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OGGETI'O: contraffazione di marchio d'impresa; concorrenza' sleale. Nullità e
decadenza ditnarchio d'impresa,

CONCLUSIONIDELLEPARTI
All'udienza de12/4/2008 i procuratori delle parti precisavano le conclusionicome segu.e.
Per parte attrice: ....•.....'

. 1) in. via principale: .accertar~ ·.edichi1:arel'assenza .di· contraffazione delmarchio.FA
DISEGNO 4 FABRIANOn.783550 dititolàrità della cartiere Miliani.Fabriano
s.p.a.da parte dell'attrice.echepart,e attrice nonhapostoin essere, con riguardo a
~e .le vicende e i comportamenti di cui agli atti, alcun atto di concorrenza sleale
nel confronti della convenuta.'
in via. supord1nat:a: accertare' e dichiarare l'avvenuta vblgarizzazi6nedelinarchio
avversario, .. soprattutto .nell'accezione F4 essendo .·divenuto denominazione
genericap~ralbunidadisegtloconfogli a gratntIlatura pesante (g.2.00/250).
In via.. ùlt~rionn~nte subordinata: accertare.~dichiarareIi nullitàdertnarchio
~Vv~rsariò,stab.tel'a~sbltitfassetizadei rè'luisirl divaIidi11t: ... , '.....' ........> '
Juyta, i~ttl1ttoria:come da,.velrbale.



jJ~r parte convenuta:
l) in Viapnncipale: perche infbndate è

condannare l'attrice al risarcimento danno per lite temeraria quantomeno in
relazione 'alle domandesvolte invia subordinata .ed1..1lteriormente subordinata;

2) in Via riconvenzionale: accertare e' dichiarare la contraffazione dei marchi
...•......•..... FABRIANOEA4 e/oFABRIANOFA2e/o:pABIANO.,EA} da part~dei;
,:';:;;'·;inarChiPPIGN.N.'QUATIJi(.ti~IO:PPIGN~I)UE~/o'p PIGNA UNO

. . ',. inibend6ne ogni utilizzo a qualimqU:ri, titolo' anche nella refe internet ' '
accertare edichiaraieche ilc0tIlP()rtamento della .~ontròparte integra gli estremi
della.concorrenza sleale ex art.259.8n.2 e/o n.3 c.c. inibendone la prosecuzione;

4)dispo~re gli opportuni provVeditIientL affinché vengano eliminati gli effetti delle
Violazioni dedotte e, in partic:ollire, ordinare il· ritiro dal commercio o la
distruzione dei prodotti erdel materiale pubbliCitario e promozionale, o in
subordine disporre che ven~no apP9FtattdetIl0d\fidì.zioni idonee ad eliminarne
gli effetti;.. i, .: "'. ., . t'. :,,};;>,~: ." . "
ordinare la pubbpeazione a.cura della,convenuta ed a,spese'dell'attrice, per.due

;·'Yoltein.<:at:~tteri·'doPP!' dell~'sent:~nza:; p delsuo disposith'9 .su due quotidiani a
.· tirafuranazionale è su riViste' di settdre; sUlla. prima pagina dd sito internet della

convenuta, su uno dei banner che ,compaiono nella pagina di apertura dei siti

: <,internetdeimotoridiricercapiÙutilizzati in-Italia . '. ". ','. ".'.' , ..' .•',' .'
6)(c?~dannarel'attrice,~lrisarCÌ1I1erito.del'danno. nella nllsura àccertata, insubordine
',' ,anchefcon liquidazi6tl'e equitativa ..

