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N. R.G. 5509/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE X1V CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni Presidente
dott. Stefano Tarantola giudice a latere
dott.ssa Alima Zana giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di | Grado iscritta al n.r.g. 5509/2018 promossa da:

con il patrocinio dell’avv. LORENZO DE MARTINIS, dell’avv. CARLO ALBERTO
DEMICHELIS, dell’avv. ELEONORA ORTAGLIO e dell’avv. CAMILLA CARAVATI

ATTORE

contro

Mavive S.p.a. e The Merchant of Venice S.r.l., con il patrocinio dell’avv. LUCA GIOVE, dell’avv. ANDREA
COMELLI e dell’avv. VIVIANA CARINI

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del

14.1.2020.
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OGGETTO: Contraffazione del marchio, decadenza del marchio per non uso, concorrenza sleale, esibizione

della documentazione, inibitoria assistita da penale, risarcimento del danno e pubblicazione.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Foglio di precisazione delle conclusioni per I'Attrice

Piaccia all'lll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

cosi giudicare:

In via preliminare di rito:

1. Accertare e dichiarare l'irritualita e dunque la tardivita e conseguente nullitd e/o inammissibilita della
domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con comparsa di costituzione e risposta, a causa del vizio
afferente le procure alle liti depositate da Mavive s.p.a. e The Merchant of Venice s.r.l. all'atto della costituzione
in giudizio e cid a motivo della carenza dell'autentica di firma delle parti.

Nel merito, in via principale:

2. Accertare e dichiarare che l'utilizzo non autorizzato del marchio "AQVA NVNTIA" ad opera di Mavive S.p.A.
per contrassegnare il profumo di cui si & data prova in atti e cosi ogni altro profumo e/o prodotto identico o
affine a quelli per i quali I'Attrice ha registrato il proprio marchio nazionale e comunitario "AQVA NVNTIA", ne
integra la contraffazione e cio ai sensi degli artt. 20 CPl e 9 RMUE.

3. Accertare e dichiarare che Mavive S.p.A. si & altresi resa responsabile di concorrenza sleale nei confronti
dell'Attrice in conseguenza dell'uso non autorizzato di un segno distintivo confondibile con il marchio registrato
della stessa, e cid secondo I'art. 2598 n. 1 c.c. ed inoltre per condotta generalmente contraria ai principi di lealta
concorrenziale e commerciale secondo I'art. 2598 n. 2 e 3 c.c..

4. Accertare e dichiarare che la rivendita del profumo "AQVA NVNTIA" prodotto da Mavive S.p.A. operata da
The Merchant of Venice s.r.l., come certificata da scontrino fiscale in atti, integra gli estremi della contraffazione
del marchio registrato dell'Attrice e cio ai sensi dell'art. 20 CPI e dell'art. 9 RMUE, e cosi anche della
concorrenza sleale per confondibilita e generale contrarieta alla correttezza ai principi di lealta concorrenziale e
commerciale

ai sensi dell'art. 2598 nn. 1,2 e 3 c.c..

5. Conseguentemente inibire alle convenute ogni ulteriore attivita di produzione,commercializzazione, vendita,
rivendita, promozione promopubblicitaria

per la vendita, in qualsiasi modo realizzata anche a mezzo Internet, del profumo contrassegnato dal marchio
"AQVA NVNTIA" di Mavive S.p.A. e di qualsivoglia altro profumo e/o prodotto identico o affine a quelli per i
quali il marchio dell'Attrice é registrato.

6. Condannare le convenute, in solido fra loro, alla liquidazione del danno arrecato a parte attrice, nelle voci
indicate in atti, incluso il danno morale per la perdita della chance di vedere compiuto il progetto di lancio di un

profumo a marchio "AQVA NVNTIA" che é causalmente riconducibile agli illeciti di contraffazione di marchio e
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concorrenza sleale di cui e causa, e comunque secondo quanto il Tribunale riterra di giustizia sulla base dei
parametri forniti

e che verranno ulteriormente forniti in sede istruttoria, con condanna provvisionale delle convenute, all'esito di
pronuncia favorevole sull'an degli illeciti de quibus, per un importo non inferiore ad euro 250.000,00
(duecentocinquantamila euro) e successiva prosecuzione del giudizio per la liquidazione del quantum
risarcitorio.

