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Ill.mo Sig.
Avv. Emanuele Cammareri
Via Bramante 35

20154 Milano

Spett.le

BREMA SRL

P.zza Enriquez 22/c
47891 Dogana- R.S.M. -

On.le
Segreteria di Stato per I’Industria, I’ Artigianato,

il Commercio

-Sua Sede-

Oggetto: iscrizione all’Albo dei consulenti in proprieta industriale abilitati.

Vista la nota della Brema Srl in data 1 agosto 2018, con cui si comunica che I’Avv. Emanuele

Cammareri, opera per conto della societad Brema Srl ai sensi dell’art. 13, comma 1. p.1 del Regolamento 2

luglio 2007 n. 5,

’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in applicazione dell’art. 11 del Regolamento 2 luglio 2007 n. 5

iscrive

la S.V. nel Registro dei consulenti in proprietd industriale, sezione marchi, in seno all’Albo dei consulenti

abilitati ad operare innanzi all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino.

Il numero e la data di iscrizione sono i seguenti: n° USBM-CPI- 139 — 1 agosto 2018.

Cordiali saluti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore B4

! T +378 (0549) 882982 - F +378 (0549) 883856 — info.brevettiemarchi@pa.sm

www,usbm.sm



Ciclo incontri sulla Proprieta Intellettuale
WORKSHOP 1

MARCHI E NOMI A DOMINIO
Differenze, conflitti e punti in comune alla luce della piu recente
giurisprudenza in materia

Giovedi 20 aprile 2017 ore 14:30 — 18:30
Presso Scuola D’Arte e Mestieri di Vicenza, Via G. Rossini n. 60, 36100, Vicenza

Nel mercato globalizzato in cui attualmente ci si trova ad operare, ciascuna azienda di qualunque dimensione
(piccola, media, grande) & ormai consapevole del fatto che I'utilizzo del marchio e del sito web come
strumento di marketing € essenziale per poter contraddistinguere i propri prodotti/servizi da quelli dei
concorrenti, oltre che per poterli commercializzare con immediatezza ed efficacia. Si sente parlare spesso,
sia dagli “addetti ai lavori” che dai “profani”, di “riassegnazione di Nomi a Dominio” in seguito al conflitto con
un marchio preesistente, ma le modalita con cui cid avviene non sono chiare; in particolare, le Norme che
regolamentano le due Istituzioni (Marchi e Nomi a Dominio) sono in continua evoluzione e presentano diversi
punti di contatto. Nel workshop proposto, dopo una breve introduzione volta a definire il Marchio ed il Nome
a Dominio (cosa sono e a cosa servono), si discuteranno dettagliatamente le zone di sovrapposizione delle
due materie, evidenziandone contestualmente le sostanziali differenze con casi di studio significativi.
Nell'ultima parte dell'incontro verranno, infine, mostrati gli strumenti di controllo online (sia per i marchi che
per i nomi a dominio) pubblici attualmente disponibili (quanto mai utili al fine di verificare se il marchio/nome
a dominio che si vuole utilizzare sia “libero” o meno).

PROGRAMMA

14:30 Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

14:40 Dott. Antonio Girardi — Direttore della Fondazione Centro Produttivita Veneto (CPV)
Presentazioni Relatori:

Avv. Emanuele Cammareri — Studio Legale Cattaneo Biscuola Cammareri
. I Nomi a Dominio: definizione e utilita;

. Differenze tra Marchi e Nomi a Dominio: opposizioni nei confronti delle domande di marchio
e procedure di riassegnazione nei confronti dei nomi a dominio .it;

e  Casi pratici: recenti decisioni emesse all'esito delle procedure di riassegnazione dei nomi a
dominio .it ed all'esito delle procedure di opposizione incardinate dinanzi al’lEUIPO.

Dott. Giorgio Meneghin — Centro Produttivita Veneto - CPV
. | Marchi: definizione e utilita;

. Il ritrovamento dei dati in tema di Marchi e Nomi a Dominio; utilizzo delle Banche Dati online
Pubbliche come strumento di controllo e prevenzione.

Al termine delle presentazioni (prima della parte finale sull’utilizzo delle banche dati) si terra una
sessione dedicata alle domande/risposte della durata di 30 minuti circa.

