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t ière de noms et marques. 
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et de la concurrence déloyale. 

Traité pratique de droit industrie!, etc. Paris, l 8 5 5. 

La propriéré industrielle au Congrès international de 1~78. 

Paris, l 879. 

Brevets d'invention. Manuel pratique des legislations française 

et étrangère. 

- Code de la propriété ìndustrielle. Brevets d'invention. Paris, l 879. 

- Confrefaçon des inventions brevetées. Paris, l 880. 

Renouard, Traité des brevets d'invention. 

Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du, 

·droit civil. 

Traité des droits d'auteurs · dans la littérature, les sciences et 

les beaux-arts. Paris, l 8 38. 

Marques de fabrique et de com merce. Paris, l 88i. 

Ruben De Couder, Dictionnaire de droit commerciai, v. Bre

Yet d'invention, Marque de fabrique et Nom industrie!. 

Sauvel, La propri été industrielle dans les colonies françaises. 

Schmoll, Traité pratique des brevets d' invention, dessins, mo

dèles et marques de fabrique. 

Sellier, Traité de la concurrence déloyale en matière commerciale. 

Thir~on, Marques de fabrique en France et à l' étranger, législa-

tions com parées. 

- Tablettes de l'inventeur et du breveté. 

- Carnet de l'inventeur et du breveté. 

Tillière, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, 

de perfectionnement et d'importation. Bruxelles, 1854. 
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Villain, Gllide pratique des inventeurs brevetés. 
• Wa.elbrreck, Traité théorique et pratique de la législation sur 

les modèles et dessins de fabrique. 

CAPITOLO I. 

GENERALITÀ. 

SOMMARIO. 

r 5 87. Scopo della legge sulle privative industriali: anche gli stranieri sono am
messi a godere della privativa di una invenzione o scoperta, date certe 
condizioni. 

I 5 88. Invenzione già entrata nel dominio del pubblico. 
I 5 89. La privativa industriale è un diritto personale: non deve confondersi il 

diritto di privativa coll'esercizio di esso. 
I 590 e I 606. Possessore della privativa: è in obbligo di trovarsi sempre al caso 

di far godere al pubblico l'oggetto della invenzione; possessore di una pri
vativa di perfezionamento; non può esercitarla senza il consenso del pos-
sessore della privativa preesistente. . 

r 5 9 I. Oggetto delle privative indust~iali: idea industriale; meccanismo concreto; 
bilancie automatiche; bilancia a bilico adattata a bilancia automatica. 

1592. Sentenza del Tribunale penale in tema di contravvenzione a privative in-
dustriali: quando è inappellabile. · 

I 5 93. Contravvenzione alla legge sulle privative industriali: ammissibilità della 
prova per dimostrare la nullità della concessione di privativa. 

I 594. Convenzione stipulata dall'inventore di un pedale meccanico per la fab- . 
bricazione all'interno: corrispettivo; medaglie di contrassegno; questioni 
non censurabili in cassazione. 

I 5 95. Brevetto d'invenzione: validità della privativa; giudizio incensurabile. 
I 596. Introduzione di nuova industria nello Stato: esenzione da certi dazii fatta 

da un governo in virtù del diritto pubblico anteriore a quello vigente; ef
ficacia. 

1587. Per ricompensare l'inventore di una scoperta del ser
vizio che egli presta alla società, la legge gli accorda il diritto 
di attuare il suo trovato e di trarne profitto esclusivamente nel 
regno, nei limiti e sotto le condizioni prescritte. . . 

Per l'articolo 4 della legge 30 ottobre 1859 anche gli stra
nieri, o aventi-causa, sono ammessi a godere della privativa 'di 
una invenzione o scoperta, già conosciuta all'estero, ed ivi privi
legiata, se non già importata ed attuata nel regno, o se perduri 
la privati va straniera. 
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Si ammette anche la prova testimoniale per provare o per 

escludere il fatto dell;i precedente importazione nello Stato (Sen

tenza della Corte di Cassazione di Torino 13 g iugno 1881; An

saldo c. Brow n· Harfi eld; Annali, l 88 l, 2.20; La Legge, l 882, I, 

I 51). 
1588. Non si può ottenere privati va per una invenzione che 

è aià caduta con tutti i suoi particolari nel dominio del pubblico 
l:> 

(La Legge, l 877, I, 289, C. C. di Torino, 24 novembre l 876; 
Betti c. Gavazzi). 

1589. La privativa industriale è un diritto personale dell'in

ventore o di chi ha causa da esso. 
Non deve quindi confondersi il di°ritto di privativa coll'eser

cizio e godimento di esso. 
Ne segue che se il proprietario contrae una società per l'e

sercizio e godimento della sua privativa, al cessare della socied, 

questo godimento ed esercizio ritorna a consolidarsi nel proprie

tario e Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 l luglio 

1877 ; Sorba c. Baracco; G. Trib. Mil. 1877, 893). 
1590. La legge 30 ottobre l 8 59 sulle privative industriali 

non pretende <lal possessore della privativa una costruzione con

tinua, un opificio animato, una pro<lLizione sovrabbon<lante al bi- , 

sogno; invece ciò che la legge pretende dal brevettato si è che si 

trovi sempre al caso di far godere al pubblico l'oggetto della in

venzione. 
IL possessore di una privativa di perfezionamento non può 

esercita rla senza il consenso del .possessore della privativa preesi

:S tente al perfezionamento medesimo (Sentenza della Corte d' Ap

pello di Ancona 1° giugno 1878; Venturi c. Ditta Rocca e Ghi

g liotti; R. Giur. Bol. 1878, 201; Eco Gen. 1878, 488; ·M. Giud. 

Ven. r878, 538; Giur. Comm. Gen. 1878, 42; La Legge , 1878, 
I, 838; G. Trib. Mii. 1878, lr14). 

- Per qurnto meschino sia l'esito del suo prodotto, l'indu

striale che · ottenne un brevetto d'invenzione, non può dirsi che 

perda il diritto di privativa industriale per non uso dell'attestato, 

se esso si trovò sempre in condizione di soddisfare alle richieste 
<lel pubblico. 

Il decidere su tale decadenza spetta al giudice del merito. 

Colui che ottiene u!1 brevetto di perfezionamento ad un' in

venzione per la quale l'inventore principale ha acquistato un cer

tifi;:ato di pri va tiva, affinchè possa valersene, deve acquistare dal 
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primo inventore la materia prima su cui applicare le sue in

venzioni. 
Reciprocamente il titolare del brevetto principale non può at 

tuare le modificazioni protette da altro attestato. 

Non dispongono diversamente dall' articolo 5 gl i articoli 76 

e 57 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industrial i, nè 

può dirsi che il perfezionante ottemperando al precetto di atten

dere sei mesi a chiedere il brevetto di perfezionamento, per ciò 

solo acguisti il diritto di usarne senza limite veruno e con pre

giudizio del possessore dell'attestato d' invenzione (Sentenza della 

Corte di Cassazione di Roma l l giugno l 879 ; Venturi c. Ditta 

Roaca e Ghigliotti; Foro 1880, I, 6 50 ). 

1591. Le privative tutelano i risultamenti industriali ottenuti 

mercè dati meccanismi e non in genere l'idea astratta; è quindi 

lecito a chiunque di ottenere lo stesso risultato con mezzi diffe

renti (L. 30 ottobre 1859 sulle privative, art. l, 3). 

Una bilancia automatica, che indica il peso mercè l'introdu

zione di una moneta, può essere oggetto di privativa per il mec

canismo col quale funziona e non per il solo concetto astratto, 

quello cioè di far indicare il peso mediante l'introduzione di mo

nete (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 30 gennaio 1889; 

Giacomini c. Everitt Percival e Società per le bilancie automatiche). 

- È oggetto della privativa l'unione inscindibile dello scopo 

industriale col meccanismo inventato per raggiungerlo; non già 

lo scopo od il meccanismo separatamente considerati (L. 30 ot

tobre 1859 sulle privative industriali, art. l, 3). 

Ha carattere di novità e può formare oggetto di privativa 

quel congegno pel quale la bilancia a bilico, già adibita alla di

stribuzione meccanica di dolci, giornali, ecc., venga adattata a bi

lancia automatica che segni il peso degli oggetti mediante la con

temporanea intromissione in apposita apertura di una moneta di 

determinato peso e di determinate dimensioni. 

Non è erroneo in diritto l'apprezzamento della Corte di me

rito, la quale ritenne commettere contraffazione chi, senza il con

senso dell'inventore brevettato, fabbricasse e ponesse in commer

cio un'altra bilancia automatica differente da quella brevettata per 

la pura sostituzione di ordigni diversi, mediante i quali si rag

giungesse lo stesso scopo, senza sostanziale niodifìcazione del mec

canismo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 agosto 

I 889; Valentini c. Società per le bilanci e automatiche). 
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1592. La sentenza del tribunale penale, pronunziata in tem a 
di contravvenzione a privative industriali, è inappell:i.bile, qualo ra 
non vi si~ in fatto confisca di oggetti di un valore tale <la au
mentare la pena della multa oltre le lire 600, e la confisca stessa. 
sia stata attribui ta non al fisco, ma alla parte danneggiata. 

L 'articolo 62 della legge 30 ottobre 18 59 sulle privative in
dustriali, ove si parla di appello, è scritto pel caso di causa civile,. 
e non di causa penale (Sentenza della Corte d'Appello di Homa 
5 novembre 1883; Baracconi. c. Tolotti; Temi Rom. 1883, 463) ~ 

1593. Quando taluno sia imputato . di contravven zione alla 
legge sulle privative industriali, per avere fabbricati o spacciati 
prodotti in frode di una privativa, il Tribunale deve ammettere
la prova dedotta dall'imputato per dimostrare la nullità della con· 

cessione di privativa. 
In questo caso il tribunale può sospendere il giudizio fin D' 

a che sia decisa la questione in sede civile, oppure deciderla esso
stesso in onta al disposto dell'articolo 59 della Legge 30 ottobre-
1859 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 dicembre-
1868; Doni c. Meda; G. Trib. Mi!. 1879, roo). 

1594. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il rite-
nere che in base a convenzione stipulata dall'inventore di un pedale
meccanico per le macchine da cucire, si fosse stabilito che l'impu-
tato avesse facoltà esclusiva di fabbricarli all'interno, dando per cor
respettivo a quello il prezzo di una medaglia da apporsi per con-
trassegno su di essi, e che sebbene co·n successiva convenzione si; 
risolvesse la precedente, l'imputato si riservasse tuttavia per su0> 
uso mille medaglie di contrassegno, e quindi continuasse nell' an
zidetta facoltà sino a,ll'esaurimento di quelle. 

Ciò stante, non è violata la privativa industriale p·er l'avve
nuto spaccio da parte del giudicabile di uno dei detti pedali in 
tempo posteriore alla seconda convenzione, giacche egli non aveva. 
perduto ancora la facoltà di fabbricarli e se vi appose una me
daglia non· destinata alla fabbricazione interna, nè quindi una. 
delle mille rimastegli, ciò importa un mancamento ai patti se
condo ~ui si regolò tra loro l'esercizio della privativa, non già un a-_ 
violazione della privativa stessa (Sentenza della Corte di Cassa
zione di Roma 28 gennaio ;881; Sangiorgi; Corte S. Roma l 881 ,. 

457). 
1595. Il brevetto di privativa non prova nè la novità dell a

invenzione o scoperta industriale, nè la esistenza dei caratteri che 
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la legge richiede, affinchè sia valida ed efficace la privativa (Legge 

3 r genn aio 1864, art. 1, 3 e 7 ). 
Ma quando il mag istrato di merito ha valutato le prove e 

-sul loro appoggio ha ritenuto che quei caratteri esistono, non si 

può contrastare innanzi alla Cassazione questo giudizio di fatto 

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 2 5 giugno r 884; 

Hic. Pasi). 

1596. La concessione fatta da un Governo (il Governo pon

t ificio) alio introdurre di una nuova industria nello Stato, deve 

considerarsi come avente carattere oneroso e commutativo, quando 

i l Governo stesso vi abbia imposte certe obbligazioni determinate, 

per visre di pubblica utilità, e queste obbligazioni siano state 

e seguite. 
Epperciò la esenzione da certi dazi, fatta da un Governo , 

1n virtù del diritto pubblico anteriore a quello vigente, a chi in

t roducesse un:t nuova industria nello Stato, avendo questo carat

tere di contratto commutativo, conserva la sua efficaci:t anche 

sotto lo impero dello Statuto (La Legge 769, XIII, C. C. di Fi

~· enze, 6 marzo 1873; Finanze c. Ditta Bianchi). 

CAPITOLO II. 

ATTESTA TI DI PRIVATIVA 

O BREVETTI D'INVENZIONE. 

§ J . DOMANDE E CONCESSIONI DI ATTE STATI DI PRIVATlYA: 

E FFICACIA, DURATA, DECADENZ A O CESSAZ[QNE DI TALI ATTESTATI. 

SOMMARIO. 

I 597 e 1623 . Domande di privativa industriale: sotto il nome di titolo viene l'in

dicazione, non la descrizione della scoperta; il titolo dev'essere certo ed 

esatto; nella descrizione non è voluta quella dei dettagli, ecc. 

t 598. L'attestato di privativa si concede sulla sob. domanda , senza bisogno di 

prova della novità o della utilità dell'invenzi one, ecc. 

l 599· Concessione di un brevetto di privativa: non garantisce in modo assoluto 

la proprietà o la priorità dell' invenzione, 
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i6oo . Concessionario di brevetto per un'industria: non ha diritto a indennità se 

lo Stato ne proibisca lo esercizio a chiunque e lo avochi a sé. 

i6o r. P rivativa industriale: continua a produrre i suoi effetti, quantunque annul

labile, finchè non venga dichiarata giudizialmente nulla, ecc. 

i 6o2• Attuazione di una privativa: variazione a ciò che si contiene nella descri

zione che nulla tolga all'entità della invenzione; efficacia dell'attestato ot-

tenuto. 
i 6oJ. Ine ffi cacia di un attestato di privativa pronunziata per non essersi adem

pite )e condizioni volute: il giudice d'appello non può tener conto del 

successivo adempimento, ecc. 

i 6o4. Per isfuggire alla decàdenza la invenzione dev'essere attuata nel termine 

stabilito. 
i6os. Decadenza dell' attestato: attuazione pratica; onere della prova ; contraf-

fazione. 
i6o6 e 1607. Decadenza dell'attestato per non eseguito pagamento della tassa 

annuale: deve esser pronunziata dal giudice; la purgazione della mora non 

è ammessa. 
i 6o8 . Cessazione del brevetto d'invenzione di una macchina: dà diritto a chiun

que di costruirne delle eguali, ecc. 

1597. Sotto il nome di titolo nella domanda di privativa 

industriale viene l' indicazione della scoperta, non la descrizione 

di essa. 
Purchè il titolo sia certo ed esatto rapporto all'invenzione 

propria, non importa se l'enunciazione di essa corrisponda o possa 

applicarsi ad altri trovati già noti o brevettati. 

Nella descrizione da unirsi alla domanda di privativa più 

che· alle parole è da badarsi al concetto che si è voluto esprimere. 

Nella descrizione dell'invenzione non è voluta quella dei det

tagli, la cui modificazione anche successiva non potrebbe immu

tarne l'essenza. 

Se anche per mero sbaglio materiale il Governo· avesse pub

blicato la decadenza da una privativa, tuttavia i terzi acquistano 

tosto il diritto a servirsene, e resta eliminato ogni concetto di con

traffazione. 

Non iniporta che il terzo sia stato preventivamente diffidato 

dello sbaglio e della chiestane correzione. 

Non serve la correzione stessa se operata da un'autorità non 

competente. 

