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SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni - OLLA , - Presgidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - cOnsiglieie -
Dott. Francesco | FELICETTI -~ Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. TLuigi MACIOCE - Comsigliere -

ha pronunciato la segueﬁte
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TENUTE SELLA & MOSCA SpA, FRATELLI ZANOBINI Snc di
SIMONE e MARIO gié FRATELLI ZANOBINI G. e S. Snc, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, eléttivamente“domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, preséo l'avacato‘BIAMONTI LUIGI, che
le rappresenta .e difende wunitamente all'avvocato
VANZETTI ADRIANO, giuste procure a margine del

ricorso;

contro

MARCHESI ANTINORI Srl,. in persona del Llegale

rappresentante & pro’tempore, :

Mome Qo . fro 0 [
NNY .

elettivamente domiciliata
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in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato

BOSCO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamenté

alllavvocato—RAPISARDI _ALEIO, giusta delega a margine
del controricorso;

- controricorrente -
avversé la sentenza n. 405/96 della Corte d'Appello di
FIRENZE, depositata il 04/04/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

" udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe

Maria BERRUTI;

udito per i ricorrenti, gli Avvocati Vanzetti e
Biamonti, che hanno 'chiesﬁo l'accoglimento del
ricorso;

udito per il resistepte, 1'Avvocato Rapisardi,‘che ha
chiesto il rigétto del ricorso;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.




- SVOLGIMENTO DEL - PROCESSO

Con atto del 11 dicembre 1990 1la Spa Marchesi

LEP Antinori conveniva davanti al Tribunale di
Firenze la spa Tenute Sélla e Mosca e la fratelli
lZanobin G. e S. Narrava di essere produttrice fin
dal 1979 del vino denominato Galestro Capsula
Viola, commercializzato con un . abbigliggio che
includeva una capsula color viola della bottiglia.
Precisava di avere negli anni 1987 e 1988
depositato i marchi nn. 502.004 e 501.708, per
proteggere la denominazione “Capsula viola” ed
altresli la raffigurazione della bottiglia, con
etichettaﬁ in bianco e viola contenente ia parola
Galestro, e chiusa da una capsula viola, éosteneva
che la Sella e Mosca aveva.commercialiézato anché
mediaﬁte la Zanobini wun wvino bianco denominato
“"Cala Viola confezionato anchfesso con capsula
viola, con cid ponendo in essere contraffazione e
le consuete inibitorie. Chiedeva nei confronti
della sola Sella e Mosca che il Jnérchio da essa
depositato fosse dichiarato nullo.

Le convenute si costituivano e resistevano
formulando anche alcune - eccezioni non pit
rilevanti. Nel merito negavano la contraffazione

assumendo la prevalenza della parola Galestro



rispetto al restante segno del loro prodotto; Il

tribunale dichiarava la , propria incompetenza a

)

decidere— sulla— domanda—di— nullits déL marchio

avanzata dalle convenute ed accoglieva le domande -

della attrice.

Proponevano appello le soccombenti e resisteva,
proponendo appello incidentale la Antinori sri,
succeduta alla Marchesi Antinori. La Corte di
Firenze éccoglieva 17 impugnazione solo
relativamente alla pronuncia di atfribuzione
all’attrice dei prodotti marcati con i1l segno in
contestazione, mentre cdnfermava .le altre
statuiziqni. Per quanto riguarda la presente fase,
condividendo, e richiamandone le argomentazioni
relative, 1l’accertamento del Tribunale afférmava
che sulle bottiglie delle convenuté” la. dicitura
Vermentino di Alghero rivelava minore rilievo
grafico rispetto al nome del prodotto “Cala Viola”,
e che duesto dal suo canto si caratterizzava
soprattutto per 11 richiamo al colore “Wiola”,
prevalente rispetto alla parola “Cala”. Tale quadro
di insieme sinteticamente esaminato faceva emergere

un cuore del segno confondibile con quello della

attrice perché denunciava una accentuazione del

. riferimento alla parola “viola” che, nel restante




maggiormente evidente. - Effetto di tale

abbigliaggio, rendeva la evocazione del colore =

(D

accentuaziong, piu semantica che grafica secondo la
corte fiorentiﬁa, efa la sostanziale assimilazione
e dunque la sovrapposizione dei loghi Cala Viola e
Caésula Viola) ad onta del gruppo fpsu” inserito in
quest’ultimo logo.

