Editoriale
Consob bocciata sul market abuse

Era nelle cose. E lo era sin dall'inizio, da
quando sottile e inascoltata dottrina ravviso

svariate criticita nel procedimento Consob

di Emilio Girino e Roberto Pavia

(del. 15086/2005) per l'irrogazione delle san-
zioni in materia di abusi di mercato. Non sopi-

tosi neppure dopo l'introduzione, il 10 marzo
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Convegnistica

2014, del nuovo procedimento (del.
18750/2013), il dibattito ha ripreso vi-
gore con la pronuncia della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’'Uomo (Cedu) n.
18640/2014 (nota

Grande Stevens”), che ha messo in di-

come “sentenza
scussione il sistema. Ma la Cedu era
andata con mano piu leggera. Pur non
ritenendo il procedimento equo sotto
il profilo delle garanzie di difesa e no-
nostante lo reputasse un processo so-
stanzialmente penale data la severita
delle sanzioni comminabili e delle ri-
percussioni reputazionali, la Cedu
aveva il congegno in ragione della
successiva impugnabilita della san-
zione di fronte ad organi a giurisdi-
zione piena (Appello e Cassazione),
salvo poi bocciare I'impianto nel suo
complesso per la mancata pubblicita
dell’'udienza

in Appello (che si
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svolgeva in camera di consiglio). In definitiva,
una questione piu di forma che di sostanza.

Con la sentenza del 26 marzo resa nel caso
Arepo, invece, Palazzo Spada attacca il proce-
dimento alla
radice. E lo
fa, come da
tempo si sa-
rebbe dovu-
to, senza
scomodare

né la Cedu
né la Corte
Costituziona-
le, ma confrontando I'impianto Consob con
I’art. 187-septies Tuf, ossia la fonte normativa
primaria che deputa l'organo di controllo a
disciplinare il procedimento. La norma pone
tre regole: rispetto del contraddittorio; cono-
scenza degli atti istruttori e verbalizzazione;
distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie.
Il Consiglio di Stato non ha nulla contro il
procedimento in sé, a parte il non trascurabile
dettaglio per cui tale procedura si colloca “al
di sotto dello standard di contraddittorio fissato dal
legislatore” presentando “numerose criticita sul
piano del rispetto
del fair trial”. Esat-
tamente cio che
massimi  giuristi
vanno da tempo
lamentando. Per il
Giudice di ultima
istanza il legisla-
tore intendeva
imprimere al pro-

cedimento natura

accusatoria piuttosto che inquisitoria, pensava

a un modello piu1 processuale che amministra-
tivo, “orizzontale” (con perfetta parita fra ac-

cusa e difesa) e non gia “verticale” (con

NSIGLIO DI STATO

un’autorita sovraordinata e che gode del pote-
re di obbligare il potenziale incolpato a colla-
borare e a dire la verita), un processo in cui la
difesa potesse interagire in ogni momento con
I'accusa. Per il Consiglio di Stato
tutto ci0 non e garantito né dal
precedente né dall’attuale regola-
mento: in entrambi il contradditto-
rio viene assicurato solo nella fase
iniziale, quando la divisione com-
petente formula l'imputazione e
riceve le deduzioni difensive
dellincolpato. Da qui in poi il pro-
cedimento “prosegue in totale assen-
za di contraddittorio”, sentenziano perentori i
Consiglieri di Stato.
In effetti, il vero tallone d’Achille si scopre
nella fase finale quando, I'Ufficio Sanzioni
Amministrative (Usa), che ha il compito di
formulare alla Commissione la proposta di ar-
chiviazione o di sanzione, non ¢ tenuto a tra-
smettere tale valutazione all'incolpato né que-
sti h a modo di replicarvi e neppure di cono-
scerne il contenuto. Tanto basta al Giudice
amministrativo per ritenere il regolamento
Consob irrispettoso dei voleri del legislatore
primario:
“I'atto pin
importan-
te  della
fase
istruttoria
[la rela-
zione
Usa: ndr]
non e 0g-
getto  di
comunicazione e rispetto ad esso non vi é alcuna
possibilita di controdeduzione”. Eguale difetto di
compliance investe anche il nuovo procedimen-

to.
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Sui procedimenti in corso la sentenza produrra effetti immediati: salteranno. Ma che sara delle

sanzioni (anche interdittive) gia comminate in passato in base a un procedimento oggi bocciato dal
Consiglio di Stato? Resteranno efficaci o potranno invalidarsi in via postuma? Sara logico che una
sanzione pecuniaria vada in cavalleria o una misura interdittiva perduri ora che si sa esser stata as-
sunta sulla base di un procedimento illegittimo? Oppure si aprira la strada alla misura che accorda
il diritto di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio di un’attivita amministrati-
va?

