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OGGETTO‘ Contraffazmne d1 rnaxchlo d’lrnpresa concorrenza sleale Nulhta evf
decadenza dlmarclno d’lmpresa R

: CONCLUSIONI DELLE PARTI e L
| A]l udlenza del 2/ 4/ 2008 i procuraton delle parn preasavano le conclusmm come segue
:,‘Per parte attrice: : : : RE

1) in via Pnnmpale- accertare e dlchlarare lassenza d1 contraffazmne del marchlo FA»,
- DISEGNO 4 FABRIANO 1n.783550 di titolarita della cartiere Miliani Fabriano
- S-p-a. da parte dell’attrice e che Pparte attrice non ha posto in essere, con. ngum:do a

e le vicende e i comportamenu d1 cui agh att], alcun atto d1 concorrenza sleale
~nei COnfronu della convenuta. e e |
"1n via Subordmata accertare e d1ch1arare l’avvenuta Volganzzazmne del marchlo ’
e avversatio, soprattutto “nell; accezione F4 essendo ‘divenuto denominazione

. 8enerica per album da disegno con fogli a grannnatura pesante (& 200/ 250).

In via ultenonnente subordmata ‘accertare e dichiarare la ‘nulhta ‘del’ marchlo
8VVersario, stante Tassolutd assenza de1 tequism di Vah :
Invia lstruttena come da verbale.




" Per parte convenuta T o
1) in via pnnc1pale ngettare « omande avversane perche mfondate e
~ condannare Dattrice’ al nsarcunento del danno pet lite temeraria quantomeno in

- relazione alle domande svolte in via suborchnata ed ulteriormente subordinata;
~2) in via riconvenzionale: accertare’ e dichiarare la contraffazione dei marchi

o nnbendone ogm utilizzo 2 qualunque titolo anche nella rete internet’ : A
3) accertare e dichiarare che il comportamento della contropatte mtegra gl estrenn,g
(R della concorrenza sleale ex art.2598 n.2 e/o n. 3c.c 1mbendone la prosecuzione; )
4 disporre gli opportuni provvedlmenu affinché vengano eliminati gli effetti delle
- violazioni dedotte e, in pamColare ordinare il ritiro dal commercio o la
distruzione  dei ‘prodotti e-del materiale. pubbhatano e promozionale, o in
ey subordme d15porre‘chevengano ap ortate le modlﬁcazmm 1donee ad elumnarne E

volte , ite y del suo d1spos1t1vo su due quoudlam a
» Uratura naz1ona1e € su riviste d1 settore; sﬁlla prima pagma del sito internet della
' convenuta, su uno dei banner che compaiono nella pagma d1 apertura de1 sm ,

intetnet dei motori di ficerca p1u utilizzati inItalia - T

condannare Tattrice al nsarcnnento del danno nella mlsura accertata in subordme o
anehe con hqmdazmne eqmtatlva S o T
in a"1struttona come da verbale‘

o SVOLGIMENTO‘ DEL PROCESSO LR
. Cartiere Paolo Plgna s.p.a. (per brevita: Pigna) con atto di c1ta210ne nouﬁcato in data
~20.04.2005 ha convenuto in giudizio la Cartiere Mﬂmm Fabnano s. p a. (per brev1ta
| Miliani) per Vedere accolte le condusmm sopra trasctitte.
- La convenuta, costituitasi in giudizio, contestate le domande avversatie e dedotto 11
 carattere temerario delle domande proposte in via ‘subordinata, ha formulato domanda
~ riconvenzionale volta allaccertamento della contraffazione, da parte di Pigna, non solo
~ del marchio FABRIANO FA 4 sopramdlcato ma anche dei marchi FABRIANO FA 2 e
FABIANO FA 3 e della concortenza sleale svolta a suo danno dall’attrice attraverso
- Tuso (ed il deposito per la registrazione) per prodotti affini dei marchi P PIGNA
QUATTRO e/o P PIGNA DUE e/o P PIGNA UNO, allemanazione di tutti i
‘provvedimenti inibitori e reptessivi atti ad evitare la prosecuz1one dellattivita illecita e
P'aggravamento del 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 contraddlsunguere album di carta da dlsegno FABRIANO FA 4
- n.783550, concesso il 4.6.99. in tinnovo del marchio 505137 gia concesso su domanda
~ depositata il 19. 08. 1987 FABRIANO FA 2 n.783548, concesso il 4.6.99 in rinnovo del
- marchic 505136 gid concesso su domanda depos1tata il 19.08.1987; FABRIANO FA 3
. .1.783549, concesso il 4.6. 99 m nrmovo “del matchlo 505138 g1a €ONCesso su doma.nda
'depos1tata i 1‘9.08 1987 e ‘ ~ o v

