REPUBBLICA ITALIANA . Dagetio

DEL POPULO I ANC Immﬂmu?i

&
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZICONE ﬁmgi

N
R[.:Ejti, T826/20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MABSIMO DOGLIOTTI
Dott. MAURD DI MARZIO

Dote., FRANCESCO TERRUSI
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE ~ Rel,
Dott. LOREDANA NAZZICONE

ha pronunciato la ssguente

&

® sul ricorso 7526-2011 proposto @%%>

(omissis) gc,f.o%mssi\w }o in persona del

legale rappreaggggpé:fcz\/ﬁ‘ tempore, elettivamente

N

domiciliate in
RN

presso  1° avﬁva-zm\\:> fomissis) ,  gche lo

rappresenta e \difen

(omissis) .

Yo unitamente agll avvocati (omissis)

£
omissis) . glusta procura speclale per Qg ;

di (omissis)

<;\; LR }  del tomissis), con Aposfillé n.
mi®sis) 4e] (omissis);

C%;) - picorrvente -



contro
(omissis) S.P.A. {c.f. (omissis) ), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elet%@va&gﬁtﬁ
domiciliata in fomissis) ; Cresso
1tavvaoeato (omissis) ~ , '‘che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
(omissis) , (omissis) . giusta procura
speciale per Notaio {omissis) cli tomissis) = Ren, 4.
lomissis) gfe¢] (omissis) ;
- a&mﬁm@rﬁc@? B0 BE
avverso la sentenza n. 1998/2010 della CORT
di ROMA, depositata i1 10/05/2010:
udita la relazions della causa sv pubblica
udienza del 12/04/2016 dal Consi THer étt, ANTONIO

PIETRO LAMORGESE:

udind, per il zza@x”@nt&; ; Avvocail (omissis)

{omissis) @ omlség\ he hanno chiesto

Ltaccoglinento del zzéﬁx

uditi, ©p éiégég\ corrente, 1'Avvocato (omissis)
,

\\;>>dmiega avy. (omissis) - @

(OmiSSlS)

1'Avvocato _;%Zs) ~, con delega avv. (omissis),

in persona del Sostitute Procuratore

s\
IGNAZIO PATRONE che ha concluse per
///\ﬁzéé;% limento del ricorso; in subordine, per il

% </)

D

(ﬁ 7?;v¢o pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Z



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificate 11 16 maggio 2001, la

. (omissis) {d'ora  in avanti, Y, hzcduﬁtrica di <:i2§:i>
birra neila Repubblica Ceca, convenne in giudizio la fomissis

(omissis) {d’ora in avanti, f(omissis)}, alla qﬁﬁje

conteste di utilizzare in Italia, su licenza della sociédy
nordamericana (omissis) {d'ora in avanti, X
marchio (omissis) | registrato con i1 n. (omissis),
contraffazione della porzione italiana
internazionale (omissis) {n.
titolare; formuld domanda di concorrenza,/&.lend
appropriazione di pregl e imitazj
emettere le pronunce conseguenzialy

(omissis) chiese il rigetto delle domande e,
in via riammvenximnaiex:fi ac é;%gge la concorrenza sleale

perpetrata dallfatirice <Q; inibirle 1’uso della porzione

italiana del marchio zh§? ionale di cul era titolare e da

condannarla a ﬂor@éé@?&%\ rt. 96 c.p.c.

\*;%agsa, il Tribunale di Eoma ha enssso

g;igle {n. 15877/2004) con la quale ha

- A - -

ande dellfattrice @, con sentenza definitiva

Pay quanto an

una  sanie

b, ha accolto la domanda riconvenzionale,

\%ﬁi:-w? O che 1l'uso da parte di "7 di marchi aventi ad

/// Eﬁ@@&ég in tutto o in parie, la parola (omissis) o

/ % /)
O

CQS rassioni  simili, costituiva concorrenza slesale neil



confronti di fomissis), hg inibito all’attrice 1l'usc della
porzione italiana del marchio internazicnale n, (omissis)  1/hgy
condannata al xisarcimentel dei danni per lite Ltemeraris
favendo agito a tutela di un marchio che sapeva essers stato
dichisrato nulle) ed ha emesso le pronuncs Conseguenzial%jj

La Corte d'appello di Roma, con sentenza iﬁr}aaﬁgio 201

riuniti 1 gravami, 11  ha rigettati, pur limdtéxd
I7inibitoria all’usc del marchio n. tomissis) sino al 2FP3/.non
essendo la lomissis) licenziataria di ™ dopo il.g;

Le Corte, per guanto ancorsz interessa, ha em o eguenti

statuizioni con le gquali ha rigettary i tispondenti

motivi di gravame avverso 17impugne parziale: ha

ritenute inammissibile la domanda\di fella del marchio %,
sotto il profilc della tutela dell’d

per {é?%?&ma volta in appello: ha

confermato 1l giudizio gi mellitd del marchic 77, che ha

dicazione gesografica

wrotetta, perché §§®$@s€§

§ .

