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CASSAZIONE CIVILE, [ SEZIONE, 5 marzo 1990, n, 1731 —
CorpA Presidente — GRAZIADEL Relgtore — GoLia
P. M. (conf). — Casini (avv.ti Ozzola, Falaschi} -
Allevamento La Selva Pian del Lago s.p.a. (avv.ti An-
dreucci, Pisaneschi)

Conferma App. Firenze, 17 luglio 1987.

Ditta e insegna — Ditta irregolare contenente denomina-
zione geografica — Tutela — Concorrenza sleale —
Configurabilita — Limiti (C. ¢, artt. 2555, 2598, n. 1;
R. D. 21 gingno 1942, n. 929, art. 20).

L’inserimento, nella ditta dell’impresa, di un nome geo-
grafico o di localita, che non st esaurisca in un mero ri-
chiamo del luogo nel quale é ubicata Ulmpresa stessa o dal
quale provengono 1 suoi prodofti, ma assuma attitudine a
contraddistinguere Uunat ¢ gl aliri nel rapporie con le clien-
tela, in relazione alle modalith di uso del toponune od al suo
collegamento con altre espressioni (nella specie, si trattava di
allevatore e venditore di cavalli da corsa, che aveva adotiaio
la dina «Razza del Pian del Lago»), rende gualificabile
come concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, ¢. ¢., il
comportamento dell’ imprenditore concorrente, che successi-
vamente faccia analogo uso del medesimo toponimo, sem-
pre che tale uso sia pedissequo, senza ulteriori indicazioni
od accorgimenti, atti a differenziare, alla stregua delle circo-
stanze del caso concreto, le due attivita imprenditoriali.

Omissis. — Nicolo Casini, con atto del 15 ottobre 1982,
citava dinanzi al Tribunale di Siena la S.p.a..«La Selva
Allevamento Pian del Lago», chiedendo che venisse con-
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dannata a cambiare ¢ modificare la sua denominazione,
nonché a nisarcire il danno.

Assumeva 'attore che l'inclusione in detta denomina-
zione delle parole «Pian del Lago» mgenerava confusione
con Vanaloga attivita di allevamento e vendita di cavalli da
corsa, che egh syolgevn, guale imprenditore individuale,
con la ditta « Rurzy del Pian del Lago».

La domanda veniva respinta dal tribunale, con sentenza
del 20 novembre 1985.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio
1987, rigettava il gravame del soccombente

La Corte riteneva che la pretesa del Casini non potesse
trarre fondamento dall’art. 2564 c. c., in tema di tutela
della ditta, essendo tale disposizione applicabile solo alla
ditta regolare (con il cognome o la sigla dell'imprenditore),
né dall’art, 2598 c. c., in tema di repressione delta concor-
renza sleale, difettandone i relativi requisiti,

A quest'ultimo proposito osservava che 'espressione
«Pian del Lago», comune alla ditta individuale dell’attore
ed alla denominazione sociale della convenuta, integrava
un mero riferimento topografico, non un elemento origi-
nale e di fantasia munito di forza individualizzante, e che,
inoltre, lintegrazione dell’espressione medesima, rispetti-
vamente, con le parole «Razza» e «La Selva Allevamento
s.p.a.» era sufficiente ad evitare possibilitd di confusione.

Avverso la sentenza della Corte di Firenze, notificata il
21 settembre 1987, ha proposto ricorso per cassazione Ni-
cold Casini, sulla base di ire censure.

La S.p.a. «La Selva Allevamento Pian del Lago», cui il
ricorso & stato notificato il 20 novembre 1987, s1 & costituita
con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi: In via pregiudizinie, si deve disattendere la de-
duzione d'mammssibilith del ricorso, formulata dalia resi-
stente sotto il profilo della mancata specificazione della de-
cisicne impugnata, 1l ncorso, mvern, dopo aver indicato,
nell'epigrafe, il numero d'ordine e Iy duts di detta pronun-
cln, nproduce toli elementd alla pagina n. 5, aggiungendo
anche la nozione dell’autoritd giudiziaria che 1'ha resa;
tanto basta ad evidenziare l'osservanza dell’art. 366, 1°
comma, n. 2, c. p. ¢, il quale, nel richiedere l'indicazione
della sentenza impugnata. non impone che essa trovi col-
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locazione 1n una determinata parte dell’atto d'impugna-
zione,

