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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LACORTE SUPREMA DICASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli I1l.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo ~ CARBCNE | - Primo Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO; Presidente di sezione -~
Dott. Mario Rosaric MORELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO ~ Rel. Consigliere -
Dott. Aldo | DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. Fabrizic FORTE - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorsoc proposto da:
CAMOMILLA S.R.L., C.M.T. S.R.L., in perscna deil
rispettivi legali rappresentantl pro-tempore, DI NATALE
CIRC, elettivamente demiciliati in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 6, presso 1o studioc dell'avvocato PASQUALE
SCRIVO, che _li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GIORGIO FLORIDIA, giusta delega a margine
del ricorso;

- ricorrenti -

Oggetto

CONVALIDAZIONE MARCHIO

COMMERCIALE

R.G.N. 3482/03
Cron. l ?‘3 2 7’
Rep. u@:l%

Ud.06/05/08



‘contro
CAMOMILLA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato RENZO
RISTUCCIA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PAOLC SPADA, ALBERTC TORNATO, giusta delega in
calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRES3SO LA CORTE D'APPELLO
DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2254/02 della Corte d'Appello di
MILANO, depositata il 27/0%/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/08 dal Consigliere Dott. Salvatore
SALVAGO;
uditi gli avvocati Giorgio FLORIDIA, Paclo SPADA;
udite il P.M. in persona dell’Avvccato Generale Dott.
Domenice IANNELLI che ha concluso per 1'accoglimento
del ricorso.
Svolgimento del processo
1.I1 Tribunale di Milano con seantenza del 2 aprile
2001 rigettava la domanda con cui le s.r.l. Camomilla,

e C.M.T. nonché Ciro Di Natale,deducendo che la s.p.a.



Camomilla si era resa responsabile della contraffazione
del marchio “Camomilla” depositato dal Di Natale nel
1578, concesso 11 24 febbraio 1286 con 11 n.407.266 per
la classe 25 (prcdotii di abbigliamento ed accessori),
nonché della denominazione sociale, e di concorrenza
sleale,avevanc chiesto che fossero dichiarati nulli 1
marchi  “Camomilla” registratli da qguest’ultima ai
n.581.357 e 421.804 e che ne fosse inibitc lfusc del
segno come marchio,come denominazione sociale ed in
.qualsiasi altra forma. Riteneva,infatti, che si era ve-
rificata ia convalidazione del marchic ©prevista
dall’art. 48 del r.d. %28 del 1942.

L7 impugnazione delle societa attrici e del Di Nata-
le & stata respinta dalla Ceorte di appello di Milano
con sentenza 27 settembre 2002,in guanto: a)meritava di
essere condivisa la decisione di primo grado che aveva
accoltc l'eccezione della socletd convenuta in ordine
alia convalidazione dei propri marchi:posto che con ri-
guardo al marchic n.421.804 gli attorl avevano opposto
infondatamente soltanto 1/ inapplicabilitd del menziona-
to art.48 al conflitto tra marchi registrati;e perché
guantce al marchio 581.537,1a norma si estende anche ai
segni in corsc di convalidazione alla data di entrata
in wvigore della sua modifica,con conseguente convalida

del segno anche computando il dies a quo dal 1° gennaio



1993; k) detto art.48,anche nel vigore del testo origi-
narioc,era applicabile al conflitto tra marchil registra-
ti,in virtlh di un’interpretazione estens%va della nor-
ma,non avente carattere eccezicnale,ed in considerazio-
ne della sua “ratio”,di consentire una dercga al prin-
cipio dell’esclusivita del marchio; ¢) doveva ritenersi
convalidato anche il marchio 581.357,sia computando il
quinguennio richiesto dalla norma da data anteriocre al-
la modifica apportata dal d.lgs. 480 del 1992,sia rite-
nende iniziato l’uso del segnoe dal 1° gennaio 1993,in
guanto la convalidazione poteva ritenersi impedita sol-
tanto dall’azione di nullitd esperita dalle contropar-
ti; d)relativamente alla violazione della denominaziocne
sociale, non sussisteva 1l rischio di confusione tra i
segni,e doveva applicarsi in wvia analogica la convalida
al caso del conflitto con un marchio usato come ditta.

Per la cassazione della sentenza,la societa Camo-
milla ed i consorti hanno proposto ricorso per 7 moti-
vi; cui ha resistito la s.p.a. Camomilla <on controri-
COrso.

La prima sezicne della Corte,cul 1l ricorsc & stato
assegnato,rilevando un contrasto suil’applicabilita
dell’istituto della convalidazione del marchio —-per al-
cuns decisioni limitata al solo caso di conflitto tra

un marchio registrate ed un marchio di fatto preusa-




to,per altre estesa anche all’ipotesi di conflitto tra
due marchi ambedue registrati- ha trasmesso il processo
al Primo Presidente che lo ha assegnatc alle Sezioconi
unite. Entrambe le parti hanno depositato memcria.
Motivi della decisione

Z.Con 1] primo motive la s.r.l. Camomilla ed 1 con-
sorti,deducendo viclazione dell’art.48 della legge dei
marchi (nel testo originario),nonché difetto assoluto
ed illogicitd della motivazicne,addebitano alla Corte
di appello: a) di aver privilegiato una interpretazione
analogica di detta norma contraria alla costante giuri-
sprudenza di guesta Corte che non la ritiene applicabi-
le all’ipotesi di conflitto fra marchi registra-
ti,ricorrente invece nella fattispecie e percid ostati-
va a consentire la convalidazione di quello successiveo;
bydi non aver verificato la ricorrenza del presupposto
ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di meri-
To indispensabile onde ricoxrere alla suddetta inter-
pretazione analogica: consistente in un comportamento
tollerante del successive marchio in malafede,perché
in realta rivolto ad a&appropriarsi del credito e
dell’avviamento acgulsiti sul mercato da quest’ultimo;
che invece le risultanze istruttorie avevano lneguive-
cabilmente escluso; ¢) di avere interpretato, senza ta-

le wverifica,la convalidazione consentita dal vecchio




testo in termini addirittura pit favoreveli e permissi-
vi rispetto a quella prevista dalla modifica apportata
dal d.1g. 480 del 1992 che 1’ha subordinata alla tol-
leranza da parte del titolare del marchio anteriore
all’usc del marchio registrato successivamente per uno
specifico periodo di tempo.

Con il terzo motivo, deducendo violazione
dell’art.89 del d.lg. 480 del 1992 si duole che la sen-
tenza abbia pronunciato la convalidazione del marchio
registrato con 1l n.581.357 applicando il nuovo,invece
che il testo originaric dellfart.48:pur avendo dato at-
£0 che guesto marchic era stato depositate 1l 16 gen-
naic 1990 e concesse 11 27 novembre 1992:che era data
comungue anteriore &l 10 dicembre 1992,di entrata in
vigore del nucva normativa estensiva dell’istituto del-
la convalidazione anche all’ipotesi di marchi successi-
vi egualmente registrati.

3. I suesposti motivi scno infondati.

La Corte di appellc ha datc atto che nel 1978 Ciro
Di Natale aveva depositate il marchio “Camomilla” regi—
strate il 24 febbraio 1986 per la c¢lasse 25 (prodotti
di abbigliamente ed accesscri); mentre la s.p.a. aveva
successivamente ottenuto la registragzione di un marchio
simile con il n. 421.804 in data 12 maggio 1986 per le

classi 2, 14, 16, 18, 20 e 24,su domanda depositata il

"e%.::




21 giugno 1983;ed in data 27 novembre 1992,pur essa an-
tecedente all’entrata in vigore del d.lg. 480 del 1992
con il n. 581.357 per le classi 3 e 25 a - seguito di
domanda depositata il 16 gennaio 1550.

Su tali premesse ha definito la controversia in ba-
se all’originaria normativa dell’art.48 del r.d. 929
del 1942 nel testo vigente anteriormente alla sostitu-
zione realizzata dall’art.45 d.lg. 480/1992, con ri-
guardo non soltanto alla registrazione n. 421.804, ma,
contrariamente a guanto assunto dail ricorrenti, anche a
quella successiva n.581.35%: in relazione alla qualie
proprio dalla disposizione dell’art.89 di quest’ultima
normativa ha tratto la conferma che anche “17istituto
della convalidazione che rappresenta una sorta di esi-
mente rispetto alle cause di nullita del marchio...sia
regclato dalle norme di leggl anteriori”.

Ha tuttavia ritenuto di non poter condividere
1’ orientamento espresso da alcuni giudici di merito e
da guesta Corte che consideravanc lfistituto inapplica-
bile al conflitto di marchi registrati;e che doveva in-
vece essere receplita la tesi propugnata dalla prevalen-
te dottrina, dalla maggicr parte del giudici di merito
(tra cul il Tribunale e la Corte di appello di Milano),
e da ultimo c¢ondivisa da Cass.1424/2000,che estendewm

1fapplicazione dell’art.48 r.d. 929/1942 anche




all’ipotesi di conflitto fra marchi registrati; e per
tale ragione ha ritenutc convalidato tanto il marchio
n. 421.084, gquanto il marchio n. E81.357 sia computando
il quinquennic da data antericore a detta modifica,sia
dal 1° gennaio 1993,poiché la convalidazione poteva ri=~
tenersi impedita esclusivamente dalla proposizione
dell’azione di nullita.

