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ITALIA: Rischio di confusione tra prodotti  

In una causa instaurata nel 2001, si erano messi a confronto due marchi relativi a prodotti 
di biancheria femminile (“Lovable Mimesis”, presunta vittima di contraffazione, e “Pa-
pillon Mimetic” presunto contraffattore). Secondo il Tribunale di Milano, la parola greca 
Mimesis era originale e dotata di capacità distintiva, e il marchio “Lovable Mimesis” era 
forte, escludendo la legittimità dell’utilizzo di termini simili. Con sentenza del 10 marzo 
2009, recentemente resa pubblica, la Corte di Appello di Milano ha invece affermato la 
debolezza del marchio “Lovable Mimesis” in quanto la parola Mimesis (“mimetizzarsi”) 
descrive le qualità dei prodotti (reggiseni e mutandine aderenti alla pelle e invisibili sotto 
gli abiti), e solo l’imitazione dello specifico termine costituirebbe un illecito. 
I giudici italiani continuano a dedicare ampia attenzione alla distinzione tra marchio forte 
(tutelato anche contro l’utilizzo di marchi simili) e debole (tutelato solo contro la ripro-
duzione pressoché integrale). A differenza della giurisprudenza comunitaria e tedesca, 
tendono a non esaminare altri fattori quali il grado di vicinanza dei prodotti ecc., tanto 
da determinare, nella pratica, incertezze di giudizio.
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germania: Tutela del marchio nella moda quando il marchio è 	
		c  ostituito da una lettera dell‘alfabeto 

Il pendente di una borsa in pelle può essere ritenuto un marchio anche se è composto da 
una singola lettera. Lo ha stabilito l’Oberlandesgericht di Francoforte.
La convenuta vende articoli in pelle e utilizza la lettera dell’alfabeto “B” come pendente 
di una borsetta da donna. Ciò ha trovato l’opposizione della impresa Willy Bogner, tito-
lare di un marchio formato dalla lettera “B”. Sulla lettera “B” del convenuto era apposto 
la denominazione sociale in caratteri minuscoli. L’Oberlandesgericht ha deciso che l’uti-
lizzo della lettera “B” come pendente non rappresenta solo un motivo ornamentale, ma 
anche un segno distintivo e, di conseguenza, è da considerarsi un marchio. Una lettera 
dell’alfabeto ha una capacità distintiva pari agli altri marchi. Il pubblico di riferimento 
percepisce un siffatto utilizzo delle lettere non solo come un elemento ornamentale, ma 
anche quale indicazione dell’origine commerciale. Il fatto che il marchio sia formato solo 
da una singola lettera non influisce sul rischio di confondibilità. La tutela del marchio 
non si limita all’utilizzo identico della “B”, dato che, per determinare un rischio di con-
fusione, è sufficiente la “somiglianza”, specialmente nel caso di merce identica. L’aspetto 
diverso della lettera “B” non era di rilevanza.
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