
SENTENZA 

Cassazione civile sez. I - 26/03/2004, n. 6080 

Intestazione
                   LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE                    
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. Ugo            VITRONE -    PRESIDENTE -                       
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI -    CONSIGLIERE -                      
Dott. Carlo          PICCININNI - CONSIGLIERE -                      
Dott. Salvatore      DI PALMA -   CONSIGLIERE -                      
Dott. Paolo          GIULIANI     CONSIGLIERE -                      
ha pronunciato la seguente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso proposto dalla                                           
R. S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via della  
Vite  n.  7,
presso lo studio  dell'Avv.  Piero  d'Amelio  che  la  
rappresenta  e
difende, unitamente  all'Avv.  Prof.  Giorgio  Floridia  ed  
all'Avv.
Orazio Picciotto Crisafulli, in forza di procura speciale  
a  margine
del ricorso                                                          
                                                       - 
RICORRENTE -
                               CONTRO                                
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P.  s.p.a.,  elettivamente  domiciliata    in    Roma,    
Lungotevere
Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Luigi 
Biamonti  che  la
rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv.  
Prof.  Adriano
Vanzetti e dal l'Avv. Maurizio Fusi, in forza di procura  
speciale  a
margine del controricorso                                            
                                                 - 
CONTRORICORRENTE -
                               NONCHÉ                                
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di  
APPELLO  di
BOLOGNA                                                              
                                                         - 
INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di  Bologna  n.  
1175/2000
pubblicata il 26.10.2000.                                            
Udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  
udienza  del
30.9.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.                      
Uditi i difensori delle parti.                                       
Udito il P.M., in persona del Sostituto  Procuratore  
Generale  Dott.
Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del 
ricorso.      

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.4.1993, la R. S.p.A. conveniva in giudizio 
davanti al Tribunale di P. la P. s.p.a., premettendo:

a) di essere divenuta una primaria impresa produttrice di prosciutti cotti, 
guadagnandosi la posizione di leader del settore;
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b) che, recentemente, tale sua posizione era stata turbata da illeciti 
comportamenti concorrenziali posti in essere dalla convenuta, segnatamente 
consistiti nell'avere utilizzato il marchio decettivo "P.", nullo in quanto contrario 
alla disciplina del c.d. marchio geografico e, al tempo stesso, tale da integrare 
atto di concorrenza sleale in ragione dell'effetto di "trascinamento" 
illegittimamente indotto, sotto diversi profili, dalla rinomanza e dalla fama di 
qualità del prosciutto crudo di P.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata la 
nullità di detto marchio e di tutti quelli consimili, registrati dalla convenuta, nei 
quali risultasse associata la parola "cotto" al toponimo "P." ed, in via subordinata, 
che ne fosse dichiarata la decadenza per uso idoneo ad ingannare il pubblico dei 
consumatori, in ogni caso inibendosene l'uso anche come denominazione 
sociale nonché dichiarandosene l'illiceità ai sensi dell'art. 11 della legge sui 
marchi e quale attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., con 
condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepiva l'improponibilità della domanda 
siccome oggetto di transazione stipulata in occasione di controversia di identico 
contenuto davanti al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, chiedendo quindi nel 
merito che venisse respinta ogni avversa pretesa, di cui si contestava la 
fondatezza in fatto ed in diritto, nonché spiegando domanda riconvenzionale 
tesa ad ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per l'attività di 
concorrenza sleale svolta in pregiudizio di essa deducente.

Il giudice adito, con sentenza del 15.1.1999, rigettava le domande hic et inde 
proposte ed in particolare:

a) riteneva l'infondatezza dell'eccezione di rito sollevata dalla convenuta;

b) disattendeva tutti i profili per i quali l'attrice medesima aveva sostenuto, anche 
sulla scorta di indagine demoscopica eseguita dietro suo incarico dalla Doxa, la 
decettività dei marchi avversari;

c) disattendeva la domanda di decadenza del marchio in oggetto ex art. 41, n. 1, 
lettera b), della legge sui marchi, in quanto del tutto sfornita di prova circa il 
compimento di atti di uso ingannevole ed essendo anzi rimasta dimostrata la 
corretta informazione offerta dalla convenuta sulle metodiche di lavorazione dei 
propri prodotti;
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d) disattendeva la domanda di nullità ex art. 18, lettera c), della legge sui marchi, 
escludendone sia la natura di marchio esclusivamente geografico, per il fatto di 
essere questo composto di altra parola con funzione descrittiva, sia 
l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 13 del regolamento CEE n. 2081/1992, 
per il fatto di non rientrare il prosciutto cotto tra le denominazioni registrate 
destinatarie della specifica tutela;

e) riteneva, ad abundantiam, che fossero maturati i presupposti di notorietà del 
marchio idonei ad escludere, ex art. 47 - bis della legge sui marchi, la 
dichiarazione di nullità o di decadenza ai sensi degli artt. 47 e 18 della medesima 
legge;

f) escludeva la nullità del marchio per violazione della speciale disciplina di tutela 
della denominazione di origine del prosciutto di P.