Contro dquesta senténza ricorrono in cassazione

con cinque motivi la spa Sella e Mosca e la snc

Fratelli Zanobini di Simone e Maria. Resiste con

controricorso la srl Antinori, le ricorrenti hanno
depositato memorief
MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti
lamentano 1la violazioﬁe dell’art. 89 comma 2, del
dlgs n. 480 del 1992 noﬁché la motivazione omessa,
insufficiente e»contraddittoria sul relativo punto.
Sostiene che 1la Corte di Firenée, in fatto, ha
accertato che ii marchio denominativo “Capsula
Viola” di cui si pretende }la' avvenuta

contraffazione & costituito da una espressione

originariamente generica insuscettibile di

sfruttamento esclusivo, Tale espressione, secondo:

la sentenza impugnata, avrebbe nel tempo acquisito

la capacitd  distintiva da.principio. mancante . per




effetto di un fenomeno di secondarij meaning,

soprattutto in virta di una insistitabpubblicité.
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o—i: giudici di—-secondo—¢grado
avrebbero applicato retroattivamente, violandola
percid stesso, la norma dell’art. 47 bis della
legge marchi che ha introdotto 1la ©predetta

convalidazione del Segno originariamente non

registrabile perché -generico, senza alcun effetto

~retroattivo. Neppure, secondo la ricorrente, la

corte fiorentina avrebbe potuto fare applicazione
dell’art; 89 comma secondo della'sfessa leggé nel
testo‘vigente giacché anch’essa ¢ applicabile dalla
sua entrata in vigore.

la) Osserva 11 Collegio, come si & cennato in
narrativa, che‘i due marchi della Antinori furono
depositati nel 1987 e nel 1988;.Tale circostanza e
sufficiente a chiarire 11 senso della sentenza
impugnata laddove a foglio 15 ribadisce una
argomentazione del primo giudice che, adito, si
badi, nel 1990, ha accertato un decennio di
utilizzazione costante e di diffusione
pubblicita:ia del segno, che lo ha portato ad
acquisire - un valore semantico ulteriore,
individualizzante un brodqtto della casa Antinori.

; Tantonil:giudiCéJdi3brimo.Che

‘quello di secondo



~grado —giacché parlano- di un decennio non possono

che riferirsi all’uso del segno in sé e non all’uso.

di .un  segno marcato, glacché 1la registrazione
avvenne a ridosso della aéione giudiziaria, Il
giudice del merito, dungue ha accertato che il
segno venne utilizzato come tale prima della . sua
reéistrazione per un decennio, eé che in tal modo
pervenne alla capacita individualizzante ad onta
della originaria genericita.

1b) Osserva ancora la Corte che gia nel vigore
della vecchia legge la giurisprudenza era pervenuta

ad affermare la speciale convalidazione come

marchio di un segno descrittivo o generico, (cfr.

per qualche riferimento cass. nn. 6262 del 1982,
7768 del 90). Le incerteiie per cid che riguarda il
diritto vigente sono ormai tolte dall’art. 47 bis
della legge marchi che, come i ricorrenti rilevano,
non & retroattiva, ~la legge vigente tuttavia
contiene altra norma, che il ricorrenté trascura

nell’art. 19, il quale chiarisce che pud essere

oggetto di registrazione come marchio il segno che

‘prima della domanda di registrazione, a seguito

dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato

carattere distintivo.