Le tre censure del ricorso, strettamente connesse, inve-
stono la pronuncia della Corte di Firenze nella parte in cui
ha negato la configurabilitd di atti di concorrenza sleale.
Denunciandosi la violazione dell’art. 2598 c. ¢., nonché
difetto di motivazione, si sostiene che al toponimo «Pian
del Lago», inserito nella ditta dell’istante, non poteva di-
seoneseers] funzione individunlizrante, posto che il gferi-
mente ad una localith, {pnota anche sgli scquinenti di ca-
walli da corss, assumeva il valore di glemento orginnle, con
la capacith di contrnddistinguere 1 prodotti dell’alleva-
mento «Razza del Pian del Lago», e che, quindi, la succes-
siva riproduzione del toponimo medesimo ad opera della
societd convenuta, pur se non implicava lesione del diritto
all’'uso esclusivo della ditta, doveva essere considerata atto
di concorrenza sleale, perché determinava possibilithd di
confusione fra I'uno e 'altro allevamento. Del resto, ag-
giunge il ricorrente, tale confusione si era in concreto ve-
rificata, come le testimonianze assunte di primo grado, in-
debitamente trascurate dalta Corte d’appello, inequivoca-
mente dimostravano.

I riportati motivi, da esaminarsi congiuntamente, pur
contenendo alcune esatte critiche alle argomentazioni in
diritto svolte dalla sentenza impugnata, non ne giustificano
il richiesto annullamento, dovendosi condividere il decisum
della Corte di Firenze.

11 problema posto dal Casini (il quale non insiste pit, in
questa sede, nella tesi della responsabilita della controparte
per fatti lesivi del diritto all'uso esclusive della ditta, né
comunque formula specifiche censure avverso la sfavore-
vole statuizione resa sul punto dalla Corte del merito) &
quello della qualificabilitd, come atto di concorrenza sleale,
deli’uso di nomi o segni da altri in precedenza legittima-
mente adottati.

Il quesito deve essere affrontato con esclusivo riferi-
mento al n. 1 dell’art. 2598 c. c. che specificamente delinea
i presupposti di detta fattispecie concorrenziale, tenendo
conto che, in difetto di tali presupposti, non potrebbe in-
vocarsi il successivo n. 3 del citato art, 2598 ¢. ¢., in tema di
fatti contrari «ai principi della correttezza professionale ed
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idonei a danneggiare l'altrui azienda», il quale si riferisce,
in via residuale, a comportamenti diversi da quelli espres-
samente enucleati dai precedenti n, 1 ¢ 2.

Cid premesso, si osserva che il n. I dell’art, 2598 ¢. c.
fissa un duplice requisito affinché possa considerarsi eome
sleale Puae di nomi o segnl gid impiegati dal concorrente;
tali nomi o segni devono avere funzione distintiva, nell’u-
tilizzazione futtane il primo imprenditore, vale a dire at-
Hiudine o contiaddistinguere la sua presenza sul mercato,
g, inoltre, I'uso con pari funzione dei medesimi nomi o segni,
da parte del secondo imprenditore, deve presentare idoneita
a creare confusione fra le due attivita ed i relativi prodotti,
cioé a determinare equivoci, fra i compraton di medie ca-
pacitd percettive, circa la riferibilied dei prodotti stessi
all'una od all'altra impresa (v. Cass. n. 1310 del 12 marzo
1986; 1. 655 del 28 gennaio 1980; n. 685 del 10 marzo 1971),

Acdette regole, che riguardano anche i pomi o segni in-
clusi pella ditta (o prescindere dalla sua autonoma tuteli-
bilith ai senst degli arti. 2563 € seps., €. ©,) non & sottrag-
gono i nomi geografici o di localita (cfr, Cass, n. 2709 del 39
ottobre 1966), quindi, imprenditore, che Ui inserisen nelln
propria ditt, pud opporsi &l successivo uso che ne fiecia il
concorrente, nllegando il divieto dl concorrenza sleale, alle
condizioni che i nomi medesimi assumano effertiva capacitl
i distinguere U'oitivitl d"imprese e che detto successivo uso
sin pedissenue; senza ulterion indicazioni o comungque Ac-
corgimenti ati a differenziare | due copeormenti,

P¥:I caso in esame, il Casini o ragione si dunlé del diniego
detla prima delle predette condizioni,