.inVia,istruttoria: come da verbale.
~ , ,",

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CàrtierePaoloPigna s.p.a. (per brevità: Pigna; con atto di citazione notificato in data
20.04.2005 ha convenuto in giudizio la Cartiere Miliani Fabriano s.p.a. (per brevità:
Miliani) per vedere accolte le conclusioni sòpra'trascritte.
La. convenuta, costituitasi in' giudizio, contestate le domande avversarie e dedotto 'il
carattere temerario delle domande proposte 'in.via subordinata, ha formulato domanda
riconvenzionale volta all'accertamento della contraffazione,.da parte di' Pigna, non solo
de1marchio FABRlANO FA 4 sopraindicato; ma anche dei marchi FABRIANO FA 2 e
FABIANO FA3 e della concorrenza sleale svolta a suo danno dall'attrice attraversò
l'uso (ed il dèpositoper'.Ià registrazione) per prodotti affini dei marchi, P PIGNA
QUATTRO e/o p PIGNA DUE e/o P pIGNA UNO, all'emanazione di tutti i
provvedimenti inibitorie rèpressivi atti ad evitare la prosecuzione dell'attività illecita e
l'aggravamentodel danno ed alla condanna della controparte al risarcimento del danno.
La convenuta lamenta la contraffazione ad opera dell'attrice dei seguenti marchi italiani,
tutti destinati a contraddistinguere album di carta da disegno: FABRIANO FA 4
n.783550, concesso il 4.6.99. in rinnovo del marchio 505137 già concesso su domanda
depositatai! 19.08.1987; FABRIANO:p.A2 n.783548,concesso il 4.6:99 in rinnovo del
marchid505136già concesso sudornanda depositata il 19.08.1987; FABRIANOFf\. 3
n.783549, concesso il 4.6.99 inriimovo eÌelma.rchi0505138 già. concesso su domanda
depositata il '19.08.1987;

, .,',



A f()ndamento' della domandaMiliani .ha dedotto,in particolare:.L'

. '1) l'originalità dei propri marchi ed il-loro carattere "forte",dato dall'abbinamento
nome del produttore ad un numero che distingue il prodotto in funzione del tipo
di clientela a cui è destinato e che non ha quindi una mera funzione descrittiva
del prodotto stesso;

2) la rinomanza del marchio FABRIANO FA 4;
3) la grande affinità tra i prodotti come elemento che accresce il rischio di

confusione di cui all'art.20 .I'commalett.b) c.p.i., .•..... '.' ...•.... .
. 4) l'esistenza un pericolo di associazione tra i segni ai sensi della lett.b) del Icomma

art.20 c.p.i., da intendere in modo alternativo rispetto al rischio di confusione
sull'origine dei prodotti e da riferire essenzialmente all'appropriazione del potere
pubblicitario e della forza attrattiva dei marchi anteriori;

5) la tutela allargata di cui gode il marchio rinomato ai sensi della lett.c) del I comma
art20 c.p.i.,

6) la. slealtà. del comportamento della controparte, che si è verosimilmente avvalsa
della consulenza del sig.Domenico C~ppelloni, giàproprio direttore commerciale
e consulente, per.agganciare la promozione dei propri prodotti adun'ideà' già
sperimentata e di successo. '•••• ;. .••••.•.•..•.• .••• i ..(. . .. ', ......•. '

Miliani ha proposto, .in corso di causa," anche domanda cautelare per ottenere
provvisoriamente un'anticipazione degli effetti della sentenza di merito. La domanda è
stata rigettata e l'ordinanza di rigetto è stata confermata dal collegio in sede di reclamo.

",Nel giudizio di merito il P.M., .. al quale si era disposta la trasmis~ionedegliatti in
relazione alle domande di decadenza e nullità di marchi formulate da parte di Pigna, ha
espresso parere contrario all'accoglimento delledomande di parte attrice.

.Assttgnatialle parti i termini di cui agli artt.18JV comma e 184 c.p.c., ritenutalà causa
matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, si è disposto rinvio per la
precisazione delle conclusioni e trattenuta. la causa in decisione sulle conclusioni
precisate dalle parti come sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente processo è iniziato quando il d.Ivo n.30/2005 (codice proprietà industriale.
c.p.ì.) era in vigore. Pertanto, poiché l'art.122 I' comma c.p.i, stabilisce, in deroga
all'art.70 c.p.c., che non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero nelle cause
aventi ad oggetto la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà
industriale, si deve dare atto che la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico
ministero al fine di consentirne l'intervento era superflua. Ciò evidentemente non
inficia l'ammissibilità dell'intervento formulato dal Sostituto Procuratore della
Repubblica. dotto Salvatore Vitello con atto in data 20.7.2005. Tuttavia occorre ancora
rilevare come il contenuto dell'atto di intervento del dott.Vitello sia incentrato su
questioni che non attengono alla domanda di nullità e di decadenza per volgarizzazione
del marchio di parte convenuta, mi che riguardano l'esistenza della contraffazione dei
diversi marchi della convenuta dedotta in via. riconvetlzionale dalla stessa (e,in parte,già
oggetto della domanda principale di accertamento negativo proposta dall'attrice).
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'.~u· tali.questioru!:I;iritefyento
leg1ttimat6daWa.rt.~i2Z·c.pi
inarchi ·(r:d. 0.929/1942 e mo,atto ". .... . decadenza.
Tanto premesso sulpiano strettamente prqcessfulle;nel merito si osserva quanto segue.

