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ha pronunciato la seguente [ 7 °

bl

. SENTENZA - M

sul ricorso 12182-2012 pro%é%ﬁb da:

N,

(omissis) =~ giga . (emissis) , 1n persona
NS ONON

dei legali rapp;eéeﬁtaﬁti pro tempore, e (omissis)

S.R.L., in pérééhé3 del legale rappresentante pro

J—

NN s |
tempore, elettivamente domiciliate in (omissis)
(omiSsis)—", presso lo (omissis)
2016 rapp:eééntété e difese dagli avvocati (omissis)
(omissis’ omissi omissis
1764 1gsis), ( s) po )

(omigsis) , giusta procura in calce al ricorso e

procura per Notaio dott. (omissis) di

(omissis) - N. (omissis) del (omissis) con



Apostille del (omissis);
- ricorrenti -
contro
(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro ;
tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso 1l'avvocato (omissis)

,—\\

che la rappresenta e difende unitamente all' avvocat‘@/w\

\ e
N
\\’/

iy

(omissis) » glusta procura a margine del

L

controricorso; \// O p

N NS
- controri c%
,.rf"\\

avverso la sentenza n. 679/2011 della /C\.ORT?Ea;_E’,!:A'P;PELLO

{ \
N % /!

di VENEZIA, depositata il 28/03/2011; p‘\\“\\“’

O
udita la relazione della causa svolta \n@l\la pubblica
, "\ \_/
udienza del 03/11/2016 dal Consu;l:f@r\e Dott. ANDREA
< \../
rd / N
SCALDAFERRI ; [ \f“/
\\—///"‘ i

uditi, per le ricorrenti, g'l/} Avvocati (omissis)

(omissis) e (Q@sls che hanno

chiesto 1° accogllmento \del rlcorso,

udito il P.M., in “-p\er\s‘bha del Sostituto Procuratore

Generale Dott,/:AL-BER{fO“ CARDINO che ha concluso per il
NN N

\\,- .

Y 3 \\ \;
rigetto del_ii}cors«o. —

o



Svolgimento del processo
wmiss‘w)s.p.u. (omissis) comeniva i giudizio dinanzi al Tribunale
di Padova (omissis) ¢ (omissis) s.rl. chiedendo
aceertarsi insussistenza della contratlazione da parte sua (della trazione
ialiana) del marchio figurativo internazionale (omissis) registrato dalla

(omissis) costituito da una banda ondulata. accertandosi in via incidentale

A\,
N
N

N

N\,

L nullita della porzione italiana di detto marchio. nonché 1'insussistenza T//\\.

concorrenza sleale. entrambe affermate dalle convenute. le quali pn;\/

L\u, JI\)

dopo venti giorni con ordinanza per incompetenza tumml\t’(c Nb‘}dltd mn

ottenendo inaudita alrera parte decrcto di sequestro ed inibitoria/ 1
N '.

dal Tribunale con sentenza a definizione del etudizio di, nwmo\m\aumtu
dalle istanti. La ™52 chiedeva inoltre la mndmm ddlg‘wp\ enute al
risarcimento del danno derivatole dalla uuununc (TZ \scquunn ¢ dalla

ditfusione della relativa notizia. e wmuuﬂi Lhmq_,;mu a loro volta

[ (-
accertarsi la contraftazione del proprio marchio. zﬂ“}l unnplmunm di atte ¢

concorrenza sleale ai loro danni da parte dell” ;1111'1ur" dcllu quale chiedevano
la condanna alla cessazione dellu wndq{mﬁllcum ed al rsarcimento dei
- ‘« Yy

P N
danni. o~ N

e

' N

Il Tribunale. istruita la muw muhamuwnsulul/d contabile. con sentenza

™

del 2942008 duurtu\u _»l;'t dhdlld dLl marchio ma escludeva sia la

contratfazione sia la eonuurun/a sleale: rigettava inoltre la domanda di

o

\ "4
nsarcimento del dganosp ;\mpo\m dall"attrice,
—~

[ sentenvza. "ld\d[d g “dppello da (omissis) ¢ (omissis) srl.. resistito da

S.pad a’ dlu pmpunc ‘a anche appello mceidentale per la declaratoria di

(omissis)

nullita dcl nmuhm—. ¢ stata confermata dalla Corte di appello di Venesia.