tratto dalla sent;g;gggféﬁia Carte  di cassazione .

e \ ‘
13168/2002 che, gé&@?gg‘ o in altro giudizio tra e

{licenziante di _oNsXxg/}, aveva riconosciube, in favore di

fomissis), 1] g/ﬁ%;licante effetti neil confronti di tutti

ghstratl da ovssia (incluse guello di  cul si

di conseguenza, ha confermate 11 rigetto

<:i§i\ manda di contraffazione proposta da % a proteziones

///“\Q}\§§>magchio non tutelabile, ed ha accertato la viclazione

///X (%%%zl’imi@itaria disposta dal primo giudice; ma rigettato i-

<,

<
\\.\ \_\
D




motivi di  gravame di ™ avverso 1'impugnata sentenza
definitiva, che aveva accolto la riconvenzionale di (omissis);
ha confermato il giudizio éei primo giudice di irrilevanza
della questione di validitd del marchio n. (omissis),
T, mvverso questa sentenza, ha proposto  ricorso ngr
cassazicone, affidato a dieci motivi, ocuil sf%— &é@&&ﬁa
(omissis) con controricorso,
Iin data 2% marzo 2014, la ricorrente ha
documentazione diretta a dimostrare 11
diritte azionato da °™ssis) nper effetto di (dle
questa Corte (n. 21472 e 21023 del 2013y

(omissis)
H

di giludicate, hanno ritenuto nul G, T

invocato dg  (omissis) | Successiv parti hanno
presentato memorie, @ norma dell’srt. 378 c.p.c.

%@tiﬁ% éﬁizgzéégzgi@m@

Nella premsssa del rico gg‘ r cassazione, ~__ ha affermato_

di non avere int@resgé- tivare la domanda di tutela del

&
PN
marchic n. (Omﬁwi{§<:h@\ d opporsi all’accoglimento della

domanda ricon ipn avversaria, in base alla guale essa

era stata a per concorrenza sleale confusoria, in
sevvise, di oun doveroso accertamento della
e>decettivitd del marchio (omissis) n. (omissis),

JYtima premessa & stata corroborata,  guanto

\}lE;hVGQ&Q& nullitd del marchio {omissis) azionato da
N,



corse del giudizieo di cassazione, a norma wWellarv. 372-

c.p.¢., in guanto diretta a dimostrare 1’esistenza di un
. giudicato ssterno,
Infatti, in altro giudizioc di merito promosse da , ai fini

dell’accertamento della nullitd della frazione iﬁaliana[§§' : Cj

marchi internazionali ™, gquesta Corte, con sentenza, ¥,

21023 del 2013, in accoglimento del motiveo di ricorso

Corte d’appello di Roms n. 1082 del 2007,

licenziataria (omissis)} & le sncievd

del marchio ; la Corte d’appello di"Milano, con sentenza
n. 1798 del 2011, ha f::%‘}ia @& nullita del predetto
marchio n. 589805, GET do la tesi secondo la guale
1 avvenuto acceftém;%{§ 1 Dreuso BVESSE implicate

TN
N
17accerntanmento deé}§§%§§§ della waliditd dello stesso con.

valore di giu te.\2L1 ricorse di 7 e (omissis) avverso la

predetta sgrrse _/%;gzgté rigettato dalla Cassazione con la
)¥472 del 2013, la quale ha ribadito che’
del preuse non implicava gquello della

<:i§{: peg™del marchio (omissis) & che tale guestione non era gi .

esaminata perché nessuna eccezione era stata sollevata

st
/}/”S \/%fi%ﬁz , '
- le partl al riguardo.
[ C
. :
NN
v

~
N\,



inoltre, la medesima sentenza della Corte d’appello di

" Milano n. 1779 del 2011 ha precisato che “alla declaratoria
R di nullita del wmarchio n. (omissis) — consague 1l -
rigetto delle domande di contraffazione e concorrenza

sleale, al sensl dell’art. 25%8 n. 1 c.c. proposte da g

fomissis) , Pregupposte di enframbe le tutele [..] €& infatti 44

legittiniva del marchic rispetto al guale si dedixe 13

viglazione del diritti di esclusiva
neraffazione) o leffettiva confondibilita

dell’attivita di un concorrents inell

concorrenze sleale ex art. 2598 n. 1 c.p,/6.7> pronuncia

i nullita del marchic n. (omissis) he 1l rigetto

della domanda di concorrsnza sle art., 2588 n. 3
c.p.c.”. E il relativeo motivo di ricofso per cassaziong &
stato rigettato dalla Q%ffﬁziaié?%gg, con la citata sentenza
.
n. 21472 del 2013, lo ’é\ﬁ‘udiﬁﬁt@ “palesemente infondato
poiché, accertata ia\hug\;//7da parte della Corte d'appelloc
ra < . g .»\ s 3 x < o
del marchic 7, {@5@ che su di esso non & possibile

