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1. A partire dal 1988 la mala fede nella registragidei marchi e entrata formalmente a
far parte del patrimonio giuridico comune europtmagerso la direttiva n. 89/104/CEE
del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinatoedelle legislazioni degli stati
membri in materia di marchi d'impréesaluttavia, fin da subito non pochi sono stati i
dubbi che si sono accompagnati alla consacraziomaativa di un principio gia noto
alla normativa di alcuni degli stati mentbed all’elaborazione dottrinaria e giurispru-
denziale piu attenta, senza contare le criticabiite che certi legislatori nazionali han-
no compiuto nell’attuare la prescrizione comunéfari

Proprio in relazione all'attuazione da parte deggiti membri, va sottolineato che, no-
nostante l'inserimento di una simile previsionestsimesso alla loro discrezionalita,

anche da una sommaria ricognizione appare oggestedil massiccio ricorso a tale

* La presente relazione € frutto dell’elabora®aongiunta degli autori; sono tuttavia da atirial
dott. Laudonio i paragrafida 1. a 3. e 5., edadt. Miller i paragrafi da 4.1 a 4.1.3.

! Oggi il testo & stato rifuso nella versione ciodifa con la direttiva n. 2008/95/CE in vigore 8alno-
vembre 2008 (di seguito, direttiva 2008/95/CE) atl’ 3, comma 2, lettd) di entrambe le direttive
2008/95/CE dispone che ogni stato membro pud pereeche un marchio sia escluso dalla registrazione
0, se registrato, possa essere dichiarato nukborgdla misura in cui il richiedente abbia fattarala fede
la domanda di registrazione del marchio di impresa.

2 Si vedano, ad es., i riferimenti ali@na fidenella sec. 26 defrade marks acbritannico del 1938,
oppure il testo dell’'originaria legge uniforme irataria di marchi del Benelux riportaitafra, subnt. 7.
Anche in Germania fin da prima dell'attuazione dealirettiva 2008/95/CE con la legge sulla protegion
dei marchi e altri segni distintivi@esetz tber den Schutz von Marken und sonstigemzEiehen Mar-
kengesedzdel 25 ottobre 1994, entrata in vigore il 1° gainn1995 (sostituendo la legge sui segni
d'impresa -Warenzeichengesetzdel 1936, nella versione in vigore dal 1968) poasibile la cancella-
zione dell’avvenuta registrazione se la domandata abusiva o contraria al buon costume. Talsaca
di nullitd non era stata tuttavia codificata W¢arenzeichengesetna sviluppata ed accettata dalla giuri-
sprudenza costante come sanzione dell’avvenutstragione.

® Come, ad esempio, & avvenuto in Germania, owla fede nella domanda di registrazione del mar-
chio é stata inizialmente introdotta rédhrkengesetsoltanto quale causa di nullita dell'avvenuta regi-
strazione e non come motivo di impedimento assadlito sua effettuazione, spiegandosi questa scelta
con la tradizione giuridica basata sulla soluzielaorata della giurisprudenza anteriore e ricerdatla
nota precedente.



norma di chiusura; cio e forse accaduto perché&igeguto indispensabile esplicitare te-
stualmente un principio generale duttile ed elastitze consentisse di effettuare una va-
lutazione sulla correttezza sostanziale dell’opedsi privati. Nondimeno, se, da un la-
to, la delicatezza di una simile valutazione narggé a nessuno, dall’altro, la vaghezza
della clausola adottata e svariati problemi di eoea con il linguaggio e la logica dei
sistemi giuridici nazionali hanno creato non podifécolta interpretative a dottrina e
giurisprudenza, le quali paiono ancora alla ricetfioan solidoubi consistam

In particolare, i tentennamenti riscontrabili anclaeun sommario esame delle pronunce
rese su controversie in cui era stata invocatadlfede del registrante allarmano lo
studioso e I'operatore del diritto, imponendo lolgumento di un’accurata revisione del
significato di questo limite e delle ripercussi@mstematiche che il suo inserimento ha
comportato. Come se cio non fosse sufficiente, mia@ifestato recentemente un altro
sintomo di tali difficolta, consistente nel fattthec la stessa Corte di Giustizia
dell'Unione Europea si € sostanzialmente astenataptendere una netta posizione
sull’esegesi dell'analogo divieto di registrazianemala fede in seguito ricompreso nel
regolamento (CE) n. 40/94 - oggi codificato medgaihtegolamento (CE) n. 207/2009
del Consiglio, introdotto con la finalita di conifer razionalita e chiarezza alla materia
ed in vigore dal 13 aprile 2009 - sul marchio coitario”.

Pertanto, prendendo le mosse dal quadro normatteoniazionale e comunitario e pas-
sando poi agli ordinamenti italiano e tedescoestliera di indagare il significato che la
registrazione in mala fede assume in relazionecaltaice normativa in cui € inserita e
di desumerne alcune importanti ricadute applicat@a luce dell’'esito di questa prima
parte dell'indagine, si procedera quindi a valut@rgroduzione giurisprudenziale di-

sponibile.

2.1 Stante l'assoluta genericita dell’art. 3, commade®. d), direttiva 2008/95/CE e
dell'art. 52, comma 2, leth), regolamento (CE) n. 207/2009, nel tentativo ditere a

* Ci si riferisce alla nota sentenza resa nel €&®9/07 (pubblicata iDir. ind., 2009, p. 527 ss., con
nota di S. Sandri, e i®iur. it., 2009, p. 2707 ss., con nota di A. Saraceno).itcmstanza, poi, che la
Corte abbia voluto poi limitare il proprio appremEnto al “caso in cui, al momento del depositoadell
domanda di registrazione, piu produttori utilizzawasul mercato, segni identici o simili per prddat
dentici o simili e confondibili con il segno di cuéniva chiesta la registrazione” non impediva&ssun
modo che si pronunciasse in termini generali grifcato e sulla portata dell’art. 51, n. 1, léx}, reg. n.
40/94 (attualmente trasfuso nell'art. 52, comméeg, b), regolamento (CE) n. 207/2009), ma di cio si
parlera piu oltresubpar. 2.1.



fuoco il significato e la portata del precetto authala fede del registrante diversi autori
hanno cercato conforto negli spunti ricavabili datbnvenzioni internazionali, oppure
nell’accento che in taluni ordinamenti era giaastabsto sullo stato soggettivo di chi
deposita una domanda di registrazione di un matcklertamente, di fronte ad una
clausola tanto ampia il ricorso ad ogni strumenterpretativo € opportuno, ma non va
dimenticato che, nonostante la Convenzione di UnainParigi o la legge uniforme in
materia di marchi del Benelux siano anteriori @gatti comunitari e nazionali, le prime
plasmino delle fattispecie del tutto particolarr jegeloro concreta configurazione o per
le finalita impresse dal contesto in cui Si inSEwi®o.

Invero, per quanto riguarda la fattispecie compaledslineata dall’art. &is della CUP

si puo agevolmente concludere che al suo intermodia fede non giochi un ruolo e-
sclusivo ed autosufficiente: nelllambito della disgzione richiamata, infatti, si tratta
dei marchi notoriamente conosciuti, stabilendo gh&ndo uno di tali segni distintivi (o
anche un segno simile, purché suscettibile di causanfusione) sia registrato o usato
in mala fede, gli stati non possano prevedere diauite temporale per I'azione di nul-
litd o anche inibitori& In tal caso, ben si comprende che la mala fedessariamente
si estrinseca nella semplice conoscenza del fagoua marchio viene usato all'estero
da un imprenditore, proprio perché - e qui risi€ddro elemento della fattispecie -
guesto segno gode di notorieta: registrare un naidbntico o simile per prodotti an-
che solo affini realizzerebbe il risultato di imedal concorrente I'accesso ad un certo
mercato nazionale, 0 comunque consentirebbe a thriruire parassitariamente dalla
confusione cosi generata rispetto alla rinomanza sdgno altrui. Ciononostante,
I'elemento soggettivo sembra non essere dotatdcdnamomento nell’economia di
guesta norma, considerato che il suo baricentrgipagulla notorieta del marchio stra-
niero e, quindi, € orientata a tutelare in mangggettiva I'avviamento conseguito an-

che al di fuori dei confini nazionali.

® |l riferimento & specialmente adwMENDOLA, Il deposito del marchio in malafedim Riv. dir. ind,
2002, I, p. 232 ss., 239 ss.AMR, La malafede nella registrazione come marchi defiere dell'ingegno
in AIDA, 1993, p. 67 ss..

® Alla stessa stregua pud essere valutato I'aer,Gsomma 7, CUP, il quale non fa altro che eliminare
qualsiasi termine al potere degli stati e delleaoigzazioni internazionali di far cancellare queiromi
registrati in mala fede aventi ad oggetto simbathblemi, stemmi ed altri segni ufficiali di contmle
garanzia ad essi riferibili. Tale norma, comuncaEpare ormai di interesse esclusivamente storigo, d
momento che le registrazioni avrebbero dovuto essiettuate entro il 6 novembre 1925 o in epoche a
teriori (art. 6ter, comma 1, lettb) e comma 7, CUP).



Analizzando, dunque, l'altro precedente storico-pamtistico frequentemente citato,
ossia la legge uniforme in materia di marchi det@ex’, si pud notare immediatamen-
te che essa non tenti una definizione univoca aelila fede, ma proceda in maniera e-
semplificativd. Pur apprezzando l'intento del legislatore belbguale si & premurato
di fornire delle linee guida per I'applicazione ldahorma sulla mala fede nella registra-
zione, si deve rimarcare che esse, da un latosana in grado di ricomprendere ogni
possibile scenario e, dall’altro, o si risolvondlaelisciplina sulla tutela del preuso (art.
2.4, lett.d), n. 1, . cit.), o tracciano una fattispecie dantorni forse anche fin troppo
specifici ed articolati (art. 2.4, letd), n. 2, |. cit.). In altri termini, le esplicitazio del
principio generale, anziché chiarirne il contenwgembrano lasciarlo piuttosto in om-
bra.

Ferma restando la maggiore complessita delle velatonfigurazioni, sembra invece
necessario concludere diversamente rispetto a€ dite fattispecie, che assieme alle
precedenti vengono segnalate (spesso in manieiffeiedziatd) quali riconoscimenti
normativi della mala fede nell’ambito della disanal dei marchi: si tratta del caso
dell’Agentenmarkedisciplinato dall'art. GseptiesCUP, e della facolta rimessa agli
stati membri dall’art. 4, comma 4, letf), direttiva 2008/95/CE, che consente di impedi-
re la registrazione o di prevedere la nullita daeltfchio di impresa nel caso in cui si
presti ad essere confuso con un marchio di imprlesa usato in altri stati al momento
della presentazione della domanda e che continggsetvi usato, purché il richiedente

abbia domandato in malafede la registrazione detm@di impresa”.

" In particolare, il suo art. 2.4, lett) (equivalente all’art. 4.6 del testo originario d&69), ove si legge
che “n’est pas attributif du droit & la marque: [l'ehregistrement d’'une marque dont le dépdt aeété
fectué de mauvaise foi, notamment: 1. le dépdgcéi en connaissance ou dans l'ignorance inexieusab
de l'usage normal fait de bonne foi dans les td@siiéres années sur le territoire Benelux, d’'uaegue
ressemblante pour des produits ou services sigslapar un tiers qui n'est pas consentant; 2. pdtié
effectué en connaissance, résultant de relatioestds, de I'usage normal fait de bonne foi patiers
dans les trois derniéres années en dehors dwierBenelux, d’'une marque ressemblante pour des pr
duits ou services similaires, a moins qu'il N’y @sentement de ce tiers ou que ladite connaissgait
été acquise que postérieurement au début de I'upagte titulaire du dépdt aurait fait de la marquele
territoire Benelux”.

8 Per altre informazioni, si rinvia aRAUN, CORNU Précis de marquésBruxelles, 2009, p. 238 ss..

° Limitandosi alle trattazioni istituzionali, si ggono confrontare ANZETTI, DI CATALDO, Manuale di
diritto industriale’, Milano, 2009, p. 215 s. e8a, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio
comunitarid, Milano, 2007, p. 72 s..

1911 primo comma dell’articolo citato & cosi format: “Se I'agente o il rappresentante del titokdiran
marchio in uno dei Paesi dell’'Unione domanda, sexsasgrne autorizzato, la registrazione a suo nome d
tale marchio, in uno o piu dei suddetti Paesitdldre avra il diritto di opporsi alla registran® richiesta
o di domandarne la cancellazione o, se la legg®dete lo permette, il trasferimento a suo favoded
ta registrazione, a meno che I'agente o rapprestnten giustifichi il proprio operato”.



Sulla norma convenzionale € in primo luogo necéssdniarire che essa e stata intro-
dotta specialmente per risolvere quelle controeecsie nascevano tra il titolare del
marchio in un paese unionista ed un suo agentpprasentante all'estero, quando, in
mancanza di puntuali previsioni contrattuali aluagdo o di un preuso rilevante,
guest’ultimo provvedeva ad appropriarsi del segnguestione registrandolo nel paese
in cui operav&. Antecedentemente all’adozione dell’artsépstiesCUP, infatti, il titola-

re del marchio non avrebbe potuto disporre di alcstnumento di reazione verso un
comportamento del genere, se non avesse avuts&bpiba di azionare una pattuizio-
ne in proposito; mentre, in seguito, con I'impaosie ex legeagli agenti ed ai rappre-
sentanti dell’obbligo di ottenere I'autorizzaziodal titolare, & stata introdotta una so-
stanziale limitazione della loro legittimazioneiehredere la registrazione, a tutto van-
taggio di quest’ultimo.

Procedendo nellindagine, € a questo punto intargesnotare come la sussistenza di
particolari legami tra il titolare del marchio @étero ed i suoi agenti o rappresentanti,
la mancanza di un atto autorizzativo nei loro comti, nonché I'assenza di una qualsi-
voglia anteriorita rilevante nello stato stranieastituiscono una serie condizioni neces-
sarie affinché possa essere garantita una spetifigla al titolare contro comportamen-
ti scorretti. Condizioni necessarie, ma non su#fiti, dal momento che agli agenti ¢ la-
sciata la possibilita di conservare i diritti acgjtiicon la registrazione giustificando il
proprio operato.

