! REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
§
! IH NO DEL POPOLO ITALIANO Brevetts. .
Givdizic 43 <:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contrats
& giudizio :::>
PRIMA SEZIONE CIVILE _ ;

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

L

Dort., VITTORIO BAGONESI - Presidents ~<:
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - {onsiglier €ZZ>>'mmghmg
' _ givdicate
Dott. FRANCESCO ANTONIC GENOVESE -~ Rel. Consigld -~ in gqualle 4i
Q;;::::> valigind.
Doty. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Mg NerXe/ ~ | accevtamenta
o o del
Nott. LOREDANA NAZZICONE | c@g iere - | givdicate.
_ Biflessi nel
ha pronunciato la seguente ‘ gludizio di
wontraffszions .
. SENTENZA
RGN, 1L7498/2013
i sul ricorsc 17498-2015 ?Xﬁ@ﬁﬁt&(%%?iy - .

Cron,
(amissis) g g, 1.# in persg;é:j§§> legale rappresentante AS32Y

< 7
. A ) . Rep, L Y
pro tempore, lmttlvamgn & Smicillata in (omissis)

\\_,/] C ey Ud, 26/05/72018
(omissis) <i N Pressc l'avvocato (omissis)
<\ | N
(omissis)  ¢h §z&$aﬁta e difende, g¢giusta

procura in calc /;Zcorsa; :

<:i::> - yicoryente -
1034 ; contro
<:::::Bmlssis) S.R.L., e 7 8.R.L., in

2016

x§;§§ d&v xigpattivi legali rappresentantl pro

////\ <<ﬁ ore, elettivamente domiciliate in (omissis)

\



(omissis) presso l'avvocato (omissis)
che le x&g@éesﬁnta & difende unitamente alllavvosato
(omissis) giusta procura a margine del
controricorso;
~ pontroricorrenti -~
avverse la  sentenza  n. 2850/201% della CORTE
DPAPPELLO di MILANQ, depositata i1 30/08/2018;
udita la relazione dellas causa svolta nella pubblic
udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Doty
FRANCESCO ANTONIO GERNOVESE: |
udito, per la ricorrente, 1’'Avvocat¢ (OM1Ss]
na chissto 1laccoglimento del ricorso:

uditi, per le controricorrenti, gli~s

fomissis)

& {omissis) che hanno chiigsto il rigetto
del ricorso:
uditeo 11 P.M., in perscona éai(éé> itute Procuratore
N —
Ggnerale Dott., FEDERICO <ég ENTING che ha concluse

per il rigetto del ricorsk,
N

//\\

¥
“



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- . u -y

1. La Corte dfAppello di Milano, decidendo
dell’ impugnazione proposta dalla societa (OMSS1S) gpy contre ()‘
la sentenze definitiva del Tribunale di gquella stessa <::::>

=5

citta, sulla base dell’accertamento - compiute con fa

sentenza parziale del 2012 -~ dellfinsussistenza
nullitad del brevetto e dell’individuazione del sug
ambito di  protezione, oon &ma@zaﬁm@ﬁ$§gg 3
rilevante ai soli fini della valutazione ds/

contraffazione», ha:

atdichiarato l'interfersnza dellé industriale

(omissis) gz essa prodotta e 4lizzata, con il
menzionato brevetto invernzione industriale

: (n. (omissis) geq [O™esis) x@;§;?;f> ad una «macchina per

realizzere Ffustellati di é&\ newi, nella titolaritd di e

sne di (OHLLSSJfAV<§:j;ﬁGra‘mmasari} & (omissis)

(omissis) sri; <<<:<i>
N

ryedimenti  conseguenti in tema  di

bjadottato,
inibitoria/ “pubblicazione della sentenza e di
el danno, a titelo di  lucro cessante,
i idatde “Vanche in  via di deterrenza, attraverso il

