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1.  Ambito di applicazione della norma

2.  Il tipo di prodotto

3.  Il “fornitore”

4.  I danneggiati legittimati ad agire

5.  La prova liberatoria del fornitore

6.  La richiesta del danneggiato

7.  L’azione giudiziaria del danneggiato verso il fornitore

Art. 117 – Prodotto difettoso

di UGO CARNEVALI

1.  Premessa: la tipologia dei difetti

2.  I difetti di fabbricazione: la “insicurezza” del prodotto

3.  La definizione di prodotto difettoso come prodotto “non sicuro”. Considerazioni generali

4.  Le circostanze di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 117 c. cons.

5.  Il prezzo del prodotto

6.  Le direttive europee in tema di sicurezza dei prodotti e il loro coordinamento con l’art. 117 c. cons.

7.  (Segue). Le direttive relative a specifiche categorie di prodotti. Le norme tecniche

8.  (Segue). La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Il rinvio alle norme tecniche

9.  (Segue). Conclusioni. Presunzione di sicurezza e legittime aspettative dei consumatori

Art. 118 – Esclusione della responsabilità

di UGO CARNEVALI

1.  Premessa

2.  La fattispecie di cui alla lett. a)

3.  La fattispecie di cui alla lett. b)

4.  La fattispecie di cui alla lett. c)

5.  La fattispecie di cui alla lett. d)

6.  La fattispecie di cui alla lett. e)

7.  La fattispecie di cui alla lett. f)

Art. 119 – Messa in circolazione del prodotto

di UGO CARNEVALI

1.  La rilevanza dell’art. 119 c. cons.

2.  La consegna all’acquirente o all’utilizzatore

3.  La consegna al vettore o allo spedizioniere

4.  La vendita forzata del prodotto difettoso

5.  I prodotti adibiti dal fabbricante ad uso proprio

Art. 120 – Prova

di UGO CARNEVALI

1.  La legittimazione attiva alla domanda di risarcimento

2.  A) Gli oneri probatori del danneggiato. L’individuazione del soggetto responsabile

3.  (Segue). La prova del difetto

4.  (Segue). La prova del danno

5.  (Segue). La prova della connessione causale tra difetto e danno

6.  B) Gli oneri probatori del produttore. Considerazioni generali

7.  (Segue). L’esclusione di responsabilità di cui all’art. 118, 1° co., lett. b), c. cons.

8.  Le spese della consulenza tecnica

Art. 121 – Pluralità di responsabili

di UGO CARNEVALI

1.  I produttori responsabili in solido. Produttori e soggetti estranei al processo produttivo

2.  (Segue). Il medesimo danno. La diversità dei difetti imputabili ai singoli fabbricanti

3.  La ripartizione del risarcimento tra i responsabili in solido: il regresso e i criteri di cui al 2° co.

4.  (Segue). Il regresso nei confronti delle imprese co-produttrici come sistema non ottimale di ripartizione del risarcimento tra corresponsabili

5.  (Segue). La predeterminazione negoziale della ripartizione del risarcimento tra imprese co-produttrici

6.  (Segue). Clausole di assunzione del rischio e clausole di manleva

Art. 122 – Colpa del danneggiato

di UGO CARNEVALI

1.  Difetto del prodotto e intervento di un terzo quali concause del danno

2.  Il concorso di colpa del danneggiato

3.  La c.d. assunzione del rischio

4.  La colpa del detentore della cosa danneggiata

Art. 123 – Danno risarcibile

di UGO CARNEVALI

1.  A) Il danno causato dalla morte o da lesioni personali. Il danno patrimoniale

2.  (Segue). Il danno non patrimoniale

3.  B) Il danno a cose diverse dal prodotto difettoso

4.  (Segue). La cosa diversa dal prodotto difettoso. Il problema del prodotto composto

5.  (Segue). La cosa diversa dal prodotto difettoso: la sua normale destinazione all’uso privato e il suo concreto utilizzo da parte del danneggiato

6.  C) La franchigia per il danno a cose

7.  D) L’opzione prevista dalla direttiva di introdurre un limite massimo al risarcimento del danno alla persona

Art. 124 – Clausole di esonero da responsabilità

di UGO CARNEVALI

1.  I “patti” di cui all’art. 124 c. cons.

2.  Il contenuto del “patto”

3.  La disciplina

4.  I “patti” tra produttori

Art. 125 – Prescrizione

di UGO CARNEVALI

1.  La ratio della norma

2.  Il momento d’inizio del termine di prescrizione

3.  (Segue). Il danno da emoderivati e il danno da farmaci

4.  L’onere della prova dell’avvenuta prescrizione

5.  La disciplina della prescrizione

6.  Prescrizione e diritto internazionale privato

7.  La prescrizione dell’azione di regresso tra più responsabili in solido

Art. 126 – Decadenza

di UGO CARNEVALI

1.  La ratio della norma

2.  Il momento d’inizio del termine di decadenza

3.  Questioni in tema di prodotto complesso e componente difettosa

4.  I fatti che impediscono la decadenza

5.  L’onere della prova dell’avvenuta decadenza

6.  Durata decennale della responsabilità e durata del prodotto

7.  La disciplina della decadenza ex art. 126 c. cons.

Art. 127 – Responsabilità secondo altre disposizioni di legge

Artt. 128-146 – Omissis

Allegati – Omissis

di UGO CARNEVALI

1.  L’origine dell’art. 127, 1° co., c. cons.: l’art. 13, direttiva 85/374/CEE

2.  Il coordinamento tra la normativa interna e la normativa di origine comunitaria: la tesi del livello minimo di tutela del consumatore

3.  La giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’art. 13, direttiva 85/374/CEE

4.  L’art. 127 c. cons. dopo le sentenze della Corte di Giustizia

5.  I danni cagionati da incidenti nucleari

6.  I prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988

RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA

D.LG. 30 GIUGNO 2003, N. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Diritto alla protezione dei dati personali

Artt. 2-3 – Omissis

Art. 4 – Definizioni

Artt. 5-10 – Omissis

TITOLO III

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I

REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 11 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati

Artt. 12-14 – Omissis

Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento

Artt. 16-22 – Omissis

CAPO III

REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23 – Omissis

Art. 24 – Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

Artt. 25-186 – Omissis

Allegati - Omissis

di MARCO ROSSETTI

Premessa linguistica

1.  Definizioni

2.  Contenuto del diritto alla riservatezza

3.  Il diritto all’oblio

4.  La tutela dei dati personali: definizioni e quadro normativo

4.1.  L’oggetto della tutela: la nozione di «dati»

4.2.  Le condotte fonti di responsabilità

4.3.  Le cause di giustificazione

5.  Il danno risarcibile

6.  Aspetti processuali
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LEGGI COLLEGATE

RESPONSABILITÀ CIVILE E ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO PER LESIONE DEL DIRITTO DI AUTORE E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

D.LG. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273

Artt. 1-124 – Omissis


Art. 125 – Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione(1)

[1] Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

[2] La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

[3] In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 17, 1° co., d.lg. 16.3.2006, n. 140.


Artt. 126-246 – Omissis

Per il commento v. sub Legge 22 aprile 1941, n. 633.


LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Artt. 1-157 – Omissis


Art. 158(1)

[1] Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

[2] Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

[3] Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, 1° co., d.lg. 16.3.2006, n. 140.


Artt. 159-206 – Omissis



commento di Paolo Pardolesi

Sommario: 1. Profili introduttivi. - 2. Il concetto di arricchimento da fatto illecito e le problematiche ad esso sottese. - 2.1. Le soluzioni prospettate dalla dottrina. - 2.2. I precorsi giurisprudenziali. - 3. L’invocata svolta legislativa. 4. La complessa genesi della retroversione degli utili nell’art. 125 c.p.i. - 4.1. (Segue). Valutazione quantitativa del rimedio risarcitorio? - 4.2. (Segue). Rimedio autonomo? - 4.3. (Segue). Necessità di un nuovo intervento legislativo? - 5. La retroversione degli utili ex art. 158 l. dir. aut. - 5.1. (Segue). Principali differenze con l’art. 125 c.p.i. - 6. Applicazioni pratiche. - 6.1. (Segue). Problematiche legate alla quantificazione della retroversione degli utili. - 6.2. (Segue). Una chiosa, con apertura comparativa.

