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, inadgtkiade N
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE maréhis\ "
‘ ] si'iwm& %
PRIMA SEZIONE CIVILE [ //,
;o T ‘ « ¥ Qgﬁ ?9[2&%3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: »f\,) { /%
Dott. FABRIZIO FORTE - ?r&&ﬁd@n;ak\Q&L%>
| /rep. J€ 6
Dott. SERGIO DI AMATO - can&;g;&&\ﬁf’ 4
7 Ud. 1771272014
Dott. RENATO BERNABAIL - Cen@;g}iﬁ:e o
‘ : : ‘ PU
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA /fyangfg&Lere .

Dott. ANTONIC PIETRO LAMORGESE (izifgéi Cdn&igilexe
ha pronunciato la %egu&nte‘ i;>/ ' ,
SENTENZA

(0
<
sul ricorso 22199~ 2ﬁ$€:g§\?ﬁg%a/ﬁa.

S.P.A. {p. ESJC;\\\:?> )s in persona del
legale rappresaﬁyé?t&\\pﬁa tempore, elettivaments
domiciliata in RﬁMﬁ» ?ﬁﬁ , presso
1'avvocato @2{4/ ' che la rappresenta e

&zf&%ﬁ&fjﬁé&@hﬁgnté all'avvocato

gz@%t& fg%&ya a4 margine del ricorso:

S

« pdoorrente«



- intimata- [ 1 /7/ \ \
\\ l"\_, / }
avverso la sentenza n. 394/2008 della CORTE \ \
S~ k
D'APPELLO di BARI, depositata il 21/04/2008; \~\~
udita la relazione della «causa svolta nella '\/</\
’/
pubblica udienza del 17/12/2014 dal Cmsigilam Q%
Dott. ANTONIO PIETRO LAMCRGESE; G
udito, per la ricorrente, 1'Avvocatc fzi’i@_ﬁi -/ / />
: ' / o’ /’ /
riporta; | | \

udito il P.M., in persona del Sostituto ?m\mm‘&@x}w

\/\ /
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che 3’3@ &Qnalima

per l'accoglimento cie}. ricoxso. o~
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Svolgimento del processo \\;if” \
1.~ La societa -+ titolare del marchio nazionale e B
comunitario ~*, chiese al Trx&umaie di Bari di “wfz\/\
inibire alla societa l’ua% dell’ omoni & \,/

marchio guale denominazione smmmai& & seqgno zﬁ@ﬁ%mf;&@tmvn

Q

dl ﬁmvaﬂm & poltrone, ﬁ; amaext&re la concorrenza si &’ Cg/
'\\/)

di ﬁ%&tﬁ&f@ 1 grovveﬁxmentz conseguenziali, &&duéﬁg§§:f§1ﬁ

amnﬁan&zbiliﬁa con il proprio marah;m che era ﬁm%?gﬁ di una
L
rilevante forza distintiva per effetto della(gh;\ﬁxﬁi;ngata
\
/
utilizzazione nel tempo nel mercato dei s&iaﬁtm*

'\

2.~ Nel contraddittorio con 1& &6 &%@“ caﬁveﬁuta il
)

iéé\aiz% contraffazione

tribunale accolse le domanda rﬁ

del marchio e di fﬁﬁaxamm&nta\\ééii>g nno pﬁr “’in@&bltﬁ

5 /
N A

vantaggio tratte dalla socx@&% convenuta e x;gett% le
domande  di aamaaerﬁza g@%@&e ¢ quella connessa
risarcitoria. <\VC? \\:>

3.~ La \\K ~£*%Q&te§nc del gravame, negava la

confondibilita ﬁé&~m&b@hx e deduceva la debolezza di quello

TN

dell’attrice | qbi%/aﬁéugaxatemza di danni risarcibili. TI1

gravame é/”ﬁ% colto dalla Corte di appello di Bari, con

3@% a< rize 2008, che ha rigettato le domande della éi ’

aq;gﬁé\\\\f
\\Qijﬁt‘u ltima ricorre per cassazione sulla base di tre
h\\%xﬁc La controparte non ha svolto difese.

