitato al concorrente se il secondo marchio venisse solo annullato 
anziché intestato al titolare del primo, con effetti sul piano della priorità cronolo-
gica che risalgono alla data del deposito del secondo marchio. Qui l’intestazione 
in capo al primo titolare sulla base di un giudicato formatosi inter partes risulte-
rebbe produttivo di effetti erga omnes che potrebbero vulnerare gli interessi di 
controinteressati rimasti estranei al giudizio; e non si potrebbe escludere a priori 
che questi effetti possano avere riflessi negativi in prima battuta sulla posizione 
dei concorrenti del primo titolare e in seconda battuta sull’interesse collettivo 
all’apertura del mercato di riferimento 

2241. 
Un analogo modo di procedere, tutto giocato sul terreno della valutazione de-

gli interessi, si raccomanda anche nelle altre situazioni nelle quali il conflitto fra 
diritti anteriori e registrazione di marchio successiva non autorizzata sia pensabile 
in termini di appartenenza. Così, si può immaginare che una cautela particolare 
debba accompagnare la valutazione della pretesa del titolare di una ditta o a mag-
gior ragione di un’insegna anteriore che pretenda l’intestazione a sé della registra-
zione di un marchio successivo asseritamente confliggente. Già si sono segnalati i 
rischi che si correrebbero se si intendesse come automatismo il principio dell’uni-
tarietà dei segni distintivi 

2242; qui occorre solo aggiungere che questi rischi non 
debbono essere moltiplicati attribuendo al titolare di una ditta (od altro segno di-
stintivo tipico od atipico) anteriore una pretesa all’intestazione del marchio suc-
cessivo, posto che dall’intestazione della registrazione conseguono anche effetti a 
carico di soggetti diversi dai titolari dei diritti confliggenti. 
 
 

2241 Abbastanza enigmatica risulta sotto questo profilo la statuizione di Trib. Milano 13 marzo 
2009, IBA S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo», cit., che attribuisce all’impresa 
straniera, che aveva ideato un dispositivo assorbiodori per frigo affidando la costruzione dello stam-
po e la realizzazione degli esemplari a un terzo, un diritto sul marchio registrato senza autorizzazio-
ne dall’impresa italiana, facoltizzata ad acquistare gli esemplari così prodotti per rivenderli sul mer-
cato italiano, idoneo a invalidare la registrazione non autorizzata ma non a provocarne l’intestazione 
in capo all’impresa straniera. 

2242 V. supra, § 79.4. 
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90. Il divieto di registrazione in mala fede 
2243 

90.1. La domanda in mala fede fra diritto comunitario e diritto nazionale. In 
chiusura della trattazione sugli impedimenti a una valida registrazione del mar-
chio resta da dire del divieto di registrazione in malafede. Nella nostra legge que-
sto è sancito dal 2° comma dell’art. 19 c.p.i., secondo il quale “Non può ottenere 
una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”; 
e la disposizione è presidiata dalla sanzione di nullità 

2244. 
Diversa è la collocazione di questa fattispecie nell’architettura del diritto co-

munitario, che la piazza alla lett. d ) del par. 2 dell’art. 3 della direttiva e quindi la 
visualizza come impedimento assoluto 

2245. Dal canto suo, la previsione dell’art. 
52, par. 1, lett. b ), r.m.c., sancisce un motivo di nullità assoluta del marchio “al-
lorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia 
agito in mala fede”. 

Le divergenze testuali fra la norma nazionale e quelle comunitarie sono mini-
me e per nulla significative; ma la divaricazione sotto il profilo della disciplina è 
fortissima. Nel diritto del marchio comunitario, il medesimo vizio, con una devia-
zione notevole rispetto alla disciplina ordinaria, pare operare solo ex post e non 
poter essere fatto valere ex ante né dall’Ufficio in sede di registrazione né dai pri-
vati controinteressati, tant’è che esso non è affatto richiamato nelle previsioni 
concernenti gli impedimenti 

2246. La direttiva comunitaria, dal canto suo, se visua-
lizza la registrazione in mala fede come impedimento assoluto, non provvede in-
vece ad armonizzare il medesimo fenomeno né come impedimento relativo né 
come causa di nullità relativa; il che può di primo acchito sorprendere ma risulta 
anzi inevitabile non appena ci si avveda che nel diritto nazionale l’impedimento e 
motivo di nullità corrispondenti attengono all’appartenenza del marchio e quindi a 

 
 

2243 In argomento A. LAUDONIO-T. MALTE MÜLLER, La mala fede nella registrazione dei marchi, 
in Riv. dir. ind. 2012, I, 40 ss.; M. AMMENDOLA, Il deposito del marchio in mala fede, in Riv. dir. 
ind. 2002, I, 231 ss.; M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 497 ss.; P. SPADA, 
Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 347-350; La nul-
lità del marchio, cit., 623 ss. e La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e 
nuovo diritto, cit., 441 ss.; C. GALLI, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1179 ss.; C.E. 
MAYR, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno, cit. 