1.  Profili introduttivi

Gli articoli in commento affondano la loro origine nell’esigenza di trovare una soluzione appropriata (o, quantomeno, credibile) alle problematiche sottese al concetto di arricchimento da fatto illecito (concernente le ipotesi in cui il vantaggio conseguito attraverso l’illecito sia molto maggiore rispetto alla perdita patita dalla vittima)1. Di recente, infatti, si è assistito ad un rimarchevole fenomeno di convergenza tra i formanti giurisprudenziale, dottrinale e legislativo sulla necessità di prevedere uno strumento innovativo che - liberandosi dalla rigidità strutturale dell’apparato rimediale nostrano - sia in grado di svolgere una funzione tanto deterrente quanto sanzionatoria.

Prima di esaminare i passaggi che hanno scandito questo percorso “virtuoso” (e, per la verità, insolito), vale la pena anticipare fin da ora come l’intervento ultimo del nostro legislatore non solo raccolga e rilanci le denunce echeggiate in giurisprudenza e dottrina; ma, per altro verso, postuli implicitamente un ulteriore sforzo - di matrice comparatistica - verso la ricezione di soluzioni pragmatiche già rodate in altri contesti (e, in quanto tali, in grado di indicare la strada da intraprendere al fine di risolvere, una volta per tutte, i dubbi e le perplessità che ancora affliggono il tentativo di dar ingresso ad una logica funzionale di retroversione degli utili). Mi riferisco, in particolare, allo strumento rimediale dei disgorgement damages che - in virtù del ruolo di legal response verso le ipotesi di arricchimento da fatto illecito - occupa un ruolo di assoluto rilievo nel panorama rimediale dei sistemi di common law2. Per inciso, reificando il principio secondo cui a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di trarre profitto dal compimento di una condotta illecita, tale articolazione rimediale conferisce alla vittima la possibilità di colpire con vigore l’autore dell’illecito esponendolo al rischio di dover riversare l’intero guadagno derivante dalla sua attività contra ius. In breve, nelle sue pieghe si delinea una duplice peculiarità funzionale - da un lato, quella punitivo/sanzionatoria (volta a combattere la realizzazione di profitti attraverso il compimento di atti illeciti) e, dall’altro, quella preventiva (mirante ad evitare che altri soggetti siano incentivati al perseguimento di comportamenti analoghi) - in grado di farne un modello parasanzionatorio di assoluto appeal per il nostro sistema rimediale.

2.  Il concetto di arricchimento da fatto illecito e le problematiche ad esso sottese

Tradizionalmente l’eterogenea materia del risarcimento del danno (tanto in materia contrattuale che extra-contrattuale) si fonda sull’idea che l’autore della condotta illecita sia tenuto a risarcire la vittima per il danno arrecatole. Tuttavia, l’insindacabilità di siffatto principio - sebbene articolato sulla ratio in forza della quale a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di incidere negativamente sull’altrui sfera giuridico-patrimoniale senza il consenso del titolare - mostra evidenti crepe allorquando ad essere prese in esame siano le ipotesi in cui il vantaggio economico conseguito da chi abbia agito contra legem risulti di gran lunga più consistente, in termini di profitto, della perdita subita dal titolare del diritto (ovvero quelle arricchimento da fatto illecito)3. Non a caso, in ipotesi di tal fatta, restando ancorati alla tradizionale impostazione rimediale (si ritenga sufficiente, cioè, che l’autore dell’illecito sia tenuto “soltanto” al risarcimento del danno), si finirebbe per “premiare” oltremodo l’autore della condotta illecita. Pertanto, vien fatto di chiedersi se non sia più opportuno provvedere alla restituzione, in pro del titolare del diritto, della maggior somma fra il danno e il profitto realizzato in virtù della condotta illecita4. Proprio questi profili problematici, accentuati dall’“assordante” silenzio del legislatore (non a caso, attraverso una forzatura plateale, ma redditizia, si potrebbe affermare che l’arricchimento da fatto illecito si colloca, nella trama del codice, a mo’ di virtuale art. “2042½”: ovvero costituirebbe il “naturale” anello giuridico di congiunzione tra l’arricchimento senza causa e il fatto illecito), hanno spinto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi circa la necessità di prevedere soluzioni “alternative” che non fossero dirette solamente alla reintegrazione del maltolto, ma obbligassero l’autore dell’illecito a corrispondere al titolare del diritto leso il guadagno realizzato in virtù della sua condotta.

2.1.  Le soluzioni prospettate dalla dottrina

Un primo tentativo nella direzione testé cennata prende le mosse dal riconoscimento della «operatività, all’interno del nostro ordinamento, di un principio alla luce del quale imporre la restituzione dei profitti ottenuti mediante fatto ingiusto indipendentemente dall’impoverimento arrecato ed indipendentemente dallo stato soggettivo in cui l’autore del fatto si trovasse al momento della lesione»5. Per questa via, taluna parte della dottrina ha individuato, nell’analisi sistematica della disciplina prevista nell’art. 2032 c.c. in tema di gestione di affari altrui, le basi per prospettare una risposta concreta all’esigenza di ovviare alla (grave) zona d’ombra presente nel nostro apparato rimediale. In altre parole, la norma in parola - statuendo la possibilità che la ratifica dell’interessato produca, in relazione alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato nonostante questa sia stata compiuta da chi credeva di gestire un affare proprio - rappresenterebbe «la manifestazione di un più generale principio secondo cui il titolare di un patrimonio può sempre pretendere da colui che si ingerisca nel patrimonio medesimo il profitto così conseguito»6. Sicché chiunque abbia tratto un arricchimento in forza della lesione di un diritto altrui dovrebbe essere tenuto a trasferire alla vittima della lesione l’intero profitto realizzato indipendentemente dall’impoverimento arrecatogli (quindi, anche nell’ipotesi in cui tale impoverimento sia del tutto assente). Tale principio non scritto - di là dalla considerazione del profilo soggettivo dell’intenzionalità - affonda le sue radici nell’elemento oggettivo della violazione (o lesione) posta in essere dall’autore della condotta illecita a scapito della vittima della lesione7. Avvalendoci di tale impostazione, le norme sulla disposizione di beni altrui, quelle sul danneggiamento e sulla distruzione, nonché le disposizioni relative alla percezione dei frutti, ai miglioramenti, alle addizioni e alle riparazioni, «si ridurrebbero, (…) a mera estensione e/o specificazione di quel principio»8. Sulla scorta di tali osservazioni, la stessa accorta dottrina individua un duplice possibile effetto: lo spoglio del profitto illecitamente realizzato dall’autore dell’illecito e il perseguimento di una finalità preventiva/deterrente. L’operatività del principio di restituzione così teorizzata non ha mancato di sollevare osservazioni fortemente critiche9.

Tali critiche corrono lungo due binari paralleli: la prima fa leva sul rilievo che, in assenza di una preventiva opzione ordinamentale (ovvero di una precisa scelta di politica del diritto volta a conferire a ciascun interesse un ruolo preciso nell’ordinamento), la comparazione degli interessi in gioco mostrerebbe una “polivalenza” tale da rendere alquanto difficile ogni tentativo di scovare una soluzione conforme ai parametri di giustizia e di equità10; la seconda, invece, osserva che né la giustizia, né esigenze di pubbliche utilità richiedono che l’intero gain debba essere attribuito al soggetto leso - ben oltre i limiti del suo effettivo impoverimento - quando lo stesso sia stato conseguito in buona fede11.

Ecco, allora, profilarsi una soluzione intermedia, che - partendo dall’esame delle norme codicistiche in tema di restituzione - dovrebbe consentire l’operatività della regola di restituzione integrale dei profitti solo nelle ipotesi in cui la lesione (ed il conseguente arricchimento) siano frutto di comportamenti consapevoli dell’arricchito. Sicché, solo nel caso in cui il fine sanzionatorio trovasse giustificazione nello stato soggettivo di malafede dell’autore dell’ingerenza ingiustificata, la vittima della condotta illecita avrà diritto al recupero dei profitti realizzati; in caso contrario, invece, varrà un generale principio di remunerazione dell’iniziativa, basato «sulla struttura stessa dei rapporti economici di una società moderna, in quanto fondati non soltanto sui tradizionali fattori produttivi del lavoro (mano d’opera) e del capitale (materia prima), ma anche sul fattore iniziativa»12.

Per altra via, vi è stato chi ha individuato il presupposto imprescindibile per provvedere alla restituzione dei profitti illegittimamente conseguiti nel principio dell’arricchimento ingiustificato13: muovendo dall’idea per cui l’utile netto di una attività economica dovrebbe spettare al soggetto che in buona fede era stato autore dell’iniziativa, tale autorevole voce dottrinaria identificava l’obbligo, a carico di colui che avesse agito in malafede, di riversare l’ingiustificata locupletazione alla vittima della lesione anche oltre i limiti del danno subito14.

