Parte Introduzione al diritto industriale

Principi generali del
diritto industriale

Capitolo 1

| 1. Il diritto industriale: nozione ed ambito applicativo. - 2. Origini ed
evoluzione storica. - 3. Le fonti del diritto industriale.

1. Il diritto industriale: nozione ed ambito applicativo

1l diritto industriale ¢ tradizionalmente inteso come quella branca del diritto che
si occupa del complesso dei rapporti giuridici inerenti all’esercizio dell’attivita
industriale.

L’esatta definizione dell’oggetto di tale settore del diritto ¢ tuttora piuttosto discussa
in dottrina e cio anche in considerazione del fatto che, per giustificare la trattazione
unitaria dei vari istituti che ad esso vengono di volta in volta ricondotti, sono stati scelti
punti di riferimento diversi.

Secondo autorevole dottrina (VANZETTI-DI CATALDO) sono compresi nel diritto
industriale, nella sua estensione massima, lo studio e I’insegnamento della disciplina
dell’azienda, della concorrenza (concorrenza sleale, antitrust, limiti legali e con-
venzionali della concorrenza), dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione e per
modello, delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, nonché, per qualche autore
(LIBERTINI) delle regole funzionalmente orientate alla tutela del consumatore e,
tra queste, prime per importanza economica e socioculturale, quelle sulla pubblicita
(GHIDINI).

Dottrina

11 diritto industriale coinvolge interessi di diversa
natura: agli interessi privati dei singoli imprendi-
tori, infatti, si affiancano e spesso si contrappon-
gono quelli della collettivita, che si specificano
ora in interessi dell’economia generale, ora in
interessi dei consumatori.

In considerazione di tali interessi generali, una
parte rilevante della legislazione in materia assu-
me carattere pubblicistico. Si pensi, ad esempio,
alla legislazione brevettuale che contempera

I’interesse dell’inventore allo sfruttamento eco-
nomico esclusivo del suo trovato con quello della
collettivita alla libera fruibilita delle innovazioni
tecniche; ed anche alla legislazione antimonopo-
listica che privilegia I’interesse collettivo ad un
mercato concorrenziale piuttosto che quello della
singola impresa a sfruttare la propria posizione
dominante.

Con la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori,
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recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.  interessi e, parallelamente, ¢ duplice il regime di
146/2007, ¢ stata introdotta una distinzione netta  protezione: di carattere privatistico quello della
tra la concorrenza sleale e la tutela dei consumatori ~ concorrenza sleale e di carattere pubblicistico
contro gli atti che pregiudicano direttamente iloro  quello riguardante I’interesse dei consumatori.

2. Origini ed evoluzione storica

Storicamente, gli istituti del diritto industriale sono strettamente collegati, da un lato,
con I’affermazione del liberalismo e, dall’altro, con la rivoluzione industriale, cioé con
la nascita della produzione di serie e dei mercati di massa.

L’aggettivo «industriale» deriva dalla locuzione francese «propriété industrielle»,con
la quale si indicavano i diritti di esclusiva sulle innovazioni tecniche e sui segni distin-
tivi, configurandoli come diritti individuali del titolare in contrapposizione ai privilegi
sovrani dell’ancien régime (VANZETTI-DI CATALDO).

Tale parola, quindi, evoca quella radicale modificazione delle modalita di produzio-
ne, nota come «rivoluzione» industriale, appunto, che si avvio tra la fine del XVIII e
I’inizio del XIX secolo.

Con il tempo, poi, esso ha ampliato il suo ambito applicativo a tutte le forme di godi-
mento dei beni derivanti da invenzioni.

E oggi pacifico che il diritto industriale non riguardi solo le imprese industriali, ma
tutti i tipi di impresa (VANZETTI-DI CATALDO).

Quali sono i rapporti tra diritto industriale e diritto commerciale?

L’oggetto del diritto industriale non ¢ riconducibile in modo sicuro ad un ambito normativo autonomo, in
quanto i problemi inerenti alla disciplina giuridica dei rapporti industriali sono, di regola, sussumibili nell’am-
bito del diritto commerciale; proprio questo ¢ il motivo per cui parte della dottrina (FRANCESCHELLI)
considera il diritto industriale solo come una parte del diritto commerciale o, pitl in generale, del diritto civile.
Non ¢ contestabile, tuttavia, che attorno ad un certo numero dei problemi suddetti si sia svolto, nel tempo, un
filone di ricerche dal quale ha avuto corso una sistemazione approfondita del settore del diritto industriale.
Sulla base di tale osservazione, parte della dottrina (MENESINI) sgancia il diritto industriale dal diritto
commerciale, riconoscendo ad esso dignita di disciplina autonoma.

3. Le fonti del diritto industriale

La materia ¢ disciplinata dalle disposizioni contenute nel codice civile e nelle con-
venzioni internazionali, nonché dalla L. 10-10-1990, n. 287 recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato». Accanto alla normativa indicata, fino ad oggi
esistevano circa 40 leggi (o norme di leggi) e numerosi provvedimenti di altro tipo
che disciplinavano i vari istituti di diritto industriale. Inoltre, le numerose convenzioni

internazionali ed i continui interventi del legislatore comunitario hanno reso la materia
assai complessa e, a volte, disorganica, tant’¢ che, per ricomporre un quadro sistematico
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della stessa, il legislatore nazionale ha proceduto ad una corposa operazione di riordino
tramite il Codice della proprieta industriale (C.p.i.).

I principali obiettivi del Codice sono quelli di rendere piu efficace ed efficiente la tutela
della proprieta industriale e di incentivare le imprese a fare uso dei titoli di proprieta
industriale. L art. 1 C.p.i. sancisce che ai fini del presente codice, I’espressione pro-
prieta industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita, topografie
dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta vegetali.

Cio significa che alla materia «classica» della proprieta industriale sono aggiunti elementi estranei
alla disciplina industrialistica, quali i nomi a dominio. Il settore del diritto d’autore, invece, & stato
escluso dal codice e continua ad essere disciplinato dalla L. 633/1941.

Il Codice attua la delega al riassetto delle disposizioni in materia di proprieta industriale
prevista dalla legge n. 273 del 12 dicembre 2002, recante «Misure per favorire I’ini-
ziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. La riforma, che riguarda sia il diritto
sostanziale che processuale, si inserisce nel processo di continua trasformazione che
ha caratterizzato la normativa del settore.

La delega contenuta nella L. 273/2002 ha affidato al Consiglio dei Ministri il compito
di dare un nuovo assetto alla normativa in tema di proprieta industriale, materia regolata
precedentemente da una normativa molto ampia i cui elementi principali erano costi-
tuiti dal R.D. 1127/1939 (legge invenzioni), dal R.D. 1411/1940 (legge modelli) e dal
R.D. 929/1942 (legge marchi), che negli anni sono stati continuamente modificati con
aggiornamenti e integrazioni. Lo scopo che si ¢ inteso perseguire con il lavoro svolto
¢ stato quello di raccogliere in un unico testo tutta la disciplina relativa alla materia,
coordinando la normativa nazionale con quella comunitaria e internazionale.

Il risultato raggiunto & notevole, e deve essere valutato tenendo conto della semplifica-
zione normativa conseguita sia sul piano quantitativo, sia sul piano qualitativo della
unificazione del linguaggio e della coerenza.

In un’ottica di allineamento alla normativa europea, il 10 marzo 2010 ¢ entrato in vigore
il Regolamento di attuazione del Codice della proprieta industriale (D.M. 13-1-2010,
n. 33), che ha rappresentato un decisivo passo in avanti verso la semplificazione delle
procedure volte ad ottenere e gestire i titoli della proprieta industriale. Esso, infatti,
ha reso pit immediato I’accesso agli strumenti per adempiere alle pratiche ammini-
strative per la tutela dei diritti di privativa, ha disciplinato dettagliatamente il deposito
delle domande e delle istanze e ha semplificato le procedure relative alle domande di
brevettazione nazionale, europea e internazionale e ai marchi.

Infine, in attuazione dei principi di delega contenuti nella L. 99/2009, ¢ stato emanato il
D.Lgs. 13-8-2010, n. 131, un decreto correttivo che contiene una serie di modifiche al
Codice della proprieta industriale, volte ad aggiornarne il contenuto e ad armonizzare
la normativa nazionale in materia di proprieta intellettuale con quella comunitaria e
internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione
del Codice, nonché a semplificare ulteriormente le procedure di brevettazione e regi-
strazione, riducendo gli adempimenti amministrativi necessari.
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Il Codice, inoltre, cosi come modificato dal decreto correttivo, ¢ stato aggiornato anche
con le novita introdotte dai pil recenti interventi del legislatore nazionale, tracuiil D.L.
3/2006, conv. in L. 78/2006 in materia di invenzioni biotecnologiche, il cui contenuto
¢ stato incorporato nel Codice attraverso I’introduzione di un’apposita Sezione.

Quali discipline rientrano nel diritto industriale?
(par. 1)

1l diritto industriale riguarda soltanto le imprese industriali?
(par. 2)

Qual ¢ lo scopo che si & voluto realizzare con il Codice della proprieta industriale?
(par. 3)

Quali sono gli obiettivi del D.Lgs. 13-8-2010, n. 131?
(par. 3)
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Capitolo 2|[’azienda

| 1. Nozione e titolarita. - 2. Gli elementi costitutivi dell'azienda. - 3. L'av-
viamento. - 4. La clientela. - 5. Trasferimento dell'azienda e successione
nellimpresa. - 6. Forma e pubblicita dei negozi di trasferimento. - 7. I
divieto di concorrenza. - 8. Successione nei contratti dell'azienda ceduta.
- 9. Successione nei rapporti di lavoro. - 10. Crediti e debiti dell'azienda
ceduta. - 11. Usufrutto e affitto dell’azienda.

1. Nozione e titolarita

L’azienda ¢ «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per [’esercizio
dell’impresa» (art. 2555 c.c.).

Essa costituisce la proiezione patrimoniale dell’impresa: 1’organismo tecnico-
economico mediante il quale I’imprenditore realizza la coordinazione dei fattori della
produzione.

L’imprenditore non deve essere necessariamente proprietario dei beni aziendali: &
sufficiente, infatti, che egli disponga, su ciascun bene, di un diritto (proprieta, diritto
reale di godimento, diritto personale) che gli permetta di utilizzarlo — in combinazione
con gli altri strumenti di produzione — per 1’esercizio dell’impresa.

Il riferimento alla «titolarita dell’azienda», pertanto, non deve essere inteso nel senso
di una proprieta sul complesso, distinta dalla proprieta dei singoli beni, bensi nel senso
della titolarita di diritti (non sempre di proprieta) che assicurano la coordinata utiliz-
zazione funzionale, nonché la piena disponibilita dei singoli beni per il compimento
dell’attivita imprenditoriale.

L’azienda, dunque, ¢ un fattore necessario e determinante dell’impresa, ma resta pur
sempre distinta rispetto ad essa, nei cui confronti si pone in un rapporto di mezzo a fine.

2. Gli elementi costitutivi dell’azienda

Parte della dottrina (CASANOVA, DE MARTINI, MINERVINI) e la giurisprudenza
prevalente della Suprema Corte propendono per una interpretazione estensiva della
nozione di «bene aziendale», ricomprendendo fra gli elementi costitutivi dell’azienda
non soltanto le cose materiali, cio¢ i beni in senso stretto (immobili, locali, edifici,
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impianti, macchine, attrezzature, arredi, materie prime, merci o derrate, danaro contante
e titoli di credito), ma anche i servizi che nell’azienda si coordinano e si organizzano
(energie lavorative dei prestatori di lavoro), nonché i cd. beni immateriali (segni di-
stintivi, brevetti, diritti d’autore, concessioni in esclusiva, facolta di utilizzazione etc.).
Alcuni Autori estendono maggiormente la categoria, riconducendo ad essa tutti i rap-
porti contrattuali stipulati per ’esercizio dell’impresa e pure i crediti verso i clienti
ed i debiti verso fornitori.

Le posizioni anzidette vengono contestate da coloro (CAMPOBASSO, COLOMBO,
COTTINO, FERRI, GRAZIANI) che considerano elementi costitutivi dell’azienda solo
«le cose in senso proprio di cui I'imprenditore attualmente si avvale per I’esercizio
dell’impresa»,e non i rapporti giuridici. Secondo tale orientamento, pertanto, i servizi resi
dai collaboratori dell’imprenditore non possono considerarsi «beni materiali» ed i con-
tratti, i crediti ed i debiti fanno capo direttamente all’imprenditore: essi sono suscettibili
di essere ricollegati all’azienda, ma restano sempre elementi distinti ed estrinseci ad essa.

Qual é la natura giuridica dell’azienda?

Costituisce inoltre una vexata questio il tema della natura giuridica dell’azienda; la dottrina oscilla tra

due tesi:

— tesi dell’organicita (cui sono riconducibili le teorie di CASANOVA, COTTINO, SANTORO): I’orga-
nizzazione impressa dall’imprenditore ai beni aziendali conferirebbe loro non solo unitarieta d’indirizzo
ovvero unita economica, ma anche unita dal punto di vista del diritto; I’azienda si configurerebbe, cosi,
come nuova e distinta rispetto ai beni che la compongono, come un autonomo oggetto di diritti (si parla,
a tal proposito, di universitas factis, di universitas iuris etc.);

— tesi atomistica (vi rientrano le teorie interpretative di COLOMBO, GALGANO,AULETTA): I'unitarieta
rileverebbe esclusivamente sul piano economico; per il giurista i beni aziendali non perderebbero la loro
specificita e solo ad essi, singolarmente individuati, potrebbero riferirsi i diritti vantati dall’imprenditore.