Non serve neppure la sentenza che reintegri l'inventore (Sen

. tenza della Corte d'Appello di Torino I8 febbraio I881; Zaccheo 

c. Nobili e Ministero d'industria, agricoltura e commercio; Giur. 

Tor. 188 1, 331; Giur. Comm. Gen. 1882, I9o). 
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1598. L 'a ttestato di una privativa industriale si concede sulla 

sola domanda che ne venga fa tta; e così senza bisogno di alcuna 

prova della novità e della utilità della invenzione. 

Questa .prova si esige soltanto qu ando l' attestato di privativa 

venga da altri impugnato, sia pretendendo all'anteriorità della inven

zione, sia nega ndone la novità e la utilità. 

Insorta disputa su tal rapporto, non puo il giudice dispen

sarsi dal commettere una penz1a a tre persone esperte, per sta

bilire se la invenzione si:i nuova, o se sia d'indole industriale. 

Le indagini di questa perizia debbono aggirarsi su tutte le 

parti che diconsi costituire la invenzione, nè può il giudice eli

minarne alcuna, ritenendo che questa non sia di per sè materia 

d'invenzione. 
La nullità della privativa può essere proposta tanto con do

manda principale, quanto in via d'eccezione contro una domanda 

proposta all'appoggio di quella privativa. (Sentenza della Corte di 

Cassazione di Napoli 9 marzo 1880; Ma urano c. lzzo; Annali 
r88o, 301) 1

• . . 

1599. La concessione di un brevetto di privativa non garan

tisce a chi l'ottenne nè la proprietù, nè la priorità dell'invenzione; 

nè impedisce agli interessati di esperire le loro ragioni dinanzi 

l'autorità giudiziaria, e di promuovere persino l'annullamento del 

brevetto stesso. 
Fra due pretendenti alla priorità di un'invenzione, di cui. uno 

propose i metodi e processi, e le esperienze risultarono insuffi

cienti allo scopo, e l'altro proseguendole giunse al risultato ri

cercato, la priorità non può" spettare al primo se non dimostra 

che le operazioni dd secondo non furono che meccaniche e scien

tifiche applicazioni di apparecchi chimici e fisici alla attuazione 

di un concetto sorto nella mente del primo, e da questo manifesto 

al secondo. 
La rimessione fatta dal secondo al primo di una descrizione 

dell'invenzione, non importa da parte di quello a favore di que

sto alcuna ricognizione del diritto di proprietà dell'.invenzione. 

Se l' inventore ha pubblicato col mezzo della stampa la sua 

scoperta e gli elementi di essa, riesce ultronea la questione sulla 

proprietà del brevetto d'invenzione e quella per darmi (La Leggt 

144, X, C. d'App. di Torino, 3I luglio 1869;. Dompè c. Cirio). 

1 V. anche i n. 1619 e 1620. 
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l600. Nessuna indennità è dovuta al concessionario di 11n 

brevetto industriale a fa r tempo dall' emanazione della · legge con 

-cui lo Stato concedente proibisca a chiunque, avocandolo a sè, 

F esercizio dell' industria medesima (La Legge 604, IX , C. C. 

di Torino, 23 aprile 1869; Banfì e Gemelli c. Ammin. delle Fi-

nanze). 
1601. L a pri vati va industriale continua a produrre tutti i suoi 

effetti, quantunque sia annullabile, fino a che non ne sia stata di

chiarata ìa nullità in seguito ad un giudizio principale ed autonomo. 

Il perfezionamento di una inven zione brevettata può alla sua 

volta essere oggetto di una nuova e speciale privativa quando 

la modificazione sia tale da poter esser costruita separatamente e 

poscia aggiunta al meccanismo costituente la scoperta primitiva. 

Ma la nuova privativa lascia intatti i diritti nasçenti dalla 

prima e non ha per effetto di permettere all'inventore del perfe

zionamento di riprodurre l'oggetto della primitiva privativa (Sen

.renza della Corte d 'Appello di Bologna 17 dicembre 1875; l~ro, 

1876, I, 553). 
1602. Sebbene nell'attuazione di una privativa siasi fatta qual

che variazione a quello che si contiene nella descrizione presen

tata per ottenere l'attestato di privativa, non cessa di esser valido 

questo attestato, se la fatta variazione nulla toglie all'entità della 

macchina inventata, ali' idea sua fondamentale ed ai principii di-

rettivi della sua costruzione. . 

· Trattandosi di contravvenzione ad una pri\·ati va resa di pub

blica ragione, non ha luogo il principio secondo cui la mala fede 

non si presume, 111a sta anzi il contrario (Sentenza della Corte 

di Cassaz ione di Torino 25 luglio 1882; Ditta Lanzoni c. Ditta 

Gaddum e C.; Crtss . Tor. 1882, II, 561). 

1603. Se il Tribunale ha pronunciato i' inefficacia di un at

testato di privati va per non a vere il concessionario adempito le 

condiz ion i i.mpostegli dalla legge, il giudice d'appello non può · te

ner conto del successivo adempimento di quelle condizioni per ri-

formare la sentenza di primo grado. · 

Il cessionario di un attestato di privativa non può farlo va

lere di fron te ai terzi se non dopo averne fatto registrare il tra

sferim ento ~i termini degli articoli 46 e 47 della legge 30 otto

bre l 859 . 

Cotale formalità è pure necessaria quando il titolare dcll' at

testato, senza farne vera alienazione, lo avesse conferito in una 
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società (anonima) costituitasi per l'esercizio di quella privativa, 

qualunque sia il suo interesse in questa società. 
Epper6 in mancanza della registrazione la società non po

trebbe far valere la privativa contro i terzi che ne impedissero 

l'esercizio a proprio profitto, ~ deve rivocarsi il sequestro da quella 

contro di questi ottenuto. 
La sentenza che assolve il terzo dalla domanda del cessiona

rio della privativa per la sola ragione che questa cessione non fu 
registrata, non osta a che il cessionario riponga la sua azione, 

tosto che l' accennato ostacolo sia cessato col registrarsi l' atto 

di trasferimento (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 
dicembre 1878; Società per la fabbricazione della dinamite c. 

Muller; Giur. Tor. 1879, 257). 
1604. Per isfuggire alla decadenza comminata dalla legge 

pella privativa, la invenzione dev'essere attuata nello Stato entro 

il termine stabilito dalla stessa legge (La Legge 974, IV, C. di 

Appello di Genova, 12 maggio 1864; Novello c. Ministero dei la

vori pubblici). 
1605. Eccependosi la decadenza dell'attestato per inazione a 

norma dell'articolo 58, n. 2 e 3 della legge 30 ottobre 1859 sulle 

privative industriali, la prova dell'attuazione spetta al proprietario 

della privativa (L. 30 ottobre 1859, art. 58, 2, 3). 
A costituire l'attuazione imposta dalla legge non sono suffi

cienti atti isolati, fatti a titolo di esperimento, ma è necessaria 

una pratica continua e duratura. 
Mancando questa pratica. non vi è contraffazione per parte dei 

terzi che si valgono dell'invenzione, munita di privativa, poste

riormente al decorso del termine dalla legge fissato (Sentenza 

dalla Corte d'Appello di Torino 27 aprile 1891; Ditta Mongenet 

c. Laurenti). 
1606. La decadenza dell'attestato di privati va pel non ese

guito pagamento della tassa annuale non avviene di pien diritto, 

ma deve essere pronunciata dal giudice. 
Il proprietario di un attestato di privativa che sia in ritardo 

del pagamento della tassa annuale, non pu6 essere ammesso a 

purgare la mora, e l'autorità giudiziaria deve dichiarare l'annulla

mento dell'actestato e la perdita della privativa dal giorno in cui 

il pagamento doveva essere eseguito e non lo fu. 
Se pero una sentenza passata in giudicato abbia dichiarato 

valido il brevetto nonostante la mora, essa fa stato fra le parti 

contendenti. 
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Colui contro il qual e osta la cosa giudicata, può per altro 

a iovarsi della sen tenza ottenuta ' dal Pubblico Ministero , perchè 

~ra tt as i di m ateria indi visibile. 
L a domanda per impugnare un brevetto si può fa r Yalere 

tanto introducendo un giudi zio separato ed autonomo, qua1~to per 

via di eccezione (S entenza della Corte di C assazione di Roma l 9' 
d icembre 1876 ; V enturi c. Ditta Rocca e Ghigliotti; Giur. Tor. 

1 377, 29 r; M. Giud. Ven. 1877, 79; M. Trib. Mil. 1877, 113 ; 
La L egge l 87'i" I, J3I; G. Trib. Mil. 1877, 177; Casaregis 1877,, 

17 5). 

OSSERVAZIONI. 

La Legge riassume così tale decisione: 
Malgrado la disposizione di legge che un brevetto di privativa cessa di· 

esser valido per omesso pagamento anche di una sola annualità della tassa, tut-
tavia, veri ficandosi tale mancanza, la cessazione non ha luogo di pien diritto ,. 

ma deve essere pronunziata dall 'autorità giudiziaria. 
Ma non è ammessa la purgazione di mora per tale omissione di pagamento. 
Nondimeno, se con sentenza irrevocabile il ritardatario fu ammesso a pur

gare la mora, pagando la tassa dopo scaduto il termine nei rapporti fra le parti 
la sentenza fa stato, e il brevetto continua ad avere efficacia per esse. 

Però il Pubblico Ministero può, nonostante la sentenza, chiedere l'insussi
stenza della privativa; e la parte contendente potrebbe valersi della sentenza. 
ottenuta dal Pubblico Ministero trattand~si di materia indivisibile. 

Per la legge sulle privative, queste sono tutelate da due azioni , l'una pub

blica e l'altra privata. 
La validità di un brevetto di privativa p.uò essere impugnata tanto in via· 

d'azione che di eccezione. 

1607. La decadenza di una privativa industriale per mancanzai 

di pagamento della tassa annuale non ha luogo ipso jure, ma deve 

essere pronunziata con sente1~za della competente autorità giudi

ziaria emessa in contraddittorio di tutti gli interessati (Sentenza 

della Corte d'Appello di Firenze 22 giugno 1876; Foro, 1876, I, 

1135). 
- Non basta a stabilire l'annullamento di un attestato dr 

privativa la semplice lettera di un Sindaco, con la quale si par

tecipa per incarico della Prefettura che l'attestato abbia cessato dr 
assere valido per mancato pagamento in tempo della tassa annuale 

(Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 22 giugno l 876; Foro
I, 1135). 
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1608. Il fa tto della cessazi one del brevetto di invenzione di 

una m acch ina, se porta l'effetto di dar diritto a chiunque di co

struirne delle eguali, non porta. anche l' altro, che sia pur dive

nuto di pubblica rag ione il nome dell 'inventore, per quanto que

sto nom e, congiunto colla parola m acchina, possa anche · valere, e 

s i usi qu ale definizione della macchina stessa. 

Il nome patronimico è proprietà imprescrittibile, e non può 

r itenersi essere stato ceduto ad altri, se non quando consti in pro

posito la volontà espressa o tacita del suo proprietario. 

La prova di tale cessione deve essere tanto più certa e rigo

rosa, se al nome stesso vada congiunto un rilevante interesse com

m erciale o industriale. 

Si ha quindi il reato di usurpazione di nome nel fatto di 

chi, senza esse re cessionario del nome dell'inventore di una mac

china, usa quel nome per designare tutte, o parte di simili mac

chine da lui legittimamente fabbricate, stante la cessione del re

lativo brevetto d'invenzione. 

Ove poi quel nome costituisca parte integrante di una ditta 

che eserciti l'industria ed il commercio di quelle macchine, e che 

abbia depositato il detto marchio, il fatto accennato costituisce 

anche il reato di usurpazione di ditta e di contraffazione di marchio. 

Ne basta ad eìiminare quest'ultimo reato la circostanza che, 

nella riprodu zione, siasi omessa la parola lùnited aggiunta al suo 

nome dalla ditta proprietaria . 

Ciò deve dirsi tanto più quando anche nel marchio deposi 

tato dalla ditta proprietaria manchi quella parola. 

Affinchè si verifichi il reato di contraffazione, od imitazione 

fraudolenta del marchio, non si richiede che la imitazione sia com

pleta, ba stando che giunga a tale da produrre la confusione dei 

nomi e la concorrenza sleale. 

Neppure si richiede che il contraffattore od imitatore dichiari 

agli acquirenti che le macchine da lui vendute sono genuine. 

Il proprietario di u~a ditta risponde civilmente dell'operato 

del suo procuratore come ·tale (Sentenza della Corte d'Appello 

di Milano 3 lug lio I 882; Sangiorgi, Prinetti c. Società anonima 

inglese per le macchine Howe; M. Trib. Mii. 1882, 740; Annali 

1882, 208) 1
• 

1 V. anche il n. 1597. 



- ---
Privative industriali, ecc. 

§ ;- 2. M ODIFICAZIONI DI UN1 IN VE l\ ZICNE 

O SCOPERT A MUNITA DI P RI VATI VA. 

TRAS FERIMEN TO, CES SIONE O VE NDITA DELL A PRIVATI\·A. 

SOM MA RL O. 

r~ 
I 

1 6o9. Ogni modificazione di un'invenzione brevettata in vigore dà diritto ad un 
attestato di privati va, senza pregiudizio di quello esistente per l'invenzione 

principale. 

161 o. Modificazioni ad un •tpparecchio già reso di pubblica ragione: descrizione 
J ell' intero apparecchio colle mudific:izioni introdotte; domanda generica 
per la pri vati va di esso, senza specificare le parti nuove che s'intende ri
servare ; non dà diritto a privativa. 

r61 r. Modificazioni di una scoperta: durata del certificato supplettivo. 

1 6 12 . Licenza di fabbricare: trasferimento della privativa; locazione; registra zione 
amministrati va dell'atto. · 

1613 . Licen za di fabbrit:are: cessione della privativa; compratore; obbligo perso
nale al venditore. 

1614. Cessione dei brevetti di privativa : pubblicità; scopo. 
16 15. Brevetto di pri vativa: invenzione non nuova o industriale ; nullità della 

vendita. 

1609. Ogni modificazione di un' invenzione o scoperta mu
nita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un attestato di pri
vativa, senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione 

principale. 
Se autore della modificazione è un terzo,, la privativa ch'esso 

ottenga , per il perfezionamento inventato, non gli dà diritto di 
sfotta re 1' invenzione principale, e reciprocamente il titolare del 
brevetto principale non può attuare le modificazioni protette dal-
1' altro attestato. 

Ma se il terzo perfezionò la scoperta per incarico dell'autore 
dell' invenzione principale, ed ebbe per questo titolo una mercede, 
::i llora esso reputandosi conduttore dell 'opera, non può acquistare 
la pri vati va della modificazione. 

Esclusa nel terzo inventore della modificazione la pertinenza 
del ritrovato, vien m en.o in lui il diritto a impugnare di nullid. 
la privativa per quell a modificazione ottenuta dal titolare del bre
vetto principale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 
febbraio r 8~b; S:icchi c. Oggioni e Caminada; Foro I, 4q). 

F. BuPn t:n, L e leggi dcl f r1bbrirn ri', I\' , 
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16LO. Se chi ha inventato delle modifica zion i' o variazioni ad 

u n apparecchio o mec~anismo già reso di pubblica rag ione , ha 

bensì descritto nella sua domanda l'intero apparecchio colle mo

dificaz ion i o var iazioni introdottevi, e ha fatto una generica do

manJa per la privativa di esso, ma non ha specifi cato le part i 

· ch e credeva nuove e che intendeva di riservare come sua pro

prietà indl1stri ale, non pu6 vantar diritto di pri vativa non solo per 

]a totalità dell'appa'fecchio, ma nemmeno per le parti di esso che 

fossero di sua invenzione (La Legge 460, II, C. C. di Milano, 27 

marzo r 862; Rocca c. Casalegno ). 