Ore 18:15 Chiusura dei Lavori

La partecipazione € a titolo gratuito, previa registrazione tramite il sito del CPV: www.cpv.org

Schede di presentazione dei Relatori:

e Avv. Emanuele Cammareri: Si occupa di proprieta intellettuale e, in particolare, di marchi, design
e nomi di dominio, sin dal 2005, prima presso lo Studio Modiano & Partners poi presso lo Studio
Legale Bird & Bird e, da ultimo, presso lo Studio Legale Cattaneo Biscuola Cammareri, di cui €
name partner dal settembre 2016. E iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2006 ed
all'Ordine dei Consulenti in Proprieta Industriale - Sezione Marchi dal 2016. E membro della
European Community Trademark Association (ECTA), della Licensing Executives Society Italia
(LES ltalia) e della Associazione Italiana per la Protezione della Proprieta Intellettuale (AIPPI). E’
arbitro in materia di procedure di riassegnazione di nomi a dominio .it.

. Dott. Giorgio Meneghin (CPV): Documentalista Brevettuale dal 2006, esperto in Ricerche di
anteriorita brevettuali e di preesistenza su marchi e modelli ornamentali, con attivita di Docenza in
aziende, scuole e universita; dal 2013 referente del Patlib di Vicenza; dal 2015 membro del
Consiglio Direttivo di AIDB (Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali) e TRIZ User di 1°
Livello.

. Organizzazione e coordinamento: Fondazione Centro Produttivita Veneto (CPV) Tel.
0444994725 — Fax 0444994710 — email: brevettiemarchi@cpv.org — web: www.cpv.org

A

ML S Centro Produttivita
‘ Veneto
Formazione & Innovazione

NMATRIZ
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DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI MARCHI TRIDIMENSIONALLI: PER | GlUDICI UE, QUESTIONE DI FORMA E DI
FUNZIONE TECNICA

di Emanuele Cammareri

SISTEMA

Societa

Nell’ambito della sentenza C-30/15 dello scorso 10 novembre 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che, al fine di stabilire se
la registrazione di una particolare forma come marchio dell’Unione Europea sia, 0 meno, idonea a conferire al titolare della registrazione medesima
un monopolio su una particolare soluzione tecnica, occorre indagare se tale forma sia, 0 meno, necessaria per ottenere quel particolare risultato
tecnico. Laddove, infatti, tale forma sia necessaria, la stessa non potra — ai sensi del vigente dettato normativo — essere oggetto di diritti di
privativa. Le caratteristiche essenziali della forma de qua dovranno, quindi, essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto di
cui trattasi, i.e. alla luce della funzione tecnica del prodotto rappresentato da tale forma. Nel caso oggetto dell’esame di cui alla richiamata sentenza
C-30/15, allo scopo di valutare se la registrazione della forma di un cubo — in particolare, del cosiddetto cubo di Rubik, rappresentato
graficamente come segue — potesse, 0 meno, essere idonea a conferire al titolare di tale registrazione un monopolio sulla particolare soluzione
tecnica connessa a tale cubo, la Corte di Giustizia ha, quindi, ritenuto fosse necessario prendere in esame la particolare funzione tecnica propria di
tale cubo ed ha, dunque, da un lato, annullato la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea (sentenza T-450/09 del 25 novembre 2014) nonché
la decisione dell’Euipo (sentenza della commissione di ricorso dell’Euipo del 1° settembre 2009 relativa al procedimento R-1526/2008-2) che, pur
astenendosi dall’esaminare la particolare funzione tecnica del cubo di Rubik, ne confermavano la registrazione come marchio dell’Unione e,
dall’altro, ha invitato I’Euipo ad adottare, nel prossimo futuro, una decisione che tenga conto di quanto statuito nella sentenza C-30/15 (e che,
quindi, come detto, prenda in esame la particolare funzione tecnica connessa al cubo de quo).

#*
%0

La sentenza di cui sopra puo, a parere di chi scrive, essere senz’altro presa come utile spunto per tornare brevemente a riflettere, oltre che, in
generale, sul marchio di forma, anche — e soprattutto — sulle specifiche disposizioni normative che disciplinano tale istituto, nonché
sull’applicazione che tali disposizioni hanno, negli anni e, in particolare, nell’ultimo periodo, trovato nella giurisprudenza, tanto comunitaria quanto
nazionale. Com’e noto, con riferimento al marchio di forma (o marchio tridimensionale che dir si voglia) rileva tra gli altri, in ambito comunitario,
art. 7.1 lett. e) del regolamento marchi dell’Unione Europea (regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio
dell’Unione Europea, cosi come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2015; da qui in avanti, per semplicita, anche Rmue), che sancisce: «Sono esclusi dalla registrazione: (...) e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla
forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico; iii) dalla forma, o altra caratteristica, che da un valore sostanziale al prodotto» (analogamente al disposto dell'art. 9 Dlgs. n.
30/2005). La disposizione di cui sopra si applica, dunque, ai segni tridimensionali che corrispondano esclusivamente alla natura stessa del relativo
prodotto, alla ricerca di un risultato tecnico od al conseguimento di un valore sostanziale. Tale fattispecie di esclusione trova, quindi, la propria