Avverso la decisione, proponeva appello la società R. S.p.A. deducendo 
molteplici censure.

Resisteva nel grado l'appellata, la quale contrastava gli argomenti svolti nei 
diversi motivi di gravame (soprattutto evidenziando come tutta l'indagine 
demoscopica fosse largamente inattendibile) e, a propria volta, spiegava appello 
incidentale vuoi in ordine alla questione della pretesa improponibilità della 
domanda per intervenuta rinuncia all'azione a seguito della transazione conclusa 
tra le parti in sede di controversia davanti al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, 
vuoi in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di attività 
concorrenziale denigratoria, vuoi in ordine ad una diversa ripartizione delle 
spese relative al primo grado di giudizio.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 30.6/26.10.2000, respingeva il 
gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava 
la R. S.p.A. a rifondere alla P.SPA la metà delle spese sopra indicate, 
confermando nel resto la pronuncia impugnata.

Assumeva, in particolare, detto giudice:

a) che fossero da disattendere le censure dedotte dall'appellante principale in 
relazione al metodo di valutazione della decettività del marchio "P.", respingendo 
così l'istanza, ad esse logicamente connessa, di consulenza tecnica 
demoscopica;
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b) che siffatto metodo dovesse fondarsi sulle capacità critiche del consumatore 
medio (identificato in una categoria astratta di soggetti normalmente informati e 
mediamente attenti), non già sull'aggregazione statistica degli esiti di indagini 
demoscopiche volte ad accertare in concreto le opinioni di un campione di 
potenziali acquirenti del prodotto contraddistinto dal marchio de quo;

c) che fosse pertanto compito del giudice discernere le possibilità di inganno di 
un determinato segno distintivo, non potendo affidarsi il giudizio di validità di un 
marchio alle risposte, fornite da un campione di consumatori, sulla percezione di 
quel segno;

d) che, comunque, sulla base dei risultati dell'indagine demoscopica realizzata 
per conto della R. S.p.A. e da questa prodotti in giudizio, non emergesse, anche 
per le censurabili modalità seguite nello svolgimento dell'indagine stessa, alcuna 
dimostrazione del carattere decettivo del marchio "P.";

e) che, del resto, il toponimo "P.", se inserito in segni distintivi di imprese 
alimentari aventi sede in quella città, non potesse indurre il pubblico a ritenere i 
prodotti contraddistinti da quei segni migliori di quelli realizzati altrove o fosse 
comunque ingannevole, non avendo altra funzione se non quella di indicare 
l'effettiva provenienza di quei prodotti da un distretto internazionalmente 
rinomato per le sue tradizioni di qualità in campo alimentare;

f) che non potesse, ancora, dubitarsi della validità di un segno costituito 
dall'originale combinazione di due espressioni e del quale il toponimo costituiva 
solo un prefisso;

g) che non potesse, comunque, negarsi l'applicabilità al marchio dell'appellata 
della disposizione di cui all'art. 47 - bis della legge sui marchi, essendo stati 
ampiamente dimostrati, e risultando in ogni caso notori, l'estesa diffusione dei 
prodotti contraddistinti da quel marchio e l'intensa pubblicità della quale erano 
stati fatti oggetto;

h) che il marchio "P." non fosse decaduto per uso ingannevole, dal momento che 
il riferimento a P., in quel segno, era pienamente giustificato dal fatto che in 
quella città e nel suo circondario si trovano la sede e gli stabilimenti produttivi 
della società titolare;

Pagina 5 di 18



i) che fosse da escludere qualsiasi violazione, da parte dell'appellata, della legge 
n. 26 del 1990 sulla tutela della denominazione d'origine del prosciutto crudo di 
P., trattandosi di disposizioni chiaramente inapplicabili ai prosciutti cotti.

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la R. S.p.A. ,deducendo 
un solo, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste la P. 
s.p.a. con controricorso del pari illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa 
applicazione degli articoli 11, 18, comma primo, lettera e) e 47, comma primo, 
lettera b), della legge sui marchi, 2598, n. 3, c.c., 61 e 191 c.p.c., nonché 
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 
controversia, assumendo:

a) che la Corte territoriale ha ritenuto che la valutazione di decettività di un 
marchio registrato non vada condotta con riguardo alla capacità di decodifica del 
pubblico effettivo dei consumatori, bensì con riguardo al parametro di un'astratta 
élite la quale abbia "il grado di intelligenza, prudenza e informazione" che a priori 
ed in astratto, nella valutazione del giudice, "si deve pretendere da un 
consumatore", così da ritenere preclusa al giudice stesso la possibilità di servirsi, 
ai fini della valutazione, di un accertamento tecnico (sub specie di indagine 
demoscopica);

b) che detta Corte ha statuito, con riguardo al pubblico di riferimento al quale 
riferire l'effetto decettivo, che la valutazione vada effettuata assumendo come 
parametro il c.d. "consumatore medio", da intendere tuttavia nel senso di "una 
tipologia culturale astratta e non già statistica di consumatore (che) può 
identificarsi per assurdo (e probabilmente si sostanzia) in una modesta 
minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico", così 
contrapponendo questo consumatore medio, assurto a parametro della 
valutazione del giudice, alle "quantità medie o maggioranza di consumatori" che 
risultano dalle "aggregazioni matematiche effettuate sulla base delle indagini 
demoscopiche" cui la Corte medesima ha negato ogni utilità nell'accertamento 
giudiziale;