3. Pavviamento

Il fatto che 1’azienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione
di uno scopo produttivo ci induce a considerare che:

— come tali, i singoli beni che compongono 1’azienda hanno un determinato valore;
— invece, se organizzati per I’esercizio aziendale, gli stessi beni hanno un valore
superiore rispetto a quello individuale.

Il maggior valore che tali beni acquistano quando sono organizzati prende il nome di
«avviamento» dell’azienda e trova espresso riconoscimento nella legge (art. 2424 c.c.).

L’avviamento, in pratica, ¢ il plusvalore che deriva all’azienda dal fatto che i beni che la
compongono sono organizzati e coordinati per conseguire lo stesso fine. Esso ha, dunque:

— un fondamento soggettivo, in quanto ¢ inerente alle capacita dell’imprenditore;
— unfondamento oggettivo,in quanto ¢ inerente agli elementi dell’azienda ed al luogo
in cui lattivita si esplica.




Capitolo 2 | L'azienda 13

Il nostro ordinamento giuridico appresta all’avviamento una tutela:

— diretta: si pensi, ad esempio, alla tutela riconosciuta dagli artt. 34 e 35 della L. 27-
7-1978, n. 392 (c.d. legge sull’equo canone) a favore dell’imprenditore locatario
nei confronti del locatore dell’immobile destinato all’impresa.

La normativa anzidetta attribuisce al locatario uscente (in conseguenza della cessazione del
rapporto di locazione) il diritto ad una indennita per la perdita dell’avviamento commerciale
creato con 'esercizio della propria attivita in quel locale;

— indiretta: si pensi alla repressione della concorrenza sleale, alla tutela dei segni
distintivi etc.

Le relative norme — pur rivolte a tutelare anche altri interessi — costituiscono indubbiamente
una tutela indiretta dell’avviamento, poiché assicurano la permanenza delle condizioni di lealta
in cui deve svolgersi tra le imprese la concorrenza per I'esercizio della propria attivita economica
e permettono al titolare dei segni distintivi (ditta, marchio etc.) di fornire i suoi prodotti a chi li
conosce e li apprezza, godendo cosi del valore di avviamento che egli ha saputo incorporare
nella ditta o nel marchio.

4. La clientela

La clientela viene definita dalla dottrina:

— come !’insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti dall’imprenditore;
— come il flusso costante della domanda dei beni o servizi che fanno capo all’azienda.

La clientela, dunque, ¢ un rapporto di fatto tra consumatori ed impresa dal quale
dipende il profitto che I’imprenditore ricava dalla sua attivita.

Come detto, essa non deve confondersi con 1’avviamento: [’avviamento, infatti, sta ad
indicare la potenzialita economica dell’azienda (cioe I’ attitudine obiettiva a conseguire
il fine che le & proprio); la clientela, invece, si riferisce al complesso dei clienti attirati
ed ¢ lo scopo e I’espressione dell’avviamento (FERRARA), ovvero un indice di questo
(CASANOVA).

5. Trasferimento dell’azienda e successione nell’impresa

A) Trasferimento inter vivos

Fenomeno assai frequente nella vita economica ¢ il trasferimento dell’azienda da un
imprenditore ad un altro.

Detto trasferimento puo attuarsi — per atto inter vivos — in forme diverse, quali:

— la vendita (art. 2558 c.c.);

— la concessione in usufrutto (art. 2561 c.c.);
— Daffitto (art. 2562 c.c.).
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Tali forme, in particolare, sono espressamente prese in esame dal codice; I’azienda,
pero, puo trasferirsi pure per donazione, permuta e conferimento in societa.

Una peculiare disciplina regola la circolazione dell’azienda, anche attraverso norme
inderogabili dalla volonta dei privati (quali I’art. 2112, I’art. 2556, 2° comma e [’art.
2560, 2° comma, c.c.) e cio risponde, secondo GRECO, ad una duplice esigenza:

— mantenere la potenzialita produttiva di essa;
— assicurare la tutela dei creditori e dei contraenti dell’alienante, in ordine ai rapporti
contratti nell’esercizio o per I’esercizio dell’azienda.

D’altro canto I’'imprenditore ¢ libero di cedere sia I’intero complesso aziendale, sia
singoli beni aziendali, e solo nel primo caso troveranno applicazione le norme sulla
circolazione aziendale cui abbiamo accennato.

Avverte, pertanto, CAMPOBASSO che ¢ importante stabilire in concreto se un deter-
minato atto di disposizione dell’imprenditore costituisca vero e proprio «trasferimento
di azienda», poiché solo in tal caso — e non nel caso di trasferimento di uno o pill beni
aziendali — trovera applicazione la specifica disciplina anzidetta. Secondo PETITTI,
si ha «trasferimento di azienda» esclusivamente allorquando il complesso dei beni
trasferiti «possa essere, di per sé solo, idoneo ad un esercizio di impresa».

Resta fermo che, qualora nell’atto di trasferimento non venga espressa una volonta
diversa, si considerano trasferiti «tutti i beni che appartenendo all’organizzazione per
I’esercizio dell’impresa, debbono essere considerati elementi aziendali» (CASANOVA).

Il ramo d’azienda

Siricordi che ¢ pure possibile il trasferimento di un ramo di azienda, cioé¢ di un settore partico-
lare di essa dotato di organicita operativa. Nell’azienda, infatti, possono coesistere pil settori
(sedi, filiali, succursali, agenzie etc.) ciascuno dei quali — per il genere di attivita svolte, sia
economico che contabile — puo essere organizzato autonomamente, in modo da formare, pur
nell’unico patrimonio dell’imprenditore, un’unit aziendale autonoma (es. pluralita di esercizi
di vendita distinti per genere e per dislocazione).

Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, integrerebbe trasferimento di un ramo di
azienda anche la cessione del diritto di fabbricazione e di vendita esclusiva di un prodotto
contrassegnato da marchio.

Al trasferimento di un ramo di azienda si applica la stessa disciplina del trasferimento di azienda,
salvo il divieto di concorrenza (COLOMBO, PORZIO).

L’azienda deve essere consegnata all’acquirente nello stato in cui si trova al momento
della vendita: si tratta di una applicazione indiretta dell’art. 1477 c.c. che ha trovato
ampio sostegno nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

B) Trasferimento mortis causa

Per le ipotesi di trasferimento mortis causa dell’azienda il codice non prevede dispo-

sizioni particolari, dovendosi applicare le regole generali sulle successioni. Infatti:

— se I’erede continua I’esercizio dell’impresa, sulla base dell’azienda acquisita per
eredita, tutti i preesistenti rapporti passano in capo ad esso erede;
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— sel’erede, al contrario, non vuole continuare I’impresa e la aliena a terzi, si applicano
le norme relative ai trasferimenti per atto inter vivos.

Il succedere di pit coerediad un unico imprenditore defunto da luogo ad una comunione incidentale
di azienda per successione ereditaria. Allorquando, perd, i coeredi proseguono in proprio — attra-
verso 'azienda ereditata — I'esercizio dell'impresa originaria, viene a formarsi senz’altro fra loro
un rapporto sociale ed a costituirsi una societa.

L’azienda, infine, pud essere anche oggetto di legato e deve essere consegnata al legatario nelle
condizioni in cui si trovava alla morte del testatore insieme a tutti gli utili conseguiti a decorrere
da tale momento.

6. Forma e pubblicita dei negozi di trasferimento

Anorma dell’art. 2556 c.c.,la validita dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprieta o la concessione in godimento dell’azienda ¢ subordinata all’osservanza
delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono
l’azienda o per la particolare natura del contratto (ad substantiam).

Per le sole imprese soggette a registrazione € poi prevista la necessita della forma
scritta ai fini della prova (ad probationem).

Quindi, mentre ¢ stabilita una disciplina identica per ogni tipo di azienda (agricola o
commerciale) in merito alla validita dei contratti di trasferimento, in relazione ai quali
non ¢ richiesta alcuna forma particolare, per quanto riguarda, invece, la forma richiesta
a fini probatori sussiste una distinzione tra imprese non soggette a registrazione e quelle
soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.

Da tali principi si deduce che I’azienda non ha peculiari modalita di trasferimento ma
circola nelle forme proprie dei beni che la compongono: cedere o affittare I’azienda,
cioe, equivale a cedere o locare una serie di beni.

Se, pertanto, fanno parte dell’azienda beni immobili, per il trasferimento della proprieta di questi
e richiesta la forma scritta ad substantiam.

E richiesta poi, ad esempio, la stipulazione di atto pubblico — sempre a pena di nullita — allor-
quando il contratto che ha per oggetto I'azienda sia una donazione (per la particolare disciplina
di tale contratto).

Nei casi, invece, di imprese soggette a registrazione (quando la forma scritta non sia richiesta
né per la natura del bene né per quella del contratto) la mancanza della scrittura ad probationem
comportera laimpossibilita di provare attraverso testimoni I'esistenza del contratto in una eventuale
controversia giudiziaria (art. 2725, 1° comma, c.c.).

Nell’atto di cessione non ¢ necessario indicare tutti i beni dell’azienda che si trasfe-
riscono (basta infatti, per I’art. 1346 c.c., che tali beni siano determinabili), mentre
occorre necessariamente indicare i beni che non vengono trasferiti.

Si ricordi che la ditta non puo esser trasferita separatamente dall’azienda e che essa
(nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi) non passa all’acquirente senza il
consenso dell’alienante (art. 2565 c.c.).
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7. Il divieto di concorrenza

Nell’ipotesi di alienazione di un’azienda commerciale, I’alienante deve astenersi —
per un periodo di cinque anni dal trasferimento — dall’iniziare una nuova impresa
che sia idonea (per 1’oggetto, ’'ubicazione o altre circostanze) a sviare la clientela
dell’azienda ceduta (art. 2557 c.c.).

L’obbligo in oggetto ¢ soltanto un effetto naturale del negozio di trasferimento (FER-
RI): le parti, infatti, possono escluderlo, limitarlo o anche stabilire un divieto piu
ampio purché, in quest’ultimo caso, non ne resti impedita ogni attivita professionale
per I’alienante.

L’art. 2557 c.c., secondo CAMPOBASSO, tutela due opposte esigenze:

— quella dell’acquirente dell’azienda di trattenere la clientela dellimpresa e quindi di godere
dell’avviamento;

— quella dell’alienante a non vedere compromessa la propria liberta di iniziativa economica oltre
un determinato arco di tempo (che la legge ritiene sufficiente per consentire all’acquirente di
consolidare la propria clientela).

La norma, in particolare, mira ad assicurare il cd. avviamento soggettivo, che dipende dalle doti
personali e dall’abilita dellimprenditore e, in particolare, dalla sua capacita di attirare, conservare
ed accrescere la clientela.

L'attivita esercitata dall'alienante, per rientrare nell’ambito di applicazione del divieto, deve in primo
luogo consistere in una nuova attivita a lui imputabile, cioé iniziata successivamente al trasferimento
dell’azienda; in secondo luogo, I'attivita dell’acquirente, per ritenersi concorrenziale, deve essere
idonea a sviare la clientela dell’azienda venduta, considerando il suo oggetto, la sua collocazione
territoriale ed altre circostanze.

Limiti temporali e spaziali del divieto di concorrenza

La durata del divieto, comunque, non potra mai essere prolungata oltre i cinque anni (art. 2557,
3° comma, c.c.) ed a tale periodo di tempo si riduce la maggiore durata eventualmente pattuita.
11 limite spaziale del divieto coincide con la zona in cui opera I’impresa relativa all’azienda
ceduta: I’alienante, perd, deve astenersi anche nella zona corrispondente alla sfera potenziale
dell’impresa esercitata a mezzo dell’azienda ceduta, se al momento dell’alienazione gia esi-
steva un programma di estensione dell’impresa o era nelle legittime aspettative dell’acquirente
I’espansione dell’attivita.

1l divieto opera anche nei confronti del sub-acquirente (ASCARELLI, CASANOVA)
ma non pure a carico degli eredi (GRECO).

8. Successione nei contratti dell’azienda ceduta

In seguito al trasferimento dell’azienda, se non ¢ pattuito diversamente, I’acquirente
subentra nei contratti stipulati per ['esercizio dell’azienda stessa che non abbiano
carattere personale (art. 2558, 1° comma, c.c.).
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Tale norma fissa pertanto due principi:

— la successione del cessionario nei contratti dell’azienda ceduta come effetto naturale
della cessione stessa (salvo patto contrario);
— I’esclusione da tale successione dei contratti a carattere personale.

E agevolato, quindi, il subingresso dell’acquirente nell’ambito dei rapporti contrattuali
in corso di esecuzione che I’alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori, lavoratori
e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa e
allo svolgimento dei cicli produttivi, nonché per dare sbocco ai suoi prodotti.

A) Successione automatica

I contratti in cui succede il cessionario sono quelli «stipulati per ’esercizio dell’azienda
stessa», tra i quali ricordiamo:

— 1 contratti che hanno per oggetto il godimento, da parte dell’imprenditore, di beni
aziendali non di sua proprieta;
1 contratti di locazione dell’immobile in cui opera 1’azienda;
i contratti di somministrazione delle materie prime, stipulati con i fornitori abituali;
1 contratti regolanti rapporti con i clienti;
1 contratti che riguardano I’organizzazione dell’attivita di impresa (quali quelli con
¢li agenti di commercio, i concessionari, i commissionari etc.);

— 1 contratti di assicurazione relativi all’impresa.

