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TRIBUNALE BERGAMO

6 MARZO 2003

GIUDICE: GERACI

PARTI: GIORGIO ARMANI

(avv.ti Rapisardi, Lucchini)
LUCA ARMANI

(avv. Bassetta)

Nome a dominio
patronimico . Finalità
. Individuazione sito
commerciale . Identità con
marchio notorio d’impresa
. Violazione del diritto
del titolare del marchio

Nell’ipotesi in cui il nome a do-
minio consenta di accedere ad
un sito commerciale, esso, nella
sua parte individualizzante,
viene a svolgere la funzione di-
stintiva propria del marchio ed

è pertanto suscettibile di entra-
re in conflitto con altri segni
distintivi.
La presenza di un nome a do-
minio patronimico utilizzato
per finalità commerciali viola i
diritti esclusivi del titolare della
medesima denominazione bre-
vettata come marchio d’impre-
sa che gode di notorietà ex art.
13 del r.d. 929/1942, in quanto
costituisce pur sempre uno
sfruttamento indebito della ri-
nomanza altrui e della capaci-
tà attrattiva del segno.

C
on atto di citazione notificato il 22 ottobre 1998, Giorgio Armani
s.p.a. — premesso di vantare una tradizione ultraventennale nel
settore della moda nel campo dell’abbigliamento e di essere incon-

testabilmente una delle società leader dello stesso settore; di avere amplia-
to il proprio settore produttivo, estendendolo agli accessori di moda, pro-
fumi, occhiali, calze, orologi e prodotti di pelletteria; di avere sempre pre-
stato la massima attenzione alla politica promozionale; di essere titolare
del marchio Armani, universalmente riconosciuto come marchio superno-
torio e celebre, protetto in tutte le sue diverse utilizzazioni per i prodotti
ricompresi in quasi tutte le classi di registrazione, come da certificati di
registrazioni prodotti a mero titolo esemplificativo; di essersi sempre av-
valsa per promuovere la propria immagine e pubblicizzare attività, pro-
dotti ed iniziative di tutti gli strumenti e canali di comunicazione disponi-
bili; di avere quindi avvertito la necessità di comparire sulle rete Internet,
costituendo il canale divulgativo più efficace e capillare di ogni tempo,
considerando a tal fine che il sito all’interno del quale il pubblico dei con-
sumatori avrebbe potuto reperire notizie, curiosità ed informazioni
avrebbe dovuto essere contraddistinto dal domain name costituito dall’u-
niversalmente noto marchio « Armani » — esponeva:

che nell’eseguire i controlli preliminari alla richiesta di registrazione del
domain name « armani.it » era venuta a conoscenza del fatto che il do-
main name « armani.it » era già stato registrato da Luca Armani quale
titolare del Timbrificio Luca Armani, con sede in Treviglio il quale aveva
registrato presso la RA Italiana il dominio « armani.it » per contraddistin-
guere il proprio sito Internet ed utilizzarlo per la vendita di timbri;

che per la sua funzione — cioè quella di consentire l’accesso alla rete
Internet e quindi ad un numero infinito di informazioni, contraddistin-
guendo sulla rete l’attività d’impresa, i prodotti o il marchio del suo tito-
lare — l’uso del domain name doveva equipararsi all’uso di un segno di-
stintivo;

che tale essendo la funzione del domain name, l’utilizzo del dominio
« armani.it » da parte del Timbrificio era idonea a ingenerare nel pub-
blico degli utenti di Internet confusione;

che, infatti, essendo il marchio Armani di titolarità dell’attrice marchio
celebre, l’utente consumatore, nel reperire nel database che raccoglie
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tutti i domini depositati il domain name « armani.it » sarebbe stato indotto
a credere che il sito cosı̀ individuato appartenesse alla Giorgio Armani
s.p.a. e che, analogamente, l’utente che avesse voluto individuare in In-
ternet la presenza di un sito a nome dell’attrice avrebbe senz’altro digi-
tato il domain name « armani.it », ipotizzandone la coincidenza con il fa-
moso marchio;

che, invece, una volta collegatosi con il sito corrispondente, contraria-
mente ad ogni legittima aspettativa, il consumatore si sarebbe trovato di
fronte ad una pagina WEB costituita da un modulo per l’ordinazione di
timbri;

che, pertanto, era evidente la gravità degli illeciti commessi dal conve-
nuto per avere contraffatto le privative di marchio di titolarità dell’attrice
e la conseguente applicabilità delle norme regolatrici del conflitto tra segni
distintivi;

che, dal confronto tra le date di registrazione dei marchi Armani da
parte dell’attrice con la data di registrazione del Timbrificio Armani nel
registro delle ditte, doveva necessariamente concludersi che i diritti della
Giorgio Armani s.p.a. sulla parola Armani erano senza dubbio anteriori a
quello che poteva vantare la ditta convenuta;

che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti per l’applicabilità
della disciplina prevista dall’art. 1 l.m. ovvero quella di cui all’art. 13
l.m.;

che, in particolare, sussistevano entrambe le condizioni degli indebiti
vantaggi e del pregiudizio, richieste peraltro in via alternativa dall’art.
1 l.m., cui la legge subordina la tutela del marchio che gode di rinomanza
nello Stato;

che, infine, il comportamento di controparte, oltre che costituire una
palese contraffazione delle privative dell’attrice, costituiva atto illecito
ex art. 2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i segni distin-
tivi legittimamente utilizzati dall’attrice.

Tutto ciò esposto, Giorgio Armani s.p.a. chiedeva A) che fosse accertato
e dichiarato che la registrazione e l’utilizzazione da parte del convenuto
del domain name « armani » fosse illecita ai sensi della legge marchi e
che quindi ne fosse ordinata la cancellazione e inibita la prosecuzione del-
l’illecito; B) che fosse accertato e dichiarato che la registrazione e l’utiliz-
zazione da parte del convenuto della parola « armani » come domain
name fosse illecita ai sensi dell’art. 2598 c.c. e che quindi ne fosse ordi-
nata la cancellazione e inibita la prosecuzione dell’illecito; C) che fosse
inibito al convenuto l’utilizzo della parola « armani » sotto qualsiasi
forma ed a qualsiasi titolo ove non accompagnata da elementi idonei a dif-
ferenziarla dai marchi e dalla denominazione sociale dell’attrice per evi-
tare la confondibilità con gli stessi; D) che il convenuto fosse condannato
al risarcimento dei danni ed in ogni caso al pagamento di una provvisio-
nale; E) che fosse fissata una somma per ogni violazione della sentenza
e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
F) che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza; il tutto con vittoria
di spese.

Con comparsa depositata il 25.3.1999, si costituiva Armani Luca il
quale chiedeva il rigetto della domanda e contestava la qualificazione
del domain name alla stregua di un segno distintivo, consistendo esso piut-
tosto in un mero indirizzo che identifica un certo sito o un server sulla
Rete; deduceva che non aveva contraffatto il marchio Giorgio Armani
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s.p.a. in quanto si era limitato a dare il proprio cognome al proprio indi-
rizzo nella rete; che, da una rapida e non esaustiva ricerca, si potevano
rinvenire ben 1064 Armani nella rete Internet ed affinando la ricerca si
rinvenivano nella sola Italia 187 domini con Armani identificativi nella
loro pagina web, oltre a Giorgio Armani s.p.a., anche di rivenditori di
piastrelle, studi di geometri, panetterie etc.; e che proprio l’enorme quan-
tità di siti similari, aveva portato la giurisprudenza a considerare che, fino
a quando l’utente non accede effettivamente alla pagina web, il domain
name non ha alcuna attinenza o relazione con i servizi o beni offerti da
quel sito, sicché la confusione e l’uso illegittimo del marchio altrui andava
determinata al momento dell’accesso alla pagina web, allorché l’utente
viene in contatto con le pagine pubblicitarie del sito cui si collega; che,
pertanto, era infondata la domanda formulata con riferimento alla tutela
del marchio in quanto l’uso di un domain name su Internet, riproducente
un marchio registrato da altra società, per fornire a sua volta dei servizi
sulle rete telematica, poteva integrare la fattispecie della contraffazione
del marchio, solo in quanto attività idonea a creare confusione tra gli
utenti, limitatamente ai servizi e ai prodotti resi da entrambi i soggetti
nel medesimo settore di attività; che, nel caso di specie, l’evidente diffe-
renziazione delle attività espletate dalle due società escludeva ogni peri-
colo di confusione; che non era corretta l’affermazione dell’attrice se-
condo cui l’uso del dominio in contestazione da parte del convenuto impe-
diva all’attrice stessa di poter usufruire della stessa forma di pubblicità e
del servizio Internet, rendendo concreto e reale il pericolo di confusione
da parte di un potenziale cliente, ben potendo infatti l’attore richiedere
l’uso di un dominio top level a livello internazionale; che era altresı̀ privo
di fondamento il contestato illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598
c.c., anche in ragione della notevole differenziazione tra i prodotti e ser-
vizi resi dall’attrice con quelli del convenuto.

