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CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

SoMMARIO: 1.1. Il perché della questione — 1.2. | terminilaleicerca. — 1.3. Il

piano dell'opera.

1.1. Il perché della questione.

Questo studio nasce dalla considerazione che sw®dlitanza del
requisito rappresentato dal “carattere distintieh”un segno & da sempre
stata evidenziata dalla dottrina e dalla giurispnah, nazionale e
comunitaria, al pari delle altre condizioni pewHidita di un marchio, meno
attenzione e stata prestata alla concreta rilevaimzéermini quantitativi,
della sua consistenza ed agli effetti che siffeitteostanza provoca dal punto
di vista della tutela del segno.

Lo spunto per tale osservazione deriva in partreotkalla disamina di
una recente sentenza della Corte di Giustizia,2dehovembre 2008, caso

Intel, che ha esplicitamente concluso che al fine dufitenza di una

violazione e fondamentale stabilire I'effettiva oma del “carattere



distintivo” del segno poiché l'elevatezza del sumadyp generalmente
aumenta la possibilita di confusione.

In argomento, peraltro, la sentenza appare degmatdi anche sotto
un altro profilo. Da essa invero emerge chiaramdatalistinzione e la
conseguente autonomia, pur evidenziando [lattinedea due istituti,
dell'aspetto relativo al “carattere distintivo” din segno e di quello
concernente la “notorieta”.

In tale sede — infatti — viene affermato che akfidi stabilire un
“nesso” tra due segni (la decisione ha ad oggettonarchio che gode di
rinomanza) lindagine vertera, tra l'altro, sulleotarieta del segno e
sull'intensita del suo “carattere distintivo.”

In buona sostanza, il quadro che ne risulta é dloricentrale del
“carattere distintivo” del segno evidenziato ddatdache la sola notorieta non
puo essere considerata sufficiente ai fini deltaléudel segno e che pertanto
'accesso alla protezione €& determinato dalla aoglella distintivita
dell'entita. Ed ancora che I'ambito di tutela di omarchio € commisurato al
carattere distintivo posseduto e sempre nei lidatia sussistenza del rischio
di confusione o di un “nesso” associativo.

Queste riflessioni, a loro volta, orienteranno fpoprosecuzione della

ricerca verso ulteriori direzioni in materia di faftere distintivo”.



1.2. | termini della ricerca.

Il discorso sul “carattere distintivo” sara cortelall’esposizione dei
principi sul’ampiezza della tutela ed all'individmone dell'oggetto
specifico della protezione. In buona sostanzaydaghera su cosa essa verte
precisamente. A tale ultimo riguardo si illustrénaparticolare la valenza
degli investimenti effettuati dall'impresa titoladel marchio su tutti o parte
degli elementi che caratterizzano quest’ultimoiaé fdi vedere se, in ultima
analisi, quellattivita cosi incentrata abbia avutome effetto finale
listituzione da parte del pubblico di riferimentdi un collegamento
immediato con la fonte produttiva per il tramiteiddizi che in tal modo
diventerebbero individualizzanti del marchio.

Si tentera di sottolineare altresi che a corollaeo predetti assunti
posto il principio secondo cui la tutela € contead un segno per gli aspetti
caratterizzanti, al punto tale da essere “avveddme distintivi anche se, di
per sé, potrebbero essere considerati merameneatigc

La percezione del “segno” sara anche presa in dersiione quando
I'indagine si spostera sulla questione piu propaata operativa dell’analisi,
ovvero sulla dimostrazione del “carattere distiotidi un segno e della sua
estensione in termini quantitativi.

In merito, infatti, verranno illustrati gli indizilevanti ed il risultato al
quale dovranno in definitiva condurre al fine dse&® presi in considerazione
per la prova del “carattere distintivo” di un segna@onseguentemente, per la

relativa tutela.



L’analisi sara completata dalla determinazione adéflostanza” del
“carattere distintivo”, ovvero dall’individuaziondel suo “nucleo”, e sara
fondata su alcune premesse che consentiranno diifidare il predetto
requisito.

A tale ultimo proposito, in definitiva, ci si chiedh: cosa deve essere
esattamente provato? in cosa consiste il “caratlistmtivo”? il fatto che tale
requisito debba sussistere “in concreto” comportanteriore presenza del
medesimo “in astratto”? quale eventuale rilevanzeelzbe quest’ultimo
aspetto? questa differenza tra “idoneita in astrattlistinguere di un segno”
e “attitudine in concreto” trova un riscontro notia nazionale e/o
comunitario? e se si, in che termini?

Questo studio parte proprio dal tentativo di faenuna risposta a
questi interrogativi, per poi trattare della dimragione del “carattere

distintivo” e degli effetti rispetto alla protezierlel segno.

1.3. Il piano dell’opera.

La trattazione iniziera con I'analisi delle origimon solo normative,
del “carattere distintivo”, poi si passera allimiuazione della sua
“‘essenza” e di come nella pratica tale requisita siscontrabile e
dimostrabile ed infine si esporranno le consegueapplicative di tale

valutazione in termini di tutela.



In definitiva, l'intento € quello di individuare ircosa consista |l
“carattere distintivo” di un segno poiché, oltreagppresentare la questione
nodale affinché si possa parlare in generale djrfsalistintivo”, costituisce
il parametro di riferimento per la rilevanza deglkmenti da provare, ovvero
per la loro considerazione ai fini della protezipdelineando altresi 'ambito
di quest’ultima in relazione al suo effettivo peso.

Il “carattere distintivo” di un segno delimita asi i confini della sua
difesa. Essi, infatti, si concretizzano nelle daragtiche del segno che, anche
grazie all’attivita promo-pubblicitaria del titokyrne determinano appunto il
“carattere distintivo”.

Sara dunque, ed in conclusione, solo con riguargh aspetti
“percepiti” come “distintivi” da parte del pubbliadlevante che potra essere

riconosciuta dall'ordinamento una protezione ahseg



CAPITOLO SECONDO

L’ATTITUDINE ASTRATTA A DISTINGUERE:

UN IMPEDIMENTO NASCOSTO

SOMMARIO: 2.1. Diritto comunitario e diritto nazionale: unscadi disallineamento
apparente. — 2.2. La nozione di "idoneita in agifatlel segno a distinguere. — 2.3. I
marchio come “segno” e come “segno distintivo”. 4.2 a rilevanza dellimpedimento

dell”inidoneita astratta” del segno a distinguere.

2.1. Diritto comunitario e diritto nazionale: un @ di disallineamento

apparente.

Il rilievo concorrenziale dei diritti deljproprieta industriale, e piu in
generale della proprieta intellettuale, ne ha féittodall’inizio oggetto di
particolari attenzioni da parte del diritto comanid".

Invero, negli ultimi decenni il diritto dei marcké diventato sempre

pil europeo e comunitario.

! Cfr., C. GALLI, “ll marchio come segno e la capacdistintiva nella prospettiva del diritto
comunitario”, inll Dir. Ind., 5/2008, pag. 425.



Non solo perché accanto ai marchi nazionali sidilpta la figura
sovranazionale del marchio comunitafio ma anche perché la stessa
disciplina dei marchi nazionali e stata in largasuna armonizzata
comunitariamente in forza della Direttiva CE 104/891 ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia miarchi d'impresa(ora
sostituita dalla Direttiva CE 95/2008) che ha intpokadeguamento delle
diverse legislazioni nazionali ai principi ed al®rme da essa previsti,
svolgendo altresi una costante funzione nell'imetgzione della normativa
nazionale.

Questa € la ragione per la quale i diritti intedtai marchi, e fra questi
anche il nostro, sono costantemente sottoposti aa wvalutazione di
conformita rispetto al diritto comunitario sovraimato'.

E se in alcune circostanze tale giudizio € agewolsi pensi ad
esempio al riferimento ai prodotti ed ai servizn€¢he non affini” contenuto

negli artt. 12, co. 1°, lett. f) e 20, co. 1°, latj del CPl, secondo quanto

2 |l Regolamento CE 40/94, istitutivo del marchi@wnitario, & stato modificato diverse volte, da
ultimo con il Regolamento CE 207/09 in attuazioe#adnuova Direttiva CE 95/2008.

® La Direttiva in questione aveva trovato attuaziome Italia con il D. Lgs. 480/1992,
successivamente abrogato dal D. Lgs. 30/2005 apuaile € stato emanato il Codice della Proprieta
Industriale. La nuova Direttiva CE 95/2008 istitiati del nuovo Regolamento CE sul marchio
comunitario 207/09 non presenenta differenze semthncon la precedente ed il nuovo
Regolamento sostituisce il precedente 40/94 e éessivi emendamenti con un singolo atto senza
tuttavia contenere sostanziali modifiche. Pertaihtoichiamo alla precedente Direttiva CE ed
all'anteriore Regolamento CE si intenderanno tiifatle nuove norme.

4 Cfr., M. RICOLFI, “I segni distintivi. Diritto iterno e comunitario”, 1999, Giappichelli, Torino,
pag. 14; M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine astinguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”,
in Il Dir. Ind., 2/2008, pag. 157.

> |l cui tenore letterale & stato modificato rispetlla disposizione precedente dell’art. 1, co.ldtt.

¢) della legge marchi del 1942. In argomento dfr.giurisprudenza, Corte di Giustizia CE, 23
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disposto dall’art. 5.2 della Direttiva — altre vl conclusione € meno sicura
e scontata.

Significativa, a tale ultimo proposito, e per quadi interesse ai fini
della presente trattazione, € I'analisi delle @®wii italiane che delineano
gli impedimenti assoluti alla valida registraziatiein marchio.

Infatti, dal raffronto tra il diritto domestico eugllo comunitario
emerge con una certa nitidezza come, in questaltimccanto alle
preclusioni che nella nostra tradizione vengongaitisal difetto di capacita
distintiva, sussista un impedimento “preliminardgtato di un’autonomia
precettiva, attinente alla mancanza altitudine astratta del segno a
distinguere i beni in funzione della loro proveraanmprenditoriale.

Invero, I'art. 3, co. 1° della Direttiva CE 95/206&:ita:

“Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrabbssono essere

dichiarati nulli:

a. 1segni che non possono costituire un marchio girasa;

b. i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c. i marchi di impresa composti esclusivamente da isegn

indicazioni che in commercio possono servire a glemie la
specie, la qualita, la destinazione, il valore, fgovenienza

geografica ovvero I'epoca di fabbricazione del pottid o della

ottobre 2003, in causa C-408/01, in GADI, 20@®%08) casoAdidas Corte di Giustizia CE, 9
gennaio 2003, in causa C-292/00, in GADI 2@0803) casoDavidoff e Corte di Giustizia CE, 11
novembre 1997, in causa C-251/9%, GADI, 1997(3713) casoSabel In dottrina, cfr., tra gli altri, C.
GALLI, “I limiti di protezione dei marchi rinomatnella giurisprudenza della Corte di Giustizia
CE”", in Riv. dir. ind, 2004, II, pag. 363 ss.
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prestazione del servizio, o altre caratteristichel gorodotto o
servizio;

d. i marchi d'impresa composti esclusivamente da segndicazioni
che siano divenuti di uso comune nel linguaggiaeae o negli
usi leali e costanti del commercio; (7;.)

dello stesso tenore € l'art. 7, co. 1° del Reg/@®3i sensi del quale:

‘Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all’art. 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicezche in
commercio possono servire per designare la spézigualita, la
destinazione, il valore, la provenienza geografavero I'epoca
di fabbricazione del prodotto o della prestaziors dervizio, o
altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicezhe siano
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente ollene
consuetudini leali e costanti del commercio; {;..)

diversa € invece la statuizione di cui all'art. &8, 1° del CPI secondo

cui:

“Non possono costituire oggetto di registrazionema marchio

d’'impresa i segni privi di carattere distintivo a particolare quelli

costituiti esclusivamente dalle denominazioni geter di prodotti o

servizi 0 da indicazioni descrittive che ad essiif@riscono, come i

segni che in commercio possono servire a desigtearspecie, la

12



qualita, la destinazione, il valore, la proveniengaografica ovvero
I'epoca di fabbricazione del prodotto o della peesbne del servizio,
o altre caratteristiche del prodotto o servizio; )...

La differenza tra le disposizioni comunitarie e lipu@azionale
predette consiste nel fatto che mentre le primehiaimano
espressamente la previsione definitoria del coocéit attitudine
astratta a distingueredi un segno, escludendo dalla registrazione i
segni che non sono conformi a tale previsione ¢siawno le lettere a),
degli artt. 3, co. 1° Direttiva e 7, co. 1° r.m,d¢g norma italiana sopra
citata non opera alcun rinvio al riguardo. Infattenché [istituto
predetto sia previsto dall’ordinamento nazionald’'are 7 CPI, a
questa norma I'art. 13 CPI di cui sopra non rireg@ressamente, non
essendo appunto in esso menzionato il contenutd’alttel
prescrizione.

Il riferimento in questione é segnatamente quetiotenuto negli artt.
2 della Direttiva e 4 del r.m.c. e nell’art. 7 {PI.
L'art. 2 Direttiva prevede infatti che:
“Possono costituire marchi di impresa tutti i segheé possono essere
riprodotti graficamente, in particolare le parolepmpresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la formal prodotto o il suo
confezionamento, a condizione che tali segni siadatti a
distinguere i prodotti o i servizi di un impresa dpelli di altre
impresé;
I'art. 4 r.m.c. dispone che:

13



“Possono costituire marchi comunitari tutti i seghe possono essere

riprodotti graficamente, in particolare le parolepmpresi i nomi di

persone, i disegni, le lettere, le cifre, la formeal prodotto o il suo

confezionamento, a condizione che tali segni siadatti a

distinguere i prodotti o i servizi di un impresa dmelli di altre

impresé;
e l'art. 7 CPI sancisce che:

“Possono costituire oggetto di registrazione comechia d’'impresa

tutti i segni suscettibili di essere riprodotti digamente, in

particolare le parole, compresi i nomi di personéjsegni, le lettere,
le cifre, la forma del prodotto o della confeziomk esso, le
combinazioni o le tonalita cromatiche, purche siab a distinguere

| prodotti o i servizi di un impresa da quelli dir@ impresé.

Se dunque, come si diceva, le norme definitorid’atel 2 della
Direttiva e dell'art. 4 r.m.c. trovano comunquecastro nell'art. 7 CPI,
manca tuttavia nella disciplina italiana, diversateeda quanto accade nella
normativa comunitaria che in un caso rimanda altesarto della norma
definitoria e nell’altro caso richiama espressamdiarticolo contenente la
medesima, un collegamento esplicito a tale tip@lodi norma. In altri
termini nel nostro ordinamento non e presente um@na che menzioni
chiaramente I'impedimento daliidoneita astrattaa distinguere di un segno.

Invero, se da un lato l'art. 13 CPI tace al rigwardall’altro lato il
richiamo non € operato in modo specifico da altrevigione relativa agli

impedimenti assoluti alla registrazione.

14



Cio premesso, tuttavia, la difformita fra la normatcomunitaria e
guella italiana e in realta apparente poiché, cesysto in precedenza, il
tenore delle norme di attuazione interne va intggto alla luce delle norme
comunitarie e questo principio implica una lettui@lle norme nazionali
conforme ai precetti comunitari sovraordinati.

Ne segue, come é stato riscontrato, che nel nesti@ma nidoneita
dell’entita a costituire un marchio costituisce antonomo preliminare
impedimento assoluto alla registrazione, al paguhnto avviene nel diritto
comunitario, rilevabile sia dall’Autoritd giudiziar sia dall’Autorita
amministrativa.

In altri termini, ed in conclusione, € stato osséovcome il fatto che
I'art. 13 CPI non richiami espressamente l'art.F1 @ il suo contenuto possa
al massimo comportare che la preclusione rappraserdallinidoneita

astratta di un segno a distinguere possa essere considei@daosta”’, ma

® Cfr. M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a distguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”, git
pagg. 165-166, che sul punto richiama I'art. 25,1 lett. a) CPI secondo cuil ‘marchio € nullo

se manca di uno dei requisiti di cui all'art. 7 CRL.}' e 'art. 170, co. 1°, lett. a) CPI ai sensi del
quale ‘L’'esame delle domande, delle quali sia stata ricmngta la regolarita formale, € rivolto ad
accertare (...) se la parola, figura 0 segno possessere registrati come marchio a norma dell’art.
7(...Y; I"autonoma valenza” della previsione dell'amt.CPI rispetto a quella dell’art. 13, co. 1° CPI
é sottolineata altresi da A. VANZETTI- V. DI CATALD, “Manuale di diritto industriale”2005,

5a ed., Giuffre, Milano, pagg. 154-156 e da G. SENRdiritto dei marchi. Marchio nazionale e
marchio comunitario”, 2007, Giuffre, Milano, pad/ 3s; in argomento si osserva come per qualche
tempo parte della dottrina abbia dubitato dellaewah autonoma del requisito dell™attitudine
astratta“ a distinguere ed abbia attribuito ad essaignificato riassuntivo-programmatico. In tale
ultimo senso, cfr., tra gli altri, M. STELLA RITCHE “Oggetto della registrazione e requisiti di
validita del marchio”, ifCommento tematico della legge mardBi Marasa, P. Masi, G. Olivieri, P.
Spada, M. S. Spolidoro, M. Stella Ritcher, 1998)gpd 59-162 (la questione, nei medesimi termini,
€ qui riferita agli artt. 16 e 18 lett. b), I.m.).
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non addirittura assente, con tutte le implicazienilustrate nel prosieguo —
che la previsione di siffatto autonomo impedimesgtermina.

In definitiva, quindi, nel diritto interno la normdi riferimento
relativamente al concetto dinidoneita in astratto a distinguere e
rappresentata dall’art. 7. Il suo contenuto, inyel@ve essere interpretato in
modo da allinearsi con il significato ad esso latiito dalle corrispondenti
norme comunitarie.

In linea generale, pertanto, si potrebbe al massit@oere che siffatto
impedimento non sia menzionato dalla norma donesi®, diversamente
dalle statuizioni del diritto sopranazionale, n@mtiene una previsione o un
richiamo all’istituto; questa circostanza, tuttgwian e idonea ad escludere la

sussistenza dell'impedimento anche nel nostroraeste

2.2. La nozione di “idoneita in astratto” del segraodistinguere.

La giurisprudenza comunitaria sottolinea come ladimnento della
mancanza dattitudine astrattadi un segno a distinguere i beni in funzione
della loro provenienza imprenditoriale [di cui alédtere a) degli artt. 3, co
1° della Direttiva e 7, co. 1° r.m.c.] svolga unaZione ben precisa e

nettamente distinta da quella delle preclusioncudi alle lettere successive

" Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a dimguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”,

cit., pag. 166.
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dei medesimi articoli, poiché si colloca sul pidpeeliminare” della idoneita
di un’entita a costituire un segno distintivo.

Essa, infatti, rappresenta una sorta di “barrier@anzata” che evita
I'appropriazione di un’esclusiva potenzialmentepetua su entitd che per
scelta dell’ordinamento non possono essere retgstane marchio.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha affermato dwo se il segno gia
di per sé ed a prescindere da ogni suo rapporttienndeterminati possiede
una generale, assoluta exbtratta attitudine a svolgere una funzione
distintiva & possibile ipotizzare che acceda aifal#.

Significativa, sul punto, € altresi la sentenzdad€lorte di Giustizia
del 25 gennaio 2007, caBysor!, riguardante la registrazione come marchio
di una forma (nel caso in questione il cestellosprente per
I'aspirapolvere).

La Corte in quell'occasione ha negato la registragicome marchio
di un raccoglitore trasparente facente parte dsligerficie esterna di
un’aspirapolvere sottolineando il fatto che sitasse di una pura proprieta
del prodotto in questione e non di un segno aiisikart. 2 della Direttiva,

e pertanto non suscettibile, in astratto, di cosgtun marchio.

La Corte notava cheOve se ne fosse acconsentita la registrazione, il

titolare del marchio si sarebbe appropriato senmaiti di tempo di una

posizione di esclusiva inammissibile e che al éinsecongiurare tale rischio

8 Cfr., Corte di Giustizia CE, 16 settembre 200%causa C-329/02, in GADI 20q&774) caso
Sat. 1;Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2003, in cais283/01, in GADI 20034609) caso
Shield Marke Corte di Giustizia CE, 12 dicembre 2002, in @aGs273/00, in GADI 20044763)
casoSieckmann

° Corte di Giustizia CE, 25 gennaio 2007, nel pdimento C-321/03.
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trovava appunto applicazione la ‘barriera’ di cui l'anpedimento
‘preliminare’ dell’art. 3, co. 1°, lett. a) della idettiva”.

La ratio del divieto veniva individuata nel fatto che’dggetto della
domanda di registrazione verteva su tutte le fonmenaginabili di un
contenitore trasparente facente parte della supefi esterna di
un’aspirapolvere, dunque su qualcosa che non saedbgnol[idoneo a
distinguere] nel senso di cui sopra. Inoltre veniva rilevato &om
l'indeterminatezza dell’oggetto determinerebbe wntaggio indebito al
titolare dell’eventuale diritto di esclusiva poickénferirebbe a quest’ultimo
il titolo di impedire ai concorrenti di proporre utaspirapolvere recante
sulla superficie esterna un contenitore di raccoltgrasparente
indipendentemente dalla forma dello stésso

Altrettanto interessante, in argomento, € la proraumdella Corte di
Giustizia del 24 giugno 2004, casteidelberger Bauchemi® relativo alla
registrazione come marchio di alcuni colori (neda@a@oncreto blu e giallo).
La Corte, in tale circostanza, ha negato la reaggine come marchio ed ha
precisato cheAffincheé i colori o le combinazioni cromatiche paiss essere
registrati come marchio € necessario che costiauiscsegni (distintivi),
ovvero che si presentino effettivamente come talioe come una mera
prerogativa della cosa, quale € normalmente il cglo

La sentenza appare degna di nota poiché sottatimea ‘L’attitudine

di un segno a costituire un segno proteggibile comarchio possa

19 Corte di Giustizia CE, 24 giugno 2004, in causad002, in GADI 2004(4772) caso
Heidelberger Bauchemie
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rappresentare un ostacolo insormontabile nel casdled combinazioni
cromatiche in questione disegnate in modo astrattenza contorno poiché
tali presentazioni autorizzerebbero numerose coamoni diverse che non
consentirebbero al consumatore di percepire e dimomzzare una
combinazione particolare che diventerebbe rilevaiténe di reiterare, con
certezza, un'esperienza d’acquisto

Rilevante, in materia, € anche la sentenza delttee@b Giustizia del 6
maggio 2003, cashibertel, **concernente la registrazione come marchio di
un colore (nel caso di specie I'arancione).

In tale sede e stato osservato corha Valutazione in merito alla
registrabilita di un colore in quanto tale concernannanzitutto
'impedimento ‘preliminare’ attinente all’attitudmintrinseca ed astratta dei
colori in sé a costituire un segno, essendo norreatm il colore una
semplice proprieta delle cose e non un segno (i) in assolutt

La Corte sottolinea comeStl punto la questione rimanga in linea di
principio aperta ovvero soggetta ad un accertamesfie va condotto caso
per caso tenendo adeguatamente in considerazi@sgénza di interesse
generale volta ad impedire che il diritto dei marehdei segni distintivi sia
usato per uno scopo ad esso estrdneo

In tale sede viene infatti precisato chmfmalmente il colore é usato

nel commercio per il potere decorativo o di attag e non dunque per

trasmettere un qualsivoglia messaggio. Pertantolo sm circostanze

1 Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in proceditneC- 104/01, in GADI 20044765) caso
Libertel.
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eccezionali, ovvero quando il messaggio comunicddb medesimo sia
quello proprio dei marchi (dunque di distintivitaj potra attribuire al
colore I'"idoneita astratta a distinguefe

Sempre in tema, emblematica e altresi la decisaeia Corte di
Giustizia in data 18 giugno 2002, caBhilips-Remingtori’concernente la
registrazione come marchio di una forma (nel casspédcie la testina di un
rasoio).

In quel contesto la Corte ha evidenziato cHeintlagine sulla
registrabilita come marchio di una data entita imegl un accertamento sul
piano preliminare dell’attitudine assoluta’ delgeo a distinguere

La Corte, infatti, nel sostenere ch®&ldn esiste una categoria di
marchi che non sono esclusi dalla registraziondoirza dell’art. 3, co. 1°,
lett. b), c) e d) e che lo sono tuttavia in presedell'impedimento di cui alla
lett. a) del medesimo articolo, rileva che se seaddisfatte le condizioni di
cui alle lettere precedenti, a fortiori, non susgsislimpedimento
‘preliminare™.

In quella stessa circostanza la Corte ha osseraathe che Se
guest'ultima preclusione implica necessariamenteplasenza di quelle
relative alle altre lettere anzidette (nel sensoecha sussistenza
dellimpedimento ‘preliminare’ comporta inevitabigmte ['esistenza di

quelli di cui alle altre lettere) tuttavia non e reel'inverso, per concludere

appunto che l'indagine sulla registrabilita come nti@o di una certa entita

12Cfr., Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002, naflusa C-299/99, in GADI 2002464) caso
Philips-Remington
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si scompone in una doppia analisi, che prende lesmaall’'impedimento di
cui alla lett. a), e che — superata questa primaiesa — necessita di essere
completata alla stregua delle lett. b), c) &.d)

In altri termini, l'inesistenza dell'impedimento rgiminare” non
implica necessariamente I'insussistenza degli iatippedimenti.

Dalla disamina delle fattispecie che precedono 86 mlunque
concludere come, almeno per quanto concerne lsgrudenza comunitaria,
'impedimento dellattitudine intrinseca ed astrattdi un’entitd a costituire
un segno proteggibile come marchio, sia oggettoudiautonoma e
preliminare valutazione rispetto agli altri impe@inti assoluti.

E cio anche alla luce della diversita degli interssttesi.

E' stato infatti rilevato che fra gli elementi cibstivi
dellimpedimento “preliminare” di cui alla lett. & quelli di cui alle lett. b),
c) e d), che sono eterogenei fra di loro, trovaliegpione il principio
dell'indipendenza delle norme limitative alla reégagione.

Infatti, se da un lato basta che sia presente ypedimento per
precludere la valida registrazione, dall’altro ldtéatto che uno di questi sia
assente non preclude lindagine in ordine allevald esistenza di
impedimenti diversi, essendo questa ulteriore waione imposta dalla
differenza degli interessi pubblici posti a fondawee di ciascuno degli
impedimenti medesimi. Cosi ad esempio I'insussiafell’impedimento di
cui alla lettera a) non implica necessariament&dtenza di quelli di cui alle

lettere successive.
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In merito alla generale separata considerazioné di#ikposizioni
limitative alla registrazione, la Corte di Giuséizinh un caso riguardante la
registrazione come marchio di alcuni sacchetti skt@nno in piedi per
contrassegnare succhi di frutta ha rilevato comatefesse generale
sottostante all'art. 7, co. 1°, lett. b) del Re§7/®9 includerebbe I'interesse
del consumatore medio a poter riconoscere i prodottraddistinti dal
marchio ed associarli ad un determinato fabbricanentre quello di cui alla
lett. c) del medesimo articolo concernerebbe liedse dei concorrenti alla
libera utilizzazione di segni che per le loro ctmastiche (marchi composti
esclusivamente da segni o indicazioni che in cornimgrossono servire per
designare la specie, la qualita, la destinaziohealore, la provenienza
geografica ovvero I'epoca di fabbricazione del ttal 0 della prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodaitservizio)devono rimanere
nella libera disponibilita di chiunque e non possertanto essere registrati
come marchid?

Sempre in argomento, interessante € anche la deeisdella
Commissione dei Ricorsi dellUAMI del 27 novembr898, R 26-19983,
casoNetmeetingsecondo cuil“motivi assoluti di rifiuto del marchio hanno
tutti una loro specificita e vanno quindi accertad interpretati in modo
autonomo. Ne segue che se un segno € viziato ddiuneesti motivi sara
inidoneo a svolgere la funzione di indicatore digore che la legge richiede

e pertanto non potra convertirsi nella fattispeldgale del marchia

13 Cfr., in giurisprudenza, fra le altre, Corte du€tizia CE, 12 gennaio 2006, in causa C-173/04P,
in Giur. it., 2/2006, pagg. 963-968, casacchetti che stanno in piedn dottrina, cfr., M. RICOLFI,

“Le nozioni di ‘attitudine a distinguere’ nel C.pa nel diritto comunitario”, cit., pag. 157 ss.
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In ogni caso, le predette pronunce appaiono degneoth per
I'attenzione posta sulla circostanza secondo cudliol@anda di registrazione
di un marchio deve soddisfare una serie di condizd in primo luogo deve
avere ad oggetto un segiomneo a distinguereovvero tale da comunicare
un certo tipo di messaggio. In altri termini nonpeid prescindere dalla
circostanza che il “segno” deve essere innanzituttoper lo meno
astrattamente — “distintivo.”

In definitiva, il “segno” che sia incapace di pé&r di trasmettere un

determinato messaggio non potra convertirsi in Gnar’.

2.3. Il marchio come “segno” e come “segno distwvd”.

Come osservato al paragrafo precedente, il richiadliattitudine
astrattaa distinguere esclude I'accesso alla tutela delfiespecie nelle quali
I'entita di volta in volta considerata sia inidongaomunicare qualcosa che
va oltre l'oggetto contraddistinto, e precisamenia messaggio di
distintivita.*

Invero, il marchio deve consistere in una realta dhconsumatore
percepisce come “segno distintivo”, ovvero cometaiore di un peculiare

significato inerente all’origine imprenditoriale.

14 Cfr., S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall'idétit del segno alla confondibilita”, 2001,
Experta, Forli, pagg. 49-123.
15 Cfr., M. RICOLFI, “| segni distintivi. Diritto inérno e diritto comunitario”, cit., pagg. 41-49.
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Quest'ultimo pu0d anche essere in parte intrinsecsegno, ma
affinché si possa parlare di “marchio” € necessahie il segno comunichi
un’informazione ulteriore, e cioé I'esistenza diastlusiva sul segno stesso,
poiché diversamente cesserebbe di essere avveditme “segno
distintivo”.*°

Le considerazioni che precedono costituiscono gitdocorollario del
principio secondo cui il marchio e innanzitutto gse”, cioe strumento di
comunicazione per I'impresa, ma per essere abilietdivenire “segno
distintivo” necessita altresi dedltitudinea distinguere’

In proposito, la dottrina ha osservato che €& camaid “segno”
qualsiasi cosa che, oltre a manifestare se steissanche manifestazione piu
o meno immediata di un’altra cosa con cui va inch@modo connessa.

In argomento, e stato altresi rilevato che unagigsilcosa individuata

e riconosciuta come appartenente al suo generé glativo nome comune

18 Cfr., C. GALLI, “Funzione del marchio e ampiezzelld tutela”, inQuaderni di giurisprudenza
commerciale 1996, Giuffre, Milano, pagg. 109-113.

" Cfr., S. SANDRI, “La giurisprudenza comunitariatema di marchi non convenzionali”, Riv.
dir. ind., 6/2004, pagg. 212-223 e C. GALLI, “ll marchio oersegno e la capacita distintiva nella
prospettiva del diritto comunitario”, il Dir. Ind., 5/2008, pagg. 427-429, e “L’evoluzione dei
marchi tra diritto comunitario e giurisprudenzdiénaa piu recente”, ilNotiziario dell’Ordine dei
Consulenti in Proprieta IndustrialeAnno XXIII, N. 1 — Maggio 2008, pag. 10; cfr.trasi C.
GALLI, M. BOGNI, “I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e
innovazione”, in Notiziario dell’'Ordine dei Consulenti in Proprietadustriale Anno XXIII, N. 2 —
Dicembre 2008, pag. 10 e A. VANZETTI- V. DI CATALDOManuale di diritto industriale”, cit.,
pagg. 131-134 e 3-4.

18 Cfr., S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall'idétit del segno alla confondibilita”, cit., pagg. 3-
9, S. SANDRI — S. RIZZO, “I nuovi marchi. Forme,la@o, odori, suoni e altro”, 2002, Ipsoa,
Assago (MI), pagg. 3-27 e F. CIONTI, “Concetto puitd segno e pseudoconcetto di segno
distintivo”, 2005, Giuffré, Milano e “Consideraziersugli elementi costitutivi del marchio”, Riv.
dir. ind., 1978/1, pagg. 211-237.
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(ad esempio la parola rosa) e, prima di tutto agmwalmente se stessa con
una propria autonomia (per esempio un certo fioeepoi pud diventare
elemento costitutivo di un “segno”’, ma non puo Bssalistinta
contemporaneamente come se stessa e come “segiiépla prima
distinzione escluderebbe la seconda.

Sempre al riguardo € stato anche constatato cliecladf un entita
possa essere considerata “segno distintivo” deseresn grado di svolgere
una funzione distintiva.

Sul punto, proprio con riferimento al termine ralacui allesempio
che precede, € stato rilevato che esso puo rappaesendifferentemente un
fiore, una donna, un colore. Conseguentementepsesinsceglie quale di
quelle entita e contraddistinta da quella locuzjams esclusione delle altre,
la parola non potrebbe essere considerata disintivsegno”, pertanto, per
essere “distintivo”, deve distinguere una certat&nh modo assoluto ed
esclusiva:®

In questa prospettiva, il “segno” deve in primo dooavere la
‘capacita di  distinguersi’ dalloggetto che conwl&lingue, e
secondariamente, perché si possa avviare a traafsirnm “marchio”,
I'idoneitda a distinguereovvero a trasmettere un messaggio che consenta
listituzione di un collegamento immediato con lanfe di origine

imprenditoriale®

19 Cfr., F. CIONTI, “Concetto puro di segno e psewustaretto di segno distintivo”, cit., pagg. 79-86.
2 |In proposito si veda C. GALLI, “I ‘nuovi’ livellidi tutela della forma dei prodotti, tra
comunicazione e innovazione”, IRLawGalli, Newsletter Settembre 2008, che a proposito della

diversita tra “carattere individuale” del disegnofiello e “carattere distintivo” del marchio rileva
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Al riguardo e stato evidenziato come nel segnassa distinguere “il
significante” — la forma rappresentativa — dal fgigato”, ovvero il suo
contenuto?!

Sul punto si & chiaramente espressa anche la miudisnza,
sottolineando comell* marchio, in termini semiologici, sia il signitate
(strumento di comunicazione) che racchiude e cooauwalori, conoscenze,
qualita, almeno in parte autonome, rispetto al #igato (il prodotto o il
servizioy.#

Tuttavia, come e stato sottolineato, affinché uegf®”, nel suo
significato ontologico, possa aspirare a diveningafchio”, ovvero possa
essere consideratastrattamente idonea distinguere, € necessario che |l
messaggio trasmesso sia tale da incidere sullatiee sensoriale del
consumatore.

Invero, tutti i segni trasmettono un messaggio ma ttti possiedono
la capacita di catturare I'attenzione del pubblitaiferimento e di essere

conseguentemente memorizzati.

come il primo indichi “capacita di distinguersi'ywero di imporsi all'attenzione del pubblico come
qualcosa di diverso ma non necessariamente singiatedp qualcosa, mentre il secondo significhi
“capacita di distinguere” comunicando un messaggioe di essere segno, simbolo di qualcosa
(nella specie, dell’origine imprenditoriale); nellstesso senso D. BRAMBILLA, “Carattere
individuale e capacita distintiva della forma”, lirDir. Ind., 5/2007, pag. 457, che osserva come |l
“carattere individuale” riguardi la forma ‘in séhentre il “carattere distintivo” ‘I'altro da sé’ dina
forma (I'ulteriore messaggio di distintivita).

2L Cfr., S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall'idétit del segno alla confondibilita”, cit., pagg. 51-
118.

22 Cfr., Tribunale di Napoli, 5 novembre 1998, obn nota di C. BELLOMUNNO, il Dir. Ind.,
2/1999, pagg. 138-150.
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Il marchio, infatti, nella sua realta fenomenolodiasegno, segue le
regole del linguaggio, dunque della comunicazione.

In argomento e stato evidenziato che il marchio énezzo attraverso
il quale le imprese indirizzano delle informaziamnioro destinatari, al fine di
generare degli “incontri” con questi ultimi, destin ad orientarne |
comportamenti, ovvero ad indurre il pubblico attafinale di acquisto a
seguito del consenso, in termini di apprezzamesitigo, derivante dal
contatto iniziale.

Se dunque la relazione tra I'impresa ed il consoneasi traduce in un
rapporto nel quale la scelta d’acquisto costituisktegpunto terminale
dell'incontro, € importante rilevare come sia prefiare a quest'ultimo la
circostanza che I'attenzione del destinatario vanggualche modo attratta,
sollecitata, al fine della riconoscibilita e del@ativa memorizzazione del
segno.

E' stato conseguentemente osservato come siano ccamismi
dell’attenzione e della memoria, essendo la primmaiq@mica alla seconda,
che portano il consumatore a riconoscere il segeita rsua identita e a
percepirlo nella sua distintivitd, rappresentandertgmto [I'attenzione
sensoriale il “filtro” dell'idoneita di un segnotesformarsi in marchio.

In proposito e stato pertanto riscontrato come odllegamento

impresa/consumatore sia disciplinato dalle regakadpercezione, dunque
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della psicologia, e dalla semiotica, ovvero dalieelsza che si dedica allo
studio dei segni e dei loro sisteffi.

Ne segue che in certi casi il “segno” non pu0 essamsiderato
idoneo, in astratto, a distinguere poiché esiste “oodice naturale
interpretativo” che impedisce il collegamento ingagpubblico di
riferimento e, conseguentemente, I'accesso alldiasdgll’attenzione senza
la quale il processo mnemonico determinante dedeaso del consumatore e
dunque dell'atto finale di acquisto, non vienevaitb>*

In conclusione, ogni “segno” che intende accedella &utela
riconosciuta dal diritto della proprieta industeiatleve superare il primo
esame preliminare che consiste nel positivo risoodit una suattitudine a
distinguerein base a delle caratteristiche sufficienti a carpattenzione del
consumatore.

