REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI -

Composta dagli Tll.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.
Dott. GIOVANNI AMOROSO ~ Presidente Sezjeng
Dott. VITTORIO RAGONEST
Dott. LINA MATERA
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO
Dott. MARCELLO IACOBELLIS

onsigliere -
. 219L1

Dott. BIAGIO VIRGILIO

Dott. LUCIA TRIA (6227
Dott. PASQUALE D'ASCOLA <::i:> Consigliere -

ha pronunciato la segsén&\g//

RN
< <\§ENTEN2.A
sul ricorso 13 };1/;;g>proposto da:

~ Consigliere -

{

Consigliere - -

{omissis!

, elettivamente domiciliato in

(omissi

2016 , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

1S

@méiziéiggspe lo rappresenta e difende unitamente
<§;§\&v ¢ato (omissis) , per delega in calce al
. S

&' Ors0;

sy

(OH\C

< .

304

- ricorrente -



contro

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,

- elettivamente domiciliati in (omissis) v
presso lo studio dell’avvocato {omissis) '
rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ,

per delega a margine del controricorso; —

- controricorrenti - ‘ <::::>

L

avverso la sentenza n. 4244/2013 della CORTE D'APPELLG

di NAPOLI, depositata il 04/12/2013; %
udita la relazione della causa svolta ne%%i pé%i%%ff
udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dot % RIO
RAGONESI; | @

uditi gli avvocati fomissis) SiS) ;

T Procuratore -

udito il P.M. in persona del

Generale Dott. LUIGI SALVATO, concluso per

T [

1'inammissibilita, in subordinéé%%?etto del ricerso.

..




Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata proprietd industriale,

dichiarava (omissis) , (omissis) e (omissis)o%
c

contitolari, per pari quote, unitamente ad (omissis) , d

marchio nazionale '°**51%) nonché delle domande di registr 1e
ulteriori omonime privative nazionali, comunitari e extra %

Avverso questa sentenza proponeva appello OS) :
limitatamente al capo della decisione conce Q: t" le domande di
registrazione di marchio comunitario ¢ e paesi per i quali era

gia stata da lui presentata doman i)rggistrazione. L'appellante

eccepiva su tali profili il difetto @risdizione' del giudice italiano,

competente essendo il giudice. comunitario, quanto alla richiesta di

registrazione comumtgma,\\wgludm dei singoli paesi per le altre

Q@&»

-

richieste di registrazic
La Corte d'appe g di Mapoli, sezione specializzata proprieta industriale,

Jni?&ks?g di registrazione; richieste che, inerendo ad un bene

N



{omissis

/
/N
, // \
. v ¢y » - / é \'\
mncontestatamente comune, non potevano che essere Tiferite a ciascuno b

L * -

dei comunisti e dovendosi escludere che la pretesa di (omissis)

TN

\\

!, che quelle domande di registrazione aveva presentato, p@%

trovare fondamento nell'art. 1102 cod. civ., disposizione non compatib&

RN,
con la disciplina del marchio. .. @
Avverso questa sentenza (omissis) ha proposge—i sulla
base di quattro motivi, cui hanno resistito (OQmmls—Sls)
Entrambe le parti hanno depositato memeyie

Motivi della decisione @

Con il primo e il secondo %) il ricorrente sostiene che la Corte

™ : .
d'appello avrebbe errato-inviolazione degli artt. 118 g 119 c.p.i., nel non

NN

considerare che archio si connota per il suoTriferimento ad un

C?

territorio; il derebbe impraticabile la riconducibilita della




N
\
Z2h

Con il terzo motivo sostiene il difetto di giurisdizione quanto alla
statuizione concernente la richiesta di estensione del marchio in ambito

comunitario, in quanto, dovendosi escludere il diritto a.ll_’estension‘@%

vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito del dmtto %

O
chiunque di domandare la registrazione a livello comunita @l\

marchio, quale titolo originario; sicché la questione se eSSQ ricofrente

avesse o no diritto ad oftenere la registrazio \ marchio

comunitario costituirebbe una vera e propria q di validita ed
la zmne del giudice

Con il quarto motivo il rlcorrente@ene che, per effetto dell'art. 6,

efficacia della privativa, devoluta

comunitario ex art. 55 reg. 40/94.

o - 0 -

comma 2, del protocollo dj Qﬁ%ﬂd le domande di reglstrazmne del

marchio intemazionale,&ng\'rﬂggjoli stati rientra nella giurisdizione degli
O
stati in riferimento ai ualbsi chiede la registrazione.

