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ha pronunciate la sequente "/jP

SENTENZA
<

sul ricorso proposto 5@1

qij
e % domiciliati in

Roma, wvia + presso llavvy.

,mntati e difesi dall'avv.

coma da mandato a margine del ri-

(?w»m#

X

§§g ente -

s.n.c., di : C.,

/]
g domiciliata in Roma, viale presso
\\jiﬁO%
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Llavy ‘ che la rappresenta e
difende, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente - (\“C7

O

avverso <:\\‘\V//

la sentenza n. 941/2008 della Corte ﬁ’appellm'di o O
Roma, depositata il 3 marzo 2008 : <;éi::>

Sentita la relazione svolta dal Consigliere ?ff%i%ﬁ}”ﬁ)

Aniello Nappi O
uditi i difensori, avv, per i r rrenti,
avv. per la resistente

az o Velar-

i¥sibili o ri-

Udite le conclusioni del PB.M., .

di, che ha chiesto dichiarars gég%?

gettarsi i1 primi undici motivi, a gliersi il do~- /”\é;/

dicesimo e il txedicgﬁ?mow <E%%27' éxfj
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata) la Corte d'appello di Ro-

ma, in riforma ecisione di primo grado, ri-

gettd la d-m@ﬁ.~ proposta da

per la condanna della

»n.c. al risarcimento dei danni da concor-

x sleale e da indebita utilizzazione dei marchi
de-

stinati a contrassegnare rose e rosai prodotti da=-

gli attori.



Ritennero i giudici del merito che nessuna delle
condotte addebitate alla societd convenuta potesse
integrare gli estremi di una contraffazione di mar-
chi, non essendo stata smentita la deposizione di
un rivenditore autorizzato, che a?eva ﬂichiaratd‘di

aver fornito alla convenuta rose prodotte dagli age

tori. L'ipotesi di una concorrenza sleale, pur con-

figurabile in astratto, risultava poi iv v,

qualsiasi prova, perché, come riferito da <§;£§§a~

ni indicati dagli attori, era risultato s e le

aQ!Ea
ad altre. Non era risultato hé%%i%%frm state of-

ferte in vendita come prodott: di al~-

tra provenienza; aécﬁna réé%%%?ziaa& di comporta~

menti intesi a confeo ra le merci e a danneggiare

rose di produzione 3TN0 insieme

il produttore tutelst

ontroricorse la convenuta.,

Motivi della decisione




1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono man-

RN

cato esame delle proprie deduzioni difensive.

Lamentano che i giudici d’appello abbiano erronea- (\/>
O \‘\iv

mente condannato gli attori alla restituzione di <::\\\

una somma che non avevano in raa;t& mai gazaapitm, ] (5\/

non avendo la convenuta dato esecuzione alla ée v

tenza di primo grado. Lamentano poi la mancata

cisione sull’eccezione di

dell’appello per genericitd dei motivi e

motivazione sulla attendibilita dei testiy

cati.

Con il secondo motive i riaorégégijf ucone insuf-

ficienza di motivazione sulle gia indicate deduzio- /

. “f .
ni difensive. () (E%;Z)

Con il terzo motivo bcorrenti deducono contrad- /

meéntando che i giudici d’appello abbiano presunto

la legittimita dell’uso dei marchi, che & invece la



questione controversa, non essendo in discussione

la possibilitd di commercializzare i prodotti.
Con 1l quinto motive i ricorrenti deducono falsa

P applicazione dell’art. 1 r.d. n. 929/1942, ora art.

