c.p.i..

3.2. — Nel valutare la complessiva tenuta di tale impianto
motivazionale rispetto alle censure sollevate si impone anzitutto di
chiarire quale sia la disciplina normativa applicabile alla fattlspecue

\

;\

oggetto di causa. SON

™\

II giudizio e stato introdotto il 27 gennaio 2005, sncche Ia
vicenda sostanziale, incentrata su fatti anteriori, é regoTarﬁ;ntata“
non gia dall’art. 21 c.p.i. — essendo il d. Igs n. 30/2095/ehtrat\8>/in
dedotti con la citazione introduttiva —, ma dall’ art 1 b/iﬁ /mé;th|

Tale norma — per quanto rileva nella «prégente sede —
disponeva che i diritti sul marchio d' nmpfesa reglstrato non
economica del loro nome e indirizzo, g,urchel usd fosse “conforme ai
principi della correttezza profess:or%a/@j, e qum’d: non in funzione di
marchio, ma solo in funzione dESCrIttha

L'art. 1 bis |. marchi & norma dl denvaznone comunitaria, posto
che & stato introdotto con d Igs. n. 33’0/1992 in attuazione della dir.
89/104/CE. Cid comporta “fﬁé\tale dlrettiva costituisca un parametro
di legittimita dell’atto? H%trasposnzuone (e cioé della normativa di
recepimento), utlhzzabﬂe\anche dal singolo nell’'ambito del giudizio.
Infatti, come msegna “ta\Cof'te di giustizia, nei casi in cui le autorita
comunitarie abbiam/,@\edlante direttiva, imposto agli Stati membri
di adottare un. tietérmmato comportamento, |'‘effetto utile dell’atto
sarebbe atgenuatb se ai cittadini comunitari fosse precluso di
valefrs*enél m gludmo ed ai giudici nazionali di prenderlo in
cénhtderazrone quale elemento del diritto comunitario allo scopo di
acseftaré se il legislatore nazionale, nell’esercizio della. facolta ad

«»essp riservata quanto alla forma ed ai mezzi per |'attuazione della
Vs \\

s
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direttiva, sia rimasto entro i limiti di discrezionalita tracciati dalla
direttiva stessa (per tutte: Corte giust. 7 settembre 2004, C- 127/02,
Waddenvereniging, 66; Corte giust. 24 ottobre 1996, C- 72/95
Kraaijeveld, 56). La sentenza con la quale la Corte si pronuncia ln vna

N g H

pregiudiziale vincola poi il giudice nazionale, “per quanto concer@e\
l'interpretazione o la validita degli atti delle istituzioni de// Umone

per la definizione della lite principale” (cosi: Corte giust. 20, Qt,r(/),\bi*é““
2011, C-396/09, Interedil, 36; Corte giust. S ottobfe/)orq, £

S \\ / ™y

173/09, Elchinov, 29). —N/

S

3.3. — L'art. 6.1 della direttiva in esame p:evetle/c/ﬁé“il diritto

\/“\

conferito dal marchio di impresa non permette aI tﬁ:&a(éwdello stesso
di vietare ai terzi I'uso nel commercio del Ior@ pomef’\"e indirizzo —
come pure di altre indicazioni (come quelle Tela‘twe alla specie, alla
qualita, alla quantita, alla destmazmne, al \(alpr:e alla provenienza
geografica, all'epoca di fabbncazmrfez dei pgodotto o di prestazione
del servizio o ad altre caratterlstlche del

f”

brodotto o del servizio), o

del marchio di impresa, se esso enqcessano per contraddistinguere
la destinazione di un prodotto d sef‘\/nzlo — sempre che “/'uso sia
conforme agli usi consuet:\ dl Iealta in campo industriale e

\\/ j

commerciale”. NN

" /’\f

Ora, la glurlsprnﬁéqmcomunltarla ha escluso che lart. 6.1
della direttiva e5|ga\cﬁe\ |l Segno non venga utilizzato in funzione di

e,

rilevato che I“arE é’ cit. non operi alcuna distinzione tra i pOSSlbIlI usi
delle
@dell apphcamone della norma comunitaria sia sufficiente che si sia in

mchézloni ivi menzionate, evidenziando come ai fini

“"*préskenia di una “indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi
7 énqmerate” (Corte giust. 7 gennaio 2004, C-100/02, Gerolsteiner