Nel corso del giudizio le parti si scambiavano le comparse ai sensi degli
artt. 170 e 180 c.p.c., depositavano le memorie ex art. 183 ultimo comma
c.p.c. e quelle per deduzioni istruttorie.

Quindi la causa, senza assunzione di mezzi di prova, era rinviata per la
precisazione delle conclusioni all’udienza del 17 ottobre 2002.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe,
con richiesta di termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa era trat-
tenuta dal giudice per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il giudizio promosso, Giorgio Armani
s.p.a. chiede la tutela accordata dalla legge marchi e dalle norme del co-
dice civile in tema di concorrenza sleale in quanto ritiene che la registra-
zione e l’utilizzazione da parte di Luca Armani, titolare dell’impresa indi-
viduale Armani Luca, del nome a dominio « armani », al fine di accedere
al suo sito Internet utilizzato per la vendita di timbri, integri la fattispecie
della contraffazione del marchio Armani di cui essa è titolare, in tutte le
sue diverse utilizzazioni per i prodotti ricompresi in quasi tutte le classi
di registrazione, nonché della concorrenza sleale confusoria per l’utilizza-
zione di segni distintivi confondibili con quelli legittimamente usati dall’at-
trice stessa (art. 2598, n. 1 c.c.).

In assenza di una normativa che regolamenti le modalità di risoluzione
dei conflitti tra titolari di nomi a dominio e titolari di altri diritti sui segni
corrispondenti, il punto di partenza per valutare il fondamento della do-
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manda dell’attrice non può che essere l’esame della funzione del nome a
dominio in ragione della quale può pervenirsi alla successiva qualifica-
zione giuridica dello stesso e alla conseguente individuazione della norma-
tiva ad esso applicabile.

Sotto tale profilo — contrariamente a quanto deduce il convenuto il
quale invoca l’improcedibilità della domanda poiché nell’ordinamento
giuridico vigente manca una normativa specifica concernente la rete In-
ternet, sicché la materia dovrebbe essere regolata dagli aspetti opera-
tivi, tecnici e logici propri del Domain Name System — va anzitutto affer-
mato che le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle
che stabiliscono la procedura per l’assegnazione dei nomi a domino, costi-
tuiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comuni-
cazione delle rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non
possono essere utilizzate dal giudice atteso che l’autorità giudiziaria è
chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa in-
terna.

Pertanto, l’assenza di una legge specifica importa non certo il ricorso
alle regole interne di naming, bensı̀ il ricorso all’analogia e quindi alle di-
sposizioni che regolano casi simili o materie analoghe alla fattispecie rela-
tiva all’utilizzo dei nomi a dominio.

Ne consegue che le regole per l’assegnazione dei nomi a dominio fondate
sul principio first come first served per il quale il nome a dominio viene
assegnato a chi lo richiede per primo, cosı̀ come le procedure di riassegna-
zione del nome a dominio per valutare se sussistano o meno in capo al ri-
chiedente i requisiti per l’ottenimento e il mantenimento del nome a domi-
nio assegnatogli in base alla suddetta norma tecnica del first come first
served, non possono rappresentare le regole cui fare riferimento per la
soluzione della controversia sottoposta all’attenzione di questo Tribu-
nale, dovendosi invece fare ricorso alla analogia che, anzitutto, implica
che sia individuata la funzione del nome a dominio sı̀ da accertare se
essa sia equivalente a quella dei segni distintivi dell’impresa.

Tanto premesso, il nome a dominio attraverso il quale si accede alla rete
Internet — che, come è noto, è composto da diverse parti: quella iniziale
comune a quasi tutti i nomi (http://www); quella centrale specificatamente
individualizzante e quella finale che indica la cosiddetta estensione (com,
net, org, edu, gov, it) — costituisce lo strumento indispensabile che con-
sente di rendere visibile all’interno della rete un certo contenuto o attra-
verso il quale possono essere cercate notizie o informazioni su determinati
argomenti.

In quanto strumento che concorre all’identificazione di un sito e,
quindi, dei beni e/o servizi offerti per il suo tramite, non è contestabile
che ad esso vada per lo più riconosciuta una funzione non limitata alla
stregua di un mero indirizzo che consente tecnicamente all’utente l’ac-
cesso al sito contrassegnato, bensı̀ anche di segno distintivo, perché volto
ad attirare l’attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito.

La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità,
mentre l’altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che
svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si
tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di im-
presa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa.

La precisazione relativa al fatto che si tratti di siti commerciali consente
di rilevare che è priva di pregio l’obiezione svolta dal convenuto nel con-
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testare l’equiparazione del nome a dominio ad un segno distintivo dell’im-
presa: al riguardo, osserva il convenuto che, mentre il marchio ha una
funzione commerciale e contraddistingue dei prodotti, il nome a dominio
ben può essere utilizzato per fini diversi da quelli commerciali, dato che
Internet non è solo strumento di sviluppo di industrie ed imprese, ma an-
che area di veicolazione di opinioni ed idee che non rientrano in una logica
esclusivamente commerciale.

Incontestabile la ben più ampia area di Internet, non certamente circo-
scritta alle attività commerciali, il rilievo del convenuto non supera la con-
clusione sopraesposta, ma piuttosto vale ad evidenziare l’estrema varietà
delle situazioni che possono venire in considerazione attraverso lo stru-
mento in esame; tale enorme varietà, peraltro, deve solo portare ad esclu-
dere che al nome a dominio possa attribuirsi una qualificazione unica,
dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in quanto — a se-
conda delle circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e alla con-
figurazione del sito — potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere
commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del
tipo marchio d’impresa; nelle altre e diverse ipotesi in cui, ferma re-
stando la funzione distintiva del nome a dominio nella sua parte descrit-
tiva, esso sia utilizzato non già per accedere ad un sito commerciale e
quindi non in funzione di individuazione di un’attività economica, bensı̀
di trasmissione di opinioni e di idee, verrà certamente a mancare la ratio
sottesa all’equiparazione del nome a dominio ai segni distintivi di impresa,
con conseguente, e del tutto legittima, diversa qualificazione del nome a
dominio.

Tanto rilevato, nelle ipotesi in cui il nome a dominio consente di acce-
dere ad un sito commerciale, esso, nella parte individualizzante, sostan-
zialmente, viene a svolgere la funzione propria del marchio di distinzione
di prodotti e servizi e, pertanto, è senz’altro suscettibile di entrare in con-
flitto con altri segni distintivi, ponendosi di conseguenza i problemi tipici
dei segni distintivi d’impresa e correlativamente delle condizioni di tutela-
bilità dei segni stessi. Tale essendo, in queste ipotesi, la funzione del nome
a dominio e quindi stante la sua notevole affinità con i segni distintivi ti-
pici, in mancanza di una legislazione specifica in materia, deve ritenersi
corretto il riferimento alla disciplina dei marchi registrati.