In ragione del ravvisato contrasto di giurispruden-
za 1In ordine al quesitc implicate dal prime e terzo
mezzo impugnatoric, e della esigenza di cqmporlo, la
Sezione 1"~ c¢ivile di gquesta Corte, con ordinanza
14681/2007, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per
l'eventuale assegnazione - che & stata in concretc poi
disposta - del ricorso alle Seziconi unite.

La questione, in relazione alla guale si & determi-
nato il contrasto, che guesto Collegio & cora chiamato a
comporre, attiene propriamente allfapplicabilita
dell’istituto della convalidazione del marchi,nei ter-
mini in cul era previsto dall’art.48 del menzionato
r.d. 929/1942 (c.d. legge marchi) prima delle modifiche
apportate dal d.lgs. 480/1922, unicamente al caso di
conflitto tra un marchio registrato ed un marchio di
fatto preusato; ovvero anche nella diversa ipotesi di
conflitto tra marchi registrati (ricorrente nella fat-

tispecie).




Per la soluzione pili restrittiva si & espresso
1l’orientamento meno recente di questa Corte, risalente
alla sentenza 3295 del 7 agosto 1957, la gquale risclse
la guestione con lfapodittica considerazione che nel
caso di conflitto tra marchili registrati, “manca il pre-
suppesto essenziale per 17applicazione del «citato

art.48, e clioé il preusco anteriore alla brevettazione

_ del marchio altrui”.

Maggiori argomenti furono addotti dalla gquasi coeva
decisione 3760 del 12 ottobre 1957,1a quale ritenne che
i1l conflitto tra due marchi confondibili ed ambedue re-
gistrati non fosse regclato dall’art.48 della legge,ma
dal precedente art.47,secondo cui deve ritenersi wvalido
il brevetto anteriore e nullc quello posteriore. E che
un’applicazione estensiva dell’art.48 al casc di con-
flitto di brevetti entrambi registrati avrebbe compor-—
tato "1’assurda contemporanea validitd di brevetti ap-
partenenti a titolari diversi, che avendeo ad oggetto
marchi eguali o© simili,sianc fra lorc manifestamente
incompatibili”. Con conseguente decadenza di quello an-—
teriore,non prevista dalla legge ed in palese contrasto
con 11 disposto del suo art.47.

Detto indirizzo venne quindi ribadito da Cass.30
ottobre 1958 n.3567 & poli da Cass.29% marzo 1965 n. 549,

che vi aggiunse ultericri considerazioni, e cioé: a)che




la lettera dellfart.48 della legge con la dizione maxr-
chio ™“conosciuto” alla data della domanda non poteva
che essersi riferita ad una situazione di fatto; b)che
d’'altra parte, non avrebbe potuto qualificarsi di buona
fede l’usc di un marchio da altri precedentemente regi-~
strato e usato come distintivo di prodotti o merci del-
lo stesso geners; c) che la convalida sancita
dall’art.48 non si concilierebbe con la rigorosa tutela
accordata dall’ordinamento giuridico ai marchi di im-—
presa muniti di regolare brevetto.

Poiché tuttavia esso suscitd fortl critiche della
dottrina piu guaiificata,la gquestione venne rimessa al-
le Sezioni Unite,che, con sentenza 1527 del 23 giugno
1367 lo confermaronc, coocrdinando le precedenti consi-
derazioni e fondandolc: a)sulla lettera dellfart.48 ove
l7aggettivo “concsciute” era usato come  sinonime di
“noto”,per marcare la differenza rispetto all’ipotesi
del marchio “registrato”; b)sulla interpretazione si-
stematica di questa normativa che induceva alla conclu-
sione che 1’ipotesi di conflitto tra marchi registrati
fosse prevista e disciplinata dall’art.47,laddove pre-
vedeva la nullita del marchio successivo,e non
dall’art.48; cisulla conseguente natura eccezionale di
quest’ultima neorma,insuscettibile percid di interpreta-

zione analogica; d)sull’impossibilita logica che un
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marchio registrato potesse essere posto nel nulla per
effetto della successiva registrazione di un marchio
con esso confondibile.

L'interpretazione restrittiva venne guindi richia-
mata solo come obiter dalla sentenza 1257 del 26 fep-
braio' 197%,e poi nuovamente ribadita da Cass.3 agosto
1987 n. 6678,pervenuta alla conclusione che “il con-
fiitto tra i due brevetti deve sempre portare alla eli-
minazione di quello nullo perché uno ed un sol brevetto
deve esistere a coprire un unico diritto di esclusi-
va®;la quale & stata anche 1l'ultima a riaffermare detto
orientamento posto che la successiva Cass. 14483/2002,
invocata dal ricorrenti, si & Ilimitata a dichiarare
inammissibile il ricorso contro 11 capo della sentenza
che aveva esclusc la convalidazione in base a due ordi-
ni di ragioni (ritenuta inapplicabilita dell’art.48 al-
la fattispecie di marchi entrambi registrati e ritenuta
insufficienza della prova dell’usc quinguennale in buo-
na fede), impugnando esclusivamentée la primaj;e percid
determinando il passaggic in giudicatc della decisione
in base élla seconda argomentazione.

Per converso, lforientamento estensive non & stato
mai enunciate in modo espresso;e tuttavia risulta sicu-
ramente condiviso da Cass. 9 febbraic 2000 n.l1424, 1la

quale nell’esaminare una decisione che aveva ritenuto
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“non applicablile 1’istitutce delila convalida al conflit-
to tra marchi registrati” correggeva siffatta motiva-
zicne affermando che “nel vigore della vecchia legge,la
convalidazicne in guesticone richiedeva soclo 1'uso pub-
blico in buona fede,mentre la 1legge vigente richiede
anche la tolleranza di tale usc”;e confermando la sen-
tenza di appelle con tale correzione, per
1’incensurabilita dell’accertamento compiuto dal giudi-
ce di merito in ordine alla insussistenza della buona
fede richiesta dal testo originario dell’ art. 48.

E’ stata invece l’ordinanza di rimessione
14681/2007 ad enunciarg le ragioni ritenute ostative
alla ulteriore continuitd dell’indirizzo tradizionale
ravvisandole: a)nella inidoneita delle argomentazioni
tradizionall a supportare la conceziocne restrittiva,dal
profilo letterale fondato sullfattributc “conosciuto”
che deve caratterizzare 11 marchio anteriore,al colle-
gamento con il precedente art. 47 della legge, asseri-
tamente recante la esaustiva disciplina delle nullitéa,
& che invece rinvia per l’esatto ambitc di applicazione
della convalida propric all’art.48; Dbjnella “ratio”
della ncrma di impedire che il preadottante potesse ap-
propriarsi dell'avviamento di c¢hl aveva fatto un uso
posteriore del segno, in vista della tutela dell'affi-

damentc di terzi indotto dall'inerzia del titolare del
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diritto, che giustifica i1l consolidamente di una deter-
minata situazione: wvalorizzando circostanze sulle guali
non pud influire che i1l marchio sia nato per uso, ovve-
ro per brevettazione; c)nella necessita di una inter-
pretazione estensiva (e non analogica) conforme alla
disciplina introdotta nel 19982, la quale dimostra che
la coesistenza deil segni non & impedita da alcuna ra-
gione di principio; e smentisce la sussistenza di una
incempatibilitd logico - giuridica tra previsione della
pukbblicita e buona fede di colui che,per essere titola-~
re di un marchio posteriore pur esso registrato, agisce
in contrasto con le risultanze della medesima; d) nella
esigenza di adeguare &l diritto comunitario anche le
ncrme previgenti, imposta da numercse decisioni della
Corte di giustizia delle comunita eurcpee,una volta che
proprio in attuazione della Direttiva 89/10/CEE,
1l7art.48 della legge marchi ¢ stato modificatoe introdu-
cendosi espressamente la previsione della convalidabi-
lita del marchio successivo anche nel casc di confondi-
bilitd ccnh un precedente marchio registrato.

4.Tanto premesso, ritiene guesto Collegio che vada-
no senz'altro condivise le argomentazioni e la conclu-
sione cui & pervenuta la recente ordinanza 14681/2007.

Al riguardo si deve anzitutto rilevare che

17istitutoe della convalidazione del marchio, sconosciuto
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alla legge 30 agosto 1868 n.4577,e& stato per la prima
volta menzionatoe nel regio decreto 13 settembre 1934,
n. 1602 (recante Privative industriali e marchi di fab-
brica e di commercio),il cul art.929 dispcneva “La vali-
dita del marchio pubblicamente usato per cingue anni

senza contestazioni, dopo la pubblicaziocne di cui al-

Jdtart. 90, ultimo comma, di gquesto decreto, non pud es-

sere impugnata per il motivo che il segno che lo costi-
tuisce pud confondersi con un segno altrui, gi& conc-
sciuto alla data della domanda, come distintivo di pro-
dotti ¢ merci delloc stesso genere, o perché esso con-
tiene un ncocme o ritratto di persona”.

Questa norma,ccme €& noto mai entrata in vigo-
re,venne sostanzialmente riprodotta dall’art.48 del
r.d. 21 giugno 1942 n, 92% (Testo delle dispcsizicni
legislative in materia.di brevetti per marchi d'impre-
sa),pacificamente applicabile ai fatti di causa,avente
il seguente tencore: “La validita del brevetto, quando
il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede
per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblica-
zione di cui all'art. 35, primo comma, di questo decre-
to, non pud essere impugnata per il motivoe che la paro-
la, figura o segno che lo costituisce pud confondersi
con una parola, figura o segno altrul, gid conosciuto

alla data della domanda, come distintive di prodetti ©
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nmerci dello stessc genere, © perché esso contliene un
nome o ritratto di persona”.