Se in linea di principio un provvedimento amministrativo esplica i suoi effetti sino a quando non
sia stato dichiarato nullo, la faccenda qui e piti complicata perché la nullita del procedimento di
base € astrattamente idonea a minare la tenuta del pregresso. E le cose si complicherebbero ancor
piu se simili casi finissero sul banco della Cedu, che assimila le sanzioni sul market abuse a misure
sostanzialmente penali (e nel penale non c’¢ spazio per il persistere di una pena quando le leggi
mutino o si accerti che il processo sia stato irregolare).

Prima ancora della pubblicazione della pronuncia la Consob aveva annunciato una modifica delle
norme. Ma c’e poco da modificare, visto che il procedimento ¢ viziato alla radice dalla continuita
delle funzioni inquirenti e giudicanti. A chi dichiari che la partita e finita si dovrebbe replicare che

essa, forse, € appena iniziata.

(L’articolo é apparso su MF Milano Finanza dell’11.04.2015 pag. 30)

La singola pratica scorretta non risparmia la
sanzione
di Marco Mergati

Una novita potenzialmente dirompente per le aziende, in particolare per quelle operanti nel B2C,
arriva dall’Europa. Una sentenza recentissima (16 aprile 2015, causa C-388/13) riaccende il faro sul-
le pratiche commerciali scorrette, os-
sia su quelle condotte (comportamen-
ti omissivi, dichiarazioni, pubblicita
diffusa con ogni mezzo) tenute da
imprese nei confronti dei consumatori
per la promozione, vendita o fornitu-
ra di beni o servizi: condotte che di-
vengono scorrette quando falsano o
possono falsare in misura apprezzabi-
le il comportamento economico del

consumatore medio che ne e raggiun-

to o al quale esse sono dirette. Si trat-
ta di tutte quelle situazioni, ivi compresi i rapporti pre e post vendita, in cui un’azienda viene a con-

tatto con un cliente “consumer”. Se I'impresa si rende responsabile di una pratica commerciale scor-
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retta — ad esempio, perché fornisce informazioni inesatte sulla destinazione d"uso di un prodotto o

sulle caratteristiche di un servizio — puo incorrere in sanzioni pesantissime: la forbice di quella pe-
cuniaria in Italia va da 5 mila a 5 milioni di Euro a violazione.

La novita di cui si e detto riguarda l'interpretazione da darsi all’espressione “pratica” contenuta
nella Direttiva Europea sulle pratiche commerciali sleali (n. 2005/29/CE). La lettura prevalente del-
la direttiva comunitaria e della sua trasposizione in legge in Italia (artt. da 18 a 27-quater del Codi-
ce del Consumo) era stata sinora nel senso che, perché sussistesse una “pratica”, non era sufficiente
un singolo e isolato comportamento tenuto da un’impresa in un unico rapporto con un consuma-
tore, ma che era necessaria una serie di comportamenti scorretti o, quantomeno, che la condotta
fosse ripetibile. Insomma, pratica come abitudine, come prassi, e non come singola infrazione. E su
questo erano d’accordo anche I’ Antitrust e i Giudici Amministrativi.

La Corte di Giustizia invece rovescia la prospettiva. Decidendo su un caso arrivatole da Budapest,
i Giudici dell'UE hanno passato al setaccio tutte le disposizioni della Direttiva. Conclusione: non
esiste né nella Direttiva né in altre disposizioni del diritto comunitario indizi secondo cui, affinché
sia configurabile una pratica commerciale scorretta, sia necessaria una serie di condotte. E, tra le
motivazioni addotte, c’e quella secondo cui considerare “pratica” solo un comportamento ripetuto
penalizzerebbe i consumatori, i quali dovrebbero dimostrare che anche altri sono stati vittime della
medesima condotta.

