Proprieta industriale / Esclusive e segni distinfivi

opo i cad Scania (sentenza n.
D 10739/98) e Fat (sentenza n. 144/00)

la Cassazione torna a pronunciard
sull’ utilizzo, dapartedi produttori indipenden-
ti di pezzi di ricambio, dd marchio di note
case automobiligtiche.

Arrivainfetti dl’esamedel giudici di legitti-
mitail caso di un produttore di condizionatori
per automobili il quae aveva riprodotto il
marchio Ford sandl titolo del catdogo relati-
VO aquesti prodotti (con la dicitura"Ford by"
seguita da suo nome commerciade), sia nel
corpo del catalogo stesso, usandolo nella nota
veste grafica codtituita dallo scudo ovale.

Per comprendere la pronuncia della Corte,
€ opportuno ricordare che nel nostro ordina-
mento é consentita |’ utilizzazione del marchio
atrui, quando venga effettuato non allo scopo
di caretterizzare prodotti 0 servizi bensi per
comunicare I'esistenza di una relazione trail
proprio prodotto e quello dtrui, ein particola:
re unarelazione "di destinazione'.

S tretta dd cd. "uso aipico dd marchio
dtrui" contemplato ddl’articolo 1 bis Legge
marchi, a send dd quade, tra I'dtro, non &
possihilevietare a terzi I’ uso ndl’ tivita econo-
mica dd marchio d'impresa dtrui «se e
necessario per indicare la destinazione di un
prodotto o servizio, in paticolare come
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Nel caso di specie, la Corte d'appello di
Milano aveva giudicato illecito I'uso ddl mar-
chio Ford nd titolo del catalogo, mentre ave-
varitenuto chel’ uso del marchio con lo scudo
ovale dl’'interno del depliant fosse lecito per-
ché meramente descrittivo.

La Cassazione, sentenza n. 15096/2005,
censurala sentenza ritenendo poco chiaroil
motivo per cui la Corte d appello abbia
ritenuto, da un lato, che I’ adozione del tito-
lo "Ford by" possa suscitare nel pubblico
I'idea di un collegamento commerciae tra
le dueimprese, edall’ atro, che I’ utilizzazio-
ne dello scudo ovale nel corpo del catalogo
debba invece venir percepita come mera-
mente descrittiva, piuttosto che rafforzare
I'ideadi quel collegamento.

D

accesori 0 pezzi di ricambio, purché
I'uso daconformea principi dellacorret-
tezza professionale, e quindi non in fun-
zione di marchio, ma solo in funzione
descrittiva» (la norma & stata riprodotta
quas integramente ndl’ articolo 21 ded
nuovo Codice di proprietaindustriae).

Per la Corte, la liceita ddl’'uso ded
marchio dtrui & subordinata a una doppia
condizione: che I'indicazione del marchio sa
necessaria per la funzione descrittiva inerente
ala destinazione come accessorio o pezzo di
ricambio; che I’ utilizzazione del segno non
ecceda la funzione destrittiva «giacché se
I'uso dd segno avesse I'effetto di creare la
possibilita di un collegamento con il marchio
del titolare, nell’ampio significato desumibile
dal’ articolo 1 Legge marchi, I'uso non € con-
sentito etornaaprevaereil regime di esclusi-
va accordato dalla legge d titolare del mar-
chio registrato».

L’impiego del marchio dtrui € dunque leci-
to, ma solo nella misurain cui s concilino i
due contrappogti interessi: dd produttore a
comunicare ladestinazione del pezzo di ricam-

bio e ddlla casa automobilistica a mantenere
al’interno ddlla propria Sfera di exclusivita la
funzione digtintiva del marchio.

Da cido consegue che é riconosciuta a
produttore dei pezzi di ricambio lafacoltadi
utilizzare il marchio dtrui, secio é ohiettiva-
mente necessario per descrivere la destina
zione del suoi prodotti, purché «il concreto
esercizio di tale diritto non ingeneri dubbi
sul fatto che quello cosi messo in commer-
cio ericambio non originale, lacui fabbrica
zione non eriferibile a titolare del marchio»
(Cassazione, sentenza n. 144/00) e purche,
aggiunge la Suprema corte nella sentenza
15096/05, non venga veicolata I'idea che
esista un collegamento commerciae tra le
imprese (peratro il principio era gia stato
enunciato dalla Corte di Giugtizia Ue nel
caso Bmw, decisione C-63/97.

In definitiva, spetteraa giudice verificare
in concreto, volta per volta, se le modaita
dell’uso atipico del marchio atrui sano o
meno idonee a evitare che il pubblico sia
tratto in inganno sulla reale provenienza del
prodotto. E invero s € cosi orientata la
giurisprudenza nel caso della produzione di
mascherine recanti il marchio Fiat, delle mo-
dalitadi utilizzazione del marchio Scania sui
cataloghi di un terzo produttore, nel caso dei
marchi Audi e Wolkswagen usati come inse-
gna da parte di un rivenditore non facente
parte della catena di concessionari autorizza-
ti e infine, dell’ uso dei marchi Mercedes nei
cataloghi e nelle vetrine di un rivenditore di
autoveicoli.
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