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per ipotesi costoro fossero indotti in errore,
lo sarebbero soltanto sull’elemento seconda-
rio del luogo in cui il marchio & depositato e
non gii sullelemento essenziale della qualita
del prodotto, né quelle inerenti alla corret-
tezza dei negozi commerciali, in quanto da
un lato, I'operatore economico prudente che
intenda verificare Pesistenza di una prote-

zione giuridica risultante dal deposito di un
marchio ¢ in grado di informarsi con preci-
sione su questo punto e, d’altro canto, la
persona che deposita un marchio mira so-
prattutto ad ottenere tale protezione giuri-
dica, rispetto alla quale la facolta di apporre
sul prodotto un segno indicante il deposito
del marchio ha natura puramente accessoria.

RELAZIONE D’UDIENZA
presentata nella causa C-238/89*

I — Antefatti e procedimento

1. La societa P.J. Dahlhausen & Co., con-
venuta nella causa principale, distribuisce
nella Repubblica federale di Germania filtri
per sangue che importa dall’Italia. Il fabbri-
cante italiano appone sui filtri stessi e sugli
imballaggi il marchio « Miropore » seguito
dalla lewtera R collocata in un cerchietto.
Oltre il marchio con Pindicazione di cui
trattasi e le altre menzioni relative all’im-
piego del prodotto, al fabbricante, alle di-
mensioni e alle date di fabbricazione e di
scadenza, apposti su tutti gli imballaggi, il
fabbricante fa scrivere il nome della conve-
nuta (in quanto distributore) sullimballag-
gio dei filtri forniti a quest’ultima.

La Societd Pall Corp., aturice nella causa
principale, ha citato la convenuta, tra Paltro,
affinché le sia imposto di astenersi dal far
uso nella Repubblica federale di Germania
del segno (R) dopo la denominazione « Mi-
ropore » per i filtri per sangue, in quanto il
marchio cosi specificato non & tutelato in

* Lingua processuale: il tedesco.
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Germania. Cosi stando le cose, I'impiego del
segno R costituirebbe una pubblicita ingan-
nevole vietata a norma dell’art. 3 della legge
tedesca sulla concorrenza sleale (UWG).
Detto articolo recita:

« Chiunque, nell’attivitd commerciale, per
affermarsi nei confronti dei concorrent,
fornisce informazioni ingannevoli special-
mente sulle caratteristiche, sull’origine, sul
modo di produzione oppure sulla costitu-
zione del prezzo di singoli articoli o di pre-
stazioni professionali oppure sul complesso
dell’offerta, sui listini, sul modo di acquisto
o sull’origine delle merci oppure sull’otteni-
mento di riconoscimenti, sul motivo o sulla
finalita della vendita nonché sull’entiti delle
scorte, pud venir citato in giudizio affinché
gli sia ingiunto di astenersi da dette comuni-
cazioni ».

Il giudice nazionale ritiene che la domanda
vada accolta in applicazione della normativa
tedesca, ma si chiede se un divieto di questo
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genere non equivalga ad una restrizione
quantitativa ai sensi delP’art. 30 del Trattato.

Di conseguenza, con ordinanza 29 giugno
1989, il Landgericht di Monaco I ha deciso,
applicando P'art. 177 del Trattato, di sospen-
dere il procedimento finché la Corte di giu-
stizia non si sia pronunciata in via pregiudi-
ziale sulle seguenti questioni:

« 1) Se il divieto, elaborato dalla giurispru-
denza della Repubblica federale di
Germania, sulla base dell’art. 3 della
UWG (legge sulla concorrenza sleale),
di porre in libera pratica nel territorio
federale merci con il segno (R) ag-
giunto alla loro denominazione, qua-
lora nella Repubblica federale di Ger-
mania non sussista alcuna tutela legale
del marchio, equivalga per i suoi effetti
ad una restrizione quantitativa delle
importazioni vietata dall’art. 30 del
Trauvato CEE, quando viene applicato
in casi nei quali tale tutela legale sussi-
ste in un altro Stato membro della
CEE.