2244 Dalla lett. b) del 1° comma dell’art. 25 c.p.i. La previsione corrisponde all’art. 22.2 l.m., che 
è stato introdotto dalla Novella. Esclude l’applicabilità del divieto ai depositi anteriori al 1992 Trib. 
Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit.; si pronuncia invece a favore di un’applicazione re-
troattiva App. Venezia 17 giugno 2002, Montedison s.p.a. c. Calzaturificio Enne Sport and Style 
s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4446, caso «Il Moro di Venezia». 

2245 In argomento v. già supra, § 35.1. 
2246 Artt. 7 e 40 r.m.c. Come già si è rilevato supra, al § 35.1, stando alla sistematica accolta dal 

regolamento, ci si trova di fronte a un vizio che può essere fatto valere solo mediante l’azione di an-
nullamento di fronte all’Ufficio di Alicante o mediante una domanda riconvenzionale in un’azione 
di contraffazione di fronte ai giudici nazionali. In senso conforme ora Trib. UE 3 maggio 2012 (Set-
tima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 84. 
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materia sottratta all’armonizzazione comunitaria 
2247. Tornando a riferirsi al mar-

chio comunitario, la cui disciplina dell’appartenenza non può essere desunta dai 
marchi nazionali, va osservato che il regolamento non si sottrae per contro al 
compito di apprestare una disciplina del motivo di nullità “assoluta”, e, nel ciò fa-
re, accoglie una formulazione abbastanza estesa da potere trovare applicazione 
giurisprudenziale anche in relazione a controversie sull’appartenenza non disci-
plinate da altre specifiche norme 

2248. 
Nel nostro diritto la norma riceve il significato che le attribuisce il contesto 

stesso in cui essa è inserita. Essa è collocata immediatamente dopo la previsione 
che introduce un sistema di legittimazione aperta alla registrazione del marchio: e 
pare quindi apportare un correttivo alla regola generale vietando la registrazione 
nei casi in cui il registrante sia consapevole dell’altruità del segno e raccordarsi 
così al successivo art. 118.2 c.p.i. che disciplina i rimedi che spettano all’“avente 
diritto” quando la registrazione sia stata effettuata da persona diversa da que-
sti 

2249. In questa prospettiva, non vi è dubbio che il divieto di registrazione in ma-
la fede del diritto nazionale attenga a una questione di appartenenza e quindi deli-
nei un impedimento relativo e un motivo di nullità relativa 

2250. 
Bisogna tuttavia assumere che il legislatore non detti la medesima disciplina 

due volte per la stessa situazione. È quindi da escludersi che la norma si possa ri-
ferire a quei conflitti per i quali è già espressamente prevista la nullità della regi-
strazione successiva. Se si vuole attribuire alla previsione dell’art. 19.2 c.p.i. un 
suo proprio ambito precettivo specifico, occorre piuttosto assumere che si tratti di 
una clausola generale di chiusura e che quindi la norma sia chiamata a risolvere 
conflitti di interessi che il legislatore non ha previsto e non ha risolto in modo 
espresso 

2251; occorre, in altri termini, pensare che essa si riferisca a quelle ipotesi 
di appropriazione consapevole dell’altrui segno che non trovino precisa disciplina 
nelle restanti norme di legge e pure non restino irrilevanti per il diritto 

2252. Il rilie-
 
 

2247 Per le ragioni già indicate supra, ai §§ 35.1, 72 e 88. V. peraltro la lett. g ) del par. 4 dell’art. 
4 della direttiva (per un’applicazione della quale v. Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), cau-
sa C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, caso 
«bottiglia di plastica») e, con riferimento alla registrazione di marchi comunitari in occasione 
dell’ultimo allargamento l’art. 165, par. 3, r.m.c. sul quale v. anche per riferimenti già supra, § 35.2. 

2248 V. ad es. Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), caso «Pollo Tropical Chicken on the 
Grill», cit. 

2249 Sottolineava il collegamento fra la legittimazione aperta istituita dalla Novella e il divieto di 
registrazione in mala fede già A. VANZETTI, La nuova legge marchi, cit., 106. 