~ FABRIANO FA 4 /o FABRIANO FA 2 ¢/0 FABIANO FA 3 da parte dei
SRt il e e e > PIGNA DUE e/o P PIGNA UNo;;,#”

onvenuta ed a spese dell attnce per due B




{ B A fondamento della domanda Mlham ha dedotto in partlcolare R
S 1) l’ongmahta dei propri marchi ed il loro carattere “forte”, dato dall’abbmamento al 25

di clientela a cui ¢ destinato e che non ha quindi una mera funzmne descrittiva
| del prodotto stesso;
- 2) lasinomanza del marchio FABRIANO FA 4;
~ 3) la grande affinita tra i prodotti come elemento che accresce il rlschto di
~_ confusione di cui all’art.20 I comma lett. b) cpd, « .
 4) Tesistenza un pericolo di associazione tra i segm ai sens1 de]la lett b) del I comma.
" art20 c.p.i., da intendere in modo alternativo rispetto al rischio di confusione
sull’origine de1 prodotti e da riferire essenzialmente all’ appropnazmne del poteref,
~ pubblicitario e della forza attrattiva dei marchi anteriori; '
5) latutela allargata di cui gode il marchio tinomato ai sensl della lett c) del I comma-
~art20 cpd, :
" 6) la slealta del compottamento della controparte che si ¢ verosnnﬂmente avvalsa
~ della consulenza del sig. Domemco Cappellom gia propno direttore commerciale -
e consulente, per agganciare la promozmne del propn prodotu ad un 1dea gia
- sperimentata e di successo. , : |
; Mlham ha proposto, in corso di causa, anche domanda cautela.te per ottenere -
,Vprovwsonamente un’anticipazione degh effetti della sentenza di merito. La domanda &

. stata rigettata e Pordinanza di rigetto ¢ stata confermata dal collegio in sede di reclamo.
 'Nel giudizio di merito il P.M., al quale si era ‘disposta la trasmissione degli atti in
.. telazione alle domande di decadenza ¢ ullita di marchi formulate da parte di Pigna, ha
- espresso patere contratio all’accoghmento delle domande di parte attrice.

Assegnatl alle paru i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c, ntenuta 'lﬂ causa

matura per la decisione sulla base dei documenn prodotﬂ, si e dlSPOStO tinvio per la

. precisazione delle conclusioni e ttattenuta la causa in decisione sulle conclusmm
prec1sate dalle parti come sopra ' '

E MOTIVI DELLA DECISIONE

) Il presente processo ¢ iniziato quando il d.Lvo n.30/2005 (codlce proprieta industriale.
c.p.i) era in vigore. Pertanto, poiché Part122 I comma cpd. stabilisce, in deroga
~alPart.70 c.p.c., che non & obbligatorio Iintetvento del pubblico ministero nelle cause
aventi ad oggetto la dichiarazione di decadenza o di nullita di un titolo di proprieta
industriale, si deve dare atto che la trasmissione degh atti all’ufficio del pubblico
ministero al fine di consentirne lintervento era superflua. Cid evidentemente non
inficia Pammissibiliti dellintervento formulato - dal Sostituto Procuratore della
Repubblica. dott. Salvatore Vitello con atto in data 20.7.2005. Tuttavia occorre ancora
- rilevare come il contenuto dellatto di intervento del dott.Vitello sia incentrato su
* questioni che non attengono alla domanda di nullita e di decadenza per volgarizzazione
del marchio di parte convenuta, ma che riguardano Vesistenza della contraffazione dei
diversi marchi della convenuta dedotta in via riconvenzionale dalla stessa (e, in parte, gla
. oggetto della domanda pnnapale d1 accertamento negauvo proposta dallattrice).