In virtu della peculiare conformazione della faigsie dell’art. GseptiesCUP, tuttavia,

e evidente che la giustificazione da fornire nop picuramente vertere sull'ignoranza
dell’esistenza e dell’'uso di quel segno distintizocconseguentemente necessario prova-

re che per effetto di comportamenti sufficientereaumtivoci del titolare si € ingenerata

1. AMMENDOLA, op. cit, p. 247 ss., per un opportuno approfondimentestittende storiche che
portarono all'introduzione dell’art. Septiesnella Convenzione di Unione di Parigi.
A fronte di talune letture restrittive formulate giurisprudenza (da ultimo, v. Trib. Milano, 13 mar
2009, consultabile sul sito http://www.darts-ip.Qoma stato gia adeguatamente notato in dottrinalahe
ratio e I'origine storica della norma non ne giustifioaima limitazione dell’ambito applicativo soltargo
coloro che rivestano simili qualifiche ai sensi deitto interno dello stato in cui operano, ma biaho
esservi inclusi tutti quei soggetti che abbianeoaitténuto con il titolare del marchio straniero dgporti
in virtu dei quali dovevano o potevano utilizzarsuio marchio (licenziatari, distributori, pubbari...).
Percio si proseguira per semplicita nel testo azioeare esclusivamente “agenti” e “rappresentanti”,
senza pero ricollegare tali designazioni a spdwfiaccezioni normative. Per riferimenti giurispmzia-
li, si veda 3NNA, Commento all’art. 6septiesSCUP, in Commentario brevecit., p. 121.

12 vale la pena di sottolineare che la tutela offetall'art. 6septiesCUP non trova applicazione se il
marchio sia noto nel paese in cui opera I'agenéeinfatti consentirebbe il ricorso al gia ricordart. 6-
bis CUP.



nell’agente la convinzione che costui non intenelaissi del proprio marchio in un de-
terminato paesé

Riesaminando la disposizione nel suo insieme, ek un quadro nel cui ambito il
comportamento degli agenti o rappresentanti viemgsiderato in maniera negativa,
poiché suscettibile di ledere il legittimo interesi un imprenditore gia attivo a livello
internazionale impedendogli 'accesso su determimatrcati; ugualmente risalta pero
come sia concessa a costoro la possibilita di peolsamancanza di un intento dannoso
- 0, comungue, la convinzione di agjtge - in presenza di determinate circostanze di
fatto: un simile stato soggettivo determinato dabadotta altrui impone un differente
bilanciamento degli interessi confliggenti ed esd& in grado di “riequilibrarli” in ra-
gione della concreta dinamica degli avvenimenti.

In ragione di quanto fin qui detto su questa noarsalle sue particolarita, sembra infi-
ne opportuno ritenere che, per quanto significativan possa essere considerata
I'archetipo di ogni disciplina sulla mala fede @etkegistrazione di un marchio, con la
conseguenza che le interpretazioni che tendondnaace i precetti comunitari o nazio-
nali alla luce di essa risultano vizidte

Rilievi simili a quelli svolti per I'art. GseptiesCUP possono essere suggerite in merito
all'art. 4, comma 4, lety), direttiva 2008/95/CE, ove un’anteriorita normaireirri-
levante in virtu del principio di territorialita $sia I'uso di un marchio non noto in uno
stato straniero), puo assurgere (se cosi e stabdgita legislazione dello stato membro)
a causa di nullita della registrazione, o0 a motlveuo impedimento assoluto, se la rela-
tiva domanda sia stata fatta in mala fede. Se @ oee il diritto di esclusiva vale solo
all'interno dei confini nazionali, la mala fededhi presenta la domanda di registrazione
non puo consistere soltanto nella conoscenza tteldhe un terzo usi un certo marchio
all'estero: rispetto agli obiettivi ed alla funzen della direttiva sarebbe
un’interpretazione certamente abnorme quella caeviertitamente estendesse il diritto
di privativa a scapito di coloro che siano semplieate al corrente dell’esistenza o
dell’'uso di un certo segno distintivo. Ancora urd@ta&, quindi, cio che conta e che |l

terzo registrante sia consapevole di impedire d&atdi un operatore in un determinato

13 Cfr. ancora una volta I'accurata ricostruzionBiMENDOLA, op. Cit, p. 253 s..

14 Una proposta esegetica analoga & tuttavia suggdai 3NDRI, La registrazione in mala fede del
marchio comunitario(nota a CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07), pit.534, in relazione all'art. 8,
comma 3, regolamento (CE) n. 207/2009, che traspehéesto comunitario la disposizione dell’art. 6-
septiesCUP. V.infra, subnt. 69, per una pronuncia italiana orientata iasjo senso.



territorio, eventualmente sulla scorta di palegnsdi di interesse in tal senso da parte di
guest’ultimo.

Questo e quanto puo legittimamente dedursi dalisindi questi isolati ambiti di emer-
sione della clausola di mala fede, ambiti nei geaBa gioca un ruolo pit 0 meno im-
portante, ma comunque ricavabile dalla configureeidella fattispecie in cui € inserita.
Proprio per la specificita di queste previsionistaeancora preclusa la possibilita di
riempire di contenuti il precetto dell’art. 3, corar, lett.d), direttiva 2008/95/CE ba-
sandosi su quanto si e sin qui dedotto. Considgpatéanto, la naturale destinazione di
ogni direttiva ad essere recepita dagli stati memimella prospettiva
dell’armonizzazione del diritto interno, per compaere portata e contenuto della mala
fede nella registrazione del marchio non restavelgtare di volta in volta lo spazio che
le norme nazionali sui conflitti per I'attribuziori diritti di esclusiva lasciano alla ri-
levanza dell’elemento soggettivo, nonché la fungiohe a quei diritti € impressa.
Diversamente deve concludersi con riguardo al eegehto (CE) n. 207/2009, la cui
collocazione nella gerarchia delle fonti lo colldnauna posizione di “interferenza so-
vraordinata” rispetto ai vari ordinamenti statalso infatti aggiunge un nuovo diritto di
privativa che puo essere esercitato e dev’essetetfr in maniera omogenea in tutti gli
stati membri, senza pero risentire della diversenisita di tutela garantita a livello na-
zionale ai marchi interni, se non nei limiti chedfolamento stesso introddte

Proprio in ragione di cido non si puo attingere allegole esperienze nazionali per com-
prendere il senso della clausola della mala fedeyqlte ricorrente nel sistema chiuso
del regolamento (CE) n. 207/2009, ma bisogna tecenéo delle finalita del testo nor-
mativo comunitario e del “doppio binario” che httisto rispetto alle norme interne sui
segni distintivi.

In questo senso, la Corte di Giustizia nel trattiacaso “Lindt” ha perso I'occasione di
fornire un’esegesi “autentica” dell’attuale art, 88mma 2, lettb), e di riaffermare cosi
la sovraordinazione e l'autonomia del sistema diagy dal regolamento (CE) n.

207/2009 rispetto all'eterogenea costellazionewdei ambiti stataf®. Probabilmente

5 || piu rilevante tra i quali & riconoscibile ngtincipio espresso nell’art. 111 regolamento (CE) n
207/2009, il quale dispone che “il titolare di uinittb anteriore di portata locale pud opporsiwab del
marchio comunitario nel territorio in cui tale dioi & tutelato nella misura in cui il diritto deltato
membro in questione lo consente”.

'® Fortemente critico nei confronti della pronunéimnche SNDRI, La registrazione in mala fede del
marchio comunitarignota a CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07), git536.



influenzata dalle pressioni provenienti da paeslidersa tradizione normativa, la Corte
ha sopravvalutato il rischio che una pronunciafmpetta avrebbe sancito il “primato”
di un certo ordinamento nazionale rispetto agti‘dled ha cosi optato per una posizio-
ne “ecumenica’, la quale traspare chiaramente datese oscillazioni che saturano la
motivazione, impegnata via via ad esaminare varee#oni della mala fede, per poi
scartarle in base ad argomenti che si elidono recgmente, senza pervenire ad una so-
luzione univoca. Tant'e@ vero che essa si chiudéustalo che al fine di valutare
I'esistenza della mala fede del richiedente, “Udice nazionale deve prendere in consi-
derazione tutti i fattori pertinenti propri del cadi specie ed esistenti al momento del
deposito della domanda di registrazione di un segmoe marchio comunitario, in par-
ticolare: il fatto che il richiedente sappia o daldapere che un terzo utilizza, in almeno
uno Stato membro, un segno identico o simile pepradotto identico o simile e con-
fondibile con il segno di cui viene chiesta la stigizione; I'intenzione del richiedente
di impedire a tali terzi di continuare ad utilizeaun siffatto segno, nonché il grado di
tutela giuridica di cui godono il segno del terzbilesegno di cui viene chiesta la regi-
strazione®®,

Piu recentemente, pero, un piccolo passo in aeasti@ato realizzato quando la Corte di
Giustizia é stata chiamata a risolvere una comalgsestione attinente ad un conflitto
per l'attribuzione di un nome di dominio “.eu” trétolari di due marchi sostanzialmen-
te identici, fuorché per l'inserimento reiteratd darattere speciale “&° (caso “Rei-
fen”). Anche qui la controversia originaria vertesalla mala fede del registrafitee
sulle sue conseguenze invalidanti, ma la Corteusstjoccasione, presentando una e-

lencazione di indiZ che sono valsi a delineare i contorni dell’elemestggettivo ed a

7" Con speciale riguardo alla tutela riconoscibll@reuso, considerata la natura della controveris&
aveva dato origine al rinvio pregiudiziale alla @oiin essa alla domanda di contraffazione del hiarc
di forma comunitario costituito dalla forma dei proconiglietti di cioccolato proposta dalla Lindg
concorrente convenuta, che commercializzava priodatta forma pressoché identica, ha replicato do-
mandando in via riconvenzionale la nullita per nfatde nella registrazione. La vicenda € articolatate
descritta nei parr. 9 - 20 della sentenza.

18 E altresi possibile che dietro quest'ultima affazione si celi la convinzione che la controveesia
vrebbe potuto essere risolta applicando esclusimgamié diritto interno, stante la preesistenza driv
marchi di forma di fatto analoghi prima della regigione del coniglietto da parte della Lindt, nia &-
vrebbe forse piu coraggiosamente richiesto di dietie inammissibile la questione pregiudiziale.

19 gj tratta della sentenza CGUE, 3 giugno 201G-669/08, reperibile sul sito http://curia.europa.e

2 Anche se qui si trattava della domanda di reagitne di un nome di dominio, oggetto della digeipl
na di cui al regolamento (CE) della Commissionegsle 2004, n. 874.

2L Cio & stato fatto allo scopo principale di eviziare la natura esemplificativa delle circostanze-e
merate dalle lett. a) ad e) dell’'art. 21, n.3 @glalamento citato alla nota precedente.



sostanziarlo nel caso concrétcha fornito comunque un notevole contributo datar

re sistematico. Invero, stando allo spirito di daesentenza, piu che annidarsi in un e-
vanescente intento fraudolento, la mala fede semific@are dalla considerazione glo-
bale di una serie di atti che, pur separatamente Jatstiltano posti in essere nella
consapevolezza della loro scorrettezza e diffornisigetto alle finalita per cui determi-

nati diritti di esclusiva sono riconosciuti.

2.2 Con riguardo alle peculiarita dell'ordinamentdigao (ma non solo, come oltre si
vedra) é indispensabile ribadire il carattere nesliel che deve attribuirsi al limite rap-
presentato dalla mala fede del registrante, oggiecmto negli artt. 19, comm&*2e
25, lett.b), c.p.i.: la registrazione ottenuta dal richiedentenala fede € formalmente e
contenutisticamente inoppugnabile sotto ogni ghmato di vista, fuorché per lo stato
soggettivo sussistente nel soggetto al momenta gedlsentazione della domanda; que-
sto stato, la cui natura ci si propone di indageappresenta la sola condizione necessa-
ria e sufficiente ai fini dell'insorgere di un imglienento assoluto alla registrazione del
marchio o della sua nullfa Solo attraverso una simile lettura & possibileaspardare
'autonomo rilievo della mala fede, dal momento ,ctieersamente opinando, si corre-
rebbe il rischio di risolverla in altri vizi dell@egistrazione del marchio o di creare aree
di sovrapposizione tra questi ultimi e quella stt#mé di rendere ancor piu sfuggente
un’esatta delimitazione dei confini reciproci.

Il rilievo secondo cui il disposto dell’art. 19, mona 2, c.p.i. contiene una norma di
chiusura dell'insieme dei precetti sull’'originanEtologia dei marchi, pur essendo
comune a quasi tutti gli studiosi che si sono oatiugell’argomento, rappresenta senza

22 Assumono un particolare rilievo al di fuori defipecificita del caso considerato I'intenzione din
fare uso del marchio nel mercato per il quale tel&e stata chiesta e la registrazione di un nomieva-
to di marchi corrispondenti a denominazioni gerfexic

% La necessita di una considerazione complessia deende che hanno preceduto e seguito la regi-
strazione del segno distintivo € un concetto gfarafato in CGCE, 11 giugno 2009, n. C-529/07, qui
comungue utilmente ripreso e sviluppato.

24 sull'origine della norma, v. IBRIDIA, Commento all’art. 19 c.p,iin Il riassetto della proprieta in-
dustriale Milano, 2006, p. 111 ss., spec. 115.

% Nello stesso ordine di idee:AVR, Commento all'art. 19 c.p,iin Commentario breve alle leggi su
proprieta intellettuale e concorrenzaa cura di L.C. Ubertazzi, Padova, 2007, p. 264;lla malafede
Cit., p. 73; &NA, op. cit, p. 72; lA VILLA, Introduzione al diritto dei marchi d'impresdorino, 1996, p.
34 (ed anche nel capitolbmomento geneticdn Brevetti, marchio, ditta, insegna cura di V. France-
schelli, in Giur. sist. dir. civ. commll, Torino, 2003, p. 719 ss.).

% sj vedano in particolareALVILLA, Introduzione loc. ult. cit.; RcoLFl, | segni distintivi dello sport
in AIDA, 1993, 121 s.; BVERATI, Marchio ed imprenditorialitd. La nuova formula dalit. 22 legge
marchi, in Giur. comm, 1993, I, p. 504.



dubbio I'ineludibile punto di partenza da cui mum/@er cercare di riempire di conte-
nuti una figura altrimenti sfuggente e os@lraa dev'essere ulteriormente approfondi-
to.

In un contesto cosi incerto ed eterogeneo, quadagpoc’anzi ricostruito, pare neces-
sario concentrarsi sulla circostanza che nella &ione dei testi normativi a livello
comunitario € sovente necessario raggiungere aepemmessi per poter individuare dei
criteri sufficientemente ampi da consentire aglitismembri un’attuazione puntuale e
armonica con il diritto interno, e questo e statsicuro quanto e successo con il riferi-
mento alla mala fede del registrante. Tuttavia, €gma avvertito, questa clausola gene-
rale aveva (e tuttora ha) rilievo e significatifdrenti in seno a ciascuno degli ordina-
menti nazionaff e attraverso I'attivita traspositiva si sarebbeudo effettuare ogni ne-
cessario adattamento e specificazione. In Itadibbsene il recepimento della direttiva in
quest’ambito fosse del tutto facoltativo, si € Iisan una pedissequa riproposizione
della formula proposta a livello comunitario e rmqmare che questa scelta sia stata parti-
colarmente felice almeno per due ordini di motivi.