!/ )
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Brunnen, 19). Tale conclusione — come & stato sottolineato in'
dottrina — risulterebbe conforme alle risultanze dei lavori preparatori

della direttiva di cui trattasi, giacché nel testo originario di questa
era previsto che I'uso del segno altrui fosse lecito, purché nof ~/

attuato in funzione di marchio: riferimento, questo, poi eliminat()\‘“dél\\‘*\w "
corpo della norma comunitaria, che nella sua versione def‘mtnvq \
prevede solo che il diritto conferito dal marchio di umbr@awﬁbn \
consenta al titolare dello stesso di vietare ai terzr luso nél

commercio di alcune indicazioni, tra cui il nome e ||nd1mzzo d| dettl

terzi, “purché l'uso sia conforme agli usi consuetljdl ieaita fm campo
industriale e commerciale”. :\f\ Ny

Lart. 21 c.p.i. risulta assai pi0 aderefnte \l‘vfenore della
nominata direttiva, prevedendo che erlth dr marchio non
permettano al titolare di vietare a terz; i u$oi néllYattNIta economica,

delle suddette indicazioni, “purché ! uso s1a*canforme ai principi della

\ ,é H
# 7

S—

correttezza professionale”. ey,

Proprio in considerazione della difformitd tra la norma di
recepimento e la dlrettlva comumt/afna, una parte della dottrina
aveva quindi sottolineato come Ia prima andasse disapplicata:
soluzione — questa —\\le%\fervenuta come si € visto, la Corte di
appello e che, in t{;wmlm\«generall deve ritenersi coerente con i
principi che nnforménb\u w:épportn tra le normative nazionali e la

N /
N

disciplina comurﬁtam/a/ o

3.4. — I~ re%swb degli “usi consueti di lealta”, di cui all’art. 6
della dlre;ﬁva ‘89}104 costituisce, secondo la Corte di giustizia,
Iesp\gss‘mne dv un obbligo di lealta nei confronti dei legittimi
mteresSh del txtolare del marchio (cosi, tra le tante: Corte giust. 8
‘fwguo 2010, c- 558/08, Portakabin, 67; Corte giust. 11 settembre

,,w?ed? C-17/06, Céline, 33; Corte giust. 17 marzo 2005, C-228/03,




Gillette, 41). ’\
In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, I'uso del
marchio non € conforme agli usi consueti di lealtd in campo
Industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da faf: \
pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare ﬁel\ St
marchio; Dregludnchu il valore del marchio traendo mdebltamente \/

recante il marchio di cui egli non & il titolare (Corte glLiS'?;( 17 marzo
2005, C-228/03, Gillette, 42-45 e 49; per le pnme\d\he\\ipetesu anche
Corte giust. 23 febbraio 1999, C-63/97, BMW, 51452)

In tal senso, in base a un mterpretazibne/ossequnosa del

principio della prevalenza del diritto coTunltarlo éu quello nazionale,
deve essere inteso il vincolo poSt6 ~dall’art. 1 bis I. marchi,
allorquando subordina l'uso del patrommjéo;comcxdente con l'altrui
marchio alla condizione che detto Jm\plego sia “conforme ai principi
della correttezza profeSSIoAa/e e \qwna/ non in funzione di marchio,
ma solo in funzione descnttl{(a\“’

3.5. — La glurisprzadenza di questa Corte di legittimita
formatasi negli ultlmx anm, sebbene non faccia precisa menzione del
criterio mterpretatnﬂy/& ?}g\umlblle dall’art. 6.1 della direttiva, risulta
coerente con i i;pnmpl sopra indicati. E' stato evidenziato, in
proposito, ch,e m\base ‘all'art. 1 bis r.d. n. 929/1942, in materia di
marchi regrStraﬁ\(hel testo aggiunto dall'art. 2 d.lgs. n.480/1992),
lutxltz;azfane\ GOmmerciale del nome patronimico, deve essere
confbrme ét prmapn della correttezza professionale e, quindi, non
“‘pub\awemre in funzione di marchio, e cioé in funzione distintiva, ma