. vAutorevole;dottrina=ha;addirittura‘rilevato che

v
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tale norma non ha portato in realtda ad alcuna

novita pratica giacché anche sotto il vigore della

it

vecchia legge, in base ai principi generali, il
momento nel quale si accertava la novitd e dunque
la capacita individualizzante era ‘quello della
i registrazione. L’art. 17 wvecchio testo, al n. 2
B infatti stabiliva gia che sono nuovi 1 segni
che...... “non siano gia noti come marchi distintivi
e di_prodotto”.

Nulla ha a che vedere la fattispecie

considerata da tale norma con quella di cui -

all’art. 47 bis del nuovo testo della legge marchi. : -

Questo infatti stabilisce che un marchio non pud

essere dichiarato nullo se prima della proposizione

della domanda principale o riconvenzionale di

nullita, il segno in seguito all’uso che ne & stato
. fatto ha acquistato carattere distintivo. L’art. 47

bis vigente dunque se 'riguarda pur sempre la

predetta convalidazione del segno originariamente
non proteggibile, considera perd la sola ipotg;%_di
uso successivo alla registrazione. Cosicché 1la
sicura irretroattivita di dquesta regola non tocca
la vicenda in esame nella Quale,' come si & piun
‘Volte rammentato, si tratta di uso di segno non

egistrato  'per un . decennio’ -anteriore .. alla




registrazione. -Tale -uso, -accertato -dal- giudice di -~ = =

merito, legittima la pretesa di protezione.
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Non sussiste la lamentaﬁa violazione di legge
mentre la motivazione adottata & adeguata a
sorreggere la statuizione;

2) Con il secondo motivo le ricorrenti
lamentano la violazione degli artt. 47 bis legge
marchi e . 2597 c.C.. Lamentano altresil la
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria
sul punto. Sostengono che la circostanza della
acquisita notorieta del segno come marchio & stata
affermata arbitrariamente sulla sola considerazione
della pubblicita, dibper-sé ininfluente.

2a) Osserva il Collegio che 1la  sentenza
impugnata, come si & detto, ha accertato che
l’acqﬁiéto della capadité diétintiva in questione &
avvenuto prima della registrazione a seguito di un
decennio di uso, richiamando sul punto la
motivazione del tribunale. Risulta B dunque
fuorviante il rilievo dei ricorrenti che afferma
che & mancata la prova dell’acquisto di“ fale
carattere nell’arco di tempo considerato dall’art.
47 bis. Innanzi cennato, successivo alla

registrazione. Il motivo & infondato.

-3),Congilaterzofmotivouleﬁricorrentitlamentano




nonché la motivazione omessa, contraddittoria ed

1a violazione dell’art, 16 della legge marchi

insufficiente sul punto, Sostengono che Ta sentenza
impugnata. ha definito il colore in questione‘ un
wyiola” laddove invece esso & “Azzurro”, ed &
pervenuta all’errore di considerare proteggibile
1’uso esclusivo di un colore fondamentale o puro, €
' non solo di una variézione di un siffatto colore
{j} .puro,'come la legge oggi consente.

3a) Osserva il collegio che il problema del
| é marchio di colore & oggi risolto dalla legge con

1'art. 16 della normativa in esame, nel quale si

indicano le combinazioni e le tonalitd cromatiche,

! ¢ purché traducibili in segno grafico, proteggibili

i come marchio. Nulla diceva la legga vecchia e- la
questione sotto 11 suo regime era controversa.