Pagina 6 di 18



c) che, ancora ad avviso di detto giudice, "l'individuazione del concetto di 
consumatore medio non può essere collegata all'individuazione della media dei 
consumatori che assumono un determinato atteggiamento nei confronti di un 
certo prodotto, ma è il frutto di un'operazione squisitamente giudiziale che 
individua a priori il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve 
attribuire ad un consumatore (e pretendere da un consumatore) per valutare la 
decettività del marchio", onde "la delega all'équipe demoscopica di un'indagine 
comunque diretta a tale finalità (l'unica rilevante ai fini del giudizio) violerebbe 
quelli che essenzialmente sono i limiti dello strumento processuale, cioè la 
valutazione, sotto il profilo tecnico, di fatti già acquisiti, con esclusione di 
qualsivoglia giudizio rimesso alla competenza giuridica o valutativa del giudice";

d) che la sentenza impugnata è innanzi tutto in violazione delle norme relative 
all'illiceità e alla nullità del marchio ingannevole, nonché in palese contrasto con 
la funzione stessa dell'istituto, risultando in particolare arbitraria la scelta di 
adottare quale parametro per la valutazione non già il vero consumatore medio 
bensì "una tipologia culturale astratta che probabilmente si sostanzia in una 
modesta minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico", là 
dove è palese che la sostituzione, da parte del giudice, di un prototipo astratto di 
consumatore all'effettivo consumatore medio nasconde un arbitrio evidente, 
ovvero quello di ricondurre il giudizio di decettività non alle capacità di decodifica 
(del messaggio veicolato dal marchio) del pubblico dei consumatori, bensì al 
soggettivo giudizio del medesimo giudice, il quale, in base ad un proprio 
personale apprezzamento, seleziona tra tutti i modelli di decodifica presenti nel 
pubblico quello che reputa "avveduto" e innalza esso (ma soltanto esso) a 
parametro oggettivo, contrabbandandolo come giudizio del consumatore "medio" 
anche quando tale giudizio non rappresenti che il comportamento "di una 
modesta minoranza dei consumatori";

e) che, allo stesso modo, la decisione della Corte territoriale è viziata in quanto 
essa, immotivatamente ed in violazione delle norme in materia di segni distintivi, 
mostra di non tenere in alcun conto la circostanza che il marchio di cui si discute 
costituisce il segno distintivo di un prodotto di largo consumo commercializzato 
dai rivenditori al dettaglio e dai supermercati, onde è appunto immotivata 
l'individuazione del consumatore medio del prodotto in una ristretta ed elitaria 
cerchia di consumatori, specialmente quando il prodotto viene commercializzato 
anche tramite i supermercati, rivolgendosi ad un consumatore medio non 
particolarmente sofisticato, laddove l'immotivata ed erronea individuazione del 
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pubblico medio dei consumatori del prodotto in una ristretta cerchia elitaria è una 
statuizione che incide, impostandone i criteri, sulla correttezza di tutta la 
motivazione;

f) che, in terzo luogo, la sostituzione del personale giudizio (elitario) del giudice 
alla rilevazione dell'effetto decettivo sul pubblico reale dei consumatori ha 
necessariamente indotto la Corte territoriale a ritenere che la delega all'équipe 
demoscopica di un'indagine diretta a verificare la reazione del pubblico reale dei 
consumatori al messaggio insito nel segno "P." violerebbe i limiti dello strumento 
processuale, invadendo la sfera del "giudizio rimesso alla competenza giuridica 
e valutativa del giudice", mentre, al contrario, l'indagine demoscopica, per sua 
natura, altro non offre che dati, raccolti sulla base di quesiti e indicazioni dettati 
direttamente dal giudice, i quali costituiscono il presupposto conoscitivo su cui 
deve innestarsi il processo di valutazione giuridica vera e propria (ciò che è e 
resta di esclusiva competenza del medesimo giudice), tanto vero che lo 
strumento dell'indagine demoscopica è riconosciuto del tutto ammissibile da 
parte non solo della Corte di Giustizia Europea (sentenza 4 maggio 1999, in 
cause riunite C - 108/97 e C - 109/97), ma anche dei giudici italiani.

Il motivo non è fondato.

L'art. 18, lettera e), del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (recante 
"Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, 
recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi 
di impresa" e d'ora in avanti, per brevità, denominato semplicemente "legge 
marchi") prevede, per escluderne la registrazione come marchio (e, se registrati, 
per determinarne la nullità, ex art. 47, lettera "b", del regio decreto 21 giugno 
1942, n. 929, come sostituito dall'art. 42 della legge marchi sopra citata), "i segni 
idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla 
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi".