Ne deriva che l’uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad
un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva
spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra do-
main name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i con-
flitti tra segni distintivi; ne deriva altresı̀ che il titolare del marchio può
opporsi all’adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio se-
gno distintivo se, a causa dell’identità o affinità fra prodotti e servizi,
possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un ri-
schio di associazione.

La conclusione che precede è conforme al prevalente orientamento dei
giudici di merito — tra le numerose, vedi Trib. Roma 2.8.1997 e 9.3.2000;
Trib. Napoli 25.5.1999; Trib. Viterbo 24.1.2000: Trib. Cagliari
30.3.2000; Trib. Reggio Emilia 20.5.2000 e 30.5.2000; Trib. Parma
9.6.2000; Trib. Milano 3.2.2000; Trib. Brescia 10.10.2000 e 30.11.2000
— che ha senz’altro superato il contrario indirizzo espresso da alcuni Tri-
bunali — Trib. Firenze 29.6.2000 ed anche Trib. Empoli 23.11.2000, ri-
chiamati dalla difesa del convenuti — che, invece, avevano attribuito al
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nome a dominio la funzione di un mero indirizzo elettronico. Siffatta qua-
lificazione del nome a dominio, alla luce dei rilievi sopraesposti, coglie solo
una funzione del segno in esame, tralasciando di considerare l’innegabile
ed ulteriore funzione distintiva che la dottrina più attenta e la giurispru-
denza ormai prevalente ha, a ragione, colto nel nome a dominio, valu-
tando proprio la sua capacità di concorrere all’identificazione del sito e
dei servizi commerciali offerti al pubblico attraverso esso.

Venendo quindi a considerare il caso sottoposto all’esame di questo tri-
bunale, anzitutto si rileva che, come da documentazione in atti, attraverso
il sito cui si accede digitando « armani.it » sono proposti i prodotti della
impresa individuale Luca Armani (la cui attività precipua è la produ-
zione di insegne luminose, targhe, timbri ed intarsio mobili, incisoria mec-
canica e commercio all’ingrosso di materiale elettrico per insegne lu-
minose).

È pertanto pacifico, alla luce del contenuto del sito, che il nome a domi-
nio « armani.it » registrato in favore di Armani Luca è utilizzato per iden-
tificare l’attività economica che fa capo al convenuto e che, stante la na-
tura commerciale del sito, in forza di tutto quanto si è esposto e, quindi,
della riconosciuta funzione di segno distintivo di impresa del nome a domi-
nio, vengono in considerazione le norme che regolano il conflitto tra segni
distintivi ed in particolare quelle dettate a tutela del titolare del marchio
registrato, visto che l’attrice è titolare del marchio Armani e non è oggetto
di alcuna discussione il fatto che quel marchio sia un marchio celebre.

La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode
di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che
esorbita cioè il limite dell’identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo
egli — ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. c) l.m. — vietare a terzi l’uso di un
segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove
l’uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente van-
taggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad
esso pregiudizio.

La tutela merceologicamente ampliata riconosciuta dalla legge del mar-
chio celebre — quindi al di là della confondibilità in quanto, in tale ipo-
tesi, il bene protetto non è l’interesse alla non confondibilità, bensı̀ l’inte-
resse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o pregiudicate
le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza — ogni volta
che ricorra una delle condizioni previste dal citato articolo 1 l.m. sgom-
bera il campo dalla rilevanza delle ulteriori difese del convenuto.

Secondo il convenuto, l’uso illegittimo del marchio altrui andrebbe va-
lutato solo nel momento in cui l’utente viene in contatto con la pagina web
e cioè con i beni e servizi offerti dal sito, nel senso che potrebbe ravvisarsi
la fattispecie della contraffazione del marchio, allorché il domain name,
utilizzato per fornire servizi sulla rete telematica riproducente il marchio
registrato da altra società, sia idoneo a creare confusione tra gli utenti
circa i servizi ed i prodotti resi dai soggetti nel medesimo settore di attività.

È agevole osservare che la ben più ampia tutela di cui gode il marchio
celebre, sganciato dalla confondibilità tra prodotti e/o servizi, evidenzia
come il tema di indagine proposto dal convenuto sia del tutto irrilevante
al fine di valutare se ricorrano o meno gli elementi costitutivi della fatti-
specie della contraffazione del marchio celebre, che, come si è scritto,
sono previsti nell’art. 1, comma 1, lett. c), l.m. (precisato sin d’ora che
a conclusioni differenti si perverrà con riguardo alla fattispecie della con-
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correnza sleale confusoria, pure invocata dall’attrice a tutela dei propri
diritti).

Orbene, tutte le condizioni previste dalla norma in esame ricorrono nel
caso di specie.

In primo luogo, il nome a dominio « armani.it » è identico al marchio di
cui la società attrice è titolare.

In secondo luogo, sussistono entrambe le ulteriori condizioni, peraltro
richieste in via alternativa dalla legge.

Per quanto riguarda l’indebito vantaggio, l’adozione come nome a do-
minio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è
entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una for-
tissima capacità attrattiva, nonché valore evocativo, consente al conve-
nuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio
che l’utente Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digi-
terà proprio « armani.it » trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti
della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il
titolare del timbrificio, sfruttando l’indiscutibile capacità attrattiva del
marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità
(come è anche comprovato dalla rassegna stampa riportata nel sito del
convenuto — doc. n. 9 dell’attrice — da cui emerge che i consumatori
dei prodotti della celebre casa di moda digitino armani.it al fine di cer-
care il sito del noto stilista, imbattendosi, per errore, nel sito del conve-
nuto), guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento del-
l’enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastis-
simo numero di utenti Internet.

L’utilizzo del nome Armani da parte del convenuto, poi, reca pregiudi-
zio all’attrice sol ove si consideri che impedisce alla stessa di utilizzare il
proprio marchio come nome a dominio per l’estensione « it ».

Sotto tale profilo, il principio del « first come first served » — dettato
dalla necessità tecnica per cui il corretto funzionamento della rete Inter-
net esclude che vi possano essere identici nomi a dominio con la conse-
guenza che, se il nome prescelto è già stato assegnato ad un soggetto,
non può essere assegnato ad altri, se non dopo il fruttuoso esperimento
della procedura amministrativa di riassegnazione del nome a dominio
— comporta che il titolare del marchio, che sia stato registrato da altri
come domain name, non potrà utilizzare il proprio segno distintivo
come nome a dominio.

La privazione della facoltà di utilizzare il proprio segno distintivo come
nome a dominio costituisce pregiudizio per il titolare del segno stesso dal
momento che l’indiscutibile diritto di ciascuna impresa di presentarsi at-
traverso il proprio nome e marchio al pubblico, secondo ogni modello di
comunicazione, comporta che l’uso del segno distintivo in Internet debba
essere ritenuta una prerogativa del titolare del segno, costituendo tale uso
null’altro che esplicazione delle diverse e molteplici forme di uso commer-
ciale del nome riservate al titolare della privativa.

È, quindi, ravvisabile il pregiudizio per l’attrice che, in ragione della
condotta del convenuto, non può presentarsi sulla rete Internet proprio
attraverso il celebre marchio che costituisce indiscutibile richiamo per nu-
mero elevatissimo di consumatori, con conseguente perdita di tutti quegli
utenti meno esperti delle rete Internet che limitino la propria ricerca al
dominio armani.it. (fatto comprovato dai dati risultanti dai siti che rile-
vano il numero di utenti che hanno visitato il sito del convenuto, numero
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pari, in relazione ad un trimestre, a tre volte al numero degli utenti che
hanno visitato il sito « giorgioarmani.it »).

Si osserva, inoltre, che è del tutto irrilevante la ricerca svolta dal con-
venuto il quale ha verificato l’esistenza di numerose pagine web ricondu-
cibili alla Giorgio Armani s.p.a., ricerca attraverso la quale il convenuto
intende confutare l’affermazione dell’attrice secondo cui a causa dell’ille-
gittimo comportamento di controparte il marchio Armani non può trovare
ingresso in Internet.