Il primo consiste nel fatto che nell’ambito dellastra tradizione giuridica, la nozione di
mala fede si presta non soltanto a ad essere delim chiave oggettiva o soggettiva
cosi come l'antitetica buona fede, ma anche a esgptare la matrice comune di una
serie di situazioni soggettive che spazia dallaignza colpevole (o, comunque, ine-

scusabile) al dolo dell’agente.

2" Moltissimi autori hanno denunciato le difficok&egetiche provocate dalla vaghezza del previgente
art. 22, comma 2, I.m. (identico all’attuale ai®, tomma 2, c.p.i.): B\DA, Opposizione alla registrazio-
ne del marchio e nullita relativan Riv. dir. priv, 2001, I, p. 17;0., La legittimazione alla domangan
AA.VV., Commento tematico della legge marchorino, 1998, p. 2291, Il giudizio di nullita e deca-
denza in Commento temati¢ceit.,, p. 346 s.; @.LI, Commento allart. 22 |.m.in Nuove leggi civ.
comm, 1995, p. 1181; &ZzINI, Prime impressioni sulla riforma della disciplinaidearchi, in Riv. dir.
ind., 1993, I, p. 179.

%8 |nteressante & in proposito la riflessione NBCCHIO, La buona fede nel diritto comunitarian I
ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienzarigiica storica e contemporanea cura di L. Garofa-
lo, I, Padova, 2003, p. 189 ss., il quale attestampio ricorso alla clausola sulla buona fed€arabito
delle direttive, riscontrandone, invece, una minotiizzazione nei regolamenti europei. Condivikibi
mente, I'A. sostiene che cid avvenga perché lettdieepermettono di adeguare alle peculiarita diiog
sistema giuridico la regola desumibile dal genericorso alla buona fede.

2 LA VILLA, Introduzione cit., p. 34 ss., ricorre alla scansione mala feggettiva/soggettiva, ma per
quanto riguarda il secondo aspetto, a ben guardarericava indicazioni decisive nel senso di eten
che sia sufficiente uno stato di ignoranza colpevepecie perché si riferisce ad ipotesi di antiéaiali-
venute rilevanti a seguito del d.lgs. 480/1992d(tta, la denominazione o ragione sociale, I'ingeghe
quindi idonee a formare un’azione di nullita pefietto di novita a prescindere dall'ignoranza o aaib-
noscenza del registrante successivo.
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Il secondo, consequenziale al primo, si e tradodta notevole difficolta di individuare
nel vasto insieme di figure riconducibili al cortcetli mala fede quale sia quella meglio
in grado di attagliarsi all'ordinamento settori@ei segni distintivi. In altri termini, la
clausola generale adoperata costringe l'interpaetagliare il sistema di regole attinenti
ai marchi nel suo complesso per sondare se essa frapiantarsi in tutta la sua poten-
Ziale estensione al suo interno, oppure se delsgareslimitata la portata.

In particolare, anticipando il risultato che s’inte raggiungere, si crede che non vi sia
alcuno spazio per inscrivere I'accezione qualitatiente meno intensa della mala fede,
ossia I'ignoranza colpevol® nell'ipotesi dell'art. 19, comma 2, c.p.i.; sigid avuto
modo di affermare inizialmente che la condizioneqisgica del registrante possa esse-
re presa in considerazione solo laddove non sigpdssontrare nessun altro vizio e-
strinseco idoneo ad impedire o ad invalidare l#steagione.

Osservando il fenomeno da un altro punto di vistauo dire che non e necessario veri-
ficare quale sia lo stato soggettivo di chi tenteedistrare un marchio che difetti di uno
dei requisiti previsti dal c.p.i. o in violazioneuho dei divieti in esso sanciti; risulta in-
vero ininfluente che, ad esempio, chi richiedeelgistrazione sappia dell’esistenza di un
marchio uguale (o simile) per prodotti identici tfini), o che sia al corrente che su
quel certo segno insistano dei diritti d’autorei@bprieta industriale altrui: basta che
gueste circostanze sussistano affinché la suatn&gjmne possa essere impedita 0 an-
nullata.

Si deve percio prendere atto di come il codiceadetbprieta industriale tenda a fissare
oggettivamente e nella maniera piu puntuale pdssile condizioni di liceita
dell’esercizio del diritto di domandare (e ottendeeregistrazione di un marchio e da
cio si puo desumere quali siano le finalita di ttera generale che presiedono alla con-
cessione del privilegio di usare esclusivamentearto segno, finalita solitamente iden-
tificate con I'esigenza di assicurare la libergdisbilita di segni da utilizzare sul mer-
cato al fine di garantire e promuovere un corrstolgimento della concorreriza

% Diversamente da quanto ritieneaBa, Opposizioneloc. ult. cit.; b., La legittimazioneloc. ult. cit.;
ID., Il giudizio, cit., p. 324 s., 347, il quale include anchenbganza “gravemente colpevole” del regi-
strante in base ad un accostamento testuale ali#pliiha della convalidazione. Tale opinione € ega
anche da MRASA, La circolazione del marchjan Commento temati¢ait., p. 120.

3L Pone particolare enfasi su quest’ultimo aspettorid) La malafedecit., p. 70, 76 ss.. Vi accennano
anche 8ADA, Parte generalgin Diritto industriale, cit., p. 16 s.;b., Il giudizio, cit., p. 341, 350; ROL-

FI, | segni distintivi di impresain Diritto industriale’, Torino, 2009, p. 108;A.VILLA, Introduzione cit.,
p. 33; ROVERATI, op. cit, p. 500. Piu in generale, per una ricca di sargpdnti sul rapporto tra marchi e
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Cionondimeno, la rigidita di questo sistema lasd#o alla possibilita di insinuarsi tra i
suoi interstizi per soddisfare interessi partidalacongruenti o apertamente confliggen-
ti con gli obiettivi sopra descritti ed e per queshe la valutazione sul coefficiente psi-
cologico del registrante imposta dall’art. 19, coan®) c.p.i. € stata introdotta quale di-
spositivo di difesa di ultima istanza del sistem&alori disegnato dal legislatore. Alla
luce di quanto sin qui detto, appare evidente ditarsto iniziative preordinate a trarre
un indebito vantaggio dallo sfruttamento delle pgative offerte dalla registrazione
possano essere sanzionate a seguito di un appreizeen postdell'intento perseguito
attraverso le scelte compiute e si crede che sesdadere che una simile strumentaliz-
zazione possa essere realizzata da chi versi istato di colpevole ignoranza.

In mancanza di vizi scaturenti da presupposti diyi&t I'attenzione quindi deve con-
centrarsi sull'atteggiamento di chi intende avsileli un diritto potestativl, quale &
guello di domandare la registrazione di un marcesgrcitandolo per fini che non solo
esulano da quelli che ispirano il sistema setterdd! diritto dei segni distintivi, ma si

pongono apertamente in contrasto con essi, riveldneventualmente pregiudizievoli

concorrenza, v. ENNISI, op. cit, p. 40 ss., nonché, piu recentemertal, | Ferraristi possono tranquil-
lamente partecipare ai loro raduni senza infrangérenarchio Ferrari (nota a App. Milano, 12 luglio
2006 e Trib. Milano, 3 febbraio 2003), Riv. dir. ind, 2008, Il, 179 ss..

Pare inoltre degno di nota il rilievo leggibile@GCE, 17 marzo 2005, n. C-228/03Haro it., 2005, 1V,
c. 309 ss., con nota di G. Casaburi, secondo tdiritto di marchio costituisce un elemento essaliez
del sistema di concorrenza non falsato che il aratCE intende introdurre e conservare. In un rsigte
del genere le imprese devono essere in gradoidiratia clientela con la qualita delle loro mewcilei
loro servizi, il che & possibile solo grazie alidsnza di segni distintivi che consentano di idieatli”
(par. 25).

%2 In merito a questo aspetto, valgano le considemari BRECCIA, L'abuso del dirittg in Dir. priv.,
1998 (numero monografico dedicato all’'abuso dettdj; p. 40 s., 69 s., ove si sostiene che ‘il azito
di abuso é utile quando si avverta I'esigenza gesare I'apparenza di una conformita del comportame
to posto in essere all’'esercizio di uno specifigittd, non gia quando tale problema non si ponga:
prio a causa della mancanza di una puntuale poevdegale della condotta a prima vista legalménte
cita”.

% Per un primo approccio alla valutazione dellabdel! diritto potestativo, cfr. &TIvo, Contributo
ad una teoria dell’abuso del dirittdvlilano, 2007, p. 80 ss.; BRuzzI, L’ exceptio dolidal diritto civile al
diritto commerciale Padova, 2005, p. 348 ssgID’U TRI, Potere e democrazia nei gruppi privaapo-
li, 2000, p. 22 ss., 145 ss.; MESSINETT|, Abuso del diritto in Enc. dir, Il agg., Milano, 1998, p. 3 ss.,
21 s.; BReccIA, op. cit, p. 26 ss., spec. 29, 72 ss., 7T&SBELLI, NAVARRETTA, Abuso del diritto e re-
sponsabilita civileivi, p. 186 ss., 191; FRRESCIGNQ L'abuso del dirittg Bologna, 1998passim e, con
particolare riferimento ai diritti potestativi, 86, 92 ss.; Evi, L’abuso del dirittg Milano, 1993, p. 117
S.; SALVI, Abuso del diritto. Diritto civilein Enc. Giur, |, Roma, 1988, p. 4 s.;AMBARO, Abuso del di-
ritto. Diritto comparato e stranieroin Enc. giur, |, 1988, p. 6; BsLIAZzI GERI, Buona fede nel diritto
civile, in Dig. disc. priv., sez. ciyvll, Torino, 1988, p. 186 ss., 191aF1, Abuso del dirittg in Dig. disc.
priv., sez. civ.l, Torino, 1987, p. 2; BRTALE, Impugnative di bilancio eéxceptio doli, inGiur. comm,
1982, I, p. 421 ss.;HRLIzzI, Exceptio doli(diritto civile), in Noviss. dig. it. VI, Torino, 1960, p. 1076 s.,
nt. 5; \LV. ROMANO, Abuso del dirittgin Enc. dir, I, Milano, 1958, p. 166 ss., spec. 169.
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per la posizione di coloro che possano dirsi poriati un interesse legittinidad otte-
nere un certo segno, anche in relazione alle d¢aoas di fattd.

Quest’'ultimo passaggio consente di valorizzareola svolto dall’esistenza di un inte-
resse legittimo altrui, il quale, ponendosi cometrmee limite della correttezza
dell’agire del registrante, permette di individugasitivamente alcuni momenti di con-
creta rilevanza della sua mala fede al momentalepbsito della domantfa se fosse
invece riscontrabile un diritto soggettivo antegidsia esso configurabile, ad esempio,
come diritto al nome - se notorio - o allimmagimeme diritto d’autore o di proprieta
industriale: artt. 8, 14, comma 1, let}, c.p.i.), al suo titolare sarebbero infatti rissrv
mezzi di tutela caratterizzati da presupposti éettedifferenti, ed il cui esercizio, vale

la pena ribadire, prescinderebbe da qualsiasi indagull'ignoranza o sull’'intento del

3 Sj preferisce utilizzare il riferimento a quesituazione giuridica soggettiva, anziché I'esp@ssi
“legittima aspettativa di tutela” ricorrente in thoia e giurisprudenza, poiché meno vaga sul paeimi-
torio e sicuramente piu esatta: non si crede,tinfeie di “aspettativa di diritto” si possa padan rela-
zione a situazioni che, tutt'al piu, possono qidifsi come di mera aspettativa di fatto e, quiddper
sé sprovviste di tutela (vMnfra nel testo); né varrebbe a superanenpassesostenere che vi sia
un’aspettativa giuridicamente riconosciuta peaitd stesso che I'art. 19, comma 2, c.p.i. sanzedo-
mande di registrazione presentate in mala fede ddanmvece MMENDOLA, op. cit, 257), dal momento
che questa disposizione prende in considerazioitensm la condotta del registrante, disinteressaneo
comprensibilmente - della condizione del(/dei) cointeressato(/i). Questa lettura gode peraltrardi
riscontro a livello di normativa europea, esserimhbelresse legittimo espressamente menzionatoanell’
21, comma 1, leth) e comma 2, regolamento (CE), n. 874/2004, sui dbdiiprimo livello “.eu”; e pro-
prio dell'individuazione di tale situazione giuredi nell’ambito del gia menzionato caso “Reifen& sic-
cupata I'avv. Generale Trstenjak nelle sue conchigisi vedano specialmente i parr. 69, 82 - 92).

Per una panoramica delle teorie sull'interessetlew di diritto privato, v. @MBA, Diritto societario e
ruolo del giudice Padova, 2008, 93 ss.|BERTINI, Considerazioni introduttivein Il diritto privato nel

prisma dell'interesse legittima cura di U. Breccia, L. Bruscuglia e F.D. Busnpdlbrino, 2001, p. 148
ss.; BGLIAzzI GER|, Interesse legittimo: diritto privatoin Dig. disc. priv., sez. civlX, Torino, 1993, p.
527 ss.;b., Contributo alla teoria dell'interesse legittimo ndiritto privato, Milano, 1967 passim

% Sj accoglie in questo senso la tesi dBRELLI, NAVARRETTA, 0p. Cit, p. 204 s., secondo cui “la rego-
la che consente di specificare il dato della «ietzdita» [dell'abuso del diritto, n.d.a.] rispetto
all'esercizio di un diritto diverso da un dirittelativo €, dunque, l'ingiustizia del danno che, oo,
identifica I'altro soggetto coinvolto, attraversotltolarita di un interesse meritevole di protemaisarci-
toria, ma permette altresi di risalire alla divetipalogia di impatto, determinata dal formale eggo del
diritto, in quanto elemento capace di contribuirgsalvere il conflitto di interessi determinatolldafatti-
specie illecita”; LBERTINI, op. cit, p. 164 ss.. A proposito della relazionalita delleme che compongo-
no conflitti tra interessi eterogenei, v. anchaTR Poteri privati e aspettative legittiman | metodi della
giustizia civile a cura di M. Bessone, E. Silvestri, M. Taruffo, &eal 2000, p. 415 ss.. In senso critico,
cfr. RESTIVO, op. cit, p. 228 ss..