7. Fissare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza;

8. Ordinare la pubblicazione della sentenza sui quotidiani il “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e su una
rivista di settore che si indichera, in caratteri doppi del normale a cura dell’attrice ed a spese delle convenute, o
comunque secondo le diverse modalita disposte dal Tribunale, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza,
con autorizzazione a parte attrice a provvedere alla pubblicazione a proprie spese in caso di inottemperanza delle
parti convenute, e con diritto alla ripetizione della spese di pubblicazione.

Nel merito, in via subordinata.

9. Nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale avversaria sia ritenuta rituale in forza di sanatoria
del vizio delle procure, rigettare la stessa perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione
in favore dell'attrice.

10. In via di reconventio reconventionis, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 24 CPI I'esistenza di un motivo
legittimo per il mancato uso quinquennale delle registrazioni di marchio in causa (doc. nn. 1-2 attore) ad opera di
parte attrice, come in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria e con riserva di ogni e pitl ampia
allegazione probatoria in merito.

In via istruttoria (ed all'esito del giudizio sull'an ai fini della successiva quantificazione del danno)

i) ordinare alle convenute, ai sensi dell’art. 121 c.p.i., ’esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri [.V.A.
acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, e in generale di ogni
altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti a marchio
“AQVA NVNTIA”, il fatturato realizzato dalle convenute mediante la vendita dei medesimi e i relativi utili
nonché il

fatturato e gli utili realizzati con la loro attivita;

ii) ammettere occorrendo Consulenza d’Ufficio tecnico-contabile volta a quantificare, previo esame della
documentazione contabile delle convenute sub (i) il risarcimento spettante all'Attrice.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.

Con osservanza.

Milano, li 13 gennaio 2020

* kK Kk *x

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE
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Richiamate espressamente tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nei precedenti scritti, i sottoscritti procuratori,
nella veste di cui sopra, assumono le seguenti

conclusioni

Voglia I’'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta:

in via principale, nel merito:

1) rigettare integralmente le domande formulate dalla signora , anche istruttorie, in quanto
infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale:

2) accertarsi e dichiararsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 C.p.i. e 58 Reg. MUE la decadenza per non uso
quinquennale del marchio italiano n. 1421726 registrato in data 24.02.2011 e del marchio dell’Unione Europea
n. 010675461 registrato in data 26.07.2012;

3) in ogni caso accertare e dichiarare legittimo 1’uso del marchio “AQVA NVNTIA” da parte di Mavive S.p.A. per
contraddistinguere prodotti della classe 3 e in particolare i profumi.

4) In ogni caso, con integrale rifusione di spese ed onorari di lite.

* % *

Mavive S.p.A. e The Merchant of Venice S.r.l. chiedono di essere ammessi ai seguenti capitoli di prova:

1) vero che Lei ha chiesto alla signora di non diffondere o utilizzare la fotografia che la ritraeva con
accanto il prototipo del flacone di “AQVA NVNTIA”, come si evince altresi dal documento che si rammostra al
teste (doc. 26 di parte attrice)?

2) vero che la fattura di cui al doc. 13 di parte convenuta che si rammostra al teste si riferisce all’acquisto di
stampi personalizzati per la produzione di flaconi del profumo “AQVA NVNTIA?

2-bis) vero che il costo praticato per 1’acquisto di stampi personalizzati per la produzione di flaconi per profumi
non ¢ di norma inferiore a quello indicato nella fattura di cui al doc. 13 di parte convenuta che si rammostra al
teste?

3) vero che la fattura di cui al doc. 22 di parte convenuta che si rammostra al teste si riferisce all’acquisto dei
flaconi personalizzati del profumo “AQVA NVNTIA”?

3-bis) vero che il costo praticato per I’acquisto di flaconi personalizzati di profumi non é di norma inferiore a
guello indicato nella fattura di cui al doc. 22 di parte convenuta che si rammostra al teste?