La causa è stata instaurata da Pigna con domanda principale di accertamento negativo di

propri illeciti per. c~n~~ffazi9n~di.nw:t~2·:regi~t;r~19>~ p~rLfgtl9orr~nz~.~leaJf;\~a:qllale
si coptrappone là domandancònvenzi(maIe'deM~:~convegl.1ta~Miliani,peìiltio; estesa a
violazioni afferenti anche i marchi FABRlA.N0'E.A:2 eFABI.Al\J0F.A: 3. '.
Occorre quindimu()vere dall'esameqellii 9()mandariconve4otiàle. .' ..'
Si osserva prélirninarmente che; sebbene ifdiri.ttoalmarchiopossadirsi; sinteticamente,
caratterizzato dall'assolutezza e dalla esclusività di godimento da parte del titolare, la
determinazione del concreto., contenuto, del diritto;in:baseali~disposizionidi diritto
positivo, deve effettuarsi tenendo conto deÌclite,rio della soddisfazione degli interessi del
tit()laredel diritto~c()nilminorcostoc~~~();renzialepo~sibile,.all~luce d~ll'~rt.~.l .Cost.,
secondo:'il quale; ògttilifuitaziop.ede1lac9ticotienza'~ssutne\ta.toJ:e didéroga.<':":;:·'

-s ',;' '., V,.~:~ " ,".,.,;, '.,' ~'0;;. :

Nèl bis()','in esatIle ;Mifuiliideduç:~;jnp;~,'luogq'~?~6~tr~ffiiione. dei marcW
FABRIANO F.A:2~ F.ABIANO FA):eF.A:BJllANQ FAf4,ai~ensidell'art.20 r comma
lett.b)' c.p.i.,diSp()~izioneche riprodu~~ quella c:ontenutanell'~br()~to art.l Icomma
lett;b) leggewarclll<come. modifìcato da19.lgs.n.48p/129~direcePitrient()~da~tuaziQn~
dell,a ·.direttiya;.C~f; 82/104, sulravvici1iariìento.dèlIe.Jègis~ionideglista,ti'membrF'in
mate~:di11larchia:inlpresa). .'. .........: i'" '.. . .....• , ". '.

Tale disposizioneç:onsenteal tit01ar~:dd m.archio:(fimpresaregistratqdi"Vietare ai te.rzi
l'uso.nell'a~vità.ec()nomica· di wl segp.o/identico;o sirnilè' alrnarchi()registiato per