%

I controricorpenti 0 eccepito la inammissibilita del ricorso per la

- 6 - -

ioni con esso veicolate e comunque la infondatezza

K

Wdue motivi appaiono parzialmente fondati nei limiti “che

()

\/



Seguono.

Invero in tema di marchi vige il principio della territorialitd per cui un

marchio € soggetto a protezione solo se & usato o registrato in un @%\%

paese senza che rilevi in alcun modo I’uso o la registrazione avvenuta in

D0
un diverso paese. - @

Ne consegue che la titolarita di un marchio puo essere agcee sede

di registrazione solo dall’Ufficio marchi del paes@ ' en€ richiesta

ovvero successivamente dall’autorita giudiziaria aese.

: us di estensione in un

i specie,,} la sentenza del

Tale accertamento non & pero di regol

e

giudice italiano esplica i suoi eff@lo all’interno dello Stato ma €

" diverso paese .Ne consegue che , ne

priva di ogni rilevanza n/e\i)gn\f nti di ordinamenti stranieri .

AN
’ i i ] i i istingue la
E’ appena il caso di ,mm}r@gtdre che il marchio contraddisting

QD

provenienza di u ydoto ed ¢ quindi necesariamente collegato allo

svolgimento a,agvité economica di produzione e distribuzione di

10 nde che, se un imprenditore titolare di un marchio in un

@(}a\p;gse non svolge la propria attivita imprenditoriale in altri o in altro
. O}
€

N ,
NN
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paese estero, non puo impedire ad altro imprenditore operante in detto

paese o in altri paesi esteri di utilizzare il medesimo segno distintivo per

distinguere 1 propri prodotti o servizi . O %

Nel caso di specie, la contitolarita del marchio'*™ *°**’ su531ste in Ita ia

O
per effetto della comune appartenenza alle parti in causa S@o

all’epoca socie di una snc e, dunque, svolgenti attivita a oriale
&

comune. O

Cio lascia impregiudicata la facoltad per uno. ,che intenda
svolgere in proprio in uno statg es medesxma attivita -

commerciale, di avvalersi del marchio-i , registrandolo a proprio

nome nel paese estero.Se cosi’ non/fosse la conseguenza sarebbe che un

marchio rilasciato in un cen%e avrebbe in realta validita a livello

mondiale con la conseguei;\ich{e lo stesso non potrebbe essere usato in

<<\3
nessun altro paes
ra risulta applicabile nei confronti di tutfi gli

ad eccezione perd di quelli della UE nel caso del marchio

Tutto quantgd

Stati(este
QR e degli Stati esteri aderenti all’Accordo di Madrid per

/\a concerne il marchio internazionale.
/ { /) ) -
\J
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Per quanto concerne 1l marchio comunitario, questo €, come € noto, S
segno distintivo di un prodotto o di un servizio valido per tutti i paesi
dell'Unione. ,
@

Tale marchio pud essere costituito da un segno in precedenza n&

N0
registrato od usato in alcuno degli Stati dell'Unione che viga

prima volta registrato in sede comunitaria oppure puo e rchio
,gid registrato in uno Stato membro, che vieng ivamente

— - -

registrato come marchio europeo con conseghente/ estensione della

i. i della cosiddetta “

ento 207/09

protezione a tutti gli altri Stati europ
assimilazione” di cui all'art 16 € 34 de

Quest'ultima ipotesi corrisponde @}1/& fattispecie in esame in cui il

missi

s
cra

~

On . .
are 1§1\}% in Italia a nome di tutte le parti in
TN

>

o
marchio '°

causa, come ¢ stato ormai\gc@éto con pronuncia passata in giudicato.

gi
LN

orima considerazione e, cio¢, che non appare una

- 6 . ~

Da cio discende

situazione CoTT] ndglte a diritto quella in cui un marchio italiano

i alcuni soggetti mentre lo stesso marchio ,una volta

abbi@x |
Qy{%ﬁ munitario, abbia titolari diversi perch¢ in tal caso si

@3{%1‘0 due marchi tra loro identici, entrambi validi in Italia, ma con

/\ g

<%
N | — -
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titolari diversi il che non € consentito né dall’ordinamento comunit

ne da quello nazionale.

Chiarito ci0, si pone comungue il problema di verificare quali strur@%

processuali previsti dal regolamento comunitario avevané%

AN

disposizione i titolari del marchio italiano pretermessi .
comunitario per far valere il regime di comunione. . .