Si indica a teste rispetto al capitolo di prova n. 1: il Professor Giordano Bruno Guerri ¢/o “ll Vittoriale degli
Italiani” in 25083 - Gardone Riviera (BS), Via Vittoriale n. 12.

Si indicano a testi rispetto ai capitoli di prova n. 2, 2-bis, 3 e 3-bis: la signora Elisabetta Tanduo c/o Mavive
S.p.A. e il signor Francesco Zane c/o Mavive S.p.A..

Con riserva di contro-dedurre e richiedere prova contraria.

* Kk Kk Kk *x

pagina 4 di 10

Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 438ec7fd09f4318d7a2c157c3ae2759 - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 77842f

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d8082590116519e4ch903aae08646d9

-



Sentenza n. 5205/2020 pubbl. il 07/09/2020
RG n. 5509/2018

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Le vicende processuali.

con atto di citazione notificato in data 9.1.2018 ha convenuto in giudizio Mavive S.p.a. e The
Merchant of Venice S.r.l.- aziende operanti nel settore della cura della persona- esponendo di avere sviluppato
un’iniziativa imprenditoriale diretta al lancio sul mercato di una profumazione ispirata all'opera e alla vita
dannunziana e di avere a tale fine registrato-in sede nazionale e comunitaria- il marchio "AQVA
NVNTIA per la classe n.3 ed in particolare per i profumi E cid nell’ambito di un progetto per il lancio di una
fragranza ispirata alla figura di Gabriele D’Annunzio: all’iniziativa erano state dedicate ingenti risorse, anche

attraverso il coinvolgimento di varie figure professionali, fino all’ordinativo di numerosi campioni.

Cid premesso, ha lamentato da parte delle convenute la contraffazione del proprio segno distintivo, mediante
I’adozione di un segno del tutto identico apposto su una linea di profumi denominata "1 Profumi di D'Annunzio®,
declinata in quattro diverse fragranze, tra cui "AQVA NVNTIA".

Parte attrice ha inoltre lamentato condotte di concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per
contrarieta alla correttezza professionale. Ha invocato quindi che I’inibitoria assistita da penale, oltre al
risarcimento del danno ed alla pubblicazione.

Entrambe le convenute, con comparsa di risposta del 12.04.2018, hanno contestato integralmente le doglianze
avversarie sia rispetto all’an sia rispetto al quantum debeatur, ed hanno svolto domanda riconvenzionale di
decadenza del marchio per non uso della titolare.

Parte attrice ha eccepito I’inammissibilita della domanda riconvenzionale per nullita della procura alle liti e per
tardivita e, in via di c.d. reconventio reconventionis, ha sostenuto la sussistenza di un motivo legittimo idoneo ad
impedire la decadenza, da ravvisarsi nelle proprie precarie condizioni di salute.

Concesso alla parte termine per integrare la procura alle liti ex. art.182 c.p.c. e concessi i termini istruttori, la
causa € stata rimessa al Collegio per la decisione sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data
14.01.2020, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Le questioni preliminari di rito.

Parte attrice, all’udienza del 29.05.2018, ha eccepito in via preliminare 1’irritualita del mandato alle liti rilasciate
dalle convenute ai difensori, in quanto carenti dell’autenticazione della sottoscrizione delle parti sostanziali.

Tale vizio va tuttavia ritenuto sanato ai sensi dell’art. 182, ultimo comma, c.p.c. con efficacia ex tunc - per
effetto del deposito delle procure stesse munite dell’autenticazione, entro il termine assegnato dal G.I.
all’udienza del 29 maggio 2018.

3. I marchi azionati da parte attrice

Passando al merito, I’attrice ha provveduto al deposito del marchio “AQVA NVNTIA™:

a) in data 30 luglio 2020 in sede nazionale, ove il segno é stato registrato il successivo 30 settembre 2011 (cfr.

doc. 1 della parte ricorrente).
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b) in sede comunitaria il 27 febbraio 2012, ove il segno é stato registrato al n.010675461 il successivo 26 luglio
2012(cfr. doc. 2 di parte attrice).