ratio nella legittima esigenza di non permettere che i singoli ricorrano al marchio per perpetuare diritti esclusivi (e rinnovabili ad libitum) su
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determinate soluzioni tecniche.

Lo scopo della disposizione ¢&, in altre parole, quello di evitare la monopolizzazione di determinate soluzioni tecniche. Possono, dunque, costituire
validi marchi le forme, pur funzionali, che non siano esclusivamente tali e, cioe, quelle che perseguano un risultato tecnico attraverso vie formali
arbitrarie e non banali che si sovrappongano alla funzione in senso stretto, aggiungendovi qualche significativo elemento non necessario e dotato di
autonome capacita distintive, prescindendo dal quale i concorrenti possano comunque giungere al medesimo risultato adottando la medesima
soluzione tecnica (cfr., per esempio, sentenza Tribunale di Milano 23 febbraio 2011, che ha dichiarato nullo il marchio costituito dalla forma di un
ponte elevatore cui € stata ritenuta estranea ogni funzionalita estetica). La forma, quindi, non é registrabile quando non sia altro che una mera
combinazione di elementi tecnici realizzata per conseguire uno scopo pratico e soddisfacente. In altre parole, per forma funzionale deve intendersi
quella le cui caratteristiche essenziali debbano essere ricondotte al conseguimento di un risultato tecnico. Perché, quindi, la forma debba essere
esclusa dalla registrazione € sufficiente che i segni che compongono il marchio siano costituiti esclusivamente da elementi necessari per ottenere

un determinato risultato tecnico.

In relazione a quanto sopra meritano certamente di essere menzionate le sentenze della Corte di Giustizia dell’'Unione Europea cosiddetta
Philips/Remington, del 18 giugno 2002 (sentenza C-299/99), c.d. Henkel, del 12 febbraio 2004 (sentenza C-218/01) e c.d. Tripp Trapp, del 18
settembre 2014 (sentenza C-205/13). In ambito italiano, invece, pare opportuno ricordare la sentenza della Cassazione del 16 luglio 2004
(sentenza n. 13178 della | sezione civile), relativa al caso c.d. Ovetto Kinder, secondo la quale le due semivalve di foggia ovoidale combacianti di
colore marrone e bianco costituiscono forma necessaria per un ovetto di cioccolato se questa forma incide «in maniera determinante sul contenuto
nutritivo dietetico del prodotto», anche se, in ipotesi, essa pud ammettere alternative equipollenti sotto il diverso profilo della saldatura. In
estrema sintesi ed alla luce, anche, della giurisprudenza sopra richiamata, I’art. 7.1 lett. €) Rmue andra quindi interpretato, a giudizio della
pressoché unanime dottrina, nel senso che dovra considerarsi come un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico (e, dunque, come un segno non registrabile) qualsiasi forma le cui caratteristiche essenziali siano dirette ad ottenere
tale risultato, a prescindere dalla possibilita di raggiungere tale risultato utilizzando forme differenti (la Corte di Giustizia dell’'Unione Europea
nella sentenza c.d. Lego 14 settembre 2010, sentenza C-48-09, in cui é chiarito che la registrazione di un marchio di forma non potra essere
rifiutata "se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che
ricopra un ruolo importante in detta forma" dato che "in tal caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che
presentano funzionalita equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilita della soluzione tecnica". Ne deriva che il

ruolo ricoperto dall'elemento ornamentale o di fantasia deve, quindi, necessariamente essere rilevante e non secondario).