Tale successione & soltanto effetto naturale della cessione: le parti, infatti, possono escluderla
con apposito patto espresso.

Si noti, tuttavia, che questa possibilita non sussiste per quei contratti che attengono all’organiz-
zazione aziendale ed il cui venir meno comprometterebbe la stessa azienda (cosi GALGANO).

Come é tutelato il contraente ceduto?

La successione nei contratti & ’istituto gia previsto in linea generale nel libro IV dove ¢ ammesso che
ciascuna parte di un contratto a prestazioni corrispettive puo sostituire a sé un terzo nei rapporti attivi e
passivi derivanti dal contratto stesso, purché vi sia il consenso dell’altra parte.

La necessita del consenso del contraente ceduto, previsto dall’art. 1406, tutela a pieno I'interesse di ciascuna
parte a non subire modificazioni nella propria sfera giuridica a prescindere dalla propria volonta. Tale tutela
non ¢&, invece, prevista quando il contratto ¢ stipulato con un imprenditore e ha per oggetto prestazioni inerenti
all’esercizio dell’impresa. In questo caso, infatti, non € richiesto il consenso del terzo contraente. La protezione
offerta al terzo contraente ¢, qui, pilt limitata e si puo ricondurre alla possibilita di esercitare il diritto di recesso.
1l recesso non determina il ritorno del contratto in capo all’alienante bensi la definitiva estinzione dello stesso.
Resta al terzo contraente solo la possibilita di chiedere il risarcimento dei danni all’alienante dando la prova che
questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell’acquirente dell’azienda.

B) Esclusione dei contratti personali dalla successione automatica

Sono esclusi, invece, dalla successione automatica i contratti che «abbiano carattere
personale», cio¢ quei contratti, che, pur se stipulati per 1’azienda, si fondano sostan-
zialmente ed esclusivamente sulla fiducia tra le parti.
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’l)oll/’ma

CAMPOBASSO ritiene che i contratti personali,
ai fini dell’art. 2558, sono quei contratti nei quali
I’identita e le qualita personali dell’imprenditore
alienante sono state in concreto determinanti del
consenso del terzo contraente (e non viceversa).
Punto, questo, da accertare caso per caso, in base a

GHIDINI, infine — nell’intento di specificare
piu concretamente il concetto — afferma che,
in relazione alla previsione dell’art. 2558 c.c.,
Uintuitus personae deve essere qualificato da
ulteriori elementi, quali:

— la stipulazione del contratto in dipendenza

criteri di interpretazione oggettiva, non potendosi (determinante) di un rapporto di natura fami-
far rientrare automaticamente nella categoria liare (es.: incarico di procacciatore di affari
tutti i contratti nei quali genericamente rileva la affidato al figlio dell’imprenditore);
persona di uno dei contraenti. — la previsione di una prestazione infungibile
GALGANO parla, in proposito, di una categoria per sua natura (es.: contratti d’opera richiesti
di «contratti personalissimi», pill ristretta rispetto ad uno specifico professionista);

aquella dei contratti comunemente definiti infuitu =~ — 1’espressa previsione delle parti del «carattere
personae. personale» del contratto.

Il trasferimento dei contratti in oggetto, dunque, avverra secondo la disciplina di diritto
comune della cessione del contratto, che richiede sia un’espressa pattuizione contrat-
tuale fra I’alienante e I’acquirente dell’azienda, sia il consenso del contraente ceduto.

9. Successione nei rapporti di lavoro

A norma dell’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cessionario ¢ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai con-
tratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza,
salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario.
Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti inerenti al rapporto di
lavoro vantati dal lavoratore al tempo del trasferimento: il lavoratore, comunque, puo
consentire la liberazione del cedente con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.
1l trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma resta
ferma la facolta del cedente di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia
di licenziamenti.

L’art. 2112 c.c. € norma imperativa, non derogabile dalle parti.

Nell'applicazione delle disposizioni anzidette, I'art. 2112 c.c. specifica che per «trasferimento di
azienda» deve intendersi:

— qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarita di un’attivita economica or-
ganizzata, con o0 senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento
e attuato, ivi compresi 'usufrutto o I'affitto d’azienda;

il trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un’attivita economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita.
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Trasferimento di azienda in cui sono occupati piu di 15 lavoratori

Un particolare procedimento ¢ previsto dall’art. 47, L. 428/1990 (come modificato dal D.Lgs.
18/2001) per le ipotesi di trasferimento di aziende in cui sono occupati piu di 15 lavoratori.
In tali ipotesi, infatti, anche se il trasferimento riguardi una parte di azienda ai sensi dell’art.
2112 c.c.,il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto (almeno 25 giorni
prima che sia perfezionato I’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa
vincolante tra le parti, se precedente) alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero
alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’art. 19, L. 300/1970, nelle unita
produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentan-
ze aziendali, resta fermo 1’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria
comparativamente pill rappresentativi e puo essere assolto dal cedente e dal cessionario per il
tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

La comunicazione scritta deve riguardare:

— la data del trasferimento;

— imotivi del programmato trasferimento;

— le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

— le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria (formulata entro 7
giorni del ricevimento dell’anzidetta comunicazione) il cedente ed il cessionario hanno I’obbligo
di avviare, nei successivi sette giorni, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.
La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
raggiunto un accordo.

Il mancato rispetto della procedura dianzi illustrata costituisce condotta antisindacale, ex art.
28,L.300/1970.

11 D.L. 135/2009, conv. in L. 166/2009 ha aggiunto un comma all’art. 47 della L. 428/1990
che prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche
parziale, dell’occupazione, I’art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni
previste dall’accordo stesso qualora il trasferimento riguardi aziende: 1) delle quali sia stato
accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell’art. 2, 5° co., lett. ¢), L. 675/1977; 2) per le
quali sia stata disposta I’amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, in caso
di continuazione o di mancata cessazione dell’attivita.

10. Crediti e debiti dell’azienda ceduta

Ladisciplina relativa alla successione nei contratti appena esaminata si applica ai contratti
a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento
del trasferimento dell’azienda, cio¢ a quei contratti nei quali a prestazioni promesse e
non ancora eseguite da parte dell’imprenditore alienante si contrappongono prestazioni
promesse e non ancora eseguite della controparte. Se, invece, I’imprenditore ha gia adem-
piuto le obbligazioni a suo carico, residuera un credito a suo favore nei confronti del terzo.
Viceversa, residuera un debito dell’imprenditore qualora il terzo contraente abbia

integralmente eseguito le proprie prestazioni.

In tali casi, in caso di vendita dell’azienda, trovera applicazione la disciplina dettata dagli
articoli 2559 e 2560 per i crediti e i debiti aziendali e non quella prevista dall’articolo
2558 (successione nei contratti).
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A) Per i crediti

Lart. 2559 c.c. dispone che la cessione di essi a favore dell’acquirente ha effetto, nei
confronti dei terzi (debitori), dal giorno della notifica al debitore o della sua accetta-
zione (secondo le regole comuni in tema di cessione di crediti); ovvero dal momento
della iscrizione nel registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento dell’azienda.
La notifica deve essere fatta dall’originario creditore, che ha ceduto 1’azienda: 1’acqui-
rente, infatti, per lo piu ¢ ignoto al terzo debitore.

Secondo le regole generali, il debitore ceduto ¢ liberato se paga in buona fede all’alie-
nante (art. 2559 c.c.): la buona fede, pero, ¢ esclusa se il debitore era a conoscenza
dell’avvenuta cessione (art. 1264,2° comma, c.c.).

B) Per i debiti

Vige anzitutto la regola generale per cui il cedente puo essere liberato dai debiti solo
se i creditori lo consentano (art. 2560, 1° comma, c.c.).

Per le sole aziende commerciali, perd (in deroga al principio generale secondo cui
ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte), per effetto dell’art. 2560,
2° comma, c.c., si verifica un accollo cumulativo tra il cedente ed il cessionario, per
cui entrambi restano obbligati in solido per il loro pagamento. Per aversi tale effetto, i
debiti debbono risultare dai libri contabili obbligatori: fanno eccezione i soli debiti di
lavoro, per i quali (come si & detto nel paragrafo precedente) I’alienante e I’acquirente
— anche di un’azienda non commerciale — sono comungue obbligati in solido, salvo
la facolta riconosciuta al lavoratore di consentire la liberazione dell’alienante con le
procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.

C) Crediti e debiti nei rapporti interni

Le norme appena esaminate regolano le conseguenze del trasferimento dell’azienda
per i creditori ed i debitori aziendali, mentre nulla dispone la legge circa i rapporti
tra alienante ed acquirente dell’azienda; si discute pertanto, in dottrina, se crediti e
debiti passino automaticamente in testa all’acquirente, o se sia necessaria una pattui-
zione espressa:

— CASANOVA si pronunzia nel senso del passaggio automatico;

— COTTINO afferma tale automatismo per i soli crediti, ma non per i debiti;

— MARTORANO estende I’automatismo ai debiti che risultano dalle scritture con-
tabili;

— la dottrina prevalente, invece, ritiene necessaria la pattuizione espressa.

La giurisprudenza prevalente della Cassazione ¢ decisamente orientata, comunque, nel
senso della successione automatica.
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11. Usufrutto e affitto dell’azienda

L’azienda, come si ¢ detto, puo essere costituita in usufrutto (2561 c.c.) o concessa in
affitto (2562 c.c.).

gsercitare 'azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
Usufruttuario ed affittuario gestirla senza modificarne la destinazione;
hanno 'obbligo di: ricostituire le normali dotazioni di scorte e sostituire gli impianti
deteriorati dall'uso.

Parte della dottrina (DE MARTINI, COLOMBO, CAMPOBASSO) afferma che il potere-dovere di
gestione dell’usufruttuario comporta che lo stesso possa non solo godere dei beni aziendali, ma
anche disporne entro i limiti ricollegabili alle esigenze della gestione.

Nei confronti del nudo proprietario e del concedente il divieto di concorrenza ¢ limitato
alla durata dell’usufrutto e dell’affitto (art. 2557, 4° comma, c.c.). L’usufruttuario e
I’affittuario subentrano automaticamente nei contratti aziendali per la durata dell’usu-
frutto o dell’affitto (art. 2558, 3° comma, c.c.), con la conseguenza che proprietario e
locatore ridiventeranno parte di quelli che ancora durano alla fine del rapporto.

Non si verifica accollo dei debiti aziendali anteriori (salvo che per i debiti di lavoro, ex
art. 2112, 4° comma, c.c.); mentre la disciplina dettata dall’art. 2559 c.c. per i crediti
aziendali si applica soltanto all’usufrutto e non all’affitto.

. L’imprenditore deve essere necessariamente proprietario dei beni aziendali?
(par. 1)

. Che tipo di tutela I’ordinamento giuridico appresta all’avviamento?
(par. 3)

. Qual ¢ la differenza tra avviamento e clientela?
(par. 4)

. Come puo attuarsi il trasferimento d’azienda?
(par. 5)

. Quali norme si applicano in caso di trasferimento mortis causa dell’azienda?
(par. 5)

. Quali forme devono essere osservate per la validita dei contratti aventi ad oggetto
il trasferimento della proprieta o la concessione in godimento dell’azienda?
(par. 6)
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. In cosa consiste il divieto di concorrenza?
(par. 7)

. In quali contratti non si succede automaticamente in caso di cessione d’azienda?
(par. 8)

. Come sono tutelati i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda?
(par. 9)

. Da quale momento ha effetto la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta?
(par. 10)

. Cosa ¢ necessario affinché ’alienante sia liberato dai debiti relativi all’azienda

ceduta?
(par. 10)
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Parte Lillecito concorrenziale

capitolo 1{L2 disciplina
concorrenziale

| 1. Evoluzione della disciplina concorrenziale. - 2. | presupposti soggettivi
della disciplina concorrenziale. - 3. Atti diterzi. - 4. La legittimazione degli
enti che rappresentano una categoria professionale. - 5. Lazione di classe.

1. Evoluzione della disciplina concorrenziale

A) Dagli inizi al diritto giurisprudenziale

La disciplina della concorrenza tra imprenditori — ossia della loro libera competizio-
ne per ’acquisizione e la conservazione della clientela — poggia le proprie basi sui
principi del liberismo economico, cio¢ su una concezione che vede, nella liberta di
accesso al mercato e nel regime di concorrenza, il miglior modo per promuovere il
benessere economico generale.

Superata una prima fase di concorrenza selvaggia, caratterizzata dall’assoluta mancanza
diregole, si & imposta 1’esigenza di disciplinare i comportamenti concorrenziali, per la
consapevolezza acquisita che un regime di libera concorrenza pud dare risultati migliori
solo se ad essere premiato dal mercato sia chi vi operi realmente meglio. Presupposto
perché cid avvenga ¢ la possibilita per i consumatori di attribuire meriti e demeriti dei
prodotti all’imprenditore dal quale realmente provengono.

La disciplina della concorrenza ¢ nata, percio, come sistema di protezione dei segni
distintivi: attribuendo all’imprenditore il diritto di usare esclusivamente il suo segno, si
voleva assicurare la tutela della sua personalita sul mercato, evitando che altri soggetti
potessero approfittare del suo credito. In breve tempo, si passo a vietare non solo I’uso
del segno distintivo altrui ma tutti i comportamenti decettivi, ossia idonei a trarre in
inganno il pubblico, e successivamente anche quelli «disonesti», cio¢ contrari ai principi
di buona fede, lealta e onesta (VANZETTI-DI CATALDO).