20 dls. N. 30/2005, quanto ai marchi e [ O
| | @

Sostengono che, contrariamente a guanto ritenuto

dai giudici d’appello,l ‘accostamento di pééﬂt ég

marchio ad altre prive di contrassag -
nisce per attribuire a tutte le piante lZ?gfé;Qima
provenienza indicata dal marchio. (:)

Con il sesto motivo i ricorren iéég%gc nd'falsa ap=
plicazione dell’art. 1 r.d. n. ©

2
\ f
. 20 dls. N. 30/2005, %%?ntn 4%%%%? hic

Sostengono che exxmne§£§§§e i giudici del merito

942, ora art.

abbiano esclusa la } ell'attribuzione del mar-

provenienza, perxché la causa

marchio, non all’appartenenza

una varleta piuttosto che a

enuto nel caso in esame, 1’abuso di un marchio.
Con il settimo motivo i ricorrenti deducono con«

traddittorietd di motivazione in ordine alla confi~
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gurabilitd di atti di concorrenza sleale, lamentan-
do che i giudici del merito abbianc da una parte
ipotizzato la configurabilita della fattispecie
* prevista dall’art. 2%98 c. l.c., dall’altra abbiano

pei escluso la fattispecie di cui al n. 3 dell’art.

Con l'ottavo motivo i ricorrenti deduccno violazio-

= Q
2598. | ’ g@

ne e falsa applicazione dell’art. 2598 c. qib 1&%%%%?5}

tando che sia stata erroneamente esclusa la &

renza sleale per 1l’uso della parola

stituente marchio, nell’attivita di ie della
5.n.cC. C;/’

Sostengono che i giudici d’appello<aviebbero dovuto

. riconoscere antrambe le faqg%%gﬁaze di concorrenza

sleale nella xndacaazéi%s\?arbala come di varietad
di rose di\i \Za provenienza, indipen-

dentemente dal azione delle condotte,

<:ii:;;; caso di una condotta non reiterata di verbale
icazione della falsa provenienza di una merce.
f<2i(> Con il decimo motive i ricorrenti deducono contrad-

<\\\§\ dittorieta della motivazione, lamentando che i giu-



dici d’appello abbiano illogicamente considerato
comportamento isclato 1‘indicazione con il nome

di piante di ignota provenienza.
Cen l”undicesimo motivo i ricorrenti deducono vio-

lazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.%,;

d’ufficio la presunta non reiterazione delle con®

L O
lamentando che i giudici del merito abbia rilevato §<§éi§;>

dotte abusive e ne abbiano comungue eswae%fﬁa 4%%%%?&7

Con il dodicesimo motive i ricorrenti

prova lz societd convenuta. é;<i:::>

alla condanna alla restituziofe(délls somma di €.

la nullitd della sentenza e dézfgfmc &:i§n © quanto

13.471,70, pronunciata nell‘errone resupposto che

‘\ .
la s.n.c. é%%éég eseguito la sen-
O

tenza di primo grado. .

Con il tredicesimo i i ricorrenti deducono o~

messo motivagz ca l'intervenuta esecuzione



_< AV AVER
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Comune ai quattro motivi & la deduzione della erro- N

neita della condanna degli attori alla restituzione

, /
della somma di €. 13.471,30, mai in realtd versata O )
() \\\\\J\ )
dalla convenuta, come riconosciuto nel controricor- <:\\j\v//
SO
N

$0. Sicché guesta decisione, erroneamente gimstifim - CD
cata nel falso presupposto che gli attori non aves~ <;éi§;>
sero negato di avere incassato la somma, deve esse-

re cassata per vizio della motivazione. O <3§§§27
f:gié;a

Tuttavia poiché risulta accertato in fattd u
)/ pa-

base della ammissione della resistente,
gamento non era avvenuto, questa cor decidere
nel merito rigettands la doma dg/§§0 osta ex art.
336 comma 2 c.p.c. dalla s.n.c.