2) Se lart. 3 delPUWG, tenute presenti le
particolarita del caso di specie, si possa
applicare per tutelare i beni giuridici di
cui all’art. 36 del Trattato CEE ».

2. L’ordinanza del Landgericht di Monaco
I & stata registrata nella cancelleria della
Corte il 31 luglio 1989.

Conformemente all’art. 20 del Protocollo
sullo Statuto della Corte di giustizia CEE,
hanno presentato osservazioni scritte:

— la Pall Corp., attrice nella causa princi-
pale, rappresentata dall’avv. Pagenberg,
del foro di Monaco,

— la P.J. Dahlhausen & Co., convenuta
nella causa principale, rappresentata d
all’avv. Donle, del foro di Monaco,

— il governo della Repubblica federale di
Germania, rappresentato dal sig. Ernst
Roder, Regierungsdirektor presso il
ministero degli Affari economici, e dal
sig. Horst Teske, Ministerialrat presso
il ministero della Giustizia,

— il governo della Repubblica italiana,
rappresentato dal sig. Oscar Fiumara,
avvocato dello Stato,

— il governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e d’Irlanda del Nord, rappre-
sentato dalla sig.ra S.J. Hay, del Trea-
sury Solicitor’s Department,

— la  Commmissione delle Comuniti
europee, rappresentata dal suo consi-
gliere giuridico Jérn Sack, assistito
dalla sig.ra Renate Kubicki, funziona-
ria del ministero della Giustizia della
Repubblica federale di Germania di-
staccata presso il servizio giuridico
della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito
Pavvocato generale, la Corte ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere ad
istruttoria.
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II — Riassunto delle osservazioni scritte pre-
sentate alla Corte

. 3. La societa Dahlhausen, il governo ita-
liano e la Commissione propongono di ri-
solvere le questioni dichiarando che un di-
vieto come quello in questione rappresenta
una misura d’effetto equivalente ad una re-
strizione quantitativa all’importazione, ai
sensi dellart. 30 del Trattato, che non puo

- essere giustificata né da esigenze imperative
né in base all’art. 36 del Trauato.

La Dablbausen ritiene che Papplicazione
nella fattispecie dell’art. 3 dell'UWG sia in-
compatibile con I'art. 30 del Trattato poiché
crea un ostacolo all’importazione in quanto
1 prodotti in questione possono venire posti
in vendita in Italia nella loro presentazione
attuale e una modifica di questa presenta-
zione per il solo mercato tedesco sarebbe
antieconomica, sicché la merce non verrebbe
pit importata in Germania.

Esigenze tassative come la lealtd delle tran-
sazioni commerciali o la tutela del consuma-
tore non possono giustificare I'instaurazione
di detto ostacolo, poiché per salvaguardare
detti interessi non & indispensabile vietare
Papposizione di un marchio accompagnato
da un segno che indica la tutela dello stesso
se tale tutela esiste effettivamente nello
Stato membro d’origine. Infatti, secondo il
diritto tedesco, 'aggiunta del segno (R) non
significa che il marchio in questione & stato
brevettato in Germania. :

I limiti territoriali del diritto di marchio
nella Comunita non giustificano tassativa-
mente che sotto il manto della lealta degli
scambi commerciali I'indicazione di una tu-
tela del marchio non sia autorizzata se non
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nel paese nel quale deuta tutela viene con-
cessa. La Dahlhausen si richiama a questo
proposito alla sentenza 13 marzo 1984,
Prantl, punto 27 della motivazione (causa
16/83, « Bocksbeutel », Racc. pag. 1299) se-
condo la quale la difesa del consumatore e
la lealta delle transazioni commerciali vanno
garantité nel mutuo rispetto degli usi corret-
tamente e tradizionalmente seguiti nei vari
Stati membri. Secondo la Dahlhausen, il
fatto che le condizioni di tutela del marchio
nei vari Stati membri non siano identiche
non cambia nulla, quantomeno nell’ipotesi
in cui sia possibile identificare il paese d’ori-
gine nel quale il marchio viene tutelato.