Chiarito quanto precede, si nota — peraltro — che la forma dovra, comunque, essere anche distintiva, cosi come chiaramente previsto dall’art. 7.1
lett. b) Rmue (e, analogamente, dall’art. 13 Cpi). Cio sta a significare che la forma in questione dovra, allorché utilizzata in relazione con i
prodotti/servizi rivendicati dalla domanda di marchio tridimensionale, essere capace di creare nella mente dei consumatori interessati il
necessario legame con una particolare impresa anziché con un’altra (cfr., in proposito, la decisione della commissione di ricorso dell’Euipo n. R
164/1998-1 del 12 aprile 1999). Anche il marchio di forma, cio€, dovra — in quanto marchio — necessariamente assolvere la propria precipua
funzione di distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa. Cio sara tanto piu vero per un marchio che, come quello
tridimensionale, soddisfi funzioni diverse da quelle proprie del marchio commerciale in senso classico. Tale marchio tridimensionale, infatti, sara
distintivo nel senso di cui all’articolo 7.1 lett. b) Rmue solo se potra essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine
commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilita di confusione i prodotti o i servizi del
titolare del marchio da quelli aventi un‘altra differente origine commerciale. Ne deriva che, per ipotizzare che una forma possa essere percepita
come distintiva dal pubblico dei consumatori, occorrera che essa «differisca significativamente dalla norma e dagli usi del settore» (Corte di
Giustizia UE, c.d. caso coniglietto di cioccolato, sentenza C-98/11 del 24 maggio 2012, par. 42). Appare quindi necessario «che la forma sia atta a
imprimersi nella memoria e imporsi all'attenzione del pubblico in modo tale da permettere al consumatore medio di distinguere il prodotto da essa
caratterizzato da quelli provenienti da altre imprese senza condurre un esame analitico e soffermarvisi particolarmente» (M. Ricolfi, Trattato dei
Marchi, 2015, vol. 1, pag. 346).

Tenute presenti le restrizioni di cui sopra (i.e. quelle di cui, rispettivamente, agli articoli 7.1 lett. b e lett. e RMUE e agli articoli 9 e 13 Cpi), le
domande di marchio tridimensionale (domande che, peraltro, sono andate aumentando in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni) che
sono state oggetto di rifiuto da parte delle competenti autorita amministrative sono, evidentemente, numerose. Puo, forse, allora essere utile
citare alcune di tali domande rifiutate, si da poter verificare la concreta applicazione data alle norme di cui sopra tanto dalla giurisprudenza italiana
quanto dalla giurisprudenza comunitaria. Cosi, a titolo di esempio, si ricorda che la giurisprudenza italiana ha dichiarato nulli, ex multis, il marchio
per prodotti di gelateria costituito da due bicchieri, usuali nel settore, contenuti in una confezione dotata di apertura superiore trasparente, a
causa della carenza di capacita distintiva (Tribunale di Milano 20 novembre 2012); il marchio avente ad oggetto la forma tridimensionale di una
bottiglia caratterizzata solo dalla presenza di scanalature longitudinali (Tribunale di Padova 24 giugno 2003); la forma a fagottino di un tipo di
pasta ripiena (Tribunale di Verona 16 luglio 1998). Sono, invece, stati ritenuti validi quali marchi un teschio per impianti di spillatura di birra ed
impianti di illuminazione (Tribunale di Catania 15 aprile 2003) e una tazzina di caffe utilizzata come contenitore per piante e fiori (Tribunale di
Genova 2 aprile 2009).
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In ambito comunitario, invece, tra gli ultimi marchi tridimensionali oggetto di rifiuto si ritiene opportuno citare i seguenti:

« domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13778162, rifiutata ex art. 7.1 lett. €) Rmue, atteso «che il marchio in questione & composto
esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico» (cfr. il provvedimento di rifiuto dell’Euipo del 9 luglio
2015 relativo alla domanda di marchio in questione);

« domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13324751, rifiutata in quanto non distintiva ex art. 7.1 lett. b) Rmue, atteso che «la forma
richiesta non possiede nessun elemento capace di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore e non consente al
pubblico interessato, qualunque sia il livello di attenzione, di distinguere immediatamente e con certezza le scarpe della richiedente da quelle
di altra origine commerciale» (cfr. il provvedimento di rifiuto dell’Euipo del 25 febbraio 2015 relativo alla domanda di marchio in questione);

« domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13259891, rifiutata in quanto non distintiva ex art. 7.1 lett. b) Rmue, atteso che «i vari elementi
costituitivi del segno non sono altro che delle variazioni minori degli elementi tipici presenti in un negozio/show room (espositori, luci, isole
centrali, porta d’accesso) che non si discostano in modo significativo dalle norme del settore di cui trattasi. Essi non sono in grado di
imprimersi in modo chiaro e diretto nella memoria del pubblico di riferimento, sia esso il consumatore medio o il pubblico specializzato» (cfr.

il provvedimento di rifiuto dell’Euipo del 22 aprile 2014 relativo alla domanda di marchio in questione).