B) I sistema legislativo italiano

Per molto tempo, nonostante la diffusa esigenza di impedire i comportamenti «sleali»
nella concorrenza, manco una risposta legislativa a tale necessita. Il vuoto normativo,
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tuttavia, venne colmato dalla giurisprudenza che utilizzo, a tale scopo, le norme generali
sull’illecito civile extracontrattuale.

L’ affermazione tuttora ricorrente, secondo la quale il diritto alla lealta della concorrenza
ha carattere personale in contrapposizione al carattere reale della tutela della proprieta
industriale, perpetua il ricordo del tempo in cui la concorrenza sleale poteva rilevare
solo come fonte dell’obbligazione di risarcimento del danno a titolo di responsabilita
extracontrattuale (FLORIDIA).

Per cid che concerne I’Italia, una disciplina repressiva della concorrenza sleale fu intro-
dotta piuttosto tardi, nella forma dell’estensione ai rapporti interni tra cittadini italiani di
una norma della Convenzione di Unione di Parigi per la tutela della proprieta industriale.
Questa Convenzione internazionale, stipulata a Parigi nel 1883, ¢ stata oggetto di
un’importante revisione nel 1925, nel corso della quale ¢ stato introdotto I’art. 10bis.

Quest'ultimo articolo dispone:

«| Paesi dell’lUnione devono assicurare una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
Costituisce atto di concorrenza sleale qualsiasi atto di concorrenza contrario agli usi onesti in
materia industriale e commerciale.

In particolare, devono essere vietati:

tutti i fatti di natura tale da creare confusione, quale che sia il mezzo adoperato, con lo stabi-
limento, i prodotti o I'attivita industriale o commerciale di un concorrente;

le allegazioni false nell’esercizio del commercio tali da screditare lo stabilimento, i prodotti o
I'attivita industriale o commerciale di un concorrente;

le indicazioni o allegazioni il cui uso, nell’esercizio del commercio, & idoneo ad indurre in errore
il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, I'attitudine all’impiego o la
quantita delle merci».

In Italia, suddetta norma ha costituito ’unica disciplina della concorrenza sleale fino all’en-
trata in vigore del Codice Civile del 1942 che si occupa della materia agli artt. 2598 e ss.

L'art. 2598 c.c. statuisce:
«Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie
atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usanomio segni distintiviidonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legitti-
mamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con I'attivita di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita di un concorrente, idonei a determi-
narne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) sivale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della corret-
tezza professionale e idoneo a danneggiare I'altrui azienda».

Tale norma, integrata con gli articoli 2599 e 2600 c.c. non si limita a tipizzare gli illeciti
di concorrenza sleale, ma si pone a fondamento di un autonomo e perfetto diritto sog-
gettivo alla lealta della concorrenza, la cui titolarita ¢ oggetto di autonoma definizione
e la cui tutela giudiziale va ben oltre il risarcimento del danno (FLORIDIA).

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 20-5-1997,n.4458), la no-
zione di concorrenza sleale contenuta nell’art. 2598 c.c. deve essere desunta dalla ratio
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della norma stessa che impone alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza
e di lealta, in modo che nessuna si possa avvantaggiare nella diffusione e collocazione
dei propri prodotti o servizi, con I’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni
commerciali.

Devono considerarsi imprese in concorrenza fra loro tutte quelle i cui prodotti e servizi
si rivolgono alla stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi
delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul
mercato di tali beni. Infatti, quale che sia ’anello della catena che porta il prodotto alla
stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi
in conflitto potenziale con gli imprenditori posti anche su anelli diversi, proprio perché
¢ la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attivita, per cui
ogni imprenditore ¢ interessato a che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 c.c.
La presenza dell’art. 2598 c.c. ha indotto la giurisprudenza italiana a non occuparsi
piu della norma internazionale. Cio si giustifica sulla base della considerazione che,
per la parte in cui le due norme si differenziano, quella codicistica & piu severa: la
sua applicazione, percio, soddisfa I’impegno imposto all’Italia dalla sua adesione alla
Convenzione.

Qual ¢ la differenza tra illecito concorrenziale e illecito civile?

E interesse generale che lo svolgimento della concorrenza avvenga in modo corretto ¢ leale. E per questo che
la legge fissa alcune regole di comportamento che devono essere osservate dagli imprenditori per impedire
il verificarsi di comportamenti illeciti. Gli atti e i fatti che violano tali regole vengono qualificati come atti
di concorrenza sleale che integrano il cd. illecito concorrenziale. Illecito concorrenziale e illecito civile
presentano affinita e divergenze. Entrambi hanno la funzione di prevenire e reprimere atti suscettibili di
arrecare un danno ingiusto, ma la repressione degli atti di concorrenza sleale si caratterizza per il fatto che
viene attuata anche se gli atti sono compiuti senza dolo o colpa e anche se non hanno arrecato un danno
effettivo ai concorrenti; & sufficiente, infatti, il cd. danno potenziale.

2. | presupposti soggettivi della disciplina concorrenziale

La disciplina della concorrenza sleale si applica solo quando ricorrano due presupposti

soggettivi:

a) il rapporto in cui devono trovarsi il soggetto attivo (cio¢ 1’autore dell’atto di con-
correnza) ed il soggetto passivo (colui che subisce quell’atto);

b) la qualita professionale di entrambi i soggetti.

A) Il rapporto di concorrenza

Quanto al primo presupposto, tra i due soggetti deve intercorrere un rapporto di
concorrenza, ossia entrambi i soggetti devono offrire, sullo stesso mercato, beni o
servizi atti a soddisfare gli stessi bisogni o bisogni simili, mirando cosi alla stessa
clientela.
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Tale rapporto, pero, viene spesso interpretato in modo estensivo e cioe¢ in riferimento
non solo ad una concorrenza attuale ed effettiva, ma anche meramente «potenziale»,
probabile in un non lontano futuro.

Si parla, quindi, di rapporto di concorrenza potenziale:

— in ambito merceologico quando, pur non essendovi identita tra prodotti e servizi
offerti alla clientela, si fa riferimento alla possibilita dell’impresa di ampliare la
produzione a prodotti analoghi o succedanei;

— inambito territoriale quando, pur non essendo la coincidenza territoriale dei mercati
strettamente effettiva, si fa riferimento alla possibilita di espansione dell’attivita.

Oggi, il profilo territoriale assume rilievo solo quando si abbia a che fare con:

— imprese di piccole dimensioni, per le quali, a differenza delle imprese di grandi dimensioni,
non si puo dire che la vendita di prodotti copra tutto il territorio nazionale;
imprese che operano in regime di concessione amministrativa e il cui territorio di attivita &
delimitato dalla concessione stessa.

La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del
mercato in concorrenza e non ¢ configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto
soggettivo (cd. rapporto di concorrenzialita); la stessa € perd configurabile allorquan-
do I'atto lesivo del diritto del concorrente sia posto in essere dal soggetto terzo (cd.
interposto) che tuttavia si trovi in una relazione di interessi comuni con I’imprenditore
avvantaggiato (Cass., 20-3-2006, n. 6117).

Il rapporto di concorrenza tra produttore e commerciante

Si tende a dichiarare sussistente il rapporto di concorrenza anche quando due imprenditori, che

trattano prodotti uguali o analoghi nella stessa zona, si collocano a livelli economici diversi (ad

es. produttore e commerciante). Qualche dubbio puo sorgere se si pensa che il mercato cui si
rivolge il produttore (mercato costituito dai grossisti e dai rivenditori) ¢ diverso da quello del
commerciante (costituito dai consumatori finali).

Tuttavia:

— la Corte di Cassazione da rilievo al fatto che ’attivita di entrambi i soggetti incide sulla
medesima categoria di consumatori, sicché gli atti commessi dall’'una possono distrarre la
clientela che si sarebbe rivolta verso i prodotti dell’altra, operandone cosi uno sviamento;
la stessa Corte, osservando come il commerciante agisca, in sostanza, nell’interesse di un
(altro) produttore, in diretta concorrenza con quello colpito dall’atto sleale, riconduce la
fattispecie al rapporto tra i due produttori.

B) La qualita professionale

Come si evince da numerosi dati testuali (art. 2598, nn. 2 e 3, c.c.), per ’applicabilita
della disciplina della concorrenza sleale, sia il soggetto attivo che il soggetto passivo
dell’atto di concorrenza devono essere imprenditori.

Sono anche compresi nella disciplina in esame:

— la pubblica amministrazione (anche enti pubblici non economici limitatamente
all’attivita di impresa che svolgono), quando svolge un’attivita di impresa in regime
di concorrenza;
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— le attivita non professionali ma occasionali;
— gli esercizi di impresa che, soggetti a licenze amministrative, si svolgono tuttavia
in modo irregolare, cio¢ senza licenza.

Si ritiene, inoltre, che anche chi stia organizzando un’impresa, che ancora non abbia
iniziato la propria attivita, possa rappresentare il soggetto attivo o passivo dell’atto di
concorrenza sleale (sara la societa eventualmente sorta a conclusione della fase orga-
nizzativa a rispondere degli atti in questione).

11 diritto alla lealta della concorrenza puo essere riconosciuto anche al libero pro-
fessionista?

Lart. 2598 c.c. sul quale si fonda il diritto soggettivo alla lealta della concorrenza non ¢ riferibile all’esercizio
dell’attivita economica professionale, dato che fa espressamente riferimento all’idoneita a danneggiare 1’altrui
azienda e dato che I’azienda, a norma dell’art. 2555 c.c. € solo il complesso dei beni organizzati dall’imprendi-
tore per I’esercizio dell’impresa. Tuttavia, autorevole dottrina (CARNELUTTI) ritiene che I’importanza della
concorrenza tra imprenditori non basta a giustificare I’esclusivo riferimento a costoro della disciplina speciale
dato che, anche nei rapporti tra professionisti, si sviluppano pratiche concorrenziali illecite, in ordine alle quali
puo solo osservarsi che, a differenza di quello che accade nei rapporti tra imprenditori, normalmente esse si
atteggiano in una gamma meno articolata di figure tipiche, riconducibili per la maggior parte alla denigrazione.
Per questo, la titolarita del diritto alla lealta della concorrenza, sia pure mediante 1’applicazione analogica
dell’art. 2598 c.c.,deve essere riconosciuta anche al libero professionista, cosi come — parallelamente — anche il
libero professionista ¢ legittimato passivamente rispetto all’azione di concorrenza sleale contro di lui promossa.

3. Atti di terzi

L’imprenditore che, in genere, non svolge la propria attivita completamente da solo,
¢ responsabile, per la disciplina della concorrenza sleale, anche di quegli atti posti in
essere (nel suo interesse e ai danni di altro imprenditore) dai suoi collaboratori autono-
mi ed ausiliari, nonché, ovviamente, dai dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni
(I'impresa societaria ¢ responsabile degli atti di concorrenza sleale posti in essere dalle
persone che fungono da organi dell’ente), trovando applicazione 1’art. 2049 c.c.

In mancanza di un incarico specifico dell’imprenditore, 1’atto del terzo puod essere
considerato atto di concorrenza sleale se egli ha agito con I’intenzione di procurargli
un vantaggio ai danni del concorrente. A tal fine, inoltre, ¢ necessario che i rapporti
esistenti tra imprenditore e terzo siano stati tali da far supporre che il primo fosse

consapevole e consenziente degli atti compiuti dal secondo.

Per quanto riguarda la responsabilita del terzo si ritiene che (AUTERI):

— quando si tratti di dipendente dell'imprenditore, la responsabilita & solo di quest’ultimo, a meno
che il dipendente non sia «rivestito di mansioni che gli consentano di assumere discrezional-
mente iniziative nel campo in cui gli stessi atti di concorrenza sleale sono stati commessi»
(nel qual caso potra configurarsi una sua responsabilita);

— negli altri casi, il terzo, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore, risponde a titolo di
concorrenza sleale in solido con I'imprenditore.
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4. La legittimazione degli enti che rappresentano una categoria pro-
fessionale

Ai sensi dell’art. 2601 c.c., quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli in-
teressi di una intera categoria professionale e non di singoli imprenditori, 1’azione per
la repressione di questi puo essere promossa anche dalle associazioni professionali e
dagli enti che rappresentano la categoria.

L’art. 2601 c.c., precisamente, ¢ la norma alla quale, nel sistema della disciplina contro
la concorrenza sleale, venne affidato il compito di risolvere il conflitto tra I’interesse
del singolo imprenditore e quello della categoria di appartenenza e della corrispondente
associazione.

Disciolte le associazioni professionali come organi dello stato corporativo, si pose
I’alternativa tra il ritenere abrogata la norma dell’art. 2601 c.c. o il ritenerla tuttora in
vigore, anche se nella prospettiva di una funzione diversa da quella originaria.

La dottrina e la giurisprudenza post-corporative si sono orientate nel secondo senso,
distorcendo, pero, il significato originario della norma: le associazioni professionali di
categoria, divenute mere associazioni di diritto privato, sono state legittimate ad agire
con I’azione di concorrenza sleale in veste di rappresentanti ovvero di sostitute pro-
cessuali dell’interesse esclusivo dei singoli imprenditori associati che abbiano risentito
pregiudizio dall’altrui comportamento sleale.

