
Tribunale  di  Brescia,
ordinanza  del  16  gennaio
2024,  n.  60  –  procedimento
cautelare,  azione  di
contraffazione,  marchi,
marchi di forma,  marchi non
registrati  e  marchi
registrati,  fumus boni iuris
e  periculum  in  mora  della
contraffazione,  atti  di
concorrenza sleale
Differentemente dai marchi registrati, per i quali vale la
presunzione  di  validità  (presunzione  comunque  superabile
mediante prova dell’invalidità), per i marchi di fatto è onere
della parte che ne invoca la tutela allegare specificamente e
dimostrare la validità del segno, dimostrandone il carattere
distintivo e i tratti di novità e di originalità.

Con  riguardo  ai  marchi  di  forma  non  registrati,
l’individuazione  del  carattere  distintivo,  della  novità  e
della  originalità  deve  essere  specifica,  non  potendosi
ritenere assolto il relativo onere probatorio nel caso in cui
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  capacità  distintiva
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“intrinseca” nelle forme comuni, non originali in sé né nuove.

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza, «Può 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  riconducibilità  di  quella  determinata  forma
dell’oggetto ad una specifica impresa, consentendo l’acquisto,
tramite il c.d. “secondary meaning”, di capacità distintiva
del marchio che ne era originariamente privo» (cfr. Cass. n.
30455/2022).

Sussiste  “secondary  meaning”  quando  «[…]  il  marchio,  in
origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera
descrittività  o  mancanza  di  originalità,  acquisti  tale
capacità  in  conseguenza  del  consolidarsi  del  suo  uso  sul
mercato» (cfr. Cass. n. 53/2022). L’acquisto del carattere
distintivo tramite il “secondary meaning” può essere desunto
da elementi indiziari, quali indagini demoscopiche, sempre che
«almeno una frazione significativa del pubblico destinatario
identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui
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  investimenti  pubblicitari  effettuati,
relativamente ai quali è onere della parte fornire allegazioni
specificamente  riferibili  ai  prodotti  contraddistinti  dai
marchi dei quali si invoca tutela.

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

La  sussistenza  del  “periculum  in  mora”  non  è  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’attualità  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 altresì
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  l’imitatore  non  crei  confusione  con  i  prodotti  del



concorrente, giacchè l’imitazione servile dei prodotti altrui
che non integri violazione di diritti di privativa industriale
può configurare atto di concorrenza sleale soltanto quando
riguardi elementi estrinseci e formali dei prodotti stessi,
che abbiano idoneità individualizzante.

In  tema  di  imitazione  servile  non  è  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 qualità non possedute, ma appartenenti ai
prodotti dell’impresa concorrente.

È da ricondursi all’art. 2598 n. 3, stante l’utilizzo di mezzi
non  conformi  alla  lealtà  commerciale  suscettibile  di
danneggiare  l’azienda  altrui,  il  cd.  “agganciamento
parassitario”,  fattispecie  che  può  realizzarsi  mediante
l’utilizzo di un packaging che, sotto il profilo estetico, è
del tutto simile a quello utilizzato per prodotti omologhi (ad
esempio  per  combinazione  di  forma  e  di  ingredienti)
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
l’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  più  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 società a responsabilità 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).

Sent. 16.01.2024 n. 60Download
(Massime a cura di Vanessa Battiato)

Tribunale  di  Brescia,
sentenza  del  28  dicembre
2023, n. 3416 – registrazione
della denominazione, marchio,
concorrenza sleale
In materia di società 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.
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Quando due società assumono la medesima denominazione sociale,
il conflitto tra le stesse deve essere risolto sulla base del
criterio temporale dell’anteriorità 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 società, che ha
cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del
socio di una della società 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 società concorrente abbia assunto la stessa denominazione e
operi nel medesimo mercato non è sufficiente a tali fini.

Princìpi  espressi  nell’ambito  di  un  giudizio  di  merito
promosso da una società a responsabilità 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 i prodotti della convenuta
recanti il segno in oggetto – il 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)
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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’identità personale e
implica  la  possibilità  di  azionare  la  tutela  prevista
dall’art.  7  c.c.  consistente  nella  facoltà  di  richiedere
giudizialmente la cessazione dell’utilizzo non autorizzato del
proprio  nominativo.  In  difetto  di  apposita  autorizzazione
dell’avente  diritto,  infatti,  l’utilizzo  del  suo  nome  è
illecito e dà luogo a tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
oltre che alla possibilità, per l’autorità 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 società è meritevole
di tutela inibitoria ex art. 7 c.c. ove sia proposta apposita
domanda.