"pro.d6t#.o.·.s,erviziJaentici o' affinirse, a causa'.dell'identità: o .somiglianza tra i segni e
dell'iderttitàtd affiIDtà: tra i prodotti, po~sa determiiiarsi un rischio di confusione 'per il
pubblico, che può çonsisterèariche in un'rischio di associazione trai due segni,
Occorre tenere.conto,inèll'interpretare' tale disposizione, del testodell'art. 1 legge '. marchi
vigente anteriormente alla rifo~. oper~tàdal.d.lgs.n.480L19;92, che'si limitava a sancire
il diritto deltitolare del marchio afare uso esclusivodelman:lllo.stesso per distinguere o
pubblicizzare i prodotti o le merci fabbricatioc()!-lJl11ercializzati ne1t~rritorio dello Stato.
Nel vigore di tale norma era controverso se il diritto di esclusiva del titolare dd marchio
potesse .essere fatto valere: sl.1lla s~la base di una; confondibilitàtra i segtticOtisiderati in
quanto tali; indipendentementeç,la una effettiva confondibilità 'tra i prodotti': .
La riformulazione dell'art.l legge" marchi; 'operatà da·d,lgs.n.480/1992 e -, recepita dal
vigente art20 c.p.i.,ha saricito la necessità, ai full dell'accertamento della contraffazione
di un marchio registrato, di procedere a due distinti raffronti, uno tra i segnieduno tra i
prodotti ° serviziper distinguereiquali'essi vengonoimpiegatì, ed ha chiarito che il
diritto di esclusiva de1titolare. delmarfhiopuò'essere fatto;:valère solonel caso mcui
esista ;un pericolo 'di confusionepe~il pUbblico 'dei consUmatori.. Tale .pericolo di
confusione è stato interpretato, prevalentetIlente".come Pen~olo di. confusione tra i
prodotti che} n,J.archi distingllonO o sl.1lla' prqverijenzadegp sté~Sf. .' '
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nn~chi~dicd~msione perilpllbblicpdeiconsurnatot+ è§uindillnelemento essenziale
della ~pntraffazìt)!~e.del. marchiQ.... ai sensi ..•.. deU'art.2QI .••. lett.D} c.p.i.•. ed esso deve essere'
accertato sulla base sia del raffronto' trai segni che di quello-tra i prodotti o servizi.
E' logico pertanto che, essendo tale rischio funzione di due variabili (somiglianza tra i
segni e somiglianza tra i prodotti o servizi) l'aumento anche di una sola delle due
determini un aumento del rischio. E' anche logico che, quanto. maggiore e il potere
distintivo <lel1ll~chio.anteriore, yuoi per caratteristicheint.rins't=chevuoiper la notorietà
acquisita nel ••• pubblico; tanto maggiore sarà. l'impressione che suscita .nel pubblico e
quindi tanto maggiore la necessità di forti differenziazioni da parte degli altri segni, per
evitare la somiglia.nzacon talemarchio. .
Nel caso in esame è pacifica l'identità o comunque l'elevata affinità dei prodotti che i
marchi in questione distinguono: infatti si tratta di marchi registrati (per Miliani) e
concretamente usati (per entrambe le partì) per distinguere album da disegno.
Si deve anche ritenere accertata, perché nota, la grande diffusione dei prodotti della
Miliani,noti da decennì presso ilPllbblico dei consumatoricOlIl~ prodottidella "Cartiere
Fabri~no"osemplicemente."Fabriano".. . ......' .....• -: ' ;.'
Quanto alla. sotniglianzatra i marchi dellaMilianie quelli della Pigna,.siosserva che è .

.' simile sòlamentela composìzione strutturale dei stessi; risultante dalla combinazione del .
nome identificativo dell'impresa produttrice con un numero basso (da) a4 per Miliani e
da 2 a4 perPigna) scritto come nll1llero o con lettere. Tuttavia, poiché in tutti i segni
posti a. confrop.td~ sono. presenti le del10Jninaziqni. dell'impresa produttrice ("Fabriano"
per Milianie''Pig11a~'p~r Pigna) sipuò escludere.che esista un pericol() di confusione per
ilpubblico, inteso come rischio di confusione tra i prodotti o come associazione tra le
denominazioni di,origme dei prodotti stessi. .'. .. .. .
Tali: denominazioni sono infatti gli elementi che hanno il maggior potere distintivo
all'interno dei rispettivi segni, in quanto identificano la provenienza del prodotto, mentre
il potere individualizzantedi numeri bassi, considerati in quanto tali ea prescindere dalle
caratteristiche grafiche dei segni, non è. elevato, per il' carattere elementare e quindi il
largo uso comune di tale numeri. A ciò si aggiunge la diversa caratterizzazione grafica
con la quale i segni delle due imprese concorrenti sono in concreto usati. E' quindi
impossibile che il pubblico dei consumatori confonda o associ tra loro i prodotti che i
marchi in questione distinguono o le cartìereproduttrici Pigna e Milianì, nota come
"Fabriano", per il solo fatto che i rispettivi marchi hanno in comune una componente
costituita da numeri, e per di più da numeri bassi..
A riguardo occorretuttavia analizzare l'argomento della convenuta, laddove lamenta che
in sede cautelare non sia adeguatamente tenuto conto del rischio di associazione fra i due
segm.
Il concetto di "rischio di associazione tra i segni", che si è sopra interpretato come
rischio di associazione tra denominazioni.di origine e. quindi tra le imprese produttrici
dei prodotti, è interpretato dalla Miliani, sulla scorta di una dottrina minoritaria,come
avente un ambito di applicazione autonomo e distinto da quello del rischio di
confusione per il pubblico circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti.
SecoJtdo taledpttrina tale concetto è indicativo di una tutela del marchio in sé, come
bene con funzionèprevalentemente attrattiva e non solo indicativa di fontidi origine o



