Tribunale di Brescia,
sentenza del 3 gennaio 2025,
n. 12 - usurarieta degli
interessi, indeterminatez:za
delle pattuizioni sugli
interessi

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si
applica sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi
moratori (ex multis, cfr. Cass. n. 14214/2022).

Ai fini della valutazione di usurarieta del tasso degli
interessi pattuiti, non e possibile utilizzare il cd. criterio
della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora data
l’eterogeneita delle due categorie di interessi e i diversi
presupposti su cui si fondano, gli interessi corrispettivi
essendo previsti per il caso di (e fino al) regolare
adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori per
il caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del
contratto, ed ancora gli interessi corrispettivi essendo
destinati a maturare sull’intero importo oggetto di
finanziamento, mentre quelli moratori risultando dovuti sulla
sola porzione del debito scaduta e non pagata (ex multis, cfr.
Cass. n. 14214/2022).

La pattuizione eventualmente usuraria di interessi moratori ha
carattere autonomo rispetto a quella relativa agli interessi
corrispettivi, si che il vizio che investe la prima non si
estende alla seconda pattuizione, con la conseguenza che gli
interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensi in quella dei corrispettivi lecitamente
convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. (cfr.
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Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza della
pattuizione sugli interessi la mancata previsione della base
d’indice del parametro Euribor, atteso che, in assenza di
specifica previsione contraria, la base dell’indice deve
essere individuata in 360 giorni.

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza della
pattuizione sugli interessi la previsione che indichi in modo
generico la scadenza di ciascuna rata per la revisione del
parametro di indicizzazione, qualora la specifica data di
scadenza delle rate possa essere desunta dal piano di
ammortamento allegato al contratto.

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza
dell’oggetto del contratto la mancata indicazione della
modalita di ammortamento c.d. alla francese e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi quando il contratto
di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioe
la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della
durata del prestito, della periodicita del rimborso e del
tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass. Sez. Un., n.
15130/2024). Tale principio, valido per il mutuo a tasso
fisso, si applica anche al mutuo a tasso misto in cul
1l’ammortamento sia sviluppato per 1l1’intero periodo, con
applicazione della misura degli interessi originariamente
pattuita e l’'indicazione della sola quota capitale di ciascuna
rata, nonostante la potenziale variazione del tasso nel
periodo successivo a quello in cui il tasso e fisso.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio promosso da un
mutuatario per ottenere (i) in via principale, la declaratoria
di nullita della clausola relativa alla pattuizione degli
interessi per violazione del Tasso Soglia Usura, la
restituzione degli interessi indebitamente percepiti e la
conversione del mutuo da oneroso a gratuito,; (ii) in via
subordinata, 1l’accertamento della 1indeterminatezza delle



pattuizioni sugli interessi, con consegquente restituzione
parziale della somma corrisposta a titolo di interessi, e la
rideterminazione del piano di ammortamento relativo al mutuo.

Sent. 03.01.2025 n. 12Download
(Massime a cura di Raffaele Verdicchio)

Corte d’appello di Brescia,
sentenza del 3 gennaio 2025,
n. 4 — contratti derivati,
alea razionale.

I contratti derivati sono scommessi razionali, perché
caratterizzate dall’alea razionale.

La causa dei derivati e infatti costituita da un’alea
razionale e quindi misurabile, da esplicitare necessariamente,
ed indipendentemente dalla sua finalita di copertura o
speculativa.

Ai fini della validita di ciascun contratto derivato, € quindi
necessario l’accordo sulla misura dell’alea e sugli elementi
ed 1 criteri matematici di determinazione del mark to market,
non essendo sufficiente la mera informazione

Principi espressi nell’ambito di un giudizio, dinanzi alla
Corte d’appello, volto ad accertare la validita di due
contratti derivati di copertura e di dieci contratti derivati
speculativi — tutti i dodici, dichiarati nulli — , conclusi da
una societa che aveva dato atto per iscritto di essere un
operatore qualificato, 1 quali contenevano un’espressa
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clausola di aleatorieta, ma non la condivisione del mark to
market, del criterio di calcolo e degli scenari
probabilistici.