,/SDlO descrnttlva, in ci6 risolvendosi la preclusione normativa per il

<17 A\
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titolare del marchio di vietare ai terzi I'uso nell'attivitd economica del
loro nome (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879); tale affermazione &

stata ripresa piL‘j di recente, da altra pronuncia (peraltro afferente Ie

pronuncia in cui, richiamandosi il principio sopra esposto, & sfa(o\\
sancito che un segno distintivo costituito da un nome anag(aﬁco
validamente registrato come marchio non possa essere, dﬂfﬁ réngfa, :
adottato, in settori merceologici identici o affini, né come’ %a(éhto,

né come denominazione sociale, salvo il principio dell\srﬁefftézza
professionale, neppure dalla persona che leguttnm\amente pertu quel
nome (Cass. 25 maggio 2016, n. 10826; in termlm anafoghn con
riferimento, pero, alla previsione dell’art. 21 c. p |:\,\ Cassr 25 febbraio

2015, n. 3806). o \\/

o,

Va notato, in argomento, che, se e pur ve;ro che l'art. 6 dir.
89/104/CE non richieda, ai fini della Jucmta deﬂ uso del segno, che
questo sia utilizzato in funzione descntt‘ya € quindi non come
marchio, uno sfruttamento in fuq\zmne distintiva di un nome
anagrafico gia registrato gq altri come' marchio ben potra risultare
(e anzi frequentemente rlauitera) contrarno agli “usi consueti di
lealta”. In realta, un agplkcaznone dell’art. 1 bis I. marchi che sia
conforme alla dlretglva cbmumtarla non esclude affatto lilliceita
dell'uso del segnoki\palt\:dmmlco in funzione distintiva (e non
descrittiva). E’ qu; ﬁypgna il caso di evidenziare che, anzi, secondo
autorevole qgttrma non sarebbero nemmeno ipotizzabili casi di
utllnzzaznone del pa)trommlco altrui in funzione di marchio, e tuttavia
coanrml \81 pnnc)fpl di correttezza professionale.

36 — II marchio includente il patronimico del titolare, gia
\registrato ,da altri come marchio, pud risultare, poi, senz‘altro nullo.
/j.‘art 1 bis I. marchi (ora art. 21 c.p.i.) reca infatti una elencazione

18 A ‘



delle fattispecie in presenza delle quali il titolare del marchio non pui’b __
impedire ad altri determinate condotte che ricadrebbero, altrimenti, S—
nella previsione dell’art. 1 I. marchi (oggi art. 20 c.p.i.): norma che
descrive i diritti conferiti dalla registrazione e che consente al tntolara

di questa di vietare a terzi I'uso di segni identici o simili al marcmo .
\\ N

registrato (circostanziando, poi, il divieto a seconda che Myuenga in :j«\,}
questione l‘identita, I'affinita o la non affinita dei prodotti e dey serv‘z{\”
cui il conflitto dei segni si raferlsce) Ora, le ipotesi di usthfel s;eg‘né
anteriorita invalidanti previste dall’art. 17 |. marchfi (»ora’"\yart 12
c.p.l.): gli usi non consentiti del segno altrui “pé\’mMentlta o]
somiglianza col marchio gia registrato sono dlféttl E@rrelatm alle
nullita per assenza di novita previsti da tale nom Se allora, due
segni sono uguali o simili per effetto dell’lnseﬁmento nel marchio
registrato per secondo, del nome che ha\c?ostltunto oggetto della
prima registrazione, nella titolarita dl\aitrl,/npera il cit. art, 17, salvo
che, per circostanze particolari, da. valutarsn caso per caso, debba
ritenersi che, nonostante quell mserfmgnto I'uso del segno registrato
per ultimo non generi alc/uho degh effetti presi in considerazione
dalla Corte di gnustnzna\\(cf\r Zfo) e sia pertanto da considerare
“conforme agli usi consbeu 'di lealta in campo industriale e
commerciale”. Per un\verSO infatti, il marchio comprendente il
patronimico gla regnﬁtra‘to da altri come marchio non si sottrae,
ovviamente, atgludnzua’dl validita del segno distintivo con riguardo al
profilo della n‘e\ta Aex art. 17 |. marchi); per altro verso, & di chiara
evnden\zq\ che quel giudizio dovra essere condotto tenendo conto
de(Lart 1 blS' norma che, seppur dettata per disciplinare 'uso del
’/ségno non puo non essere idonea a selezionare, al contempo, anche
AAa yalldlta delle registrazioni. Se cosi non fosse sn consentirebbe, in