Il “segno”, pertanto, ed in definitiva — per divemi‘marchio” — dovra
quindi essere connotato in modo tale da risultao@\psto, astrattamente, di
un carattere distintivo “minimo” che permetta lokymento della funzione

distintiva?®

2 Cfr., di S. SANDRI, “Percepire il marchio: dallédtita del segno alla confondibilita”, cit., pagg.
127-209 e “Natura e funzione del marchio: dal ségiaochio al marchio/segno nella giurisprudenza
comunitaria”, inStudi in onore di Adriano Vanzetti, Proprieta inédduale e concorrenza2001,
tomo Il, Giuffre, Milano, pagg. 1377-1410.

24 Cfr. S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall'idetiti del segno alla confondibilita”, cit., pagg.
127-155, S. SANDRI, “Natura e funzione del marchdal segno/marchio al marchio/segno nella
giurisprudenza comunitaria”, cit. e S. SANDRI, “MhAr non-convenzionali”, il Dir. Ind., 4/2007,
pagg. 341-345.

% Cfr., Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, causmite C-456/01P e 457/01p, |hDir. Ind.,
2005, pag. 256 ss., casenkele Tribunale di primo grado CE, 3 dicembre 2003;ansa T-305/02,

in Foro it.,, 2004, 1Vpag. 130 ss., cabottiglia trasparente Perriergve il Tribunale ha stabilito che
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In buona sostanza, quindiidoneita astrattadel segno a distinguere e
da intendersi come la capacita del segno, in ssidermto, ovvero per le sue
caratteristiche intrinseche, di svolgere una funeidistintiva con riguardo a
qualsiasi prodotto o servizio e quindi di individeal prodotto o servizio
recante il marchio come proveniente da una detetairmpresa. In questa
prospettiva tale attitudine dovrebbe essere negaato il segno, in quanto
tale, non sia strutturalmente adatto ad essersegn® distintivo”.

Il diverso ed ulteriore requisito del “caratterstditivo”, come si dira,
riguarda invece la concreta capacita di distingaeren segno in relazione ai
prodotti o servizi rivendicat®

Cosi evidenziata dunque tatio e I'importanza della sussistenza del
requisito costituito daldittitudine astrattaa distinguere di un “segno”,
necessario al fine di delineare il concetto di fsedistintivo”, restano ora da

sottolineare le conseguenze applicative dell’ititu

“il consumatore & pienamente in grado di percepiréorma dell'imballaggio di bottiglie di vetro
per bevande analcoliche come un’indicazione delijime commerciale, purché tale forma presenti
caratteristiche sufficienti a captare la sua attieme’.

% Questa impostazione basata sulla contrappositiarf@astratta idoneita a distinguere” o capacita
distintiva in astratto gbstrakte Unter-scheidungseignyng “concreta forza distintiva” o capacita
distintiva in concreto €& seguita prevalentemente Germania. In argomento cfr., V.
MUHLENDAHL-OHLGART, “Die Gemeinschafts-Marke”, Vemy C.H.BECK, Verlag
STAMPFLI, CIE AG, 1998, Miinchen, pagg. 23-24 e FRZE‘Markenrecht’, 3a ed., 2001,
Miinchen, 2001, pag. 388 ss e 207 ss., seconda caplcita in astratto & I'idoneita del segno come
tale ad individuare i prodotti o i servizi sul mate e quella in concreto é la capacita del segelo, n
caso specifico, di contraddistinguere i prodoftiservizi per i quali il marchio é registrato daetju

di provenienza imprenditoriale diversa.

29



2.4. La rilevanza dell'impedimento dell”inidoneitaastratta” del

segno a distinguere.

L'autonomia  precettiva  dellimpedimento  preliminarealla
registrazione di un’entitd come marchio attinenk& mancanza dattitudine
astratta del segno a distinguere i beni in funzione detleo Iprovenienza
imprenditoriale ha non solo un fondamento teori@anche e soprattutto un
fondamento pratico.

Da un punto di vista operativo, invero, la normatcomunitaria, al
pari di quella nazionale, considera il predetto edimento non suscettibile
di beneficiare della sanatoria conseguente all'stgudi un secondary
meaning prevista invece per gli ulteriori impedimenti alsdi alla
registrazione riguardanti la capacita distintivasdgni che di per sé siano
comunqueastrattamente idone costituire un marchio [segnatamente art. 3,
co. 1°, lettere b), c) e d) ed art. 7, co. 1°elettb), c) e d) Reg. 207/09,
nonché art. 7 CPI]. Invero l'art. 3, co. 3° delladitiva recita che:

“Un marchio di impresa non € escluso dalla registae, o se
registrato, non puo essere dichiarato nullo ai seied paragrafo 1, lettere
b), c) o d), se prima della domanda di registragiana seguito dell’'uso che
ne e stato fatto esso ha acquisito un carattertntigo.

Gli Stati membri possono inoltre disporre che |l@gente disposizione
sia anche applicabile quando il carattere distiotig stato acquisito dopo la

domanda di registrazione o dopo la registrazioressa (...}
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dello stesso tenore € l'art. 7, co. 3° del Reg./@®7 quale prevede
che:

“Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applisa il marchio ha
acquistato, per tutti i prodotti o servizi per igusi chiede la registrazione,
un carattere distintivo in seguito all'uso che nstato fattd.

Come si puo notare, non vi e il riferimento al 4§, lett. a) degli
articoli predetti, riguardante dttitudine astrattadi un segno a diventare
marchio (che a sua volta richiama I'art. 2 dellaeiva e 4 del Reg. 207/09).

La stessa cosa — peraltro — trova riscontro, quaitito disciplina
nazionale, all'art. 7 del CPI.

Al riguardo e opportuno precisare che, sebberesibtdi quest’ultima
norma definitoria sia meno preciso rispetto alatetcomunitario, non pare
sussistano differenze in materia tra il diritto ioaale e quello
sopranazionale.

Invero, come abbiamo avuto modo di illustrare irgadenza, il
tenore delle norme di attuazione interne deve essderpretato alla luce
delle norme comunitarie e questo principio induck uma lettura delle
previsioni domestiche conforme ai precetti comungavraordinati.

Ne segue che, nel diritto nazionale armonizzato wotariamente,
'impedimento preliminare relativo alla mancanzaatiitudine astrattadel
segno a distinguere non rientra tra le preclusibei possono essere superate

attraverso I'uso del segno ed il conseguente amgdicarattere distintivo.
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Invero, la mancanza dattitudine distintiva in astrattonon e
menzionato tra gli impedimenti per cui € prevista&natoria dell’acquisto di
capacita distintiva a seguito dell’'uso.

E cid appunto conformemente alle norme comunitatie non
richiamano tale requisito preliminare quando fanferimento al fenomeno
della “riabilitazione” del segno mediante l'uso.

In proposito € stato osservato come argomentarersiwmente
potrebbe produrre conseguenze inaccettabili dabpdinvista operativo.

In particolare, e stato segnalato come sia da @sauche il testo di
cui al co. 1° dell'art. 13 CPI, secondo cunioh possono costituire oggetto di
registrazione come marchio di impresa i segni pdivcarattere distintivo ed
in particolare quelli costituiti esclusivamente datlenominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittiole ad essi si riferiscono
(..., concerna fattispecie di impedimenti attinenti ce@ quello
“preliminare” dell’attitudine del segna costituire un marchio.

Ove infatti si riconducesse quest’ultimo impedineeatla previsione
di cui all'art. 13 CPI concependolo conseguentemenime caso di difetto di
“carattere distintivo” si dovrebbe concludere cimelee per esso troverebbe
applicazione l'istituto dekecondarymeaningche i co. 2° e 3° dell’art. 13
CPI? riferiscono per l'appunto alle ipotesi di acquistel “carattere

distintivo” ai sensi del co. 1° dell’art. 13 CPI.

27 Cfr., art. 13, co. 2° e 3° CPI secondo cii: th deroga al comma 1(...) possono costituire dgget
di registrazione come marchio di impresa i segné grima della domanda di registrazione, a
seguito dell’'uso che ne sia stato fatto, abbianquastato carattere distintivo. 3. Il marchio nondu

essere dichiarato o considerato nullo se primaalploposizione della domanda o dell’'eccezione di
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Tuttavia tale interpretazione sarebbe scorretigusnto la distinzione
tra 'impedimento “preliminare” e gli altri impediemti assoluti attinenti alla
“capacita distintiva”, innanzitutto ed al pari duanto avviene in sede
comunitaria, trova la sua ragion d’essere fondaatemtell’escludere che per
il primo operi la sanatoria prevista per i sec6hdi

A tale ultimo proposito e stato altresi evidenziadone in entrambi i
casi (sia ove la preclusione preliminare in questidosse ricondotta alla
disposizione di cui all'art. 7 CPI, sia nel casain fosse ricollegata a quella
dell'art. 13 CPI), I'impedimento in questione nootygbbe beneficiare della
sanatoria conseguente all’acquisto diseeondary meaningion essendo la
disposizione definitoria di cui all’art. 7 CPI déllattitudine a distinguere in
astrattd menzionata dall’art. 13 CF

D’altro canto, come € stato anche rilevato, sidfdéttura troverebbe
riscontro nel dato letterale del testo delle nonitete al riguardd®

In conclusione, [Il'esigenza di una valutazione aotoa
dell'impedimento relativo aldittitudine intrinseca ed astrattdell’entita a
costituire un segno proteggibile come marchio assymarticolare rilievo

poiché tale giudizio mira a tenere separate le egotnelle quali

nullita, il segno che ne forma oggetto, a seguithaso che ne é stato fatto, ha acquistato caratte
distintivd'.

28 Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a difnguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”,
cit., pag. 157 ss.

29 Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a difiguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”,
cit., pag. 157 ss.

30 Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a di;guere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”,
cit., pag. 157 ss. e G. E. SIRONI, “La percezioreplbblico interessato” il Dir. ind., 2/2007,
pag. 127.
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'impedimento & insormontabile da quelle in cusédgno diventa idoneo, in
concreto, a svolgere una funzione distintiva peitipéibblico comincia ad
attribuirgli natura di marchio, con conseguente spgmbta dell’operare
dell'istituto delsecondary meaning

Vi & da segnalare come in argomento sia statosaknadenziato che
sebbene l'idoneita strutturale del segno a fungeresegno distintivo possa
avere indubbio fondamento nel testo delle disposizimenzionate al
riguardo, qualche perplessita mostrerebbe tuttalda tesi per cui
impedimento attinente alla mancanza aititudine astrattadel segno a
distinguere non possa essere superato attraversanédoria desecondary
meaning

In altri termini, non sarebbe dato comprendere aftivo per cui un
segno debba rimanere privo di tutela nel caso inilotonsumatore inizi,
concretamente, a percepirlo come “segno distinfivo”

Tuttavia, in riferimento a tale ultima opinione, pape doveroso
precisare, come & stato osservatche il requisito delkttitudine di un segno
in astratto a distingueredove la valutazione riguarda l'idoneita a distiage
in sé, senza alcun aggancio a prodotti e/o semtizeéne ad un piano diverso,
separato ed autonomo, rispetto a quello concerranterifica riferita allo
specifico prodotto e/o servizio, ovvero in meritla aussistenza, in concreto,

di tale presupposto.

3L Cfr., G. E. SIRONI, “La percezione del pubblicteressato” , cit., pagg. 126-127.
32 Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a dimguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”,

cit., pag. 157 ss.
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La prima concerne l'idoneita universale di un entd essere segno
distintivo, la seconda [lattitudine ad essere miarchn concreto.
Quest'ultima, tuttavia, necessita di essere rdiegitbeni o servizi prescelti, in
guanto un segno pud essere distintivo per una tgadogia di beni e/o
servizi e non per un'‘altra.

Quindi, il primo aspetto riguarderebbe [™attitudinastratta” di
un’entita ad essere segno distintivo, mentre ibsdo elemento rientrerebbe
piu propriamente nell’ambito del “carattere digtint” requisito ulteriore ed
indispensabile perché si possa parlare di marchioecsi avra modo di
dimostrare piu diffusamente nel prosieguo.

E solo ove la prima condizione sia stata soddsfsitpotra passare
alla disamina della seconda, per la quale sola saménissibile che
l'attitudine in concreto a fungere da segno distmtpossa essere stata
acquisita ove inizialmente insussistente.

Ne segue che la disquisizione sull'applicabilith skrondary meaning
ai casi di difetto diattitudine astrattadi un segno a distinguere potrebbe
mostrare come la questione possa rappresentameasdimo, un problema
aperto, ancorato al caso in cui si delineasse biidun merito al fatto che
tale requisito possa avere uno spazio di applioeziautonomo e lo si
considerasse invece assimilato a quello conceriieictrattere distintivo.”

Tuttavia, sebbene la distinzione tra “idoneita atdra distinguere” e
"carattere distintivo” sia sottile, non si puo oteet di rilevare come
I'interpretazione restrittiva in materia sia indidninente piu fedele al dettato

normativo.
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Tale circostanza dimostra pertanto come possaaisultile portare

pienamente alla luce I'impedimento preliminare @nente I"”idoneita a
distinguere in astratto se si vuole evitare di incorrere nell’equivoco di
riferire anche ad esso la sanatoria di cui all'aBt. co. 2° e 3° CPI che trova
applicazione in relazione ai difetti relativi aldm@ttere distintivo” di un
segno.

In definitiva, si puo rilevare come la fase di wakzione in astratto
dell'attitudine di un segno ad essere marchio tostia I'antecedente, anche
giuridico, del giudizio sullidoneita in concretoceldsegno a svolgere una
funzione distintiva.

In altri termini, quando I'entita sia altra da dépanto da acquisire una
connotazione in grado di attirare l'attenzione dahsumatore e pertanto di
essere percepita astrattamente come “segno distinkindagine successiva
volta alla verifica della sussistenza dell'ultegorequisito dell’idoneita in
concreto del segno a trasformarsi in marchio (anocheonsiderazione del
fatto che tale ultima verifica pud condurre ad appamenti diversi a
seconda del settore merceologico rilevante) aunacse quanto ancorata al
fondamento preliminare rappresentato dall'idonestéutturale dell’entita
considerata a fungere da segno distintivo, essatgi@nto difficile trovare

esempi convincenti di entita dotate di “caratteistiigkivo” in concreto

sebbene universalmente inidonee a distingtiere

% Cfr., G. E. SIRONI, “La percezione del pubblicadressato”, cit., pagg. 126-127; in senso
contrario cfr.,, M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitide a distinguere’ nel C.p.i. e nel diritto

comunitario,”cit., pag. 157 ss.
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Peraltro, il rilievo dellimpedimento preliminaren sembra arrestarsi

qui.

Infatti, & stato sottolineato che se da un late tatcertamento
potrebbe in linea di massima apparire superfluoi pearchi denominativi,
figurativi e misti poiché in generale tali categomi marchi possiedono
un‘idoneita astrattaa distinguere, dall’altro lato tale verifica potbeb
mantenere un ruolo importante in relazione alleoltigie dei marchi

“nuovi”,** ovvero dei marchi non convenzionali, quali ad ggem marchi

“olfattivi” *, e sarebbe altresi decisivo nella valutazionetivelaalla
proteggibilita come segno distintivo delle figurendarchio di ultimissima
generazione quali i marchi “mobili” o “in movimeritd® “gustativi’®’ e
“tattili” ® (per i quali invero si pone anche il problema tieta alla
sussistenza del requisito della rappresentazioaiicg) °ovvero verso entita

che in passato non erano neppure immaginate comuhina’

% Cfr., S. SANDRI, “Marchi non convenzionali”, cipag. 341 ss.

% Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi M| dell'11 febbraio 1999, R-156/1998-2,
casoL’odore dell’erba tagliata di frescoglecisione della Commissione dei Ricorsi del’'UAN#I 5
dicembre 2001, R-711/1999-3, caBmfumo di lamponé Tribunale di primo grado CE, 27 ottobre
2005, in causa T-305/04, ca®adore di fragola matura

% Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi M| del 23 settembre 2003, R-772701-1,
casoLamborghini

37 Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi 'tMI del 4 agosto 2003, R-120/01-2, caso
Aroma di fragola

% Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi'td&dMI del 21 marzo 2001, R-448/99-2, caso
Five Ribs

39 Cfr., tra gli altri, S. SANDRI, “Marchio sonororappresentazione grafica”, ihDir. Ind., 3/2008,
pag. 235 ss., S. SANDRI, “Marchi non convenzionatilt.,, S. SANDRI — S. RIZZO, “l nuovi

marchi, Forme, colori, odori, suoni e altro”, cfigg. 29 ss., S. DELL’ARTE, “I marchi olfattivi“pi
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In ogni caso, le considerazioni fin qui svolte hantonsentito di
concludere come segue: esisterebbe, sia dal punteisth del diritto
comunitario che di quello nazionale, un impedimemi@liminare alla
registrazione di un’entita come marchio attinenka mancanza dattitudine
astratta dell’'entita stessa a distinguere i beni in funeiodella loro
provenienza imprenditoriale; questo impedimentoebbe una propria
autonomia precettiva rispetto agli altri impedimeassoluti alla valida
registrazione del marchio; le conseguenze di qudistrsita ed autonomia
delle limitazioni, dal punto di vista operativo,nsisterebbero nell'escludere
che all'impedimento preliminare possa trovare aaalione listituto del
secondary meaning

Non solo. Le considerazioni che precedono offrolies o spunto
per osservare come, a livello europeo, si stiaaatendo un orientamento
secondo il quale non solo i singoli impedimentivisg dall’art. 3, co. 1°
della Direttiva e dall'art. 7, co. 1° del Reg. 209/sono da considerarsi
indipendenti uno dall’altro ed esigono un esameus®p?'ma devono essere

presi in considerazione in un certo ordine: e arsgh@on si esclude che vi

Il Dir. Ind., 4/2006, pagg. 336-343 e F. MORRI, “La rappresgate grafica del marchio nelle
decisioni dellUAMI e degli organi giurisdizionadiomunitari’, inRiv. dir. ind 1/2006, pag. 252 ss.
40 Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a disguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario,”
cit., pag. 157 ss.

4L Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 8 aprR003, in proc. riuniti C-53/01, C-54/01 e C-55/01
in GADI 2003 (4606) casoLinde/Winwardj Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in causa C
473/01P e C-474/01P, in GADI 2004771) e Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, nel
procedimento C-363/99.
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possano essere intersezioni e sovrapposiZaieine sottolineato il fatto che
essi vengano esaminati in una determinata sequeoizhé ciascuna
valutazione potrebbe incidere ed essere in séidacispetto alla successiva.

In questo senso, pertanto, prima di tutto sareleigessario stabilire se
I'entita di cui si tratta sia fenomenologicamentesggno, e nella specie un
“segno distintivo”, ovvero percepibile, quanto meastrattamente, come
“marchio”, vale a dire come indicatore — ad unamgriimpressione —
dell’origine imprenditorialetout courte, superato con esito positivo questo
esame, passare alla verifica della sussistenzaeamthconcreto, con
riferimento cioe al prodotto e/o al servizio codtisstinto, dellattitudine a
distinguere ovvero alla verifica del “carattere distintivo”.

Sul punto, appare emblematica la sentenza dellee @oGiustizia del
29 aprile 2004, nei procedimenti C-473/01P e C-@¥®F, ove si legge che
“L’idoneita generale di un segno a costituire un oo nel senso di cui
all’art. 4 Reg. 40/94ora 207/09]non implica che un tale segno possiede
necessariamente un carattere distintivo ai sensudiall’art. 7, co. 1, lett. b)
Reg. 4084 [ora 207/09}ispetto ad un determinato prodotto o servizio.”

Fatta quindi questa doverosa premessa di caratiezsBminare,
chiarito il significato ed il senso dell’espressoriattitudine astratta a

distinguere” e sgombrato conseguentemente il cadagmossibile equivoci

42 Cfr., fra le altre, Tribunale di primo grado CE, #bbraio 2002, in causa T-34/00, in GADI 2002
(4471) casoEurocool Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, cit. ert@ di Giustizia CE, 4
ottobre 2001, in causa C-517/99.

“In GADI 2004 (4771) nello stesso senso, cfr. Corte di Giustizia CH, drile 2004, nei
procedimenti riuniti C-456/01P e C-457/01P, chlemkel
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terminologici e concettuali, possiamo passare @dkamina dello scenario

concernente il “carattere distintivo”.
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CAPITOLO TERZO

IL CARATTERE DISTINTIVO

SoMMARIO: 3.1. Il concetto di “carattere distintivo”. — 3.Marchi costituiti da

patronimici, slogan, forme e colori. Il problemalldesussistenza del requisito del
“carattere distintivo”. — 3.3. becondary meaning- 3.4. La determinazione del “carattere
distintivo” di un marchio. — 3.5. Lo strumento delindagini demoscopiche per la

determinazione del “carattere distintivo”.

3.1. Il concetto di “carattere distintivo”.

Cosi come abbiamo visto accadere per I"attitudastratta di un
segno a distinguere”, anche per l'aspetto relagivtcarattere distintivo” si
riscontra una non coincidenza, quanto meno sofpoolfilo letterale, fra le
norme comunitarie e le disposizioni interne.

In particolare, la questione concerne la distingiokell'impedimento
rappresentato squisitamente dal “carattere digtihtdi un segno da quello
costituito dalla “descrittivita” del medesimo.

Invero, quest'ultima preclusione e da considerdrgersa e distinta

dal requisito della “distintivitd” in senso stretto
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Questa circostanza e ben evidenziata dall’ordindmngmunitario.

Il tenore degli artt. 3, co. 1°, lettere b) e clla®irettiva comunitaria
e 7, co. 1°, lettere b) e c¢) e infatti il seguente:

“Sono esclusi dalla registrazione (...):

b) i segni privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni ocamioni che in
commercio possono servire a designare la speciquidita, la quantita, la
destinazione, il valore, la provenienza geograficavero I'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione drvizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”

Il testo dell’'art. 13, co. 1° CPI € invece questo:

“Non possono costituire oggetto di registrazione €omarchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e particolare quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche ddqito o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscormpme i segni che in
commercio possono servire a designare la speciguidita, la quantita, la
destinazione, il valore, la provenienza geograficavero I'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione drvizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”

Tuttavia, al pari di quanto osservato a proposidi’ichpedimento
preliminare, il disallineamento € apparente poisbémpare ad una attenta
lettura delle une e delle altre norme.

In buona sostanza, infatti, i testi normativi cortam indicano come

impedimenti distinti quelli della mancanza di “cieae distintivo” e della

42



“descrittivitd” del segno, laddove la normativaidgaa, dapprima all’art. 18,
lett. b) I.Lm. ed attualmente all’art. 13, co. 1° ICRhe ha ripreso,
ampliandola, la norma della legge marchi riformagh 1992) condensa le
due preclusioni in un’unica disposizione nella guakta la registrazione di
“denominazioni generiche” ed “indicazione desoréti

Tuttavia, se da un lato la direttiva ed il regolatoe prevedono
esplicitamente che gli impedimenti in questioneiaib carattere autonomo
ed un proprio specifico ambito di applicazidfielall’altro lato, come & stato
osservato, la disposizione italiana esclude daligstrazione come marchio |
segni in generale privi di “carattere distintivayienzionando poi come
categoria particolare di essi le “denominazioniegexhe” e le “indicazioni
descrittive”?

Dunque, anche per il diritto interno il “carattefistintivo” non & da
intendersi come mera diversita del marchio da “sdgscrittivi’ 0 “generici”
ma come un impedimento distinto da questi ultinofatb di un preciso
significato e di un’autonoma valenza.

In questa prospettiva, pertanto, € opportuno riecame, nell’ambito
normativo domestico, si sia assistito ad un aveigianto alla posizione

comunitaria non privo di rilevanza per il nostretema in considerazione del

4 Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 8 apr2003, in proc. riuniti C-53/01, C-54/01 e C-55/01
cit. e Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, iusa C-473/01P e C-474/01P, cit.

5 Cfr., C. GALLI, “L’evoluzione dei marchi tra ditio comunitario e giurisprudenza italiana pit
recente”, inNotiziario dell'Ordine dei Consulenti in Propriettndustriale cit., pag. 10 ss.; C.
GALLI, “Il marchio come segno e la capacita distiatnella prospettiva del diritto comunitario”,
cit.,, pag. 427 ss.; M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘dttdine a distinguere’ nel C.p.i. e nel diritto
comunitario”, cit., pag. 157 ss.; G. E. SIRONLa percezione del pubblico interessato”, cit., pag.
123 e D. BRAMBILLA, “Carattere individuale e capticdistintiva della forma”, cit., pag. 456.
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fatto che, tradizionalmente, la dottriffae la giurisprudenz¥ italiane
ritenevano che il concetto di “carattere distintifosse da intendersi come
sinonimo di differenza del segno da “denominaziageneriche” e
“indicazioni descrittive” e che tali ipotesi esasero il novero dei segni
esclusi dalla registrazione per mancanza di “ceratistintivo”*®

Dalle considerazioni che precedono, sempre nedatiquindi di
differenziare i due impedimenti anche nel nostrstesna, deriva che la
mancanza di “carattere distintivo” deve intendesale genere piu ampio al
cui interno si colloca la sottospecie dei segnistiitivi,” senza esaurirne
I'ambito di applicazion®.

In argomento, si osserva come in linea generagaspassati da una
concezione del “carattere distintivo” in “negativopme diversita del segno

da certe categorie (quali appunto la “denominaziogenerica” o

I'"indicazione descrittiva”) ad una concezione positivo,” quale idoneita

6 Cfr., G. SENA, “ll diritto dei marchi”, cit., pagg1-94; V. DI CATALDO, | segni distintivi”,
cit., pagg. 68-79; M. RICOLFI, “I segni distintivi“cit., pagg. 48-52 e A. VANZETTI-V. DI
TALDO, “Manuale di diritto industriale”, cit., pagg.54-156.

47 Cfr., tra le altre, Trib. Brescia, 22 febbraio 29¢h GADI 1995(3224) Trib. Milano, 21 ottobre
1991, in GADI 1991(2711) Trib. Milano, 11 luglio 1991, in GADI 199(2692) Trib. Milano, 21
ottobre 1991, in GADI 19912710) App. Bologna, 15 gennaio 1977, in GADI 19{@14) App.
Milano, 27 maggio 1977, in GADI 197(®46) e Trib. Milano, 28 giugno 1979, in GADI 1979
(1201)

8 Cfr., C. GALLI, “L’evoluzione dei marchi tra ditio comunitario e giurisprudenza italiana pit
recente”, cit., pag. 7; C. GALLI, “ll marchio consegno e la capacita distintiva nella prospettiva de
diritto comunitario”, cit., pag. 429 e D. BRAMBILLA'Carattere individuale e capacita distintiva
della forma”, cit., pag. 456.

49 Cfr., G. E. SIRONI, “La percezione del pubblicodressato”, cit., pag. 123.
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del segno a svolgere una funzione distintiva agchd del pubblico>®
Sempre in proposito, si precisa come il dirittoionale attribuisse in realta
un valore “positivo” al concetto di “carattere dmivo” solo in ipotesi
particolari, ovvero quelle in cui la validita detggo dipendeva da una sua
“riabilitazione” (espressa cons@condary meaning*

La giurisprudenza comunitaria ha dunque sviluppata “nuova”
nozione di “carattere distintivo,” piu articolatd duella tradizionale in
considerazione della valenza autonoma attribuitalisito predettd?

Per dare questo contenuto indipendente alla cateder segni privi di
“carattere distintivo,” la Corte di Giustizia edTifibunale di primo grado si
sono riferiti alla funzione distintiva del marchintesa come funzione di
indicazione di provenienza del prodotto o serviz@goun certo imprenditore;
hanno quindi definito il “carattere distintivo” carcapacita del marchio di
svolgere questa funzione distintiva agli occhi gelbblico, ed hanno
concluso che il “carattere distintivo” equivale fatto che il segno sia

percepito dal pubblico interessato come indicatido questa origine

0 Cfr., C. GALLI, “L’evoluzione dei marchi tra ditib comunitario e giurisprudenza italiana piu
recente”, cit., pag. 7; C. GALLI, “Il marchio consegno e la capacita distintiva nella prospettiva de
diritto comunitario”, cit., pag. 429; C. GALLI, “$mi distintivi e industria culturale”, iAIDA, XII,
2003, pag. 488; G. E. SIRONI, “La percezione debhgico interessato”, cit., pag. 123 e D.
BRAMBILLA, “Carattere individuale e capacita didtiva della forma”, cit., pag. 456.

°L Cfr., nota alla sentenza pronunciata dalla Coniomissdi Ricorso del’UAMI, del 3 maggio 2000,
in GADI 2000(4198) casoFerragamo

%2 Cfr., Commissione di Ricorso dellUAMI, 3 maggioé@, cit.
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imprenditoriale e sia quindi idoneo a collegarangee nella percezione del
consumatore, il prodotto o servizio alla sua oegh
In quest'ottica, la percezione da parte del pubbtcriferimento del

segno come marchio, in virtu dell'attitudine agaatprima, e di quella

%3 Cfr., in giurisprudenza, fra le altre, Corte du€tizia CE, 8 aprile 2003, in proc. riuniti C-53/01
C-54/01 e C-55/01, cit.; Tribunale di primo grad&,@28 gennaio 2004, nelle cause riunite da T-
146/02 a T-153/02; Tribunale di primo grado CE,iGthbre 2003, in causa T-305/02, in GADI
2003 (4617) Tribunale di primo grado CE, 30 aprile 2003, eathuse riunite da T-324/01 a T-
110/02, in GADI 20034616) Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002, &usa T-173/00, in
GADI 2002 (4473) Tribunale di primo grado CE, 5 marzo 2003, ingzaii-194/01, in GADI 2003
(4614) casoUnilever, Tribunale di primo grado CE, 6 marzo 2003, inszal-128/01, in GADI
2003 (4615) Tribunale di primo grado CE, 27 febbraio 2002 causa T-34/00, cit.; Tribunale di
primo grado CE, 27 febbraio 2002, in causa T-79#@ADI 2002(4469) Corte di Giustizia CE,
12 febbraio 2004, cit.; Corte di Giustizia CE, Ebliraio 2004, in causa C-265/00, in GADI 2004
(4769) casoCampina Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002, ausa T-36/01, in GADI
2003(4610) casoGlaverbe] Corte di Giustizia CE, 22 giungo 1999, in causd42/97, casdloyd,
Tribunale di primo grado CE, 19 settembre 2001, prelcedimento T-129/00, in GADI 2002
(4466) Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, cibrt€ di Giustizia CE, 23 maggio 1978, in
causa C-102/77, in GADI 1978112) casoHoffman la RocheCorte di Giustizia CE, 10 ottobre
1978, in causa C-378, in GADI 1978114) casoCentrafarm Corte di Giustizia CE, 11 novembre
1997, in causa C-349/95, in GADI 19€8862) Corte di Giustizia CE, 12 ottobre 1999, in caGsa
379/97, inll Dir. Ind., 2000, pag. 15 ss.; Corte di Giustizia CE, 2%sabre 1998, in causa C-
39/97, in GADI 19994038)e Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, in agDs206/01.

In argomento, in dottrina, si veda — fra gli altriA. VANZETTI-V. DI CATALDO, “Manuale di
diritto industriale”, cit., pagg. 212-215 e 131-1%6 VANZETTI, “La funzione del marchio in un
regime di libera cessione”, iRiv. dir. ind 1998, 3, parte |, pagg. 71-89; A. VANZETTI,
“Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi weldice della proprieta industriale”, Riv. dir. ind.,
2006, 1, parte |, pagg. 5-16; C. GALLI, “La protae del marchio oltre il limite del pericolo di
confusione”, inSegni e Forme distintive, la nuova disciplirgritti di diritto industriale, collana
diretta da A. VANZETTI e G. SENA, 2001, Giuffre, Mho, pagg. 19-22; A. VANZETTI, “La
funzione distintiva del marchio oggi”, Begni e Forme distintive, la nuova disciplic#, pagg. 3-
10; C. GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza ddlitela”, 1996, Giuffre, Milano, pagg. 109-
188; L. MANSANI, “La funzione di indicazione di @ine del marchio nell’'ordinamento
comunitario”, 2000, Giuffre, Milano, pagg. 3-6, 44-e 70-74; S. SANDRI, “Valutazione del
momento percettivo del marchio”, iRiv. dir. ind, 6/2002, Giuffré, Milano, pag. 256 ss.; M.
RICOLFI, “I segni distintivi, diritto interno e coamitario”, cit., pagg. 22-31 e V. DI CATALDO, ‘I
segni distintivi’, 1993, Giuffre, Milano, pagg. Z5.
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concreta, poi, a distinguere, diventa il fattorecisi®o per valutare
positivamente la sussistenza del “carattere digairit

In particolare, il nuovo modo di intendere il “cieae distintivo” ha
consentito di rilevare come non si possa afferncéiee un marchio che non
sia esclusivamente descrittivo dei prodotti o seregontraddistinti possieda
necessariamente “carattere distintivo.”

Invero, la sussistenza di tale ultimo requisito rdogssere oggetto di
un apposito esame.

Ed é in considerazione di questa rappresentazioome € stato
osservato, che si € aperto lo spazio per la ricgérszgni inidonei ad essere
concretamente percepiti come marchio, e pertanigi gh “carattere
distintivo,” per ragioni diverse dalla loro destita.>>

Significativa, in tema di “carattere distintivo”, la sentenza della
Corte di Giustizia, del 16 settembre 2804elativa alla registrazione come
marchio del sintagma “SAT. 2” per contrassegnaneizeconnessi alla
diffusione via satellite.

Nella pronuncia si legge ch&é e vero che il modo in cui € composto
il sintagma ' SAT. 2’ non risulta inabituale, in pigolare nella potenziale
percezione da parte del consumatore medio di demgntranti nella
comunicazione, e se tale sovrapposizione di uneziemdenominativo come

‘SAT’ e di un numero come ‘2’ separati da un ‘.’mospecchia un livello

> Cfr., Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004causa C-265/00, cit.

°° Cfr., Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004 causa C- 265/00, cit., e Corte di Giustizia CE, 16
settembre 2004, in causa C-329/02P, in GADI 2@044) casoSat. 1.

%8 Cfr., nota 55, casBat. 1
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particolarmente elevato di inventivita, tali cirdasze non bastano a provare
che il sintagma sia privo di carattere distintivosensi dell’art. 7, n. 1, lett.
b) del Reg. n. 40 del 1994bra 207/09].

Sempre in argomento, la Corte di Giustizia, conigiece del 12
febbraio 2004>" si & cosi espressalUfi marchio denominativo che sia
descrittivo delle caratteristiche di determinatioplotti o servizi, ai sensi
dell'art. 3, n. 1, lett. c) della prima direttivaeti Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE [ora 95/2008]sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa, e per taletivo necessariamente
privo di carattere distintivo in relazione a queptiodotti o servizi, secondo
guanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art.r8 1. Un marchio puo
nondimeno essere privo di carattere distintivo elazione a determinati
prodotti o servizi per ragioni diverse dal suo eluele carattere descrittivd.

Alla luce delle considerazioni che precedono si pdonque
concludere che dal novero dei “segni distintivi’nma escluse le entita
carenti di “carattere distintivo,” e cio a presangel dal fatto che possono o
meno essere descrittive 0 eventualmente coincidgqgure no con la
denominazione generica del prodotto o del senaaidraddistinto.

In questa prospettiva, piu in generale, € da rilevacome vedremo —
che i marchi costituiti dalla forma o dal colord geodotto rappresentano |l
principale contesto nel quale si verifica la posiesistenza di segni non

propriamente espressivi delle caratteristiche deti@to e tuttavia privi di

" Cfr., nota 54, casGampina
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“carattere distintivo” in quanto non vengono pertegal pubblico come un

elemento indicativo dell’origine imprenditoriai@.

3.2. Marchi costituiti da patronimici, slogan, foreae colori. Il problema

della sussistenza del requisito del “ caratteretulisvo”.

La differenziazione dellimpedimento rappresentatal “carattere
distintivo” rispetto a quello della “descrittivita™di cui al paragrafo
precedente non esclude tuttavia, come in precedéexato, che i medesimi
possano ricorrere congiuntamente.

Cio avviene precipuamente per i segni denominatii,quali invero
le preclusioni di cui sopra sono quasi sempre $moste, essendo
eccezionali le ipotesi di segni denominativi esictisla registrazione senza
essere al tempo stesso sia “descrittivi,” sia gtivicarattere distintivo.”

Peraltro se, come si diceva, il nuovo modo di idége il “carattere
distintivo” non innova molto in relazione ai maratenominativi, ben piu
ampio e lo spazio di applicazione costituito daenza di “carattere
distintivo” che la valutazione ancorata alla peroee del pubblico riserva ad
altre tipologie di marchi quali i marchi di formalecolore.

Per quanto concerne la prima tipologia di marchvvéoo i

denominativi) la casistica giurisprudenziale hatavad oggetto ipotesi che

8 Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 #@ri2004, in GADI 2004(4771) caso
Procter&Gamble;Tribunale di primo grado CE, 30 aprile 2003, in[@A003(4616) casoAxions
e Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in GADI 2@9765) casadLibertel.
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hanno riguardato casi di cognomi molto diffélsal punto da non essere pill
considerati percepiti dal consumatore come indicadi uno specifico
imprenditore e casi di slogan pubblicitari avvertdal consumatore
generalmente come magnificazione della qualita pleldotto o come
formule di incitamento all’acquisto e non come ‘siegjstintivi.”®

In particolare, con riferimento al marchio rappraaé dal
patronimico “Sergio Rossi,” la giurisprudenza nazie®e comunitarié’
hanno rilevato cheSe normalmente il cuore di un marchio patronimico é
costituto dal cognome, ove questo sia largamentiusdi (nella specie

‘Rossi’) il suo carattere distintivo e estremamentéenuato, al punto da

rendere quel cognome neutro e privo di efficacividualizzant€.