Tuttavia sembra alla corte di precisare che la

questione della monopolizzazione.dello sfruttamento
di wun colore come marchio si pone in tetmini
analoghi, come la dottrina piu autorevoie ha
notato, alla questione del -cosldetto marchio di
forma, e dunque facendo riferimento al colore del

prodotto e non a gquello utilizzato nel marchio in

quanto tale. E’ ovvio che & il colore del prodotto

che ripetuto:nel marchio.pud dare luogo a pericoli.



di monopolio. ingiustificato, come avverrebbe se si

consentisse di monopolizzare la parola Rosso per

distinguere un vino, appunto, di tale colore. Non
si pone siffatto problema laddove, come nel caso di
specie, 11 giudice del merito ha accertato che il

collegamento tra il colore ed 1l prodotto ¢&

%fEEEEEEEQL~ e rappresenta 1l dispiego di una

attivita creativa. Non & utile la giurisprudenza
Y - — !

allegata dal ricorrente giacché essa non esamina il
caso del colore del prodotto riportato.nel marchio,
e non si pdne nel caso stesso una ipotesi di
monopolio del_nome di un colore che di nscessité
deve essere adoperato da 'chiunqﬁe produca il
medesimo bene.

4) E’ infondato il quarto motivo con il quale
le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 21
della legge bmarchi e la inadeguatezza della
motivazione sul punto, vizi ‘conseguenti alla
ritenuta proteggibilita di patole descrittive.

La Corte di merito anzitutto non ha stabilito
il monopolio di Antinori sulla parola “yiola”. Ha
invece accertato che il marchio “capsula viola” e
stato contraffatto, confrontando due specifici usi

di quella stessa parola.

et

.La;.sentenza. in esame - ha quindi rafforzato




questa conclusione accertando la lieve differencza

di prezzo tra i due vini, tale da non determinare

\
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una distinzione del consumo basato sulla
valutazione di detto elemento. Con cid chiaramente,
ancorche implicitamente, la sentenza ha

sottolineato la pericolosita concorrenziale di una

confusione indotta dal marchio di uno dei due

prodotti, perché tale da rendere ancor méno
consapevole la scelta del consumatore. -

5) Con l’'ultimo motivo le ricorrenti lamentano
la wviolazione e la falsa.applicazione degli artt.
1, 20, ed. 11 del rd n. 929 del 1942 nel testo
vigente e dell’art. 14 del vecchio testo. Lamentano

pure la motivazione inadeguata sul punto.

-Sostengono che la Corte ha dimenticato la tutela

che spetta al marchio geografico, giaccﬁé “Cala
Viola” & localita connessa alla produzione in
questione, Tale punto non sarebbe stato nemmeno
esaminato.

5a) Osserva il collegio che la questione &
stata oggetto di trattaéione a foglio 18 della
sentenza impugnata éhe sﬁl vpunto ~ha richiamato

\

quella del Tribunale. La sentenza stessa, come

'qUella.di primo grédo, ha escluso la significazione

geografica..




:Léwrrdééiianza e iqfondata laddove

inesistenti violazioni di legge, ed &

laddove tenta di riesaminare il fatto.

6) Il ricorso deve essere respinto, Le

ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento

delle spese del giudizio.

P.Q.M,

La Corte rigetta il ricorso condanna i

ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
giudizio che 1liquida in lireiiéa. 0
........ e DEY OROTYAT] . )

In Roma il 16 novembre 2000, ' )

Il Relatore

Il Presidente
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I.A CORTE SUPREMADI CASSAZIONE
SEZTONE DRIMA CIVILE
Compopta dagli, TLl.mi Sigy.ri Magistrati:

Dott. Gluseppe egldente -
i

POtt. Gi&uswpa Maria mg b q\ *:!.. Cwninl.:i.e:a -

Dott, Ranato ~ Congigliera ~
poke, Sargilo DI AMMIO . - Congzigliere -
Dott. Valerio MAPQLIEONT. - »cms:l.qliqze -
ha protunciato la seguente

 SENYTENSA
sul ricorsc proposto dat

MINTSTERO DELLE ATTIVITA® PRODUTTIVE, in perscaa del

Ministro Dro tempore, elettivamente Jomicilimto im

ROMA VIA DEL PORTOGERSY 12, pruesso 1 AVVOCATURA
GENERALE DELIO STATO che lo :amzel;qnta a difende ocpe
:l.aqisv
- ..ricorrant:a -
coné:o
KRAFT FOODS ITALIA SPA;