La convalidazione & stata quindi prevista anche
dall’art.9 della direttiva n. 89%/104/CEE 21 dicembre
1988 del Consiglio,rubricato “Preclusione per tolleran-
za”,1in attuazione del guale 1'art.45 d.lgs.. 480 del
1992 ha modificato 11 testo dell’art.,48 disponendo: "Il
titolare di un marchio d'impresa anteriore ail sensi
delltart. 17, comma 1, lettere d} ed e), e 1l titolare
di un diritto di preuso che importi notorietda non pura-
mente leocale, 1 guali abbiano, durante cingue anni con-
secutivi, tollerate, essendone a conoscenza, l1'uso di
un marchio posteriore registrato uguale ¢ simile, non
possono domandare la dichiarazione di nullita del mar-—
chio posteriore né opporsi all'uso delle stesso per 1
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto mar-
chio e stato usato suila base del proprio marchio ante-
riore o del proprio preuso, salvo 11 caso in cui il
marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il
titeolare del marchio postericre non pu¢ opporsi all'uso
di guello anteriore o alla continuazione del preuso”.

Disposizionli analoghe,ma destinate a disciplinare i
marchi comunitari sono state emanate dall’art.53 Rego-
lamentc CE del Consiglio n. 40/1994 del 20 dicembre

1983.
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Le stesse sono state guindi nuovamente modificate
dall’art.5 d.lgs. 198 del 19%9¢ che ha esteso l’istituto
della convalidazione zlle ipotesi in culi il marchio po-
steriore fosse identico o simile ad una marchio che
avesse goduto di rinomanza nelle Comunita economica eu-
ropea ovvero fosse notoriamente conosciuto ai  sensi
dellfart.6 bis della Convenzione di Unicone di Parigi;:e
da ultimo trasfuse con modifiche marginali nell’art.Z28
d.igs. 30 del 2005;che ha abrogato (art.246) 1l'art.48.

Questo excursus legislativo rende palese che a par-
tire dalle modifiche apportate a quest’uitima norma dal
d.lg. 480 del 1992 per 1’espressc riferimento della
stessa ad entrambe le fattispecie, nessun ragicnevole
dubbio pué residuare sull’applicazicne della convalida-
zione =sia all’ipotesi di contrassegno usato di fatto
con portata generale da un primoc utente,seguito da con-
trassegne registrato da un altro; sia all’ipotesi di
contrassegno registrato da un utente e contrassegno
successivamente registrate da altri. Ma & del pari cer-
to che né la formulazione dell’originario art. 299 r.d.
1602 del 1934, né guella successivamente trasfusa nel
testo dell’art. 48 contenesserc alcun termine ¢ alcuna
espressione idonei a manifestare con chiarezza ed uni-
vocita 17estraneita dall’ambito della norma

dell’ipotesi di conflitto fra due marchi egualmente re-
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gistrati: posto che la stessa dichiarava di conserntire
1’uso di un merchio {(registrato) confondibile con altro
marchio preesistente in deroga al principio
dell’esclusivita deil segni distintivi dell’impresa, al-
lorché ne ricorressero testualmente le seguenti condi-
zioni: a)il marchic da convalidare fosse usato pubbli-
camente e per almeno 5 anni; b)il suo titelare fosse in
buona fede; ¢}il titolare del marchic preesistente co-
noscesse l'esistenza del marchio confondibile e
l"avesse tollerata.

E’ infatti per lo menc inappropriato gratificare la
dizione letterale del participic “concsciutce” della
chiarezza immediata indispensabile a palesare
1fintendimento del legislatore di riferirsi esclusiva-
mente ad una situazicne di fatto per pol ricorrere ad
elementi logico-sistematicl onde dimostrarne il senso
reale fra quelli 1in astratto ricavabili da detta
espressione;per di pit utiliizzande argomentazioni di-
verse,ciascuna delle guali attesta il caraﬁtere non de-—
cisivo dell’altra, e nel contempo io sforzo di superare
la palese incertezza che il risultatc ottenuto nella
ricognizicone dellfambito testuale della parola suscita
in relazione al problema in contestazione.

Cosli Cass. 1527/1967, ha invocatce il rigore termi-

nologico del legislatore che con la parocla “conosciuto”




avrebbe inteso richiamare ¢ recepire 1’ aggettivo “noto”
impiegato negli art.9 e 17 della legge sempre con rife-
rimento ai marchi non registrati:senza considerare che
l"argomento =1 espone ad essere facilmente ribaltato
dall’osservazione che proprio per il rigore dimostrato
dal legislatore,la scelta di adoperare la parocla
“conosciuti” invece di quella “noti” dimestra che abbia
voluto non limitare il riferimento alle menzionate fat-
tispecie In cul era stato adoperato tale aggettivo,ma
ampliarne la portata (percid anche ai marchi registra-
ti). Mentre altre pronunce (cfr. Cass. 3567/1958 e
549/1965) hanno valorizzato il fatto che tale espres-
sione fosse tecnicamente impropria e comungue diversa
da quella utilizzata nelle precedenti disposizioni per
comprendere 1 marchi “registrati” o “brevettati” (cfr.
art., 19}): con cic dimostrando esclusivamente che il
problema sussiste propric perché 17art.48 non ha uti-
lizzato dette espressioni certamente univoche,ma guella
che concretamente si legge,provocandce incertezza sulla
soluzione da privilegiare. Ma non anche che solo adope-
rando l’uno o l17altro di detti termini si fosse potutoe
conseguire il risultato di comprendere anche 1’ipotesi
di conflitto fra due marchi registrati:come documenta
proprio la disciplina successiva (d.lg. 480/18%92 e

suce.) che lo ha perseguito con formulazioni diverse e
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non inguadrabili in schemi lessicali predefiniti.

La fragilita di queste argomentazioni non & peral-
tro sfuggita agll studicosi favoreveli alla tesi re-
strittiva;i quali hannce cercato di raffcrrarla ricor-
dando l17art.6 bis della Convenzicne di Parigl (ancora
nel testo dell’Adia),ratificata con r.d. 159 del 1926,
convertite/con modifiche;nella legge 2701 del 1927, con
e&lquale i paesi contraenti si impegnavanoc a prevedere
una forma di convalida del marchio suscettibile di
creare confusione con altro gia “notoriamente conosciu-
to” come segno distintivo di un cittadino di altro pae-
se membro;ed inferendcone che 11 1legislatore del 1342
non poteva non tenere presente siffatta feormula la qua-
le indubbkbiamente si1 riferiva al marchio che prescinde
dalla registrazione. Nessuno di essi & perd riuscito a
dimostrare in via ncon meramente assicmatica la deriva-
zione dalla Convenzione sia dell’art. 99 r.d. 602 del
1934, sia dell’art.48 della legge marchili (che tra
lfaltro contiene il riferimente ad elementi peculiari,
quali la bucna fede) e tanto meno che entrambe le di-
sposizioni intendessero pedissequamente riprodurne il
convenuto. Il quale,infine e stato oggetto di dubbi e
contestazioni fra gli studiosi anche stranieri,in pre-
valenza pervenutl proprio alla conclusione opposta che

tutte 11 testo dell’Aja fosse fondato sull’ipotesi
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esclusiva del marchic registrato per modo che nel suo
contestc l'espressione in questione dovesse intendersi
come riferita proprico al marchic registrato nel quale
si faceva riguardo al segno “netoriamente conosciute”
(Cass. 14681/2007).

5. Per converso,nessuna delle precedentl sentenze &
riuscita a superare il rilievo ({(pur non determinante a
favore della tesl estensiva) ché lo stesso participio
“econosciuto” di cui all’art. 48 fosse stato giga utiliz-
zato dal precedente art. 11 della legge del 1942 in un
contestc nel quale non & consentito alcun dubbic che
essc intendesse abbracciare entrambi i tipi di marchio:
percic¢ rafforzando la opinione che non si sia trattato
di un termine improprio bensi consapevolmente scelto
onde comprendere entrambe le ipotesi di conflitto inva-
lidanti un nuovo brevétto,senza appunte 1’intervento
della norma.

Questa conclusione trova un suppocrto obbiettivo
nella finalita della norma,la gquale non fu soltanto
queila di tutelare la posizione del titolare del mar~
chio preusato nei confronti di colui che in data suc-
cesslva registrasse un marchic identico ¢ simile; ma
rispose altresil all’esigenza di evitare che il preadot-
tante potesse appropriarsi dell’avviamentce di chi aveva

fatto un uso posteriore del segno, per la quale era
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ininfluente che il marchio antericre sia nato per uso
ovvero per brevetitazlone.

Siffatta esigenza,gid presente nella menzionata
convenzione di Parigli e documentata dai wvari progetti
che precedettero il r.d. 923, & del resto,attestata
dalla preoccupazione della dottrina e della giurispru-
denza del tempo, per gli abusi e le condotte "latu sensu.
ricattatorie cul dava luogo 1l sistema di validita per-
petua del marchio:consentende al titclare di questeo,pur
se registrato in epoca remota, e di fatto abbandenato,
di inibire in gqualsiasi momento anche con scopli mera-
mente emulativi, 1'uso di marchi affini pil recenti ed
effettivamente utilizzati; e dalla ricerca di rimedi,in
attesa dell’intervento del legislatcore, cui sembrd ri-
spondere 1l’elaborazicne della tesi c.d. della
“derelictio tacita” consistente in una sorta di presun-
zione di abbandonc del diritte al marchio malgrade la
sua perpetuita,da parte di chi non lo aveva usato per
lungo tempo. Ovvero per lungo tempo aveva tollerato
l"use di un marchio affine dea parte di altri (Cfr.
Cass. Rema 6 marzo 1907).