L’effetto di questa decisione sara devastante. Il caso da cui e scaturita riguardava ’assistenza post
vendita di un’azienda, che aveva sbagliato nel fornire a un cliente un’informazione relativa alla
scadenza di un contratto (abbonamento a una tv via cavo): il consumatore aveva cosi disdettato in
ritardo trovandosi poi costretto a pagare sia il vecchio sia il nuovo fornitore. L’ operatore ungherese
per questo solo sbaglio ha sborsato 25.000 fiorini. La soglia d’attenzione deve alzarsi, specie nella
formazione del personale e soprattutto nella prevalutazione tecnico-legale dei metodi di approccio
(la pubblicita in particolare) e della gestione nel post vendita. I peccati veniali scompaiono dai co-

dici comunitari e I'errore di un call center puo costare molto piu di un risparmio di costi.

(L’articolo é apparso sulla rubrica Ferri del Mestiere su MF Milano Finanza del
9.05.2015 pag. 17)

Audrey Hepburn “rivive” in un’iniziativa promozionale: per il
Tribunale di Milano e indebito sfruttamento non autorizzato
della sua immagine

di Luigi Bellini

Come dimenticare I'esordio
di “Colazione da Tiffany”.
Alle prime luci del giorno,
una giovane ragazza, ac-

conciatura eccentrica e tu-

bino nero, lunghi guanti
neri, collana di perle multi-
filo e grandi occhiali scuri -
consuma davanti alla vetri-

na della celebre gioielleria

sulla Fifth Avenue, la cola-
zione piu famosa del mon-
do. Come tutti sanno, la raf-
finata ed elegante attrice,

che proprio grazie
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allinterpretazione in questo film é stata con-
sacrata a icona di stile senza tempo, e Audrey
Hepburn.

Di recente, i figli ed eredi della leggendaria
attrice hanno contestato ad un’azienda italia-
na produttrice di biancheria per la casa di
avere utilizzato, nell’ambito di una propria
iniziativa promozionale (un concorso a pre-

mi), la fotografia di una modella, intenta ad

osser-

vare L'utilizzo a scopi com-
EWNCHM  merciali di elementi ico-
trina nici di un personaggio
SN noto pud costituire una
SUE Jesione del diritto all'im-
leria e ;

, magine

ritrat-

ta

parzialmente di spalle, che, a loro avviso,
aveva ripreso le  caratteristiche e
I’ambientazione del personaggio interpretato
dalla madre nel celebre film “Colazione da
Tiffany”.

Per il Tribunale di Milano, benché la fotogra-
fia ritragga una modella (e quindi non Au-
drey Hepburn o un sosia) ripresa parzial-
mente di spalle (e quindi senza che i tratti
somatici siano individuabili), vi sono una se-
rie di elementi - quali, per I'appunto, la parti-
colare acconciatura, 1’abbigliamento, i gioielli
e la posa utilizzati nella foto - che sono uni-
vocamente riferibili all'immagine dell’attrice
nell’interpretazione del celebre film. Pertanto,
secondo il Giudice milanese, tali elementi,
sebbene estranei al ritratto di Audrey Hep-
burn, sono palesemente evocativi della sua
immagine e dunque idonei ad ingenerare nei
lettori 'immediata associazione (non autoriz-
zata)  della
all'immagine della famosa attrice.

campagna  promozionale

Non ¢é la prima volta che un Tribunale rico-
nosce la lesione del diritto all'immagine di
una persona, quando non ne sono riprodotte
le vere sembianze, ma sono utilizzati elemen-
ti iconici che richiamano immediatamente
nell'immaginario collettivo un personaggio
noto al pubblico.

In particolare, e stata riconosciuta la lesione
del diritto all'immagine del noto cantautore
Lucio Dalla per essere stati impiegati in una
campagna pubblicitaria la riproduzione fede-
le del copricapo a zucchetto di lana e degli
occhialini a binocolo che l’artista era solito
indossare e che, combinati tra loro, ne evoca-
vano la personalita. Ancora, la Corte di Cas-
sazione, chiamata a pronunciarsi su un caso
in cui una nota azienda produttrice di dol-
ciumi aveva utilizzato, per contraddistingue-

re cioccolatini, un marchio costituito dalla pa-

Sl //cuni precedenti: il co-
“To- : .
. pricapo a zucchetto di
to” e : S .
dalla lana e gli occhialini a bi-
rap- nocolo di Lucio Dalla; il
pre- naso storto e gli occhi a
WO mandorla di Toto

ta-

zione

stilizzata dei tratti fisionomici tipici del famo-
so attore napoletano (quali, il naso storto e gli
occhi a mandorla), ha affermato che “occorre
valutare se l'immagine, ancorché stilizzata e non
figurativa  dell’attore,  risulta  evocatrice
dell’identita personale tuttora vivente nella realta
dello spettacolo cinematografico e televisivo con
Uintento di

far riverberare la simpatia verso quell’attore sul
prodotto reclamizzato” .