Ed invero la ricerca svolta ha ad oggetto le pagine web in cui è presente
la parola armani e non i nomi a dominio dei relativi siti: ciò premesso, è
indiscutibile che, proprio in ragione della celebrità della parola « ar-
mani », essa non può che comparire frequentemente nelle pagine web,
ma ciò nulla ha a che fare con la questione oggetto del giudizio relativa
al riconoscimento del titolare del marchio di utilizzare in via esclusiva il
proprio marchio come domain name al fine di contraddistinguere il pro-
prio sito.

Il pregiudizio è anche ravvisabile sotto il profilo dell’annacquamento
del celebre segno in quanto, utilizzato in associazione alla vendita di tim-
bri e targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e per essa la forza
di identificazione con i prodotti del celebre stilista, con conseguente inde-
bolimento del carattere distintivo del marchio medesimo.

Per tutto quanto esposto, la registrazione e l’utilizzazione come nome a
dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito
ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del
marchio di cui è titolare la società attrice.

Non vi sono le condizioni per ritenere applicabile in favore del conve-
nuto la riserva posta dall’art. 1-bis l.m. che limita lo « ius excludendi »,
spettante al titolare del marchio allorché il terzo utilizzi nell’attività eco-
nomica il proprio nome e indirizzo purché l’uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma
solo in funzione descrittiva.

Al riguardo, il convenuto contesta di avere contraffatto il marchio al-
trui, osservando di essersi limitato ad utilizzare il proprio patronimico
come nome a dominio, « considerato che il domain name è principal-
mente per sua natura un indirizzo elettronico » e, quindi, realizzando
una condotta lecita ai sensi dell’art. 1-bis l.m.

L’eccezione del convenuto si sviluppa lungo l’erroneo presupposto che
il nome a dominio costituisca un mero indirizzo elettronico, qualificazione
che porterebbe conseguentemente a ritenere che l’uso della parola « ar-
mani » non sia in funzione di marchio.

Ricordato che l’art. 1-bis l.m. limita lo ius excludendi spettante al tito-
lare della privativa allorché il terzo utilizzi nell’attività economica il pro-
prio nome e indirizzo purché l’uso sia conforme ai principi della corret-
tezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma solo in fun-
zione descrittiva, si osserva che la riconosciuta funzione distintiva del
nome a dominio, cioè di identificazione dell’attività economica e per
essa dei relativi prodotti e servizi, è circostanza che comprova l’erroneità
della qualificazione operata dal convenuto e, al contempo, vale ad affer-
mare che l’utilizzo del segno in esame come nome a dominio costituisce
una forma di impiego di quel segno proprio in funzione del marchio.

Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio
Armani fondatamente può vietare al convenuto l’impiego nell’attività eco-
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nomica come nome a dominio del suo patronimico « armani » in quanto
effettuato in funzione di marchio.

Si aggiunga che la circostanza che il convenuto abbia registrato come
nome a dominio la sola parola « armani », in luogo di quella corrispon-
dente alla ditta sotto la quale esercita l’attività economica, conferma
che di tale parola è fatto un uso non conforme ai principi della corret-
tezza professionale, stante l’assenza di ogni doverosa aggiunta sı̀ da diffe-
renziare il proprio domain name dal celebre marchio dell’attrice.

Neppure vale il richiamo operato dal convenuto alla disposizione del-
l’art. 21 l.m. a mente della quale la registrazione del marchio non impe-
dirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.

L’art. 21, coordinato con la disposizione di cui all’art. 13 che vieta l’a-
dozione come ditta del marchio altrui e letto alla luce dell’art. 2563 c.c.
che detta il contenuto obbligatorio della ditta laddove stabilisce che
deve comunque « contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprendi-
tore », va inteso nel senso di consentire all’avente diritto al nome di usare
il nome stesso nella ditta da lui prescelta, ma anche di escludere che la
ditta medesima possa consistere esclusivamente in quel nome ove l’inseri-
mento di esso possa dar luogo a risultati confusori.

La facoltà attribuita dalla norma in commento concerne quindi l’uso
del nome nella ditta, nel contesto di elementi idonei a differenziarla dal
marchio registrato in modo da escludere il rischio di confusione per il pub-
blico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

Ciò rilevato, da un lato si osserva che non viene affatto contestato al
convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il proprio nome Ar-
mani; dall’altro lato, peraltro, è di tutta evidenza che laddove il conve-
nuto impiega come nome a dominio la sola parola « armani » si è al di
fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta
dal convenuto — « Armani Luca » — diversa dal nome a dominio « ar-
mani »; pertanto, non è corretto invocare l’art. 21 l.m. per ottenere la tu-
tela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché diffe-
rente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che
valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte.

Si conferma, pertanto, che la registrazione e l’utilizzazione da parte del
convenuto del nome a dominio « armani » costituisce contraffazione del-
l’altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi del-
l’art. 63 l.m., deve essere inibito l’utilizzo della parola « armani » presso
la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi
idonei a differenziarla dal marchio dell’attrice.

Ai sensi dell’art. 65 l.m., allo scopo di ristabilire chiarezza presso il
pubblico dei consumatori circa la riconducibilità del nome a dominio
« armani » al titolare del relativo marchio, il dispositivo della presente
sentenza dovrà essere pubblicato, a spese del convenuto, sui quotidiani
« Il Corriere della Sera » e sulla rivista « Internet Magazine », oltre che
sul sito Internet dell’attrice medesima.

L’attrice invoca anche la tutela prevista dal codice civile per le ipotesi
della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c.

Secondo Giorgio Armani s.p.a., il comportamento del convenuto, il
quale utilizza come nome a dominio la parola corrispondente al marchio
« Armani » registrato dall’attrice, è atto illecito anche ai sensi dell’art.
2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i segni distintivi legit-
timamente utilizzati dall’attrice.
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La sussistenza della fattispecie invocata dall’attrice è contestata dal
convenuto che deduce la mancanza di un rapporto di concorrenza tra at-
trice e convenuto i quali operano in settori merceologici del tutto diffe-
renti.

L. art. 2598, n. 1 comma I, c.c., laddove sanziona l’imprenditore che
usa nome o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o con
segni distintivi legittimamente usati da altri, accorda una tutela limitata
dalla necessità dell’effetto confusorio; ciò comporta che vi deve essere
confondibilità sotto il profilo merceologico o del tipo di attività svolta in
quanto, in mancanza, non è ravvisabile confusione in senso proprio e
cioè la riconduzione di un prodotto o di un’attività da un imprenditore
diverso dal suo autore. Occorre pertanto, o che i prodotti contrassegnati
dai segni confondibili siano a loro volta confondibili, ovvero che, pur trat-
tandosi di prodotti tra loro non confondibili, per il fatto di essere contrad-
distinti da segni confondibili e di essere merceologicamente affini, fanno
ritenere al pubblico che vadano ricondotti all’attività produttiva o com-
merciale di un imprenditore diverso da quello cui competono.

Osservato che la tutela della disposizione in commento va accordata an-
che al segno distintivo costituito dal marchio registrato, sebbene trovi la
propria specifica tutela nella legge marchi, si rileva che non sempre la con-
traffazione di un marchio costituisce anche concorrenza sleale confusoria,
attesi i limiti della disciplina di quest’ultima rispetto alla tutela prevista
nella legge marchi.

Ciò premesso, se vi è concorrenza sleale allorché si utilizza un segno
altrui per prodotti identici o affini, essendo in tale caso ravvisabile il rap-
porto di concorrenza, non altrettanto può dirsi quando si tratti di pro-
dotti non affini.