In realta le decisioni che hanno segulto
1’ interpretazione restrittiva non hanno disconosciuto
la necessitd di una disciplinag alle possibili forme di

rinuncia all’esercizio del diritto,ma hanno ritenute
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che tale tutela dovesse, nell’intedimento del legisia-
tore del 1942, arrestarsi a fronte del presupposto sog-
gettivo richiestc per la convalidazicne: e cioe la buo-
na fede richiesta in capc al titolare del brevetto af-
finche egli potesse avvalersi dell’istituto
(Cass.549/1%65). E che non sarebbe mai configurabile a
favore di quest’ultimc per la sussistenza del regime di
pubblicitd legale {Cass. 2724/1960) allorgquando il_mar«
chio anteriore sia stato brevettate (e la notizia della
concessione del brevetto percid pubblicata sul Bollet-
tino dei brevetti per .invenzioni,modelli e marchi ex
art.35 r.d. 929).

Ma anche quest’argomentazicne -che,peraltro, e la
sola utilizzata dai ricorrenti per dubitare della bucna
fede della controparte nel successivo uso dei due mar-
chi,ed anzi per presumerne la malafede-~ disvela la pro-
pria parzialita, essendo ail’evidenza fondata sulla so-
la ipctesi dei ﬁarchi eguali o identici,ed avendo tra-
scurato gquella,nella realta assai piu frequente,di mar-
chi solo simili,e comungue tutti i casi di confondibi-
lita del segni che si profill come riflesso della loro
somiglianza:in rapportc ai gquali é sicuramente ipotiz-
zabile la buona fede {anche per le difficolta di acce-
dere prima della concessicne del brevetto a documenti

diversi al verbale di deposito contenente soltanto una
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descrizione sommaria del marchic,ed una 1indicazicne
delle classi dei prodotti per cui il brevetto & richie-
sto) .

D’altra parte, la giurisprudenza di legittimitd ha
rilevato ripetutamente che 17attivita pubblicitaria &
rivelta alla finalita di rendere conoscibile un fatto
od un atto, senza pretendere di realizzare
17acquisizione della concscenza effettiva; sicche da
essa deriva la conoscibiiita legale,la quale opera qua-
le surrcgate © come equipollente della conoscenza ef-
fettiva (& fuori dalle ipotesi specificamente previste
non pud considerasi equivalente a quest’ultima). Laddo-
ve detta funzione sostitutiva resta estranea all’art.
48 posto che lo stesso include fra i suci elementi co-
stitutivi lo stato di ignoranza e qualifica come fatto
impeditiveo unce stato di conoscenza (effettiva): percid
inducendo il giudice ad indagare in relazione alle cir-
costanze contingenti del casce (fra le guall é da com-
prendere lfavvenuta registrazione) circa 1l’esistenza in
concreto della conoscenza e deil’ignoranza anche in ca-
po al richiedente la convalidazione.

E’ proprio per tali ragioni che questa Corte,fin
dalle prime applicazioni della normativa,ha ritenuto
ammissibile la bucna fsde di colul che abbia adottate

un marchioc eguale ¢ simile ad altro marchio registrato
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(Cass. 272/1945; 1260/1955); e che le nucve discipline
nazionali e comunitarie hanno definitivamente smentito
l7asserita incompatibilita logico-giuridica tra previ-
sione della pubblicita legale e bﬁona fede di colui che
agisce in contrasto con le risultanze della medesi-
ma:prevedendo quale limite all’Iistituto il caso cuil il
marchioc postericre sia statc deomandate in malafede” ,e
percié ammettendo Implicitamente una vasta gamma di
fattispecie in cui la mancata consultazione del regi-
stro dei brevetti e 17uso pubblico in buonafede di det-
to richiedente possano coesistere (Cass. 1424/2000).

6. Le argomentazicni principali e nel contempo piQ
suggestive delle decisioni di questa Corte a sostegno
della tesi restrittiva, provengono tuttavia da
un’ interpretazione sistematica dell’intera normativa
che si & articolata attraverso 1 seguenti rilievi: a)il
conflitto tra due marchi registrati e regolato
dall’art. 47 che dispone la nullita di quello successi-
vo per mancanza del requisito della novitd, e che esau-
risce la disciplina delle nuilita;per cui, siccome i1l
conflitto tra marchi di fatto & regolato dal criterio
temporale, 1l successivo art.48, avente una propria ed
autonoma collocazione nel sistema, non pud® che riferir-
si esclusivamente zll’ipotesi residua di conflitto tra

un marchio non brevettato ed uno successive brevettato
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privilegiando 1in coerenza con 1l particolare favore da
parte delle altre disposizioni per il principic della
brevettabilitd rispetto a quellc della novita:; b)si
esclude in tal modo la convalida o convalescenza di cio
che le precedenti disposizioni hanno dichiarate nul-
lo;la guale, d’altra parte, non si concilia con la ri-
gorosa tutela accordata dalla legge al marchi di impre-
sa muniti di regolare krevetto; c)sul piano degli ef-
fetti wviene altresi evitata 1l7assurda contemporanea va-
lidita di brevetti appartenenti a titolari diversi che
avendo per oggetto marchi eguali o simili siano fra di
loro manifestamente incompatibili; dje viene soprattut-
to evitata la paradossale conseguenza che dovrebbe con-
seguire a tale situazione, che sia 11 giudice ad elimi-
nare il primo brevettc attraverso una pronuncia di de-
cadenza non prevista dalla legge, onde ripristinare la
coerenza del sistema per il guale uno ed un sol brevet-
to deve esistere a coprire un unico diritto di esclusi-
va.

Ma nessuno di essi appare persuasivo anche perché
finisce per far leva, soprattutto, sulla classificazio-
ne apricristica come irrazionale di un effetto che il
principio cppostoe comporterebbe.

Non & infatti sostenibile la mancanza di connessio-

ne tra le disposizioni dell’art.47 e guelle dell’art.48
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che riguarderebbero ipotesi diverse ed inconciliabili,
posto che la prima nell’enunciare la regola della nul-
lita del brevetto, fa immeditamente ed esplicitamente
“salve 11 disposto dell’articolo seguente”:percid in-
staurando essa una specifica connessione con
quest’ultimo, e preannunciandone 1l contenuto in una
limitazione o in una diminuzione,ovvero se si vucle in
una dercga,degli effetti normali da essa previsti (la
declaratoria di nullita).

Ancor meno sostenibile € che la clausola possa es-
sere riferita scltanto ella prima categoria ivi c¢onsi-
derata di nullitd in relazione al difetto dei requisiti
di novita del marchio in conseguenza di preuso: piutto-
sto che anche alla fattispecie di cui al n.3 di prece-
dente concessione di altro brevetto per il medesimo
marchio:anzitutto per la sua collicocazione significati-
vamente nella parte iniziale della disposizione ove si
preannuncianc tutte le possibili fattispecie di nullita
del brevetto (piuttosto che subitc dopo la specifica
ipotesi stabilita dal n.1l); e guindi per la sua dizione
generica,ncn contenente limitazioni di alcun genere.
Per cul, pud dubitarsi che essa possa trovare concreta
applicazione nellfipotesi prevista al n.2 di invalidita
del marchio per contrarieta all’ordine pubblico o al

buon costume, o perché consistente in segni sottratti
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alla privata appropriazione in forza delle convenzioni
internazicnali,o negli altri casi del precedente art.
18, in guanto configuranti altrettante ipotesi di nul-
1itd radicale ed originaria del presunto diritte, piut-
tosto che casi di venir meno della sua protezione. Ma
siffatta incompatibilita loglica non sussiste sicuramen-
te nella fattispecie individuata dal n. 3 di nullita
del brevetto perché “concesso pver i1l marchio che abbia
gia formato oggetto di brevetto avente effetto da data
anteriore, al termini dell'art. 19%”: relativa ail rap-
porti di guesto con marchi preesistenti o successivi,
cui ha riguardo proprio 1l’istituto della convalidazio-
ne,in relazione ai guali dunque ben poteva prevedersi
1’ impedimento alla dichiarazions di nullita di  cui
all’art. 48 gualora questa, decorsi 5 anni sia richie-
sta sotto il profilo della confondibilita con una paro-
la figura o segno altrui.

Le due norme,conclusivamente non regolano ipotesi
diverse, ma la minore (art.48) riguarda un aspetto del-
la maggiore (art.47) e tra di esse & semmai istituito
dalla clausola,altrimenti priva di senso giluridico,un
rapporto di genere a specie proprio nei termini eviden-
ziati dall’interpretazione estensiva, che l'azione d4di
nullitd -altrimenti assoluta- viene paralizzata per vo-

lonta dello stesso art. 47 in ceonseguenza dell’istituto
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della c.d. (dagli studiosi e dalla giurisprudenza) con-
validazione o consolidazione anche nella ipotesi in cui
il suo titolare la faccia wvalere per la confondibilita
da parte di soggettli esterni del seconde brevetto con
guello proprio.