Per il resto il primo e il<§%§§n&a motive sono i~ f/

rammissibili nella §a§£§>§ﬁ cui vi si lamenta la /

mancata ﬁeaisisna<;:;§§if§ziane sulla dedotta inam~

missibilita d a lo proposto dalla

8.0,

denuncia di un vizio della giustificazione in

fatto della decisione di merito, bensi sempre e di-

rettamente l'invaliditd denunciata e la decisione
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che ne dipenda, anche quandc se ne censuri la non
corrispondenza ai fatti rilevanti ai fini dell'ap-
plicazione della norma processuale che si assume
violata (Cass., sez. II, 21 maggio 1963, n. 1312,
m. 261956, Cass., sez. L, 20 luglio 1998, n. 7107,
m. 517360, Cass., sez. L, 1 settembre 2@@&,’ .
17564, m. 577598). E’ indiscusso percid in giuri-
sprudenza che, «in materia di wvizi in Rf?ga ag7

f;;§§§gw

non & consentito alla parte interessata dj

ne accertare se vi sia stato (o (méno il denunciato

vizio di attivitd, attraverso l'es diretto degli
-

attl, indipendentemente d&lé?%%éﬁkenza o dalla suf~-

ficienza e logicita déi}}gventmale motivazione del
giudice di merito 3 Ato» (Cass., sez. L, 5 giu-

gno 2001, n. 7 . 547292)). Sicché, se il giu-

dice del ometta di pronunciarsi su

nullita, la sentenza di merito non

giudice, sollecitatone dalla parte, di una que-
stione puramente processuale non pud dar luoge a

vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al man-

\\. e
(\\// N

( )&\}j
\<:>
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cato esame delle sole domande di merito » (Cass.,
sez. L, 21 novembre 2001, n. 14670, m. 550444,
Cass., sez. I, 25 giugno 2003, n. 10073, m.
564543, Cass., sez. V, 6 dicembre 2004, n. 22860,
m. 578389).

2.2~ Vanno poi esaminati i motivi dal terzo al se-
sto con i quali si deduce l’erronea esclusion

dell’usc illecito dei marchi di cui gli aptpri o

N

30

titolari.

Secondo quanto prevede l'art. 20 del d!
del 2005, «i diritti del titolare d 1:: io d'im-
presa registrato consistono e(iﬁfk‘ oltd di fare

uso esclusivo del marchio»; e di ¢iétare dunque ai

terzi di usare nali‘attivi<§i§%pnamiea segni iden~

tici o simili al marc '0\5§gistratai

Costituisce contraffaziosé l'uso di un marchio da

parte di chi sia legittimato. E secondo la

e bene autonomo, sulla base del riscontro
confondibilitad dei maxchi, mentre prescinde

ll'accertamento della effettiva confondibilita
tra prodotti e delle concrete modalitd di uso del

segno, accertamento riservato, invece, al giudizio

N \//?
O (i\\j
\\\:>
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di concorrenza sleale» (Cass., sez. I, 25 settembre \
1998, n. 9617, m. 519177, Cass., sez. I, 4 dicembre

1998, n. 13592, m. 532394, Cass., sez. I, 7 marzo '

O \\\}j
- 2008, n. 6193, m. 602619, Cass., sez. I, 3 aprile <:\\‘

AN

2009, n. 8119, m. 607956). 3 CD
Nel caso in esame i ricorrenti non hanno lamanﬁa o <;éii:>

l’uso dei loro marchi per contrassegnare and&QiQi%}:ﬁ)

e quelli di ignota provenienza e(éi}v di con~

trassegno. Ma questa situazio e<%i§§§>ameﬂte estra-

nea all’ambito di tutela dei mare Come estraneo

T

"\ .
all’ambito di questa tutela(%i fatto, pure denun-
ciato, che 1’addett <€§§g vendite della

s.n.¢. abbi lmente indicato come pro-

venienti dalla plantine di rosa di incerta

prav&nienz:%;g 2 anche fosse accertata una tale
delotffe verbale di provenienza, di cui i
merito hanno esclusa la prova, non si

be dell’uso indebite di un marchio.