%“’\
. //ﬁ:§¥>\;%2 volume di affari epulitos,
/>

<>

‘\ K
N

delle royalties virtuali di settore, applicate




|

— \\
\\
| 71N\
1.1, La Corte territoriale, ?intuttc, ha esclusc che la —
pendenza d4di altre @rﬁﬁ@dim@mi% tya le stesse partl, presso
la Corte dfappelle di Bmié#na avente ad @gg&ttﬁ la <>‘<:i§;:f7
validita del bravetto de Iquo, potesse avere natura
pregiudiziale in quanto, avengdo ad oggetto una presupp

logico~giuridico del pres%ﬁte‘

!
l

comportato anche 17obbligo q,

sensi dell’arc. 295 c.p.c.|

contemporanea pendenza di un

della nullita del titolo = k’

: |
dellc stesso non  savebbe J

contrasto tra giudicatdi, §$t@$ﬁﬁ

guestione della validité é@%

via incidentale, davanti a}‘

ai sensi della a&uziﬁég%féf\%

a Oord. n. 16830 del/?%?%\;:§%ﬁi,

lo

2. Secondo i1l gigigfsizf% app
o . ’ il
interessa e ~F1 é&é> il ﬁ%i

seguendo i

rivendiTady «compiuto '!n

bensl come

C7f/§6f attrﬁ}ers

4

o3y

» nel limitl di qu

1
I

h

e

N
(Y

glcuna integrazione o

'Fte
!gg’“

unta»

procedimento,

potenziale

wndo di essi ~ la

brevetyc/ essere risolta, in
g%u?§c della contraffazione,
wHY questa Corte (riferimento

n. 24835% del 2006).

per quelloc che ancora qud

nale aveva ben operato,

o] 1faccorpamento delle

alla stregua di uns

geita interpretazione del
rivendicato ab origine e

{p. 21 sent.j.
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, /// \
{
2.1. Del resto, riesaminata 1 qﬁestieme preliminare sulla

validitad dells privativa, pufe affermata daiia sent@n&a

) parzials di primo grado n. 1084/2012, secondo la Corte a (:)<ii2§:£7

ragione non specificamente ﬁga@xaﬁa {in guanto avente

carattere non decisorio), mE A na concluso
1faccorpamento delle xiva&diaazia*i, compiuto nella
era pilenamente legititimo in guanto si sostanziavs

operazione limitativa (ossia,

del brevetto che, percid, nf

oltre quante gia con esso fax%

3. Quanto al danno, nella
derivante dalla vendita di 56|
- contraffattrics da parte la Corte

territoriale ha xit@ruta co 8%%%? caloolare, in base al

criteric dellfequa xé&?ﬁ\\ applicata sul fatturato

«puliton, cosi ﬁ@%@ ;Mata dalla sLessa socletd
venditrice, ma r %fég\vt@ { %ié misura globale del 5%) in
raglions sia &% h@:>§$tt@$t;ma del danno ad opera del
67//;%ia ‘per |lla | finalita di__ deterrenza,

prassi giurisgrugenziale.

Zale decisione la (pPispis)srl ha proposto ricorso

sssazione, affidate B sel motivi di  censurs,

<;:?<:}i;%@§a*i anche con memoria,icontro cui hanno resistito le
. . iomissis) {omissis i ‘ . ’ ?
// (2> ccista e 'sxl, con CANLrOricorso. f//m
N\, PN :
..
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MOTIVI ﬁﬁ&ﬂ& @%ﬁi&ﬁ@

