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N. 69114/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE (_)RDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILF.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
11 “fribunale, in composizione collegialc, composto dai seguenti magistrati:

. dr. Claudia PEDRELLI] — Presidente estensore
" dr. Fausto BASILE =~ * Giudice
Vittorio CARLOMAGNO  —Giudice
ha pronunciato la seguénte
; SENTENZA

nel procedimento civile di 1 grado iscritto ai n. 69114 R.G. del Ruolo Generale degli Affari
_ Civili dell*anno 2017 promosso da: g

CECORO ANTONIO, rapprescntato ¢ difeso —in forza di procura in calec all’atto di citazione-
dall’avv. Luigi Roma del Foro di Santa Maria Capua Vetere ¢ con questi eleulvmnente
“domiciliato presso lo siudio dell’avv. Angela Fi lorcntmo —sludno ABV & Patners, i in Roma, via
" Ennio Quirino Visconti n. 11
ATTORL
contro : : :
ASSOCIAZIONE ASSOBALNEARE ITALIA FEDERTURISMO E CONFINDUSTRIA,
in persona del legule rappresentante p.t rappresentata ¢ difesa —in forza di procura in cslee alla
ompnrsa di costituzione e risposia- dall’avv. Claudio Coppacchmh presso il cui studio in Roma,
via Giacinto Carini 32 & elettivamente domiciliato.
. CONVLENUTA
Conclusioni come in atti 3T
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'MOTIVI DI FATTO E DI DIRTTTO DELLA DECISTONE
Antonio Cecoro, premcsso di essere titolare del marchie figurativo “Assobalneari Campania® in forza
di attestato di registrazione n. 0001486411 rilaséiato il 19.4.2012 su domanda n. 00137 del 5.10.2011
dall’Ufficio laliano Brevetti € Marchi -costituito da una parte grafica con sottosiante dcnmﬁinazionc, &
ed in particolarc su un fondo di colore azzurro von sfumature degradanti dall*azzurro ;:lliaro al blu si
demarca un’ logo che connota la sigla-“AC” in calore bianco a forma di onda marina. nella parc
sottostante viene riporiaia la denominazione “ASSOBALNEARI CAMPANIA™ in colore 8ZZurTo ¢
ancc;a al di sotto la dicitura “un mare di storia®, rilascialo a seguilo della domanda dcpositata il
5.102011 da Cecoro Antonio, in proprio, |;er le classi 41 e 43- ha citato In giudizio I' Associazione
Assohalneari {alia Federturismo ¢ Confindustria, chiedendo-di accentare in suo favore la titolarita del
marchio “Assobaineari Campania® e di conscguenza il suo diritto di vietare alla convenuta: {*uso di un
- segno identico o affine al marchio “Assobalneari Campania” per contraddistinguere prodotti o servizi
identici o affini; 'uso come ditta, ragione sociale, insegna, nome a dominio aziendalc, di un ségnb ;
identico o simile al suddctto. marchio qualora possa determinarsi im rischio df confusione per il
pubblico. Ha inoltre chicsto disporsi ordine di pubblicazione dell‘eﬁaanandalscmcnza sui quotidiani
indicati. . |
In vid subordinata ha chiesto accertarsi in suo favore il diritto alla convalida del marchio
“Assobalneari Campania” ex art. 128 C.P.i. In ultcriore subordine hét chiesto accertarsi il sup
dirjtto alla trasformazione e all’uso del suddctto marchio in un marchio valido quale Secondary
meaning ex art. 13, comma 3, C.P.1. ovvero in vie gradata Putilizzo del marchio in oggetto quale
“marchic debolc™ o quale “marchio di (o™, : o
A sostegno dells domanda, Cecore Antonio,: ha dedotto: 1) di aver appreso -nel corso di un
giudizio cautelare tenutosi avapti al Tribunale .di Napoli-Sezione speciallzzﬁta in impresa e
conclusosi con unlinanza'collegialc del 25.7.2016, n. 5186, che aveva dccolto Ia sua domanda di
inibitaria ex artt.126, 129, 131 C.P.L in favore del marchio da egli registrato “Assobalneai
Campenia”, nei confronti di 1ali Esposito I:‘.miiiano, Cammarota Clemente ¢ Umberto Pini- che
il suddetto gh;dizio cautelare in realtd era stato preceduto da altro conclusosi con ordinanza
cautelare del 2.10.2015 n. 18923 con la quale Tribunale delle Imprése di Roma-Sczione
specializzats in matesla di impresa aveva aceolto 11 ricorso per inibitoria proposto dall’
; ".Associazlone Assobalneari Italia Federiurismo ¢ Confindustria” nei confronti defl’ Associazione
deﬁomiqala “Assobalneari Campania®, poi risultata viiloriosa davaﬁti al ribunale delle Imprese

