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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista

La parodia del marchio che gode di rinomanza

A cura di Dott. Edoardo Badiali!

ABSTRACT

11 contributo affronta le problematiche legali connesse alla fattispecie della parodia di un marchio che
gode di rinomanza. In particolare, I'analisi si concentra sul contrasto tra i diritti esclusivi sul segno
distintivo che permettono al titolare di vietarne I'utilizzo a terzi non autorizzati, e I'esercizio di diritti di
rango costituzionale rappresentati dalla liberta di espressione e di manifestazione del pensiero insiti nella
creazione parodica. L’articolo riconduce tale contrasto alla tutela allargata dei marchi che godono di
rinomanza. Tali segni distintivi ricevono protezione, infatti, non solo in quanto indicatori della
provenienza economica di un prodotto, secondo la visione tradizionale di questa privativa industriale, ma
anche in virtu della funzione attrattiva o promozionale del marchio e del suo selling power.

Sulla base di questa visione del marchio, viene riconosciuta la contraffazione di un marchio che gode di
rinomanza a prescindere da un concreto rischio di confusione tra i segni e dall’affinita merceologica tra i
prodotti. La parodia solleva dunque criticita in quanto rappresenta un utilizzo suscettibile di essere in
contraffazione, in particolare nei casi in cui la realizzazione della parodia sia accompagnata da una finalita
commerciale e non meramente artistica o ludica. Il contributo pertanto espone la disciplina della
contraffazione del marchio rinomato in una prospettiva generale del diritto dei marchi, con particolare
attenzione all’ interpretazione giurisprudenziale delle nozioni di marchio rinomato, indebito vantaggio e
pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio, presupposti al cui ricorrere ¢ subordinata
la violazione del diritto esclusivo in base alla legge di matrice europea. Successivamente, tali concetti
vengono applicati alla fattispecie specifica della parodia del marchio rinomato tramite il riferimento alle
decisioni dei tribunali italiani che hanno affrontato la fattispecie in oggetto.

Il contributo contiene inoltre riferimenti al diritto e al case law americano in materia, e al trattamento
della parodia delle opere dell’ingegno nel diritto d’autore.

PAROLE CHIAVE
Proprieta intellettuale — Marchio — Parodia — Rinomanza — Contraffazione

1 Edoardo Badiali si ¢ laureato con 110/110 cum laude presso la facolta di giurisprudenza dell’Universita di Bologna nel 2016.
Nell’anno 2015/2016 ha conseguito inoltre un LLM in Intellectual Property & Information Law presso il Dickson Poon
School of Law del King’s College di Londra. Svolge attualmente la pratica forense in uno studio boutique specializzato in
Proprieta Industriale e Intellettuale.



Sommario: 1. Rilevanza e inquadramento della fattispecie — 2. La disciplina del marchio rinomato e la
sua contraffazione — 3. L’'uso come parodia del marchio rinomato: interpretazione della dottrina e
applicazione della giurisprudenza — 4. Cenni sulla parodia nel diritto d’autore — 5. La protezione anti-

dilution e I’analisi sulla parodia nel contesto del Trademark law americano — 6. Alcune osservazioni finali

1. Rilevanza e inquadramento della fattispecie

La parodia, come la satira, costituisce un genere artistico ben radicato nella nostra societa e cultura’; tanto
piu che essa ¢ riconosciuta come libera forma di espressione del pensiero e della personalita dell'uomo,
ricevendo cosi riconoscimento all’interno di interessi anche costituzionalmente tutelati’.

Cio nondimeno, allorché la parodia abbia ad oggetto un marchio d’impresa, si registra un conflitto tra il
diritto proprietaristico del titolare del marchio registrato ad un uso esclusivo di esso, e quello dei terzi ad
utilizzare - anche in concorrenza - un segno simile, ma che nondimeno risultera difficilmente confondibile
con il primo, dal momento che la parodia necessita di apparire come una distorta rappresentazione del
proprio bersaglio.

Draltra parte, sin dalla riforma del 1992 - che ha modificato la legge marchi - si ¢ imposto un
riconoscimento di diverse funzioni giuridicamente tutelate del marchio d’impresa: dalla concezione
classica e di natura economica prettamente liberista che prendeva in considerazione il marchio solo in
quanto indicatore della provenienza imprenditoriale di prodotti o servizi, e che ispirava la disciplina

anteriore alla riforma, si ¢ pervenuti a riconoscere anche una funzione c.d. attrattiva o promozionale del

2 Sui punti in comune e sulle distanze tra parodia e satira v. C. E. Mayr, Critica, parodia e satira, AIDA, 2003, 278 — 281. In
sostanza, puo dirsi che mentre la parodia prevede la creazione di un’opera che trae i propri elementi estrinseci e caratteristici
da un’altra preesistente, di cui stravolge il significato concettuale per finalita comiche; la satira ¢ il classico castigat ridendo mores
dei latini che mette a nudo — talvolta ridicolizzandoli — costumi, abitudini o comportamenti individuali o comuni ad un ampio
numero di persone. Entrambe sono pertanto carettetizzate “dal desiderio dell'autore di far sorridere ¢ divertire”, v. C. E. Mayr, Critica,
parodia e satira, 279.

3 Tutelati in virta dell’art. 21 della nostra Costituzione, dall’art. 10 CEDU, dall’art. 11 CDFUE ed anche dal firs? amendment alla
Costituzione USA.



marchio’, valotizzando il se/ling power e il capitale pubblicitario frutto di investimenti in esso incorporato’
6

Cio si ¢ tradotto in una protezione accordata ai marchi, e in particolar modo ai marchi celebri e che
godono di rinomanza, contro forme di parassitismo giudicate meritevoli di repressione nell'interesse
(apparentemente esclusivo) del relativo titolare, a prescindere da rischi di confondibilita tra i segni o da
profili di inganno per i consumatori’.

Tale protezione, nondimeno, sembra apprestare una tutela volta a garantire in maniera diretta la veridicita
del messaggio complessivo di cui il marchio si fa portatore nei confronti di altrui utilizzi dello stesso
segno®, secondo la visione di questo come “strumento di comunicazione™ o brand d’impresa,
conservando cosi intatta — e ampliandola secondo una diversa funzione — la propria rilevanza sostanziale

per i consumatori sul mercato'’, oltre a quella di semplice indicazione circa 'origine dei beni.

4 I’affermazione di ulteriori funzioni del marchio ¢ stata largamente determinata dal diritto europeo, che ha svolto un’opera
armonizzatrice a livello quasi integrale nella materia tramite la Direttiva n. 89/104/C.E.E. del 21 dicembre 1988 (trasposta ora
nella Direttiva n. 2008/95/C.E.) e dalla conseguente azione esegetica della Corte di Giustizia dell’'UE. Con tiguardo alla detta
glurisprudenza CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 — L’Oréal SA, Lancime parfums et beanté & Cie s.n.c. | Malaika Investments
Ltd e Starion International 1.1d, GADI, 2009, n. 5473, 1425; CGUE, 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08-C-238-08 — Google
France SARL ¢ Google Inc. | Lonis Vuitton Malletier SA — Google France SARL | Viaticum SA e Lauteciel SARL — Google France
SARL. / Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL ¢ altri, GADI, 2010, n. 5608, 1156; CGUE, 25 matzo
2010, causa C-278/08 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH | Giinter Guni e Trekking.at Reisen
GmbH; CGUE, 8 luglio 2010, causa C-558/08 — Portakabin Ltd ¢ Portakabin Bl | Primakabin Bl, GADI, 2010, n. 5611, 1209.
> Circa le funzioni svolte dal marchio nell’economia contemporanea cfr., in particolare, W. Landes — R. Posner, Trademark law:
an Economic Perspective, in Journal of law and economics, 1987, 30, 265 e ss.; N. Economides, The economics of trademark, in Trademark
reporter, 1988, 532 e ss.; e T. Drescher, The transformation and evolution of trademarks — from signals to symbols to myth, in Trademark
reporter, 1992, 82, 301 e ss. Per riferimenti alla dottrina in Italia si rimanda, in particolare, a G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto
industriale, Milano, 2001, 145 e ss.; C. Galli, Protezione del marchio ¢ interessi sul mercato, in Studi in onore di A. Vanzetti, Milano, 2004,
661 e ss. e all’ampia disanima di M. Ricolfi, Trattato dei marchi, Vol. 1, Totino, 2015, 40 ¢ ss.

6 1 passaggio dalla tradizionale tutela dei valori distintivi del marchio a quella che ne prende in considerazione anche valori
attrattivi sembra riflettersi anche in un una nuova natura del marchio, che puo essere qualificato come bene immateriale
secondo la disciplina — su cui avra modo di soffermarsi — del marchio che gode di rinomanza. In tal senso G. E. Sironi, in M.
Scuffi — M. Franzosi, Diritto industriale italiano - Tomo I, Padova, 2014, 122, e A. Vanzetti — V. Di Cataldo, Manuale di diritto
industriale, Milano, 2012, 162.

7 A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 159 e ss.

8 C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, op.cit, 150 e ss e 1d., La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione,
in AANV., Segni ¢ forme distintive: la nnova disciplina, Milano, 2001, 26-28.

