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Altro capitolo della saga sui derivati degli
enti locali

di Roberto Pavia

A chi bolla il tormentone dei derivati pubblici come un fenomeno meramente elu-

sivo dei vincoli di bilancio, va rammentato che fu la Finanziaria 2002 a legittimare

gli enti locali a sottoscrivere derivati
per la copertura del rischio di tasso
o di cambio insito nelle loro esposi-
zioni derivanti dall’emissione di ti-
toli di debito a lunga scadenza. Sul
tutto pero risuono la seducente sire-
na dell'up-front, ossia quella somma
liquida che, quando il derivato va in
perdita, la banca eroga al cliente a
fronte di una rimodulazione peggio-
rativa delle condizioni originarie.
Peggioramento equo e legittimo se
volto a riequilibrare la posizione de-
bitoria, non altrettanto se proteso ad

aggravarla. Nel caso dei derivati
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pubblici il meccanismo venne spesso attivato gia alla firma: questo consentiva alla

giunta di turno di incamerare una liquidita immediata a prezzo di una salata modi-
fica delle condizioni ottimali di partenza.

Complice la crisi, gli enti territoriali si resero ben presto conto che lo stratagemma
aveva nel tempo un costo pesantissimo. Fu cosi che nel 2008 il legislatore congelo le
nuove stipulazioni che un brillante decreto del 2009 avrebbe dovuto sbloccare: nul-
la di fatto pero, perché a tre anni e mezzo dalla sua approvazione il decreto attende
ancora di essere pubblicato. Nel frattempo pero i derivati esistenti camminano e
generano perdite crescenti. Motivo per cui molti enti territoriali hanno pensato di
liberarsene attivando la procedura di autotutela, che consente all’ente, a date con-
dizioni, di porre nel nulla il processo che ha condotto alla stipulazione. Si assiste
cosl a una affannosa rincorsa giurisprudenziale, volta a chiarire i contorni e limiti
del legittimo esercizio di tale potere.

In un primo momento il Consiglio di Stato (sentenza 5032/11) ha riconosciuto la le-
gittimita dell’esercizio di tale potere qualora nella stipulazione del contratto I'ente
non sia stato in grado di svolgere una corretta valutazione sulla convenienza eco-
nomica del derivato, e cio in ossequio ai principi di legalita, imparzialita e buon
andamento che governano 1’operato pubblico. Lo stesso Consiglio pero mutera di
avviso quando, disposta una nuova consulenza tecnica, dedurra, con motivazione
assai discutibile, che in realta la convenienza c’era.

A raffreddar gli spiriti arriva poi il Tar Toscana (263/13) che limita temporalmente,
senza darne alcuna plausibile giustificazione, il legittimo esercizio dell’autotutela
nei tre anni dalla stipulazione. Un nuovo tassello della vicenda e ora rappresentano
dalla pronuncia del Tar Piemonte (343/13) che, ribadendo un principio gia espresso
in passato, ha ritenuto che nelle controversie sul legittimo esercizio del potere di
autotutela sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo se il provvedi-
mento si appunta su vizi procedimentali dell’assunzione della delibera autorizzati-
va, restando alla cognizione del giudice ordinario vizi genetici o funzionali, come
quelli relativi alla violazione degli obblighi informativi pre-contrattuali o a ina-
dempimenti del contratto. Cio detto, il Tar ritiene che la competenza ad autorizzare
la stipulazione di un derivato, dato I'impegno di spesa pubblica, spetti in via esclu-
siva al consiglio comunale e che, come da prassi comunitaria in tema di appalti,
I'ente avrebbe comunque dovuto bandire una gara invitando almeno cinque inter-

mediari. Un semplice vizio in tale processo puo far saltare il contratto. Pur non of-
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frendo particolari motivazioni, la Corte piemontese ha ritenuto non irragionevole il

termine di 9 anni entro cui era stato esercitato il potere d’ufficio.

Il quadro insomma e sempre piu fragile e incerto e anche la tempistica oscilla peri-
colosamente da un estremo all’altro. Il rischio e che si faccia di tutta I’erba un fascio,
permettendo ad entrambi gli attori I'innesco di liti cavillose. Un’accurata due dili-
gence sui contratti in essere si renderebbe quanto mai urgente, sia per gli enti che

per le banche, onde evitare imprevedibili sorprese.

