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Relazione illustrativa
L.a bozza di decreto attua I'articolo 15 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di
delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per
Pattuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Patlamento europeo e del Cons;gho dell'8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e defle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l'acquisizione, 'utilizzo o la divulgazione illeciti, Il termine per il recepimento
della direttiva de qua scade in data 9 giugno 2018.
In particolare, si prevede che il Governo & delegato ad adottare, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, e di concerto con Miﬁistﬁ degli affari esteti e
della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, con le
procedure di cui alf’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n, 234, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlarmentari, uno o piti decreti legislativi seguendo, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all*articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e oritert direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislative 10 febbraio 2005, n, 30 le modlﬁche e le integrazioni necessarie
al cotretto e integrale recepimento detla direttiva (UE) 2016/943;
b) prevedere misure sanzionatorie penali ¢ amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in
caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know Aow e delle informazioni commereiali
riservate, in modo da garantire 1’efficace adempimento depgli obblighi previsti dalla medesima

direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di

derivazione evropea, al fine di assicurare il coordmamento con le dlspOSlZlOﬂl emanatc in aftuazione

- del presente amcolo e la complessiva zazmnahzzazmne deila dlsclplma a settore

E’ poi prevista la clausola di invarianza finanziaria,
Come preme evidenziare, la direttiva in questione reca norme di armonizzazione minima (v, art. 1
della direttiva “Gli stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni del
TFUE, fornire un livello pii: ample di protezione contro Z’acqmszziane lutzhzzo o la divulgazione .

illeciti di un segreto commerciale ..,). Cid posto, tra le ﬁnahta della dxrcttwa v1 ¢ I"ipnalzamento

.della tutela dei segretx commergciali: nel considerando 4 si prevede che “Le :mprese innovative sono

audolente _intese ad appro rzarsz illec;tamente di seereti

. commerciali, guali furto, copid non autorizzata, splonaggio economlco o violazione degli obblichi

di riservalezza, aventi origine sio all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli sviluppi recenti, quali

la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (owtsourcing), le catene di

approvvigionamento piit lunghe e un uso pitr diffuso delle tecnologie dell'informazione e della
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comunicazione, contribuiscono ad aumentare il vischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione,
Putilizzo o la divuigazione illeciti di un segrete commerciale compromettono la capacitd dei
legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi devivanti dal loro ruclo di
precursori grazie ai visultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridic!

di_tutela del segreto commercigle efficaci e compargbili in tufta I'Unione gli incentivi a

intraprendere attivitd transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti

commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialitd di motorl della crescita
economica e dell'occupazione,”

1l citato articolo 15, lett. ), della | n, 163 del 2017 prevede la possibilita di intervenire sul codice
della propriéta industriale del 2005, applicabile alle cause sui diritti di proprieta industriale in virtd

del richiamo di cui all’art 134, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2005. Orbens, nel nostro ordinamento

sono tutelate le informazioni ed esperienze aziendali, ai sensi dell’ait. 98 (Oggetto della tutela) del-
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprieta industriale), che prevede “I;

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali ¢ le esperienze tecmicoindustriali, -
comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: aj

siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e.
combinazione dei loro elementi-generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore; b} abblano valore economice in quanto segrete; ¢) siano sotfoposte, da parte
delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente.
adeguate a manienerle segrete. 2. Costituiscono altresi oggetto di protezione | dati relativi a prove
o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in-commercio di prodotti chimici, :
© farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di' nuove sostanze chimiche.”.
Orbene, tale nozione comisponde, quanto ai contenuti, a quella delineata dalla direttiva 943 del:
...2016. Invece, sotto il profilo terminologico, per attuare la normativa europea in maniera piena-e
- puntuale si & ritenuto opportuno allineare il nostro ordinamento afla formulazione con la quale il
diritto europeo si riferisce alla-situazione giuridica sostanziale oggetto di tutela. Pertanto, §i &
sostituita la formula “segreto commerciale”, come espressamente prevista dalla direttiva, in luoge.
‘della vigente “informazione e esperienza aziendale” di cui agli articoli 1, 2, 98, 99 del Cpi. Come
- premesso, invece, & rimasto:sostanzialmente invariato 'oggetto della tutela, gia individuato, nei
suoi elementi, dal vigente arficolo 98 .(“Per segreti commerciali si intendono le informazioni -
aziendali e le esperienze fecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimio
controllo del detentore, ove tali informazioni:q) siano segrete, nel senso che non siano nel lore

insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
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Jacilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore,...) in quanto corrispondente alle
indicazioni europee, Al riguardo, giova ricordare che la norma nazionale ha gia recepito 1’articolo 6
bis R, D, 1127/1939 L. invenzioni introdotio dal d. lgs. 198/1996, che -a sua volta- si adegua alla
definizione deli’art. 39 commi 1 ¢ 2, del Trattato Trips (il cui testo & riportato nel prosieguo
dell;esposizione). ‘

Al sensi del successivo art, 99 (Tutela) il legislatore nazionale prevede che “1, Ferma la discipling
della concorrenza sleale, 1l legittimo deteniore delle informazioni ¢ delle esperlenze aziendali di cui

all'articolo 98, ha il diritio di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisirve, rivelare g terzi

od utilizzare, in modo abusive, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siang state

conseguite in modo indipendente dal terzo.”. Tale formulazione viene integrata, per dare conto
dell’innalzamento degli standard di tutela richiesto dalla direttiva, L articolo 4, paragrafi 4 e 5 della

direttiva, in particolare, prevede che “d4. L'acquisizione, 'utilizzo o la divulgazione di un segreto
commerciale si considerano oliresi illeciti gqualora un soggetto, al momento dell'acquisizione,

dell'wtilizzo o della divuigazione, fosse g conoscenza o,_secondp le circostanze, avrebbe dovuto

essere_a conoscenza del fatto che il segrefo commerciale erg stato olteputo direttamente o

indirettamente dq un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3. 5.

La produzione, lofferta ¢ la .commercializzazione di merci _costituenti violazione oppure

l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si..
considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva

talf atiivitd era g _canoscenza o,_secondo Je circostanze, -avrebbe dovuto essere a conoscenza del.

fatta che il segreto _commerciale era state wtilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3)".

‘Pertanto, emerge [esigenza di modificare il testo deli’articolo 99, prevedendo la rilevanza anche di .

condette colpose (con riferimento all’inciso “erq @ conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe

dovuto essere o conoscenzd del fiffo cheiil segretp commerciale era stato utilizzato illecitamente ai

Sensi.del paragrafo 3). Tanto pit che tali previsioni non erano previste nell’art. 39 Trips, commi 2 e

3 ("2, Le persone fisiche e giuridiche hanno la facolta di vietare che, salvo proprio consenso, le
informazion sottoposte al loro legittimo controllo siane rivelate a terzi oppure acquisite o wiilizzate
da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali-
Informazioni: a) signo segrete- nel senso che non. sono;, wnel lorg .insieme o nella precisa
. configurazione e combivazione. dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a-
.. persone ‘che. norimalmente si occupano del tipo di informazioni in guestione; b) abbiano valore
commerciale In quanto segrete; c) siano state sottoposte, da parie della persona al cul legittimo-.
controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a manitenerle segrete. 3. I

Membri, qualora subordinino “l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici
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Jarmaoceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati
relativi a prove o di altri dati segreti, lo cui elaborazione comporti un considerevole impegno,
assicurane lo tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inolire proteggono detti datl dalla
divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non
ﬁengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.”). La
restante formulazione viene, iﬁvece, riproposta. In particolare, ‘¢ opportuno precisare che la
locuzione “in modo abusive” & pacificamente interpretata alla tuce dell’art. 39 TRIPS, si che va
considerata espressione equivalente a “in modo contrario a-leali pratiche commerciali” di cui al
citato art. 39 TRIPS. Ne consegue che non occorre alcun adeguamento dell’ordinamento interno in
relazione alle disposizioni di cui ai citati par. 2 e 3, trattandosi, in ogni caso di specificazioni della
clausola generale gia contenuta nell’art. 99, in conformita agli Accordi TRIPS. In sostanza, non si &
modificato, per tale profilo, il festo vigente, da un lato poiché risultava superfluo alla luce delie
precisazioni appena esposte, per altro aspetto, di ordine interpretativo, per non ingenerare
problematiche ermeneutiche e applicative conseguenti alla modifica della regolazione gia in vigore.
dal 2010,