° In merito al ruolo svolto e riconosciuto dal marchio nell’economia contemporanea quale “strumento di comunicazione” si
rimanda a C. Galli, Fungione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996, 109 e ss.; 1d., Comunicazione d'impresa e segni distintivi:
le linee evolutive, in 1/ Diritto Industriale, 2011, 2, 119 e ss. ; in precedenza gia G. Sena, Marchio di impresa (natura e funzione), in Digesto
commerciale, Torino, 1993, 29, osservava al proposito come “z/ marchio, interagendo con le informazioni desumibili da altre fonti (pubblicita,
etichettatura, pratiche commerciali), acquista un significato, informa i consumatori, designa la specie, la qualita, la destinazione, il valore, la fonte
di origine, la provenienza geografica e altre caratteristiche del bene o servizio”, e che “il marchio, che deve contraddistinguere prodotti e servizi, ¢
uno strumento essengiale di comunicazione fra le imprese e i consumatori e consente, attraverso la differenziagione e la individuazione dei prodotti,
le scelte nel mercato: strumento quindi di comunicazione, informazione e concorrenga’”; ancor prima, M. Are, Profili del marchio, Milano, 1974,
22-206, rilevava che il segno “puo essere destinato o comunque essere oggettivamente idoneo a costituire dato di implicagione di qualsiasi realta
rispetto alla quale, in genere strumentalmente, assume una funzione di simbolizzazione” e sottolineava I'attitudine del marchio “ad esprimere
realta implicate”.

10 Al riguardo A. Vanzetti, La funzione del marchio in un regime di libera cessione, in Rivista di diritto industriale, 1998, 1, 79 — 80, osserva
che le funzioni giuridicamente garantite del marchio devono ricoprire un simile rilievo sostanziale all’interno del mercato, per
non tradire “/essenza pin profonda dei segni distintivi, che son nati e son sempre stati considerati come strumenti di scelta del consumatore”.



Per tali motivi, il conflitto tra parodia e diritto allo zus excludend: alios del proprietario di un marchio
difficilmente puo investire le deformazioni umoristiche (anche pesanti) che di questo siano compiute a
fini artistici e culturali (o di scarso rilievo economico, come per 'apposizione di un marchio - parodia su
poster o magliette), e come tali rientranti nella salvaguardia della liberta di espressione e di pensiero anche
a livello sovranazionale''.

Al contrario, tale frizione si verifica maggiormente di fronte a variazioni caricaturali di altrui marchi
rinomati accompagnate da finalita commerciali o di lucro, in usi anche (ma non necessariamente)
concorrenziali all’interno dello stesso settore produttivo e di mercato. In tale situazione, infatti, si fa piu
pressante la necessita di accordare al titolare del marchio una difesa contro utilizzi del segno che possano
comportarne un detrimento sotto il profilo della distintivita o inquinarne la reputazione nonché la forza

promozionale.

2. La disciplina del marchio rinomato e la sua contraffazione

Al marchio che gode di rinomanza ¢ riservata dalla legge una tutela rafforzata, riflessa sia nella disciplina
in materia di registrabilita di un segno come marchio — in particolare per cio che concerne il requisito
della novita, s#b art. 12 c.p.i. -, oltre che — conversamente — in quella sulla violazione dei diritti sul marchio
registrato, contenuta nella disposizione dell’art. 20 co. 1 lett. (c) c.p.i.,, introdotta gia nella vecchia legge
marchi nel 92 a seguito della riforma operata per il recepimento della normativa europea armonizzatrice
di questa materia'”.

Siffatta tutela ¢ riconosciuta come ampliata” in ragione del fatto che essa prescinde dal rischio di
confusione tra il marchio rinomato e I’altrui segno, e concede in concreto al titolare la possibilita di vietare
a terzi l'utilizzo di un segno simile in cotrispondenza di beni o servizi anche non affini'*, allorquando,
tuttavia, “/'uso del segno senza ginsto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stess?” (art. 20 co.1 lett (c) c.p.i.).

Accanto alla disposizione che si ¢ riportata, alla lettera (b) dell’art. 20 co.1 c.p.i., ¢ collocata la norma che
appresta invece tutela al marchio contro un segno ad esso identico o simile, apposto su prodotti identici

o affini, “se a cansa dell'identita o somiglianza fra i seoni e dell'identita o affinita fra i prodotti o servizi, bossa determinarsi
» IgHanz; 74 2

11 Per un’analisi del rapporto tra diritto esclusivo sui marchi e liberta di espressione, in una prospettiva europea, v. Ilanah
Simon Fhima, Trademarks and free speech, I1C, 2013, 293 ss.

12 Vedi sub nota 3).

13 Cosi G. E. Sironi, in M. Scuffi — M. Franzosi, op. cit., 249.

14 In epoca anteriore alla introduzione del codice di proprieta industriale, sotto la vigenza della legge marchi, ’assenza della
parola “anche” nella disposizione con riferimento alla affinita merceologica aveva portato a far dubitare che la tutela del
marchio rinomato si applicasse a ipotesi di servizi o prodotti identici o affini, nonostante una simile interpretazione si ponesse
in contrasto con le finalita della norma.



un rischio di confusione per il pubblico, che puo consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”’ (art. 20 co.1
lett (b) c.p.i.)®.

Le diverse posizioni registrate in dottrina e in giurisprudenza in merito alla collocazione delle due
fattispecie di violazione del marchio, all'interno della disciplina sulla contraffazione, riflettono la diversa
centralita delle funzioni riconosciute come proprie del marchio cui si ¢ accennato nel paragrafo
precedente.

In particolare, I'impostazione che vede nel marchio un veicolo di comunicazione e trasmissione di
messaggi nei confronti dei consumatori, tra i quali rientra, inter alia, anche quello circa l'origine del
prodotto o servizio (funzione distintiva), considera quale fattispecie centrale di contraffazione nel sistema
di tutela dei marchi la norma di cui alla lett. (c), riservando alla tutela confusoria il rango di ipotesi specifica
e particolare'.

Al contrario, quanti individuano come funzione essenziale del marchio quella distintiva dell’origine
imprenditoriale dei prodotti e servizi, ritengono ipotesi centrale (e generale) di contraffazione quella di
cui alla lett. (b), facente leva invece sul rischio di confusione e sull’affinita merceologica'’.
Indipendentemente dalle posizioni di una simile disputa, sembra nondimeno possibile rilevare che la
protezione rafforzata conferita ad un marchio che gode di rinomanza sia giustificata in virtu del valore
promozionale insito in essi, generalmente frutto di investimenti pubblicitari.

11 ruolo di garanzia che essi svolgono non si limita infatti a quella di indicare la provenienza economica
dei prodotti o servizi, ma puo farsi portatore nella societa di un messaggio “ulteriore” e collegato alla
qualita e alla reputazione di un operatore economico a prescindere da una singola linea produttiva,
divenendo parte consistente (e considerevole) dello stesso valore di avviamento di un’impresa. Cio puo
essere astrattamente vero per ogni marchio, in relazione al settore e al contesto territoriale di riferimento;
ma la tutela dei segni capaci di veicolare un messaggio complesso ai consumatori sembra giustificata dalla
rilevanza degli investimenti profusi per consolidare quelli che la disciplina europea e nazionale definisce

come rinomati.

15 Per completezza si riporta anche la disposizione di cui all’art. 20 co.1 lett. (a) c.p.i. che consente al titolare di vietare a terzi
l'uso nell’attivita economica di “un segno identico al marchio per prodotti o servigi identici a quelli per cui esso é stato registrato”, nella quale
— in ragione della assoluta identicita tra i segni e dell’affinita merceologica — si configura un esempio di pirateria.

16 Secondo tale concezione, dunque, I'ipotesi in cui vi sia interferenza quanto alla funzione distintiva dell’origine dei prodotti
o servizi tra il marchio e il segno altrui ¢ un’ipotesi particolare all'interno di quella generale per cui la contraffazione si verifica
in caso di interferenza con una generale funzione comunicativa di messaggi che non si esauriscono in quello circa la
provenienza economica. La posizione ¢ coerentemente sostenuta da C. Galli, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di
confusione, in Segni e forme distintive. La nuova disciplina, op. cit., 22 e ss.; piu in generale, id., con ulteriori riferimenti, in C. Galli —
AM. Gambino, Codice commentato della proprieta industriale e intellettnale, Torino, 2011, 269; D. Sarti, in Aa.Vv., La proprieta
intellettuale, Torino, 2011, 68-70.

17 Questa impostazione ritiene pertanto che, anche nella disciplina vigente, la funzione essenziale del marchio sia quella
distintiva di prodotti e servizi, cui deve aggiungersi, unicamente per alcuni marchi, la protezione oltre il rischio di confusione.
Cosi A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 239 e ss.; per ultetiori riferimenti v. G. E. Sironi, in M. Scuffi — M. Franzosi, op.
cit., 250, sub nota 507.



Passando dunque in rassegna la disposizione di cui alla lett. (c) dell’art. 20 c.p.i. per individuarne i confini
di applicazione, ¢ necessario innanzitutto chiarire cosa debba intendersi con marchio “rinomato”.