La tutela risarcitoria ex artt. 7 e 2043 c.c. può essere
accordata  –  anche  in  via  equitativa  qualora  ricorra
l’impossibilità o l’estrema difficoltà di provare l’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 società, congiuntamente all’affermazione
che  l’indicazione  di  tale  nominativo  abbia  comportato  per
controparte vantaggi economici, non sono elementi idonei di
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per sé ad integrare un’allegazione circa il tipo e l’entità
del danno sofferto risultando così non liquidabile, nemmeno in
via equitativa.

L’ordine di pubblicazione della sentenza, per estratto, in una
o più 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
collettività 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  può  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 è ravvisabile la necessità 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  proprietà  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  facoltà  di  proporre  domanda
riconvenzionale sempreché essa dipenda dal titolo dedotto in
giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa
come mezzo di eccezione.

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



Sent. 28.12.2023 n. 3415Download
(Massime a cura di Giulio Bargnani)

Corte  d’Appello  di  Brescia,
sentenza del 30 ottobre 2023,
n. 1635 – assegno, clausola
di  intrasferibilità,
pagamento  a  persona  diversa
dal  prenditore,
responsabilità  della  banca
negoziatrice, prova della non
imputabilità
dell’inadempimento
La  responsabilità  della  banca  negoziatrice  per  aver
consentito,  in  violazione  dell’art.  43  l.  ass.  (R.D.  n.
1736/1933), l’incasso di un assegno munito di clausola di non
trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo
ha  natura  contrattuale,  avendo  la  banca  un  obbligo
professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e
volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i
soggetti  interessati  al  buon  fine  della  sottostante
operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel
circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che
ne presidiano la circolazione e l’incasso (Cass., sez. un., n.
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12478/2018; Cass., sez. un., n. 12477/2018; Cass., sez. un.,
n. 14712/2007).

La  banca  chiamata  a  rispondere  del  danno  derivante  dalla
erronea identificazione del legittimo portatore del titolo e
dal conseguente pagamento di un assegno bancario munito di
clausola  di  non  trasferibilità  a  persona  diversa
dall’effettivo  beneficiarioè  ammessa  a  provare  che
l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto
alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art.
1176,  2°  co.,  c.c.  (ex  multis,  Cass.,  sez.  un.,  n.
12477/2018; Cass. n. 13969/2022).  In particolare va esclusa
la  responsabilità  della  banca  che  dimostri  di  aver
identificato il prenditore del titolo attraverso modalità che
possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro
dell’accorto banchiere (considerando cioè la specificità della
“natura  dell’attività  esercitata”  dal  debitore,  a  mente
dell’art. 1176, 2° co., c.c.), comeil controllo del documento
di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di
falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la
normativa antiriciclaggio (art. 19, 1° co., lett. a), d. lgs.
n.  231/  2007),  stabilisce  modalità  tipiche  con  cui  gli
istituti di credito devono identificare la clientela e non
prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine
presso il Comune di nascita (Cass. n. 3649/2021; Cass. n.
6356/2022; Cass. n. 16781/2022).

Principi espressi, in grado di appello, nell’ambito di un
giudizio afferente la responsabilità della banca negoziatrice
per aver pagato assegni bancari non trasferibili a un soggetto
diverso dai reali beneficiari, in quanto non avrebbe svolto i
controlli dovuti relativamente all’identità dei prenditore.

Sent. 30.10.2023 n. 1635Download
(Massime a cura di Luisa Pascucci)
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Tribunale  di  Brescia,
sentenza del 24 ottobre 2023,
n.  2699  –  marchio,
contraffazione, inibitoria
L’utilizzo  di  un  segno  simile  al  marchio  registrato  per
prodotti o servizi identici o affini integra la contraffazione
del  marchio  se  a  causa  della  somiglianza  fra  i  segni  e
dell’identità  o  affinità  fra  i  prodotti  o  servizi,  possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere  anche  in  un  rischio  di  associazione  fra  i  due
segni, secondo quanto disposto dall’art. 20, lett. b), c.p.i.

Il principio in questione è stato espresso nell’ambito di
un’azione  di  accertamento  di  contraffazione  di  un  marchio
registrato e della sussistenza di atti di concorrenza sleale.

