
Tribunale  di  Brescia,
ordinanza del 12 giugno 2024
–  insegna,  nome  a  dominio,
contraffazione  di  marchio
registrato,  inibitoria  ex
art. 131 c.p.i.
Il diritto di un imprenditore di mantenere  il proprio cognome
all’interno  dell’insegna  sotto  cui  esercita  l’attività
commerciale  e  nella  pagina  internet  utilizzata  per
 pubblicizzare detta attività 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  consegue  che  a  costui  è  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
cognome.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui i
marchi denominativi e gli altri segni distintivi contenenti lo
stesso  cognome  sono,  di  regola,  confondibili,  anche  in
presenza  di  prenomi  diversi  o  di  altri  elementi  di
differenziazione:  il  principio  deriva  dalla  regola  di
esperienza per cui, salvo il caso di cognomi molto diffusi e/o
già  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
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distintivi del tipo di attività esercitata o di uso comune
sono di regola privi di autonoma capacità distintiva, viepiù
laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri
tipografici  e  modalità  tali  da  aumentare  il  pericolo  di
confusione. Ne consegue che l’anteriorità dell’uso del segno
distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno
della facoltà dell’omonimo imprenditore concorrente di usare
l’identico patronimico quale segno distintivo o quale segmento
del  proprio  segno  distintivo,  salva  l’attuazione  di  una
differenziazione  tale  da  evitare  la  (altrimenti  presunta)
confondibilità tra imprese e relativi prodotti.

La  funzione  dell’art.  2563  c.c.  non  è  in  realtà  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  verità  non  possa  mai  comportare
un’attenuazione della tutela del segno distintivo anteriore
contro la confondibilità.

La confondibilità tra prodotti/servizi non è esclusa dalla
differenza qualitativa tra gli stessi (Cass. n. 17144/2009),
dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio
siano più 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, così come va altresì escluso che costituiscano
validi elementi di differenziazione la diversità 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.i.  l’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  ordinario  di
Brescia,  ordinanza  del  30
gennaio  2024,  n.  138  –
Brevetti,  Azione  inibitoria
ex  art.  131  c.p.i,
Procedimento cautelare
Anche nel diritto industriale, ai fini della valutazione delle
condizioni necessarie per esperire l’inibitoria cautelare ex
art.  131  c.p.i.,  è  necessario  valutare  la  sussistenza
dell’urgenza  connessa  al  periculum  in  mora  che  con  tale
provvedimento si intende scongiurare. Pertanto, tale requisito
non  può  ritenersi  “insito”  e  “presunto”  in  re  ipsa  nella
violazione,  essendo  –  invece  –  necessario  un  preciso
accertamento riferito al caso concreto che presupponga, da
parte del ricorrente, l’allegazione e la prova dello specifico
pericolo e pregiudizio che con il provvedimento cautelare si
vuole evitare.
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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, è idonea ad escludere l’urgenza del periculum
in mora necessaria ai fini della proposizione dell’istanza
stessa.

Princìpi 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
ex  art.  131  c.p.i.  in  merito  alla  violazione  del  proprio
diritto brevettuale.

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

Tribunale  di  Brescia,
ordinanza del 6 febbraio 2023
–  s.r.l.,  clausola
compromissoria,  azione  di
sospensione  dell’esecuzione
della delibera assembleare di
approvazione del bilancio ex
art. 2378 comma terzo c.c.
Tra i «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» ai
sensi  dell’art.  34  del  d.lgs.  17  gennaio  2003,  n.  5,
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suscettibili  di  tutela  arbitrale  laddove  sia  presente  in
statuto  una  valida  clausola  compromissoria,  è  compreso  il
diritto di impugnazione (ed eventualmente anche di sospensione
dell’esecuzione) della delibera di approvazione del bilancio
il  cui  iter  di  formazione  sia  viziato  da  un’asserita
illegittima esclusione di un socio dal quorum costitutivo e
deliberativo. Si tratta infatti di vizi attenenti al rapporto
tra singolo socio e società, pertanto «disponibili» ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003. Diversamente, i vizi
attinenti al contenuto informativo del bilancio, legati cioè a
una  violazione  dei  requisiti  di  verità,  chiarezza  e
precisione, trascendono l’interesse del singolo e coinvolgono
diritti  indisponibili  ai  sensi  della  norma  summenzionata,
poiché  le  norme  imperative  poste  a  presidio  dei   detti
requisiti sono dettate, oltre che a tutela dell’interesse di
ciascun  socio  ad  essere  informato  dell’andamento  della
gestione societaria, altresì a garanzia dell’affidamento di
tutti i soggetti che con la società entrino in rapporto (cfr.
Cass. n. 20674/2016; Cass. n. 13031/2014).

Il quinto comma dell’art. 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validità di delibere assembleari e agli arbitri
compete  sempre  il  potere  di  disporre,  con  ordinanza  non
reclamabile,  la  sospensione  dell’efficacia  della  delibera.
Tale ultimo potere ha natura eccezionale in quanto costituisce
una rilevante deroga alla regola generale di cui al combinato
disposto degli artt. 818 c. p.c. e 669-quinquies c. p.c., per
cui la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe
stato competente a conoscere del merito.

Principi espressi nel contesto di un rigetto di un reclamo
cautelare promosso dal reclamante avverso un’ordinanza in cui
il  giudice  istruttore  aveva  dichiarato  l’incompetenza  del
Tribunale – per la presenza in statuto di una valida clausola
compromissoria  –  a  pronunciarsi  sul  ricorso  avente  come
petitum  la  sospensione  dell’efficacia  di  una  delibera  di



approvazione del bilancio. Il giudice di seconde cure conferma
l’incompetenza del Tribunale adito e, inoltre, ravvisa in ogni
caso  la  carenza  del  periculum  in  mora,  a  seguito  della
valutazione  comparativa  degli  interessi  del  socio  e  della
società richiesta dall’art. 2378, comma quarto, c.c.

Ord. 06.02.2023Download
(Massime a cura di Giovanni Gitti)

Ordinanza del 28 maggio 2021
– Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:
Dott. Lorenzo Lentini
Nell’ambito  di  un  procedimento  cautelare,  al  fine  della
verifica del requisito del fumus boni iuris, il fatto che il
curatore fallimentare non abbia provveduto a rettificare il
bilancio  di  esercizio  non  costituisce  esimente  a  favore
dell’amministratore che, precedentemente, abbia sottoposto il
documento  contabile  all’assemblea  ai  fini  della  sua
approvazione e non abbia successivamente impugnato la relativa
delibera. 

Con riguardo al periculum in mora, invece, la sua sussistenza
deve  verificarsi  considerando  sia  gli  elementi  oggettivi
relativi  alla  consistenza  patrimoniale  del  debitore  –
valutandone i profili quantitativi e qualitativi – sia quelli
soggettivi correlati al suo comportamento. 

Il provvedimento è stato emanato a esito di un procedimento
cautelare, strumentale alla tutela di un credito.
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(Massime a cura di Marta Arici)
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