Si nota in conclusione che, seppure, com’e evidente, I’analisi di cui sopra non é che un’analisi parziale e, per molti versi, incompleta, cid nonostante
¢ stata ugualmente ritenuta come degna di essere condotta, in considerazione non solo dell’attualita del tema, derivante proprio dall’esame
condotto dalla Corte di Giustizia nell’'ambito della richiamata sentenza C-30/15 del 10 novembre 2016, ma anche dell’importanza dello stesso,
atteso il numero sempre crescente di marchi di forma di cui viene richiesta la registrazione ed, al contempo, la portata generale dei motivi sottesi

ai provvedimenti di rifiuto emessi dalle competenti autorita amministrative allorché si trovino ad esaminare tali marchi.

Emanuele Cammareri, avvocato,
Partner Studio Legale Cattaneo Biscuola Cammareri
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Protezione del know-how e delle
informazioni commerciali riservate: le
novita del DLgs 63/2018 attuativo della
Direttiva EU/2016/943

di Aw. Emanuele Cammareri, Partner Bresner Cammareri IP - BCIP e Awv.
Edissa Sofia Baretta, Associate Bresner Cammareri IP - BCIP

In un contesto globale caratterizzato da costanti flussi di informazioni, dati,
contenuti e Big Data (la c.d. data-driven economy) ed in cuil'insieme delle
informazioni tecniche e commerciali confidenziali costituisce un asset strategico
per le imprese, I’esigenza di garantire una solida tutela a favore di queste
informazioni e sempre stata avvertita a livello internazionale ed Europeo. In
quest’ottica, ’Accordo TRIPS e, in particolare, la previsione di cui all’Articolo 39, ha
rappresentato un primo tentativo nel panorama internazionale verso la protezione

delle informazioni riservate, senza, tuttavia, realizzare un sistema armonico.

Questa esigenza di tutela, rimasta parzialmente insoddisfatta, ha portato cosi alla
luce, nel 2016, la Direttiva Europea “Trade Secrets” EU/2016/943, che si inserisce
all’interno di un percorso volto a creare, appunto, un’armonizzazione a fronte di
una frammentazione causata dalla presenza, nei vari Stati dell’Unione Europea, di

modelli di protezione delle informazioni riservate diversi e distanti tra loro.

Il legislatore europeo e, infatti, intervenuto al fine di sanare questa difformita tra
sistemi giuridici, dirigendosi verso una definizione comune di segreto commerciale

e prevedendo, al contempo, taluni standard minimi di protezione condivisi a livello
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Europeo, che vietino gli utilizzi abusivi delle informazioni commerciali riservate. La
sopra citata Direttiva Trade Secrets del Parlamento Europeo e del Consiglio € stata
recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 63/ 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in data 7 giugno 2018, che & entrato in vigore a far data dallo scorso 22

giugno 2018.

11 Dlgs. 63/2018 (di seguito, per brevita, anche: il Decreto) apporta modifiche di
rilievo sia ad alcune previsioni del Codice di Proprieta Industriale (Legge n.
30/2005, per brevita C.P.1.) sia al Codice Penale per le ipotesi di mancata esecuzione
dolosa di un provvedimento del Giudice e di rivelazione di segreti scientifici o

industriali.

Per quanto concerne, in particolare, la disciplina prevista dal Codice di Proprieta
Industriale, il Decreto modifica, in primo luogo, la dicitura “informazioni aziendali
riservate” contenuta nell’Art. 98 C.P.I. in “segreti industriali” e riscrive il comma 1
dell’Art. 99 C.P.I., a cui vengono aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In
particolare, I’Articolo 99 C.P.I., cosi come riscritto, prevede al comma 1-bis che
“lacquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’Art. 98 si
considerano illecite anche quando il soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze,
avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati
ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava

illecitamente ai sensi del comma 1”.

