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1. Riferimenti normativi
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Norme

Italia:

» Acquisizione diritto, art. 2 . 4;
» Impedimento alla registrazione, art 12 lett. a.

Unione Europea:

» Impedimento registrazione, art 8 c. 4.
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2. Uso del segno
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| principali «usi» previsti dal CPI

> Uso che comporta notorieta (art. 12 lett. a)

> Uso effettivo per impedire la decadenza (art. 24)



Jached

Uso marchio di fatto

» Uso come pubblicita dell’esistenza del diritto

> L'uso deve «provare» | fatti costitutivi della notorieta e
della distintivita (Trib. Napoli, 30.05.2023);

> L'uso deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa
del prodotto contraddistinto;

> Per poter conferire notorieta, l'uso dev'essere
sistematico, «intenzionale e continuo, non precario ne
sperimentale, occasionale o casuale»

> Uso ininterrotto, salvo ricordo notorieta
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3. Notorieta locale / non locale
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Notorieta

» Diffusa conoscenza del marchio di fatto come segno
distintivo dei prodotti o servizi proposti da un'impresa;

> Sinonimo di capacita distintiva;

> Attenzione al momento di acquisizione della notorieta.
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Notorieta non puramente locale

Trib. Napoli 22 maggio 2013

> Parti: Over s.r.l. in liguidazione c. omissis

» Marchi: Over per impiantistica

> Prove offerte: vendite in nove diverse province (Treviso, Milano, Vicenza,
Bologna, Ferrara, Torino, Padova, Roma, Napoli).
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Notorieta non puramente locale

Trib. Napoli 1 marzo 2023

» Parti: Euro Ittica s.r.l. c. Campania Group s.p.a.
» Marchi: Primomar per prodotti ittici congelati
> Prove offerte: fatture di vendite su tutto il territorio nazionale
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Notorieta non puramente locale

Trib. Venezia 14 marzo 2025 (1/2)

> Parti: Sig.ri Viezzer et al. ¢. Societa Agricola Ca’ Rugate

» Marchi: L'eremita per vino

> Prove offerte per parte attrice: vendite (poche) a Treviso, Venezia, Milano,
Bari e nel Lazio, confermate da fatture e testimoni
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Notorieta non puramente locale

Trib. Venezia 14 marzo 2025 (2/2)

> Parti: Sig.ri Viezzer et al. ¢. Societa Agricola Ca’ Rugate

» Marchi: L'eremita per vino

» Prove offerte per parte convenuta: foto bottiglie conservate nell’archivio
della societa, fatture di vendite in tutta Italia (circa mille all'anno), depliant
pubblicitari, pubblicazioni, indicazioni In guide, premi, partecipazione
costante a Vinitaly
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Notorieta puramente locale

Trib. Catania 27 febbraio 2019

> Parti: Omissis

» Marchi: Omissis per assistenza caldaie

> Prove offerte: fatture e sito internet

> Note: Prove non sufficienti a suggerire notorieta non solo locale perché
servizi nella sola provincia di Catanzaro e mancata prova accesso al sito da
parte di soggetti residenti fuori provincia
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Notorieta puramente locale

Trib. Napoli 30 maggio 2023

» Parti: Angelo Carillo s.p.a. ¢. Omissis
» Marchi: Carillo per biancheria
> Prove offerte: vendite

> Note: Prove non sufficienti a suggerire notorieta non solo locale percheé
vendite effettuate in pochi comuni campani.
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Sembra tutto lineare ma ...
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Notorieta puramente locale
Trib. Roma 13 maggio 2019

> Parti: NYL Laboratoires s.r.l. c. Viauguri s.r.l.

» Marchi: Vicarius per integratori alimentari

> Prove offerte: vendite

» Note:
- Fatture di numerose vendite fatte a Roma ed in misura minore a
Siracusa, Foggia, Milano e Venezia nel periodo 2018 — 2019 ritenuto
non sufficienti.
- Il Tribunale ha suggerito che la ricorrente avrebbe potuto offrire
prove di campagne pubblicitarie a livello nazionale e pubblicazioni in
riviste di settore
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Notorieta puramente locale

Trib. Perugia 3 luglio 2021

» Parti: Maya s.r.l. c. Gioform s.r.l.