1611. Per la legge sulle privati ve industriali del 30 ottobre 

1859, estesa a tutto il Regno d'Italia con altra. legge del 31 gen naio 

l 864, e per la legge del contenzi'oso amministrativo, è compe

tente l'autorità giudiziaria a conoscere le . contestazioni, che riguar

dano la nullità dei certificati di privativa. 

Ognuno avendo interesse a far cessare una privativa consentita 

per un termine eccedente la durata stabilita della legge, ha diritto a 

sperimentare la relativa azione per l'annullamento di un certificato 

eccessivo, onde non si puo opporre l'inammissibilità di essa azione. 

Gli articoli 5 e 9 della detta legge, prevedono due ipotesi 

ben differenti da non confondersi; il primo è riferibile ad un 

· terzo, che abbia fatta una modificazione di una invenzione e sco

perta, di cui altri ottenne un certificato principale; il secondo ri

guarda, invece, lo stesso individuo, che, dopo aver fatta la sco

perta od . invenzione, la veime modificando; ed allora, a differenza 

della prima ipotesi, la durata del certificato supplettivo .non può 

eccedere quella del principale, e, se l'eccede, deve annullars i (Sen

tenza del Tribunale di Palermo 3 dicembre 1883; Gardener c. 

Gritti; Circ. Giur. I 884, 40) 1 . 

1612. La semplice licenza di fabbricare non trasferisce la 

proprietà di una privativa. industriale, ma importa soltanto loca

zione della stessa privativa. 

Quindi, a render tale contratto efficace di fronte ai terzi, non 

si richiede la. registrazione amministrativa, di cui all'art . 46 della 

legge 30 ottobre 1859 (L. 30 ottobre 1859, art. r, 8, 46, 49; 

Reg. 3 r gennaio r 864, art. 68, 9 r ). 

Tuttavia la detta. licenza di fabbricare, costituenqo soltanto 

un diritto personale esercibile contro il concedente o suoi eredi, 

1 V. anche i n. 1590 e r6or. 
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-non può farsi valere contro u'.1 p~ste riore _cess ion ario della stessa 
rivativa o breYetto, se non ns ult1 da sc rittura avente data ce rt a 

;nteriore alla cess ione, e se nessuna es pressa limi tazione o r iserva 

Sl
. leao-a :1 ell'atto della cess ion e m edesima, o non sia provato es-

0 0 

sere stato il cessionario avvertito dell'esisten za di quel preesistente 
Jiritto (Sentenza delb Corte d'Ap pello di Brescia 7 apri le 1887; 
Grugnola c. ditta De Morsier). 

_ La sempli ce licenza di fabb ricare un genere protetto da 

privativa indus triale non trasferisce la pro prietà della stessa pri

vati va . 
Quindi, :1 ren derla ef-Ecace di fronte ai terzi, non richiedesi 

la reg istrazion e che l'art. ,46 della legge 30 ottobre 1859 richiede 
per il trasferimento della pri v;1ti ,·a (Senten za della Corte di Cassa
zione di Torino 18 agosto 1886; Grugnola c. ditta De Morsier). 

- La registrazione degl i atti di trasferimento, prescritta , 
quanto agli attestati di privativa industriale dall'articolo 46 della 
legge 30 ottobre 1859 e 68 del regolamento per la sua esecuzione 
del dì 31 gennaio 1864, non ha il significato restrittivo che l'ar
ticolo 1942 del Codice civile espressamente attribuisce alla tra
scrizione relativa al trasferimento dei beni immobili. 

La proprietà industriale ha caratteri essenzialmente diversi da 
quelli della proprietà immobiliare, e non ammette nell'autore di 
una scoperta se non la facoltà esclusiva di attuarla, e trarne frutto 

per tempo, nei limiti e sotto le condizioni dalla legge stabilite. 
La Legge 30 ottobre 1859 è una riproduzione della Legge 

sarda del I 2 maggio I 8 5 5 , e qu,indi va int,erpretata ·secondo i 
criterii direttivi che la informarono, e che risultano dalle relazioni 
e discussioni parlamentari, le quali ne precederono l'approvazione 
e la sanzione. 

La registrazione al Ministero dell'industria, agricoltura e com
mercio dei tras fe rimenti degli attestati di privativa, è un modo 
di pubblicazione che dà Joro validità, · ed ha scopo di far cono
scere a chiunque possa avervi un legittimo interesse la persona 
che attualmente si trova nel possesso e nell'esercizio della pri
vati va . 

Per ritenersi investito di una privativa industriale, e poterne 
reclamare i diritti in giudizio contro chiunque attenti ad usurparla ,. 
è necessario figurare nei pubblici registri del Ministero di agri
coltura e commercio; e dal momento di tale registrazione inco
mincia la tutela della legge e la conseguente esperibilità dell'azione 
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civile (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 2r marzo 1878; 

Orsini c. Leoncini e LL. CC.; Annali 1878, ro7; Bett. 1878, 589) 
1

• 

1613. Le obbligazioni puramente personali del venditore o 

cedente, anche se relative alla cosa venduta o ceduta, non si tra

sfe riscono de jure nel compratore o cessionario; occorre che esse 

siano state dal cedente imposte al cessionario e da questo ac

cettate. 
L 'obbligazione derivante dalla licenza di fabbricare ha stretta 

analogia con que°Ila derivante dal contratto di locazione, sebbene 

non possa confondersi con la medesima. 

Il diritto di chi ottenne una licenza di fabbricare cessa quando 

il titolare del .brevetto lo tr:tsferisca senza riserve ad un terzo 

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino r9 luglio 1889; 

Grugnola c. Fallita E. De Morsier e C.). 
1614. La pubblicità ordinata dalla legge per la cessione dei 

brevetti di privativa ha per iscopo non solo di impedire le dop

pie vendite, ma ben anco di far conoscere a tutti gli interessati 

se per avventura la privativa stessa sia venuta a cessare. 

La mancanza pertanto di tale pubblicità può rimpetto al pre

teso cessionario invocarsi eziandio dal preteso contravventore (Sen

tenza della Corte d'Appello di Genova r 2 maggio r 879; Ermiglia, 

Silvestrini, Delbecco; Eco . Gen. 1879, I, 338; Gazz. Leg. 1879, 

319; Giur. Comm. Gen. 1879, 69) 2
• 

1615. La vendita di un brevetto di proprietà industriale è 

nulla, ove l'invenzione o scoperta non sia nuova od industriale o 

non corrisponda al suo vero oggetto. 

In caso di contestazione è ammissibile la perizia (La Legge 

1875, II, 1)7, Tribunale di Firenze r9 gennaio 1875; Baynes 

c. Gambaccini) 

§ 3· N ULLLITÀ ED ANNUL LA.MENTO DEGLC ATTESTAT I DI PRIVATlYA: 

ESPE RI:vlENTO DELLE AZCON I RELATIVE. 

SOMMARIO. 

r 616. r 617 e r62) . Brevetto di pri v:iti va su di un oggetto che non presenta 

, nulla di nuovo ed era già praticato nel Regno od all'estero : nullit:ì . 

1 V. anche il n. 1603 . 

~ V. anche il n. 1608. 

" V. anche il n. seguente. 
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161
8. Certi fi cato principale nullo: nullità dd certificato cornpletivo. 

16 19
. 162o, 162 3 e ! 598. La questione, se un attestato di privativa sia nullo, 

può essere proposta tan to in via di az ione quanto in via di eccezione: l'ec

cezione di mancanza di novità o di identicità dev'essere provata da chi 

l'al~ega; intervento del Pubblico Ministero ; quando è necessario; peri zi a e 

revisione di peri zia ; obbligo delJa Corte o del Tribunale; libertà di apprez-

zamento. 
i6zJ. O gni ci ttadino può, nel suo escl usivo interesse, domandare in giudi zio la 

nullità di una privativa: apprezzamento di questo interesse . 

J6Z2. Azione di nullità dei brevetti di privativa: è devoluta al Tribunale civile. 

1
6z3. 161 6, 16 19 e I 597. L 'azione per decadenza od annullamento ha per og

getto una priva~iva legalmente esistente in origine e l' azione per nullità 

colpisce priva tive sin dall'origine inesistenti: supposto difetto di novità ed 

allegata oscuri tù di d<!scrizion~ nella domanda, ecc.; perizia e revisione di 

perizia. 

1616. Può essere colpito coll'eccezione di nullità un brevetto 

di privativa industriale se l'oggetto, per cui fu concesso, non pre

senta nulla di nuovo, nè in teorica, nè in pratica. 

Nè il solo estendere da un oggetto all'altro l'applicazione di 

un trovato, già in dominio della scienza, vale ad imprimerle il 

carattere di novità. 

Conseguentemente inventato e già nel dominio della scienza 

un calorifero, consistente nella applicazione dell'aria calda mediante 

ventilazione naturale ed artificiale all'essiccazione di un dato ge

nere di prodotti, il solo adoperarlo senza d'uopo di altro conge

gno o processo alla soffocazione ed essiccazione delle crisalidi nei 

bozzoli da seta, non può meritare il beneficio- della. protezione 

legale (La L egge 494, XII, C. d'App. di, Casale 4 maggio ·1872; 

Reimond c. ditte Monti e Ceriana). 

1617. È nullo il brevetto di privativa industriale quando con

sti che il relativo trovato era già conosciuto e praticato nel Re

gno od ali' estero, anteriormente alla concessione di esso ( Sen

tenza della Corte d'Appello di Genova 22 febbraio l 879; D' Aste 

c. ditta Armanino; Eco Gen. 1879, I, 102). 

1618. Dichiarato nullo un attestato di privativa principale,. 

non pnò avere efficacia nemmeno l' attestato completiva, che sì 

fosse Ottenuto dallo stesso titolare ( L. 30 Ottobre l 8 59, art. 9,. 

23, 57; Reg. 31gennaio1864, art. 9, 41) (Sentenza della Corte 

<li Cassazione di Torino 8 ·rnaaaio 1886 · Broalia e Rusconi c 
00 ' o . . 

Piana). 

1619. La questione, se un attestato di privativa sia nullo, 

può essere proposta tanto in via di azione in un giudizio appo-
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sito, guanto in via di eccezione da chi sia chiamato in g iudizio 

per contrafL1zione della privativa, ed il g iud ice deve nello stesso 

g iudi zio risol ve rla. 

L'eccezi one ch e una inHnzione o sco perta manchi di 110\·ità, 

de,·e essere provata da chi la trae in c1mpo . 

Chi allega che una macchina da altri posseduta od usata sia 

identica a quella mun ita di att es tati di pri vati va, deve provarlo. 

Non si fa luogo a nullità di un attestato di privativa per i l 

ti to lo attribuito al la innovazione o scoperta, se non risulta esservi 

stato nell'adottarlo malizia da parte di colui che ot tene va l' atte

stato di privativa. 

Non è necessario l' intervento del Pubblico Ministero nei giu

dizii nei quali la nullità di un attestato di privativa non è eccepito 

che nell' interesse del convenuto (Sentenza della Corte d'Appello 

di Venezia 3 maggio r88r; Marini c. Gaddum; TemiVen. r88r, 

294). 
1620. La nullità di un brevetto industriale può opporsi an

che in via d'eccezione nella causa introdotta dal possessore del 

medesimo per far giudicare contro il preteso contraffattore la vio

lazione del suo diritto di privativa (L. 30 ottobre 1859, n. 3731, 

art. 62; Cod. di proc. civ ., art. 270). 

L'obbligo del tribunale di sentire l'avviso di periti, e quello 

della Corte di ordinare che tre periti procedano alla r evisione 

della perizia as'iunta in primo g rado, è imprescindibile qualora si 

tratti di questioni puramente t ecniche e una delle parti lo richeda; 

e ciò tanto nei g iudizii diretti ad ottenere una dichiarnzione di 

nullità assolutà, quanto in quelli che hanno per obbietto la dichia

razione di nullità nei rapporti soltanto dei contendenti e come 

mezzo di difesa da un'azione per violazione di priva,tiva. 

Malgrado quest'obbligo, l'autorità giudiziaria non è vincolata 

nella sua libertà di apprezzamento (Sentenza della Corte di · Cas

sazione di Torino 3 luglio r 89 I; ditta Heimann e C. c. ditta 

Carpanini, Gambaro e C.). 

0SSERYAZI0'.'<I. 

Quanto alla tesi, riguardante l'obbligatorietà della perizia o della revisione 

della perizia, il Bosro, dopo aver ricordato che la Corte d'Appello di Lucca 

decise con la sentenza 29 gennaio 1886 (Foro il. Rep. 1886, voce Priv ative iudu

striali, n. 19) che la perizia è obbligatoria unicamente nei giudizii per nullità 

assoluta, mentre negli altri riguard;!nti le nullità relative è rilasciata al prudenté 
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b
. · dell ' 'lU torità criud iziaria l' ammissione di tutti quei mezz i di prova che 

ar 1tn o • o 
.essa crede necessa rii per la retta risoluzione della causa, osserva che: 

« Questa teorica trova un validissimo fondamento nel fatto che la prescri

zione contenuta nell'art. 62, invece di essere scritta nell'art. 5 9, il quale indica 

le regole generali di competenza e di procedura nei giudi zii per nullità o per 

ann ullamento, ovvero far vi seguito immediatamente, come parrebbe più oppor

tuno , venne scritta dopo quei due precedenti articoli che trattano appunto del

l'a zione promossa dal Pubblico , Ministero e regolano questo speciale giudizio. E 

sotto ques to aspetto comprenderemmo che il legislatore abbia voluto che, prima 

di annullare de fi niti vamente un attestato , si esaurisca sempre, ed obbligatoria

me nte , l'indagine tecnica, ed abbia creduto prudente di farne un espresso ob

blicro al magistrato, irwece di lasciargli facoltà di sentire o no l'avviso dei periti , 

co~i e gli lascia nei casi ordinarii di contestazione fra l'inventore e private per-

011 ~ » ( Le privatii.:e industriali ml diritto italiano', edi z. 189 I , pag. 33 ~ e seg.). 

1621. O gni cittadino come possibile produttore può, ma nel-

1' esclusivo suo interesse, domandare in giudizio la nullità di un 

.-m es tato di privativa industriale; e quindi non è necessario al

l'uopo che egli dimostri esercitare già la industria, per la cui pri

vativa si contende (Sentenza del.\a Corte d'Appello di Genova 18 

uiLJUllO I 88 I,· v.; aillaume e Compagnia delle Minie re c. Dia monti; 
:o o ..__ 

}òro I, 82 3). 
- La legge italiana sulle privative industriali lascia al pru

Jente ed illuminato criterio dei giudici l'apprezzare, secondo le 

varie particolari circostanze quale sia l'interesse in base al quale 

:S i possa promuovere da un privato l'azione di nullità di una pri

Yativa. 
Criterii secondo i quali devesi· apprezzare un tale interesse. · 

La nullità di un attestato di privativa pronunciata ad istanza 

Ji un pri vato non ha effetto se non nei rapporti con questo (Sen

tenza dèlla ~orte di Cassazione di Torino 10. agosto I 882; Dia

manti c. Waillaume e Compagnia delle Miniere; Foro I, 994). 

- L' azione di nullità o di annullamento di un attestato di 

privativa industriale non può essere promossa dal privato citta

<lino nel solo fine di rivendicare pel pubblico bene la libertà di 

una industria monopolizzata. Occorre invece che il privato dimo

stri di avervi particolare interesse. Ma questo, pur essendo con

.dizione essenziale per lo esercizio di tutte le private azioni giu

diziali , deve essere per la specialità del caso, secondo le varie 

.circostanze, largamente interpretato e stimato dall'autorità giudi

.ziaria (Sentenza <lel Tribunale civile . di Napoli, 4" sezione, 8 · 

aprile I 889; Catabno c. Dathis e Siniscalco). 
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1622. La di sposizione dell' art. 59 della legge s ulle pri vati ve, 
pe r la q uale l'azion e per nullità dei brevettì è devoluta-- a i tribu 

nali civili , no n tog lie al g iudice penale di conoscere dell a stessa 

nullità, dedotta dall ' imputato di contravvenzione a ll a pri vativ a (L. 
sulle p rivati ve 30 ottobre r8 59, art. 59) (S entenza della Corte d i 
Cassazion e di Torino r r maggio 1887; causa G iorce lli). 