Per quel che riguarda la wtela del consuma-
tore, la Dahlhausen aggiunge che ’obiettivo
del marchio & quello di indicare che una
merce proviene da una determinata impresa
e non gia quello di fornire indicazioni
quanto al’amministrazione presso la quale il
marchio & stato registrato.

Anche se alcuni consumatori tedeschi doves-
sero immaginare che il segno (R) indica una
tutela formale in Germania, la difesa da
questa interpretazione erronea e poco dif-
fusa non costituisce un imperativo tassativo,
tenuto conto dell'importanza della libera
circolazione delle merci per il mercato co-
mune.

D’altro canto la Dahlhausen ritiene che si
debba trasporre alla presente fattispecie il
ragionamento seguito nella sentenza 6 no-
vembre 1984, Kohl/Ringelhan & Rennett,
punto 15 della motivazione (causa 177/83,
Racc. pag. 3651), secondo il quale il divieto
di impiegare un segno distintivo per il solo
fatto che il pubblico potrebbe essere indotto
in errore per quanto riguarda la prove-
nienza nazionale o estera delle merci rap-
presenta una discriminazione nei confronti
delle merci importate.
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La Dahlhausen propone di risolvere come
segue le questioni sottoposte alla Corte:

« L’applicazione dell’art. 3 dellUWG nel
senso di vietare alla convenuta di distribuire
nella Repubblica federale di Germania filtri
per sangue recanti il marchio ” Miropore ”
seguito dalla lettera R contenuta in un cer-
chietto la quale indica che il marchio in
questione & stato brevettato in Italia & nella
fautispecie incompatibile con Part. 30 del
Trattato CEE ».

Il governo italiano & del parere che un di-
vieto come quello della fattispecie rappre-
senta un provvedimento d’effetto equiva-
lente vietato dall’art. 30 del Trauato. Infatti,
’aggiunta del segno (R) al marchio non al-
tera affatto la sostanza dello stesso e I'ori-
gine nonché la qualita del prodotto possono
venire chiaramente desunte dalle iscrizioni
sull’imballaggio. Di conseguenza, la tutela
dei consumatori e la lealta delle transazioni
commerciali non vengono compromesse.

Il governo italiano propone quindi di risol-
vere la prima questione in senso affermativo
e la seconda questione in senso negativo.

La Commissione esclude anzitutto Papplica-
biliti nella fatuispecie della direttiva del
Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita
ingannevole (GU L 250, pag. 17). Infaui il
segno (R) avrebbe soltanto funzione d’indi-
care ai concorrenti I'esistenza di un marchio
tutelato, non gid di fornire un’indicazione

sul marchio stesso, e non consente in parti-
colare di trarre conclusioni sullo Stato nel
quale il marchio & stato depositato, né sulla
qualitd del prodotto in questione. Il segno
(R) non puo quindi venir considerato come
forma di pubblicita ai sensi deil’art. 2 di
detta direttiva.

Nella fattispecie, secondo la Commissione,
il divieto rappresenta una misura d’effetto
equivalente ai sensi dell’art. 30 del Trattato
che non pud giustificarsi né sulla base del-
I’art. 36 né in base ad esigenze tassative. In-
fatti queste non possono venir prese in con-
siderazione se non per provvedimenti che si
applicano indistintamente ai prodotti nazio-
nali e ai prodotti importati. Orbene, dichia-
rando vietato il simbolo, il giudice nazionale
intende per P’appunto fare una distinzione a
seconda che vi sia una tutela in diritto tede-
sco o solo in base al diritto di un altro Stato
membro (cfr. la sentenza summenzionata
del 6 novembre 1984). Siffatta distinzione
secondo Porigine della merce potrebbe an-
cor meno entrare in linea di conto dal mo-
mento che, dopo I'armonizzazione della le-
gislazione sui marchi, si deve partire dall’i-
dea dell’equivalenza dei marchi.