L.Con i primi due motivi dilirigorso [violazicne e falsa

applicazione degli artc. 2909lc.d. e 123 D. Lgs. n. 30 del O

2005 (art. 360 n. 3 c.p.c.) |k rullitd della sentenza per <::::>
T N0

violazione degli artt. precegenti oltre che degli azfy

324, 32% e 343 c.p.c. {axrt. 3

invoca lfesistenza di un giudi

sentenza del Tribunale di BRol

appallata dalla ricorrente

neiie

validivzd del bresvetbo in esaT% 84

delle rivendicazioni origin
ampie dichiarate (incidental:
giudizio, non era stata gra

dalle societad titolari della

O

TN

1.1.3econdo la ricg;ggﬁii;F;.
sentenza, che avrebﬁé\gi;ék i
N

i

rie,

lo limd

appsllo—incidentale,

k;fétivag

ihcolo contenuto nella detta

nei confronti di tutti, al

sensi d%ii’art¢<§§§§\é>w, e [1231CPY, sarebbe stato violato
dalla C@%t C7t \};%@riﬁia, s quale avrebbe dovuto
conformarsl datﬁa decilsione ed astenersi dal
risol sia  pure iﬂciaéﬁtér tantum, la questione
égg%%;;gale della validitd de) brevetto ™™
7 il terzo mezzo {vgm}a’ign@ e falsa applicazione

337 c.p.c. e deq
|

autorita della sentenze di

pr

incipi generali in tema di

5 grade lart, 360 nn. 3 e 4

%kim
f
[
1
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.C.3] 12 ricorrente censu

quanto avrebbe vioclato la pre

& sentenza di merito in

isRone di cui all’arg. 337

o, 2 cop.c., che gli impoaev% dil conformarsi ai‘@@%@@mate ()
della precedante dﬁciﬁiﬁne.‘§q¢%lla del Tribungle di
Bolognal, in ragione dell’autdrite che cmmum@ue'spetta a
sentenza civile, per guanto ar&cxa im@ugﬁabiiegv

sospendere 11 giudizio .

3.Con il guarto mezzo [viol

dell’art. 125, co. 2, CPI e

Lia

bzl
e 1
{art.

risarcimepto~gdel_danno

di funzione indennitaria del

360 n. 3 c.p.c )1 la ricor#ﬁnte

punitiva perseguits dalla di%

ia sgntenza milanese i

illegittimaments, statuito

royalty con iim;%§é§\\

nell’ordinamento una tfle
4
qa%é?g:\mgkivg

4.

il

Con

133

giustificazion

Aenza, anche in cop

cessabo di commercia

Q\i

:
%)

K\ /diﬁpﬁﬁiaivo, i1 f(omissis}y,

{omissy

™
dalla fine del

e

izzare il macchinario

ia natura non

o

enzionata, censurs

essa avrebbe,

/f}ddeppio del saggio di

g3 deterrenza, mancando
isione.
{nuwllicd della sentenza in

P

art. 125, co. 2, n. 4, CPI

codrente lamenta 1'assenza di

‘dal correttivo sanzionatorio

sidbrazione del fatto che essa
(omissis)

. altro

{sostituendocle oon

-
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5.Con il seste mezze (vio

dellfartc. 23808 c.c.,

139, co. 5,

Buropec {art. 380 n.

alle rivendicazioni relative

riformulate dalla sentenza di

natura costitutival,

con la connessa ricadura sullp

6.1 primi tre motivi del ri
digtrettuale abbia
dall’esistenza di
sentenza del Tribunale di Bo

appellata dallas rico nte

validitad del br&v&%&g/?ifggﬁ‘

delle x;vendlc&)&gﬁ\f\o /g&?

ampie ﬁic%;araté(é&%ﬁ\ ntaly

@ degli
CPI e degli artt.

3 c.p.c

sia statyp

vionld

un  giudig

lgzidne falsa -applicazione -

aryt. 76, co. 2, 19,

e §8.2 Conv. 3&1 Brevetto <>‘<:i§;ji7

la ricorrents lamaﬁﬁa che

d

13

drsg lame che il giudice
e 2l iwtolo nagcente
Tto T ‘ , «portatow dalla
ogna del 2011 che, per quanto
A7

dgérﬁa, avendo dichiarate la

sl limitatamente ad alcune

i

#ziéf rispetto a gquelle pid

1ﬁmﬁéé pome valide nel presente

— v -

giudizieo, stats gravdta, con on astrattamente
igoteticm' incidéntaleg dalle societd titolari della p
cosi divenendo |gul | punto definitiva (per la ,{5
dells cosa giudicita sostanziale). |
a resistente, a 2ua |yolta, ha eccepito la mancalta
ormaviamﬁ di gquel giudicaie,| per tre diverse ragioni,
in guanto: &) wunon jsclo la sentenza %xa stata

nssia




sottopostas a gravame,

non ancora conclusosi, ma
avuto ad oggetio una violaziof
2° co., c.p.c., per il mancat
di discussione orale della ca
rimesso in discussione 1finte
non 3