Non appare necessatio prevedere specifiche disposizioni di rebephﬁento per le fattisﬁeéie di
acquisizione utilizzo e rivelazio_ﬁe ritenute lecite (artico]i le3 di,_r‘etti\ia'):‘_in phrte, la salvaguardia di
tali ipotesi di liceitd & garantita da quanto gia disposto dall’articolo’ 99 del Cpi, laddove prevede

“salve il caso in cui esse_siano state conseguite in modo indipendente dal terzo,” Le fatiispecie

indicate nell*articolo 3 della direftiva —disposizione questa di armonizzazione massima, come é
bene sottolineare- sono gia oggetto di tutela nel nostro ordmamento. E’ il caso della tutela. della
liberta di stampa e, in generale, dei dirittt costltumonalmente rilevanti; dei diritti smdacah, gu\‘
garantiti in altri settori ordinamentali; della tutela del whrsﬂebiower ovvero del soggetto che,
mantenendo l’anommato, denuncia una situazione n‘regolare o 111cgale (é recente la normatlva dl
tutela del dipendente che denuncia fatti illeciti avvenuti nei luogh] di lavore v, 1. 30 novembre
2017, n. 179 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazmm di reati o lmgolauté dl A
cui siano venuti a conoscenza nellfambito di un rapporto di lavoro pubbhco o privato). Giova anche
precisare, al riguardo, che non s1 ritengano necessari mtexventl d1 recep:mento in quanto il nostro
ordinamento, a Costifuzione rigida, prevede una gerarchla delle fontl normatwe, tutelando i diritti d1
rango sovraordinato {come il diritto alla salute ed alla llberta d1 stampa) all’esito di un gludlZlO d1

bilanciamento tra interessi confliggenti,

Analogamente, non sembrano necessarie norme di recepimento per I’articolo 6 (Obbligo generale) e

per I’articolo 7 (proporzionalita ¢ abuso del processo) che introducono regole gia previste nel nostro
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ordinamento. In particolare, quanto all’articolo 7 della direttiva, si ricorda che gia I’art. 96, comma
2 del cpe e Part. 120 ope diseiplinane I’ipotesi di domande giudiziarie manifestamente infondate,

Per gltro profilo, le due norme prevedono principi molto generali,

Invece, la bozza di articolato proposta introduce disposizioni innovative, in presenza sia di un
preciso obbligo di recepimento da parte degli Stati membri che, nel contempo, della necessita di
uno specifico intervento di adeguamento del nostro ordinamento. In particolare, tra i punti della
direttiva per 1 quali si & ritenuto opportuno intervenire con disposizioni di recepimento, si segnala:
"art. 4 della direttiva, gia richiamato, in tema di condotte illecite, che richiede la modifica dell’art.
99 Cpi, per integrare la normativa vigente con i paragrafi 4 e 5 deli’art. 4 delia direttiva.