% La giurisprudenza italiana ha solo recentementpradipndito la questione del “carattere
distintivo” del marchio patronimico. Invero, nelieecedenti decisioni, tendeva a dare per scontato
la sussistenza del “carattere distintivo” nei ptedaarchi considerandoli segni distintivi “fortgéd

il cui “cuore” consisteva sempre nel cognome. Suitp si vedano, fra le altre, Cass., 11 ottobre
2002, n. 14483, in GADI 200@1478) Trib. Modena, 23 maggio 2001, ord., in GADI 20@292)
Trib. Milano, 31 ottobre 1994, iRiv. dir. ind, 1995, Il, pag. 166; Trib. Roma, 12 marzo 1984, in
GADI 1984 (1756) Trib. Milano, 8 ottobre 1984, in GADI 1984799} App. Torino, 7 dicembre
1984, in GADI 19841819) Trib. Roma, 31 gennaio 1983, in GADI 198%47)ed App. Bologna,
26 aprile 1983, in GADI 198@.664)

60 Cfr., Tribunale di primo grado CE, 15 settembr@®0avente ad oggetto lo slogan “live richly”,
per servizi finanziari e monetari; Tribunale dima grado CE, 30 giugno 2004, concernente lo
slogan “di piu per il suo denaro”, per prodottinadintari e prodotti di drogheria, in GADI 2004
(4777 Tribunale di primo grado CE, 31 marzo 2004, retatllo slogan “looks like grass...feels
like grass...plays like grass”, per prati sinteticedativi servizi di posa in opera; Tribunale dinpo
grado CE, 3 luglio 2003, riguardante lo slogan ‘Beg concept”, per diversi servizi nel settore
degli apparecchi audio e video, dei computer eiddgttrodomestici e Tribunale di primo grado
CE, 5 dicembre 2002, in merito allo slogan “Reabgde, real solution”, per servizi nel settore
dell'informatica, delle televendite e della navigeme.

8L Cfr., Trib. Forli, Sez. distaccata di Cesena, Rigygo 2003, ord., in GADI 20084581)e Trib.
Forli, 3 dicembre 2001, ord., in GADI 2002384)

82 Cfr., Tribunale di Primo grado CE, 1° marzo 20€&s0Sergio Rossi
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Le decisioni pongono l'accento sul fatto che ilotid o inesistente
“carattere distintivo” del cognome deriverebbe aalkua amplissima
diffusione non solo in ambito civilistico, essendaoassoluto il cognome piu
diffuso, quanto meno per quel che concerne iltteta italiano, ma anche a
livello commerciale, ovvero come “segno distintivobn la conseguenza che
la tutela sarebbe limitata esclusivamente allacsmbinazione con il nome
che lo accompagna o con altri elementi distintivi.

Sempre in argomento — peraltro — la Corte di Gaussticon sentenza
del 16 settembre 200% riguardante la registrazione come marchio del
cognome “Nichols” per distinguere distributori aunatici e prodotti
alimentari e bevande distribuiti mediante tali appahi, ha chiarito cheLa
valutazione dell’esistenza ovvero dell'inesisteded carattere distintivo di
un marchio costituito da un cognome patronimicocanhé diffuso, deve
essere effettuata in concreto (...) in relazioneyddato, ai prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione e, dall’atilato, alla percezione del
pubblico interessato

Nella stessa sede la Corte ha chiarito che daffastbne di un
cognome non pud essere automaticamente desuntaoundstto “carattere
distintivo,” né si puo ritenere che il “caratterstohtivo” dei marchi costituiti
da, o contenenti, patronimici diffusi debba essgedutata con criteri

differenti rispetto ad altri tipi di marchf.

83 Cfr., Corte di Giustizia CE, 16 settembre 2004camusa C-404/02, in GADI 2004773) caso
Nichols

64 Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, in cau€-299/99, in GADI 20024464) Corte di
Giustizia CE, 8 aprile 2003, cit.; Tribunale dimo grado CE, 28 gennaio 2004, cit.; Tribunale di
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Infine, per quanto concerne gli slogan, il soloocescui € stata finora
riscontrata la sussistenza del “carattere distifitie¢ quello concernente
I'espressione “Il principio della comoditaDés Prinzip der Bequemlichkgit
usata per contraddistinguere veicoli, mobili di edamento, utensili,
coltelleria, forchette e cucchifiija Corte di Giustizia ha inoltre riconosciuto,
lasciando la valutazione sul punto al Giudice naaie, che potrebbe avere
“carattere distintivo” la dicitura “Have a Breakfer contrassegnare un
particolare tipo di snack,

Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesglativa alla
registrazione come marchio di uno slogan facentt gh una locuzione piu
ampia che aveva gia formato oggetto di una registne come marchio, la
Corte di Giustizia ha affermato ch&’tiso di una locuzione quale elemento
componente di un marchio denominativo puo in lideprincipio far si che
essa acquisisca il carattere distintivo necessgeo poter essere registrata
come marchio. La prova del carattere distintivo aisgo attraverso I'uso
come componente di un marchio complessivo pres@ppba gli ambienti
specializzati percepiscano I'elemento in questi@eparatamente utilizzato,
in modo tale da identificare un prodotto come progate da una

determinata impresa e, quindi, a distinguerlo deeltj di altre impres&

primo grado CE, 9 ottobre 2002, cit.; Tribunalgpdimo grado CE, 30 aprile 2003, cit.; Tribunale di
primo grado CE, 7 febbraio 2002, in causa T-88/0Qrikunale di primo grado CE, 19 settembre
2001, in causa T-129/00 in GADI 2002466)

8 Cfr., Tribunale di primo grado CE, 11 dicembre 206onfermata da Corte di Giustizia CE, 21
ottobre 2004, nel procedimento C-64/02P.

% Cfr., Corte di Giustizia CE, 7 luglio 2005, in cauC-353/03.
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Anche nel caso degli slogan € comunque ribaditedala per cui il
“carattere distintivo” di questa categoria di segon deve essere valutata
con criteri peculiari, diversi da quelli applicat altre tipologie di segfil.

In argomento, tuttavia, fatta eccezione per leapoappena illustrate,
piu in generale e stato rilevato che se da un tatme dapprima evidenziato,
il criterio di valutazione in merito alla sussistardel “carattere distintivo” e
costituito dal modo in cui il segno é avvertito gaibblico, dall’altro lato
guesta stessa percezione comporta l'ulteriore gouesea che mentre un
segno denominativo o figurativo apposto al proddiitsolito si presta piu
facilmente ad essere percepito dal pubblico comecm@ la forma del
prodotto o della sua confezione, o il colore, appano invece al pubblico
per lo pit come un mero elemento strutturale dedetto o come il suo
“normale” aspetto, e non quindi come un “segnoirisb,” ovvero come
entitd che comunica un messaggio sull’origine imgitriale®®

Sul punto é stato osservato che sebbene in linpargipio anche una
forma puo avere “carattere distintivo,” raramentettavia, il pubblico
“legge” la medesima come la portatrice di un deteato messaggio poiché
solitamente il consumatore non le attribuisce inpdo di indicare la fonte

del prodottd®

87 Cfr., nota 97.

®8 Cfr., in dottrina, G. E. SIRONI, “La ‘perceziondel pubblico interessato”, cit., pag. 124 e C.
GALLI, “Il marchio come segno e la capacita distiatnella prospettiva del diritto comunitario”,
cit., pag. 427. In giurisprudenza, cfr., fra lagltCorte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in cadsa
473/01P e C-474-01P, cit.

89 Cfr., in giurisprudenza, fra le altre, Tribunalé gtimo grado CE, 19 settembre 2001, nel

procedimento T-129/00, cit; in dottrina si vedaGALLI, “I nuovi ‘livelli’ di tutela della forma dei
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La giurisprudenza comunitaria ha sottolineato Lia$s di cui sopra in
una lunga serie di decisioni mettendo in luce comeéjnea di massima,
perché la forma di un prodotto possa avere “camtiistintivo” sia
necessario che essa si discosti in maniera sighi& dalla forma che
solitamente assume il prodotto di cui trattasi.

E’ stato pertanto evidenziato che solo una forma sihdifferenzi in
modo rilevante dalla norma o dagli usi del settpu® essere considerata
“distintiva.”

La forma deve cioé essere inusuale per il settoréedimento al fine
di poter concretamente svolgere la sua funzioneditazione di originé®

Significativa, al riguardo, la sentenza pronuncidtlla Corte di
Giustizia in data 7 ottobre 2004, nel procedimeBt®36/02’" relativa alla
richiesta di registrazione della forma cilindrica ldmpade tascabili per
apparecchi di illuminazione e relativi accessori.

La Corte ha confermato la decisione di primo gfadel 7 febbraio
2002 con la quale era stata negata la registraziome marchio della forma
suddetta per carenza del “carattere distintivo.”

In particolare, la Corte ha osservato cidfihché la sola forma di un
prodotto possa costituire un segno distintivo @eijine del prodotto, tale

forma deve presentare caratteristiche sufficientemmaifferenti da quella

prodotti, tra comunicazione e innovazione”, citagp10 e G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del
pubblico interessato”, cit., pag. 123.

0 Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 #2004, in causa C-473/01P e C-474/01P, in GADI
2004(4771) Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, in GAZ04(4769) Corte di Giustizia CE,

6 maggio 2003, in GADI 2004}765)e Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, in GADIO3J4606)

" In GADI 2005(4911) casoMag Instrument
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consueta del prodotto perché un potenziale acqterela percepisca,

anzitutto, come indicazione dell’'origine del prodote non come

rappresentazione del prodotto stesso (...). La questiessenziale € se la
rappresentazione del marchio di cui trattasi indichmmediatamente

allacquirente medio di lampade tascabile che sttt di una lampada

tascabile avente una determinata origine ovvero pdieemente di una

lampad4d.

La Corte ha concluso rilevando chd ‘fnarchi in questione
corrispondono a forme comunemente utilizzate dai débbricanti di
lampade tascabili presenti sul mercato e pertaotaiscono al consumatore
un’indicazione su un prodotto senza consentire mhlividualizzarlo o
associarlo ad un’origine commerciale determirfata

In proposito la Corte ha sottolineato ch&ebbene non occorra
applicare criteri piu severi nel valutare il ‘carre distintivo’ dei marchi
tridimensionali rispetto ai criteri applicati ad @k categorie di marchi,
tuttavia la natura del marchio di cui e richiesta Iregistrazione puo
influenzare la percezione che il pubblico interégsae ricaverd, rilevando
che ‘1l consumatore non farebbe, di regola, un’asso@aegi precisa tra la
forma tridimensionale di un prodotto ed una deterata sua origine, ma si
limiterebbe a percepire tale sua forma come préféi sotto il profilo
tecnico ovvero per alcuni aspetti estetici, oppuren le attribuirebbe
addirittura alcun significato particolare. Affinchd consumatore possa
percepire la forma stessa del prodotto quale metizdentificazione della

sua origine, non sarebbe sufficiente che essardiff® in un modo o
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nell'altro da tutte le altre forme di prodotti dispibili sul mercato, ma essa
dovrebbe possedere una qualsiasi ‘particolaritakddttiri I'attenzione. Per
tale motivo la forma di un prodotto sarebbe, in bgaso, priva di carattere
distintivo quando e banale per i prodotti del segtnteressato e dello stesso
genere delle forme abituali del settore medesimo”.

La Corte, infine, ha ribadito il concetto secondo tDire che un
marchio ha ‘carattere distintivo’ equivale a dird& tale marchio consente
di identificare i prodotti o i servizi per i quadi chiesta la registrazione come
provenienti da un’impresa determinata e dunqueisfiirtuere tali prodotti
o servizi da quelli di altre impre%en conseguenza di cio, la Corte evidenzia
come il fatto che le forme per le quali era statgesta la registrazione
fossero “normali” per il pubblico di riferimento leendesse carenti del
requisito del “carattere distintivo”.

Altrettanto emblematica, in argomento, e la serdedella Corte di
Giustizia CE, del 22 giugno 2006, nel procedime@t@5/05P, casdugust
Storck,con la quale é stato respinto il ricorso presergawerso la sentenza
del Tribunale di primo grado CE che a sua voltavaveonfermato la
decisione della Commissione di Ricorso di rigetédlad registrazione di un
marchio rappresentante una confezione attorcigliaafarfalletta” per
caramelle di colore dorato perché priva del “carattistintivo”.

In particolare, la Corte ha osservato come la fodela confezione
controversa fosse unandrmale e tradizionale forma di confezione di
caramelle” e come fosse riscontrabilein gran numero di caramelle cosi

confezionate sul mercdtoed ha concluso chen&l caso di specie il
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consumatore medio avrebbe percepito il marchio & 1on come
un’indicazione dell’'origine commerciale del prodmttbensi come una
confezione per caramelle, né piu né nieno

La Corte si € anche soffermata sul colore delldemone rilevando
come ‘1l marrone chiaro o il dorato, non abbiano nulla 8€ di insolito e
non é raro neanche vederli impegnati per confezilbisaramellé.

In quella sede la Corte ha sottolineato che taratteristiche della
combinazione di forma e di colore del marchio resio non si differenziano
sufficientemente da quelle delle forme di baseuratemente utilizzate per il
confezionamento di caramelle o toffee e quindi ess® sono idonee ad
essere memorizzate dal pubblico rilevante comecatdri dell’origine
commerciale. Infatti la confezione attorcigliatarfina di farfalla), nel suo
colore marrone chiaro o dorato, non diverge sosiainzente dalle
confezioni dei prodotti di cui trattasi (caramellepffee) che sono
comunemente impiegate nel commercio ed alle quali psnsa
spontaneamente come forma di confezione tipicattii jprodotti'.

Nello stesso senso appare essere la sentenzaCaetka di Giustizia
CE del 12 gennaio 2006, nel procedimento C-173/@4BpDeutsche Sisi-
Werke concernente la registrazione di alcuni marchdinrensionali costituiti
da vari sacchetti che possono stare in piedi petraddistinguere bevande
alla frutta e succhi di frutta.

Anche in quella circostanza la Corte non ha riconuts I'esistenza

del “carattere distintivo” delle confezioni.
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La Corte, infatti, confermando la decisione delblinale di primo
grado CE, ha rilevato chd.4 forma bombata con un fondo allargato dei
sacchetti in questione non € tale per cui i condoma&i possano ravvisare
un’indicazione dell’origine commerciale ma unicarteenuna forma di
imballaggid'.

Segnatamente, la Corte ha osservato checdnsumatore medio
percepisce la forma di un imballaggio per bevandene un’identificazione
dell’origine commerciale del prodotto solo qualai@e forma possa essere
percepita ‘prima facie’ come un siffatto strumedtadentificazioné.

Nel caso in questione, peraltro, la Corte ha pataishe il Tribunale
aveva opportunamente rilevato la mancanza del ttemeadistintivo” dei
predetti sacchetti, a prescindere dalla circostarig i medesimi possano
essere utilizzati per le bevande di frutta ed chudi frutta, sul presupposto
che tale modalita di imballaggio era gia stataiaz#ta per i liquidi per
I'alimentazione in generale e ha concluso pertaméb senso che tale
modalita di imballaggio non possedeva un carattersuale sufficientemente
pronunciato affinché il consumatore medio potessecgpirlo, di per sé,
come identificazione dell'origine commerciale spea di un prodotto di
tale categoria.

Sempre in argomento, considerazioni simili soneesédfettuate dal
Tribunale di primo grado CE, con decisione del géila 2004, nella causa
T-399/02, cascEurocermex con la quale é stata confermata la decisione

della Commissione di Ricorso che aveva rigettataelgistrazione come
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marchio, perché carente del requisito costituitb“darattere distintivo”, di
una forma tridimensionale con rivendicazione déoc@iallo e verde.

La forma consisteva in una bottiglia trasparen&mpita di un liquido
giallo, a collo lungo, nella quale era inserita deta di limone avente una
scorza di colore verde.

In particolare, il Tribunale di primo grado ha ass¢o come 'UAMI
abbia debitamente considerato cha forma della bottiglia che costituisce il
marchio richiesto viene del tutto naturalmente ati@nte. Riguardo, piu in
particolare, alla forma allungata del collo dellaotiiglia in questione, viene
rilevato il fatto che molte birre vengono commelicizate in bottiglie che
hanno la stessa configurazione d’insieme. Quani@ @lcostanza che una
fetta di limone venga inserita nel collo della lgita, esso costituisce una
semplice aggiunta di un elemento banale e peratmmunemente usato per
taluni tipi di birra. Pertanto, i diversi elementiel marchio richiesto, presi
iIsolatamente, vengono comunemente utilizzati pecdimmercializzazione
dei prodotti in questione e tali indizi concretinggntono di concludere come
tali elementi, considerati nel loro insieme, siaaltrettanto comunemente
usati nel settore dell’attivita di cui trattasi eesio atti ad esserlo

Nella stessa sede, il Tribunale ha rilevato ch@éniballaggio di un
prodotto liqguido € un vincolo inerente alla commalizzazione. |l
consumatore medio vi attribuisce in primo luogo upara funzione di
confezionamentq”

Prosegue poi il Tribunale dicendo chdr marchio tridimensionale

costituito da un siffatto imballaggio (bottiglia getro la cui parte superiore
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e leggermente troncoconica e dotata di un collauradiato) ha ‘carattere
distintivo’ solo ove esso consenta al consumatoeeiondi un prodotto del
genere, normalmente informato e ragionevolmentenatt ed avveduto,
senza procedere ad un’analisi 0 ad una comparazesenza dar prova di
particolare attenzione, di distinguere il prodottid cui trattasi da quello di
altre impresé e, quanto ai colori rivendicati (il giallo dellbottiglia ed |l
verde della scorza di limone) chi diallo corrisponde al colore della birra
ed a quello di talune acque gassose, € cioe dellenate, mentre il verde al
colore naturale della scorza del limone verde. treolil giallo ed il verde
sono i colori di base che vengono comunementezzdiii, nel commercio,
per la presentazione di tutti i tipi di alimenti @ju in particolare, di
bevandé

Il Tribunale conclude pertanto ch¥isto nel suo insieme, il marchio
richiesto non si differenzia sostanzialmente dalgme di base del
confezionamento dei prodotti di cui trattasi commeate usate nel
commercio, ma appare piuttosto come una variant&ldiforme. Quindi il
marchio in questione, cosi come € percepito daamswmatore medio, non e
atto ad individuare i prodotti contemplati nella Manda di marchio e a
distinguerli da quelli che hanno un’altra originemmercialé.

Sempre con riferimento al marchio di forma, deghaada e anche la
sentenza della Corte di Giustizia CE, del 29 a20@4, nei procedimenti
riuniti C-456/01P e C-457/01P, caBenke] che ha confermato la decisione
del Tribunale di primo grado CE con la quale eatastespinta la richiesta di

registrazione come marchi di due pasticche di fotn@mensionale per
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prodotti per lavabiancheria e lavastoviglie, cogit 'una da uno strato di
colore bianco e da uno strato di colore rosso gpasti e I'altra da uno
strato di colore bianco e da uno strato di colaale sovrapposti, in quanto
marchi privi di “carattere distintivo”.

Nella medesima sede e stato rilevato che forme in questione non
identificavano in nessun modo, per il consumatmale, la provenienza del
prodotto su cui erano apposte, non avendo le meuesun aspetto
sufficientemente originale per imprimersi facilmenbella memoria e
distinguersi dalle forme ordinarie offerte dal matg’; quanto poi ai colori,
la Corte ha osservato che’tiso di colori di base, come il blu o il verde, é
corrente e addirittura tipico per i prodotti detezgti. 1l ricorso ad altri
colori di base, come il rosso o il giallo, rientfea le variazioni alle quali si
pensa spontaneamente per la presentazione tipidattiprodotti.

La Corte ha escluso pertanto che i marchi in qomestiavessero
“carattere distintivo” poiché si trattava di mart¢chdimensionali costituiti da
una combinazione di elementi di presentazione @vvipici del prodotto
considerato, che non permettevano al pubblicorperte di distinguere tali
prodotti da quelli di diversa origine commerciale.

In particolare, veniva evidenziato chéffinche abbia un ‘carattere
distintivo,” un marchio tridimensionale costituitialla forma di un prodotto
deve essere originale, inusuale o arbitrario. Formeombinazioni di forme
e di colori correnti, banali o ovvie sarebbero idi ‘carattere distintivd'.

Segnatamente, veniva osservato chel“caso di una pasticca per

lavabiancheria o lavastoviglie, € la funzionalitthec conta e, per |l
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consumatore, la forma normale e naturale di quegtoere di prodotti
guella rettangolare ovvero un’altra forma altrettan semplice. |l

consumatore non si interrogherebbe sulla compase&iesatta e sull’effetto
degli agenti di colore della pasticca, bensi presuebbe, tutt’al piu, che si
tratti di due sostanze dalle diverse propriega non di un mezzo di
identificazione della provenienza del prodotto

La Corte precisava altresi ch#d pubblico del settore interessato e
composto da tutti i consumatori, atteso che i ptodeer lavabiancheria e
lavastoviglie presentati in forme di pasticche sopeni di larghissimo
consumo. Il consumatore medio interessato presberg@ioca attenzione alla
forma ed al colore precisi delle pasticche propperché esse non sono
vendute separatamente, bensi in confezioni dabdi uprelevata di volta in
volta solo la quantita di pasticche interessatecdhsumatore avrebbe tra le
mani queste pasticche solo per pochi istanti e @@rebbe motivo di
chiedersi, in quegli istanti, quale pasticca stiaintilizzanda.

Gli insegnamenti delle decisioni in rassegna trovascontro anche in
altre due pronunce.

Si tratta della sentenza del Tribunale di primadgr&E, del 30 aprile
2003/° nelle cause riunite T-324/01 e T-110/02, e di lgueél Tribunale di
primo grado CE, del 5 marzo 2003, nel procedim@ni®4/01*.

In argomento, infatti, la prima si € cosi espresdan marchio

tridimensionale (nella specie, costituito da unanfa di sigaro di colore

3 In GADI 2003(4616) casoAxions
" In GADI 2003(4614) casoUnilever.
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bruno per prodotti al cioccolato) caratterizzato tavi differenze rispetto a
forma e colori ampiamente diffusi sul mercato peydotti identici non é di
per sé (e percio in assenza di altri elementi n@ativm o grafici) munito del
‘carattere distintivo’ minimo richiesto per la vdk registrazioné

Sulla base di tali considerazioni € stata esclasagistrazione come
marchio della forma costituita da un lingotto d’opmiché per il prodotto in
guestione (cioccolato) tale forma non si differava sostanzialmente da
talune forme di base del prodotto considerato, gk piuttosto come una
variante di queste.

Per quanto concerne la seconda pronuncia, essarifarmato la
decisione della Commissione di Ricorso con la gqualstata respinta la
richiesta di registrazione come marchio della forchauna pasticca per
detergenti solidi poichéL'a forma ovoidale irregolare del marchio richiesto,
anche se non strettamente identica alla forma dikde tradizionalmente
rappresentata dal sapone o dal detergente normatey ne differisce in
modo significativo. Anche le macchiettature presestilla pasticca
sarebbero comuni. Le pasticche come quelle dellecormente
rappresenterebbero un’idea fondamentale di confem@ento per detergenti
e per una vasta gamma di prodotti simili. La pastiadi cui trattasi non
presenterebbe caratteristiche arbitrarie tali dastinguerla da altre simili
forme presenti sul mercdto

Nella stessa sede, il Tribunale di primo grado hecipato che Le
differenze tra la forma di cui é richiesta la remézione e le forme di base

delle pasticche di detersivo rotonde o rettangolan sono tali da essere
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notate dal consumatore essendo la forma di cuitdsat corrente, o
comunque una Vvariazione della forma standard, rdeggnquadrata o
rettangolare a cui si pensa spontaneaménte

Dallesame della casistica giurisprudenziale checede si puo
concludere come sia piuttosto difficoltoso per ansumatore percepire la
forma di un prodotto come segno dotato di “carattdistintivo.” Nella
maggior parte dei casi, invero, essa rappresengdcaga di strettamente
inerente al prodotto risultando pertanto scont@tmseguentemente, occorre
che la forma presenti una certa “arbitrarieta,” sk@ecioé piuttosto fuori dal
comune, non (0 comunque poco) tradizionale perrpatssere in grado di
essere recepita come indice della provenienza mdgaziale.

In altri termini, la forma di un prodotto dovra ess tale da attirare
I'attenzione del consumatore, avere su quest’ultimaertoappealaffinché
possa essere percepita come marchio.

Peraltro, problemi simili a quelli riscontrati pemarchi di forma sono
riscontrabili anche per i marchi costituiti dal ar.

Infatti, anche in relazione ai colori non sono naecpronunce che
hanno evidenziato le incertezze del pubblico dirnhento nella percezione
del medesimi come “segni distintivi,” essendo cdasito “inabituale” il loro
uso come marchio.

In proposito, il Tribunale di primo grado CE, coentenza del 25
settembre 2001, nella causa T-316/00, ha conferr@atdecisione della
Commissione di Ricorso del 28 luglio 2000 (procesimo R 558/1999) con

la quale € stata esclusa la registrazione comehmsagella combinazione di

64



due colori (il verde ed il grigio per contraddigjuere prodotti di
giardinaggio) poiché ritenuta priva di “caratteistidtivo”.

In quella stessa sede il Tribunale ha affermato“tlaecombinazione
cromatica verde/grigio da limpressione di una téitea verde, colore
ampiamente diffuso e valorizzante i prodotti di ¢tttasi, collocata su
fondo di tonalita grigio chiaro, colore che non édlinato ad attirare
I'attenzione del pubblico in quanto € vicino al @@ del metallo ed usuale
per numerosi suppottied ha concluso cheLa combinazione di verde e di
grigio non sara percepita dagli ambienti interessebme un’indicazione
d’origine imprenditorial€’”

Segnatamente, il Tribunale ha osservato cHecblor verde e
abitualmente utilizzato per i prodotti di cui trafi e, pertanto, non
costituisce un elemento che possa essere, di pdaouhito, afferrato e
memorizzato quale indicatore dell'origine commeleia Peraltro la
gradazione di verde utilizzata nella combinazionenaatica la cui
registrazione viene richiesta non presenta uno tsgnento sufficientemente
percettibile in rapporto alle tonalita di verde camemente utilizzate nel
settore dei prodotti designati. Quanto al grigiGgse non presenta alcuna
particolarita che permetta al consumatore di pemsahe non si tratta del
colore naturale del materiale o di una sempliceocakione del medesimo o
del suo imballaggid

Dalle considerazioni che precedono il Tribunale thatto la
conclusione chell' consumatore non percepira nella giustapposiziaie

verde e del grigio un segno indicante che i prddptbvengono da una
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medesima impresa, ma la percepira piuttosto comemeno elemento di
rifinitura dei prodotti in questiorie™.

Le osservazioni formulate dalla giurisprudenza coitawmia sul punto
sono state espresse anche da quella italiana.

In particolare, il Tribunale di Milano, con ordirnem del 30 luglio
2002,"® occupandosi di un caso in cui il colore che unfiesa riteneva
tutelabile come marchio costituiva il colore di uparte del prodotto (in
particolare della filettatura di viti e bulloni) reatuito che H fatto che nel
campo dell'industria meccanica un colore venga ao&mente utilizzato al
fine di indicare il trattamento di viti e bullonioa un prodotto autofrenante
fa si che I'uso di questo colore assuma una spacifalenza funzionale e cio
impedisce una valida registrazione come marchioqdesto colore per
contraddistinguere i prodotti di cui si tratta”

Segnatamente, il Tribunale ha rilevato chidel’ caso di specie, il
colore blu, non assolve di per sé alcuna funziswmlgendo il ruolo di
simbolo in grado di indicare che il prodotto che fteca ha subito un
trattamento che lo ha dotato di determinate projrieHa pertanto un
significato eminentemente descrittivo di una beecjga caratteristica del
prodotto e non un significato distintitzo

Nella stessa sede il Tribunale ha evidenziato Sidtta utilizzazione
del colore blu su viti ha acquisito una specifiedenza funzionale, in quanto

destinata a rendere evidente all’'utilizzatore l&penza del trattamento

S Cfr., Corte di Giustizia CE, 24 giugno 2004, iusa C-49/02, cit., caddeidelbergeBauchemie
e Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in proceatitn C-104/01, cit., cadabertel.
®In GADI 2003(4515)
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autofrenante e la specifica destinazione della witdel bullone in questione
ad un determinato uso (...). In tal senso la preseizma determinata zona
colorata in blu sulla vite ha la funzione dei difaziare esteriormente tali
pezzi rispetto a trattamenti diversi al fine di sentire l'immediata

individuazione per lo specifico scopo previfo

Dalla disamina delle pronunce riguardanti i mardhcolore, si puo
evidenziare come per il colore, al pari di quante sletto per la forma, e
necessario che questo sia “inusuale” per il setdorgerimento, non essendo
diversamente in grado di assolvere la funzionendiga propria del marchio.

Cio premesso, il discorso inerente all’esistenzendggiore difficolta
in merito al riconoscimento del carattere distiatimtrinseco di determinati
segni alla luce delle ragioni precedentemente tiths, non deve tuttavia
condurre ad inappropriate generalizzazioni.

Esso, infatti, non e da riferire indistintamentitie le forme o a tutti i
colori, esistendo anche nell’ambito dei marchiitnensionali e dei marchi
costituiti da un colore esempi di forme, o tonatitamatiche o combinazioni
di colori, che per la loro originalita e carattegdzione si impongono
immediatamente agli occhi del consumatore comertisdigtintivi”.

Tale assunto ha trovato particolare applicaziorka gurisprudenza

comunitaria.

11 Tribunale, in considerazione della valenza fonale del colore, ha escluso la registrabilita

come marchio in applicazione dei principi di cuiaat. 9 CPI relativi alla forma.
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In materia di marchi di forma, ad esempio, il Tnhale di primo
grado, con decisione del 24 novembre 2004, in ca893/02"®, ha
riconosciuto la registrabilitd come marchio di uacbne per saponi e
profumi ritenendo sussistente il requisito del &tare distintivo”.

Il Tribunale si €& cosi espresso:.Cdstituisce valido marchio
comunitario di forma tridimensionale, in quanto dtmt di capacita
distintiva, un flacone ricaricabile e trasparententenente un prodotto per la
pulizia del bagno, somigliante ad un cristallo mbino, per la presenza di
molti angoli, e in quanto il tappo € integrato rielimagine d’insieme,
perché tale aspetto inconsueto € idoneo ad attiréiegtenzione del
consumatore medio, che & in grado di distinguete farma da quella di
prodotti dello stesso tipo con diversa provenieoammerciale, tenuto conto
anche che il settore merceologico in oggetto siattarizza per la elevata
competitivita, sicche gli operatori commerciali temo a distinguere i propri
prodotti da quelli dei concorrenti differenziandoantenitorf.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come iad¢bne in questione
presentasse un gran numero di particolarita che difderenziavano
chiaramente da altri recipienti usati per prodsitnili, essendo appunto
caratterizzato da un gran numero di angoli, latiswerfici che gli
conferivano l'aspetto di un cristallo, rafforzatal @olore bianco lattiginoso.
Il recipiente aveva poi un taglio ed un’aggresaivintenzionali e si
distingueva dalle forme conosciute per il fatto edisere particolarmente

piatto.

8 In Foro It., 2005, III, parte 4°, cagdenkel
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Nella stessa sede, peraltro, il Tribunale ha ev@o la circostanza
che gli operatori presenti sul mercato dei prodqutila pulizia, caratterizzato
da una forte concorrenza, devono affrontare lirapeo tecnico del
confezionamento per la commercializzazione (atids® per loro natura i
prodotti liquidi non possono essere venduti neb Istato ma necessitano di
un confezionamento) di detti prodotti e sono saggalia necessaria
etichettatura di questi ultimi. Conseguentemenie,ogeratori sarebbero
spinti a rendere i loro prodotti identificabili pstto a quelli dei concorrenti,
in particolare in relazione alla loro apparenzaalld concezione del loro
imballaggio, al fine di attirare l'attenzione debnsumatore. Quest'ultimo
sarebbe pertanto pienamente capace di percepfarna dell’imballaggio
dei prodotti interessati come un’indicazione deljomme commerciale di
guesti ultimi, ove essa presenti caratteristich#icsenti a consentire di
distinguere i prodotti che contraddistingue da luaVventi una diversa
origine commerciale.

Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato sltreome la
combinazione degli elementi di cui era costituilo marchio (flacone
capovolto, tappo integrato, recipiente particolartaepiatto) conferisse alla
forma in questione un aspetto particolare e incetwsuale da consentire al
pubblico di riferimento, proprio grazie alla formdell'imballaggio, di
distinguere quei prodotti da quelli provenientiadi imprenditori.

In argomento, degna di nota e altresi la pronudeiaTribunale di

primo grado CE del 3 dicembre 2003, in causa T<B5/con la quale &

" In GADI 2003(4617) casoNestle
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stata riconosciuta la registrabilita come marchetiadforma di una bottiglia
trasparente con tappo blu su fondo blu per bevandtoliche.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato come flama e la
decorazione globale della bottiglia conferissero salgno richiesto un
“carattere distintivo,” sottolineando altresi coladorma della bottiglia fosse
particolare poiché “bombata” nella parte superierein linea generale
composta da vari elementi decorativi, puramentérarh incisi nel materiale
della stessa.

Segnatamente, il Tribunale ha osservato die combinazione degli
elementi di presentazione che costituisce il marcithiesto e effettivamente
specifica e non puo essere considerata come deld¢amune. In tal senso, il
corpo accentuatamente cilindrico della bottigliacee scanalature oblique
che, da una parte ricoprono totalmente la parte veurdella bottiglia
accentuandone l'effetto di curvatura e di bombatdedla parte superiore, e,
dall'altra parte, sono valorizzate dalla presenzella parte inferiore della
bottiglia, di scanalature ad orientamento opposttando luogo ad un
insieme che forma un disegno notevole e faciimer@morizzabile. Questa
combinazione conferisce quindi alla bottiglia iraege un aspetto particolare
che, tenuto conto altresi del risultato esteticansieme, e tale da captare
I'attenzione del pubblico interessato e da consenta quest’ultimo,
sensibilizzato alla forma dellimballaggio dei prati di cui trattasi, di
distinguere i prodotti oggetto della domanda diistgazione da quelli aventi

un’altra origine commerciafe
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Sempre in materia, altrettanto interessante edaidee del Tribunale
di primo grado CE, emessa in data 6 marzo 2003,pretedimento T-
128/01, che ha ammesso la registrazione come noadciorma per veicoli,
apparecchi di locomozione terrestri, aerei o naetielativi componenti, di
un segno raffigurante la calandra anteriore diinalo.

In proposito, il Tribunale ha valutato l'originait I'unicita ed Il
carattere inusuale, dunque la sussistenza del siemudel “carattere
distintivo” della calandra oggetto della domanda diarchio in
considerazione del fatto che la medesima non éliazata da nessun altro
veicolo terrestre.

Veniva in particolare sottolineato che la forma debdello della
calandra in questione fosse inusuale ed atta anre la forma di una
calandra di altri tempi. Il Tribunale ha conclugevando come It segno di
Cui trattasi non possa essere considerato comemagine, che viene in
mente spontaneamente, della rappresentazione tigicauna calandra
contemporanea, evidenziando quindi la circostanbg ¢a calandra in
guestione sia atta a differenziare ed identificareeicoli a motore su cui €
installata da quelli che provengono da altre im@es

Per quanto concerne i colori, invece, un caso inlaolore e stato
ritenuto idoneo ad essere percepito come segnimtdist € rappresentato
dalla decisione della Commissione di Ricorso deliNll, del 25 gennaio
2000%che ha considerato registrabile come marchio unsegmposto da

tre fasce orizzontali, delle quali quella al centerde e le altre due nere,

8 In GADI 2000(4195)
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ritenendo dotata di “carattere distintivo” la comdmione di colori verde e
nero per designare servizi di assicurazioni edidifeanziari.

In particolare, la Commissione ha ritenuto registeacome marchio
guella combinazione, rivendicata esclusivamente gferimento ad una
composizione specifica dei due colori (costituit@lal disposizione degli
stessi in tre strisce orizzontali, di cui quellanttale verde e le due esterne
nere) reputandola sufficientemente inconsueta atteaizzante da poter
essere percepita come indicazione di provenienzegn&@amente, la
Commissione ha osservato chié rharchio e costituito da due colori che
sono disposti in modo da formare una struttura chjavvero due strisce
orizzontali nere, una superiore ed una inferiore eclracchiudono
simmetricamente una striscia verde posta nel me2edanto il marchio e
delimitato in modo chiaro ed ha una struttura assaente inconfondibile

La Commissione ha concluso pertanto nel sensotehate che la
combinazione di colori “nero-verde-nero” in strispazzontali € fantasiosa
ed inusuale nel settore assicurativo.

Ed ha invero osservato ch&ria combinazione di colori di questo
tipo, strutturata a strisce orizzontali, si adatfsarticolarmente bene ad
essere percepita dai clienti dei servizi assicwiate finanziari come
indicazione di provenienza di tali servizi. Quest@archio, applicato su
opuscoli pubblicitari, carta intestata, bigliettiadvisita, ecc., puo servire per
attirare I'attenzione dei consumatori sul fatto ctre strisce orizzontali nei

colori nero-verde-nero indicano i servizi di unateleninata impresa (...)
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[tenuto anche conto del fatto ch& il colore verde, né il colore nero hanno
un significato particolare in riferimento ai servassicurativi o finanziafi.

Le decisioni illustrate offrono peraltro lo spurnper riflettere su un
elemento fondamentale in tema di sussistenza dattese distintivo” di un
segno.

Esse, invero, rilevano non solo per quanto attistiettamente al
concetto di “carattere distintivo” di un segno ierrhini di origine
imprenditoriale ma anche e soprattutto per altre diati: da un lato la
centralita del ruolo della percezione del consuneatwella valutazione del
“carattere distintivo” di un segno, e non dunqui® son riferimento alla sua
"attitudine astratta a distinguere”; dall’altro data particolare importanza
della medesima per determinate tipologie di seggtirdivi in considerazione
della generale minor facilita nel riscontro dellassistenza di “carattere
distintivo” delle forme dei prodotti e dei colori.

Nelle medesime, sul punto, € dato rilevare, pevenso, che assume
rilievo il modo in cui un segno, in un determinatontesto, € avvertito dal
pubblico cui il segno medesimo €& destinato e, peraltro verso, che é
tuttavia essenziale evitare qualsiasi meccanicismabla valutazione del
“carattere distintivo”.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, é stato balonzzato dai giudici
comunitari nel caso ad esempio di marchi costituli cognomi

particolarmente diffusi.
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In tali occasioni, sia il Tribunale di primo gra@E® che la Corte di
Giustizia CE™ non hanno attribuito “automaticamente” ridotto attere
distintivo ad un segno per il solo fatto della apgaenza del medesimo ad
una certa categoria di marchi, ma hanno sottolndat rilevanza della
percezione del consumatore ai fini della prededtatazione.

Il principio, peraltro, e stato ribadito anche ioume pronunce aventi
ad oggetto slogan e forme.