di Napoli; 2) di essere presidente di quest’ultima associazionc “Assobalneari Campania® ma che
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essa, ‘non wenéo diritti sul marchio, era rimasta contumace”™ nel giudizio cautelare; 4) che
I"attore “essendo egli pérsoﬁa!’;amnre e non P'associazione (itolare del marchio Assobaineari
Canpania aveva proposto opposizione di terzo awverss 'nrdinanza® n. 18923 del 2. 10.2015; 5)
che il Teibunale dellc Imprese di Roma con sentenzs del 1.9.2017 n. 16501 aveva dichiarato
inammissibile I’opposizione di terzo del Cecoro, rilenendo che la tutela del diritti che il terzo
riteneva pregiudicati dal provvedimento cautelare dovesse trovare tutela attraverso lo strumento’
.dcl rcclamo cautelare ovvero con l'intervento nel giudizlo di mcrlm ove instaurato, o con una
autonoma azionc di accertamento della titolarita de! dmuo
In punto di molanta del diritto I'attore ha dedotio il preuso dcl marchio in contestazione,
antcriormente alla rcgistrazione dello stesso, e I’assenza di contestazione sut punto da partc dclla
convenula che ne aveva oscsso la registrazione.
Cecora ha quindi dedotto [*illcgittimith dell’uso del man:hm “Assobalneari Campama" ud opera
dell’ “Associazionc Assobalnesri {talia Fedsriurismo e Confindustria® e Pinesistenza di un
. accertamento di rcrito, con efficacia di giudicato sulla nullitd del mgrﬁhio ‘di cui & .u'lolare ;
|’attore, non potendo 'avere tale valenza le vicende relative alla registrazionc del marchio-oggetto -
dei giudizi promossi davanti ai Tribunale delle Imprese di Romu. dall’ “Associazione
Assobalneari lalia Federturismo e Confindustria” wei confronti di Assobalneari dLazio {r.g.
1271772013 definito con ordinanza n. 12717/2013), di Assobalneari Fiumicino (rg. 45075/2014
definito con ordinanza di reclamo collcgiale n. 19874/2014) e di “Assobalneari Campania™(r.g.
426532015 definita con ordinanza 0.18923 del 2,10.2015. L’attore ha pertanto chicsto
Paccoglimento delle rassegnate conclusioni.
Costituitasi in giudizio I"associazione convenuts- ha chiesto il rlgeuo integrale delle domande -
attoree. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attorc per concorrenza slegle ex art.
. 2598 comma l'c.c., ¢ l'accertamento della nullitd del marchic “Assobalneari Campania”
rcéistrato dail’attore per difetto del requisito della fovita e per ia confondibilita col marchio di
essa convenula. b wtto con inibitoria della prosecuzione dell’attivit illecita, inclusa la
divulgazione dei prodotti contraffatiori ed illecitamente copiati, con fissazione di una penalc per
ogni violazione siiccessivamente constatate e per.ogni giomo di ritardo nell’attuazione, nella
misuta di almcno € 3.000,00. A
n particolare la convenuta -premesso di esscro configurate, sin dalla sua costituzione avvenula il
31.3.2008, quale Associazione che riunisce le imprese balneari a livello nazionale, articolata

