
Uso del cognome come marchio –
Cassazione 25.02.2015

Uso del cognome come marchio quando è già stato
registrato da altri
marchio ALESSI contro marchio ALESSI GIACINTO

E’ convinzione diffusa che sia possibile l’uso del cognome come marchio (o il
proprio nome e cognome come marchio) anche se qualcun altro ha in precedenza
depositato lo stesso cognome come marchio.

Purtroppo la corte dei cassazione non la pensa così ed in molti casi, come in
quello della sentenza 25.02.2015 n. 3806, ha vietato l’uso del cognome come
marchio a chi lo ha depositato successivamente ad altri affermando che una
volta  che  un  segno  costituito  da  un  certo  nome  anagrafico  sia  stato
validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente
porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici
identici o affini. Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione
nell’ambito dell’attività economica e commerciale, rispetto all’avvenuta sua
registrazione da parte di altri

Cassazione civile  sezione I, 25.02.2015, n. 3806 “uso del cognome come
marchio”

marchio ALESSI contro marchio ALESSI GIACINTO

di seguito la sentenza integrale “uso del cognome come marchio”

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13956/2007 proposto da:
ALESSI   S.P.A.   – ricorrente –
contro
EXCLUSIVE  DI  ALESSI GIACINTO S.R.L. – controricorrente –
avverso   la   sentenza  n.  497/2006  della  CORTE  D’APPELLO   di  
PALERMO,  depositata  il  26/04/2006;

Fatto “uso del cognome come marchio”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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1. La Alessi Spa, titolare della omonima ditta e del marchio comunitario
“Alessi”, operante nel settore della pubblicità, premesso che altra società,
la Exclusive di Alessi Giacinto srl, operante nello stesso settore, aveva
fatto uso del suo marchio nella propria denominazione sociale, in tal modo
operando una contraffazione dello stesso, ha chiesto le che fosse inibito
l’uso illecito di tale segno, sia come marchio, sia come cuore della ditta,
sia come insegna, con la conseguente condanna alla rimozione di esso ed al
risarcimento dei danni.

1.1. La convenuta si è costituita contestando la confondibilità dei segni ed
il Tribunale di Palermo, sul rilievo del fatto che l’inserimento nei segni
complessi del cognome ” A.” aveva funzione meramente descrittiva e non
distintiva e che non sussisteva il rischio di confusione tra le due imprese
(che, in quanto operanti nel settore della pubblicità, si rivolgevano a
operatori capaci di scelte selettive), ha respinto tutte le domande.

2.  L’appello  proposto  dalla  Alessi  Spa  è  stato  rigettato  dalla  Corte
territoriale  (di  Palermo)  che  ha  confermato  la  sentenza  impugnata  e
condannato  l’appellante  al  pagamento  delle  spese  processuali.

2.1. Secondo il giudice di appello, alla luce delle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 6, (avvenute con la recezione in Italia della
direttiva CEE n. 88/104 e l’introduzione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1
bis), che hanno escluso il precedente regime di tutela esclusiva ed assoluta
al segno patronimico, andava compiuta una verifica in concreto in ordine al
carattere  distintivo  o  semplicemente  descrittivo  dell’inserimento  del
patronimico (nella specie: il nome ” A.”) nel segno distintivo successivo,
sebbene di pertinenza di un imprenditore sociale. Nel caso esaminato, il
nucleo centrale del secondo segno (il vero e proprio “cuore del marchio”),
secondo il giudice distrettuale, per l’ampiezza dei caratteri, l’uso di una
doppia colorazione e l’originale intreccio di alcune lettere, era costituito
dal  logo  “Esclusive”,  non  dal  patronimico.  Di  conseguenza,  il  marchio
complesso così formato indicherebbe semplicemente che la società denominata
“Exclusive” si appartiene al signor ” A.G.”.

