2016

1033

Civile Sent. Sez.1 Num. 13170 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 24/06/2016
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sa) riceorso 16231-2012 proposto da: Cronyfgvr¥()

MI? METRO GROQUP INTELLECZTUAL PROPERTY GMEBH & CC. EGr 50q C:—T:E
METRC ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., 1in persona del .

20/05/2016
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, o,
elettivamente domiciliate 1in ROMA, VICOLC DELL'OROD

24, presso 'avvocato ROBERTO COEN, che le

rappresenta a difende unitamente agli avveocati

GICRGIG FLORIDIA, ALBERTO TORNATO, giusta procura

speciale per WNotaio dott. PAUL ROMBACH di DUSSELDORE

- W.A 942/2012 del 5.6.2012 e procura a margine del ///

Tricorso:




- ricorrenti -
contro
EDIZIONT METRO 5.R.L., in persona del —egaie
rappresentante pro tempeore, elettivamente domiciliata
in ROMA, WVia SALLUSTIANA 28, presso l'avvecatoc GIAN
LOIGI TOSATO, che la rappreserta e difende unitamente
agli avvocati GIULIO RAFFAELE IPPCLITC, ANDREA NERVL,
giusta procura speciale per WNWeotaic NILS UGGLE di
STOCCOLMA, con Apostille N. 4292 del 5.9.2012;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REFUBEBLICA PRESS(O LA CORTE
I APPELLO DI MILAWO, UFFICIC ITALIANG BREVETTI E
MARCHI PRESSF IL MINISTERCO DELLG SVILUEPRO ECONOMICO;

- intimati -
avversc ia sentenza 1, 1366/2011 della  COGRTE
D'APPELLO di MILANO, depositata 11 12/05/2011;
udita la relazicne della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Dott,
rRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per le ricorrenti, 1'&vvocate PRADO IURI
MARIA, con delega, che ha chiesto l'acceglimento del
ricorso;
udite, per la controricerrente, 1'Avvocato IPPOLITO
G.R. che ha chiesto il rigettoc del ricorso;

udito i1 P.M., in perscona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. FEDERICC SORRENTINO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTC DEL PROCESSO

1. TI1 Tribunale di Milano, chiamato a decidere della
controversia promcssa da MIP Metro Group Intellectual
Property GmbH & Co. KRG 2 da Metro Cash and Carry SpA contro
la Edizioni Matro srl, j91=34 la responsabilita ¢li
quest’ultima in ordine alla centraffazicne dei diritti di
marchio, denominazione ed insegna (Metro} e per usurpazione
di denominazione, oltre che per concorrenza sleale, ha
regspinto le relative deomande e, in accoglimento di gquella
riconvenzionale, ha dichiarate la decadenza parzials, per
non 1082, dei marchi «Metrow e «M.E.T.B.Ce» di proprietd
delle  attrici, limitatamente ali prodeotti e servizi
editoriaii per 1’'infermazione e ail giornali gquotidiani, di
cul alia classe n. 16, con  regelamento delle spese

processuali.

2. Contro la séntenza hanno proposto gravame le attrici.

3. Lla Corte territoriale, investita dell’appello, ha
respinto tutte le doglianze ed ha stabilito che: a)
l'eccezione di inammissibilita delle domande wvolte a far
accertare e dichiarare la piena wvaliditd dei menzionati
marchi («Metro» e «M,E.T.R.O»} di proprieta delle attricil

erano nucve, in guanto introduttive di un ineditoc tema



d'indagine, essendsosl disputato in prime cure - su impulso
delle atirici - solo degli illeciti posti in essere dalle
Edizioni Metro; Ove le attrici avessero voluto contrastare
la domanda =riconvenzicnale di decadenza parziale, per non
nso dei detti marchi, avrebbero dovuto farlo, nel corso del
primo grade di giudizio, ai sensi dellfart. 183, co. G5,
C.p.c.; b} wvi era una chiara diversita tra il gquotidiano
ruoblicate alle Edizieni Metre, convenuta, e l'opuscolo
cuchlicitario realizzato dalle societd attrieci, Mip e
Metro, con la conclusicne che 1 relativi marchi erano
decaduti, parzialmente, per non use, in considerazione
dellfassenza di affinita tra i due tipi di prodotti (di