’ «‘”} \\
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presenza della condizione del rispetto degli “usi consueti di lealta", lo

sfruttamento del segno non registrato recante il patronimico, ma non

si permetterebbe di registrare quello stesso segno come marchio:
soluzione, questa, di difficile giustificazione sul piano logico, glacche,

b

se il segno distintivo non & idoneo a produrre, attraverso un suo\

di agganciamento in danno del preesistente marchio altrui (e, cme \aw}

sz /

mente dell'art. 17 1. marchi, una confusione tra se'gni\,« o ‘Uné
sfruttamento indebito del carattere distintivo o della rmomam.‘a del
segno anteriore con pregruduzuo di quest’ ultnmo),ﬂ Ia rfegxs,tr;azlone di

N

“\;- \" )\‘\
per carenza di novita. (7 \/

3.7. — Cio posto, come in precedenza aé&séﬁ”ﬁaﬁ%o, la Corte di
merito oltre ad escludere che Iutmzzo de{i mérchl (omissis)

h

(omissis) e (omissis) ;’ sfé tale da far pensare
a un legame commerciale fra i prodottr cosu confrassegnati e |
prodotti contraddistinti con i marchi_( 0mlSSlS facenti capo al gruppo
tmissisl - ha fatto propria Iossewa(nagéﬁel Tribunale, secondo cui il
limite normativo in esamef(ieglttlmante I'apposizione della firma)
sussiste anche in relazsoge anv Fnarchl rinomati, tra i quali il presente
marchio (omissis), non potendos: configurare alcun indebito
vantaggio per Iutenge\ oppure ingiusto profitto per il titolare dei
segni, attraverso” li;ndlcamone del nome dell'autore, consentita dal
citato art. 21, 1 c P r“" /

Mentpe udmo espresso con riferimento all’effetto confusorio
non é\;,smdacablle nella presente sede, involgendo un accertamento
du«[a‘tto ;j\eve«ritenersn censurabile quanto affermato con riferimento

%l\\pmfli fxattmentn all'indebito vantagglo e alL’mglusto proftto

g ‘} ,'\ \‘. I ﬂ

N
)

impiego contrario agli “usi consueti di lealtd”, un effetto confusono 0\



rinomanza. Come si & visto, infatti, contrasta con gli “usi consueti d/
lealta” di cui alla direttiva comunitaria (e quindi, in ultima analisi, coi

“principi della correttezza professionale” di cui all’art. 1 bis |. marchi)

2N

lo sfruttamento del patronimico che rechi nocumento al valore del ~

o,

\A\\ /‘; b

marchio e causi ingiusto profitto al titolare dei segni. In tal seﬁ§6~;\ \

I'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cuu \,

N

/

I'indicazione del nome dell’'autore sarebbe consentita dallaﬁ;: 21““
C.p.i., sconta, oltre che l'imprecisione nel richiamo di é\c\ruekt u{t‘fm’o
dato normativo (giacché la norma in questione non & appl”cabife alla
fattispecie), il ben piU grave errore di rltenerem che U’gfualce del
merito non sia tenuto a verificare se Iuso de} matronlmlco
“pregiudichi il valore del marchio traendo mdebii‘amente vantaggio
dal suo carattere distintivo o dalla sua. rro?cmeté” condizione,
questa, che — & bene sottolineare — puo rléorr)er?e anche se manchi
il rischio confusorio, costituendo essaf wj‘ éffetto del semplice