Infine, a conclusione di questa succinta ricognizione dei percorsi dottrinali finalizzati a superare l’inadeguatezza della responsabilità civile per le ipotesi in cui il beneficio conseguito dall’autore dell’illecito sia molto maggiore delle perdite patite dal soggetto leso, occorre volgersi a quella parte della dottrina che, avvalendosi della disciplina dei frutti15 e dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario16, riteneva desumibile una soluzione più efficace, in grado di garantire tanto il risarcimento alla vittima del danno subito a causa della condotta illecita quanto di fungere da vero e proprio deterrente verso il “violatore” impedendogli di trattenere il profitto realizzato attraverso la lesione dell’altrui diritto.

2.2.  I percorsi giurisprudenziali

Alla luce di questa ricognizione dei principali orientamenti dottrinali, volgiamo l’attenzione all’analisi delle soluzioni prospettate dal formante giurisprudenziale. Anche in questo caso, la necessità di superare l’impasse legislativo che caratterizza il nostro ordinamento giuridico ha spinto le corti nostrane ad elaborare soluzioni differenti (quanto complicate) tra le quali spicca, senz’ombra di dubbio, il tentativo di attuare un’esegesi estensiva dell’art. 158 l. dir. aut.17, in forza della quale la locuzione «risarcimento dei danni» (contenuta nella stesura originale dell’art. 158 l. dir. aut.)18 potesse essere interpretata in modo conforme all’art. 45 TRIPs19. Più in chiaro, l’accento veniva posto sulla reale opportunità che le tecniche restitutorie potessero essere indirizzate al recupero dei profitti illegittimamente realizzati dall’usurpatore. Due le argomentazioni a sostegno: I) la prima muoveva dal convincimento che la retroversione degli utili costituisse una regola minimale indeclinabile (da desumere, tra l’altro, in via interpretativa dal fatto che, nei lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941 n. 633, si era ritenuto di sopprimere, perché superfluo, l’art. 161 del disegno di legge secondo il quale «il titolare del diritto di utilizzazione può chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla percezione»20); II) la seconda argomentazione faceva leva sulla particolare interpretazione dell’art. 158 l. dir. aut. (formulata in primo grado dal Tribunale di Modena in merito ad un’ipotesi di contraffazione incolpevole del diritto d’autore)21, a tenore della quale l’espressione «risarcimento del danno» può essere riferita sia all’azione di risarcimento (ex art. 2043 c.c.), sia a quella di arricchimento senza giusta causa (ex art. 2041 c.c.), che - non necessitando degli estremi del dolo e della colpa - dà luogo al trasferimento nel patrimonio del titolare dei benefici economici attinti dall’utilizzatore illegittimo22. Tale interpretazione venne confermata in appello sul presupposto che, in caso di violazione incolpevole dei propri diritti, l’unica soluzione perseguibile dalla vittima della lesione sia quella di agire per ottenere un indennizzo pari all’arricchimento ottenuto dal danneggiante utilizzando illegittimamente l’opera altrui23.

La retroversione degli utili veniva così delineandosi, con contorni assai più definiti, come «una regola non infrequentemente utilizzata in materia di risarcimento dei danni da violazione del diritto d’autore»: una possibile risorsa rimediale alternativa rispetto al criterio (il c.d. giusto prezzo del consenso)24, di più larga applicazione giurisprudenziale, consistente nel commisurare «l’entità del risarcimento al compenso che il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera violata avrebbe presumibilmente ottenuto qualora gli atti di sfruttamento fossero stati da lui preventivamente autorizzati»25.

In questa prospettiva si colloca una recente decisione della Corte d’appello di Roma, intervenuta in materia di risarcimento del danno per violazioni del diritto d’autore: la vicenda concerne la violazione - posta in essere da parte della società titolare della licenza - dell’obbligo contrattuale di riprodurre e distribuire le opere del cantautore Renato Zero, secondo una suddivisione in raccolte che ne scandisce i tempi di evoluzione e maturazione artistica26. Anche in quest’ipotesi, il giudice di secondo grado (confermando per intero la decisione di prime cure) statuisce che la società appellante, realizzando abusivamente la produzione di una “nuova” raccolta, «ha conseguito un profitto che non le spettava», procurando in pari tempo all’autore «un danno corrispondente al guadagno che avrebbe potuto ottenere, ove avesse prodotto quella composizione come era suo diritto». La ratio di tale decisione (riprendendo un celebre orientamento del giudice di legittimità prima cennato) si risolve nel principio in forza del quale «il danno può essere liquidato, con un criterio minimale, salvo la prova di un maggior danno, in misura pari all’utile netto che l’utilizzatore abusivo del diritto d’autore ha conseguito con la pubblicazione illecita, per la ragione che quello stesso profitto avrebbe potuto conseguirlo il titolare del diritto di sfruttamento, ove avesse utilizzato direttamente la composizione»27.

Sulla stessa traiettoria si articola il caso concernente una società che - offrendo servizi di rassegna stampa elettronica ricomprensiva di autorevoli quotidiani e testate - era stata citata in giudizio da questi ultimi «poiché riproduceva in modo elettronico interi articoli di propri giornali, sistematicamente messi a disposizione della clientela sin dalla prima mattina (a partire dalle ore 6) del giorno di uscita dei giornali a mezzo di reti telematiche nello stesso formato e nel testo integrale della carta stampata»28. Il giudice di secondo grado, riconosciuta l’illiceità dell’attività svolta dalla società convenuta, la condannava ad un risarcimento del danno corrispondente al vantaggio conseguito con l’illecito. In particolare, l’organo di appello, pur ribadendo come l’equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al profitto conseguito da chi ha agito contra legem costituisca una regola soltanto tendenziale, pone l’accento sul fatto che, nella specifica materia della responsabilità extracontrattuale per illecita utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno o abusiva riproduzione di pregi del prodotto concorrente (mancando un parametro oggettivo in assenza di una determinazione convenzionale), il lucro cessante deve essere liquidato tenendo conto dell’elemento di maggior significato indiziario per la determinazione della misura e delle perdite dell’imprenditore ovvero del vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito29.

Naturalmente, il ricorso ad una determinazione equitativa del danno, scontando una natura quantomeno forzata, ha finito per pagare dazio in termini di certezza. Non di rado, infatti, i collegi giudicanti hanno optato per soluzioni diametralmente opposte. Emblematica, al riguardo, un’interessante sentenza di appello intervenuta su di un caso relativo al mercato delle motosaldatrici. Il collegio giudicante, consapevole di essere al cospetto di un settore di mercato ristretto e specialistico e, in quanto tale, poco influenzato da fattori soggettivi, statuiva che «coloro i quali si sono approvvigionati delle relative macchine dalla [società contraffattrice, Fimer], ove questa non avesse prodotto e messo in vendita tale macchine, le avrebbero acquistate dalla [società che aveva lamentato la contraffazione, Gen Set]». Pertanto, «pure facendo ricorso ad un criterio di liquidazione equitativa - reso legittimo dall’evidente impossibilità di dimostrare con precisione come il mercato si sarebbe comportato in una situazione diversa da quella realmente verificatasi -, è corretto ipotizzare che la Gen Set abbia subito un danno, per mancato guadagno, pari all’utilità conseguita dalla Fimer mediante la vendita di macchine delle quali essa non avrebbe invece dovuto far commercio». In altre parole: «poiché la quantità delle macchine vendute dalla Fimer nel periodo considerato (verificata dal consulente tecnico in primo grado) non è in contestazione, pare agevole pervenire alla liquidazione del danno (…) facendo riferimento all’utile che la stessa Fimer ha ricavato (a scapito della Gen Set) dalla vendita di quel numero di macchine»30.

Ancora una volta, però, questa soluzione sconta l’incongruenza di essere del tutto priva di riscontri sotto il profilo prettamente positivo. Prova ne sia il fatto che, come rilevato da attenta dottrina, in una successiva decisione di merito (relativa ad un caso di abusiva commercializzazione di dispense delle lezioni di un professore universitario)31, l’organo giudicante, piuttosto che ricorrere ad un dato certo e disponibile (ovvero il prezzo al quale il libraio vendeva le dispense), che avrebbe consentito un agevole ricorso al criterio del profitto dell’autore dell’illecito, ha preferito optare per la valutazione del danno in termini di «mancato profitto» del soggetto leso32.

