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Obiettivo: Fornire quelle conoscenze e principi base per affrontare una
CTU per il risarcimento del danno in ambito della contraffazione di un
prodotto

Scaletta:
• Introduzione sui criteri di valutazione del danno in sede giudiziale;
• Analisi generale degli strumenti di tutela della Proprietà Intellettuale;
• Questi e svolgimento della CTU in ambito della contraffazione di un

prodotto

Il risarcimento del danno
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Il consulente tecnico può essere richiamato in ausilio al Giudice per la
quantificazione economica di un danno, patrimoniale e non, in un giudizio in cui
se ne chieda il risarcimento.

Il danno (artt. 1218-1223 c.c.) può riferirsi:
• c.d. danno emergente, perdita patrimoniale in termini di spesa per il

danneggiato;
• c.d. lucro cessante, perdita patrimoniale in termini di mancato guadagno,

anche solo potenziale, ad esempio la perdita di chance;

Può avere natura non patrimoniale e necessitare di una quantificazione
economica che permetta la determinazione del relativo risarcimento.

Il risarcimento del danno
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Risarcimento equitativo e principio di integrale ripartizione del danno.

Il dubbio nasce dall’art. 1226 c.c. «se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare».
• Art. 1226 Valutazione equitativa del danno, se il danno non può…è liquidato

dal giudice con valutazione equitativa;
• Art. 2056 Valutazione dei danni, il lucro cessante è valutato con equo

apprezzamento delle circostanze del caso;

Cosa significa equità?
• Non significa arbitrio;
Cass., 7 giugno 2011, 12408:
• Strumento di adattamento del caso concreto (adeguatezza)
• Garantire l’intima coerenza dell’ordinamento (proporzione)

E’ la regola del caso concreto e garantisce anche parità di trattamento

Criteri di valutazione del danno
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Articolazione del giudizio:

Criteri positivi:
• Il Giudice dovrà dare adeguato riscontro al criterio equitativo, indicando il

processo logico e gli elementi della fattispecie concreta considerati (Cass.,
13288/2007)

Criteri negativi:
• Illegittima una motivazione che si fondi su considerazioni tautologiche,

contraddittorie, insufficienti e che non dia conto della realtà dei fatti (Cass.,
1529/2010)

Cass., 19148/2005:
• Il Giudice non è tenuto ad una dimostrazione particolareggiata di ogni singolo

elemento;
• Sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione

processuale globalmente considerata;

Criteri di valutazione del danno
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Quali sono i presupposti?
• Fatto illecito e conseguenze sono già state provate;
• Provare l’impossibilità di liquidare il danno nel preciso ammontare;

Quali sono i limiti?
• Evitare automatismo risarcitori;
• Parità di trattamento;
• Rispetto delle regole sulla causalità giuridica;
• Rispetto del principio di integralità del risarcimento

Criteri di valutazione del danno
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Gli strumenti di tutela giuridica dell’industrial design:
• L’istituto del disegno o modello registrato;

• L’istituto del disegno o modello non registrato

• La tutela per concorrenza sleale, segnatamente ma non esclusivamente, per

imitazione servile;

• La protezione prevista dal diritto di autore;

• La tutela per marchio di forma;

I primi due istituti si contrappongono ad esigenze di mercato di breve e lungo

periodo. Il trade off dei due istituti riguarda:

• Maggiori oneri burocratici ed economici, maggiore durata (max 25 anni, art.

37), superiore certezza del diritto;

• Minori oneri burocratici ed economici, minore durata della protezione (max 3

anni), impossibilità di usufruire delle «presunzione» che seguono alla

registrazione;

La tutela della proprietà intellettuale
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Requisiti di accesso alla protezione (disegno o modello registrato):

1. La novità
• Se nessun altro modello o disegno identico sia stato divulgato al pubblico

(art.32 CPI);
• Elementi di diversità possono essere percepiti con difficoltà dal mercato

perché irrilevanti (compito che spetta al giudice);
• La giurisprudenza tende a circoscrivere la valutazione in relazione al settore

industriale (Es. nei c.d. settore affollati);

2. Il carattere individuale
• Diversa impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato (persona più

esperta del consumatore medio, definirlo è compito della giurisprudenza)

La tutela della proprietà intellettuale
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L’esclusiva della registrazione del disegno o modello comprende (art. 41 CPI):
• Il diritto di utilizzare il disegno o modello (la fabbricazione, l’offerta, la

commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’impiego del relativo
prodotto o la sua destinazione a tali fini);

• Il diritto di vietarne a terzi l’utilizzo senza il suo consenso;

Gli atti vietati hanno scopo commerciale mentre non possono essere vietati gli atti
compiuti in ambito meramente privato, o ai fini di sperimentazione o studio, c.d
usi leciti (art. 42).