Anche Part. 8 delia direttiva & stato recepito; cid al fine di dettare una norma relativa alla
prescrizione dei diritti e delle azioni “derivanti dall 'acquisizione, utilizzo ¢ divilgazione abusivi dei
segreli commerciali di cui all’art. 98 CPP, prevedendo un termine prc;scﬁzionale di 5 anni anche in
caso di illecito contrattuale. Al rignardo, si rappresenta quanto segue. [n assenza di una normativa
speciale, la disposizione di cui all’art. 125 (risarcimento) Cpi ¢ stata intesa dalla giurisprudenza
come azione extracontratiuale (art. 2946 c.c.: prescrizione quinquennale per fatti illeciti), come il
danno da illecito concorrenziale avente prescrizione quinquennale ex art. 2947 primo comma cc
(Cass. civ 3236/1998). Rimane perd la eventualitd di azioni per responsabilitd contrattuale con
termine prescrizionale di dieci anni (arf, 2946 c.c.). Pertanto, ¢ stata prevista un’apposita
disposizione con termine prescrizionale di cinque anni anche per la responsabilita conirattuale (v.
sub Art 99 Cpi come modificato). La sospensione ¢ la interruzione di tale termine prescrizionale
sono regolate dagli articoli 2941, 2942, 2943, 2944 e 2945 del codice civile). La decorrenza del
termine per esercitare 1 diritti e le azioni, analogamente, & disciplinata secondo le norme generali
(art. 2935 c.e ) .

Anche Particolo 9, par. 1, della Direttiva, & stato integralmente recepito',‘ considerato che vel nostro
ordinamento non & dato rinvenite una disposizione che tuteli i ségl;éti commerciali in quanto
riservati nel corso dei procedimenti giudiziari, sia cautelari che di mertto, relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segfeti commerciali di cui all’articolo 98 Cpi. Si
prevede che il giudice (ordinario, civile ¢ penale, amministrativo o contabile) possa vietare alle parti
e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, ai
soggetti da lui nominati o delegati e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai
provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, 1"utilizzo o la rivelazione dei
segreti commerciali oggetto def procedimento che ritenga riservati, Tale provvedimento di divieto
manttene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale &

stato cmesso; perde vigore, invece, se con sentenza si accerta la mancanza dei requisiti di cui
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all’articolo 98; se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli
esperti e agli operatori del settore. Viene attuato anche il paragrafo 2 dell’articolo 9, laddove si
prevedono le cd. Misure specifiche: si stabilisce che il giudice possa adottare i provvedimenti che,
nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano pid idonei a tutelare la riservatezza
dei segreti commerciali oggetto di causa. Si tratta delle misure in base alle quali: si limita ’accesso
alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio; si dispone in alcuni
provvedimenti |’oscuramento o [*omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

Non si € ritenuto opportuno consentire all’autorita giudiziaria di disporre d’ufficio tali divieti e
misure, ritenendo preferibile lasciare alla injziativa delle parti ogni eventuale richiesta, anche
considerato 1’alto livello di tecnicismo che, in concreto, pud caratterizzare la valutazione sul

carattere 0 meno riservato di detti segreti commerciali.

Nel recepimento della direttiva (UE) 2016/943 st tiene conto, inolire, di quanto richiesto nell’art, 10
(misure provvisorie e cautelari) della direttiva in materia di misure cautelari (richiamate nel nostro
ordinamento dall’articolo 132 Cpi). Pill in generale, in merito alla tutela giurisdizionale dei segreti
commerciali, la direttiva garantisce al legittimo detentore dei medesimi il ricorso ad un’ampia serie
di rimedi. In via preliminare, & opportuno richiamare la qualificazione giuridica dei segreti
commerciali, che ai sensi deil’articolo 1 (Diritti di proprieta industriale) del Cpi rientrana tra i diritti
di proprietd industrizle come, ad esempio, i marchi ed i brevetti (si riporta il testo dell’articolo 1
appena richiamato, come modificato dalla bozza di articolato proposta: *1. Ai fini del presente
codice, l'espressione proprietd industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geagrafiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita, topografie
dei prodotti a semicondutiori, segreti commerciali e nuove varietd vegetali” Come ¢ bene
sottolineare, gia a ordinamento vigente sono applicabili, a tutela delle informazioni ed esperienze
aziendali, tutti i rimedi giurisdizionali, cautelari ¢ non, previsti dal legislatore: si ftratta
essenzialmente delle misure previste dal Cpi, agli articoli 124 e ss. Se & pur vero che si tratta di
diritti “non titoleti” (ovvero privi di formale registrazione), alla luce del tenore testuale del
richiamato articolo 1 e degli articoli 98 e 99 del Cpi essi rientrano, infatti, nel novero dei diritti di
proprietd industriale; di conseguenza, la competenza in materia spetta alle Sezioni specializzate in
materia di proprieta industriale istituite dal d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (sul punto ex multis Trib.
Firenze 26 novembre 2008, ord.; Trib. Mantova‘ 3 ottobre 2008). Inolire, sono gia applicabili, in
particolare, i seguenti strumenti giurisdizionali: misure correttive e sanzioni civili, misure cautelari,
risarcimento del danno anche in relazione al pregiudizio morale; descrizione ¢ sequestro; la