inoltre a livello regionale e localc con associazioni recanti la stessa denominazione
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“Assobalneari” seguita dal nome della regione di ri lbritnenio, come da previgione statularia- ha
dedotto di essere titolase del tﬁatchio—denom{nazione figurativo a colori, composto dalle parole
Assobalneari lulia, mgblanncntc rcgistrato in data 27.4.2011, cui avevano fatto seguito i marchi
delle regioni con affaccio sul mam; relativi ad associazioni costituite nell>ambito di
Confindustria, tra Je quali “Assobalneari’ Lazio” costituita il 13.7.2008 e “Assobalneari
Campania®. Ha dedotto, inoltre: 1) di aver avuto, sin dell’epoca della sua costituzione il preuso,
_composto dalla denominazione e dal logo, del marchio Assobalneari Italia e di quello delle
perifériche regiunaii ¢ locali, noti e riconosciuti a livello nazionale e correlati alla sua attivita di
rappresentante della categorla degli imprenditori balneari associati, anche preéso i tavoli
governativi ¢ presso gli Enli e le istiuzioni coinvolti nell*organizzazione ¢ nella gestione del
demanio marittimo, al fine, della tempestiva informazione tramite i rispettivi Comitati Regionali,‘
della promozione di azioni coordinate nelle tematiche di interesse; 2) che tale Renato Papagni,
; quale presidente di “Assobalneari ltalis” nel wicnnio 2008-201 I, aveva utilizzato il marchio
“Assobalneari lalia” ed il marchio “Assobalneari scguito dal nome della regione di Tiferiments, ‘
esclusivamente nel suo rwolo di legale rapisresenmnle dell’associazione conyenlula' € non-in
proprio; 3) che il medesimo Papagni in data 27.4.2011 aveva ﬁchie.;ilo —correltaniente a nome
della associazione convenuts, quale legale rappresentunte della stessa- la registrazione del
marchio “Assobalneari Ttalia”; 4) che invece successivamente Pabagni'Robeno, deleginimmo da
una grave pronuncia dei Probiviri di Fedesturismo-Confindustria ¢ dimessosi per tale motivo nel
settembre 2011 quale presidente e socio dall’associazione convenuts, in data 10.10.2011 gveva
richiesto a proprio nome la registrazione del marchio —denominazione “Assobalneari Lazio”, e
[*attore Cecoro ‘Antonio, che aveva sempre fatto, parte della Assobaneari Campania cosliluente
arlicolézion_é della ‘convenuta € ne cra uscito per confluirc insicme al Papagni in altra
associazione denominata “Fe_derbah-\eari Ilalih”, il 5.10.2011 aveva chie.s'l-o lu registrazione a
proprio nome del marchio “Assobalneari Campania® pur non avendone diritto, standi il preuso in
capo alla associazione convenuta a livello nazionale ed internazionale, I’anteriorita e i} difetto di
novita rispetto al marchio della convenuls; 5) che nonostante le-diffide intimate dalla convenuta,
il Papagni quale Presidente délla “Federbalneari” ¢ il Cecoro quale vicepresidente delia stessa,
avevano proseguito P'uso dei marchi in conflitto favorendo la confondibilita dei marchi-
denonrinazione™; 6) che per contrastarc. q\uanto sopra Assobalneari ltalia Federlnrismo €
.COnﬁndustrin aveva proposlo tre giudizi cautclari, rispettivamentc relativi a Assobalncari

Fiumicino, Assobalneari Lazio ¢ Assobalncari Campania, - che avevano trovato integrale

At _ : \
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'wcoglimenw davanti af Tribunalc di Roma, Sezione specializzata in impresa; 7) che infatti le
motivazioni in oggetio avevano affermato che 'unicy e solo soggetto -legittimato ad usare il
marchio “Assobalneari™ & ASsobalneari Italia Federturismo e Confindustria, trattandosi di
‘marchio-denominazione complesso, tale da ricomprendere solto il profilo denominativo i marchi
“Assobalneari” scguiti dal nome della regionc o localita di interesse. '

[.’associazione convenutu ha pertanto chiesto in via preliminare declaratoria di inammissibilita

delle domande e nel merita il rigetto dellc stesse.