Le Sezioni Unite devono, poi, rilevare che
nell’art., 48 non vi & una sola parcla che suggerisca o
autorizzi la conclusione che la norma abbia inteso sa-
nare o convalidare un marchic nullo, restitusndogli cio
che gli & stato negato dall’art.47, e percid in aperta
contraddizicne con gquest’ultima disposizicne:la stessa
invece introduce una preclusiocone all’esercizio tardivo
dellfazione di nullita (o di contraffazione) per il
fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termi-
ne di cui si é& detto,lasciando impregiudicata ogni que-
stione di wvalidita ¢ nullita del marchio posteriore nei
confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avver-
tito da attenta dettrina, che 11 suo titeolare rimasto
inerte & decaduto dal diritto di difendere 1’uso mono-
polistico del marchio nei confronti di colui del quale
ha tellerato 1l'abuso. In analogia a guanto disposto
dall’istituto della Verwirkung del diritto tedesco,di
carattere piu generale,per 11 dquale la negligenza
nell’esercizio di un diritte,creando 1’affidamento che

il diritto ncon sara esercitato, preclude l'azione a di-
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fesa del diritto stessc. Per cul si tratta di una ncrma
di carattere processuale che in forza di dette princi-
pio,per 11 quale & indifferente che 1l marchio prece-
dente sia soltanto usato di fattc o anche registrato,
stabilisce per il suo titolare inerte decadenza
dall’uso esclusivo dello stesso e preclusione in futuro
di azioni con un precisoc contenuto dirette ad affermare
l’esclusivitd del dirittoe nei confronti del soggetto
nei cui confronti il suo comportamento fu tolleran-
te:senza percid disporre alcuna decadenza dall’uso fu-
turo del suc contrassegno (che & cosa diversa dall’uso
esclusivo) .

Anzi detto uso veniva espressamente consentito dal
2° comma dell’art. 99 r.d. 1602/1934 e la relativa di-
sposizione & stata sostanzialmente reintrodotta dal
d.lgs. 480 del 1992 {(*I1 titolare del marchic posterio-
re non pud opporsi all'usc di quelle anteriore o alla
continuazicne del preuso); per cul il fatto che la
stessa non compariva nel testo originario pud soltanto
spiegarsi con una mera omissione da parte del legisla-
tore,ovverce pliu fondatamente, per 11 cenvincimento che
la stessa fossé inutile perché la circostanza aggiunta
doveva allora ritenersi del tutto pacifica. Ma non pud
certamente indurre a ritenere Iintrodotta una decadenza

non ‘scritta dalla norma,o peggio abilitare 1l non
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scritto all’esplicazione di effetti normativi analoghi
ad un testo esplicito che 17avesse stabilita.

Petanto non scoltante non pud convenirsi con la sen-
tenza 3750/1957 e le successive laddove postulano come
necessaric effetto alla convalida del brevetto poste-
riore {(affermato dall’interpretazione estensiva) la de-
cadenza del segno anteriore,ma & priva di consisten;a
anche 1l’argomentazione a sostegno del carattere neces-—
sitato di siffatta conclusicone:che altrimenti dovrebbe
verificarsi la coesistenza dei due marchi confondibili
nello stesso mercato,che ne tradirebbe la funzicne di-
stintiva. Perché proprio detta coesistenza ed il mede-
simo effetto si1 wverificano nel caso tradizionalmente
ammesso di convalidazione a seguito di conflitto tra
marchio brevettatc e marchio di fatto,nonché
nell’ipotesi prevista dall’art. 9 r.d. 929/1242,di uso
precedente, da parte di terzi, d&i un marchio non bre-
vettato, che nen importi notorietd di esso, © importi
noctorieta puramente locale, nonché di uso di un marchio
simile o eguale da parte dJdel successive registrante
{Cass.14342/2007; 4405/2006); e perché la disciplina
introdotta nel 1992 & successivamente confermata, dimo-
stra che la coesistenza del segni non & impedita da al-

cuna ragione di principio,
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7.Risultate prive di forza probante le ragioni tra-
dizionalmente addotte a sostegno della lettura restrit-
tiva, si impone percid stesso un’interpretazione
estensiva della norma; la quale —a differenza di quella
analogica (Cass. 7494/1990)- costituisce il risultato
di un'operazione logica diretta ad individuarne il rea-
le significato e la sua portata effettiva,divenuta ne-
cessaria una volta escluso che la lettera dell’art. 48
fosse tale da renderla da scla univocamente riferibile
anche al conflitto tra marchi registrati.

Ma le Sezioni Unite ritengono che la stessa debba
essere privilegiata soprattutto al lume dei vari inter-
ventl nella medesima direzione che si rinvengono nella
recente legislazione citata nel § 3,la quale uniforman-
dosi alla linea di tendenza manifestatasi in altri pae-
si mnonché nellfambito della legislazione comunita-
ria,evidenzia la progressiva evoluzione che ha interes-
sato l’istituto della convalidazione: sorto quale {pru-
dente) limite di un sistema finalizzato ad ottenere il
massimo ricondscimento alla brevettazione dei marchi
coen 11 quale dungue doveva risultare compatibile, ed
ormai rivelto, in seguito alla centinua rielaborazione
di principi ed istituti del r.d. 229/1%942, sempre pil a
garantire 1l’esigenza di evitare‘possibili fenomeni di

abusc del diritto.
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Di tale mutata “ratio” si trova del reste riscontro
gid nel preambolo della citata Direttiva CEE 104 del
1889 che al considerande n. 11 stébiliva che “occorre
per ragioni di sicurezza giuridica,e senza ledere in-
giustamente gli interessi del titolare di una marchio
di impresa anteriore,prevedere che questi non possa pin
richiedere la nullita ovvero opporsi allfuso di un mar-
chio di impresa posteriore al proprio,qualora ne abbia
coscientemente tollerato 1'uso per un lungc perio-—
do,tranne nel caso in cul il marchic di impresa poste-
ricore sia state doemandato in malafeds”. E,quindi, nel
d.lgs. 480/1992 emanato per dare attuazioﬁe alla diret-
tiva suddetta,che ha riformulato interamente il testo
dell’art.48 incentrandclo sul divieto di abuso da parte
del titolare del marchio anteriore ed includendovi
espressamente quale prima ipotesi considerata,il rife-
rimente al conflittce di marchi entrambi registrati: a
riprova della decisa ed ormal irreversibile scelta ope-~
rata dal legislatore a favore dell’estensicne
dell’istituto anche a guestfultima fattispecie, divenu-
ta ferma in tutte le dispesizioni legislative successi-
ve nazionali e comunitarie (§ 3).

Non giova,pertantc opporsi ad una rinnovata lettura
del testo originario,invocando il disposto dell’art.89

d.lgs. 492, per cul “I marchi d'impresa concessi prima
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della data di .entrata, in wvigore del presente decreto
sono soggetti, in gquanto alle cause di nullita, alle
norme di legge anteriori”:in guantce gui non si tratta
di disattendere gquesta dispesizione,ma di sottoperla
allfobbligo generale della c.d. interpretazione evclu-
tiva e sistematica della legge: per osservare il quale
11 giudice non pud limitarsi a rievocarne il senso ori-
ginario,ma al fine di evitare che la stessa si esauri-
sca nella sua primitiva feormulazione,deve invece cerca-
re di conciliare 11 contenuto originario della formula
legislativa con la situazione esistente al momento in
cul detta norma deve essere applilicata; e di evitare,
quindi, situazioni di contrasto o comungue di disarmo-
nia dell’ordine giuridico.

Detta regeola ermeneutica & stata sistematicamente
applicata da dguesta Corte {cfr. Cass. saz. un.
500/1929) fin dalla nota decisione 2702/1940 con rife-
rimento alle nuove disposizionl accolte nel progetti
relativi al nucvo codice civile;ed & divenuta ineludi-
bile a seguito della partecipazione dell’TItalia alla
comunita eurcpea:e cid non soltanto per 1l'evidente op-
portunita di attribuire alla convalidazione del marchio
lo stesso ambito di applicazione nonché la medesima fi-
nalitd che aveva acguistato negli altri paesi della co-

munita; e, dquindi parita di trattamento sul mercato
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agli imprenditori nazionali. Ma soprattutto per
1’cbbligo di interpretazione conforme degli Stati ade-
renti al diritto comunitario enunciato dalla Corte di
Giustizia delle comunita eurcpee; la guale in numeross
recenti decisioni, puntualmente riportate da Cass.
14681/2007, in relazicne alle direttive della Comunita
lo ha riaffermato in modo incondizionato “a prescindere
dal fatto che si tratti 4di norme precedenti o successi-
ve alla direttiva”,con la conseguenza che 11 giudice
nazionale & onerato anche in tal caso di una esegesi
che deve svolgere quanto pin possibile alla luce della
lettera e dello scopo della direttiva “onde conseguire
il risultato perseguito da guest’ultima”.

D’altra parte, 1’art.117, 1° comma Costit. dispone
che la potesta legislativa & esercitata dalle Stato (e
dalle Regicni) nel rispetto oltre che della Costituzio-
ne, “dei wvincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali”; e tantc la Corte Co-
stituzionale, gquanto questo Supremo Collegic, hanno ri-
petutamente affermato che detto precetto impone un
espresso vincolo a diritto comunitario nell'esercizio
della potestd legisletiva statale e regionale. Anzitut-
to nel senso che il legislatore italianc non pud adot-
tare norme in contrasto con il diritto comunitario, es-

sendosi realizzata una limitazione di sovranita (meglio

34




“cessione”) a favore della Comunita (in applicazicne
dell'art. 11 Costit.}, cocmportante quale effetto, dei
limiti che impediscono allo Statc sia di legiferare in
maniera difforme, sia di legiferare su determinate ma-
terie per le quali si e attribuita una competenza
esclusiva alla Comunita.