\W“ -

agganciamento dei segni. /‘/

In altri termini, per quanto,/ngn S|a da escludere, in termini
assoluti, la regnstrazuone @ I‘usaﬁ»del marchio contenente il
patronimico che sia gia IWsErjto in altro marchio registrato, era
necessario comunque v!er" fsi:are*\se avendo riguardo al profilo sopra
indicato, lo sfruttamentm ol é;agno potesse considerarsi contrario
agli “usi consueti di feaftq '~

3.8. — Uny tgf:éks‘to va qui precisato, risulta congruente con
I‘arresto di Casé 2’5 magglo 2016, n. 10826: l'affermazione ivi
contenuta sécdndo cui linserimento, in un marchio, di un
patrqn}mieo sgmédente con il nome della persona che in precedenza
labbia “mclusd in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi
Ct'abbla\ céduto a terzi, non risulterebbe conforme alla correttezza

,AprQFESSLQnale se non sia giustificato da un esigenza descrittiva —

£ / //\ R\; fr\
/- 3 \,/ / B

21

'



Sy “ 22

non contraddice la regola, qui richiamata, secondo cui l'uso del ‘. ~

patronimico non deve pregiudicare il valore del marchio,
consentendo di trarre un beneficio immotivato dal carattere distintivo
e dalla notorietd del segno. Come & intuibile, infatti, & proprla s

I'insussistenza, in concreto, di un uso descrittivo del patronlmlco é\
determinare, almeno nella normalita dei casi,
segni, con il duplice effetto di consentire, da un lato, al tutoj@re» de{\““:
marchio posteriore di ritrarre un’utilita dalla posizione aequ151ta s,ul
mercato dal marchio anteriore e di attenuare, dall alt;rQ( \l\IdOLTEIta

distintiva di quest’ultimo. ~ f‘ )
3.9. — Nei termini di cui alle consuderazuon|\§vchte~~«f motivi in
SN }
esame devono essere dunque accolti. (( AV

F ™y

— Col quattordicesimo motivo wene» deh\l:mdato un vizio di
omessa pronuncia. Osservano le rlcorrenti Carhe avessero richiesto
fin dal primo grado di accertare e dlémararé che I'utilizzazione del
segno (omissis), da solo o abbmato\a“alm /elementi denominativi o
figurativi (e quindi non necessarlamente nella composizione presente
nei segni (om1551s) / e (omissis)
(omissis) ), costituisse contraﬁ‘azlone de| marchi acquistati da fomssis),
Dopo aver ripercorso llwn.tenq\’tg del proprio atto d'appello, le istanti
osservano come la Cm'te d| merito avesse affermato: “L'assenza di
contestazioni curca \la \contlnuazmne dell'utilizzo effettuato dagli
odierni appellatl del mart:hlo omissis), da solo o in abbinamento con
il marchio cgstltmt;o ,dalla raffigurazione di due cherubini stilizzati,
risulta confermata Adal fatto che la stessa instaurazione del presente

gmdtzu) pa\re deversu collegare, piuttosto che a tale continuazione,

al‘}\qsq del’ segno (omissis) che (omissis) ha iniziato ad effettuare
‘\"T{\T\marctﬂ (omissis) e (omissis)

;«"(omlss&s)" Da tale passaggio le ricorrenti ricavano che la Corte del




merito aveva individuato I'oggetto del giudizio nell'accertament"e‘
della illiceita dell'uso dei segni (omissis) e
(omissis) , € non anche dello sfruttamento del
marchio (omissis), in sé e per sé considerato. In tal senso, Ia\\
pronuncia andava cassata per non avere statuito il glUdlCé“‘\‘”\:\w" ;
dell'impugnazione su tutta la domanda dell'appellante. e N
4.1 — 1l quindicesimo motivo & collegato a quello prece;fén/te“e\y‘w;
lamenta motivazione apparente o totalmente contradd{ttema n&nthé
omesso esame delle circostanze relative all'uso deF\marchuo
dell'insegna (omissis)’. Sj deduce I'omesso esame | ’cnfrea’/u;;n fatto
decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra Ké\pgww “facendosi
riferimento alle allegazmm e domande orlgmarle ﬁon;;he‘ ai motivi di
segno (omissis), Sj deduce, altresu,/che Ia motlvazmne risultava
essere apparente, totalmente tantraddittérla e comunque

insufficiente nella parte cui la Corte terrltonale aveva dichiarato che

“il motivo puo essere accolto”.