In via riconvenzionale ha chiesto: Ia condanna dell*attore per contraffazionc e concorrenza sleale
ex art. 2598 comma | c.c., con condanna alla rifusione dei danni in via equitativa; {*accertamento
dell*illegittimita dell’uso del marchio “Assobalneari Campania®, per difetto di novitd e per
confondibilita con il marchio della convenuta, con conseguente pronuncia di nullita dello stesso;
-prommcia di inibitoria delln prosecuzione o ripetizione dag]i illeciti, "ordinc di riliro e la
fissazione di penale per ogni successiva violazione e per.ogni giomo di ritardo nell’attuazione
dell’emanando provvedimento pari ad almeno € 3‘.000,00; la_condanna dellattore al fisarcirpento
det danno riconducibilc agli ilteciti posti. in essere, da quantificarsi in via equitativa, anche a
titolo di denne di immagine, . ‘
Acquisiti i documenti prodatti, concessi i termini ex art. 183 sesfo comma c.p.o. ¢ ritenuta
ininfluente ai fini del deciders Pistanza attorca di consulenza’ tecnica di ufficio sulia
confondibilith dei marchi in questione, Ia‘causa. in difetto di ulteriori articolazioni, & stata
rinviata per la precisazionc delle conclusioni. Asscgnata nelle more a questo giudicante,
all’udienza fissata per la precisazione deile conclusioni & stata traticnuta in decisione con
concessiane dei termini ex arl. 190 c.p;c. LY ¢
Preliminarmente va disattesa {"cccezione di innmmissibilita della domanda attorca sollevata dalla
convenuta, altenendo la prepressa definizione sulla questione in oggetto a pronuncia cautelare e
non essendo la “strumentalitd attenuata” della stessa preclusiva di successivo csame in sede di
'merito.
Sul punto, Cecoro Antonio ha chiesio uccertarsi la titolarila;'l in suo favore del marchio
“Asscbalncari Campania” in forza di registrazione dcl marchio di impresa dcl 19.4.2012, su
domande del 5.10.2071, assumendo di averne avuta il preuso e I*uso esclusivo, con conseguente
declaratoria del suo diritto di vietarne a terzi Putilizzo di segno identico o similc al marchio
Assobalncari Campania. ° ' SYs
La domanda artorea & infondata.
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Risultano provati dalla documentazione in atti ¢ costituiscono fatti che non hanno formato
oggello di si:eciﬁm contestazione:;

1) "avvenuta registrazionc in data 27.4.2011 da parte dell’associazione convenuta, in persona del
suo legalc rappresentante, del wmarchio Assobalneari Italia come marchio—denominazionc
complesso, assistito da logo specifico € costituito da “marchio figurativo a colort composte da
due parole Assobaineari ltalia, nella prima parola, scritta in minuscolo e di colo nero, la lettera
o viene sostituita da wna sfera di colore giallo raffigurante il sole, nella parte inferiore vi é posta

la parola ltalia di colore grigio e tra le due vi & posia un’onda allungata di colore blu che

raffigura il mare” (v. domanda di registrazione per marchio di Impresa n. C002727, doc. | in

allegato alla comparsa di costituzione della convenuta);

2) le previsioni dello Statuto deil’associazione convenula, approvato in data 28.4.2008 con atto
notarile rep.158613, racc. (0314, relative sia alla denominazione dclla stessa in “Assobalneari
Italia”, aderente alla Vcderazione nazionale Federturismo Confindustria (art. 1), ‘sia alla

scompasizione territoriale dell’associazione nazionale a lvello regionale o locale auraverso

“forme concertafc ed unitarie di coordinamento regionale dell’Associazione, desnominate

“Assobalacart....” seguito dal nome delta Reglone” destinate ad agire “in conformita al
presente statuto ... e nel qua_dr'o degli indirizzi organizzativi di ripartizione dellc tompetenze
all’interno del sistema®, (v. art. 6 dello Statuto di Assobalneari lalia, in allegaro alla memoria
istruttoria di replica di parte aurice); }