1"eventuale giludicato

impugnata, laddove 1la

brevetto aveva avuto caratte
stata compiuta dal Tribunale
2012, non dimpugnata e,

givdicato.

. &.2. Queastultima ecceziam%

|

che avela

L7 in

coy

pergid

5

ate luogo ad un giudizio
bughazione di (omissis) zyrebbe
s processuale (dell’art. 275, ()

ac

oglimento della richisesta

8a)

‘b p

%t@}faxiva CoT

ﬁmilaC:y

5.} £s58a era

Lzilons

¥ i$aiéaﬂtai%;

alle prime due

formulate dalle resistenti, 4%%&@}@ in ordine logico sulle

i

altre due ﬁ@mtrmﬁaduzionQZ\gf
\

8.2.1. Infatti, E;\\K\\/gh
dﬁf®ai§*va} &esa<i§:\§:§ban

isui puni

sg ha decis

(quella della|

N & al giudizio di cont

<5;j\:\&vfatﬁﬁ con carattere deci

By

%

N

<E:ig3m ls conseguente irri

merita accoglimento.

parziale (o, meglioc, non

lanese nel giudizio a gquo,

{8 p. 13} ia decisione della

o aon cangurata, con ricorse

na  guestione™ loficamente

validitd della privativa),

f¥hzione del hrevetto, non lo

orioc {ms in via incidentale)

evanza della sua’ mancats




)
<,
\\)

<::}g§»aan & che dichiara la nill
|

<j;:\:?};;6£§ anche 1 rapporti cond
<sz¥;nché i terzl estranei

i

I

impugnazione, non contensndo %L
|

suscettibile di passare in.giﬁciceta {p.

s la g%c@ﬁda:'ﬁézia tre <>‘<ii§;:£7

6.3,
;»
controeccezioni, che zic&ia%
i
elaborati da guesta Corte |

stessa sentenza impugnatal, |

della domanda di  contraffal

incidentale la guestione di i

assume come contraffatic, per

ail fini dell’indagine suii’ag#ﬁtt

€.3.1., Tali principi

pendenza del gludizio avente dd o

nullita non comporta la

AZ IO

o

riguardante la contrafy

che imponga al giudigs

dacisione della

validitd del brééégéa;>e be

e §

tale decisiong

giudicato,

Heppure merita accagii%gnt
a
nvéro, posti a base dells
F&aagﬁe i quali
Long
zlidita del bégg' £

vetificarne

{@&cﬁmd?

N
g3 Ion pragiudiziale
/%\ \j

pptendo,
\Egéidentadf,
u GG&@X@S%&
npn @

ltalfficacia

rlla  controversia  In

sentenza alcuna statuizione

14},

di diritto

-

i principi

il

ficacia

iQ Qiﬁ&iaﬁge

ﬂeiﬁﬁﬂété di sospendere quello
¢

\@gg?sussistendo alcuna norma

pntraffazione di attendere la

relativa alla

guindi, risolverls
senza che sia prospettabile
Fx& giuvdicati, considerato
ad

idonea assumere

fultrs litem’ dells

itad del brevefto, la quale

izibnati o dipendenti da essa,

cul &

—

Ny

O

0

.
-\
ZaR

\

\\.