A
4.2. — 1l sedicesimo mezzoiéQdXiéne una censura di violazione
o falsa applicazione deg"\aﬁ.\i 1 63 ss. I. marchi. Il motivo

argomenta da una divergéa lettura della parte della sentenza
impugnata, in cui il gélumsefﬁjsﬁettuale ha evidenziato come I'uso del
marchio (omissis) dévéss“é&utenersu giustificato dal fatto che esso si
era attuato senza opp65“2|one della societa ‘orissis), Sottolineano i
ricorrenti che la chscnpﬁna in tema di marchi registrati non pone a
carico del mtoiaFE\I onere di opporsi formalmente all'utilizzo del segno
da part;e\q' {erz‘ prima di agire giudizialmente nei confronti dei
mg@asaﬁm Ll\fltolare del diritto di privativa rimane cioé libero di
‘ﬁécwere se quando e in.che modo reagire contro l'altrui uso non

s,.fantgmg;ato del proprio marchio.




5. — I tre motivi risultano essere infondati. . N
5.1. — Che la Corte distrettuale abbia deciso sulla domanda
volta ad accertare se |'utilizzo del segno (cmissis), da solo o

/‘»\

abbinato ad altri elementi denominativi o figurativi (tra cw {‘“ /

“cherubini stilizzati”) costituisse contraffazione dei marchi (Omlssisﬂ 5 "».:,f

di (omissis) risulta dalla stessa sentenza impugnata, la ggale ha \‘

‘\

espressamente preso in esame tale domanda, disattesa dal Tﬁﬂqnaiej‘
(cfr. pag. 18 della pronuncia). E' quindi privo di, f@nbaméyé
I'assunto delle ricorrenti secondo cui la Corte di appel\o av’rebbe

ritenuto che, fin dall’inizio, la pretesa concernesse\l utllizzo del segni

(omissis) e (Oml&SS‘_LS}‘%W
/"'\\ \\ \\
D’altro canto, proprio lo stralcio di motlvazuone rrproqm:to a pag. 92

del ricorso (in cui si fa menzione della “assenza. m contestazuom circa
la continuazione dell'utilizzo effettua;:o daéﬂ ,oc;herm appellati del
marchio (emissis) , da solo 0 in abbmamentqtdﬁ il marchio costituito
dalla raffigurazione di due cherubini- stlhzzati") chiarisce come la

7
decisione non possa concernere |- d\ue segni (omissis)

/ 7/
(omissis) e (omissis) “s\ W’
/”“\ /ﬁ

52. -1l qumd:cesnma mgt:vo poi, si concreta in una censura
motivazionale. Va C}Ql \pe[o " rammentato che nella nuova
formulazione del cit, > ,§ \.nSUItante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012,
convertito in |. n. mi\33)<2012 € mancante ogni riferimento letterale
alla “motnvazmné"peﬂa sentenza impugnata, con la conseguenza che
e denuncnabﬂe m caSsazmne solo l'anomalia motivazionale che si
tramuta nn vml@mghe di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attmente\awesrstenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti
Jdal\test‘a dellé sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con
1e msuitanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza

"”a*ssoiuta di motivi sotto |'aspetto materiale e grafico”, nella

\> ”
/ 1
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“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermaziorfi\ ‘
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamentezy“\ yyyyyyyyyy
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