La nozione di rinomanza ¢ stata chiarita dalla stessa Corte di Giustizia in piu occasioni, ove essa ha
affermato che tale carattere sussiste se il marchio ¢ “conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato
ai prodotti o ai servigi da esso contraddistinti’, intendendosi per “pubblico interessato” quello appunto
“interessato a tale marchio d’impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servigio posto in commercio, il grande pubblico

9518

ovvero un pubblico pin specializiato, ad esempio un determinato ambiente professionale””, avendo peraltro cura di

ancorare tale analisi alle circostanze concrete e riferibili al contesto di mercato cui il marchio attiene, tra

cul, “in particolare, la quota di mercato di mercato coperto dal marchio, ['intensita, ['ambito geografico e la durata del suo

1so, nonché Lentita degli investimenti realizzati dall'impresa per prommoverls”"”.

Pare inoltre che sia sufficiente una soglia di conoscenza anche non particolarmente elevata affinché un

marchio acceda alla tutela in parola®, senza quindi sovrappotre perfettamente la nozione di marchio

18 CGUE, 14 settembre 1999, causa C-375/97 — General Motors, GADI, 1999, n. 4047, 1569; cfr., ex multis, CGUE, 6 ottobre
2009, causa C-301/07 — Pago, GADI, 2009, n. 5479, 1517; Trib. UE, 19 giugno 2008, T-93/06 — Miilhens; Ttib. UE 10 maggio
2007, T-47/06 — Antartica; nella giutisprudenza italiana, ex multis, Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, G.4DI, 2009, n. 5404, 711;
Trib. Catania, 15 maggio 2008, GADI, 2009, n. 5371, 410; Ttib. Milano, 25 febbraio 2008, GADI, 2008, 5272, 750; Ttib.
Roma, 3 marzo 2006, GADI, 2006, n. 5005, 651. In dottrina, con riferimento a tale posizione della giurisprudenza, si rimanda
a C. Galli, La protegione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in Segni e forme distintive. La nnova disciplina, op. cit., 28 — 29,
ove in patticolare I’Autore sottolinea la coerenza della posizione della giurisprudenza al riguardo con 'impostazione secondo
cui la fattispecie di tutela del marchio oltre il limite della confusione non ¢ una “fattispecie eccegionale”, e andrebbe pertanto
“riconoscinta a tutti i marchi che siano conosciuti nel proprio settore”.

19 Cosi CGUE, 14 settembre 1999, causa C-375/97 — General Motors, GADI, 1999, n. 4047, 1569. La dottrina ha sottolineato
che siffatti criteri coincidono con quelli il cui impiego ¢ stato individuato come necessario, secondo la CGUE, per determinare
se un marchio abbia raggiunto un livello di conoscenza presso il pubblico sufficiente a fargli acquisire il carattere della
distintivita: vedi L. Mansani, [a capacita distintiva come concetto dinamico, 11 diritto industriale, 2007, 1, 21 e ss. e G. E. Sironi, Capacita
distintiva e confondibilita: la “percezione” del pubblico, I diritto industriale, 2007, 11, 132.

20 Cosi in dottrina G. Casucci, in M. Scuffi — M. Franzosi — A. Fittante, I/ codice della proprieta industriale, Padova, 2005, 135, il
quale rileva che non deve richiedersi un livello di conoscenza superiore al 50% e che, invece, dovrebbe essere sufficiente una
soglia del 33%, all'interno di un’area geografica non locale.



tinomato a quella di marchio celebre®; cid — secondo alcuni® — sembra peraltro coerente con I’analisi
interpretativa resa dalla Corte di Giustizia.

La categoria del marchio rinomato puo inoltre essere caratterizzata in senso qualitativo, instaurando una
relazione — all'interno della fattispecie contraffattiva di cui alla lett. ¢) dell’art. 20 c.p.i. - tra la rinomanza
e 1 successivi requisiti dell”’indebito vantaggio” o “pregiudizio”, parimenti necessari affinché possa
“scattare” la tutela ampliata®. In particolare, sembra possibile affermare che tale fattispecie di segni
distintivi sia dotata — oltre alla rinomanza — anche di un “carattere distintivo” o di una “notorieta” di
modo che il loro abuso — ossia 'uso non autorizzato di un segno identico o simile — comporti “un indebito
vantaggio” per i terzi o, in alternativa, cagioni un “pregiudizio” alle caratteristiche di distintivita e notorieta
del marchio rinomato*. Non potrebbe dunque esservi abuso di un marchio che sia suscettibile di
cagionare a questo un “pregiudizio” o di procurare a sé un “indebito vantaggio”, se il primo non gode di
tinomanza; elevando in tal modo il “vantaggio” e “pregiudizio” a “prova a ritroso della rinomanza”?.

E inoltre necessario, secondo la formulazione dell’art. 20.1 (c) c.p.i., perché si abbia la contraffazione di
un marchio che gode di rinomanza, che il segno del terzo sia identico o simile al primo.

E necessario spendere alcune righe per precisare meglio tale elemento. Infatti, come si ¢ visto, la
fattispecie di contraffazione in parola prescinde dall’accertamento del rischio di confusione che ¢ richiesto
invece dalla lett. b) della norma.

Cio ha per conseguenza che la similitudine tra i segni e il relativo accertamento siano connotati
diversamente quando si ¢ in presenza di un marchio che gode di rinomanza, non essendo infatti necessaria
a tal fine “la constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico

interessato, un rischio di confusione tra gii stessi. E sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno

21 Nel senso di identificare la nozione di marchio rinomato con quella di marchio celebri vedi G. Floridia, La nunova legge marchi.
1] commento, 11 corriere giuridico, 1993, 269 — 270. Nel senso invece di non circoscrive la fattispecie del marchio che gode di
rinomanza a quella di marchio celebre, v. A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 261 ss; F.Leonelli — P.Pederzini — P.L.Costa e
S.Corona, Commentario alla legge sui marchi d’impresa, Milano, 1995, 14 - 15; N. Abriani, in N. Abriano — G. Cottino — M. Ricolfi,
Diritto industriale, Padova, 2001, 78 — 79; M. Ricolfi, in P. Auteri — G. Floridia — V. Mangini — G. Olivieri — M. Ricolfi — R.
Romano — P. Spada, Diritto industriale — proprieta intellettuale ¢ concorrenza, Totino, 2016, 143, osserva che la categoria del marchio
rinomato ¢ da intendersi come “aperta, i cui confini, oscillano fra un massimo ed un minimo di rinomanzga”’, cosi possono ben esservi
fatti rientrare — in un polo dello spettro — quei “segni noti pressoché a tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai avessero
consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno”, il cui esempio piu classico ¢ il marchio Champagne e — nel polo all’estremita
opposta — “vi potranno essere marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti della popolagione”. Coerentemente con questa
distinzione all’interno dei marchi rinomati, la protezione ¢ allora piu limitata nel caso della seconda tipologia di marchi rinomati
(quelli non celebri), i quali non ricevono protezione a “360 gradi”, ma nella misura in cui “Z consumatori possono, vedendo il secondo
segno, istituire un collegamento, ... o un nesso con il primo’”.

In generale, puo dirsi che la nozione di marchio rinomato non ha ricevuto univoca definizione né in dottrina né in
giurisprudenza e ci si ¢ riferiti ad esso come marchio “celebre”, “super celebre”, “di rinomanza”, “di alta rinomanza”,
“notoriamente conosciuto”; si rimanda, al proposito, all’excursus di C. Manfredi, Marchio celebre, marchio di rinomanza e decadenza
per non uso, 1] diritto industriale, 2009, 3, 241.

22 Cosi osserva G. E. Sironi, in M. Franzosi — M. Scuffi, op. cit., 252.

2 C. Galli, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in Segni e forme distintive. La nunova disciplina, op. cit., 31.

24 M. Ricolfi, Aa.Vv, op. cit., 142

25 Cost rileva G. Casucci, in M. Scuffi — M. Franzosi — A. Fittante, op. cit., 135.



abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio di impresa”. F stato inoltre
precisato, sempre attraverso I'opera ermeneutica della Corte di Giustizia, che il “nesso” si avvera allorché
Ul marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente
avveduts”. Si comprende inoltre che la probabilita che tale nesso si verifichi ¢ maggiore in materia di
marchi notori, proprio in virtu della diffusione e della sostanziale conoscenza di cui questi devono godere
nel mercato di riferimento.

D’altra parte, ¢ possibile cogliere — nella giurisprudenza comunitaria, che ha un peso rilevante
nellinterpretazione della materia, data la matrice sostanzialmente europea di questa — un’ulteriore
evoluzione con riguardo al sorgere del “nesso” in parola. E infatti possibile che nonostante Pidentita o la
somiglianza tra 1 segni, e la rinomanza del primo, non si verifichi tuttavia alcun “nesso” presso la mente
del pubblico, se le circostanze del caso escludono concretamente che il segno del terzo richiami nel
pubblico il marchio rinomato®’. Pertanto, se da un lato I’evocazione nella mente del pubblico del marchio
rinomato richiede anche 'identita o la somiglianza tra 1 segni, cio tuttavia non puo essere sufficiente per
azionare la tutela ampliata, dal momento che anche altri fattori — inevitabilmente da individuare di volta
in volta nei singoli casi empirici — possono avere un’influenza riguardo al prodursi di questo effetto™.
Infine, quello che la tutela ampliata riconosciuta al marchio rinomato vuole impedire ¢ che I'abuso del
terzo — consistente nell’adozione di un segno identico o simile — procuri a questi un “indebito vantaggio”
in ragione del carattere distintivo o della rinomanza del marchio stesso, o, alternativamente, che tale uso
arrechi un “pregiudizio” ai medesimi elementi del marchio.