Sent. 24.10.2023 n. 2699Download
(Massima a cura di Cristina Evanghelia Papadimitriu)

Corte  d’Appello  di  Brescia,
sentenza del 18 ottobre 2023,
n.  1567  –  locazione
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finanziaria,  contratto  di
leasing,  mancata  indicazione
del  TAEG/ISC  e  contestata
violazione degli articoli 117
TUB e 1346 c.c.
I contratti di leasing non fanno parte di quelle categorie
contrattuali  per  le  quali  è  obbligatoriamente  prevista  la
specificazione  del  TAEG.  Il  TAEG/ISC  rappresenta  un  mero
indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse
o una specifica condizione economica da applicare al contratto
di  finanziamento,  ma  svolge  unicamente  una  funzione
informativa  finalizzata  e  limitata  ad  esprimere  il  costo
totale effettivo dell’operazione per il cliente nel momento in
cui accede al finanziamento.

In  considerazione  della  funzione  esclusivamente  informativa
del TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del
costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso
costituisca una condizione economica direttamente applicabile
al  contratto  e  possa  considerarsi  un  tasso,  o  prezzo,  o
condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall’art.
117 TUB.

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori,
intendendo  essa  sanzionare  la  pattuizione  di  interessi
eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione
al contratto concluso. La mancata indicazione dell’interesse
di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione
dei decreti ministeriali, che contengono la rilevazione del
tasso  medio  praticato  dagli  operatori  professionali,

https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/10/18/corte-dappello-di-brescia-sezione-prima-civile-sentenza-del-18-ottobre-2023-n-1567-locazione-finanziaria-contratto-di-leasing-mancata-indicazione-del-taeg-isc-e-conte/
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/10/18/corte-dappello-di-brescia-sezione-prima-civile-sentenza-del-18-ottobre-2023-n-1567-locazione-finanziaria-contratto-di-leasing-mancata-indicazione-del-taeg-isc-e-conte/
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/10/18/corte-dappello-di-brescia-sezione-prima-civile-sentenza-del-18-ottobre-2023-n-1567-locazione-finanziaria-contratto-di-leasing-mancata-indicazione-del-taeg-isc-e-conte/
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/10/18/corte-dappello-di-brescia-sezione-prima-civile-sentenza-del-18-ottobre-2023-n-1567-locazione-finanziaria-contratto-di-leasing-mancata-indicazione-del-taeg-isc-e-conte/
https://www.obgc.unibs.it/osservatorio/index.php/2023/10/18/corte-dappello-di-brescia-sezione-prima-civile-sentenza-del-18-ottobre-2023-n-1567-locazione-finanziaria-contratto-di-leasing-mancata-indicazione-del-taeg-isc-e-conte/


statisticamente  rilevato  in  modo  oggettivo  ed  unitario,
essendo questo idoneo a rendere evidente che una clausola
sugli  interessi  moratori  sia  usuraria.  Se  i  decreti
ministeriali  non  prevedono  neppure  l’indicazione  della
maggiorazione  media  dei  moratori,  resta  il  termine  di
confronto  del  T.e.g.m.  così  come  rilevato,  con  la
maggiorazione  ivi  prevista.

Le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi
moratori  sono  distinte  nel  diritto  delle  obbligazioni;
infatti, secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c. l’interesse in
una  operazione  di  finanziamento  è  dato  dalla  somma
dell’obbligo di restituzione del denaro preso a prestito e del
costo del denaro; mentre l’interesse moratorio, contemplato
dall’art  1224  c.c.,  rappresenta  il  danno  che  nelle
obbligazioni  pecuniarie  il  creditore  subisce  a  causa
dell’inadempimento  del  debitore.  È  diversa  l’intensità  del
c.d.  rischio  creditorio  sottesa  alla  determinazione  della
misura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: se
i  primi  considerano  il  presupposto  della  puntualità  dei
pagamenti dovuti, i secondi incorporano l’incertezza dell’an e
del quando, per cui il creditore deve ricomprendervi il costo
della  attivazione  degli  strumenti  di  tutela  del  diritto
insoddisfatto,  che  non  di  meno  deve  soggiacere  ai  limiti
antiusura. Al pari degli interessi corrispettivi per i quali è
stata  introdotta  normativamente  la  qualificazione  oggettiva
della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per
gli  interessi  moratori  l’identificazione  dell’interesse
usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in
modo  altrettanto  oggettivo  ed  unitario  nei  decreti
ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca
d’Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del
mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la
fissazione di un c.d. tasso soglia limite. Considerato che per
ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m.
vigente all’epoca della stipula, in ragione della esigenza
primaria di tutela del finanziato, è necessario comparare il



Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori
in concreto applicati, con il Tegm via via rilevato in detti
decreti, con la precisazione che il margine di tolleranza
previsto a questo superiore sino alla soglia usuraria, può
garantire uno spazio di operatività all’interesse moratorio
lecitamente applicato.