dj·••·sdggetti, e qtIih~'tGteÌatP.darC.6.ntro'.ppssibili~schiicR •..assOciazione ·con··altri.s~~i .
consideratiin·quàntotali'3;:;';j~,·, ,.,>{ ...' ." .' c/< ... . '..•..........'.... ,
Basandosi su 'talè interpretazione del concetto dI riscliiodi associazione, 11iliaru ritiene
che tale rischio sussista proprio in virtù della appropriazione, da parte di Pigna, dell'idea
ispiratrice dei propri marchi, ossia quella di associare il.nomé dell'impresa ad un numero
basso in funzione non descrittiva dellagrammatura della carta ma in funzione distintiva

della.ripologiade1proqott?,·,.. ,-,;< . .... ..... .•.. .••........ <

Tale: tesi interp~eta1iva: 4e1;,~oncetto:'di""rischio ar associazioÌ1e tra i segni",;di cui
aU'art.201 lett.b) c.p.i: (e già art.5 n.l lett.b) dir.C:E, 89/104) è tuttaviasconfessata non'
solodallà prevalente'giUrisprudenza italiana, ma anche,daquelladella'Corte di.Giustizia,
la quale ha negato autonomo rilievo alla nozione di, rischio di assoCiazione, affermando
chela contraffazione esiste solo quando il consumatore sia indotto a confondere
l'origine eleiprodotti~·.. . .' ..... ' '.. >'

Con-molta chiarezza la.Corte di Giustizia, neUasentenzan.425 del 22.06.2000 ha infatti
affermato che "la .noi/oneditischio. di" as!ociai/one notI è alternativa/alla. nfJi!.0ne di rischio di
confusionet ; bensfseriJe;apredsarne z la' portatd"·' .. e'coe "lt!t~\f1Itela:dirllti:marchio,registrato
dipende;..ornissis.;~.dall'esistenZa:di un rischio d(confusione"; .: "" .... ....•... , .." . . ... '
Inoltre, il 'che è di particò~eilnJ?0rtanza peril~aso inesan.1,~,. N'.tnedesima sentenzaha:
aff~ì:mato' anche che la notorietà. di ilnnla.rchio, pur es~endblIfi elemento che, tra gli
altri,' può riyestire. sicura importapza nell'acc~amento .del,rischiodi.confusione, .n()n è
un elementoche pennette.dipresurnere l'esistenza di'un rischio di confusione per. il solo
fatto clell'esisìénzacltun rischio di"associazione msel1sostretto~La Cortedi Giustizia ha
quindidichiara1nche:" l'art.5. n: t···lettbJ.della direttivq89/1Ò4,'"onpuò 'essere .interpretato nel
senso che: quando un marchio possiede un carattere distintivoparticolm:e} intrinsecamente oppuregraife

,>" :r',' t: '," . ',"', ".'.' _',__ :", ,;',', :::,' ,. '",:;.' , '.' '.:".,.:;,' ''': ," ' " ',,' , Òs . '.""',

alla notorietà di cuigodepressoilpubb/!èoe quando unterzo, senzailEonsenso del titolare de/marchio}
usa nelcommercio}perprpdottio servii/identici o sif!lilia quelliperiquqliil marchio. è registrato}' un
segno che assomiglia a talpunto al marchio dafar sorgere lapossibilità di associarlO a quest'ultimo, il
diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare alterzo ta/euso del segno, qualora il
carattere'distintivo··del marchio sia'tale da non' escludere che Ia~detta' associai/one posst:i' creare
confusione". ' ,.',
Dunque non può ritenersi esistente la contraffazione dà partedi Pigna dei marchi della
Miliani ai sensi dell'art.2() l comma lettb)c.p.i., pufeiti considerazione del forte
carattere distintivo degli stessi grazie alla notorietà: di cui essi godono presso il pubblico;
in considerazione della inesistenza di un éffettivoe concreto pericolo di confusione per il
pubblico circa la provenienza dei prodotti, inteso anche come rischio di associazione tra
le denominazioni d'origine dei prodotti stessi.

Miliani ha poi dedotto la rinomanza del marchio FABRIANO FA 4, rivendicanàola
tutela ai sensi della lett,c del I'co. art.20 c.p.i. (già .lett.c l eg. artl legge marchi).
Tale disposizione estende Iafutela'del marchio rinoniato oltrè ilIimitei segnato dal
pericolo di confusione, tutelandone il valore pubblicitario intrinseco, ossia li capacità
attrattiva del pubblico; contro l'uso di segni identicio simili per prodotti o servizi non
affini, purché tale uso danneggi il marchiorinornato oconsenta alterzollitrarre indebito
vantaggiodalliì rinomanzadell'altruifuarchio. i'" .' '. " ,~' " '.' "