In altri termini: se €& corretto tener presente anelhlutazione del
“carattere distintivo” il modo in cui i vari segrsono differentemente
percepiti dal pubblico e riconoscere che certi segndenzialmente si
prestano meno di altri a fungere da marchio, appare potersi affermare
che il fatto che un segno appartenga ad una cetégaria possa di per se
comportare che sia privo di “carattere distintivo” dotato di “carattere
distintivo” ridotto.

E cio in quanto in questo modo si finirebbe peappdicare il criterio
di una valutazione in concreto della percezione dehsumatore, per
sostituirlo con una valutazione tipizzata per categ

Peraltro, se l'adozione di criteri generali di wakione parrebbe
opportuna, non si puo in alcun caso prescindel&saine, appunto caso per
caso, del modo in cui il singolo segno € avvertim pubblico, in un

determinato contesto.

81 Cfr., Tribunale di primo grado CE, 1° marzo 206&s0Sergio Rossicit.
82 Cfr., Corte di Giustizia CE, 16 settembre 20040ddichols cit.
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Si pud dunque concludere rilevando che la percezibe parte del
pubblico interessato rappresenta lo strumento fmedéale per

linterpretazione dei requisiti di validita del nchio 2

3.3. Il secondary meaning.

Nel paragrafo precedente si € osservato che vi sotita, tra le quali
le forme ed i colori, che non vengono abitualmeygecepite, salvo qualche
eccezione, come “segno” e in particolare come “saljstintivo” in se.

Proprio per questo assume particolare importanzpotsibilita per
gueste realta di “diventare” avvertite come marafpi@ndo vengono usate
come tale e “caricate” di un messaggio distintivoparticolare per effetto
della pubbilicita, rilevando — in ogni caso — lacostanza che in conseguenza
di tale uso il pubblico di riferimento percepisdéettivamente il prodotto o il
servizio designato dal solo marchio come proveriatd una determinata
impresa”

La giurisprudenza comunitaria, e non solo, ha Bo#ato quanto
sopra in diverse decisioni mettendo in luce comematémente, perché la
forma di un prodotto o il suo colore siano in gratievolgere una funzione
distintiva, occorre che con l'uso la forma o il @@ si impongano

all'attenzione del pubblico non solo in sé consiierma come portatori di

8 Cfr., G. E. SIRONI, “La percezione del pubblicteiressato”, cit., pag. 121.
84 Cfr., C. GALLI, “ll marchio come segno e la capaciistintiva nella prospettiva del diritto

comunitario”, cit., pag. 430.

75



un messaggio appunto distintivo: quello che, attrsw la comunicazione e
soprattutto la comunicazione pubblicitaria, le ieg® sono capaci di
convogliare®

Tali categorie di segni distintivi — pertanto — hanrappresentato |l
campo di elezione, in maniera molto piu frequentgpatto ai marchi
denominativi, per le fattispecie di acquisito dafattere distintivo” attraverso
'uso, a seguito di quello che da sempre la gimadpnza comunitaria ha
definito “un processo normale di familiarizzazione del putabinteressatg
ovverosecondary meaning.

Nell’affrontare il discorso sulsecondary meaningon particolare

riferimento ai marchi di forma e/o di colore, & oppino sottolineare come

8 Cfr., Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, nebgedimento C-136/02, caddag Instrument
cit.; Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002causa T-173/00, cit.; Corte di Giustizia CE, 6
maggio 2003, in causa C-104/01, cit.; Tribunalgritino grado CE, 25 settembre 2002, in causa T-
316/00, cit.; Commissione di Ricorso dellUAMI, Zfennaio 2000, cit.; Commissione di Ricorso
del’lUAMI, 16 febbraio 2000, nella causa T-122/3%,; Commissione di Ricorso dellUAMI, 3
maggio 2000, nel procedimento R-27271999-3; Conionissdi Ricorso dellUAMI, 20 luglio
1999, in caso R-5/1999-3 e Commissione di Rico8UWAMI, 27 ottobre 1995, in GADI 1996
(3524) casoManitobg per quanto riguarda la giurisprudenza domesiiceeda, tra le altre, Trib.
Milano, 30 dicembre 1999, in GADI 20@0118) casoFerragamoe Trib. Genova, 4 gennaio 1997,
ord., in GADI 1997(3637) casoFerrero. In dottrina cfr., tra gli altri, C. GALLI, “ll mechio come
segno e la capacita distintiva nella prospettidad@@to comunitario”, cit., pag. 430; C. GALLI,l“
‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodottira comunicazione ed innovazione”, cit., pag. @0;
GALLI, “Segni distintivi e industria culturale”, tj pagg. 470-505; D. SARTI, “Marchi di forma ed
imitazione servile di fronte alla disciplina eurapgel design”, irSegni e forme distintive. La nuova
disciplina Scritti di diritto industriale, Collana direttad\. VANZETTI e G. SENA, 2001, Giuffre,
Milano, pagg. 249-263; P. A. E. FRASSI, “L'acquistiella capacita distintiva delle forme
industriali”, in Segni e forme distintiye2001,cit., pagg. 275-299; P. A. E. FRASSI, “Forma del
prodotto,secondary meaning standardizzazione,” iRiv. dir. ind, 1999, |, pagg. 142-176 e M.
RICOLFI, “I segni distintivi. Diritto interno e dito comunitario”, cit., pag. 66.

8 Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 7 otteb2004, casdMag Instrumentcit.; Corte di
Giustizia CE, 6 maggio 2003, caktertel, cit. e Commissione di Ricorso dellUAMI, 19 april
2000, R-282/98-2, cagorange I} in S. Sandri-S. Rizzo, “I nuovi marchi”, cit.,gm 235-243.
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occorra distinguere concettualmente il problemd’ideheita, in astratto,
della forma e/o del colore alla registrazione comarchio ai fini della
distintivita (di cui si & diffusamente argomentat cap. 2), da quello della
attitudine, in concreto, a distinguere.

Invero, come é stato osservato, I'uso prolungatb ségno potra
incidere solo sulla seconda, non potendo sanardifetto riguardante la
prima.

Il secondary meanin@ infatti un fenomeno che interessa solo
“carattere distintivo” del segno, non dispiegandoua effetto in merito

m

allattitudine astratta del segno a distinguéfe”

Da qui l'indubbia rilevanza dell'istituto desecondary meaning
precipuamente per i marchi di forma e di colorepse alla luce delle
considerazioni fin qui svolte.

In altri termini, il discorso sarebbe sostanzialteeguesto: se la forma
o il colore non sono nemmeno “astrattamente idanadistinguere” un
prodotto od un servizio, non si pud porre un protaesull’eventuale
sussistenza del “carattere distintivo” poiché madcail primo requisito,
necessariamente, non si potrebbe rilevare il se;atato che verrebbe meno
il presupposto su cui quest’ultimo si fonderebbe.

Diversamente — ovvero nel caso in cui una formahaalore siano

“astrattamente idonei” ad essere percepiti comeciniar— 'eventuale

87 Cfr., P. A. E. FRASSI, “L'acquisto della capacitistintiva delle forme industriali”, inSegni e
forme distintive. La nuova disciplinait., pagg. 275-299; P. A. E. FRASSI, “Forma gebdotto,
secondary meaning standardizzazione,” cit., pagg. 142-176; M. RLED “Le nozioni di
‘attitudine a distinguere’ nel C.p.i. e nel dirittwmunitario”, cit., pagg. 157-166 e G. SENA, ‘I

diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio emitario”, cit., pag. 85.
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mancanza dell'attitudine, in concreto, della foreda del colore a trasmettere
un messaggio sull’origine imprenditoriale, potrel@ssere sanata attraverso
una procedura di riabilitazione consistente netljiasto del “carattere
distintivo”.

Al riguardo, in particolare, € stato ripetutameaféermato che I
colore del prodotto, la sua forma, la sua confeeloruno slogan
pubblicitario non vengono immediatamente perceddi pubblico come
elementi distintivii, non essendo normalmente usaine strumenti di
identificazione. Pertanto, la prova del ‘carattedsstintivo’ effettivamente
posseduta agli occhi del pubblico interessato desgere particolarmente
convincente perché essi possano essere tutelabilecsegni distintivi®®

In argomento, con riferimento alla forma di un ptid, significativa
é la sentenza della Commissione di Ricorso dell'UAd&! 14 aprile 2008
che — relativamente al marchio consistente in irtad della Ferragamo — e
precisamente il fiocco “Vara”, ha osservato cHenfarchio tridimensionale
costituito da una placchetta dai contorni arrototida&on due aperture sui
lati opposti in corrispondenza delle quali e legatm nastro piegato
simmetricamente a forma di fiocco € un valido mera@omunitario perché
il richiedente ha dimostrato che ha acquisito ‘ctiese distintivo’ ai sensi
dell’art. 7, co. 3 del Regolamento 40/ta 207/09}

Nella fattispecie era stato provato I'uso del sedaoltre 20 anni in

Europa ed altrove, era stato confermato un fattunatevole circa la vendita

8 Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, in sauiunite C-108/97 e C-109/97, in GADI 1999
(4043) casowindsurfingChiemsee.
8 In GADI 2000(4197) casoFerragamo
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di scarpe recanti il fiocco “Vara” ed in generalguardo alla vendita dei
prodotti contraddistinti dalla predetta fibbia etdine era stata dimostrata
I'entita degli investimenti pubblicitari effettuagu quotidiani e riviste.

La pronuncia ha concluso come seguBerhbra credibile che un
articolo di moda che i giornalisti descrivono constéatus symbol’ goda di
qguel tipo di riconoscimento che gli consente dioasse la funzione di
indicatore dell’origine commerciale. Questo vienenfermato anche dalle
dichiarazioni giurate dei rappresentanti di talumkelle case di moda piu
importanti in Europa, che hanno tutti attestato reputazione del fiocco
‘Vara'. Tali testimonianze, provenienti da concartiedella ricorrente, sono
innegabilmente convincenti. | vari elementi di @ov dati sulle vendite,
spese per la pubblicita, servizi pubblicati dallampa e testimonianze di
esperti indipendenti — si rafforzano a vicenda etgqnoo alla conclusione che
il fiocco ‘Vara’ e riconosciuto da una consideregolpercentuale di
acquirenti di articoli di moda come segno che diabé un legame con la
societa ricorrent&

Sul punto, degna di nota appare altresi la deasibeila Corte di
Giustizia CE, del 18 giungo 2002, nel casoPhilips Eletronics che
relativamente ad un marchio costituito dalla fordeh prodotto, ha stabilito
che ‘L’'uso su larga scala di un segno che consista nédlana di un
prodotto che il titolare del marchio sia 'unico athmettere sul mercato e

sufficiente ad attribuire al segno medesimo un ttara distintivo, allorché

risulta che, quale conseguenza di detto uso, undepsostanziale degli

% Nella causa C-299/99, cit.
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ambienti interessati associa tale forma del proddit titolare del marchio
ad esclusione di qualsiasi altra impresa, e cidesatorta di una valutazione
effettuata sulla base di dati concreti ed affidgbiprendendo in
considerazione 'aspettativa presunta di un consiomgamedio del prodotto
in questione, normalmente informato e ragionevolmemttento ed
avvedutd.

Considerazioni analoghe sono state svolte dallarispiwdenza
italiana con riferimento al colore.

Emblematica, sul punto, appare la pronuncia dddufrale di Milano,
del 6 agosto 2008che ha tutelato come marchio della Ferrari il mol@sso
riferito alle autovetture di Formula 1 ed ai gidoatche le riproducevano,
valorizzando proprio la concreta percezione delbpiab interessato, che in
guesto campo riconosce in tale colore usato conlerecadi fondo o
comunque prevalente dell’autovettura un “segnoirdigdb” unicamente
riferibile alla Ferrari.

Nella stessa sede, peraltro, veniva enfatizzatairtastanza che la
gamma dei prodotti realizzati dai contraffattorinqgmendeva prodotti che
ritraevano ed accostavano, senza nominarle, detdiii ad almeno tre case
quali le rosse o rosso-bianche (Ferrari), le gibllo (Renault) e le grigio-
nere (McLaren), il che aveva reso evidente cheiteaiincolore i modelli in
contestazione intendessero richiamare precisamientEerrari, fornendo
quindi la conferma della distintivita del colore sso appunto nella

percezione del pubblico interessato.

%L In IPLawGalli Newslettersettembre 2008, pag. 24 ss.
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Sempre con riguardo al colore come marchio, € daadare il caso
“storico” relativo al colore lilla per contraddisguere tavolette di
cioccolato?

In tale circostanza I'Ufficio di Alicante ha conses il marchio
comunitario, dopo le prime obiezioni dellEsamirratoin considerazione
delle imponenti prove prodotte a sostegno dell’'argoto che ormai e da
tempo il consumatore europeo associava a quelectddiamosa tavoletta di
cioccolata svizzera.

Dall'analisi delle sentenze citate emerge che Iatisfsecie
dell’'acquisto di “carattere distintivo” consisteopriamente nel fatto che un
determinato segno, all’inizio non percepito comeah#, ad un certo punto,
grazie alluso di cui e oggetto e quindi al fattbecil consumatore si e
abituato a vederlo utilizzato in relazione ad urtedminato prodotto o
servizio, inizia ad essere avvertito come “segstirtivo.”

In linea con questo orientamento € anche la giturggnza domestica.

In questo senso, infatti, si & espresso il Tribeindil Perugia, con
ordinanza datata 5 ottobre 208D, rilevando come It marchio
‘Eurochocolate’ possieda sufficiente capacita distia, anche perché a
seguito dell'uso della pubblicita di cui e stato gegto, ha finito per
individuare, agli occhi del pubblico dei consumatoesclusivamente la

manifestazione fieristica cosi denomirfata

°2|| marchio & stato rappresentato graficamente l@ilegazione dell’esemplare e la descrizione
verbale fl marchio puo essere collocato nel Pantone’s PescBook tra le tonalita con i numeri E
176-4 e E 176-3. Indicazione del colore: Lilla/\gblLa registrazione & stata accettata ed ha assunto
il no. 000031336. CfrOAMI News 2, 8.

% In GADI 2000(4183)
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In questa prospettiva, quindi, tra “carattere distd” cd. “intrinseco”

e “carattere distintivo” cd. “acquisito” con l'usopn esiste alcuna differenza
qualitativa”.

Invero, si tratta in ogni caso di idoneita del segm fungere da
marchio; la diversita riguarda solo il modo in quiesto “carattere distintivo”
si manifesta: nel primo caso, grazie allidonei&l degno, in concreto, a
distinguere; nel secondo caso, a seguito di uwittdel titolare che carichi
il segno di un messaggio distintivo che esso, in @ riferimento a
determinati prodotti e/o servizi, non possiede.

La differenza tra le due ipotesi ha tuttavia unewmote rilievo sul
versante dell’acquisto del diritto sul marchio,alahe per stabilire se vi sia
un “carattere distintivo” intrinseco occorre vahgtase esista un’idoneita a
distinguere a prescindere dalluso del segno, shiiae di un giudizio
prognostico sul fatto che il segno si presti acespercepito come marchio;
mentre per determinare se vi sia un acquisto diattere distintivo” con
'uso non si pud prescindere da una dimostrazioneoche il segno, gia
usato, e in concreto percepito dal pubblico intsats

E se da un lato solitamente i due aspetti si cunaylael senso che un
“carattere distintivo” intrinseco si accresce cbrdncreto uso del segmfd,

ove invece difetti il “carattere distintivo” intrg@co, I'acquisto del diritto

|| carattere distintivo “intrinseco” si fonda sun giudizio ipotetico mentre quello “acquisito” &
basato su una valutazione in concreto. Quest'ultiatatazione tiene conto del significato originario
del segno che rimane e al quale si aggiunge gaetjaisito attraverso la procedura di riabilitazione
% Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 7 lumlR005, in causa C-353/03, caestlé/Marse
Tribunale di primo grado CE, 21 aprile 2005, cAsapafrance
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potra basarsi solo sul dato concreto dell’essefettebmente il segno
percepito come marchio.

Comunque, il riferimento alla percezione del putdblanche ai fini
dell'acquisto del “carattere distintivo” € importan per richiamare
I'attenzione sulla circostanza che la riabilitazasel marchio non puo farsi
derivare unicamente dall’'uso in sé del marchio,nexemente intenso o
protratto nel tempo, ma solo da un utilizzo delrgeghe abbia avuto |l
concreto effetto di consentire al pubblico intea¢gsdi istituire una
connessione diretta fra il marchio e la sua origi(@ovenienza)
imprenditoriale®

In quest’ottica si pud affermare come il “carattelistintivo” di un
segno sia un concetto dinamico, poiché e determih@ta percezione che il
destinatario del prodotto o servizio contraddistiita del segno: se |l
pubblico sempre piu percepisce il segno come dissdirdei prodotti o dei
servizi di una specifica impresa la sua capacittindiva si accresce e
viceversa’

Al riguardo, la posizione sia della Corte di Gim&tj sia della nostra

giurisprudenza, e quella di riconoscere comunquelaual segno quando

I'acquisto di “carattere distintivo” si sia verifito®® particolarmente esplicita

% Cfr., G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblicmteressato”, cit., pag. 127-133 e L.

TAVOLARO, “Marchio di forma esecondary meanirigin Il Dir. Ind., 2007/6, pag. 537.

9 Cfr., L. MANSANI, “La capacita distintiva come coetto dinamico”, il Dir. Ind., 2007/1, pag. 19.
% Cfr., in ambito comunitario, fra le altre, in gisprudenza, Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004,
nel procedimento C-136/02, castag Instrument cit.; Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre

2002, in causa T-173/00, cit.; Corte di Giustizi&,® maggio 2003, in causa C-104/01, cit,;
Tribunale di primo grado CE, 25 settembre 200%;ansa T-316/00, cit.; Commissione di Ricorso
dellUAMI, 25 gennaio 2000, cit.; Commissione dicBiso del’lUAMI, 16 febbraio 2000, nella
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€ su questo punto la Corte quando rileva cReeSupposto necessario e
sufficiente &€ che il segno sia percepito come marcta una ‘frazione
significativa’ del pubblico interessato, senza ctsa richiesto |l
raggiungimento di determinate percentuali di conaton nei quali si sia
sviluppata questa percezién&

Sempre per quanto concerne la percezione del mobbk da
sottolineare come essa sia influenzata dal grado eslerienza e
specializzazione del consumatore destinatario mbeigiti e servizi. E cosi, in
relazione ai beni di consumo corrente, si dovra féferimento al modo in
Cui un segno € percepito da un consumatore medio paoticolarmente
gualificato. Mentre per prodotti o servizi rivodid un pubblico specialistico,
si potra ritenere — in linea di massima — che iistonatore, conoscendo il
settore, piu rapidamente si abitui a vedere un lnm@arimn un segno che in

quellambito comincia ad essere usato con funzidineindicazione di

provenienza®. In entrambi i casi, si dovrd comunque prendereneco

causa T-122/99, cit.; Commissione di Ricorso dellMl, 3 maggio 2000, cit.; Commissione di
Ricorso dellUAMI, 20 luglio 1999, cit. e Commissie di Ricorso dellUAMI, 27 ottobre 1995, cit.;
per quanto riguarda la giurisprudenza domesticagda, tra le altre, Trib. Milano, 30 dicembre
1999, cit. e Trib. Genova, 4 gennaio 1997, cit.

% Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cEorte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, in
causa C-375/97, in GADI 199@1047) casoGeneral Motors Corte di Giustizia CE, 22 giungo
1999, in causa C-342/97, in GADI 190845, casolLloyd e Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002,
cit., casaPhilips.

10 Ctr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 22 ginay1999, in causa C-342/97, cit.; Tribunale di
primo grado CE, 15 gennaio 2003, in causa T-9991GADI 2003 (4613) Tribunale di primo
grado CE, 27 febbraio 2002, in causa T-34/00, irDG2002(4471) Tribunale di primo grado CE,
12 dicembre 2002, in causa T-110/01, in GADI 2@3812) Tribunale di primo grado CE, 19
settembre 2001, nel procedimento T-129/00, in GARDO2 (4466) e Commissione di Ricorso
UAMI, 19 gennaio 2000, in GADI 200@1194)
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riferimento un modello di consumatore “medio” deltere, normalmente
informato e ragionevolmente attento ed avvedutstabilire se una frazione
significativa di questo parametro percepisce ihsegpme marchi§".

Concludendo, si € fin qui cercato di illustraredncetto di “carattere
distintivo” inteso come percezione da parte del bticb, mutevole nel
tempo, del fatto che un segno o una sua comporasTéficano unicamente
I prodotti o i servizi di una specifica impresa.

A questo punto occorre esaminare quali sono irfatioe possono
dimostrare che il segno e divenuto atto a idertifd prodotti o i servizi per
i quali é stato registrato come provenienti dampiiesa determinata e quindi

a distinguere tali prodotti o servizi da quelliadire imprese.

3.4. La determinazione del “carattere distintivol dn marchio.

| parametri di riferimento per [lindividuazione de€lcarattere
distintivo” di un marchio e del suo grado sonoisapressamente indicati in
diverse pronunce della Corte di Giustizia.

Emblematica, in argomento, la decisione della Cdrt&iustizia CE,
del 22 giugno 1999, casbloyd,'®? secondo cui (:..) Per determinare il

carattere distintivo dei marchi ed il suo grado,cooe procedere ad una

01 Ctr,, fra le altre, Corte di Giustizia CE, 12 feain 2004, inRiv. dir. ind.2005, II, pag. 136 ss.;
Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, cit.; CorteGiustizia CE, 8 aprile 2003, cit.; Tribunale di
primo grado CE, 29 aprile 2004, casarocermexcit.; Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002, caso
Philips, cit. e Tribunale di primo grado CE, 5 marzo 2068,

192 Nel procedimento C-342/97, cit.
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valutazione globale, ai fini della quale occorrespdere in considerazione le
particolari qualita intrinseche del marchio, ivi ogpreso il fatto che esso sia
0 meno privo di qualsiasi elemento descrittivo pieidotti o dei servizi per i
quali e stato registrato, la quota di mercato detten dal marchio,
l'intensita, I'estensione geografica e la duratalldeso di tale marchio,
'entita degli investimenti effettuati dall'impres@er promuoverlo, la
percentuale degli ambienti interessati che idecdifiil prodotto come
proveniente da un impresa determinata nonché Iehialiazioni delle
Camere di Commercio o di altre associazioni pratessi”.

Significativa, sul punto, € anche la decisioneal€lbrte di Giustizia
del 14 dicembre 1999, casBeneral Motors'® ove si legge che Per
determinare se un marchio d'impresa registrato @astiuto da una parte
significativa del pubblico interessato ai prodotb servizi da esso
contraddistinti, il giudice nazionale deve prendereconsiderazione tutti gli
elementi rilevanti della causa, cioe, in particaarla quota di mercato
coperta dal marchio, I'intensita, I'ambito geogredi e la durata del suo uso,
nonché 'entita degli investimenti realizzati datipresa per promuoverlb.

Altrettanto degna di nota, in proposito, € la semtedella Corte di
Giustizia del 7 luglio 2005, cas¥estlé/Mars;>* che afferma che(“..) Gli
elementi idonei a dimostrare che il marchio é diveradatto a distinguere il
prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essealutati globalmente e

che, nellambito di tale valutazione, possono esg®esi in considerazione,

1931n causa C-375/97, cit.
194 Nel procedimento C-353/03, cit.
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tra I'altro, la quota di mercato detenuta dal marehl’intensita, I'estensione
geografica, e la durata dell'uso di tale marchigentita degli investimenti
effettuati dall'impresa per promuoverlo, la perceale degli ambienti
interessati che identifica, grazie al marchio, rodotto o il servizio come
proveniente da una determinata impresa nonché tehiaiazioni delle
camere di commercio e dell’industria o di altre asiszioni professiondli

Sempre in argomento, e altresi interessante laupoia del Tribunale
di primo grado CE, del 29 aprile 2004, c&aocermexX® che ha affermato
che (...) Occorre tenere conto, ai fini della valutazipmel caso di specie,
dell'acquisizione di un carattere distintivo mediarf’'uso, di fattori come,
fra laltro, la quota di mercato detenuta dal march la frequenza,
I'estensione geografica, la durata dell’'uso di tatearchio, e I'entita degli
investimenti effettuati dallimpresa per promuowerlMezzi di prova
adeguati in proposito sono, in particolare, dichaaioni di camere di
commercio e dindustria o di altre associazioni f@ssionali nonché
sondaggi d’opinioné.

Con quest’ultima decisione e stata respinta laegth di registrazione
di un marchio comunitario costituito dalla formausha bottiglia trasparente,
riempita di un liquido giallo, a collo lungo, e tehuale € inserita una fetta
di limone avente una scorza di colore verde.

Il Tribunale di primo grado CE ha confermato la ideme della
Commissione di Ricorso che ha rigettato la domadtidaarchio poiché la

ricorrente aveva omesso di presentare prove a thaziene dell’acquisto di

195 Nella causa T-399/02, cit.
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“carattere distintivo” da parte del segno in segu@t’'uso che ne era stato
fatto.

In particolare, € stato segnalato come non fosse grrodotto alcun
documento contenente l'indicazione dell’'esatta gubtmercato detenuta dal
marchio e che evidenziasse limportanza degli ihwenti effettuati
dallimpresa per promuoverlo.

Conseguentemente, il Tribunale ha rilevato come fusse stato
possibile concludere che nel mercato di riferimerdevero nell’Unione
Europea, una frazione significativa del pubblicstaeatario percepisse |l
marchio richiesto come indicante l'origine commalei dei prodotti
contraddistinti dal medesimo.

Segnatamente, il Tribunale osservava chhanateriale pubblicitario
prodotto dalla ricorrente non consente alcuna catestione concreta
relativa ai fattori che dimostrano il ‘carattere stintivo’ acquisito di un
segno quali la quota di mercato detenuta, la fremae I'estensione
geografica, la durata dell'uso, l'entita degli insttmenti -effettuati
dall'impresa per promuoverlo e le dichiarazioni camere di commercio e
d’'industria o di altre associazioni professionaliomché i sondaggi
d’opinione Inoltre, il materiale pubblicitario prodotto non atiene alcuna
prova delluso del marchio quale € stato richiestafatti, su tutte le
immagini prodotte, la rappresentazione della forendei colori rivendicati €
accompagnata dai marchi denominativi della ricotenPertanto, questo
materiale non puo costituire la prova del fatto dh@ubblico destinatario

percepisca il marchio richiesto, in quanto tale edlipendentemente dai
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marchi denominativi e figurativi da cui esso & aopagnato nella pubblicita
ed al momento della vendita dei prodotti, come @&boad indicare I'origine
commerciale dei prodotti di cui trattdsi

Le considerazioni contenute nelle decisioni mergiensono state
svolte anche in altre pronunce comunitarie.

Infatti, la Corte di Giustizia CE, con sentenza4l@haggio 1999, caso
Windsurfing Chiemse&®, ha stabilito che Per accertare se un marchio
abbia acquisito carattere distintivo a seguito dedb che ne é stato fatto,
l'autorita competente deve ammettere e valutardglmente ogni mezzo di
prova, ed in particolare quelli relativi al fattuta dei prodotti recanti il
marchio, le spese pubblicitarie e i resoconti pudsti sulla stampa, nonché,
ove tale valutazione risulti difficoltosa, i datimergenti da sondaggi
d’opinione disposti alle condizioni previste datido nazionale, dovendo in
ogni caso concludere che le condizioni per la reg@one risultano
soddisfatte quando ritenga che una frazione sigaiiva degli ambienti
interessati identifica il prodotto, grazie al maroh come proveniente da
un’impresa determinata

Nello stesso senso € anche la decisone del Tribuhighrimo grado
CE, del 12 luglio 2006, in causa T-277/04, cd#akraft, che ha statuito che
“Per valutare se un marchio gode di un elevato ¢aratdistintivo a motivo
della sua conoscenza presso il pubblico, occorengere in considerazione
tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, iarficolare, la quota di

mercato detenuta dal marchio, la frequenza, I'esi@me geografica e la

198 1n causa riunite C-108/97 e C-109/97, cit.
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durata dell'uso di tale marchio, la consistenza ld@gvestimenti realizzati
dallimpresa per promuoverlo, la quota degli amhiemteressati che
identifica i prodotti o i servizi come provenieda una determinata impresa
grazie al marchio, cosi come le dichiarazioni delEemere di commercio e
dell'industria o di altre associazioni professional

In quest’ultimo caso il Tribunale di primo grado @& altresi negato
che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrengeer suffragare la
conoscenza dei suoi marchi anteriori costituitiad@larola “VITAKRAFT”
potessero essere presi in considerazione.

In particolare, il Tribunale, relativamente allaepentazione di un
listino prezzi per la suddetta dimostrazione, ht#ofineato che La sola
presentazione di cataloghi, senza indicazioni n@rdive relative alla loro
distribuzione presso il pubblico o all'entita delldoro eventuale
distribuzione, non basta a dimostrare I'uso di uarahio’; quanto al valore
probatorio degli studi di mercato, ha rilevato ctfinche essi possano
essere presi in considerazione per dimostrare lmoscenza presso |l
pubblico di riferimento del marchio in questiona)&cessario che le persone
intervistate rispondano spontaneamente, senzalapgestionario utilizzato
indichi il segno ed il prodotto(cosa nel presente caso non era avvenuta con
conseguente impossibilita di utilizzo di tali datifini probatori).

Sempre in argomento, degna di nota e la pronuneil@ Corte di
Giustizia CE, 22 giungo 2006, cagwgust Storck’’ secondo cui (..)

Secondo una costante giurisprudenza, per valutaeus marchio ha

971n causa C-25/05P, cit.
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acquisito carattere distintivo in seguito all'usbecne é stato fatto, possono
essere prese in considerazione, tra I'altro, la @udi mercato detenuta dal
marchio, l'intensita, I'estensione geografica e darata dell'uso, I'entita
degli investimenti effettuati dallimpresa per proaverlo, la percentuale
degli ambienti interessati che identifica, graziararchio, il prodotto come
proveniente da una determinata impresa nonché thiaiazioni delle
camere di commercio e industria o di altre assdoiaizprofessionali.

Al riguardo,la Corte ha sottolineato come le cifre prospettta
ricorrente non consentissero di valutare la quadtandrcato interessato
detenuta dalla medesima con il marchio richiesteyando che Malgrado
le informazioni relative al numero di unita e dintellate di caramelle
vendute nella confezione di cui trattasi risultani®i dati prodotti, una
valutazione realistica del potere della ricorrensell mercato resterebbe
impossibile, in mancanza di dati sul volume totdt mercato dei prodotti
da prendere in considerazione o di valutazioni elelendite di imprese
concorrenti, con le quali le cifre della ricorrenvrebbero potuto essere
poste in relazione

Sempre in quella sede la Corte osservava come aleclspese
pubblicitarie sostenute sollevassero gli stessblprai delle cifre di vendita.
Invero, affermava chele indicazioni fatte valere dalla ricorrente in niter
alle spese non erano affatto utili in quanto nessiemento consentiva di
farsi un’idea del volume pubblicitario per il metoadei prodotti in esanie

e concludeva come segud:dle materiale non puo costituire la prova del
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fatto che il pubblico rilevante percepisce il dettmarchio nel senso che
indica I'origine commerciale dei prodotti di cuiattasi’.

La Corte ha evidenziato quindi comiee“cifre di vendita dei prodotti
della ricorrente e le spese pubblicitarie da essastenute non sono
sufficienti a dimostrare che il marchio richiesta lacquisito un carattere
distintivo in seguito all'uso che ne é stato faitomancanza di indicazioni
sulla quota che tali cifre e tali spese rappreseotarispettivamente, in tutto
il mercato dei dolciumi e nel volume complessiviledspese pubblicitarie
per questo mercato

Dalla disamina delle decisioni in rassegna derivene principi. I
primo riguarda i fattori che dimostrano il caragtetistintivo e che possono
essere cosi riassunti: caratteristiche intrinselghenarchio, quota di mercato
detenuta, intensita, estensione geografica e dualiuso, spese
pubblicitarie per promuoverlo, percentuale deglibanti interessati che
identifica il prodotto come proveniente da una dateata impresa e
dichiarazioni di Camere di Commercio o altre assaoni professionali; il
secondo riguarda la prova puntuale dell’effettinéita di tali elementi e dei
documenti posti a fondamento di tali dimostrazidinmateriale probatorio a
disposizione deve cioé essere idoneo ad illustsarapolosamente i dati
rilevanti per la verifica della sussistenza delieastanze da considerare e
provare.

Sotto altro aspetto, per quanto concerne in paatieoil valore

probatorio dei fattori indicati per la dimostrazeodel “carattere distintivo”

92



di un segno, le pronunce sottolineano come sii tdatelementi di natura
indiziaria.

Essi, invero, non assurgono alla consistenza getlaa piena poiché
non si puo prescindere dal fatto che cio che desere dimostrato € che
'uso e gli investimenti pubblicitari abbiano readato il risultato di creare
nella percezione del pubblico il collegamento tlaségno e I'origine
imprenditoriale, ovvero l'identificazione marchiowresa

In questa prospettiva — quindi — & da rilevare,ipigienerale, che la
prova dell’uso — ad esempio — non puo essere dgsufficiente, dato che il
ruolo primario, ai fini della riabilitazione del g®o, dipendera invece
dall’'effettiva percezione di quest'ultimo da padel pubblico di riferimento
al termine del relativo processo di riabilitaziatet segnd®

Questo concetto € ben espresso anche dalla nastispgudenza.

Invero, il Tribunale di Milano, con ordinanza intdd& marzo 2001°
ha stabilito che It fenomeno della riabilitazione del marchio (...)
presuppone la dimostrazione concreta che, in segaituso fattone, il
marchio sia divenuto atto ad identificare lo speafprodotto o servizio
contrassegnato come proveniente da un’impresa dteta, cioe che il
segno abbia subito un mutamento di significato fella percezione del
pubblico di riferimento. Pertanto le sole contiriuie persistenza dell’'uso

non appaiono adeguatamente probanti del mutatoifsigio del segno,

198 Cfr., A. VANZETTI, “Capacita distintiva e confortuilita: segni registrati e non registrati”, i
Dir. Ind., 2007/1, pagg. 7-11 e L. TAVOLARO, “Marchio dirfoa esecondary meanirigcit., pag.
544,

199 Cfr., A. VANZETTI- C. GALLI, “La nuova legge maréh 2001, Giuffré, Milano, pagg. 236-241.
11010 GADI 2001(4269)
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essendo necessario anche valutare l'effetto chendaavuto presso i
destinatari del servizio (nella specie si e esclud®e abbia acquisito
‘carattere distintivo’ il termine ‘made in Italy’ tilizzato per un
cinquantennio in relazione ad un’attivita promoza di beni prodotti in
Italia)”.

Nello stesso senso, sempre il Tribunale di Milazam sentenza del 19
aprile 2005 si & pronunciato negativamente in merito allssistisnza del
“carattere distintivo” di un segno stabilendo chaffihché un marchio,
consistente nell’espressione ‘Made in Italy’ usatame titolo di una rivista,
assuma un ‘secondary meaning’, cioé acquisti cdpadistintiva, non e
sufficiente dare la prova della sola effettivita centinuitd dell’'uso del
marchio, desumibile dal numero di copie stampatedad numero di
inserzionisti, che di per sé non dimostra che Ifespione in questione abbia
mutato significato nel commeréig?

La sentenza in esame, invero, sembra richiederBniatlella prova
della riabilitazione del marchio, la dimostrazionen solo degli sforzi
compiuti dal titolare del marchio per accreditdngroprio segno sul mercato,
ma anche del risultato di tali sforzi, vale a diledl’assunzione da parte del
segno del significato di marchio, sottolineandoitanprese in motivazione
come nessuno dei mezzi di prova offerti dall’attopetesse essere
considerato idoneo a fornire una dimostrazionendgiamento di significato

del segno.

11110 GADI 2005(4872)
Y21 Tribunale parla di cambiamento di significatebsene nekecondary meaning secondo

significato si aggiunge al primo.
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In particolare, il Tribunale ha sottolineato coraepfove offerte, quali
la dichiarazione scritta dello stampatore rela@ia tiratura della rivista,
I'assidua partecipazione alle fiere italiane pigpartanti, il riconoscimento di
premi ottenuti in Italia, la presenza del marchibreercato da oltre 50 anni e
la mancanza di altri segni uguali utilizzati conastata 0 come marchio da
altre imprese, potessero essere rilevanti al faila @aonferma dell’effettivita
delluso, ma non anche dell'acquisto del “carattetistintivo” e della
conseguente percezione come marchio.

Significativa, in argomento, € anche la pronuncé Tribunale di
Milano, datata 30 ottobre 1997 che non ha riscontrato la sussistenza del
requisito del “carattere distintivo” del marchid-“FORNAIQO” registrato per
forni e dispositivi di cottura, ritenendo non idenai fini dell'eventuale
acquisizione del “carattere distintivo” alcune darhzioni in proposito
predisposte e sottoscritte da vari soggetti.

In quella sede, il Tribunale rilevava comel’'dccertamento
dell’effettiva acquisizione di una denominazionsaigtiva di un significato
secondario che la rende suscettibile di tutela comarchio registrato
presuppone la dimostrazione di un costante e pamteruso nel tempo del
marchio, della consistenza dello sforzo pubblicdarprofuso, della
conoscenza nelllambito commerciale del servizio e prodotto cui la
denominazione si riferisce. Tuttavia I'elemento cHeamente
caratterizzante I'effettiva riabilitazione del sepnva individuato nella

dimostrazione della percezione da parte del consareadel carattere

11310 GADI 1999(3985)
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individualizzante della denominazione che si affeam maniera autonoma
al significato primario e comune della denominae@tessa

Altrettanto interessante, in materia, € la decwsiodella Corte
d’Appello di Milano, del 18 novembre 1997“che ha rawvisato la
perdurante debolezza del marchio “OLFLEX” per cadtlistinguere cavi
resistenti agli oli minerali e flessibili stabilema&dome Non possa ritenersi
che un marchio, benché intensamente usato, abhisopeon I'andar del
tempo il suo originario significato per acquisirn@a i consumatori, un
secondo e piu ampio, se non sono provate campagomogionali o
pubblicitarie di particolare rilevanza da parte difolare e se non sono stati
compiuti accertamenti di mercato (ad esempio indagiemoscopiche o
testimonianze di addetti al commercio) che rappnéee concreto indizio
del fatto che il marchio abbia acquistato, fra ulblico dei consumatori, un
forte ‘carattere distintivo.”