La Corte di Fitenze, invero, di sostanzinlmente sito che
il toponimo «Pian del Lago= non esprime, nella ditta del-
l'istante, un mero richivmo all'ubicazione dell'impresa od
il luogo di provenieozs dei cavall) allevan, perche & posto
guale complemento di specificazione della parold = rizzis,
ed pltreal non mette i discussione che ln complessiva
espressione <Razza del Pian del Lago» non € rifenibile ad
uny razra di cavalll [di cor=s 0 mend) notn con tale appel-
intivo, Me discende the 'esatto rilievo dells Corte stessa,
ciren 'espurirs| delle parole «Pign del Lagos, di por sé
considerate, in un comune nome geografico. non pub rite-
nersi sufficiente ad escludere che esle sidnoe state in con-
creto adottate, nella ditta del Casini, quale elemento origi-
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male e di fantasip, adeguato per individuare ln sun impresa
niel mpportia con | client, perché si dimenticn che anche il
nome geografico & idoneo ad identificars un'ateivith di im-
presa, quando, facendis parte di una pit ampia espressione,
o per altre peculiari modatith dimpiego, perda ogani colle-
pamento ermorinle

Peraltro, la condividibility delle dedurioni del ticorrente,
ciren in potenzinle atttudine distintiva del dato topografico
inejuso pefly sua dittn, non bagta id infirmare lo statuizione
delln Corte di Firenze, In quale 5i basa anche sull'afferma-
zione chi s societd sonvenuts si & nyvalsa dello siesso dato
bon integrazioni ed apgionte adegunte per individuare
un‘impresa di allevamento autonoma e diversi, cioé su una
clreostanea, & fibadidee, che @ da woln odeativa all’applica-
bilitd deli’art, 2598, n. 1, c. c.

Tale ulteriore affermazione della sentenza impugnata,
che & espressione di un apprezeamento di merito, non pre-
sentn i vizi di motivazione o dindagine denunciati dal Ca-
sinf, in 'guento & resa in esito ad un’accortn COMpRTRzIone
dolle due denominarioni e st fonds sl logico ed esauriente
rilieve che |n secondn denominarlone & imperniata sulle
parole «La Selva», di inequivoca efficacia differenziatrce,
si da fugare ogni possibilita di confusione fra le rispettive
Imprese.

Detto rilievo, del resto, si armonizza con la menzionata
asipenza di vhlutnre la confondibilith in corretisione della
antard del prodofte e delle cognizioni medie dej suoi po-
tenzinli acquirentl, essendo Inverosimile che il «normale
compratore i cavaili da corsaw identifichi in unica impresa
tue allevaton operanti con- ditte diverse, per il solo fatto
che queste, fra parole distinte, comprendapn un comune
riferimento geografico (riferimento che potrehbe semmai
inciders =zotto il profile, non facente parte del dibattito,
delln concorrenza sledle per approprisdone di gualith e
pregi del prodotte alii).

Né pudy dolersi il nicorrente del moncuto esame di prove
testimiymindi, che dimostrerebbero, & suo dire, il verilicarsd
in concreto di confusione fra 1 clienti. Infatti, una volta
escluso che il fatto denunciato in causa dal Casini avesse 1
connotati dell’atto di concorrenza sleale per confusione in
difetto di idoneita a produrre tale offetto, restava insuffi-
ciente ogni indagine sull’eventuale determinarsi della con-
fusione stessa. trattandosi di evento o non riconducibile a
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compartamenti della convenuta, ovvern rconducibile o
comportamenti csorbitanti dall'oggetto della controversin.
In conclusions, con le indicate correrioni della motiva-
gione 10 diritto, in punto di reonoscimento di potenzinle
capacits distintiva dell’ottivith d'impresa anche ai nomi
peograficl utilizzati quali appetiativi di funtesia, 51 deve Ti-
teniere che esamamente |a sentenza delln Corte di Firenze
ha negato la sussistenza della dedotta concorrenza sleale, e,
pertanto, si deve respingere il ricorso. — Ormissis.

TR LS remare

LN

NOTA

I, La sentenza della Suprema Corte che qu si annota affronta,
pur senza grande «originalita», il controverso problema della tu-
tela del segno distintivo (nella specie, una ditta irregolare) costi-
tuito da toponimo e si presta ad alcune punfualizzazioni m ma-
teria.