% A questo punto si & in grado di comprendere getalmala fede dev’essere ancorata temporalmente
a questo momento e non rileva se sopravvenutaid@emerge solo attraverso la registrazione edsa e
si concentra a causa della condizione privilegéatai da accesso. In altri termini, il fenomeno tas.
19, comma 2, c.p.i. intende reprimere si realizziaconseguimento abusivo del diritto di privativaran-
tito dalla registrazione: la mala fede sopravvemata potra piu vertere su tale aspetto, ma sola fage
dell'utilizzazione del segno, peraltro circondatamativamente da altri limiti e cautele. Non semtwai
nemmeno possibile prendere in considerazione ladoda mala fede che hanno accompagnato un preu-
so del marchio, considerato che la protezione dedara tale situazione di fatto € meno intensastzba
di quella derivante dalla registrazione. DiversaeAMMENDOLA, op. cit, p. 258 s..

13



terzo registrant€. Lo stesso deve dirsi con riguardo alla sussistelnzn marchio iden-
tico o simile registrato o usato anteriormente (moan ambito esclusivamente locale)
per contraddistinguere prodotti identici o afffhie che pertanto sarebbe idoneo a pro-

vocare un difetto di novita del segno succesSivo

37 Non & certo possibile in questa sede affrontarernplesso problema attinente I'individuazioneldeg
“aventi diritto” ad ottenere la registrazione di orarchio, ma si reputa comunque necessario mettere
risalto come il riferimento ai portatori di intese$egittimi sgombri il campo dalla necessita didoare la
nozione di “appartenenza” (o, specularmente, defsta”) del marchio in relazione un soggetto dseer
dal registrante in mala fede (cosiB®ANI, Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto delitthr in
Tratt. dir. comm.a cura di G. Cottino, I, Torino, 2001, p. 62y pwvertendo immediatamente prima non
senza una certa contraddittorieta che i sogge#iatii dal divieto di registrazione in mala fedenrsd pos-
sono “(ancora) configurare propriamente come esgluaventi diritto» alla [...] registrazione”;P8DA, ||
giudizig cit., p. 324 ss.;0., La nullita del marchigin Riv. dir. ind, 1994, |, 624 s.;0., La registrazione
Cit., p. 441 ss.; MRASA, op. cit, p. 119 s.; EzzINI, op. loc. ult. cit). Invero, queste nozioni sono talvolta
cosi dilatate da risultare sfuggenti, se non catisamente fuorvianti, anche a causa dell’accostame
del concetto di “appartenenza”, proprio dell’amhiei diritti reali, al diritto potestativo di regiare un
marchio e per l'inavvertita sovrapposizione trasjaadiritto e quello di esclusiva, ossia tra ilitthr al
marchio ed il dirittosul marchio (si considerino esemplificativamente Igipa di $ADA, Il giudizio, cit.,

p. 326 ss.).

Restando, quindi, impregiudicata la preliminardiciifta di rintracciare gli “aventi diritto”, si €@omun-
gue dell'opinione che se non esiste attualmentapo ad un terzo alcun diritto ad ottenere la teago-
ne di un marchio, allora non possono trovare appiane i rimedi offerti dall’art. 118, comma 3, &.p
poiché non puo essere fornita prova dell’esisteteddatto costitutivo del diritto (differentemente, A-
BRIANI, op. loc. ult. cit, SPADA, Il giudizio, cit., p. 327 ss., ma anche il parziale ripensamarp. 349 s.;
ID., La nullita, loc. ult. cit.; b., La registrazionecit., p. 442; RCOLFI, op. cit, p. 107 s.). Viceversa, se un
tale diritto esiste, la tutela offerta dagli adt®, comma 2 e 25, leth), c.p.i., si presenterebbe “sovradi-
mensionata” nei suoi presupposti (rispetto alltalégiva azione di nullita per altruita del segnd: 418,
comma 3, letth), c.p.i.) ed inadeguata nei suoi effetti in relag@lle possibili esigenze del titolare del
segno (altrimenti perseguibili mediante I'azioneridendica: art. 118, comma 3, le#f), c.p.i.): sovradi-
mensionata, da un lato, poiché si richiederebbestucdi fornire la prova della mala fede altrullaei-
chiesta di una registrazione di un marchio chessume proprio; inadeguata, dall'altro, poiché catise
rebbe al titolare soltanto di ottenere la dichiamag di nullita della registrazione, impedendogttavia di
conseguire il trasferimento a proprio nome deWstiaito di registrazione a far data dal momentalepb-
sito. Anche allo scopo di conservare lo spazioutb@omia ed il ruolo sistematico che si & volutmno-
scere all’'azione di nullita della registrazione pala fede, si € percio indotti a ritenere che viasia al-
cun rapporto di specialita o di complementariegaquiesta e I'azione di rivendica.

Ad ogni modo, vinfra alla nota successiva.

% Non si crede, quindi, di poter accogliere I'opimé che, considerando sovrapponibili i difetti diité
a quelli di appartenenza, finisce per assimilanghee la nullita per mala fede, a sua volta conaemime
una particolare manifestazione di un difetto diapgnenza del marchio. Ci si riferisce alla tesi quto-
revolmente formulata, rivista ed infine abbandonshtempo da DA, Opposiziongcit., p. 16 s., 18
(ove comunque si avverte una certa contradditédridm., Il giudizio, cit., p. 326 ss., spec. 332, 347 ss.;
ID., La nullita, cit., p. 624 s., 629p., La registrazionecit., p. 442 ss..

In senso opposto, oltre a considerare che neidéasimiglianza difficilmente si potrebbe prospedtana
questione di appartenenza, pare ancora validadivsibile I'argomentazione sviluppata dalla S.€un
controversia sugli effetti di un contratto di catsnza secondo cui “un marchio simile ad altro gdeo-
temente brevettato pud essere dichiarato nulla(sea volta registrato); di esso puod il giudicdine
I'ulteriore uso: ma in nessuno dei due casi quekinia solo perché simile, pud dirsi appartener#ah-
re dell’altro marchio. Si tratta di due piani diserDa un lato sta I'oggetto del diritto del titoda quel se-
gno distintivo e solo quel determinato specificgrae distintivo. D’altro lato il contenuto del diat di
esclusiva spettante al titolare di quel marchi® shestende ad impedire ai terzi consociati (dlioqehe
producono o commerciano beni o servizi dello stegswere) I'uso di segni non solo identici ma anche
simili, al fine di evitare pericoli di confusiontgli anche quando si tratta soltanto di somigliaazeon di
identitad. Se si vogliono usare altri termini: dalato sta il punto di riferimento dell'obbligo ds&ensione
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In questo senso, I'assimilazione della mala fed#oéd e la sua incidenza su determina-
te situazioni soggettive - per cosi dire - preliamirconsentono di interpretare in base ad
una chiave sistematicamente unitaria I'eterogeegertorio di casi in cui si e ritenuto
che trovassero applicazione gli artt. 19, comma 25, lettb), c.p.i., ed anche identifi-
carne di ulteriori ove se ne presentassero. Pdi@nsm opportuno evidenziare una con-
seguenza dell’effettiva individuabilita di un inksse legittimo in capo ad uno o piu
soggetti: si & convinti che solo con riguardo at@mmspotra riscontrarsi l'interesse ad
agire (art. 100 c.p.c.) necessario ad esercitaggohe di nulliteex art. 25, lettb), c.p.i..

Affermando cio, si evita di cadere nell’equivoce@edo cui in questi casi la legittima-

a carico di terzi, quel marchio ben determinat@ltdd lato il contenuto dell’obbligo negativo deirzi
che é di astenersi dall’'uso di marchi non solo tidema anche simili, tali comunque da arrecaref@gon
sione, od anche soltanto da creare pericolo diusimie” (Cass., 19 aprile 1991, n. 4225GiADI, 1991,
p. 77 ss., richiamata anche daL@, Commento agli artt. 25, 29, 35, 38, 40 [.nm. Nuove leggi civ.
comm, cit., p. 1188, a cui si rinvia per approfondimentiferimenti bibliografici).

% Si coglie I'occasione per sottolineare che rigpella registrazione in mala fede riscontrabiléiane
fattispecie dellaconvalidazioneprevista dall'art. 28 c.p.i. sussiste una diff@@nfondamentale: in
quest'ultimo caso si € perfezionata in un’epoc&iamite la fattispecie in virt della quale & sgu&r un
soggetto il diritto esclusivo di usare un marclderitico o simile al posteriore; il titolare anteeste po-
trebbe fin da subito ottenere una condanna inibitwiuna dichiarazione di nullita per difetto divita del
marchio successivo, ma se lo conosce e ne tollesa per almeno cinque anni consecutivi, alloradper
tali diritti, a meno che la registrazione non s&a domandata in mala fede. Certamente, quingiptesi
di registrazione in mala fedsxart. 19, comma 2, c.p.i, hon potranno essere tiedbfine di impedire il
perfezionarsi della convalidazione, mancando reggigini anteriori o preusi rilevanti (contrariamerst
quanto sostenuto daaera, op. cit, p. 85, nt. 91).

Ad ogni modo, se si aderisce alla linea di pensit® vede nella convalidazione una misura voltarad
pedire il tardivo ricorso all'azione di nullita dI'mibitoria da parte del titolare, &€ doveroso ctudere
che la mala fede del registrante debba consisten@a precisa consapevolezza dell’esistenza diam m
chio altrui uguale o simile per prodotti analoghaftini: solo un abuso del diritto di ottenere uegistra-
zione puo giustificare una tutela estesa del ticolnteriore (0 del preutente) scientemente inbrteltri
termini, la mera conoscenza dell’esistenza di urchia anteriore € insufficiente a fondare la madef,
se non € accompagnata dalla coscienza della sdandibilita con quello che s’intende registrare o
dell'affinita dei prodotti o servizi per cui lo aidoperera (Cfr. WNzeTTI, DI CATALDO, op. cCit, p. 197;
AMMENDOLA, 0op. cit, p. 264;contra SENA, op. cit, p. 73). Oltretutto, non si pud automaticamentdpr
care che dalla conclusione del procedimento puitdnlio derivi un effetto equivalente alla conoscenz
delle informazioni registrate poiché il legislataren ha voluto equiparare la conoscibilita garardilla
registrazione alla conoscenza effettiva ed in a®rsizione delle effettive modalita di funzionamedéd
registri del’'UIBM, senza considerare tutte le aiutgta rilevanti per cui pud non esservi affattoaupub-
blicita. In pratica, se rispetto ad un marchio titEn (usato per prodotti uguali o affini) & predséam-
possibile provare la propria buona fede, non &dtnéd puo dirsi in relazione ad un marchio simidleuao
antecedente, ed ancor di piu se questo marchiaté psr prodotti non affini.

Salvo, quindi, le precisazioni appena espressmrsiorda con le osservazioni dvNRRA, Dolo, colpa e
buona fede nel “sistema” delle sanzioni a tuteldla@@roprieta intellettuale in AIDA, 2000, p. 348, il
quale é convinto che sia “abbastanza problematffernaare che sia in buona feds art. 48 |I.m.
I'imprenditore che abbia registrato il proprio ntaicsenza curarsi di verificare se, per caso, gugsto
potesse collidere con altro marchio gia registrdidalché la buona fede sanaeteart. 48 I.m. investira
il giudizio di confondibilita dei due segni distivite caratterizzera la tipologia dellimprenditozindi-
pendente» piuttosto che quella dellimprenditoraragsitario»”. Per un ulteriore approfondimentojesi
da FENNISI, La convalida del marchioMilano, 1991, p. 80 ss. 130 ss.; in giurispru@deha largamente
attinto alle riflessioni di quest’autore Cass. $S.U. luglio 2008, n. 17927, iRiv. dir. ind, 2009, II, p.
254, con nota di E. Berti Arnoaldi.
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zione all'esercizio dell'azione di nullita sia rélea e non assoluta: cido che giustamente
preclude I'accesso alla tutela reale per chi nassstito da un interesse legittimo € la
mancanza di interesse alla soppressione del diitesclusiva costituito dalla registra-
zione, prima ancora che una carenza di legittirme2io

Un ulteriore argomento a favore dell'esclusiond’igeloranza colpevole dall’ambito
della nozione di mala fede ed utile ad identifiaazbn il dolo pud provenire dall'analisi
economica del diritto. Concependo il diritto degsiedistintivi come l'insieme di regole
che disciplinano l'efficiente (nonché correttapathzione dei diritti di esclusiva ed il lo-
ro sfruttamento nel mercato ed inoltre risolvormonflitti che piu frequentemente oc-
corrono tra gli operatori economici, la mala fegtelge in seno ad esso un ruolo di pa-
rametro elastico per l'individuazione e la soluaaii nuove vertenze che ancora non
siano state tipizzate.

Effettivamente, i criteri di definizione dei corfiicorrelati alla novita, originalita ed al-
truitd del marchio si sono sedimentati ed oggettizii nel tempd all'interno
dell'ordinamento al fine di contribuire a realizeauna ragionevole prevedibilita degli
esiti delle controversie, la quale, a sua voltataaa ridurre i c.d. costi transattivi legati
all'acquisizione ed all'uso di un segno. La compitgsdella realta del traffico economi-
co, tuttavia, non consente di regolamenexeanteogni possibile disputa, ed & percio
necessario munire il sistema di una “cartina ahdsole” attraverso cui determinare
quali tra queste dispute “atipiche” siano meritédblconsiderazione e, al loro interno,

quali interessi far prevalere. Se é vero che ittdidei marchi conferisce sul mercato un

40" Anche chi sostiene in via interpretativa chedgittimazione all’esercizio dell'azione di nulliger
mala fede sia relativa in relazione a casi di dtinflon altri interessi individuali (come faP8DA, Oppo-
sizione loc. ult. cit.; b., Il giudizio, cit., p. 347 s., da cui si cita) & costretto audreettere che “ben si é
fatto a non relativizzartout-courtanche la nullita conseguente al deposito in mdéaféa clausola po-
trebbe infatti servire a contrastare appropriazainsegni incompatibili con il diritto della congenza
[...] e, in quest'ottica, dovrebbe potere essewddata da chiunque abbia interesse alla rimoziaia d
privativa e dal P.M.”. Nello stesso sensayGkLICCHIO, Commento all'art. 122 c.p,iin Commentario
breve cit., p. 602; RCOLFI, | segni distintivi d'impresacit., p. 106, 108;0., | segni distintivi di diritto
interno e comunitaripTorino, 1999, p. 106.

Anche a livello istituzionale sono stati avvertitegami tra diritto dei marchi e diritto della camrenza,
avvertendosi condivisibilmente che “the concepbad faith is broader than the concept of unfair pem
tition, because bad faith may also occur in sitwetiwhere there are no competitive relations beiviee

legitimate holder of the trade mark and the bathfapplicant” (la citazione é tratta da OAMAad faith

case studyAlicante, 2003, p. 3, reperibile sul sito httpaii.europa.eu).

Per una specificazione dei casi in cui un contesggsato (0 una serie chiusa di essi) & individieiai

vedano le lettere), d) ede) dell’elenco formulato piu oltre nel testo.