~ intimata ~

avverso la sentenza n. 40/01 /mm, deposivsts il

%10103.; (4 MWM# thyson 2o V’«W MWW

udica 1a ':alamione della causme svoltz nells pubblicu

R.G.N. 26862/02

"cmm. 4064

Rep. 19

ua.15/11/05
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vdlenza del 15/31/2005 aal Consigilecre Dott, Giugeppe

Nazia BERRUTT)

ndito i1 P.M, in persona del Scw'l:itur.o. Procuratore
Geperale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha sonciudo per
1'sccoglinento del rieorso.
gvolgimanto del protessc

f.a mpa Rraft Foods Italia chiadeva la reglstrazlone
4i up marchio sonore, consistente nanlla combinazione @i
suonl, non tradueﬁ.’b:ili in note musicsli, registratl in
un una casgzetia.

L/UEFiclo Jtalisno Brevetti e Marchi rifiuvtava ia

registraxrions :Llev?ndo ’ .‘aha J/igtante non aveva ‘p::c-
gentato is ra.pp:eumLtnzLoue gratica 8ol mah:l.o in t;‘me-
gtione.

Ia Eraft propomeva ricorso alla Conmispione deld Ri-
corsi che lo accoglieva.

Lo decisiene impugnats riteneva che 1ract 16 del zd
‘a 939 del 1942 nells £o:m1umion§ povellata mel 1992
richioda che 1l marchic di cul si chieda 1a registma~
sione sia sugcettibile &1 xappresentazicne grafica e

pon gla che debba| essere rappromentato. greficsnente.In

particolare mecondo trattandosi nella spacis 41 note
msicnll, ovvero svonl traducibili in note musicali
& pentagramma, avrebbe dovute 1/Ufficle porsi L1 pre-

blams dells traduzione dei suenl regigtrati nalls alle-
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gats assetts, in forma grafica diverss da quells. che si

adottanc per le note, stimolando a tal fins la coopera-

A}

Q

[ L

zione della istante,

_R:Lnom:a per cagsazione il Rinistro delle Attivita
Produttive con un motivo di xicozmse.
Motivi della decisione
1.Con 1runidoc mezzo ls Amministrazione lamesta la

violsziones degli azmt 26 del rd n 929 del 1942 4,6 ed

8 del dpr n 795 del 1948.Sostiemne” eka la legge impone

&l richisdente una :ewiat:‘nz:!.oﬁa 4l depositare un egem-
plare del marchic e =u tals allegato quindi determi-
aa 1’accertamento dalla rappresestabilitd grafica. Af-
ferma ‘cha tale deposito , orientlﬁo alls dimoptrazicne
d4i un presupportc dells rags.stran:iim‘e, nen 'pu& assere

posticipato ad un memento SURCEIEivo alia istanza, =an~

" ¢he per la congiderazione che esso ‘soccozre allz esi~

genza di far conogcers ai terzi la domanda di privati~
va. '

2.0userva ;L.'\. collegio che i1 marchie, nato coma se-
'gno @ dungue coms vigibile annagso sl prodotto cul ine-

rigcs, ha vigto amplimre il suo asbito concertuale Eino

alla inclusiome del merchio somoro,ovverc 4&i ‘un smone '

,dotato della necessaria discintivitd, che in quanto

‘tale, ancoxché men imerisca ‘al un prodotto nel manse di

comporne 1a fisicitd, nd possiads euso Dtesse uUnNa Suk
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oud piffsttl marchi , che restano gole vivrbualmente,

propria #isicitd,tuttavia lo cootrassegns. Il problems

o

segni. del mexcats, & quello di ipdividusrne uns sufil-
clenta riconoscibilitd e con esss una adeguata control~
1abilits socisle @ giuridica. )

Cid premesso 1l xicorso & fondato. Ia Comnigsione
Ba trascurato il dispopto dell’art 26 della legua mpx-
chi 5.1 quale, atablligce che Ja domands, di registra-
zione deve emsere sccompsgnata vda.l deposito 4i un esem~
plare del marchioc. | ;