C>// Motivi della decisione
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1.~ I primi due motivi del ricorso sono connessi e wvanno \ ‘

.
.
—

esaminati congiuntamente. ‘ ' e
i*ltw‘ Nel oprimo & dedotta la violazione o fal&a<>/\
applicazione dell’art. 13 &&l‘ m:g i,/d.1lgs. 10 febbx&g \\\\u//
2005 n. 30 {v. anche E*art 47 biﬁ del r.d. 21 giugag12942

n. §2§, in materia di mﬁrﬁhx registrati, inserito a/;;g;\

NG

lgs. 4 diaembra 1992 n. 480) per non avexe(\;&\\J

ﬁaﬁﬁmd@zata aﬁef aagy&re il segno z@giﬁtt&tﬁ dﬁfﬂ\\ =
fosse originariamente debole,  esso avev&(ﬁ%@%&iéﬁ/w una
forte capacitd distintiva in ragione d&li’lﬁtanso uso
commerciale e pubblicitario che ne exgk%:) %'f&tt& e Ghe si
protraeva da diciotte anni, mﬁgfﬁﬁ ntam&nta dal momento
della registrazicne (avv&ﬁuta \m&%<%ﬁ 91, tra ll’aitr@ in
epoca anteriore alla aasﬁmtug;oma &é&l& v « Y
Esso si conclude con %f)quﬁaﬁggzﬁﬁxetta a stabilire che “un
marchio oxmgxm&xmgmgpﬁ%« \@§b¢3%t couna o ovoelta o acquisita

capacita ﬁl%tiﬁt&?&\pé%‘i?uﬁﬁ commerciale che ne & stato

fatto, ahbasagn&//j;}quiurragatoa&’tutaia riconosciuta al
N
T~ N

marchio ﬁor4%67/§m§h@ se tale uso & successivo alla
registrazicns marchio”.
1. 3 - gi\ %Q nde motive & dﬁdatta la viclazione degli (5??*

xtﬁf\$<, ?ﬂ comma 1, lett. b}, e 22, comnma 1, c.p.i. (v,

1 artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, lett. b, del

4,\%§\
/\t\:\f\n 929/1942, sostituiti dal citato d. lgs. del 1992),

/70N
L , |
-/(?*A\izé%é avere ignorato il rischio di confusione per il

T



\Q:
N\

consumatore medio, che pud essere tratto in inganno \
sull’origine di un prodotto avente grande notorietd sul
mercato anche internazionale, stante 1a ag§ﬁtt1va ed

estrema somiglianza tra i segni anche dal punto di viagg <%:£7
gxafzcm & &Gﬁﬁiﬁ@ﬁaﬁa la coincidenza ﬁﬁli'@ggetto 3§gzal&<:it>

aNe

delle con la v “, 11 quesito cmncy/%%fg

/\/
& éira&tm stabilire che “1’interesse giuridico a éﬁ\j\?e
il rzsahaa &i confusione per il pubblica, $6/</$Q agli
artt. 12, 20, comma 1, lett. b), 22 comma {; ,, e a
garantire i consumatori circa la yxgveﬁienza d@k gxaécttx;
deve prevalere sull’interesse alla di@ ﬁk?iifg& del segno
per gli operatori di sett@r@; q & 0\&\w§axchzm xﬁg«stxatm
abbia conseguito su quel m&ra&tﬁ\aﬁ/glv o di nctsrxeté tale

/
/ ;
da determinare una facile agag&a&z&ame tra marchxa & segno

10’/
dovuta al notevole gx%fg di &g%ﬁizanza”

2.~ I predetti mwxx<§:;2ﬁ ﬁg@ﬁatm nel termini che seguocno,

essendo non conform

N

poste a base deii@ ﬁan§§nza impugnata.

4xﬁtto entrambe le argomentazioni

La corte di ap%??5§:hé qualificato il marchio dell’attrice,

* N ome debole perché composto con parola di
(\\
L8 ce ‘s? za una originalitd connessa alla xip&tzz&ame

g§%\§?bq\ﬁ§é e all’inserimento della “e“ commerciale (&), ‘ ﬁ?

( a Im’ mmnﬁagu@nza ch& la sua tutela & limitata aila

-

;Q:i&a%lﬂﬁﬁ integrale, non ravvisabile nella fattispecie
/Zzgéfg incltre, Hha ritenuto non rilevante, al fine di
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Q\zfirma\gp’txaffaziane se la variante non esclude il rischio
Vi )

o S
AN
7N\

72
70\

accertare la natura debole o forte del marchio, 1la su&‘\\\“““

N

N

»‘”’”’““‘*\\\

-

elevata diffusione commerciale e pubblicitaria, a causa del -

prolungate uso e delle 'aazattexistiah& stilistiche d&l.<:igézi7

segno  adottato, poiché “non & comunque lo sfax%
pubblicitario consequente alla registrazione del marehio,