> Marchi: De Bondt (con elementi figurativi) per cioccolato

> Prove offerte: vendite e alcuni premi nazionali

» Note:
- Fatture di numerose vendite fatte in Toscana e parzialmente in
Lombardia
- Premi irrilevanti perche riferibili al segno solo nella sua parte
denominativa e non anche figurativa
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3.1 Notorieta locale / non locale
Due decisioni significative
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Notorieta non puramente locale

Trib. Torino 22 aprile 2016

» Parti: Omissis
» Marchi: Omissis per vini
» Estensione provata: vendite solo in Piemonte, partecipazione Vinitaly

20



Nella realta attuale il fenomeno pubblicitario e la
crescente mobilitd dei consumatori restringono
notevolmente i casi di notorieta puramente locale;
perche rendono agevole e “normale” che un prodotto
contraddistinto da un certo marchio, se pur
prevalentemente (o anche esclusivamente)
commercializzato in una determinata realta locale, sia
tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorieta

locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il
marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro
natura, difficilmente possono essere conosciuti al di
fuori di un certo ambito locale (si pensi a un piccolo
negozio di sartoria o a un servizio di guida per turisti
di una certa localita)
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Notorieta non puramente locale

Trib. Venezia 23 gennaio 2015

> Parti: Omissis c. Teatro La Fenice di Venezia
» Marchi: Cavalchina per rappresentazioni teatrali
> Estensione provata: articoli celebrativi sulla stampa
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Va in proposito rilevato che autorevole dottrina, che il
Collegio condivide, ritiene - sul presupposto che la
norma di cui aH’art.2, comma quarto, c.p.i. sia stata
pensata in funzione di realtd oramai marginali, sicché,
anche in ragione della mobilita dei consumatori e
della dimensione del fenomeno pubblicitario, se ne
impone un’interpretazione restrittiva - che non si
possa parlare di notorieta solo locale di fronte ad un

preuso che abbia riguardato un ambito regionale o
addirittura di piu regioni e neppure un ambito
provinciale (e non solo se si tratti di grandi provincie
come Milano e Roma), “dato che anche un uso

provinciale non e impermeabile e provoca una
notorieta che esorbita questo limite”.
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3.2 Notorieta locale -
Conseguenze
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Conseguenze estensione notorieta

Rapporto tra segni
Marchio di fatto noto Marchio registrato successivo Validita marchio di fatto,
Nullita marchio registrato.
Marchio di fatto noto Marchio registrato successivo Marchio di fatto limitato
solo localmente allambito preuso

Marchio registrato valido
ovunque (duopolio).

Marchio di fatto noto Marchio di fatto noto Validita di entrambi ma
nessuno puo registrare.
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Mezzi di prova
Occorre provare la rilevanza quantitativa o qualitativa del
prodotto o del servizio sul mercato, la durata della
presenza e 'estensione territoriale.

Esempi di prova:

» Documenti come cataloghi, pubblicita, fatture;

» Pubblicazione, partecipazione a fiere, premi;

> Prove testimoniali (soprattutto a supporto del resto);
» Anche indizi
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Mezzi di prova sufficienti

Trib. Milano 8 maggio 2014

> Parti: Officina Italia s.r.l in liquidazione e MSA International S.A. c. NK Bike
s.r.l.

» Marchi: BULLET per mini-moto.

> Prove: (poche) fatture vendite eseguite nel periodo 2005/2008;
presentazione in fiere nazionali e internazionali, materiale promozionale e
testimonianze.

> Note: il Tribunale ha rigettato l'osservazione relativa all'irrilevanza
numerica degli esemplari commercializzati perché si trattava di prodotti
molto particolari, “non certo associabili a vendite di massa”.
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Mezzi di prova sufficienti

Trib. Napoli 22 maggio 2013

» Parti: Over s.r.l. in liguidazione ¢c. Omissis
» Marchi: OVER per impiantistica

> Prove: fatture 2004 - 2010, depliant, lettere, fax € moduli
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Mezzi di prova sufficienti

Trib. Torino 31 maggio 2022

» Parti: Azienda Agricola Bricco Maiolica c. Azienda Agricola Cascina Castella.
» Marchi: La Castella per vino.

> Prove: bolle di vendita di damigiane (quantitativi significativi) in 5 regioni e
testimonianze di clienti.