3) l'atvazione delle suddette previsioni statutaric, avendo operato a partire dal 2008 lc

articolazioni regionali di Assobalneari Ttalia, individuate con la denominazione “Assobalneari™

seguita dal nome della regionc con affaccio dl-mare intcressata, 1ma le quali anche Assobalneari
Campanis, di cui Cecoro Antonio ¢ stalo presidente fino alla sua uscita da Assobalneari Italia
~ avvenuta il 3.1.2012, (v. in allcpato alla memoria istlrultoria n. | di parte attrice, la lettera in data
29.12.2011 di dimissioni da Assobalnears ltalia, Sottoscritta dal Cecoro qualc Presidente di
Assobaineari Campania & comunicata con raccomandata ar. ricevuta dalla convenuta il
3.1.2012). j

4) Pavvenuta registrazione del marchio “Assobalneari Campania®, effettuata da Cecore Antonio
in proprio, in data 5.10.20] 1, alloich¢ egli eru ancora ancora socio dell’associazione convenuta e
presidente di una sua articolazione teritorialc che aveva 'identica denominazione “Assobaineari
Campania”, essendosi dimesso il 3.1.2012 per confluire insiemc a Renato Papagni -a sua volta

Presidcnte dell’Associazione convenuta fino all’aprile 2011, poi csautorato a seguito di una
; p P ¢4

6




Sentenza n. 12038/2020 pubbl. il 08/09/2020
RG n. 69114/2017
Repert. n. 12004/2020 del 08/09/2030

pronuncia del Collegio dei Probi Viri di Federturismo-Confindustria che lo ha determinato a
rassegnare le dimissioni nel scttembre 2011- in altra e distinta Associazione denominata
Federbalneari Italia di cui il Papagni & divenuto presidente del dicembre 2011 e di cui fa witora
parte la “Assobaincari Campania” il cui marchio & stato registrato dal Cecoro i1'5.10.201 1.

Gid quanto sopra cvidenzia I'inesistenza dell’asserito preuso del marchio “Assobalneari
Campania” da parte del Cecoro in proprio, posto che I'attivitd dal medesimo svolta fino al
3.1.2012 per “Assobaineari Campania™, ¢ stata determinata dalla posizionc da cgli rivestila

allintemo di Assobalneari Italia ¢ della sua articolazione Assabalneari Campania e deve, quindi,
ritcnersi esclugivamente riferibile alle stesse, non al Cecoro persona fisica. Nc consegue che solo
in capo alla convenuta & configurabile il preuso dei marchi denominativi in questione.
Analoga considerazione deve. farsi per Patlivita svolta dal Papagni fino al periocdo di sua
fuoriuscila da Assobalncari [falia e per Ia registravione del marchio “Assobalneari Flumicino™
effelwata, in proprio il 5.10.201 I, nel periodo in cui em ancora socio defl’associazione
convenuta. . : g
Quanto sopra ha gia formato oggetto di giudizio c valutazione da parte di questo tribunale che
con successive pronunce in sede cautelarc ha accolio le domande di inibitoria cautelare cx art.
13] C.P.I e-ex art. 700 c.p.c. propostc da Assobalneari [1alia svverso Assobalneari Lazio e
Ass’obalneari Fiuniicino, in persona del loro legale rnppresehlanté Ronalo Papagni nonché
avverso Assobalneari Campania, tutte rientranti in Federbalneari talia, . (v. nel fascicolo di parte
convenuta i giudizil cautelari relativi a “Assobalneari Lazio” definito con ordinanza di reclamo
caulelare n.12717/2013, doc. 3, “Assobalneari Flumicing” definito con ordinlan;a cautclare
n.19874/2014, doc. 4; “Assobalncari Campimiﬁ",d'eﬁnilo con ardinanza cautelare n..18923/201 5,
doc. 5.).
Cio posto, I'att. 20, comma 1, lett. b), d.igs. 30/2005 Codice della };ropricta industriale- CP.L
attribuisce al titolare del marchio d*impresa registrato il diritto di vietare a terzi Puso di un segno
identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o sffini, se a causa
- dell’identita o somiglianza fra i segni ¢ dell’identitd o affinita tra i servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubbfico, che pué consistere anche in un rischio di associazionc tra i
‘due scgni. i
La previsionc di cui alla lettera ¢) del medesimo articolo, ;.)revcdc analoga tutela anche al di fuori
delle ipotesi che precedono, qualora il marchio registrato goda, come nella specie, di rinomanza
e 'uso dclio stesso consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla
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rinomanza del marchio. Risulta dalla documentazione in atti ed ha gid formato opgetto di
accertamento da parte di questo Tribunale nell’esame delle richiamate domande cautelaii, la
rinomanza dell*asgociuzione convenuta, che opera sin' dalla sua istiluzione quale ente a tutcla
dellc imprese del settore turistico balnears a livello locale, rcgionale, nazfonaié ed inmtcrnazionale
(si richiama sul punto la questionc introdotta con la direitiva Bolkestein), coordinando ¢
.veicolando dal centro verso le sue articoiazioni territoriali ¢ locali, azioni di promozione
finalizzate alla riqualificazione dell’offerta turistico-balneare, alla interazione con Enti ¢
istituzioni deputate alla gestione dcl demanio marittimo, nonché alla divulgazione a mezzo
stampe ¢ attraverso il sito internet www.assobalneariitalia.it. delle iniziative di interessc della
categoria rappresentata. _ s ;