contro non bastando neé gli inserti pubblicitari comuni ai

due prodotti, né il ¢arattere gratuita della loro
distribuzione al pubblico); ¢) il predotto editoriale
diffuso dalle due soclieta attrici, infatti, era

clrcoscritto alla mera comunicazione pubblicitaria e nen
riguardava l'informazione generalistica delle perscne 1in

gquanto: 1l prime era direttc alla secla clientela del

magazzini Metiro, g la seconda, al contrario, alla
generalita del pubblico, corn  articoli di  contenuto
irnformativo ({cronaca, politica, costume, sport, ecc.), al

pari di  tutta la stampa d’informazione, gquotidiana o
periedica; d} non aveva pregic la vwvendita al pubblico,
sctto i1 marchic Metro, di libri e gieornali, cilascuno

identificate dai rispettivi segni; e} 11 marchioc Metro,
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infine, ncn aveva affatto natura di marchio forte e
rincmato, capace di conferire ai propri prodotti
rivendicati, wuwna tutela ultramerceologica, in gquanto la
parola «metro» era di uso comune ed 1l pubkblico di
riferimente era selezicnato € limitato, ancorché numercso,
alle scle persone munite di partita Iva e di idenea
tessera, e percid non pari alla platea del consumatori
redi; f£) norn risultava affatto violate 11 principio
dell’onere della prova, averdo 11 giudice di prime cure
valutats tutte le emergenze documentali in atti, sulle
quali arche la Corte territoriale tornava a diffondersi (a
p. 12 della moetivazione) 1in sensc corrispondente alle

valutaziconi del primo giudice.

4. La Corte territorialie ha respinto, altresi, la demanda
dil concorrenza sleale, pure proposta dalle due societd
attrici, sulla base dell’esclusione dellfaffinitd tra i
prodotti realizzati ¢ sul rilievo della distanza esistente
tra 1 rispettivi settori merceologici, riguardanti l7uno la
grande distribuzione commerciale e 1'altro 17 informazicne

editoriale.

5. Il giudice distrettuale, dinfine, ha respinto anche
1'ultima  deoeglianza  delle societd appellanti, aguella
relativa alla usurvazicne deli segno distintivo sia nella

denominazione sociale che nell’insegna, per le ragioni gia

-



sopra illustrate, a propasite cel marchieo, e per il

principic di unitarietd dei segni distintivi.

6.Avverso tale decisione le soccombenti societd MIP Metre
Group Intellectual] Property GmbH & Co. KG e da Metro Cash
and Carry SpA hanno proposto ricorso per cassazione,

affidato & tre motivi di censura, centre cui ha resistiteo
la Edizieni Metro srl, con  controricorso @ 0 memoria

ilustrativa,

MOTIVI DELLA DECISIONE

l1.Can il primo motivo di ricorsc fviclazione e falsa

applicazicne di norme di diritto (artt. 2697 c.c. 58 LM,

ora 24 C2I, e 42 1M, ora 24 CPI), in riferimente all’art.
260 n, 3 o T nonché cmessa, insufficiente =]

cortraddittoeris motivazione circa un fatte controversoc e
decisivo, in riferiments allfart. 360 n. 5 c.p.c.) le
ricorrenti lamentanc c¢he sia stata raggiunta la prova
dell’avvenuta decadenza del marchic sulla base delle
emergenze documentalli prodotte propric dalle attrici-
acpellanti & non gia, seconde il principioc dell’onere della
prova, dalla societa che awvewa richiesto la pronuncia di
decadenza varziale del segno distintivo per non use, che
avrebbe dovuto provarla, Con cid ponendesi in essere, a
sostegno della decisione, una motivazione insufficiente e

contraddittoria.