> Note: Prove testimoniali decisive perché i clienti hanno confermato i
prodotti menzionati nelle bolle recassero il marchio La Castella, cosa che
dal semplice esame delle bolle non era possibile desumere.
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Mezzi di prova non sufficienti

Trib. Bologna 6 novembre 2013

> Parti: Calzificio Pinelli c. Fashion Group

> Marchi: Omissis per calzature (nome femminile che inizia per S)

> Prove: oggetto sociale dell'impresa al momento dell’asserito uso

> Note: Le prove sono insufficienti a provare l'asserito uso, oggetto sociale
molto ampio, mancanza di una qualsivoglia prova dell’effettivo utilizzo,
tanto meno della notorieta da cio derivante

31



CONTEMPORARY IP LAWYERS

JA(’ORA(’(‘I

Mezzi di prova non sufficienti

Trib. Venezia 7 febbraio 2017

Parti: Omissis

Marchi: Gruppo Omissis dal 1959 per impianti depurazione acque

Prove: brochures, verbali di collaudo impianti, corrispondenza e fatture.
Note: il Tribunale ha ritenuto che il segno fosse utilizzato in funzione di
denominazione e non di marchio dei singoli prodotti che, In effett,
recavano segni diversi. Ancora ha ritenuto non provata la diffusione
temporale.

YV VYV V
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Mezzi di prova non sufficienti

Trib. Bologna 21 novembre 2019

> Parti: Omissis

> Marchi: Fonospiaggia per diffusione messaggi promozionali in spiaggia

> Prove: fatture attive (4), un premio non meglio definito, un articolo di
giornale e fatture passive per potenziare infrastrutture

> Note: fatture passive sono state ritenute irrilevanti perché non si trattava
di spese sostenute a vantaggio o promozione del marchio.
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Ambito di applicazione della convalidazione

> Riservato ai soli marchi registrati, tenore art. 28 c.p.l. e giurisprudenza
anche UE
> Ma alcune decisioni valorizzano la coesistenza indisturbata
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6. Il Caso Britannique
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Prove offerte — Documentazione amministrativa
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Prove offerte — Pubblicazioni bilingue
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Prove offerte — Clienti celebri

Laclientels internaziongle su cui si fondd la nascita ¢ lo
sviluppo dell’ Albergo Britunnique & principalmente costi-
tuita da inglesi. Quelli che avevann pid esplorato la riviera
Amalfitans o avevano case sulle aliure di Sorrento o ersno
sharcuti tra le meravighe di Capri. Ma anche altri. Tutti co-
lora ¢he per le loro vacanze, ed erane sempre vacanze lun-
ghe, wendevano ul sud ¢ guarduvane al Mediterraneo per In
bonta del clima

Politict, urtisti ¢ reali nffolluvano le sale dell*albergo nel
periada tra le due guerre mondiali e di essi ci piace
ricordare:

Ammiraglio Paparigopnlos. monarchico greco;

Avy, Benizelos, repubblicano greco,

Principessa Soldutienkoff, esilintu russa;

Principessa Karchakoff, esiliata russa;

Principe Ruprecht duca Von Buyern;

Bernard Shaw, narratore inglese;

Thsen, drammaturco norvegese;

Federicn di Grecia. nipote del Kaiser Guglielmo 11

di Germania,

11 Principe Umberto di Savoia, quale ospite del

Principe Ruprecht duca Von Bayern;

I generale inglese Mongomery;

Harold MacMillan, politico conservatore inglese;

Libero Bovio, poeta napoletano;

Gustavo Salvemini, uomo politico e storico;

£Ce. ece,

Dopaun lungo periodo fuvorevole e di sviluppo nel corso
del quule il Signor Loeliger comperd I"albergo Britannique
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Prove offerte — Guide turistiche internazionali

Texte frangaine

Napoli
GUIDA GUIDE
Nﬂples

REISEFUHRE]
N € d ]) e [

GRAPHOTRONIC
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Prove offerte — Pubblicazioni di settore internazionali

@ TN T eI AL, M TRELE

EaWIEE NTEFRATWOMNAL HMOTELS

NAGAZINE CE QR OUESTS

41



JA(’ORI\(’(‘I

CONTEMPORARY IP LAWYERS

Prove offerte — Sito web (webarchive)
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Prove offerte — Piattaforme online
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Prove offerte — Estratti documenti contabili