41 Cfr. in proposito gli interessanti spunti di@ARO, Abuso del diritto. Diritto comparato e straniero
in Enc. giur, I, 1988, p. 3, 7 (ripreso in seguito anche desMgELLI, NAVARRETTA, op. cit, p. 196), se-
condo il quale la figura dell'abuso del dirittoésspesso evoluta da argine a casi estremi di ciandolo-
sa verso ipotesi di responsabilita oggettiva, sdltdo stadio della responsabilita per colpa.
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vantaggio concorrenziale attraverso il conseguimentunojus excludendi aliog che

lo sfruttamento di questo diritto consente ai comstori di distinguere i prodotti deside-
rati ed agli operatori economici di attrarre i com&tori, € altrettanto vero che non si
puo eccedere nella salvaguardia di queste situiagiondiche latamente monopolisti-
che, poiché cio renderebbe piu arduo e costosod&so al mercato e, in ultima istanza,
restringerebbe surrettiziamente la concorrenza.

Cosicché, si e spinti a credere che, al di fuolliatebito delle contese che il diritto ha
gradualmente tipizzato, si possa ritenere illetitmnseguimento del vantaggio concor-
renziale assicurato dalla registrazione del marsbitanto quando esso avvenga dolo-
samente (ossia, in presenza della consapevolezdadéire la funzione tipica del mar-
chio o di arrecare danno) da parte di chi ha dégtosla domanda. Reputare, invece,
che sia sufficiente anche uno stato di colpevat®rgnza, implicherebbe un sensibile
innalzamento della diligenza richiesta a chi vadgsocedere a registrare un marchio, e
cid comporterebbe un significativo aggravio deitcolli € delle ricerche necessarie per
poter affermare la scusabilita della proprio s&iggettivo: una scelta del genere equi-
varrebbe ad imporre ad ogni aspirante titolarendmarchio registrato di rispettare non
soltanto quelle condizioni e quelle situazioni gliche gia riconosciute e protette dal
diritto, ma anche una serie di altre che non s@noente, né conoscibéi priori.

In quest’ottica, identificare il filtro intrinseacella clausola di mala fede con il dolo non
solo potrebbe ridurre i rischi per la concorrenma, anzi la favorirebbe, poiché - specie
in un sistema a legittimazione aperta quale qugll@no - si impedirebbe I'accesso alla
registrazione a quei soggetti (crént-seekersche la sfrutterebbero esclusivamente o
principalmente per precostituirsi delle renditgpdsizione; si porrebbe inoltre un serio
deterrente al proliferare di azioni di disturboiadcezioni pretestuose da parte di sog-
getti altrimenti sprowvvisti (e probabilmente neamcheritevoli) di tutela.

Ad esplicitazione e conferma di tutto quanto ecstatora detto, si puo riportare una se-
rie di casi in cui si é ritenuto che la registramalebba essere annullata perché conse-
guita in mala fedea) il deposito o la pluralita di depositi (di mardhfferenti o del me-

desimo marchio per una molteplicita di classi melwgiche: c.dstockpiling?) effet-

2 In relazione ad un particolare fenomeno dell&itliszione commerciale, ossia un centro commercia-
le, non si pud dire che concretizzi un’ipotessttickpilingil comportamento tenuto dall'imprenditore che
lo gestisce, il quale ne registra il nome come imarper svariate classi di prodotti. Come esattdmen
affermato da Trib. Torino, ord., 27 giugno 2006péebile sul sito http://www.darts-ip.com), talenciot-
ta appare invero collegata “alla distribuzione i prodotti [...] attraverso le concessioni irited di
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tuati in relazione a segni che consapevolmentesasanno destinati ad alcun uso im-
prenditoriale, né proprio, né altfgib) il deposito di un segno realizzato al fine eselusi
vo di ostruire a terzi I'accesso al mercato o tlasferirlo dietro ingente corrispettitfo

c) il deposito preventivo di un marchio elaborataetai di cui si € venuti a conoscenza
casualmente o anche a seguito di un’attivita dirsjgio industriaf®; d) il deposito
preventivo di un marchio che sta avviandosi alleorieta o in relazione al quale sta per
sorgere un’altra “riserva di registrazione” a favali un altro soggettfy e) il deposito

di una domanda per la registrazione di un marcHetteato abusando di particolari
rapporti contrattuali con I'aspirante titolare delgno ed in mancanza di puntuali previ-
sioni pattizie in proposifd.

Rispetto a tutti questi casi estrapolati dalle neadel sistema e possibile verificare la
costante ricorrenza delle condizioni precedenteengrdividuate, ovvero il dolo del re-
gistrante e l'impossibilita di ricorrere ad un’altiorma di tutela idonea, se del caso, ad
assicurare la realizzazione dell'interesse legatatftrui compromesso.

Circa l'ipotesisub a) € molto controverso in dottrina se essa consargora un qual-
che rilievo a seguito del sostanziale venir menorelguisito della destinazione all’'uso

imprenditoriale del marchfd e dell'introduzione di un sistema a legittimaziaperta a

aziende commerciali ai vari operatori economici chstituiscono e costituiranno il [...] centro coem
ciale e in relazione alle quali concessioni esgmBpaver ricevuto le necessarie pubbliche autarinz
ni’.

43 Su quest'ipotesi: VA, op. cit, p. 74; MayrR, Commento all’art. 19 c.p,icit., p. 260 s., 265pl, La
malafede cit., p. 74 s., 78 s.;MMENDOLA, op. Cit, p. 261 ss.; IBERTINI, La legittimazionecit., p. 473
ss., 498 SPADA, La legittimazionecit., p. 224 ss.;0., La registrazionecit., p. 437 ss.; BVERATI, op.
cit., p. 500 ss.. Per un’elencazione sintetica\XETTI, DI CATALDO, op. Cit, p. 216.

4 Cfr. MAYR, Commento all’art. 19 c.p,icit., p. 265]D., La malafedecit., p. 74 s.; MMENDOLA, op.
cit., p. 259 ssL.IBERTINI, op. loc. ult. cit.

4 Al riguardo, si vedanoeha, op. loc. ult. cit, MAYR, Commento all’art. 19 c.p,icit., p. 264; A1-
MENDOLA, op. Cit, p. 254 ssL.IBERTINI, La legittimazionecit., p. 497 s..

46 Sul punto, cfr. MYR, Commento all'art. 19 c.p,icit., p. 264 s.ID., La malafedecit., p. 74; M-
MENDOLA, op. cCit, p. 258; lA VILLA, Introduzione cit., p. 34 s.; MNZETTI, GALLI, op. cit, p. 164 s.;
GALLI, Commento all'art. 22 l.m.cit., p. 1182]Dp., Commento agli artt. 25, 29, 35, 38, 40 l.mit., p.
1187; RcoLFl, | segni distintivi dello sporfcit., p. 123.

47 A condizione, ovviamente, che entrambi operindtilia e che il marchio sia registrato presso
'UIBM, altrimenti troverebbe applicazione l'art-&ptiesCUP. In merito a quest'ultima ipotesi, Ve-S
NA, op. loc. ult. cit, MAYR, Commento all'art. 19 c.p,icit., p. 264 s.; IBERTINI, La legittimazionecit.,
498; LA VILLA, Introduzione cit., p. 34.

“8 In senso contrario non & sufficiente argomentaeenella parte finale dell’art. 7 c.p.i. (in citentica
al previgente art. 16 1.m.) sia richiesto che i charsiano “atti a distinguere i prodotti o i selivii
un’impresa da quelli di altre imprese” (cosbABA, Attivita artistiche e sportive e diritto dell'impse, in
AIDA, 1993, p. 94), poiché, come ha giustamente so#tato @LLI, Commento all’art. 22 l.m.cit., p.
1180, (ed anche in ANZETTI, GALLI, La nuova legge marchiMilano, 2001, p. 161 s.) “questo riferi-
mento non sembra [...] decisivo, dato che la prenes dell’art. 16 riguarda solodstratta capacita del
segno a distinguere (ossia la capacita distintivai), laconcretadestinazione del segno a questo scopo”.
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partire dal 1992. Pur nella consapevolezza dell’estrema difficditaccertare una vo-
lonta orientata ad escludere qualsiasi possibs¢imEzione del marchio al mercato, non
si crede di poter scartare una simile ipotesi eg®sto per acritica continuita interpreta-
tiva rispetto all’ormai lontano originario assettella legge marchi del '42: se si con-
viene, invero, che esista un legame tra il dirit#o marchi e quello della concorrenza e
che un abuso dell’esclusiva scaturente dalla megisine possa introdurre una significa-
tiva barriera all’ingresso in determinate aree reelagiche ove la disponibilita di segni
distintivi appetibili risulta gia piuttosto ridottallora la mala fede del registrante puo
rappresentare ifrait d’union tra le sfere d’applicazione di questi settori natiwi’’,
fornendo cosi lo strumento attraverso cui reprimoenedotte certamente contrarie allo
scopo per cui I'esclusiva é concessa.

E senz’altro possibile (oltre che necessario) esEnil nesso tra un marchio e la sua
destinazione ad un uso imprenditoriale fino a gepgli usi indiretti di cui all’art. 19,
comma 1, c.p.i.,, ma non si puo escluderlo del figinvece cosi si ritenesse, si po-
trebbe allora arrivare alla paradossale concluspanecui sarebbe sufficiente provvede-
re a ripresentare ogni cinque anni la domandagdistrazione di un certo marchio per
evitare il verificarsi della decadenza per non (st 24 c.p.i.), unica sanzione - ad ap-
plicazione necessitatamentex post - contro la concreta inerzia del titolre
All'opposto, proprio la necessita di provare lasstenza di un legittimo motivo per il

non uso al fine di evitare la decadenza forniscalteriore argomento a favore della te-

49 A favore della rilevanza si pronunciano, ancheae varieta di posizioni: MyrR, Commento all'art.
19 c.p.i, cit.,, p. 260; b., La malafedecit., p. 73, 78; IBERTINI, La legittimaziongecit., p. 475 s., 498;
SPADA, La registrazionecit., p. 226, 229;0., La registrazionecit., p. 438 s., testo e nt. RQVERATI, op.
cit., p. 500, 503 s.; &ZzINI, op. cit, p. 189 s.. Diversamente, ponendo particolarmentesalto la fun-
zione attrattiva del marchioLBRIDIA, op. cit, p. 114 s.; BRIANI, Op. cit, p. 59; RCOLFI, Segni distintivi
di diritto interng, cit., p. 28; nello stesso senso, ma sulla saetfenfasi riposta sulla mancanza di ne-
cessita dell'uso diretto e sulla liceita dell'interdi cedere il marchio o concederlo in licenz&MENDO-

LA, op. Cit, p. 246 s., 260 ss..

0 Cosi anche A VILLA, Introduzione cit., p. 36, per il quale la norma sulla malaefeuid “costituire
un punto di contatto tra regole di correttezza gssionale, finora valorizzate solo in materia diamy-
renza sleale o contrattuale [...] e ricondurredacessione e tutela di un diritto, qui di esclusivaina va-
lutazione di legittimita e correttezza cui i sistearoppo astratti come il nostro non sono ancoiituab”.

*L |n proposito, v. BRIANI, op. cit, p. 76; RCoLFI, | segni distintivi di diritto internocit., p. 112, i qua-

li avvertono della necessita di impedire simili abun giurisprudenza si registra un’esplicita pres po-
sizione nel senso qui accolto da parte di Trib.oBoh, 19 dicembre 2008, leggibile sul sito
http://www.darts-ip.com, secondo cui “chiunque [pwalidamente registrare un marchio, sia egli im-
prenditore (o si proponga di diventarlo) o nonesidi tale, con 'unico limite che possa rinveniirsicapo
allo stesso la volonta di destinare il segno agere la sua funzione commercialmente distintiva”.
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si qui accolt®: la destinazione al mercato € la condizionemaledel marchio, mentre
la mancata utilizzazione e quepatologicae dev’essere giustificata per non perdere il
diritto di privativa, allo scopo di evitare la ciigzione e la perpetuazione di ingiustifi-
cati monopoli sui segni oggetto di registrazithe

Con riguardo alla fattispecwub b) si deve rilevare che essa puo trarre origineatta ¢
dotte materialmente identiche da quelle che possiamduogo alla prima ipotesi, ma
che tuttavia si devono distinguere da esse in drtdue fattori: 1) e soltanto escluso
che l'uso del marchio avvenga da parte del regitgrana non di terzi; 2) 'anormalita
della condotta del registrante si riverbera in raembggettivamente pregiudizievole per
certi terzi, nel momento in cui asservisce la prnatee fornita dalla registrazione a fini
che le sono estranei.

L’esame di condotte di questo genere ha fatto devewocare dalla dottrina il riferi-
mento agli atti emulativf e si pud in linea di principio concordare con talslifica-
zione, poiché il dolo, che, come si é gia dettoattarizza e delimita tutte le ipotesi di

registrazione in mala fede, qui trascolora in uoasapevolezza di ledere I'altrui sfera

2 Un altro indizio che indirettamente convince dedbnta della soluzione accolta scaturisce dalla mo
difica realizzata con il d.lgs. 131/2010 di alcdlei riferimenti presenti nel c.p.i. al “nome a daioi a-
ziendale”, che sono stati sostituiti dalle locuzigper vero non fungibili) “nome a dominio usato
nell’attivita economica” e “nome a dominio di utiosusato nell’attivita economica”. Si crede che talp
variazione si sia inteso porre I'accento posto'effdittivo impiego nell'attivita d'impresa dei nonai do-
minio e dei siti internet, affinché non li si possaramente occupare (realizzando I'ipotesi notanoate
di cybersquattiny) per precostituire un’anteriorita rilevante intuirdel principio di unitarieta dei segni
distintivi (arg.exartt. 12, comma 1, leth) e 22 c.p.i.).

Nel breve spazio di questa nota resta da segnaler@juesto intervento pare per altro verso critieab
perché, oltre all'intrinseca diversita alle espi@sisadoperate, nell'art. 118, comma 6, c.p.i.dauzione
originaria € stata inspiegabilmente conservatamdte cosi una vistosa asimmetria terminologicaetusc
tibile di gravi incertezze applicative.