In particolare, la Corte d’Appello precisava comhe prove offerte sul
tema tendano a dimostrare genericamente un rilevdatturato in termini
assoluti, ma non in termini relativi di quote di rmo&to, e nulla dicono —
soprattutto — circa I'eventuale modificazione deflarcezione della parola
‘Olflex’ da parte del pubblict

Degna di nota, in argomento, € poi l'ordinanza debunale di
Catania, del 3 luglio 200%" che ha ritenuto carente del requisito del

“carattere distintivo” il marchio consistente netlcitura “MONOSTRATO

141011 Dir. Ind., 2/1999, pag. 131.
11510 GADI 2003(4508)
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VULCANICO,” per contraddistinguere varie tipologidi mattonelle di
materiale vulcanico, risultando a tal fine insuffitti le risultanze
documentali poste a fondamento della riabilitazione

In proposito il Tribunale ha statuito chéNdn sono sufficienti a
provare lavvenuta acquisizione di ‘secondary maeaghi risultanze
documentali che pur manifestino con ogni evidenZavvénuta
pubblicizzazione di un certo prodotto con un cenm@archio in modo
sistematico e continuo nel tempo, se non permeitomibenere integrato il
presupposto dell’acquisita notorieta del marchioabp segno distintivo
direttamente ed esclusivamente individuante unrohét@to prodotto presso
il pubblico dei consumatdti

Nella fattispecie non sono stati ritenuti suffidieanprovare I'avvenuto
completamento del processo di riabilitazione umee g8 documenti dai quali
risultava lI'avvenuto uso del marchio anche in pidial, ed in particolare
alcunidéplianted un articolo pubblicato su di un quotidiano paaie.

A conclusioni analoghe é giunto il Tribunale di Bar

Infatti quest'ultimo, con ordinanza datata 9 noveenl2004'*° ha
escluso la sussistenza del “carattere distintived”rdarchio “DANIMARCA
PIUMINI DANESI” per contrassegnare piumini, copertaiscini ed altri
accessori per il riposo, sottolineando che, neb cspecie, L'uso risalente
e gli investimenti pubblicitari non sono sufficieatprovare che vi sia stato
un rafforzamento del marchio originariamente debotevero che sia

verificata l'ipotesi del ‘secondary meaning’, dodesi invece fornire la

11810 GADI 2005(4841)
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prova che l'uso prolungato e gli investimenti pubitdri hanno generato nel
consumatore un diretto collegamento delle parolstitwenti il marchio al
suo titolaré.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come lémisita dell’'uso e degli
ingenti investimenti pubblicitari possono certo tidruire al mutamento di
significato del segno, diffondendone la conoscemzsso il pubblico, ma
qualora tale cambiamento poi non si realizzi non gsi verificata l'ipotesi
di acquisto del “carattere distintivo”.

Segnatamente il Tribunale ha evidenziato che largprda fornire
concerne lo stato mentale del consumatore di mienio, e cioeé che l'uso
prolungato e gli investimenti pubblicitari hannangeato nel destinatario dei
prodotti un diretto collegamento delle parole “piom danesi” e
“Danimarca” alla titolare del marchio.

Sempre in argomento, anche la decisione del TributiaTorino del
19 ottobre 1999’ adotta un’estrema cautela nel valutare I'acquisigi di
“carattere distintivo” di un segno.

Infatti, oltre a statuire cheLa prova del secondary meaning (...) deve
essere molto rigorosa, in relazione ai rilevantisseffetti di tale fenomefio
sottolinea come L'a prova del secondary meaning pud emergere dalla
dimostrazione di un uso molto intenso del marctiadl esistenza prolungata
nel tempo di dati di vendita molto rilevanti, daldmostrazione di una
penetrante pubblicita che abbia accompagnato taéindite e dalla

realizzazione di un’indagine demoscopica che, eogmi limiti, dimostri che

1710 GADI 2000(4101)
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detto uso e pubblicita hanno effettivamente conapoitinstaurazione di un
collegamento immediato tra il prodotto contrassagnda quel marchio e
I'imprenditore dal quale esso proviehe

I caso riguardava ['utilizzo come marchio del temm
“NOUGATINE” per contraddistinguere un tipo di caraila di mandorlato
rivestita di cioccolato.

L’attrice si era limitata a sostenere di avereofath sempre un uso
intenso del proprio marchio, in attuazione di umeavgtiva pacificamente
accettata dagli altri produttori dolciari, e di avealizzato estese campagne
pubblicitarie, deducendo da tali fatti I'avvenutalizzazione del fenomeno
dell'associazione, per i consumatori, tra il maochNOUGATINE” e
'impresa titolare.

Il Tribunale, in merito, osservava che se da ua lattrice non aveva
neppure provato in modo rigoroso I'uso del propnarchio in relazione alla
produzione delle caramelle mandorlate ricoperteiaiccolato, non avendo
fornito precisi dati di vendita riferiti a diversepoche e non avendo
dimostrato di essere stata I'unica impresa ad adarsempre, prodotto quel
particolare tipo di caramella, dall’'altro lato nameva neanche dimostrato la
realizzazione di imponenti campagne pubblicitarie.

Si era infatti limitata a produrre alcune immagmibblicitarie delle
caramelle “NOUGATINE”, senza tuttavia che risul@&sspossibile
individuare la collocazione temporale degli estrd¢i messaggi pubblicitari
e, in particolare, la continuita nel tempo dellesst e — soprattutto — il suo

mantenimento, ad alti livelli, anche nell’epoca fii.
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In particolare, con riferimento alla produzione,ate dell’attrice, di
un articolo di giornale del 1996 relativo alla rfeahzione di un
cortometraggio sulla produzione delle “NOUGATINH, Tribunale rilevava
come il medesimo non fosse idoneo a dimostrare 'usb Idiffuso, né
'intensita della pubblicita in genere realizzataall'dttrice, né il
mantenimento nel tempo e la diffusione all’epocafdti della conoscenza
delle caramelle “NOUGATINE” del titolare del marohi

Nella stessa sede, il Tribunale precisava cheseresa di una diretta
indagine demoscopica, la prova dsécondary meaningattraverso la
presunzione che potrebbe trarsi dalla dimostrazdeikesistenza di un uso
intensissimo del marchio e di una pubblicita mottenetrante) sarebbe
comunque sempre solo di tipo presuntivo e quindiondelicata ed incerta.
Segnatamente, sottolineava come nel caso in esamprdva offerta
dall’'attrice fosse ancora meno rilevante, dal maimexne quest’ultima non
solo non aveva fornito alcuna dimostrazione diréditZraverso un’indagine
demoscopica) circa I'avvenuta associazione, nedlatendei consumatori, tra
il marchio “NOUGATINE” e limpresa titolare, ma nppre aveva
rigorosamente provato l'esistenza, all’epoca d#i, fdi un uso intensissimo
del suo prodotto e di una pubblicita molto incisiva

Il Tribunale concludeva pertanto nel senso di gtenprivo di
“carattere distintivo” il marchio in questione.

Sempre in proposito, rilevante € anche la senteletla Corte di

Cassazione, del 26 gennaio 1999, n. 697, con lée quastata negata la
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protezione del marchio “SEMIFLEX”, registrato pernschi abrasivi
semiflessibili, per la mancanza del requisito aarattere distintivo”.

La Suprema Corte, in quella circostanza, evidemziahe fl
‘secondary meaning’ ha luogo quando un segno, clo@ possiede
originariamente ‘carattere distintivo’ (...), tuttavifinisce con il riceverlo
dall’'uso che ne viene fatto sul mercato. E’ pertaihtfatto della conquistata
distintivita che viene recepito dall’ordinament@mdio luogo ad una sorta di
riabilitazione (...) del segrio

Anche in questa circostanza viene ribadito 'asswsgcondo cui il
riconoscimento della sussistenza del “caratteréntligd” puo avvenire solo
ove il processo di riabilitazione del segno si aateso nel senso che il segno
e effettivamente ed in concreto riconosciuto dabhlpigo in funzione
identificativa della provenienza del prodotto.

Sempre in argomento, € altresi indicativa I'ordzepronunciata dal
Tribunale di Tortona, il 29 agosto 1986 secondo cui Perché un segno
acquisti un ‘secondary meaning’ non é sufficiertte €imprenditore abbia
inteso utilizzare detto segno con funzione distintel prodotto, ma occorre
I'accertamento concreto che il segno, attraverso uso prolungato, sia
notoriamente identificato con un determinato prodot

Dalla disamina delle sentenze in rassegna emexg®anna volta un
dato incontrovertibile: la percezione da parte gelbblico interessato
rappresenta il punto di riferimento di ogni diseois tema di “carattere

distintivo” di un segno.

11810 GADI 1997(3608)
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Invero, si riconosce “carattere distintivo” ad wgso solo quando si
puo ritenere che esso € appunto percepito dal omatsuve come marchio,
ovvero come un’entita che consente di individuanea udeterminata
provenienza imprenditoriale del prodotto o servotraddistinto.

In questa prospettiva, particolarmente signifiativappare la
pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia CE, ia daluglio 2005;° caso
Nestlé/Mars relativamente alla richiesta di registrazione eammarchio, nel
Regno Unito, di una parte di uno slogan costituentenarchio registrato nel
Regno Unito.

La domanda concerneva la dicitura “HAVE A BREAK grpprodotti
a base di cioccolato, confetteria, caramelle e olliscgia compresa
nell'espressione registrata “HAVE A BREAK...HAVE AIK KAT” per gli
stessi prodotti.

Il Giudice inglese, investito inizialmente della egtione, aveva
ritenuto che la frase “HAVE A BREAK” fosse priva tharattere distintivo”
intrinseco e che la registrazione avrebbe potutemrive solo fornendo la
prova del “carattere distintivo” acquisito con kus

In particolare, rilevava che la domanda di regmtiae era stata
respinta perché la frase “HAVE A BREAK” era statasenzialmente
utilizzata come parte del precedente marchio negst “HAVE A
BREAK...HAVE A KIT KAT”, e non come marchio autonomo.

Segnatamente, ha sostenuto che una dicitura sadileno slogan associata

ad un marchio puo, a forza di essere ripetutaemepo, creare

191n causa C-353/03, cit.
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un’impressione distinta e indipendente e acquisip@indi “carattere
distintivo” con l'uso.

La Corte di Giustizia veniva conseguentemente itiiaesdella
seguente questione pregiudiziale: se il carattestentvo di un marchio puo
essere acquisito a seguito od in conseguenza steltutale marchio come
parte di un altro marchio o in combinazione constjuéimo.

La Corte, dopo aver osservato che, ai fini delliasgione del
“carattere distintivo” con l'uso, lidentificazionela parte degli ambienti
interessati del prodotto o0 servizio come provemiema un’impresa
determinata deve avvenire grazie alluso del marchi quanto marchio,
rilevava altresi come questa condizione, per essmtdisfatta, non implica
necessariamente che il marchio di cui si chiedeedgstrazione debba aver
costituito oggetto di un uso autonomo.

La Corte concludeva pertanto nel senso ch@actuisizione di un
‘carattere distintivo’ di un marchio puo risultaiga dall’'uso in quanto parte
di un marchio registrato, di un elemento di questasia dall’'uso di un
marchio distinto in combinazione con un marchioisggto. In ambedue |
casi e sufficiente che, in conseguenza di tale gBoambienti interessati
percepiscano effettivamente il prodotto o servil@signato dal solo marchio
di cui viene chiesta la registrazione come provet@eda una determinata

impresd.
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Alla luce delle osservazioni che precedono, si plnque in
definitiva ritenere, come & stato sottolineafdche quando si tratta di
secondary meaningvvero di acquisto di “carattere distintivo,” nenpuo
prescindere né dall'eventuale originario (deboledrattere distintivo” del
segno, né dagli avvenimenti svoltisi nel tempo dteail quale tale
acquisizione si e verificata, né — soprattutto Hadaercezione che il pubblico
ha del segno come marchio al termine di quel psmes

Quindi, si pu0 sostanzialmente rilevare che il puniodale
nell’'ambito generale della dimostrazione del “cema distintivo” di un
segno é rappresentato dalla valutazione in condetéatto che esso svolga

una funzione distintiva™,

3.5. Lo strumento delle indagini demoscopiche pera |

determinazione del “carattere distintivo”.

Come si e avuto modo di illustrare nel paragrakcedente, il valore
probatorio dei fattori che dimostrano il “carattedistintivo” € quello di

elementi di natura indiziaria.

120 ¢Cfr., A. VANZETTI, “Capacita distintiva e confortulita: segni registrati e non registrati”, cit.,
pag. 9.

121 Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1998, aasoGeneral Motors Corte di Giustizia CE,
12 luglio 2006, cit, cas&itakraft Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit., cA¥tdsurfing
ChiemsegCorte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, cit., casmyd e Corte di Giustizia CE, 29 aprile

2004, cit., cas@&urocermex
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Pertanto, tali elementi conservano il margine diemezza ad essi
connaturato cosi come le risultanze della loroteaione.

In questa prospettiva, emblematica e la conclusaiaequale giunge
la Corte di Giustizia nel caswindsurfing Chiemse¥? ove afferma che
“L’'uso e la pubblicita del segno, da un lato, edub acquisto di ‘carattere
distintivo’, dall’altro, stanno tra loro in un nessario rapporto di causa ad
effetto cosicché elementi quali I'ampiezza e lsiga delluso del marchio
ed i relativi investimenti pubblicitari forniscorgia una prova, quantomeno
in via presuntiva, del fatto che il marchio, in fage della sua ampia
diffusione, e divenuto atto ad identificare il pattb che contraddistingue
come proveniente da un’impresa determinata e, denahe ha anche
assunto un significato di ‘marchid

La decisione € particolarmente significativa andwto un altro
profilo.

La Corte, infatti, dopo aver statuito chieer accertare se un marchio
abbia acquisito carattere distintivo a seguito dedb che ne é stato fatto,
l'autorita competente deve ammettere e valutardglimente ogni mezzo di
prova, ed in particolare quelli relativi al fattuta dei prodotti recanti il
marchio, le spese pubblicitarie ed i resoconti didati sulla stampd,
prosegue sottolineando comé&lél caso in cui tale valutazione risultasse
difficoltosa possano essere presi in consideraziorsati emergenti da

sondaggi di opinione disposti alle condizioni petgidal diritto nazionalé.

122 Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit.
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In buona sostanza, da questa pronuncia sembra emenga certa
apertura nei confronti delle indagini demoscopicla fine della
determinazione dell'acquisto di “carattere distiati di un segno, se non
altro nei casi in cui l'autorita competente versadifficolta, laddove tali
sondaggi consentirebbero di chiarire il suo giwdizi

Questa circostanza non € priva di rilievo ancheansiderazione del
fatto che tra i vari mezzi esaminati in precedepea la sussistenza del
“carattere distintivo” la rilevanza dello strument@ppresentato dalle
indagini demoscopiche costituisce tuttora un pnolle@perto.

Invero, tra gli elementi di prova rilevanti indicaflla giurisprudenza
per la dimostrazione del “carattere distintivo” uh segno, l'unico che in
realta consentirebbe quanto meno di ridurre l'evallet arbitrarieta del
giudizio sembrerebbe essere quello di accertarettainente in quale
percentuale il pubblico identifica il prodotto copmveniente da un’impresa
determinata grazie al marchio, ossia se ed in clsuren gli ambienti
interessati conoscono e percepiscono effettivameéfgegno” (anche) come
“marchio”.

Tuttavia, il ricorso ad indagini demoscopiche (prédiimente
disposte d’ufficio dal Giudice per la nota inaffi#a che caratterizza le
indagini di questo tipo effettuate su incarico drtg) incontra ancora molta
resistenza in giurisprudenza, in particolare, iallguitaliana.

In argomento, appare significativa l'ordinanza deibunale di

Padova, del 5 gennaio 1988 che ha negato 'ammissibilita di un sondaggio

123|n Foro Pad, 1995, |, pag. 70.
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telefonico come prova (in quel caso al fine delitetamento della
confondibilita tra due marchi), rilevando altre$ndtilita dell’assunzione
della testimonianza della persona che lo avevatte#ii®, dovendo
guest'ultima confermare affermazioni di terzi senélefonicamente.

La pronuncia, nell’affrontare il problema dell’utito probatorio delle
indagini demoscopiche, ha peraltro sottolineato eotali sondaggi, se
condotti con metodo, possano essere in grado dicase con precisione
I'opinione dei consumatoff*

L'ordinanza in questione, peraltro, ha rilevato eonon fosse stato
possibile stabilire quale metodologia era stata uisag nell’eseguire
'indagine, né era stato individuato il target dmiggetti interpellati (con
conseguente impossibilita di valutare la serietéssdedaggio e di stabilire se
aveva i requisiti necessari per essere ritenutdaddile).

Conseguentemente, la decisione aveva negato, eoeuta fermezza,
la stessa ammissibilita dell'indagine come prova.

In tale occasione veniva infatti sottolineato contiendagine
demoscopica, in un problema di marchi, potesseresspiiparata al lavoro
che un CTU svolgerebbe in un giudizio di violazidmevettuale, dove Il
Giudice si rivolgerebbe ad un esperto perché sakstultimo sarebbe in
grado di integrare le conoscenze giuridiche deld@®ri con le conoscenze
tecniche necessarie per decidere. Conseguentensestsgnalava come, nel

caso dei marchi, un’indagine demoscopica avrebhet@aconsentire al

124 Cfr., G. DE SANCTIS, “Confondibilita tra marchi: onsumatore medio ed indagini
demoscopiche”, ifroro Pad, 1995, cit. pagg. 73-75.
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Giudice di conoscere I'opinione dei consumatori abh#ualmente acquistano
| prodotti.

Alla luce di cio si era dunque concluso nel sensorignere
inspiegabile il fatto che non potesse essere ataatbme prova un’indagine
demoscopica, ove questa fosse eseguita nel riggpeteoregole della scienza
statistica e da un istituto che assicuri la scrofitd e la serieta dello
svolgimento della ricerca, potendo tale indagine,presenza di siffatte
circostanze, condurre a delle risposte preciseltmigine alla realta.

Alle stesse conclusioni e giunta la Corte d’Appetlio Torino con
sentenza del 28 dicembre 2002. Si tratta del cdmo aveva gia visto
protagonista, in primo grado, la caramella di malado rivestita di
cioccolato, contrassegnata dal marchio “NOUGATINE (di cui si &
trattato nel paragrafo precedente con riferimentia anancata prova
dell’'avvenuto processo dsécondarymeaning.

In sede d'appelld®® & stata esclusa la rilevanza probatoria
dell'indagine demoscopica ai fini del processoiabititazione.

Al riguardo, infatti, la sentenza ha dichiarato ¢tdon € idonea a
fornire la prova dell’avvenuto acquisto del cara#alistintivo da parte di un
marchio un’indagine demoscopica (...) attraversorviste effettuate dopo
I'inizio della causa su un campione di soli cliemterrogati nei pressi di
punti vendita e volta a dimostrare che la maggi@ardei consumatori

ignora il significato primario del termine costitoe il marchid.

125 Trib. Torino, 19 ottobre 1999, cit.
126 App. Torino, 28 dicembre 2002, in GADI 2008538)
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In particolare, la Corte non ha ritenuto pertinertmdagine
demoscopica al fine della riabilitazione del segmo quanto viziata
metodologicamente.

Segnatamente, & stato osserVdmmme sia stato giudicato privo di
qualsivoglia efficacia dimostrativa un monitorag@fiettuato dopo l'inizio
della causa, limitato alla sola clientela interaiat presso i punti vendita,
finalizzato — erroneamente — alla dimostrazioneictegmine “Nougatine” &
sconosciuto alla maggioranza dei consumatori, evd®e all’esistenza del
“carattere distintivo” in capo al prodotto e circao nel tempo, essendo i
risultati riferibili solo allepoca (successiva deposito della sentenza di
primo grado) in cui e stato effettuato.

La Corte, sulla base delle predette considerazioaifitenuto — in
assenza in particolare di una prova dell'intendigf’'uso del marchio (gia
riscontrata, peraltro, nella decisione resa in prigrado) — irrilevanti i
risultati dell'indagine demoscopica dalla quale egega solo I'ignoranza del
significato primario del termine da parte della giaganza dei consumatori
e non anche la conoscenza del marchio da partegudlico e la sua
associazione al prodotto del titolare.

In quella sede e stato pertanto evidenziato conw®roe dedicare
anche una certa attenzione nel predisporre camettee uno strumento
probatorio quale I'indagine demoscopica.

La rilevanza di un’indagine demoscopica prodottayiidizio & stata

altresi negata dalla decisione della Corte d’Ampé€lil Bologna, in data 26

127M. MASSARO, inGiur. it., 2003, pag. 1883.
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ottobre 2000® casoRovagnati v. Parmacottoai fini della verifica della
decettivita di un marchio che contraddistinguevarosciutto cotto.

In quella circostanza la Corte ha osservato th&a“volta ritenuto che
I'individuazione del concetto di consumatore metho pud essere collegata
alla individuazione della media dei consumatori clesumono un
determinato atteggiamento nei confronti di un deti@ato prodotto e che
tale individuazione e frutto di un’operazione sdaisiente giudiziale che
individua a priori il grado di intelligenza, prudea ed informazione che si
deve attribuire ad (e pretendere da) un consumatpeg valutare la
decettivita del marchio, é evidente che la deldgaitgiudice dovrebbe dare
allequipe demoscopica incaricata di compiere l'agine diretta a tale
finalita violerebbe quelli che sono essenzialmankeniti dello strumento
processuale, e cioe i limiti di una valutazionet@at profilo tecnico di fatti
gia acquisiti con esclusione di qualsiasi giudizimesso alla competenza
giuridica o valutativa del giudice

La Corte, in particolare, aveva sottolineato conettad opinione
provenisse dallinsegnamento contenuto nella seatedella Corte di
Giustizia del 4 maggio 1999, ca¥dindsurfing Chiemseead aveva rilevato
che ‘Premesso che la Corte di Giustizia con sentenziaia 4 maggio 1999
considera possibile il ricorso del giudice naziomal provvedimenti istruttori
quali un sondaggio di opinioni o una perizia, deati a chiarire il suo
giudizio, purché egli abbia incontrato particoladifficolta nel valutare il

carattere ingannevole di un marchio ed alle corahzipreviste dal proprio

1281011 Dir. Ind., 3/2001, pag. 247 ss.
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diritto, la consulenza tecnica demoscopica € inassihile alla stregua
dell'ordinamento processuale italiano perché sameloliretta a surrogare la
volonta spettante al giudite

Nella stessa sede, peraltro, la Corte ha negatibztaon dell'indagine
demoscopica condotta nel caso di specie rilevainuttendibilita di fondo
della medesima, affermando ch@rfindagine demoscopica, i cui risultati
sono che una percentuale consistente di consumdo@o aver indicato in
Parma la zona d’origine del miglior prosciutto crudrede che essa lo sia
anche per il prosciutto cotto e che identici siarfattori di successo dei due
tipi di prosciutto, non e rilevante ai fini del glizio di decettivita del
marchio ‘Parmacotto’ che evoca l'eccellenza delswiatto di Parma anche
quando e cotto perché si tratta di un’indagine sihéonda sulla rilevazione
di medie numeriche delle risposte dei soggetti \aain senza alcuna
preventiva selezione in base alla capacita di giiajiai metodi di acquisto,
alla cultura di base ed allinformazione specificanel settore
dell'alimentazione, alle possibilitd economiche dipesa a fini di
alimentazione, alle abitudini alimentari, ecc., @O0 senza alcuna garanzia
della rappresentativita del campione prescelto Bzaealcuna possibilita di
valutare le risposte in base alle caratteristichdiec concorrono ad
individuare il cosiddetto consumatore medio. Ecenavmentre quest’'ultimo
rappresenta una tipologia culturale astratta e n@ma statistica del
consumatore, e puo identificarsi in una modestaomginza dei consumatori
di un determinato settore merceologico, le aggregaz matematiche

effettuate sulla base delle indagini demoscopi@m®no a rappresentare
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guantita medie o maggioranze di consumatori chauassio determinati
atteggiamenti o condividono determinate convinzianprescindere proprio
dalle caratteristiche che fanno il consumatore roédi

Le sentenze in rassegna dimostrano le difficoltarenti a tale
tipologia di prova evidenziando il margine di inezza che deriva dalla sua
applicazione, sia sotto il profilo metodologico donduzione che per
'aspetto di strumento che — potenzialmente — drgbde sostituire alla
decisione del Giudice.

Tuttavia, accanto a queste pronunce ve ne sone aihe,
diversamente, hanno attribuito una rilevanza pasitialle indagini
demoscopiche.

Degna di nota, in proposito, appare la decisioria @orte d’Appello
di Milano, del 18 maggio 200%? che ha ammesso il ricorso all'indagine
demoscopica quale mezzo per accertasedbndary meanindi un segno.

La Corte si e infatti cosi pronunciataDéve ritenersi riabilitato
ovvero rafforzato, per avere acquistato una rileiamorza distintiva, un
marchio rispetto al quale un’indagine demoscopidapdsta dal Giudice
accerti che esso é conosciuto tra il pubblico @llidi notorieta molto alti,
che la grande maggioranza del pubblico associa spwamente al marchio
almeno un prodotto effettivamente venduto congegmo, che tutti i prodotti
venduti sotto il suddetto marchio sono noti a streignificativi della

popolazioné

12910 GADI 2001(4291)
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Segnatamente, la Corte rilevava cha CTU demoscopica esperita in
primo grado aveva concluso nel senso che il marcBENERVIT’, che
contraddistingueva integratori alimentari, era c@uiuto tra il pubblico a
livelli di notorieta molto alti (tra il 92% e '84%legli intervistati, secondo
due differenti metodologie di intervista), che laggioranza del pubblico
associava spontaneamente al marchio almeno un pi@dgfettivamente
venduto con tale segno, e mediamente a 2,5 propdotthe tutti i prodotti
venduti sotto il suddetto marchio erano noti a strsignificativi della
popolazioné

Significativa, in argomento, sembra essere alti@egironuncia della
Corte d'Appello di Milano, del 19 aprile 1998’ che con riferimento al
principio del rafforzamento di un segno ha segoatatme Non siano tanto
i mezzi utilizzati allo scopo (e cioe gli sforzipplicitari) che possono offrire
elementi determinanti nell’applicazione di talermipio, quanto piuttosto la
risposta del pubblico, rispetto alla quale potrebbssumere particolare
importanza un’indagine demoscopica volta a vericaella corrispondente
fascia d'acquisto I'eventuale consolidamento delrehe; cio proprio per
evitare rischi di sopravvalutazione di risultati thmediata suggestione per
intense campagne pubblicitarie destinate con ilgenad esaurire i loro
effetti sul pubblicd

La Corte ha escluso quindi che le prove offert¢agellante ai fini
dell'avvenuto rafforzamento del marchio e consisteal riscontro di intense

campagne promozionali, di attivita di sponsorizaaei e di divulgazioni

1301011 Dir. Ind., 12/1996, pag. 997 ss.
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scientifiche, il tutto sostenuto da notevoli impedimanziari, potessero
essere idonee a dimostrare la riabilitazione detma.

Invero, ha affermato chel‘solo significativo indice del rafforzamento
del marchio originariamente debole sarebbe rappnést® dalla risposta del
pubblico quale reale atteggiarsi del consumatore frdinte al prodotto,
indice, questo, verificabile soltanto attraversdagini demoscopiclie

Sempre sul punto, interessante e la decisione Geltee d’Appello di
Milano, del 18 novembre 1997'che fa anch’essa specifico riferimento alla
possibilita di utilizzare le indagini demoscopidcldine di verificare se vi sia
stato il “rafforzamento” di un marchio debole.

La Corte, in particolare, osserva chbloh puo ritenersi che un
marchio descrittivo, benché intensamente usatoiaapdrso con I'andar del
tempo il suo originario significato per acquisirn@a i consumatori, un
secondo e piu ampio, se non sono provate campagomogionali o
pubblicitarie di particolare rilevanza da parte diiolare e se non sono stati
compiuti accertamenti di mercato (ad esempio indagiemoscopiche o
testimonianze di addetti al commercio) che rappnéee concreto indizio
del fatto che il marchio abbia acquistato, fra wilgblico dei consumatori,
forti capacita distintive’

La pronuncia conclude ravvisando la perdurante lézha del
marchio “OFLEX” per contraddistinguere cavi resmieagli oli minerali e
flessibili, mancando la prova dei fatti allegati atju“ricostituenti” del

marchio.

1311011 Dir. Ind., 2/1999, pag. 131 ss.
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Segnatamente, la sentenza rileva dké fisulta per altra via che quel
marchio descrittivo, benché intensamente usatadadipp, abbia perso con
'andar del tempo il suo originario significato peacquisirne, tra i
consumatori, un secondo e piu ampio. Non sono peovafatti, campagne
promozionali o pubblicitarie di particolare rilevaa da parte della Laap in
Itlalia, né accertamenti di mercato (ad esempioaigici demoscopiche o
testimonianze di addetti al commercio) che rappnémeo concreto indizio
del fatto che il marchio abbia acquistato, tra dilgblico dei consumatori,
forti capacita distintive, perdendo la sua aderenzancettuale con Il
prodotto denominato. Ed in effetti le prove offestd tema dall’'appellante
tendono a dimostrare genericamente un rilevantdufato in termini
assoluti, ma non in termini relativi di quote di ro&to, e nulla dicono circa
I'eventuale modificazione della percezione dellaopea Olflex da parte del
pubblicgd.

Alle stesse conclusioni € giunto il Tribunale dilafio, con sentenza
in data 6 maggio 19762 casoGold Market che ha cosi statuitoAhche
volendosi ammettere I'operativita nel nostro ordimento dellistituto del
‘secondary meaning’ (...) per provare la trasformamodi significato del
segno che ne costituisce il presupposto sarebbessatga un’ampia verifica
presso i consumatori e percio un’indagine di tiporebscopict

Considerazioni analoghe sulla rilevanza dell’'utidizprobatorio delle

indagini demoscopiche, sono state espresse anthelaanale di Roma, che

13210 GADI 1976(828).
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con sentenza del 20 febbraio 1996ha ritenuto che un sondaggio di
opinione costituisse idoneo elemento per provame,via indiziaria, la
decadenza per non uso di un marchio.

Invero, essa si € espressa nei seguenti termhhélld specie gl
elementi addotti dalla societa attrice per dimostrda decadenza per non
uso del marchio (a seguito di un sondaggio di amei) sono stati ritenuti
strumenti di prova seri e concordanti

Nel caso in questione la societa attrice, per pmla decadenza del
marchio “TAMPOFIX”, si era avvalsa — tra l'altro éi un sondaggio di
opinione condotto su cento titolari di farmaciestdbuite in varie regioni
italiane, i quali avevano dichiarato di non conescealcun prodotto
denominato “Tampofix”.

In quella sede, i Giudici romani avevano rilevatome ‘Sebbene le
indagini demoscopiche non rientrassero, per defme, nelllambito dei
classici mezzi di prova, tuttavia ne avevano ricmigto altresi il valore
probatorio, seppur di carattere presuntivo, ritedenl sondaggio effettuato
una circostanza seria e concluderite

Il valore probatorio di un’indagine di questo tipoeraltro, era gia
stato considerato, sempre dal Tribunale di RSfman una causa analoga,
ovvero nel caséerrero v. Peruginacome ‘Serio e concludenteagli effetti

di accertare la decadenza per non uso di un (lod\agr marchio.

133|n Giur. it, 1991, 1, 2, pagg. 448.
134 Trib. Roma, 17 luglio 1986, n. 11302.
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Nel caso in questione la Ferrero intendeva otteleedeclaratoria di
decadenza del marchio “MOMENT” della Perugina. ke tscopo produceva
un’inchiesta condotta su un campione di 142 riviemddistribuiti su tutto il
territorio nazionale, i quali, intervistati, assemo di commercializzare
prodotti Perugina ma non di conoscere il marchi@@™ENT”.

La Corte, esaminata la documentazione, concluderalg serieta
della prova offerta e la sufficienza della stegsag¢ e per sé, agli effetti della
decadenza per non uso del marchio “MOMENT".

La validita ai fini processuali di indagini demopathe e/o inchieste
demoscopiche, & stata altresi riscontrata dal Mateudi Milano'® con una
pronuncia che ha riconosciuto i sondaggi di opiei@irumenti idonei a
valutare il grado di notorieta di un marchio.

Il Tribunale di Milano, infatti, ha statuito cheP&r comprovare la
notorieta presso il pubblico del marchio in disco{€amel] bastera porre
mente ai risultati di un’inchiesta commissionatdl'détrice alla Doxa e che
guesta ha condotto, al dichiarato scopo di valutiErenotorieta del marchio
presso il pubblico italiano, su di un campione reggentativo di tutti gli
adulti italiani da 15 anni ed oltre, avendo selemto casualmente gli adulti
di 18 anni ed oltre dalle liste elettorali di 1670@uni di tutte le regioni
italiane ed avendo individuato in modo ‘ragionatajiovani frai 15 e i 17
anni si da ottenere un campione di 2016 personerer@simente

rappresentativo delle categorie economiche, deftkeggeografiche e della

distribuzione a strati della collettivita. | riswti di tale indagine consentono

13 Trib. Milano, 13 settembre 1990, @iur. it, 1991, I, 2, pag. 168.
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di apprendere che alla domanda circa la conoscededanarchio ‘Camel’ |l
71,6% deqgli intervistati ha risposto positivamefweaschi 80,1%, femmine
63,6%). Resta cosi raggiunta la prova che la coanga del marchio
‘Camel’ da parte dei componenti della collettiviégadel tutto svincolata dal
consumo dei prodotti del marchio contrassegnatieedn attributo, quindi,
del marchio in sé considerato.

Queste decisioni, a differenza delle precedenticalfezano
'attenzione sui destinatari dei prodotti contrassi dai marchi,
sottolineando come sia in ogni caso la posizionepdéblico rispetto al
segno ad essere in ultima analisi rilevante ai dieila dimostrazione del
“carattere distintivo”. In questa prospettiva iktéae determinante sarebbe
rappresentato dalla circostanza che il segno ablim@eno — comunque —
assunto “agli occhi del pubblico” significato drgtvo.

Se fin qui si € esaminato I'orientamento giurisgmiale in merito
all'utilizzo delle indagini demoscopiche ai fini lte dimostrazione del
“carattere distintivo” acquisito o perso da un namg¢per quanto concerne la
dottrina, la posizione, in merito, € tendenzialmerti apertura verso
I'utilizzo di tale strumento.

In materia, invero, alcuni autoff°dopo aver sottolineato come
I'acquisizione di un significato secondario non sonducibile alla mera

constatazione degli sforzi pubblicitari di un impdéore, ma anche alla

16 Cfr., R. BICHI, “L’art. 47bis della legge marchi e I'uso riabilitante del macthiin Riv. dir.
ind.,, I, pag. 99 ss; si veda altresi, G. CAVANI, “Conm® generale alla riforma della legge
marchi”, a cura di GHIDINI, 1995, pag. 50 ss.; M\.@ATALDO, “I segni distintivi”, 1993, pag. 82
ss; C. GALLI, “Attuazione della direttiva n. 89/M®EE", in Le nuove leggi civili comm1995,
pag. 1201 ss e A. VANZETTI, “La nuova legge marchi993, pag. 151 ss.
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risposta da parte del pubblico, hanno altresi exidgo che per il riferimento
alla percezione del consumatore si rivela di paldi®@ importanza il ricorso
alle indagini demoscopiche. Viene affermato chestpidovranno riguardare
non solo l'accertamento del momento in cui il mascha acquisito un
“carattere distintivo”, ma anche preoccuparsi dirifiare il suo
consolidamento, attraverso un congruo lasso di ¢engb fine di non
sopravvalutare i risultati di immediata suggestiaherivanti da intense
campagne pubblicitarie.

Non solo: viene anche osservato come un altro enodlrelativo alla
indagini demoscopiche sia quello della scelta dehmione poiché scegliere
se l'indagine deve riguardare solo i consumatotrddeterminato prodotto o
anche i potenziali consumatori, ovvero le fasce iptaressate all'acquisto
per eta, per sesso, per reddito, determina unaidadnfluenza sull’esito
della ricerca demoscopica.

Sempre sul punto, & stato segndfflemme debba ravvisarsi un carico
probatorio rilevante laddove il titolare sia chidma dimostrare che |l
marchio in discussione, pur ampiamente utilizzadbpia acquisito un
significato secondario, distintivo del prodotto)lagercezione del pubblico
dei consumatori, essendo cio possibile solo attsavelaborati sondaggi ed
indagini demoscopiche.

E sono stati individuati alcuni passaggi fondamientancernenti dette
operazioni quali: l'identificazione del campioneppaesentativo di tutti i

possibili acquirenti del prodotto del marchio dii @i discute; la corretta

137 Cfr., M BIONDETTI, ‘Il secondary meanirgin Il Dir. Ind., 2001, pag. 329 ss.
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formulazione delle domande da proporre al publdicaferimento, ponendo
particolare attenzione nell’evitare di influenzapesuggerire le risposte,
pregiudicando — in tal modo — la libera valutazideéconsumatore; I'attenta
scelta degli intervistatori, al fine di garantir@’aitivita il piu possibile
imparziale e trasparente e I'utilizzo di metodidige scientifici.

Con particolare riferimento alle persone incaricdieeffettuare la
selezione dei soggetti da intervistare, & stattirsprecisatd®che affinché
l'indagine demoscopica si dimostri effettivamentetterdibile e
indispensabile che venga condotta da esperti agesttrupolosi.

Al riguardo, in primo luogo, speciale attenzione/idoessere prestata
alla formazione del campione da intervistare, chevra essere
sufficientemente rappresentativo di tutti i podsdcquirenti del prodotto del
cui marchio si discute.