Questi i fatti in causa: il titolare della ditta individuale «Razza
el Plan del Laga«, sotto ln quale viene esercitata, nel luogo emo-
mimo, #ttivieh dallevamenio e vendita di cavalli da corsa, lamenta
la lesione del proprio diritto da parte di una societd concorrente
che ha intrapreso, nello stesso luogo, la medesima attivita sotto la
denominazione sociale di «La Selva Allevamento Pian del Lago».

11 Tribunale di Siena, prima, ¢ la Corte d’appello di Firenze, poi,
decidendo nel merito la controversia, correttamente negarono, in
primo luogo, 1'esistenza dei presupposti per la tutela ai sensi del-
I’art. 2564 c. c., sulla base dell’esatto rilievo che la ditta irregolare
non & protetta dall’ordinamento in via assoluta (e cio& tramite il
citato art. 2564) bensi relativa, mediante la clausola generale di cui
all’art. 2598, n. 1, ¢. . }). In secondo luogo, quanto alla proponi-

By Cir. in gurisprodenss Caxs., 15 marzo 1960, n. 516, in Giur.
Ir., 1961, I, T, 312 in dottrina, T, AscareLvl, Teoria delle concor-
renza e dei beni immateriali, 3° ediz., Milano, 1960, 405; E. Bonast
Benuccl, Tutela della forma nel diritto industriale, Milano, 1963,
B e sepp.; M. Rovowil, Divigo intfustriale, Padove, 1965, 913V
Mawathe, i ptarchio e gt altri segnl disnnevi, in Tre. dir, comemn
e dirv. pubtl, dell’economia diretio da F, Galgano, V, Podova,
1982, 358, lp., voce «Dittas, in Digesre IV, Discipline Privaria-
che, Sezighe Commerciale, Tatino, 1990, 76 o segg.. i guali oren-
gono che ragioni pragmatiche di tutela dei terzi consiglino di rico-
noscere alla ditta irregelare un minimo di tutela. Di opposto avviso
M. CasaNova, voce «Ditta», in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960,
1 e segg.; F. FERRARA jr., Tear giinidica deflazienda, Firenze,
1948, 180, per i quali la ditts irregolare, in quanto pulla, £ del tutto
sprovvista di tutela.
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hillth deli‘azione di coneomenza yleale per contiusdone, | gitiehic oy
metito eaclisero 4 mssistenz in concreto di un com rtammmite di
natuira «confusorine, Cin i virtd i wan duplios consderuzione; da
un lsta; o loro dire, 'espressitme « Pian del Lago, ditegrava un
mero riforimenio fTopogafiva (H luogs in cul & svalts 1 impresa) ¢
nott Ut eleniénto ariginale o di fantagia, cosl di reilinre Feva dellp
necemarin form indfividializante; dall'alire, |'lslegresione o datta
espreasions @ffeltunin dalln concorrents €m o e e g el flenle
ad e tidere i canfnpdibilith.

il diniego 8 titeln per concorrenes sigale hu CORTITMTG QEETio
di gruvame e & s dll w0 che w & pronunciala ld Chnumiong oo
la sentenza in commento. 11 godice di legiiimith ha pravvedidio,
consegnentemente, a vetilicare & in quale misurs wna it [ir-
segolinte) costituits. da nome gengraficn st sameeitiblle di tutela
acnpiuRaTine.

2 Prifon i prssire & ensiderure Lo decidbone in epigrafe con-
Viene pichlamare, seppar brevemente. I discipling positiva che
reqola | rapport fra nome genprafico & segrio distintive. E mto, in

topoito, come i lgisintore taliann abhia theelicatad @ guesto pro-
E}emn. wiiinica norms Vet 20 legige manchi. Esso conficnie I'ap
priprieione del faponime i fnyong i sl soltinto b eon:
dizione che ci aon delerminl |4 creadione sdi situosion & ingiu-
gtificito privilegios, o comunque & proglindizio «allo syiluppo di
altre intriative analaghs nefl negloes