*% Tale conclusione & peraltro confortata dalle méceentenze del Tribunale di primo grado e delia-C

te di Giustizia (rispettivamente, Trib. CE, 23 fedib 2006, n. T-194/03, parr. 43 - 46, e CGUE, 48 s
tembre 2007, n. C-234/06 P, parr. 100 - 105) clketudsno la compatibilita della pratica della regist
zione dei marchi difensivi con il sistema introdottall’art. 43, commi 2 e 3, regolamento (CE) n/940
(oggi art. 42, commi 2 e 3, regolamento (CE) n./20@9) e si sottolinea opportunamente che “il cttoce
di «legittime ragioni» contenuto in tale articoloriéerisce, in sostanza, a circostanze esternédcdre
del marchio che impediscano l'uso dello stessqjoa ad una normativa nazionalehe consenta
un’eccezione alla regola della decadenza del nanglir mancato uso quinquennale quand’anche tale
mancato uso derivi dalla volonta del titolare ditdenarchio” (corsivo aggiunto).
Sui termini della questione, con particolare ati@me al profilo concorrenziale, v. MR, L'onere di uti-
lizzazione del marchjdPadova, 1991passim ma spec. p. 89 ss., 134 ss., 236 ss,;dommento all’art.
24 c.p.i, in Commentario breyecit., p. 318 ss..

% Cfr. SNA, op. cit, p. 74 s.; Ia VILLA, Introduzione cit., p. 34; M\YR, La malafedecit., p. 78 s..
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giuridico-patrimonialé®, secondo lo schema del8chikaneverbotdelineato in termini
generali nel diritto tedestd

Se li si considera in maniera “atomistica”, nopso dubitare, infatti, dell’estrinseca li-
ceita degli atti posti in essere dal registrané ymomento in cui offre a terzi di compra-
re il marchio da lui non usato, o di divenirne he&tari, ma arrestarsi a questa superfi-
ciale constatazione significherebbe deliberatamigmterare tutto cio che si colloca ol-
tre gli ormai obsoleti confini del brocargieminem laedit qui jure suo utifiir L'esame
analitico, quindi, rischia di far perdere di vistaticolarsi del comportamento del regi-
strante, che la norma sulla mala fede impone indec@lutare complessivamente nel
suo oggettivo svolgimentdal fine di sanzionare la condotta di chi si avvadd mar-
chio per fini esorbitanti rispetto a quelli per dudiritto di privativa € concesso, a mag-
gior ragione se cio arreca pregiudizio a terzisiGillinea in questo modo al condivisibi-

le orientamento dottrinario che valuta sulla scditpresupposti esclusivamente ogget-

> E non in uno sfuggen@nimus nocendicensurato da MMENDOLA, op. cit, p. 260, il quale reputa
che il riferimento ad esso “presti il fianco a facritiche e si risolva in buona sostanza neliatiire ri-
lievo ad elementi oggettivi quali il mancato eseixidi una attivita di impresa da parte del registe, il
mancato uso del segno da parte di costui, I'offerteendita o in licenza di un marchio registrata mai
usato”. Cosi opinando, pero, non si svaluta taitehto del registrante, quanto il legame funzienzhe
vincola ed unifica una simile sequenza di attiyito alla presenza di circostanze oggettive chresenti-
rebbero un’agevole accertamento dell’anormalitéadmindotta.

* La norma di riferimento & recata dal § 226 BG&;ando cui “& vietato I'esercizio di un diritto qua
do abbia come unico scopo quello di arrecare dainon terzo”, mentre in Italia I'applicazione testu
pil nota sarebbe riscontrabile nell’art. 833 aettato per lo specifico ambito dell’esercizio dltto di
proprieta (e, pit in generale, dei diritti real)irca questa peculiare figura di abuso del dir#td,suo so-
stanziale insuccesso e sulla prevalenza del ricar§o242 BGB, cfrex plurimisRESTIVO, op. cit, p. 87
ss.;MERUZzI, op. cit, p. 331 ss., testo e notea®aLDI, Le «mobili frontiere» dell’abuso del diritto:
I'arbitrario recessoad nutumdall’apertura di credito a tempo determinatim Cont. imp, 2001, p. 927
ss.;BRECCIA, op. cit, p. 21 ss., 29 s., 42 sS.USNELLI, NAVARRETTA, op. cit, p. 176, 183 s.; BLIAZZI
GERI, Buona fedgcit., p. 186 ss.GAMBARO, op. Cit, p. 4; RATTI, op. cit, p. 3, 5 ss.; BRTALE, op. Cit, p.
415, 419 ss..

" Sembra invece attestato su questa posiziomeEADOLA, op. cit, p. 247. Ma v. NToLI, Note pre-
liminari ad una teoria dell’abuso del diritto nefifdinamento giuridico italianpin Riv. trim. dir. proc.
civ, 1958, I, p. 32, il quale segnalava autorevolmegite negli anni '50 il pericolo di riservare
un’esclusiva considerazione alla “esteriore e fdentenformita del comportamento del soggetto, alco
tenuto astratto di un suo diritto, astraendo toésit@ dai motivi soggettivi e dai riflessi negativie quel
comportamento puo avere sulla posizioneptekimuso, addirittura, sugli interessi collettivi e gealér
che sono alla base di tutto I'ordinamento giuridiquericolo suscettibile di sfociare “nell'affermane
del dominio incontrastato dell’arbitrio individuagéenella correlativa negazione di ogni autoritdadkdg-
ge”.

8 |n questo caso si rende evidente la necessjt@godiedere ad una ricostruzione unitaria, come Facco
mandato anche dalla Corte di Giustizia nei casdtLsReifen (rispettivamente, CGCE, 11 giugno 2009,
n. C-529/07 e CGUE, 3 giugno 2010, n. C-569/08)p\® immaginare una sequenza in cui inserire la
mancanza di esercizio di un’attivita imprenditagial non uso del segno accompagnato dalla minaticia
ricorso all'autorita giurisdizionale per inibireubo altrui e richiedere spropositati risarcimeatianche
l'avvio di trattative per la cessione del marchidiaina licenza di uso su di esso verso corrispétigiu-
stificatamente esosi, oppure I'ostruzione di uncatr nazionale per un imprenditore concorrente...
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tivi 'incongruita del concreto esercizio del diatrispetto alla sua configurazione nor-
mativa®,

Le ipotesisub c)e d) presentano invece svariate caratteristiche comautistintive ri-
spetto alle precedenti ed alla successiva, poioné sempre identificabili uno o piu
soggetti (o, comunque, una serie chiusa di cortgm@asati) il cui interesse legittimo é
leso da quello del depositante precursore, edcénigabile un’attivita prodromica alla
registrazione o all’'uso su larga scala del marchppure una notorieté nucedel se-
gno che possono essere assimitptead effectumin quanto idonee a fondare una ra-
gionevole prospettiva di acquisizione di un diriticesclusiva’.

Infine, I'ipotesi sub e)non pone particolari problemi rispetto alla sudividuazione,
potendosi utiimente sfruttare a questo scopo qugiataffermato in relazione all’art. 6-
septies CUP, con l'unica precisazione che il novero dei rapipeilevanti tra
I'aspirante titolare del marchio ed il suo precuesdi mala fede non deve ritenersi limi-
tato solo a quelli che trasmettono la facolta dlligo di servirsi del segno distintivo,
ma aperto anche ad altre figure, quali, ad esengpiex amministratori di una societa, i
soci, i consulenti o i dipendenti infedeli.

Un cenno conclusivo merita la questione concernentepartizione dell’'onere della
prova della nullitd per mala fede del registratdequale sembra oggi potersi agevol-
mente risolvere sulla scorta dell'applicazione ale##gola secondo cui chi impugna il
titolo ha I'onere di provarne la nullita (argx art. 121 c.p.i., che sul punto costituisce
una trasposizione del principio generale di cuaell 2697, comma 1, c.€? Si con-

corda, infatti, con I'opinione secondo cui la pregone introdotta dall’art. 1147, com-

%9 Senza alcuna pretesa di completezza, oltre agiriecitati supra subnt. 33 e nt. 56, si segnalano le
posizioni di MERUZzI, op. cit, p. 361 ss.; DLMETTA, Exceptio doli generalis, iBanca, borsa, tit. cred.
1998, I, p. 153, 156 s., 181 s.;MESSINETT| 0Op. Cit, p. 3 S.; BISNELLI, NAVARRETTA, 0op. Cit, p. 195 s.;
SALVI, op. Cit, p. 2; RATTI, op. cit, p. 5 ss.; 8LV. ROMANO, op. loc. ult. cit..

80 Scettico in proposito & invecesMENDOLA, op. cit, p. 257, al quale “non pare [...] facile capiralgu
potrebbe essere l'interesse meritevole di tutelehdha intenzione di adottare un dato segno come m
chio e tuttavia non si preoccupa di provvedere idiatamente al suo deposito, né di mantenere riterva
guest’intenzione insieme al segno stesso”. Mediayn lato, si pud convenire che la norma dell’Bt.
comma 2, c.p.i. non puo essere estesa fino a gateg@nche chi deve imputare solo a sé di aveo peers
possibilita di accaparrarsi un marchio, dall’'altrattavia, si crede che solo delle malintese istatizffi-
cientismo - contraddette dallo stesso testo noumatpossano spingere a privilegiare incondiziomesa-
te la posizione del “primo arrivato”.

®1 per cui vsupra subpar. 2.1.

%2 Una considerazione a parte probabilmente meriaripotesisub e) appena trattate, per le quali si
crede che dovrebbe essere il registrante a doveirdauna giustificazione della propria condottar pf-
fetto di un’inversione dell’'onere probatorio anaog quella riscontrabile nella fattispecie disciata
dall'art. 6septiesCUP.
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ma 3, c.c. non possa trovare applicazione al di fllla materia del posse$3oe cid
contribuisce ulteriormente a smentire I'interprésae di chi, suggestionato dalla porta-
ta espansiva tradizionalmente associata a questaanacomprende nella mala fede

art. 19, comma 2, c.p.i. anche l'ignoranza colpeynia solo se grave.

3.1 Differentemente da altri stati europei, la giurigfenza italiana sulla nullita per re-
gistrazione in mala fede e piuttosto esigua, farsehe a causa del fatto che il preuso
dotato di notorieta non puramente locale e conatdearel nostro ordinamento una ante-
riorita rilevant&*, ma cid consente di apprezzarla con un elevatdogda approfondi-
mento. Da un esame incrociato delle riviste gighdie delle banche dati informatiche,
infatti, emerge che le pronunce di pubblico domimiqquesta materia siano %36con
una netta preponderanza al loro interno di quelse dai tribunali (32). La mala fede
del registrante e stata rilevata in 17 pronuncejtreenelle restanti 19 non si € ricono-
sciuto che ne ricorressero i presupposti, o chertiento soggettivo fosse comunque ri-

levante nel caso concreto. Daamma divisiocosi nettamente tracciata non si deve

% Per tutti, v. B5LIAZzI GERI, Buona fedgecit., p. 161 s., 168 s., la quale all'esito del pesocargo-
mentativo conclude che “dovrebbe risultare altseierato I'ostacolo costituito dall'inevitabile nane-
ramente apparente) contraddittorieta dell’opiniche - pur elevata a principio generale la regolstapo
dall'art. 2697, ma esclusa la necessaria scusahititogni caso, dell’errore - finisce con 'amneett che
la condizione soggettiva di buona fede debba pressiquante volte non sia legela dimostrazione che
«solo una persona di speciale diligenza avrebba@@atel caso, evitare I'errore», e cio almenoHinta
prova della colpa grave e, quindi, dell'assolutaratabilita dell’errore non costituisca indice diauma-
la fede, che spetterebbe all'interessato vincerelagrova contraria”. Nell'ambito del diritto deegni
distintivi, una simile riflessione & proposta and@eNVARRA, op. cit, p. 330 s.; BNNIS, op. cit, p. 117
Ss..

% Contrariamente a quanto accade, ad esempio, ovelijfiamenti dei paesi germanofoni, in cui una si-
mile protezione non é riconosciuta:inira, subpar. 4.1.3.

% Ove non diversamente indicato, le pronunce state seperite sulla banca dati consultabile sol sit
http://www.darts-ip.com: App. Roma, 10 marzo 2086p. Milano, 16 gennaio 2004, @BADI, 2004, n.
4706; App. Bologna, 28 giugno 2002,@ADI, 2003, n. 4505; App. Venezia, 17 giugno 200254&DI,
2002, n. 4446; Trib. Milano, 13 marzo 2009, citibT Roma, 24 novembre 2008; Trib. Bologna, 19 di-
cembre 2008, cit.; Trib. Roma, 17 novembre 200&.ilano, 5 novembre 2008; Trib. Roma, 18 ago-
sto 2008; Trib. Venezia, 21 maggio 2008; Trib. Ngpard., 15 maggio 2008; Trib. Roma, 10 marzo
2008; Trib. Bologna, 8 febbraio 2008, reperibiliasbanca dati http://www.leggiditalia.it; Trib. Mino,

4 febbraio 2008; Trib. Bologna, 23 novembre 20@peribile sulla banca dati http://www.leggiditalia.
Trib. Roma, ord., 22 ottobre 2007; Trib. Torino, §itnnaio 2007, consultabile sulla banca dati
http://www.leggiditalia.it; Trib. Napoli, ord., 18ettembre 2006; Trib. Roma, 8 luglio 2006; Tribriio,
ord., 27 giugno 2006, cit.; Trib. Napoli, 12 giugB606; Trib. Venezia, 20 marzo 2006; Trib. Napoli,
ord., 7 febbraio 2006; Trib. Milano, ord., 22 didenm 2005; Trib. Napoli, ord., 13 ottobre 2005; Trib
Roma, 17 maggio 2005, (BADI, 2005, n. 4877; Trib. Venezia, ord., 7 luglio 20T4ib. Milano, ord., 22
giugno 2004; Trib. Milano, 23 luglio 2003, BADI, 2005, n. 4793; Trib. Alba, ord., 29 aprile 2008,
GADI, 2003, n. 4570; App. Bologna, 28 giugno 2002GiDI, 2003, n. 4505; Trib. Milano, ord., 7 ago-
sto 2001, irRiv. dir. ind, 2001, 11, p. 444, con nota di G. Sena; Trib. Mdaord., 23 dicembre 1999, in
GADI, 2000, n. 4115; Trib. Napoli, ord., 5 novembre 89& GADI, 1998, n. 3841; Trib. Venezia, 21
luglio 1998, inGADI, 1999, n. 3939.
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comunque far discendere una presunzione di attiéitalittelle soluzioni offerte dai giu-
dici di merito, se solo si considera che una coreptesignificativa dei provvedimenti
e rappresentata da ordinanze emesse in procedicanélari (12), la cui adeguatezza
ad assurgere al ruolo di precedenti € quanto meswuitibile a causa della concisione
delle motivazioni e della sommaria delibazione ldetiompleto) quadro probatorio.
Non si registra, infine, alcuna sentenza nota daliprema Corte che contribuisca a re-
golare la notevole disomogeneita di vedute risatatnella giurisprudenza di merito.
Addentrandosi nell’analisi, si puo in generale gigsitare una notevole superficialita ed
approssimazione nell’individuazione stessa dellocetto di mala fede, le cui definizio-
ni appaiono vieppiu eterogenee e spesso fortenmefiienzate dai fatti di causa, salvo
alcuni provvedimenti che presentano ricostruziampatibili con quella qui suggeri-
ta®®. Si spazia, cosi, da pronunce in cui spicca nitielgte il ricorso alla criticata conce-
zione soggettiva degli atti emulativi (“la consaplezza di arrecare pregiudizio ad altri
con la propria condotta [...] non & elemento sidfite a ritenere integrato il presupposto
della mala fede”, dovendosi inoltre indagare “dtetori scopi che il registrante deve
proporsi di raggiungere attraverso la propria ceii®), a motivazioni in cui
I'argomentazione € appagata da un fugace e indig@to riferimento alla consapevo-
lezza ed all'ignoranza colpevole della legitimpettativa altri®, per approdare a de-

% Da ultimo, v. Trib. Milano, 13 marzo 2009, cithe pero criticabilmente non applica I'artsépties
CUP al caso esaminato @upra subnt. 10).