@w@‘”‘

nome del produttore ad un numero che distingue il prodotto in funzione del tipo | B




k 929/1¢ ) - solo per le azioni di nu]hta e decadenza L
Tanto premesso sul plano strettamente processuale"?nel mento si osserva quanto segue

La causa & stata mstaurata da Plgna con domanda pnnapale d1 accertamento negativo di

si contrappone la domanda riconvenzi onale del

violazioni afferenu anche i marchi FABRIANO FA 2e FABIANO FA 3.
,Occorre qumd1 muovere dall’esame della domanda nconvenzm:" ale L ~ : s
Si ossetva preliminarmente che, sebbene il diritio al marchio possa dirsi, smteﬂcamente

_ caratterizzato dall'assolutezza e dalla_esclusivita di godlmento da parte del titolare, la

*determinazione del concreto contenuto- del dmtto in base alle dlspos1z1om di diritto

. positivo, deve effettuar51 tenendo conto del criterio della soddisfazione degli interessi del

~';,t1tolare del dmttoﬁ con il minor costo ‘concorrenzmle p0551b11e | alla,luce dell’art 41 Cost

Lv,ylett b) cp i dlspos1z10ne che nproduce 'quella contenuta nell’ brogato art.l I comma P

‘ 1 »matena di marchid nnpresa)

luso nell’ attivita econormca diun segno 1dentl e
_“*prodotu o servizi 1dent1c1 o afﬁm, se, a causa dell’1denuta o sormghanza tra i segni e
~ dell'identiti o afﬁmta tra i prodotu possa determmars1 un nschlo di confusmne per il
o ’pubbhco che puo consistere anche in un rischio di2 associazione tra i due segni. | ,,
- Occorte tenere conto, nell’ mterptetare ‘tale disposizione, del testo dellart.1 legge marcht
~ vigente anteriormente alla riforma operata dal d.Igs.n.480/1992, che si limitava 2 sancite
. il diritto del titolare del marchio a fate uso esclusivo del marchio stesso pet dlstmguere o
o ”"pubbhmzza_te i prodottl o le merci fabbticati o commercializzati nel tertitorio dello Stato.
- Nel vigore di tale norma era controverso se il diritto di esclusiva del titolare del marchio
- potesse essete fatto valere sulla sola base di una. confondlblhta tra i segni con31derat1 in
. quanto tali, mdlpendentemente da una effetuva confond1b1hta tra i prodotu EHERE
. La riformulazione dell’art.1 legge ‘marchi, operata da dlgs.n. 480/ 1992 e recep1ta dal
v ,“v1gente art.20 c.p.i, ha sancito la necessitd, ai fini dell accertamento della contraffazmnev
~ di un marchio regmxato di procedere a due distinti raffrontl uno traisegni ed uno trai
prodotti o setvizi per distinguere i quali essi vengono 1mp1egat1, ed ha chiarito che il
: ‘;'dmtto di esc:luswa del utolare del marchm puo essere fatto valere solo nel caso in cui
esista un pencolo di confusmne{ per il pubbhco dei consumatori. Tale peticolo di
é,_,-'*confuswne ¢ stato mterpreta | prevalentemente come pen colo di confus1one tra i |

- propti. 1llec1t1 pet contraffazione di marthio egistrato e per concorrenza s sleale, , alla quale el
convenuta Miliani, peraltro estesa a

,’ B

'lett by legge marcln (come mod1ﬁcato dal ¢ lgs n. 480/ 1992 d1 recepnnento ed attuazmne =