1623. N ell a legge s ulle pri vative l'az ion e per decadenz:t od 

annullam ento h a per ogge tto una pri vativa lega lm ente es istente 

i n origin e, mentre l'azion e per nullità colp isce pri vati ve sin dal

l'origine inesistenti. 

Quindi, proposta una sola di dette az ioni, non s i può inten

dersi compresa anch e l'altra. 

È an che in venzion e quelia che da principii scientifici o m ec

c mici gia noti sa trarre ri s ultati nuo vi mediante la diversa loro 

applicazione . 

. I tribunali prima <li pronunciare la nullità di una privativa 

per supposto difetto di novità od alleg ata oscurità di des.:rizione 

nella domanda di brevetto devono sempre, anche d'ufficio, ricor

rere al responso dei periti. 

Nell'indicazione del titolo del trovato non è necessario indi

care anche i mezzi per conseguirlo. 
Al postutto, non vi sarebbe nullid se l' incompleto cenno non 

abbia compagna la provata malizia (Sentenza della Corte <l ' A p

pello di Torino r6 febbraio 1878; Z:icch eo c. Nobili e Guller ; 

Giur. Tor. 1878, l p). 
- Nelle questioni di nullità di attestati di pri vativa indu

striale perchè l' invenzione non è nuov:i, è di ri gore ordinare die

tro istanza una perizia, come in appello è di rigore la revisione 

di quella fatta in primo giudizio. 

Que~ta revisione si deve fare in appello da 
1
tre i;eriti, tanto 

più se nel primo giudizio si è eseguita da un solo perito ch e 

abbia emesso il suo parere senza corredarlo delle opportune spie

gazioni giustificative (Sentenza della Corte d 'Appello di ,ff orino I 5 

maggio i876; Giur. Tor. 1876, 540). 
- Nei giudizii di nullità di un attestato di privativa, trattan

dosi di vedere se la invenzione, o scopert:t sia nuova, e tale da 

dare diritto aJ una privati va, l' esperimento dell:t perizia è dovere 

del tribunale quando una delle parti ne faccia domanda; ed egual

mente in gra~o d'appello la Corte deve ordinare la revisione dell:t 
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perizi a se ne venga fa tta istanza (Sentenza della Corte d'Appello di 
Lucca 7 settembre 1876; Foro, 1877, I , 58) 

1
• 

4 . VlOLAZCO~E DE [ DIRITTI Dr PR l\"ATI VA ED AZlON I CHE NE DE

RlVANO (CON T RAFFAZIONE, SEQUESTRO DEGLI OGGETTI CON

T RAFFATTI, ECC ,). 

SO?IL\1.'\ RI O . 

162 4. Contraffa zione: estremi. 

162 5. Contraffazione e violazione dei diritti di privativa: Fabbricante di mac
chine contraffatte che concorre ad introdurle nell'altrui opificio vendendole 
e mettendole in opera, ecc.; azione per violazione del diritto di privativa ; 
g iudizio penale; conflitto fra due attestati; g iudizio civile ; onere della prova; 
perizia. 

r 626. P roprietario di un attestato di privativa: diritto al sequestro degli oggetti 
contraffatti; osservanza delle norme del Codice di procedura civile per )a 

conferma e cauzione, ecc. 

1624. Per l'art. 64 della legge 30 ottobre 1859 sulle priva
tive industriali, a costituire la contraffazione non si richiede la 
esatta riproduzione dell'oggetto brevettato ( L. 30 ottobre I 859, 
art. 64). 

Epperò havvi contraffazione anche quando il contraffatore ab
bia usato soltanto alcuno dei mezzi adoperati dall'inventore, sem
prechè nella sostanza abbia riprodotto con maggiore o minore 
esattezza il concetto o principio fondamentale della invenzione, 
ed il prodotto contraffatto abbia con quello brevettato analogia 
di forma, scopo idemico, e ugual funzione (Sentenza della Corte 
di Cassazione di Firenze 30 novembre I 89 I; ditte Meraviglia, 
Grotta ed altri c. Carpanini-Gambaro e C.). 

1625. Vi è reato di contraffazione e violazione dei diritti di 
privativa da parte di chi non si limita a fabbricare macchine e 
ordigni, muniti di privativa per adoperarli nell' industria, ma an
cora concorre scientemente a introdurre nell'altrui opificio quelle 
macchine e congegni, vendendoli e mettendoli in opera. 

Ma non commette contravvenzione il proprietario dell'opificio 
che senza dolo, nè colpa· e in tutta buona fede adopera i mecca
nismi contraffatti messi in opera dal commerciante di meccanismi 
e dall'ingegnere meccanicoa cui si è affidato l'.impianto dell'opificio .. 

1 V. anche il n . 1598. 
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Onde questi ultimi, avendo operato con dolo o colpa, non 
possono esimersi dalla responsabi lità, allegando Ji avere agito per 

conto del committente proprietario dell'opificio, per la perdita dei 
meccanismi contraffatti a cui va soggetto per l' articolo 66 della 
legge (S entenza dell a Corte di Cassazione di T orino 29 di cembre 

1883; Vicari c. Segre ; Gi11r. Tor. 1684, 126; La Legge 1884, II, 

121; Anu. Amlll . fin . 1884, 314) . 
- L 'azione . per violazion e del diritto di privativa industriale 

scaturisce dal fatto delittuoso dell' usurpa zione dei privilegio, sern

prechè questo spetti al querelante, privilegio reso noto pubblica

mente rne rcè in scrizio ne nel Bollettino. 
Quando ques ta azione venga esercitata in sede penal e per ot

tenere la punizione del contraffattore, il quale anch'esso si trovi 
munito di un attestato di privati va, ben potrà il g iudice, ove lo 

ritenga necessario per risolvere il conflitto fra i due attestati, ri

mettere le pani alla sede civile. 
Ma quando in vece l'azione di contraffazione venga esercitata 

in sede civile, e cioè davanti a quegli stessi giudici che debbono . 

conoscere non ~olo dell'azione, ma eziandio dell' eccezione, il 
possesso di un attestato di privativa da parte del convenuto non 

può fare ostacolo ali ' azione contro di lui promossa, nel senso che 
si debba sospendere su di essa ogni pronuncia fino a che l'attore 
non abbia separatamente e pregiudizialmente esperita l'azione di 

nullità (Legge 30 ottobre I 8 59 sulle privative it~du striali, art. 7 ~ 
IO, 59, 62). 

Allorquando nel giudizio di contraffazione ambe le parti pro

ducano come titoli del rispettivo privilegio un attestato di priva
tiva, è mestieri che sia anzitutto constatato esistere nell'attore il 

diritto che pretende offeso, al quale uopo l'art. 62 della legge 

30 ottobre 18 59 di facoltà all'autorità giudiziaria, anche in grado 
<li appello, di sentire l ' avviso di tre periti 1 (Sentenza della Corte 

d'Appello di Venezia 22 giugno 1889; Società per esportazione 
d'uova c. Anastasi e Società per costruzioni in Padova). 

1626. La legge 30_ ottobre 1859, n. 3731, sulle privative 
industriali, estesa a tutto il regno coll'altra del 31 gennaio 1864, 
n. 1657, ammette a favore del proprietario di un attestato ·di pri
vativa il sequestro degli oggetti "contraffatti, il quale, di fronte: 

alle particolari disposizioni di detta legge, ha il carattere di se-

1 V. anche in. 1592, 1593' 15 95' 1605, 1620, 1622, 1642 e 1647. 
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uestro consen·ativo, con cauzione obbli gatoria per parte de! 

;eques trante, sussegui to immediatamente dal giud izio sulla pert i
nenza del diritto che con ta le prov vedimento s ' intenda d i tu-

telare. 
Le leggi sp~cia l i del sequestro consen ·ati vo devono sempre 

coordinars i e completa rsi coll e no rme genera li che nella soggetta 

materia trovansi stabilite dal Codice di procedura civile. 
Conseguentemente nel caso di seques tro degli oggetti ado

prati in cont ravvenzione della pri vat iva industriale, nel silenzio 

della legge specia le deve ri corrersi al Codice per ciò che riguarda 

le regole relat~ ve al g iud izio di conferma ed alla cauzione. 
N el sequestro anzidetto il g iudizio di merito e di pertinenza 

del diri tto va di pari passo e si congiunge con quello della con

ferma o revoca del sequestro stesso. 
La somma della cauzione è detern~in ata dal magistrato col 

decreto che autorizza il sequestro secondo il suo arbitrio incen

surabil e, senza di scussione preventiva) o contraddittorio, o vincolo 

di cr iter i i stabiliti per legge; e non è richiesto che debba essere 

proporzionata ai possibili danni risultanti dal sequestro. 
La idoneità della cauzione non si riferisce alla determinazione 

della sua quantità, ma alla sufficienza del modo di prestazione a 

rappresenta re e raggiungere la sornmà precedentemente stabilita: 

ciò richiede per parte del magistrato che concede il sequestro, un 

nuovo esa me ed un secondo speci:ik decreto, nel quale si esprima 

il concorso d i ta le idoneid.. 
Q uesto secondo decreto non è necessario quando la cauzione 

sia prestata mediante lo sborso effettivo della somma prestabilita, 

perchè in tal caso la idon eità emerge re ipsa dal documento della 

quietanza . 
Colui che ha sofferto il sequestro, non ha diritto di recla

mare contro il decreto autorizzati vo del medesimo, non avendo 

altro mezzo di iiberarsene se non quello concessogli dall ' Jrt. 9 34 
del Codi ce di procedur:i civile per ottenerne la revoca. 

11 tribunale adito per decidere sul merito e confermare il 

sequestro, sospesa ogni pronunzia sull'uno o sull'altro, è incom

petente ad ordinare l'aumento della cauzione . imposta dal presi 
dente che concesse il sequestro medesimo, ed a far dipendere da 

tale aumento b efficacia del provvedimento stato autorizzato (Sen

tenza della Corte d'Appell o di Lucca r8 dicembre 1883; Ditta 

SavoraMi c. Di tta L. A. Gr:iziani ; A 11nali, I 884, 226). 



Tilvlo seslv. 

- Il sequestro conservativo, accordato dalla legge sulle pri

vati ve 30 otrobre 1859, n. 373r, e dal regolamento 31 gennaio 

1864, n. 1674, non si di scosta, sia nei principii costitutivi, che 

negli effetti g iuridici dai canoni scritti pel sequestro conservativo 

nel Codice di procedura civi le. 

E pperciò ordinando quella legge, per la validità del seque

stro, la notificazion e al sequestratario del! ' atto comprovante il 

deposito della cauzione, è nullo il sequestro che non sia stato 

accompagnato dalla notificazione dell'atto di cauzione, nè baste

rebbe a supplirla la notificazione di un certificato del cancelliere 

del tribunale, che attestasse l'avvenuto deposito. 

In questo caso, non è necessario, che la legge speciale com

mini la nullità Yerifìcandosi uno dei casi previsti dall'art. 56 del 

Codice di procedura civile (Sentenza della Corte di Cassazione 

di Torino 25 luglio 1882; Lanzani c. Gaddum; Cass. Tor. 1882, 

II, 269). 

s· 5. INVENZIONI BRE VETTATE ALL'ESTERO. 

S0 ~1.M A RIO. 

I 627. Brevetto d' importazione : brevetto principale; nullitù. 

1627. L ' autore di ·un' invenzione già privilegiata all'estero e 

i rnoi aventi causa hanno diritto in Italia di conseguire per l' in

venzione stessa, non soltanto un brevetto d'importazione, ma anche 

un brevetto principale (Legge 30 ottobre 1859, art. 4, 18, 21, 57). 

Non vi è quindi nullità per ciò solo che il brevetto sia stato 

in tali condizioni chiesto ed ottenuto come brevetto principale, 

anzichè d'importazione (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 

26 marzo l 890; Actien Gesellschaft fUr Anilin-fabrikation di Ber

lino c. Société pour l' industrie chirnique di Basilea, e Schabelitz ). 

- L'invenzione o scoperta industriale quantunque preceden

temente brevettata all'estero non cessa di essere nuova (Legge 

30 ottobre 1859, art . 3, 4, 21 e 57). 

Per cui, salvo il caso nel quale essa sia stata liberamente da 

altri importata, ed attuata in Italia, l'autore od i suoi ayenti causa 

!unno sempre diritto di ottenere in Italia l' :mestato <li privativa. 

La presentazione del titolo della privativa straniera non è ri

(hiesta dall'art. 21, n. 4, sotto pena <li nullita, nè il magistrato 

può arbitrarsi di aggiungere questo caso agli altri ussativamente 
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24 
maggio 1892; Carp:rnini, Garnbaro e C. c. Solari). 

O SSERVAZIO NI . 

Questa sentenza sulla tanto dibattuta questione degli attesta ti di privativa 

chiesti ed ottenuti nel Regno per invenzioni già brevettate all'estero, ha parti

colare importanza, in quanto che la Corte d'Appello di Torino recede dall'opi

nione accolta nelle precedenti sue decisioni 10 giugno 1872, 16 marzo 1891 e 

22 gennaio 1892. 

_ La legge italiana 30 ottobre 1859 sulle privative industriali 

prevedendo il caso che si domandi in Italia un aùestato per -la 

importazione di privativa già ottenuta ali' estero, non ha punto 

inteso, con ciò, di creare una speciale categoria di attestati d' in1-

portazione (Legge 30 ottobre 1859, art. 4, 21, 57). 
L'attestato per la importazione non è, in sostanza, che l' at

testato ordinario d'invenzione, il quale entro certi confini di tempo 

si applica ad una invenzione già brevettata all'estero, sempre quando 

concorrano le condizioni tassativamente stabilite dall'art. 4 della 

citata legge, che cioè si domandi l'attestato prima che spiri la 

privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importata 

ed attuata nel Regno la stess:i invenzione. 
La presentazione del titolo della privativa conceduta all'estero 

non è dall'art. 2 r, n. 4, della citata legge prescritta sotto pena di 

nullità. , 
Il brevetto d' invenzione concesso per prodotti industriali pri

vilegiati all'estero non è assolutamente nullo, ma nel concorso 

delle circostanze di persona, di inizio e di durata stabilite come 

condizioni alla privativa dei nuoYi prodotti importati, esso con

serva e mantiene la virtù e gli effetti che all'attestato per la im

portazione convengono e si addicono (Sentenza della Corte di 

Cassazione di Roma 8 gennaio 1892; Sodini c. Manzoni, Ginouil.: 

I hac e altri). 
- Il breve tto d'invenzione accordato ad una scoperta già 

brevettata ali' estero è nullo, e non può valere neppure come bre

vetto d'importazione (Legge 30 ottobre 1859, art. 1, 2, 3, 4, 21 , 

57); (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 21 febbraio 

1891; Sociétc pour 1' industrie chirnique di Basilea c. Actien Ge

sellschaft fl1r Anilin-fabrikatìon di Berlino). 

- È nullo 1' attestato di privativa industriale per un' inven

zione .già brevettat1 all'estero, chiesto ed ottenuto sotto forma di 
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attestato d'invenzione, anzichè d'importazione (L. 30 ottobre 1859, 

art. l, 2, 3, 4, 21, 57.) (Sen tenza della Cotte di Cassazione di. 

Torino 30 dicem bre 1892; Gasparini, Garnbaro e C.; c. H ei

mann e C.). 