Sent. 18.10.2023 n. 1567Download
Principi espressi nell’ambito del giudizio d’appello avviato
dalla società utilizzatrice nei confronti della società di
leasing concedente volto, tra l’altro, ad accertare la nullità
delle  clausole  del  contratto  di  leasing  finanziario  che
stabilirebbero interessi in misura superiore al tasso soglia-
usura;  a  dichiarare  nullo  lo  stesso  contratto  per
indeterminatezza e genericità dell’oggetto; ad accertare la
violazione dell’art. 117 TUB per mancata indicazione del tasso
TAEG. La Corte d’Appello, nel rigettare l’appello proposto,
conferma principi già espressi dal Tribunale di primo grado.

(Massime a cura di Cristina Evanghelia Papadimitriu)

Tribunale  di  Brescia,
sentenza  del  25  settembre
2023,  n.  2379  –  Diritti
connessi al diritto d’autore,
progetti  di  lavori  di
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ingegneria,  diritto  al
compenso, arricchimento senza
causa
L’art. 99 l. aut., similmente all’art. 2578 c.c., prevede che
all’autore di “progetti di lavori di ingegneria, o di altri
lavori  analoghi,  che  costituiscano  soluzioni  originali  di
problemi  tecnici,  compete,  oltre  al  diritto  esclusivo  di
riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il
diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”.
Tuttavia, la norma precisa che “per esercitare il diritto al
compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una
dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o
disegno  presso”  il  Ministero  della  cultura  –  Direzione
Generale Biblioteche e diritto d’autore. Qualora il presunto
autore non abbia allegato né provato l’avvenuta consegna dei
progetti alla controparte, non può vantare nei confronti di
questa alcun diritto al compenso. Lo stesso dicasi nel caso in
cui  il  convenuto  provi  di  essere  giunto  alle  medesime
soluzioni  originali  in  modo  indipendente  dall’autore  dei
relativi progetti.

Quando è respinta l’azione promossa per la protezione del
diritto  d’autore  o  di  un  altro  diritto  connesso,  perché
l’opera non può rientrare nelle categorie tutelate da singole
disposizioni dettate in materia autoriale, deve riconoscersi
l’ammissibilità,  in  via  sussidiaria,  dell’azione  di
arricchimento senza causa, per il cui accoglimento occorre
accertare: i) se quella che non è opera dell’ingegno abbia
consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo; ii) se
sia  idonea  a  produrre  un  ingiusto  vantaggio  in  danno  del
titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva
(cfr. Cass. n. 773/1980).
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In  materia  di  arricchimento  senza  causa,  ai  fini
dell’indennizzo  l’art.  2041  c.c.
considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto
e non anche il lucro cessante, che è
altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale
complessivamente subito alla stregua
dell’art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall’art. 2041
c.c. Ne consegue che l’azione di arricchimento è ammissibile
solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio,
apportando  contemporaneamente  una  diminuzione  patrimoniale
all’altro soggetto (cfr. Cass., S.U., n. 23385/2008; Cass. n.
18785/2005).

Principi  espressi  nell’ambito  del  giudizio  promosso  dal
titolare  di  un’impresa  individuale  avverso  una  società  a
responsabilità limitata, lamentando l’illecito uso, da parte
di  questa,  di  progetti  ingegneristici  di  cui  il  primo  si
dichiarava titolare.