Tuttavia, una parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene, invece, che gli enti di
cui all’art. 2601 c.c. possono agire non come sostituti processuali, ma iure proprio, in
difesa di un interesse di categoria diverso da quelli individuali dei singoli imprenditori.

5. L’azione di classe

La necessita di tutelare le istanze provenienti dalla categoria dei consumatori, tradi-
zionalmente contrapposta a quella professionale, ha spinto il legislatore ad ampliare
I’operativita dell’art. 2601 c.c. alle associazioni dei consumatori (artt. 136 e ss., D.Lgs.
206/2005).

L’art. 140bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), nella versione antecedente
all’entrata in vigore della L. 23-7-2009, n. 99 (cd. Legge sviluppo) disciplinava la
cause collettive (class action), ossia le cause promosse a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti e aventi ad oggetto I’accertamento del diritto al risar-
cimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o

utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art.
1342 c.c., ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commer-
ciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una
pluralita di consumatori o utenti.

In tale versione dell’istituto, mai entrato in vigore, legittimati ad esperire 1’azione col-
lettiva risarcitoria erano le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative
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e altri soggetti appositamente individuati. La procedura prevedeva un soggetto che
proponeva ’azione, al quale gli interessati potevano comunicare per iscritto la propria
adesione all’azione collettiva.

A differenza del sistema degli Usa, quindi, in cui i consumatori che vogliono avvan-
taggiarsi dell’azione collettiva non devono fare nulla, nella class action all’italiana
il consumatore doveva sempre esercitare 1’opzione di entrare nel giudizio collettivo
(opt-in), altrimenti non avrebbe neppure potuto beneficiare degli effetti della sentenza
favorevole del giudizio.

LaL.23-7-2009, n. 99 ha riformato la class action che si chiamera azione di classe e
non piu azione collettiva risarcitoria.

Tra le novita di maggior rilievo vi ¢ I’affidamento della legittimazione attiva a proporre
I’azione a ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato
0 comitati cui partecipa.

In pratica, non & necessaria I’intermediazione dell’associazione dei consumatori e nep-
pure di un comitato, ma una sola persona fisica potra dare il via all’azione di classe,
finalizzata a tutelare i diritti di una pluralita di consumatori e utenti che versano nei
confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di
diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto,
sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette.

I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di classe devono aderire
all’azione di classe e tale adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o
risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

L’azione, dal punto di vista processuale, ¢ finalizzata alla domanda di accertamento della
responsabilita e alla conseguente condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Altra novita, rispetto alla precedente formulazione dell’art. 140bis del Codice del
consumo, ¢ rappresentata dall’individuazione del giudice competente che non ¢ il foro
del consumatore e nemmeno il foro della sede dell’impresa; la domanda, infatti, deve
essere proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in
cui ha sede I’impresa.

Quando un’azione di classe viene ammessa, il tribunale deve fissare i termini e le mo-
dalita della pit opportuna pubblicita, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti
alla classe. L’esecuzione della pubblicita ¢ condizione di procedibilita della domanda.
Il tribunale, se accoglie la domanda, pronuncia sentenza di condanna con cui liquida,
ai sensi dell’art. 1226 c.c., le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito
all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme.
Chi non ha partecipato all’azione di classe non puo beneficiare degli effetti della sen-
tenza di condanna, ma puo sempre promuovere una causa individuale.

La legge, inoltre, prevede che non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i
medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per
I’adesione assegnato dal giudice.

Sono possibili azioni di classe solo per illeciti compiuti successivamente alla data di
entrata in vigore della L. 23-7-2009, n. 99.
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. Quali imprese devono considerarsi in concorrenza tra loro?
(par. 1)

. Cosa si intende per rapporto di concorrenza?
(par. 2)

. Il diritto alla lealta della concorrenza ¢ riconosciuto anche al libero professionista?
(par. 2)

. L’imprenditore ¢ responsabile degli atti di concorrenza sleale posti in essere dai

suoi collaboratori?
(par. 3)

. A chi e riservato I’esercizio dell’azione di classe?
(par. 5)
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capitolo 2|I/lecito e danno
concorrenziale

| 1. Fattispecie tipiche e clausola generale nellart. 2598 c.c. - 2. La contrarieta
ai «principi della correttezza professionale». - 3. Lidoneita a danneggiare
Ialtrui azienda. - 4. Il danno concorrenziale.

1. Fattispecie tipiche e clausola generale nell’art. 2598 c.c.

L’art. 2598 c.c. ¢ costituito da due parti: la prima contiene 1’indicazione di ipotesi
specifiche di concorrenza sleale; la seconda € costituita da una clausola generale, che
qualifica come concorrenza sleale una pluralita di comportamenti innominati, caratte-
rizzati dall’essere non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a
danneggiare 1’altrui azienda.

Gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c. si distinguono in tre categorie.

atti di confusione, di cui al n. 1 della norma;
Essi sono: atti di appropriazione di pregi e di denigrazione, di cui al n. 2;
altri atti contrari alla correttezza professionale, di cui al n. 3.

Quali rapporti sussistono tra le tre ipotesi di concorrenza sleale previste dall’art.
2598 c.c.?

In tema di concorrenza sleale, ognuna delle ipotesi previste dall’art. 2598 c.c. individua un’autonoma «causa
petendi» fondata su accertamenti di fatto specifici e alternativi.

Pertanto, quando il giudice di secondo grado abbia escluso la violazione dell’art. 2598, n. 1, c.c., non ravvi-
sando I’esistenza di comportamenti idonei a trarre in inganno sulla provenienza e sull’identita dei prodotti,
ma abbia fondato 1’accoglimento della domanda sull’accertamento della violazione della correttezza pro-
fessionale secondo il parametro stabilito nell’art. 2598, n. 3, c.c., deve essere proposto ricorso incidentale
per contestare 1’accertamento negativo relativo alla fattispecie di cui all’art. 2598, n. 1, c.c., ed impedire la
formazione del giudicato sul rigetto di tale specifica domanda (Cass., 29-2-2008, n. 5437).
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2. La contrarieta ai «principi della correttezza professionale»

La formula «principi della correttezza professionale» ¢ diversamente interpretata in
dottrina e in giurisprudenza.

Un primo orientamento identifica tali principi con gli usiin senso tecnico, ossia con i comportamenti
abitualmente praticati dagli operatori, con il convincimento della loro giuridicita (FRANCESCHELLI).
Tale tesi, perd, & di solito respinta, essendosi da piu parti rilevato che la stessa non conduce ad
alcun risultato nei casi (frequentissimi) in cui manchino usi o la prassi sia contrastante e conflittuale.
Una seconda posizione, seguita dalla prevalente giurisprudenza, definisce la correttezza profes-
sionale come «un principio etico universalmente seguito dalla categoria si da diventare costume».
Tale interpretazione, pero, nel tentativo di conciliare due elementi tra loro eterogenei (I'elemento
oggettivo dell'uso con la valutazione «morale» di esso da parte delle categorie interessate) ha
dato luogo a risultati piuttosto contraddittori.

La giurisprudenza piu recente, invece, spostando I'accento dall’elemento consuetudinario a quello
etico, risolve il concetto di «principi della correttezza professionale» nella moralita imprenditoriale.
Tuttavia anche questa formula risulta di incerta applicazione, in quanto il giudizio sulla correttez-
za dei comportamenti concorrenziali varia a seconda dei settori merceologici, della dimensione
dellimpresa etc.

Parte della dottrina, spinta dall’esigenza di sottrarre il piu possibile le decisioni all’arbitrio del giu-
dice, ha, allora, tentato di «oggettivizzare» il piu possibile i principi di correttezza, identificandoli
in regole di natura essenzialmente economica (MARCHETTI). Si obietta, perd, che tali tentativi di
oggettivizzazione sono si utili ma non attendibili in quanto anch’essi di difficile applicazione. Un
giudice, infatti, non &, di regola, in grado di valutare sufficientemente le conseguenze economiche
dei comportamenti concorrenziali; d’altro canto, i criteri proposti non sono veramente «oggettivi»,
potendo ciascuno dare ad essi un diverso contenuto a seconda dei propri convincimenti politici.
La dottrina piu recente, infine, ritiene che il giudizio di correttezza debba essere un giudizio di natura
morale ma non di morale professionale, bensi di morale pubblica corrente, quale € espressa dalla
collettivita dei consociati di cui il giudice & interprete (VANZETTI-DI CATALDO).

Tale giudizio, perd, dovra essere contemperato con le precise scelte legislative desumibili da altre
norme e potra, inoltre, essere integrato da altri elementi quali, ad esempio, quello della maggiore
o minore idoneita del comportamento denunciato a conseguire i fini della liberta economica.

3. Lidoneita a danneggiare I’altrui azienda

L’idoneita a danneggiare I’altrui azienda ¢ il secondo elemento cui I’art. 2598, n. 3,
c.c. subordina I’illiceita di un atto di concorrenza.

Quando esistono rapporti di concorrenza tra due o pit imprenditori, ¢ evidente che
I’affermazione o il successo di uno di essi possa arrecare danno agli altri, per esempio
in termini di erosione di quote di mercato. Perche si possa parlare di atti di concorrenza
sleale & necessario che I’idoneita dannosa sia qualificata e cio¢ sia maggiore rispetto a
quella normale di un atto dello stesso tipo non scorretto. Tale osservazione, pero, non

vale per i casi in cui dell’atto sleale non sia ipotizzabile un omologo corretto (ad es. la
denigrazione) (VANZETTI-DI CATALDO).

Per quanto riguarda, poi, il riferimento all’altrui azienda, esso va interpretato in senso
ampio: la dannosita rilevante non va limitata a quella concernente i beni costituenti
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I’azienda ma va estesa anche ad altri fattori, quali I’organizzazione interna dell’impresa,
il suo patrimonio tecnologico, la sua posizione sul mercato, la sua clientela.

4. 1l danno concorrenziale

Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per integrare gli estremi
dell’illecito concorrenziale, non € necessario che il danno (c.d. danno concorrenziale)
si sia effettivamente realizzato, ma ¢ sufficiente che esso sia potenziale e cioe che 1’atto
posto in essere sia idoneo a provocarlo (di «mera idoneita», del resto, parla anche la
legge) (CAMPOBASSO); parimenti non ¢ considerato necessario che dall’atto con-
correnziale derivi un guadagno o un profitto per 1’autore dell’illecito.

Si ha potenzialita dannosa, ad esempio, nel caso di attivita concorrenziale continuata che non ha

ancora prodotto un danno quantitativamente rilevante e nel caso in cui I'attivita dannosa sia rimasta
allo stadio di tentativo ma sussista la probabilita che esso venga reiterato (VANZETTI-DI CATALDO).

11 giudice, di fronte ad atti di confusione o ad atti di appropriazione di pregi e
di denigrazione, dovra controllare anche la sussistenza della scorrettezza pro-
fessionale?

(par. 1)

Cosa si intende per idoneita a danneggiare ’altrui azienda?

(par. 3)

Affinché vi sia illecito concorrenziale, & necessario che il danno si sia effettiva-
mente realizzato?
(par. 4)
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capitolo 3| Le singole fattispecie
di concorrenza sleale: gli
atti di confusione

| 1. Generalita. - 2. Atti di confusione e segni distintivi. - 3. Luso di «nomi
0 segni distintivi» confusori. - 4. Limitazione servile. - 5. Gli «altri mezzi»
idonei a creare confusione.

1. Generalita

L’art. 2598 c.c., al n. 1, dispone che compie atti di concorrenza sleale chiunque «usa
nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi le-
gittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, 0 compie
con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con I’ attivita
di un concorrente».

Carattere comune alle fattispecie contemplate da questa norma ¢ I’idoneita a produrre
confusione con i prodotti e con I’attivita di un concorrente, ossia 1’idoneita a convincere
iconsumatori che un prodotto e/o un’attivita provengono da un certo imprenditore mentre
in realta sono da ricondurre ad un imprenditore diverso (VANZETTI-DI CATALDO).

L’art. 2598 c.c. puntualizza che restano «ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi e dei diritti di brevetto». Tale precisazione si spiega in virtu del fatto che sussiste, almeno
in parte, un problema di coordinamento tra le norme speciali sui segni distintivi e sui brevetti e
quelle generali sulla concorrenza sleale, problema che il legislatore risolve attribuendo a queste
ultime una funzione complementare ed integrativa rispetto alle prime.

2. Atti di confusione e segni distintivi

A) Il requisito della confondibilita

1l criterio identificativo che accomuna le ipotesi elencate all’art. 2598, n. 1, c.c. ¢ dunque

piu elementi atti ad individuare un prodotto o una attivita.
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E evidente che la norma & da intendersi riferita ai segni distintivi nella loro accezione
pit ampia (segni denominativi, emblematici, figurativi) comprendente sia i segni tipici,
(aspetto questo che pone, come abbiamo accennato, problemi di compatibilita con la
tutela gia approntata per essi) sia qualsiasi altro segno atipico (sigla, emblema etc.)
che possa essere adottato in un’attivita di impresa.

Quali caratteri sono necessari affinché il segno distintivo sia protetto dalla norma
in materia di atti di concorrenza sleale?

