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DIRITTO INDUSTRIALE

Per  il Tribunale di Roma 
la capacità distintiva 
prescinde dalla  grafica

Possibile riconoscere
 una tutela rafforzata 
che impedisce le  modifiche

Gianluca De Cristofaro

Con sentenza del 10 dicembre 2020, la 
sezione specializzata in materia di 
impresa del Tribunale di Roma ha ri-
conosciuto i diritti di esclusiva di una 
nota catena di alberghi di lusso 
sull'uso della lettera dell’alfabeto “W”, 
registrata come marchio di impresa.  

Secondo i Tribunale   le lettere del-
l’alfabeto possono costituire un vali-
do marchio a prescindere da un’even-
tuale caratterizzazione grafica che sia 
stata loro conferita: le lettere dell’alfa-
beto possono quindi essere conside-
rate marchi “forti” la cui tutela si 
estende a tutte le variazioni che man-
tengono un’identità sostanziale del 
“cuore” del marchio.

I diritti di esclusiva sulla  “W”
Il Tribunale di Roma è stato chiamato 
dalla Starwood Hotels  Resorts Wor-
ldwide, Inc. a pronunciarsi in merito 
alla nullità del marchio “la Bottega 
W”, in ragione dell’uso nello stesso 
della lettera dell’alfabeto “W”, che 
contraddistingueva un’intera fami-
glia di marchi anteriori di cui Starwo-
od era titolare. 

Il ricorrente ha, inoltre, richiesto al 
Tribunale di accertare la responsabi-
lità per contraffazione dei propri mar-
chi da parte della società convenuta, 
che usava il marchio contestato per 
pubblicizzare la propria attività di 
vendita di vini e per contraddistin-
guere alcune bottiglie di liquori. 

Il Tribunale si è, innanzitutto, 

I  SEGNI NON CONVENZIONALI

1
Un semplice colore, senza limiti 
spaziali, può avere, per taluni 
prodotti e servizi, carattere 
distintivo, purché possa essere 
oggetto di una rappresentazione 
grafica chiara, precisa, di per sé 
completa, facilmente accessibile, 
intelligibile, costante e oggettiva. 
La determinazione del colore 
deve avvenire per mezzo di un 
codice di identificazione 
internazionalmente riconosciuto 
Corte di giustizia dell’Unione 
europea - C-104/01, caso Libertel 

COLORI

2
Possono essere registrati e 
usati come marchi segni 
costituiti esclusivamente da 
cifre (anche senza una 
peculiare caratterizzazione 
grafica) a condizione che il 
segno in questione non 
consista in una indicazione 
descrittiva o generica del 
prodotto che è oggetto della 
domanda di registrazione 
Corte di giustizia dell’Unione 
europea - C-51/10, caso 
“1000”

NUMERI

4
Nei cosiddetti marchi  “di 
posizione” ciò che viene 
tutelato non è il singolo segno 
denominativo, il motivo grafico 
oppure la forma stessa del 
prodotto, bensì la modalità 
specifica di posizionamento 
del segno – che deve avere  
dimensioni invariabili – su un 
punto esatto di un determinato 
supporto 
 Tribunale di primo grado 
dell’Unione europea - T-145/14, 
caso Adidas

POSIZIONE

PROTEZIONE

L’atto di dotazione 
non è soggetto 
all’imposta proporzionale

Angelo Busani

Due passi avanti e uno indietro 
della Cassazione in tema di tassa-
zione dell’atto di dotazione del 
trust: «un trasferimento imponi-
bile non è riscontrabile, né nell'at-
to istitutivo, né nell’atto di dota-
zione patrimoniale tra disponente 
e trustee» ma l’atto istitutivo «è 
atto unilaterale formato esclusi-
vamente dal disponente, sul quale 
grava l’onere di corrispondere le 
imposte ipotecarie e catastali».