Ma detta norma comporta altresl l'obbligo del giu-
dice nazionale di verificare d'ufficio la ccompatibilita
del diritto interno con le disposizioni comunitarie; e
quindi, qualora una ncrma interna possa risultare con-
fliggente con una ncrma della Convenzione,il dovere di
detto giudice, che deve farne applicazione, di indivi-
duare, ove possibile, una interpretazione della norma
interna che possa essere compatibile con la Convenzione
suddetta:privilegiande, fra contrapposte soluzioni in-
terpretative -abbiano esse dato luogo ¢ meno,come nella
fattispecie ad un contrasto giurisprudenziale- gquells
coerente con 1 canoni dell’ordinamente comunitario.

E la direttiva comunitaria 21 dicembre 1988
n.89,emanata gquande era ancora in vigore 1’'originario
testo dell’art.48 r.d. 929/1942,e significativamente
rivolta a recare ravvicinamentc delle legislazioni de-
gli Stati membri in materia di marchi dimpresa,aveva
espressamente previsto nell’art. & 1'istituto della

convalidazione precludende al titolare di un marchio di
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impresa anteriore di cui all’art.4,§ 2 (..),il guale ne
abbia tollerato 1'uso in uno stato membro “di un mar-
chio di impresa postericre registrato in detto Stato
membrc”, di richiedere la dichiarazione di nullitda del
marchic di impresa posteriore...per i prodotti o servizi
per i quali & stato utilizzato il marchic di impresa
posteriore.

Analoga disciplina & stata, cuindi, estesa dal ri-
cordato art.53 del Regolamento CE del Consiglio 20 di-
cembre 1993 n.40/94 ail marchi comunitari che consentono
alle imprese di contrassegnare i propri prodotti e ser-
vizi allo stesso  modo su  tutto il territorio
dell’Unione eurcopea; per cuil il diritto comunitaric gia
durante 1la vigenza dell’originario art.48 legge mar-—
chi,non soltanto ammetteva 1’istitute della convalida-
zicne, ma disponeva espressamente che lo stesso dovesse
trovare applicazione anche nel conflitto tra marchi am-—
bedue registrati. Mentre si & wvisto che 1la ragion
d’essere del d.legislative 480 del 1992 & stata proprio
quella di adeguare la vigente legge marchi alla ricor-
data direttiva, anche per in relazione all’istituto
della convalidazione; e che 1’art.45 ne ha modificatc
l’originaria formulazione in termini sostanzialmente
corrispondenti alla disposizione della direttiva in cuil

non soltanto veniva espressamente parificata 1’ ipotesi
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di conflitte tra marchi registrati a quella tradiziona-
le (marchio di fatto preusato & marchio registrato con-—
fondibile), ma & stato altresl sostituite 1l presuppo-
sto di applicabilitd dell’istitute,in origine costitui-
to dal solo uso pubblice in buona fede del marchio, con
17aggiunta nella nuova disposizione {cosi come in quel-
la comunitaria}) anche dalla tolleranza di tale uso
(Cass. 1424/2000).

Pertanto pure 1'originaric testo dell’art.48 del
menzlonate r.d. 929/1942,in astratto suscettibile di
piu interpretézioni,di cui quella tradizionaLe darebbe
un significato non rispondente alla disciplina comuni-
taria, e quindi, In <contrasto con la disposizione
dell’art.117, 1° comma Costit., deve interpretarsi in
sensc conforme a guest’ultima normativa:che 1o dichiara
applicebile ncon soltanto alla fattispecie di conflitto
tra un marchio registrato ed un marchio di fatto preu-
sato,ma anche (e principalmente) nella diversa ipotesi
di conflittc tra marchi registrati.

8. Le considerazioni svolte sulla natura e sulla
funzione della convalidazione rendono evidente
17inconsistenza del 4° e 5° motivo del ricorso con cui
il Di Natale ed i consorti,deducendo viclazione dello
stesso art.48 r.d. 929/1942 ed 89 d.lgs. 480/19%2, si

dolgone che la decisiocone di appelio non abbla ritenuto




che 11 guinguennio richiesto dalle menzionate norme non
era comungue maturato per essere iniziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del nuovo testo di det-
to art.48 ed essere stato interrotto dall’atto di dif-
fida inviato alla controparte con lettera raccomandata
del 18 dicembre 19%57.

31 & detto, infatti, che l7istituto fin dalla for-
mulazione contenuta nell’art.29 r.d. 1632 del 1934,non
& stato mai configurato come una perdita del diritto
all’uso del propric marchic (anzi,espressamente esclusa
dal 2° comma della norma) “erga omnes” oOVVero come pre-—
sunzione di rinuncia da parte del suc titolare alla tu-
tela concessa dalla lesgge nel confronti del titeolare di
marchio gposteriormente registrato;ed ancor meno come
una forma di acquisto del relativo diritto da parte di
guest’ultimo per una sorta di usucapions maturata per
il solo deceorso di un quinguennio: in relazione a cia-
scunc dei quali l’inerzia e 1’inutile decorsc del tempo
ben potrebberc essere interrotti con le manifestazioni
e le modalita previste dal codice civile.

La norma, invece, come & confermato dal suo tencre
ietterale, rivolgendosi esclusivamente alla
“impugnativa” del(la wvalidita del) brevetto contiene
una disposizione di carattere processuale che introduce

un ostaceolo ¢ Impedimente al suo esercizio per il de-
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corsc del gquinquennio di cui si & detto;e percid si
traduce in una wvsra e propria decadenza dali’esercizio
dell’azione di nullita o di contraffazicne. Al pari del
resto di guanto avviene nel diritto tedesco per la
Verwirkung che viene tenuta ben distinta dalla Ve~
rijahrung {prescrizione;. Con la consequenza evidenziata
dall’art.296¢ cod.civ. e puntualmente applicata dalla
sentenza Iimpugnata che la stessa pud essere impedita
scltanto dal compimento dell’atto previsto dalla legge:
che nel caso & soltanto la citazione introduttiva del
giudizio di nullita (o di contraffazione) o comunque il
ricorso per 1l'inibitoria dell’uso del brevetto poste-
riore:come del resto resc palese dallo stesso art.48
laddove €& stabilito che i1l marchio anteriore deve esse-
re gla conosciuto come distintivo di prodottl o merci
dello stesso genere “alla data della domanda” che e,
all’evidenza, gquella giudiziale rivoltaza allfimpugnativa
del marchio di cul al precedente art.47 n.3; e viene
preso in considerazione per il maturare della convali-
dazione esclusivamente periodo di usc in buona fede per
un periode di 5 anni compresc tra la pubblicazione del
brevetto di cui allfart. 35 e “1l’impugnazione” giudi-
ziale.

Pertanto del tuttc correttamente la Corte di appel-

le ha rilevato da un 1lato che detta “domanda” con le
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caratteristiche richieste dalla norma era stata propo-
sta soltanto con il ricorso cautelare zl Tribunale di
Milano depositato in data 20 marzo 1998, percid a nulla
rilevando 1’invic della precedente diffida in data 18
dicembre 19297; e dall’altrc che detto depositc era suc-
cessivo allo spirare déll”intero quinguennic stabilito
dallfart.48:perfinc se il dies a gquo fosse stato calco-
lato a decorrere dal 1° gennaio 1993, data di entrata
in wvigore del d.lgs. 480/1992, applicando 1lfultimo com-
ma dell’art.89 di detta normativa (pil favorevole al
ricorrenti) piuttosto che dal gennaio 19%C in cui aveva
avuto inizio 1"uso del marchio brevettato 581.357 (che
era stato quellc successivamente registrato), in con-
formita al dispostc del 1° comma dello stessc art.89.
Con la conseguenza che perde di rilievo stabilire se
nel caso concreto si applicava 1l’una o l'altra disposi-
zione perché in entrambe le ipotesi la sentenza impu-
gnata ha accertato che la preclusione all’esercizio
dell’impugnativa alla data della “domanda” era matura-
ta.

9. Con 1l secondo mectivo del riceorso,la s.r.l. Ca-
momilla ed i consorti,deducendo viclazione dell’art.48
r.d. 922 del 1242,censuranc la sentenza impugnata per
non aver considerato: a)che il marchio 421.804 non era

stato registrate per prodotti di abbigliamento,per cui
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non era suscettibile di convalidazione per tali prodot-
ti,in relazione ai quali doveva qualificarsi *“di fat-
to”: non potendo alla mancata reazione del titolare del
marchic gia registrato attribuirsi altro effetto se non
gquello di tolleranza della contraffazione; e neppure
condividersi la tesi che la convalidazione possa opera-
re per 1 predottli per 1 quali il marchic & stato usa-
to,ma non registratc; b} che la dichiarazione di prote-
zione deve essere interpretata nel senso di escludere i
settori la cui classe non viene indicata dal titolare
del marchio registrato. Con la conseguenza che: a) ta-
luni accessori dell’abbigliamento ncn potevano costi-
tuire nel contempo oggetto del proprio marchio regi-
strato per la calasse 25 e di quello della controparte
registratc per le classi 16, 18, 20, 24 e 28; anche
perche la classificazione internazionale dei beni e dei
servizi esclude la possibilita di scvrapposiziocne tra
classi ed impone a tal fine al registrante, allorché un
prodotto possa avere una ccllocazicne in pitt classi,di
scegliere 1la classe alla quale riferirlo; b)ove per
qualsiasi ragione venga pronunciata la convalidazione
di un marchio registrato con 1l’indicazione delle classi
suddette, la stessa non abilita chi 1ha ottenuta a
trasferire la incontestabilita nel campo dei prodotti

per abbigliamento, esclusi dalla dichiarazione di pro-
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tezione.