Os ERYAzro~r. 

La Corte suprema di Torino conferma cosi pienam ente la massima ac

colta con la precedente sua decisione 21 febbraio 189 1. Tale è pure l ' opinione 

strenuamente propugnata nel Foro il dal prof. Cottarelli nelle due note critiche 

alle contrarie sentenze della Corte d'appello di Milano 26 marzo 1890 e della 

Corte di Cassaz ione di Roma 8 gennaio 18\12 (vedi sopra). 

In favore della nullità vedi sopra anche la sentenza della Corte d 'Appello 

di Torino 24 maggio 1892, e in favore della validità quella della Corte d'Appello 

di Genova 19 dicembre l89r, nella stessa causa ora decisa dalla Cassazione di 

Torino (Temi ge11ovese 1892, 53). 

CAPITOLO III. 

NOMI, DITTE O INSEGNE. 

§ l. NoMI. 

SOMMARIO . 

1628. Altro è il marchio, altro è il no;ne di un fabbricante : usurpazione di que

sto ; estremi. 

1629. Legge su'i m:irchi e segni distintivi di fabbrica: non si occupa a discipli

nare l'uso dei nom;. 

1630. Firma e ragione sociale: sleale concorrenza; nome portato da una società 

reso noto nelle forme legali; denominazioni sociali diverse da quelle as

sunte nello statuto; nome del prodotto e del luogo di produzione. 

1631. Nome patronimico usato come contrassegno di un'industria. 

16)2 e 1635. Il nome commerciale, al pari del nome patronimico, è una pro

prietà imprescrittibile: prodotto caduto nel dominio del pubblico per lo 

spirare del termine di un brevetto; divieto di fabbricarlo col nome del

l'autore ; marchi legalmente usati all'estero: affinchè siano riconosciti · n el 

regno debbono essere depositati; la proprietà del nome è tutelata dalla 

legge indipendentemente da qualunque deposito. 

1633. Usurpazione di nome: si verifica sia assumendosi soltanto il nome altrui, 

sia aggiungendolo al proprio; concorrenza sleale; in che consiste; concor

renza sleale con usurpazione di nome. 

1634. Commerciante che pone in vendita un prodotto eguale a quello già prima 

fabbricato da altri, accoppiando però al nome comune del prodotto il nome . ·. 



Privrrlivf i11duslriali, ecc. 3 I . 

proprio : noa usurpazione o uso il leci to del nom e commerciale di un pro

dotto altru i. 
e r6p. Riprod uzione da parte di naz ionali di merce .estera con eticl~ e tt~ 
di casa estera : è lecita finchè la ditta estera non otti ene nel regno tl ri 

conosci mento del suo diritto di marchio . 

1628. Altro è il marchio, altro è il nome di un fabbricante~ 

per avere la privatiYa del pri mo richi edesi il deposito di cui allo 

articolo l della legg e 30 agosto 1868; per la privativa del secondo 

non si richiede alcuna for malità. 
Il nome proprio della famiglia, del casato, rientra a deter

minati fini e sotto certi riflessi nel patrimonio della persona g iu-

r idica. 
Il fabbri"cante perciò' che ba apposto il proprio nome sur 

prodotti suoi, ha diritto d'impedire che altri fabbri anti lo usur

pino. E se questi lo usurpano, commettono reato contro il diritto 

di proprietà, a senso dell'articolo 5 della legge 30 agosto l 868 
(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 gennaio I 884; 

Mera ti ; Foro, II, 71 ). 
- Il nome· tanto di una persona fisica quanto di una per

sona morale costituisce un quid, una specie di proprietà, che deve 

essere protetta contro l'usurpazione altrui, ma questa si ver ifica 

non coll'uso, ma coll'abuso del nome .altrui, in quanto cioe la 

persona, il cui nome vien menzionato, posse ragionevolmente te

mere di vedere diminuita, o, comunque sia, compromessa l' im

portanza della propria personalità e di soffrire conseguentemente 

un <lanno materiale o morale, rendendosi possibile, fra un nome 

e l'altro, la confusione e l' equivoco. 
Non possono ravvisarsi gli estremi della usurpazion e o della 

sleale concorrenza nel fatto del commerciante che annunciando 

al pubblico la merce che vende vi associa sempre il proprio nome· 

nella espressa e dichiarata qualità di fabbricatore, aggiungendo la 
indicazione : sistema o vero sistema di altra ditta o persona. 

E ciò tanto meno quando il nome di quest'altra ditta o per

sona sia per tal modo caduto nel dominio del pubblico, popola

rizzato, e per cosi dire immedesimato con una data industria, da 

rendere, se non impossibile, assai difficile di far conoscere il tipo 

della industria stessa ed il metodo adoprato per ottenerlo altri

trimenti che coll'uso di quel nome (Sentenza della Corte d' Ap

pello di Milano 28 lug lio 1882; Grampelli c. Christophle; M. 
Trib. Mii. 1882, 866; Bett. 1882, 648; Ec~ Gen. 1883, II, ro ; 
À1111. Amm. fin, 1883, 35). 
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- Quantunque il nome cosmmsca una proprietà inviolabile 
al pari di qualunque altra proprietà di cose materiali, non le si 
possono pérò applicare _ tutti quei principii che regolano questa 
seconda, e le ·questioni 1~elative :.ill' usurpazion e del nome e alle 
conseguenze cÌi essa de vono risolversi con la legge del 30 ago
s to 1868. -

. Vi è usurpazion e del nome, nel vero significato della parola : 
I." quando un con1merciante assume il nome di un altro com 
merciante, e sotto questo mentito nom é tratta i propri i affari; 2. 0 

quando un commerci:mte o industri:ile assegna alla merce del suo 
negozio o al prodotto della propria industria il nome di altro ne
goziante o di altro fabb_ricante; 3.0 quando nell'insegna della bot
tega, nei biglietti-indirizzi, nelle lettere-circolari, .·négli avvisi sui 
giornali e in· qualunque altro mezzo di pubblicitù un commerciante 
o industriale usa del noine altrui con locuzioni equivoche, atte a 

, trarre in inganno gli avventori sulla vera provenienza della merce 
esposta in vendita. 

Non rientra in nessuna di queste tre ipotesi. il fatto dell' i1i
<lustriale che si serve del nome altrui (nella specie: Christophle) 
per annunziare il sistema da esso seguito nel fabbricare i prodotti 
esposti in vendita, quando dal modo con cui è redatto 1' annuncio 
stesso ;·esta escluso che il pubblico potesse essere tratto in equi
voco e credere che quei prodotti uscissero dalla fabbrica di colui 
che porta quel nome, e quando questi goda privilegio per usare 
esclusivamente di quel sistema. 

Il giudicare se dalla lettura di quell'annunzio potesse ingene
rarsi quell'equivoco è di competenz:t assoluta del giudice di 
merito. 

Tanto meno può parlarsi di usurpazione quando il nome 
usato è in tal modo caduto nel dominio del pubblico da essere 
quasi impossibile far conoscere il tipo della industria e il metodo 
seguito senza adoprare quel nome. 

Nè si richiede una necessità assoluta di sen irsi di quel nome 
per indicare quel dato sistema; basta che ne sia dimostrata h 
necessità in relazione all'uso, alle abitudini e alla comune intel
l~enza (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 agosto 
I 883; Società Cbristophle di Parigi c. Grampelli; Foro, I, 1050). 

1629. La Legge del 30 agosto 1868 sui marchi e segni di
stintivi di fabbrica non si occupa anche a disciplinare l'uso dei 
nomi e delle ditte commerciali (Legge 30 agosto 1868, art. 1, 
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5 
e 7) (Sentenza della Corte di Cassazione di N apoli, 2 3 gi ugno 

1 888; Fiorentino c. Bolla e Primicino; Gazz. Proc ., :;: 888, 240 ). 

0 SSERV AZIO N I. 

Nel Foro it. codesta sentenza è r iassunta così : 
La proprietà del titolo, ditta o insegna (nella specie, dell a denominazione 

<li un albergo) , è tutelata dal diritto comune e non può essere garantita con le 
forme speciali stabilite nella legge per. i marchi e distintivi di fabbrica. 

La sentenza cassata , 24 febbraio 1886 , della Corte d' appello di Napoli è 
s tata riassunta nel Repertorio del Foro stesso, anno 1886, voce Firma e rngion 
sociale, n. 2 , ). ella specie si disputa va del\ 'uso del nom e Hotel de la Ville pel 
q uale era stato preso un brevetto in base alla legge 30 -agosto 1868 sui m archi 

èi fabbrica . 

1630. Costituisce sleale concorrenza l' assurizione di un nome 
simile a quello usato da altri'- cosi da poter generare confusione 
peri<.!olosa (Legge 30 agosto 1868, art. 5). 

V' ha usurpazione del nome portato da una società solo quando 
tal nome sia stato assunto e reso noto al pubblico nei modi di 

legge. 
Non godono la tutela accordata d; lla legge 30 agosto I 868 

le denominazioni sociali diverse da quelle assunte nello statuto, 
sebbene le medesime siano state rese note al pubblico nei modi 
di legge. · 

Agi i effetti della legge 30 agosto I 868 non costituisce de
nominazione di una società il nome del prodotto e del luogo ov' è 
preparato (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, · r 3 maggio 
r 889; Società anonima Fabbrica di calce e cementi di Casale c. 
Società anonima di cementi di Casale). 

- La denominazione assunta da una società anonima nell'atto 
costitutivo a norma dell'art. 77 del Cod. di comm. costituisce una 
sua proprietà inviolabile ed esclusiva (Cod. di comm. art. 77; L. 
30 agosto r 868, art. I e 5 ). 

Tale denominazione non puo quindi venire assunta da altre 
società successivamente costituite. 

Di nessuna tutela giuridica godono le denominazioni sociali 
diverse dalle statutarie, sebbene siano quelle comunemente prese 
in commercio dalla società. 

Queste denominazioni sono quindi appropriabili da altre so
cietà, tranne se con ciò si tenda a creare · sleale concorrenza ed a 
generare confusione ed equivoco (Sentenza della Corte di Cassa-

F . B t:FA LD; r, L e leggi del fabbri care. 
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zione di Torino 2 r maggio I 890; Società anornma fabbrica di 

' calce e cementi di Casale c. Società anonima di cementi dì Ca

sale). 

O ssERYAz ro:-;rr. 

. Oltre la confermata sentenza della Corte d'appello di Casale, 13 maggio 

1889, riassunta qui sopra, si veda la sentenza 24 april e i"890 della Corte d' ap

pello di Firenze (Foro it. I, 1890, 1028). 

1631. Anche il nome patronimico, contrassegno della propria 

individualità, è oggetto di privato dominio e appartiene esclusiva

mente a colui che ha diritto di portarlo (Legge 30 agosto 1868, 

sui marchi di fabbrica, art. 5; L. 7 lugl io 1 884, che dà esecu

zione alla convenzi one internazionale per la protezione della pro

prietà industriale, art. 8). 

Quindi non è lecito appropriarsi il nome altrui, sopratutto 

se usato come contrassegno di un'industria (marca di fabbrica) o 

di un traffico (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 6 set

tembre I 889; Scott c. Fonzo ). 

OSSERVAZIONI. 

La Corte di ·Cassazione francese il 30 gennaio 1878 (Erard c. E rard) de

cise che ogni individuo che eserciti realmente e personalmente un commercio 

ha il diritto di porre il suo nome patronimico sopra la sua insegna, i suoi an

nunzi, le sue note, i suoi prodotti, ecc., ecc. E se i tribunali possono incaricarsi 

di reprimere gli abusi di questo diritto tendenti a fare una concorrenza sleale, 

e possono ordinare le misure necessarie per evitare ogni possibile confusione ~ 

non hanno però il potere d'imporre la soppressione intera del nome patronimico 

sulle note e sui prodotti, annunzi, ecc. di un commerciante. 

1632. Il nom~ commerciale, al pari del nome patronimico,. 

è una proprietà imprescrittibile, la quale non si perde che per 

un'espressa rinuncia. 

Anche nel caso che per lo spirare del termine di un brevetto 

il prodotto, già di privati va, sia caduto nel dominio pubblico, 

nessuno ha il diritto di fabbricarlo o venderlo col nome dell' au

tore, per quanto questo nome congiunto al prodotto valga a de

signarlo e possa dirsi immedesimato ad esso. 

Costituisce quindi usurpazione di nome, prevista dall'art. 5 · 

della Legge 30 agosto I 868, il fabbricare una macchina col nome 

dell ' inventore in modo da far credere che esca dalla fabbrica di 

lui; e ciò anche quando sia cessata la privativa di produzione. 
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Affinchè i marchi e. segni distinti vi legalmente usati all' estero 

siano r iconosciu ti e ga rantiti nel regno a no rm a dell' art icolo 4 

della citata legge, basta che siano depositati colle fo rme di cu i a l 

successivo articolo 7, e ciò quand' anèhe m anchino di alcuna delle 

indi cazioni prescritte dall 'articolo r della legge stessa. 

Il divie to di usurpazione di nome contenuto nell 'art icolo 5 

del la legge è assoluto e generale e non può restrin gersi all a usur

pazione de l nome ci'i un altro eseguita in modo da fa rsi passare 

per quell' altro, assumendone la personalità. 

La pro prietà del nom e è tutelata dalh legge indipendente-

. mente da qualun que deposito; e tanto più deve esser lo quando il 

nome sia stato depositato come segno o marchio distintivo, senza 

che valga opporre che il nome cessa pi avere diritto alla prote

zione di cui a ll' articolo r della legge, tuttavolta che sia usato con 

fregi e segni di stinti vi i quali avevano il proposito di volere a 

sè r iservato l'uso esclusivo solo in quelle date condizioni. 

È vietata e costituisce reato di usurpazione, anche parziale, 

dei marchi, essendo altrimenti possibile la confusione dei prodotti 

e la concorrenza sleale. 

Trattandosi di marchi distinti, ·apposti in distinte parti di una 

macchina, la mancanza di deposito di uno di essi non può pre

g iudicare l'esercizio dell'azione penale . nascente dall'usurpazione 

e contrnffazion~ degli altri regolarmente depositati (Sentenza della 

Corte di Cassazione di Torino 27 g iugno r883; Sangiorgi; Fo1·0, 

Il, 324). 
1633. Anche a prescindere dalla legge speciale del 30 ago

sto r 868 sulla proprietà .industriale, ed applicando i principii ge

nerali di diritto, si ha una grave violazione del diritto di pro

prietà nell'uso arbitrario del nome altrui, sia pure senza l' indi

cazion e di una produzione qualsiasi cui il nome stesso vada unito 

e lo distingua. -

L'usurpazione del nome si verifica sia assumendosi soltanto 

il nome altrui, sia aggiungendo il nom e altrui al proprio. 

N el fatto di usare avvertitamente dell'altrui nome e d' im

porlo all a propria merce è sempre implicita la m ala fed e. 

L a concorrenza sleale non esiste essenzialmente nel maggiore 

o m inor prezzo attribuito alla propria merce in confronto di quella 

più accreditata, ma bensì nell'usare artifici più o meno manifesti 

per fa r passare la propria merce sotto la bandiera altrui. 

La concorrenza sleale con usurpazione del nome costituisce 
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un fatto che obbliga colui per colpa del quale avvenne, a risar
cire il danno che la parte les:i dimostri averne risentito. 

Se più sono gli autori che vi hanno partecipato sono tutt i 
tenuti in solido al risarcimento del danno (Sentenza della Corte 
d'Appello di Milano 27 giugno I 88 3; Fratelli Casati c. Colonìbo; 
M. Trib. Mil. 1883, 909; Annali 1883, 562; Rass. Cormn. I, 283). 