pronunciata, pud dar luogo efclusivamente ad un contrasto

tra gli effettl pratici ﬁ@iz% dye pronunce, espressamente

) contemplateo dall’art. 59-bis|idel r.d. 29 giugno 1939, n.cj)<:i33:£7

1127, e risolto attraverso|ll'dttribuzione i efficacia

retrogttive alla dichi @xaziv e ldi nullitd, con sal
degli atti esecutivi ¢id ceppipti in hbase é
contraffazione.»: Sez. 1, Sdntdnza n. 248%%” d%ﬂ
tuttavia, meritanc una migligr éiaiimi@azia ]

, : oot ,
essere riaffermati nel lore |pribinario tendye) la luce

del chiaro dato testuale dixj;taa pporti tra

1 dve tipi di giudizio (quellg e quello di

contraffazione) .

6.3.2. Sia l'art. 59-bis del]r.d Giugno 1939, n. 1127
e sia l'odiernc art. ?? del {3@7€7Qg Lgs. n. 30 del 2005},

nel loro identico t@n éstuale stabiliscono che «la

declaratoria <;;;ziga\ de] brevetto ha effetto

|
|
ratroattive, ma o g:g\fgludiha: a) gli atti di esecuzione

di  sentenze ﬁ{*\gbné$afia21c €& ‘mazzate in iudicato gia

compiuti; Q&gﬁé%;%ﬁfaati aplentl ad oggetto 1'invenzione

conclusi

- Come si wvede, 1l |jrapporto tra gli ipotetici

////;C> <Q?%);d;cat1 sono regolati, in via dpeciale, solo con riguarde

O

beriormente  al assrggio in giudicato della

si@” ha dichiarato 1H nyllita nella misura in cui 7

gtatl eseguliti.».

Foed

i
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O

;> ALermini che seguono:
&\ :

.
\\)

a8l ¢aso in culi che ocuslle

suilla

contraffazione abbia

preceduto il dictum sulla wva

Lidita del brevetto

tin tal

caso limitande 17effetto di -
quello, che siano stati gia cgq
b

certo 1l contrario.

6.3.4. Cid consente di pote

gquelli da ultimo menzionati,

£

‘Bsth sempre @reciudiﬁggim

25

mpipcd,

agli attl esecutrivi di

favendoll salviy, non

ire che, salvo o3kl

’{}

ricr

itario il giudizio sullld

bi{ij?
plidita @&ﬁcgfﬁéégﬁa che

prevale in ragione del suo cal
giuridico rispetto aii’agﬁxmg

caso che 31 sis formato

contraffazicone: ma in una

R

arresterd i sunl afferti

sbarramento, in ipotesi cantr%

validita del ézrav%%‘;% iz

N
contraffazione in qéggé%;:%;ﬁ
lﬁé; la

giuvdizio di gsyt

L1 ¢ S

6.3.%5, HNe
a210ne rl

pendenca ‘i ﬁi&“ﬁ, &'y

talll

g

el

£235%17

re di oant ;;Q;;>iﬁgicﬁw

al ST detto - il

incontrando lo
i)della statuizione sulls
& 51

pud parlare di

a accertats la wvaliditay.

essita di sospendere il

- caso della contemporansa

e carattere pregiudiziale

e logico~-giuridifo.
vngue rifermylflark 1l principio di dirittoe
gid nciato da questa Corteg) cop riferimento ad una delle
@ potenziall evenienze, rilgvante nel caso di specie, nei




«In materia di hbreverei, Iz

giudizio avente ad oggetto

comporta la necessitsd di sos

contraffaszione, dovendo il

attendere l& decisiocne de

relaviva alla validitd del br
risolverlsa in

egli stesso

prospetiabile lteventualitsd o

e Y

Lans

coptemporanega pendenza del

la gichiarazione di nullita

Ove, ctuttavia, la decisione
preceduto guells sulla

idonea ad assumere autorica

gquaestionse relativa alla vallid
luogo esclusivamente ad un
pratici delle dus pronunce
dall'art. 59-bis d&i(:} d.
dall’art. 77 del m@%@%é%%%?é
al D. Lygs. «/*Q\\wggk/