Tl puccesgivc art 29, .c.h:larando anenra 11 comtanu-

to dell’accertaseanto che dgpetta all 'ufficle, dinostra

cha 1a apeervazione dell’esemplare ha la specifica
fungione dl. congentire la concrats verifica del carat-
tori del pegno e la epclusicna delle cause ogtativa
slls registrazione.

i dapasd.t.ov inoltre NoCUOXT@ ‘aJ.:I.a ogigenzs del texr-~

___,.—--—\—_\‘-_/.’~
zo, che deve poter intexvenira a difena di1 uns sum

privativa compromessa 4a una daunda ai registrazione ,
difega che sarebbe impadita dalla necessith & tal Five
doverne affrontare l/’cnarve @i dover i.ima.qimro la wap-
pras@eaxim grafics di un megno che, come tsle, non
esigte.

2.a.Va sncora precisato che 1l szt 16 della l.m.,

.mm cha deve laeggersi come consspevole d.e:un ottenuta
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cittadinanza nel mopdo del dizitte ds perte del mar-

. chie sgomoro,lsddove stabilisce 11 presupposto dellin

N
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reppresentabilitd grafica del marchio ,consentsndo al

rendezlo intellegibile artraversc una pluralitd 4&i

comusicazioni,intende limitare la protexicne ai cul sl
tratta a muoni che,in guanto came si ¥ datto, convan-
zionalmente traducibili in foxmm graflca, phhim mi -
gliore pogsibrl.‘.l.:l.ta di esserea yaxcap&.t;.i come wmarchi a

no;n acle ccme suonil. Iatande invece negaria a quel

svoni «ha piccoms non trovane ung traducibilitchd gra-~

fics per lrappunto convenzicnmlmsnte accettata, ‘srove-
rabberc maggiore difficoltd conquistsre la necasgaria

Sistinrivita.

L.’0fficlo, pertanto, oltre ad ascoltarae, deve veders

un tal megno, mentre la difficoltd o ls Wssibiliti '

di zappresantarlo graficamente asche per ingufficlenza

de) aigtems grafiivo ,( ipotesi che pﬁé 'vgri.ﬂic:a::ﬁ:l'. ai

fronte ad un svono che non & tradicibile nelle forme

della note musicall ,qQuale che sia la culturs musgicale
4i  niferimento,msntre non  rientra  neli‘anbite
dell’attuala giudizic &1 esaminsre pogsibili rappresen-
tazicni del suono in Forme ¢he ne significhino, con
:l.'ﬁus:_l.:l.io deila ftecnologia @i miguraziome dei ryumori,

la intensitd ), impedisce 1a reniat:znim perchd naon

congante anche plffates ylteriore emnnuihiliﬁh. Da cid
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is isprescindibilith della collocaziome di siffatto

ogame 1in un momento anhecgdeuta ia registrazione s dun~

T

) |

5

4 ax

qua dell’cbblige di corredare 1/ istanza nel modo p:n—
detto, Obbligo c¢ha in alecun modo pud esdere sostitulito
dall’cpere istruttorio a carice dall'ﬂﬂ:l.e:lo,dirgtto a
ricorcare la traducibilita grafica la cul allegazione
la lagge chieada all’istante.

3.X1 ricorso deva esssre accelto.lLa sentenza impu-
guata dave egsore csnpata.Ricorrone giusti motivi, at-
tesa 1im delicatezza de‘.l.lé questione,per compensare la
upease del giudizio. ‘

Peg.m.

fa Corte nccoglie il ricorse e csssa la sentenza
impugnata.

In Rems il 15 novambre 2005

I1 Comsiglisre aestansore Tl Presidente

Gﬂ.usq;}pa Mayia

rratl Gin Harziala
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Depositate . ansiisrig

il 19 GEN. 2008
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