1634. Il commerciante che pone in vendita un prodotto 
·eguale a q~1ello gia prima fabbricato da un altro commerciante, 
accoppiando però al nome comune del prodotto il nome proprio, 
anzichè quello del precedente fabbricatore, per modo da rendere 
impossibile la confusione e lo scambio di un prodotto coll'altro, 
usa del suo diritto, per quanto anche cerchi di vantare il proprio 
prodotto come di merito pari a quello dell'altro. 

In ogni caso poi emette un giudizio di mero apprezzamento, 
e quindi insindacabile in cassazione, il magistrato di merito, il 
quale ritiene non esservi stata nella specie vera usurpazione e nem
meno uso illecito e nocivo del nome commerciale di un prodotto 
altrui (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 22 ottobre 
l88r; Branca c. Devecchi; Annali 1881, 536; Bett. 1882, 142; 
M. Trib. Mil. 1882, 60; Giur. Tor. 1882, 59; Filangieri 1882, 146). 

1635. La riproduzione, da parte di nazionali, di merce estera 
con etichette di casa estera, sotto il cui nome da remoto tempo 
è conosciuta in commercio, sta nella libertà dell'industria e dello 
spaccio, senzachè la ditta estera, erede del nome, possa reclamare 
un risarcimento del danno patito per il sottratto spaccio di dett:i 
merce, fino a che la ditta estera non ottiene nel regno il ricono- . 
scimento del suo diritto di marchio, e non lo pubblica nella Gaz
zetta Ufficiale (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 set
tembre 1883; Farina c. Mozzette; M. Trib. Mii. 1883, 961). 

§ 2. DITTE O INSEGNE. 

SOM.\!ARIO. 

' 1636. Usurpazione di ditte od insegne: competenza. 
1637. Il fatto di vendere i prodotti di una fabbrica non autorizza a far uso dell:i. 

insegna di essa. 

1636. I tribunali civili e non quelli di commercio sono com
·petenti a giudicare sulle controversie relative alle usurpazioni di 

A 
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ditte od insegne (Cod . di comm. art. 3, 4, 869 ; L. 30 agosto 

1868, art. II ) (Sentenza della Corte d'Appello di Na~oli 3 giu

ano 1885; Primicino c. Fioreritiuo). 
b 

O ssE RYAZIO NI. 

Per la questione generale sulla competenza civile e commerciale nei giu

dizii relativi alle conseguenze di fa tti aventi attinenza col commercio e costi

uenri delitti o quasi-delitti , vedi la sentenza della Corte di Cassazione d i Torino, 

marzo 1884 (rò ro it., 1884, I, 1070 ). 

1637. Il fa tto di vendere i prodotti di una fabbrica non au

. torizza a far uso della insegna di essa. 
E ci6 tantomeno se oltre ai prodotti generici di quella fab

brica si vendono altri prodotti ad imitazione (L. 30 agosto l 868, 
art: 5 e l 2) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma l 5 di

cembre 1884; Rie. Beha). 

CAPITOLO IV. 

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA. 

§ I. GENERALITA. 

SO~lMARIO. 

1638. Marc hio di fabbrica: diritto esclusivo ; costituisce una vera proprietà; ogni 

offesa a tale diritto costituisce un vero delitto. 

1639. La legge sulla privativa dei marchi 30 agosto 1868 è legge d'ordine pub

blico: commerciante avente un marchio anteriore a tal legge ; se vuole 

conservarlo deve uniformarsi a questa. 

1640. Successore od avente-causa che vuole conservare il marchio del suo au

tore: deve farne immediata dichiarazione; non occorre fare la pubblica

zione, di cui tratta l'art. IO della legge. 

164 r. Azioni riguardanti i marchi di fabbrica: competenza. 

1642 . Marchio di fabbrica: è validamente ottenuto, quantunque non vi concorrano 

tutti gli estremi dell' art. t della legge, purchè sia tale da accertare altri

menti la persona o la ditta da cui provengono i prodotti. 

1643. 1644 e 1658. Legalità dell'uso di un marchio di fabbrica: il deposito e la 

trascrizione non sono il titolo costitutivo del diritto, ma la condizione per 

agire contro i contraffattori; cfo abbia preventivamente adottato ali' estero 

un marchio e ne ottenga la privativa nel regno, può impedire che colui, 

che illegittimamente se ne impossessò, continui ad usarlo. 
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I 645. Marchio estero : trascrizione; va lidità nel regno; estremi; competenza del
l'autorità giudi ziaria. 

i 646. Non può opporsi a chi ha l'uso di diri tto di un marchio l' uso di fa tto an
che anteriore di marchio somigliante: la diversità della ditta non basta a 
stabilire la diversità de i marchi. 

I 64 7. Vendita di prodotti muniti di marchio portante indicazione atta a trarre 
in inganno sulla loro natura: non costituisce reato pel venditore se non 
quando il prodotto non corrispond e alla indicaz ione. 

1648. Azioni d'interesse privato per usurpazione di marchi: debbono esercitarsi 
davanti i Tribunali civili; non havvi usurpaz ione di marchi. quando i se
gni simili o identici diffe ri scano pei nomi dei rispettivi fabbricanti e pel 
luogo del prodotto. 

1649. Uso abusivo dei marchi altrui: possibilità della confusione dei prodotti e 
quindi dei danni; accertamento; rimane senz'altro giustificata la condanna 
dell'imputato a rispondere civilmente dci danni senza che vi osti l'asso
luzione dalle conseguenze penali. 

1638. Il diritto esclusivo di un marchio di fabbrica regolar
mente acquistato, ai terrn ini della legge 30 agosto l 868, costituisce 
una vera proprietà che trapassa e rientra nel patrimonio dell'ac
quirente. 

Ogni offesa a tale diritto, massime se inform ~ìta da cupidigia 
di ingiusto lucro, costituisce un vero e proprio delitto e non un a 
mera contravvenzione (Sentenza della Corte · di Cassazione di Fi
renze 21 ottobre 1876; rie. Zei; La Legge, 1877, I, 362; Foro, 
1877, II, 216). 

- Essendo una vera proprietà il diritto esclusivo di un mar
chio di fabbrica regolarmente acquistato, a tenore della legge 30 
agosto 1868, n. 4577, ogni offesa a tale diritto, segnatamente se 
informata da cupidigia d'ingiusto lucro, è un vero e proprio de
litto, e non una mera contravvenzione. 

A conforto del criterio ortologico escludente il concetto di 
contravvenz ione, sta la pena minacciata al reato dall'articolo 1 2 

di detta legge, cioè la multa, pena correzionale. · 
Conseguentemente, non sono applicabili in questa materia le 

regole che governano la prescrizione penale, secondo l' alinea del- , 
l'articolo 140 del Codice penale sardo, concernente i reati penali 
con pene di polizia, ma la regola desunta dall'alinea del prece
dente articolo l 30 relativa ai reati punibili con pene correzionali 
(Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 9 aprile l 884; 
Germani-Donelli c. Società The Howe; Temi Ven. 1884, 344; 
Giur. Pen. Tor. 1884, 23 r; Annali 1884, 23; La Legge, 1884, I, 
7 50; M. Trib. Mil. i 884, 656; Riv. Pen. XX, 60; Ann. Amm. fin. 
1884, 251). 
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O SSE RVAZIO NI. 

Coll'altra sentenza (quella del 21 ottobre 1 876; rie. Zei), sopra riassunta, 

la stessa Corte aveva pur deciso che la contraffazione dei marchi e segni distin

tivi di fabbrica cade sotto le sanzioni del reato di frode genericamente contem

plato da lla lettera f . dell'art. 404 del Cod ice penale toscano (ora abrogato), senza 

che la diversa pena comminata dalla legge del 1868 possa snaturare l'indole del 

fat to criminoso. 
Laonde non sono applicabili in questa materia le regole che governano la 

rescrizione dell 'az ione penale per le trasgressioni secon~o l'a rt. 19 del Rego

lamento toscano di polizia punitiva del 20 giugno I 8 5 3 (ora abrogato). 

1639. L a legge sulla privativa dei segni, marchi e di stintivi 

<lei prodotti dell' industria è legge d'ordine pubblico, a cui devono 

{:onformarsi tutti coloro che intendono valersi delle sue disposi

z 10m. 
Epperciò il commerciante o industriale, che aveva g1a un 

marchio ' o segno sui suoi prodotti prima che la legge entrasse 

in vigo re, se suole valersi della privativa che questa concede, è 

ten uto a conformarsi alle prescrizioni di essa: e la sua privativa 

non comincia a decorrere che dal giorno in cui vi si è conformato. 

Non può quindi reclamare contro l'uso dei suoi segni e mar

.c hi il produttore che non ha fatto il deposito all'ufficio di pre

fe ttura nei modi stabiliti dalla legge (La Legge 187 5, I, 224, C. C. 

di Firenze, 22 febbraio 1875; Brindelli c. Borgognini). 

1640. La disposizione dell' a!·ticolo 2 dalla legge 30 agosto 

1868 sui mar..:l~i e segni di fabbrica, secondo la quale il succes

-so re od avente causa che vuole conserv:lre il marchio del suo 

.autore deve farne immediata dichiarazione, non deve intendersi nel 

-se nso che la dichiarazione si faccia senza frapporre dilazione al

cuna, ma nel senso che, escludendo un termine soverchiamente 

lungo, la dichiarazione abbia luogo entro quel periodo di tempo 

che ragionevolmente sia reclamato dalle circostanze e tale che 

non lasc i dubbio sulla volontà 111 chi la emette di mantenersi nel 

pervenutogli privilegio. 

Per .l'avente ca~sa o successore basta quella dichiarazione per 

mantenersi nel privilegio, senza che gli occorra fare eseguire la 

pubblicazione cc ndla Gazzetta ufficiale » di cui è parola all'arti

.colo ro di detta legge (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 

17 maggio I 884; Blancard e Hogg Rigato; Foro II, 28 3). 

1641. Le azioni risguardanti la proprietà dei marchi sono per 

la legge 30 agosto 1868 di esclusiva competenza dei tribunali 
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civili (L. 30 agosto I 868, art. II ) (Sentenza dell a Corre J' Appello 
di Napoli 4 settembre I 88 5; Greven c. Mascitelli). 

1642. Un nurchio o segno distinti vo dei prodotti dell'indu
stria è valid amente assunto a tutti gli effetti legali se, quantunque 
non vi concorrano letteralmente tutti g li estremi, di cui si parla 
all'artico lo l della legge 30 agosto I 868, sia però tale da accer
tare altrim enti la persona, la ditta e lo stabilimento da cui pro-
vengono i prodotti. . 

E il giudizio se un marchio ragg iun ga codesto effetto è un 
apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. 

Non può pretendere di esimersi dalla re~ponsabilità, di cui 
all'articolo l 2 della citata legge, per essere stata la contraffazione _ 
ideata da altri, colui che l'autorizzò e permise che si improntas- . 
sero coi marchi contraffatti . i propri i prodotti (Sentenza della Corte 
<li Cassazione di Firenze 5 novembre I 88 r; Pagliani c. "'Wagner ;. 
Foro, II, 405). 

1643. La legalità dell' uso di un marchio di fabbrica non 
nasce dal deposito che :-tltri ne faccia a termine della legge 30 
agosto 1868, ma riposa sui principii generali che regolano l'uso 
e il possesso delle cose. 

Nè manca detto uso di essere legale, anche senza il deposito, 
tutta volta che cada sopra un marchio di dominio pubblico, da 
niun altro usato e posseduto. 

Non vi è uso legale se non vi è buona fede per l' utente, 
ad escludere la quale basta il fatto che il marcl:iio porti segni 
caratteristici tali da indicarne altri come legittimo proprietario. 

Il deposito e la trascrizione di un marchio non sono il titolo 
costitutivo del diritto, bensì la COJ1dizione per agire contro gli 
imitatori e contraffattori; C0!1seguentemente non viene meno il 
diritto all'uso esclusivo di un marchio legalmente usato, pel fatto 
della trascrizione e deposito del medesimo, quando già altri prese 
ad usarlo. 

Questo principio si applica eziandio in favore degli stranieri 
che abbiano ritardato ad operare il deposito e la trascrizione in 
Italia (Sentenza della Corte d'Appello di Parma 2 agosto l 880; · 
Pelaez c. Vercellino; Giur. Comm. Gen. 1881, II, 160). 

1644. Non può dirsi legale l'uso di un marchio, segno od . 
emblema, che distingue i r~cipienti di un corrÌmerciante, o di una 
casa di commercio straniera, per la ragione che quel commerciante, 
o quella casa, ne abbia chiesta ed ottenuta la privativa nel regno. 
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Laonde, se chi avesse preventivamente adottato all' estero quel 

marchio, quel segno, o quell'emblema, ne domand i e ne ottenga 

la privativa nel regno, pu 6 impedire che se ne continui l'uso in 

suo preg iudizio da chi illegittimamente se ne impossesso e tra

durne gli utenti avanti i tribunali penali per contravvenzione 

alla legge 30 agosto l 868 (Sentenza della Corte di Cassazione di 

Torino 3 marzo 1880; Grez ier c. Freund e Vercellino; Annali 

r 880, 61 ; Bett. l 880, 690 ). 
1645. L'a ttestato di trascrizione di un marchio non .-esonera 

il fabbr icante di provare gl i estremi richiesti dalla legge per go

dere della pri vati va, quando siano impugnati. 

· L'autorità giudi ziaria è competente a g iudicare della efficacia 

dell'att estato di trascrizione, e di esaminare se concorrono le con

dizioni volute dalla legge per godere la priva tiva (L. sulle priva

t.ive 30 agosto l 868. art. 4, 7 e 8). 
In conseguenza, richiedendosi pel riconoscimento di un mar

chio straniero nel regno, la condizione che il marchio stesso sia 

legalmente in uso all'estero, questa circostanza dev'essere dimo

strata, e valutata dall'autorità giudiziaria, quantunque il marchio sia 

stato depositato. 
Affinchè un marchio estero goda protezione in Italia, non è 

necessario che gli esemplari depositati all'estero e nel regno siano 

perfettamente e matematicamente identici, a nulla rilevando leggiere 

vari azioni od aggiunte introdotte accidentalmente o per iscopo di 

abbellimento, e !e quali non alterino nella loro sostanza le figure 

ed i segni rappresentati (Sentenza della Corte di Cassazione di 
Torino 17 novembre 1887; causa Vergeat, Meraldi e Pogliani). 

O s sER\" AZIO~I. 

In senso conforme si pronunziò il Tribunale di Palermo (Foro it., Rep. 

I 884, voc. Privati-ve illdustriali, n . I). 

Si veda anche l'altra sentenza della Corte di Cassazione di Torino dell'r 1 

maggio i887 (Foro it., 1887, I, 306). 

1646. Non pu6 opporsi a chi ha l'uso legittimo ed esclusivo 

di ma rchi di fabbrica, l'uso di fatto anche anteriore, di marchi 

somiglianti, Ji cui non siasi acquistata la proprietà secondo la 

legge, e quindi non è ammissibile la prova testimoniale per stabi

lire la proprietà dell'uso di fatto rispetto all'uso giuridico. 

La diversità della ditta del commerciante non basta stabilire ' 

b difformità dei marchi, se questi nella lor~ fisonon)ia intrinseca 
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ed apparente si somigliano o possono facilmente confondersi a 

colpo d'occhio (Sentenza del Tribunale di Salerno 17 luglio 1885; 
Buchy e Strangman c. O' N eilly ; Gazz. 'Proc. XIX, l l ). 