2250 Così anche, al di là di qualche esitazione, P. SPADA, Postilla, cit., 347. In senso contrario pe-
rò Trib. Alba (sez. staccata di Bra) 29 aprile 2003 (ord.), Bussolino Sitcap s.a.s. c. Consorzio Carni 
Qualità Piemonte, in Giur. ann. dir. ind. 4570, caso «CCQP». 

2251 Così, e eloquentemente, la nota di commento a Corte di Giustizia 11 giugno 2009, causa C-
529/07, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirt GmbH, in Giur. ann. dir. ind. 
5472, caso «coniglietto pasquale». In senso conforme App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. c. 
Due Esse s.r.l., caso «Seven/Eleven»; in senso diverso però Trib. Torino 8 marzo 2013, caso «Pre-
mio Grinzane Cavour», cit. 

2252 Cfr. M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 497, che però menziona 
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vo, esatto, secondo cui in questo caso il difetto attiene non al segno ma al suo de-
posito 

2253, pare confermare questa lettura. 
In questa prospettiva la previsione funziona da norma di chiusura. Essa trova 

quindi applicazione nel caso previsto dall’art. 6septies CUP (registrazione del 
marchio del fabbricante straniero da parte del distributore locale), per il quale si è 
constatato che il diritto nazionale non appresta una disciplina espressa 

2254, e, par-
rebbe, anche in quei casi in cui al momento della presentazione della domanda i 
presupposti della fattispecie cui il diritto ricollega una delle “riserve” specifi-
che 

2255 non siano ancora completi ma solo in itinere 
2256. Così, sarebbe vietata in 

 
 
anche ipotesi (come la registrazione del logo da parte dell’ausiliario che lo abbia creato per incarico 
del committente) che nel § precedente sono parse riconducibili al caso della registrazione del non 
avente diritto; C.E. MAYR, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno, 
cit., 79 ss., nonché, all’interno della sua particolare prospettiva, C. GALLI, Funzione del marchio, 
cit., 148 ss. Per la verità, la maggior parte della giurisprudenza tende a scorgere anche una violazio-
ne del divieto di registrazione di mala fede, quando già sia provata l’esistenza di un diritto anteriore 
confliggente sufficiente a impedire la registrazione del marchio altrui od a invalidarlo [v. ad es. 
Trib. Milano 22 ottobre 2007, caso «The OC», cit., che ha ravvisato la nullità della registrazione del 
marchio “OC”, acronimo di Orange County, in quanto segno notorio di una serie televisiva molto 
nota e in quanto marchio depositato in mala fede; Trib. Foggia 25 ottobre 2002, caso «Bella di Ceri-
gnola», cit., relativo alla registrazione come marchio di un nome varietale; App. Bologna 28 giugno 
2002, Associazione Sportiva Diver Below e Massimo Torboli c. Dive Italia e N.A.U.I., National 
Association of Underwater Instructors, in Giur. ann. dir. ind. 4505, che ritiene la nullità della suc-
cessiva registrazione sulla base di tre distinti motivi, costituiti dalla presenza di un anteriore marchio 
di fatto confliggente, di un segno extramercantile notorio e dalla violazione del divieto di registra-
zione in mala fede; Trib. Napoli 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longi-
tudinale», cit.]; oppure, per converso, nega il ricorrere di un caso di registrazione in mala fede per-
ché non riscontra la violazione di un diritto anteriore confliggente [in questo senso App. Milano 16 
gennaio 2004, caso «Vitasoy», cit., che, una volta escluso che il marchio anteriore registrato all’e-
stero possa ritenersi notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6bis CUP, nega la configurabilità di 
una registrazione in mala fede; più rigorosi sotto questo profilo Trib. Torino 19 febbraio 2010 (ord.), 
Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazenda do Brasil», ined., che corregge sul pun-
to Trib. Torino 15 dicembre 2009 (ord.), Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazen-
da do Brasil», anch’essa inedita; Trib. Roma 17 maggio 2005, caso «Budweiser», cit. (obiter) e App. 
Venezia 17 giugno 2002, caso «Il Moro di Venezia», cit.; in posizione intermedia Trib. Bologna 19 
dicembre 2008, caso «Tukano», cit., secondo cui, pur essendo la fattispecie della registrazione in mala 
fede residuale rispetto alle ipotesi tipiche di conflitto fra due soggetti in ordine al medesimo marchio, la 
sua presenza potrebbe essere riscontrabile anche “in relazione ad ipotesi di conflitto fra segni già disci-
plinate da altre specifiche norme”]. È peraltro difficile biasimare l’impostazione maggioritaria, visto 
che, una volta che il titolare del diritto anteriore abbia provato la consapevolezza dell’“altruità” del se-
gno, diviene irresistibile la tentazione di assoggettare l’operato del registrante non iure ad un impedi-
mento o motivo di invalidità ulteriore, il cui accertamento presenta anche il vantaggio di chiarire 
l’inapplicabilità delle norme sulla convalida (sul punto v. infra). Sotto questo profilo si potrebbe dire 
che il principio di specialità degli impedimenti, presente sia nel diritto comunitario sia in quello italia-
no, è seguito con maggior scrupolo dai giudici comunitari che dai loro colleghi italiani. 