2. Cor 11 secondo mezzo [contraddittoria motivazione in
ordine alla censura relatliva alla riconosciuta appartenenza
dei rispettivi prodotti alla categoria degli «stampati», in
riferimento allfart. 360 n. % c.p.c.)] le ricorrenti
censurano la sentenza impugnata per contraddittorieta della
rotivazione in quanto, pur avendo riconosciuto
1’ appartenenza delle due pubblicazieni commerciate alla
categoria degll stampati avrebbe affermato la decadenza
dallfutilizzaziene del marchio, in tale ambito categeriale,

in considerazione della non affinita dei due prodotti

3.Cor 11 terzo [viclazione e falsa applicazione dell’art.
20 (CPI, in riferimento allfart. 360 n. 32 c.p.¢., nenché
omessa, insufficiente e contraddittoria meotivazione circa
un  punto decisiveo della controversia, in riferimento
all'art. 3260 n. 5 c.p.c.] le ricerrenti lamentanc la
viclazicne della disposizione di legge richiamata f(ed 1
detti wvwizi motivaziorali} in quanto la Corte territoriale
avrebbe escluse 1l rischico di confusione e di assecciazione
tra 1 segni in conflittc a causa della mancanza del

rapporto di affinita fra le due pubblicaziornl oggetto della

cansa.
3.1. Secondo le ricorrenti, l'ipotesi della centraffazione
nel caso - come quello in esame - di marchil identici (o

[pericdice pubblicitario & stampa d'infermazicne).

gimili) per preodotti identici (o affini) comporterebbe
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L)

1"¢hbhligo della wvalutazigore del rischio di confusicne o di
associaziene ex art. 20, 1° co,., lett. b)), CPI, costituendo
i marchi in conflitto ed 1 prodotti (o servizi) considerati
fattori interdigendenti, onde il tenue gradc di somiglianza
de] prodotti sarebbe compensato da un elevato grade di

somiglianza tra i1 marchi.

3.2. A tale proposito, iroltre, la Corte distrettuale
avrenbe omesso cgni wvalutazione di identitd/somiglianza del
marchio «metrow utilizzato dalle due imprese in conflitto,
essendosi semplicemente riportata alle conclusioni gia rese
sul punte della decadenza parziale (per non usa del
rarchio) e senza procedere ad una valutazicne 1n astratto
(anziche 1ir ceoncrete, come fatte a propesito della
questicne della decadenza} delle identitd/affinitd tra i
prodottl rivendicatl dalie seocieta ricorrenti rispetto a

quelll della societd cggetto di azione legale,

3.3. Cié in 4gquante 11 rischio di asscciaziene e« di
collegamento tra due segni potrebbe sussistere anche nella
consapevolezza, da parte del consumatori, del fatto che 1
due marchi facciano capo a soggetti diversi e non collegati

tra i loro.

4d.71 primo motive del ricorso & infondate.




4.1, Essc censura la sentenza di appello nella parte in cui
ha ritenuto raggiunta la prova della decadenza parziale del
prepric  marchio per non uso, sulla base di Lna
documentazicne che era stata fornita dalle stesse attrici-
appellanti, in tal mode wiclando 1l principioc dellfconere

probatorio.

4.2. Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 284%8 del 2005},
richiamando altro e basilare principio, ossia guello di
acguisizions delle vprave, ha escluso che =iffatto
ragionamente possa avere efficacia in gquanto «nel sistema
processualcivilistico  vigente - 1in specie dopo 1l
riconoscimento costituzionale del principio del giuste

processs - gpera i1 principic di acguisizicne della prova,

in forza del guale un elemente probatorio, una volta
introdotte nel processo, e definitivamente acguisito alla
causa € non puo piu esserle sottratte, dovendo 11 gludice
utilizzare le prove raccelte indipendentemente dalla
provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'chere
probateorico (Nella specle la Corte na affermato che, ove l1a
parte nel corso del processo chieda il ritiro del propric
fascicolo, essa ha comunque l'onere di depositare copia del
documenti probatori che in esso siano  inseriti, onde
impedire che gualora essa, in wviclazione del principi di
lealtd e probita, ometta di restituire il fascicoleo con i1

documenti in precedenza prodeotti, risulti impossibile



all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove

che eranc desumibili dal fascicole avversariol.».