1647. Il fatto cui accennano le ultime parole dell'articolo 21, 
n. 6, della legge 30 agosto 1868, relativa ai marchi e segni di

stintivi di fabbrica, ossia il fatto della vendita di prodotti muniti 

di marchio, segno o emblema portante indicazione atta a trarre 

i11 inganno il compratore sulla natura del prodotto, non costitui

sce reato per il venditore se non quando questi abbia la scienza 

che quella indicazione sia atta ad ingannare o, in altri termini, che 

il prodotto non corrisponda alla detta indicazione (Sentenza della 

Corte di Cassazione di Firenze 21 dicembre 1881; Ricci; Foro, 

1882, II, 41). 
1648. Le azioni di interesse privato per usurpazione di mar

chi di fabbrica debbono sempre esercitarsi dinanzi ai tribunali 
. ·1· 

ClVLL 

Non vi ha usurpazione di .marchi di fabbrica quando i segni 

· simili od identici, differiscano per le indicazioni del nome dei ri.: 

spettivi fabbricanti e del luogo del prodotto disposto in modo 

che possano le differenze stesse ravvisarsi con una attenzione or

dinaria (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 14 ottobre 

1882; Celle c. Sbertoli; Eco Gen. 1882, II, 356; Bett. 1883, 12; 

Diritto Comn~. l, 4 5). 
1649. Essendo accertato l'uso abusivo dei marchi altrui di 

fabbrica, e quindi la possibilità della confusione dei prodotti e la 

possibilità dei danni, rimane senz' altro giustificata la condanna 

dell'imputato a rispondere civilmente dei danni senza che vi osti 

l'assoluzione dalle conseguenze penali, sempre però nel caso che 

le ragioni addotte per eliminare la responsabilità penale non esclu- , 

dano la possibilità della confusione dei prodotti e quindi la pos·

sibilità dei danni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 

27 giugno r 88 3; Sangiorgi; Foro, II, 324). 
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§ 2 . CONTRAFFAZIONE E IMITAZIONE FRAUDOLENTA. 

a) Contraffaziolle. 

SOMMARIO . 

i6)0. Quando vi ha conttaffazione e quando im1tazione fraudolenta: in ogni 

caso non è essenziale che l' identità sia perfetta. 

r6 5 r. Ton è necessario il preventivo deposito di marchi od emblemi, affinchè 

sussista la contravvenzione a carico di chi ne faccia imitazione o contraf

fazione: in tema di imitazione, e non di contraffazione, non. si richiede la 

perfetta identità; mala fede; sequestro degli oggetti contraffatti, ecc. 

i 6)2. Ad escludere la contravvenzione alla legge per contraffaz ione od ùso di 

marchi non basta l'uso pubblico fatto prima che da colui che li aveva pre

ventivamente adottati se ne ottenesse l'attestato di' privativa: occorre che 

codesto uso sia legale. 

r653 . Contraffaz ione del marchio di un dato prodotto: basta la rassomiglianza 

o imitazione, ecc. 

1654 e 165 5. Introduzione dall'estero e spaccio di macchine con marchi con

tra ffa tti: quando esiste tale reato; responsabilità per non aver controllato 

la condizione e l'origine dei prod ::>tti. 

165 5 e 165 4. Spacciatori di prodotti contraffatti: cadono in contravvenzione pel 

solo fatto di conoscere la contra ffazione. 

1656, 1657, 1658, 1643 e 1644. Uso di etichette contraffatte portanti la firma di una 

ditta: cade sotto il disposto dell'art. 1 o dell'art. 5 della legge 3 o agosto I 868? 

Uso fatto da un nazionale del marchio di un produttore estero formato 

del suo nome e firma; non può essere punito se cominciò prima della 

legge suddetta o dell'attestato ottenuta dallo straniero; commerciante che 

sotto il proprio nome smercia prodotti con etichette simili a quelle di altro 

commerciante; non può confondersi con chi assume il nome e l"emblema 

di altra ditta e li appone agli oggetti della propria industria. 

1659. Ditte estere: possono denunciare in Italia i contraffattori dei loro marchi; 

significato dell'espressione già legalmmte usata all'estero. 

1650. La legge 30 agosto r868 n. 4577, sui marchi e segni 

distintivi di fabbrica ne protegge l'uso esclusivo, semprechè il 

marchio sia stato depositato. 

Vi ha contraffazione di un marchio quando ne vengono con 

maggiore o minore perfezione riprodotti tutti gli elementi e se

gni caratteristici; vi ha inYece fraudolenta imitazione quando se 

ne riproducano soltanto i segni più salienti. 

In ogni caso non è essenziaie che l' indènnità sia perfetta 

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 22 luglio 1890; 

Nadau e Carnevali c. Ditta Baschiera e Compagni; Gaz.z.etta del 

Procuratore, i. 89 r, p. r 37 ). 
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1651. P o ichè l'arti colo 5 della legge 30 ag osto 1868 sui nur
ch i o segni distint ivi dei prodo tti dell 'industria, proibisce l ' usur
pazione del nom e e della firm a di una società o di un individuo 
e vieta di appropriarsi la ditta commerciale, ovve ro l' insegna del 
negOi-: io, l 'emblema caratteristico, b denominazione o il titolo di 
una associazione o corpo m orale, sieno strani eri , s ieno naz ionali, 
e apporli sovra oggetti d 'industria o di commercio, anche quando 
la ditta, insegna, ecc. ecc. non facc iano parte di un m archio o 
segno di stintivo o trov insi co m unque trascritti in conformi tà della · 
legge s tessa , non è necessario il preventivo deposito di m archi od 
emblemi, affinchè suss ista la contravvenzione a carico di chi ne 
fa ccia imitazione o contraffazione; valendo il nome, la firma e le 
altre suaccennate caratteristich e <id individuarli e farne conoscere 
l 'apparten enza ed a rendere illeg ale l'uso, illegittimo il possesso 
in colui che li imiti o contraffa ccia. 

In tema di imitazione, e non di contraffazione, non si richiede 
la perfetta identità, ma basta che sia cercato di avvicinarsi al vero, 
in modo da potere illudere la buona fede degli acquirenti. 

Applicazione della convenzione 29 giugno 1862 tra la Fran
cia e l'Italia e della dichiarazione firmata a Roma iì l giugno 
r 874 per la protezione reciproca dei marchi nei due paesi. 

Allorchè taluno usa scientemente di etichette nominali e di 
marchi od emblemi che personificano il fabbricatore ed indicano 
il luogo di fabbrica della merce, non è più lecito muo vere dubbio 
intorno alla mala fede ed al dolo. 

L'articolo 65 del regio decreto del 30 ottobre 1859, n. 3731, 
sulle privative industriali, concernente il sequestro degli oggetti con
traffatti e degli strumenti destinati alla loro produzione non è rima
sto abrogato per l'art. l) della detta legge 30 agosto 1868, n. 4577,' 
e deve ritenersi applicabile anche ai marchi fraudolentemente imi
tati (Sentenza della Corte d'Appello di Parma 6 agosto l 880; Pelaez 
c. Vercelli no, Porrinelli e Freund; M. Trib. Mii. I 880, 907). 

1652. Ad escludere le contravven zioni alla legge 30 agosto 
l 868 per contraffazione od uso di marchi o segni distintivi dei 
prodotti dell'industria, non basta l'uso pubblico e notorio che di 
questi marchi o segni distintivi si si a fatto prima che da colui che . 
li ave va preventivamente adottati (fosse pure straniero), se ne chie
desse ed ottenesse l'attestato di privati va nel regno. 

Occorre che codesto uso fosse leg ale, cioè, legittimo; e tale 
non si può dire quando il marchio insieme con gli altri segni ca-
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ratteri stici portasse il nome, la fir ma dell ' inventore, col luogo di 

provenienza ~e lla merce. . . . 
Applicaz10ne della convenzion e del 29 giugno l 862 con chiusa 

tra la Francia e l'Italia, e della dichiarazione firmata a Roma il 

1 giugno 1874 per la protezione reciproca <lei n~archi dei du e 

paesi ( Sentenza della Corte di Cassaz ione di Torino 3 marzo 

r88o; Pelaez c. Freund, Vercellino, Porrinelli e Torrione; M. Trib . 

Mil. l 880, 224; Ginr. Tor. l 880, 289 ). 
1653. La contraffaz ione del marchio o segno distinti vo di 

un dato prodotto, in contravvenzione alla legge 30 agosto 1868, 

sui marchi e segni distinti vi di fabbrica, non ha luogo solamente 

quando il marchio usato dal contravventore corrisponda perfetta- . 

mente al vero, ma basta invece la rassomiglianza o imitazione. 

Contravviene alle leggi sulla privativa industriale 30 ottobre 

1859 e 3 l gennaio 1864 colui che esercita la medesima industri a 

dopo ]a pubblicazione del decreto di privativa, o anche dopo pro

posta la domanda per ottenerla. 
Per procedersi correzionalmente contro il contravventore della 

legge sulle pri vative industriali è necessaria la querela del ces

sionario. 
Data la privativa a riguardo di un prodotto sotto una certa 

denominazione, non è lecito ad altri, sotto pretesto della identiti 

del prodotto con quello, avvalersi della stessa denominazione, che 

costituisce appunto la privativa (Sentenza della Corte d'Appello 

di Palermo 6 dicembre 1881; Guli; Circ. Giur., 1882, 103). 

1654. Quando taluno è imputato di · avere introdotto dal-

1' estero e dato spaccio a macchine con marchi contraffatti, per 

decidere se costui debbasi ritenere colpevole del reato previsto 

dalla legge 30 agosto l 868, devesi ricercare se in esso vi fosse 

piena notizia e convinzione che fabbricavansi, oppure tenevansi 

di tali macchine dai fornitori o dalle case presso cui ebbe a de

rivarle, e se fosse in lui sorta detta scienza almeno dopo il ritiro 

delle macchine, la vendita delle quali egli facesse in mala fede e 

consapevole di danneggiare altrui. 

Ancorchè taluno possa essere ritenuto non colpevole del reato 

predetto , pu6 essere considerato invece responsabile di colpa, 

quando il medesimo non siasi curato di controllare, come aveva 

debito, la condizione e l'origine dei prodotti (Sentenza della Corte 

d'Appello di Venezia II gennaio I 882; Dormisch c. Com p. HO\n; 

Temi Ven. r 882, 102 ). 
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1655. Gli spacciatori di prpdotti con marchio contraffatto ca
dono in contravYenzione pel solo fatto di conoscere la contraffa
zione, se anche non avessero commessa una vera frode al com
mercio, a senso del Codice penale, e quand'anche non fosse di
mostrato di aver cag ionato effettivamente un danno ai compratori 
(L. 30 agosto r 868, art . r 2, n. 2) (Sentenza de Ha Corte di Cas
sazione di Napoli 30 maggio r 888; Causa Provine ed altri). 

1656. Gli articoli r e 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4 577, 
contengono disposizioni fra loro distinte, che non devono con-
fondersi nei sin goli casi . · 

L'uso di etichette contraffatte od imitate, benchè portanti la 
firma di una ditta, non cade sotto il disposto dell'articolo 5, bensì 
sotto quello dell'articolo r della citata legge. 

Non è quindi punibile un tal uso, se ebbe princip~o prima 
del deposito prescritto in questo articolo. 

La buona fede può sempre presumersi: la mala fede invece 
deve provarsi (Sentenza del Tribunale di Torino 23 aprile 1879; 
Ditta Johann Maria Farina di Colonia c. Uli-ich, Soave e Biglione; 
G. Trib. Mil. 1879, 720). 

1657. Quando il nome e la firma di una ditta costituiscono 
la parte sostanziale del marchio o segno distintivo de' suoi pro
dotti, il semplice uso che di quel nome e firma si faccia da altri 
mediante la applicazione di un uguale marchio o segno distintivo 
non cade sotto il disposto dell 'articolo 5, ma bensì dell'articolo I 

della legge 30 agosto 1868. 
L'uso che da un nazionale si faccia del marchio o segno di

stintivo d'un produttore estero, benchè formato del suo nome e 
firma, non può essere punito se consti che abbia cominciato in 
Italia prima della legge 30 agosto 1868, o dell'attestato di trascri 
zione 0ttenuto dallo straniero, e ciò malgrado lo abbia anche in 
seguito continuato (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 
agosto 1879; Farina c. Ulrich, Soave e Biglione; G. Trib. Mil. 
I 879, 866). 

- La firma del produttore, commerciante o proprietario, può, 
a senso dell ' articolo r della legge 30 agosto 1868, costituire un 
marchio o segno distintivo dei prodotti dell'industria. 

Quindi l'usurpazione del nome o della firma di un ditta co
stitusce la contravvenzione colpita dall'articolo 5 della citata legge, 
non solo quanto alla disposizione preliminare di detto articolo 
circa la inviolabilità del nome e della firma di un individuo, ma 
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eziandio quan to alla successiva proibizione di appropriarsi l' em

blema caratte ristico ad altri spettante dei prodotti dell' industria. 

La legalità dell' uso che potrebbe, secondo l'arti colo I esclu

dere la contravvenzione non consiste unicamente nell'uso dei mar

chi anteriori all'attestato di pri vativa di chi pretende esclusiva

mente servirsi ~l e i marchi medesimi, ma va giudicata secondo i 

principii generali di possesso, indagando cioè se l'imputato si sia 

impadronito dei marchi in buona fede, e ci oè ignorandone l'altrui 

proprietà. 
P ertan to non vi è possesso legale, e la contravvenzione sus

siste se i marchi contraffatti portassero tali segni 'caratteristici da 

indicare necessari amente il legittimo proprietario. 

L o strani ero che abbia ottemperato alle prescri zioni degli ar·· 

ti coli 7 e ro della legge 3 o agosto l 868, può senz' altra condi

zione rivendicare in Italia l'uso esclusivo dei marchi già da lu i 

usati legalm ente all'estero. Applicazione del trattato 3 l dicembre 

J 86 5 dal regno d'Italia collo Zoll verein. 

Il comproprietario di una ditta, quantunque eventualmente 

corresponsabile in linea civile dei fatti imputati al suo socio e sui 

quali è chiamato a deporre come testimonio, deve essere sentito 

con giuramento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 

3 marzo 1880; Miiller e Farina c. Ulrich; M. Trib. Mil. 1880, 

37r; Giur. Tor. 1880, 292; Giur. Comm. Gen. 1881, I, 35). 

16 58. Lo straniero non può pretendere all' uso esclusivo di 

un marchio o segno distintivo di fabbrica, di cui altri nel regno 

si tro vi già in possesso all'epoca in cui venne rilasciato l'attestato 

di trascrizione. 
Il fa tto del commerciante, eh.e sotto il proprio nome e la 

propri a fi rma smercia prodotti con etichette simili a quelle di al

tro commerciante, non si può confondere coll'altro di chi, assu

mendo la denominazione di altra ditta, ed appropriandosi l' em

blema caratteristico, li appone ag li oggetti della propria industria 

e del proprio commercio, in maniera <la farli credere prodot6 

dell 'altra ditta. 

Solo quest'ultimo fatto cade sotto il disposto dell'articolo 5 

e del n. 3 dell 'articolo l 2 della legge 30 agosto · l 868 (Sentenza 

della Corte d'Appello di Torino 12 ag<lsto 1879, Pelaez c. Freund;. 

M. Trib. Mil. 1879, l IOl ) . 

1659. L e ditte estere possono denunziare in Italia i contra f

fa ttori ed imitatori dei loro marchi di fabbrica, in quanto, avendo, 
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ottenuto pnma dallo Stato estero 1' attestato di privativa, lo ab- · 

biano poi chiesto ed ottenuto dal nostro Regno. 

L'espressione già legalmente wata all'estero, adoperata nell' ar

ticolo 4 della legge 30 agosto r868, s ignifica un uso accertato e 

legalizzato nei modi prescritti dalle leggi di commercio e sulle 

privative dei marchi industriaìi; una interpretazione diversa co1:i.

durrebbe alla conseguenza che una industria straniera si troverebbe 

in Italia in condizione migliore che non nel suo stesso paese di 
origine (Sentenza del Tribunale di Milano 14 g iugno 1878; Ditta 

Vita e fratelli c. Ferrario, Brnsa Sfondrini; G. Trib . Mil. I 878, 
602). 

b) J111itazione fraudolwta . 