L'art. 21 comma 2 C.P.1., inaltre, sanziona I’utilizzo del marghio che possa ingencrare rischio di
contusione sul mercato, mentre I'arl. 2598 c.c. sanziona lc condotte imitative che comporting
rischi di confondibilita.

In proposito rileva precisare che la valutazione deve fondarsi, per, quanto attienc alla
contraffazione cmﬁléoria (vaolutata in asiratto) élla somiglianza, visiva, fonctica o concetiuale dej
segni in conflitto, sull’impressionc complessiva prodﬁttﬂ. essenda funzione essenziale del
marchio quella di garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prod_ottb o
del servizio contrassegnato, .conscntendogli di distinguerc scnza aleuna possibilita di confusione
tale prodotto o tale %N]/.IO da quelli di diversa provenienza. -

Nella specie il marchio figurativo di cui ¢ litolare Passociazione convenuta, “Assobalncari ltalia”
(come gid sopra desmuo), deve esscre considerato nel suo complesso per la funzione cvocativa
del mare ¢ dei connessi seryizi balncart, ambit;) nel quale ha certamente carattere distintivo e di
originalita.

Tale marchio cra gid pacificamente in uso anni prima della sua registrazione avvenuta il
27.4.2011, ed ha una forte connotazione denominativa di marchio-complesso essendo Ia sua
notorietd legata non solo alla configurazione nazionale “Assobaineari Italia” ma anche alle
articolazioni regionali e IOLElll, tuttc parimenti denominate “Assobalneari” pur con la variabile
‘del nome della reglone interessats, come da previsione statutaria def 2008.

In tale contesio I'attenzione va quindi focalizzata sul dato denominativo imprescindibile
“Assobalncari™ che configura segno distintivo del marchio della convenuta ¢ di cui il marchio

dell’attore riproduce intcgralmente le carattesistiche denominative. : &
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Nella spcclc, con riferimento al marchio dell’attore, anche ia variante “Campania”, in aggiunta a
“Assobalneari”, lungi dal pomu come elemento di ‘differenziazionc rispetio al marchio in
conflitto, ha ulteriore valcnza confusoria in quanto richiame Ialiro segno distintivo, consistente
nella dechnazwne territoriaie | dell’associazione Assobalneari nazionale, e dctcrmma un
fenomeno di agganciamento e associazione tra i segni, tracndo in confusione i} consumatore
medio del scrvizio ed inducendolo ad associare I*ativita di “Assobalneari Campania” a quclla di
Assobalneari Italia, ed a ritencre I8 prima aderentc all’ussociazione nazionale, operante da molto
temﬁo prima di quella omonima registrata dal Cecoro. :

Del resto, anche sotto il profilo figurativa, il dato che as:;ume maggior rilievo visivo nel marchio
registrato dall’attore & proprio la denominazione “Assobalncari Campania™.