T contenuto da armihwre & fale disposizione & o soltsnto

reinlmente chinrifo: |

“od, In dottring o li girhgrriidesnzs °) sand ormal unnfiinl nel
ifienate ehe sia ceramente preciusa sppropriahihts. n ERCiIEIVA
et topomimn che posa dits «denaminnzone dongng s, ol che
evoehi coranerivtiche poeuting del grodoito le quali swessom iH
fanzione doli mfluen che ke combizoni geagrufiche, climatiche, di
eontabnn wmang e strli, tpiche del luogo, esqroitano sl btie
Tale npme geaprafios presenta mint un conteauio alludivg 0 oo
yutteri filevanti del prodotio e svolge, di comsegmenea, win din
ginne, per cosl dire, sdnseriftivie _—

Del pari, & confidernto fcuramente lecitn itk del inponimo s
offettimto i finzione & denominadone «d Hntkiles, dovamdkgi
intendere per tale Ilipotesi di nume:geogrillon ko pes i TTHT B

) Cfr. Trib. Sondrio, 24 aprile 1975, in Giur. Dir Ind., Rep.
sist., 28 e Pret. Parma, 26 giugno 1984, i, 1984, n. 1778._1:1
dottrina, v. L. SorpELL, Denominazioni d'rigine e indicazioni a_i:
provesienza, in Riv Dir. Ind., 1982, 1, 5 e segg., ove ampl riferi-
menti di dottrina e di giurisprudenza
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distinguere prodotti che non hanno con guel luogo alcun coile-
gamento ¥,

Ancora di difficile e incerta collocazione ¢ al contrano l'ipotesi,
abbastanza frequente, di un nome geografico usato pet contradil-
stinguere beni che, seppur prodotti in quelin specifica logalith, non
bragpane da G motive di speclale ermatterizzazione. Al riguardo &
mofta diffusa, specie in gumsprodenza. Coptnione che nega in agal
cso Uapproprialilith Yo, tutt"n] fid, smmette thle uso walo e {1
nome geogrifico sia maerito in unespresilone phl compless 7).

Questo orientamdoto fa levi sul postulsto che il poters di éon-
tradidistinguene | prope prodott ¢ In-progris sniviss con il nome
del lucye 10 cul guistn & svolta finkes, du un late, per dlludera in
mode mgnificativo » demtierstiche del prodotio e, dallaltro, vale,
di per né ¢ pur in aisenza di unn pid pregoante valanze »descriv-
tivas del teponimo, @ dire vitn ad una loema di ingestificate pr-
vilegio in capo all'utente rispetto a1 suoi concorrenti operanti nella
stessa localita.

Tale posizione non sembra da condividere. Infatti, il toponimo,
quando non coincide con una «denominazione d’origing », si limita
a richiamare la collocazione geografica dell'impresa senza evocare
alcuna gualita o carattere specifico del prodotio o dell’attivita: esso
& dungue un nferimento = innocuo» ad un fatto che, pur non po-
tum.l.rj punlificare ipn somus stretto «di fantasia», rimane «esterno»
al prodotto e legato ad esso da un nesso meramente accidentale,
senza mai tramutarsi in un elemento di attrazione idoneo a privi-
legiare i prodotti o I'attivitd contraddistinti a detrimento dei con-
correnti.

Di conseguenza, tale uso deve essere considerato lecito ). Cio
trova un'indiretta conferma nel disposto dell’art. 20, 3° comma,

3 In giurisprudenza, per tutte, ofr. Cass., 20 ottcbre 1982,
n. 5462, in Giur. Dir. ind., 1982, n. 1473, e App. Genova, 26
giugno 1971, v, 1972, n. 27 In dottrina v. G. Panzaring, Marchio
e nome geografico, in Riv. Dir. Ind., 1953, 11, 226 e segg.; ID.,
False indicazioni di provenienza dei prodotti. ancora sul marchio e
sul nome geografico, ivi, 1953, II, 245, M Franzost. Sul marchio
costitwito da nome geografico, ivi, 1960, I, 200; T. ASCARELLI, op
cir., 314, M Rotonpl, op. cit., 126; V. Mancing, [T marchio e gl
altri segni distintivi, cit., 164.

4y Cass., ¢ dicembre 1960, n. 3215, in Giust. Civ., 1960, I, 2063;
Trib. Ancona, 25 novembre 1969, in Foro fr., 1960, I, 1528, App.
Torino, 26 ottobre 1982, in Giur. Dir. Ind., 1983, n. 1630. In
dottrina v. M, Casanova, Impresa e azienda, Torino, 1974, 473,

) Cass., 29 ottobre 1966, n. 2709, in Riv. Dir. Ind., 1967, 11, 154
e segp.; Trib. Firenze, 30 giugno 1977, ivi, 1978, 11, 246: App.
Genova, 260 giugno 1971, cit.