2.2. In conclusione, le differenze grafiche, stilistiche e di sostanza tra i
due marchi dimostrerebbero l’originalità di quello della società Esclusive e
la  sua  certa  differenziazione  rispetto  al  preesistente.  Inoltre,  la
destinazione del prodotto offerto dalle due imprese di pubblicità a una
cerchia selezionata di utenti, aventi sicure capacità di discriminazione del
prodotto, impedirebbe ogni possibile confusione o associazione tra i segni.

3. Avverso tale decisione la Alessi Spa ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi di censura, illustrati da memoria ex art. 378
c.p.c.,  contro  cui  resiste  la  Excluslve  di  Alessi  Giacinto  srl,  con
controricorso e memoria illustrativa.

Diritto “uso del cognome come marchio”
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 227 c.p.c., e del R.D. n. 929 del 1942, art. 13, e omessa,



insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la
ricorrente ha formulato il seguente duplice quesito di diritto: “a) Se sia
violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., omessa pronuncia su una specifica
domanda  di  una  parte,  e  se  questa  violazione  si  riverberi  sull’intera
decisione, determinandone la nullità, quando l’omessa disamina della domanda
in questione costituisca il presupposto della sentenza; b) e se l’inserimento
nella denominazione sociale di una società di capitali del marchio altrui
costituisca violazione dell’art. 13 L.M. (ora 22 CPI)”.

Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale avrebbe omesso di esaminare la
domanda  di  inibitoria  richiesta  anche  nella  parte  riguardante  la
denominazione o ragione sociale, sulla base dell’art. 13 L.M. (ora art. 22
CPI), che consentirebbe di esaminare il conflitto marchio-ditta allo stesso
modo del conflitto marchio- marchio. E poichè non è consentito adottare come
ditta, denominazione sociale o insegna un segno uguale o simile all’altrui
marchio, nella specie il giudice distrettuale avrebbe omesso di rilevare
anche  una  violazione  dell’art.  13  menzionato.  Tale  omissione,  anche
motivazionale,  avrebbe  gravemente  condizionato  tutto  il  giudizio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del
R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la
ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: “Se la limitazione
dei diritti di marchio di impresa registrato, di cui all’art. 1 bis, comma 1,
lett. a), LM possa essere applicata solo in relazione all’uso nell’attività
economica di nome e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo
anche all’uso di denominazioni o ragioni sociali di società”.

La ricorrente, pur non ignorando l’esistenza di un diverso orientamento,
dottrinale e giurisprudenziale (espresso anche dalla Corte di Giustizia UE,
nel caso Anheuser – Busch Inc. – Budejovicky budvar, narodni podnik del 16
nov.  2004),  afferma  l’erroneità  di  tale  indirizzo  e  la  correttezza  di
quell’altro secondo cui l’art. 1- bis, lett. a) LM (ora 22, lett. a), CPI)
andrebbe interpretato come applicabile solo alle persone fisiche e non alle
società. Ciò in quanto: i) è il nome personale che rispecchia i caratteri più
propri, intimi e pubblici dell’individuo, caratteristiche mancanti nei nomi
delle  società  (salvo  eccezioni,  riferibili  a  società  aventi  una  lunga
storia); ii) il patronimico non è frutto della scelta di colui che ne è
titolare, diversamente che per gli enti;

iii) l’opposta interpretazione finirebbe per legittimare il comportamento di
chi mira a sfruttare, mettendosi nella sua scia, di un marchio preesistente.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D.
n. 929 del 1942, art. 1 bis, e omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione  circa  un  fatto  controverso  e  decisivo  per  il  giudizio,  in
relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha formulato il
seguente quesito di diritto: “Se nel regime dell’art. 1 bis, comma 1, lett.
a), LM, ed in quello successivo dell’art. 21.1.a) CPI, la liceità dell’uso da
parte del terzo del proprio nome che collida con un anteriore marchio
registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza di una reale esigenza
descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi del terzo”.