Sent. 03.01.2025 n. 4Download

Tribunale di Brescia,
ordinanza del 26 agosto 2024
— marchio, registrazione 1in
malafede, decadenza,
contraffazione

La registrazione di un marchio in malafede, prevista dagli
artt. 19, 2° co., c.p.i. e 59, 1° co., lett. b), reg. UE n.
1001/2017, costituisce una causa di nullita del segno che si
verifica laddove il registrante, consapevole della legittima
aspettativa di tutela di un terzo su un determinato segno
distintivo, proceda alla sua registrazione al precipuo scopo
di arrecare pregiudizio a tale soggetto, senza un effettivo
utilizzo commerciale del marchio.

La decadenza del marchio per non uso non impedisce al titolare
di domandarne una nuova registrazione, purché nel frattempo
non sia stata depositata, da parte di terzi, domanda di
registrazione del medesimo segno per i prodotti o servizi
originariamente contraddistinti dal marchio decaduto, o non
sia intervenuto il legittimo utilizzo effettivo dello stesso
segno da parte di terzi.

La reiterazione della registrazione di un marchio decaduto per
non uso non 1integra automaticamente wun’ipotesi di
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registrazione in malafede, posto che tale condotta puo essere
considerata illegittima solamente nel caso in cul sia
finalizzata esclusivamente a eludere la decadenza stessa (cfr.
Cass. n. 24637/2008).

Sussiste contraffazione di un marchio registrato, ai sensi
dell’art. 20, 1° co., lett. b), c.p.i., 1in caso di utilizzo da
parte di terzi di un segno identico o simile a detto marchio
per prodotti o servizi identici o affini, qualora possa
sussistere un rischio di confusione per il pubblico, che puo
consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni. La riproduzione di un marchio con marginali variazioni
fonetiche (ad esempio, 1l’'aggiunta di prefissi o 1la
sostituzione di lettere), prive di effettiva capacita
distintiva, non e sufficiente a escludere il rischio di
confusione laddove permanga una sostanziale somiglianza tra 1
segni.

L’'utilizzo non autorizzato di un marchio registrato puo
compromettere 1o sfruttamento economico dello stesso,
integrando il requisito del periculum in mora necessario per
1l’adozione di misure cautelari.

Principi espressi nell’ambito di un procedimento di reclamo
promosso avverso l’ordinanza che aveva accolto le istanze
cautelari formulate da una societa a responsabilita limitata,
volte a ottenere la descrizione e l’inibitoria: i) della
produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi
costituenti contraffazione di segni registrati, nonché 1ii)
dell’utilizzo di segni interferenti con i marchi di titolarita
dell’istante. Il Tribunale di Brescia ha, 1in larga parte,
confermato il provvedimento impugnato.

Ord. 26.08.2024, n. 6376Download
(Massime a cura di Andrea Di Gregorio)



https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/wp-content/uploads/2025/04/Ord.-26.08.2024-n.-6376-anonimizzato.pdf
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/wp-content/uploads/2025/04/Ord.-26.08.2024-n.-6376-anonimizzato.pdf

Tribunale di Brescia,
sentenza del 18 giugno 2024,
n. 2616 - fideiussione,
clausola di pagamento «a
prima richiesta»,
accertamento del giudice 1in
ordine alla volonta 1in
concreto manifestata dalle
parti, fideiussione prestata
in conformita al “modello
ABI", nullita parziale,
scadenza dell’obbligazione
principale, decadenza ex art.
1957 c.c., limiti di
derogabilita

Le garanzie rilasciate mediante impiego di moduli predisposti
dalla banca devono essere qualificate come fideiussioni ove il
tenore letterale delle medesime sia chiaramente intitolato
all’istituto della fideiussione e ad esso contenga sistematici
richiami.
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I1T mero inserimento della clausola di pagamento “a prima
richiesta” nella fideiussione omnibus non vale
necessariamente a qualificare la garanzia come “contratto
autonomo di garanzia”, mancando la previsione che 1invero
caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la
rinunzia espressa del garante alla facolta di opporre
eccezioni in deroga all’art. 1945 c.c. (clausola cosiddetta
“senza eccezioni”). Nonostante 1’'inserimento di detta
clausola, il negozio resta dunque una fideiussione, posto che
il garante e chiamato ad adempiere alla medesima prestazione
cui e tenuto il debitore principale, con cid differenziandosi
dal garante autonomo, la cui obbligazione non ha ad oggetto
1l’adempimento del debito principale, essendo rivolta ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva
della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. n.
84/2010, n. 22233/2014, n. 16825/2016).