% In questo senso. sia pure non sempre con chiarezza, cfr. Cass.,
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marchi. il quete, com'® nate, prevede che, anchie quanto il
ﬁﬁnimnin H.]!; risbile quale segno distintiv. il potere di pri-
vmlivn pon § e mu lino a preclndere ol tees Piso del me-
desimo nome ta fundone di miery «indicazions di prOvEnans s,
Cruestn disposizione, dungue, do une parte fissa un punlo di equi-
\ihtio {ra 14 posizione del titolare del marchio, che veide tutelngs
I'anginalith deila Fmpﬁ: seelta {ehé, nello sopgliers di cintrpdidi-
stinguere |n propria aitivith con il pome did loogn ove cysa & svilta,
# presente nn MArgine. fid pure eLguo, di originafith], ¢ quallo-dé
concorrenti che, data la pecaliariia del nome., comervini Il diritio
di servirsene per 1 anico use per essi ormal rilevinie { esnzndion sTK)
preceduti nallldes di utilizearlo vome marchio); d'alira parte vale
di par s stessa bl impedire che dull'epprovazione ded aome 1n
faneiong di marchio possa weEarre dn preghidizio pez | concor-
renti (ulierfore rispeitn & quello, fidiologico, che consegue dill'e-
siftenza di un valids marchio altrm].

Tale norma produce, d'altro canto, anche un uitenofe effettn:
quitllo di <spingere s il segao costtinin ds nome geoprafico ontro ln
categoria del eosiddettt murchl =debolis ). _

Cosf & stato csservaio chio Lo 1ol del toponime ricorre wolo el
fhisi i =imitaeiome igtegrhle ¢ talore neppure (N quelli= 7} € &
xaurisce nel diritio che un eventuile cofcarrente posi Lsare il
medesimp sopno in fungione digtintiva solo s inseriio in wma de-
nominaziong pit complesss "),

20 ottobre 1982, n. 3462, in Giur. Dir Ind., 1982, n. 1473, Trib.
Milano, 3 aprile 1973, ivi, 1973, n. 318: e App. Milano, 29_ d]_cem-
bre 1967, in Riv, Dhr. Ind., 1968, 11, 76. In dottrina. da ultimi, M.
AMMsNDOLA, Originalita del marchio, denominazioni di luogo e
secondary mearing {ed Insteme un contributo per una soluzione
untitaria del problema del Warchio googrnfizo), in Riv. Dir. Ind.,
1978, 1L, 247 € segg., monché F. D CataLno, I segni distintivi,
Milano, 1985, 74 ¢ segg.

"y Cfr. M. RotonDl, op. cir., 119: R FRANCESCHELLS, Sul mar-
chio geogrdfica come marchio debinle ¢ sulla pubblicazione sut gior-
rali della nintizin @i avvenitl sequesds, n Riv. Dir. Ind., 1968, T1,
41,

" R FrawcesoiELLy, o, it 41. DI diverso avviso pare Tl
Milano, 3 aprile 1973, cik.. i gunle afferme che <un nome frogra-
fich unato come mishio o ditte costityisce il “cuofe” del sgno
(guandn esso sia complessa), amcorche V'attivith o impress ' sid
avilm I lonlity [ndicuts nel segnos.

TP ML AMMERDOLA, 0p. cifi, 257, Siepprime jovece; sarprenden-
temente, tiel segno che sussisterebbe il divioto per ualungue terzo
di usate il topanimo anche quale mera indicazione di provenignza.
Apn, Genava, 20 giugno 1971, cit

3. Indicazioni di segno apparentemente opposto sembrano ve-
nire dalla direttiva C.E.E. sui marchi d’impresa ).

Essa, all’art. 3, Jett. c), esclude la registrabilita e sancisce la
nullita dei marchi composti «esclusivamente da segni o indicazioni
che in commercio possono servire a designare [...] la provenienza
geografica [...] o altre caratteristiche del prodotto o del servizio».
Tale disposizione sembrerebbe quindi legittimare 'uso del nome
del luogo in cm I'lmpresa & esercitiata solis o condizione che gusn
nor costituiyen il companente epclusivo del segni e diungue fentr
In una espressione il complessa,