Assume la ricorrente che, ove anche si ritenesse applicabile l’art. I- bis,
lett. a), LM al nome di società, la sentenza sarebbe errata.

Infatti, la condizione richiesta dalla norma (ossia la conformità ai principi
della  correttezza  professionale,  in  funzione  solo  descrittiva)  per
l’affievolimento del diritto del titolare del marchio registrato (qualificato
come di diritto di proprietà) è costituita dall’esistenza di una reale
esigenza descrittiva, nella specie mancante di ogni motivazione.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del
R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, e omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione  circa  un  fatto  controverso  e  decisivo  per  il  giudizio,  in
relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente, in relazione alla
presunta violazione di legge, ha formulato il seguente doppio quesito di
diritto:  “Se  l’inserimento  del  marchio  forte  altrui  nella  propria
denominazione  sociale  e  nel  proprio  marchio  complesso  di  fatto  possa
considerarsi oppure no legittimo sotto il profilo sia della tutela del
marchio registrato, sia della correttezza professionale; e se la disciplina
dell’art. 1 bis, lett. a), LM, ed in particolare il diritto ivi configurato
di uso dell’attività economica del loro nome e indirizzo, sia applicabile
anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto contengano
il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare”.

Infatti,  essendo  il  patronimico  un  marchio  forte  (o,  addirittura,
fortissimo), in quanto dotato di capacità distintiva (specie quando sia privo
di significato di linguaggio comune e sia comunque inidoneo a richiamare
l’attività del titolare), il suo inserimento in un marchio complesso (qual è
quello  della  società  resistente,  secondo  la  motivazione  del  giudice
distrettuale)  costituirebbe  sempre  fattispecie  confusoria  e,  quindi,
illecita. Ciò in quanto, anche l’impossessamento di un singolo elemento
dell’altrui  marchio  complesso,  ove  dotato  di  capacità  distintiva,
costituirebbe  contraffazione  del  marchio,  quantomeno  per  associazione  o
agganciamento (entrambe pratiche scorrette sotto il profilo professionale).

1.5. Con il quinto motivo di ricorso (violazione degli artt. 2564, 2567 e
2598 c.c., e dell’art. 17, comma 1, lett. c) LM, e omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente, in
relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente quesito
di diritto: “Se la previsione dell’art. 1 bis, lett. a), LM (ora art. 21,
comma 1, lett. a CPI), possa applicarsi anche all’ipotesi di contraffazione
di ditta, specificamente se il diritto su di una ditta e/o denominazione
sociale permetta al titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nella attività
economica del loro nome e indirizzo quando consistano in, o comprendano,
quella ditta e/o denominazione sociale”.

Secondo  la  ricorrente,  il  giudice  distrettuale  avrebbe  considerato  come
assorbite, dal rigetto della domanda basata sull’art. 1 bis LM, le richieste
di inibitoria svolte, anche ai sensi degli artt. 2564, 2567 e 2598 c.c., con
riferimento alla ditta ed alla denominazione sociale, entrambe costituite dal
nome  “Alessi”.  Tale  omissione,  anche  motivazionale,  riguarderebbe  anche
l’applicabilità dell’art. 1 bis LM alla ditta.



2.1. Il primo motivo di ricorso può essere esaminato assieme al quinto, in
quanto ne condivide la sorte, risultando del pari inammissibili.

2.2.  Infatti,  i  due  motivi  difettano  di  autosufficienza  non  avendo  il
ricorrente indicato nè il quando nè il dove, ma soprattutto il come, siano
stati proposti e posti nella fase di merito, specie quando – come nella
specie – la sentenza di appello abbia trascurato di specificare ciò che il
ricorrente presume di aver fatto.

2.3. In particolare, il primo motivo (con particolare riferimento al primo
quesito proposto) pur facendo riferimento alle conclusioni rassegnate nel
giudizio di appello (senza ulteriori specificazioni: data, udienza, verbale,
ecc.)  nulla  aggiunge  in  ordine  alla  domanda  introduttiva  ed  alla  sua
formulazione, con ciò rendendosi non autosufficiente ai fini dello scrutinio
da parte di questa Corte.