In presenza di fideiussioni rilasciate mediante impiego di
moduli che costituiscono fedele riproduzione del “modello ABI”
si presume che 1la garanzia predisposta dall’istituto di
credito e sottoposta alla sottoscrizione da parte deil
fideiussori sia stata modellata recependo in chiave monolitica
lo schema di categoria, in quanto concordato nell’interesse
del sistema bancario, con esclusione di possibili differenti
pattuizioni ad opera delle parti. Si che, ove non sia offerta
la prova di circostanze idonee a dimostrare che le clausole in
contestazione sono state in realta frutto di un’autonoma
e consensuale negoziazione tra le parti, ne va rilevata la
nullita. Al riguardo, in adesione al pronunciamento delle
Sezioni Unite di Cassazione n. 41994/2021, e da ritenersi che
la nullita sia — di norma — soltanto parziale ai sensi degli
artt. 2, comma 3, 1. n. 287/1990 e dell’'art. 1419 c.c., in
relazione cioe alle sole clausole della fideiussione che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della
libera concorrenza -.



E vero che la clausola con cui il debitore si impegni a
soddisfare il creditore “a semplice richiesta” (clausola n. 7
del contratto) pu0 essere interpretata come deroga pattizia
alla forma con cui l’onere di avanzare 1istanza entro 1il
termine di cui all’'art. 1957 c.c. deve essere osservato, vale
a dire con proposizione di un’azione giudiziaria (Cass. n.
7345/1995). Tuttavia, il chiaro tenore di una clausola di
rinunzia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. (clausola
n. 6) rivela che le parti hanno voluto derogare integralmente
al disposto dell’art. 1957 c.c. ed appare percio arduo, sul
piano ermeneutico, ritenere che <con 1l’'introduzione
della successiva clausola n. 7, che prevede 1l’obbligo dei
fideiussori di pagare “immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del
debitore” , le parti abbiano voluto apportare un’'ulteriore
deroga, di carattere tuttavia solo parziale, al disposto della
norma. Di talché, rilevata la nullita — per le ragioni sopra
esposte (id est, violazione della normativa antitrust) — della
clausola di deroga al disposto dell’art. 1957 c.c., appare da
escludersi che 1’inserimento dell’ulteriore clausola (pur
valida) di pagamento “a semplice richiesta” possa rendere
sufficiente la mera iniziativa stragiudiziale del creditore al
fine di evitare la decadenza contemplata dalla norma citata
(sulla inidoneita del mero atto stragiudiziale gia Cass. n.
283/1997).

Principi espressi nell’ambito di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, con 1l quale era stato ingiunto al
debitore principale e ai fideiussori di pagare, 1in favore
della banca, la somma di euro XXX derivante da contratto di
mutuo fondiario concesso dalla banca al debitore principale.
Nel giudizio di opposizione 1 garanti contestano la fondatezza
delle pretese creditorie azionate dalla banca nei loro
confronti, lamentando la nullita (totale o parziale) delle
fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust
(L. 287/1990) o comunque per immeritevolezza ex art. 1322,
comma 2, c.c., nonché l’intervenuta decadenza della banca, ex



art. 1957 c.c., dal diritto di azionare il credito relativo al
contratto di mutuo fondiario nei confronti dei garanti, 1in
difetto di tempestiva iniziativa giudiziale nei confronti del
debitore principale.

Sent. 18.06-2024 n. 2616Download
(Massime a cura di Luisa Pascucci)

Tribunale di Brescia,
ordinanza del 12 giugno 2024
— 1insegna, nhome a dominio,
contraffazione di marchio
registrato, 1inibitoria ex
art. 131 c.p.1.

Il diritto di un imprenditore di mantenere il proprio cognome
all’'interno dell’'insegna sotto cui esercita 1'attivita
commerciale e nella pagina internet wutilizzata per

pubblicizzare detta attivita trova il limite degli artt. 20
c.p.i. e 2564 c.c., norma, quest’ultima, applicabile
all’insegna in forza dell’espresso richiamo contenuto
nell’art. 2568 c.c. Ne conseque che a costui e inibito
l'utilizzo di un’insegna che riproduca il marchio registrato
da un’'impresa concorrente in epoca anteriore, quand’anche si
tratti di un marchio patronimico, corrispondente al suo
coghome.

E consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui i
marchi denominativi e gli altri segni distintivi contenenti 1o
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stesso cognome sono, di regola, confondibili, anche 1in
presenza di prenomi diversi o di altri elementi di
differenziazione: 1l principio deriva dalla regola di
esperienza per cui, salvo il caso di cognomi molto diffusi e/o
gia ampiamente utilizzati nello specifico settore di
riferimento, i consumatori tengono generalmente a mente il
cognome piuttosto che il nome (Cass. n. 8119/2009; Cass. n.
14483/2002 e Cass. n. 7482/1995).

Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome
rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi
distintivi del tipo di attivita esercitata o di uso comune
sono di regola privi di autonoma capacita distintiva, viepiu
laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri
tipografici e modalita tali da aumentare il pericolo di
confusione. Ne conseqgue che 1’anteriorita dell’uso del segno
distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno
della facolta dell’omonimo imprenditore concorrente di usare
l’'identico patronimico quale segnho distintivo o quale segmento
del proprio segno distintivo, salva l’attuazione di una
differenziazione tale da evitare la (altrimenti presunta)
confondibilita tra imprese e relativi prodotti.

La funzione dell’art. 2563 c.c. non e in realta quella
distintiva dell’'impresa rispetto alle altre concorrenti, ma
quella indicativa del collegamento interno tra impresa e
persona fisica dell’imprenditore, volta a tutelare l'interesse
dei terzi creditori: poiché tale funzione non interferisce con
la disciplina posta a tutela dell’interesse alla
differenziazione delle imprese, si ritiene che il rispetto del
c.d. principio di verita non possa mai comportare
un’attenuazione della tutela del segno distintivo anteriore
contro la confondibilita.

La confondibilita tra prodotti/servizi non é& esclusa dalla
differenza qualitativa tra gli stessi (Cass. n. 17144/2009),
dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio
siano piu costosi e raffinati di quelli del contraffattore



(Cass. n. 5091/2000) o dal fatto che tale marchio goda di
maggiore rinomanza rispetto al segno distintivo del
contraffattore, cosli come va altresi escluso che costituiscano
validi elementi di differenziazione la diversita dei canali
distributivi e il differente target di clientela (Cass. n.
17144/2009), o l'aggiunta da parte del contraffattore di un
proprio segno o segmento distintivo sul prodotto recante il
marchio contraffatto (Cass. n. 1249/2013; Cass. n.
14684/2007) .

Principi espressi nell’ambito di un procedimento di reclamo
avverso un’ordinanza cautelare con la quale era stato inibito
ex art. 131 c.p.1i. lU’illegittimo utilizzo da parte del
reclamante della denominazione presente nell’insegna e nel
sito internet dello stesso, in quanto pressoché identica al
marchio registrato da un’impresa concorrente. Nel rigettare il
reclamo il Collegio precisa la portata della tutela che deve
essere assicurata ai marchi patronimici.

Ord. 12.06.2024 n. 718Download
(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia,
sentenza del 10 maggio 2024,
n. 1889 — disegno o modello
comunitario, disegno
internazionale, oggetto della
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registrazione,
contraffazione.

Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni
e modelli comunitari attribuisce al titolare di un disegno o
modello comunitario sia diritti (fra i quali, a titolo
esemplificativo, quelli di privativa) che il beneficio di una
protezione wuniforme sull’intero territorio dell’Unione
europea. Analogamente, la registrazione internazionale produce
gli stessi effetti di una registrazione effettuata
direttamente nei paesi designati. La predetta protezione
uniforme non e, inoltre, limitata ai disegni o modelli
identici a quello registrato, ma si estende, altresi, a quelli
che presentano differenze, sempreché esse non siano tali da
creare un’impressione generale differente sulla base della
complessiva interazione dei singoli elementi che 11
compongono.

In tema di proprieta industriale, la verifica circa la
sussistenza di una contraffazione di un modello comunitario —
da condursi valutando se il nuovo modello non susciti nel c.d.
utilizzatore informato la stessa impressione generale del
precedente, sulla base delle caratteristiche estetiche e
tenendo conto del settore merceologico piu o meno affollato da
prodotti simili — integra un giudizio di fatto riservato al
giudice di merito. Non vi e, pertanto, la possibilita di
sollecitare, in sede di legittimita, un giudizio alternativo
piu favorevole che sia afferente ai medesimi elementi gia
oggetto del prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. n.
23975/2020) .