Il brand -caratterizzato da una componente essenzialmente denominativa e registrato per la classe n. 3- va
ritenuto:

v dotato del requisito della novita, non essendo state documentate anteriorita distruttive a cura delle
convenute.

v' dotato di capacita distintiva, giacché concettualmente distante dai prodotti per la cura della persona.
Infatti, il suo significato semantico, pur essendo ’acqua -riprodotta nel logo secondo la declinazione
latina senza la lettera “C”, accompagnata dall’aggettivo “nvntia” con la vocale “U” riprodotta secondo
I’suo latino n eta classica- una componente essenziale per la cura alla persona, non identifica

immediatamente prodotti di bellezza.

Parte attrice ha altresi depositato domanda per la registrazione del marchio “AQVA NVNTIA”, corredato dalla
raffigurazione di una croce, in sede comunitaria in data 16 luglio 2017 (cfr. doc. n. 18 di parti convenute).

4. Le domande di decadenza per non uso svolte dalle convenute

4. 1. Quanto al marchio comunitario

Le convenute hanno chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialita ai sensi degli artt. 128 comma 4, e
132 comma 1 del Regolamento UE n.1001/2017, essendo stata proposta domanda di decadenza nei confronti del
marchio europeo (cfr. doc. n.17 di parti convenute).

Tale domanda é stata medio tempore accolta dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprieta Intellettuale in
data 10 luglio 2019 (cfr. doc. n. 23 di parti convenute).

Come noto, il titolare del marchio comunitario infatti decade ex art.58, paragrafo 1, lett. a), RMUE dai suoi
diritti, su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo
ininterrotto di cinque anni e non vi sono state ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In particolare, con decisione pronunciata il 10 luglio 2019 dalla Divisione di annullamento dell’Ufficio
dell’Unione Europea per la Proprieta Intellettuale, ¢ stata accolta la domanda di decadenza per non uso del
marchio UE n. 010675461 proposta da Mavive (cfr. doc. 23 di parte convenuta).

Tale pronuncia comporta il rigetto della domanda di contraffazione del marchio europeo, essendo venuto meno il
diritto soggettivo azionato.

Quanto invece alla domanda di decadenza formulata dalle convenute, rispetto alla stessa, preso atto della
decisione in sede comunitaria, occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto
meno il diritto controverso.

4.2. Quanto al marchio nazionale

4.2.1. Passando al marchio nazionale, parte attrice -onerata della relativa prova a fronte della domanda di
decadenza formulata dalle avversarie- non ha documentato un’utilizzazione effettiva del proprio segno, neppure

nel mercato interno.
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Viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 26 lett. ¢) e 24 c.p.i., per cui il marchio decade ove esso non
venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione ovvero se 1’uso ne venga sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni.
La ratio della disposizione citate risiede nel c.d. statuto di libera appropriabilita dei segni distintivi sul mercato,
ove non oggetto di effettivo da parte del loro titolare.
Come noto, I'uso effettivo di un logo va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul
mercato per i prodotti e/o servizi per i quali € stato contrassegnato (11/03/2003, C-40/01, Minimax § 35-37, 43).
Non & dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o
quantitativo, ma rileva esclusivamente 1’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato (08/07/2004, T
203/02, Vitafruit, EU:T:2004:255 §38).
Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in
tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del prodotto.
Secondo la giurisprudenza prevalente, 1’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da
avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare:

A) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico;

B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti (Trib. Milano, 30 settembre

2002; Trib. di Bologna, 12 giugno 2009; Trib. Firenze, 22 luglio 2010; Trib. Milano, 7 maggio 2015;
Trib. Milano, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 20 giugno 2017; Trib. Torino, 4 gennaio 2019).