Come ¢ noto, un primo strumento previsto dal reg n munitario
40/94 ,cosi come dal successivo regolame@?/ﬂﬂ‘, ¢ quelio
dell'opposizione in sede di filascio lla-va comunitaria con
possibilifé di successiva impugnazion ecisidne detla divisione di
opposizione innanzi alla Com@e ricorsi con possibilita poi di

O -
impugnazione  al Tr}%%umpeo di prima istanza in sede
N

giurisdizionale.. /\\\/

\

Tale strumento @0@11(& solo dai soggetti titolari di marchi identici

ro dai titolari del marchio se la registrazione sia

statd_ohi n agente o un rappresentante non abilitato. _

le due ipotesi ricorre nel caso in esame , per cui gli attuali

- & -

\ﬁtﬁm non avrebbero potuto agire in quella sede comunitaria.

//) = | Z{



Altro strumento giurisdizionale previsto dall'ordinamento comunitaﬁij)%

I'azione da proporsi inannzi ai Tribunali comunitari per i marchi istiu&

e O
presso ogni stato membro . ’

Le azioni previste per adire siffatti organi giurisdizi pero

limitate ai casi previsti dall'art 96 del regolamen fario citato

che concernono: le azioni di contraffazion@i minaccia di

10 n contraffazione; le

ori alla pubblicazionhe di

contraffazione; le azioni di accerta

domande di equo inderinizzo per datt:
una domanda di marchio comun@ che dopo la registrazione del
marchio sarebbero vietati %Mu di detto marchm le domande
riconvenzionali di decaéen\za\/& annullamento..

(Y

x@e& ricorre nel caso di specie.

Nessuna delle pre
Ulteriore po i agire in via giurisdizionale & quella prevista ,ai
del regolamento, che consente di proporre tutte le

sensi %
%%515 on rientrino nelle ipotesi dianzi indicate—innanzi al giudice

Fz};ﬁe competente , secondo le previsioni di cui al regolamento

i



44/01 relativo alla competenza giurisdizionale.

Nel caso di specie, trattandosi di accertamento di una contitolarita di un

marchio italiano che comporta di conseguenza l'estensione di %‘[%

contitolarita anche al marchio comunitario registrato a nome di uno s&

| 2~ 0
dei comunisti , la competenza appartiene al giudice italiano, .

ed in tal senso pud ritenersi la sussistenza di &fia_possibilita- di

estensione dell’accertamento della contitolarita di @chio nazionale

in ambito di marchio comunitario . : B

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi /per quanto concerne il

marchio internazionale, il cui rilasc@sensi dell’ Accordo di Madrid,

avviene a seguito di una % a unificata di deposito che sfocia nel
urali

- » \l - L] . L] - - -
conferimento di una,qsl\@z‘( di distinti marchi nazionali che
O
o Stato gli stessi effetti della domanda di

producono, in ci

registazione _n‘girchid nazionale che fosse ivi direttamente

o . -



un’unica domanda di marchio (internazionale), presentata press C///

I’ Amministrazione del proprio Stato di appartenenza, ¢ da Quest’ultirﬁo
trasmesso all’Organizzazione Mondiale della Proprieta Industri@e%

(OMPI) con sede a Ginevra, un’unica registrazione di marchio (co&
E~_0

Stati aderenti alla Convenzione designati all’atto

I1 presupposto essenziale perché si possa procedeQ ,
marchio internazionale ¢ ’esistenza di un marc nazionale che 3sia

{o Stato -membro

¢ ha uno stabilimento

stato  registrato nello Stato di origine

dell’Accordo di Madrid in cui il Trichiec

industriale o commerciale , ovvero@ancanza di questo, ¢ o Stato
o e L . O s

ove il richiedente ha il pro no%cmo

Tra 1l marchio nazmnale«;ll\ggi ed il marchio internazionale sussiste

>
dunque un rap \\gi interdipendenza.Quest-ultimo deve

essere,infatti, i ) ag marchio nazionale di base. —

Inoltr¢,) rchio internazionale puo essere richiesto il

z%wn\%'bmo della privativa solo per i prodotti o servizi che sono

- [ -



‘Sotto 1l profilo procedimentale ,1’Uf]

- -/ \
o N NeZan
stati registrati  col marchio nazionale di base anche se ¢ possibil Lo

indicarne  di meno, ma comunque non di ulteriori o di diversi.

Sotto un diverso profilo, la validita e ’esistenza del marchio nazior@e%

di base deve permanere per cinque anni dalla registrazione d&

-0
corrispondente marchio internazionale, costituendo questa ¢
indispensabile per I’esistenza di | mo.
Qualora infatti il marchio nazionale sia dichiaratoua]siasi
motivo) o anche solo venga ritirato, automatica@viene meno il

ernazionale, una volta

- [ -

ricevuta la domanda trasmessagli @mministrazione del paese di

origine, ne effettua un esam f‘q\gle : in caso vengano ravvisati difetti
formali il richiedente /\Llenwtato, entro un termine assegnato, a

corrispondente marchio internazionale.




marchio viene pubblicato sul Bollettino ufficiale dei marchi

internazionali.