Per essere protetto dalla norma in esame, il segno distintivo imitato deve essere:
— dotato di capacita distintiva, ossia idoneo a distinguersi dalle indicazioni generiche del prodotto o
dell’attivita;
dotato di novita, in quanto capace di differenziarsi dai segni anteriormente utilizzati da altri per prodotti
o attivita dello stesso genere;
— concretamente utilizzato nel mercato.
E con I’uso, infatti, che si acquista il diritto soggettivo sul segno distintivo di cui la norma vieta I’imitazione.
Senza un impiego effettivo rivolto al mercato, del resto, il segno non avrebbe acquisito alcuna notorieta e
mancherebbe, percio, ogni potenzialitd confusoria presso il pubblico nell’adozione da parte di altri di un segno
uguale o simile (VANZETTI-DI CATALDO). Di conseguenza, la tutela anticonfusoria ¢ territorialmente
limitata all’ambito dell’effettiva notorieta del segno.

La confondibilita di un prodotto o di una attivita di impresa va accertata in relazione
alle conseguenze che I’atto concorrenziale possa avere sul c.d. consumatore medio
dotato di ordinaria diligenza, tenendo conto che questi, di regola, non effettua le pro-
prie scelte in base a mirate e documentate valutazioni comparative fra prodotti, bensi
confrontando la realtd con il ricordo di precedenti esperienze attraverso una stima
complessiva che prescinde da elementi marginali di differenziazione rilevabili solo ad
un esame attento. Quando I’atto concorrenziale sia in grado di ingenerare confusione
nel consumatore medio esso sara dunque perseguibile.

Va tuttavia precisato che il consumatore medio a cui si fa riferimento va individuato
tenendo conto anche della destinazione abituale di un prodotto con la conseguenza che
se la cerchia dei destinatari € particolarmente qualificata sul piano professionale cio
puo portare ad escludere la potenzialita confusoria dell’atto.

11 carattere confusorio con riguardo al mercato di riferimento

1l carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero «rile-
vante»), ossia a quello nel quale operano o (secondo la naturale espansivita delle attivita economi-
che) possono operare gli imprenditori in concorrenza, occorrendo di volta in volta stabilire, nelle
singole vicende, anche ai fini del preuso, se gli imprenditori in conflitto offrano prodotti destinati a
soddisfare la stessa esigenza di mercato alla medesima clientela (Cass., 15 febbraio 2005, n. 3040).

B) La prova della validita dei segni distintivi atipici

Non esistendo, per i segni distintivi atipici, un sistema di registrazione e, quindi, una
presunzione di «validita» del segno, I’onere di provare la presenza in esso dei requisiti
di tutelabilita gravera, secondo i principi generali, su colui che ne invoca la tutela.
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Tuttavia, se cio non pone problemi per ’uso e la notorieta, in quanto fatti positivi, altret-
tanto non puo dirsi per la novita, essendo quasi impossibile dimostrare che non esistono
sul mercato segni confondibili con quello di cui si chiede la tutela; sara, percio, la parte
che nega la tutelabilita del segno a dover provare la preesistenza di segni confondibili.
La presenza della capacita distintiva (originalita), infine, non & oggetto di prova ma
piuttosto di una valutazione del giudice sulla base del notorio, venendo qui in rilievo
fatti appartenenti alla comune esperienza (art. 115, 2° comma, c.p.c.).

C) La relativita della tutela

pio della relativita o specialita della tutela. Ci0 significa che, ai fini dell’applicabilita
dell’art. 2598 c.c., deve esserci confondibilita anche sotto il profilo merceologico o
del tipo di attivita svolta.

Parte della giurisprudenza, inoltre, sostiene la necessita che i prodotti contrassegnati
da segni confondibili siano a loro volta in sé confondibili.

Tale conclusione, per0, ¢ respinta dalla prevalente dottrina che osserva che cio che I’art.
2598 c.c.richiede ¢ la confondibilita «con i prodotti e con I’attivita di un concorrente»:
¢, cosl, richiamata anche I’ipotesi di «prodotti in sé non confondibili ma che, per il fatto
di essere contrassegnati da segni confondibili e per il fatto di essere merceologicamente
affini, possono spingere i consumatori a ricondurli all’attivita di un imprenditore diverso
da quello al quale realmente competono» (VANZETTI-DI CATALDO).

L'illecito configurato dalle tre fattispecie di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. € essenzialmente un illecito di
pericolo: cio comporta che, per richiedere la tutela, non € necessario che si sia verificata realmente
confusione ma ¢ sufficiente la presenza di un ragionevole rischio di confondibilita.

3. L'uso di «<nomi o segni distintivi» confusori

A) Lambito della fattispecie ed i suoi rapporti con la tutela dei segni tipici

La prima delle tre fattispecie previste dall’art. 2598, n. 1, c.c. ¢ quella di chi «usa
nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri».

Con tale norma, il legislatore intende tutelare contro I’imitazione confusoria futti i
segni atipici che possono essere utilizzati a fini distintivi nell’attivita imprenditoriale,
con la sola eccezione della forma del prodotto o della sua confezione (che rilevano in
sede di imitazione servile).

Diritti di proprieta industriale titolati e non titolati
L’art. 2 del Codice della proprieta industriale introduce la distinzione tra diritti di proprieta
industriale cd. titolati e diritti non titolati.
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I primi sono quelli che si acquistano originariamente mediante brevettazione, registrazione o
negli altri modi previsti dal Codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di
proprieta industriale, conseguenti ad un’attivita amministrativa avente natura di accertamento
costitutivo.

I diritti non titolati sono quelli che sorgono non a seguito di una procedura avente carattere
costitutivo, ma in virtii della ricorrenza di determinati presupposti di legge il cui accertamento
giustifica la tutela come oggetto di privativa industriale dei segni distintivi diversi dal marchio
registrato, delle informazioni aziendali riservate, delle indicazioni geografiche e delle deno-
minazioni di origine.

Il Codice, all’art. 2,4° comma, prevede che: «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge,
i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine» .1l contenuto dell’articolo ¢ di notevole importanza
pratica, perche estende la sfera di operativita della tutela predisposta dal Codice anche ai segni
distintivi cosiddetti atipici, rendendo cosi possibile sanzionare in via diretta ed immediata
comportamenti in passato rilevanti unicamente nella prospettiva della concorrenza sleale.

Si discute, pero, se tra i segni menzionati dall’art. 2598 c.c. rientrino anche quelli gia
tutelati altrove dalla legge, ossia quelli fipici, come la ditta, I’insegna ed il marchio
registrato; in altri termini, ci si chiede se una contraffazione di ditta o di marchio regi-
strato, gia sanzionata specificamente dal Codice della proprieta industriale, costituisca
anche atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.

La stessa norma, facendo salve le disposizioni che concernono la tutela dei segni di-
stintivi, sembra ammettere la possibilita di un concorso delle due tutele.

Dotirina

Diverso, poi, ¢ il problema se queste ultime pos- contraffazione, prevedendo, all’art. 2599 c.c.,

sano anche essere oggetto di cumulo:

la giurisprudenza opta per la soluzione negati-
va: una volta invocata la tutela del segno tipico
— osserva — quella contro la concorrenza
sleale nulla vi aggiungerebbe e sarebbe percio
superflua;

la dottrina prevalente (GHIDINI, VAN-
ZETTI-DI CATALDO), al contrario, ritiene
configurabile il cumulo delle due azioni
nel processo e ne sottolinea I’utilita: sotto
il profilo sanzionatorio, infatti, I’azione di
concorrenza sleale & pitt ampia di quella di

I’emissione di «opportuni provvedimenti»
affinché vengano eliminati gli effetti dell’atto
confusorio nonché, all’art. 2600 c.c., la pre-
sunzione di colpa. Altra parte della dottrina
(FLORIDIA), ancora, ritiene che, sebbene il
cumulo tra le due azioni indicate sia incon-
figurabile in linea di principio, tuttavia puo
non solo ammettersi, ma sarebbe addirittura
necessario quando non ¢ ravvisabile una
sovrapposizione fra la normativa di tutela dei
segni distintivi e quella di tutela della lealta
della concorrenza.

B) Imitazione confusoria dell'altrui marchio registrato

Sebbene il marchio registrato rientri, come si ¢ detto, tra i «nomi o segni distintivi»
tutelati dall’art. 2598, n. 1, c.c.,la sua contraffazione non costituisce sempre e comunque
anche un atto di concorrenza sleale confusoria.

Mentre, infatti, il Codice della proprieta industriale protegge il marchio su tutto il
territorio nazionale, a prescindere dall’uso di esso e dall’estensione di tale uso, 1’art.
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2598 c.c.,invece, fa dell’uso anteriore del segno e della sua sovrapposizione territoriale
con quello dell’imitatore, due fatti costitutivi dell’illecito.

Ne consegue che non si potra agire in concorrenza sleale quando il marchio contraffatto
non sia stato usato o quando il suo uso sia territorialmente limitato in modo da non
creare una sovrapposizione (VANZETTI - DI CATALDO).

C) Imitazione confusoria dell'altrui ditta

La fattispecie contemplata dall’art. 2564 c.c. in tema di ditta regolare, ossia la confondi-
bilita «per I’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa e esercitata», corrisponde
con quella dell’imitazione confusoria prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c.

Le due norme, invece, sono diverse dal punto di vista delle sanzioni.

L’art. 2564 c.c., infatti, si limita ad imporre integrazioni o modifiche idonee a differen-
ziare la ditta del contraffattore; I’art. 2599 c.c., invece, in tema di concorrenza sleale,
prevede I’inibitoria, I’emanazione di opportuni provvedimenti per rimuovere gli effetti
dell’atto confusorio, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

Se, quindi, la contraffazione di ditta ¢ anche atto di concorrenza sleale confusoria, ¢
possibile cumulare 1’unica sanzione prevista dall’art. 2564 c.c. con quelle contemplate
nell’art. 2599 c.c. (e cid anche se sia stata esperita solo 1’azione di contraffazione).
L’unico problema si pone per la sanzione dell’inibitoria che sembra essere incompatibile
con quella, della stessa natura ma pil limitata, dell’ordine di modifica o integrazione
di cui all’art. 2564 c.c.

Tra le due norme, la dottrina attribuisce prevalenza all’art. 2564 c.c., in quanto norma
speciale, con la conseguenza che, in caso di concorrenza sleale per contraffazione di ditta
regolare, I’inibitoria non potra superare i limiti di tale articolo (VANZETTI - DI CATALDO).

Quanto detto per la ditta ha valore anche per la contraffazione della ragione o denominazione
sociale e dell'insegna.

D) La tutela dei segni atipici

Tra i segni atipici utilizzabili a fini distintivi in un’attivitd imprenditoriale, i pit im-
portanti sono:

— laditta irregolare;

— il marchio di fatto.

Si parla di ditta irregolare nel caso della ditta che, in contrasto con I’art. 2563 c.c.,
non contiene né il nome né la sigla dell’imprenditore. Si & sostenuto (CASANOVA)
che tale segno, a causa della sua irregolarita, non rientri tra quelli protetti dall’art.
2598, n. 1, c.c.iquali devono essere, in base a questa norma, «legittimamente usati».
Ladottrina prevalente, invece, interpreta I’espressione «legittimamente usati» nel senso
che deve trattarsi di «segni il cui uso non violi diritti dei terzi»; ove ricorra tale con-
dizione, quindi, anche la ditta irregolare rientra tra i «nomi o segni distintivi» protetti
dall’art. 2598 c.c. (VANZETTI-DI CATALDO).
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Trova la propria tutela in questa norma anche il marchio di fatto (ossia non registrato). La con-
traffazione di tale marchio, infatti, non & altro che un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria.

Gli altri segni suscettibili di tutela ex art. 2598, n. 1, c.c. sono:

— la sigla, se non corrisponde alla ditta e se non & costituita dalle iniziali di parole di uso comune
nel linguaggio professionale;

— I'emblema, se non costituisce I'oggetto di un marchio registrato;

— gli slogan, qualora assumano carattere distintivo.

La tutela del domain name

L’uso di un domain name su Internet che riproduca un marchio registrato da altra societa e da
essa stessa utilizzato quale domain name per la fornitura di servizi sulla rete telematica, oltre ad
integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed
¢ pertanto illegittimo, in quanto attivita idonea a creare confusione tra gli utenti limitatamente
ai servizi resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attivita (in tal senso si & espressa
la giurisprudenza prevalente).

Accanto all’ipotesi di uso abusivo di un marchio come nome di dominio, si deve considerare
Iipotesi di utilizzo di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, mediante la diffusione di
messaggi allocati in siti Internet. Questo ¢ un modo per ingenerare nella clientela confusione
sulla effettiva provenienza dei prodotti e sulla identita personale dell’imprenditore, determinando
sicuramente perdita e sviamento di clientela data la capillare diffusione del sistema telematico.
In proposito, non puo tralasciarsi di considerare come il Codice della proprieta industriale,
recependo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, che ne hanno da sempre
evidenziato la natura di segni distintivi, ha per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento
una disciplina di diritto sostanziale dei nomi a dominio, occupandosi della materia in varie
norme dell’articolato codicistico. Essi, pertanto, al pari degli altri segni distintivi, godono
della protezione accordata dal Codice stesso a tutela delle posizioni di privativa industriale.
Da ultimo, il D.Lgs. 13-8-2010, n. 131 ha sostituito la precedente dicitura di «nome a dominio
aziendale» con quella di «nome a dominio di un sito usato nell’attivita economica» . Si tratta di
una modifica lessicale, infatti, nel distinguere i nomi a dominio rientranti nella disciplina della
proprieta industriale da quelli che sono totalmente estranei a tale disciplina, perché usati come
segni di identificazione personale o, comunque, in contesti che non hanno nulla a che vedere
con lo svolgimento dell’attivita economica, ¢ sembrato preferibile parlare di «nome a dominio
usato nell’attivita economica». La protezione, quindi, riguarda tutti i casi in cui un segno sia
utilizzato per finalita economiche, anche al di fuori di un’attivita di impresa.