Non si tratta dunque del rischio di associazione tra segni che, risultando confondibili nella mente dei
consumatoti in ragione della similitudine e/o della affinita dei prodotti su cui essi sono apposti, ¢
sanzionato dalla lett. b) della norma, al fine di evitare la dispersione del carattere distintivo del primo
marchio e, infine, la crescita dei “costi di ricerca” che questo comporta per il pubblico™.

Al contrario, in coerenza con la funzione “pubblicitaria” o di “investimento” per le imprese svolta dal
marchio rinomato, cio che si vuole evitare sono i fenomeni parassitari di creazione di un avviamento
commerciale tramite agganciamento alla rinomanza del primo, non giustificati da investimenti e sforzi
del c.d. wew comer sul mercato.

Per quanto concerne la valutazione — in concreto — sull'indebito vantaggio o pregiudizio, tra i criteri

elaborati al proposito puo innanzitutto osservarsi che, quanto piu sono elevati il carattere distintivo, la

26 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 — Intel, GADI 2008, n. 5327, 1322.

27 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 — Intel, GADI 2008, n. 5327, 1322.

28 Giunge a questa conclusione G. E. Sironi, in M. Franzosi — M. Scuffi, op. ¢z, 255.

2 In merito ai c.d. “search costs”, vedi G. B. Austin, Tolerating confusion about confusion: trademark policies and fair nse, in G. B.
Dinwoodie — M. D. Janis, Trademark law and theory, 2009, 369 e ss.
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rinomanza del marchio, e I'evocazione di esso da parte del successivo segno, tanto maggiore ¢ la
probabilita che si abbia un indebito vantaggio o un pregiudizio a danno del primo marchio™.

La valutazione in parola necessita inoltre di essere condotta con riferimento al parametro del consumatore
medio: questo coincide con il consumatore dei prodotti o servizi per i quali il secondo marchio ¢ adottato
nel caso si tratti di valutare I”’indebito vantaggio”, mentre nel caso del “pregiudizio” il consumatore di
tiferimento ¢ quello dei prodotti o setvizi per cui ¢ registrato il marchio antetiore™.

Ancora, non sembra che sia necessaria la dimostrazione di una violazione effettiva ed attuale del marchio
rinomato, poiché “guando ... ¢ prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio
derivera una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per
poter vietare detto uso”, essendo tuttavia indispensabile la dimostrazione circa “/esistenza di elementi che

permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia lnggo in futurs”™

, secondo un giudizio che sembra
rieccheggiare lo spirito dell’analisi in merito al presupposto cautelare del periculum in mora.

La nozione di “indebito vantaggio” coincide con il fenomeno parassitario del fiee — riding”, in cui il
secondo utilizzatore del marchio si aggancia al primo e alla sua capacita attrattiva verso 1 consumatori per
promuovere i propri prodotti o servizi, risparmiando conseguentemente i costi e gli investimenti che non
ha sopportato a tal fine™.

11 verificarsi del “pregiudizio”, invece, ai medesimi elementi del marchio rinomato — che vengono presi

in considerazione alternativamente — presuppone, con riguardo al carattere distintivo, una riduzione della

30 CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 — L’Oréal, GADI, 2009, n. 5473, 1425 e Ginr. Comm., 2010, 11, 969, con nota di V.
Di Cataldo; CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 — Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322; CGUE, 14 settembre 1999, causa
C-375/97, General Motors, GADI, 1999, n. 4047, 1569; Ttib. UE, 7 dicembre 2010, T-59/08 — Nute partecipazione; Ttib. UE, 16
aptile 2008,; Ttib. UE, 30 gennaio 2008, T-128/06 — Japan Tobacco; Ttib. UE, 10 maggio 2007, T-47/06 — Antartica; Ttib. UE,
25 maggio 2005, T-67/04, Spa Monopole, GADI, 2005, n. 4923, 1403.

31 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322.

32 CGUE, 27 novembte 2008, causa C-252/07 — Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322; CGUE, 30 aprile 2009, causa C-136/08 —
Japan Tobacco, CGUE, 12 dicembte 2008, causa C-197/07P — Aktieselskabet af 21. novensber 2001.

33 Tale nozione ¢ stata “trapiantata” nel diritto industriale dall’economia, e puo meglio comprendersi alla luce della definizione
di free — rider come “agente economico che attua un comportamento opportunistico finalizzato a fruire pienamente di un bene o servigio prodotto
collettivamente, senza contribuire in maniera efficiente alla sua costituzione.”, vedi Enc. Treccani, sub free — rider.

3 CGUE, 22 settembre 2011, causa C-323/09 Interflora; CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 — L’Oréal, GADI, 2009, n.
5473, 1425; nella giurisprudenza italiana si veda Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, GADI, 2009, n. 5404, 711, ove si afferma che
“Uindebito vantaggio di cui all'art. 20, lett. c), c.p.i. si verifica quando il secondo utiligzatore approfitta della capacita di attrazione del segno notorio
contrassegnando i propri prodotti con un segno ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi abusivamente dei snoi poteri di attrattiva e del
suo valore commerciale, configurando ipotesi di pieno parassitismo commerciale”’; Ttrib. Bologna, ord., 12 febbraio 2008, G.ADI, 2009, N.
53066, 352; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, GADI, 2007, n. 5161, 926; Ttib. Totino, 9 maggio 2007, GADI, 2007, n. 5151, 823,
ove ¢ stato considerato illegittimo lo “sfruttamento parassitario” della fama del primo marchio, cosi da permettere
“all’utilizzatore di conquistarsi uno spazio di mercato che diversamente non avrebbe occupato”; Trib. Venezia, ord. 10 aprile
2006, GADI, 20006, n. 5016, 742, che ha individuato 'indebito vantaggio nell’ ”agganciamento parassitario alla buona fama del marchio
imitato e del titolare di esso”; Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI, 2003, n. 4589, 1133, Ttib. Vicenza, ord., 6 luglio 1998, ove, con
riferimento all’'uso del domain name “peugeot.it” per un sito di informatica, si afferma che “presentare prodotti e servizi di
informatica con il nome Pengeot significa ntiligzare la rinomanza, !'affidabilita, la imponenza industriale e commerciale, i sistemi di garanzia della
celeberrima casa francese”. In dottrina si veda A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 261 ss.; C. Galli, La protezione del marchio oltre il
limite del pericolo di confusione, op. cit., 40 — 41; G. Bonelli, Marchi ¢ nomi notori, omonimia e tutela in rete, Rivista di diritto industriale,
2003, 1, 205 il quale si riferisce alla conquista di alcune prerogative del marchio rinomato quali accreditamento sul mercato,
valore simbolico e capacita suggestiva.
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“presa nella mente del pubblico” da parte del primo segno, allorché questo “mon ¢ pin in grado di suscitare

7% in virtu della contemporanea

un’associazgione immediata con i prodotti o i servizi per i quali ¢ stato registrato
presenza sul mercato di un marchio ad esso simile o identico.
Considerando il carattere rinomato del marchio, esso subisce un pregiudizio allorché il secondo segno sia
apposto sopra beni o servizi di “natura vile” o “qualita scadente”, oppure poiché trattasi di beni “non in
linea con L'immagine connessa al marchio”, la quale ne risulterebbe infine contaminata™.

E stata infine giudicata irrilevante la circostanza per cui I’adozione del marchio rinomato sia
accompagnata da disclaimers (avvertimenti) indicanti che il prodotto in considerazione non ¢ originale”’,
come pure la funzione meramente “ornamentale” svolta dal secondo marchio™.

La disposizione dell’art. 20 co.1 lett. (c) c.p.i. precisa infine che non vi ¢ contraffazione quando 'uso del
terzo di un segno identico o simile al marchio rinomato ¢ giustificato da un “giusto motivo”; in relazione
a detta clausola, se puo concordarsi sul fatto che essa salvaguardi — liberalizzandoli — interessi all’'uso del
segno prevalenti o maggiormente meritevoli di protezione rispetto a quelli del titolare alla protezione

3

allargata™, I'individuazione concreta di questi interessi e delle fattispecie in cui si riflettono, non sembra

tuttavia agevole.

35 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 — Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322; CGUE, 22 settembre 2011, causa C-323/09
— Interflora, CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 — L’Oréal, GADI, 2009, n. 5473, 1425; per la giurisprudenza italiana v.
Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, GADI, 2009, n. 5404, 711; Trib. Milano, 23 ottobre 2009, GADI, 2009, n. 5463, 1274; Ttib.
Bologna, ord. 12 febbraio 2008, GADI, 2009, n. 5366, 352; Trib. Bologna, 5 marzo 2008, GADI, 2008, n. 5277, 797. In
dottrina vedi A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 247. Inoltre, la citata sentenza CGUE nel caso Intel, aggiunge che il
pregiudizio al carattere distintivo del marchio presuppone “una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti
0 dei servizi per i quali il marchio anteriore ¢ registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in
Sfuturg”: al proposito, C. Galli, in C. Galli — A. M. Gambino, Codice comm. propr. ind. e int., 312, rileva che una simile affermazione
puo considerarsi corretta, purché non la si elevi a conditio sine qua non per I'accesso alla tutela in parola.