Essa & posta in posizionc centrale e dominante, tale da attrarre visivamente I’attenzione, sia per
le notcvoli dimensioni del caratteri rispetio alle parole “un mare di storia®, scritte con caranteri
minuscoli in corsivo e prive di una qualchc valenza di identificativa, sin rispetto al dlsegno
sovrastantc che richiema una iniziale pur se di fallo pare evacarc un’onda marina.

Peraltro Putilizzo del medesimo segna distintivo & effettuato nelia specic per promuovere gl
stessi servizi associativi con finaliti del tutto analoghe e relative allo stesso settore di interesse.
Inolire, rientrando la “Assobalneati Campania™ del Cecoro, nella divefsa Associazione nazionale
denominata “Federbalncari ltaiia”, non si comprende da cosa possa detivare Iutilizzo nel suo
marchio della denominazione “Assobalneari” unita alla parola “Campania”, certamente ben nota
alPattore per la pregressa attivita prestata.

Per tutto quunto sopra vanno integralmente rigeuatp‘ le domande atioree, tenuto conto

dell’accertata contraffazionc confusoria per la. spmiglianza, denominativa, descrittiva, visiva ¢

fonetica dei scgni riportafi nel marchiv registrato dell*altore if 5.10.2011, rispetto al marchio -
denominativo complesso regisiralo dalla convenuta in precedenza il 27.4.20 l, anchc
considerato il risalente uso dej marchio Assobalnearl Campania da parle della stessa.

Vanno anche rigettatc le domande attoree submdmate, non sussistendo un preuso del marchio da
parte deilattore, posto che la pregressa attivith da svolta per Assobalnesri Campania ¢ stata da
egli esplétata quale legalc rappresentate dclla periferica di Assobalneari [Italia ed & pertanto
esclusivamente riferibile al marchio In conflitto con quello del Cecoro.

Per quanto sopra esposto, il scgno distintive del Cecoro & privo e non ha potuto acquisire

carattere distintivo Lalché ne discende il rigetto della domanda subordinata proposta ex art, 13,
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comma 3 C.P.i. e di quelia volta al riconascimento in favorc dell’atiore deil’esistenza di un
marchio di fatto che ne possa consentire I'wtilizzo, .

Resta da evidenziare che-alcuna valenza pud avere nel presente giudizio di merito a cognizione
ordinaria, il procedimento cautclare tenutosi avanti al ‘I'ribunalc di Napoli Séione specializzata
di impresa, peraltro relativo a persone fisiche, soggetti diversi dalla convenuta. '

In accogiimento della domanda riconvenzionale dells convenuta va dichiarat 1a nulfitd, per
difctto di novita, del marchio “Assobalneari Campania™ registrato dal Cecoro, come autorizzato
con altestato di registrazione di marchio di impresa di primo depasito .. 0001486411 del
19.2.2012 su domanda n. 001347 del 5.10.20) | da parte dell’Ufficio italiano Marchi & Brevetti.
Va anche accolta la richiesta di inibitoria formulata dalla convenuta, secondo la previsione
dell’arl. 20 d.lgs. n. 30/2005 C.P.L, per la quale “7 diritti del titolore del marchio di impresa
registrafo consistono nella fucolia di fare uso esclusivo del marchio” con conéeguente diritto di
inibire 1utilizzo a terzi che utilizzino un segno “simile al marchio registrato per prodotti e
servizi identict o affini, se a causa dell ‘identita o somiglianza fi-a i segni e dell‘identita o affinite
fra i prodotti e servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che pus .
consisiere anche in un rischio di associazione fra i due segni*.