4. L'imitazione servile

Lart. 2598, n. 1, c.c. contempla, come seconda delle tre fattispecie, la cd. imitazione
servile, sancendo che compie atti di concorrenza sleale chiunque «imita servilmente i
prodotti di un concorrente».

Tale formula che, ad una prima lettura, sembrerebbe vietare qualsiasi imitazione degli
altrui prodotti, purché fedele e pedissequa, ¢ stata nel tempo oggetto di interpretazioni

sempre piu restrittive.
Un primo limite concerne le parti del prodotto la cui imitazione puo definirsi illecita. Consi-
derando, infatti, che I’imitazione servile & inserita in un contesto che tratta della concorrenza
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confusoria, deve ritenersi vietata dalla norma soltanto I’imitazione delle parti appariscenti,

esterne del prodotto in quanto solo I’imitazione di esse puod, appunto, ingenerare confusione

in chi guarda il prodotto.

In tema di imitazione servile, dunque, i segni distintivi sono costituiti dalla forma esteriore del

prodotto o anche dalla confezione di esso (segni distintivi tridimensionali).

La forma (o la confezione), inoltre, per essere oggetto di tutela deve possedere i seguenti requisiti:

— la novita;

— loriginalita;

— la notorieta al mercato (potendo la confusione prodursi solo in quanto la forma imitata sia gia
nota al consumatore).

Un secondo limite all’ampia portata del divieto di imitazione servile deriva dall’esigenza
di coordinarlo con il sistema brevettuale.

Caratteristica essenziale di tale sistema e I'imposizione, ad opera del legislatore, di precisi limiti
temporali alla durata dei brevetti per garantire cosi I'acquisizione delle innovazioni tecniche ed
estetiche al patrimonio culturale collettivo.

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto 1’interesse a che 1’imitatore non crei
confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale
acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione.

Tale interesse, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché
frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza
del brevetto, sia perché non ¢ invocata la tutela della privativa), puo ritenersi soddisfatto
dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produt-
tore o comunque una denominazione diversa, ovvero dalla presentazione del prodotto
con la precisa indicazione che lo stesso ¢ fabbricato da un diverso imprenditore. Ai
fini della confondibilita, non puo quindi attribuirsi alcun rilievo alle forme non visibili
esteriormente, quali quella del contenuto di una scatola, che non costituiscono forma
individualizzante (Cass., 19-1-2006, n. 1062).

In questa sede interessa soprattutto considerare la registrazione di disegni e modelli ed il
brevetto per modello di utilita, in quanto riguardano essenzialmente la forma del prodotto
e cio¢ proprio I’oggetto della tutela contro 1’imitazione servile. Orbene: la durata della
registrazione per modello e disegno industriale & di cinque anni (prorogabile fino ad un
massimo di venticinque), mentre quella del brevetto per modello di utilita ¢ di dieci anni.
Per quanto riguarda disegni e modelli, bisogna tener conto della durata del diritto di
utilizzazione economica per diritto d’autore di cui all’art. 44 del Codice della proprie-
ta industriale, come modificato dal D.L. 10/2007, conv. in L. 46/2007, secondo cui:
«I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta
la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o
dopo la morte dell’ultimo dei coautori».

Superati questi limiti di tempo, le forme dei prodotti in cui consistono le innovazioni,
possono essere liberamente imitate da chiunque, in quanto di pubblico dominio.
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L’alternativita delle tutele

L’art. 2598, n. 1, c.c. concede contro I’imitazione servile una tutela potenzialmente perpetua;
pertanto, chi adotta una forma distintiva per il proprio prodotto potra vietare a chiunque di
imitarla senza limiti di tempo.

Considerando, a questo punto, che le forme distintive dei prodotti possono rivestire i caratteri
propri dei modelli di utilita e dei modelli e disegni industriali, emerge la zona di sovrapposi-
zione tra le due discipline.

Per evitare, allora, una totale disapplicazione delle norme sui brevetti, si ¢ affermata la neces-
sita di interpretare restrittivamente il divieto di imitazione servile, nel senso di escludere dal
suo ambito applicativo tutte le forme, funzionali ed ornamentali, idonee a costituire oggetto
di protezione brevettuale e, come tali, gia tutelate nei limiti temporali stabiliti dalla legge. In
particolare si & giunti a sostenere che 1’accoglimento della domanda di concorrenza sleale sia
subordinato all’accertamento che la forma imitata non sia suscettibile di tutela brevettuale e che
le forme suscettibili di costituire oggetto di registrazione come modello o disegno industriale o
di brevettazione come modello di utilita sono liberamente imitabili ove non siano state registrate
o non lo siano piu per la scadenza del relativo brevetto.

Al contrario la tutela ex art. 2958, n. 1, c.c. contro colui che si appropri delle caratteristiche
distintive di un prodotto, imitandole in modo servile, non presuppone che il prodotto imitato
abbia i connotati della novita od originalita necessari per la brevettabilita dello stesso e neppure
¢ esclusa, di per sé, dalla circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo ad attribuirne
’origine ad un determinato produttore, allorquando tale marchio, per le modalita della sua
utilizzazione, non adempia la sua funzione qualificante e distintiva.

A) Le forme funzionali

11 principio appena esposto sui rapporti fra tutela concorrenziale contro I’imitazione
servile e tutela brevettuale ¢ pacificamente accolto dalla giurisprudenza in ordine alle
forme utili o funzionali (forme che conferiscono una particolare funzionalita a macchine,
oggetti d’uso, utensili etc.).

Si sostiene, infatti, che tutte le forme utili che possono essere brevettate come modelli
di utilita e non lo sono state, o il cui brevetto ¢ scaduto, non possono essere tutelate
contro I’imitazione servile e sono percio liberamente imitabili.

Se ¢ lecito copiare I’idea funzionale altrui, non ¢ pero lecito copiare anche quelle forme
la cui riproduzione porrebbe in essere semplicemente 1’indistinguibilita dei prodotti
nel mercato cosi da consentire a chi copia non solo di avvantaggiarsi dell’idea, ma
anche dell’altrui avviamento pur se la forma non ¢ stata brevettata, ovvero il brevetto
sia scaduto.

Parte della dottrina, inoltre, osserva che esistono forme che sono si utili ma che non hanno suffi-
ciente originalita per essere brevettate. Queste, allora, devono ritenersi tutelabili contro I'imitazione
servile (VANZETTI-DI CATALDO).

Questione particolarmente dibattuta, poi, ¢ se ’esclusione dal divieto di imitazione
servile riguardi solo le forme utili inderogabili, necessarie al conseguimento della
funzionalita conferita al prodotto o si estenda anche a quelle fungibili, ossia sostituibili
da altre capaci di conseguire la stessa utilita.
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Dottrina

|

Secondo parte della dottrina, il problema non
va posto in questi termini. Cio che rileva in
proposito, infatti, non ¢ se una forma sia 0 meno
inderogabile, ma se una forma abbia 0 meno
portata innovativa. Ne consegue che, in assenza
di brevettazione, sono liberamente imitabili anche
le forme che, pur non essendo infungibili, sono
caratterizzate da un proprio concetto innovativo;
invece, sono tutelabili contro 1’imitazione servile
le forme utili che, oltre ad essere fungibili, appar-
tengono ad un medesimo concetto innovativo, gia
noto e non tutelato brevettualmente.

Tale tesi ha tratto spunto dal disposto normativo
di cui all’art. 2, 3° comma, della ormai abrogata
legge sui modelli (R.D. 25-8-1940, n. 1411) il
cui contenuto, puntualmente ripreso dall’art.
82, 3° comma, C.p.i. prevede che: «Gli effetti
del brevetto per modelli di utilita si estendono
ai modelli che conseguono pari utilita, purché
utilizzino lo stesso concetto innovativo». Da tale
norma, infatti, si desume che oggetto della tutela
brevettuale € il «concetto innovativo», con la
conseguenza che, in mancanza di brevettazione,
esso potra essere liberamente usato.

B) Le forme ornamentali

Il problema del coordinamento tra la tutela brevettuale limitata nel tempo e quella
potenzialmente perpetua del divieto di imitazione servile si pone anche per le forme
ornamentali (forme destinate a migliorare I’estetica dei prodotti, conferendo loro un
particolare ornamento).

La giurisprudenza della Suprema Corte ebbe ad affermare, in passato, la piena equi-
parazione, sotto tale profilo, delle forme ornamentali alle forme utili, giungendo, cosi,
a sostenere che possono essere tutelate contro 1’imitazione servile soltanto le forme
totalmente prive di carattere ornamentale ossia le forme brutte, sgradevoli dei prodotti.
Aderire a tale tesi, tuttavia, significherebbe cancellare il divieto in questione, essendo
quasi impossibile ipotizzare che un imprenditore chieda la tutela di una forma brutta.
Parte della dottrina e la giurisprudenza pit recente hanno, percio, individuato uno spazio
di effettiva operativita al divieto di imitazione servile, limitando il novero delle forme
suscettibili di brevettazione come modello industriale alle sole forme che presentino
una portata innovativa che si configura quasi come «momento di rottura» rispetto
all’estetica affermata in quel settore merceologico (FLORIDIA). Tale orientamento
sembra confermato peraltro dal Codice della proprieta industriale che, agli artt. 32
e 33, subordina la registrabilita di disegni e modelli alla sussistenza dei due requisiti
della novita e del carattere individuale. In mancanza di tali requisiti si esclude la bre-
vettabilita della forma estetica: forme che, pur essendo esteticamente piacevoli, non
rappresentando una novita non sono brevettabili, ma restano tutelabili, in perpetuo,
contro le servili imitazioni ex art. 2598, n. 1, c.c., se posseggono carattere distintivo.

5. Gli «altri mezzi» idonei a creare confusione

La terza fattispecie dell’art. 2598, n. 1, c.c., reprimendo gli «altri mezzi» con cui si
compiano atti confusori, rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore
intende escludere la liceita di qualsiasi atto confusorio.
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Poiché, pero, gli atti confusori richiedono, per compiersi, I’'uso di segni distintivi
confondibili e sono percio riconducibili alla prima parte della norma, 1’applicazione
giurisprudenziale della fattispecie in esame ¢ estremamente rara e concerne di solito
ipotesi di appropriazione di segni distintivi inusuali, quali ad esempio:

’uso, sui furgoni per la distribuzione dei prodotti, di colori identici a quelli utilizzati
dal concorrente;

I’imitazione delle caratteristiche esteriori degli altrui stabilimenti;

I’uso di fotografie di prodotti altrui nel proprio materiale pubblicitario;

la copiatura di cataloghi o dépliant.

Cosa si intende per confondibilita?
(par. 2)

In relazione a quali elementi va accertata la confondibilita di un prodotto o di
un’attivita di impresa?
(par. 2)

Come ¢ tutelata I’imitazione confusoria dei segni atipici?
(par. 3)

Cosa ¢ previsto in caso di concorrenza sleale per contraffazione di ditta regolare?
(par. 3)

La contraffazione del marchio di fatto costituisce un’ipotesi di concorrenza
p

sleale?
(par. 3)

Che tipo di tutela € concessa contro I’imitazione servile?
(par. 4)

Quali rapporti ci sono tra tutela concorrenziale contro I’imitazione servile e tutela

brevettuale?
(par. 4)
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capitolo 4| Denigrazione
e appropriazione di pregi

| 1. Generalita. - 2. La denigrazione. - 3. Casi di denigrazione. - 4. L'appro-
priazione dei pregi.

1. Generalita

Il n. 2 dell’art. 2598 c.c. disciplina due diverse ipotesi di concorrenza sleale:

— la denigrazione;
— Vappropriazione di pregi.

Secondo la norma in esame, infatti, compie atti di concorrenza sleale chiunque «dif-
fonde notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un
concorrente».

La teoria del consumatore sovrano

La formulazione letterale della norma in esame non consente di distinguere se il discredito che
legittima I’ attivazione della tutela giudiziale del diritto alla lealta dalla comunicazione aziendale
sia provocato da notizie vere o false oppure da apprezzamenti fondati o infondati (FLORIDIA).
In un secondo momento, la formula dell’art. 2598, n. 2 fu valorizzata (ASCARELLI) facendo
leva sul concetto del «consumatore sovrano», e cioe sulla base dell’esigenza di impedire agli
esercenti I’attivita economica di interferire sulla formazione libera e spontanea del giudizio
critico da parte dei consumatori e degli utenti.

In altri termini, il divieto assoluto di «parlare male» dei prodotti e dell’attivita del concorrente
impone ai produttori di limitare la propria comunicazione aziendale all’illustrazione dei propri
prodotti e dei propri servizi e, al contempo, impone loro di astenersi dal riferirsi direttamente
ai prodotti e ai servizi concorrenti.

2. La denigrazione

La denigrazione, come si ¢ appena visto, consiste nella diffusione di notizie ed ap-
prezzamenti sui prodotti e sull’attivita di un concorrente, idonei a determinarne il
«discredito» (vale a dire la perdita o la diminuzione della fiducia di cui un’impresa
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ed i suoi prodotti godono sul mercato) e a procurare, cosi, «un danno concorrenziale»
(dovuto ad esempio alla perdita di clientela o addirittura dei dipendenti, a difficolta di
rapporti con i fornitori etc.).