Dunque il criterio per valutare I’uso concreto é quello di vagliare I’incidenza delle attivita compiute dal titolare
in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all’acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di
gueste condizioni il monopolio su un determinato segno é ritenuto giustificato dall’ordinamento, in deroga allo
statuto di libera utilizzabilita.
Infine, il mancato utilizzo deve essersi prolungato per un arco temporale di cinque anni dalla sua registrazione.
4.2.2. Cio premesso, qui le convenute negano tale effettivita, giacché le attivita svolte dall’attrice avrebbero
costituito solo un’attivita preparatoria, arrestatasi ad uno stadio meramente interno, senza apprezzabili riflessi sul
mercato ¢ senza un’effettiva distribuzione presso il pubblico.
Parte attrice ha al contrario sottolineato di aver condiviso il progetto con fornitori e partners esterni alla propria
sfera imprenditoriale (cfr. doc. n.3, doc. n.4. doc. n.5, doc. n.6, doc. n.7, doc. n.8, doc. n.9, doc. n.10, doc. n.11,
doc. n.13, doc. n.14, doc. n.15, doc. n.16, doc. n.17, doc. n.18, doc. n.19, doc. n.23, doc. n.24, doc. n.25, doc. n.
26, doc. n.27, doc. n.28, doc. n.29, doc. n.30, doc. n. 31, doc. n. 33, doc. n.34, doc. n.35, doc. n.36, doc. n.37,
doc. n.40, doc. n.41, di parte attrice).
Le attivita documentate sono in particolare consistite:
-nella ricerca di partners profumieri e di societa per un possibile confezionamento di prodotti (cfr. doc. n.3, n.5,
n.6 di parte attrice);

- nella realizzazione e stampa di bozze di materiale pubblicitario (cfr. doc. n.4 di parte attrice);
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- nella richiesta di preventivi per i materiali necessari per procedere all’imbottigliamento dei profumi, per la
progettazione di brand design, per la creazione di un’ampolla destinata a contenere la fragranza (cfr. doc. n.8,
doc. n.14, n.17, n.18, n.24, n.25, n.26 di parte attrice);
- nella stampa di duecento brochures per pubblicizzare il marchio (cfr. doc. n.30, n.31 di parte attrice);
-nell’ordine di 3.600 flaconi, 10.000 pezzi di ghiera “copri-pompa”, 3.000 erogatori e 2.160 tappi (cfr. doc. n.37
di parte attrice);
-nella registrazione e il rinnovo del domain name (cfr. doc. n.35 e n.36 di parte attrice).
Parte attrice ha documentato a tal fine di aver affrontato significativi esborsi (cfr. doc. n.20, doc. n.21 di parte
attrice).
4.2.3. Sul punto, ritiene il Collegio che parte attrice abbia solo documentato la preparazione e la progettazione
del lancio sul mercato del marchio oggetto di lite, per contraddistinguere il profumo che aveva in animo di
lanciare sul mercato; tuttavia attivita -per le ragioni sopra espresse- ha costituito un uso meramente interno,
senza un’effettiva utilizzazione sul mercato.
Il fatto che parte attrice abbia seguito ogni singola fase del progetto -dallo studio alla progettazione del prodotto
finale- giocano un ruolo neutro rispetto dunque alla decadenza del proprio logo. La ratio dell’istituto della
decadenza é proprio quella di impedire un monopolio sul mercato di segni distintivi in un periodo indefinito di
tempo senza un loro uso effettivo per lo scopo per il quale sono destinati, ovvero contraddistinguere presso il
consumatore beni o servizi da quelli di altri operatori di mercato.
E qui non risulta che marchio litigioso sia stato utilizzato

v’ presso il pubblico nazionale il quale, dunque, non conserva alcun ricordo di tale segno quale indicatore

dell’origine del profumo dell’attrice;
v’ per contraddistinguere un prodotto che gli altri operatori concorrenti che abbiano dovuto con lo stesso

confrontarsi e di cui tenere conto.

Tale mancato impiego si € inoltre protratto per il quinquennio successivo con conseguente accoglimento della
domanda di decadenza svolta in via riconvenzionale dalle convenute e conseguente rigetto delle pretese attoree
fondate su tale privativa.