In proposito viene segnalato come, per il marcKtNG SIZE™**, ad
esempio, relativo ad abbigliamento maschile nosdadato ritenuto provato
il secondary meaningerché il campione esaminato era stato ritenojapty
ristretto: in parte perché comprendente solo uomirparticolare struttura
fisica, e in parte perché non erano state congelenache le donne che pur
non essendo dirette consumatrici del prodotto neo spero spesso le
acquirenti; altre volte invece il campione intetat® e risultato non

affidabile perché troppo ampio: cosi nel caso dehramo “LEVI

138 Cfr., C. BELLOMUNNO, “Quale prova per flecondary meanirigin Notiziario dell’Ordine dei
Consulenti in Proprieta Industrialen. 2, Luglio 1996, pagg. 19-21.

139 Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and tradems and monopolies”, 4a ed., 1993, chap.
19, pag. 178 ss.
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STRAUSS™ per camicie, ilsecondary meaningon & stato riconosciuto
perché il campione esaminato comprendeva anchetbggn acquirenti del
prodotto in questione. L’indagine, in buona sostanz stata ritenuta non
attendibile perché non era “mirata”.

E’ stato poi messo in luce il fatto che il campiodeve essere
individuato in modo corretto anche dal punto ditavigjeografico, non
potendosi quindi ad esempio privilegiare i consumati una grande citta a
scapito di quelli residenti in centri piu isolatireeno grandi.

Ma soprattutto, e stato evidenziato che la fornmiatee delle domande
proposte al pubblico dovra essere tale da non sugge influenzare le
risposte onde verificare la reazione onesta e speatdel consumatore.

Al riguardo, si @ rilevato come al marchio “MENNEN non sia
stato riconosciuto usecondary meaningonostante il 63% dei consumatori
intervistati avesse ricondotto il segno utilizzatome marchio alla casa
produttrice. E cid in quanto le risposte degli imistati erano state
considerate dovute alla natura suggestiva delleadde piuttosto che ad una
effettiva e spontanea associazione mentale deuoweisri.

Considerazioni analoghe sulla scorrettezza nel mddgorre le

domande ai soggetti intervistati sono state efé¢tunel caso relativo al

marchio “LIGHTS™*, per sigarette. Invero anche in quell'occasione la

140 Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and trademis and monopolies”, 4a ed., 1993, chap.
19, pag. 178 ss.

141 Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and tradems and monopolies”, 4a ed., 1993, chap.
19, pag. 182.

192 Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and tradems and monopolies”, 4a ed., 1993, chap.
19, pag. 182.
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conclusione e stata il mancato riconoscimentgetiondarymeaningper il
marchio di titolarita della Philip Morris.

Infine, si e sottolineato come l'indagine debbaeesscondotta da
soggetti esperti, in grado di operare con la dovptafessionalita e
imparzialita, per il raggiungimento della qualeez@ssario che essi siano del
tutto estranei agli interessi in gioco.

E’ stato, invero, segnatamente riscontrato chefgetéoppo semplice
immaginare con quale facilitd un’indagine demoscappossa falsare la
realta se condotta con metodi non rigorosi e sifiene altrettanto evidente
che se effettuata con la dovuta asetticita espaesenta come la piu sicura
prova attraverso la quale affermare l'acquisto di secondary meaning
perché sganciata da interessi di parte e da eleemantzionali.

Accanto a queste opinioni favorevoli all'utilizzo thle tipologia di
prova in considerazione della efficacia pregnaniesitfatto strumento,
tuttavia, & da segnalare come, in merito, non siaancate osservazioni sulla
diffidenza che ancora oggi comunque permane slitziv delle indagini
demoscopiche ai fini probatdi®

Fondamentalmente € stato rilevato come le ragioniquaesto
atteggiamento siano dettate dagli elevati costilechgorenditore e tenuto a
sopportare per lo svolgimento delle operazioni e f@mno di questo indice
rivelatore uno strumento ad appannaggio di pochedjraziende, dai lunghi

tempi di realizzazione delle interviste e dal risglassai concreto, che queste

143 Cfr.,, M BIONDETTI, “ll secondary meanirg cit., pag. 334 e C. BELLOMUNNO, “Quale

prova per ilsecondary meanirigcit., pag. 19.
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complesse indagini diano luogo, nel corso del giodia fasi di durissime
contestazioni sulla completezza e congruita dgllerazioni svolte, piuttosto
che sulla loro genuinita e trasparenza, con fargipdizio della loro iniziale
efficacia.

In conclusione, con riferimento all’lammissibilital aricorso
allindagine demoscopica, & stato evidenZidtmme sebbene tale strumento
non sia una prova incontestabile, né invincibile,quanto suscettibile di
essere rigettata da prove contrarie, quali testiamaze e/o fatture, tuttavia,
sarebbe comunque da ritenersi un buon indizio edelemento utile e
convincente per ritenere, in via presuntiva, I®ili@zione di un marchio ed
il mancato uso dello stesso ai fini della declaratdi decadenza nonché per
fornire la prova della notorieta di un segno.

Per completare il discorso sulla rilevanza probatdei sondaggi di
opinione appare doveroso precisare, come e stdtoliseato, che essi
rappresenterebbero uno strumento di primaria impag nei casi in cui
I'indagine fosse disposta dal Giudice ed effettuddaun consulente tecnico
appositamente nominato. In questo caso, infattisarebbe una maggiore
imparzialita. In tali circostanze, invero, a ditteza delle fattispecie nelle
guali la prova sarebbe precostituita e prodottgiuilizio da una delle parti, i
risultati del sondaggio fornirebbero maggiori gaiandi attendibilita,

riducendosi il rischio che, attraverso una formidae strumentale dei

144p_ GELATO, “Valore probatorio delle indagini di neato (inchieste demoscopiche) agli effetti

dell'accertamento della decadenza per non uso dianchio”, inGiur. it. 1991, cit., pag. 450.
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quesiti, l'autore delle indagini cerchi di indiremz le risposte nel senso
voluto dal proprio committente.

In questa prospettiva sarebbe auspicabile che Uasprudenza si
muovesse con minor rigore nel considerare le atlega di “fatti” quali
quelli rappresentati dalle indagini di mercato, aemdo condivisibile
I'opinione secondo cui il fatto che l'indagine demoscopica sia oramai
generalmente utilizzata, specie per le ricerchenércato, dovrebbe fornire
segnali tranquillizzanti rispetto sia alla bontaidmezzi utilizzati che alla
attendibilita dei risultati ottenuti, essendo evitle che le aziende non
investirebbero denaro in questo tipo di ricercheesee non dessero risultati
utili ed affidabil. **°

In ogni caso, quel che e certo e che il discorgi strumenti rilevanti
per la dimostrazione del carattere distintivo disegno e della sua misura, a
prescindere dalle considerazioni in merito all’@ff@a attendibilita dei
singoli mezzi, assume particolare importanza arahini della tutela del
segno.

La sussistenza del carattere distintivo di un marel il suo grado,
infatti, si proietta sugli effetti da esso deriviaint termini di intensita della
protezione.

lllustrato quindi il panorama relativo allessenziel “carattere
distintivo” di un segno e mostrate le modalita denquali & possibile
riscontrarlo, possiamo spostare l'indagine sulleseguenze applicative, e

segnatamente sulla difesa del marchio.

145 Cfr., G. BONELLI, “Marchio decettivo e consumataredio”, inll Dir. Ind., 3/2001, pag. 259 ss.
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CAPITOLO QUARTO

CARATTERE DISTINTIVO E CONFONDIBILITA'

SOMMARIO: 4.1. “Carattere distintivo” e ampiezza della tutelat.2. “Carattere distintivo”
e rinomanza. — 4.3. “Carattere distintivo” e natai — 4.4. La rilevanza dei fattori che
dimostrano il “carattere distintivo” ai fini delltutela. — 4.5. L'oggetto specifico della

tutela. — 4.6. “Carattere distintivo”, percezioret dubblico e protezione.

4.1.”Carattere distintivo” e ampiezza della tutela.

Se fin qui si é cercato di dimostrare dhearattere distintivo” di un
marchio costituisce il fondamento essenziale dédllsciplina dei segni
distintivi e si € conseguentemente proseguito #icaliso indicando gli
specifici strumenti che possono essere adottati Ipedimostrazione del
“carattere distintivo,” occorre ora esaminare ie chodo tale requisito possa
influenzare I'ambito di tutela di cui il segno diigivo pud beneficiare.

Al riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha tipgamente

affermato, in particolare nelle sentenze relativeasi Sabel'*® Canort*’ e

146 Cfr., Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997cansa C-251/95, in GADI 1993713)
147 Cfr., Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998 ansa C-39/97, in GADI 1998038)
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Lloyd;*®i principi secondo cuilt rischio di confusione & tanto pil elevato
guanto piu rilevante € il carattere distintivo delarchio anterioré e “i
marchi che hanno un elevato carattere distintivojntrinsecamente o a
motivo della loro notorieta sul mercato, godono utia tutela piu ampia
rispetto ai marchi il cui carattere distintivo eferiore.”

Inoltre, la Corte di Giustizia ha enunciato pidted’'ulteriore assunto
della cosiddetta interdipendenza delle condiziartutelabilita del marchio
stabilendo chelf rischio di confusione deve essere valutato glotsmnte, in
base alla percezione che il pubblico di riferimehtodei segni e dei prodotti
0 servizi contraddistinti dal marchio e prendenaodonsiderazione tutti i
fattori, in particolare I'elevato carattere distiivo, intrinseco o acquisito e
l'interdipendenza tra la somiglianza dei segniwelip dei prodotti o servizi
designati. Cosi, un tenue grado di somiglianza itrprodotti o i servizi
designati puo essere compensato da un elevato glagomiglianza tra i
marchi e viceversa'*®

Da questi generali ed oramai consolidati postwdapressi a livello

comunitario ed accolti dai giudici nazionali, puindue essere tratto

148 Cfr., Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, ilusa C-342/97, in GADI 19981045)

1499 Cfr., tra le altre, oltre i casiloyd, Sabele Canon cit., altresi, Trib. di Primo Grado CE, 12 luglio
2006, in causa T-277/04, cit.,, cadttakraft Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2006, nel
procedimento C-24/05, cit., caStorck Trib. Primo Grado CE, 13 luglio 2004, in procedimo T-
115/02, in GADI 20044779) Trib. Primo Grado CE, 6 luglio 2004, in causa 02, in GADI
2004 (4778) Trib. Primo Grado CE, 15 gennaio 2003, in caus29/D1, in GADI 2003(4613) e
Trib. Primo Grado CE, 12 dicembre 2002, in causblU/01, in GADI 20034612) In dottrina, si
veda A. VANZETTI-V. DI CATALDO, “Manuale di dirittoindustriale”, cit., pagg. 39-41,153-154,
212-215 e 223-225 e S. SANDRI, “Valutazione del reato percettivo del marchio,” cit., pag. 526

SS.
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I'importante corollario che I'ambito di tutela abiuito ad un marchio, anche
sotto il profilo merceologico, cresce al crescexbstio “carattere distintivo.”

Invero, lintensita del “carattere distintivo” din segno determina
'ampiezza della protezione nel senso che piu evasbe il “carattere
distintivo,” maggiore € il rilievo da attribuire aventuali somiglianze visive,
fonetiche o concettuali tra un marchio ed un altro.

Il discorso e il medesimo relativamente ai prodotservizi.
Pertanto, I'analisi avente ad oggetto il raffrotri prodotti od i servizi sara
condotta in modo meno rigoroso in presenza di umchi@ con un alto
livello di “carattere distintivo.”

Piu in generale, si puo dunque rilevare che itlgio sulla sussistenza
del pericolo di confusione sara valutato in ternmi@no severi in presenza di
un marchio dotato di elevato “carattere distintivo”

In proposito, infatti, & stato efficacemente afiato che “il concetto
di affinitd sembra doversi considerare variabilsegonda della misura del
[‘carattere distintivo’]. E cosi un segno di scafsarattere distintivo’] potra
essere tutelato solo in relazione ad un ambitor@ilqiti o servizi identici o
assai vicini a quelli del titolare del segno; ugrse di [‘carattere distintivo’]
medio sara tutelato in relazione ad una cerchigrddotti o attivita piu
ampia; e un segno di forte [‘carattere distintivedra tutelato in un ambito
merceologico ancora piu ampio. Conseguentementet@yed il segno sara

forte e noto, tanto piu potra ampliarsi I'ambito roeologico della tutela di
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€SS0, e viceversa quanto piu sara debole e pooo taoto piu limitato sara
I'ambito merceologico della tutela ste§84

In sintesi, dalle considerazioni sopra svolte pisavarsi I'assunto
secondo cui non e possibile considerare in astettgsolatamente i fattori
che determinano I'ampiezza della tutela accordat@aachio.

Nell'individuazione delllambito di protezione del amchio, infatti,
occorre tenere conto del concorso di tutti questofi.

Ne segue che al segno distintivo dovra esserebaitti una tutela
maggiore 0 minore — a seguito della valutazionéadsbmiglianza sia tra i
segni che tra i prodotti — in base alla forza dista che il segno ha assunto
nel tempo nella percezione del pubblico di rifentoe

Se dunque il “carattere distintivo” costituiscefullcro della tutela
accordata al marchio, ne deriva — come & statonads€' — che marchi
espressivi potranno beneficiare di una tutela pnpia rispetto a marchi
arbitrari che tuttavia hanno minor “carattere @istio” nella percezione del
pubblico.

In proposito, & stato rilevattf come marchi quali “Quattro salti in
padella”, “Perlana” o “Weight Watchers”, sicuramergspressivi, se non
addirittura descrittivi in sé considerati, poss@ualere, grazie alla notevole
forza distintiva che hanno acquisito nella perceziael pubblico, di una
tutela anche merceologica piu ampia di marchi fma (come |

patronimici) che contraddistinguono prodotti o sardegli stessi generi ma

130 Cfr., A. VANZETTI- V. DI CATALDO, “Manuale di dirtto industriale,”cit., pagg. 39-41.
131 Cfr., L. MANSANI, “La capacita distintiva come coetto dinamico”, cit., pagg. 20-21.
12 Cfr., nota 151.
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che, non avendo raggiunto alcuna notorieta, noo gencepiti dal pubblico
come segni distintivi di un prodotto o serviziou'impresa specifica”.

Invero, da tale osservazione e stato dedotto chgramde forza
distintiva assunta nella percezione del pubblicad-esempio — dal marchio
“Quattro salti in padella”, per contrassegnare ahin surgelati potrebbe
farlo beneficiare di una tutela ampia portandolo assere ritenuto
confondibile con marchi diversi come in ipotesi tftupronto in padella” o
“Quattro dolci nel freezer,” anche in relazioneradwtti di genere differente.

Al contrario, prosegue I'Autore, nel caso in cuipincolo produttore
di verdure surgelate le contraddistingua con il char “Brambilla” e le
distribuisca attraverso una modesta rete commersiahza farle oggetto di
alcuna pubblicita o promozione, non si potra ricsmsre uno spazio di tutela
altrettanto ampio.

In altri termini: essendo il marchio totalmente rmsmsciuto alla
stragrande maggioranza degli consumatori — sebbenealescrittivo — non
sara tuttavia percepito come idoneo ad istituirgoratiso collegamento con
I'impresa che ne é titolare, e godra quindi di praezione circoscritta.

L’Autore, pertanto, conclude che in tale circostatimso di un segno
anche molto simile, tipo “Enrico Brambilla”, redatin caratteri diversi, per
prodotti dello stesso genere (a titolo esemplificat pesce surgelato)
potrebbe essere ritenuto non dar luogo ad un efiaischio di confusione.

In definitiva, alla luce delle osservazioni di @dpra, ne deriva che i
segni, se generici o descrittivi, sono tutelabdiosse si prova che hanno

comunque acquisito “carattere distintivo.”
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Ne consegue altresi che lintensita con la qualesemgno identifica
univocamente i prodotti o i servizi di una deteratan impresa costituisce

I'elemento decisivo per delineare i confini delimgutela.

4.2. “Carattere distintivo” e rinomanza.

Nel paragrafo precedente si & detto che il livellio “carattere
distintivo” raggiunto dal marchio determina I'ampza della protezione di
Cui esso puo beneficiare.

L’assunto trova conferma in un interessante pdiathe tra i fattori
che dimostrano il “carattere distintivo” di un seged i presupposti di tutela
dei marchi dotati di rinomanza.

A tale ultimo riguardo, invero, la Corte di Giusizcon sentenza del
14 settembre 1999, si & cosi espresbkel ‘valutare se un marchio possa
beneficiare della protezione accordata ai marche godono di rinomanza
ai sensi dellart. 5.2°° della Direttiva CE 104/89ora 95/2008]occorre
innanzitutto stabilire se vi sia un certo gradocdinoscenza nel pubblico del
marchio, perché solo in questo caso il pubblicopiesenza del marchio

successivo puo, se del caso anche per prodottivizéaon simili, effettuare

193] testo dell'art. 5.2 Direttiva CE 104/89 [ora/2B08] ¢ il seguente:Uno Stato membro pud
inoltre prevedere che il titolare abbia il dirittdi vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di tgsa
nel commercio un segno identico o simile al marahiampresa per i prodotti o i servizi che non
sono simili a quelli per cui esso é stato regigirate il marchio di impresa gode di notorieta nello
Stato membro e se I'uso immotivato del segno caemsdintrarre indebitamente vantaggio dal

carattere distintivo o dalla notorieta del marchdbimpresa o reca pregiudizio agli stessi.

130



un confronto fra i due marchi (...). Il pubblico pémquale il marchio deve
aver acquisito notorieta € quello interessato aetaharchid. Continua la

Corte ‘Né la lettera né lo spirito dell’art. 5.2 richiedorche il marchio sia
conosciuto da una determinata percentuale di pwaboblill grado di

conoscenza richiesto e raggiunto se il marchio posgiuto da una parte
significativa del pubblico interessato. Nell’'esaar@ tale condizione il
giudice nazionale deve prendere in consideraziattedli elementi rilevanti
della causa, ciog, in particolare la quota di maaoperta dal marchio,
I'intensita, 'ambito geografico e la durata delBo, nonché I'entita degli
investimenti realizzati dall'impresa per promuowerf”.

Dal raffronto tra il contenuto della predetta deme al fine di
accertare se un marchio abbia un “certo grado doswenza nel pubblico”
ed i fattori indicati nelle sentenze di cui al dajmw precedente per la
dimostrazione della sussistenza e dell'intensitadiattere distintivo” di un
segno, appare ravvisabile — con una certa eviderisadamentalmente una
corrispondenza dei medesimi.

Invero, se gli elementi che devono essere provatiapcedere ad una
tutela piu elevata sono essenzialmente 'ampieetguabblico rilevante in
grado di identificare, grazie al marchio, il pragotome proveniente da
unimpresa determinata, lintensita, l'estensioneogyafica e la durata
dell'uso del marchio, I'entita degli investimenfiettuati per promuovere il
marchio e la quota di mercato detenuta dai prodwtservizi recanti il

marchio, a loro volta gli strumenti da prendereconsiderazione per la

154 Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 settembre 199%ansa C-375/97, cit., caGeneral Motors
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dimostrazione del “carattere distintivo” di un segrsono le qualita
intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto ae&so sia 0 meno privo di
qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o sanper i quali e stato
registrato, la quota di mercato detenuta dal mardhintensita, I'estensione
geografica e la durata delluso di tale marchientita degli investimenti
effettuati dallimpresa per promuoverlo, la pereaie degli ambienti
interessati che identifica il prodotto come proeste da un’impresa
determinata grazie al marchio e le dichiaraziotiedeamere di commercio e
di industria o di altre associazioni professionali.

In proposito, & stato sottolineatdche la sostanziale coincidenza fra i
criteri dettati per determinare, da un lato, ildpali “carattere distintivo” di
un marchio e, dall’altro lato, se questo sia talecdnsentirgli di beneficiare
della speciale tutela accordata ai marchi dotatindimanza ai sensi dell’art.
5.2 della Direttiva CE, non appare casuale.

E’ stato infatti osservato che ad un’attenta lettdell’art. 20 CPI, co.

1°, lett. ¢)**° si deduce che la tutela di tale tipologia di marchon

135 Cfr., L. MANSANI, “La capacita distintiva come coetto dinamico”, cit., pag. 23

16| a disposizione di cui all'art. 20, co. 1°, let)) CPI & la seguentei Hiritti del titolare del
marchio di impresa registrato consistono nella fié&ali fare uso esclusivo del marchio. Il titolare
ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio asenso, di usare nell'attivita economica: un segno
identico o simile al marchio registrato per prodott servizi anche non affini, se il marchio
registrato gode nello Stato di rinomanza e se I'dsbsegno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivalala rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.

Tale norma corrisponde all’art. 5.2 della Diretfiwalva I'opportuna precisazione — introdotta dal
legislatore italiano sulla scorta dei pit receniignamenti della giurisprudenza comunitaria — che

la tutela é attribuita “per prodotti e servaichenon affini.”
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prescinde dall’indagine relativa al se ed in qualsura il segno abbia
“carattere distintivo” nella percezione del pubblic

Nella stessa sede, invero, € stato evidenziato camestante il testo
letterale venga letto spesso sinteticamente comagesasse semplicemente
'uso di un segno che arreca un indebito vantaggimsurpatore o un
pregiudizio al titolare del marchio, il dettato n@tivo sia in realta piu
articolato, attribuendo la tutela sk tharchio registrato gode nello Stato di
rinomanzae se l'uso del segno senza giusto motivo consentegadie
indebitamente vantaggio dal carattere distintivodalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi

E’ stato altresi rilevato come, diversamente, gteto sufficiente che
al fine della tutela basti che I'uso del segnopteteso usurpatore arrechi un
indebito vantaggio a quest'ultimo o determini uregudizio in capo al
titolare del marchio dotato di rinomanza, senzaagaite se ed in quale
misura il marchio anteriore rinomato abbia un “tar@ distintivo” nella
percezione del pubblico, e sia proprio quel camat@istintivo ad essere
usurpato, si finirebbe con l'attribuire decisivtiavo, per la sua protezione,
alla sola rinomanza del marchio; in tale modo lwerebbe il dettato
normativo della disposizione sul marchio che godendmanza in relazione
alle condizioni per la sua difesa. La norma, imfaithiede come condizioni
di tutela del marchio, il “carattere distintivo”a Irinomanza, il “nesso”
associativo, la somiglianza tra segni, I'indebitmtaggio e/o il pregiudizio al

“carattere distintivo” o alla rinomanza e I'assedzan giustificato motivo.
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In questa prospettiva, pertanto, I'’Autore rilevec@@a una volta la
centralitd del ruolo ricoperto dal “carattere distio” del segno anche in
relazione ai marchi che godono di rinomanza.

Da quanto si € fin qui detto appare possibile amhede che tanto piu
viene fornita la dimostrazione che il marchio éatlotdi elevato “carattere
distintivo”, tanto maggiore sara la tutela ad est$obuita, anche in relazione
a segni piu lontani o a prodotti o servizi nonraffi

Invero, la trasposizione del principio secondo ¢intensita del
“carattere distintivo” rappresenta il metro deltessione della tutela, sul
marchio che gode di rinomanza si riflette in ternginprotezione cosi ampia
da essere svincolata dal rischio di confusione.

Ne segue dunque che, come @ stato sottolifé%oquasi integrale
corrispondenza fra i presupposti di tutela richipst il marchio che gode di
rinomanza e fra le prove che devono essere fopd@tepotersi avvalere in
linea generale della protezione di un “segno distifi, puod portare a
concludere che vi sia una sostanziale continuaaldrdiverse tipologie di
marchio secondo la classificazione tradizionale Icligstingue in “deboli,”

LR}

“normali,” “forti” e “rinomati”.
Sempre in argomento, & stato rilevateahe & altresi ravvisabile un
collegamento tra la fattispecie del marchio che egall rinomanza e

I'acquisto del “carattere distintivo” di un marchson l'uso, dettato dal

157 Cfr., L. MANSANI, “La capacita distintiva come coetto dinamico”, cit., pagg. 25-26 e M.
RICOLFI, “I segni distintivi”, cit., pag. 139 ss.
138 Cfr., G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubbliaateressato”, cit., pag. 132.

134



riferimento alla conoscenza del segno da partendiftazione significativa
del pubbilico.

In proposito, invero, dalla giurisprudenza comunata’ & emerso che
I'elemento della conoscenza del segno come madzhjmarte di una frazione
significativa del pubblico di riferimento e consid® il presupposto
necessario sia per [lacquisto di “carattere distlmt sia per il
riconoscimento al segno della sua notorieta/rinaaan

Dalla disamina delle decisioni comunitarie e altreiscontrabile
I'identita dei criteri e degli indizi di fatto swcin generale ci si deve basare
per stabilire se sussiste la conoscenza da paueadirazione significativa,
quali intensita delluso, sua durata, investimepuibblicitari, ambito
territoriale di conoscenza ed indagini demoscopiobe potendo basarsi tale
esame unicamente su dati generici quali ad esequmdi costituiti dalle
sole percentuali.

Dunque, pare si possa rilevare una certa contiritatde ipotesi di
marchio rinomato e marchio riabilitato con ['uso igg® entrambe
presuppongono una conoscenza e quindi una pereeziehsegno come
marchio di un certo imprenditore da parte di urazirne significativa del

pubblico.

139 Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, aiasoWindsurfingChiemsepCorte di Giustizia
CE, 14 settembre 1999, cit., caSeneralMotors e Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, cit.,cas

Eurocermex
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Ne segue, come & stato notdfy che la differenza tra le due
fattispecie non e tanto nei fatti costitutivi md dizerso rilievo da attribuire
al concetto di frazione o parte significativa debplico.

Infatti, in relazione akecondary meaningssumera rilievo il fatto in
sé che una frazione significativa del pubblico iperite percepisca il segno
come marchio, mentre ai fini della disciplina dearmochio che gode di
rinomanza la frazione significativa coincide corstmlia a partire dalla quale
'uso del segno da parte del terzo pud trarre indelvantaggio o
pregiudicare il carattere distintivo o la rinomarmizh segno.

Quindi, in entrambi i casi, I'elemento di risaltor@ppresentato dal
dato sostanziale della conoscenza del marchio e g@ consumatori.

Conseguentemente, sembra possa affermarsi chiédieedea tra i due
casi sia quantitativa e non qualitativa.

In quest'ottica, in definitiva, i marchi si diffenzierebbero
essenzialmente per il diverso grado di “caratteséintivo” che avrebbero
nella percezione del pubblico di riferimento.

In tale valutazione, inoltre, per tutte le ragidm qui illustrate, si
dovra tenere in considerazione I'evoluzione dinanuictale percezione che a
sua volta riflettera le variazioni della realta romica.

Saranno dungue le regole di mercato ad incidereosoe il segno
possa essere avvertito dal pubblico di riferimento.

In ogni caso, si puo concludere rilevando che umchia rinomato

che ha “carattere distintivo” in sé considerataazg all'acquisto per effetto

10 Cfr., G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubbliaateressato”, cit., pag. 132.
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del fenomeno della riabilitazione pud beneficiaieuda tutela che potra
estendersi anche a segni piu lontani tra loro {murci sia almeno un
“nesso”) o a prodotti non affini.

Quindi, l'individuazione del “carattere distintivadi un segno cosi
come percepito dal pubblico costituisce I'elemeceatrale della protezione
accordata al marchio.

Pertanto, tanto maggiore e la percezione che ibloed ha di una
connessione, di cui € consapevole, fra il segnbseia titolare, tanto piu
vasta e la tutela, anche ultramerceologica edlazimne ad interferenze non
confusorie, di cui il marchio puo beneficiare.

Dalle considerazioni svolte si puo concludere rdratb nuovamente
il ruolo di protagonista svolto dal “carattere gh#t/o” di un segno e di come
il suo modularsi possa incidere sull’'estensionéadetela.

Sempre in argomento, invero, € stato messo indbheeconfondibilita
e “carattere distintivo” di un marchio sono aspéittun unico fenoment*
essendo infatti speculare alla condizione delléindigita del segno la sua
tutela contro la confondibilit&.

Cio premesso, e fondamentale — da un lato — evdareffettuare
un’applicazione meccanica dei principi precedentameillustrati sulla
correlazione tra il “carattere distintivo” e l'angaiza della tutela, senza

svolgere un’indagine sull’'effettiva portata del ©f@o in termini di

181 Cfr., A. VANZETTI — V. DI CATALDO, “Manuale di diitto industriale,” cit., pag. 134 e C.
GALLI, “Problemi attuali in tema di marchi farmadei’, in Riv. dir. ind, 1992, |, pagg. 13 e 27.
182 Cfr., S. SANDRI, “Il punto sui marchi di rinomanziopo la sentenza Intel”, itk Dir. Ind.,
2/2009, pag. 116.
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“carattere distintivo”, e — dall’altro lato — temepresente che la notorieta del
marchio non consente di prescindere dalla valut&zeirca la sussistenza dei
presupposti per la sua tutela. In altri termini r@rpossibile prescindere
dall'indagine in merito all’esistenza della confdmtita o al riscontro del

“neSSO’;-GS

nel caso del marchio rinomato, da parte del pabbhteressato.

Piu in generale, puo affermarsi che se in linemassima si ha tutela
qguando la funzione distintiva, sotto i piu divepsofili, € in qualche modo
pregiudicata, e nel caso del marchio che godendimianza anche le ulteriori,
si deve altresi comunque riconoscere che vi € piote ove un “segno” e
percepito come portatore di un messaggio distitffivo

In definitiva, si puo affermare che si assiste amh significativa
convergenza nell'individuare nel “carattere distiot di un segno, cosi

come percepito dal pubblico, l'elemento fondamentgler stabilire

'ampiezza della sua sfera di protezione.

183 cfr., Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, musa C-408/01, in GADI 200@1608) caso
Adidas secondo cui La tutela del marchio che gode di rinomanza nonuéosdinata alla
constatazione di un grado di somiglianza tra il eféio rinomato ed il segno tale da generare, nel
pubblico interessato, un rischio di confusione fé stessi. E’ sufficiente che il grado di
somiglianza con il marchio notorio ed il segno abliiome effetto che il pubblico interessato
stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio ¢iresa’

184 Cfr., C. GALLI, “Il marchio come segno e la capadiistintiva nel diritto comunitario”, cit., pag.
429.
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4.3. “Carattere distintivo” e notorieta.

Come si e avuto modo di illustrare fin qui, nellargprudenza
comunitaria e corrente I'affermazione secondo lalgu’intensita della
distintivita del marchio — conseguita attraverssub uso diffuso o I'apporto
pubblicitario — e quindi la sua notorieta, concargeterminare la probabilita
della confusione tra marchi e a modulare la dinmresdella protezione.

Il rilievo attribuito alla notorieta del marchio lie valutazione del
rischio di confusione discende peraltro gia dabnsiderando10 della
Direttiva CE, in base al quale la valutazione deisssstenza della
confondibilita ‘dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalk@neta
del marchio di'impresa sul mercato, dall’associamoche puo essere fatta
tra il marchio d'impresa e il segno usato o regidtr e dal grado di
somiglianza tra il marchio d'impresa e il segnora t prodotti o i servizi
designati”

Quindi, il fatto che un marchio sia dotato di elevdcarattere
distintivo” a causa della sua notorieta influenpaifivamente la valutazione
della confondibilita con segni altrui.

Invero, come e stato piu volte sostenuto dalla igpuudenza
comunitaria, a cominciare dal ca&anon;® “Il carattere distintivo del

marchio anteriore, in particolare la sua notorietdya preso in

185 Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 setbre 1998, in causa C-39/97, cit. e Tribunale di
Primo Grado CE, 21 aprile 2005, nel procedimentt6#/03, cit., casémpafrance
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considerazione per valutare se la somiglianza tsgni e tra i prodotti o i
servizi contraddistinti sia sufficiente per provoeain rischio di confusioné

Dall’'applicazione del principio giurisprudenzialeopga espresso
deriva che al marchio dovra essere attribuita uteld maggiore o minore a
seguito della valutazione della somiglianza sia s&gni che tra i prodotti, in
base alla forza distintiva che il segno ha assaetdempo nella percezione
del pubblico di riferimento, e a sua volta influate dalla notorieta che esso
ha raggiunto sul mercato.

Infatti, la notorieta e I'accresciuto caratteretidisvo che ne deriva
ampliano progressivamente la tutela accordata ethia

Emerge dunque lo stretto collegamento tra “camatthistintivo” e
notorieta nel senso che quest’'ultima solitamenterituisce ad aumentare |l
“carattere distintivo” di un segno e in alcuni casestituisce il presupposto
indispensabile per il verificarsi del fenomeno sietondary meaning

Questo principio, invero, e stato espresso dallarigprudenza
comunitarid®in diverse pronunce ove & dato leggere dHesistenza di un
carattere distintivo superiore al normale, a motidella conoscenza del
marchio sul mercato presso il pubblico, presuppoeeessariamente che
tale marchio sia conosciuto almeno da una partai§icativa del pubblico
interessato, senza che debba necessariamente aw@mietd ai sensi
dell'art. 8.5 del Regolamento sul marchio comundaiNon si puo stabilire

in maniera generale, ad esempio facendo ricorse@rcgntuali determinate

186 Cfr., Corte di Giustizia CE, 12 luglio 2006, citasoVitakraft Corte di Giustizia CE, 4 maggio
1999, cit., castVindsurfing Chiemsee Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, cit.,cchleyd.
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relative al grado di conoscenza che il pubblico Hal marchio negli
ambienti interessati, che un marchio ha un elevedoattere distintivo a
motivo della sua conoscenza presso il pubblico.o@ectuttavia riconoscere
una certa interdipendenza tra la conoscenza pre$spubblico di un
marchio ed il carattere distintivo di quest'ultimeel senso che, piu il
marchio e conosciuto dal pubblico di riferimentdu il carattere distintivo
di tale marchio risulta rafforzato

Cio premesso, tuttavia, al di la di possibili cossieni tra notorieta e
“carattere distintivo” nei termini di cui sopra, ienportante focalizzare
nuovamente l'attenzione sulla circostanza, che delepari prospettata in
tema di rinomanza, che qualsiasi indagine sullan&t& non pud eludere la
rilevanza pregnante del giudizio finale sulla ssitesiza di un “carattere
distintivo.”

Questo principio & ben espresso dalla giurisprualemmunitari&®”’
che, da una parte, sottolinea come il requisittadetorieta non sia di per sé
sufficiente ai fini del riconoscimento di un “caeae distintivo” particolare
del segno, essendo di contro necessario tenere cbriutti i fattori che
caratterizzano il marchio, e, dall’altra parte bdtace che per determinare il
“carattere distintivo” di un marchio e quindi vaoe se esso abbia un
“carattere distintivo” elevato, occorre analizzgtebalmente la sua idoneita,
piu 0 meno grande, ad identificare i prodotti cervizi per i quali € stato
registrato come provenienti da un’impresa detertaieaquindi a distinguere

I prodotti o i servizi da esso contrassegnato dadliqili altre imprese.

167 Cfr., Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1009, ilusa 342/97, cit., caddoyd.

141



Segnatamente, la Corte di Giustizfaha rilevato che Mon si pud
indicare in generale ad esempio facendo ricorsoeterninate percentuali
relative al grado di notorieta del marchio negli branti interessati, quando
un marchio abbia un forte carattere distintivo.ckirattere distintivo di un
marchio non é collegato unicamente all’'ampiezzdadsla notorietd e che
“Per valutare un carattere distintivo particolaregmoccorre far riferimento
schematicamente a percentuali di notorieta che @ussrisultare dai
sondaggi. Il riconoscimento di un carattere distiot particolare
dipenderebbe per contro da una valutazione quakgati tutti i fattori che
costituiscono la notorieta di un marchio, ivi corapo il grado di carattere
distintivo iniziale, la durata e la rilevanza deus uso, I'entitd degli
investimenti effettuati dall'impresa per promuowgrla quota di mercato
detenuta dal marchio, I'immagine di qualitd che glinbienti interessati
associano al marchio, la percentuale degli ambierteressati che identifica
il prodotto come proveniente da un’impresa deteatangrazie al marchio
nonché le dichiarazioni delle camere di commercidi @xdustria o di altre
associazioni professiondli.

Sempre in argomento, degna di nota € altresi lasidee del
Tribunale di Primo Grado CE, del 29 aprile 2064che ha stabilito che
“Dalla giurisprudenza relativa all'interpretazione etifart. 3.3 della
Direttiva 104/89[ora 95/2008]risulta che l'acquisizione di un carattere

distintivo con l'uso del marchio richiede che almeruna frazione

168 Cfr., nota 163.

189 Nel procedimento T-399/02, cit., caBarocermex
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significativa del pubblico destinatario identificgrazie al marchio i prodotti
o0 servizi di cui trattasi come provenienti da urpmasa determinata.
Tuttavia le circostanze nelle quali la condiziormi@gata all’acquisizione di
un carattere distintivo con l'uso possa essere mmrata soddisfatta non
possono essere accertate solo in base a dati gknedaastratti, come
percentuali determinate. Occorre altresi tenere topn ai fini
dell'acquisizione di un carattere distintivo mediar‘uso, di fattori come —
fra l'altro — la quota di mercato detenuta dal mhrg, la frequenza,
I'estensione geografica e la durata dell’'uso dietaharchio e I'entita degl
investimenti effettuati dall'impresa per promuowerlMezzi di prova
adeguati in proposito sono, in particolare, dichaaroni di camere di
commercio e di industria o di altre associazioniof@ssionali nonché
sondaggi di opinionie

D’altro canto che il “carattere distintivo” sia doasa di diverso ed
ulteriore rispetto alla notorieta e che sopratteft@st’'ultima non dispieghi
alcun effetto se non accompagnata dal primo, ecipim espresso altresi
dalla dottrina che ha puntualizzato che la notarieevante ai fini della
sussistenza di “carattere distintivo” non e la sksepnotorietatout court
derivante dal mero uso di un segno, bensi una istdofqualificata,” cui
faccia cioé seguito la percezione della naturantiigd del segno da parte del
pubblico.

In questo senso, € stato altresi evidenziato otmnitetto di “notorieta
gualificata” sembra fondersi con quello di “caredtelistintivo” al punto da

diventare sinonimi, non potendo essere ritenutdicgerfite una mera
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notorieta non affiancata dalla concomitante peorezidel segno come
marchio?’

In questa prospettiva, si puo piu in generale aitevche il “carattere
distintivo” di un segno dipende in modo decisivd @@dto che, anche grazie
alla sua notorietd, il pubblico di riferimento licallega univocamente ad un
determinato imprenditore.