È quanto si legge nella ordi-
nanza della Cassazione n. 3986 del 
16 febbraio 2021; ma la predetta 
affermazione in ordine alle impo-
ste ipotecaria e catastale è frutto di 
un evidente scivolone.

Lo si coglie anzitutto dalla let-
tura della prima parte della deci-
sione, ove è descritto «lo svolgi-
mento del processo»: è una con-
troversia attinente a un trust «au-
todichiarato» avente a oggetto 
una quota di partecipazione al ca-
pitale di una Srl. Una fattispecie, 
quindi, che evidentemente non 
può dar luogo all’applicazione 
delle imposte ipotecaria e catasta-
le, le quali invero afferiscono ad 
atti che coinvolgono beni immo-
bili e che sono destinati a essere 
pubblicati nei Registri immobilia-
ri e a dar luogo a voltura dell’inte-
stazione dell’immobile esistente 
nella banca dati del Catasto.

Se ne ha poi conferma nel fatto 
che il procedimento giurisdizio-
nale si è svolto con esclusivo ri-
guardo all’applicazione dell’im-
posta di donazione all’atto con il 
quale il trust venne eretto, eviden-

Nei trust  è tassato
solo il trasferimento
ai beneficiari

temente registrato con l’applica-
zione dell’imposta in misura fissa 
e ritenuto, invece, dall’Agenzia 
suscettibile di provocare l’applica-
zione dell’imposizione proporzio-
nale. In primo grado il giudice ha 
dato credito all’Agenzia, mentre la 
Commissione regionale ha ribal-
tato il verdetto. 

Da qui il giudizio di Cassazione, 
il quale (lasciando da parte l’infeli-
ce accenno all’imposta ipotecaria 
e catastale), si è svolto nel segno 
del solco che la giurisprudenza di 
vertice ha ripetuto decine e decine 
di volte da quando, con le decisio-
ni n. 1131/2019, 11401/2019 e 
15453/2019, il giudice di legittimi-
tà, invertendo il suo precedente 
orientamento, ha incessantemen-
te affermato che il trust si tassa 
«all’uscita» e non «all’entrata». 

Sotto questo aspetto, la deci-
sione n. 3986/2021 ribadisce es-
sere «giurisprudenza consoli-
data» che:
 «in ogni tipologia di trust» l’im-
posta proporzionale non è dovuta 
né con riguardo all’atto istitutivo, 
né con riguardo all’atto di dota-
zione «bensì» nel momento in cui 
si ha il «trasferimento finale del 
bene al beneficiario»;
 nel trust privo di beneficiari, co-
me il trust liquidatorio, devono 
essere tassati solamente gli atti 
compiuti dal trustee, «non poten-
do assurgere a espressione di ric-
chezza imponibile, né l’assegna-
zione-dotazione di taluni beni al-
la liquidazione del trustee in fun-
zione solutoria e nemmeno, in tal 
caso, la ripartizione del ricavato ai 
beneficiari dovuta soddisfazione 
dei loro crediti»;
 sarebbe una «incongruenza» 
«evidente e radicale» l’applica-
zione dell’imposta all’istituzione 
del trust autodichiarato in quanto 
manca «un trasferimento patri-
moniale intersoggettivo».
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LAYOUT
La rappresentazione 
attraverso un layout, ossia con 
un semplice disegno privo di 
indicazioni delle dimensioni e 
delle proporzioni 
dell’allestimento di uno spazio 
di vendita di prodotti può 
essere registrata come 
marchio per i servizi 
consistenti nelle  prestazioni 
che sono correlate a detti 
prodotti
Corte di giustizia dell’Unione 
europea - C-421/13, caso Apple 

Anche una sola lettera
indica il marchio forte  

espresso circa la domanda di nullità 
per difetto di novità (ai sensi degli arti-
coli 25.1 lettera a) e 12 lettera d ed e) del 
Codice della proprietà industriale). 