Insomma, anche il carisma scenografico ha
un suo peso e una sua identita. Violarlo, pur

in buona fede, puo condurre a esiti estremi.
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Soppressione mirata
della prelazione:
I'abuso sfonda

il tempio del

diritto societario

di Leonardo Gregoroni

Quello dell’abuso del diritto &€ un tema
oggetto di ampio dibattito in ambito
dottrinale, giudiziario e — non ultimo -
legislativo: si pensi, sotto quest’ultimo
profilo, al tentativo di una sua codifica-
zione in ambito tributario, attualmente
al vaglio delle Camere. II motivo & da
ricercarsi nella obiettiva difficolta di in-
dividuare una linea di demarcazione ol-
tre la quale una condotta, pur in astrat-
to consentita da una norma di legge o
da una clausola contrattuale, non puo
essere considerata merite-
vole di tutela e, pertanto,
produttiva di effetti per
I'ordinamento giuridico.

Si tratta di questioni che as-
sumono indubbia rilevanza
nell'ambito dei rapporti so-
cietari, stante l'esigenza di
contemperare ad un tempo
gli interessi dei singoli e
quello, per certi versi autonomo,
dell’ente. In questo contesto, di partico-
lare interesse appare l'ordinanza emes-
sa il 22 gennaio scorso dal Tribunale
delle Imprese di Milano nell'ambito di
un procedimento cautelare avente ad
oggetto la sospensione dell’efficacia
della delibera assembleare di una s.p.a.
avente ad oggetto la soppressione della
clausola di prelazione statutaria (R.G.
45749/14). Nei fatti, la delibera era
stata adottata dai soci di maggioranza

nell'imminenza della cessione della loro
partecipazione ad un terzo, con il desi-
derato effetto di impedire al socio di
minoranza la possibilita di fare proprie
le azioni dei soci “uscenti”.

Il Giudice milanese ha ritenuto abusiva
la condotta della maggioranza (in
astratto, espressamente contemplata
dall'art. 2437, secondo comma, cod.
civ.), accogliendo la richiesta di sospen-
siva del socio minoritario sul presuppo-
sto di un‘approfondita disamina dei pre-
supposti e dell'ambito di operativita
dell’abuso del diritto societario.

La motivazione prende le mosse dalla
conformazione del contratto sociale de-
sumibile dall’art. 2247 cod. civ. che -
nel prevedere l'esercizio in comune tra
piu soggetti di un’attivita economica
con fini lucrativi - determina, quale on-
tologico corollario, l'insorgenza di un
dovere di collaborazione tra i parteci-
panti, espressione dei generali principi

Per il Tribunale di Milano il carattere .-
. .. .. na fede
abusivo dell’esercizio del diritto da e cor-

parte del socio va valutato in rela- EETIeeE
zione al dovere di collaborazione tra za

i soci desumibile dall’art. 2247 c.c., JUSHEE
qguale espressione del generale prin- cuzio-
iDj i ne del
cipio di buona fede e correttezza con-
tratto.

Siffatto onere collaborativo, si legge,
deve essere osservato in tutte le estrin-
secazioni del fenomeno associativo, in-
cluso naturalmente il meccanismo di
formazione della volonta dell’ente.

Sulla base di tali premesse il Giudice
milanese ha ritenuto che il voto espres-
so dal socio puo dirsi contrario a buona
fede e correttezza e, pertanto, “abusi-
vo”, ogni qualvolta sia finalizzato a ca-
gionare un danno ad un altro socio,
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senza che ricorrano sufficienti ragioni giustificatrici, da individuarsi prioritariamente in
un apprezzabile vantaggio per la societa. In questo contesto costituirebbero indici del
carattere abusivo della delibera (i) la carenza di motivazione; (ii) I'esclusivo vantag-
gio proprio o di terzi perseguito dall’autore dell’abuso; (iii) la mancanza di un vantag-
gio o, addirittura, la determinazione di un danno in capo all’'ente.