4.3. Quando al legittimo impedimento di parte attrice all’uso del segno

Parte attrice, in via di c.d. reconventio reconventionis, ha invocato ’accertamento della sussistenza di un motivo
legittimo, idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i., giacché il mancato
utilizzo sarebbe stato cagionato dalle proprie precarie condizioni di salute.

Tale circostanza non costituisce tuttavia un ostacolo alla declaratoria di decadenza, tenuto conto che 1’uso del
segno distintivo, riferibile ad una realta imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, pud essere compiuto

anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze (Trib. Bologna, 28 agosto 2008).
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Infatti solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volonta del
titolare dello stesso e, tali da renderne 1’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del
mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza.

5. le domande di concorrenza sleale

Parte attrice ha formulato domanda di concorrenza sleale a carico delle convenute sia per condotte confusorie sia
per appropriazione di pregi sia per contrarieta alla correttezza professionale.

Le stesse vanno tuttavia rigettate, considerato che si fondano sulle medesime condotte gia censurate sotto il
profilo contraffattorio e rispetto alle quali non puo essere predicato alcun profilo illecito.

Va solo precisato che il giudizio d’infondatezza della censura di parassitarieta della condotta delle
convenute (per avere indebitamente ripreso il frutto di anni di intenso lavoro per il lancio di una
profumazione ispirata all'opera e alla vita dannunziana, sottraendo con all'Attrice la possibilita stessa di vedere
definitivamente compiuto il percorso imprenditoriale costruito attorno al marchio registrato "AQVA NVNTIA")
non é superato dalla circostanza, sottolineato dall’attrice, che controparte avrebbe operato con la collaborazione
della fondazione Il Vittoriale degli Italiani- avente lo scopo istituzionale della promozione della
conoscenza della vita e delle opere di Gabriele D'Annunzio e la conservazione dei lasciti del Vate- a
conoscenza del progetto di

Si tratta di un elemento che gioca un ruolo neutro rispetto alle condotte addebitate alle convenute-in assenza
della prova di una condotta coordinata tra la fondazione e le convenute dirette ad incidere negativamente sulle
prerogative dell’attrice- e pare per di pit coinvolgere un soggetto terzo nell’illecito, tuttavia non citato in
giudizio.

6. 1l comando giudiziale

Tutte le domande dell’attrice vanno rigettate.

Viene accolta la domanda riconvenzionale delle convenute di decadenza per non uso del marchio nazionale
dell’attrice, mentre per quanto attiene al marchio comunitario, sulla stessa va dichiarata la cessazione della
materia del contendere per le ragioni sopra espresse.

Infine, quanto al governo delle spese, parte attrice -soccombente sia sulle proprie domande sia rispetto a quelle
delle convenute, considerato che la stessa € virtualmente soccombente anche sulla domanda di decadenza del
marchio comunitario- va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo
conto della pluralita delle questioni trattate e, al contempo, della rapida scansione nella quale si € articolata la

controversia nonché del valore della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Fiorenza

Palmiero contro Mavive S.p.a e The Merchant of Venice S.r.l, con atto di citazione notificato in data 9.01.2018,
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nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle convenute, ogni altra istanza ed eccezione disattesa 0

assorbita, cosi provvede:

1) rigetta tutte le domande svolte dall’attrice per i motivi indicati in narrativa;
2) con riguardo alle domande svolte in via riconvenzionale dalle convenute:

a) accerta e dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 c.p.i. la decadenza per non uso quinquennale del
marchio italiano n. 1421726 registrato in data 24.02.2011 da parte attrici;

b) dato atto della decisione adottata dalla Divisione di annullamento dell’Ufficio dell’Unione Europea per
la Proprieta Intellettuale, di decadenza, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere
rispetto di decadenza del marchio dell’Unione Europea n. 010675461 registrato in data 26.07.2012 da
parte attrice;

3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 15.000,00
di cui € 1.063,00 di spese, ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfetarie pari al 15% e spese di

registrazione.

4) dispone la comunicazione della presente sentenza al UIBM a cura della Cancelleria

Cosi deciso in Milano, il 28.5.2020

Il presidente

dott. Claudio Marangoni

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana
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