36 A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 261 ss.; V. Di Cataldo, I segni distintivi, Milano, 1993, 108; A. Vanzetti — C. Galli, La
nuova legge marchi, Milano, 2001, 39, ove si rileva che “ pregindizio potrebbe sussistere non soltanto guando il segno dell'imitatore venga a
contraddistingnere prodotti o servizi scadenti o vili, ma pin in generale quando esso comunque sia untilizzato con modalita che non sono coerenti con
Limmagine connessa al marchio imitato, perché spesso ¢ proprio questa coerenza, cioé il fatto che il marchio richiami un determinato “stile”, a
costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso”.

37 App. Milano, 25 luglio 2003, GADI, 2004, 520; Ttib. Milano, 16 gennaio 2007, GADI, 2007, 612, ove ¢ stata ritenuta
irrilevante la dicitura “falso d’autore”; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, GADI, 2007, 926;

38 CGUE, 10 aptile 2008, C-102/07 - Adidas, GADI, 2009, 1357;

3 In generale, sul tema, v. V. Di Cataldo, The trademark with a reputation in EU law. Some remarks on the negative condition “withont
due canse”, IIC, 2011, 833 e ss. In dottrina italiana si ¢ inoltre espressa la visione per cui il giusto motivo consisterebbe nella
necessita di fare uso del marchio altrui, secondo le fattispecie individuate dall’art. 21.1 c.p.i. e, in relazione ai marchi collettivi,
dall’art. 11.4 c.p.i.: al proposito v. A. Vanzetti — V. Di Cataldo, op. cit., 264; C. Galli, La protezione del marchio e interessi del mercato,
Av.Nv., in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 45-46; G. Sena, 1/ diritto dei marchi d'impresa, Milano, 2007, 160; G. E.
Sironi, in M. Franzosi — M. Scuffi, op. cit., 258., il quale, ptendendo le mosse dalla decisione della CGUE nella causa C-323/09
— Interflora, laddove, in riferimento all’'uso del marchio nell’ambito di un servizio di posizionamento a pagamento offerto da
un motore di ricerca, c.d. keyword advertisting, si ¢ affermato che “Sannuncio pubblicitario che ¢ mostrato su Internet a partire da una
parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorieta, senzga offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale
marchio, senga provocare una diluizione o una corrosione ¢ senza nemmeno arrecare pregindizio alle funzioni di detto marchio, proponga
un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servigi del titolare del marchio che gode di notorietd, si deve concludere che detto uso rientra, in linea di
principio, in una concorrenza sana ¢ leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi “motivato” ai sensi degli artt. 5, n. 2, della
direttiva 89/ 104 ¢ 9, n. 1, lett. ¢), del regolamento n. 40/94”, commenta detto frammento rilevando che dalla decisione pud tratsi
una finalita pro-concorrenziale del “giusto motivo”, che risponde alla necessita di realizzare e facilitare un’offerta piu ampia
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3. L’uso come parodia del marchio rinomato: interpretazione della dottrina e

applicazione della giurisprudenza

La parodia non viene in considerazione unicamente come genus artistico che coinvolge un’opera
dell’ingegno preesistente, e dalla quale si distanzia, fino ad assurgere il rango di opera autonoma ed
indipendente®’.

Puo infatti ben verificarsi che di un marchio famoso e molto conosciuto (anche solo all’interno di un
segmento del mercato) venga proposta una distorsione in chiave parodica, cosi da accentuare — in senso
caricaturale o ironico — alcuni aspetti formali del segno, che possono condurre a sferzare o a “prendere
in giro” anche 'immagine che il marchio, e quindi ’'operatore che ne ¢ titolare, rappresenta per il pubblico.
Cio puo d’altronde avvenire con finalita di critica o di libera espressione del pensiero, senza che I'autore
della parodia persegua alcuna finalita commerciale o di lucro, e dunque in maniera legittima, in virtu dei
valori costituzionalmente tutelati*'.

Prima di considerare la fattispecie appena menzionata, giova innanzitutto osservare come la realizzazione
della parodia implichi un “parassitismo ontologico”, dal momento che essa deve necessatiamente
evocare il proprio bersaglio nella mente del pubblico per produrre i propri effetti umoristici, critici, o
anche (talvolta) celebrativi.

Tuttavia, se un lato la ripresa necessaria del bersaglio della parodia appare condivisibilmente liberalizzata
nel diritto d’autore, ove assume un rilievo preminente la dimensione artistica ed espressiva della parodia
— impostazione che ¢ peraltro coerente con la finalita del diritto d’autore di incentivo per la creazione
artistica - il parassitismo su cui la parodia si fonda sembra piu difficile da conciliare con gli interessi di
tutela del marchio quale “strumento comunicativo” di un ampio spettro di valori, oltreché, naturalmente,
di segno distintivo della attivita di un operatore economico.

Si ¢ infatti rilevato come dalla parodia di un marchio possa innanzitutto sorgere un rischio di confusione
“in senso lato”, circa I'origine del prodotto o del servizio cui essa si riferisce, ipotesi che si ¢ visto essere
sanzionata dalla lett. b) dell’art. 20 c.p.i.. Tale pericolo ¢ ricondotto all'ipotesi della parodia nella misura

in cui il pubblico possa ritenere, verosimilmente, che essa sia stata autorizzata dal titolare del marchio,

di prodotti sul mercato, con benefici anche per i consumatori, in maniera tuttavia subordinata all’accertamento
dellinsussistenza di pregiudizi alle funzioni del marchio. Per ulteriori riferimenti sul tema si rimanda, su tutti, a G. E. Sironi,
in Codice della proprieta industriale, a cura di Vanzetti, Aa.Vv., Milano, 2013, 386-387.

40V, infra al capitolo successivo la parodia nel diritto d’autore.

Y V. A. Musso, Ditta e insegna — marchio — brevetti — disegni ¢ modelli — concorrenza, Bologna, 2012, 262 — sub nota 26, il quale fa
rientrare la parodia artistica all'interno della scriminante del “giusto motivo” di esclusione dalla tutela del marchio rinomato;
G. E. Sironi, in Codice della proprieta industriale, a cura di Vanzetti, op. cit., 406.

42 Cosi A. M. Gambino, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, AIDA, 2002, 131, il quale, in riferimento alla parodia di
opere dell'ingegno, osserva come “/opera parodiata ¢ lo strumento, lo scenario che offre il palcoscenico sul quale esercitare il diritto di
manifestare un pensiero in forma ironica’.
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sebbene questa appaia una fattispecie eccezionale” dal momento che la parodia mira ad istituire una
contrapposizione ironica che volutamente esclude la confusione tra i due segni.

Dunque, sembrano doversi escludere, dall’ipotesi confusoria della parodia, i casi in cui questa assume
caratteri osceni o turpi, in cui difficilmente puo assumersi che il titolare abbia prestato una licenza per
consentire tale uso. Pare invece piu vicina al rischio confusorio la parodia realizzata a fini “celebrativi”,
laddove, in virta del’omaggio al marchio parodiato contenuto nella parodia, ¢ pit verosimile immaginare
un simile consenso.

Pare d’altronde piu incisivo inquadrare la contraffazione di marchio per opera della parodia come quella
sub lett. ¢) dell’art. 20 c.p.1., secondo il rilievo per cul “/a parodia instanra per definizione un collegamento con il
messaggio di cui il marchio parodiato ¢ portatore; questo collegamento comporta un approfittamento a favore dell antore della
parodia, che proprio su tale collegamento (e quindi sullo sfruttamento della rinomanza del marchio parodiato) si fonda e che
spesso comporta anche un detrimento per questo marchio, specialmente se la parodia é volgare, o comunque é tale da ingenerare
nella mente del pubblico associazioni tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente, che
possono quindi inquinarle”*.

La fonte del conflitto tra il diritto sul marchio e quello dei terzi sembra dunque nascere dal nesso che la
parodia mira ad istituire con il marchio. In virtu di tale nesso, appare che il segno successivo possa “farsi
strada” nel mercato tramite il richiamo effettuato a quello precedente, che gode di riconoscimento
all'interno dello stesso, anche se in un distinto settore produttivo. Di conseguenza ¢ possibile affermare
che vi sia un “vantaggio” procurato al secondo utilizzatore, il successo dei cui prodotti o servizi puo
essere catalizzato dal nesso stabilito con il marchio. Il carattere “indebito” di tale vantaggio, d’altronde,
risiederebbe nel fatto che un simile effetto “catalizzatore” non ¢ stato sostenuto da autonomi
investimenti.