Le considerazioni che precedono, trasferite suemiy piano della
tutela, possono tradursi nell’assunto che la dimaagine dell’elevata
notorietd e del “carattere distintivo” di un mamhicostituiscono il
presupposto indispensabile perché esso possa aec@lena tutela sempre
piu estesa che ha il suo punto d’arrivo nella speqgbrotezione riservata al
marchio che gode di rinomanza.

Sotto altro aspetto, per quanto concerne la poszioccupata dal
“carattere distintivo” del segno nel giudizio di nfondibilita, & stato
osservato che se il “carattere distintivo” del segsvolge un ruolo
determinante (seppur su un piano di parita comlii fattori rilevanti nella
percezione del pubblico) ai fini della sussistedehrischio di confusione, la
portata da attribuire alla forza distintiva del seg ovvero il peso da
assegnare ad essa nel predetto giudizio, sara enmonaggiore a seconda

del concreto “livello” distintivo del segno. Se éiguesto € poco elevato ad

€SS0 verra riservata una scarsa considerazioneppbsto, in presenza di

Y0 Cfr., in particolare, A. VANZETTI — V. DI CATALDO/Manuale di diritto industriale”, cit.,
pag. 39 e G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblinteressato”, cit., pag. 131.
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segno dotato di un alto grado di “carattere distirif a quest’ultimo verra
riconosciuta un’importanza piu ampia.

Emerge pertanto una forte compenetrazione tra tteaeadistintivo” e
possibilita di confusione, poiché il primo incidella seconda e quindi
quest'ultima é influenzata e dipende dal “carattistintivo” del marchio a
sua volta determinato in funzione delle valutazideli pubblico stessd:

L'importanza della intensita della distintivita det¢gno al fine della
tutela é stata, peraltro, sottolineata dalla semteiella Corte di Giustizia, del
27 novembre 2008, casatel.*"?

In quella sede, infatti, &€ stato posto l'accentd falito che piu il
carattere distintivo e la notorieta di un marchibdegsiore sono rilevanti, piu
facilmente sara ammessa l'esistenza di una viatazio

I caso aveva riguardato la richiesta di annullaimerdella
registrazione nazionale inglese del marchio “INTEARK,” per
contrassegnare servizi di marketing e comunicazamrapresi nella classe
35 dell’Accordo di Nizza, e di titolarita della “GPUnited Kingdom Ltd”.

La domanda era stata avanzata da parte della ‘Qatgloration”, sulla
base dell'anteriore registrazione comunitaria edlese del marchio
“INTEL,” per contraddistinguere computer e prodadtiservizi informatici
rientranti nelle classi 9, 16, 38 e 42.

La questione era nata da un’azione di nullita dearamio

“INTELMARK” promossa da Intel Corporation avantil’blK Trade Mark

Y1 Cfr., G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubbliaateressato”, cit., pag. 135.
172 Nel procedimento C-252/07.
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Registry sul fondamento dell'articolo 47.2 dellagde marchi inglese,
facendo cioe valere il fatto che I'uso del marcHTELMARK” avrebbe
potuto trarre indebitamente vantaggio dal caratiestntivo o dalla notorieta
del marchio anteriore “INTEL” ovvero avrebbe potuerare pregiudizio ad
esso ai sensi delle norme che accordano proteabrmearchio che gode di
rinomanza.

Il Giudice inglese aveva deciso di sospendere ac@dimento e di
sottoporre alla Corte di Giustizia una serie disgiemi pregiudiziali attinenti
all'interpretazione del concetto di rinomanza edl'idantificazione
dell’ambito di protezione del marchio.

In particolare, il Giudice nazionale si era intgaito sulle condizioni e
sulla portata della tutela di un marchio anterioogorio come previsto dagli
artt. 4.4, lett. a) e 5.3 della Direttiva C& nella misura in cui le circostanze
di fatto avessero dimostrato che si era in preseinaama tale tipologia di
marchio.

Segnatamente, ai giudici comunitari era stato po#tw, tra gli altri, il
seguente quesito:

“1. Qualora, ai sensi dell’'art. 4. 4, lett. a) dellarettiva:

13| testo dell'art. 4.4, lett. a) della DirettivaEC104/89 [ora 95/2008] & il seguent&idscuno
Stato membro puo inoltre disporre che un marchiingiresa sia escluso dalla registrazione o, se
registrato, possa essere dichiarato nullo se eanetlisura in cui: a) il marchio di impresa sia
identico o simile ad un marchio di impresa nazienahteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora
esso sia destinato ad essere registrato o sia tragisper prodotti o servizi i quali non siano simi

a quelli per cui € registrato il marchio d'impresateriore, quando il marchio d'impresa anteriore
gode di notorieta nello Stato membro in questiol@is del marchio di impresa successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio datattere distintivo o dalla notorieta del
marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiidegli stessi; per il contenuto dell’art. 5.3, il

cui testo e sostanzialmente identico, cfr. nota 153
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a) un marchio goda di ampia notorieta per talunieslici tipi di

prodotti o servizi;

b) questi prodotti o servizi siano diversi o siaBostanzialmente

diversi dai prodotti o servizi del marchio di imgeeposteriore;

c) il marchio di impresa anteriore sia unico risfieta qualsiasi

prodotto o servizio;

d) il marchio di impresa anteriore sia richiamatdlaa mente del

consumatore medio nel caso in cui questi si trovrahte al marchio

di impresa successivo usato per i servizi del marpbsteriore,

se questi fatti siano sufficienti di per sé a diebiun “nesso” e/o un

indebito vantaggio e/o un pregiudizio ai sensi €litd articolo”.

| giudici comunitari, in quell’occasione, dopo avstatuito che le
violazioni espresse negli articoli di riferimentcelld Direttiva sono la
conseguenza di un certo grado di somiglianza trendlchio anteriore e
guello posteriore a causa del quale il pubblicerggsato accosta un marchio
all’altro, vale a dire stabilisce un “nesso” tradppur non confondendoli, e
aver conseguentemente osservato che in mancantaedinesso” nella
mente del pubblico 'uso del marchio non é idonetvaare indebitamente
vantaggio dal “carattere distintivo” o dalla no&ié del marchio anteriore o
ad arrecare loro pregiudizio, proseguono il discoevidenziando come
I'esistenza di tale connessione debba essere talgtabalmente, ovvero
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del oadi specie.

L'indagine della Corte si sposta poi sull'individiiane dei predetti

elementi rilevanti qualiif grado di somiglianza tra i marchi in conflittda
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natura dei prodotti o dei servizi per i quali i n@d in conflitto sono

rispettivamente registrati, compreso il grado dogsimita o dissomiglianza
di tali prodotti o servizi nonché il pubblico inessato; il livello di notorieta

del marchio anteriore; la distintivita, intrinseca acquisita grazie all’'uso,

del marchio anteriore e I'esistenza di un rischiocdnfusione nella mente
del pubblico’

La sentenza appare degna di nota, ai fini dellagnte trattazione,
soprattutto poiché mette espressamente in risaltealenza autonoma del
requisito del “carattere distintivo” di un segnepetto alla sua notorieta
indicando altresi esplicitamente che la distindivdel segno € un elemento da
prendere in considerazione al fine di stabilir@siste un “nesso” tra i marchi
in conflitto e piu in generale un pericolo di cosifane.

La Corte, infatti, rileva che Occorre valutare che taluni marchi
pOSSONO aver acquisito notorieta ben oltre il puddblinteressato ai prodotti
0 ai servizi per i quali essi sono stati registraii tale eventualita &€ possibile
che il pubblico interessato ai prodotti o ai servper i quali il marchio
posteriore e registrato accosti i marchi in conélit’uno all’altro anche ove
detto pubblico sia completamente diverso dal pwalobdi riferimento per i
prodotti o servizi per i quali e stato registratb marchio anteriore. Cio
considerato, per valutare I'esistenza di un nesaad tnarchi in conflitto puo
essere necessario prendere in considerazione dllidivdi notorieta del
marchio anteriore onde accertare se tale marcharsito non solamente al

suo pubblico di riferimento
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E nel proseguire poi il discorso sulla possibilesssstenza del
collegamento mentale, osserva challd stesso modo, piu il marchio
anteriore presenta un carattere distintivo fort@nnimporta se intrinseco o
acquisito grazie all'uso che ne é stato fatto, @iuerosimile che, dinanzi ad
un marchio posteriore identico o simile, il pubblipertinente ricordi tale
marchio anterioré’.

Ne segue che I'effettiva sussistenza, ovvero imi@rquantitativi, del
“carattere distintivo” di un segno, oltre ad avere ruolo indipendente
nell’individuazione dell’eventuale “nesso,” conuibce ad aumentare la
possibilita che il pubblico pertinente, dinanzi ad marchio posteriore
identico o simile a quello anteriore, ricordi quelsimo.

In proposito, sottolinea la Corte ch€dsi, al fine di stabilire se esista
un nesso tra i marchi in conflitto, occorre prenelen considerazione anche
la distintivita del marchio anteriore. Al riguardopella misura in cui
I'idoneita di un marchio ad identificare come proventi dal suo titolare i
prodotti o i servizi per i quali & stato registoab viene utilizzato e, per cio
stesso, il suo carattere distintivo sono ancorafpidi allorché tale marchio
e unico — vale a dire, trattandosi di un marchiodminativo come ‘INTEL’,
quando il termine di cui il marchio consta non & gitato utilizzato da
alcuno per altro prodotto o servizio se non dal siolare per i prodotti o
servizi da esso commercializzati —, occorre vargcse il marchio anteriore

sia unico o essenzialmente uriico
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La pronuncia, peraltro, precisa che l'indagine guwégiudizio al
“carattere distintivo” non & necessariamente legatincolata all’'unicita del
marchio anteriore.

Invero, puntualizza la Corte cheUf marchio notorio, ha
necessariamente ‘carattere distintivo’, acquisieorson altro grazie all'uso.
Pertanto anche se un marchio anteriore notorio rominico, I'uso di un
marchio identico o simile posteriore puo riuscire mdebolire il ‘carattere
distintivo’ di cui gode il marchio anterioré

Tuttavia, nella medesima circostanza viene altasiisato che al fine
dell'esistenza di una violazione, la ricerca delleegradiente di “carattere
distintivo” rappresenta la chiave di volta.

Ed infatti la Corte spiega chéiu il marchio anteriore presenta un
carattere unico, pero, piu l'uso di un marchio parsdre identico o simile
sara in grado di recare pregiudizio al suo ‘caragedistintivo™.

Piu in generale, anche dalla disamina della dewsio rassegna, Si
puo affermare, come del resto i giudici comunitemnno gia avuto modo di
dichiarare'™ trattando del livello di notorietd e della disiwitd di un
marchio anteriore, che piu il “carattere distintive la notorieta di un
marchio anteriore sono rilevanti, piu facilmenteasammessa l'esistenza di
una violazione, in presenza di una concreta pdgaibii confusione o
agganciamento per il pubblico rilevante.

Alla luce delle osservazioni fin qui svolte, pardgysi concludere che

ad un segno é riconosciuta tutela quando lo stegsotatore di un

174 Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1998, casoGeneral Motors
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messaggio specifico e non solo generico, implicasitfatta circostanza che
il segno sia dotato di “carattere distintivd®.

Conseguentemente, la notorieta diffusa di un sefjrfaito che sia
abbastanza conosciuto, piuttosto reputato, e mergiomato, di per sé soli
non hanno alcun rilievo, anche sotto il profiloldgirotezione, se non viene
dimostrata — secondo specifici strumenti i cui ltegu siano suffragati da
prove adeguate — la sussistenza del “carattenatdist e del suo gradiente.

Tale indagine, peraltro, costituisce il presuppostell’ulteriore
corollario in base al quale la difesa di un segmirdivo si ha quando si
verifica una lesione al suo “carattere distintivia ‘quale si riscontra quando
c’e pericolo di confusione 0 agganciamento parassit

Sempre in argomento, & infatti stato osserVdte@he dove c'é
confondibilita o agganciamento allora vi € sicurateeun’entita dotata di
“carattere distintivo,” in quanto c’@ un segno aapali comunicare un
messaggio con il quale un segno imitante potremleeferire.

Infine, I'entita del “carattere distintivo” di unegno rimane in ogni

caso il presupposto essenziale ai fini della dateamone dellampiezza

della sua sfera di protezione.

15 Cfr., C. GALLI, “l ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione ed
innovazione,” cit., pag. 11.
Y6 Cfr., C. GALLI, “l ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione ed

innovazione,” cit., nota 15, pag. 11.
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4.4. La rilevanza dei fattori che dimostrano il “cattere distintivo” ai fini

della tutela.

Nel paragrafi precedenti si € cercato di spiegdre lintensita del
“carattere distintivo” di  un segno riveste un ruoldasilare
nell'individuazione del suo spazio di tutela.

Se dunque il livello di “carattere distintivo” raggto dal marchio
determina I'ampiezza di protezione di cui esso Ipeideficiare, ne deriva che
la prova del grado di “carattere distintivo” occup@o spazio di significativo
rilievo in tale indagine.

In argomento, si € gia avuto modo di illustrare &Ehgiurisprudenza
comunitaria ha dettato i parametri di riferimenter individuazione e la
determinazione del “carattere distintivo” di un w©fdo, che si possono
riassumere nelle particolari qualita intrinsecheé siegno, nella quota di
mercato detenuta, nell'intensita, estensione gdiocgradurata dell’'uso ed
entita degli investimenti effettuati dall’'impres&rppromuoverlo ed infine
nella percentuale degli ambienti interessati clentifica il prodotto come
proveniente da un’impresa determinata, unitameledichiarazioni delle
camere di commercio e dell'industria o di altrecasazioni professionali e
nei sondaggi di opinione.

Nella medesima sede, in particolare, si e focal&fattenzione sul
fatto che tali elementi devono essere dimostrati poove adeguate, non

essendo rilevanti i risultati non fondati su quégdiici o che comunque non
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consentono di individuarli; né i casi in cui la fstenza” di quei fattori non
e determinabile (ad esempio, casi in cui non éavante determinabile la
guota di mercato o I'acquisto della notorieta).

In termini di tutela, I'attenzione da prestare aggkssi coefficienti si
sposta precipuamente sull’'esistenza e l'elevatelltivdi una connessione
consapevole, nella mente del pubblico interes$etdl marchio e I'impresa
del titolare.

In argomento, infatti, la giurisprudenza comun#ali’ ha
ripetutamente affermato che’éntita delle spese pubblicitarie, promozionali
e di marketing, cosi come del fatturato e dellatgqudi mercato, sono
determinanti al fine di provare un elevato graddadirattere distintivo’ solo
se si dimostra che hanno avuto il concreto effditoonsentire al pubblico
interessato di istituire una connessione diretta ff marchio e la sua
origine.”

Ne segue che il titolare del marchio, al fine dndfeciare della tutela,
deve dimostrare di aver effettuato degli investithgoer il “carattere
distintivo” del segno.

Conseguentemente, i fattori che dimostrano il “ttara distintivo”
del marchio rilevano ai fini della protezione seedla misura in cui sono
preordinati ad istituire un collegamento immediattoneo ad indicare
I'origine imprenditoriale.

L'assunto di cui sopra trova conferma in diverseigleni.

Y7 Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, aasoWindsurfing Chiemsee
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In argomento, significativa appare la sentenza eaéslla Corte di
Giustizia, in data 7 luglio 2003/® relativamente ad una questione
riguardante la registrazione come marchio di umadmne facente parte di
un’espressione piu ampia e gia precedentementstnatgi.

Il caso aveva riguardato la dicitura “HAVE A BREAKhe formava
parte dell'anteriore dizione “HAVE A BREAK — HAVE KIT KAT".

La Corte di Giustizia era stata chiamata a prorarscsulla possibilita
che I'utilizzo come “segno distintivo” di una padémarchio che aveva gia
formato oggetto di una registrazione piu complegsatesse essere
considerato idoneo a provare il “carattere distoitidel primo.

| giudici comunitari, sul punto, hanno stabilito ectfll carattere
distintivo di un marchio di cui all’art. 3.3 dell®irettiva CE 89/104[ora
95/2008]pu0 essere acquisito a seguito dell’'uso di tale chexr come parte
di un marchio registrato o in combinazione con dqaks che ‘L’'uso di una
locuzione quale elemento componente di un marcémmhinativo puo, in
linea di principio, far si che essa acquisiscadrtattere distintivo hecessario
per poter essere registrata come marchio. La prdehcarattere distintivo,
acquisito attraverso l'uso come componente di urrcima complessivo,
presuppone che gli ambienti interessati percepiscdfelemento in
guestione, separatamente utilizzato, in modo taleddntificare un prodotto
come proveniente da una determinata impresa e,dguandistinguerlo da

quelli di altre impresé

17810 causa C-353/03.
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In materia, degna di nota é altresi la sentenz& dlelinale di Primo
Grado CE, del 10 maggio 2007, casasdaq "’

In quell'occasione il Tribunale si era pronunciaigla domanda di
registrazione di un marchio comunitario costitudt un segno simile ad un
altro marchio comunitario notorio registrato in gedenza.

La questione affrontata dal Tribunale, piu precieata, era se un
terzo si potesse appropriare di un marchio anteriootorio al fine di
contraddistinguere i propri prodotti appartenentiadegorie merceologiche
differenti da quelle dei prodotti contrassegnati danarchio anteriore.

La controversia era nata a seguito dell’opposiziate parte della
societa americana Nasdaq Stock Market che avesaubtt in precedenza la
registrazione del marchio comunitario “NASDAQ” pana serie di servizi
finanziari, alla richiesta presentata allUAMI dallsocieta Antartica e
relativa alla registrazione del marchio “NASDAQ"rpena serie di articoli
sportivi.

Il Tribunale di Primo Grado CE, dopo aver accertal@ il segno
anteriore “NASDAQ” era stato effettivamente usatome marchio, aveva
altresi riscontrato che il segno era apparso stemsngiornali distribuiti nel
territorio comunitario ed anche in programmi teédyi seguiti da un
considerevole numero di spettatori.

Segnatamente, il Tribunale aveva rilevato cheitblare del marchio

aveva poi dimostrato di aver realizzato ingentigstimenti pubblicitari e

179 Nel procedimento T-47/06.
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promozionali al fine di ottenere un’elevata espmsiz mediatica del
marchio ‘NASDAQ”

| giudici comunitari avevano conseguentemente amaclche tali
prove potessero essere considerate idonee a dteheril segno godesse di
notorietd presso gli operatori professionali dergag finanziari e presso la
parte del pubblico dei consumatori interessata ali¢izie di carattere
finanziario, e inoltre che le frequenti appariziol@l marchio non solo sulla
stampa finanziaria ma anche su quella generalstavessero reso noto
anche presso il grande pubblico.

La pronuncia, tenuto conto del “carattere distmitiforte e della
rinomanza del segno distintivo, aveva concluso @wnéando la decisione
dellUAMI che aveva respinto la domanda di regigitpae proposta dalla
societa Antartica, evidenziando quanto possa esseteo per un terzo
ottenere la registrazione di un segno simile adgnanchio dotato di elevato
“carattere distintivo” e notorio.

Dalllesame delle decisioni in rassegna si puo ératr corollario
secondo cui chi invoca la tutela del marchio deweodtrarne non solo la
notorieta ma anche la circostanza che il segnmeraepito dalle cerchie
interessate come segno di origine imprenditorikdealtri termini: non si
potra ricorrere semplicemente al notorio, ma o@raruna prova specifica.

In questa prospettiva, piu in generale, emerge icldato decisivo

degli sforzi compiuti dal titolare del marchio @ercreditare il proprio segno
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sul mercato non consiste tanto e solo nella dirae&tne di averli compiuti,
ma piuttosto nel loro risultat®.

Invero, l'attivitd promozionale svolta dal titoladeve essere orientata
all'assunzione da parte del segno del significatondrchio; deve pertanto
essere idonea a far assumere al pubblico la pereezli un collegamento
univoco con il produttore.

In quest’ottica, ad esempio, & stata negata ldatutspettivamente,
alla forma di certe caramelfé ed alla confezione ottagoniecontenente
otto unita di un noto prodotto dolciario in quanpoy essendo quei prodotti
protagonisti di ampie campagne pubblicitarie e meelo significative quote
di mercato, le forme delle quali veniva richiesteyrotezione esclusiva non
risultavano essere state oggetto di specifici sfmr@amozionali idonei a far
assumere al pubblico la percezione di un collegéonemn il loro produttore,
poiché esse non risultavano essere percepite caregtazizzanti quei
particolari prodotti.

Infatti, il Tribunale di Primo Grado CE ha affermat principio che
“Perché le spese pubblicitarie e le indagini dempgite assumano rilievo
occorre che esse abbiano avuto ad oggetto spegigode I'elemento il cui

carattere distintivo e in discussiofe.

180 Cfr., Trib. Milano, 19 aprile 2005, cit.

181 Cfr., Tribunale di Primo Grado CE, 10 novembre £00el procedimento T-396/02 e Corte di
Giustizia CE, 22 giungo 2006, cit., caStorck

182 Cfr., Comm. Ricorso UAMI, 10 aprile 2003, R 7110262, casdoblerone
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Sempre in argomento, il Tribunale di Primo Grado €&n sentenza
del 12 luglio 20062% ha statuito chel‘a diffusione di cataloghi e listini
prezzi per suffragare la conoscenza di propri marahteriori presso il
pubblico, senza indicazioni né prove relative aleo distribuzione presso |l
pubblico o all’entita della loro eventuale distribione non é sufficiente per
provare il carattere distintivo di un segno e beciafe della relativa tutela,
essendo necessario che i materiali probatori serrficano allo specifico
elemento la cui distintivita e in discussighe

Alla luce di quanto fin qui esposto, si puo dungoacludere che la
dimostrazione di un alto livello di “carattere disivo” € data soprattutto da
prove di investimenti effettuati per consentire laonnessione
segno/imprenditore nella mente del pubblico dirmifiento. Ed altresi che la
medesima dimostrazione € la condizione necesséiiiectee al marchio
possa essere accordata una tutela piut o meno @stgganto modulata dal

“carattere distintivo.*®*

183|n causa T-277/04, cit., caMtitakraft

184 Un principio analogo & stato espresso dal TriteitklTorino che con sentenza del 19 ottobre
1999, cit. ha negato la protezione alla parola “NEMTINE” per contraddistinguere una caramella
di mandorlato rivestita di cioccolato poiché I'atér non aveva fornito alcuna dimostrazione diretta
circa l'avvenuta realizzazione di un’attinenza, enov di una stretta relazione tra il marchio

“NOUGATINE” e I'impresa titolare, nei termini finpecificati e delineati.
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4.5. L’'oggetto specifico della tutela.

Per comprendere quale sia il livello del “carattdrstintivo” di un
marchio, e dunque l'ampiezza della sua tutela, wecdunque porsi le
seguenti questioni: i segni distintivi imitati soedfettivamente conosciuti,
sono cioe stati usati in modo intenso, territoriathte ampio e per lungo
tempo? Il pubblico di riferimento li riconduce etfgamente ad un’unica
impresa, o sono invece diffusi a tal punto che sind@le connessione non e
piu possibile? Hanno — in sé considerati — o adguisel tempo, un
sufficiente grado di originalita, oppure sono — ena rimasti —
intrinsecamente banali (si pensi ad un colore pionad alla forma di una
bottiglia), e conseguentemente la loro proteziawusiva si risolverebbe in
un ingiustificato monopolio?

Sul punto, & stato osservétoche se le risposte alle predette domande
sono in tutto o in gran parte affermative, il cere usurpativo
dell'imitazione appare evidente e questa va represghe se sui prodotti €
apposto il diverso marchio dell’imitatore e se dquegpartengono ad un
settore merceologico diverso da quello in cui idotti imitati si sono
affermati. Diversamente, se cioé le risposte sonduito o in gran parte
negative, e soprattutto se emerge che nessunassiome immediata sorge
nella percezione del pubblico fra gli elementi oghotti e I'impresa che si

ritiene danneggiata, la tutela va accordata solomisura limitata o

18 Cfr., L. MANSANI, “La capacita distintiva come coetto dinamico”, cit., pagg. 23-24.
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semplicemente negata, in particolare in relazionpradotti non affini,
considerando [l'iniziativa censurata frutto di urcattabile dinamica
concorrenziale.

Ne segue che, stabilito che la protezione di urchiaré conferita una
volta provato il “carattere distintivo” del segnarc indici specifici e
finalizzati in tal senso, l'indagine deve tuttaypeoseguire per individuare
I'oggetto preciso della tutela.

Conseguentemente, € necessario visualizzare ghieeli del marchio
che effettivamente rappresentano il patrimoniowssed del titolare perché,
se piu in generale, anche alla luce di quanto detéo, solo gli elementi
percepiti come portatori di un messaggio distingeno tutelabili, allo stesso
tempo la protezione va accordata agli elementi nk#a concreta realta di
mercato, determinano un richiamo a quel messagsjimiivo.'*°

Pertanto, gli ulteriori quesiti da porsi in termidi protezione del
marchio possono riassumersi nel domandarsi se dagheelementi imitati
costituiscono un patrimonio esclusivo di chi lanzelat contraffazione (il che
si verifichera ove gli investimenti pubblicitari gromozionali effettuati da
chi si ritiene usurpato hanno effettivamente riga#&m quegli specifici
elementi — o alcuni di essi — generando o raffatwanel pubblico la

percezione che si tratti di quelli tipici di un teproduttore) o se invece la

18 Cfr., A. VANZETTI — V. DI CATALDO, “Manuale di diitto industriale”, cit., pagg. 141-142,
215, 178-179 e 211-229; C. GALLI, “ll marchio consegno e la capacita distintiva nella
prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 32 L. MANSANI, “La capacita distintiva come

concetto dinamico”, cit., pag. 23.
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tutela vada negata o circoscritta in quanto qusfiglizi promozionali hanno
riguardato genericamente il marchio, senza favopela percezione.

Dunque, la dimostrazione del “carattere distintivdi”un segno va
fornita provando l'esistenza di un collegamentosamevole, nella mente del
pubblico, fra il marchio e l'impresa del titolareragie a prove degli
investimenti effettuati per consentire quella cas@ne e soprattutto alla
dimostrazione degli effetti che essi hanno conanetge raggiunto.

In altri termini, la tutela c’é nei limiti in cui consumatori, posti di
fronte ad un prodotto caratterizzato dagli elememiitati lo identificano
come il prodotto di chi ha agito in contraffaziote

E’ in questa prospettiva che si inserisce il camtl secondo cui é
fondamentale, ai fini della determinazione dell’etig della protezione, che
l'intera attivita di promozione, diffusione e spongzazione di un segno
distintivo sia orientata sugli elementi del medesiche si intendono tutelare
e sui quali soli & possibile vantare un’esclusimaquanto oggetto di chiari,
univoci e concordanti investimenti.

In argomento, sono state effettuate considerazimmeressanti
riguardo alla stella a cinque punte rossa bordialéadco relativa al marchio
per bevande “S. PELLEGRINO” e all’analoga stell@ cdompare sulla birra
contraddistinta dal marchio “HEINEKEN".

Al riguardo, & stato osservdfi che sebbene i due marchi siano

conosciuti ed apprezzati da una gran parte del lmablal quale sono

87 3alvo il caso del marchio in sé distintivo ma ameora usato entro il quinquennio di decadenza.
18 Cfr., L. MANSANI, “La capacita distintiva come coetto dinamico”, cit., pag. 26.
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destinate le bevande da essi contraddistinte e,mpigenerale, siano dei
marchi rinomati che sono stati oggetto e continuadoesserlo di un uso
intenso, prolungato e territorialmente diffusoyelthe di efficaci e magari
costose campagne pubblicitarie e promozionali,awdt la reputazione,
diffusione e pubblicita di cui si & detto, non sanai state incentrate sulla
guasi identica stella che quei marchi includonmeado in misura sufficiente
da consentire al pubblico di percepirla come immashente ed
esclusivamente connessa ad una specifica impresa.

Dunque, I'Autore ha rilevato che le stelle in qu@s¢ convivono nei
due marchi poiché non hanno acquisito il “carattdistintivo” — nemmeno
in senso dinamico — che consentirebbe ad unoitd&rt di beneficiare di
una tutela esclusiva al riguardo.

In quella sede, peraltro, & stato altresi rilevatane un discorso
diverso possa essere fatto relativamente allaastlicui si compone |l
marchio “NEGRONI,” proprio sulla base dei riliewanzati dall’Autore.

Segnatamente, viene sottolineato che il segnae atgetto, in Italia,
da molti anni, di un’intensa pubblicitd principalne televisiva (poi
richiamata dalle comunicazioni diffuse in tempi pacenti) accompagnata
da un notojingle incentrato sulla “stella di Negroni”, che indivaka
appunto nella stella I'elemento distintivo e caanizante dei prodotti di
quellimpresa.

In conclusione, anche se la stella pud essereutdeun segno, in sé
considerato, abbastanza banale, e pertanto inicahessere percepito come

marchio, puo tuttavia ragionevolmente sostenersi gitazie ad un intenso
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sforzo promozionale incentrato proprio su quel segiossa aver acquisito
un “carattere distintivo” tale da consentire al pldo di istituire una
connessione immediata fra di esso e limpresa ptocke, e dunque
permettere a quest'ultima di rivendicare su quejnseuna protezione
esclusiva.

Degna di nota, in proposito, appare la sentenzda deébrte di
Cassazione, del 12 febbraio 2009, no. 3%¥78elativa all'utilizzo di una
particolare tonalita di viola, precisamente “vitdet6433”, da parte della
societa AEB S.p.A., per contraddistinguere confeizicontenenti un
detergente per impianti di mungitura.

In tale sede, invero, la Suprema Corte rilevavaecor@iudici della
Corte d’Appello avessero accertato, attraverso ertastimoniali, che i
contenitori viola erano un’esclusiva della dittaB\E che — addirittura — la
produttrice dei contenitori in questione, la diR&stinova, era obbligata a
non fornire in nessun caso a terzi, anche non comud di AEB S.p.A,
esemplari di detti contenitori.

In altre parole, veniva evidenziata la circostache AEB S.p.A.
avevainvestito sul “violetto 6433” scegliendolo come codice craita del
proprio prodotto.

Conseguentemente, veniva posto in risalto il fathe I'elemento
rappresentato dal colore “violetto 6433” aveva assuil ruolo di

componente “dominante” di originalita ed individzahnte il prodotto AEB.

8910 11 Dir. Ind., 3/2009, pagg. 287-297, con commento di L. TAVOI&R
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In buona sostanza, era stata riscontrata la caregiplicazione da
parte dei Giudici della Corte d’Appello del prinmpdell'identificazione di
segni che si impongono all’attenzione dell'acquieedeterminando, anche
con il tempo, I'individuazione del collegamento ftraegno ed il prodotto da
esso contrassegnato.

Dunque, era stata fornita la prova dell’elevatorétiere distintivo”
del segno dimostrando la sussistenza e l'alta sitterdi una connessione
consapevole, nella mente del pubblico interess$etal marchio e I'impresa
del titolare grazie all’'entita degli investimenffedtuati per consentire quel
collegamento e soprattutto alla dimostrazione deffjktti che i medesimi
avevano concretamente raggiunto.

La Corte, invero, sottolinea cheGiudici del secondo grado avevano
ritenuto che il colore in questione non presentasBeper sé potere
individualizzante. Ma che — tuttavia — dall’esammecioncreto era risultato
accertato che nella fattispecie il “violetto 6433celto dalla AEB avesse
assunto una funzione individualizzante del prodotio quanto era
riconoscibile a prima vista dall’acquirente, divamdo una connotazione
specifica idonea a identificare il prodotto (la demione) AEB tra gli altri
dello stesso genete

Inoltre, I'attenzione viene indirizzata anche swultasiderazione che il
colore usato dalla AEB non é un generico violasbe@ma specifica tipologia
di viola, e segnatamente il “violetto 6433".

In merito, la Corte osserva altresi chki “scelta del colore e

innegabilmente lontana concettualmente dal prodottontenuto nei
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contenitori cromaticamente cosi contrassegnati e cesta circostanza
accresce la sua connotazione in termini di idecuifilita e distintivitd.

Invero, gia in sede d'appello, era stato dimostidie la particolare
connotazione cromatica assurgeva ad elemento thdilizzante anche alla
luce della mancata prova a contrario della presdnaéri bidoncini violacei
sul mercato.

In altri termini, I'"originalita” del colore in qustione era dettata dal
fatto che il recipiente violetto usato dalla AEB gentenere una determinata
sostanza era riconoscibile a prima vista dall’aeqie proprio per quel
connotato (il colore) e che, conseguentemente,phito attrattivo del
particolare colore era in grado di suggerire atjl@cente in modo immediato
e sicuro la sensazione di aver individuato il ptomldesiderato.

La Corte — peraltro — nella predetta occasioneyay®i proseguito il
discorso e confermato il generale principio secondonon e lesiva ogni
imitazione ma occorre che la stessa riproduca Ieattesistiche
individualizzanti e distintive del prodotto altrui.

Il caso, in particolare, aveva riguardato una caomisanossa dalla
societa AEB S.p.A., innanzi al Tribunale di Bresathe aveva esposto di
utilizzare da anni un tipo di contenitore per dgésti di impianti di
mungitura dal colore “violetto 6433” avente la fiore di rappresentare
morfologicamente e cromaticamente, con il proprgpedto esterno, Il
prodotto denominato idrosan.

La AEB S.p.A. riferiva che la concorrente, la difft€& Chimica

Industriale di T.G., raccolti presso clienti e ma#ori di AEB alcuni di detti

165



contenitori, li poneva in commercio, riempiendolbncil suo omologo
prodotto denominato Agridetergent.

Sulla base di tali presupposti, AEB chiedeva lasae®mne del
comportamento, configurato come atto di concorresieale a norma
dell'art. 2598 cod. civ., nn. 1 e 3 e la consega@undanna della convenuta
al risarcimento del danno da liquidarsi in separatde, oltre alla
pubblicazione della sentenza.

La TG Chimica Industriale si costitutiva in giudizammettendo di
acquistare i suoi contenitori dal medesimo prodattiella AEB, gia da anni
prima, e di aver utilizzato in qualche rara occasi@anche i contenitori
restituiti dai clienti con l'etichetta AEB. Tutta specificava di aver
sostituito I'etichetta con la propria e negava,ngui qualsiasi possibilita di
confusione tra i prodotti, anche perché né la formé il colore dei
contenitori in questione avevano carattere indiaidzante.

La societa AEB S.p.A., in primo grado, vede respild domanda
avanzata, sul motivo della mancata prova dell'affia distintiva del
contenitore e del colore, nemmeno unitamente ceresid

La Corte d’Appello, su appello della AEB S.p.A., nealerava
quest'ultimo fondato e — pertanto — riformava totahte l'impugnata
sentenza.

La soccombente TG proponeva ricorso per cassazbeeveniva
dichiarato completamente infondato poiché, a pardedla Corte di

Cassazione, i1 Giudici dell’appello avevano correttate applicato al caso

166



esaminato i consolidati principi elaborati dallarggprudenza e dalla dottrina
in materia di concorrenza sleale per imitazionerdusione.

Segnatamente, la Suprema Corte precisava che iddidsecondo
grado avevano rilevato che nel caso di specie alaaratteristiche della
confezione del prodotto erano idonee a costitueenenti individualizzanti
tali da rendere il prodotto meritevole di tutelaseegli atti di imitazione e
confusione.

In secondo grado, infatti, era stato segnalatol’'ch#azione rilevante
ai fini della concorrenza sleale per confondibilitan si identifica con la
riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altnmia solo con quella che
cade sulle caratteristiche esteriori dotate dcaffia individualizzante e cioe
idonee, proprio in virtu del loro “carattere disiuo,” a ricollegare |l
prodotto ad una determinata impresa.

Sul punto, era stato ulteriormente precisato cipoteési di concreta
concorrenza sleale si spinge ai profili del tuttessenziali, quali ad esempio
I'adozione di un colore speciale.

La Suprema Corte, invero, nel caso che qui ci cgcapeva affermato
che la possibilitd che l'adozione di un colore posssumerne carattere
individualizzante e determinare profili di concretancorrenza sleale e
principio gia formulato dalla giurisprudenza diitéignita.*

Peraltro, al riguardo, va tenuto presente che anchenateria di
marchi la proteggibilita del colore e stata affetamancorché limitatamente

alla ricorrenza di certe condizioni.

190 Cfr., Cass. civ., 9 marzo 1998, n. 2578.
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La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza 8emharzo 2008, n.
7254, ha statuito cheL& possibilita di registrare come marchio il singol
colore monocromo trova un limite nell’interesse g&te a non restringere
indebitamente la disponibilita di colori per glital operatori che offrono
prodotti o servizi analoghi, sicche puo riconoscerscarattere distintivo’
solo allorché i colori abbiano tonalita molto pastlari o siano del tutto
inusuali rispetto al prodotto cui sono applicatecondo una valutazione che
deve essere effettuata non in astratto ma in caacrtenendo conto della
peculiarita del caso specificb

In applicazione di siffatto principio, la Supremar@ rileva che i
Giudici dell’appello hanno riscontrato la peculiaridel colore adottato e
sottolineato come il colore a cui era stata acdartk preferenza risultasse
del tutto indifferente alle qualita del prodottopertanto dotato di una
particolare efficacia individualizzante dei conteni

A conclusione dell’analisi, la Suprema Corte gieingi seguenti
enunciati: Non e lesiva ogni imitazione ma occorre che lasstagproduca
le caratteristiche individualizzanti e distintivelgorodotto altruf; “ il colore,
anche nella sua veste monocroma puo assumere eggatlistintivo ed
individualizzante. In particolare, il colore di umontenitore, che sia
assolutamente inusuale nel suo contesto di usoegat dal prodotto-
contenuto, pud assurgere a elemento attrattivo melmento d’acquisto,
senza che l'apposizione da parte dell'imitatoreutia nuova etichetta sul
contenitore imitato sia sufficiente allo scopo dipsrare il rischio di

confusion& ed ancora che laddove il colore € in grado di condurre
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I'acquirente verso una scelta di acquisto velocsiaira (sensoriale) del
prodotto desiderato, tale effetto merita di esdeatelato”

Dalla disamina degli esempi che precedono derigai-+ generale —
che la tutela e conferita per gli elementi sui gsalke compiuta un’attivita
mirata a creare nel pubblico interessato una caim®s marchio/origine
imprenditoriale e nella misura in cui tale circosta si € realmente
verificata®",

Infatti, in ultima analisi, sara comunque l'indiviazione del dato o
dei dati idonei ad istituire nella mente del pubblrilevante un collegamento
quanto all’origine imprenditoriale, I'elemento disninante degli effettivi

termini della tutela.