Per diffusione di notizie e di apprezzamenti negativi non deve intendersi solo la di-
vulgazione di questi ad una pluralita di soggetti, ma anche la comunicazione ad un
solo soggetto o ad «una cerchia ristretta di persone», sempreché ne derivi un danno
concorrenziale (rileva, a tal proposito, anche la perdita di un singolo affare se ¢ la con-
seguenza di una notizia screditante) (GUGLIELMETTI, VANZETTI-DI CATALDO).

La Cassazione, invece, ha rilevato che la concorrenza sleale di cui all’'art. 2598, n. 2, c.c., consi-
stente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull’attivita altrui in modo idoneo a determinarne
il discredito, richiede un’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralita di persone, e non &
pertanto configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori
nell’ambito di separati e limitati colloqui (Cass., 30-5-2007, n. 12681).

Per notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita di un concorrente devono
intendersi, secondo una pill ampia interpretazione della formula, anche notizie sullo
stato di dissesto o di difficolta economiche dell’impresa concorrente (perché possono
determinare per quest’ultima un danno concorrenziale) oppure notizie attinenti alla
personale reputazione del concorrente nel caso possano avere riflessi concorrenziali.

Non &, invece, atto di denigrazione la diffusione di notizie strettamente «personali», attinenti, ad
esempio, a comportamenti familiari o sociali, che sotto il profilo concorrenziale sono indifferenti.

Liceita di notizie e apprezzamenti veritieri

Questione molto discussa in giurisprudenza ed in dottrina ¢ I’ammissibilita della cd. exceptio

veritatis, cio¢ la liceita delle notizie e degli apprezzamenti veritieri:

— secondo alcuni (ASCARELLI, MINERVINI), la diffusione di notizie, anche se vere, che
comporti denigrazione, € vietata;
secondo la dottrina dominante (VANZETTI-DI CATALDO, GHIDINI, FLORIDIA) e gran
parte della giurisprudenza, invece, la diffusione di notizie vere, anche se comporti il discre-
dito del concorrente, puo ritenersi lecita, sempre che si tratti di notizie ed apprezzamenti
non soltanto rigorosamente veri ma anche esposti in modo obiettivo poiché suffragano il
diritto del consumatore alla formazione di un giudizio completo.

Per quanto attiene al soggetto leso dall’attivita denigratoria, la dottrina ha precisato che
solo I'imprenditore che risulti obiettivamente identificabile come fonte dei prodotti,
autore dell’attivita o titolare dell’impresa oggetto della denigrazione, sara legittimato
ad agire per concorrenza sleale (VANZETTI-DI CATALDO). Nel caso si tratti della
denigrazione di un genere di prodotti, che crei un effetto screditante in capo a tutti
i produttori di quel bene, la legittimazione ad agire per denigrazione sara estesa a
ciascuno degli imprenditori della categoria, nonché alle associazioni di categoria, ai
sensi dell’art. 2601 c.c.
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3. Casi di denigrazione

A) Comparazione e pubblicita comparativa

L’art. 2598, n. 2 considera come concorrenza sleale il comportamento di chi diffonde
notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita di un concorrente, idonei a determi-
narne il discredito. Secondo I’opinione comune, rientra in tale fattispecie non solo la
pubblicita non avente altro fine che quello di screditare i prodotti e I’attivita dei concor-
renti, ma anche la pubblicita volta a confrontare i prodotti o servizi pubblicizzati con
quelli di uno o pill concorrenti per far risaltare la superiorita o maggior convenienza
degli uni rispetto agli altri.

In passato, pur in assenza di un riferimento esplicito, era considerata illecita la pubblicita
comparativa, consistente nel raffronto del proprio prodotto con quello di un concor-
rente,con una valutazione positiva del primo ed una conseguente valutazione negativa
(anche implicita) del secondo. Piu precisamente, tale forma pubblicitaria era inclusa
nelle ipotesi di denigrazione del prodotto altrui e, dunque, sanzionata come forma di
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 2, ovvero come ipotesi di agganciamento
ricondotta in alcuni casi all’art. 2598, n. 2, seconda parte.

La pubblicita comparativa, quindi, era considerata inammissibile indipendentemente
dalla verita dei fatti affermati e dalla continenza degli apprezzamenti.
Quest’orientamento ¢ stato criticato da una parte della dottrina alla fine degli anni
’60, sulla base della considerazione che la pubblicita comparativa, aumentando le in-
formazioni a disposizione del pubblico dei consumatori e la trasparenza del mercato,
favorisce la concorrenza e la capacita di scelta dei consumatori.

Attualmente la pubblicita comparativa ¢ considerata lecita entro i limiti imposti dall’art. 4
del D.Lgs. 145/2007 che ha precisato per essa ulteriori condizioni di liceita, che si vanno ad
aggiungere a quelle specificate dal Codice del Consumo, nonché una piu pregnante tutela
amministrativa e giurisdizionale (di competenza dell’ Autorita garante della concorrenza
e del mercato) nei casi in cui la pubblicita comparativa debba considerarsi ingannevole.

La pubblicita comparativa ¢ considerata lecita quando:

non si presenta ingannevole;

confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
obiettivi;

confronta oggettivamente una o piu caratteristiche essenziali e verificabili di tali
beni o servizi;

non ingenera confusione sul mercato;

non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni, altri segni distintivi,
beni o servizi di un concorrente;

non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta connessa al marchio, alla deno-
minazione o ad altro segno distintivo di un concorrente;

non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione depositati.
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B) Diffida

La diffida & una comunicazione con la quale si invita perentoriamente un certo soggetto
o una pluralita di soggetti a non tenere un determinato comportamento che costituisca
(o costituirebbe) violazione di un diritto del diffidante.

Quando una diffida di questo tipo ¢ indirizzata solo a chi sta attuando (o sta per attuare)
un comportamento ritenuto illegittimo, e quindi non ¢ portata a conoscenza di altri,
essa non avra alcuna efficacia screditante; ma se la diffida viene rivolta a soggetti
diversi, solitamente a mezzo stampa (ai clienti dell’imprenditore, invitati con essa a
non acquistare i prodotti di un determinato concorrente a causa di quel comportamento
illegittimo, motivo della diffida stessa), potra porsi un problema di liceita o di illiceita
secondo la norma in esame: la diffida, sostanzialmente, sara considerata lecita o illecita
in base alla valutazione della sua veridicita, consistente nell’accertamento dell’illecito
che viene imputato al concorrente (VANZETTI-DI CATALDO).

C) Diffusione di notizie su procedimenti e provvedimenti giudiziari

La liceita della diffusione di notizie su procedimenti giudiziari, intrapresi da un im-
prenditore nei confronti di un concorrente, dipende dall’esito del giudizio dovendosi
negare nel caso in cui I’attore risulti soccombente.

Per quanto riguarda, poi, la pubblicazione di provvedimenti giudiziari (che non sia stata di-
sposta dall’autorita giudiziaria), essa va considerata lecita, tranne nei casi in cui sia fuorviante
per i destinatari circa il vero contenuto del provvedimento (VANZETTI-DI CATALDO).

D) Legittima difesa

Anche per la concorrenza sleale, configurata come un aspetto dell’illecito aquiliano, si parla
di legittima difesa e ciog si sostiene che I’illiceita del comportamento vietato puo essere
esclusa se esso sia stato posto in essere per reagire al comportamento illecito del concorrente.

L’agire in legittima difesa, in caso di denigrazione, ¢ subordinato a due condizioni:

— le notizie diffuse devono essere vere;

— la difesa deve essere proporzionata all’esigenza di dare notizia dell’aggressione
subita ai soggetti interessati (in genere alla clientela). La difesa deve essere, cioe,
obiettiva, non tendenziosa e moderata (VANZETTI-DI CATALDO).

4. Lappropriazione dei pregi

Lart. 2598 c.c., al n. 2, afferma che compie atti di concorrenza sleale anche chi «si
appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente».

Per pregi si intendono non delle entita materiali appartenenti all’impresa aggredita ma
delle qualita dell’impresa stessa o dei suoi prodotti; piul precisamente, costituiscono
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pregi «tutti i fatti riguardanti i caratteri dell’impresa, i risultati da essa conseguiti o le
qualita dei prodotti o dei servizi che per il pubblico rappresentino o possano rappre-
sentare motivi di apprezzamento positivo e quindi di preferenza dell’impresa e delle
sue prestazioni rispetto alle altre imprese» (AUTERI).

Con I’espressione appropriarsi di pregi deve, inoltre, intendersi ’autoattribuzione
di qualita e caratteristiche positive che in realta non si posseggono e che sono invece
presenti nei prodotti o nell’impresa di un concorrente (VANZETTI - DI CATALDO).
Rientra nella fattispecie in esame, ad esempio, il caso di chi si dichiari concessionario
o distributore ufficiale di una celebre marca, pur non essendolo a differenza di altri;
o il caso di chi dichiari di sottoporre i suoi prodotti al controllo di un istituto specia-
lizzato, pur non facendolo; o il caso di chi affermi la presenza nei propri prodotti di
una determinata materia prima pregiata che in realta non impiega, a differenza di altri.

A) Agganciamento alla notorieta altrui

Sempre nell’ambito dell’ «appropriazione di pregi», si parla di agganciamento alla noto-
rieta altrui, quando chi si propone al pubblico lo fa equiparandosi in modo esplicito ad
un concorrente noto o ai suoi prodotti, approfittando, cosi, del frutto dell’altrui lavoro
o investimento (ossia della conoscenza e del credito di cui quel prodotto o quell’im-
presa sono giunti a godere sul mercato stesso): si comprende bene come caratteristica
principale di tale fattispecie sia proprio la sua natura parassitaria.

Esempi classici di agganciamento sono:

— D’impiego sul proprio prodotto, oltre che del proprio marchio, del marchio altrui
preceduto dalla parola «tipo» o «modello» o simili (scarpe «tipo Tod’s», automobile
«tipo Fiat»);

— DI’immissione sul mercato di un nuovo prodotto con una forma analoga a quella di
un prodotto gia noto, anche se con un marchio denominativo del tutto diverso.

Liceita dell’agganciamento

Va rilevato, inoltre, che ’agganciamento viene ritenuto illecito anche quando i prodotti ag-
ganciati sono qualitativamente equivalenti o migliori di quelli trainanti: I’illiceita non dipen-
de, quindi, dalla veridicita o meno delle affermazioni. Essa, tuttavia, potra ritenersi esclusa
quando 1'uso del segno distintivo altrui sia necessario, ad esempio, per indicare le modalita
d’impiego del proprio prodotto, la sua destinazione a fungere da accessorio o pezzo di ricambio
(VANZETTI-DI CATALDO).

B) Altri casi di appropriazione dei pregi
La giurisprudenza riconduce nell’ambito dell’appropriazione di pregi altrui alcune
ipotesi come:

— la presentazione, come realizzazione propria, di un manufatto realizzato, invece,
da un concorrente (cio si verifica, ad esempio, con la pubblicazione o distribuzione
di dépliant e cataloghi con fotografie di prodotti altrui presentati come propri);
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— I’impiego di una falsa denominazione di origine alla quale vengono ricondotte
determinate caratteristiche e pregi del prodotto.

La fattispecie, prima contemplata dal D.Lgs. 19-3-1996, n. 198, e ora disciplinata dal Codice
della proprieta industriale che, all’art. 30, 1° comma, come modificato dal D.Lgs. 13-8-2010, n.
131, dispone: «Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali
in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, € vietato, quando sia
idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporta uno sfruttamento indebito della reputazione
della denominazione protetta, I'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché
I'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o sug-
geriscano che il prodotto stesso proviene da una localita diversa dal vero luogo di origine, oppure
che il prodotto presenta le qualita che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita
designata da un’indicazione geografica».

Prima dell'intervento del D.Lgs. 131/2010, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine
erano protette solo quando il loro uso fosse stato idoneo ad ingannare il pubblico. Ora, invece, la
tutela & estesa anche alle ipotesi in cui il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della repu-
tazione della denominazione protetta, anche se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al
quale si riferisce I'indicazione geografica o la denominazione di origine. Si & voluto cosi offrire alle
imprese una protezione piu efficace contro le forme piu moderne della contraffazione, nelle quali
rientrano anche le ipotesi di parassitismo non confusorio (es., I'adozione della denominazione
protetta accompagnata da espressioni quali «tipo», «modello» etc.), la cui illiceita & disposta dai
Regolamenti comunitari.

Chi sono i destinatari del messaggio appropriativo?

L’appropriazione di pregi, come gia si ¢ visto, si realizza mediante una comunicazione al mercato di un mes-
saggio relativo all’autoattribuzione di un pregio altrui. Tale comunicazione si compie, in genere, attraverso
lo strumento pubblicitario che ne da ampia diffusione; tuttavia, non si puo escludere I’illecito nei casi in cui
essa si rivolga solo ad un numero ristretto di soggetti o addirittura ad una singola persona.

Chi ¢ il soggetto leso dall’attivita denigratoria?
(par. 2)

E lecita la pubblicita comparativa?
(par. 3)

In quali casi la pubblicita ¢ ingannevole?
(par. 3)

A quali condizioni ¢ subordinato I’ agire in legittima difesa in caso di denigrazione?
(par. 3)
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5. Dacosa dipende la liceita della diffusione di notizie su procedimenti giudiziari?
(par. 3)

Con quali comportamenti ci si appropria dei pregi dei prodotti o dell’impresa di
un concorrente?
(par. 4)

Cosa si intende per «agganciamento alla notorieta altrui»?
(par. 4)