(L’articolo e apparso sulla Rubrica “Ferri del Mestiere" su MF Milano Finanza del
20.04.2013)

Impossibilita di adeguata verifica della clientela
bancaria e finanziaria: la norma “sospesa”

di Leonardo Gregoroni

Non ¢ un mistero che nel corso dei
vent’anni passati dal suo battesimo la
disciplina  antiriciclaggio si  sia
“stratificata” in wuna congerie di
adempimenti sempre pilt onerosi per i
suoi  destinatari e tali da
condizionarne significativamente
I'operativita.

Se e vero che il fine di
disincentivare i flussi
illeciti di capitali
giustifica almeno in parte
i mezzi apprestati dal
legislatore, e pur vero che
il “colosso” risultante dal
D. Lgs. 231/2007 rivela
sotto diversi profili tutta la sua

fragilita, data dalla complessita degli

In caso di impossibilita
di adeguata verifica gli
intermediari devono por-
re termine al rapporto,

liquidando gli importi su
un conto indicato dal
Cliente

incombenti previsti e, non di rado,
dall’oscurita del dato normativo. Il
risultato e il  proliferare  di
segnalazioni “prudenziali”, poste in
essere dagli operatori al solo fine di
mettersi al riparo dal pericolo di
sanzioni: un eccesso di deterrenza,
insomma, che
collide non
poco con le
finalita  della
disciplina.
Un caso
emblematico
della situazione
qui descritta e
quello dell’applicazione (meglio: non

applicazione) della disciplina dettata
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dall’art. 23, comma 1 bis del d. Igs.
231/2007 in materia di adeguata

verifica della clientela in ambito

bancario e finanziario, siccome
introdotta dal d. lgs. 169/2012. La
norma ha ad oggetto l'ipotesi in cui
I'intermediario si trovi di fronte
all'impossibilita di dar corso agli
obblighi di adeguata verifica rispetto a
rapporti  continuativi in  essere,
imponendo un obbligo di astensione: i
fondi, gli strumenti e le altre

disponibilita finanziarie andrebbero

destinataria del bonifico recante come
causale l'impossibilita di adeguata
verifica avra piut di una perplessita nel
dar corso al rapporto con il cliente. Se
poi tale impossibilita si estendesse
anche al secondo intermediario, si
tornerebbe al punto di partenza.

Proprio in considerazione di tali gravi
perplessita — per nulla emendate dalle
disposizioni attuative sugli obblighi
adeguata verifica emesse da Banca
d’Italia il 3 aprile scorso — con una

nota resa all’Abi il Mef ha “congelato”

dunque La norma & stata I'applicazione  dell’art. 23
liquidati “congelata” dal Mef comma 1 bis sino a
tramite d’intesa con I’Abi in at- BUEEuE L da parte
bonifico  su dell’ Amministrazione. Se

un conto
corrente

indicato  dal
cliente stesso, recante nella causale
I'indicazione dell'impossibilita  di
adeguata verifica.
I meccanismo individuato dal
legislatore presenta diversi profili di
criticita. In primo luogo, in presenza
di un effettivo intento di riciclaggio da
parte del Cliente, la liquidazione del
rapporto imposta all'intermediario
offrirebbe

dirottare i capitali verso sistemi

un’ottima  chance  per

bancari pitt compiacenti. Ma, si noti,
simili disfunzioni sono ipotizzabili

anche nell'ipotesi opposta: la banca

tesa di chiarimenti

dall’Amministrazione.

possibile, il rimedio appare
peggiore del male:
tralasciando le pur legittime
perplessita sull'idoneita di una “nota”
ministeriale a sospendere
I'applicazione di una norma di legge,
v’e da chiedersi prima di tutto chi
siano i  beneficiari di tale
provvedimento che, lo si ripete, e stato
reso nei confronti della sola Abi. E gli
intermediari non bancari? Si applica
anche a loro tale guarentigia? Ma
soprattutto: pendente la sospensione,
come ci si dovra comportare davanti
all'impossibilita di un’ adeguata
verifica? In caso di apertura di un

procedimento sanzionatorio, potra
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essere opposta la nota del Mef? Di

certo non potra valere come esimente,
forse potra addursi ad attenuante.

Nel dubbio, al fine di limitare i danni
occorrera rivedere le procedure
antiriciclaggio in modo da prevenire
per quanto possibile l'instaurazione di
rapporti “a rischio”: in questo senso, il
necessario adeguamento alle misure
attuative di Banca d’Italia costituisce

un’occasione da non perdere, ma il

termine del 1° gennaio 2014 e quanto
mai vicino. A ben vedere, nello stato
soluzione

di incertezza, 1'unica

veramente cautelativa per
I'intermediario sarebbe quella di un
interpello all’Autorita, caso per caso:
siamo ai limiti del parossismo, e vero,
ma v’e forse una diversa soluzione che
consenta agli operatori di dormire

sonni tranquilli.