4.3. In sostanza, 11 richiamate «principioco di acqguisizione
della prova» blocca gli effetti giuridici dell’inosservanza
della regola dellfonere preobatoric imponendo al giudice di
considerare ogni risultanza in atti, da gqualungue parte

e53sa sia stata fornita, persino contra se.

4.4, Percid deve escludersi che la Corte territoriale abkbia

commesso errori, di  diritto e motivazionall, awvendo
sostanzialmente aderito - anche Senza una precisa
gnunciazione - proprio ai richiamati principil di diritto.

5. Il secondoc mezzo di cassazione & del pari infondato.

5.1. Con esso, infatti, si richiede a guesta Corte di
censiderare contraddittoeria la metivazicne della sentenza
impugnata che, avendo considerato entrambe le pubblicaziconi
in cenflitto, «come appartenenti alla categoria degli
«stampatis (beni/predetti appartenenti alla Classe n. 16
dell’Recordo di MNizza, concluse per la w«classificazione
internazionale dei prodotti e del servizi», propric ai fini
della registrazicne dei marchi) ha poi affermato la
decadenza delle sccietd ricorrenti dalla titolarita marchio
«Metron per il suc non uso, pur avendo esse commerciato

degli stampati facendo uso del marchio da loro registrato.
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$.2. Nel «<aso 4di specie, 1 giudici di merite hanno

4 n

sostanzlialmente escluse che potesse discorrersi di affinita
tra prodeottil considerando la particolare natura di gquegli
stampati, aventil diversita funzionali macroscopiche, 1in
quanto alcuni eranc diretti alla pubbklicitia commerciale ed

altri erano finalizzati all’informazicone pubblica.

5.3. &econde le ricorrenti, una vwvolta ricomprese nella
stessa categoria merceclogica, non si sarebbe potuto pit
differenziare la consistenza degli «stampati», 1in ragione
del comune supporto materiale che 11 caratterizza ed
indipendentemente dalla iocro destinazione e dalla specifica

furziorne perseguita dal suol sottotipil.

5.4, Ma 1l ragionamentc non convince, perché ancecrato ad
una lettura <ropwo generica delle stesse categorie di
prodotti e servizi in cul le utilita sono state raggruppate
per comoditd di pensiero, come del resto emerge dagli
stessi principi che guesta Corte ha gia avute modo di

affermare.

5.4.1. Infatti, s5i & gia detto (S=z. Z, Sentenza n. 21013
del 20060, che «in tema di1 tutela del marchio,
l'attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di
mercate, da cul dipende tanto l'affinitad tra prodottil
contraddistintl da marchi simili, ai fini del gludiziec di
confondikbilitéd tra gli stessi, gquanto 1'affinitéd tra

settori merceologici, ai fini del giudizio di decadenza per
11



non use del marchio in un determinato settore, consiste
nella circostanza che 1 benl o 1 prodotti di cul =i parla
siano ricercatl ed acquistati dal pubklico in forza di
motivazionl identiche o guanto meno tra loro strettamente
correlate, tall per cul 1faffinitéd Ffunzionale esistente tra
quel beni o prodetti e tra i relativi settori merceologici
induca 11 rconsumetore naturalmente a ritenere che essi
Lrovengong dalla medesima fonte produttiva,
indipendentemente dal dato meramente estrinsecc costitulto
dall'eventuale jdentita dei canali di commercializzazicne.
L'identitda delle esigenze che spingone all'acguisto ded
prodottl di cui si afferma I'affinitd merceclogica non pud
tuttavia escere anccrata a criterl eccessivamente generici
fquali 1l'esigenza di wvestirsi, sfamarsi, dissetarsi,
leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire 1l
nesso che, anche seconds npozicni di comune esperienza, deve
potersi presumere esistente tra 1'identita dei bisogni cul
quei beni sgonc preordinati e l'unicita della loro fonte di
provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del