Analoghe disposizioni contengono l'art. 3, n. 1, lettera g), della richiamata 
direttiva e gli artt. 7, lettera g) e 51, lettera a), del regolamento 40/94/CE adottato 
il 20 dicembre 1993 (come successivamente modificato), istitutivo del marchio 
comunitario, mentre, del resto, la stessa regola era dettata dall'art. 18, n. 5, del 
vecchio testo della nostra legge marchi (di cui al suindicato regio decreto n. 929 
del 1942) e nell'art. 6 - quinquies, (lettera "B", n. 3), della Convenzione 
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dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta nel 
1883 ed oggetto di numerose revisioni.

Le norme sopra citate trovano la loro ragion d'essere in riferimento all'esigenza 
di vietare, quando (essi) siano di natura tale da ingannare il pubblico circa la 
natura, la qualità o la provenienza del prodotto o del servizio contraddistinti, 
l'adozione di quei marchi, altrimenti ammessi prendendo atto di una prassi 
largamente diffusa, che risultino costituiti da espressioni le quali, pur non 
essendo del tutto comuni o descrittive, evocano tuttavia il nome comune del 
prodotto o comunque indicazioni sulla sua origine o qualità (così, ad esempio, i 
c.d. marchi "deboli", cioè i marchi costituiti da nomi comuni che, pur modificati 
dal punto di vista morfologico in funzione distintiva, si riferiscono alla natura, alla 
qualità, alla composizione od allo scopo del prodotto che contraddistinguono; i 
marchi "geografici", costituiti da un nome geografico, che in qualche modo 
indichi la provenienza del prodotto che sono destinati a contraddistinguere; i 
marchi costituiti dal nome dei c.d. "creatori del gusto e della moda", che 
richiamano le capacità e l'estro del loro titolare), ovvero di quei marchi che, pur 
conservando la funzione primaria di segni distintivi, sono tuttavia per qualche 
verso significativi e, quindi, di per sé tali da comunicare informazioni (marchi 
direttamente significativi).

La decettività del segno, dunque, di cui è possibile ricavare esempi dalla stessa 
giurisprudenza (Cass. 15 luglio 1965, n. 1535; Cass. 31 marzo 1972, n. 1023; 
Cass. 23 gennaio 1993, n. 784) formatasi sotto il vigore del precedente testo 
dell'art. 18, n. 5, legge marchi (e, così, nel caso del marchio che, evocando una 
certa natura del prodotto, ovvero richiamando materiali come il cuoio, la seta, la 
lana, sia registrato esclusivamente per generi diversi, come prodotti di plastica, 
fibre sintetiche e così via; o, ancora, nel caso del marchio che sia descrittivo di 
caratteristiche - ipocaloriche, dietetiche, terapeutiche - del tutto estranee al 
prodotto per il quale è registrato o che, richiamando una data origine geografica, 
sia registrato per contraddistinguere prodotti provenienti da altre zone; o, infine, 
nel caso dell'uso di nomi e di lingue straniere idonei ad ingannare il pubblico 
sulla provenienza geografica dei prodotti), nonché da quella successiva (per 
tutte, Cass. 9 aprile 1996, n. 3276, relativa alla riconosciuta nullità di un marchio 
capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore, inducendolo 
a credere che nel relativo prodotto, di natura dichiaratamente cartacea, fosse 
presente cotone, ovvero un contenuto merceologico inesistente, così da 
denotare, in violazione del principio di verità, il carattere ingannevole del segno 
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in quanto il suo messaggio andava "oltre" la funzione legittima, che è appunto 
quella di identificare uno specifico prodotto da offrire al mercato), lo rende 
insuscettibile di valida registrazione come marchio (per quel genere di prodotti o 
servizi per i quali la decettività medesima si verifica) e ne determina la nullità, 
eventualmente parziale se limitata ad una parte dei prodotti o servizi per i quali il 
marchio è registrato (art. 47 - ter legge marchi ed art. 51, n. 3, regolamento sul 
marchio comunitario), inibendone altresì l'uso, ai sensi dell'art. 10 legge marchi, 
poiché si tratta di una causa di nullità che comporta l'illiceità dell'uso del marchio 
anzidetto, con riferimento ai prodotti per i quali tale marchio è registrato e 
rispetto ai quali è decettivo.