Il brevetto con effetto unitario, una questione tutta
“italiana”?

E’ alle porte un nuovo brevetto
con efficacia estesa a - quasi-
tutti gli Stati dell’'lUnione europea.
Si, quasi: e stato infatti utilizzato
lo strumento della cooperazione
rafforzata - modello, come noto,
di integrazione differenziata
all'interno dell’'lUnione Europea -
per creare un brevetto unitario
applicabile solo a wuna parte
dell'Unione (a 25 piuttosto che ai
complessivi 27 Stati membri).
Non (ancora) per |'Italia e la Spa-
gna. Il c.d. brevetto unitario con-

di Giorgia Costa

sentira alle imprese di ottenere,
con un’unica procedura, un bre-
vetto europeo che fornira una
protezione uniforme e con pari
efficacia in tutto il territorio degli
Stati Membri partecipanti alla
cooperazione rafforzata. Il nuovo
sistema si aggiungera quindi al
preesistente sistema del brevetto
europeo che, a fronte di un unico
esame svolto dall’'EPO, consente
di generare un “fascio” di brevetti
nazionali validi nei singoli Paesi
designati dal titolare.
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Alla luce della recentissima e attesa
sentenza della Corte di Giustizia che
ha respinto i ricorsi di Spagna e Ita-
lia — che contestavano l'utilizzo dello
strumento della cooperazione raffor-
zata nonché il regime trilingue (in-
glese, tedesco e francese) per le
procedure di brevettazione e litiga-
tion - I'Italia decidera di aderire a
tale  nuovo
sistema? Il
nuovo stru-
mento  puo
rappresenta-
re veramen-
te un incen-
tivo
all'innovazio
ne per le no-
stre imprese
nazionali?
Da oltre 30 anni, le istituzioni euro-
pee lavorano al duplice progetto di
creare un brevetto unitario con effi-
cacia estesa all'intero territorio
dell'Unione e di istituire un Tribunale
unificato dei brevetti competente a
dirimere le controversie brevettuali
europee.

Con l'approvazione del c.d. patent
package 1’11 dicembre scorso, sara
dunque possibile, a partire dal 1
gennaio 2014, ottenere il c.d. bre-
vetto unitario. L'Italia e la Spagna
non hanno ancora aderito alla coo-
perazione rafforzata nel settore
dell’istituzione di una tutela brevet-
tuale unitaria, sebbene vi siano al-
cuni  “rumors” in merito ad
un‘imminente ammissione del no-
stro Paese alla cooperazione raffor-

effetto unitario);

zata in corso, con conseguente di-
retta applicazione in Italia del rego-
lamento UE 1257/12 sull’istituzione
di una tutela brevettuale unitaria.

Quanto alla corte centralizzata,
L'Ttalia ha sottoscritto I’Accordo in-
ternazionale per la creazione del
Tribunale unificato dei brevetti il 19
febbraio u.s. La sede centrale di tale

Il c.d. patent package comprende:

-il regolamento UE 1257/12 sull’istituzione di una tu-
tela brevettuale unitaria (il cd. brevetto europeo con

-il regolamento UE 1260/12 relativo al regime lingui-
stico;

-I’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Tribunale unificato sara a Parigi, con
due sezioni specializzate distaccate:
la prima a Londra (competente nei
settori chimico, farmaceutico, bio-
tecnologico) e la seconda a Monaco
di Baviera (competente per il settore
meccanico).

Sul fatto che lo strumento possa ef-
fettivamente giovare alla causa di
piu incisive dinamiche
dell'innovazione e della circolazione
delle tecnologie in ambito europeo
sono molti gli interrogativi sollevati
in ambito accademico e professiona-
le: quali potrebbero essere le con-
seguenze di tale nuovo sistema per
I'apparato produttivo italiano, carat-
terizzato da piccole e medie imprese
che operano in mercati spesso alta-
mente innovativi e dominati da
market leader stranieri tendenzial-
mente dotati di un forte portafoglio
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IP? Saranno piu gli effetti positivi o negativi? In particolare alle piccole e medie
imprese italiane converra sopportare i costi di litigation pur non avendo aderito
alla cooperazione rafforzata e quindi al brevetto unitario?