SOMMARIO. 

1660 e l 65 1. Imita zione e contraffaz ione: costituiscono una contravvenzione; 
concetto della parola contraffare; confisca dei marchi e dei prodotti imitati, 

alterati o contraffatti. 
1661, 1662, 166 3, 1643, 1650, 165 1, 16)2 e 1656. Per la sussistenza del reato 

d'imitazione basta che essa sia stata portata ad un grado tale da dare ai 
prodotti imitati l'apparenza dei genuini: non può dirsi incerta l'origine del 
marchio quando in esso è indicato il luogo dello stabilimento che se ne 
vale; tardività del deposito del marchio; per esser legale l'uso del mar
chio dev'essere leggittimo; soprafascia non direttamente applicata al pro
dotto; il reato d'imitaz ione esiste indipendentemente dal danno del terzo; 
non può mai inYocarsi la buona fede. 

1664 e 1650. Imitazione fraudolenta e contraffazione : sono punite distintamente; 
in che consistono; il reato d'imitazione sussiste anche nel caso che il mar
chio nuovo porti qualche variante a quello legitti mo; prova della imita
zione fraudolenta. 

1665 e 1650. Riproduzione soltanto della parte emblematica del marchio : costi
tuisce imitazione fraudolenta. 

1660. Tanto la contraffazione, quanto l'imitazione del nome 

o del mar.:hio di fabbrica, costituiscono una contravvenzione alla 

legge 30 agosto I 868 sulle privative industriali. 

L'uso del nome o del marchio della fabbrica di altri deve 

cessare, quando questi si sia uniformato alla legge per averne la 

privativa. • 
Il concetto contra_ffare, di cui nella legge 30 agosto r868, 

comprende ogm dolosa alterazione o imitazione dei marchi e dei 

prodotti. 
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Sono perciò soggetti a confisca, non solo i marchi di fab 

brica contraffatti, imitati od alterati, ma anche i prodotti, siano 

questi o no inseparabili <lai primi (Sentenza della Corte di Cassa 

zione di Torino 14 dicembre 1882; Nocca e Pellegrini; Giur. Peu. 

Tor. 1883, 9). 
1661. È criterio giuridico erroneo quello che in tema non 

di vera contraffazione, ma di imitazione fraudolenta di marche di 

fabbrica , sia necessaria per la sussistenza del reato l' identità fr::i 

le gen uine e quelle che sono il prodotto dell'imitazione. 

Per la sussistenza del reato d' imitazione basta che essa si:i. 

stata portata ad un grado tale da dare ai suoi prodotti l'a pparenza 

dei genuini, tanto da poterli far passare per questi, ed ingannare 

così la buona fed e degli acquirenti (Sentenza della Corte di Cas

sazione di Torino 9 luglio l 879; Pelaez c. Ditta fratelli Branca; 

M. Trib. Mil. 1879, 755; G. Trib. Mii. 1879, 901). 

- A costituire il reato d'imitazione di marchi o disegni di 

fabbr ica, preveduto e represso dall'articolo 12 della legge 30 ago

s to l 868, non è necessario che la imitazione sia perfetta; ma basta 

che sia atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del 

prodotto cui quei marchi sono d~stinati a coprire. 

Data una imitazione più o meno perfetta con frode ed atta 

ad ingannare i compratori sulla natura del prodotto, la sussistenza 

del reato deve necessariamente essere ammessa, senza che ad 

escluderlo possa di regola generale valere l'annotazione che a mo ' 

di correttiva venisse apposta in qualche parte del marchio imi

tato, nella quale venisse detto,- per esempio, che il prodotto messo 

in vendita è fabbricato da una determinata persona. 

Quindi è dovere imprescindibile dei g iudici del merito di e

saminare nei singoli casi se il correttivo anzidetto, per la su:i. 

gi acitura e pel modo con cui fu apposto, sia tale da eliminare 

ogni qualsiasi possibilità di inganno e di frode, perchè solo in 

questo caso la inesistenza del reato d'imitazione potrebbe legal

mente essere pronunziata (Sentenza della Corte di Cassazione di 

Torino 26 maggio l 880; Lorenzini c. Ditta Bourgogne; M. Trib. 

Mil. 1880, 527; Bett. 1880, 898; Annali 1880, 148). 

- Non può mai dirsi legale a senso dell'articolo l della legge 

30 agosto 1868 l'uso di un marchio a.J:trui portan~e segni caratte

ristici tali da farne conoscere il legittimo possessoré e proprietario. 

In tema d'imitazione fraudolenta di marchi non è necessaria 

per la sussistenza Jel reato la perfetta identità, ma 'basta che siasi 

F . Bt:FALt xr,- Le leggi del fabb ricare. 
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cercato colla riproduzione di avvicinarsi al vero così da ingannare 

la buona fede degli acquirenti. 
Applicazione della convenzione 29 giugno l 862 conchiusa 

tra la Francia e l'Italia, e della dichiarazione firmata a Rom a il 

r giugno 1874 per la protezione reciproca dei marchi nei du e 

paesi. 
Caso di contraffazione di marchi e bottiglie nel quale non 

fu pronunziata la confisca del prodotto in queste contenuto (Sen

tenza deHa Corte di Cassazione di Torino 19 gennaio 1881; Freund 

c. Pelaez; M. Trib. Mil. 1881, 234; A nnali l88r, 39). 
1662. In tema non di contraffazione, ma di semplice imita

zione fraudolenta di marchi, non è necessaria per la sussistenza 

del reato la perfetta identità, ma basta che si asi cercato colla ri ~ 

produzione di avvicinarsi al vero e di simulare le apparenze, cosi 

da ingannare la buona fede degli acquirenti. 

Trattandosi di marchi nominativi, anche indipendentemente 

dal deposito e dalla trascrizione, è punibile la loro contraffazione 

od imitazione (Sentenza della Corte d'Appello di Parma 2 5 mag

gio 1880; Pelaez c. Branca; M. Trib. Mil. 1880, 500; R. Leg. 
l 880, 179). 

1663. Trattandosi non di vera contraffazione di marchi, ma 

di sola imitazione fraudolenta non è necessaria per la sussistenza 

del reato la perfetta identità all'originale, ma basta che siasi ce r

cato colla riproduzione di avvicinarsi al vero, e di simularne le 

appùenze così da ingannare la buona fede degli acquirenti. 

Non può dirsi incerta l'origine del marchio quando in esso 

è indicato il luogo dello stabilimento che se ne vale, in questo 

luogo venga esercitata da tempo la manifattura, e innanzi alle 

autorità dello stesso siansi adempiute le formalità volute dalla 

legge locale per acquistare l'uso esclusivo del marchio. 

La tardività del deposito del marchio, non implica decadenza 

del diritto all'uso esclusivo, ma solo sospende l' esperibiliti del

l'azione. 
Per essere legale l'uso del marchio g ià da altri adottato, deve 

essere legittimo, cioè non basato su di un possesso abusivo e sulla 

ùsurpazione. 
La legge del 30 agosto 1868 non facendo distinzione di sorta 

fra marèhio e marchio, non è lecito di negare tale qualità e di 

sottrarsi alle conseguenze della fraudolenta imitazione, per ciò solo 

che si tratti di um soprafascia la quale non sia direttamente app i

cata al prodotto. 
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Il reato di fraudolenta imitazione sussiste anch e indipenden

temente dal danno del terzo ; ad ogni modo a costit uire l'elemento 

Jel danno in questa specie di teat i , non è necessario che esso 

siasi materialmente verificato, m a bas ta la sola possib ilità della 

confusio ne fra i du e prodotti d i diversa provenienza e della con 

correnza preg iudizievole al credito ed alla cl ientela del proprieta

ri o del marchio. 
I on può mai invocare la buona fede l 'industriale che scien

temente copre la m erce da lui spacciata con m archi e distintivi 

di proprietà di un terzo contraffatti o fraudolent emente imitati. 

Fattispecie nella quale si riscontrano g li estremi dei reati di 

fraudolenta imitazione di marchi di fabbric a, e di spaccio sciente 

di prodo tti portanti i marchi fraudolentemente imitati. 

La m erce a cui viene applicato in qualunque forma, anche in 

quella di soprafa scia, il marchio fraudolentemente imitato, va con

fiscata a senso dell'articolo r 2 (Sentenza della Corte d'Appello di 

.Milano 2 agosto r 879; Cavi ezel c. Magugliani; M. Trib. Mil. 

1880) 762). 

0SSERV.'\ ZIO ~ I. 

Q uesta stessa decisione colla data 2 agosto 1880 viene così riassunta n el 

Rep. del Foro il., 188 e, voce .Privativ e industriali e marchi di f abbrica, n. 23-27 : 

Vi ha fraudo lenta imitazione di marchio di fab brica tuttavolta che la ri

produzione, senza essere identica alla originale, ne simuli le apparenze in modo 

da ingannare la buona fede degli acquirenti. 

La tardività del deposito non pregiudica il diritto all'uso esclusivo di un 

marchio, ma solo sospende l 'esperibilità dell 'azione relativa. 

L'uso di un marchio di fabbrica non è legale se sia basato sopra un pos-

sesso abusivo e su lla usurpazion e. 4 

Per godere dei privilegi di cui nel.la legge 30 agosto 1868, non è neces

s:irio che il marchio sia direttamente applicato al prodotto ; esso può consistere 

anche in una soprafascia al prodotto stesso. 

Non può mai invoca re la buona fede colui che scientem ente copre una 

merce col marchio di un terzo contraffatto o fraudolentemente imitato ( Sen

tenza della Corte d'Appello di Milano 2 :.lgosto 1880; Caviezel c. Magugliani ; 

Ginr. Comm. Gen. 188 1, II, 50). 

1664. L a legge 30 agosto I 868 sui marchi e segni distintivi 

di fab brica punisce distintamente la contraffazione e ·1a fraudolenta 

imitaz ione del m archio legalmente usato da altri. 

La contraffazione consiste nella esatta riproduzione del mar

chio o segno genuino: l' imitazione invece sta nel riprodurlo in 
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modo più o meno perfetto, ma che si avvicini al vero, dandogli 

un'apparenza tale da illudere chi non vi presti un'attenta e quasi 

scrupolosa osservazione. 

Il reato di imitazione fraudolenta di un marchio o segno di

st intivo di fabbrica sussiste anche nel caso che il marchio o segno 

nuovo porti qualche variante od aggiunta a quello legittimo, e 

quantunque non sia avvenuto alcun danno a chi ha il diritto di 

uso esclusivo dello stesso marchio legittimo. 

È una pro va della intenzione fraudol enta nell' imitare un 

marchio, l'avere apposto a prodotti fabbricati in uno Stato un 

marchio indicante la fabbricazione come fatta in altro Stato. 

Per stabilire la prova della fraudolenta imitazione di un mar

chio, al giudice non è necessario munirsi dell'avviso dei periti. 

Quando in giudizio sono presentati prodotti muniti del mar

chio che si vuole tutelato corrispondente alla descrizione fatta in 

esecuzione dell'articolo 7 della legge, nè l'imputato ha impugnato 

l' identità del marchio presentato con quello indicato nella descri· 

zione, non è necessario presentare altre copie autentiche del mar

chio legittimo, affinchè il giudice possa condannare il fraudolento 

imitatore (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 2 lugliò 

1881; Bon c. Wagner; Temi Ven. 1881, 368; M. Trib. Mil. 1881, 

837). 
- Tanto le macchine, che i marchi e i segni distinti vi di 

fabbrica, possono formare oggetto di alienazione, poichè le une 

e gli altri costituiscono una proprietà suscettibile di trasmissione. 

La questione se siansi messe in commercio macchine con 

marchi e distintivi imitati, devesi risolvere principalmente dietro 

criteri tecnici. 

La legge prevede tanto il caso di contraffazione, quanto quello 

di imitazione fraudolenta; per la sussistenza di questo secondo 

· basta che la imitazione sia portata ad un grado tale da circondare 

i prodotti dell' apparenza dai genuini, sì da farli passare per tali 

abusando della buona fede dell'acquirente. 

L'abuso di marcare i prodotti con segni imitati non può co

stituire buona fede, avendo voluto la legge reprimere appunto tale 

abuso a salvaguardia degli interessi degli inventori. 

Va punito tanto il contraffattore di un marchio o segno di

stintivo, che chi fa una fraudolent<l imitazione o uso sciente di 

detti marchi o segni, come pure chi ha scientemente posto in cir

colazione, venduti od introdotti all'estero per uso di commercio, 
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prodotti con marchio o segno fraudolento imitato (Sentenza della 

Corte d' Appello di Venezia 9 febbraio r 884; The Howe M. C. 

c. Secondo; Temi Ven. 1884, r6r) 
1

• 

1665. Costituisce fraudolenta imitazione di marchio di fab 

brica anche la sola riproduzione o imitazione della parte emble

matica del marchio, senza riproduzione del luogo e del nome (L. 

., 0 a aosto r 868, art. I) (Sentenza della Corte di Cassazione di 
) o 
Roma 18 aprile 1891; Nadau c. Baschiera). 

O SSERVAZIO NI. 

Che t rattandosi non di vera contraffazione, rria di sola fraudolenta imita

zione del marchio non occorra la completa e perfetta imitazione, ma basti che 

la falsa riproduzione sia condotta a un grado tale da ingannare la buona fede 

degli acquirenti, fu ritenuto già da molte sentenze, delle quali citiamo le più 

recenti: quelle della Corte d'Appello di Venezia 9 febbraio 1884 e 2 luglio 

i88r (n. 1664) della Corte d'Appello di Milano 3 luglio 1882 e 2 agosto 1879 

(n. 1608 e 1663); della Corte d 'Appello di Parma 6 agosto 1880 (n. 1651) ~ 

della Corte di Cassazione di Torino 19 gennaio 1881 (n. 1661 ). 

Per il caso di indebita appropriazione del solo nome, vedi la sentenza della 

Corte d'Appello di Catania 6 seùembre 1890 (Fo1·0, 1890, I, '3IO, con una 

dotta nota del Prof. CoTTARELLI). -

Le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla questione decisa dalla.. 

sentenza surriassunta della Corte suprema sono così espresse dalla stessa sen- . 

tenza : 
« La ditta Baschiera fin dal J settembre 1888 presentò domanda al mini

stro d'agricoltura, industria e commercio per la trascrizione di un marchio O· 

segno col quale intendeva far distinguere i prodotti della sua fabbricazione di 

fiammiferi. Tale marchio, da porsi nella parte interna delle buste , consisteva. 

in una etichetta tipografica, ffigurante il leone alato di S. Marco, e portante: 

il nome della Ditta e la indicazione del luogo di provenienza. 

« Con citazione del 3 settembre l 889, assumendo la Ditta che Enrico· 

Nadau e Virginio Carnevali, anch'essi fabbricanti di fiammiferi in Roma, usavano· 

di una simile etichetta, li convenne avanti il tribunale di detta città per essere 

mantenuta nell ' uso esclusivo della etichetta, nonchè per avere il risarcimento

dei danni . I convenuti sostennero che il loro leone non era quello di S. Marco, 

cd impugnarono che fossero associati, assumendo il Carnevali di essere estraneo 

all'industria esercitata dal Nadau. 

« Il tribunale dispose un interrogatorio, riserbando all'esito di questo di 

provvedere sull'ammissione della prova testimoniale e sul merito. 

cc Contro questa sentenza appellava il Nadau, per adesione il Carnevali e 

per incidente la Ditta. La Corte di Appell~ con pronunziato del 17. luglio, 

I 890 rigettava i proposti gravami. » 

1 V. anche il n. 1608. 

·,, 
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