2.4. Quanto alla seconda parte del quesito avanzato con il primo motivo (se
l’inserimento nella denominazione sociale di una società di capitali del
marchio altrui costituisca violazione dell’art. 13 L.M.), esso, al di là
della indicazione della disposizione di legge (che è comunque compito del
giudice: iura novit curia), è sostanzialmente assorbita dalla quarta censura
di cui si passerà a dire tra breve.

2.5.  Con  riferimento  al  quinto  motivo,  invece,  il  ricorrente  non  può
rimediare, come ha cercato di fare, alla stessa mancanza che ha afflitto
anche il primo, attraverso il richiamo a luoghi e momenti del processo della
fase di merito, con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., che consente
solo di meglio argomentare quanto già svolto ma non di rispondere alle
eccezioni avversarie, tempestivamente sollevate (nella specie: l’eccezione di
novità della questione sollevata solo nella fase di legittimità). Infatti,
(per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 2005), questa Corte ha già
chiarito che la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. ha la sola
funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far
venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi,
quoad effectum, ad essi.

3. I restanti motivi, invece, sono pienamente ammissibili, risultando chiaro
dal combinato tra il testo del ricorso e quello della sentenza di merito, il
tenore delle domande e delle questioni poste.

3.1. Queste, infatti, per il tramite della tutela accordata al marchio
registrato, attengono anzitutto all’interpretazione dell’art. 1 bis, comma 1,
lett. a) della legge marchi (LM) del 1942 (R.D. n. 929 del 1942), inserito, a
seguito della riforma del 1992 (D.Lgs. n. 480 del 1992, emanato con la
recezione in Italia della direttiva CEE n. 88/104), non più in vigore,
essendolo ora l’art. 21 del Codice della proprietà industriale (CPI), di cui
al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Ma, come si è già accennato sopra,
riguardano anche il problema della denominazione sociale e dei limiti che ad
essa pone l’art. 13 L.M. (ora 22 CPI).

In particolare, attengono alle questioni che seguono, tra loro strettamente
connesse:
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a) se la limitazione dei diritti di marchio di impresa registrato possa
essere applicata solo in relazione all’uso, nell’attività economica, di nome
e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo anche riguardo
all’uso di denominazioni o ragioni sociali di società (ed in particolare il
diritto di uso dell’attività economica del “loro nome e indirizzo”, sia
applicabile anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto
contengano il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare);

b) se la liceità dell’uso da parte del terzo del proprio nome, che collida
con un anteriore marchio registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza
di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai
servizi del terzo;

c) se l’inserimento del marchio forte altrui nella propria denominazione
sociale e nel proprio marchio complesso di fatto possa considerarsi oppure no
legittimo, sotto il profilo sia della tutela del marchio registrato, sia
della correttezza professionale.

3.2. Con riferimento al marchio, in sè e per sè (ed in relazione al conflitto
marchio-marchio), le questioni sollevate con i tre motivi di ricorso sopra
menzionati trovano una risposta nel precedente di questa stessa sezione n.
29879 del 2011.

Con esso, infatti, si è esaminata una fattispecie concreta del tutto analoga,
affrontandola e risolvendola nell’identico stadio della legislazione (ossia
alla luce del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, in materia di marchi
registrati, nel testo aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 2).

In  base  a  tale  previgente  articolazione  normativa  (ma,  nella  specie,
applicabile ratione temporis), in una fattispecie in cui questa Corte ha
ravvisato il cuore del secondo marchio (“AVC by Adriana V. Campanile”), nel
patronimico  comune  ai  due  (“Campanile”),  ritenendo  insufficiente  la
differenziazione rispetto al primo marchio (“Campanile”), già registrato dal
ricorrente e contrassegnante la produzione ed il commercio degli stessi
prodotti, questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai
principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in
funzione  di  marchio,  cioè  distintiva,  ma  solo  descrittiva,  in  ciò
risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare
ai  terzi  l’uso  nell’attività  economica  del  loro  nome;  ne  consegue  che
sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico
protetto, pur se accompagnato da altri elementi”.