confisca, la distruzione ed il ritiro del mercato in caso di accertamento giudiziale dell’illiceita



dell’'uso; la pubblicazione della sentenza; la consulenza tecnica preventiva; [’inibitoria;

relativamente al codice di rito civile, i rimedi di cui agli artt. 669 decies e ss del cpc.

Seguendo P’ordine del Codice di proprietd industriale, & stato integrato il testo vigente dell’articolo
124 del Cpi (misure correttive e sanzioni civili) con tre nuovi commi dopo il comma sei. In
conformits alla direttiva (articolo 12 sulle “Ingiunzioni e misure cérrettive”), in particolare, nel
nuovo comma 6-bis, si prevede espressamente che, nei procedimenti relativi all’acquisizione,
all*utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice,
nel disporre le misure correttive e le sanzioni civili e nel valutarne la proporzionalitd, considera le
circostanze del caso conereto, tra le quali: il valore ¢ le altre caratteristiche specifiche dei segrett
commerciali; le misure adottate dal legiitimo detentore per proteggere i segreti commenrciali; la
condotta dell’autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
IMmpatto dell'ntilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; i fegittimi interessi
delle parti e l'impatio che l'accoglimento o il rigetto delle misurc potrebbe avere per le stesse; i
1@gittimi interessi dei terzi; I'interesse pubblico generale; le esigenze di  tutela det diritti
fondamentali, ,

Nel successivo comma 6-fer & stéto recepito *art, 13, par. 3, direttiva, che individua le misure che
gii Stati devono prevedere alternativamente alla concessione delle misure cautelari. In particolare, si
prevede che nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite
dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice pud, in alternativa all’applicazione delle
misure di cui al suindicato articolo 124 Cpi, disporre, su istanza della parte interessata, il pagamento
di un indennizzo, ricotrendo tutte le condizioni puntvalmente esplicitate. Si prevede, in particolare,
la compresenza delle seguenti condizioni: la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della
rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fafto che i
segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che L stava utilizzando o rivelando
illecitamente; P’esccuzione di tali misure pud essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
infine, tale indennizzo deve risultare adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha
chiesto I"applicazione delle misure e, in ogni caso, non supera l'importo dei diritti dovuti se I’autore
della violazione avesse richiesto J'autorizzazione ad utilizzare { segreﬁ commerciali per il periodo di
tempo per il quale 'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato (le cd. royalfies).

In tema di misure cantelari (articolo 132 Cpi), & stato recepito Part. 11, par. 2, della direttiva, che
disciplina gli elementi rilevanti ai fini della decisione sulle misure cautelari, in assenza di una
norma di analogo tenore nella normativa vigente. Precisamente, sono espressamente individuate le

circostanze rilevanti nel provvedere sulle domande cautelari ed ai fini della valutazione di
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proporzionalita delle misure medesime, rinviando all’elenco gia previsto all’articolo 124, comma 6-
bis, Quest’ultima disposizione, a sua volta, attua il richiamato art, 13, par. | direttiva, introducendo

analoghi elementi di valutazione per il giudicante, ma in materia di misure correttive e inibitorie.