Si tratta a questo punto di vedere se l'autorevole “lettura” del Tribunale milanese ver-
ra recepita dalla prassi delle Corti di merito e legittimita, aprendo nuovi ambiti di tu-

tela dei R ) soci di minoranza oltre a quelli
previsti Nella specie e stata ritenuta " legge, quali il gia citato re-
cesso di [REIENZCZINENGllsl-lg-MNe/MEeJoR M cui all'art. 2437 cod. civ. Sul
fronte pressione della prelazione [JRIELEEEEE ‘queIIo delle maggio-
ranze, il statutaria adottata dalla Consfgl'o © que”C.’ .d' .tener.e n
adeguata ) ) BN considerazione gli indicatori of-
ferti (l=lefe][o]g=TeF RN AR oA eSS IplIt=l n\c|'ordinanza, quale utile para-
metro di o (=] IR 0l (=) N a=I -1l Valutazione delle iniziative da
intra- partecipazione ad un terzo prendere in ambito assemblea-
re, al fine di garantire il bilanciamento de-

gli interessi in gioco e - al contempo - ridurre il rischio della sospensione dell’efficacia
delle delibere: al di la delle “schermaglie” tra i soci, non v’é dubbio infatti che
nell’attuale congiuntura 'empasse determinata da una sospensione cautelare rappre-
senta un rischio sicuramente da evitare.

Pezzi di ricambio: |'estetica vuole la sua parte
ma fatica a trovarla
di Claudia Signorini

Anche nel mondo del-
la tecnologia - Jona-

than Ive docet ... - la
concorrenza si gioca,
prima di tutto,

sull’estetica dei pro-
dotti e sulla capacita
di proporre optional e
accessori personaliz-
zati dalle forme inno-
vative e attraenti.

Essenziale & dunque
lo sviluppo di un de-
sign avvincente e un
preliminare studio sul-
la sua tutelabilita.

In questa fase non si
deve dimenticare che
puo costituire oggetto
di una registrazione

condizioni, anche solo
una sua parte.

Possono infatti essere
registrati come mo-

come modello non so-
lo l'aspetto dell’intero
prodotto ma, a certe

delli sia i prodotti
complessi sia le
singole compo-
nenti da assem-
blare, che siano
visibili nell’'ambito
del normale uso
del prodotto e che
possano essere
smontate e poi rimon-
tate.
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NEWSLator Bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale N. 1 Maggio 2015

L'esempio principe & l|‘autovettura.
Si tratta di un prodotto di design
complesso, realizzato tramite
l'assemblaggio di diverse compo-
nenti che rimangono visibili
all'occhio del consumatore e che
possono, quindi, a loro volta essere
oggetto di deposito come modelli. Le
singole componenti: ad esempio, i
cerchioni, gli specchietti retrovisori o
il volante possono presentare una
forma nuova e individualizzante e ri-
sultare cosi dotati dei requisiti ne-
cessari per ottenere tutela come
modello.

Anche guardando ad altri settori si

ne di ripristinare |'aspetto originario
del prodotto complesso.

La norma € stata introdotta pensan-
do al settore automobilistico e con
I'obiettivo di liberalizzare il mercato
della componentistica per automobi-
li, dominato dalle case automobili-
stiche e dai produttori autorizzati.
Essa trova comunque applicazione in
via generale, seppure nel settore
automobilistico si sono avuti i prin-
cipali casi giurisprudenziali, regi-
strando diversi contrasti, da ultimo
proprio in riferimento ai cerchioni di
autoveicoli.

Nel 2013, la Corte di Appello di Na-

possono fare numerosi
esempi: oltre alle compo-

nenti di altri veicoli, come

moto o biciclette, si puo
pensare anche a custodie

dotate di batterie integrate

o agli auricolari di cellulari

o tablet o, ancora, a com-

ponenti visibili di alcuni
elettrodomestici di design,

come macchine per il caffé o spre-
miagrumi oppure ad accessori mo-
da, come orologi che presentino in-
granaggi o altre componenti visibili.
In tutti questi casi si deve fare i con-
ti con la c.d. “clausola di riparazio-
ne”, ossia la norma che limita i dirit-
ti del titolare del modello e consente
a terzi di fabbricare o vendere ri-
cambi “per la riparazione del prodot-
to complesso al fine di ripristinarne
l'aspetto originario” (art. 241, Codi-
ce Proprieta Industriale).