Ecco, quindi, che la volontà - sotto la spinta armonizzatrice dell’Accordo TRIPs - di interpretare in maniera volutamente estensiva l’art. 158 l. dir. aut. non solo costituiva un’ulteriore riprova della sentita necessità di superare gli imbarazzi strutturali e strumentali del nostro apparato rimediale (soprattutto per le ipotesi in cui i profitti illeciti risultino molto maggiori rispetto alle perdite subite dal titolare del diritto), ma, al contempo, indicava in maniera evidente la strada da seguire: quella di un progressivo richiamo alle soluzioni adottate nell’ambito dell’Accordo TRIPs. I tempi erano ormai maturi per un intervento legislativo volto a mettere in ordine il quadro rimediale.

3.  L’invocata svolta legislativa

Tale apertura (o, meglio, il fenomeno di “convergenza” tra i formanti dottrinale e giurisprudenziale nella direzione di colmare le lacune individuabili nell’ordinamento giuridico italiano in tema di arricchimento da fatto illecito), testimoniando la non estraneità del nostro sistema rimediale all’idea di uno strumento in grado di spingersi oltre la mera dimensione compensativa (sulla scorta del cennato rimedio parasanzionatorio dei disgorgement damages), ha rappresentato la base di cui si è avvalso il legislatore per dare ingresso ad una figura rimediale in grado di garantire il duplice obiettivo di sanzionare l’autore dell’illecito e di dissuadere chicchessia dall’emulare tale condotta illegittima: mi riferisco alla retroversione degli utili di cui agli artt. 125 c.p.i. e 158 l. dir. aut.

4.  La complessa genesi della retroversione degli utili nell’art. 125 c.p.i.

Salutato come una delle iniziative più rilevanti varate negli ultimi anni in ambito legislativo, il Codice di Proprietà Industriale risponde alla necessità di semplificare e riordinare le molte leggi in vigore (di derivazione non solo nazionale, ma anche internazionale e comunitaria)33, «divenute di interpretazione sempre più difficile anche a causa della diversità dei linguaggi adoperati, ma soprattutto a causa dello sfilacciamento dei nessi sistematici e della necessaria coerenza delle singole disposizioni»34.

Una delle novità normative più affascinanti e, al contempo, “sofferte” di tale codificazione è rappresentata dell’art. 125, per la parte in cui affronta la delicata problematica del risarcimento del danno al cospetto di ipotesi di arricchimento da fatto illecito35. Più in chiaro: rispondendo all’evidente disagio circa l’inadeguatezza della responsabilità civile a fronteggiare le ipotesi in cui il vantaggio conseguito dall’autore dell’atto illecito sia maggiore rispetto alla perdita patita dal soggetto leso, la Commissione ministeriale ha introdotto una soluzione rimediale nuova, che parametra il risarcimento agli utili conseguiti dal contraffattore in violazione del diritto, privandolo, in buona sostanza, del guadagno per realizzare il quale ha posto in essere la condotta illecita36.

Nella prima stesura del 22 luglio 2003, il testo provvisorio del c.p.i. dedicava alla disciplina del risarcimento del danno l’art. 134, con il quale non solo si assicurava una indispensabile continuità con i principi guida in materia di risarcimento dei danni37, ma, rispondendo alle cennate pressioni provenienti da dottrina e giurisprudenza, si concedeva al titolare del diritto di proprietà industriale la concreta possibilità di chiedere “altresì” che gli venissero attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore38.

Siffatto intervento legislativo, però, costituiva solo il primo di una serie di passaggi che avrebbero caratterizzato l’introduzione dello strumento della retroversione degli utili nell’apparato rimediale nostrano. Già nel dicembre dello stesso anno, il legislatore mise nuovamente mano alla norma in questione (nel frattempo rinumerata come art. 125), prevedendo tanto una modifica di carattere formale (in forza della quale l’espressione «utili realizzati dal contraffattore», nel 2° co. dell’art. 125, veniva sostituito dalla formulazione «utili realizzati in violazione del diritto») quanto la novità di un 3° co. (di minore rilievo ai fini della nostra riflessione)39.

Un’effettiva riformulazione dell’articolo in questione si ebbe solo a seguito della terza stesura provvisoria del Codice (datata 10 settembre 2004) che - dando luogo ad un vero e proprio compattamento della chiusa del 1° co. e del 2° co. dell’originario art. 125 - ha prodotto il seguente risultato: all’originaria impostazione (secondo cui «il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile») si è aggiunta la direttiva che il lucro cessante sia valutato dal giudice «anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto».

Ben presto, però, la disposizione subì un ulteriore intervento modificativo, che ha sollevato non poche critiche, ascrivibili al progressivo abbandono dell’obiettivo di colmare la vistosa lacuna legislativa in tema di arricchimento da fatto illecito40. Mi spiego: con la stesura definitiva del c.p.i. (d.lg. 10.2.2005, n. 30), il legislatore delegato - dopo aver disposto che il mancato guadagno venga determinato dal giudice tenendo conto anche degli utili realizzati in violazione del diritto - specifica come tale voce debba contemplare anche il c.d. prezzo del consenso (quanto dire che il guadagno conseguito dall’autore della condotta illecita dovrà essere calcolato avvalendosi dei guadagni ottenuti illecitamente e, sia pure in via virtuale, dei costi “schivati” in virtù di quella specifica condotta)41. Proprio tale soluzione, però, ha innescato una serrata critica da quella parte della dottrina secondo cui il legislatore interno, operando in tal guisa, finisce per scartare lo strumento della “retroversione degli utili”42, limitandosi a costruire «una misura funzionale al recupero degli utili ma congegnata in termini risarcitori (…) piuttosto che una misura “oggettiva” sul modello dei Trips»43. In buona sostanza, secondo tale accorta voce dottrinale, si tratterebbe di un’occasione persa: il legislatore delegato, piuttosto che recepire uno strumento autonomo (la retroversione degli utili) che - seguendo le orme della normativa internazionale e della più claudicante normativa comunitaria44 - sia in grado di prescindere dall’elemento soggettivo, avrebbe preferito annoverarlo tra le possibili voci del risarcimento del danno45.

Infine - con il d.lg. 16.3.2006, n. 140, recante il recepimento della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (d’ora innanzi d.lg. enforcement) -, va in scena l’ultimo (almeno per il momento, visto la necessità «che la legge [venga] resa meno insicura, con qualche piccola aggiunta»)46 restyling dell’articolo in oggetto. La riformulazione ha comportato tre rilevanti novità: in primo luogo, si preannuncia - già nella rubrica dell’articolo in questione - una decisa separazione degli strumenti rimediali del «risarcimento del danno» e della «restituzione dei profitti»; in seconda battuta, si prevede un limite minimo alla liquidazione globale corrispondente al prezzo del consenso allo sfruttamento della creazione intellettuale protetta; infine, si configura la possibilità che la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione possa essere chiesta in alternativa rispetto al risarcimento del danno oppure - solo qualora gli utili da restituire eccedano la somma dovuta a titolo di risarcimento - in cumulo con i lost profits47.

Alla luce della complessa “genesi” dell’articolo in parola, alimentata da una formulazione quantomeno incerta, appare possibile prospettare due interpretazioni alternative su cui vale la pena porre l’accento: I) da un lato, quella che, muovendo dalla lettura congiunta del 1° e del 3° co. dell’articolo in commento, sembrerebbe dare il là ad una prospettiva prevalentemente risarcitoria volta ad implementare nel nostro apparato rimediale una figura giuridica innovativa (ossia, la c.d. retroversione degli utili) che, sulle orme della cennata figura dei disgorgement damages, sia in grado di colmare - in virtù della sua inclinazione punitivo/sanzionatoria - le inevitabili lacune individuabili in un sistema risarcitorio fondato sulla sola perdita subita dalla vittima della condotta illecita; e, II) dall’altro, quella che - facendo tesoro della modifica della rubrica, delle indicazioni dei consideranda del decreto enforcement e dell’incipit del 3° co. dell’art. 125 (ovvero, la locuzione: “in ogni caso”) - parrebbe dischiudere una nuova azione il cui ambito di applicazione - non trovando attuazione le norme in tema di risarcimento dei danni - debba essere limitato alle sole ipotesi di «contraffazione incolpevole».

4.1.  (Segue). Valutazione quantitativa del rimedio risarcitorio?

Sulla scorta di tali premesse, passiamo a considerare più nello specifico le cennate interpretazioni desumibili dall’ultimo wording dell’articolo in oggetto.