cheha ntht"u(v entrambi gl appelli. Esaminando in primo luogo la

L|ugsxiqnp._\po\'m con Fappello incidentale. concernente (sia pure nei limiti

ted

\/

[ribunale di Torino avevano agito in sede  cautelare  contro Ih&\/

O

\
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della nehiesta originaria di un accertamento incidentale) la nullita del
marchio. la corte di mento Tha esclusa. rilevando come 1o lunzione
distintiva del marchio in questione -rispetto ad altri marchi rinomati presenti
nel settore. anch'essi formati da bande sagomate ¢ o striscie- fosse evidente.
anche tenendo presente il contributo della massiceia comunicazione

pubblicitaria di settore nel consentire al consumatore di pereepire e

P

ditferenze tra un segno ¢ Faltro nonostante Ie varianti minime tra di CssIi ne

/ Y
o~ "
4/

la coesistenza di tale funzione distintiva della banda ondulata con mm'/\/

i

©

funzione estetica ¢ con una tecnica puo considerarsi in contrasto con \/\/

TN
disposto dell’art.9 C.P.1.. che vieta la registrazione di un merhxq ‘y\ lllk

e i

’ /
exclusivamente funzioni non distintive. Contermata dunque W&M(h{q_nld

marchio. la corte ha pero rilevato come si tratti di nmuahm\\ubulu

i

considerato intatti che per marchio torte deve intendersi qucll\» mmu Ali pura

-

™
fantasia ¢ senza aderenze concettuali con i prodott commdd{s‘mm (il ¢chel ha

N

precisato. vale anche per i marchi di torma pcwhg in\hc I’ forma. ¢ non

i 4\// N
solo la denominazione o il logo. puo avere 9/‘1011 aderenza con e

caratteristiche teeniche del prodotto). una \Iﬂd[hl\ﬂ’fdnhdn/d di aderenza
2N

coneettuale con il prodotto non puo Sgﬁ's{pl_}&_‘si per la banda ondulata

i el . :
costituente oggetto del marchiol m \uam ehd —come per analoght segni

appostt sulla maggior parte dcll; swrpg xpum\c in conmmercio- assohe da

dallaltro alla funzione tuuma dl umtnhum al raftorzamento della tomaia.

N

\ )
N ha aggiunto la \U}{WJ m \,samc rileva la circostanza che “™**** abbia

contrassegnato con lw fmndd ondulam anche altni prodotti come borse ed
imdumenti. pcrchc I"u Tivendicazione ed il disegno della registrazione del

m.uduo fannw LsglLM\o riferimento a calzature. ¢ applicazione  del

nmuhm dt] u!tn pmdom pur sc legittima nel quadro di una tendenza

umn\l\a dcl m.udno non ne modifica le caratteristiche originarie. Cio



posto. la corte distrettuale ha ritenuto che. trattandosi di marchio debole. Te
ditferenze introdotte da (omissis) sono  sufficienti a  escludere  la
contondibilita dei prodotti. tenendo presente che il marchio registrato mostra

un‘unica banda (sia pur suddivisa in tre parti dalle cuciture) compatta.

(omissis) ]

mentre nelle scarpe prodotte da 1 banda risulta svuotata (mediante

ritagho) nella parte centrale. cosi assumendo diversa conformazione. Quanto
mfine alla concorrenza sleale per imitazione servile, la corte ha osser atd™

che. nonostante e indubbic somiglianze tra i prodotti. la ]1()\\1hlllm\ﬂ'\

confusione vada esclusa sia sulla base della oia evidenziata dltfuu Qa

&

rilevante nel segno distintivo. sia per |° apposizione. sui prodotti ‘Om*’ssm \k\