" Tale d1spos1z1oneﬁ onsente al utolar del rnarch1 nnpresa;ﬂreglsuato di v1etare ai terz1i SR
- simile al ‘marchio reg15trato per, e




| Il nschlo di confusmne pet 11 pubbhco de1 consumaton ¢ qumdl un elernento essenzmle '

@ "della contraffazione del ‘marchio ai sensi dell'art.20 I lett.b) cp1 ‘ed esso deve essere

- accertato sulla base sia del raffronto tra i 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) Paumento anche di una sola delle due
“determini un aumento del rischio. E’ anche logico che, quanto. magglore ¢ il potere

- distintivo del marchio anteriore, vuoi per caratteristiche intrinseche vuoi per la notorieta
~ acquisita nel pubbhco ‘tanto maggiore sari llmpressmne che suscita nel pubbhco e

- quindi tanto maggiore la necessita di forti d1fferenz1az1om da parte degh altn segm, per

evitare la somlghanza con tale marchio.

Nel caso in esame ¢ pacifica lidentita o comunque l’elevata afﬁmta dei prodotu che i

* marchi in questione distinguono: infatti si tratta di marchi registrati (per Miliani) e

concretamente usati (pet entrambe le parti) per distinguere album da disegno.

Si deve anche ritenere accertata, perché nota, la gr.ande diffusione dei prodotti della
~ Miliani, noti da decenni presso il pubbhco dei consumaton come prodotu della “Cartiere |

"'Fabnano o semphcemente “Fabriano”. R -
Quanto alla somlghanza tra i marchl della Mlham e que]h della Plgna si osserva che é-

~ simile solamente la composizione strutturale dei stessi, risultante dalla combinazione del -

nome identificativo dellimpresa produttrice con un numero basso (da 1 a 4 per Miliani e
da 2 a 4 per Pigna) scritto come numero o con lettere. Tuttavia, poiché in tutti i segni
05 'posu a confronto sono presenti le denominazioni dell’unpresa produttrice (“Fabtiano”

. per] Miliani e “P1gna per Pigna) si pud escludere che esista un pencolo di confusione per
ol pubbhco inteso comie rischio di confusione trai prodotu 0 come assomazmne tra le

" denominazioni di ongme dei prodott stessi.

Talif denominazioni sono infatti- gli elementi che hanno 11 maggmr potere distintivo
~ allinterno dei nspettm segni, in quanto identificano la. provemenza del prodotto, mentre
il potere individualizzante di numeri bassi, considerati in quanto tali e a prescindere dalle
caratteristiche grafiche dei segni, non & elevato, per il carattere elementare e quindi il
largo uso comune di tale numeri. A cid si aggiunge la diversa caratterizzazione grafica
con la quale i segni delle due imprese concorrenti sono in concreto usati. E quindi
unposs1b11e che il pubblico dei consumatori confonda o associ tra loro i prodott che i
marchi in questione distinguono o le cartiere produttrici Plgna e Miliani, nota come
“Fabriano”, pet il solo fatto che i rispettivi marchi hanno in comune una componente
costituita da numeri, e per di pit da numeri bassi. ,
A riguardo occorre tuttavia analizzare 'argomento della convenuta laddove lamenta che
‘in sede cautelare non sia adeguatamente tenuto conto del rischio di associazione fra i due
segni. : ,
Il concetto di “sischio di associazione tra i segni” che si é sopra interpretato come
rischio di associazione tra denominazioni di origine e quindi tra le imprese produttrici
-~ dei prodotti, ¢ interptetato dalla Miliani , sulla scorta di una dottrina minoritaria, come
~avente un ambito di apphcazmne autonomo e distinto da quello del rischio d1
confusione per il pubblico circa la provemenza nnprend1tor1ale dei prodotti. -
‘Secondo tale dottrina tale concetto & indicativo di una tutela del marchio in sé, ‘come
bene con ﬁmz1one prevalentemente attratnva € non solo mdlcatlva di fonu d1 ongme o




o , | L ass CﬁZié’ﬁef conal
i cons1derau“‘m)quanto tali. o
- Basandosi su tale mterpretazmne del concetto di fischio di associazione, M1ham ntlene