La Commissione propone quindi di risolvere
come segue le questioni:

« Occorre interpretare gli artt. 30 e 36 del
Trattato CEE nel senso che il divieto san-
cito da un ordinamento giuridico nazionale
di porre in vendita ed in circolazione merci
fabbricate in un altro Stato membro per le
quali esiste una tutela del marchio in questo
Stato membro, ricorrendo al segno interna-
zionale (R), va considerata come una misura
d’effetto equivalente ad una restrizione
quantitativa e quindi vietata ».
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4. Secondo la societa Pall e il governo del
Regno Unito, il divieto in questione non
rappresenta una misura d’effetto equivalente
ad una restrizione quantitativa all'importa-
zione e non & quindi incompatibile con Part.
30 del Trauato.

La Pall sostiene che il segno (R) indica l'esi-
stenza di un marchio depositato nel paese in
cui viene impiegato. Cid emerge dall’indole
territoriale dei diritti sul marchio nonché
dalla differenza tra i procedimenti nazionali
e dalla divergenza delle condizioni per il de-
posito di marchi nei vari Stati membri. Af-
fermare che il marchio & depositato puo
quindi indurre in errore nell’ipotesi in cui il
marchio in realtd non & stato brevettato nel
paese interessato. Inoltre, siffatta afferma-
zione dovrebbe considerarsi come atto di
concorrenza sleale nei confronti degli altri
concorrenti. Se il brevetto di un marchio in
uno Stato qualsiasi della Comunitd fosse
sufficiente a giustificare 'impiego del segno
(R), il marchio verrebbe depositato solo nei
paesi che prescrivono una semplice registra-
zione, mentre si eviterebbero i paesi che
prevedono un esame preliminare oppure una
procedimento di opposizione.

Secondo la Pall, la presente causa, contra-
riamente alla causa « Bocksbeutel » (sen-
tenza del 13 marzo 1984, gii citata), non
verte su un problema di libera circolazione
delle merci, bensi sul problema di una pre-
tesa infondata alla titolarita di un diritto di
marchio, pretesa che va disattesa per motivi
tassativi inerenti alla tutela del consumatore.

Siffatto divieto si applica indistintamente ai
prodotti nazionali e a quelli importati.
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Per di pid, esso non pud considerarsi come
ostacolo sensibile alla libera circolazione
delle merci. In realtd sarebbe molto semplice
usare un unico imballaggio per tutti i paesi
indicando lo Stato nel quale & stato brevet-
tato il marchio. La prescrizione di un sif-
fawto riferimento espresso non costituisce
una discriminazione, poiché il fabbricante
non & obbligato a utilizzare il segno (R).

La Pall propone quindi la seguente solu-
zione:

«L’art. 30 del Trattato CEE non si applica
al divieto di richiamarsi ad un marchio tute-
lato allorché detta tutela & stata conferita in
un altro Stato dalla Comunitad ma non nello
Stato in questione ».

1l governo britannico ritiene che Pimpiego
del segno (R) che indica che un marchio &
stato brevettato induca in errore i clienti e i
concorrenti se il marchio non & stato brevet-
tato nel paese ove le merci vengono ven-
dute. Cid cambiera solo allorché esistera un
marchio comunitario; il titolare di detto
marchio avra il diritto di impiegare un’indi-
cazione di marchio depositato come la (R)
in qualsiasi paese della Comunita.

Nell’artuale stadio di sviluppo del diritto co-
munitario, caratterizzato da notevoli diffe-
renze per quanto riguarda le condizioni di
brevetto dei marchi, ammettere che il depo-
sito in uno Stato membro giustifichi che un
fabbricante possa far credere che il marchio
& tutelato in tutti gli Stati membri, equivar-
rebbe ad una discriminazione a favore dei
fabbricanti degli Stati membri ove il brevetto
si ottiene con maggior facilitad. Inoltre cio
potrebbe portare ad un « forum shopping »
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per quanto riguarda la scelta dei paesi ove
verranno depositati i marchi.

Secondo il governo britannico, la causa
« Bocksbeutel » (sentenza del 13 marzo
1984, gia citata) si differenzia dalla presente
controversia quanto ai fatti e non pud
quindi costituire un precedente. Infatti, nella
causa « Bocksbeutel », pur se la forma della
bottiglia era tale da indurre in errore il con-
sumatore, Ietichetta apposta sulla stessa
metteva chiaramente in evidenza la situa-
zione reale quanto alla nawra e all’origine
del vino. Nella presente causa invece la si-
tuazione effettiva non & messa in evidenza
dall’imballaggio.