’\
missis)

un logo (777) del tutto dissimile da quello apposto sulle sCa-rp"\ *\’M

ha aggiunto che. per consolidata giurisprudenza. I'imiluziwﬁ > ill\'il?rr puo

considerarsi tale solo se avvenuta a breve distanza di ump\ S’ xm/mmd
N N
del concorrente. mentre nella specie aleuna alle uu/mmcw\m ano espresso le
/\ . . -
appellanti principali circa la distanza di tcmpufmtglg ‘L/H'u le iniziative
della (omissis) e [y diftusione degli analoghi prc@utu/@‘?ls?ls’.
= = i / /‘r
/
. . o " . / . . .
Avverso tale sentenza (omissis) (gid (omissig) )¢ (omissis) sr.l.

e

ProOpONZono ricorso per cassazZione. cui 1;&1\}(,\um controricorso  (omissis
(omissi s)
s.p.a. (ora Fallimento . Jntmnﬁ%/fc parti  hanno  depositato

Memoria. ~OOS N \x

M otivi ‘dclﬁi’- decisione
- mcorso ¢ basato su unqm. nmml 1.1. Con il primo motivo le ricorrenti
lamentano che la wuewl medlo in violazione degli artt.7 ¢ 9 codice della

propricta nml]unmlwq *.z 210 febbraio 2005, n. 30, d*ora in poi C.P.L) ed

<

mceorrendo unc"hc ih\i‘i‘/iﬁ di motivazione. abbia ritenuto il marchio “handa
\

nndulall quak mduhm di forma. Taddove un semplice esame del marchio
stesse e lc wnuuc. modalita  della sua apposizione  sul prodotto

NS

u‘l‘llld(ldl\tlnl\) porterehbero chiaramente ad  affermare che si tratti di

f/\

(O

=/

)



marchio figurativo. consistente in un disegno atto a distinguere 1l prodotto N N

della propria impresa. 1.2, Con il sccondo ¢ terzo motivo censurano il
renuto carattere debole del marchio stesso. deducendo la violazione
dellfart 13 C.P.L ed il vizio di motivazione. 1 quanto la corte distrettuale: 1)
avrebbe omesso di motivare il proprio-convincimento. diverso da quello NS

espresso dal tribunale. cirea la sussistenza di una funzione teenica della_ N
',/

banda ondulata: iiyavrebhe crroncamente considerato la funzione teenica ¢ / 77 O\

/
f {

quella estetica ai fini delly valutazione del “livello™ della numns\ﬂu/l/ \\/
vapacita distintiva del segno. Taddove tale valutasione dovrebbe pr: uundu N
™~

da tali considerazioni ¢ basarsi esclusivamente sul dlspmm ddl .n{ l’\\
C.P.Lapplicando il quale la corte non avrebbe potuto che un\CK'\tu c\pu,ﬁ’

/

carattere “forte™ del marchio stesso. trattandosi di segno di pm t/hm\m,l che

certamente nulla signitica. comunica o evoca al puhhllw u\ rCTa/an al M

prodotto (calzature) che contraddistingue: 111) non .1\1Lhln\cqnsulcrato (in

PGt \ / i

C10 consiste la doghanza di cui al terzo mOII\O}/IH{IH()l)“«lL;mu che sarebbe

K™

derivato al marchio in questione per ctletto Lk,y(\ mlunxo fattone dalla

stessa ™ nel corso degli anni (- secondary //luIHIW ). L.3. Con il quarto

Mmoo fe ricorrenti censurano -sotto |l m‘u’;'h\v ddln violazione dell art.20
C.PL e dellart. 11 del relativo 1amlamuuu\(hf‘lnuumnc (DM, n.33 2010
nonche  sotto quello  del ANIZAG motr\ azionale- la esclusione  della
contraftazione del marchio lmndd xmdulau pur s¢ considerato “debole™
crroncamente la corte Lll%Xlt,ﬂthC d\lLbbt,‘ ritenuto clement differenziatori

M
sutficienti la sola mumh,\ dtﬁeqcn/d di colore tra i segni in csame ¢ la

tpartizione del segno (nx‘]lt‘\unpg omissis)) in tre striscic anziché in una
(come nelle s&.d‘qu “"“lms’ - L4 Con 1l quinto motivo denunciano i vizi di
viol: |/1om ch Arl _\‘}8‘ cod.civ. ¢ di omessa. insulficiente ¢ contraddittoria

nmnnm(mc ‘nu qmlx sarcbbe incorsa la corte distrettuale escludendo la

\Ll\\l\tul/d HLH specie di concorrenza sleale per imitazione  ser ile:

O



lamentano Fomesso ricorso ad una valutazione comparativa complessiva. ¢
Fillegitimo riferimento alla presenza sui prodotti (0missis) (o] Jopo =€
cioe del marchio dell imitatore. che dovrebbe invece considerarsi. anche per
la sua colocazione. privo di vilievo al fine di escludere imitazione servile,

2. Tali doghanze non meritano accoglimento.

- 11 primo motivo pone una guestione astratta di carattere classificatorio k.hL

non risulta avere avuto alcuna influenza sulla sentenza d appello. né per L /

parte (che peraltro e ricorrenti non hanno interesse ad  impugpa
W‘P

il

niguardante Maceertamento della validita del marchio in questione -pet a\\\//?

/ \\
rscontrata funzione distintiva pur concorrente con la fun/lum teCyicu Ld\

i
\ i V /

estetica-. ne per la parte relativa alla qualiticazione dello Slt\\ﬁ/ INLN@ H
marchio “debole™. alla gquale fa corte distrettuale ¢ le\Lllllld/\Ll]h \.}\t d

criteriinerenti alla verifica del grado di capacita _dl\un‘m/l— ‘che ha

/ \\ \\
e . . . '. N
espressamente atfermato valevoli tanto per i marchi sdl/tnrnm quanto per le
/\ X

N
altre categorie di marchi. senza ricevere ngH lH”uxg_gmnm Ael motivo (né

LT .
mvero degh altri motivi. ai quali ivi s \thxﬁuu,u rinvio) specifica

confutazione. Il motive ¢ dungue ammissibile per. ;,muva di interesse.

4. Privo di fondamento ¢ il sccondo nmm9 ?u.JLx parte in cuwr e ricorrent
g./

assumono che la corte dlslrthllel_C Ana \(ﬁm—*r{tu'nmm la capacita distintiva

\

del segno i questione ai hm ddld \uu\\ alida registrabilita come marchio.

het

avrebbe dovuto. a norma gicl'l;;u"t\.uln AP prescindere. ar fin della sua

qualiticazione quale mgichio “forte™ o “debole™ da ogni apprezzamento
‘\ Ny \\
cirea la unnpluun/a{m\m \u\a funzione estetica. o teenica.,

o

Al contrario, pur pl L\L' ukndn dalla tunzione teenica. la chiara indicazione.

che s Hn\mm mlh moma/nn ¢ della sentenza impugnata. di una tunzione

o~ S \,

estetica \mlm lel scﬂnn i questione nellaccompagnare la forma della

scarpa \d lctm i thd\ di collegamento descrittivo con il prodotto. cui fa

nluumnlu l art.13 fetth). Collegamento che. pur consentendo nella specie




L registrabilita del marchio -in gquanto non esclusivo ma concorrente con
una corta capacita distintiva del segno-. nondimeno aftievolisce tale capacita
distntiva (nella misura in cw lascia wasparire quale  prodotto
contraddistingua) venendo conseguentemente ad incidere sull intensita della
tutela che ne deriva. nel senso che -a differenza del marchio ™ forte™ sono
sutticientt ad - escluderne la confondibilita anche lievi modificazion o

agerunte. Ditali prineipi. pitvolte attermati anche di recente da questa corté—

difegitimita (efnda uitimo: Cass Sez. b 11267 16: 013170 16: cfr. LW\

Cass.n 398404). Ta corte distrettuale ha fatto retta applicazione nelia pn}m&//\

motivazione in diritto. anche nella parte (peraltro non spuuhwxmn
. W / /
~ &

censurala i ricorso i cui ha tatto puntuale riferimento alla mud\l/u\it/ﬂl.y
valutazione del grado di capacita distintiva del segno in quc}}sn«mu\idla

estesa diffusione. nel settore. di segni simili per distinguere.j pmdmn delle
= \\ A

imprese concorrentt. E.del resto. gli stessi ricorrenti non”pr(w.lu.tmnn criten

ciurtdicr alternativi di valutazione. bensi una dl\,elsd\ W“Tu/lum n tatto -
CrN :
cvidentemente estranca alla veritica di Icgltlxn'n\m}seﬁ:\'u[u a questa corte-. la