In tale ipotesi il titolare del marchio contraffatto non può invocare an-
che la tutela dell’articolo in commento, in quanto non ricorrerà la concor-
renza sleale per mancanza del presupposto del rapporto di concorrenza.
In altri termini, mentre la legge marchi conosce una categoria di segni — i
marchi che godono di rinomanza — tutelati ben oltre il principio di rela-
tività, e quindi al di là del limite dell’affinità tra prodotti, questi stessi se-
gni non sono tutelabili ai sensi dell’art. 2598 c.c. laddove, per la man-
canza di affinità tra prodotti, non sussista il rapporto di concorrenza.

Applicando questi principi al caso di specie si vede come l’utilizzo da
parte del convenuto del nome « armani » come nome a dominio per acce-
dere ad un sito ove sono offerti prodotti e servizi del tutto distanti da
quelli di pertinenza dell’attrice e quindi per contrassegnare un settore
produttivo che non è in rapporto di concorrenza ai sensi dell’art. 2598
c.c. con quello dell’attrice, non è riconducibile all’ipotesi della concor-
renza sleale confusoria di cui al numero 1 dell’articolo citato.

Il richiamo operato dall’attrice al concetto di concorrenza potenziale —
per cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 2598 c.c., sarebbe sufficiente un
rapporto di concorrenza potenziale tra i soggetti coinvolti — accolto da
una parte della giurisprudenza nella prospettiva di estendere l’ambito
di applicazione della norma in commento, non è idoneo a superare la con-
clusione sopraesposta. Ed invero, valutata la concorrenza potenziale
sotto il profilo merceologico, essa può ravvisarsi, non già considerando
astrattamente la mera potenzialità espansiva dell’impresa, bensı̀ allorché
appaia razionalmente prevedibile una estensione dell’ambito operativo di
un’impresa a quello dell’altro.
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Orbene, riconoscendo certamente la sicura tendenza espansiva della
società attrice nei diversi settori dell’attività produttiva, come compro-
vato, tra l’altro, dall’ampliamento dal settore dell’abbigliamento a quello
dei suoi più disparati accessori, nonché agli articoli per la casa, libri, com-
posizioni floreali, dolci, deve escludersi che tale estensione possa in futuro
portare ad un’operatività dell’attrice nel settore in cui opera il convenuto,
vista l’assoluta estraneità dell’attività esercitata dall’uno rispetto a quella
dell’altro.

Alla luce di quanto precede, deve escludersi che nei fatti dedotti dall’at-
trice siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell’illecito concorrenziale
confusorio.

Non viene invece presa in esame la fattispecie di cui al n. 3 dell’art.
2598 c.c., invocata per la prima volta dall’attrice in comparsa conclusio-
nale, mentre in atto di citazione (pag. 16) la condanna del convenuto era
stata chiesta solo ai sensi del n. 1 del citato articolo, avendo l’attrice fatto
esplicito riferimento alla idoneità del comportamento del convenuto a
creare confusione con i segni distintivi legittimamente utilizzati dall’at-
trice medesima; essendo le fattispecie contemplate dall’art. 2598 c.c. tra
di loro autonome, è inammissibile la richiesta di condanna formulata
per la prima volta in comparsa conclusionale ai sensi del n. 3 in luogo
del n. 1 della citata disposizione del codice civile.

Venendo infine a considerare la domanda di risarcimento del danno,
tale domanda non può essere accolta, non avendo l’attrice fornito alcun
elemento di prova relativo al lucro cessante in concreto ad essa derivato
dall’altrui condotta illecita, tenuto conto che il ricorso alla liquidazione
equitativa del danno non è ammissibile laddove la parte ometta del tutto
di fornire specifici dati di fatto al fine della determinazione del danno
stesso.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom-
benza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto.

P.Q.M. — il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ri-
gettata ogni altra domanda, eccezione, deduzione, definitivamente pro-
nunciando, cosı̀ provvede:

— dichiara l’illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte
del convenuto del domain name « armani » ai sensi della legge marchi e
per l’effetto ordina la cancellazione della parola « armani » nel nome a
dominio registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso
l’uso della parola « armani » come nome a dominio, ove non accompa-
gnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio « Armani »;

— fissa la somma di euro 5.000 dovuta dal convenuto all’attrice per
ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza;

— ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a
cura dell’attrice e a spese del convenuto, sul quotidiano il « Corriere della
Sera », sulla rivista « Internet Magazine », nonché sul sito Internet dell’at-
trice;

— condanna Armani Luca alla rifusione delle spese del giudizio soste-
nute da Giorgio Armani s.p.a., che liquida in complessivi euro 13.526 di
cui euro 10.000 per onorari, euro 2.536 per diritti, euro 990 per spese,
oltre spese generali su diritti ed onorari Iva e Cpa.
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NOME, NOME A DOMINIO E

MARCHIO PER LA STESSA

DENOMINAZIONE: UNA

COESISTENZA DIFFICILE

1. PREMESSA.

L
e pronunce in rassegna offro-
no l’occasione per svolgere
alcune riflessioni intorno alla

funzione del nome a dominio ed ai
conflitti che il suo impiego genera
con riguardo ai soggetti titolari di
diritti esclusivi sulle denominazioni
protette dall’ordinamento. Nume-

rosi sono, infatti, i casi in cui i legittimi utilizzatori delle denominazioni
protette sono disturbati nell’esercizio dei loro diritti esclusivi proprio a
causa della rapida e diffusa introduzione del nome a dominio nell’attuale
tessuto economico e sociale.

Il nome a dominio, come è noto, tecnicamente, rappresenta un indirizzo
elettronico, da intendersi come un vero e proprio domicilio informatico,
situato all’interno di Internet, ma, nella sua essenza, il nome a dominio
è costituito da una denominazione ed il suo impiego produce delle interfe-
renze con i diritti esclusivi dei titolari delle altre denominazioni protette
dall’ordinamento1. Pertanto, sovente, si verificano ipotesi di sovrapposi-
zione di denominazioni adottate da soggetti diversi, di cui una di esse è il
nome a dominio e l’altra è invece è una denominazione già riconosciuta
dall’ordinamento, che può assumere la forma del nome, della ragione so-
ciale, del marchio, della ditta, dell’insegna, del titolo di un’opera dell’in-
gegno e della testata.

La situazione si complica per il fatto che il nome a dominio, per effetto
della natura della rete e delle sue precipue ed intrinseche caratteristiche,
non sembra esaurirsi nel ruolo di mero indirizzo telematico e, pur rispon-
dendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico, quali appunto la ne-
cessità di identificare un computer collegato alla rete, viene sempre più
spesso utilizzato per rispondere ad esigenze commerciali, con l’effetto di
esaltare, dunque, la sua funzione distintiva in favore del soggetto cui
viene assegnato2. In sostanza, stante la caratteristica dell’immaterialità

1 Per una completa ed organica rasse-
gna delle pronunce giurisprudenziali in ma-
teria di nomi a dominio, si rimanda a C.
GALLI, I domain names nella giurispruden-
za, Milano, 2001. Per un approfondimento
sistematico sulle questioni giuridiche relati-
ve ai nomi a dominio, sia consentito rinvia-
re a P. SAMMARCO, Il regime giuridico dei
« nomi a dominio », Milano, 2002.