2253 P. SPADA, La nullità del marchio, cit., 616. 
2254 V. supra, § 74. 
2255 V. supra, §§ 80-84. 
2256 In questo senso già A. VANZETTI, La nuova legge marchi, cit., 106 e C. GALLI, in Commen-

tario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1181. Nello stesso senso App. Torino 8 marzo 2013, British 
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quanto in malafede la registrazione come marchio per palloni da calcio del nome di 
un giovane atleta che al momento del deposito del terzo non fosse ancora “notorio” 
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 c.p.i. ma che già avesse concretamente fatto 
intravedere le sue doti con un paio di triplette o doppiette nel massimo campionato. 
In mala fede risulterebbe anche la registrazione di un segno usato in altro Stato co-
munitario «al momento della presentazione» della domanda, quando sia provato che 
il richiedente voglia «battere sul tempo» l’impresa dell’altro Stato membro od addi-
rittura provocare confusione fra i prodotti propri e quelli dell’operatore stranie-
ro 

2257. In alcuni casi, potrà considerarsi depositato in mala fede anche quello di un 
segno “sul viale del tramonto”, che sia stato dismesso dal suo precedente titolare ma 
di cui il pubblico di riferimento conservi un preciso ricordo, ricollegandolo ancora 
all’imprenditore che lo abbia per primo utilizzato sul mercato 

2258. Lo stesso vale 
quando il registrante sia al corrente dell’uso decennale del terzo e, grazie ai rapporti 
familiari, amministrativi e societari con questi, sia consapevole della scelta di non 
procedere alla formale registrazione del segno come marchio 

2259. 
In queste situazioni il divieto di registrazione in mala fede esibisce un elemen-

to specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto: la sua applica-
zione a beneficio del soggetto che la invoca presuppone la prova che il registrante 
fosse consapevole dell’“altruità”, sia pur in itinere, del segno. La giurisprudenza 
non a torto attribuisce molto peso al riguardo alla circostanza che il registrante in 
mala fede sapesse – od avesse ragione di sapere – dell’imminenza del completa-
mento della fattispecie acquisitiva del diritto in capo al soggetto candidato a di-
ventarne titolare, come avviene, ad es., nel caso in cui questi sia in procinto di en-
trare sul mercato 

2260, abbia apprestato il numero zero di una rivista 
2261, stia ri-

 
 
American Tobacco Italia s.p.a c. Collezione Italiana Tabacchi s.r.l., in Il dir. ind. 2014, 358 ss., con 
commento di G. FOGLIA, caso «sigarette MS», che però curiosamente esclude la stessa valutazione 
all’ipotesi inversa, nella quale il registrante si appropri di un segno la cui registrsazione si è estinta. 

2257 Esattamente in termini Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. E v. la lett. g ) 
del par. 4 dell’art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso 
che “il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri 
Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richie-
dente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa”. 

2258 Per un approfondimento di questa ipotesi, che presuppone che la registrazione scaduta o de-
caduta conservi la tutela minore che derivi dalla residua notorietà del segno, v. infra, §§ 91 e 100. In 
senso contrario però App. Torino 8 marzo 2013, con commento di G. FOGLIA, caso «sigarette MS». 

2259 Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), causa T-321/10, SA. PAR. s.r.l. c. UAMI e Salini 
Costruttori s.p.a., caso «Gruppo Salini», par. 31. 

Sulla malafede nella registrazione di un nome a dominio v. Trib. Venezia 27 maggio 2013, Di-
gitcom s.r.l. c. S.C. register s.p.a. e registration Authority Italiana, in Il dir. ind. 2014, 166 ss. con 
commento di C. BELLOMUNNO. Il tema è esaminato – con una certa approssimazione – da C.M. CA-
SCIONE, I nomi a dominio aziendali, cit., 442 s. 