In altri termini, alcune componenti
non possono beneficiare della tutela
offerta in generale dall’esclusiva
conferita dal modello, essendo am-
messa la commercializzazione da
parte di terzi di prodotti che, in
astratto, ne costituiscono contraffa-
zione, qualora questi ultimi siano
venduti come pezzi di ricambio al fi-

poli ha af-
fermato
che ruote
e cerchioni
sono ele-
menti co-
stitutivi
del veicolo
che ne in-
tegrano
I'estetica complessiva e concorrono
fortemente nel delineare l'immagine
dell’auto, specie in quelle di alta
gamma. I cerchi sono quindi stati ri-
tenuti elementi che valgono a ripri-
stinare l'aspetto originario del pro-
dotto e, in questa prospettiva, e sta-
ta riconosciuta la possibilita per un
produttore indipendente di commer-
cializzare cerchi identici a quelli ori-
ginali della casa madre.
Piu recentemente, nel febbraio
2015, il Tribunale di Milano, confor-
mandosi ad un orientamento piu ri-
salente gia espresso in passato, ha
negato l'applicabilita della c.d. clau-
sola di riparazione ai cerchioni delle
autovetture, affermando che non
esiste un legame di dipendenza o
complementarieta dei cerchi con I'a-
spetto originario dell'autoveicolo e
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ha cosi condannato per contraffazione il produttore indipendente che presenta-
va sul mercato cerchi identici agli originali. Il Tribunale di Torino ha infine ri-
messo la questione alla Corte di Giustizia. Manca un orientamento giurispru-
denziale consolidato e persistono quindi margini di incertezza.

Stenta cosi ad affermarsi la crescita di un mercato secondario e indipendente
di ricambi e la possibilita per le imprese di mettersi sulla scia di un prodotto di
successo, riproducendo e commercializzando le sue componenti.

Resta comunque il fatto che il mercato sempre piu richiede componenti di de-
sign e che, in tale quadro instabile e ondivago, & opportuno che lo sviluppo dei
prodotti sia sempre accompagnato da un esame preliminare della migliore
strategia di tutela e dei margini di liberta lasciati a nuove iniziative imprendito-
riali.

Uso di marchi di terzi per 'salire in classifica’:
uso lecito o contraffazione?

di Alessandra Zavatti

E lecito I'uso di un marchio altrui come ‘parola chiave’ al fine di posizionare un link al proprio sito
in cima ai risultati di una ricerca sul web?

L’ultima parola, in ordine di tempo, arriva dal Tribunale di Milano che, in una recente ordinanza
cautelare resa in sede di reclamo, ha confermato che l'utilizzo non autorizzato di marchi di pro-
prieta di terzi non sempre viola i diritti dei titolari dei marchi stessi.

Andiamo con ordine. Nel caso di specie, una so-

Il keyword advertising corri-

cieta legittima titolare di un marchio, aveva agi-

sponde alla possibilita di

to contro una concorren- te che aveva fatto uso

non autorizzato del mar- ’Comprare’ parole Specifiche chio della prima nel

U ERICEEAE. in modo che il link al proprio

Quest'ultimo e un servi- zio a pagamento di

sito compaia in cima ai risul-

ubblicita basato sul c.d. . 4. . keyword advertising, ov-
P tati di una ricerca web.... 4 &

vero una pratica pubbli- citaria che permette ad

un inserzionista di ‘com- prare’ alcune parole
specifiche (key-words), in modo che, allorquando I'utente di Internet ne digiti una nella stringa di
ricerca, compaia — tra i primissimi risultati e prima ancora di quelli ‘naturali’ della ricerca - un link
sponsorizzato al sito dell’inserzionista pagante.

In questo modo, un inserzionista (rectius: un concorrente!) paga un corrispettivo affinché la com-
parsa del link al proprio sito web sia abbinata a determinati termini che, magari, corrispondono a
marchi altrui, e - magari - proprio perché l'inserzionista desidera pubblicizzare prodotti o servizi

analoghi o sostitutivi a quelli del titolare del marchio.
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Nel caso analizzato dal Collegio Milanese, es-
sendo una delle “parole chiave” costituita
proprio dal marchio della societa ricorrente,
quest’ultima chiedeva — in via d'urgenza —
che fosse inibito a controparte siffatto illecito
utilizzo. Il ricorso veniva pero rigettato anche
in sede di reclamo.