marchic.»,

5.5. In altri termini, le categerie merceclogiche (o dei
servizi) - che harno ispirato 1 classificatori e conditores
deila Carta di Nizza - costituiscono un dato orientativo e
ron esaustive della icro consistenza, dovendo questa essere

sigrificativamente articolata proprie in rapportc ail

12



carametrli dells funzionalita di beni & servizi, onde anche
11 giudizio di decadenza deve essere compiute tenende
presente anche lo spirite della riforma che {in attuazione
della direttiva n. B9/104/Cee del Ceonsiglio del 21 dicembre
988, recante ravvicinamento delle leglislazioni degli stati
membri ir mazeria di marchl di  impresa; gid ebbe ad
ispirare 1'intreduzicne dell'art. 47-ter LM (1. Se i motivi
di  decadenza ¢ di nullita di un marchico dfimpresa

sussistono seltanto per una parte del prodottl o servizi

per 1 guali il marchio & registrato, la decadenza o nullicd

riguardanc solo gquesta parte del prodotti o servizi.).

2.6. In sostanza, la decadenza del marchio non corrisponde
affatto alle singole categorie merceclogiche {¢ di servizi)
che compongono la declaratoria cperata dalla Carta di
Nizza, dovende la verificazicne dei prodotti essere svolta

terendo conto della omogeneits funzicnale dei beni e della

loro finalita, anche in relazione ai diversi beni

costituzionali c¢he tall beni (e servizi) finiscoro per

servire.

5.7. Avendo fatto sgatanziale applicazione di tali
principi, la meotivazione della Corte territoriale non
appare affatto contradditteria, poiché il riferimento al
supporte cartaces che contraddistingue ogni tipe  di
stampato non elimina la diversitd strutturale esiatente,

per grand:i sotto insiemi, al suc interno.
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5.7.1. E quelle tra la stampa pubblicitaria (funzicnale al
diritte costituzicnale dell’'iniziativa economical e la
stamca dfirforrazicense  (strumento di  realizzaziocne del
diritta costituzicnale all’informazione) appare una
distinzione sicuramente meriteveole di tutela e, quindi,
anche di fondamentoe ed affermazione della possibile
decadenza di una privativa protetta che, per non essere
stata utilizzata in funzione di un bene di rilievo, ne
perde la protezione, arche se relativamente ad un peculiare
settore di esso (nella specie: gli stampati cen finalita
informativa gereralistica, diretta a consegnare al pubblico
dei svei fruitori, notizie ed informazioni nei vari settori

della comunicazione puaral.

6. Il terze motive di ricerso, non ha miglior sorte, sia
nella prospettarzione del vizio di violazione di legge che

in guello della insufficienza motivazicnale.

6.1, Anzitutte, costituiscone profill non censurati da
parte delle ricorrernti, lfaffermazione ccompiuta dalla Corte
territoriale circa: ab la natura debole del marchis
«metrow», 1n gquanto la parcla utilizzata dalie imprese 1in
conflitte era di uso comene: b) il pubblico di riferimente,
che in un c¢aso era selezionato e limitato (ancorché
numercsc) alle sole perscne munite di partita Iva e di

igonea tessera, ma in osgni caso non certo pari alla piu
14




consistente platea dei consumatori medi di informazione

pura (cronaca, pclitica, esteri, spettacoli, sport, ecc.).

6,2, Gla tali considerazioni, fanno concludere per
1" infondatezza della censura di mancanrza della metivazicne,
in crdine alla comparazione del marchi in conflitte, avendo
il giudice distrettuale spostato 1'accente sulla scarsa

consistenza 4di essi, ossia della lore debolezza.