2260 Come nel caso deciso da Trib. Bologna 19 dicembre 2008, caso «Tukano», cit. In termini 
simili v. Trib. Milano 19 marzo 2004, Italmobiliare s.p.a. e Franco Tosi s.p.a. c. Franco Tosi Mec-
canica s.p.a., Casti s.p.a. e Franco Tosi Alluminio s.p.a. e nei confronti di Ansaldo Energia s.p.a., in 
Giur. ann. dir. ind. 4736, caso «Franco Tosi». 

2261 V. Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. 
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muovendo gli ostacoli amministrativi che si frappongono al suo ingresso 
2262; e 

non esita ad assegnare rilievo alla circostanza che un socio della società registran-
te sia anche socio della società a danno della quale la registrazione ha luogo e 
quindi operi in conflitto di interessi 

2263. È peraltro da ritenersi che la norma possa 
operare in congiunzione con la previsione dell’art. 118.2 c.p.i.: nel senso che il 
soggetto cui fa capo l’aspettativa in fase di completamento avrebbe anche l’opzio-
ne di provocare a sé l’intestazione della registrazione, in esito al giudicato, accan-
to a quella di far valere la nullità di quella dell’illegittimo registrante. Ciò che 
conferma che ci si trova al cospetto di una tipica ipotesi di nullità relativa, aziona-
bile solo dall’interessato e non da parte dei terzi. 

È fuor di discussione che la registrazione in mala fede non sia suscettibile di 
convalida; intanto perché, dal punto di vista soggettivo, per definizione difetta il 
terzo presupposto per l’operare di quest’istituto 

2264; e poi perché il segno oggetto 
di appropriazione non iure sta fuori del perimetro dei diritti e dei segni nei con-
fronti dei quali opera la convalida 

2265. 
90.2. Il divieto di registrazione come motivo di nullità anche assoluto. Acco-

gliendo questa ricostruzione, parrebbe profilarsi un contrasto con la collocazione 
della norma apprestata dal diritto comunitario: il divieto di registrazione in mala-
fede è visto dalla lett. b) del par. 1 dell’art. 51 r.m.c. come causa di nullità assolu-
ta (e nello stesso senso depone la lett. d) del par. 2 dell’art. 3 direttiva). Ma il con-
trasto è solo apparente. Sul piano del diritto comunitario il divieto di registrazione 
in mala fede ha un significato ben diverso, che attiene non alla violazione di posi-
zioni di riserva sul segno che nel disegno comunitario sono materia di competen-
za squisitamente nazionale. Esso concerne invece il piano degli usi distorti e anti-
concorrenziali del marchio 

2266. Secondo la tradizione anglosassone registrazione 
in malafede è quella di chi si accaparri un numero eccessivo di segni, non per 
usarne ma allo specifico fine di mettere a mal partito i concorrenti. Di qui deriva 
la norma generale comunitaria; e in questa sua accezione, che ben si raccorda con 
le previsioni che sanciscono l’onere di utilizzazione del marchio 

2267, essa appare 
naturalmente destinata a essere presidiata dalla sanzione della nullità assoluta in 
quanto chiamata non a dirimere un conflitto di appartenenza ma a garantire la cor-
rettezza della lotta concorrenziale. 

Non sembra sussistere alcun ostacolo ad attribuire anche questo secondo signi-
 
 

2262 Come nel caso deciso da Trib. Milano 23 dicembre 1999 (ord.), Suzan Leontien Janssen c. 
Ranstad Holding n.v. e Ranstad Italia s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4115, caso «Randstad». M. LI-
BERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 497-498 prende in considerazione l’ipotesi 
che un’impresa, venuta a conoscenza mediante spionaggio industriale del logo segreto che un con-
corrente si accinga a registrare, preceda il concorrente nella registrazione e quella del deposito in 
violazione di un accordo transattivo (ad es. di coesistenza o di delimitazione). 

2263 Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), caso «Gruppo Salini», cit., par. 40. 
2264 § 86 (iii). 
2265 § 85.4. 
2266 In argomento v. amplius § 35.2 e 35.3. 
2267 Sulle quali v. infra, §§ 91 ss. e in particolare 101. 
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ficato al divieto di registrazione in malafede sancito dalla norma nazionale, che, 
in questa seconda prospettiva, configurerebbe un caso di nullità (anche) assolu-
ta 

2268. A conferma della specialità reciproca delle norme, pur contigue, che atten-
gono rispettivamente alla registrazione del non avente diritto e del divieto di regi-
strazione in mala fede. 
	    

 
 

2268 In senso conforme M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 498. Per 
un’illustrazione compiuta della disciplina del motivo di nullità assoluta (e dell’impedimento assolu-
to verosimilmente corrispondente) v. supra, § 35.3. 