Tralasciando (solo per un momento) gli elementi che - come vedremo nel prosieguo di questo lavoro - si pongono alla base della lettura alternativa, la prima delle interpretazioni prospettabili intorno all’art. 125 (ossia quella che sembrerebbe essere diretta alla ricezione tout court dello strumento dei disgorgement damages) ruota intorno a due profili di assoluto rilievo: I) la possibile continuità con la penultima formulazione dell’art. 125 (a ben vedere, infatti, il 1° co. - menzionando tra le voci cui il giudice deve attingere per determinare il mancato guadagno da risarcire i «benefici realizzati dall’autore della violazione» - sembrerebbe confermare quanto menzionato nella stesura posta in essere con il d.lg. 10.2.2005, n. 30)48 e II) il decisivo passo compiuto nella direzione di colmare le lacune congenite al nostro ordinamento introducendo un innovativo strumento rimediale (d’altronde, nel 3° co. dell’articolo in rassegna viene prevista la possibilità per il titolare del diritto leso di chiedere «la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento» a prescindere dalla circostanza che questi abbia agito in buona fede o meno).

In altre parole, il legislatore - spingendosi oltre la previsione posta in essere tanto dalla normativa comunitaria (art. 13) quanto dall’originario art. 134 che, nella prima versione del Codice di proprietà industriale, prevedeva una misura per certi versi molto simile49 - fornisce alcune interessanti indicazioni concernenti, da un lato, il modus operandi e, dall’altro, la funzione dello strumento della retroversione degli utili. A ben vedere, infatti, tale innovativa traiettoria potrà essere invocata sia in alternativa al risarcimento del lucro cessante che nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento. Sicché, a differenza di quanto statuito nel 1° co., la logica compensatoria fondata sulla necessità di provvedere alla riparazione di un danno subito viene “soppiantata” da quella risarcitorio/sanzionatoria (volta ad ottenere l’utile illecitamente realizzato). Appare appena il caso di rimarcare come, in quest’ordine di idee, una volta che sia stata accertata la contraffazione e sia stata richiesta la restituzione degli utili, non rileva la circostanza che il titolare abbia subito un danno, né l’entità del danno stesso perché la misura in parola guarda unicamente al profit realizzato illecitamente dall’autore della condotta contra legem.

Per questa via, quindi, l’istituto di common law dei disgorgement damages parrebbe meno lontano: al pari di quest’ultimo, la retroversione degli utili - conferendo alla vittima la possibilità di ottenere un risarcimento basato non già sulla perdita subita, ma sul profitto realizzato dall’autore dell’illecito - sembrerebbe realizzare non solo una funzione deterrente (volta ad impedire che altri siano incentivati a compiere tali bad behaviours), ma anche una più marcatamente punitivo/sanzionatoria (diretta a colpire l’autore della condotta illecita proprio lì dove sperava di “farla franca”, privandolo dell’intero profitto realizzato illecitamente).

Muovendo da questa prospettiva - nonché dalla considerazione che la retroversione degli utili opera in alternativa non già al risarcimento del danno emergente, bensì a quello del solo lucro cessante (sì che, anche qualora il titolare del diritto di privativa chieda la restituzione dei profitti, le perdite in termini di danno emergente, in quanto debitamente provate, andranno comunque risarcite) -, parrebbe chiara la volontà del legislatore di escludere qualsivoglia funzione compensativa50. Del resto, oltre ad essere finalizzato a spogliare l’autore della condotta illecita dei profitti realizzati attraverso l’abuso di un diritto altrui, la conferma dell’inclinazione sanzionatoria di siffatto rimedio sembrerebbe potersi evincere dalla constatazione che la retroversione dei profitti possa essere cumulabile con il risarcimento del lucro cessante nella misura in cui essi eccedano la misura di quest’ultimo: per farla breve, anche dopo che sia stato compensato l’intero pregiudizio (sia in termini di danno emergente che di lucro cessante), il plus di arricchimento andrà comunque restituito al titolare.

Ecco allora prospettarsi con maggiore chiarezza quello che di primo acchito poteva apparire come una aporia prospettata dal restyling dell’art. 125 (ossia il diverso rilievo funzionale che assumono gli “utili” del contraffattore nel 1°51 e nel 3° co.52 dell’articolo in commento). Nel 1° co. il giudice, nell’esercizio del suo potere equitativo, ne tiene conto al fine di determinare la perdita subita dal titolare (quindi, come sottolineato dai consideranda del decreto enforcement, tale voce opera «unicamente come elemento sintomatico del mancato guadagno» ovvero alla stregua di un mero “indice” in funzione risarcitoria); nel secondo caso (ossia nel 3° co.), su richiesta del titolare della privativa (viene esclusa, pertanto, la possibilità che il giudice disponga discrezionalmente di siffatto rimedio), l’organo giudicante provvede direttamente alla determinazione dei profitti illeciti al fine di punire e disincentivare illeciti futuri della medesima portata.

Ne deriva una novità di non poco momento che (rispetto alle tradizionali risorse rimediali) trova la sua ratio nella matrice funzionale: smarcandosi dai tradizionali strumenti rimediali (finalizzati a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto protetto; sicché, i “benefici” conseguiti dal violatore acquistano importanza in quanto indici rivelatori di tale pregiudizio), la retroversione dei profitti è diretta a rimuovere l’arricchimento illecito prodottosi nel patrimonio dell’infringer (indipendentemente dal danno realmente determinatosi in quello della vittima dell’attività illecita).

In quest’ottica, le novità introdotte dal decreto enforcement all’art. 125 assurgono al ruolo di imprescindibile viatico al fine di garantire non solo il naturale (ma non per questo scontato) rafforzamento della proprietà intellettuale, ma anche un’effettiva messa a punto dell’apparato rimediale posto a tutela della tutela delle privative industrialistiche attraverso la ricezione del modello microcomparatistico dei disgorgement damages. In breve, seguendo gli impulsi dottrinali/giurisprudenziali di un rinnovamento strutturale (prima che strumentale)53, parrebbe prendere forma un effettivo tentativo di omologazione del modello rimediale nostrano con quello di common law, poiché non solo viene introdotto un nuovo istituto, che ripercorre quasi pedissequamente i tratti dei disgorgement damages, ma tutto l’apparato rimediale risente dell’impostazione adottata al di là della Manica. Tale nuovo rimedio, infatti, è alternativo al solo lucro cessante, ma in ogni caso cumulativo al risarcimento del danno emergente; oppure è cumulativo al risarcimento dell’intero danno in via integrativa, cioè nei limiti in cui i profitti siano superiori al lucro cessante54.

Facendo tesoro di siffatte considerazioni, appare possibile prospettare - nella lettera dei primi due commi dell’art. 125 - un allineamento della misura risarcitoria con il modello d’oltreoceano dal momento che, nel 2° co., è stato stabilito un tetto minimo nella quantificazione del lucro cessante (ovvero quello corrispondente a un importo «non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza del titolare del diritto leso»)55, mentre nel primo, in considerazione della specialità del danno da contraffazione, si è delineato in favore dell’organo giudicante un più ampio ventaglio di voci di danno per meglio calibrare la misura risarcitoria. Molto dell’efficienza di questa previsione dipenderà, però, dalla pratica applicativa che i giudici ne faranno e dalla risposta che essi daranno alle sollecitazioni del legislatore ad utilizzare in maniera più incisiva il loro potere equitativo nel tener conto degli aspetti specifici del danno da contraffazione.
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Nella letteratura italiana v. PARDOLESI P., Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages, Bari, 2012, 53 ss., nonché, Vorrei, ma… Sviluppi in tema di disgorgement, in Seminari di diritto privato comparato, a cura di P. Pardolesi, Bari, 2011, 15; ID., Disgorgement, in Enc. Giur., Agg., XIV, Roma, 2006, 1; ID., Profitto illecito e risarcimento del danno, Trento, 2005; nonché Rimedi all’inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?, in Riv. dir. civ., 2003, I, 717.

3 Sul concetto di arricchimento da fatto illecito, v.; PARDOLESI P., Contratto e nuove frontiere rimediali, cit., 129 ss.; TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e rimedi, Milano, 2010, 104 ss.; PARDOLESI P., Arricchimento da fatto illecito: dalle sortite giurisprudenziali ai tormentati slanci del legislatore, in Riv. critica dir. priv., 2006, 523; nonché, Profitto illecito, cit., 51 ss.; ID., Rimedi all’inadempimento contrattuale, cit., 713 ss.; TRIMARCHI, L’arricchimento derivante da atto illecito, in Studi in onore di Rodolfo Sacco, II, Milano, 1994, 1147.