67 Come in Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, cit.lltlstesso senso anche altre pronunce del medesi-
mo tribunale (Trib. Bologna, 8 febbraio 2008, ait.Trib. Bologna, 23 novembre 2007, cit.), ovessgige
in un identico passaggio argomentativo che la reala € caratterizzata “da un contegno che nomeedi
ra consapevolezza di violare I'altrui diritto - eldesto ove cid avesse voluto la norma non avrelibz
zato il noto concetto di «mala fede», che supemadea conoscenza ed implica un approfitamento con-
trario alle regole di comportamento - ma di abysec#ficamente volto a pregiudicare le altrui lagit
aspettative di tutela, abuso che pud assumeredie p@ varie, tutte comunque caratterizzate de tal
«consapevolezzax» qualificata”. Cosi anche TribaAlird., 29 aprile 2003, cit., p. 990; Trib. Napolid.,
5 novembre 1998, cit., p. 976.

Peraltro, non si pud mancare di notare che coifeiimento incidentale alla “consapevolezza di arel
I'altrui diritto”, il giudice del merito incorre iruna considerevole svista, giacché, come si & dafia
subpar. 2.2, se vi & un diritto altrui, allora I'elemto soggettivo € irrilevante. Correttamente, ieyest
pronuncia Trib. Roma, ord., 22 ottobre 2007, sitgondo cui “deve escludersi che costituiscancegiot
di registrazione in malafede i casi nei quali ipdsito del marchio sia avvenuto nella consapevaleizz
violare un altrui diritto su un segno, poiché taisi sono gia previsti come ipotesi di invalidit altre
specifiche norme”. In termini, Trib. Roma, 17 magg@i005, cit., p. 915; nello stesso senso anche Trib
Milano, 23 luglio 2003, cit., p. 191 s..

% Questo & I'atteggiamento riscontrabile, ad esenipiTrib. Roma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Ve-
nezia, 21 maggio 2008, cit.; Trib. Roma, 10 mar@dg cit..
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cisioni in cui sono valutati elementi palesemersteagmei alla norma dell’art. 19, comma
2, c.p.i., quali la notorieta all'estero di un cemarchio, poi registrato anche in It&fia
Una certa trascuratezza argomentativa (e forsefraivdesa necessita di esplicita pro-
nuncia su ogni domanda di parte, anche in ipotegiodsibile assorbimento) & poi
all'origine di un gruppo di provvedimenti in cui tallita della registrazione del mar-
chio oggetto di controversia é stata dichiaratagazortamente per la sussistenza di talu-
ne cause di natura oggettiva (tra cui principalmendifetto di novita) ecancheper la
mala fede del registrante, in vistosa contraddeioon il ruolo sistematico di norma di
chiusura del sistema a valenza autonoma generamienhosciutol.

Un'ulteriore riflessione merita di essere svoltaefazione al genere di vicenda fattuale
da cui e scaturita una lite avente ad oggetto litandella registrazione per mala fede:
sembra, infatti, che le circostanze concrete chefi@quentemente hanno sospinto i
giudici ad accertare la nullitd sono quelle convemalmente associate con I'abuso di
un rapporto intercorrente tra le p&rtiPur non mancando qualche altra fattispécla
netta prevalenza delle ipotesi di questo tipo paanerosimilmente di dedurre che sia
difficile pronosticare il raggiungimento della na&ga di un segno o la realizzazione di

un preuso rilevante al fine di anticipare il soggethe legittimamente aspira ad aggiu-

%9 V. App. Milano, 16 gennaio 2004, cit., p. 760, #s.cui si ritiene necessario “ricavare un paratig
applicativo che trovi riscontri nei principi positiaffermati nell’ambito dell’ordinamento del maioh
nella specie, assume indubbio rilievo il richiame dui all’art. 17, comma 1°, lettets), in riferimento
all'art. 6-bis della Convenzione dell’'Unione”, per colmare la gecita della formula del previgente art.
22, comma 2, l.m..

0 Tale fenomeno si presenta nella sua massimasitien App. Bologna, 28 giugno 2002, cit., p. 353
s., nella quale si accumulano (senza essere asarbdifetto di novita, la violazione del divieth regi-
strare come marchio nomi di enti 0 associaziontreallistinti da notorieta e, da ultima, anche ldama
fede del registrante. Riscontrano, invece, la cesgmza di un difetto di novita e della mala fedeb.T
Roma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Roma, 8 lugl®6, cit.; Trib. Napoli, ord., 5 novembre 1998,.ci
Si € cosi ampiamente avverata la previsione espreedfa nota redazionale a App. Milano, 16 gennaio
2004, cit., p. 754, secondo cui, a causa delldi¢dd interpretazione e collocazione sistematidal di-
vieto di registrazione in mala fede, si ponevaidthio di vederlo invocatad abundantianin ogni ipo-
tesi di registrazione maliziosa”.

™ Cid ha anche comportato che nella maggior paieasi la nullitd per mala fede sia stata ogggitto
un'azione e non di un’eccezione. Cfr. App. Bologh8,giugno 2002, cit.; Trib. Milano, 13 marzo 2009,
cit.; Trib. Bologna, 19 dicembre 2008, cit.; TrlRoma, 17 novembre 2008, cit.; Trib. Milano, 4 fedibr
2008, cit.; Trib. Bologna, 23 novembre 2007, citib. Venezia, 20 marzo 2006, cit.; Trib. Milan® 2
luglio 2003, cit..

2 vale la pena ricordare, tra gli altri, il casd tioro di Venezia” (deciso in maniera divergenta d
Trib. Venezia, 21 luglio 1998, cit., p. 573, cheydda rilevabilita della mala fede, e da App. Vaag17
giugno 2002, cit., p. 997 ss., che invece la rig@)nin cui i titolari di un piccolo calzaturifioiavevano
preventivamente registrato il nome con cui eraagbattezzata un'imbarcazione da regata che sapbbe
rapidamente assurta agli onori della cronaca gradiena serie di successi sportivi, al fine di pote
chiedere al legittimo interessato allo sfruttametgbsegno un prezzo esorbitante per la sua ce&ssion
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dicarsi il diritto sul marchio, a meno che non pen strettamente a contatto con’{ui
specie in un ordinamento, quale quello italiana;unil novero delle anteriorita rilevan-

ti e particolarmente esteso.

L’ultimo significativo dato che emerge dallo scniti delle decisioni € che, anche lad-
dove si riconosce che la registrazione abbia ra@ntato una lesione per l'interesse le-
gittimo di un terzo, non si € mai giunti ad una @¢amna al risarcimento dei danni, ove
richiesta. Cio non tanto perché non sia stata dsoiuta la sussistenza di un interesse
legittimo del controinteressato 0 ne sia stata t@egmastratto la risarcibilita, ma sem-
plicemente a causa del fatto che le domande risarcsono sempre state ritenute sfor-
nite di prova.

4.1 Come abbiamo avuto modo di segnalare, il legigtatedesco ha in un primo tempo
scelto di attuare le norme sulla mala fede opzioeate raccomandate nella direttiva
2008/95/CE neMarkengesetzolo come causa di nullita dell’avvenuta registnae. La
legge tedesca permetteva dunque solamente di sanzicetroattivamente una registra-
zione avvenuta sulla base di una richiesta depasitanala fede. Tale sistema é ancora
oggi vigente nella disciplina del marchio comundache all’art. 52, comma 1, lett),
regolamento 207/206%prevede infatti la mala fede unicamente come cdusallita.

In un secondo tempo, pero, il legislatore tedest@inpliato il campo d’applicazione
dell’eccezione della mala fede includendo con B,8Abs. 2, n. 10Markengesetain
nuovo impedimento assoluto alla registrazione. Baposizione, in vigore dal 1° giu-
gno 2004, prevede che “sono esclusi dalla registnaz marchi la cui richiesta di regi-
strazione é stata depositata in mala fede”.

1l che comunque non legittima a formulare unautsalione analoga a quella del Trib. Bologna, 19
dicembre 2008, cit., secondo cui “piu difficile,rm®ntro, risultera fornire la prova della malafeg@ndo
non vi siano stati rapporti tra i due imprendit@&iteso che qui lo scopo soggettivo che il regiséran
malafede si propone di realizzare (danneggiameatocoincorrente oppure approfittamento, a proprio
vantaggio, della notorieta acquisita dal marchifatto da altri utilizzato, oppure atti emulatini genere)
potrebbe non essere desumibile dai dati oggettiquigiti agli atti, con la conseguenza che la cttado
posta in essere dal registrante in malafede, qualon sussumibile in una fattispecie normativa dizge
dovrebbe considerarkcita’ (corsivo aggiunto).

" Si vedano BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 \&t)(B4/10 Gelbe Seitep p. 17 s.; BPatG, ord., 15
aprile 2010, n. 29 W (pat) 85/1G¢lbe Seiten p. 23 s. (i provvedimenti d@undespatentgerichbve
non diversamente indicato, sono citati dalla versipubblicata sul sito http://www.bpatg.de, e kessb
vale per quelli deBundesgerichtshofl cui sito e http://juris.bundesgerichtshof.de).
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4.1.2. E giurisprudenza costante dalindesgerichtsha# delBundespatentgerictipssia

il giudice di seconda istanza in materia di marothpe la richiesta di registrazione di un
marchio € da considerarsi come presentata in negla $e sia abusiva o contraria al
buon costume. La maggior parte delle decisionidelde sono state emesse nel contesto
di procedure di cancellazione, visto che la matke feome impedimento assoluto é stata
introdotta solo nel 2004. Comunque, il requisittiadmala fede nel deposito di un mar-
chio é interpretato alla stessa maniera sia ndlestm della procedura di cancellazione
retroattiva di un marchio gia registrato, che m@atibito degli impedimenti assoluti alla
registrazion&. Invero, introducendo la mala fede come un nuavpeidimento assoluto
nel 2004, il legislatore tedesco non intendeva ficade i criteri di accertamento della
mala fede, ma solamente attribuireCdutsche Patent- und Markenaiih seguito:
DPMA) il potere di impedire la registrazione di rolairdepositati in mala fede non limi-
tando la sanzione soltanto ad una cancellazergost’.

Attualmente iIBundesgerichtshoé al suo seguito IBundespatentgerichdistinguono
quattro ipotesi di domande di registrazione fatteriala fed&’. Queste ipotesi, pero,
come tengono a sottolineare le corti tedescheentdm in debito conto la necessita im-
posta dalla Corte di Giustizia dell’'Unione Europesd caso “Lindt” di prendere in con-
siderazione tutti i fattori pertinenti al caso giesie - non possono essere considerate
tassative, ma hanno solamente una funzione ditarientd® a) domanda proposta
con lintenzione di fare cessare ad un terzo lzgdzione di un segno, cosi pregiudi-
cando la situazione giuridica meritevole di proves® da lui anteriormente acquisita

grazie al preusoStorung des erkannten schutzwurdigen Besitzstahyisomanda ef-

S Cfr. BGH, ord., 24 giugno 2010, n. | ZB 40/Q9NIES LOGISTIK, punto 13; BGH, ord., 2 aprile
2009, n. | ZB 8/06lyadal), in GRUR 2009, p. 780 ss., punto 11

® Come testimonia I1Begriindung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. ¢ und Niit5a des Regierungsentwurfs
eines Gesetzes zur Reform des GeschmacksmusterreGeschmacksmusterreformges&z-Drucks,
15/1075, p. 67, ove si legge: “Der Aufzahlung desauten Schutzhindernisse soll ein weiteres Sehutz
hindernis angefiigt werden. Nach Nummer 10 sollam der Eintragung solche Marken ausgeschlossen
sein, die bosglaubig angemeldet worden sind. Dateitit die Bosglaubigkeit ausdriicklich der Eintra-
gungsfahigkeit einer Marke entgegen, so dass e#@nfiigk keiner Subsumtionsversuche unter andere
Schutzhindernisgrinde mehr bedarf, um Félle desrkbtagrabbings” zu unterbinden”. V. anche BGH,
ord., 24 giugno 2010, loc. ult. cit..

" Ex multis v. BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat)l84Gelbe Seite) cit., p. 17 s..

8 Cfr. BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (pat)1® Gelbe Seitep cit., p. 20, e caso n. 29 W (pat)
85/10 Gelbe Seiten cit., p. 26; BPatG, ord., 25 febbraio 2010, 51VZ (pat) 33/09Goldhaseg, p. 26.

" In questo senso & significativo il fatto che udjci non parlino di un diritto soggettivo perfetima
preferiscano pit genericamente riferirsi ad untu&siione giuridica meritevole di protezione”, cosime
accade nella dottrina e nella giurisprudenza italia comunitaria, in cui si evocano variamentencedti
di “legittima aspettativa” o di “interesse legittirh Sul punto, vsupra subpar. 2.2.
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fettuata con l'intenzione di utilizzare I'effettaqbitivo assegnato tramite la registra-
zione del marchio come mezzo anticoncorrenzialeoptcolare il concorrente e quindi
contraria allo scopo della normativa sui marchatad incentivare la concorrenzave-
ckfremder Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampdgslomanda finalizzata ad otte-
nere la registrazione mediante I'inganno dell’'uffiMarkenerschleichungd) doman-
da di registrazione da parte di soggetto carentpudisivoglia intenzione di procedere

all'utilizzo del marchio $pekulationsmarkén

4.1.3 Seguendo la classificazione di matrice giurispnztide sopra evidenziata, si
provvedera di seguito a fornire una rassegna &alilelle piu significative pronunce

relative alla mala fede nella registrazione delahiar.