L'art. 31, co. 1, c.p.i., rubricato “0Oggetto della
registrazione”, prevede che il disegnho o modello comunitario
tuteli 1'aspetto esteriore del prodotto dal punto di vista
delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale, dei materiali
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ovvero del suo ornamento. Identiche considerazioni valgono per
il disegno internazionale. Con particolare riferimento alle
differenze di colore occorre, tuttavia, rilevare che le stesse
non assumono rilevanza in concreto, ai fini del giudizio di
interferenza, laddove: a) l’ambito di protezione dei disegni
registrati fatti valere non risulti circoscritto all’impiego
di determinati colori; b) l'utilizzo di colori differenti non
conferisca al prodotto commercializzato un aspetto
significativamente differente rispetto a quello oggetto di
protezione.

Le differenze di peso e di dimensioni di un macchinario — che
risulta, nel resto, copia identica di un altro il cui disegno
e registrato - sono, in astratto, elementi inidonei ad
escludere la contraffazione, trattandosi di caratteristiche
che esulano dall’ambito di protezione dei disegni comunitari e
che sono, pertanto, irrilevanti ai fini del giudizio di
interferenza.

Le violazioni dei diritti industriali rilevano su base
esclusivamente oggettiva, talché 1’eventuale ignoranza di
ledere il diritto altrui non dispiega alcuna efficacia
“scriminante”.

Principi espressi nel giudizio di merito volto ad ottenere,
inter alia, 1 provvedimenti definitivi di conferma delle
misure gia ottenute, 1in via cautelare ante causan,
dell’inibitoria della commercializzazione di macchinari
contraffattori delle privative vantate dall’attrice (disegni
comunitari registrati, marchi figurativi registrati, marchi di
forma di fatto, diritto d’autore), del sequestro industriale,
del ritiro dal commercio, della pubblicazione del
provvedimento.

Sent. 10.05.2024 n. 1889Download
(Massime a cura di Giulio Bargnani)
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Tribunale ordinario di
Brescia, ordinanza del 30
gennaio 2024, n. 138 -
Brevetti, Azione 1inibitoria
ex art. 131 c.p.1,
Procedimento cautelare

Anche nel diritto industriale, ai fini della valutazione delle
condizioni necessarie per esperire l’inibitoria cautelare ex
art. 131 c.p.i., €& necessario valutare 1la sussistenza
dell’urgenza connessa al periculum in mora che con tale
provvedimento si intende scongiurare. Pertanto, tale requisito
non pud ritenersi “insito” e “presunto” in re ipsa nella
violazione, essendo — 1invece — necessario un preciso
accertamento riferito al caso concreto che presupponga, da
parte del ricorrente, 1’allegazione e la prova dello specifico
pericolo e pregiudizio che con il provvedimento cautelare si
vuole evitare.

L'inerzia nel presentare la domanda cautelare protrattasi per
un prolungato lasso di tempo, in caso di consapevolezza del
ricorrente tanto della violazione in atto quanto dell’autore
dell’illecito, & idonea ad escludere 1'urgenza del periculum
in mora necessaria ali fini della proposizione dell’istanza
stessa.

Principi espressi nell’ambito di reclamo ove il Tribunale ha
respinto — per assorbente carenza del periculum in mora — la
domanda con cui il reclamante chiedeva l’inibitoria cautelare
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ex art. 131 c.p.i. 1in merito alla violazione del proprio
diritto brevettuale.

Sent. 30.01.2024 n. 138Download
(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

Tribunale di Brescia,
ordinanza del 16 gennailo
2024, n. 60 — procedimento

cautelare, azione di
contraffazione, marchi,
marchi di forma, marchi non
registrati e marchi

registrati, fumus boni 1uris
e periculum 1in mora della
contraffazione, atti di
concorrenza sleale

Differentemente dai marchi registrati, per i quali vale la
presunzione di validita (presunzione comunque superabile
mediante prova dell’invalidita), per i marchi di fatto e onere
della parte che ne invoca la tutela allegare specificamente e
dimostrare la validita del segno, dimostrandone il carattere
distintivo e i tratti di novita e di originalita.
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Con riguardo ai marchi di forma non registrati,
l'individuazione del carattere distintivo, della novita e
della originalita deve essere specifica, non potendosi
ritenere assolto il relativo onere probatorio nel caso in cuil
la parte intenda fondare la propria pretesa sul mero esame
visivo delle immagini raffiguranti il prodotto allegate nella
documentazione offerta in giudizio.