b \
. : ) . 5 oy
ovverc llambito e i tempi di aammaxe&alizzaziagéﬁt%%f\

s \-/‘> ,;\‘ /

QIO&Q%&G‘ che possono determinare il matam&nté\\ikiv, &1
marchio, giiéinariamenta debole, in [.] mﬁfﬁ?i?/%%;%ﬁf 3;3«
2.1.~ La prima delle suddette affarmazi&niSF%%%i?iiéé;samxa
i principi enunciati da questa Corte aen{%@§§%¥§é sia all
tutela riconoscibile ai casiﬁﬁetti‘;ﬁfwﬁg%\:ﬁggali sia ai

criteri che il giudice di me:it? va\ggggﬁr&,§$r accertare
la confondibilita dei segmi\sd%éﬁi tivi operanti sul
' ‘ %
N\~

mercato.

s
7/
A

e

In particolare, la gmﬁfﬁfiw&%§§%§7éﬁi segrio distintive come
* % /\\\‘ % %

marchioc debole non impsd d&>i1 riconoscimento della tutela

& ) '\ i % 3 ®
nei confronti /g§}@§\//ﬁgntxaﬁfaxzmne, in  presenza
N « A

/‘K\\ \/\ & : & g 3
delladozione é£<ﬁﬁ&mﬁ‘ varianti formali, inidonee ad

escludere la éng%ﬁﬁfﬁiiit& con ¢io che del marchio imitato

costitulis ‘i&fﬁgﬁéée caratterizzante, ovverosia il nucleo

cui @ @mégggfg la funzione distintiva {v. Cass. n. i .
\,\ N

O N
Eﬁﬁ%ﬁZﬁQ\Q@k Quindi anche il marchio debole 2 protetto
NN

»\éghfuﬁien@ rispetto al nucleo del marchio cui & affidata

\

‘funzione descrittiva. Se si negasse tale principioc si
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i /
finirebbe per limitare la tutela del marchio debole ai casi N \-/(‘
di  imitazione integrale o di somiglianza prossima

all’identita, «cioe di mst&mmal@ ﬁ@vxa;@mmbzlmt& del N/\&/\
marchio utlimwm dal concorrente a quello amﬁariam)\/