Peraltro, dal momento che, come si è visto, il divieto dell'adozione e dell'uso di 
un marchio siffatto resta legato all'esigenza di proteggere il consumatore 
dall'eventualità che il marchio stesso, la cui funzione è quella di 
contraddistinguere il prodotto, possa, per il suo contenuto, determinare un effetto 
di disorientamento nel suindicato consumatore in ordine alla qualità o alla 
provenienza del prodotto medesimo, esigendosi che l'individuazione di 
quest'ultimo non avvenga attraverso un marchio che ponga in pericolo la 
trasparenza circa la riferita qualità o provenienza, si domanda se il relativo 
giudizio, che attiene all'apprezzamento circa l'idoneità dello stesso marchio a 
trarre in inganno il consumatore nel caso specifico, ovvero, in ultima analisi, circa 
il rischio di un "effetto - confusione" per l'anzidetto consumatore, debba essere 
condotto solamente sulla base degli elementi risultanti dalla registrazione 
(esemplare del segno e indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio 
serve a contraddistinguere: art. 26, primo comma, legge marchi e art. 26, lettera 
"c", regolamento sul marchio comunitario) o se, al contrario, debba fondarsi sulle 
modalità effettive di uso del segno medesimo, sulle caratteristiche specifiche dei 
prodotti o servizi contraddistinti, sull'eventuale presenza di altri elementi (quali, 
ad esempio, il marchio generale dell'impresa produttrice, l'inserimento nel 
marchio di un altro e diverso segno, o l'uso di espressioni come "tipo", "genere" 
e così via), ovvero se tale giudizio debba essere condotto "in astratto" (e, quindi, 
"a priori"), privilegiando l'affidamento derivante dalle risultanze del registro e la 
certezza dei diritti acquisiti con la registrazione stessa, oppure "in concreto" (e, 
quindi, "a posteriori"), avuto riguardo, cioè, alle modalità di uso del segno 
appunto ed al verificarsi di un rischio effettivo di confusione.

I due orientamenti dianzi illustrati sono riconducibili, nel primo senso, ad una 
parte degli autori ed alla prevalente giurisprudenza (Cass. 7 maggio 1963, n. 
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1109; Cass. 29 luglio 1963, n. 2130; Cass. 25 maggio 1965, n. 1033; Cass. 18 
ottobre 1966, n. 2514; Cass. 11 maggio 1982, n. 2929; Cass. 18 ottobre 1985, n. 
5131; Cass. 22 febbraio 1986, n. 1080; Cass. 14 luglio 1987, n. 6128; Cass. 25 
settembre 1998, n. 9617), là dove si trova affermato che il marchio attribuisce un 
diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, in riferimento 
all'esemplare del segno stesso e all'indicazione del genere di prodotti o servizi 
che il medesimo marchio serve a contraddistinguere (art. 26, primo comma, 
legge marchi), il cui ambito di tutela prescinde dalla effettiva confondibilità fra 
prodotti o fonti di origine, contrapponendosi in tal modo all'azione di concorrenza 
sleale confusoria (art. 2598, n. 1, c.c.), la quale ha natura personale e 
presuppone un rischio concreto di confusione fra prodotti o attività, mentre il 
secondo orientamento, che fa capo ad una diversa dottrina fondata 
sull'individuazione della funzione distintiva della fonte imprenditoriale come la 
sola giuridicamente protetta, condiziona la validità e la protezione del marchio ad 
un rischio effettivo e concreto di confusione fra prodotti o fonti di origine appunto, 
accostando notevolmente e quasi sovrapponendo il sistema dei marchi alla 
disciplina della concorrenza sleale anzidetta, onde, secondo questa 
impostazione, la sfera di rilevanza del marchio opererebbe solo nei limiti della 
funzione distintiva dei prodotti o delle fonti di provenienza degli stessi, negandosi 
così che la relativa tutela possa trovare applicazione indipendentemente dalla 
confondibilità, in concreto, delle cose contrassegnate (si tratti di prodotti e servizi 
o della c.d. fonte di origine).

Al riguardo, stima il Collegio di dover qui aderire, ribadendolo, al prevalente 
indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato, non ravvisando sufficienti ragioni per 
discostarsene ed argomentando semmai dagli ulteriori rilievi, fatti propri da 
recente dottrina, secondo cui, vuoi sulla base di spunti letterali (là dove, cioè, 
come nel caso degli articoli 2569 c.c., 1, 4, 11, 17 e 41 legge marchi, nel definire 
la sfera di rilevanza del marchio la legge si riferisce al contenuto della 
registrazione, privilegiando, giusta quanto accennato, l'affidamento sulle 
risultanze del registro e la certezza dei diritti acquistati con la registrazione 
stessa) vuoi sulla base di considerazioni di carattere sistematico (segnatamente 
incentrate sul caso del marchio registrato, ma non ancora usato, là dove, cioè, è 
evidente che non possono essere presi in considerazione elementi diversi da 
quelli risultanti dalla registrazione e che il giudizio di confondibilità deve essere 
condotto "in astratto"), è da ritenere che, se la funzione distintiva del marchio è 
quella giuridicamente protetta, il legislatore interviene con una regolamentazione 
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diretta ad impedire la confusione, senza che, tuttavia, la relativa disciplina sia 
necessariamente limitata a sanzionare come illecito l'evento dannoso, potendosi 
considerare lesivo dell'interesse protetto anche un contegno che dia luogo ad un 
semplice pericolo di danno, rispetto al quale, nel nostro caso costituito dal rischio 
di confusione, non sempre la norma si rifà ad un pericolo effettivo, da accertarsi 
in concreto, potendo il medesimo legislatore spostare la soglia di punibilità 
precostituendo una difesa anticipata e vietare un comportamento che, a priori, 
egli ritiene capace di determinare una situazione di pericolo, ovvero vietare un 
atto che potrebbe determinare la confusione fra segni distintivi, senza tuttavia 
limitare il divieto alle ipotesi nelle quali la confusione si realizza in concreto o il 
rischio di confusione è effettivo, ma riferendosi, in astratto, ad una fattispecie 
nella quale il pericolo è presunto.