I Giudici, infatti, hanno ritenuto lecito 1'uti-
lizzo non autorizzato del marchio della ricor-
rente, poiché detto uso non comprometteva

nessuna delle funzioni essenziali del marchio,

stanze del caso - l'annuncio 'sponsorizzato',
non consente - o consente con difficolta — al
consumatore/utente di Internet ‘normalmente
informato’ e ‘ragionevolmente attento” di capire
se i prodotti o servizi a cui I’annuncio si rife-
risce provengano dal titolare del marchio, o
da un’impresa ad esso collegata o ad un ter-
Zo.

Quando invece, come nel caso che ci occupa,
il link sponsorizzato non comporta confusio-

ne sull'origine dei prodotti o servizi e non

bensi era usato per un (lodevole) . , . pro-
o .... e se le parole ‘comprate” corri-
scopo pro-concorrenziale. L'uso del o » pone
marchio posto in essere dalla socie- SpOI’ldOl’lO a marchi di terzi? Atten- all'u-
ta inserzionista, infatti, non sconfi- zione: tale uso non deve compro- tente
nava né in ipotesi di contraffazione mettere nessuna delle funzioni es- copie
del marchio, né in ipotesi di concor- senziali del marchio altrui. 0 imi-
renza sleale. ta-

La pronuncia, che si inserisce nel solco trac-
ciato da precedenti celeberrime pronunce
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(Interflora e Google France su tutte), non deve
destare stupore, purché ne siano compresi i
presupposti applicativi: e dunque sempre
possibile usare un marchio di terzi come pro-
pria 'parola chiave’ senza l’autorizzazione del
titolare?

Non sempre. Esistono, infatti, precisi limiti a
detto utilizzo, limiti che vengono sorpassati
ogni qual volta la 'parola chiave' adottata
pregiudichi una delle funzioni essenziali del
marchio.

Ad esempio, non deve essere violata la fun-
zione di garanzia nei confronti di consumato-
ri/utenti circa la provenienza di un prodotto
o servizio da una determinata impresa (la c.d.
funzione di indicazione di origine). Questa
funzione e violata allorquando — nella sua

presentazione concreta e in base alle circo-

zioni dei prodotti o servizi forniti dal titolare
del marchio, bensi fornisce un'alternativa ri-
spetto ai prodotti o servizi del titolare del
marchio, detto uso di "parole chiave' e lecito e
rientra nelle regole di una leale (e sana) con-
correnza.

Per la giurisprudenza e necessario valutare
nel caso concreto il modo in cui I"'annuncio si
presenta: ad esempio, il rilievo che il marchio
altrui non compaia nel testo pubblicitario non
esclude un’ipotesi di contraffazione; cosi co-
me la contraffazione non e esclusa se
I’annuncio non consente all'utente di com-
prendere il ruolo dellinserzionista rispetto a
quello del titolare del marchio (ovvero di
comprendere, ad esempio, se l'inserzionista
sia un distributore autorizzato).

L’utilizzo del marchio di terzi tramite il ser-
vizio Google AdWords & quindi possibile anche

senza autorizzazione del titolare del marchio,
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ma adottando un elevato grado di attenzione. Evitare quindi I'(ab)uso di 'parole chiave' corrispon-
denti al marchio altrui, poiché l'area dell'uso lecito e circondata di paletti, e I'accusa di contraffa-
zione dietro I'angolo. Ogni uso di key-words corrispondenti a marchi di terzi deve infatti bilanciare
(i) gli interessi dei titolari del marchio a proteggere il valore del marchio stesso, (ii) la giusta istan-
za dei consumatori a ricevere informazioni non ingannevoli e (iii) il diritto degli inserzionisti a uti-
lizzare i migliori strumenti di marketing per competere (lealmente) sul mercato. Insomma

un’opportunita un po’ complicata e da maneggiare con molta cautela.

PATENT BOX: MARCHI E BREVETTI DETASSATI

La Legge di stabilita per il 2015 (L.190/2014 art. 1, commi 37-45) ha
introdotto un nuovo regime alternativo agevolato per la tassazione di
alcune categorie di beni immateriali destinato a societa e enti com-
merciali che svolgono attivita di ricerca e sviluppo.