Avvenuta quest'ultima formalitd viene avviato il procedimento 61%

registrazione del marchio presso ciascuno degli Stati d_esignati.%

3~ O
Qualora qualcuno di essi rilevi la sussistenza di motivi che ost

registrazione del marchio ( mancanza di capacita distingiva esisiénza
termine
di un anno dalla pubblicazione sul B.U, un @rovvisorio di

'd il termine entro il

marchi anteriori identici o simili di terzi ), deve e

protezione che deve indicare I’ Autorita nazi

quale ‘pud essere presentato appello @ hiesta di revisione del
provvedimento medesimo. O - -

Al termine del procedlment0<§ erviene nello Statg in questione _al

definitivo accoglimento/(/;ni\c%ef/ﬁarziale) o rifiuto (anche parziale) del
>
marchio intemazian:z;@ngolo Stato designato.
(@

Va qui ulteri ftolineato che poiché il marchio in questione da

luog Ca~wioltitudine di marchi nazionali & alla disciplina di




di registrazione che nella fase successiva quando il marchio & stat

registrato, fare riferimento per ogni ipotesi di nullita, decadenza e per la

difesa giudiziale deila privativa. ' %

Diversamente dunque dal marchio comunitario, quello internazionale

non costituisce un sistema centralizzato di esame, di registra
opposizioni e di nullita di un marchio, ma da luogo piu semp

ad un sistema centralizzato di deposito della dom by focia in
tante domande nazionali negli Stati designati, @t provvedono,

tramite 1 rispettivi Uffici brevetti e magehi, me delle domande,

fibynali, ad accertarne la

alle opposizioni e, tramite i propt

validita/nullita. @
. O . :
Da quanto fin qui detto, /e\rr/lzégkﬁ)n tutta chiarezza che non esiste un
%

sistema glurlsd1z1onale\\‘a\/c/drattere internazionale che abbia

QN

giurisdizione in a di ‘marchio internazionale” ma’ spetta alle

iurisdizioni i Stati in cuil il marchio internazionale ¢&
k4

are sulla sua esistenza, nullita o decadenza



necessario per ottenere la registrazione internazionale presso ’'OMPI ¢

dunque spetta al giudice italiano valutare ogni quesfione inerente ad

esso ,tra cui quella oggetto del presente giudizio relativa @%

contitolarita della privativa. . %

Conferma di cid la si ricava dagli articoli 6, 8bis,

dell’Accordo di Madrid che prescrivono che tutte

apportate all’originario marchio nazionale po@% ase del

successivo marchio internazionale devono essere te- dall'Ufficio

iresso I’OMPI che

ivativa internazionale.

nazionale ¢ comunicate a quello inte

apportera le conseguenti variazioni sulla

In ‘particolare 1’articolo 9 comma @ nn.] e 2 stabilisce che “I)

L’Amministrazione dei pa %l titolare notifichera parimenti

all’Ufficio z'nternaziona]eaglr'mgn/ullamenﬁ, le radiazioni, le rinunzie, i

trasferimenti e gli “n@amenti apportati all’iscrizione del marchio

nel registro nazi e%ualora questi mutamenti riguardino anche la

nazionale; 2) L’Ufficio annotera questi mutamenti

internazionale, i notifichera a sua volta alle



| N
e ()N
Amministrazioni dei paesi contraenti e li pubblichera nel suo {

giornale”.

Non ¢ dubbio che tra i mutamenti intercorsi di cui alla norma citata @1%

siano quelli riguardanti ’accertamento della contitolarita del .marchi(%

che vengono decisi dalla giurisdizione del paese del marchio OE

-

e che di riflesso possono comportare il mutamento della is del
2

marchio internazionale.