che tale rischio sussista proprio in virtl della appropnazmne da parte di Pigna, de]l ‘idea
. ispirattice dei propsi marchi, ossia quella di associare il.nome dell'impresa ad un numero
~ basso in funzione non descrittiva de.lla grammatura della carta ma in funzmne dlsunnva
- della tipologia del prodotto - e L R T Tt
. Tale tesi mterpretauva' del concetto: di nschlo d1 assocmzmne tra i segm dl cui
 alPart.20 I lett.b) c. pi (e gid art.5 n.1 lett. b) d1r CE 89/104) ¢ tuttavia sconfessata. non
~ solo dalla prevalente g1unsprudenza 1ta11ana ma anche da quella della Corte di Giustizia,
* la quale ha negato autonomo tilievo alla nozione di nschlo di associazione, affermando
v che la contraffazmne es1ste solo quando 11 consumatore sia- mdotto 2 confondere
Porigine dei prodotu s
Con molta chiarezza la Corte di Glusuz1a ne]la sentenza n. 425 del 22 06 2000 ha infatti
. affermato che “la nozzone di m‘cbza di assoaa{zone non ¢ alz‘emalzva alla 1 nozione di rischio di
f""f{'corgfustone, bensi serve a. premam ' la. portatd’ €. che [ tutela div ui marc/)zo n;gz.ftmto?
. dipend.. ormssxs “.dall’ emten:(a di un m‘cbzo di m;y?zszone S :
. Inoltre, il che ¢ di parucolare nnpor.tanza per il caso in esame la?medesnna sentenza ha
) yjfaffennato anche che la notorieta di un marchio, pur essendo un elemento che, tra gh
- altri, puo rivestire sicura importanza nell’accertamento del rischio di confusione, non ¢
. un elemento che permette di presumere 1’es1stenza d1 un nschlo di confus1one pet | il solo
 fatto dell’emstenza di un ischio di associazione in senso stIetto La Corte d1 Glusnzm ha -
}qumdl dlchlarato che: « Lart5 n1 letz‘ b) della direttiva 89/104 non pud essere mterpretaz‘o el
 senso che: quando un marcbzo pomede un. carattere distintivo partzmhre, intrinsecamente gppure grazge
 alla notorietd di cni ; gode presso i pubb/zm e qt/ando un terzo, senza 1/, consenso del titolare del ‘marchio,
usa nel commeroto, per prodotts o servizg identici- o simil a quells per i qua/z i marcbzo ¢ registrato, un
' segno’che assomiglia a tal punto al marchio da far sorgere la pombzln‘a di a.rsoaar/o a quest ultimo, i/
- diritto esclusivo del titolare del marohio consente a  quests di vietare al terzo tale uso del segno, qzta/om )
- carattere distintivo del marcbzo sia z‘a/e da non esc/udere cbe /a detz‘a cmoaa:zzo;ze pomz creare
co’?ﬁlszone” S R S RN e .
- Dunque non puo ritenersi e31stente la contxaffazmne da parte d1 Plgna de1 march1 della
~ Miliani ai sensi dell’art.20 I comma letth) cpi, ‘pure in considerazione del forte
carattere distintivo degli stessi grazie alla nototieta d1 cui essi godono presso il pubblico,
in considerazione della inesistenza di un effettivo e concreto. pencolo di confusione per il
‘pubblico circa la-provenienza dei prodotti , mteso anche come nschlo d1 assoc1a210ne tra
e denommazmm d’ongme del prodottl stes51 e o

‘Miliani ha p01 dedotto la finomanza del marchlo FABRIANO FA 4 nvendmandola
tutela ai sensi della lett.c del I co. art.20 c.p.i. (gia lett.c I co. art.1 legge marchl)