Ma si tratta solo di una questione tutta “italiana”? A ben vedere il dibattito ha
investito lo stesso istituto nella sua attuale configurazione normativa della qua-
le, come registra il titolo del Workshop tenuto dal Prof. Ghidini (cfr., in questo
numero, il report a pagina 12), sono stati evidenziati luci ed ombre da vari
ambienti accademici ed economici e cid secondo valutazioni critiche ora condi-
vise ora rigettate. Coloro che si dichiarano favorevoli all'introduzione del nuovo
sistema, sembrano privilegiare il risparmio dei costi di traduzione che derive-
rebbero dalla creazione di un brevetto unitario. Aspetto che appare per altri se-
condario sia perché esiste gia il c.d. London Agreement, che esenta le imprese
titolari di brevetti europei dall’'obbligo di depositare la traduzione completa dei
propri brevetti in tutti i paesi che I'hanno sottoscritto, sia perché il problema
dei costi va visto in maniera complessiva: oltre a quelli di ottenimento del bre-
vetto vanno infatti considerati anche quelli di /itigation. Il nuovo sistema, se-
condo altri esponenti, anziché condurre a una generale razionalizzazione del si-
stema sembrerebbe produrre, anziché |'effetto unitario, un panorama, a ben
vedere, frammentato (a titolo esemplificativo il sistema vede la coesistenza di
ben quattro diversi titoli brevettuali nel territorio dell’'Unione, di numerosi tri-
bunali a livello comunitario, locale e regionale, incapaci probabilmente di co-
gliere le differenze presenti nei vari sistemi nazionali). Un dilemma che solo
I'applicazione concreta permettera di sciogliere.

La sentenza Gucci Vs. Guess - Il “valore sostanziale”

e il marchio tridimensionale

di Alessandra Zavatti
La recente pronuncia emessa dal concorrenza sleale oggetto delle
Tribunale di Milano nella causa doglianze di  Gucci, ma ha

promossa da Gucci nei confronti della riconosciuto la nullita di alcuni

casa di moda statunitense Guess ha
creato piu di un patema alle aziende
del lusso italiane. Non solo, infatti, il
Collegio dei giudici milanesi ha

escluso la contraffazione e la

marchi, tra i quali il celebre marchio di
forma "Flora" che riprende il motivo
floreale creato negli anni '60 come
omaggio alla Principessa Grace Kelly.

Una necessaria premessa: da qualche
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anno anche nel nostro ordinamento e

possibile proteggere le forme dei
prodotti grazie alla tutela conferita
dalla loro registrazione quali marchi
(si pensi alliconica forma delle
bottigliette di Coca-Cola): una tutela
piu forte perché illimitata nel tempo,
contrariamente a quella data dalla
possibile registrazione come modelli
ornamentali. La registrazione come
marchio di forma puo pero avvenire
solo ad wuna triplice (e negativa)

condizione: la

collegare il prodotto all'azienda
produttrice. La funzione estetico-
rnamentale non deve quindi mai
prevalere sulla capacita (e forza)
distintiva di un marchio: ove cio
accadesse, il marchio tridimensionale
non sarebbe registrabile e di
conseguenza sarebbe nullo.

La sentenza in esame va ad arricchire
un orientamento ormai sempre piu
condiviso, anche in sede europea: si
pensi anche al recentissimo caso

milanese di nullita del

La funzione estetica e
ornamentale del marchio

forma non deve
essere  imposta
dalla natura del
prodotto, né
essere necessaria
per ottenere un
determinato
risultato tecnico, né dare un “valore
sostanziale” al prodotto.

sentenza

Tornando alla recente

milanese, € stato proprio con
riferimento a quest'ultimo aspetto che
il marchio "Flora" é stato dichiarato
nullo: a dire dei Giudici infatti, il
motivo floreale integrerebbe un mero
apporto estetico-ornamentale,
conferendo  quindi un  valore
sostanziale al prodotto, senza che
possa ravvisarsi alcuna funzione
distintiva: in definitiva, chi si accinge

all’acquisto non sarebbe in grado di

di forma non puo preva-

lere sulla sua capacita
distintiva, a pena della
nullita della privativa

marchio
tridimensionale
"Giogalo Classic"
relativo al pendaglio
che compone i
lampadari della
Vetreria Vistosi, o agli
altrettanto recenti casi di alcune
borsette di Bottega Veneta, discussi
innanzi al Tribunale dell’'Unione
Europea.
Il nuovo trend si presta ad una lettura
ambivalente in termini di concreta
operativita sul mercato: da una parte,
infatti, risultano favorite le imprese
che — grazie ad accorte campagne di
comunicazione- riescono a creare uno
stretto legame “identitario” tra il
marchio di forma e Il'azienda.
Dall’altra, date le strette maglie

dell'ottenimento della tutela per i
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marchi di forma, tutti i players del
mercato avranno maggiore liberta di

sviluppare i propri prodotti e marchi.