Deve escludersi la sussistenza di una capacita distintiva
“intrinseca” nelle forme comuni, non originali in sé né nuove.

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza, «Pu0 essere
registrato e tutelato come marchio di forma quel prodotto la
cui pubblicizzazione e commercializzazione ne abbiano favorito
la diffusione tra il pubblico al punto da comportare la
generalizzata riconducibilita di quella determinata forma
dell’oggetto ad una specifica impresa, consentendo l’acquisto,
tramite il c.d. “secondary meaning”, di capacita distintiva
del marchio che ne era originariamente privo» (cfr. Cass. n.
30455/2022) .

Sussiste “secondary meaning” quando «[..] il marchio, 1in
origine sprovvisto di capacita distintiva per genericita, mera
descrittivita o mancanza di originalita, acquisti tale
capacita in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul
mercato» (cfr. Cass. n. 53/2022). L’acquisto del carattere
distintivo tramite il “secondary meaning” pu0d essere desunto
da elementi indiziari, quali indagini demoscopiche, sempre che
«almeno una frazione significativa del pubblico destinatario
identifichi grazie al marchio 1 prodotti o servizi di cuil
trattasi come provenienti da un’impresa determinata» (cfr.
Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte
Giust. CE, 4 maggio 1999, (C-108/97).

Configurano elementi indiziari anche le campagne pubblicitarie
svolte e gli dinvestimenti pubblicitari effettuati,
relativamente ai quali e onere della parte fornire allegazioni
specificamente riferibili ai prodotti contraddistinti dail



marchi dei quali si invoca tutela.

Relativamente ai marchi registrati, ai fini della decadenza
dai diritti sul segno per volgarizzazione (art. 26 c.p.1i), la
presenza sul mercato di prodotti aventi forme del tutto
analoghe a quelle dei prodotti contraddistinti dai marchi di
cui si invoca tutela e un dato di per sé neutro.

Nell’'ambito di un giudizio cautelare instaurato nell’ambito di
un’azione di merito tesa ad accertare la contraffazione di
marchi registrati, ricorre il “fumus” della contraffazione ai
sensi dell’'art. 20, c.1, lett. b) c.p.i. non solo in caso di
esatta riproduzione della forma, ma anche quando la stessa
presenti un elemento inidoneo a conferire al prodotto
un’'impressione radicalmente differente rispetto a quella
conferita dal segno oggetto di privativa, qualora tale
elemento sia tradizionalmente irrilevante per il consumatore
di riferimento.

Nell’ambito di un giudizio cautelare instaurato nell’ambito di
un’azione di merito tesa ad accertare la contraffazione di
marchi registrati sussiste il “periculum in mora” quando
l'interferenza censurata sia suscettibile di arrecare un
pregiudizio al titolare del marchio in termini di svilimento
dello stesso, in particolare laddove si consideri che i
prodotti oggetto della contraffazione sono venduti a prezzi
inferiori. Tale pregiudizio, suscettibile di assumere portata
maggiore nelle more del giudizio di cognizione piena, non e
adeguatamente ristorabile per equivalente.

La sussistenza del “periculum in mora” non e esclusa
dall’inerzia protratta dal titolare del marchio nell’esercizio
giudiziale delle sue ragioni, né dalla prolungata coesistenza
sul mercato dei prodotti delle rispettive imprese, essendo
dirimente in proposito l’imminenza del pericolo insita
nell’attualita della produzione e commercio in violazione
delle privative registrate. Tali circostanze rilevano, invece,
nella modulazione temporale delle misure cautelari concesse,



dovendosi accordare al resistente, compatibilmente con le
esigenze cautelari, tempi ragionevoli per adeguare al
provvedimento la sua organizzazione produttiva e commerciale
in modo tempestivo, e possono eventualmente rilevare altresi
in termini di riduzione del danno cagionato.