Da quanto fin qui esposto relativamente al marc munitario ed a

quello internazionale ,discende che a giust tiCorte d’appello, ha

-

ritenuto  che la pronuncia sulla contitofapita ,ancorché acceitata

esclusivamente sotto il profilo nazi@enza invadere la giurisdizione

comunitaria o di altro Stato (‘nel’ambito del marchio internazionale),

N - :
sia suscettibile di poteZz&‘aJ'x ett1 espansivi che occorre pero precisare

Ll . -

.

che non deriv cm\}flfetti immediati dalla sentenza , ma dal

%

successivo avvali to)che di essa le parti riterranno di fare innnanzi




ricorso deve affermarsi che nessun diritto di estensione di una

pronuncia sulla contitolaritd di un marchio italiano esiste nei confronti
di Stati esteri che si trovino al di fuori dell’Unione europea o che @%

siano parte dell’Accordo di Madrid per quanto concerne il _marchi%
internazionale. - @
Occorre ora procedere all’esame del terzo motivo di rici si
sostiene che la sentenza impugnata sia incorsa n% o dazione ed

errata applicazione degli artt. 55 e 92 del Regol (CE) n. 40/94

cz1l @ comunitario nella

del Consiglio, del 20 dicembre 1993,

parte in cui la Corte ritiene che il Giua ano abbia la competenza

esclusiva in tema di un supposto di@i estensione gomunitaria di-un

O

marchio nazionale”(pag. 5 d f\(l 1S0)

- 3 * \ . - by
Il motivo in questnon;e;‘x:}xwr( ragione della sua stessa rubrica ¢

N

circoscritto al sol@éﬁ'@ comunitario , oltre che infondato per quanto

a1)primi due motivi, risulta inoltre inammissibile

dedotto in relazi




giudice italiano poiché la stessa , ai sensi dell’art 4 , comma 1, della

legge 218/95 riguardante le disposizioni di diritto internazionale

privato, cui corrisponde I’art 24 del regolamento Ce 44/01 , avre e%

dovuto essere contestata nel primo scritto difensivo, circostanza ch&

- O
non & avvenuta nel caso di specie in cui la questione @ stata ai

posta in grado di appello. .(Cass sez un .14695/05;Cs un
5145/98;Cass sez un 5985/84). O, @

Per quanto concerne il quarto motivo con cui si | ta > violazione ed

- toco!lo di Madrid

rdzione tnternazionale dei

errata applicazione dell'art. 6, comm

(relativo all'Accordo di Madrid per’la
marchi concluso a Madrid il 27 @%a 1989) nelka parte in cui la
Corte ritiene che un preteso '\z%al?a registrazione internazionale del

marchio nazionale costifuz‘{\cqyz%a eccezione al limite quinquennale di

O
detta disposizione (v-pag5 del ricorso), lo stesso ¢ infondato .
el
Non produce” i cffetti rilevanti nella presente controversia la
ata dalla Corte d’appello secondo cui sarebbero

Circo
ﬁ{\g% ue anni dalla avvenuta registrazione .del marchio




“disposizioni che riguardano 1 muta

internazionale per cui questo ,ai sensi dell’art. 6.2 dell’Accordo d

Madrid, sarebbe divenuto indipendente dal mgrchip nazionale

N

Deve infatti ritenersi che tale norma riguardi esclusivamente il caso di

A~ 0
nullitd, revoca o rinuncia o comunque di perdita di validita del

nazionale, come si evince anche dal successivo paragrafo 3 esso

registrato nel paese d’origine .

articolo 6 che prevede,all’ inverso ,proprio i casi fe iarco dei

cinque anni il marchio sia stato dichiarato null"n i, ido, rinunciato

1 atte in ogni caso le

intercorsi sul marchio

revocato etc ,mentre la norma in esame.

1

nazionale di cui st & in precedenza @

In conclusione i primi_d é\%ﬁvi di ricorso vanno limitatamente

accolti nei termini dianzi.precisati, vanno rigettati il terzo ed il quarto

N

motivo .La sentepza-impygnata va conseguentementercassata nei linmiti

(¢ - . i
dei motivi gccoltl z),sussiStendo i requisiti di cui all’art 384 cpc, la

cau % i
%K% estensione della contitolarita del marchio italiano nei




- € - -

confronti dei marchi esteri non comunitari e non internazionali In

ragione della parziale soccombenza vanno compensate tra le parti  le

spese del giudizio di merito nella misura del 50% ,sulla base @1%

liquidazione gia effettuata e dai giudici di merito, con cor{%anna (&

ricorrente al pagamento della restante metd mentre vanne
per intero le spese del presente giudizio.
PQM O

Accoglie 1 primt due motivi di ricorso nei temnn@ in motivazione,

ntenza impugnata in

- - -

rigetta il terzo ed il quarto motivo ;

relazione ai motivi accolti e ,deci ] merito , esclude che

sussista un diritto di estensmne d jontltolanta del marchio italiano
nei confronti dei march /sz non comunitari € non internazionali;
compensa tra le parti e} p\e§e7 della fase di merito nella misura del

50% ,come gia Q%;@ da1 precedenti giudici , condannando il

to della restante metd; compensa per intero le

- b . -

giudizio

- 8 . -
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