4 «Ogniqualvolta il danno sia effetto di un conflitto di attribuzione, la liquidazione può certamente avvenire anche in deroga ai limiti della tradizionale funzione compensativa in forza della quale, in linea di principio, chi agisce per il risarcimento non può venire a trovarsi in una posizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l’illecito non fosse stato commesso. Questo principio non può porsi come limite esterno al sistema delle azioni risarcitorie esperibili nel diritto industriale, ed è incompatibile con l’attribuzione normativa, a titolo di proprietà intellettuale ed industriale, di una risorsa la cui utilizzazione non può non esporre chi lo compie alla conseguenza di restituire tutte le utilità che ha tratto dall’abuso e più in generale dall’altrui risorsa competitiva»: così, FLORIDIA F., Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale, in Dir. ind., 2012, 5, 7.

5 SACCO, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, 114 ss. Sul punto v., anche, SIRENA, La gestione di affari altrui - Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 2000; GUGLIELMETTI, La gestione di affari e la riversione degli utili, in Ann. it. dir. aut., 2000, 174.

6 V. SACCO, op. cit., 114 ss.

7 «[L]a portata di tale regola è estesa in via interpretativa dalla sola gestione (impropria: in cui, cioè, difetti l’animus aliena negotia gerendi) operata in buona fede anche, ed a fortiori, a quella di mala fede, e più in generale a tutte le ipotesi di ingerenza ingiustificata nella sfera giuridica altrui (compiuta sia mediante attività negoziale che materiale)»: LO SURDO, Arricchimento e lesione del potere di disposizione in merito ad una recente indagine, in Danno e resp., 2000, 700, 701. Per l’approfondimento di tali profili si rinvia, una volta di più, SACCO, op. cit., 114 ss.

8 LO SURDO, op. cit., 701.

9 V., per tutti, LO SURDO, ivi, 702 ss.

10 Ibidem: «come potrebbe mancare una ragione perché l’autore della lesione trattenga il profitto realizzato, così potrebbe anche mancare motivo perché ogni vantaggio sia conferito al titolare del diritto leso. Finché difettino solidi binari giuridici-positivi, entrambe le attribuzioni avrebbero cause altrettanto labili e controvertibili. È l’ordinamento nella sua tradizione storico-sociale, a decidere quale destinazione imprimere ai beni».

11 In questi termini TRIMARCHI, L’arricchimento senza causa, Milano, 1962, 53 ss., affronta la dialettica tra buona e mala fede. A ben vedere, infatti, anche l’A., al pari di Rodolfo Sacco, mostra di credere all’esistenza del principio secondo cui chi si arricchisca mediante la lesione di un altrui diritto è tenuto a restituire il profitto, ma ritiene che tale principio debba operare solo nell’ipotesi in cui la lesione dipenda da un atto compiuto in malafede ed ulteriormente che l’obbligo di riversione degli utili risponda ad una funzione sanzionatrice. Per un approfondimento dei molteplici profili legati a tale osservazione critica si rinvia a LO SURDO, op. cit., 702, secondo cui sarebbe opportuno escludere dall’ambito di operatività della regola di restituzione integrale dei profitti tutta la sfera dei comportamenti non consapevoli, limitandola pertanto alle sole ipotesi in cui la lesione dipenda da malafede.

12 LO SURDO, op. cit., 702. A ben vedere, tali argomentazioni non ci paiono pienamente condivisibili. In primo luogo, non può assolutamente passare inosservato come proprio l’adozione di un principio che disponga la restituzione dell’intero gain derivante da condotta illecita, lungi dal porsi come fattore di imprevedibilità, garantirebbe un maggior grado di certezza tanto sotto il profilo dell’analisi costi-benefici quanto sotto quello relativo alla sicurezza degli scambi commerciali. Mette conto evidenziare, infatti, come l’adozione di una lettura più elastica del principio di restituzione dei profitti ottenuti mediante fatto illecito prospetti una serie di effetti positivi: I) innanzitutto, tale impostazione costituirebbe un forte disincentivo al compimento di condotte illecite poste in esser con il fine ultimo di realizzare un profitto; II) in un’ottica più prettamente processuale, verrebbero evitati i costi legati alle controversie giudiziarie, così come le difficoltà incontrate dalle corti nella determinazione (sempre molto discrezionale) dell’elemento psicologico della buona o mala fede. Soltanto l’introduzione e la concreta operatività di un principio di restituzione integrale dell’arricchimento che tenga in debita considerazione l’esperienza di common law consentirebbero, per un verso, di ricondurre all’accordo volontario gli scambi tra i privati e, per l’altro, di scongiurare - attraverso l’inibizione di comportamenti illeciti - la circolazione incontrollata dei beni.

13 TRIMARCHI, L’arricchimento senza causa, cit., 54. Sul punto v., anche, TROIANO O., La tutela del diritto di autore attraverso la disciplina dell’arricchimento ingiustificato, in Ann. it. dir. aut., 2000, 207; CASTRONOVO, La violazione della proprietà industriale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricchimento, in Dir. ind., 2003, 7, 15 s., per il quale «la soluzione sta nel cumulo tra responsabilità e arricchimento, ciascuno per l’oggetto che propriamente lo riguarda: il danno per l’una l’incremento patrimoniale per l’altro». Secondo la stessa autorevole voce dottrinale, pertanto, «nel caso della lesione di proprietà intellettuale si tratterà allora di determinare, (…), quanta parte dell’arricchimento sia da attribuire al titolare del diritto aggredito e quanta sia dovuta all’opera dell’usurpatore o del contraffattore, senza più lasciarsi cogliere dall’equivoco che tutto il danno che deriva dal fatto illecito va risarcito: perché il danno va bensì risarcito, ma ciò che va oltre il danno, ciò che sia puro e semplice incremento patrimoniale non risponde alla logica della responsabilità ma a quella dell’appartenenza, è ciò che spetta al titolare del diritto quando pure altri ne faccia esercizio».

14 V. TRIMARCHI, ibidem.

15 In tal senso v. BARCELLONA, Frutti e profitto d’impresa, Milano, 1970, 80; GITTI, Il “possesso di beni immateriali” e la riversione dei frutti, in Ann. it. dir. aut., 2000, 152.

16 BARCELLONA, La lesione della proprietà intellettuale come conflitto non aquiliano, relazione tenuta a Palermo, il giorno 7 febbraio 2002, nell’ambito del corso di diritto privato generale.

17 A. Bologna, 22.4.1993, in Rep. Foro it., 1996, Diritti d’autore, n. 121, nonché, in Ann. it. dir. aut., 1995, 429. In senso conforme v., anche, Cass., 24.10.1983, n. 6251, Rep. Foro it., 1984, voce cit., n. 49 e, per esteso, in Dir. Autore, 1984, 52; A. Roma, 15.2.1958, in Rep. Foro it., 1958, voce cit., nn. 21, 22, 86; Cass., 7.8.1950, n. 2423, in Foro it., 1951, I, 17. Per una interessante riflessione sui tratti salienti di tali decisioni si rinvia a TROIANO O., op. cit., 222 ss. Per quanto concerne il versante dottrinale tale orientamento viene sostenuto da BURZIO, Il risarcimento del danno da violazioni di diritti d’autore, in Dir. ind., 2003, 84 ss., che mette in risalto come, «l’idea di risarcire il danno da lesione del diritto patrimoniale d’autore mediante la riversione di quanto lucrato dall’usurpatore», nasca da una particolare interpretazione dell’art. 158 l. dir. aut.

18 Così la lettera dell’art. 158 l. dir. aut.: «chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento dei danni». Per il nuovo testo dell’art. 158 l. dir. aut. come modificato dal d.lg. 16.3.2006, n. 140, v., infra, quanto menzionato nei §§ 5 e 5.1.

19 Per il testo dell’art. 45 TRIPs v., infra, nt. 43. Per una interessante ricostruzione della casistica italiana in materia di risarcimento v. PLAIA, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Torino, 2005, 29 ss.

20 Cass. n. 6251/1983, cit., 52. Per la dottrina v. GRECO, VERCELLONE, I diritti sulle opere di ingegno, in Tratt. Vassalli, Torino, 1974, 347, e più recentemente DE SANCTIS, FABIANI, I contratti di diritto di autore, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2000, 150; TROIANO O., op. cit., 221.