/

dove aftermano che il marchio da essi registrat gxrebbe dovuto essere

considerato . “seeno  di pura fantasia 1/1:> A CrIamentc midia  signitica

v/
//

comica o evoca al pubblicd” /jl\ru/u:ﬁwc/{// prodono (calzaturer che

conmtraddistingiic”. N

- . N L, . ; ; :
S Quanto por al “secondan m‘cain-mg‘:- della cui omessa considerazione ai

6missis)

e del rafforzamento Llyr ,mndun

del marchio si duole Mx yo mon\ O VI OSSErvato come i sentenza non sl

per etietio dell™uso intense fatto

I lenge nwn\.l/m'w/\ul )unm ne 1l ricorso indica se. ¢ come. tale

crrcostanza ;nvcww IUHH‘HU oggetto di specifiche deduzionm inappello.

[lmlhlndﬂ\l i LilusLuw me del motno a far tiferimento ad un passa della

senteRza d' pl nn(v "mdn appellata dalle odierne ricorrenti. in cun veniva

cvouita la dl H_-u.\mnc commerciale del marchioe

(omissis)

. Senza p(‘l'() chiarire in



quale contesto (se croe ar fini della acquisita distintivita di un SCENo non

protegaibife o alla acquisizione  del carattere forte di un - marchio —

origiariamente debole). Siotratta in definitiva di questione nuova il cuw
esame ¢ precluso i questa sede di legittimita.,

6. Neppure il quarto motivo merita accoglimento. La valutazione in ordine \//\ .
alla idonenta degli elementi indicati nella sentenza a diversificare i LlllL

marcht st mostra. da un lato. coerente con la qualificazione di mdluhl(\ \

“debole™ del seeno registrato da emesis enendo cioe presente che mnta Nﬁl\ \/

anche hievi moditicazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere \_/

_ e
contondibilita. tanto pit in un contesto di mereato. quale qucllo duu"lwm

sentenza ¢ onon censurato. di atilizzo diffuso di segno sxrhftlﬁ\tlﬁlljln\

adeguatamente ¢ non tlogicamente motivata in fatto ¢ qumdmnsMLu.alnlL o/

~ \~\_,/
riferimento. pia che alla differenza di colore. alla (il\CI”\l wnimnhvlom

,\

derivante al marchio (emissis) (q]fo \\unmn}(nm (mcd\d_lltz ritaghio) della

i

parte centrale. in unione alla apposizione del log i‘)}‘“““}““’ che certo i s¢
considerata non sarchbe stata sufficiente. /\// "

7. Inammissibile infine deve ritenersi Lf ’Q}LI\O motivo, con il quale si
contesta la nenuta sussistenza ndla \])uIMH tattispecie di concorrenza
sleale senza censurare la parte, di nu)ﬁ\:gzmnc della sentenza secondo cu
imitazione illecita puo wl}{i\{}eﬁl‘rsi_ {ale solo se avviene a breve distanza di
tempo. ¢ non quando li’i/ﬂ?fl{l‘;h‘di‘ un prodotto ¢ entrata nel patrimonio

NN

comune  di u)l\(\\LLJVt\Cd L\\puu.n/u di cht opera nel scttore: rario
decidendi. questa. \Lt« QilP aulununm idoneitd a sostenere la statuizione

Impugnata mmpmm ﬁﬂ “difetto di censurd. la mancanza di interesse delle

muuum a]l H-ll\leLl]ﬁ/lUl]L stessa.

9



8. N1 mpone pertanto il ngetto del ricorso. con la conseguente condanna
delle ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio. che si liquidano
come i dispositivo.

P.Q.M.
Lua Corte rigetta il ricorso ¢ condanna le ricorrenti in solido al rimborso in
tuvore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di
cassazione. € 7.200.00 (di cui € 200,00 per eshorsi) oltre spese generdll

forfetarie ¢ accessori di legge.

della Corte Suprema di Cassazione. il 3 novembre 2010,

[ “estensore

/I-—AW_‘_