Le presenze dei clienti sono passate da 9.232 del 2011 a 12.789 del 2012 con un

incremento  del 38% I1 fattwrato risulta di conseguenza aumentato rispetto
all’esercizio 2011 di € 130.527.
Le presenze dei clienti sono passate da 12.789 del 2012 a 12.357 del 2013 con un
decremento  del 3,38% Il fatturato risulta di conseguenza diminuito rispetto

all’esercizio 2012 di € 36.273.

econonua impedendo un recupero pieno delle sue potenzialita.
Le presenze de1 chenf sono passate da 12.357 del 2013 a 11.713 del 2014 con un decremento del 5.5% Il fatturato

nsulta di conseguenza dummuto
rispetto all'esercizio 2013 di € 61.814.
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Prove offerte — Menzione libri, anche internazionali
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Prove offerte — Recensioni

Hotel Britannique - walking distance
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Prove offerte — Cartoline
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Esito: Notorieta meramente locale

Trib. Roma, 4 novembre 2021

«Emerge, invero, dagli atti che la rinomanza del marchio Hotel Britannique,
durante la gestione dell’albergo da parte dell’attrice, era circoscritta alla citta di
Napoli in quanto strettamente connessa all’'edificio in cul era esercitata l'attivita
ricettiva»

«dai documenti versati in atti non emerge la notorieta non meramente locale ...
non essendo all'uopo idonee le pagine dei siti internet Trivago Booking ecc,
trattandosi di pubblicita commerciale finalizzata alla raccolta di prenotazioni
presso il pubblico, secondo una consuetudine utilizzata dalla maggior parte degli
alberghi»

«..trattandosi peraltro del segno distintivo relativo ad un singolo albergo, non
collegato ad una catena alberghiera nota a livello nazionale o internazionale»
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Nonostante:

Trib. Roma 30 aprile 2020 (Collegio con stesso Presidente)

> Parti: Blue Dream s.a.s. ¢. Blu Dream Roma s.r.l.

» Marchi: Blu Dream per servizi nautici

» Uso non meramente locale perché provato che il ricorrente avesse avuto
rapporti commerciali con soggetti residenti in ogni parte d’'ltalia e promozione
della sua attivita su internet.
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Appello: Notorieta non puramente locale
App. Roma 27 luglio 2022

«La Corte ritiene che il marchio di fatto Hotel Britannique, indubbiamente dotato
di capacita distintiva, ed utilizzato da lungo tempo da parte degli appellanti
nell'esercizio dell'attivita alberghiera nell'omonimo albergo in Napoli, appartiene
alla categoria deil segni che hanno avuto notorieta generale nel passato, e che
attualmente, pur non avendo mantenuto lo stesso prestigio, godono di quella
particolare fama che deriva dall'appartenenza a tutto cio che affonda le radici nel
passato, un tempo prestigioso, e che, per questo, attraverso il semplice uso del
marchio stesso, mantengono nel tempo, grazie alla storicita della fama acquisita,
una notorieta generale e non meramente locale, anche a livello internazionale»

Quanto all'uso non meramente locale, v'e da dire che l'albergo Britannique, in
tempi piu recenti, sino al momento della conclusione del preliminare di
compravendita per il complesso immobiliare de quo, ha continuato ad esercitare
la propria attivita, quale albergo a quattro stelle, ospitando clienti provenienti da
luoghi differenti da quello “meramente locale”. .
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Appello: Notorieta non puramente locale
App. Roma 27 luglio 2022

«Ed invero, contrariamente da quanto affermato dal primo giudice, secondo cui “la
rinomanza del marchio Hotel Britannique [...] era circoscritta alla citta di Napoli in quanto
strettamente connessa all'edificio in cui era esercitata l'attivita ricettiva”, bisogna

osservare che difficilmente un soggetto residente a Na. avrebbe pernottato all'Hotel
Britannique».

«Tanto e vero che un albergo, in virtu dell'attivita svolta, &€ noto per lo piu ai soggetti non
residenti che si recano in altra citta per turismo o per ragioni lavorative. E cio, a maggior
ragione, in una realta ad alta vocazione turistica quale € la citta di Napoli”.
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Appello: Notorieta non puramente locale
App. Roma 27 luglio 2022

«Dal conti economici prodotti dalla societa convenuta risulta, invero, che nel solo
periodo 2012-2016 'Hotel Britannique ha ospitato almeno 55.000 persone e che la
clientela é stata acquisita attraverso le guide e le pubblicazioni internazionali del

settore documentate in atti, e promuovendo il marchio di fatto Hotel
Britannique».
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