Nella fattispecie, 'impiego di talune men-
zioni accanto al segno (R), come « marchio
depositato in Italia », potrebbe costituire un
mezzo per contraddistinguere chiaramente il
prodotto, che potrebbe venir utilizzato in
tutti 1 paesi senza possibilitd d’errore. Que-
sta aggiunta si potrebbe apportare senza
aumentare sensibilmente i costi e non po-
trebbe considerarsi discriminatoria, tanto
piu che il fatto di impiegare o meno il sim-
bolo (R) dipende interamente dal fabbri-
cante. Questi potrebbe quindi facilmente
sottrarsi al divieto, che & in questione nella
fattispecie e che non & incompatibile con
’art. 30 del Trattato, astenendosi dall’'usare
il segno (R) oppure aggiungendovi una
menzione che metta chiaramente in luce la
situazione reale.

5. Il governo tedesco, pur proponendo anche
in linea di massima una soluzione negativa
per la prima questione, ritiene tuttavia che
nell’ipotesi in cui il giudice nazionale effet-
tuasse talune constatazioni di fatwo, il di-
vieto potrebbe risultare in contrasto con
’art. 30 del Trattato.

Secondo il governo tedesco, la soluzione
alla questione sottoposta alla Corte & deter-
minata dalla direttiva 84/450 sulla pubblicitd
ingannevole gid ricordata. Provvediment
nazionali conformi a questa direttiva non
rappresentano un ostacolo agli scambi ai
sensi dell’art. 30 del Trauato. In Germania
Part. 3 delPUWG garantisce appieno la
messa in atto della direttiva e va interpretato
alla luce della stessa.

Emerge in particolare dall’art. 2, n. 2,
(« presentazione ») e dall’art. 3, lett. ¢), della
direttiva (« pretesa ad un diritto di proprieta
intellettuale ») che I'impiego del segno (R) a
lato del marchio rappresenta una pubblicitd
ai sensi della direttiva stessa.

Per sapere se si tratta di una pubblicitd in-
gannevole si deve accertare se una parte ri-
levante delle categorie di persone interes-
sate, in particolare gli acquirenti, com-
prende il semplice impiego del segno (R) nel
senso che indica necessariamente un mar-
chio tutelato nel paese nel quale & venduta
la merce. Il governo tedesco & del parere
che spetta al giudice nazionale controllare
questo punto mediante un provvedimento
istruttorio, ad esempio mediante un sondag-
gio d’opinione.

Se dall’istruttoria emergesse che cosi e, cosa
che il governo tedesco pone in dubbio, re-
sterebbe da controllare, sempre da parte del
giudice nazionale, se la confusione suscitata
nell’ambito delle categorie di persone inte-
ressate possa pregiudicare le condizioni
delia concorrenza.

Secondo il governo tedesco, il significato
giuridico di una confusione suscitata nel-
’ambito di una minoranza non dipende solo
da un limite numerico minimo, ma ¢ del
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pari determinato dalla ponderazione degli
interessi in gioco operata di volta in volta
dal giudice nazionale, che a questo scopo si
avvarra di considerazioni d’ordine superiore.
Tra queste considerazioni rientrano i prin-
cipi giuridici accettati dal diritto comuni-
tario, tra i quali in particolare il principio
della libera circolazione delle merci.

Un divieto sancito dal giudice d’impiegare
per un prodotto fabbricato in un altro Stato
membro della Comunita la sua denomina-
zione seguita dal simbolo (R) allorché vi &
in questaltro Stato membro una tutela poi-
ché quella denominazione & regolarmente
brevettata ha l'effetto potenziale di restrin-
gere la libera circolazione delle merci. Di
conseguenza non sarebbe conforme alla di-
rettiva in materia di pubblicitd menzognera
salvoché emergesse dal procedimento princi-
pale, tanto in base alle constatazioni di fatto
quanto per effetto della necessaria pondera-
zione degli interessi in gioco, che di fatto
una parte giuridicamente rilevante delle ca-
tegorie di persone interessate conclude, in
base al solo fatto che sia impiegato il segno
(R), che quel marchio gode di tutela anche
nel paese importatore e che cido ha un ef-
fetto rilevante sulle condizioni della concor-
renza.