Tule intérprefarione non sppire fultvia convincente. 5 & mh
enservitto nfatth come, ogmigualvelta tale hente non inegr una
«denominazione d’origine», it suo uso sia di per sé «innocuo» nel
contesto concorrenziale, nel senso che s1 assimila, nei vantaggi che
eish poonosce i titolare, o qualyngue: altro marchio. d'impresa,
per dl pith = debole s, Non sl spiegherchbe dusque Ly mglane diwle
divieto. Ba norma deve ullocs essere lena aellunieo modo ) cul
essa conserva un concreto significato: va cio ritenuto che le «in-
dicagioni dj provenmenza« di cul si parla siano solo quelle che ab-
Blano uns vilenss « descrittives o di «denominazione d’origine».

In questo senso, a ben guardare, depone lo stesso tenore lette-
rale della disposizione, laddove qualifica I'indicaziong di prove-
nienza come una «caratteristica» del prodotito, L'unica indicazione

grafica che pub integrore una carotioristica ded prodotio 2 in.
a1 =denominaziong & origing s, E soltanto in quest’ ultime
anen, pertailo, che il Wponing non & ggraprisbile de non oel
conteilo i un'espresmione pit complessa & sempre che — comn
indicuto dali‘ait. 3, latl- g) — e don = ingaoni il pebblico circa ls
provenienza del prodotto»

4. La thacapling appenn ricardata & [tres clettints per | murehi
regidtrati, sicche potrebbe dubitscsl che gssa abbia validitd genc-
eade e gin applleabile anehe ad on marchio non reglsiralo o, come
nel caso in esame. wd wne A (imegodare). Valutagioni & ording
sostinzinle — imstérme ol traditionale principio per coi 8 lacuneso
regime uridico dell ditts deve completars siteaverso il ricormso
anibogico alle dissipling del marchio. quantitativamente e gualits-
tivaments: piii ¢ompletn — consgliand thrtavin di estondere [fap-

plicazione della stowsa anche alll dista '),

19 E la direttiva 21 dicembre 1988 (88/104/C E.E.) pubbiicata in
G.U.C.E. n. L 41/1 deli’11 febbraio 1989. Su di essa, anche con
riferimento allo specifico problema, v. A. VaNzEerTl, Commento,
in Eeggi viv. posim., 1989, 1429.

1"y Conf. App, Torino, 23 marzo 1984, in Giur. Dir. Ind., 1984,
n. 1760.
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Invero, il tipo di regolamentazione sottesa alla norma appena
considerata — che, come si & visto, d vita ad un regime di appro-
priabilita «differenziale» del toponimo in funzione di marchio ido-
neo a contemperare in modo equilibrato gli interessi del preutente,
dei concorrenti e dei consumatori — sembra corrispondere ad esi-
genze generali valide. oltre che per il marchio registrato, anche per
oli altri segni distintivi, Difatti, se si volesse sostituire al criterio di
utilizzabilica fissato dall’art. 20 legge marchi un diverso criferio
«creato in via di interpretazione appositamente per la ditta e per
gli altyi segni non disciplinan dalla legge marchi, si finirebbe ne-
cessariamente o con esciudere tous court I'uso del toponimo quale
ditta o con il riconuscere su di essa un vero e proprio diritto di
monopolio. Si otterrebbero, dunque, effetti che il legistatore ha
voluto gspressamente esciudere nell'unico caso in cui si & occupato
del probloma.

Di cit sembra essersi avveduta la stessa Suprema Corte che, nel
decidere il caso sottoposto al suo ¢same, ha mostrato di far riferi-
mento ally previsione dell’an. 20 legge marchi per verificare se il
segno fosse = legillimbiments usato» ¢, di conseguenza, meritasse
tutela a1 sensi dell'art. 2598, n. 1, ¢. ¢,

5. Farte dueitc doveorose premesses, preadiamo o3 in conmide-
razione |a deciidetie in eplerale. 1b dove ha dicouto cho Inscrire
nislls propril dengminarione socile 1l (oponimo prousilo tal con-
corrente contitilsce anin df conenrrensa slewle, anche dove detio
nome progiafico coimma con quelio della localith in cut Vimpeesa
& mereititz, dllorchd cid determinl confondibilith