2 Per completezza, si segnala anche
un minoritario indirizzo giurisprudenziale
(Trib. Firenze, 29 giugno 2000, in questa
Rivista, 2000, 672, con nota di P. SAMMAR-

CO e Trib. Firenze, 23 novembre 2000, in
questa Rivista, 2001, 509) riportato in
Corr. Giur., 2002, 1347, che qualifica il
nome a dominio come un semplice indirizzo
telematico, negando il valore caratteriz-
zante e la funzione distintiva proprie del
segno atipico di cui trattasi. In qualche mi-

sura aderente a tale orientamento giuri-
sprudenziale, è A. MAIETTA, Domain name:
il « pendolo » della giurisprudenza tra do-
micilio elettronico e segno distintivo, in
Corr. Giur., 2002, 1350, secondo il quale
il nome a dominio è nient’altro che « un do-
micilio informatico, creato al solo fine di
semplificare l’utilizzo e la potenzialità del
nuovo mezzo comunicativo, localizzando
nello spazio virtuale il soggetto ricercato ».
Ciò che deve essere tuttavia sottolineato,
peraltro anche alla luce del minoritario in-
dirizzo testè riportato, è che il nome a do-
minio, in considerazione della sua partico-
lare natura, sembra essere un quid novi ir-
riducibile ai segni preesistenti e già
disciplinati dal legislatore, in quanto esso
è in grado di sommare e racchiudere al
suo interno tutte le caratteristiche proprie
dei tradizionali segni distintivi e, dunque,
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dell’ambiente Internet, i tradizionali segni distintivi delle imprese che
hanno lo scopo di rendere visibile al pubblico il luogo in cui viene svolta
o è situata l’attività del soggetto o, più in generale di stabilire tra il pub-
blico un collegamento tra il prodotto ed il soggetto stesso, in questo nuovo
contesto generato dalle reti telematiche, vanno a confluire in una diversa
forma espressiva, il nome a dominio, anch’essa immateriale, che li rappre-
senta e li racchiude tutti al suo interno. Questa nuova forma espressiva,
per le caratteristiche tecnica in cui si realizza, riesce cosı̀ a sommare e por-
tare in sé tutte le funzioni esplicate dai tradizionali segni distintivi3.

Si pone, allora, per il giurista il compito di verificare in che misura le
norme di tutela previste per le denominazioni cosiddette « tipiche », non-
ché i principi elaborati dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza al
riguardo, possano essere considerati ancora adeguati con riferimento a
questa nuova denominazione non contemplata dal legislatore che esprime
ed identifica con forza una presenza in un mondo immateriale.

Cosı̀, in un certo senso, anche la creazione di nuovi termini definitori
per questa denominazione (nome a dominio, nome di dominio, domain
name), che ha la capacità di identificare e rappresentare una innovativa
forma di presenza propria di un soggetto all’interno di un contesto mai
realizzatosi prima, potrebbe essere considerata superflua; si tratte-
rebbe, invero, pur sempre di una mera denominazione caratterizzata
dal fatto che l’unica particolarità è data dall’ambiente in cui essa viene
espressa ed impiegata.

Pertanto, cosı̀ come per qualunque altra denominazione, il soggetto che
intenda legittimamente adottarla dovrà assicurarsi di non ledere diritti
altrui, diritti che possono essere di privativa, come nell’ipotesi dei segni
distintivi, o di vera e propria esclusiva come nel caso del nome.

Tuttavia, non avendo il legislatore specificamente previsto questa
nuova denominazione, in carenza dunque di una disciplina tipica, per
l’affermazione dell’esistenza di un suo legittimo uso, il soggetto utilizza-
tore dovrà dimostrare di fronte a chi ne contesta l’impiego, di avere un
diritto su quella denominazione e ciò in modo del tutto svincolato dal con-
testo immateriale e digitale proprio del mondo Internet. In sostanza, colui
che ha il diritto esclusivo di usare ad esempio il proprio nome, in linea

la qualificazione più corretta attribuibile
ad esso sembra essere quella di segno di-
stintivo atipico (in tal senso, cfr. S. SICA,
in G. COMANDÈ-S. SICA, Il commercio elet-
tronico, Torino, 2001, 43).

3 A prescindere dalla qualificazione
giuridica che si voglia attribuire al nome
a dominio, sia esso dunque insegna, mar-
chio, ditta, testata, o invece segno distinti-
vo atipico, è con riferimento al suo uso che
l’interprete si deve confrontare. Infatti,
tralasciando l’etichetta giuridica che si
vuole dare al nome a dominio, se il suo im-
piego interferisce con l’uso di altrui segni
distintivi, si produce, nella maggior parte
dei casi, una violazione della normativa a
tutela di quest’ultimi, nonché, se ne ricor-
rono tutti i presupposti, anche una viola-

zione delle norme poste a tutela della con-
correnza. È del resto, questa un’applica-
zione del principio dell’unitarietà dei
segni distintivi e di circolarità della tutela,
secondo cui un segno distintivo è slegato da
un determinato e specifico ambito di attivi-
tà, atteso che ciascun segno è idoneo a vio-
lare o ad essere violato da segni pur di tipo
diverso. La giurisprudenza più attenta,
Trib. Parma, 26 febbraio 2001, rinvenibile
per esteso in C. GALLI, I domain names nel-
la giurisprudenza, cit., 482, ha colto che
« il nome a dominio è un nuovo segno di-
stintivo dell’impresa suscettibile, in quanto
tale, di entrare in conflitto con altri segni
distintivi, in base al principio di unitarietà
dei segni distintivi desumibile dall’art. 13
della legge marchi ».
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teorica, lo dovrebbe mantenere anche con riferimento al suo impiego come
nome a dominio su Internet. E lo stesso, salvo qualche eccezione e parti-
colarità, può dirsi con riferimento al diritto di uso dei segni distintivi af-
fermatosi nel contesto tradizionale.

Ciò perché, si ripete, il nome a dominio rappresenta una denomina-
zione adottata da un soggetto che vuole avere una presenza su Internet
che non può essere slegata, quanto a diritti e principi, al contesto socio-
economico proprio del mondo non digitale in cui per le diverse forme di
denominazione vigono delle precise norme che ne regolano l’impiego.

2. NOME A DOMINIO E NOME.

Il diritto all’uso del nome è un diritto esclusivo che compete alla per-
sona cui si riferisce4. Quest’ultima ha il diritto di utilizzarlo in tutte le oc-
casioni, in tutte le modalità ed in tutti gli atti della propria vita. A questo
diritto corrisponde un obbligo previsto in capo ai terzi di astenersi dal
contrastare l’uso del nome altrui e di negarlo, ostacolandone, in tal
modo, di fatto, l’esercizio.

Con riferimento alle norme positive che concernono il diritto al nome, si
richiama la disposizione contenuta nell’art. 7 del cod. civ., secondo cui, la
persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che
possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia,
può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, nonché il risar-
cimento dei danni. Attraverso questa norma, l’ordinamento mira a pro-
teggere il nome delle persone da impieghi non autorizzati, in quanto
esso è l’oggetto di un diritto assoluto riconosciuto dall’art. 6 del cod.
civ.. Naturalmente, questa tutela esclusiva non può rivolgersi nei con-
fronti del legittimo omonimo.

La tutela in questione si estende anche nell’ipotesi in cui l’uso del nome
altrui non si traduca in una semplice assunzione del nome altrui come pro-
prio, ma si indirizzi verso qualunque impiego che di esso venga fatto dal
soggetto non legittimato. Pertanto, la protezione non viene meno ed è, al-
tresı̀, operante quando il nome è usato all’interno di opere dell’ingegno,
quali, ad esempio, all’interno di opere teatrali, cinematografiche o lette-
rarie per individuare un personaggio di fantasia, sempre, però, che ri-

4 Il nome è formato dal prenome e dal
cognome e costituisce un segno distintivo
della persona idoneo alla identificazione
del soggetto cui si riferisce. Esso, come è
noto, ha la funzione di rappresentare l’in-
dividuo in tutte le manifestazioni della sua
vita. La funzione dell’identificazione è at-
tribuita dal nome in favore di ogni soggetto
dell’ordinamento giuridico, sia esso perso-
na fisica o persona giuridica. Il nome rap-
presenta la proiezione dell’identità perso-
nale dell’individuo all’interno del contesto
sociale ed è considerato sia un bene che un
autonomo oggetto di un diritto; in partico-
lare, il diritto al nome è il diritto volto a tu-
telare il bene inerente alla persona ed alla

sua identità, considerata nella sua più im-
portante forma di attuazione. Infatti, si ri-
tiene che il nome sia il segno emblematico
mediante il quale un siffatto modo di essere
della persona è attuato. Non che, in verità,
tale modo di essere possa attuarsi solo at-
traverso il nome, atteso che la possibilità
di identificazione può essere esercitata an-
che attraverso altri mezzi ma, certo, il no-
me costituisce uno strumento particolar-
mente importante di tale attuazione: nella
vita sociale è principalmente per mezzo di
esso che la persona è individuata per quel-
la che è (cfr. A. DE CUPIS, I diritti della per-
sonalità, Milano, 1982, 427).
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corra il requisito dell’uso indebito e del pregiudizio, cioè la lesione morale
e del decoro e della reputazione della persona che il nome raccoglie in sé
ed esprime5.