21 Tale sentenza, depositata in data 2.10.1990, risulta - per quanto consta - inedita.

22 Sul punto v. A. Bologna, 22.4.1993, cit., 429. In dottrina v. ATTOLICO, Requisiti di tutelabilità dell’opera di elaborazione e di collaborazione e azione risarcitoria, in Dir. Autore, 1988, 410, 417 ss.

23 A. Bologna, 22.4.1993, cit., 430.

24 In questo senso v. Cass. n. 6251/1983, cit., 54 ss., a cui avviso non sussistono ragioni per le quali «dovrebbe essere precluso al giudice il potere-dovere di commisurare il danno, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dalla attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo e provocandone quindi il depauperamento». Sulla considerazione degli utili del contraffattore come uno dei criteri di quantificazione del danno subito dal titolare del diritto v., in dottrina, TROIANO O., op. cit., 207 ss.; GUGLIELMETTI, La gestione di affari, cit., 174 ss.

25 Per un’interessante riflessione sui risvolti di tale criterio risarcitorio si rinvia a BURZIO, op. cit., 86 ss.

26 A. Roma, 18.4.2005, in Ann. it. dir. aut., 511.

27 V. A. Roma, 18.4.2005, cit., 514.

28 A. Milano, 26.3.2002, in Ann. it. dir. aut., 2003, 799.

29 Del medesimo tenore (ovvero favorevoli all’applicazione del criterio del profitto del contraffattore ai fini della quantificazione del danno nei giudizi in materia di proprietà industriale): A. Milano, 22.1.2002, in Ann. it. dir. aut., 2002, 794; T. Firenze, 9.1.2001, in Giur. it., 2002, I, 339; T. Vicenza, 4.9.2000, in Giur. annotata dir. ind., 4235; T. Milano, 31.5.1999, in Ann. it. dir. aut., 2000, 732; T. Milano, 16.4.1998, ivi, 564; T. Milano, 18.12.1997, in Dir. Autore, 1999, 127; T. Roma, 9.6.1993, in Dir. informaz. e informatica, 1993, 972.

30 A. Milano, 15.2.1994, in Giur. annotata dir. ind., 1995, 3222.

31 T. Milano, 12.10.1998, in Ann. it. dir. aut., 1999, 618.

32 «[V]’è una spiegazione dell’opzione dell’interprete: è sufficiente infatti notare che in altre condizioni, in particolare in presenza di un mercato ristretto e specialistico, il dato del prezzo e delle unità di beni venduti in violazione dell’esclusiva è stato utilizzato per calcolare, sempre nell’ottica del lucro cessante, il danno del titolare del brevetto. In altre parole, è di tutta evidenza come, in presenza di inequivoci indicatori (es. mercato ristretto), determinare il lucro cessante guardando all’utile netto del soggetto che ha commesso l’illecito non è una operazione risolvibile in una finzione. Perché, è ovvio sempre in un’ottica equitativa ed in termini probabilistici, in taluni casi l’utile (netto) conseguito è il migliore criterio cui riferirsi, quello che più si avvicina al mancato guadagno del titolare dell’esclusiva»: PLAIA, op. cit., 45.

33 Tale codificazione è stata redatta da un’apposita commissione, istituita presso il Ministero delle Attività Produttive in virtù della delega prevista dall’art. 15, l. 12.12. 2002, n. 273. La sua definitiva entrata in vigore è avvenuta con l’avvento del d.lg. 10.2.2005, n. 30 (pubblicato sulla G.U. 4.3.2005, n. 52). Per un’analisi generale delle questioni attinenti al c.p.i. v., orientativamente, AGRÒ, Prime riflessioni sulle novità introdotte dal codice della proprietà industriale, in Dir. ind., 2005, 1; CASABURI, DI PAOLA, Guida al codice della proprietà industriale, in Foro it., 2005, V, 69; FLORIDIA G., Il codice della proprietà industriale, disposizioni generali e principi fondamentali, in Dir. ind., 2005, 11; PARDOLESI P., Profitto illecito, cit., 162 ss.; SERENA, Il codice della proprietà industriale, in Riv. dir. industriale, 2005, III, 5; SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2005; TAVASSI, Il primo anno di attuazione del codice della proprietà industriale e le modifiche dell’enforcement, in Corriere giur., 2006, 1583.

34 Cfr. le osservazioni contenute nel § 1 della relazione illustrativa del «Codice dei diritti di proprietà industriale» (d’ora innanzi «Relazione illustrativa») redatta dalla Commissione ministeriale. In senso conforme si pone il parere del Consiglio di Stato (espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2004), nel quale si evidenzia come tale nuova fase si inserisca tra le iniziative legislative «volte a realizzare la semplificazione normativa, a ridurre il numero esorbitante delle regole del nostro ordinamento e a porre rimedio alla loro contraddittorietà, alla loro onerosità nei confronti dei cittadini e imprese, alla loro relativamente non elevata qualità».

35 Per un’incisiva ricognizione sulla genesi e sull’evoluzione della norma in oggetto alla luce del suo inquadramento dogmatico nel rapporto fra il diritto generale delle obbligazioni ed il diritto speciale della concorrenza v. FLORIDIA F., Risarcimento del danno e reversione degli utili, cit., 5 ss.

36 A tale proposito, un’autorevole voce dottrinale (FLORIDIA F., Risarcimento del danno e reversione degli utili, cit., 8) ha invitato a riconoscere «al contributo di Castronovo il merito dell’apertura di una pista interpretativa che postulava il superamento del tabù secondo il quale la tutela della proprietà industriale non poteva estendersi oltre la funzione compensativa del risarcimento del danno. Castronovo, dunque per primo, ha offerto alla Commissione Ministeriale incaricata della redazione del Codice una riflessione alla quale la Commissione non poteva essere insensibile perché, essendo stata chiamata a “riassettare” la disciplina della proprietà industriale non avrebbe potuto non porsi il problema dell’insufficienza della tutela risarcitoria, lamentata con insistenza soprattutto dagli operatori stranieri».

37 Non a caso, la Commissione di esperti aveva provveduto a suddividere il 1° co. in maniera tale che vi fosse un rinvio tanto alle imprescindibili disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. quanto al potere del giudice di valutare il lucro cessante «con equo apprezzamento delle circostanze». Così la lettera dell’art. 134 nella primigenia versione del c.p.i.: il 1° co. disponeva che «il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze». Nel secondo, invece, si prevedeva che: «il titolare del diritto può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore».

38 Per questa via, quindi, il legislatore “apriva” ad una soluzione rimediale innovativa in virtù della quale la vittima della condotta illecita avrebbe potuto ottenere un risarcimento basato sul profitto realizzato dal contraffattore piuttosto che sulla perdita subita in virtù della condotta illecita. A tale proposito v. PARDOLESI P., La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale, in Dir. ind., 2005, 37, 41 ss. La portata innovativa di questo strumento rimediale viene rimarcata da BARBUTO, La retroversione degli utili, 3 ss., relazione tenuta a Catania (30 settembre - 1° ottobre 2005), disponibile sul sito http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12282.pdf, che non manca di evidenziare come tale criterio sia stato adottato in passato da qualche coraggiosa sentenza di merito: «quando una nuova norma fa conseguire un risultato che prima veniva ugualmente raggiunto in sede di interpretazione giurisprudenziale non è corretto affermare che la norma “non è innovativa” solo perché i giudici “quel risultato lo avevano già raggiunto prima”. L’affermazione, commenta l’A., è corretta solo quando la c.d. “norma nuova” abbia valore di interpretazione autentica di una preesistente disposizione d’incerta formulazione. Non è il nostro caso, perché non si conosce alcuna norma antecedente all’art. 125 c.p.i. (a parte la vaghezza dell’art.1226 c.c. in tema di valutazione equitativa) che consentisse al giudice di risarcire il danno da contraffazione di privativa utilizzando - de plano e in ogni occasione - la tecnica del riversamento o della retroversione degli utili».

39 Il 3° co. dell’art. 125 (frutto della modifica introdotta nel dicembre 2003) disponeva che «la sentenza o la decisione arbitrale che dichiara la illegittimità di una registrazione a dominio ai sensi dell’art. 22, se accertata altresì la malafede del registrante, condanna quest’ultimo al pagamento a favore del soggetto i cui diritti sono stati lesi dall’illecita registrazione di una sanzione pecuniaria da fissare, valutata ogni circostanza, da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno».

40 Nel § 14 della Relazione illustrativa del «Codice dei diritti di proprietà industriale», infatti, la Commissione ministeriale non manca di sottolineare come «sfortunatamente in sede di concerto la norma (sia) stata “stravolta” con una formula che prescrive che nel valutare il danno risarcibile si possa tenere conto dell’utile del contraffattore».