Anche se queste condizioni non sussistono,
un divieto sancito in forza del diritto nazio-
nale sarebbe possibile in linea di massima in
forza dell’art. 7 della direttiva, che consente
una protezione pil vasta. Ma in quest’ipo-
tesi un siffatto provvedimento dovrebbe ve-
nire valutato alla luce dei principi fissati
dalla Corte di giustizia in assenza di una
normativa comunitaria. Una siffatta misura
non & quindi giustificata salvoché sia neces-
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saria per rispettare esigenze tassative miranti
alla tutela della lealta delle transazioni com-
merciali o alla tutela dei consumatori. A
giudizio del governo tedesco siffatta esi-
genza tassativa non sussiste allorché la de-
nominazione impiegata & obiettivamente
esatta, vale a dire allorché la tutela conferita
da un marchio esiste veramente in un aliro
Stato membro ed allorché I'indicazione liti-
giosa, pur essendo mal compresa nel paese
da una esigua minoranza delle persone con-
siderate, che crederanno che il marchio frui-
sca in un questo paese di una tutela in fun-
zione della normativa sui marchi, non susci-
terd alcuna impressione inesatta nella
grande maggioranza delle categorie di per-
sone alle quali & rivolta.

Di conseguenza, il governo tedesco propone
di risolvere come segue le questioni sottopo-
ste alla Corte:

« 1. a) Quando il fatto di mettere in com-
mercio prodotti recanti il segno (R) ag-
giunto alla loro denominazione, mentre nel
paese di destinazione non vi & alcuna tutela
del marchio, rappresenta una pubblicita
menzognera ai sensi della direttiva del Con-
siglio del 10 settembre 1984 relativa al rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, re-
golamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicitd ingannevole
(84/450/CEE, GU L 250, pag. 17), un di-
vieto fondato sulla stessa non & un provvedi-
mento che equivale nei suoi effetti ad una
restrizione quantitativa illecita all’'importa-
zione ai sensi dell’art. 30 del Trattato CEE,
anche se questo divieto viene applicato nelle
ipotesi in cul esiste una tutela del marchio in
un altro Stato membro della Comunita
europea.
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b) Non vi & pubbliciti menzognera ai sensi
della direttiva salvoché emerga dal pro-
cedimento principale, tanto in base a
constatazioni di fatto quanto in base alla
necessaria ponderazione degli interessi in

gioco — interessi che tengono conto del
principio della libera circolazione delle
merci — che una parte giuridicamente

rilevante delle categorie di persone inte-
ressate pensa effettivamente, in base al
solo impiego del segno (R), ad una tutela
nazionale del marchio e che ci¢ incide
sulle condizioni della concorrenza.
Spetta al giudice adito nel procedimento
iniziale effettuare le constatazioni di
fatto necessarie.

c) Nella presente causa un divieto di ricor-
rere alla menzione di una tutela giuridica
del marchio mediante aggiunta del se-
gno (R), divieto che si fondasse sull’art.
3 dellUWG, esulando dalla sfera d’ap-
plicazione della direttiva comunitaria che

disciplina la pubblicita menzognera, non
sarebbe conforme alle disposizioni rela-
tive alla libera circolazione delle merci
allinterno della Comunita.

2. Per principio, i1 provvedimenti nazionali
contro la pubblicitd menzognera devono ve-
nir apprezzati alla luce della direttiva del
Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita ingannevole
(84/450/CEE, GU L 250, pag. 17); sem-
preché la direttiva ammetta provvedimenti
di tutela nazionale pit ampi, questi devono
essere giustificati da esigenze tassative mi-
ranti alla tutela della lealta delle transazioni
commerciali e alla tutela dei consumatori
(artt. 30 e 36 del Tratwtato CEE) ».

G.C. Rodriguez Iglesias

giudice relatore
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