Ad avviso di chi scrive, invece, non sembra essere un corollario altrettanto certo quello del “pregiudizio”
che la parodia dovrebbe arrecare al segno precedente, ad eccezione di parodie oscene, che incitano a
valori discriminatori o a comportamenti contrari all’ordine pubblico e alla morale. Cio pare sostenibile
soprattutto in riferimento al pregiudizio arrecato alla rinomanza del marchio, in cui puo risultare piu
arduo che il potere attrattivo di questo nel mercato, e la conseguente aspettativa di fidelizzazione del
pubblico, possano essere indebolite dalla presenza di simili imitazioni butlesche.

A questo proposito, un’analisi in grado di porre concretamente attenzione alle modalita di realizzazione
e finalita della parodia - e del richiamo che questa instaura verso il primo marchio - si rileva necessaria
innanzitutto per evitare indebite generalizzazioni che tendono a ravvisare sempre un pregiudizio per il

marchio, anche in ipotesi di settori di prodotti ristretti o di nicchia.

$V. C. Gallj, in C. Galli — A. M. Gambino, op. cit., 323, ¢ G. E. Sironi, in Codice della proprieta industriale, a cura di A.
Vanzetti, op. cit., 406, i quali definiscono le ipotesi di rischio confusorio generato dalla parodia come “eccezionali”.
# V. C. Gallj, in C. Galli — A. M. Gambino, op. cit., 324
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In secondo luogo, sembra che un approccio di questo tipo possa condurre ad una piu efficace valutazione
complessiva degli interessi in gioco, cosi da non svalutare la dimensione della parodia quale legittima
forma di manifestazione del pensiero.
I giudici italiani si sono trovati a fare i conti con la parodia di marchi in alcune circostanze.
La riproduzione del marchio Agip, costituito da un cane a sei zampe che sputa una fiamma gialla dalla
bocca, su 483 magliette prodotte e destinate a frequentatori di discoteche, e accompagnato dalla scritta
“Acid”, ¢ stata ritenuta una contraffazione di quel marchio ritenuto addirittura celebre dal Tribunale di
Torino®.
In una tale situazione, era difficile per il pubblico ipotizzare un consenso di Agip ad un siffatto uso del
proprio segno distintivo e dunque un rischio di confusione.
L’uso del marchio senza titolo da parte del terzo fu invece ritenuto idoneo ad arrecare un indebito
vantaggio all’utilizzatore, per il riferimento al marchio Agip, ed un pregiudizio alla rinomanza del segno,
dovuto verosimilmente a “Vambigno riferimento sia a una tendenga musicale (la difesa aveva sostenuto che il
termine fosse riferito al genere musicale dell’acid jazz, ndr) sia a sostanze allucinogene notoriamente in uso in
discoteche e ambienti simili™™.

La decisione ha inoltre dato particolare rilievo a “/Zndiscutibile rapporto di causalita tra la contraffazione del
marchio e l'indebito uso del marchio contraffatto e I'ntile commerciale della operazione”™ .
A distanza di qualche mese dalla decisione Agip, ¢ stato il Tribunale di Milano a pronunciarsi negando la
contraffazione di un marchio rinomato — il celebre coccodrillo Lacoste raffigurato “in maniera naturalistica
¢ senga elementi di fantasia” — per opera di un segno raffigurante un coccodrillo dal carattere “/ronico e giocoso”,
in quanto rappresentato “in maniera fumettistica e . . . raffigurato in posizione eretta e appoggiato con le Zampe incrociate
nonché vestito come un bambino con maglietta a righe e calzoncini cort?”*.
La decisione appare in sé condivisibile, dal momento che la differenza tra la raffigurazione dei coccodrilli
all'interno dei due segni sembra non solo in grado di escludere un rischio di confusione, sebbene anche
un intento parassitario del secondo segno a detrimento del primo. Cio soprattutto dal momento che nel

secondo ¢ rappresentato un coccodrillo in maniera originale e creativa, sufficientemente distinta dal

ptimo cosi da escludere riferimenti concettuali alla sua rinomanza®.

45 Trib. Totino, 4 marzo 1999, GADI, 1999, 3987, 977.

46V, sub nota 46, 981.

4TV, sub nota 46, 980.

4 Trib. Milano, 12 luglio 1999, GADI, 1999, 4017, 1250. La decisione ha anche statuito che nel vigore della formulazione
letterale contenuta nella vecchia 1. marchi, la tutela ampliata accordata al marchio celebre ¢ riservata ai casi di prodotti dissimili,
ad esclusione invece di quelli affini come nel caso in questione, dal momento che entrambi i segni erano apposti su capi di
abbigliamento. Per una critica a tale aspetto della decisione, v. Galli, I "a/largamento della tutela del marchio e i problemi di Internet,
Rav. Dir. Industriale, 111, 2002, 103.

4 Al proposito, il ragionamento seguito dal Tribunale nell’analisi della raffigurazione del secondo segno appate in linea con
quello tipicamente seguito nell’analisi della parodia del diritto d’autore, secondo cui questa tipologia di opera dell'ingegno ¢
lecito in quanto autonoma sul piano concettuale e estetico rispetto a quella parodiata. 11 Tribunale infatti, si legge nella
motivazione della sentenza, ha statuito che “I/ carattere burlesco della rappresentazione ... vale ad imprimere ad esso un proprio autonono
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Qualche anno a seguire, ¢ stato il Tribunale di Torino a ritenere integrata la contraffazione del marchio
registrato Diesel per opera dell’espressione “Porco Diesel”, a contrassegno di £shirt, settore merceologico
comune al ptimo segno™.

Si segnala che la convenuta aveva invocato come scriminante 'uso del marchio in funzione parodistica
e, anche, la nullita del medesimo per carenza di novita. Con riguardo al secondo aspetto, 'espressione
“Porco Diesel” sarebbe divenuta segno di uso comune nel linguaggio corrente; cio, tuttavia, si sarebbe
verificato in epoca posteriore alla registrazione del marchio, cosi da rendere insussistente la pretesa
invalidita dei diritti dell’attrice.

Anche il Tribunale di Roma ha avuto modo di occuparsi dell’'uso in funzione di parodia di un marchio
noto e rinomato, ritenendo infatti integrata la contraffazione del segno il Gambero Rosso per I'adozione
dell’espressione “Il gambero rozzo” come titolo di una guida di trattorie, dunque all’interno del medesimo
settore editoriale allinterno del quale il primo segno avevo acquisito rinomanza e alta distintivita anche
grazie ad ingenti investimenti pubblicitari’".

Sebbene i giudici romani abbiano ritenuto non sussistente il rischio di confondibilita alla luce delle
differenze fonetiche, concettuali ed anche grafiche impiegate nella realizzazione editoriale, gli stessi hanno
tuttavia ravvisato una certa somiglianza tra gli stessi in virtu, in particolare, della comunanza del termine
maggiormente individualizzante, ossia “gambero”.

Quest’ultima circostanza, si legge in motivazione, puod comportare “che i/ pubblico, di fronte alle guide
denominate «Il Gambero Rozzoy, pensi anche a quelle ... contraddistinte dal titolo «Gambero Rosso»”. Cio, seppur
non provochi una influenza negativa sulla rinomanza del marchio ricollegabile a qualita lesive o scadenti
delle opere successive, ha fatto nondimeno emergere “/intento di sfruttamento della fama altrui a fini commerciali
(essendosi, nella specie, al di fuori di ipotesi di semplici manifestazioni del pensiero, ai fini dell’esercizio del diritto di critica
0 di satira ...) e di parassitismo ovvero di approfittamento dei valori acquisiti dall'altrui segno da parte dei resistent?””.
All’esclusione della liceita dell’utilizzo del marchio in funzione parodistica, sancita dall’'ultima decisione
commentata, in cui particolare rilevanza si ¢ accordata alla predominanza della finalita commerciale e alla
corrispondente (asserita) assenza di una dimensione di libera manifestazione del pensiero, ¢ ricollegabile

un’ulteriore decisione del Tribunale di Milano.

significato”, valotizzando pertanto I'elemento creativo ed originale insito nella detta rappresentazione, idoneo ad escludere rischi
di detrimento economico. V. s#b nota 48, 1255 - 1256.

50 Trib. Tortino, ord. 9 marzo 2006, con nota di M. Venturello, Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune
nel linguaggio corrente, I/ diritto industriale, 2007, 1, 149.

51 Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008, GADI, 2008, 5375, 443. Si rimanda anche al commento di S. Peron, “I/ Gambero Rosso: la
Jorza di un marchio tra secondary meaning e sfruttamento parassitario”, pet le considerazioni anche in tema di acquisto del carattere
distintivo del marchio tramite uso. A prescindere dalle considerazioni in merito alla parodia del matchio, si segnala anche
’analisi dei giudici romani in merito all’'uso parodico di una testata editoriale ai sensi del diritto d’autore, ex artt. 100 — 102 L.
aut. Nella motivazione si legge che “i/ #itolo di un’opera elaborato in termini parodistici .. ., laddove si caratterizgi per valenza antonoma ed
originalitd, ¢ stato considerato lecito e meritevole di tutela in quanto l'agganciamento all'opera altrui, pur latamente di tipo parassitario, non é
concorrenziale e dungue non le sottrae mercato, a causa dell intrinseca contrapposizione dei contenuti delle distinte opere”, v. GADI, 2008, 449.
52V, sub nota 51, 451 — 453.
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In essa™ i giudici milanesi hanno infatti escluso la contraffazione del marchio registrato “etichetta gialla”
della Deutsche Grammophon, nota etichetta discografica tedesca specializzata nel settore della musica classica
e lirica, per opera dell’elemento grafico presente nella copertina dell’album “I Gattini” del gruppo Elio e
le Storie Tese™. Cio, nonostante, nelle parole dei giudici, tale elemento grafico “richiami indubbiamente, e
intenzionalmente, il noto segno di titolarita della ricorrente Deutsche Grammophon™.