41 Il testo dell’art. 125 (nella versione prevista nel d.lg. 10.2.2005, n. 30) prevede che: «il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto». Appare appena il caso di evidenziare come nel 2 co. (dello stesso articolo) si stabilisce che «la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano». In dottrina, v. FRANZOSI, Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale, in Dir. ind., 2006, 205 (che analizza l’articolo in questione ponendo l’accento sulla rilevanza dei fattori DAMP) e MANGIAFICO, Macchina brevettata, prodotti complementari e danno risarcibile, ivi, 210 (che, in relazione al danno da contraffazione, analizza l’incidenza della categoria dei danni ancillari e, all’interno di questa, delle c.d. convoyed sales, ovvero dei danni derivanti dalle mancate vendite di prodotti accessori o complementari al prodotto brevettato).

42 PLAIA, op. cit. 144 s.

43 La tesi merita un ulteriore approfondimento: l’A., prendendo le mosse dalla considerazione che l’art. 13 della direttiva 2004/48/CE non costituisce altro che l’espressione di «una sciatta trasposizione della norma internazionale (art. 45 TRIPs)», mette in risalto come tale norma - nel prevedere il rimedio della retroversione degli utili nei soli casi in cui in cui «l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo» - esprima l’irrilevanza del dolo e della colpa rispetto all’esperibilità dell’azione restitutoria. Per questa via, quindi, la particolarità dell’art. 13 della direttiva 2004/48/CE dovrebbe individuarsi nel suo 2° co., a tenore del quale è attribuita agli Stati membri la facoltà di prevedere che sia disposta a favore del titolare del diritto il recupero dei profitti, a prescindere dal fatto che il violatore abbia agito (o non) in mala fede. Nel testo definitivo della direttiva, pertanto, il rimedio della restituzione dei profitti assume il rango di una misura autonoma rispetto al risarcimento del danno e, data l’irrilevanza dell’elemento soggettivo, riconducibile senz’altro nell’ambito dei rimedi reali.

Così il testo degli artt. 45 TRIPs («the judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity») e 13 della direttiva 2004/48/CE («1. Gli Stati Membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenza economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo, o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati Membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento dei danni che possono essere predeterminati»).

44 Al riguardo, PLAIA, op. cit., 155, osserva come tale incertezza sia dovuta al linguaggio adottato dal legislatore comunitario, che «dalla sciatteria sconfina nel grottesco».

45 A ben vedere, però, tali osservazioni (per quanto plausibili) prescindono del tutto dalla possibilità di intravedere, nella soluzione adottata dal legislatore nostrano, un viatico per garantire all’organo giudicante un ventaglio di soluzioni che - provvedendo a colmare le inevitabili lacune di un sistema rimediale incentrato esclusivamente sulla perdita subita - consentano di pervenire alla migliore tutela possibile in favore della vittima della condotta illecita: affermare che il giudice debba considerare “sistematicamente” nella determinazione del danno (oltre al danno emergente, al lucro cessante e salva sempre la valutazione equitativa del danno) la retroversione degli utili significa, da un lato, garantire alla parte lesa un sicuro impiego di tale vantaggiosa voce rimediale (non più rimessa alla scelta soggettiva del titolare del diritto violato, ma inserita nel processo logico di liquidazione del danno posto in essere dal giudice) e, dall’altro, riconoscere allo stesso giudice una voce ulteriore che - aggiungendosi a quelle tradizionalmente contemplate nella nostra realtà giuridica - consente l’adozione di soluzioni comunque più articolate. Su tali aspetti v. PARDOLESI P., La retroversione degli utili, cit., 41 ss. Esprime un diverso avviso VANZETTI, La “restituzione degli utili” di cui all’art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi, in Dir. ind., 2006, 323, 325. L’A., infatti, sottolinea come una soluzione auspicabile sarebbe quella di «tramutare l’obbligo del Giudice di disporre su domanda di parte “la restituzione degli utili” in una facoltà, adeguandosi così alla Direttiva che appunto al Giudice impone di tener conto di tutti gli elementi pertinenti, e più in generale limita la sanzione ai “danni adeguati al pregiudizio effettivo”».

46 VANZETTI, op. cit., 325. Per un approfondimento delle problematiche innescate dalle modifiche apportate all’art. 125 c.p.i. dal decreto enforcement si rinvia a FLORIDIA F., Risarcimento del danno e reversione degli utili, cit., 9 ss.; COLANGELO, Diritto comparato della proprietà intellettuale, Bologna, 2011, 274 ss.; ALBERTINI, Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto d’autore), in Contratto e impresa, 2010, 1149; DI SABATINO, Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto, in Resp. civ., 2009, 442; BARBUTO, Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili in Riv. dir. industriale, 2007, 172; SAVORANI, Rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement, in Danno e resp., 2007, 500; BONELLI, L’attuazione della direttiva enforcement nel diritto d’autore, in Dir. ind., 2007, 195; MENZETTI, Il risarcimento del danno fra vecchio e «nuovo» diritto della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come rimedi di liquidazione, in Giur. it., 2006, 1881; PARDOLESI P., Un’innovazione in cerca d’identità: il nuovo art. 125, in Corriere giur., 2006, 1605.

47 Questo il testo dell’art. 125, come modificato dall’art. 17 d.lg. enforcement: «1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto della violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». Per una ricognizione densa di spunti di riflessione sulle novità apportate all’art. 125 dal decreto enforcement v. FLORIDIA F., Risarcimento del danno e reversione degli utili, cit., 9 ss. In particolare, l’A. - soffermandosi sull’elemento psicologico - rimarca come «[f]atta salva la conformità della norma nazionale alla norma comunitaria resta da chiedersi se questa non sia illogica nel momento in cui sanziona con la reversione un comportamento incolpevole rispetto ad uno colpevole. Sennonché la illogicità è subordinata alla configurazione della retroversione come misura più grave rispetto a quella del risarcimento. Questa differente valutazione della gravità dell’una rispetto all’altra misura non è però giustificata perché - a ben vedere - la colpevole lesione dell’altrui diritto di proprietà industriale espone l’autore dell’illecito ad un obbligo di risarcimento la cui entità può essere anche di molto superiore agli utili che egli abbia conseguito quantomeno perché comprensiva del danno emergente e comunque non limitata a tali utili che, in quanto tali, non possono eccedere la misura del proprio arricchimento senza causa».

48 Per il testo integrale della penultima formulazione dell’art. 125 v. nt. 41.

49 Per il testo dell’art. 134 della originaria bozza del Codice di Proprietà Industriale si rinvia alla nt. 37.

50 In questo senso, per la materia dei contratti, PARDOLESI P., Profitto illecito, cit., 26; ID., Rimedi all’inadempimento contrattuale, cit., 719.

51 Nel 1° co. il legislatore, confermando la formulazione della precedente stesura (per intenderci, quella approvata con il d.lg. 10.2.2005 n. 30) statuisce che il risarcimento del danno sia liquidato dall’organo giudicante tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti (si pensi alle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso e, nei casi appropriati, a elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto della violazione) tra i quali spicca la voce dei «benefici realizzati dall’autore della violazione».

52 Per la lettura integrale del 3° co. dell’art. 125 - in cui si parla specificatamente della restituzione degli utili realizzati dall’autore dell’illecito come strumento rimediale autonomo - si rinvia alla nt. 47.

53 Sul punto v. supra quanto menzionato nei §§ 2.1. e 2.2.

54 D’altronde, si osserva come, con particolare riferimento al versante nord-americano (non prospettandosi un’effettiva distinzione all’interno della perdite subite tra danno emergente e lucro cessante), i defendant’s profits operino insieme agli actual damages nella misura in cui i profitti non sono considerati nel risarcimento degli actual damages. Tale sistema, poi, in rigida alternativa all’azione per danni e alla restituzione dei profitti, prevede gli statutory damages. Questa impostazione, anche se solo in via facoltativa, è stata indicata anche dalla normativa comunitaria che ha previsto la possibilità per gli stati membri di introdurre oltre che il rimedio della restituzione dei profitti anche quello dei danni predeterminati. Questi avrebbero potuto in qualche modo essere equiparati agli statutory damages, ma il nostro ordinamento non ha dato attuazione a tale previsione, peraltro facoltativa.

55 Per una lettura integrale del 2° co. dell’art. 125 si rinvia, ancora una volta, alla nt. 47.
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