Anche queste censure sono infondate.

Noen é& condivisibile 11 percorso logico attraverso
il guale i ricorrenti sono pervenuti al risultato che
il marchio n. 421.804 non essendo stato registrato per
prodottli di abbigliamento,doveva considerarsi di fatto
e come tale insuscettibile di convalidazione per tali
prodotti. Anzitutto perché la decisione impugnata non
ha in punto di diritto mai esteso, neppure in linea
astratta l'ambito di applicazione dell’art.48 r.d. 929
alia sequenza temporale marchio registrato- marchio di
fatto successive e confondibile; né, con riferimento al
caso particolare, ha dichiarato in alcuna parte della
motivazione la incontestabilita del marchio suddetto
nel campo dei prodotti dellfabbigliamento e degli ac-
cessorl per 1l’abbigliamento (di cui alla classe 25),per
i gquali la controparte non aveva ottenuto la registra-
zione.

F guindi, per 1’inconsistenza del tentative di neu-
tralizzare gli effetti della registrazione del marchio
in guestione e di escluderne in tal modo la convalida-
kilita attraverso il recupere di qguel collegamento e/o
dell’interferenza con 1 settori merceologici del prece-
dente brevetto 407.266 della s.r.l Camomilla,rilevanti

invece ai fini dell’accertamento della sua nullita e/o
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contraffzzione, c¢he la Corte territoriale non aveva
esaminate a causa della preclusione temporale posta
dalla norma.

Gli stessi ricorrenti,infatti, hanno riferito e ri-
conosciuto che parte avversa & risultata titolare del
marchio “sulla parola “Camomilla” utilizzata per con-
traddistinguere prodotti fabbricati a Buccinasce dove
ha sede la societa” (pag.Z2),concesso 1l 12 maggio 1986.

Cra, 1in relazione alla connaturale funzione del
marchio, di identificazione di un determinato prodet-
to,c di una determinata categoria di preodotti (nonché
di facilitarne la penetrazione commerciale}, Ll7art.
2569 cod. civ. qualifica il relativo diritto, guale di-
ritte di wvalersene in modo esclusivo “per le cose per
le quali e stato registrato”; mentre 1'art.l r.d. 929
del 1942, definisce i diritti di brevetto per marchio
di impresa come facoltd di far “usc esclusivo del mar-
chio per contraddistinguere 1 prodotti o le merci.”. Ed
il successivo art.26 signficativamente prescrive
all’atto della domanda di brevetto, l’indicazione del
genere di prodotti o merci che il marchio serve a con-
traddistinguere nell’ambitc della tabella C annessa.

Da tali espressioni consegue che 1l marchio non
forma oggetto di esclusiva di per sé,quanto in relazio-

ne al suo uso come segno distintivo del settore merceo-
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logico (normativamente prefissato) in cui il segno vie-
ne adottato; o meglio ancora nell’ambito merceologico
per il quale la norma,in relazione alla registrazicne
riconosce l’esclusivitd dellfutilizzazicone del segno. E
che l’esistenza della tutela brevettuale si fonda pro-
prio sulla rivendicazione della protezione per classi
di prodotto,sulla base della menzionata classificaziocne
merceoclegica. Per cui, avende la Corte di appello ac-
certate, 1in ottemperanza a questo quadro normative, che
il marchio n.421i804 era statc registrato (per gquanto
qui interessa) per 1le classi 16 (articoli di carta e
cartoleria), 18 (articoli in cuoio, bauli wvaligie
ecc.), e 24 (prodotti in tessuto), proprio per il prin-
cipio ricordatc dai ricorrenti che “il marchio & regi-
strato con riferimento ai prodotti per 1 quali & regi-
strato” (pag.l5 ric.}, non era pin sostenibile, in con-—
trasto con la procedura di brevettazione iniziata con
domanda dei 21 giugno 1983 ed utilmente conclusa con la
menzionata concessione del 12 maggio 1986, che lo stes-
sc dovesse gqualificarsi “di fatto” e non fosse ricondu-
cibile nella dichiarazione di protezicne della regi-
strazione: residuando, invece, 1l problema di accerta-
re, al fini della sua convalidazione, se lo stesso fos-—
se stato utilizzatc per 1 generi di prodotti per i qua-

li era statc registrato,ovverce per generi merceocologici
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affatto diversi, gquali (in ipotesi) 1 prodotti di abbi-
gliamentc di cui alla classe 25, éia oggetto del mar-
chic n. 407.266 dei ricorrenti,posto che 1'istituto in-
trodottoe dal menzicnato art.48 r.d. 929, richiede come
presupposto per la sua applicazione 1’uso pubblico in
buona fede del marchioc per 5 anni senza contestazioni
“dopo la pubblicazione di cui all’art.35, 1° comma”.

Siffatto accertamento & stato puntualmente compiuto
dalla decisione impugnata pervenuta al risultato che “i
prodotti realizzati e diffusi sul mercatc dalla s.p.a
Camomilla eranc assolutamente rientranti nelle catego-
rie per 1le guali il marchioc era stato registrato”;ed &
divenuto incontestabile per non avere 1 ricorrenti nep-
pure prospettatc incongruita o illogicitd nella relati-
va motivazione:percio pit non consentende di individua-
re gli estremi di una non corretta applicazione
dell’art.48 r.d. 929 nel giudizio al riguardo della
Corte di appello,né di rimettere in discussione la ri-
correnza del presupposti per la convalidazione del mar-
chio Camomille per i prodotti per cul aveva ottenute la
registrazione.

D'altra parte la Corte di appello non ha mai prete-
s¢ di estenderne gli effetti anche a prodotti non rien-
tranti nelle classi suddette:avendo avute,per converso

cura di specificare che il marchio & registrato per una
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certa categoria o per pllt categorie di prodotti,e che
la cconvalida & possibile soltanto per essi:cosl come
riconoscone ¢gli stessl ricorrenti laddove deduccono
(pag.22) che un marchio registratc “e suscettibile di
convalidazione solo per 1 prodotti delle classi per le
quali & stato registratc e per 1 prodetti affini a
guelli compresi in tali classi”.

A tal fine,anzi, la sentenza impugnata ha ritenuto
pitt volte necessaria la precisazione che la convalida
suddetta non & consentita “genericamente per ftutti i
prodotti per 1 gquali il marchio sia stato registra-
to,guanto per quelli per i guali & stato di fatto uti-
lizzato”:percid correftamente traendo dal testo
dell"art.48 non la conclusione che le attribuiscono i
ricorrenti, ma una ulteriore limitazione all’ambitc di
applicazione dell’istituto, che richiede dapprima
17individuazicone delle classi e del prodotti per i gqua-
1i 1’ imprenditore ha ottenuto la registrazione,e pci la
disamina,nell’ambito di dette classi, di quelli fra di
essl (e non quindi al di fuori di essi) effettivamente
utilizzati. E ribadendo siffatto risultato nella consi-
derazione conclusiva che la ccnvalidazione nen sareb-
be,del resto, applicabile “se i prodotti per i quali il
marchioc & stato effettivamente utilizzato fosserc asso-

lutamente diversi, disomogenei, destinati a soddisfare
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&

esigenze diverse, direttl ad un pubblicom” rispetio a
guelli per i1 guali il marchio & stato regiétrato.

Che se poi detti predotti presentavano affinita ri-
spettoma guelli per cui imprenditori concorrenti aves-
sero ottenuto in precedenza la brevettazione (anche in
altre c¢lassi), e se guindi nel caso concreto, detta af-
finita sussisteva con 1 prodotti di abbigliamento (ed
accessori) rientranti nella classe 25 (per la quale il
Di Natale aveva brevettato 11 precedente marchio
407.266), ovverc se non fosse stata effettuata la scel-
ta della classe cui riferire ciascuno di tali prodotti,
onde evitare la sovrapposizione tra le relative classi,
non per guesto venivano meno gli effetti della regi-
strazione; © se ne verificava una sorta di decadenza
con conseguente perdita della protezione,non prevista
da alcuna dispeosizione di legge. Ma ciascuna di dette
situazioni poteva determinare il difetto di novita del
marchic successive,ovvero se identico ¢ simile per pro-
dotti affini, il rischio di confusione con quelli per
cul era state ottenuto 1l marchio 407.266: percio le-
gittimando 1 ricorrenti ad esperire l’azicone di nullita
o quella di contraffazicne onde impedire (anche} che il
proprio anteriore marchio registratoe per prodotti di
abbigliamento ed accessori potesse essere utilizzato

per prodetti pur affini a guesti ultimi, ma suscettibi-

47




1i di rientrare in altre classi; e quindi destinati a
percorrere diversi canali distributivi e diversi punti
di wvendita (Cass. 14684/2007; 21013/2006; 23787/2004).
Laddove la loro inerzia protrattasi per un periode di
tempo superiore a guello stakilito dal ricordato art.48
ha comportato la <c¢onvalidazione anche del marchio
421 .804: avente necessariamente un’estensione parli a
quella che avrebbe avuto ciascuna di dette azicni e
percid comprendente l17usc del prodotti classificati
nelle classi di cui si & detto e di quelli affini, ma
comungue rientranti fra quelli per cul era stata conse-
guita la registrazicone.