4.1.3.1 Pregiudizio di una situazione giuridicawaltneritevole di protezione

L'ipotesi di maggiore rilevanza pratica € senzahialguella della domanda depositata
con l'intenzione di perturbare un’altrui situaziogwiridica meritevole di protezione.
Secondo la prassi giurisprudenziale tedesca, umadda si considera depositata in ma-
la fede secondo questa ipotesi se il depositoevi@buto con l'intenzione del richie-
dente di pregiudicare la situazione giuridica rizsribile in capo ad un terzo in virtu del
preuso di un certo segno, impedendogli senza gaastsa di continuare ad usafid_a
giurisprudenza tedesca ha identificato quattro iowi da accertare per stabilire che
un marchio possa essere considerato come richiestala fede in questo caso: 1) deve
sussistere una situazione giuridica di un terzd &agno in questione) derivante
dall'impiego anteriore di tale sedto Tale situazione dev’essere riscontrabile in Ger-
mania. Al riguardo sorge linterrogativo concerreel rilevanza dell’utilizzo del segno
avvenuto esclusivamente all’estero: la giurisprzdetedesca afferma che esso puo dar
vita ad una situazione giuridica suscettibile ditpzione in Germania, solo se ha ad og-
getto un segno che abbia acquisito una superidogieta e sia percido conosciuto anche

8 E opportuno ribadire che nel diritto tedesco,h@nantecedentemente al recepimento delle direttive
europee, si € sempre cercato di recuperare unlogrio di tutela delle aspettative dei preuteattraver-
so la cancellazione del marchio registrato in nfet®e (v.suprg subnt. 2). Al riguardo, cfr. BGH, 20
maggio 2009, n. | ZB 53/08¢huhverzierung in GRUR 2009, p. 992 ss., par. 16; BPatG, 28 ottobre
2009, n. 28 W (pat) 213/0Ké&se in Blitenform I)l in GRUR 2010, p. 435 s..

81 Sul punto, v. BPatG, 12 agosto 2009, n. 26 W) (pa6/03 Flasche mit Grashaljnin GRUR 2010,

p. 431, 434.
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in Germani&. 2) Il richiedente deve essere consapevole did#igzione giuridica.
Occorre sul punto sottolineare che secondo lagpwdenza tedesca, non si considera
che un marchio sia stato depositato in mala fedd pelo fatto che il richiedente fosse
a conoscenza della circostanza che un terzo adkggena marchio identico per prodotti
uguali senza aver acquisito una protezione forradtaverso la registrazione. Devono
anzi sommarsi ulteriori e specifiche circostanatiee al richiedente che facciano ap-
parire tale registrazione come abusiva o contedrlauon costume. La presenza di que-
ste circostanze costituisce I'oggetto dell’accegatn nelle ultime due condizioni: 3) un
primo gruppo puo essere rinvenuto nella volontprdgiudicare la situazione giuridica
altrui e di prevenire ogni ulteriore uso del sénoon & necessario che questo intento
costituisca l'unica ragione per il deposito del améo in questione, ritenendosi suffi-
ciente che rientri tra i motivi essenziali che hauispirato la condotta del registrafite
4) Infine, il comportamento del richiedente non 'dssere sorretto da un giustificato
motivo™. Il Bundespatentgerichia ad esempio accertato la presenza di un gaatfi
motivo in una delle controversie aventi ad oggetto i clietig) di cioccolato Lind¥: in
questo caso la societa Lindt aveva depositato uchuatridimensionale composto dal-
la figura del suo famoso coniglietto di cioccolatdo molto tempo dopo che diversi al-
tri concorrenti in buona fede avevano messo in cemio dei coniglietti di cioccolato
simili. Il Bundespatentgericlita deciso in merito che non solo i concorrenti,anehe

la stessa Lindt avesse conseguito una situaziameliga tutelabile grazie all'utilizzo
del suo coniglietto di cioccolato, giustificandarwsi il tentativo di proteggere tale con-
dizione tramite la registrazione del marchio difier Effettivamente, la Lindt era riusci-
ta a dimostrare con un’indagine demoscopica ilttemedistintivo acquisito dal proprio

marchio in seguito all'uso che ne aveva fatto; sdooguest’opinione, piu del 50% del-

82 Cfr. STROBELE, § 8, in Markengesetz Hrsg. Strobele, Hacker, KéIn, 2009, punto 553giliispru-
denza: BPatG, ord., 15 aprile 2010, n. 29 W (patl® Gelbe Seiten cit., p. 24; BPatG, ord., 9 maggio
2010, n. 27 W (pat) 211/0%G€lbe Seiten p. 28.

8 Ex multis v. BGH, ord., 24 giugno 2010, n. | ZB 40/Q9NIES LOGISTIK, cit.; BGH, ord., 2 aprile
2009, n. | ZB 8/06l¢adal), cit., punti 11 e 13; BGH, 3 febbraio 2005, ZR 45/03 Russisches Schaum-
geback, in GRUR 2005, p. 414 ss.; BGH, 20 gennaio 2005, n. | ZR029Colour of Eléganck in
GRUR 2005, p. 581 ss.; BGH, 30 ottobre 2003, n. | ZBL9inGRUR 2004, p. 510 ss.; BPatG, ord., 25
febbraio 2010, n. 25 W (pat) 33/08¢ldhase, cit., p. 25 ss.. Si vedano andd&H, 10 agosto 2000, n. |
ZR 283/97 EQUI 2000, in GRUR 2000, p. 1032, 1034, e BGH, 26 giugno 2008, BiR1190/05 E-
ROS, in GRUR 2008, p. 917 ss., punto 20, ambedue emesse nelstomti procedure di cancellazione.

8 Cosi, BPatG, 12 agosto 2009, n. 26 W (pat) 1578che mit Grashaljncit..

8 Esplicito in merito & BPatG, 15 aprile 2010, 8.\ (pat) 84/10Gelbe Seitep p. 25.

8 v. BPatG, ord., 25 febbraio 2010, n. 25 W (p&j08 Goldhasg, cit., p. 27 ss..
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la popolazione tedesca riconosceva il conigliettguestione come indicazione di pro-
venienza da parte di un solo produttore.

Infine, il Bundespatentgerichpur constatando che la Lindt avesse intenzionsili-
zare il diritto di esclusiva ottenuto dalla regagiione di tale marchio contro i concorren-
ti, ha ritenuto che questo risultato fosse comunqueanente ad ogni registrazione e
pertanto inidoneo di per sé a fondare la mala felde,non avrebbe potuto essere dedot-
ta neanche dall'impiego attuale di tale forma deepdai concorrentfide bona dal
momento che nell’ordinamento tedesco il mero predison marchio non costituisce

un'anteriorita rilevante, né fonda alcun dirittéwso esclusivo di esso.

4.1.3.2 Strumento anticoncorrenziale

Abbiamo gia avuto modo di segnalare chgu excludendi aliog immanente al con-
seguimento della registrazione del marchio. Pestasdime sottolineato sopra, a questa
circostanza oggettiva deve aggiungersi un’ulteraesnento attinente allo stato sogget-
tivo del richiedente per poter considerare la teggsoneper secome abusiva o0 contra-
ria al buon costume, ossia l'intenzione del rickie di utilizzare il diritto di esclusiva
sul marchio come mezzo anticoncorrenziale per oeei concorrentizwveckfremder
Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampiesnaniera contrastante con il suo scopo di
incentivare la concorrenZa

Il limite determinante € superato se lintenziored dchiedente, valutando obiettiva-
mente tutte le circostanze proprie del caso diispediretta in prima linea ad ostacola-

re il concorrente e non ad incentivare la propdsizione concorrenzigie

4.1.3.3 Registrazione fraudolenta basata sull'ingamell’'ufficio (Markenerschlei-
chung

La terza ipotesi € forse anche il caso piu appemiecdella mala fede nella registrazio-
ne, noto anche come appropriazione del mardliarkenerschleichung Tale ipotesi Si
riscontra quando il richiedente ha fraudolentemeattenuto la registrazione del mar-

chio ingannando il DPMA. Questo comportamento dehiedente necessita di

87 Sj rinvia alla giurisprudenza citasapra subnt. 83.

8 Questa & la soluzione fornita in base ad unriitei bilanciamento dei contrapposti interessi da
BGH, 26 giugno 2008, n. | ZR 190/06RQS, cit.; BGH, 20 gennaio 2005, n. | ZR 29/02ofour of E-
Iégancg, p. 581 s.; BPatG, 12 agosto 2009, n. 26 W (p56§/03 Flasche mit Grashaljn cit., p. 431,
433, 434. In dottrina, \BTROBELE, op. cit, punto 558.
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un’elevata capacita criminale ed € molto raro. gpene che il richiedente renda delle
dichiarazione false o presenti dei documenti figlgif al DPMA, come, ad esempio,
un’indagine demoscopica artefatta allo scopo diodimare il carattere distintivo acqui-
sito in seguito all'uso che e stato fatto di un@aegno.

In due ordinanze recenti Bundespatentgerichha confermato che non e considerato
come deposito in mala fede in questo caso il fet®il richiedente al momento del de-
posito sappia che vi sono altri impedimenti assalstativi alla registrazione del mar-
chic®®: la Corte ha infatti ritenuto che & compito defitio competente verificare
I'esistenza di impedimenti assoluti alla registoam® e non spetterebbe al richiedente
fornire tutte le informazioni a lui note circa ilarchio, ivi comprese quelle relative ad

impedimenti assoluti alla registraziofie

4.1.3.4 Marchio speculativépekulationsmarkégn

La quarta e ultima ipotesi della registrazione slarfede e il marchio speculativo, ossia
depositato senza alcuna intenzione del richiedditeocedere al suo utilizzo.

La giurisprudenza tedesca esige che il richiedeinpeoponga di usare il marchio depo-
sitato o di farlo utilizzare a terzi, concedendmlana licenza. Tenendo in considera-
zione le difficolta di provare tale elemento sogjget la volonta di procedere
all'utilizzo del marchio e generalmente presunta, puod essere smentita da fattori og-
gettivi desumibili dal caso di specie. E considerame indizio di difetto di una volon-
ta di utilizzare il marchio il fatto che il richiedte si limiti a vessare i terzi che utilizza-
no un segno identico o simile attraverso infondetieieste di risarcimenti e di inibito-
rie’,

Su questa base e stato considerato come marcldolateo quello depositato da parte
di un soggetto palesemente non autorizzato a éadonsistente nel nome o nel ritratto

di un personaggio noto, vivo o defufftanfatti la giurisprudenza accorda regolarmente

8 BPatG, 15 aprile 2010, n. 29 W (pat) 84/Gelpe Seiteh p. 28, 34; BPatG, 15 aprile 2010, n. 29 W
(pat) 85/10 Gelbe Seiten p. 43, 52. Cfr., inoltre, TROBELE, op. cit, punto 562.

% In questo sensoNGERL, ROHNKE, § 8, in Markengesefz Hrsg. Ingerl, Rohnke Miinchen, 2010, pun-
to 304.

1 BGH, 23 novembre 2000, n. | ZR 93/984sse B, in GRUR 2001, p. 242, 244 ss..

2 BPatG, 2 marzo 2004, n. 24 W (pat) 36/D&dy Dj).
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la protezionepost-mortemdel nome e di altri segni distintivi della perslitdacontro
I'utilizzo non autorizzat®, entro dieci anni dalla morte della persona irssa&d”.

Inoltre puo essere espressione evidente di mataifeguest’ipotesi la registrazione non
autorizzata di segni noti altrui, come, ad esemlpioegistrazione sistematica di segni di
questo genere a rischio di cancellazione. La negigine sistematica di un tipo specifi-
co di segni che godono di una certa popolarit@uiadi il fatto di riconoscere umend

ed approfittarne registrando marchi corrispondenton e ritenuta illecita. Percio la ri-
chiesta di registrazione di simboli della ex RepigabDemocratica Tedesca o di nomi
di associazioni che operavano al suo interno nstat considerata come fatta in mala
fede”.

Infine, una registrazione puo essere viziata darfeme se il marchio in questione é co-
stituito da una nota opera d’arte e la domandaata giresentata successivamente
all'estinzione dei diritti d’autore. Sono comunauecessari ulteriori elemeffti come,

ad esempio, il fatto che il richiedente abbia regte un gran numero di tali marchi.

5. All’esito del percorso interpretativo svolto, epmptuno trarre alcune brevissime con-
siderazioni conclusive in merito alle soluzioni ied creduto di poter individuare. In
primo luogo, si ha I'impressione che, nonostantdilersita riscontrate nei vari ordi-
namenti nazionali nel settore della protezione dieiti sui segni distintivi, ci sia
un’inequivocabile ed uniforme tendenza a indivigutlune situazioni conflittuali, al-
trimenti irrilevanti per le regole basate su premgii puramente oggettivi, ed a risolver-
le in maniera omogenea grazie al ricorso alla diudella mala fede.

In tal senso, attraverso la mala fede si rendeilpitesssliscernere nuove ipotesi di con-
flitto, costituendo un presidio di tutela avanzeagpetto ai casi gia tipizzati nella legge.
Sulla scorta di questa intuizione e possibile rasmere alla mala fede un ruolo propul-

sivo nel settore del diritto dei marchi, e non dolespuntato arnese a cui ricorrere negli

% Come & avvenuto, ad esempio, nel caso aventggetto la registrazione dell’effigie della famosa
attrice e cantante Marlene Dietrich: BGH, 17 felb2000, n. | ZB 33/97Nlarlene Dietricl), in GRUR
2000, p. 709, 712 ss..

% BGH, 5 ottobre 2006, n. | ZR 277/0&r(ski-klaus.dg in GRUR 2007, p. 168, punti 16 -18.

% BPatG, 1 agosto 2006, n. 27 W (pat) 231/86id bere); in GRUR 2007, p. 240; BPatG, 11 luglio
2006, n. 27. W (pat) 42/0&/€reinsnamg in Markenrecht 2007, p. 127, 129.

% BPatG, 9 novembre 1997, n. 24 W (pat) 188M6r(a Lisg, in GRUR 1998, p. 1021, 1023; BPatG,
26 luglio 2005, n. 27 W (pat) 182/0Rifiocchig, in Markenrecht2006, p. 172 ss..
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ambiti lasciati scoperti dalle altre regole di isnone dei contrasti tra i soggetti inte-
ressati.

In secondo luogo, proprio in relazione ai casindiividuabilita di un insieme chiuso di
controinteressati e di situazioni qualificabilitermini di interesse legittimo, si & avuto
modo di evidenziare come la mala fede servanddiumnel complesso bilanciamento
delle situazioni giuridiche contrapposte, consethbedhi valutare quale tra queste sia me-
ritevole di tutela.

Infine, in ogni caso in cui sia possibile prospettal’applicabilita, la mala fede consen-
te di arginare quelle condotte, che, oggettivamergiobalmente considerate, sono tese
a sfruttare il diritto di esclusiva raggiungibilgraverso la registrazione per fini estranei
o incongruenti rispetto a quelli riconoscibili reetrama del sistema normativo settoriale

dei marchi (sia esso nazionale o sovranazionale).
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