In tema di illeciti concorrenziali, il divieto di imitazione
servile ai sensi dell’art. 2598, n.1 c.c. tutela l’'interesse a
che 1'imitatore non crei confusione con i prodotti del
concorrente, giacche 1’imitazione servile dei prodotti altrui
che non integri violazione di diritti di privativa industriale
puo configurare atto di concorrenza sleale soltanto quando
riguardi elementi estrinseci e formali dei prodotti stessi,
che abbiano idoneita individualizzante.

In tema di imitazione servile non & idonea a ingenerare
confusione la presenza, sulle confezioni dei prodotti, di
marchi denominativi e figurativi radicalmente differenti che
non condividano con i marchi oggetto di privativa né il nucleo
concettuale, né alcun aspetto fonetico, stilistico o grafico
significativo.

Ricorre appropriazione di pregi, ai sensi dell’art. 2598, n. 2
c.C., quando un’'impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca
ai propri prodotti qualita non possedute, ma appartenenti ai
prodotti dell’impresa concorrente.

E da ricondursi all’art. 2598 n. 3, stante l’utilizzo di mezzi
non conformi alla lealta commerciale suscettibile di
danneggiare 1l’'azienda altrui, il cd. “agganciamento
parassitario”, fattispecie che puo realizzarsi mediante
L’'utilizzo di un packaging che, sotto il profilo estetico, e
del tutto simile a quello utilizzato per prodotti omologhi (ad
esempio per combinazione di forma e di 1ingredienti)
maggiormente noti, e quindi idoneo ad evocare il ricordo
dell’immagine della confezione e del prodotto a marchio
altrui, pubblicizzati a livello nazionale.



In tema di agganciamento parassitario, il vantaggio ingiusto
ottenuto dal concorrente consiste nel realizzare un
significativo risparmio in termini di investimenti necessari
per accreditare autonomamente e commercializzare i propri
prodotti sul mercato; a tale vantaggio corrisponde per
Ll'impresa concorrente un indebito svantaggio, individuabile
nella frustrazione dei suoi investimenti (produttivi, di
marketing, pubblicitari), nella potenziale erosione di una
quota di mercato in ragione dei prezzi piu convenienti
praticati dalla concorrente (condizione resa possibile anche
grazie al risparmio conseguito, riconducibile ad un
atteggiamento commerciale di tipo parassitario), nonché,
potenzialmente, in uno svilimento dei suoi marchi.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio cautelare
funzionale ad un giudizio di merito volto ad accertare la
contraffazione di marchi registrati e non registrati,
instaurato da una societa a responsabilita limitata, attiva
nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti
alimentari, volto ad ottenere l’inibitoria di asseriti
illeciti contraffattori e di concorrenza sleale (per
imitazione servile, appropriazione di pregi e agganciamento
parassitario).
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sentenza del 28 dicembre
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2023, n. 3416 - registrazione
della denominazione, marchio,
concorrenza sleale

In materia di societa di capitali, l’imprenditore che per
primo adotti una determinata denominazione sociale acquista il
diritto all’uso esclusivo della stessa, con conseguente
obbligo di differenziazione per chi, successivamente, utilizzi
una denominazione uguale o simile idonea a generare un rischio
di confusione.

Quando due societa assumono la medesima denominazione sociale,
il conflitto tra le stesse deve essere risolto sulla base del
criterio temporale dell’anteriorita nella registrazione della
denominazione sociale nel registro delle imprese. A tal
proposito, non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo
della stessa denominazione da parte di altra societa, che ha
cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del
socio di una della societa registrata per seconda, né il fatto
che la denominazione di quest’ultima coincida con il cognome
di uno di tali soci (cfr. Cass. n. 13921/2021).

La domanda risarcitoria per gli atti di concorrenza sleale di
cui all’art. 2598 c.c. deve comprendere gli elementi puntuali
per quantificare il danno asseritamente subito. Il fatto che
la societa concorrente abbia assunto la stessa denominazione e
operi nel medesimo mercato non € sufficiente a tali fini.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio di merito
promosso da una societa a responsabilita limitata al fine di
sentire accertare e dichiarare che l’utilizzo, da parte della
convenuta, della medesima denominazione sociale costituiva una
violazione di quanto previsto dall’art. 2569 c.c.