3.2.1. Tale enunciato, peraltro, è stato ribadito anche nel quadro della
legislazione attualmente vigente (ossia nel vigore del Codice della proprietà
industriale, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 21) dalla
sentenza n. 6021 del 2014, con la quale è stato affermato che l’avvenuta
modifica normativa, rispetto alla previsione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929,
art. 1 bis (con la soppressione dal testo normativo delle parole “e quindi
non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”), ha lasciato
ferma la necessità che l’uso del marchio debba essere conforme ai principi
della correttezza professionale (e, a tal proposito, si veda altresì il
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riferimento  contenuto  nella  recentissima  sentenza  di  questa  sezione  n.
23648/14 depositata il 6 novembre 2014).

3.3. Invero, una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico
sia  stato  validamente  registrato  come  marchio,  neppure  la  persona  che
legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori
merceologici identici o affini (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7482 del
1995). Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell’ambito
dell’attività  economica  e  commerciale,  rispetto  all’avvenuta  sua
registrazione  da  parte  di  altri.

E  tuttavia,  il  rigore  di  tale  previsione  è  attenuato  dalla  facoltà,
consentita dalla legge, di far uso del proprio nome anagrafico (o del proprio
indirizzo) che sia coincidente con un marchio registrato anteriore.

3.4. Tale limitazione, in apparenza, maggiore sotto il vigore del menzionato
art. I-bis LM rispetto all’attuale tenore dell’art. 21 del CPI, è rimasto
sostanzialmente immutato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 2014),
dovendosi avere riguardo al principio della correttezza professionale, come
del resto richiede la stessa giurisprudenza comunitaria in tema di malafede
nella registrazione dei marchi patronimici (da ultimo: Tribunale dell’Unione
Europea, 11/07/2013, causa T-321/10; Corte giustizia dell’Unione Europea,
05/07/2011, causa C-263/09).

3.5. Nel caso che ci occupa, tuttavia, vi è stato l’inserimento di un marchio
forte altrui (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4839 del 2000: è da escludere
che il marchio costituito dall’uso di un patronimico possa essere considerato
debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto
e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria
di prodotti) nella propria denominazione sociale (conflitto marchio- ditta),
oltre che nel proprio marchio complesso di fatto.

3.5.1. Infatti, il giudice di merito non ha correttamente considerato che il
marchio patronimico ha generale valenza di marchio forte (così la dottrina
prevalente e la stessa giurisprudenza di questa Corte: Sentenze nn. 4839 del
2000 e 29879 del 2011).

3.5.2. Per questa sola ragione il suo inserimento in altro marchio o in altra
ragione sociale non può considerarsi nè legittimo nè lecito salvo che l’uso
da parte del terzo del proprio nome (che collida con un anteriore marchio
registrato altrui), sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza
descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi del terzo.

3.5.3.  Nella  specie,  come  illustrano  le  premesse  fattuali  del  caso,
l’inserimento nel marchio complesso e nella denominazione sociale della del
cognome ” A.” – secondo la Corte territoriale – avrebbe avuto funzione
meramente  descrittiva  e  non  distintiva  e,  perciò,  non  sussisterebbe  il
rischio di confusione tra le due imprese.

2.5.4.  In  tal  modo,  però,  come  osserva  la  ricorrente,  la  pretesa
descrittività dell’addizione del patronimico al presunto cuore del marchio
(la parola “Exlusive”) ha comportato una modificazione della denominazione



sociale di una società di capitali con l’inserimento del nome di un socio
eguale (o simile) a quello contenuto nel marchio anteriore, appartenente al
suo titolare.