Con le dovute cautele pero: la

violazione di disposizioni in materia

di concorrenza sleale e tutela dei
modelli ornamentali potrebbero essere

all’orizzonte.
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NEWSLator Bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale N. 2 —Luglio 2013

VERDICTUM

L’art. 7 del Reg. Ce 207/09 e l’art. 9 del Codice di Proprieta Industriale escludono
dalla registrazione come marchio le forme che danno un valore sostanziale al pro-

dotto, ossia le forme connotate in modo preponderante dalla loro valenza estetica.

Il grado di apprezzamento dell’estetica di una forma che impedisce la registrazione
della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea per il suo valore
meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull’apprezzamento del

consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell’acquisto del prodotto.

Nella specie, é stato dichiarato nullo un marchio di forma costituito da una struttu-
ra reticolare formata da una serie di anelli ciascuno dei quali presenta due ganci
opposti ripiegati ad uncino uno verso 1’altro in modo da agganciarsi ciascuno con
una porzione dell’anello adiacente. Il predetto “marchio” sembra infatti costituire
un elemento rilevante nelle scelte d’acquisto in virtu della sua forza estetica. (Tri-
bunale Milano, 27 maggio 2013 n. 7390).

Su richiesta al seguente indirizzo segreteria@ghidini-associati.it & disponibile il te-

sto integrale della sentenza.

Flashnote
OCCHIO ALLA PEC!

Dal 24 maggio 2013 particolare attenzione va prestata dalle imprese a tutte le
PEC ricevute. Potranno infatti essere notificati via PEC direttamente dagli
avvocati gli atti giudiziari, come ad esempio atti di citazione o atti di precet-
to. Le PEC in questione devono recare quale oggetto la dicitura obbligatoria
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e possono essere inviate
agli indirizzi di PEC tratti da pubblici elenchi, quali ad esempio il Registro
delle imprese o gli albi degli Ordini e dei Collegi professionali. Dal ricevi-
mento delle notifiche degli atti giudiziari possono decorrere, come noto,
termini di legge di difesa o maturare decadenze. Necessaria quindi
I’adozione di specifiche procedure interne per garantire che le PEC relative
agli atti giudiziari siano prontamente trasmesse agli uffici legali
dell’impresa e ai soggetti interessati.
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CONVEGNISTICA IN DIRITTO FINANZIARIO

Il prezzo della legge

I1 10 luglio scorso si e tenuto a Milano il convegno “Il prezzo della legge” pro-
mosso dal Centro Studi Giorgio Ambrosoli. I lavori, diretti in qualita di modera-
tore e promotore dell’evento Avv. Emilio Girino, hanno avuto ad oggetto il tema
dell’applicazione del principio di proporzionalita nel diritto penale e nel diritto
finanziario con il contributo di importanti esponenti dell’avvocatura civile e pe-
nale italiana. In particolare, all'introduzione del Presidente del Centro Studi,
Avv. Ermanno Cappa, e dello stesso Avv. Girino hanno fatto seguito, quanto
all’ambito penalistico, gli interventi del Professor Giacomo Lunghini e dell’Avv.
Francesco Arata, che si sono soffermati rispettivamente sull’utilita di un approc-
cio economico del diritto con riferimento all'utilizzo delle sanzioni in funzione di
tutela dei beni giuridici e sull’applicazione del decreto legislativo 231/2001 quan-
to al caso di reato commesso in presenza di un modello organizzativo e
all’obbligatorieta o0 meno dell’iscrizione della societa nel registro degli indagati.
Sotto il profilo dell’applicazione del principio di proporzionalita nel diritto finan-
ziario, il Professor. Francesco Bochicchio ha approfondito in particolare il tema
della disciplina dettata dalla Mifid in materia di inducements, ovvero delle com-
missioni riconosciute alle imprese di investimento da soggetti terzi in relazione ai
servizi prestati al Cliente. A conclusione del convegno sono poi seguiti gli inter-
venti dell’Avv. Bruno Cova e dell’Avv. Francesco Vedana. Il primo si e sofferma-
to sui risultati operativi del codice di autoregolamentazione delle societa quotate.
L’Avv. Vedana ha invece illustrato la peculiare “ricorrenza” del principio di pro-
porzionalita nelle disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, senza tuttavia
fornirne una definizione, evidenziando la necessita di un chiaro riconoscimento
normativo o regolamentare di tale principio al fine di evitare distorsioni nella

concreta applicazione di tali disposizioni.
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