In base alla nuova disciplina, a far data dal 1° gennaio 2015 tali sog-
getti possono optare per ’esclusione dalla base imponibile delle im-

poste sui redditi e dell'IRAP di una quota (pari al 50% dal 2017) del

reddito derivante dall'uso di opere dell'ingegno, marchi, brevetti, di-

segni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad espe-
rienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.

Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura
dell’incentivo ¢ ridotta, essendo prevista la detassazione di una quo-
ta di reddito pari, rispettivamente, al 30% e 40%.

L'opzione ha validita per cinque esercizi ed ¢ irrevocabile.

Con il c.d. Patent Box, depositare marchi, brevetti e modelli e inve-
stire nella protezione del know-how puo portare quindi a molteplici
vantaggi competitivi, considerata anche la tassazione agevolata. La
disciplina puo essere sfruttata sia da chi ha concesso in uso a terzi i
beni immateriali sia a chi li sfrutta direttamente nell’ambito della
propria  attivita. La quota di reddito che potra fruire
dell’agevolazione fiscale potra essere definita sulla base del rapporto
tra i costi di attivita di ricerca e sviluppo e i costi complessivi di pro-
duzione.
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NeWSLator Bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale N. 1 Maggio 2015

CONVEGNISTICA IN DIRITTO FINANZIARIO

ANATOCISMO E USURA

Si e tenuto a Milano nelle date del 26 e del 27 febbraio 2015 il convegno “Ana-
tocismo e usura - Reclami , contestazioni , contenzioso nell’attivita bancaria e
finanziaria” organizzato da Synergia Formazione. Ilavori del convegno , pre-
sieduti dall’Avv. Emilio Girino, hanno avuto ad oggetto un’approfondita di-
samina dei piu recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimi-
ta in materia di anatocismo bancario e usura, con una particolare attenzione
alle questioni sostanziali e processuali piu ricorrenti nelle aule giudiziarie e al-
le eventuali implicazioni penalistiche e concorsuali.

CONVEGNISTICA IN PROPRIETA INTELLETTUALE

PRODUZIONE DI BENI A MEZZO STAMPA IN 3D
E PROPRIETA’ INTELLETTUALE

I1 30 aprile scorso si € tenuto presso 1’'Universita Statale di Milano
I'incontro “Produzione di beni attraverso stampa in 3D: profili di pro-
prieta intellettuale”, organizzato nell’ambito del Curriculum di diritto
dell'impresa del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche. I lavori
del convegno sono stati presieduti dal Prof. Avv. Gustavo Ghidini e
hanno visto la partecipazione del Prof. Marco Spolidoro
dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del Prof. Marc. D.
Mimler dell’Universita di Warwick. Nella sua relazione introduttiva, il
Prof. Ghidini si é soffermato sulla rilevanza di un approfondimento
dottrinale, anche de iure condendo sui possibili “lati oscuri”
dell’utilizzo della tecnologia di stampa in 3D con scopi lesivi dei diritti

di privativa intellettuale o industriale.
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NewsLator

EXECUTIVE MASTER IN BANKING LITIGATION 2015

Nello scorso mese di aprile si ¢ svolta a Bergamo I’edizione 2015 del EMBL
— Executive Master in Banking Litigation organizzato da Alma Iura - Cen-
tro per la Formazione e gli Studi Giuridici, Bancari e Finanziari. Il master
ha visto la partecipazione in qualita di docenti di illustri esponenti del
mondo accademico, giudiziario e forense nell’ambito del diritto bancario e
del relativo contenzioso. I’Avv. Emilio Girino, si ¢ occupato in particolare
del modulo dedicato al contenzioso in materia di anatocismo, commissioni
bancarie, valute e ius variandi nell’ambito del quale offerto un’ampia rap-
presentazione del panorama legislativo in materia, anche sulla scorta dei
piu recenti orientamenti delle aule di merito e legittimita e delle decisioni
dell’Arbitro Bancario Finanziario.

alma EMBL2015

A VIA PER VIA Executive Master in Banking Litigation

SGG&A APRE A ROMA

Lo Studio Ghidini Girino & Associati e
lieto di annunciare che dal 1° maggio

Roma, in via Giacomo Puccini 10, a po-

2015 ha aperto una sede distaccata a ‘ L
-

chi passi dalla splendida cornice del P
Parco di Villa Borghese, nel quartiere

Pincio, cuore pulsante della vita econo- ‘
mica della capitale.

/
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