Sent. 25.09.2023 n. 2379Download
(Massime a cura di Simona Becchetti)

Tribunale  di  Brescia,
sentenza  del  25  settembre
2023,  n.  2378  –  atti  di
concorrenza  sleale,
concorrenza  parassitaria,
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concorrenza parassitaria c.d.
diacronica e c.d. sincronica
Ferme  le  disposizioni  che  concernono  la  tutela  dei  segni
distintivi e dei diritti di brevetto, l’art. 2598, n. 1, c.c.
identifica come atti di concorrenza sleale, tra gli altri,
l’utilizzo  di  nomi  o  segni  distintivi  idonei  a  produrre
confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente
usati da altri, ovvero l’imitazione servile di prodotti di un
concorrente;  individua,  infine,  un’ipotesi,  avente  valore
residuale, che consiste nel compimento, con qualsiasi altro
mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l’attività  di  un  concorrente.  Detta  clausola  consente  di
accordare  tutela  ad  una  varietà  di  fattispecie  non
singolarmente identificate, tra le quali può essere menzionata
quella  dell’imitazione  di  materiale  pubblicitario  altrui,
dell’utilizzo  nei  propri  depliant  e  sito  internet  di
fotografie con la medesima inquadratura e disposizione dei
prodotti  usati  dal  concorrente  e  con  medesime  frasi
pubblicitarie nonché l’imitazione di parte dei contenuti del
sito internet e delle modalità di presentazione dei servizi
del concorrente attraverso i social network.

Va esclusa la concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n.
1, c.c. nel caso in cui i marchi figurativi di due imprese
concorrenti siano formati da segni distintivi in gran parte
diversi, scritti in modalità grafiche e stilistiche differenti
e accompagnati da disegni dalle forme geometriche difformi, e
siano  accomunati  unicamente  da  un  segno  denominativo
rappresentato  dalla  denominazione  generica  dei  prodotti
contraddistinti.

La concorrenza c.d. parassitaria è una forma di concorrenza
sleale riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2598, n.
3, c.c., che consiste in un continuo e sistematico operare
sulle  orme  dell’imprenditore  concorrente  attraverso
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l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti
iniziative  imprenditoriali  di  quest’ultimo,  mediante
comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni
altro  mezzo  non  conforme  ai  principi  della  correttezza
professionale (Cass. n. 25607/2018; Cass. n. 22118/2015). Tale
comportamento si manifesta tramite una pluralità di atti che,
considerati isolatamente, possono anche essere, in sé, non
illeciti, ma che, presi nel loro insieme, lo diventano in
quanto rappresentano la continua e ripetuta imitazione delle
iniziative  del  concorrente  e,  quindi,  lo  sfruttamento
sistematico del lavoro e della creatività altrui attraverso
una molteplicità di azioni – o un comportamento globale –
poste in essere contemporaneamente (Cass. n. 9387/1994). Una
simile  imitazione  delle  altrui  proposte  commerciali  può,
inoltre, considerarsi illecita esclusivamente se messa in atto
a  breve  distanza  di  tempo  da  ogni  singola  iniziativa  del
concorrente  (concorrenza  parassitaria  c.d.  diacronica)  o
dall’ultima  e  più  significativa  di  esse  (concorrenza
parassitaria c.d. sincronica), con la precisazione che, per
“breve”, deve intendersi sia quell’arco di tempo durante il
quale  l’ideatore  della  nuova  iniziativa  ha  ragione  di
attendersi  utilità  particolari  dal  lancio  della  novità  in
termini di incassi, pubblicità e avviamento, sia il periodo
durante il quale l’iniziativa è considerata tale dai clienti e
si  impone,  quindi,  alla  loro  attenzione  nella  scelta  del
prodotto. Ciò in quanto il nostro ordinamento accorda tutela
alla creatività esclusivamente per un tempo determinato, ossia
fin  quando  l’iniziativa  possa  considerarsi  originale,
conseguentemente allorquando l’originalità viene meno, ovvero
quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare è
divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze
di quanti operano nel settore, l’imitazione non costituisce
più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo
a danneggiare l’altrui azienda (Cass n. 25607/2018; Cass. n.
13423/2004).

Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio instaurato da una



società a responsabilità limitata operante nel settore del
commercio di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche
volto a far accertare che diverse condotte, riferibili ad
un’impresa  concorrente,  costituivano  atti  di  concorrenza
sleale, così da ottenere, per l’effetto, l’inibitoria di tali
comportamenti, oltre al risarcimento del danno subito ed alla
pubblicazione della sentenza. 

Sent. 25.9.2023 n. 2378Download
(Massime a cura di Giulio Bargnani)
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pratica  commerciale
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scorretta,  risarcimento  del
danno, debito di valore
Il contatto sociale qualificato è fatto idoneo a produrre
obbligazioni ex art. 1173 c.c., dal quale derivano, a carico
delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174
c.c.,  bensì  obblighi  di  buona  fede,  di  protezione  e  di
informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.;
esso opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un
autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con
l’adempimento dell’obbligazione principale, in quanto diretto
alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente,
estranei  all’oggetto  della  prestazione  contrattuale,  ma
comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale
programmato (cfr. Cass. n. 24071/2017).  