La tutela della proprietà intellettuale



Roma 23/05/2018 La CTU contabile per la quantificazione del danno 10

Disegno o modello non registrato (Regolamento UE 6/2002):
• L’oggetto della tutele non cambia;
• E’ protetto se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate

dal regolamento n.6/2002 (novità, carattere individuale, conforme alla legge);
• Il momento in cui agisce la tutela è differente (divulgazione vs formale

domanda di registrazione).
• Onere della prova spetta al titolare (non gode delle presunzioni);
• Presupposto diverso (utilizzatore informato vs copiatura)

La tutela della proprietà intellettuale
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Disciplina del marchio di forma e norme in tema di concorrenza sleale trovano
oggetto nella c.d. forma distintiva

• Rappresentano una tutela residuale sostanzialmente gratuita e perpetua;
• Incerta in quanto viene prevista dal Legislatore e conferita in via giudiziale

solo in caso di determinati presupposti;

La tutela può essere riconosciuta:
• Contraffazione del modello o disegno, se il prodotto dell’imitatore non fosse

riconoscibile quale diverso (uguale) agli occhi di un utilizzatore informato;
• Concorrenza sleale per imitazione servile, confusione tra prodotto originale

e prodotto imitato agli occhi del consumatore medio;

La tutela della proprietà intellettuale
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Il danno da contraffazione è essenzialmente un danno da mancato guadagno

Il titolare della privativa doveva dimostrare (anche) l’esistenza di un nesso
causale tra la presenza sul mercato dei contraffatti e i minori introiti da lui goduti
(prima), oltre a all’ esistenza in sé della contraffazione, di un fatturato perduto,
del fatturato del contraffattore (oggi).

La CTU contabile per la quantificazione del danno
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I documenti utili e la loro acquisizione:
L’art. 121 bis CPI assicura al danneggiato la possibilità di assumere informazioni
relative ai dati aziendali e alla rete di vendita facente capo al contraffattore.
(Es. misure cautelari, la descrizione e il sequestro, in cui il CTU può coadiuvare
l’ufficiale giudiziario).

Oggetto delle misure cautelari possono essere:
• I prodotti e i servizi (anche i relativi processi);
• I mezzi (strumenti adibiti alla produzione/commercializzazione);
• Elementi di prova per inquadrare il profilo dimensionale dell’illecito

(documentazione tecnica, illustrativa, contabile e commerciale, etc.)

«Il CTU può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non
ancora prodotti in causa», con l’unico vincolo di «renderli noti alle parti»
(ultimo comma dell’art. 121 CPI)

deroga ai principi generali del processo civile (ex art. 184)

La CTU contabile per la quantificazione del danno
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+

• Costi per acquisire prova della contraffazione (CTP, ricerche di mercato,
investigazioni private);

• Costi per neutralizzare l’illecito (pubblicità varie);
• Costi di assistenza legale e tecnica;
• Le spese già effettuate che si rilevano inutili (nuovi mercati);
• La perdita di valore dell’asset connesso al modello;
• L’ «effetto disturbo», pregiudizio arrecato alla posizione del danneggiato sul

mercato;
• Il danno all’immagine, prevalentemente di tipo commerciale (es. prodotti di

scarsa qualità);

Compito preliminare del CTU, verificare che la documentazione della parte attrice
sia relativa al prodotto contraffatto e quale irrilevante

Deve essere confermato il legame causale tra spese e illecito

La CTU contabile per la quantificazione del danno

Danno emergente Lucro cessante
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La CTU contabile per la quantificazione del danno
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La retroversione degli utili:
• il risarcimento deve tener conto dei «benefici realizzati dall’autore della
violazione» (Art.125 c. 1 CPI)

• Può essere chiesta in alternativa ma anche nella misura in cui gli utili del
contraffattore eccedano il profitto perduto dal contraffatto (Art.125 c. 2 CPI)

• Criterio che avvantaggia il contraffatto titolare di brevetto non ancora attuato

Il prezzo del consenso:
• Royalty che il contraffattore avrebbe pagato in caso di contratto di licenza;
• Penalizza il contraffatto, non viene adeguatamente remunerato. Il

contraffattore viene equiparato al licenziatario;
• La royalty può essere maggiorata in ragione della «non volontarietà»;
• E’ un metodo molto veloce;

La CTU contabile per la quantificazione del danno