6.2.1. A tale proposito, & ben wvero che anche il marchio
cebole ha una sua tutela che, se non incide sull'attitudine
delle stesse alla registrazione, tuttavia ne limita
l'intensita, ne. sensa che, «a differenza del marchic
cosiddetto forte, in relazicone al gquale wvanno considerate
ililegittime futte le modificezieni, pur rilevanti ed
originali, che ne lascino comungue sussistere 1'identita
sostanziale OVVETC il nucleo ldeologico espressive
costituente J1'idea Ffondamentale In cul si riassume,
caratterizzandela, la sua attitudine individualizzante, per
i1 marchiec dekeole sone sufficienti  ad escluderne  la
confondikilita anche Iievi medificazioni od aggiuntes (Sez.

1, Sentenza n. 14787 del 2007).

6.2.2. Nella specie, la motivazione ha ritenute
sufficientemente differenziabile i due marchi in conflitto
in relazione alla natura del prodetti contrassegnati dalloe
sTesso, caratterizrzati da non affinita - come 9ia si e

detto - perché la natura deil prodotti (bensl distribuiti
15



attraverso «stampatis, ma veicelanti informazioni
gstzutturalmente e funzionalmente diverse e dirette a
pabblici di diversa consistenza e selezione) costituiva il
volane differenziatore dei complessi preodetto/marchio
veicolatl dalle due realta d'impresa, aventi ciliascuna
distinta e differenziata consistenza e presenza sul

mercatao.

6.3. Né 51 dica, ancora una volta, che la differenziazione
compliuta dal giudice distrettiale in relazicne al prodotti
marchiati e errata perché compiuta ir c¢oncreto ({la
tipologia degli «stampati») anziché in  astratto (gli
«stampati» 1in sé& e per sé) poiché tale censura non &
corretta in guante non ceglie 11 dictum della Corte
territoriale che ha ritenutog sufficientemente differenziari
guei complessi tipologicl predetto/marchio, proprio sulla
base della matura astratta di guelle stesse tipolegie, ben
enucleabklli, perché corrispondenti a forme freguenti e
relterabill di prodotti, assai diffusi nell’ambito della
produzione delle rispettive categorie df impresa 2

rispendenti anche a beni di diverso rilieve costituzionale.

6.4. D’altrc canto, proprio a proposite di simili (se non
proprice  identiche) tipologie di prodotti gquesta stessa
Corte ({Sez. 1, Sentenza n, 4386 del 2015) ha di recente
enunciate il principic di diritto secondo cul « In tema di
tutela del marchio, l1'attitudine dei beni a scddisfare le
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medesime esigenze dl mercato, da cul dipende 1'affinita tra
prodotili contraddistinti da marchi simili ai fini del
giludizio di confondibilitd tra gli stessi, consiste nella
circostanza che 1 benli o 1 preoedeotti sianc ricercati ed
acquistati dal pubblico in forza oi motivazioni Iidentiche,
o strettamente correlate, tali per cui l'arfinica
funzicnale esistente tra gquel beni o prodotti e tra 1
relativi  settori mercecologici Induca 11 consumatore &
ritenere che essi provengono dalla medesima fonte
produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformitéd dei

canali di commercializzazione. L'identita delle esigenze

non puo tuttavia essere ancerata a criteri eccesgsivamente

generici fguali I'esigenza di vestirsi, sfamarsl,

dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di
smarrire 11 nessc che, anche seconde nozieni di  comune
esperienza, deve potersi [presumere esistente tra la
coincidenza del bisogni cui guel beni sono preordinati e
I'unicita della loro fonte di provenienza, che costituisce
la wvera ragione di tutela del marchic.», principic che

conferma 17 anzidetta conclusione.

7. In conclusicne, il ricorso - complessivamente infondato

- deve essere respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liguidanc ceome da

dispositivo.
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Respinge il ricorsc e gondanna le ricorrente al pagamento
deile spese processuali gl questo grade di giudizie, che
iiquida - in favore della resistente - in € 10.200,00, di
cui 2 200,00 per esborsi, gcltre alle spese generali

forfettarie ed agli accessori di legge.

Cosl declso in Roma, nelia Camera di consiglio della 1=

sezicne civile della Corte di cassazione, 11 20 maggio