“Tale disposizione estende la tutela del marchio tinomato oltre il hrmte segnato dal
pencolo di confusmne tutelandone 11 Valore pubbhatano mtrmseco oss1a la capac1ta




contraffazmne costituito dall’uso d1 un segnb “1denttco o simile”. Dﬁnque in nessun caso
la tutela di un marchio rinomato puo estendersi a‘'segni diversi. :
Nel caso in esame, come si & gia scritto sopta, i marchi della Pigna sono sufﬁaentemente
differenziati da quelli della Miliani per il fatto di contenere il nome “Pigna”, diverso e |

. non confondibile con il nome “Fabnano ptesente nei maxchl della Miliani. Pertanto, in

‘difetto del requlsxto della sormghanza tta 1 segm, e persmo superﬂuo accertare I’effetnva

rinomanza del marchlo in questlone

v Quanto alla domanda nconvenzmnale d1 accertamento della nlevanza della condotta d1 ‘
: parte attrice come concorrenza sleale ex art.2598 nn2 e/o ¥.c.ci si osserva. che la
 fattispecie concteta dedotta in giudizio non & ncondumblle ad alcuna delle 1pote31 di

concorrenza previste dalle dlspos1z1om invocate.

Quanto al n.2 dellart.2598 c.c; Mﬂlam fa nfenmento alla seconda parte de]la g

Poig c.c a prescmdere dai limiti di tutela sanciti dalla relauva disciphna R
G Nemmeno & pos51b11e cons1derare il' marchio’ d’nnpresa come un bene a sé stante ‘;_,-1 cul i
‘pregi; possano essere = oggetto -di tutela’ ai; sensi ' della suddetta dlsposlzlone :

disposizione, relativa alla. approptiazione. dei pregl det. prodottt o dellimpresa di un
concorrente. Tale disposizione tuttavia non puo essere invocata per ottenere una diversa

‘e pitt ampia tutela del marchio d’nnpresa di quella prevista da]la spemﬁca dlsaphna, fatta }

salva dalla pnma patte dell'art.2598 c.c.. Quindi il marchio d’nnpresa non puo essere
considerato come un pregio del prodotto o dellimpresa, tutelabile ai sensi de]l’art.2598 |

e mdlpendentemente dallafunzione distintiva’ che esso svolge Sotto: questo profilo &

di regole di correttezza profes ioniale: + .

 quindi importante sottohneare che l'eventuale’ appropnazmne da parte di Pigna, dellidea - 3

ispirante la formulazmne dei'marchi della Miliani non pué assumere rilevanza di illecito

se non sotto il profilo, gia esaminato, della contraffazione dei marchi. Non puo esservi

infatti una tutela del matchio pill estesa di quella che attiene alla funzione distintiva o

‘pubblicitatia del medesimo € quindi non possono essere ritenuti meritevoli di tutela gli

interessi-della titolare del matchio ad una esclusivita, ne]l’uso dello stesso qualora tale
funzione distintiva o pubbhmtana non sia pregiudicata. -

I n3 dell’art2598 c.c. contiene una disposizione . d1 carattere re81duale relauva alle
ipotesi di uso' di ogni altro mezzo non conforme ai. pnncqn della correttezza

’ professmnale ed idoneo a danneggm:e Paltrui azienda.

Tale disposizione: richiede, come' elementi costitutivi della fattlspeae di concortenza
sleale, I'idoneita del comportamento concotrenziale a danneggiare Ialtrui azienda,
togliendole uno spazio di mercato, e la non conformita del comportamento ai principi |
della cotrettezza professmnale Tale elemento, distinto ed ulteriore dalla idoneitd a
dannegglare propria anche degli atti concorrenziali leciti - si & ritenuto ravvisabile nella
particolare ingiustizia di- siffatta. ipotesi: dannosa, risalente allo schema dell’ illecito
contrattuale (Cass.n.5671/1998). La illiceita di una tale condotta presuppone nell’agente
una intenzionalita di danneggiare l’azmnda che si mamfestl nella mtenzmnale v101a21one

" Nella fattispecie in' esame si & gid esclusa,’ esammando Ie :questlom relauve alla
; contraffamone del rnarchl della Mlham ed escludendo lesmtenza m concreto d1 un
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