For pungere & tale concluuione la Cassathine ha evideniaments
shritruiio foszm individunlizdante ol nome geografico de guo; Tdle
alfermitzion: & correla, powche, s s pocplzomie | Tillevi sopng
svelti, nom v dubbiis che Pespressione «Pian del Logos fomye
divtint & capacith disintiva, dal momento.che il topanimo don

svorlgeva, nel vontentn di man, alouna funzione = di denominazions
Alorigine =

Ciualehie perpleaies sollevi tanavia Iaffermazone delin Corie
secondo o, nel cupo di specic, 1 fapiirimo Dol ESPIIOE <At Moo
fichinmo allubienrione dellimpross bensi tappresenta un ele-
mento originale ¢ & fantasin perdenido ogui collegamento Lerito-
tiale o perché fa patte d'und pli ampio espressione aru per e
peculiiri modilith  impiego ». Per ldle via sembra infot & voglia
supgezive che, i fini del legittithh yso i Toponimo qunle ditts,
aoit sin seficiente li non ricorrenza del dchismato elemeto neg-
tivs delln fungione « descrittiva s del segaa, bensi occorrano alteriarn
requisiti prsitivi delln sesso che farciann venir meno persing In sus
capacith df evocare un gualche collegamenia geagrnfice,

— 14 —

in tal oo, fa' Corte: pare sdenre, sm pure modemalmanie, o
qegli orientinent resiritivi sopes neordati, che, in fitto dl segoo
= geograficos, ritengomo juielubile i1 weponimo solisnto ove e
ahibia svilippatn un necosdary meglng o sin ipserit i un'eipres-
sione complessa. Una postione, questa, che, dovbe o {eulisheaire ©
dubbi che sccompignano i concetto & secondary meaning nell'ar-
dinamenio iteluno, g perplessi gi m ragione del ' fato che.
alls lce del'coordinato disposito dell’art: 20, 1% € 3 domma. lejpe
marchi {1 toponime pare Wiveramente appropriabile, purche nom
dotind di foren «descrittivins:

CALdi a delld magmore o minore «debolezzar del segno,
risulta dudgue Ihinfluente sia la circostanza che esso abbia
assunto «per le peculiari modalitd &’impiego» valenza distintiva
autonoma sia il fatto che esso sia inserito in un’espressione pid
complessa.

6. E innegubibe, in ogm caso, che il topoiimo, specinlmente ae
usato «da iolo=, ha forzs disaatva debile, Cib rinilts confermain
anche dalia pronuncia in commento, specialmente dove la Corte,
decidendo circa il secondo motivo di gravame, pur riconoscendo
suscetiibile di tuiela «confusoria» la ditta geografica in questione
ha peraitro ritenure sufficientemente motivaie le affermazioni dei
giudici di merito a tenor delle quali la denominazione «La Selva
Allevamento Pian del Lago» pressnin integzarioni e aggiunte di
per sé idonee ad escludere la confondibilith can la dicta «Razza
Pian del Lago».

Cosj facendo, la Corte ha mostrate d'appeovine quegh orignta-
menti pid sopra ricordati i quali, nel casd i marchio Tl 3l s
ritengono che la componente «geografica» non rappresenti il
«cuore» del segno.

A_d un simile risultato la Cassazione & pervenuta, incltre, n
arrd!:.:dmt ol e poincipl eicisrrent nelle plucipradena in sede
dl giudizio d vaglondibibits: inpanzmio, goello pee oo e va
villubnts in riferfento ally cotegony spesifies o) conaumaion cul
sutio destnati 1 prodotri ) nella spese i tratave delia categora
«qualificatas dewll scquirenti di cxvalli du comn, oman di pernone
sifficientemonie smnlizate do non gssere e i inganno circa ln
proverniem dei cavalll feppure du significative somiglianie tra 1
segni ity usan dagh elfevaiori. Da cid deriva, a ben guardare,

'_’) Cfr, al ri_guardo il caso «pilota» deciso da Cass., 13 dicembre
1_960_, n. 3296, in Riv. Dir. Ind., 1961, 11, 3 e segg., nonché la
giurisprudenza indicata da G. Guipint, La concorrenza sieaie, 2°
ediz., in Giurispr. sist. dir. civ. e comm. diretta da W. Bigiavi
Torino, 1982, 131 e segg. .
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