Itatey QuZlGﬂe déif%%;g;%l& ]

validjl

%&&@xa guello riggazdante la
iudice della contraffazione
la | gquestione pregiudiz
&b, @ non ﬁa&&nﬁ&,'

via incidentale,

it & il =tre, potendo dar
coptrag tra gii effetti
6;)sprassamente contemplato
A%ijgiﬁgﬁ@ 1838, n. 1127 e

proprieta industriale di culd

POk, risoclto attraverso

trpattivae alla dichlarazions
apti esecutivi gid compiuti

lones.

ga% ragionamento, anche se
I
i@#@ posta dalla terza delle

& gontroricorrente.

-13
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/> (E:Z%%dqpraaagﬁaaii formatesi, i

£.4,1. La sogietd ricorrente

dal Tribunale di Bologna

nullitad dells rivendicazione

ila validita della

riassumibili nella formula

dipendenti), nen essendo

avversaria, sarebbe passata

g88a societd glovare dell’

enunciato pr

£.4.2. Sennonché, si ohietta

sentenza felsinea & stata im

o nigR

.
Q@mblﬁ%%l%ﬂ%

incipic di digity

&psti@ﬁe che la sentenza resa

I

2311 iche ha sdchisrato la

jomissis)

1. 1 del brevetto éelia

delle rivendicazioni

ﬂ+3£+4, nonché delle rebigy

stafa impugnata
in jgiudicato, cosl
gLt

tto beaef%f?l

un vizio processuvale,

sarebbs
con la conseguente inesiste
£.4.3, si x&pi;aaf gggi\JE;V

in una gix@at*a gﬁ:égj> 17 ad

{qu&iiﬁ del} c}ﬁ

titoelo di privativa.

Gn@ del
w$s;ane

richiesta) n

¢rabhe le attivitd ¢

el s causaw {(p. 4 memorial,

tale

travolta anche lag s

el processpo

ﬁfl preteso giudicate sul

11ls ricorrente, che tuttavia,

cogllimento della sua doglianza

arg. 27%, 2° co., c.p.c., per
ordle dells causa, pure

. aprebbe potuto comportare la

in  primo grado e non

B dompiute relative al merite

« Farme restando le preclusioni

Wi dncluso il giudicato internc

i4



discendente dalla mancata specifica impugnazione delle

statuizioni di meritown.

6.4.4. Tale ragionamento @& ?i%ﬁaﬁﬁﬁﬁ@ fondato e meritevole C)

di accoglimento.

6.4.8. Infatti, in disparte

{omissis;)

svolta dall’appellc di iy

del giudizio per la mancata dj

in prime cure {che, secondo
Corte non € neppure un vizio {Cads. sez. 2 ents. . 13226

del 2003%), salvo che la parte aqnEFeta lesione

del diritto di difesa: cofr. séent. n. 464 del ~

201le], essa comunque non pud alla retrocessione

del processo, atteso che il nminvio reéstitutorio avrebbe un

(K
. cggetto colncidente ¢ qg@§g§5fgﬁz giudizio di appello

{Cass. sez. 2, sent. n, §;§§§4del 2013y,

N

\§’ V&Y im un caso, come guello qui

.fig;g;%alio (nella specie: relative al

del brevetto) sia stato proposto solo

<

6.4.8..Inverg,

zialmente socctmbente (quella gul condannata _
xa contraffazione del brevetto di coui aveva
{a dichiarazione dijnulliti) e manchi un appello

<:i}ﬁ€x eptale della parte s

in questa sede contr

//<//j> ‘ltuﬁf osa nel giudizio rel

AN

O

lo! parzialmente vittoriosa

Fay

ricpbrrente, solo parzialmente

.

tivo alla validita del suo

-

155

15




| | TN

| / AR
| 2%
brevetto e qui anche nel J#udzzim di contraffazions di —

esso), 1l giudice di 5eccﬁﬁ% Cure relativo alla validita
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