Orbene, in una simile cornice deve quindi essere inquadrato l'orientamento 
giurisprudenziale, del pari uniforme, vuoi di questa Corte (Cass. 25 gennaio 
1968, n. 228; Cass. 18 luglio 1969, n. 2663; Cass. 13 ottobre 1970, n. 1985; 
Cass. 18 febbraio 1972, n. 456; Cass. 12 maggio 1975, n. 1839; Cass. 28 
giugno 1978, n. 3209; Cass. 20 novembre 1982, n. 6262; Cass. 24 marzo 1983, 
n. 2060; Cass. 9 novembre 1983, n. 6625; Cass. 17 giugno 1998, n. 6038; Cass. 
20 dicembre 1999, n. 14315; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1820; nonché Cass. 
pen. 21 luglio 1970, n. 2400; Cass. pen. 16 ottobre 1974, n. 7037; Cass. pen. 17 
aprile 1984, n. 3553; Cass. pen. 28 novembre 1989, n. 16640) vuoi della stessa 
Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 28 gennaio 1999, in causa 
C - 303/97), secondo cui, ai fini che qui interessano, è necessario accertare se il 
marchio sia di natura tale da trarre in inganno, inducendoli in errore, i 
consumatori interessati e, pertanto, idoneo ad influenzare le loro scelte 
economiche, dovendosi, a questo riguardo, fare riferimento all'aspettativa 
presunta che sulla relativa denominazione del prodotto nutra "un consumatore 
medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto", ovvero, 
più in particolare, un consumatore il cui grado di intelligenza, di diligenza e di 
prudenza corrisponda al livello medio (appunto) del tipo di clientela al quale il 
prodotto è destinato, così da poter appartenere, a seconda dei casi, ad una "più 
ristretta ed elitaria cerchia" oppure (come, ad esempio, nella fattispecie 
affrontata da questa Corte nella sentenza 22 febbraio 1994, n. 1724, relativa ad 
un prodotto che si affermava, da parte della ricorrente, commercializzato anche 
tramite i supermercati, onde il riconoscimento, in quella sede, della "immotivata 
individuazione del pubblico medio dei consumatori del prodotto in una ristretta 
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cerchia elitaria") ad un pubblico "non particolarmente sofisticato" nell'apprezzare 
determinate differenze e, quindi, in ultima istanza, non particolarmente 
qualificato.

A tale proposito, non può qui sottacersi come questa stessa Corte, chiamata a 
pronunciarsi in altra similare controversia (la quale, peraltro, vedeva nei panni 
della controricorrente la medesima S.p.A. P.) abbia con la sentenza n. 2942 del 
19 marzo 1991:

a) enunciato il principio di diritto secondo cui la tutela della denominazione 
d'origine di un determinato prodotto, attuata con specifico provvedimento 
legislativo (nel caso affrontato all'epoca, le leggi n. 506 del 1970 e n. 26 del 
1990, concernenti il "prosciutto di P." nella sua peculiare caratteristica di 
lavorazione a crudo, conservato con salagione e lunga stagionatura), in quanto 
diretta ad impedire l'uso della denominazione stessa per prodotti identici, ma di 
qualità e provenienza non corrispondenti a quelle, per le quali siffatta 
denominazione sia stata normativamente riconosciuta, non preclude l'uso del 
medesimo nome geografico a chi realizzi e commerci, nella zona cui tale nome è 
riferibile, "prodotti dichiaratamente diversi (ancorché affini), obiettivamente non 
confondibili, senza servirsi di segni distintivi altrui", argomentando dai rilievi 
secondo cui il nome geografico di una località, che, ai sensi degli artt. 18, n. 4, 
20 e 29 del già citato regio decreto n. 929/1942, non è brevettabile quando può 
creare situazioni di ingiustificato privilegio, non può costituire elemento di 
confondibilità tra due prodotti di per sé "nettamente inconfondibili", 
segnatamente quando dall'indicazione della località stessa (nel caso di allora, il 
toponimo "P.") non discenda "una analogia qualitativa di metodi di lavorazione, di 
garanzie dovute ai rigorosi controlli, di non dissimili procedimenti per la raccolta 
della materia prima" e tale indicazione sia divenuta "notissima in tutto il comparto 
come sinonimo di qualificata produzione di molti prodotti";