“5&§> di contraffaziope né richiesta di~

Fondare alcun

Ne conséguelavfondatezza dei motivi di ricorso formulati

Qgs

\yqigiimeWt@ della domanda di fomissis), {1 cul presupposto ra

o
///j; <ii%%>”&33@zta di un marchio (n. (omissisly che & stato giudicato

entssist myvarso il capo  di condanna  per

a sleale GMES5 50 el suci confronti, in

O

igq




nulleo con effetti ergs OmMNes (axtt. 123 c.p.i. ® 58 r.d. 21
- giugno 1942, n. 5209, mod. dall’art. 54 d.lgs. 4 dicembre
19682, n. 480%.
In particolare, sono fondati: il primo motive, riguardante
1’ accoglimanto della domanda riconvenzionale di céhcorrﬁfaa
sleale proposta da (omissisl,  peT omesso esame dglil
illegittimita della registrazione del marchio (omissdg) di
(omissis), i] terzo motivo, che imputa alla Corte -di
avere ritenuto coperta dal giudicato @,
irrilevante la guestione della validita del
da (omissis) in via riconvenzionale,
nella parte

domanda di concorrenga steale; il gls

—>ipca 1'esame della

- b o

concernente la ritenuta preclusiong
validita del marchio '°™°°*%), nop potendo “assere ritenuta
rasponsabile per canccﬂfinaa 8 eég;, senza prima esaminare
\\_-
se 1'usc dell’analogo %@z i lomissis) in Italia fosse
illecito; 11 sesto, 5\§§§ te riguardante 1fopponibilita a
N
del preuso di qéf@%xg?gﬁ confondibile e, comungue, nullo.

tivi (quinto e, in parte, secondo e

14 invocata tutela della denominazione

Ve indicazioni geografiche insite nel marchio
WAl iOnon colgonoe né censurano 13 ratic =ella sentenza
la quale ha ritenuto che tale rutela fosse stata

Qjm\ .

;évgﬁéﬁa solo nel giudizio di appello e che, quindi, la
a

///ﬁ;i> (Q;%%% nda fosse nuova e inammissibile. _

'\
\

4



sono inammissibili anche 1 restanti motivi: 1fottave,
concernente il giudizio di nullita del marchic n. lomissis) {(in
gquanto rlcompreso tra qu@ili dichiarati nulli con forza di
giudicato}, per difetto di interesse, avendo la ricorrente
dichiarato di non avere interesse a coltivare la ﬁcm%%%a
di tutela del suddetto marchic e, quindi, di abbandonar k&
i1 sebtimo, CONCERINENLE 17 asserita dupiicazicgé déi ivieto
di fare uso del marchio n. fomissis), copn relativa inAl
vista la gasnericita della censura e il diﬁatg;>‘
dimostrate da = con 1* abbandono della domaft
quel segno in Italla; il nonao, concernent® HEgetto della
demanda di convalidazione dal magp ﬁ’@@
una delle autonome & aptosuffi

snunciate nella sentenza impugnata, scondo la quale 77

"

svrabbe dovubo Opporre %f%gg& é%%%}ﬁna non a (omissis) ma alla
. L . -

licenziante ©° nel gi éﬁg milanese sulla aullita del

marchia. .
//\\\‘ \j
Sono assorbiti qi%(%?}gf>pxcfili del secondo & sesto movive,

cena@xn%ﬁti‘i Cﬁ \ngi di omessa pronuncia sull’ eccezione
proposta d% N Q§%7 paralizzare la demanda di concorrenza
confronti, avendo la Corte di meritoc emesso
mronuncia di rigetto al riguardo; € assorbito
decime motivo, concernente 1a condanna di et ex

o o - -

confermata in appello.




el Yo -

In conclusione, in relazione al motivi accolti, la sentenza

impugnata & cassata e, non essendovi plfzeriori accertamenti
di fatto da svolgere, la cauéa pud essere decisa nel merito,
con il rigetto della domanda proposta da  (omissdis). | <>
Sussistone giusti motivi per compensare integralmente le

spese processuall, in considerazione del sopravven

givndicato e della complessita delle gquestioni controvayseg,
PL0.M.

La Corte accoglie 1l primo, terzo e,

sesto motivor dichiara inammissibili

cttave, nono e, in parte, secondo e quarts

assorpiti 11 decime &, in parie,

in relazione al motivi accoltl, o%

e, decidendo nel merito, rigetta la dowénda di {omissis) ¢
)

compensa le spase &@11‘%ffezo &;%%g}ioa
Roma, 12 aprile 2Q3§}\J2£§S;i>

[l cons. rel. \\\

O
EPO® .
_//7 Ii;@ C;ﬁdquﬁgiéwﬁiwaw
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