In particolare, l’attrice chiedeva — oltre al ritiro ed al
sequestro dal commercio di tutti 1 prodotti della convenuta


https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/12/28/tribunale-di-brescia-sentenza-del-28-dicembre-2023-n-3416-registrazione-della-denominazione-marchio-concorrenza-sleale/
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/12/28/tribunale-di-brescia-sentenza-del-28-dicembre-2023-n-3416-registrazione-della-denominazione-marchio-concorrenza-sleale/
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/12/28/tribunale-di-brescia-sentenza-del-28-dicembre-2023-n-3416-registrazione-della-denominazione-marchio-concorrenza-sleale/

recanti il segno in oggetto — 1l cambio della denominazione
sociale, l’inibitoria dell’utilizzo del segno oggetto di
marchio registrato nonché il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della
condotta di contraffazione.

Sent. 28.12.2023 n. 3416Download
(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

Tribunale di Brescia,
sentenza del 28 dicembre
2023, n. 3415 - diritto al
nome, marchio, concorrenza
sleale

Il diritto al nome, disciplinato dall’art. 6 c.c., costituisce
una specificazione del c.d. diritto all’identita personale e
implica la possibilita di azionare 1la tutela prevista
dall’art. 7 c.c. consistente nella facolta di richiedere
giudizialmente la cessazione dell’utilizzo non autorizzato del
proprio nominativo. In difetto di apposita autorizzazione
dell’avente diritto, infatti, 1’utilizzo del suo nome e
illecito e da luogo a tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
oltre che alla possibilita, per 1'autorita giudiziaria, di
ordinare la pubblicazione della sentenza.

La presenza non autorizzata di un nominativo associato a
prodotti recanti un determinato marchio su un sito internet
ovvero su cataloghi pubblicitari di una societa e meritevole
di tutela inibitoria ex art. 7 c.c. ove sia proposta apposita
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domanda.

La tutela risarcitoria ex artt. 7 e 2043 c.c. puo essere
accordata — anche in via equitativa qualora ricorra
L’'impossibilita o l’estrema difficolta di provare 1'ammontare
del danno — soltanto laddove venga debitamente allegato il
tipo di danno sofferto e la dimostrazione della sua esistenza.
A tali fini la mera presenza non autorizzata su un sito
internet e su cataloghi commerciali del nome di un ex
collaboratore di una societa, congiuntamente all’affermazione
che 1l'indicazione di tale nominativo abbia comportato per
controparte vantaggi economici, non sono elementi idonei di
per sé ad integrare un’'allegazione circa il tipo e l'entita
del danno sofferto risultando cosi non liquidabile, nemmeno in
via equitativa.

L’ordine di pubblicazione della sentenza, per estratto, in una
0 piu testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in
siti internet ex art. 120 c.p.c. costituisce oggetto di un
potere discrezionale del giudice volto ad impartire una
sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della
collettivita della reintegrazione del diritto offeso, assolve
ad una funzione riparatoria strumentale ad evitare ulteriori
effetti dannosi dell’illecito (cfr. Cass. n. 21651/2023). Tale
potere discrezionale non puO essere esercitato in una
controversia vertente in materia di utilizzo non autorizzato
di un nome, qualora l’illecito sia cessato a seguito della
notificazione dell’atto di citazione, giacché, in tale
ipotesi, non e ravvisabile la necessita di scongiurare, in via
preventiva, ulteriori propagazioni di effetti dannosi.

La domanda di risarcimento del danno ex artt. 7 e 2043 c.c. e
la domanda riconvenzionale di tipo risarcitorio fondata su
asserite lesioni di diritti di proprieta industriale e
presunte condotte di concorrenza sleale non si pongono, tra
loro in rapporto di connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c.
che concede al convenuto la facolta di proporre domanda
riconvenzionale sempreché essa dipenda dal titolo dedotto in



giudizio dall’attore o da quello che gia appartiene alla causa
come mezzo di eccezione.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di una domanda
proposta da un ex collaboratore di una societa volta ad
ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito 1in
conseguenza del fatto che la convenuta, cessato il rapporto di
collaborazione, aveva indebitamente indicato, per anni, 1l suo
nominativo sul proprio sito internet e su cataloghi
commerciali di macchine progettate dall’attore e recanti un
marchio originariamente di proprieta di una societa della sua
famiglia.
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