4.6."Carattere distintivo”, percezione del pubbli@protezione.

Nel paragrafo precedente ci si € occupati del Bagio da attribuire

m

all’identita” del marchio anche e soprattutto @i della tutela.

Da cio deriva che diventa rilevante per il titoladell'impresa
individuare il tipo di messaggio di cui il marchéoportatore e in relazione a
cio intraprendere una serie di attivita che miraeadltarne gli elementi che

costituiranno la sua particolare composizione pdiaktonei a trasmettere

guelle determinate informazioni.

1 3alvo il caso del marchio in sé distintivo e nasara usato nel quinquennio di decadenza.
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Conseguentemente, gli investimenti promozionalibhigitari, e la
diffusione in generale del marchio dovranno essacentrati sui peculiari
connotati che in tal modo diventeranno le caratehe idonee ad
individuare, ovvero contraddistinguere, un marchio.

Il marchio si trasforma, quindi, in uno strumentocdnoscenza, un
concentrato di notizie e di esperienze relativepaddotto o al servizio
contrassegnato che evita al consumatore di ripeddreogni acquisto il
processo decisionale che lo ha indotto a quelldasce

In questa prospettiva, un ruolo fondamentale é stitee dalla
comunicazione, in particolare da quella visiva, shavvale debrand anche
per evidenziare le informazioni, rendere agevalapeda la loro fruizione ed
imprimere il ricordo nella memoria.

Pertanto, il marchio verra progettato per catturgattenzione del
consumatore e per informarlo sulle caratteristicli®l prodotto
contraddistinto.

Invero, le componenti che entreranno in gioco ttanii marchio al
fine di sensibilizzare la percezione del pubblicattirando la sua
concentrazione sul segno saranno essenzialmesi@égicita del linguaggio
e la visibilita.

Dalle considerazioni che precedono, deriva — pigenerale — che |l
modo in cui un marchio e avvertito dal pubblicopagsenta una sorta di filo
conduttore nell'interpretazione dei requisiti diidéa del segno distintivo e

del suo ambito di tutela.
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Invero, l'individuazione degli elementi sui qualiesscelto di puntare
e la relativa misura degli investimenti realizzati tale scopo, assume
rilevanza in sede di determinazione delle caratiehe del prodotto
contraddistinto dal marchio ed in particolare détleo percezione da parte
del pubblico interessato come segni distintivi, amnseguenti effetti in
termini di tutela.

Ne segue che la protezione avra ad oggetto gliestéinsui quali e
stata svolta wun’attivita idonea ad istituire queloll@egamento
marchio/impresa, inteso come rinvio alla fonte wjiore imprenditoriale del
segnd®.

Questo principio € chiaramente illustrato dallateepa della Corte di
Giustizia, del 10 aprile 2008, nella causa C-1020@80Adidas relativa alle
“strisce” identificative della multinazionale Adii&G.

Il caso aveva riguardato I'avvio di un procedimestmmmario da
parte dell’Adidas AG e dell’Adidas Benelux BV, imma al Rechtbank te
Breda, contro la H&M, nonché un’azione nel meritei wonfronti della
Marca Mode e della C&A, affinché fosse vietato aesgfe tre imprese di
utilizzare qualsiasi segno costituito dal motivotra bande registrato su
domanda dell’Adidas o da un motivo corrispondentesso, quale il motivo
a due bande parallele utilizzato da queste imppEsecontrassegnare la

stessa tipologia di prodotti.

192 salvo sempre il caso del marchio in sé distinima non ancora usato nel quinquennio di
decadenza.
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A sostegno delle proprie argomentazioni, la Adidievava che le tre
strisce parallele verticali, di uguale larghezzapgoste lateralmente sui capi
di abbigliamento sportivo e casual ed il cui colm@ntrasta con quello
principale di questi ultimi, e da essa utilizzate décenni, ne avevano fatto
uno specifico logo.

Di contro, le societa concorrenti replicavano chéstriscia” dovesse
essere considerata, in linea generale, un elenpmaomente decorativo dei
prodotti, come tale inidoneo a fornire un’indicamorelativa ad una delle
peculiarita del segno, non esistendo — peraltra’esglusiva di sfruttamento
per un segno come la striscia che e riconduciloilerauso comune in ambito
commerciale, conformemente alla legislazione cotaual

Con sentenza del 2 ottobre 1997, il presidenté&kdehtbank te Breda,
statuendo nel procedimento sommario, ingiungeva tld&M di cessare di
utilizzare nel Benelux il segno costituito dal mvotia tre bande registrato su
domanda della Adidas o qualsiasi altro segno anl @ssispondente, quale il
motivo a due bande di fatto utilizzato da H&M.

Successivamente, con sentenza interlocutoria dedttb®re 1998, il
Rechtbank te Breda dichiarava che vi era stataaziohe dei marchi di
titolarita della Adidas.

Le due sentenze del 2 ottobre 1997 e 13 ottobr8 h@fAno costituito
oggetto di appello dinanzi al Gerechtshof te ‘stbigenbosch, che — con
pronuncia del 29 marzo 2005 — ha annullato le deeqaenti decisioni e

respinto sia le domande della Adidas che quelle delversarie.
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Nella stessa sede, e stato precisato therhotivo a tre bande come
quello che e stato registrato su domanda dellAdida di per sé poco
distintivo, ma, a causa degli sforzi pubblicitamssenuti dalla Adidas, i
marchi di cui questa € titolare hanno acquisito oarattere distintivo
considerevole e sono divenuti notoriamente congscludetti marchi
beneficerebbero quindi di una protezione estesa guento riguarda il
motivo a tre bande. Tuttavia, dato che le bandesemplici motivi a bande
sono, in via di principio, segni che devono rimandrsponibili e che non si
prestano quindi ad un diritto esclusivo, i marchicdi la Adidas e titolare
non potrebbero offrire una qualsiasi protezione tcof'uso di motivi a due
bande”

Avverso tale decisione, la Adidas presentava r@qrer cassazione
avanti allo Hoge Raad der Nederlanden, il qualeddsa di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte di Giuati@E, in particolare, le
seguenti questioni pregiudiziali:

“1. Se, ai fini della determinazione dell’ambitataliela di un marchio
consistente in un segno intrinsecamente privo datbere distintivo o di
un’indicazione rispondente alla descrizione di alliart. 3.1, lett. c) della
Direttiva, ma che attraverso I'uso abbia acquistatrattere distintivo e sia
stato oggetto di registrazione, occorre tenere oalell'interesse generale a
non restringere indebitamente la disponibilita diéterminati segni per gli
altri operatori offerenti prodotti o servizi analbg

2. In caso di soluzione affermativa della questionel, se vi sia

differenza qualora i segni in esame, da tenere adigpli, vengano
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considerati dal pubblico rilevante come segni dist di prodotti, oppure
come semplice decorazione.

3. In caso di soluzione affermativa della questionelnse vi sia
differenza qualora il segno contestato dal titolatel marchio sia privo di
carattere distintivo ai sensi dell’art. 3.1, leth) della Direttiva, oppure
costituisca un’indicazione ai sensi dell’art. 3létt. c) della Direttivad'®®

In buona sostanza, il Giudice del rinvio chiedeirale misura occorre
tener conto dellinteresse generale consistente neh restringere
indebitamente la disponibilita di taluni segni aito della valutazione
dell'estensione del diritto esclusivo del titolalieun marchio in relazione ad
un particolare disegno registrato da una societheeha acquisito carattere
distintivo con l'uso. Ed altresi se, ove terziia#lno segni identici o simili al
marchio di cui trattasi senza il consenso deldr®ldi quest’ultimo e fanno
valere a sostegno di tale uso l'imperativo di dispiita, sia necessario
accertare se detti segni siano considerati 0 mexgpuabblico pertinente
come puramente decorativi e come tali da esseostas disposizione di
tutti coloro che operano sul mercato.

Al riguardo, i Giudici comunitari hanno stabilitde il principio di

disponibilita generale di un segno puo operare selta fase in cui deve

essere registrato, ma una volta ottenuto il marahimaggiormente se detto

193] testo dell'art. 3.1, lett. b) e c) della Dirieti & il seguente:sbno esclusi dalla registrazione, o,
se registrati, possono essere dichiarati nulli: {..b) i marchi di impresa privi di carattere
distintivo; c¢) i marchi di impresa composti esclishente da segni o indicazioni che in commercio
possono servire a designare la specie, la qualita,quantita, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero I'epoca di fabbricmz del prodotto o della prestazione del

servizio, o altre caratteristiche del prodotto o\seio.”
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marchio gode di rinomanza a seguito dell'uso che swto fatto, il principio
di disponibilita non €& piu un parametro che puo e\sspreso in
considerazione al fine di escludere la contraffaeio

La Corte ha quindi ribadito il principio generalecendo cui i
rischio di confusione costituisce la condizione c#fpga della protezione
conferita dal marchio registrato e (...) il fattordevante per stabilire se
'uso di un segno costituisce una violazione deittdidi un marchio
registrato e rappresentato dalla percezione cheilhaubblico dei prodotti
identificati da un dato marchio rispetto ai prodatt un soggetto terZo

In questa prospettiva, la Corte sottolinea comee@essario accertare
se il pubblico percepisce il segno utilizzato daizb come un semplice
ornamento del prodotto di cui trattasi e non quimlilinea generale, come
una nota distintiva né del prodotto in questionednéuello protetto dal
marchio precedentemente azionato.

Tuttavia, nella loro decisione, i predetti Giudprecisano che anche
nell’ipotesi in cui il segno posteriore costituisaga decorazione, l'uso é
comunque illecito se il segno presenta una sommggiacon il marchio
anteriore registrato tale che il pubblico interésga0 credere che i prodotti
provengano dalla stessa impresa o0, eventualmeatemgrese collegate
economicamente.

Segnatamente, rileva la Corte chélefla fattispecie, occorrera
valutare se il consumatore medio, allorché perospisapi di abbigliamento
sportivo e casual sui quali sono apposti motiviamde negli stessi punti e

con le stesse caratteristiche del motivo a bandgisteato su domanda

175



dell’Adidas, con la sola differenza che essi soomposti da due e non da
tre bande, possa essere tratto in inganno sullioegdi tale prodotto,
credendo che questo venga commercializzato dalida8dAG, dalla Adidas
Benelux BV o da un’impresa collegata economicamaatessé.

Il discorso della Corte prosegue illustrando chevédutazione in
merito alla confondibilitd non dipende unicamen# grado di somiglianza
tra i segni, ma anche dalla facilita con cui le durgita possono essere
associate, in considerazione, in particolare — coglecaso in questione —
della rinomanza di cui il primo marchio gode sulroago.

Invero, la Corte spiega che il motivo a tre barefgstrato su domanda
dellAdidas beneficia sia della protezione conteritall'art. 5.1 della
Direttiva comunitaria che di quella rafforzata &nsi dell’art. 5.2 della
medesima.

| Giudici comunitari concludono segnalando cheaft. 5.2 della
Direttiva CE introduce a favore dei marchi che gododi rinomanza una
protezione la cui attuazione non richiede l'esig@ndi un rischio di
confusione poiché i pregiudizi di cui all’articolgpredetto sono la
conseguenza di un certo grado di somiglianza trsegni per i quali si
controverte a causa del quale il pubblico intereeskh mette in relazione,
vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pan confondendoli. Non é
dunque richiesto che il grado di somiglianza tramlarchio notorio ed il
segno utilizzato dal terzo sia tale da generard,pubblico interessato, un

rischio di confusione. E’ sufficiente che il gradicsomiglianza tra il
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marchio notorio ed il segno abbia come effetto ghaubblico interessato
stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio.

In definitiva, come la sentenza della Corte di @aig lascia trapelare,
e molto probabile che chiunque veda due strisagnstapo di abbigliamento
sportivo possa pensare al marchio della Adidagncte un “nesso” tra i due
segni.

Dalla disamina dei principi giurisprudenziali gheecedono, pare che
Si possa sostenere, piu in generale, che la coihititéd € esclusa ove il
segno sia percepito esclusivamente come decorazione

Diversamente, ove cioé un elemento sia, di fatteedito come una
componente distintiva, la contraffazione non potessere ritenuta
insussistente quando vi sia un richiamo — piu ognamtuale — a seconda
delle circostanze del caso concreto, a quella Bpacicaratteristica
(distintiva) del marchio anteriore.

L’enunciato di cui sopra costituisce il corolladel postulato secondo
cui quando il segno e percepito dal pubblico uniat® in un modo che non
interferisce con le sue funzioni protette, la cafitizione dovra escludersi
quando esso venga ripreso; quando invece il mamhia suo elemento e
avvertito come una caratteristica individualizzarsie dovra riscontrare
un’interferenza meritevole di tutela nel caso invitsia un utilizzo, da parte

di un terzo, di un segno idoneo a creare confuscomel primo, o — nel caso
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di un marchio che goda di rinomanza — ad istituinenesso da cui possa
derivare un agganciamento o un pregiudiZfo.

In questa prospettiva, si puo concludere che i percezione del
pubblico/’carattere distintivo” assume un ruolo ilzas ai fini della
protezione del marchio e, piu in generale, chedecgrione da parte del
pubblico di riferimento rappresenta il fondamengdlal tutela nel diritto dei
marchi.

Ne segue, in conclusione, che la percezione deblmabrilevante
dovra essere necessariamente orientata su pregsi endividuati elementi
se poi li si vuole identificare come quelli caratteanti.

Ne segue ulteriormente che dovra tendenzialmemssstare una certa
corrispondenza tra la tipologia di messaggio chmite il segno si intende
trasmettere e gli aspetti su cui indirizzare I'aiene del consumatore al fine
di poter considerare questi ultimi come individmadinti del marchio e
conseguentemente rivendicarne la tutela.

Cosi, ad esempio, se si volesse comunicare unnuieggo messaggio
tramite il marchio, e non si scegliesse a tal finénvestire su uno speciale

colore, probabilmente quest’ultimo non verrebbelkegato dal consumatore

19 Sull'impiego di un segno in funzione decorativasidla percezione del pubblico come puro
ornamento, cfr., in giurisprudenza, Corte di GiiatiCE, 12 novembre 2002, in causa C-206/01,
casoArsenal Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, nel pdioento 408/01, in GADI 2003
(4608) casoAdidas v. Firnessworl@é Corte di Giustizia Ce, 25 gennaio 2007, in caDg#8/05,
casoOpel In dottrina, si veda, C. GALLI, “I limiti di pr@&zione nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia CE”, inRiv. dir. ind, 2004, cit, pag. 137 ss.; C. GALLI, “Rinomanza a@rchio e tutela
oltre il limite del pericolo di confusione”, ith Dir. Ind., 1/2007, pag. 83 ss.; M. RICOLFI, “Il punto
sulla situazione relativa ad usi distintivi e nastidtivi del marchio ai fini della contraffazioneih

Il Dir. Ind., 1/2007, pag. 69 ss; G. E. SIRONI, “La ‘perceziated pubblico interessato”, cit., pag.
141 e S. SANDRI, “Il punto sui marchi di rinomard@po la sentenza Intel”, cit., pagg. 117 e 120.
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all'impresa titolare e pertanto non potrebbe essersiderato meritevole di
protezione.

Diversamente, nel caso in cui un prodotto venisselamizzato
soprattutto per la particolarita di un colore, trpbbe agevolmente
concludere che quest'ultimo si sia impresso a tait@ nella mente del
destinatario da considerarlo come il chiaro indidh@ identifica il marchio
con esattezza consentendone quindi il suo ricomsstb tramite quel
particolare fattore.

In definitiva, il marchio sara tutelato non tan®ilkprodotto recante il
marchio sara ampiamente venduto, quanto se sorgé apllegamento
marchio-impresa del titolare poiché il pubblicarifierimento identifica in un
determinato elemento del marchio I'aspetto caraitante del medesimo.

Invero, la protezione sara solo su quegli elemenbase ai quali si
crea un collegamento immediato quanto all’origimprenditoriale, dunque
la pubblicita — a tal fine indirizzata — dovra essehiara, diretta, e riguardare
effettivamente caratteristiche precise che sonoqoeile che in tal modo
rimarranno impresse e conseguentemente percepitee amostituenti |l
“carattere distintivo” del segno e come tali, duagdifendibili.

A completamento del discorso sulla tutela, merdastderazione un
ulteriore principio che discende da quanto si etodéh precedenza e,
precipuamente, a proposito della dimostrazion€iulielhsita del “carattere

distintivo” del segno.
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Infatti, siffatta prova e tanto piu rilevante neftasura in cui si deve
tenere conto, come & stato ossen/dtogel corollario secondo cui nel
confronto tra segni deve essere valutata la foistantiva di entrambi.

In argomento, I'Autore segnala I'esempio della gliasima
rinomanza assunta sul mercato da una determinathicazione di lettere,
quali la “D” e la “G”, cosi che nella percezione densumatori essa viene
ricollegata immediatamente all'impresa dei notistti

E prosegue l'indagine sottolineando che nellipptes cui, nei
molteplici settori in cui il quel marchio si e affieato, o in altri nei quali si
potrebbe realizzare il medesimo collegamento, genelottato un ipotetico
segno formato dall'accostamento delle lettere “P*Ge” di per sé poco
distintivo, sarebbe agevole ritenere che si crénterferenza confusoria tra i
due segni, 0 comunque un’assimilazione illecitae&rithento del marchio
rinomato al quale sarebbe quindi ragionevolmenteonesciuta una
protezione nei confronti dell’altro segno.

Infine, conclude dando risalto al fatto che, nalilaazione opposta,
ove cioe il secondo marchio costituito dalla coralzione delle lettere “R” e
“G,” abbia raggiunto una notorieta elevata — tade qui le lettere appaiono
caratterizzanti del marchio — in un determinatdosetmerceologico, quale
qguello dei detergenti e dei cosmetici, difficilmerdarebbe immaginabile la
sussistenza di un’illecita interferenza con il nmoccomposto dalle lettere
“D” e “G,” in quanto i due segni verrebbero rispedinente percepiti dal

pubblico di riferimento in modo da essere riconda@t due imprese

195 . MANSANI, “La capacita distintiva come concetlimamico”, cit., pag. 26.
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autonome, e pertanto al primo segno (D&G) non $srgiresumibilmente
accordata una tutela nei confronti del secondo (R&G

Ne deriva I'importanza del grado di “carattere idist0” sia del segno
azionato che di quello contestato poiché la suaimaisicide sull’estensione
della sfera di tutela del marchio per il qualegisee e che tuttavia non potra
prescindere dalla forza, in termini di distintivitdell'altro, in applicazione
dei generali principi illustrati relativamente althbito di protezione.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, si evidernaalore costituito dal
“carattere distintivo” di un segno e I'importanZzeme deriva per il marchio,
rappresentando il centro attorno al quale gravitarrincipali questioni, tra

cui quella fondamentale concernente la tutelagimén tale entita.
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CAPITOLO QUINTO

CONCLUSIONI

SommARIO: 5.1. Il fondamento del “carattere distintivo.” 25La connotazione
del “segno distintivo” e la sua rilevanza. — 5.3dsenza del “carattere distintivo.” — 5.4.

Gli indizi probatori. —5.5. L'individuazione dellsfera di protezione del segno.

5.1. Il fondamento del “carattere distintivo.”

Dall’analisi svolta possono essere dedotti moleepdid interessanti
postulati in tema di “carattere distintivo” a comigre da quelli relativi
all'individuazione della sua derivazione.

E’' stato illustrato che sovente il confronto traritth interno e
comunitario comporta delle difficoltd di applicage® della normativa
nazionale in considerazione del fatto che in quéistia non sempre e
trasferito il contenuto, alla lettera, delle disgani comunitarie
sovraordinate.

In piu, l'ulteriore e consolidato principio secondoi le disposizioni

domestiche devono conformarsi a quelle sopranazigeaera spesso
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guestioni pregiudiziali di interpretazione dellerme comunitarie che poi si
riflettono su quella concernente le norme interne.

Le considerazioni che precedono trovano riscontel nostro
ordinamento con riferimento ad esempio agli impettnassoluti alla valida
registrazione di un marchio.

La questione concerne in particolare la sottil¢imigone tra fdoneita

in astratto di un segno a distinguere™attitudine in concreto’

Invero, da un raffronto tra le disposizioni comani di cui alla
nuova Direttiva CE 95/2008 (in sostituzione deliaeliva CE 104/89) ed al
nuovo Reg. 207/09 (in sostituzione del Regolame#4@94) e quelle
nazionali del CPI, parrebbe rilevarsi — quanto m@nona facie — una
dicotomia.

Mentre le previsioni comunitarie disciplinano egs@mente il

requisito dell"attitudine in astratta distinguere”di un segno, tale aspetto —
allapparenza — sembrerebbe addirittura non pmyvigier lo meno
esplicitamente, dal nostro sistema.

Tuttavia, si e cercato di dimostrare come in apgiigne del principio
secondo cui il diritto interno deve uniformarsi alejo comunitario,
I'indagine in merito nel nostro ordinamento condatenedesimo risultato di
guanto previsto nel diritto comunitario sulla ssssnza dei requisiti
costituenti impedimenti assoluti alla registrazioke invero la conclusione
alla quale si e giunti &€ che il requisito dedittitudine astratta del segno a

distinguere”, espressamente previsto e disciplinato dal digtiunitario,

sussiste in pari tempo nel diritto italiano, seld@m modo differente. Si e
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detto, infatti, come tale aspetto possa considenaeso evidente nel nostro
sistema ma non per questo non ravvisabile.

Sostanzialmente e stato evidenziato che dall’aaomsito tra le
norme comunitarie e quelle italiane sul punto iadw che emerge é che le
disposizioni comunitarie, per lo meno per quantbela¢ allo specifico
profilo di interesse, sono indubbiamente piu esaeisMa tale rilievo non
deve indurre a concludere che il diritto italianonncontenga tra le sue
previsioni un riferimento, sicuramente meno chiarsiffatta preclusione.

Invero, in diverse decisioni la Corte di Giustiiia messo in luce
come il predetto requisito di validita del segn@tiaisca un impedimento
“autonomo” alla registrazione rispetto alle altraitazioni e “preliminare”.
Nelle stesse sedi e stato rilevato che la sua siggaza rappresenta una
barriera preclusiva al fatto che un’entita possges“in concreto” un “segno
distintivo”.

In altri termini, & stato osservato che se unataeabn puo essere
considerata nemmeno “astrattamente distintiva”stupregiudichera la sua
possibilita di esserlo “concretamente” e pertantaisessa non potra essere
riconosciuta dall’'ordinamento alcuna esclusiva.

La giurisprudenza comunitaria ha dunque ravvisatogcessita di una
verifica sulla sussistenza del requisito predetiale preludio per I'analisi
degli altri impedimenti rilevando da un lato chent@ncanza del prima
fortiori, non rende riscontrabili gli altri e, dall’altratb, che tuttavia la sua

presenza non elimina la prosecuzione dellesaméa sulesenza degli
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ulteriori requisiti che possono difettare e conssgemente impedire
comunque la valida registrazione.

Si é avuto modo di illustrare che, in applicaziahigali principi, i
Giudici comunitari non hanno riconosciuto dei “pmt@li” segni distintivi
per esempio in diverse forme di prodotti e in alagiori, poiché considerati
come una pura proprieta del prodotto o una prenamdella cosa. In tali casi
e stata esclusa la possibilita di una valida reggigine in considerazione
dell’esigenza di un interesse generale volto adettirp che il diritto dei
marchi e dei segni distintivi in generale vengdiazato per scopi ad esso
estranei, ovvero per ragioni diverse da quellatikaaalla funzione distintiva
espletata dal segno ed e stata evidenziata la sigcedi effettuare
un’indagine caso per caso a tale fine.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare i cglolon sono mancate
pronunce che hanno negato la loro distintivitaansiderazione del fatto che
i colori sono presenti in quantita limitate e chertanto I'uso del colore
dovrebbe rimanere a disposizione della collettivipaeste decisioni hanno
quindi posto I'accento sulla salvaguardia dell'resse generale a non vedere
eccessivamente ridotto lo spazio occupato dall'mateo di indisponibilita.

Dalla disamina della casistica giurisprudenzial@aigomento emerge
quindi che la prima e fondamentale questione difi#insi possa definire una

realta come “segno distintivo” concerne il riscontlell’ attitudine astratta
di un’entita a distinguere,” ovvero dell’idoneita a trasmettere un messaggio
sull’'origine imprenditoriale. Solo in presenza diegta circostanza, infatti,

un segno potra essere ritenuto un marchio.
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5.2. La connotazione del “segno distintivo” e laaulevanza.

Altri rilevanti assunti sono desumibili dallindag concernente
I'identita della realta da esaminare. In proposit@ detto che tale ricerca e
indispensabile al fine di poter rilevare queglineénti che consentono di
individuare nella medesima il fatto di essere irni@amo “segno”, ovvero
manifestazione di qualcos’altro da sé e, succesgnée, ovvero nella specie
“segno distintivo”, dunque in grado di comunical@eno in una prima fase
— astrattamente — un chiaro ed univoco messaggiforgyine
imprenditoriale.

Affinché cido avvenga e stato evidenziato che ilgts@ dovra avere
una struttura tale da carpire l'attenzione del comstore al punto da
imprimersi nella memoria: dovra pertanto presentamnodo da poter essere
riconoscibile dal pubblico di riferimento appuntonte “segno” — prima — e
come “segno distintivo” — poi — il che si esplichén una sorta di attenzione
consapevole prestata al segno che si manifestéig@toefinale d’acquisto e
che poi si tradurra nella reiterazione di questiuit

Conseguentemente € stato posto l'accento sul fakte vi €
un’interconnessione tra i meccanismi dell’economi@della psicologia da un
lato e quelli giuridici dall’altro lato per delinea il concetto di “segno

distintivo”.
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Cosi delimitati i termini della questione, quesspetto del discorso si
e concluso rilevando non solo che il requisito @nente [attitudine
astratta di un segno a distinguere&’ sancito normativamente sia nel diritto
comunitario che in quello nazionale ma anche eattyto sottolineando
'importanza di tale impedimento ai fini del fenoneedella riabilitazione del
segno distintivo.

In argomento — infatti — & stato notato che, tap&y il diritto
comunitario che per la normativa interna, la preidoe in oggetto non
rientra tra quelle che possono essere superatvaiso I'uso del segno ed il
conseguente acquisto del “carattere distintivo”.

In buona sostanza, si € posta I'attenzione sulleosianza che il
secondary meaningotrebbe operare come sanatoria per la mancarza de
solo diverso ed ulteriore requisito relativo al ratéere distintivo” del segno,
ovvero all'attitudine “in concreto” del “segno” agksere “distintivo”, e non
anche per l'antecedente aspetto rappresentatdidafieita astratta di un
segno a distinguere”

In definitiva, si e rimarcato che l'indagine relati al “carattere
distintivo” di un segno non puo prescindere da lqualllaattitudine astratta
a distinguereche ne costituisce il presupposto logico-giuridico

Piu in generale, si e cercato di spiegare che iqsadiscorso in tema

di “carattere distintivo” sara necessariamente eatocall’anteriore riscontro

della “potenzialita” di un segno a distinguere.
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5.3. L'essenza del “carattere distintivo”.

Passando alla disamina del profilo relativo allafimtdone del
requisito del “carattere distintivo” sono statiekihti importanti principi che
illustrano in particolare la differenza con I'elem@ rappresentato dalla
“descrittivitd” del segno ed evidenziano ancora wudta come vi sia
un'apparente difformita tra le norme comunitarieqeelle nazionali al
riguardo, per poi concludere che la differenzaltasassere inesistente se si
esamina accuratamente il testo delle disposizialiane.

In definitiva, si & tentato di precisare che “détuita”, “carattere
distintivo” e — prima ancora — “attitudine astradadistinguere”, sono tre
concetti diversi e dotati di una valenza autonorea tarmini precisati e
spiegati.

Segnatamente, con riferimento al “carattere distit ed alla
“descrittivitd”, € stata esaminata la copiosa gimidenza, domestica e
comunitaria che, in materia di entita costituitdaléorma del prodotto o dal
colore, non ha ravvisato nei medesimi dei “segrstichivi’ per ragioni
diverse dalla descrittivita, e cioe poiché carenticarattere distintivo.”

In argomento si e rilevato che le osservazioni @aidici si sono
tradotte essenzialmente nell'ovvieta e nella ndificsente peculiarita delle
predette realta che ad un apprezzamento di prirpatim quale &€ quello che
denota il giudizio di percezione, hanno determinai®l pubblico di

riferimento l'avvertimento del segno come semplggetto in quanto tale,
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ovvero come una comune ed usuale — ad esempiofezoame per caramelle
0 ancora — per fare un altro esempio — come unpddmtascabile, e non in
qualita di una forma di confezione per caramelldi ana lampada tascabile
indicative di una determinata origine imprendittgidn questi casi, dunque,
il pubblico ha percepito I'entita nella sua strudte non in qualita di “segno
distintivo”.

Tuttavia, sono stati altresi analizzati casi in sampre relativamente
ad una forma o ad un colore, & stata invece risgtania sussistenza di
“carattere distintivo” derivante dal fatto di essapstanzialmente insoliti per
il settore di riferimento.

Segnatamente, dalla disamina delle molteplicidpécie € emerso che
I'aspetto principale della questione concerne esabnente la “percezione”
del segno da parte del pubblico di riferimento e€dasiderazione che se é
vero che sussiste una maggior difficolta per |vmdliazione del “carattere
distintivo” in talune tipologie di marchi essendoengralmente non
“avvertite” come entitd che trasmettono un messaggierente alla
provenienza imprenditoriale, € anche vero che laifit@ non puo
prescindere da un accertamento nel caso concretanée applicazioni
meccaniche determinate dalla categoria di apparzengel segno.

In questa prospettiva, si € visto come abbia tmvaserimento in
particolare il concetto dsecondary meaningsi € infatti cercato di spiegare
'importanza di tale fenomeno soprattutto per cdaeme e/o colori. Si é
detto, segnatamente, che attraverso un loro usongEgnato da un

messaggio di distintivita, essi potranno poi ristdtessere “percepiti” come
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marchio sebbene generalmente di per sé difficilmeassolvano alla
funzione distintiva.

In conclusione, si € posto l'accento sul fatto efenché si possa
parlare di “carattere distintivo”, intrinseco o acsjto con l'uso, cid che
rileva & in ogni caso la percezione da parte dddbleo di riferimento
dell'entita come “segno distintivo”, ovvero comealta che permette il

collegamento con una determinata fonte produttiva.

5.4. Gli indizi probatori.

Per quanto attiene poi al profilo probatorio, naive di rilievo sono
altresi le considerazioni svolte sui fattori chemdstrano il “carattere
distintivo” di un segno ed il suo grado, sulla vé@za dei dati e dei
documenti posti a fondamento degli elementi da am@\e sulla valenza di
questi ultimi ai fini processuali.

Sul punto sono state esaminate diverse pronuntie,qleli € emerso
che non sempre i dati che avrebbero dovuto compegovia“carattere
distintivo” di un segno e la sua intensita sondi sit@nuti idonei a tal fine.

In proposito, si &€ avuto modo di sottolineare chésultati devono
essere precisi e supportati da prove adeguate eanhera una volta
I'elemento fondamentale € in ogni caso costitudatiadpercezione del segno

da parte del pubblico come “segno distintivo”.
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L'intento é stato quello di dimostrare che l'esiiimale di qualunque
considerazione in ambito di “carattere distintiva¥ra come destinazione
finale e rilevante il fatto che un’entita trasmetta messaggio inerente alla
provenienza imprenditoriale.

In pari tempo, si € evidenziata la natura indiziadi tali indici
probatori e le osservazioni, dottrinali e giuriggenziali, svolte rispetto ad
uno degli strumenti in particolare, ovvero a quelloui rilievo costituisce
tuttora un problema aperto essenzialmente perngjima di incertezza che lo
caratterizza sotto diversi profili. L’analisi hawe ad oggetto, infatti, le
valutazioni espresse in merito alle indagini deropsthe, talvolta ritenute
ammissibili poiché avrebbero il merito di ridurfeMentuale arbitrarieta del
giudizio, altre volte no poiché costituirebbero urgirumento che,
potenzialmente, si potrebbe sostituire alla denssidel Giudice.

Il discorso, sul punto, si e concluso segnalandanwwue
'importanza dello strumento in questione, in quardnsente di determinare

la quantita di destinatari che di fatto — dunqualmente — percepiscono il

segno come marchio.

5.5. L’'individuazione della sfera di protezione dstgno.

Tutti i principi illustrati e tutte le considerazipsvolte sono poi state
trasferite sul piano applicativo, ovvero sulle aagisenze in termini di tutela

del segno.
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Invero, si & partiti tentando di dimostrare cheemtita € percepibile
come marchio se possiede inizialmente una detetaidantita e che quindi
nel caso di difetto assoluto di registrabilita digsegno astrattamente inadatto
di per sé ad assumere la configurazione di “segstintivo,” la realta
esaminata verra considerata inesistente sotto aumsfilo e dunque non
potra essere presa in considerazione per il doigianarchi.

Si e altresi rilevato che in questi termini la dgie® si sposta sulla
ricerca di quali sono effettivamente i meccanisra dinamiche dei processi
concernenti l'attenzione e la percezione che indaco destinatario del
segno ad attribuire una certa distintivita a quargde, al punto da esserne
attratto, da riceverne e memorizzarne i relativhsli e conseguentemente ad
orientarsi nelle sue scelte.

E ancora. Si é cercato di spiegare che lindagioe mocessi
psicologici della percezione si impone necessanmdei® considerazione del
fatto che la “percezione” dipende dall’informazicsensoriale che raggiunge
direttamente la mente e che quindi quello che lilglico di riferimento vede
(I'oggetto fisico) pud o meno coincidere con qual® percepisce, per cui Si
puo percepire cio che non si vede e pud vedersit@non si percepisce.

Infine, e stato evidenziato che, individuato I'otjgepotenzialmente
dotato di “attitudine a distinguere”, la successresfica sulla sussistenza, in
concreto, del “carattere distintivo” e correlatéagbercezione da parte del
consumatore che a sua volta riflette la realta @coea poiché il riscontro ed
il grado di “carattere distintivo” di un segno diono da fattori che

rispecchiano l'effettivo orientamento del mercadale ultimo proposito, in
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particolare, e stata rilevata l'esistenza di ugrazione tra aspetti
economici e giuridici del marchio, rappresentandgrimi la chiave di
interpretazione dei secondi.

Il discorso & passato quindi alla disamina degie#ts pratici, ovvero
alla verifica dell’incidenza dei temi affrontatiula protezione del segno.
Anche sotto questo profilo, infatti, sono emergngicativi assunti.

In argomento e stato illustrato che I'intensita ‘t&rattere distintivo”
di un segno delimita I'ambito di protezione, ancherceologico, in
proporzione, nel senso che al crescere del primeeata il secondo.

In proposito € stato segnalata la significativarisppndenza tra i
requisiti che dimostrano il “carattere distintivali un segno e quelli in
presenza dei quali, unitamente ad altri elementgvsa la fattispecie del
marchio che gode di rinomanza, con l'ulteriore m@zione che — da un lato
— la protezione ad un segno € in ogni caso coafee si riscontra la
confondibilita con un’altra entita e, nel caso damhio che gode di
rinomanza, la sussistenza di un “nesso”, e — diat’'dato — e prima ancora,
che lindagine sulla sussistenza del “caratteretirdigo” del segno
costituisce la premessa della sua valutazionerminedi difesa.

Sempre in tema di rischio di confusione, €& statademziata
I'importanza dell'aspetto relativo alla notorietal dnarchio, di come cioe
quest'ultima possa incidere sulla rilevazione datlanfondibilita e si e

cercato, in particolare, di sottolineare la stretta@relazione tra notorieta e

“carattere distintivo”, segnalando tuttavia in p@mpo che i due aspetti sono
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scindibili e che la notorieta rilevante sara comumquella che potra tradursi
in “carattere distintivo” del segno.

E’' stato osservato, pertanto, che tanto piu fodea sl binomio
notorieta-“carattere distintivo”, tanto maggioraado spazio di protezione
accordato al segno in presenza del rischio di coine.

Si e passati poi allindividuazione della portat&l d'carattere
distintivo” di un segno quale indice da prenderecamsiderazione, tra gli
altri, per 'esame sulla confondibilita ai fini dekutela.

L’intento e stato quello di dimostrare che al fohel'esistenza di una
violazione e fondamentale stabilire [I'effettiva mma del “carattere
distintivo” del segno, determinato anche dalla rnieta, poiché 'elevatezza
del suo grado generalmente aumenta la possibildardusione.

L’attenzione, conseguentemente, si € spostataatatesda attribuire
ai fattori che dimostrano il “carattere distintive’ la sua intensita per la
tutela. E si € detto che tali indici rilevano seat termini in cui possano
essere considerati in grado di provare che il tasolfinale consiste nella
trasmissione al pubblico di riferimento di un megsa, di cui il marchio é
strumento veicolatore, sull'origine imprenditoriatervero di distintivita.

Il discorso e proseguito quindi con la delimitazaodei termini della
tutela. Ci si e chiesti, in particolare, in cosagiete effettivamente la tutela
del segno. In argomento, si € segnalato che e semtesprocedere alla
determinazione degli elementi del marchio che hafommato oggetto di

ingenti investimenti e di campagne pubblicitarieul esito e stato quello di
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permettere al consumatore di istituire un collegameliretto tra il segno
distintivo e I'impresa che ne e titolare.

Si é tentato pertanto di dimostrare che divenwvaihte la scelta del
tipo di messaggio che si vuole trasmettere attsswvdr marchio e I'esatta
individuazione delle caratteristiche del segnoesgjliali si investira e che
diventeranno gli indizi individualizzanti e coméi taeritevoli di tutela.

Dallo studio svolto, in conclusione, € emersa latredita della
posizione ricoperta dal “carattere distintivo” eslaa stretta connessione con
la “percezione del pubblico” nelle principali tenchie riguardanti il marchio

ed in particolare per quella attinente alla sfenardtezione.
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