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DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

ITALIA: Marchio altrui come parola chiave su “AdWords”  

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che Google non commette violazione di diritti 
sul marchio qualora consenta a inserzionisti di annunci pubblicitari di selezionare parole 
chiave che coincidono con marchi altrui tramite il servizio “AdWords” per promuovere i 
propri prodotti. 
Louis Vuitton e altre società francesi avevano sostenuto avanti la Cour de Cassation fran-
cese che in tal modo Google contribuiva a rendere possibili violazioni commesse da terzi 
e che dunque tale comportamento doveva essere considerato una violazione dei diritti sul 
marchio. Con sentenza del 23 marzo 2010 nelle cause C-236/08 a C-238/08 la Corte ha 
chiarito che Google si limita a consentire agli inserzionisti di usare marchi altrui senza 
che possa essere affermato che egli stesso faccia uso di detti segni: il titolare del marchio 
potrà quindi agire solo nei confronti dell’inserzionista qualora la pubblicità non consenta, 
o consenta soltanto difficilmente, all’utente di Internet di sapere che si tratta di prodotti 
distinti da quelli del marchio richiamato nell’annuncio (in modo analogo si era espressa 
una certa giurisprudenza italiana).
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germania: Violazione del marchio ad opera di un disegno o 
		  modello

Chi registra un disegno presso l’UAMI si assume il rischio di un’azione di nullità qualora 
il disegno risultasse simile al marchio già esistente. Il TPG ha affrontato, in una sentenza 
appena pubblicata, le questioni cruciali che emergono in caso di conflitto tra il diritto sui 
marchi e quello sui modelli.

Un produttore di stilografi ha intrapreso un’azione legale ai danni di un’impresa cinese, 
che aveva registrato presso l’UAMI un disegno per “strumenti di scrittura”. L’UAMI ha 
dato ragione all’attrice, così come ha fatto, in linea di massima, il Tribunale. Secondo 
l’art. 25 (1) e) del reg. (CE) n. 6/2002 (disegni e modelli comunitari), l’utilizzo di un dise-
gno identico al marchio non è il solo fattore a poter causare la nullità del modello, che 
può scaturire anche – come previsto dalla normativa sui marchi – dall’utilizzo di un di-
segno talmente simile da far sussistere un rischio di confusione per il pubblico. Tuttavia, 
secondo il Tribunale, in caso di contestazione, il titolare del modello deve presentare una 
richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio.

La Corte ha annullato la decisione dell’UAMI lo stesso: aveva esaminato il rischio di 
confusione per un marchio tridimensionale, la causa invece aveva ad oggetto un marchio 
figurativo/nominativo. 

(TPG del 12/05/2010, T–148/08).
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