01 motivi vanno pertanto tutti rigettati,

+3~ Vanno infine esaminati i motivi dal gettimo

(~<i}> all’undicesimo con i quali si deduce l'erronea e-
\\\<i> sclusione della concorrenza sleale.
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Anche in questo caso si tratta di motivi infondati. &‘

Delle tre fattispecie di concorrenza sleale sono

* State qui chiamate in causa quella del n. 1 e quel- (“v/
: O \‘\\Jf

» la del n. 3 dell’art. 2598 c.c. O

ANERN

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, 3 CD\/

tuttavia, la fattispecie di cui al n. 1 dell’art.
2398 c.c. non viene in rilievo per quanto attiene

all’uso di «nomi o segni distintivi idangﬁ a pg7

durre confusione con i nomi o con i segni <§;§§§§-
ri-

vi legittimamente usati da altri». Infat

sulta che la s.n.c.
di altri nomi o segni distin ﬂ@z”i nei a creare

confusione con i marchi di cui s titolari gli

X attori. <E§;2>I
~ O

Liart. 2588 n. 1 c,cﬁ<§?gpe in rilievo esclusiva-

mente per il compinento con qualsiasi altro mezzo

di «atti idonet re confusione con i prodotti

€ con l'aty un concorrente». Ma i giudici
del inno plausibilmente escluse che
in un unico contesto di una moltepli~-

piantine di rosa di diversa provenienza

cﬁ:éizg
<:iii;:> di per sé indurre confusione tra i prodotti.

in realtd non sembra plausibile che un vivaista

//Zi;é?%ii:>;abba distinguere le piantine non per specie ma per

/
\.& ,
\\\\. produttori. Sicché anche per questa ragione non ri-

v
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leva neppure la denunciata, ma non provata, falsa
affermazione circa la provenienza di determinate
piantine, che, come s’é& detto, non costituisce uso
indebito del marchio. Le piantine di rosa, ragione-
volmente esposte in un unico contesto, si possono

distinguere per il marchio, oltre che per il colore

Ei%%ij:>§)
© per la forma; ed & difficile ipotizzare che egligéii>

sendo esposte tutte insieme abbiano tﬁcﬁﬁzﬁn’ n@g

produzione. <i:i:>
Quanto all’art. 2598 n. 3 c.e. le ipataggiff;bonw

correnza sleale che tradizionalmente qi:ya gono ri-

condotte sono quelle di p&&b}{ggia/m nzognera, ma-

—/

novre sui prezzi, violazione di gor

e di diritte

’\ .
pubblico, storno di ﬁipeﬁdé%%%ﬁ,viaiaziﬁﬁe di se-

greti aziendali, cané%ffsnza dell’ex dipendente,

‘ia(\g;ic@ttaggima Tutte atti-~

« 30 maggio 2007, n. 12681, m.

Jugsti motivi vanno dunque rigettati.

<i§§§§;§§y:sanclusicne, in asaagliménta per guanto di

ione del primo, secondo, dodicesimo e tredicesi~-
mo motivo, la sentenza impugnata va cassata in re-

lazione ai motivi accolti, con il rigetto della do-
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manda di restituzione ex art. 336 comma 2 c.p.C.
proposta dalla s.n.c.

Vanno invece rigettati tutti gli altri motivi.
Stante la parziale soccombenza reciproca delle par-

ti, =i giustifica la compensazione delle spese del

giudizio di legittimita, ferma la compensazione
delle spese del giudizio di merito gia diﬁpmgg;igéii>

dalla corte d’appello.
P.Q.M,

La Corte accoglie per quanto di ragione\ it-—primo,

il secondo, il dodicesimo e il tre il ime motive

del ricorso, cassa la seﬁtenigzgéégéyata in rela-

zione ai motivi acecolti e, deci ¢ nel merito,

rigetta la domanda di xaztié@%%épa ex art. 336 com-

ma 2 c.p.c. proposta 1 s.n.c.
Rigetta nel resta<;12§§%?ﬁsa @ compensa tra le par-
ti le spese de) 4i 0 di legittimita.

Manda 1la vﬁﬁgail ia per la comunicazione della
sentenz ‘Ufflcio italiano marchi e brevetti.

Roma/ tYembre 2015

IN CANCELLERIA