10. Con il sesto metivo 1 ricorrenti,deducendo al-
tra violazione dell’art.48 r.d. 929/19%42 e dell’art.13
nuovo testo legge marchi, si dolgono che la Corte di
meritce abbia sancito 1fincontestabilitd per effetto di
convalidazicne non soltanto del marchic successivamente
registrato,ma per analogia,anche della denominazione
soclale,pur palesemente incompatibile con il diritto
esclusivo del suo titolare:senza considerare né il ca-
rattere eccezionale di detta normativa che non consente
il ricorso all’analogia, né le contrarie considerazioni
contenute nella decisione 14483/2002 di questa Corte,la
quale ha affermato la non estensibilita della convali-

dazione ad altri segni distintivi dell’impresa.
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Con 1'ultime motive, deducendo contraddittoria mo-
tivazione censuranco la sentenza impugnata per avere
dapprima accertate 1'affinita dei prodotti immessi sul
mercato dalla s.p.a. Camomilla con quelli propri,ed in
particolare con gli accessori per 1’abbigliamento;per
poi escludere che la produzione e la vendita di artico-
1i da regalo in genere, da includere soprattutto
nell’ambito degli oggetti di cartoleria,potesse dar
luocgo a rischio di cenfusione con i propri oggetti di
abbigliamento; e «c¢id al fine di sancire comungue
1’ incontestabilitd della dencominazione sociale della
controparte, cenfermata secondo la sentenza non gia da
un giudizio di confondibilitd condotto in astrat-
to,bensi dal dato incontestabile che nei 20 anni di
convivenza delle due attivita non si era verificata di
fatto alcuna confusione.

Anche queste doglianze sonc infondate.,

Non ¢ anzitutto esatto che la Corte di appello ab-
bia dapprima riconosciuto (pag.18) 1l rischio di confu-
sione tra le denominazioni sociali delle parti,per poi
contraddittoriamente escluderlo:anzituttce perché nella
ﬁarte della motivazione indicata dai ricorrenti la sen-
tenza non ha affatto esaminato guestioni inerenti a
siffatto rischio,bensi il diversoc problema dell’ambito

di convalidazione del marchio della resistente regi-
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strato al n. 421.804, nonche delle classi di prodotti
cul esso si riferiva.

Quindi, perché detti giudici si sono ivi limitati a
riportare la prospettazione difensiva degli allora ap-
pellanti laddove sostenevanc “1’affinitd” deil prodotti
immessi sul mercato dalla s.p.a. Camomilla con quelli
propri, con particolar riguardo agii accessori
dell’abbigliamento; ed a dare atto che 11 Tribunale
aveva riconosciuto detta affinitd limitatamente ai pro-
dottl destinati ad essere portati sulla persona (speci-
ficamente elencandoli).

Infine perché la sentenza ha risolto la dquestione,
percid non riguardante la denominazione, prescindendo
dalla prospettazione suddetta e considerando decisiva
al riguardo la circostanza obbiettiva che anche 1 pro-
dotti di cui si deduceva 1faffinita rientravano comun-
que nelle categorie per le quali la resistente aveva
conseguitce la registrazione.

La Corte territoriale, ha invece, affrontato 1l
profile di censura inerente alla violazicne della deno-
minazione sociale,per la prima volta e senza incorrere
nella contraddizione denunciata,nel successivo § 6, in
particolar modo nell’ultima parte della motivazione,
peraltro attenendosi ali principi enunciati dalla giuri-

sprudenza di legittimita, che qui giova riassumere (per
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quanto pud interessare): 1) lfart. 2563 c.c., comma 1,
statuisce, che "l'imprenditore ha diritto esclusivq al-
1'uso della ditta prescelta"™; la guale - al pari della
dencminazione sociale, dell'insegna e del marchio - &
un segno distintivo relativo all'attivita d'impresa. E
pil specificamente, contraddistingue quest’ultima, men-
tre i1l marchio contraddistingue 1 prodotti; ed entram-
bi, peraltro, mirano per un versc a favorire l'acquisi-
zione e 1l mantenimento deila clientela, per altro wver-
s0 a rendere consapevoli i consumatcri neile Joro scel-
te. Sicché la rispettiva disciplina, seppure € conte-
nuta in fonti normative diverse, e assoggettata a talu-
ni principi comuni, fra i guali la necessita che detti
segni distintivi abbianc il carattere della verita, ca-
pacita distintiva e novita; II) per tali ragioni il
successive art. 2564 cod.civ. stabilisce che "guando la
ditta & uguale o simile a quella usata da altro impren-
ditore e pud creare confusione per l'coggetto dell'im-~
presa e per il lucge in cul guesta & esercitata, deve
essere integrata o modificata con indicazioni idonee a
differenziarla™. E l'art. 2567 cod.civ. statuisce, a
sua volta, c¢he anche alla denominazione delle societd
si applicano le disposizioni dell'art. 2564 cod.civ.:
IIT) per l'applicazione di detta normativa non & tutta-

via sufficiente che due societa inseriscano, nella pro-
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pria denominazicone, la stessa parcola, la guale assuma
per entrambe efficacia identificante,ma cccorre altresi
che si wverifichi possibilita di cenfusione, in relazio-
ne all'oggetto ed al luogo delle rispettive attivita:e
cicé la virtuale possibilitd di confusione tra le ditte
e le denominazioni sociali dei due imprenditeri;per la
cul valutazione non & necessario prendere in considera-
zione le attivita effettivamente svolte dalle imprese,
bastande il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali
risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubbli-
cita, poiché 1'oggetto sociale costituisce 1'esterio-
rizzazicne dell'attivita d'impresa in tutto il suc am-
bito ed in tutta la sua potenzialitd espansiva (Cass.
7651/2007; 10728/1994; 2881/1%89; 6678/1987) .

in cconformita a quest’ultimo criteric la Corte di
appello si € chiesta se sussisteva la situazione di
cenfondibilita delle denominazioni sociéli delle parti
ipectizzata dall'art. 2564 cod. civ., che ha escluso,per
il fatto che la societd resistente ha per oggetto so-
ciale “la produzione e la vendita di articoli di regalo
in genere”;perché la stessa opera pertantc in un setto-
re ben differenziato da quello dei ricorrenti,e la sua
attivita si inserisce soprattutto nell’ambito degli og-
getti di cancelleria; mentre quella della s.r.l. Camo-

milla riguarda esclusivamente il settore
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dell’abbigliamento. E perché infine era diversc anche
1l’ambitc territoriale in cuili le due socleta avewvano
sempre operato.

Ha quindi tratto ulteriore conferma della corret-
tezza di detto apprezzamento dal fatto obbiettivo che
nei venti e pitu anni di attivitad rispettivamente esple-
tata nei due diversi settori non si fosse verificata
alcuna confusione,né fosse stato denunciato dai ricor-
renti alcun episodic significativo al riguardo:perciod
avvalendosi di quest’ultima argomentazione non gia per
aver dimenticatc che andava eseguita la diagnosi previ-
sionale richiesta dalla giurisprudenza in base al po-
tenziale rischio di confusione tra le due denominazioni
sociali, bensl esclusivamente per ribadire il risultato
della relativa valutazione sfavorevole ai ricorrenti,
che riceveva un significativo conforto anche
“dall’incontestata e pacifica convivenza fra denomina-
zioni e segni nel corso di un periodo cosi lunge”. Per
cul in tale articelata ed esaustiva motivazione non so-
noc riscontrabili neppure le contraddizioni lamentate
dai ricorrenti, che d’altra parte non hanno indicato
alcun altre profilo asseritamente trascurato o insuffi~
cientemente o 1llogicamente valutatoe dal giudice del

merito.

BEd allora essendo la decisione della Corte di ap-
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pellio fondata su due distinte ed autchnome “raticnes de-
cidendi” -non confondibilitad della dencominazione socia-
le di ciascuna delle due societa e convalidazione anche
della denominazione delia seconda di esse,per effetto
di applicazione analcgica dell’art.48- ognuna delle
quali é sufficiente da scla a sorreggerla,deve trovare
nel caso applicazione la regola del tutto consolidata
nellia giurisprudenza di legittimitéd (Cass. 7077/2001),
che il ;igetto del motive di ricorsoc attinente ad una
di esse (nel casc,la prima) rende superfluc l'esame de-
gii ulteriocri motivi: non potendo la lecro eventuale
fondatezza portare alla cassazicne della sentenza, che
rimarrebbe ferma sulla base dell'argomentc riconosciuto
esatto.

Conclusivamente, la sentenza Iimpugnata va interamen-—
te confermata;mentre per quante attiene alle spese pro-
cessuali,ritiene 11 Collegic che i contrasti ed i di-
versl orientamenti susseguitisi sia in dottrina che
nella giurisprudenza (di merito e di legittimita) sulle
questioni trattate,ne giustifichinoe la compensazione
tra le parti.

P.Q.M,

La Corte,a sezioni unite,rigetta il ricorsc e di-

chiara interamente compensate tra le parti le spese del

giudizio di legittimita.
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Cosil decisc in Roma il 6 maggio 20(8.

I1 Pre jnte Il Congigli re est.
- o
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