b) riconosciuto nell'occasione l'insindacabilità, in sede di legittimità, vuoi del 
giudizio di fatto segnatamente consistito nell'accertamento, compiuto dal giudice 
di merito, circa la sussistenza di "una nettissima differenziazione tra prosciutto 
cotto, da un lato, e crudo e stagionato, dall'altro, (tale da eliminare) in radice ogni 
possibilità di confusione", vuoi della motivazione con la quale detto giudice aveva 
escluso ""che il consumatore "medio", nel decidersi all'acquisto del P. possa 
esservi indotto da una presunta derivazione dal prosciutto crudo e stagionato di 
P., in quanto sono determinanti, per la scelta dell'uno o dell'altro tipo di alimento, 
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il sapore, le caratteristiche peculiari, il prezzo, l'uso, ma non la località di 
provenienza... (onde) il toponimo non costituisce elemento che entra in rilievo al 
momento della scelta tra prosciutto cotto e prosciutto stagionato"".

Tutto ciò premesso, vale quindi notare come la Corte territoriale abbia nella 
specie fatto corretta e puntuale applicazione dei principi sopra enunciati, là dove, 
in particolare, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico - giuridici, ha 
affermato:

1) che ""ai fini del giudizio sulla validità del marchio "P."il metodo di valutazione 
(astratto) della decettività non può non tener conto...delle capacità critiche del 
c.d. "consumatore medio", che si identifica con l'acquirente di "normale 
intelligenza e prudenza", (dovendosi cioè) "prendere come punto di riferimento 
l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e 
ragionevolmente attento"";

2) che ""la tutela del marchio mira a proteggere il "consumatore indifferenziato", 
ma tale tutela si attua attraverso il divieto di uso di segni distintivi ingannevoli 
non già per il consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì per quello 
mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore 
merceologico di appartenenza, (rappresentando) il concetto di consumatore 
medio il parametro di giudizio mediante il quale valutare la confondibilità di due 
segni distintivi (ed a ragione può definirsi come una categoria elaborata a priori), 
(che) proprio perciò non ha nulla a che vedere con le opinioni ed i convincimenti 
della media (pura o aggregata) o della maggioranza dei consumatori di una 
determinata categoria di prodotti"";

3) che, per quanto attiene alla corretta gestione, in concreto, del criterio di 
giudizio anzidetto, "il Tribunale, dopo aver individuato le differenze qualitative di 
materia prima e procedimento produttivo tra prosciutto cotto e prosciutto crudo 
(di cui quello di P. rappresenta uno dei più rinomati marchi di origine), ha 
individuato il consumatore medio dei prodotti del settore in quello che conosce le 
qualità distintive essenziali del prosciutto crudo (quindi anche quello di P.) e, 
aggiunge questa Corte, è in grado di sapere che prosciutto crudo e prosciutto 
cotto sono due prodotti con caratteristiche organolettiche e merceologiche 
diverse";
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4) che, cioè, il Tribunale ""ha argomentato la non confondibilità tenendo conto 
delle capacità di giudizio di un consumatore di media intelligenza, prudenza ed 
informazione, mentre l'indagine (demoscopica, espletata dalla Doxa su richiesta 
dell'appellante) si fonda sulla rilevazione di medie numeriche sulle risposte dei 
soggetti coinvolti, ...senza alcuna garanzia della rappresentatività del campione 
prescelto né possibilità di valutare le risposte in base alle caratteristiche che 
concorrono ad individuare il c.d. consumatore medio, (potendo) in via di estrema 
sintesi dirsi che, mentre quest'ultimo rappresenta una tipologia "culturale" 
astratta e non già statistica di consumatore, e può identificarsi per assurdo (e 
probabilmente si sostanzia) in una modesta minoranza dei consumatori di un 
determinato settore merceologico, le aggregazioni matematiche effettuate sulla 
base delle indagini demoscopiche tendono a rappresentare quantità medie o 
maggioranze di consumatori che assumono determinati atteggiamenti o 
condividono determinate convinzioni, a prescindere proprio dalle caratteristiche 
che fanno il consumatore medio"";

5) che infatti ""è del Giudice il compito di discernere le possibilità di inganno di un 
determinato segno distintivo sulla base di atteggiamenti lato sensu culturali 
predefinibili di media prudenza, diligenza ed intelligenza (e) d'altra parte è 
infondata la pretesa di individuare il consumatore medio sulla base di pretese 
"maggioranze" emergenti dal campione statistico, poiché un'indagine 
demoscopica (come quella elaborata dalla Doxa) dovrebbe indicare quali sono di 
fatto gli atteggiamenti diffusi tra i consumatori, senza alcuna attenzione alle loro 
capacità e potenzialità critiche nello specifico settore (laddove) in qualsivoglia 
indagine statistica (come nella realtà) emergerebbero minoranze, più o meno 
significative, di soggetti "più sprovveduti" o "più avveduti", rappresentanti le 
quote culturalmente (ma non sempre statisticamente) marginali, che potrebbero 
impedire di individuare un "consumatore medio" in senso statistico (onde gli) 
intervistati ...non possono considerarsi rilevanti nella definizione del c.d. 
consumatore medio e quindi per ritenere decettivo il marchio in contestazione"";