2.6.  Non  è  tanto,  quindi,  un  problema  di  inapplicabilità  dell’uso  del
patronimico in ambito societario, come opina la ricorrente (pur consapevole
del diverso indirizzo adottato dalla giurisprudenza comunitaria che, con
quella sopra menzionata al p.3.4., mostra, quantomeno in tema di marchio di
società,  di  non  restringersi  al  solo  caso  citato  nel  ricorso),  ma  di
valutazione della correttezza dell’uso del patronimico di un socio sia nel
marchio e sia nella stessa denominazione sociale di una società di capitali.
Ciò  che  non  appare  corretto  in  quanto  (salvo,  quantomeno  nel  regime
antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che
nelle società di persone: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 1997:
l’inserimento nella ragione sociale di una società in accomandita semplice di
un  nome  patronimico  facente  parte  di  un  marchio  brevettato  da  altro
imprenditore  è  lecito,  purchè  l’uso  dello  stesso  nome  non  importi
confondibilità nel mercato ovvero non determini il presupposto dell’illecito
concorrenziale) un socio di una tale compagine non connota affatto i beni o
servizi  offerti  dalla  stessa  società  in  modo  che  sorga  l’esigenza  e
l’interesse ad aggiungere una nota descrittiva nella sua ragione sociale. E
ciò, in quanto, il soggetto che utilizza o finalizza beni e servizi 2: nel
proprio ciclo economico è il soggetto-società, non i titolari (ad es.:
persone  fisiche)  delle  sue  partecipazioni  sociali.  E,  del  resto,  come
correttamente nota la società ricorrente, tali partecipazioni possono essere
cedute senza che la denominazione sociale debba mutare in corrispondenza
della vicenda traslativa delle dette partecipazioni.

2.6.1.  Si  possono,  al  riguardo,  concordandosi  con  il  PG  di  udienza,
corroborare  le  innanzi  citate  conclusioni,  richiamando  il  “case”  già
scrutinato da questa Corte con un remoto, ma assai autorevole, precedente,
quello offerto da Cass. Sez. 1, nella Sentenza n. 6678 del 1987: “Qualora due
società  di  capitali  inseriscano,  nella  propria  denominazione,  lo  stesso
cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi
possibilità  di  confusione,  in  relazione  all’oggetto  ed  al  luogo  delle
rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni
idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c., a
carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non
trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi
il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita
nella società, poichè anche in tale ipotesi la denominazione della società
può essere liberamente formata, nè nel fatto che il suddetto uso sia stato
praticato per cinque anni ed in buona fede, senza contestazione, non essendo
analogicamente applicabile, in tema di confondibilità fra ditte, il R.D. 21
giugno, n. 929, art. 48, sui marchi d’impresa (trattandosi di norma speciale
circa la convalida, per effetto dell’indicato uso quinquennale, del brevetto
viziato)”.

2.7.  In  conclusione,  i  tre  motivi  di  ricorsi  sono  fondati  (sia  con
riferimento  ai  profili  del  conflitto  marchio-marchio  che  a  quelli  del
conflitto marchio-denominazione sociale) e la sentenza impugnata deve essere



cassata con rinvio affinchè il giudice di merito (in uno con la liquidazione
delle spese di questa fase) compia un nuovo esame dei fatti e delle domande
proposte dalla ricorrente, facendo applicazione dei seguenti principi di
diritto:

– Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente
registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori
merceologici  identici  o  affini,  nè  come  marchio  nè  come  denominazione
sociale,  salvo  il  principio  di  correttezza  professionale,  neppure  dalla
persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome
trova,  se  non  una  vera  e  propria  elisione,  una  sicura  compressione
nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto
oggetto di registrazione da parte di altri;

– L’inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci,
coincidente  con  il  nome  proprio  precedentemente  incluso  in  un  marchio
registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non
sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente
all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per
la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

PQM

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili
i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
Palermo, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile
della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015
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