La contraffazione ¢ stata pertanto negata dal momento che I'uso del marchio non appariva perseguire un
intento confusorio nel pubblico o parassitario, sibbene di auto - celebrazione — da parte del gruppo
EELST — della propria opera, cosi come di omaggio alla notorieta e rinomanza culturale del primo
marchio, precisando come se “non puo aprioristicamente negarsi che anche una citagione parodistica, pur se priva di
intenti denigratori ed, angi decisamente celebrativa, possa determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio
veicolato dal segno Deutsche Grammophon, in qualche modo ledendo i diritti della sua titolare (tra cui quello della

diluizione del carattere distintivo e del pregiudizio alla reputazione, ndr)”>

, tali profili debbano essere
meglio valutati nell’ambito di un giudizio di merito (la decisione era stata infatti preceduta da un ricorso
cautelare).

E pertanto interessante come la decisione in questione abbia ritenuto lecita la citazione di un marchio
rinomato scriminando tale utilizzo in quanto portatore di una valenza culturale ed anche legata alla liberta
di espressione artistica, seppur collocata all'interno di un progetto commerciale (all'interno del quale,
tuttavia, la ripresa del marchio non era dettata da prevalenti motivi di lucro).

Al fine di bilanciare correttamente gli interessi contrapposti all’'uso esclusivo del marchio e alla sua
adozione in funzione parodistica puo quindi osservarsi che il rilievo attribuito ad una prevalente finalita
artistica pur all'interno di un utilizzo commerciale appaia un’efficace soluzione.

Tuttavia, come specificato dal Tribunale di Milano, occorre sempre valutare concretamente se da tale uso
possa derivare un pregiudizio per il marchio. Almeno nel caso sottoposto al vaglio dei giudici milanesi,
appare invece che in siffatte circostanze lindebito vantaggio conseguito dal terzo utilizzatore si
concretizzi in un riferimento artistico, che consente al soggetto che se ne avvale di collocarsi in un
rapporto di continuita culturale col primo, che come tale non sembra integrare gli estremi del parassitismo

o del free — riding che la norma di cui alla lett. c) art. 20 c.p.i. vuole sanzionare.

4. Cenni sulla parodia nel diritto d’autore

53 Trib. Milano, ord. 31 dicembre 2009, GADI, 2009, 5466, 1298. V. anche la nota a sentenza di C. Manfredi, in I/ diritto
industriale, 2010, 111, 216.

>4 Si segnala, peraltro, che 'album “Gattini” ripropone alcune canzoni del gruppo EELST in chiave sinfonica.

55 V. sub nota 53, 1304 — 1305.
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Se la parodia di un segno distintivo presenta notevoli criticita che non permettono di considerarla
fattispecie generalmente permessa, in relazione invece alle opere dell'ingegno tutelate dal diritto d’autore
essa viene generalmente ritenuta lecita®, anche quando ¢ realizzata per fini commerciali e di lucro.

Al proposito, non solo viene in considerazione I'esigenza di tutelare la parodia realizzata artisticamente
quale forma di manifestazione del pensiero e diliberta d’espressione; bensi la si ritiene un’opera autonoma
ed indipendente fout court da quella che ne ¢ oggetto, di cui viene stravolto il nucleo concettuale ed
ideologico senza che la sua realizzazione comporti una violazione dei diritti d’autore™’.

In tal modo, il “parassitismo ontologico” insito in questo tipo di creazione, che deve necessariamente
riprendere alcuni elementi formali del suo bersaglio, viene nondimeno giustificato alla luce del significato
ulteriore e della distinta funzione che questi assumono in una nuova opera dell'ingegno, pertanto inidonea

a costituire un tivale commerciale allo sfruttamento della prima®.

5. La protezione anti — dilution e ’analisi sulla parodia nel contesto del Trademark law

ameticano

56 La autonomia della parodia rispetto all’opera parodiata, e dunque la liceita della stessa, fu per prima affermata dal Trib.
Napoli 27 Maggio 1908, in Giur. it. 1909, 11, 1, in occasione del processo intentato dal poeta G. D’Annunzio verso il
commediografo E. Scarpetta per plagio del dramma del primo “La figlia di Jorio”. In quell’occasione la parodia venne
considerata come opera lecita in quanto volta a soddisfare i bisogni intellettuali dell’'uomo, che diviene tuttavia plagio allorché
si riduca ad un’imitazione servile. Si segnala che, in quella stessa occasione, fu il filosofo B. Croce ad intervenire quale perito
e sostenere la difesa della parodia come forma artistica lecita. In questo stesso senso v. Trib. Milano, ord. 13 settembre 2004,
AIDA 2005, 1044; Ttib. Milano, 1° febbraio 2001, AID.A 2001, 804; Ttib. Napoli, 15 febbraio 2000, AID.4 2002, 825, con
nota di Di Franco; Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, AIDA 1996, 420, con nota di G. Guglielmetti; Trib. Bologna, 21
Ottobre 1991, in ID.A 1994, 89; Pret. Roma, ord. 18 Novembre 1966, AID.A 1967, 534. Per riferimenti alla liceita della parodia
nella dottrina italiana v. P. Greco, I diritti sui bei immateriali, Giappichelli, Torino, 1948, 359; A.M. Gambino, Le utilizzazioni
libere: cronaca, critica ¢ parodia, AIDA 2002, 132; A. Musso, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, Commentario
del Codice Civile Scialoja-Branca,2008, 44; P.Greco e P.Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974, 162; E. Santoro, Brevi
osservazioni in tema di parodia, IDA 1968, 1 e ss; G. Jarach, Manuale del diritto d’antore, Mursia, Milano, 1983, 315.

57 Nell’ambito del dititto europeo, peraltro, la parodia ha ricevuto Iattenzione della legislazione quale espressa eccezione al
copyright ex art. 5.3 lett. k) nella direttiva 29/2001. La nozione di parodia ¢ stata inoltre oggetto di interpretazione da patte
della Cotte di Giustizia UE, nella causa 3 settembte 2014, C —201/13 — Johan Deckmyn c. Helena Vandersteen, AIDA, 2015,
405 e ss.. Nella menzionata sentenza la Corte di Giustizia ha stabilito che la nozione di parodia ¢ una nozione autonoma di
diritto dell’Unione Europea, e che la parodia si compone di due caratteristiche essenziali: “da un lato, quella di evocare un’opera
esistente, pur presentando percettibili differenge rispetto a quest'ultima, ¢, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.” In
america, il lkading case che ha affermato la liceita della parodia come fair use nel copyright, anche a scopo commerciale, ¢ la
decisione della US Supreme Conrt Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).

58 B A. M. Gambino, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, AIDA, 2002, 131 a definire “parassitismo ontologico” la ripresa
necessitata degli elementi formali della parodia, che, tuttavia, in virtua dello stravolgimento del significato concettuale che essa
realizza, non si pone in concorrenza con 'opera parodiata. Per questo motivo, le opere considerate autonome svolgono due
distinte funzioni estetiche che rendono il consumo di una cumulabile a quello dell’altra, anziché alternativo.
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Anche negli Stati Uniti d’America, cosi come in Europa, I'espansione della protezione conferita ai marchi
tramite la dilution™ e la rilevanza sempre piti accentuata che questi assumono nella vita sociale e culturale,
quali portatori di un messaggio simbolico, ha condotto a rilevare un potenziale contrasto tra i diritti
proprietaristici e, in particolare, la liberta di espressione, tutelata dal First Amendment nella Costituzione
Americana®.

Due sono le fattispecie che la protezione contro la di/ution mira a reprimere: il fenomeno del c.d.
tarnishment, ovvero il pregiudizio idoneo ad infangare la reputazione del marchio, e il c.d. blurring, ossia
quello capace di diluire invece il carattere distintivo del marchio.

In presenza di un utilizzo parodistico del marchio puo dunque venire in considerazione il farnishment, che
ha indotto la District Court of the Eastern District of New York a inibire 'uso su poster di una raffigurazione di
una bottiglia di Coca — Cola secondo la celebre rappresentazione grafica di questa, ma accompagnata dalla
scritta Enjoy Cocainé®'. In un’altra occasione il fenomeno del tarmishment ¢ stato ritenuto sussistente allorché
“a distinctive mark is depicted in a context of sexual activity, obscenity or illegal activity”*, dunque in un contesto
degradante o turpe.

Anche il valore distintivo del marchio puo essere minacciato in corrispondenza dell’altrui utilizzo in
funzione di parodia. Il fondamento teorico di questa ipotesi ¢ che la presenza contemporanea di due
marchi, e la conseguente perdita di unicita del primo, possano condurre ad una menomazione della
capacita distintiva di questo.