6) che, "pertanto, oltre che per ragioni di carattere più squisitamente 
processuale, l'indagine demoscopica richiesta in forma di C.T.U. (avente come 
oggetto l'espletamento di una simile indagine da affidarsi ad una impresa del 
settore secondo le indicazioni ed i quesiti proposti dalla Corte medesima) 
sarebbe irrilevante, fuorviante ed inammissibile"";
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7) che un'indagine del genere "non potrebbe contribuire a dare risposta al 
problema dell'individuazione del c.d. consumatore medio, poiché essa potrebbe 
dare esclusivamente un'immagine per quanto possibile obiettiva del background 
che incide sulle scelte di acquisto del consumatore di una determinata fascia di 
prodotti, ma non potrebbe mai sostituire il Giudice nel compito...di indicare quale 
sia il livello di attenzione, intelligenza, informazione in base al quale accertare la 
confondibilità tra segni distintivi e/o prodotti ad esso collegati", tanto più che, se 
"l'individuazione del concetto di consumatore medio non può essere collegata 
all'individuazione della media dei consumatori che assumono un determinato 
atteggiamento nei confronti di un certo prodotto, ma è il frutto di un'operazione 
squisitamente giudiziale che individua a priori il grado di intelligenza, prudenza 
ed informazione che si deve attribuire ad un consumatore (e pretendere da un 
consumatore) per valutare la decettività del marchio, è evidente che la delega 
all'équipe demoscopica di un'indagine comunque diretta a tale finalità (l'unica 
rilevante alfine del giudizio) violerebbe quelli che essenzialmente sono i limiti 
dello strumento processuale, cioè di valutazione, sotto il profilo tecnico, di fatti 
già acquisiti, con esclusione di qualsivoglia giudizio rimesso alla competenza 
giuridica o valutativa del giudice";

8) che più ampi limiti all'ammissibilità di una simile consulenza neppure possano 
ricavarsi dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4 
maggio 1999 (in cause riunite C - 108/97 e C - 109/97), là dove quest'ultima ha 
riconosciuto che il diritto comunitario non osta a che l'autorità competente, la 
quale versi in difficoltà nel valutare il carattere ingannevole del marchio, ricorra a 
un sondaggio di opinioni o a una perizia, destinati a chiarire il suo giudizio, alle 
condizioni previste dal diritto nazionale, nel senso esattamente che quest'ultimo 
richiamo "non può che alludere ai già menzionati limiti di carattere processuale 
che rendono (la consulenza anzidetta) inammissibile per surrogare la 
valutazione spettante al Giudice", mentre la prima condizione "confligge con 
l'evidente differenza tra il parametro legale di accertamento della confondibilità e 
quello proposto dalla Società appellante".

In definitiva, cioè, del tutto legittimamente la Corte territoriale ha nella specie:

a) prescelto di adottare, quale parametro per la valutazione da compiere nel 
caso in esame, non già il vero ed effettivo "consumatore medio", bensì "una 
tipologia culturale astratta" (e non statistica) nella quale si sostanzia tale 
categoria, "frutto di un'operazione squisitamente giudiziale che individua a priori 
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il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve attribuire ad un 
consumatore (e pretendere da un consumatore) per valutare la decettività del 
marchio";

b) individuato il "consumatore medio" del prodotto in questione non già (e niente 
affatto) in una "ristretta ed elitaria cerchia", bensì nella sfera di un destinatario 
(del prodotto medesimo) il quale, ancorché non particolarmente sofisticato, sia 
tuttavia in grado, comunque, di conoscere "le qualità distintive essenziali del 
prosciutto crudo (quindi anche di quello di P.) e di sapere che prosciutto crudo e 
prosciutto cotto sono due prodotti con caratteristiche organolettiche e 
merceologiche diverse, (ovvero) di ben percepire le differenze tra i vari tipi di 
prosciutto (senza lasciarsi) ingannare dall'uso del toponimo per individuare la 
qualità del prodotto";

c) ritenuto di non poter accogliere "la richiesta dell'appellante di disporre una 
C.T.U. avente come oggetto l'espletamento di un'indagine demoscopica da 
affidarsi ad una impresa del settore secondo le indicazioni ed i quesiti proposti 
dalla Corte medesima".

L'impugnata sentenza, pertanto, va esente dalle censure dedotte, onde il ricorso 
deve essere rigettato.

La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art. 385, 
primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 100,00 per esborsi ed euro 
6.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali (in ragione forfettaria 
del dieci per cento sull'importo dell'onorario stesso) e gli accessori (IVA e Cassa 
Previdenza Avvocati) dovuti per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della 
controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 
per esborsi ed euro 6.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali e 
gli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 MAR. 2004.
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