In presenza di comportamenti lesivi del diritto al nome, si ravvisano, in
favore del titolare del nome, due distinte azioni di tutela: l’azione di re-
clamo del nome e l’azione di usurpazione del nome, che trovano en-
trambe fondamento nell’art. 7 cod. civ.6. La medesima disciplina, cui si
ricollegano le menzionate azioni di tutela, si applicano anche analogica-
mente alla denominazione della persona giuridica, in relazione al mede-
simo interesse di quest’ultima ad evitare ipotesi di confusione con altri
soggetti7.

Con riguardo ai profili strettamente inerenti alle nuove forme di rap-
presentazione e di individuazione dei soggetti attraverso le modalità infor-
matiche, va considerato il caso (affrontato dal Tribunale di Salerno con la
sentenza riportata) relativo alla registrazione ed all’utilizzo di un nome
altrui come nome a dominio. In particolare, si tratta della apprensione
del nome, da parte di un terzo non autorizzato all’uso, per costituirne
l’oggetto di un nome a dominio; si tratta di un’ipotesi che ben può verifi-
carsi nella pratica in quanto, le singole Autorità cui sono demandate le
attività di registrazione, non compiono dei controlli o degli accertamenti
sulla effettiva legittimità circa l’uso della denominazione scelta come
nome a dominio da parte del soggetto richiedente.

Ci si chiede se tale pratica possa produrre quel pregiudizio in capo alla
persona cui il nome appartiene, richiesto dall’art. 7 del cod. civ. come re-
quisito per ottenere la tutela giudiziaria8. Infatti, la giurisprudenza più

5 Sul profilo della necessarietà del
pregiudizio, in giurisprudenza si è precisa-
to che l’inibitoria contemplata dall’art. 7
cod. civ. non consegue al semplice uso in-
debito da parte di un terzo di un nome
che compete all’attore, ma è necessario
che da tale uso consegua un pregiudizio,
sia pure soltanto nel patrimonio morale
di colui che chiede la tutela. Ex multis,
Cass. 22 ottobre 1984 n. 5343, in Nuova
Giur. Civ., 1985, I, 310 e Cass. 26 febbraio
1981 n. 1185, in Giur. It., I, 1, 1025.

6 La prima azione è esperibile per ini-
bire tutti quegli atti posti in essere da terzi
che possano compromettere e pregiudicare
la funzione distintiva del nome e trova fon-
damento nel diritto di esigere che tutti gli
altri soggetti facciano uso di quel nome
per identificare il soggetto cui il nome si ri-
ferisce. Essa, in sostanza, può essere eser-
citata per contrastare quelle condotte di-
rette ad impedire di fatto l’esercizio all’uso
del nome per il soggetto od anche per far
affermare l’obbligo per i terzi di usare il
nome per identificare la persona cui si rife-
risce. L’azione di usurpazione, invece, ha
lo scopo di inibire l’uso del nome da parte
di un terzo cui il nome stesso non spetta.
Pertanto, mentre l’azione di reclamo di no-
me protegge l’uso del nome a favore della

persona cui il nome spetta, l’azione per
usurpazione di nome protegge l’esclusività
dell’uso del nome a favore della stessa per-
sona (cfr. A. DE CUPIS, I diritti della perso-
nalità, cit., 532).

7 La giurisprudenza (cfr. Cass. 26 feb-
braio 1981 n. 1185, in Giust. Civ., 1981, I,
1025 e 1329; App. Palermo, 23 dicembre
1987, in Dir. Fam., 1988, 902; Pret. Bari,
26 aprile 1989, in Giur. It., 1991, I, 2,
632), sul punto, più volte ha affermato
che la denominazione sociale sia un vero
e proprio nome civile e che le società e le
persone giuridiche in genere siano titolari
di un diritto soggettivo alla propria identi-
tà personale, a vedere cioè riconosciuta la
propria individualità nell’ambito del con-
testo sociale nel quale operano e ciò al di
là della loro eventuale attività di impresa,
giacché gli interessi connessi con la deno-
minazione sociale sono, per molti aspetti,
sostanzialmente simili a quelli tutelati dalle
norme che disciplinano il nome della perso-
na fisica.

8 Si potrebbe obiettare che la tutela in-
trodotta dall’art. 7 del cod. civ. non sia in-
vocabile riguardo all’uso del nome altrui
compiuto per designare entità extraperso-
nali, mancando in quest’ultimo caso, la pos-
sibilità di una confusione tra persone o con-
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volte ha precisato che per poter ottenere l’inibitoria dell’uso del proprio
nome da parte del soggetto non avente titolo legittimo per usarlo, non è
sufficiente il mero fatto dell’usurpazione, ma è necessario che l’attore de-
duca e dimostri che da tale uso consegua la possibilità di un pregiudizio
economico o morale, allo scopo di contenere l’azione nei limiti del ragio-
nevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni
che non abbiano tale effetto9.

Orbene, si deve ritenere che, nel particolare contesto di cui ci occu-
piamo, l’usurpazione del nome provochi una lesione al bene dell’identità
personale, determinata, appunto, dal fatto che il nome viene alterato nella
sua funzione identificatrice del soggetto a cui appartiene, la quale si ricol-
lega sempre ad un interesse della persona a non veder che all’esterno sia
travisato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso,
ideologico e professionale, interesse che trova dimora nel nostro ordina-
mento in quanto riconducibile all’art. 2 della Cost. ed è, altresı̀, deduci-
bile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome10.

Pertanto, l’utilizzo di un nome altrui come nome a dominio integra una
condotta che va sicuramente ad incidere in maniera pregiudizievole sul
modo di proiezione all’esterno della personalità del soggetto cui il nome
appartiene11. Questa persona, invero, sarà individuata dagli utenti di In-
ternet attraverso forme e modalità non previste e che, con molta probabi-
lità, riproducono degli aspetti incompleti o fuorvianti della sua persona-
lità ed identità personale o, addirittura, tali che possano ledere anche il
suo diritto alla dignità personale nei casi in cui tale rappresentazione
possa essere pregiudizievole, mediante accostamenti non opportuni, al
suo decoro personale.

Alla stregua, pertanto, del disposto dell’art. 7 del cod. civ., l’usurpa-
zione del nome altrui, perpetrata attraverso l’uso come nome a domi-
nio, determina, quindi, un pregiudizio in capo al legittimo titolare del
nome tale da consentirne l’azione tipica.

Ne consegue che la persona cui compete il diritto al nome, utilizzato da
terzi come nome a dominio, avrà la concreta possibilità, attraverso l’espe-
rimento dell’azione di usurpazione, di far valere in sede giudiziaria, il

fusione familiare. Tuttavia, è noto che il no-
me può essere usato per indicare un’azien-
da o un negozio, ed, attraverso questa sif-
fatta modalità, si riflette all’esterno il nome
personale del titolare dell’azienda o del ne-
gozio; in tal modo, fermo restando la disci-
plina sui segni distintivi delle imprese, l’a-
dozione di un nome altrui per indicare
un’azienda od un negozio può produrre
ugualmente una confusione nel pubblico
circa le persone titolari delle attività. In
questo caso, il bene pregiudicato è quello
della identità personale che legittima il tito-
lare ad esperire l’azione di usurpazione.
Naturalmente, la designazione con il nome
altrui di entità extrapersonali può anche le-
dere il diritto alla dignità personale del tito-
lare del nome. Si immagini, infatti, l’impie-
go del nome altrui per identificare un’entita
che sia indecorosa o sconveniente.