In un’occasione, la Court of Appeals for the Ninth Circuit ha rigettato la pretesa dilution del marchio “Barbie”
ad opera della canzone “Barbie Girl” del gruppo degli Agna ”. In tale occasione la Corte statunitense ha

valorizzato, in particolare, la circostanza che I'uso parodico del segno era accompagnato da una finalita

5 La necessita di una protezione anti — dilution nel contesto del diritto dei marchi americano ¢ tradizionalmente fatta risalire al
celebre articolo di F. 1. Schechter, The rationale basis of trademark protection, tipubblicato in 60 Trademark reporter, 1970, 334 ¢ ss.,
ma apparso per la prima volta sulla Harvard law review, XL, 6, 1927. In particolare, da un lato Schechter criticava la concezione
vigente per cui l'unica funzione giuridicamente meritevole di protezione fosse quella di designazione d’origine dei beni, e
dall’altro asseriva che I'uso non autorizzato di un marchio rinomato, anche su beni non affini, avrebbe gradualmente eroso
proprio il suo “selling power”, tramite “the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or
name by its use upon non — competing goods”. La prima legge federale a proteggere contro la dilution di un marchio ¢ il Federal
Trademark Dilution Act of 1995, parzialmente modificato dal Trademark Dilution Revision Act of 2006. In precedenza, erano tuttavia
varie le leggi di singoli stati americani che concedevano una simile protezione. Per un’approfondita analisi in tema di protezione
anti — dilution statunitense, corredata da ampi riferimenti al case /aw, anche in riferimento alla parodia, si rimanda a B. Beebe,
Trademark law: an open — source casebook, NV, 2018, 127 ¢ ss.

00 R. Burrell — D. Gangjee, Trademarks and freedom of expression — a call for cantion, IIC, 2010, 1 e ss., ove gli autori riportano come
una delle cause principali della tensione sia da rinvenirsi proprio nella protezione accordata contro utilizzi non confusori
dell’altrui marchio, in particolare tramite la tutela anti-dilution, nella duplice accezione di questa come causa di blurring (o perdita
del carattere distintivo) o di Zarishment (pregiudizio della rinomanza del marchio).

61 Coca-Cola Company v. Gemini Rising, 346 F. Supp. 1183 (S.D.N.Y 1972). Si rimanda anche alle decisioni General Electric
Co. v. Alumpa Coal Co. 205 U.S.P.Q. 1036 (D. Mass. 1979) e Dallas Cowboys Cheetleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Limited,
604 F.2d 200 (2d Cit. 1979).

02 Deere & Co. v. MTD Ptds, Inc., 41 F.3d 39, 44 (2d Cir.1994). Per un’ampia analisi della casistica giutisprudenziale
statunitense in tema di parodia si veda Cantwell, Confusion, dilution and speech: First Amendment Limitations on the trademark Estate:
un update, in 94 Trademarfk reporter, 2004, 547 ¢ ss.

63 Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).
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artistica ed espressiva, pertanto consentita e protetta dal First Amendment della Costituzione. Puod pertanto
constatarsi come la giurisprudenza oltreoceano si affidi alla menzionata clausola costituzionale per
legittimare gli utilizzi di un marchio che perseguono una finalita artistica non limitata ad uno sfruttamento
commerciale del marchio antecedente **.

La protezione anti — dilution negli USA e la specifica fattispecie della parodia hanno inoltre ricevuto
l'attenzione del legislatore federale nel 2006, con 'emanazione del Trademark Dilution Revision Act, in cui,
oltre a fornire un elenco di fattori che le Corti possono valutare nell’analisi sul blurring”, ha introdotto
una specifica eccezione di “‘fair use” per la parodia, per cui non costituisce diution by blurring or by tarnishment
“(21) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous
mark owner”, purché tale uso non sia compiuto ‘s a designation of source for the person’s own goods or services™.
In questo contesto, la Fourth Circuit Court of Appeals ha scriminato da ogni pretesa di di/ution I'utilizzo del
segno “Chewy Vuitton”” (lett. Vuitton gommoso) in corrispondenza di borse — giocattolo per cani, in
quanto il segno costituiva una lecita parodia del celebre marchio di moda “Loxis 1 uitton” ed era in quanto
tale inidonea a cagionare un pregiudizio alla distintivita del segno antecedente, sebbene il segno

concorrente fosse ugualmente utilizzato come “source indicator 07

6. Alcune osservazioni finali

Non sembra potersi affermare la univocita del trattamento legale riservato alla parodia del marchio (nel
senso di una sua liceita o illiceita), al contrario di quanto accade nel diritto d’autore in cui la parodia di
un’opera dell'ingegno ¢ generalmente permessa.

La parodia di un marchio deve infatti fare i conti con un utilizzo del segno precedente che ¢ nella maggior

parte dei casi accompagnato (anche) da una finalita promozionale di un’attivita commerciale. Cio,

% In questo senso v. C. E. Mayr, Critica, parodia ¢ satira, AIDA, 2003, 276 e ss.; C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della
tutela, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, 167, Milano, 1996 e A. Fratti, La cultura del falso in Cina: un’analisi
comparativa della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti ¢ in Italia, in 11 diritto industriale, 2013, 6, 561 — 562.

%5 Mentre non sono suggeriti analoghi fattori per valutare il pericolo di zarnishment, quelli utili per valutare la c.d. “/ikelibood of
dilution” sono “(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famons mark; (ii) the degree of inberent or acquired
distinctiveness of the famous mark; (iii) the extent to which the owner of the famouns mark is engaging in substantially exclusive use of the mark; (iv)
the degree of recognition of the famous mark; (v) whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famons mark;
(vi) any actual association between the mark or trade name and the famous mark”, v. 15 U.S. Code § 1125 (c) (2) (b).

06 V.15 U.S. Code § 1125 (c) (3) (a) (ii).

67 R. Burrell — D. Gangjee, Trademarks and freedom of expression — a call for cantion, IIC, 2010, 5, rilevano che la decisione finale sia
stata determinata dalla impossibilita, per I'attore Luis Vuitton, di dimostrare come ’associazione al marchio celebre da parte
della parodia fosse potenzialmente in grado di indebolire il carattere distintivo del marchio celebre. La Corte aveva infatti
osservato come all’aumentare della notorieta del marchio diminuisca invece la probabilita della parodia di indebolire la
distintivita del primo, dal momento che la notorieta del marchio “iucrease burden to demonstrate that the distinctiveness of its famous
marfks is likely to be impaired by a successfull parody”, e che la parodia stessa, in quanto tale, “separated itself from the LV M marks in
order to matke fun of then?’. N . Lonis Vuitton Malletier S.A. v. Hante Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Si veda anche
Duvall, The Trademark Dilution Revision Act of 2006: balanced protection for famous brands, 97 Trademark reporter, 2007, 1253.
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soprattutto negli ordinamenti europei ove la protezione del segno celebre mira a reprime 1 fenomeni
parassitari del free — riding e in particolare dell’indebito vantaggio, rischia d’altronde di sminuire il valore
di critica sociale e culturale insito nella parodia.

In questo quadro, sembra possibile sostenere che parodie ove un marchio celebre ¢ posto in un contesto
degradante o osceno si pongono in contrasto con (quantomeno) l'interesse del titolare ad un uso “pulito”
del segno; per quanto concerne il pregiudizio al carattere distintivo, questa protezione probabilmente
necessita di essere invece applicata comprendendo la natura della parodia, che, in quanto tale, necessita
di richiamare il segno precedente, ma, al tempo stesso, di distanziarsi nettamente dalla sua immagine, con
la conseguenza che il rischio di pregiudizio alla unicita del segno precedente puo verosimilmente ridursi,
soprattutto quando i beni non sono affini®®.

Comprendere siffatta natura della parodia consente di mettere in luce I'effettivo rapporto tra essa ed il
segno parodiato e di porre un freno alla espansione a macchia d’olio della protezione esclusiva sul
marchio.

Quest’ultimo infatti rischia di subire un pregiudizio soprattutto alla sua rinomanza in riferimento alle
distorsioni che ¢ il pubblico a poter percepire come offensive per il segno distintivo, ed inquinarne il
messaggio comunicativo, senza la necessita di sottostare ad ogni “capriccio” della sensibilita del titolare
del marchio (il quale puo avere interesse a vietare ogni uso del segno che riprenda il proprio).

La complessita della parodia rende d’altra parte arduo il compito di fissare un principio generale in cui
quadrare la fattispecie; un’analisi case — by — case che valorizzi il ruolo sociale, oltreché artistico, della
parodia, e ne metta in risalto le peculiarita strutturali su cui la sua creazione poggia, appare una soluzione
in grado di valorizzarla e conciliare la sua creazione con linteresse del titolare del marchio. Un simile
risultato sembra infine che possa essere raggiunto tramite I'elaborazione di una certa giurisprudenza in

questa materia, piuttosto che ad un intervento legislativo di carattere astratto e preventivo.

%8 In questo senso puo essere utile insegnamento e la elaborazione giurisprudenziale italiana in merito alla parodia di un’opera
dell'ingegno del diritto d’autore, ove lo stravolgimento concettuale dell’opera preesistente viene ritenuto sufficientemente
originale da distanziare la parodia dall’opera precedente e rendere la prima non concorrenziale alla seconda.
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