“sufficienza” della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui al n

5 dell'art. 360 c.p.c., per come riformulata, ha mtrodottty

. ™
\‘\,

nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione:\\ b
relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o seeondar"ra \
la cui esistenza risulti dal testo della sentenza 0 daﬁh atl;r’j
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tr\a\I\ partl e
abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esammam, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia- (ﬁa&jez u. 7
aprile 2014, n. 8053). Cio detto, non puo ewdénfemente integrare
un “fatto decisivo per il giudizio” I'oggetto delle d‘oﬁ’rande 0 dei motivi
di appello: e cio al di la del rilievo per cui —: come si & visto in

/

precedenza — la Corte di merutf) \Pen\abbi’a inteso la reale
consistenza del thema decidendum. \‘Fantg /meno puo scorgersi un
vizio motivazionale (nei termini della “motivazione perplessa ed
obiettivamente mcomprensnbnle") neli’affermaznone — frutto di un
solare errore di scrntturaznone‘“ desumlbne dal contenuto complessivo
della decisione assunta = seébndo cui il motivo, di fatto disatteso,
"pud essere accolto”, . \\f“/

53 — Quant& ai sadkesnmo motivo, esso non coglie la ratio
decidendi della pronunCva impugnata, dal momento che la Corte di
merito non ha affatg”ofsostenuto che il titolare del marchio decada
dalla facolta i\far\valere i propri diritti di privativa se non contesti
alla c’c)ntmﬁart’a Y'uso illecito del segno: ha invece affermato — e cio
e«c?fateha dl un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente
‘sedg ?:he I uso del marchio (omissis) doveva ritenersi legittimo, in

‘,qua‘nto “attuato senza opposizione (e quindi, pud aggiungersi, col
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consenso) della societa (omissis),

6. — Con il diciassettesimo motivo le ricorrenti chiedono Ia
cassazione del capo della sentenza impugnata che ha rigettato la
domanda delle controparti per responsabilita processuale aggravata

6.1. — Il diciottesimo motivo, infine, censura la sentenza\

impugnata nella parte avente ad oggetto le spese di lite: osservano S

\\/

infatti le ricorrenti che in ragione del accoglimento del Fi /5?0\@

condanna al pagamento delle spese processuali per tuttL i, gradlfﬁel

\
TS

S

giudizio deve far carico agli odierni controricorrenti. S
7. — I due motivi possono reputarsi assorblt{l ylsto che la

v

sentenza deve essere cassata. N /\ N

S
\\ \‘\
\

8. — In conclusione, vanno accolti, per/ quanm di ragione, i

primi  tredici motivi, mentre devono \\\\\\\\ g\sérg respinti il

quattordicesimo, il quindicesimo e |l séctlcésnmo motivo; vanno
dichiarati assorbiti il dlCIaSSettESImOQﬂ g,m@ttesimo

La sentenza é cassata con nfenmar,xto al motivo accolto e la
causa deve essere rimessa alla Corte dr appello di Milano in altra
composizione, |2 quale dovra fare %p’phcazione del seguente principio
di diritto: " \

“A norma dell’ art, i <§>)ls rd n. 929/1942, interpretato alla luce
della dir. 89/104/CE deVeJtenersu contrastante coi ‘principi della
correttezza professwnale A'uso del patronimico che pregiudichi il

valore del mefrcﬁrp fréendo indebitamente vantaggio dal suo
carattere dlstmt}v& O/dalla sua notorieta, sicché il giudice di merito

avanti al quale\sj ‘dibatta della nullita della registrazione del marchio
con;tepehteqj\ detto patronimico e della legittimita dello sfruttamento
del‘\segn\cf\st\esso deve accertare se l'uso di questo sia produttivo o

rj\teno dr un tale effetto”.
\“9 — Spettera al giudice del rinvio regolare le spese del giudizio
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di legittimita.
P-Q-Mc \\‘\- .
La Corte

accoglie nei termini di cui in motivazione i primi tredici motivi;gf\ />
‘\ <\ F A
rigetta il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo; dlChl&IZar o

™.
\
\
\

assorbiti il diciassettesimo e il diciottesimo; cassa in relazione ai

motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano anche““p;r‘\le

spese del giudizio di legittimita. i f)(

ella\fﬁ%efane

Cosi deciso in Roma, nella camera di consigli
Civile, in data 1 febbraio 2017.