Il contatto sociale qualificato rientra tra gli atti o fatti
idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento
giuridico a norma dell’art. 1173 c.c. e in virtù del principio
di atipicità delle fonti delle obbligazioni ivi consacrato,
anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la
loro fonte non in un contratto ma – ex lege – nel contatto
sociale  qualificato,  determina  una  responsabilità  di  tipo
contrattuale.

La teoria del contatto sociale qualificato viene in rilievo
ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere
un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento
riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte
sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli
abbia volontariamente assunto, pur in assenza d’un vincolo
negoziale tra danneggiante e danneggiato, in quanto la natura
qualificata  dell’attività  professionale  svolta  dal  primo,
sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda
nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle
regole  di  condotta  che  informano  la  suddetta  attività,
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comportando  l’assunzione  in  capo  all’operatore  di  uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l’utente subisca nell’ambito di tale rapporto un danno (cfr.
Cass. S.U. n. 12477/2018).

Pur compiendo un’attività giuridica in senso stretto – e non
formalmente  negoziale  –  l’operatore  qualificato  è  tenuto
all’obbligo  di  comportarsi  in  buona  fede,  in  virtù  della
clausola generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c.
(circa l’estensione della regola della buona fede in senso
oggettivo a tutte le fonti delle obbligazioni ex art. 1173
c.c., ivi compreso l’atto giuridico non negoziale, cfr. Cass.
n. 5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell’obbligo di una
corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le
circostanze  a  lui  note  o  conoscibili  sulla  base  della
diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c..

In  tema  di  contatto  sociale  qualificato  vige  il  regime
probatorio  desumibile  dall’art.  1218  c.c.,  sicché,  mentre
l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso
dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l’onere
di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da
causa a sé non imputabile.

Ruolo  e  obblighi  degli  istituti  di  credito  nella
commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche
dalla Banca d’Italia che, in data 14 marzo 2018, ha emesso un
comunicato  con  cui  ha  raccomandato  che  a  fronte  di  tale
attività, «le banche, oltre a considerare le caratteristiche
finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto,
devono  assicurare  adeguate  verifiche  sulla  congruità  dei
prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima
trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni
segnalate, quali le commissioni applicate, l’effettivo valore
commerciale  e  la  possibilità  di  rivendita  delle  pietre
stesse». Tale raccomandazione indica regole di condotta che
sono espressione di principi generali (ricavabili, come visto,
dagli  artt.  1173,  1175  e  1375  c.c.)  applicabili  anche  ai



contratto di acquisto di diamanti sottoscritti prima della
data di adozione di tale comunicazione.

Il  rapporto  fiduciario  esistente  tra  cliente  e  referente
bancario nonché il generale credito riposto nella serietà e
credibilità della banca sono elementi che possono risultare
determinanti nella decisione finale di acquisto dei diamanti,
avendo – del tutto verosimilmente – generato un legittimo
affidamento circa la correttezza delle informazioni fornite:
il coinvolgimento e la conseguente responsabilità della banca
per i danni che da tale acquisto siano derivati non appaiono,
pertanto,  seriamente  dubitabili.  Invero,  la  banca
intermediaria  ha  permesso  di  fatto  la  realizzazione  della
pratica commerciale scorretta (ossia la vendita di diamanti
grezzi ad un prezzo doppio rispetto al loro valore reale,
prospettando  irrealistiche  quotazioni  di  mercato  che,  in
realtà,  non  erano  altro  che  pubblicità  a  pagamento  della
stessa  controparte  venditrice  dei  diamanti,  pubblicate  su
giornali nazionali), mettendo a disposizione la propria sede,
promuovendo l’offerta ai consumatori e provvedendo a tutti i
successivi adempimenti finalizzati all’acquisto.

La natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria
impone che su tale somma vadano conteggiati gli interessi
compensativi  del  danno  derivante  dal  mancato  tempestivo
godimento  dell’equivalente  pecuniario  del  bene  perduto:
secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass.  S.U.  n.  1712/1995),  tali  interessi  decorrono  dalla
produzione  dell’evento  di  danno  sino  al  tempo  della
liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata
nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata
(Cass. n. 4791/2007).