La statuizione di inibitoria deponc per Paccoglimento delia richicsta misura accessoria della
sanzione pecuniaria, che appﬁm congruo fissare in euro 500,06 per ogni vidlazione o
inosservanza successivamenic constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dclla
prescnte sentenze a decorrerc dalla sua notifica in forma esecutiva, ’

Va parirmenti accolta la domanda riconvenzionale di condanna dell’attore per é¢ontraffazione e
concomenza sleale ex arf. 2598 primo conima,-.c.p: E’ indubbio che i segni distintivi usati
dall’attorc sono pienamente idonei a produrre confusione con quelli analoghi legittimamente
usati dall'associuzione convenuia con conseguente confondibilitd del marchio di quest’ultima,
stante l'impatto visivo e I'utilizzazione dello stesso marchio denominazione complesso’
“Assobalnear” come gi sopra evidenziato. :

Stante 1°accertata contraffazione e concorrenza sleale, I'attore va condannato alla rifusione dei
danni conseguenti che, tenuto conto di quanto sopra, della rilcvanza, locale, nazionale ed
intemazionale del marchio della convenuta, considerati i tempi di utilizzo, si liquidano in via

equitativa in complessivi € 5.000,00 su cui spettano gli interessi legali dalla domanda.
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Del pari vanno disposti l’o::dine di ritiro dal commercio ¢ di distruzione dei prodotti con{mﬂ'atﬁ
formulate dall'attrice e la fissazione di penalc per ogni successiva wolzmonc ¢ per ogni giomo di
ritardo neil’attuazione delia presente pronuncia che si ritienc equo ﬁssare in € 500,00 al giorno.
Va invece rigetiata Vulteriore domanda della convenuta risarcimento del danno 2 titolo di danno
di immagine, stante I'assenza di qualsiasi elemento probatorio sul punto.
Deve disporsi, ai sensi dell'art. 122, comma V, C.P.1,, la annotazione della presente sentenza ncl
regtstro a cura dell’Ufficio ltaliano Breveiti e Marchi, previa comunicazione dell sentenza a
_cura ‘della cancelleria, ;
Le spcse di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
1l Tribunale di Roma, Sczlone Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle
domande proposte dal Cecort; Antonio nei confronti di Associavione Assobalneari Itulia Federtutismo e
Confindustria, agni altra istanza, difesa ed cceezionc disattesa, cosi provvede;

- rigetia integralmente lc domaiite attore;

— in accoglimentwo delic domandc riconvenzionali proposte dall'associazione convenuta dichiara
la nuilita, per difetto di novita, del marchio “Assobalneari Campania” oggetto della domanda n,
001347 depos:tata da Cecoro Antonio, in praprio, in data . 10.2011 cosl cumic antorizzato con
atiestato di registrazione di marchio di impresa di primo depos:lo n. 0001486411 del 19.2.2012
da partc delP’Ufficio ftalianc Marchi e Brevetti: .

~ inibiscc a Cecoro ‘Antonio futilizzo dc!' marchio-dichiarato nullo o di akltro segno distintivo
analogo al marchio di cui ['associazionc convenuta & titolare a seguito di deposito delia
domandain data 27.4.201 1; ! |

~ acccriate Ia contraffazione e la concorrenza sleale ex art. 2598 primo comma c:c., per I'effetio

. condanna ’attore al pagamento, in favore della convenuta, della somms di € 5.000,00, oltrc
interessi nella misura legale dalla domanda; -

= ordina il ritiro dal commercio € la distruzione dei prodotti contrafFatti;

- fissaia somﬁm di curd 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e
per ognl glomo di ritardo nel’esecuzionc del prescnte provvedimento a decarrere dalla sua
notifica in forma esecutiva;

~ condanna Iattore a rifondere all’associazione convenuta le spese processuali, liquidate in
complessivi euro 5.000,000 per compensi professionali ed euro 458,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
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Visto I'art. 122, comma V, C.P.l;
Ordina I’annotazione della presente scntenza nel cegistro a cura dell’Ufficio [taliano Brevetti e
Marchi, previa comunicazione della scntcnza a cura della cancelleria.

Cosl deciso in Roma il 1.9.2020

1] Giudice : 1l Presidente est.

Fausto Basile : Wc]li

Sﬂ-.-?- 1)
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