9 Cass. 22 ottobre 1984 n. 5343, in
Nuova Giur. Civ., 1985, I, 310.

10 In tal senso, Cass. 22 giugno 1985
n. 3769, in Foro It., 1985, I, 2211 e in Nuo-
va Giur. Civ., 1985, I, 647 con nota di V.
ZENO-ZENCOVICH.

11 Ci sono in materia non molti prece-
denti giurisprudenziali: tra essi, merita se-
gnalazione la pronuncia emessa dal Tribu-
nale di Torino in data 23 dicembre 2000, in
questa Rivista, 2001, 539 con nota di A. VI-

TERBO, secondo cui « nel caso in cui un no-
me di persona venga registrato da terzi in
malafede quale nome a dominio presso la
Registration Authority Italiana si applica
la tutela del nome prevista dall’art. 7 del
cod. civ. Presupposti della tutela sono il
fatto dell’usurpazione e il pregiudizio eco-
nomico o morale che ne può derivare a
danno del titolare del nome ».
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proprio potere di uso esclusivo del nome e chiedere l’inibizione di tutti
quegli atti contrastanti l’esclusività dell’uso.

Qualora, invece, ricorra l’adozione del nome altrui come cuore di un
nome a dominio che identifichi e rappresenti un sito web per mezzo del
quale viene esercitata un’attività economica di tipo imprenditoriale, il ri-
ferimento normativo è dato, anziché dalle norme di legge poste a tutela dei
diritti della personalità, dalla disciplina specifica riservata ai segni distin-
tivi. Ciò perché il nome a dominio, in un siffatto contesto, costituisce un
segno atipico adottato dall’imprenditore idoneo a svolgere le medesime
funzioni della ditta o dell’insegna e, talvolta anche del marchio.

Si ritiene, pertanto, che possa essere esteso anche a questa particolare
fattispecie il principio recepito dalla giurisprudenza secondo il quale per
verificare se l’uso di un nome altrui, in occasione dell’adozione di una ditta
commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno indebito, debba farsi
riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali segni distintivi
nell’ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata dalla legge
ai diritti della personalità di cui all’art. 7 del cod. civ., con la conseguenza
che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l’uso del proprio
nome potrà essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in
un uso arbitrario di segni distintivi dell’attività imprenditoriale12.

Ciò perché l’utilizzazione del nome patronimico come ditta o come mar-
chio esula completamente dal profilo costituzionale della tutela dei diritti
inviolabili della personalità, quale è il diritto al nome, per essere ricom-
presa nella disciplina costituzionale dell’attività economica, la quale,
nel conflitto tra interesse alla differenziazione sul mercato e quello del ti-
tolare del nome all’uso di questo nel campo commerciale, favorisce il
primo, in quanto è socialmente più conveniente evitare l’inganno dei con-
sumatori13.

3. PREVALENZA DEL MARCHIO CELEBRE SUL NOME A DOMINIO PATRONIMICO USATO

COME DITTA.

La sentenza resa dal Tribunale di Bergamo ci consente di soffermare
l’attenzione sul conflitto derivante dall’impiego da parte di due soggetti
di una medesima denominazione in contesti diversi. La denominazione
in questione, che ha generato il conflitto, corrisponde al cognome di un
soggetto esercente un’attività imprenditoriale che l’ha adottata anche
come radice patronimica per la propria ditta individuale e l’ha successi-
vamente registrata come nome a dominio, realizzando ed attivando, peral-
tro, un sito web dal quale propagandare i propri prodotti.

12 Cass. 6 aprile 1995 n. 4036, in
Giur. It., 1996, I, 1, 508. La Suprema
Corte con sentenza del 21 ottobre 1988
n. 5716, in Foro It., 1989, I, 764, ha pre-
cisato sul tema che l’utilizzazione di mar-
chio o denominazione sociale altrui quale
segno distintivo proprio è ipotesi specifica-
mente disciplinata dalle norme in materia
di segni distintivi; pertanto, sebbene po-

tenzialmente lesiva dell’altrui immagine
commerciale, non è passibile di sanzione
ai sensi di norme più generali sull’uso in-
debito di nome altrui o sulla tutela dell’im-
magine della persona. Cosı̀, anche Trib.
Roma, 31 gennaio 1983, in Giur. Dir.
Ind., 1983, 433.

13 Trib. Firenze, 14 giugno 1988, in
Giur. Dir. Ind., 1988, 654.
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Tuttavia, la stessa denominazione costituisce anche un marchio notorio
registrato da un terzo, che lamenta il diritto esclusivo di utilizzarla come
nome a dominio.

Correttamente il Tribunale ha sanzionato l’utilizzo della denomina-
zione di cui si discute come registrazione di nome a dominio, cogliendo
la sicura funzione distintiva che esso andava esplicando. Pur non go-
dendo di una disciplina legislativa specifica, il nome a dominio, in consi-
derazione dell’impiego che ne viene fatto, cioè dei contenuti informativi
che rappresenta e richiama nel pubblico, può essere equiparato ad un se-
gno distintivo tipico ed ad entrare cosı̀ in conflitto con quest’ultimo.

Per tali ragioni, il nome a dominio può assumere le funzioni del marchio
di impresa, della ditta o dell’insegna od anche della testata.

Ora, nel caso di specie, poiché il sito web collegato al nome a dominio in
questione era caratterizzato da una sicura e non contestata natura com-
merciale, altrettanto pacifica era, nel caso di specie, la sua funzione indi-
vidualizzante esercitata, assimilabile a quella svolta dai tradizionali segni
distintivi utilizzati dall’imprenditore per lo svolgimento della propria at-
tività d’impresa. Ed in presenza di una siffatta analogia tra funzioni, sep-
pur esercitate da un segno distintivo tipico e da un segno distintivo atipico,
per la risoluzione del conflitto sul diritto all’uso della stessa denomina-
zione, si devono applicare le disposizioni normative in materia di segni
distintivi, le quali, in ogni caso, tendono a ridurre od eliminare il pericolo
di confusione per il consumatore circa l’origine dei prodotti o dei servizi
offerti.

E dunque se la funzione distintiva esercitata dal nome a dominio oggetto
della contestazione può essere paragonata a quella tipica della ditta o del-
l’insegna, si rende operante la disposizione contenuta nell’art. 2564 cod.
civ. che, al fine di evitare la confusione con l’attività di un altro impren-
ditore, impone una integrazione o modificazione della ditta stessa, non
ammettendo la coesistenza di segni identici o simili14.

Se, invece, attribuissimo al nome a dominio la medesima funzione di-
stintiva svolta dal marchio d’impresa, ricorre l’applicazione della disci-
plina generale dettata dall’art. 2569 cod. civ. e quella speciale di cui al
r.d. 929/1942, laddove quest’ultima con gli artt. 1 e soprattutto 13, garan-
tisce una tutela rafforzata al titolare del segno tipico con riguardo al suo
impiego da parte di terzi, e ciò anche per prodotti o servizi anche non in
diretta concorrenza con quelli offerti dal titolare del nome a dominio.

Tutte le richiamate disposizioni, peraltro, si riallacciano alla più ampia
esigenza di garantire la leale concorrenza tra imprenditori che trova di-
mora ed espressa previsione nelle disposizioni contenute all’interno del-
l’art. 2598 cod. civ..

PIEREMILIO SAMMARCO

14 Il Tribunale, con la sentenza in
commento, ha colto con precisione la por-
tata dell’art. 2563 cod. civ. che detta il
contenuto obbligatorio della ditta, stabi-
lendo che essa deve comunque contenere
almeno il cognome o la sigla dell’imprendi-
tore. Tale disposizione va intesa nel senso

di consentire all’avente diritto al nome di
usare il nome stesso nella ditta da lui pre-
scelta, ma anche di escludere che la ditta
medesima possa consistere esclusivamente
in quel nome, ove l’inserimento di esso pos-
sa dar luogo a risultati confusori.