Una volta accertata l’anteriorità 
della famiglia di marchi della catena al-
berghiera tutti costituiti dalla lettera 
“W”, il Tribunale di Roma ha confer-
mato che le lettere dell’alfabeto posso-
no essere validamente registrate come 
marchi purché dotate di idonea capa-
cità distintiva, anche a prescindere dal-
la loro caratterizzazione grafica. Infat-
ti, un’eventuale specifica caratterizza-
zione grafica conferirebbe alle lettere 
dell’alfabeto solo l’ulteriore – e non ri-
chiesto – “carattere di creatività”. 

Ponendo, dunque, i marchi in que-
stione a confronto, il Tribunale ha 
stabilito che:

i marchi della società ricorrente 
(tutti costituiti dalla lettera “W”) 
avessero una «accentuata» capacità 
evocativa, e che – vista la mancanza 
di qualsiasi collegamento tra la lette-
ra “W” e i prodotti/servizi della cate-
na alberghiera – gli stessi dovessero 
persino considerarsi marchi  “forti” 
(per cui devono ritenersi confondibili 
con essi anche marchi che presenta-
no somiglianze non particolarmente 
stringenti); 
 il nucleo caratteristico dei marchi 
“W” dell’attrice fosse proprio la let-
tera “W”. 

Alla luce di tali considerazioni, il 
Tribunale ha concluso ritenendo sus-
sistente la confondibilità del marchio 
“La Bottega W” con la famiglia di mar-
chi “W” della ricortrente. 

Questo perché, secondo i giudici 
romani, l’elemento distintivo di asso-

luto rilievo del marchio della conve-
nuta era appunto la lettera “W”, risul-
tando del tutto marginale il segno “la 
Bottega” – generica e descrittiva, e, 
anzi, idonea ad accrescere il rischio di 
confusione inducendo il consumato-
re a ritenere che si trattasse di una va-
riante dei marchi dell’attrice.

Accertata la somiglianza tra i mar-
chi, e rilevata l’identità tra i prodotti e 
i servizi contraddistinti, il Tribunale ha 
concluso per la nullità del marchio po-
steriore “la Bottega W” e la contraffa-
zione per l’uso di tale marchio da parte 
della società chiamata in giudizio.

Le singole lettere  
La decisione del Tribunale di Roma si 
pone in linea di continuità rispetto al-
l’orientamento giurisprudenziale – 
sia nazionale, sia europeo – secondo 
cui le lettere dell’alfabeto non necessi-
tano di “artifici” grafici per poter svol-
gere una funzione distintiva (in que-
sto senso Corte di giustizia dell’Unio-
ne europea C-265/09; Cassazione 25 
giugno 2007; Tribunale di  Milano, 31 
marzo 2010; Tribunale di  Napoli, 23 
aprile 2009). 

L’elemento di novità della decisio-
ne in commento risiede nel fatto che i 
giudici hanno evidenziato che le lette-
re dell’alfabeto possono, addirittura, 
essere considerate marchi cosiddetti 
forti, la cui tutela si estende a tutte le 
variazioni – ancorché rilevanti ed ori-
ginali – che lascino sussistere un’iden-
tità sostanziale del “cuore” del mar-
chio (e cioè la lettera dell’alfabeto).

La giurisprudenza, soprattutto co-
munitaria, ha in più occasioni accor-
dato tutela a marchi che – al pari delle 
lettere dell’alfabeto – richiedono al-
l’interprete un’analisi più approfondi-
ta sulla natura distintiva (o meno) dei 
medesimi. È questo il caso dei marchi 
non convenzionali tra i quali rientrano 
i marchi costituiti dai numeri, i marchi 
di colore, i marchi di posizione e i mar-
chi relativi al layout di un negozio (si 
veda il grafico a destra).
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IL MARCHIO
composto da una 

sola lettera al 
quale il tribunale 

di Roma ha 
riconosciuto una 

tutela forte