I  principi  sono  stati  espressi  nell’accoglimento  di  una
domanda di risarcimento proposta da un cliente nei confronti
della  propria  banca  a  seguito  dell’acquisto  di  diamanti
(descritti  come  “bene  rifugio”  e  l’investimento  come
“redditizio e sicuro”, della “durata di sette anni, con facile



possibilità  di  rivendere  i  preziosi  alla  scadenza”  e  con
“rendimento nell’ordine del 6-7% lordi”) da una nota società,
poi fallita. In tal particolare il Tribunale ha affermato che
detta fattispecie configuri un’ipotesi di responsabilità della
banca intermediaria da contatto sociale qualificato. Infatti
in quanto l’attività bancaria si caratterizza per la peculiare
professionalità dei soggetti che vi operano, che si riflette
necessariamente  su  tutte  le  attività  svolte  nell’esercizio
dell’impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle
attività sono radicati, per la cui corretta attuazione gli
operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che
normalmente gli altri soggetti non hanno. Da ciò discende, per
un verso, l’affidamento di tutti gli interessati nel puntuale
espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, per
altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere
incorre  nei  confronti  di  coloro  che  con  lui  entrano  in
contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non
osservi le regole prescritte dalla legge.
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spese  di  assicurazione,
T.E.G.,  prescrizione
dell’azione  di  ripetizione
dell’indebito
La stipula di un contratto di mutuo, salva diversa volontà
delle  parti,  comporta  l’obbligo  del  mutuatario  di
corrispondere gli interessi al mutuante, purtuttavia l’art.
1815,  co.  2,  c.c.  reca  una  sanzione  di  gratuità  del
finanziamento in caso di pattuizione di interessi usurai. La
valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo —
secondo le dirimenti indicazioni fornite dell’art. 644, co.
 4, c.p., secondo il quale “per la determinazione del tasso di
interesse  usurario  si  tiene  conto  delle  commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” —
deve necessariamente considerare, tra le altre, anche le spese
sostenute dal debitore per far fronte ai costi assicurativi
necessari  ad  ottenere  il  credito,  essendo,  all’uopo,
sufficiente  che  gli  stessi  risultino  collegati  alla
concessione dello stesso. La sussistenza del collegamento può
essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta
nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l’erogazione del mutuo (cfr. Cass. n. 8806/2017; Cass. n.
3025/2022; Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22458/2018).

Ai fini del calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) del
singolo rapporto di credito e della conseguente (eventuale)
valutazione  di  usurarietà  degli  interessi  applicati,  è
irrilevante la circostanza che la Banca d’Italia, all’epoca
della stipulazione del rapporto, non avesse inserito i costi
assicurativi nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M.
(Tasso  effettivo  globale  medio);  il  fatto  che  i  decreti
ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. non includano, nel
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calcolo  di  esso,  una  particolare  voce  —  che,  secondo  la
definizione  data  dall’art.  644,  co.   4,  c.p.,  dovrebbe,
invece, essere inserita — rileva, semmai, ai soli fini della
verifica di conformità alla legge dei decreti stessi, quali
provvedimenti  amministrativi.   Ne  consegue  il  dovere  del
giudice di prendere atto della illegittimità di detti decreti
e  di  disapplicarli  qualora  ravvisi  che  essi  omettano  di
considerare  fattori  che  la  legge,  di  contro,  impone  di
valutare.

In  materia  di  contratti  di  finanziamento  ad  esecuzione
frazionata la prescrizione decennale della domanda volta alla
ripetizione  di  un  indebito  decorre  non  già  dalla
sottoscrizione del contratto ovvero dai singoli anticipi o
pagamenti rateali, bensì dall’estinzione del rapporto.

Princìpi  espressi  nell’ambito  di  un  giudizio  promosso  dal
sottoscrittore  di  un  contratto  di  finanziamento  mediante
cessione  del  quinto  della  pensione  volto  a  domandare  al
Tribunale di accertare e dichiarare la nullità della clausola
contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi, stante
il  superamento  della  soglia  di  usura,  con  la  conseguente
applicazione della sanzione prevista dall’art. 1815, co. 2,
c.c., e di accertare altresì il diritto dell’attore a vedersi,
per l’effetto, rimborsati i costi del credito (escluse le
somme relative ad imposte o tasse), le commissioni ed i costi
assicurativi, oltre agli interessi indebitamente versati.
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