A cio si aggiunga il massiccio impianto delle misure provvisorie, cautelari ed
alternative (ad esempio la possibilita di pagamento di un indennizzo) nonché degli
strumenti procedurali posti a tutela dei segreti commerciali previsti dalla Direttiva
Trade Secrets e recepiti con il DIlgs. 63/2018, rispettivamente, all’Art. 5, in merito
alla tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti
giudiziari, agli Artt. 6 e 7, sulle misure correttive, le sanzioni civili e la pubblicazione
della sentenza nei procedimenti relativi a segreti commerciali ed all’Art. 8. in tema
di giudizi cautelari e di risarcimento del danno.

Tra le previsioni introdotte volte a modificare le norme procedurali contenute nel
C.P.IL. rileva, in particolare, I'introduzione dell’Art. 121-ter C.P.I. sulla tutela della
riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari. Tale
previsione statuisce, infatti, che il giudice possa vietare ai soggetti da lui nominati o

delegati, alle parti [....] e ad altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai



provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, I'utilizzo, la
rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati e
puo adottare i provvedimenti che consideri piu idonei a garantire la riservatezza di

tali segreti.

Risulta altresi opportuno menzionare la modifica apportata dall’Art. 6 del Decreto
alla previsione di cui all’Art. 124 C.P.I., relativo alle misure correttive ed alle sanzioni
civili, che, cosi rinnovato, prevede al nuovo comma 6-bis che nei procedimenti
relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali, il giudice, nel disporre le misure di cui all’Art. 124 C.P.I., e nel
valutarne la proporzionalita, deve considerare le circostanze del caso, tra cui, a mero
titolo esemplificativo: valore e caratteristiche dei segreti; misure adottate dal
detentore al fine di proteggere tali segreti; condotta dell’autore della violazione,
impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali nonché
i legittimi interessi delle parti, gli interessi dei terzi e I'interesse pubblico in
generale. Inoltre, I’Art. 6 del Decreto introduce altri due commi, 6-ter e 6-quater,
relativi alla facolta per il giudice di disporre, in alternativa alle misure di cui all’Art.
124 C.P.I., il pagamento di un indennizzo, se ricorrono alcune specifiche condizioni
e, in ogni caso, osservando certi limiti di importo.

Come detto, ulteriore modifica di rilievo, apportata dall’Art. 8 del Decreto attuativo,
riguarda il testo dell’Art. 132 C.P.I., che, cosi novellato, prevede che il giudice, nel
corso dei procedimenti cautelari relativi all’acquisizione o utilizzazione e rivelazione
di segreti commerciali, in alternativa all’applicazione di misure cautelari, possa
anche autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare detti segreti
prestando idonea cauzione per I’eventuale risarcimento dei danni subiti dal

legittimo detentore.

Il Decreto apporta inoltre, come sopra accennato, alcune modifiche al codice penale.
Piu nel dettaglio, la pena prevista dall’Art. 388 c.p. per I'ipotesi di mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si applica ora anche a chi elude
I’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o
correttive a tutela dei diritti di proprieta industriale e a chiunque violi un ordine di
riservatezza emesso dal giudice nei procedimenti riguardanti diritti di proprieta

intellettuale.

L’ulteriore modifica introdotta in ambito penalistico concerne I’Art. 623 c.p.,



riguardante la rivelazione di segreti scientifici o commerciali ed il cui nuovo testo
recita: “chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio o della sua
professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete,
sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui
profitto, e punito con la reclusione fino a due anni”. Questa stessa pena - aumentata
qualora la condotta illecita preveda I'uso di strumenti informatici - si applica anche a
chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti industriali, li rivela o li impiega a

proprio o altrui profitto.

In termini pit ampi, 'intento del legislatore europeo appare esser stato quello di
introdurre misure sanzionatorie, risarcitorie e cautelari efficaci ed in grado di
dissuadere dall’acquisizione, I'utilizzo o la divulgazione illecita di informazioni
commerciali riservate in un’ottica di armonizzazione globale, riducendo quindi la
frammentazione che ha caratterizzato a lungo lo scenario europeo in tema di
protezione del know-how e delle informazioni riservate e prefissando degli

standard di tutela minimi condivisi (Considerando n. 7 Direttiva).

Il recepimento della Direttiva EU/2016/943 nell’impianto normativo Italiano
testimonia il progresso, ad oggi, di questo percorso volto ad uniformare e conciliare
sistemi giuridici distanti tra loro, preservando la liberta degli Stati Membri di

adottare modelli di protezione ancor piu avanzati.
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