mgmtxaﬁm ma ?:aie«a conseguenza & estranea alla ,ggica

~~~~~ O

della tutela del marchio debole. Sarebbe inutile obi. %:,{ \/\

che 4l mwchm di cui si invoca la tutela rzeiia\ipe\};fé
ca@tltmta ﬁaiza ripetizione di una parola {‘//(’7\\ b

O N4
usec comune per la denominazione del gx@d@;ﬁé{\:}}\mic/he gli

stessi gludici di m@mtm gﬁ:%i é wmrvata ,\3}; relativo

accertamento) ne hanno mm}nosmutm I,é @ amté dmtmtiva

(v. artt. 18 r.d. n. $2§f1§é2 m@ A3 W Ygs. n. 480/1992,

e 13 c.p.i.) e, quindi, la Val a jepme marchio, seppure

debole. E ¢id coerentemente /gtaﬁ | il /;rirﬁzzigzis:x secondo cul
5

anche una parola di 1653 zmmf /é ud costituire un mﬁrcmm

registrabile, paumh( &ii:;b%a una funzione mtrimemm@nte

descrittiva d@il,zga\ 08 d’ai prodotto, ma sm collegata ad

esso da un ace ﬁm%qj:m di fantasia che le attmbmisca

P

carattere or Q’/mﬁ/l@ %{& efficacia mdmviduaimmn‘w {v.

Cass. n. ?ff\ 71998) .
A Q\ w :

Inoltr @ ildici di merito mrma effettuate un esame
\

r N\

t% eggiato dei singoli eiementi costitutivi del

&:{{ ‘ne hanno valutato analiticamente la identita e
ﬁ\amg ianza, ma hanno omesso di efﬁettuam il giudizio

{/

@2&1@ in wia globale e @mtetlca, come richiesto dalla
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}
3 7/
gilurisprudenza di legittimitad, dell'insieme degli aiamanti\\\\w,xﬁ

salienti, grafici e wisivi; a tal fine & necessario o

assumere, per guanto possibile, la stessa posizione

9 <\Vf\
valutativa del consumatore medio di ¢uel genere di prodotki

az; guale il marchio & presentato, prescindendo dalla

L= (j
possibilita di un attento esame comparativo, ciocé me %%ﬁpg

v/

/\/

un rﬁffx@nta tra il m&rthmm presentato al &ensumahq\f§;z>’£
9

mero xic&rﬁ@ mnemonicoe dell’altro (v. Cass. n C%i}{‘ 0,
I

o, 2
éé%ﬁfﬁﬁﬁﬁ; n. 6183/2008y, <?\\ o

{ %
Pertanto, essi avrebbsero dovuto v&xzfimare Sﬁ la societa

convenuta, utilizzands la deg@mth?xﬁ// soclale

% £

*,  avesse zﬁtasa’jkgpng %ﬁrﬁi ﬁﬁi nacia&v

centrale del nessagglo indiwng zante del marchio

/
anteriore, riproducendole ¢ imiftandolo nella parte

,j“~>ﬁ

destinata ad mxiantar%:%a sc {:J;&@i potenziali acquirenti,
2.2.~ B’ errata in d éﬁ<ﬁ>ﬁnmma la seconda affermazione

\
{(sub b) c¢he ha eaé&qémbfla ﬁasszhm&mtaA che un marahma,

originariamente (f&aﬁm\a, diventi forte per effetto
dell’elevata tiigkﬁﬁﬁe commerciale e pubblicitaria.
Questa ¢ %a da tempo riconosciuto il ed. seamﬁﬁary

mean&n d \:%}{?&rtt 19 e 4? bis del r.d. n. 929/1942, a

ww{%b\‘ Li& modifiche apportate dal d.lgs. n. 480/1992;

~
(\ . \éﬁg“gix artt. 89, comma 2, del citato decreto del 1992

/”“Q:QWX comma 3, c.p.i.}. Tale fenomeno, elaborato ai f£ini

7
//> A CE ed. riabilitazione o convalidazione del segno

«/ \/<

e
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N /. i " . ; §
<3q\\ nza impugnata & cassata con rinvio alla Corte di
P égia di Bari «che, in diversa composizione, dovra

.\<§g§;zan&tﬁi alle indicazioni e ai principi sopra espressi

(N

]
A,

i | " WL
originariamente prive di capacita distintiva, giacché . \
mancante di originalitd ovvero generico o descrittive e T
che, tuttavia, finisce con il riceverla dall‘usc che ne
viene fatto nel mercato (v. Cass. n. 697/1999, g2<::i> /
311%?2%69}? ¢ stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione

~ O

L
della capacitd distintiva, cioé anche come raﬁf&rzag%%

‘ Ck NS ??/
della capacitd distintiva del marchio in origine é@b’>e§§m§
Rk \\\\//

non ﬁullm}néh& divenga successivamente forte aﬁ/”ﬁ\ggsa la
* e, n.
diffusione, la propaganda e la pubblicit <;$gj Lass, n.
_ TN
429471974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n{ 10071/2008) .
In applicazione di questo grinci§ig,,éémbskt territoriale
avrebbe dovuto verificare ﬁ@VKKQBﬁm.a o ‘ “
avesse accumulato in sé una faﬁzﬁxii;;iativataia da fare
g A
riconoscere come rafforzata la propria capacitéa distintiva,
(o7 ' - ‘

per effetto del suo d%ffuma'dt§%§%zd a livello nazionale ed

internazionale e dg}\§5§;§%§§ s@stﬁqmmkﬁgbb;icitaxia( come
{ N ‘
S

ritenuto dal primo gi \&&é?&h& lo aveva giudicato notoric e
NS g
& (/”\\‘\ RN
rinomato. <%\\\\f

. .

~

.,

) /- 5N \:” . ; .
3.~ Resta as q@?}?g\&i terzo motivo di ricorso che deduce

e

S

vizi motivaxisnadl in ordine alla qua&iﬁimaziona del

marchi come debole.,
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!

,;//;‘\\ \
3 (nei paragrafi 2.1 e 2.2.) e provvedere sulle spese del \ \
i S A\
—— \
i giudizio di cassazione. | 2

)

oy

» S B . _

La Corte, in accoglimento dei pgimi due mmtivi di ﬁiﬁﬁ:&é‘ <§iE§://
assorbito il terzo, cassa la sentenza dmpugnata &Ef}mg§;<§§t>
alla Corte di appello di Bari, in divezga mmpfm%z(é%ﬁ;\/\.
anche gexkl&’sﬁeae del giudizio di legittimita. ~/\ﬂ<lJ§;*/

Roma, 17 dicenbre 2014,

i ovons. rel.
P |

@