Sempre in tema di misure cantelari ¢ stato recepito 1 articolo 10, paragrafo 2, prevedendo un nuovo
S-bis all’art. 132 Cpi. Al riguardo, si prevede che in tutti i procedimenti cautelari relativi
all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui
all’articolo 98, il giudice pud, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, autorizzare il
convenuto a continuare ad utilizzare [ segreti comumerciali prestando idonea cauzione per
Peventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. Si specifica, perd, che in ogni caso
¢ vietata la rivelazione dei segreti commerciali di cui ¢ autorizzata 1'utilizzazione a norma del

primo periodo, precisazione imposta dalla direttiva,

L’articolo 132 Cpi & stato integrato, altres, con il nuovo comma 5 quater che attua il disposto di cui
all’articolo 11 paragrafo 5 della direttiva, considerato che nell’ordinamento vigente non si rinviene
una disposizione dal contenuto analogo. Si prevede che, qualora le misure cautelari adottate a tutcla
dei segreti commerciali divengano inefficaci per mancato inizio del giudizio di merito nel termine
peréntorio (di cui al comma 2 dell’art. 132 Cpi) ovvero perdono efficacia a causa di un’azione o di
un’omissione del ricotrente, ovvero se viene successivamente accertato che 1’acquisizione, I’utilizzo
o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussistevano, il ricorrente & obbligato a
risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.

Sono state introdotte anche delle sanzioni di natura penale per i contravventori ai divieti ed ai
provvedimenti giudiziali in matetia di riservatezza di cui all’articolo 121-fer del Cpi, ai sensi
delP’articolo 16 della direttiva e 15 comma 1 leit. b} della richiamata legge di delegazione europea.
Sanzioni sono anche state introdotte per 1’inosservanza dei provvedimenti cautelari ¢ di merito del
giudice, in materia non solo di segreti commerciali ma, in generale, per ogni diritto di proprieta
ihdustriale, modificando Part, 388 del codice penale (in materia di inosservanza dolosa dei
provvedimenti del giudice). Al riguardo, si & ritenuto opportuno estendere tale ultima previsione del
codibe penale, come modificata dall’att, 10 della bozza di articolato broposta, anche aghi altri diritti
di cui all’articolo 1 del Cpt (marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni
di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita, topografie dei prodotti a semiconduttori
¢ nuove varietd vegetali) per non creare livelli differenti di tutela, trattandosi di situazioni giuridiche
s_ostanziali meritevoli dello stesso livello di protezione. Tale intervento & legittimato ai sensi
dell’art, 15, comma 1, lett. b) e lett. ¢), della legge di delegazione europea; la lett, ¢) della

disposizione richiamata, in patticolare, consente di apportare tutte le abrogazioni, modificazioni ¢
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integrazioni alla normativa vigente, al fine di assicurare il nmecessario coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione della direttiva. In un’ottica sistematica, si attua altresi la finalita

di razionalizzate la disciplina di settore.

E’ stato recepito 1'art. 15 defla direttiva, che indica gli elementi che 1l giudice deve valutare ai fini
della pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero della sentenza di merito. A tal fine & stato
modificato articolo 126 (Pubblicazione della sentenza) del Cpi. Il testo dell’originaria
disposizione & stato integrato prevedendo che, accertata la violazione dei diritti di proprietd
industriale, in ogni caso, stano adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza det
segreti commerciali di cui all’articolo 98, Si prevede, inoltre, che, nei procedimenti in materia di
illecita acquisizione utilizzazione o rivelazione di sepreti commerciali, if giudice, nel decidere se
adottare una delle misure consentite (ad esempio la pubblicazione integrale delia sentenza che
accerta la violazione del diritto di proprietd industriale) e nel valutarne la proporzionalita, considera
le circostanze del caso concreto e, in particolare: il valore dei segreti commerciali; la condotta
dell’autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; l'impatto
dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; il pericolo di ulteriore
utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione, i
precisa, infine, che nel compiere detta valutazione in merito alle misure consentite il giudicante
considera, altresl, se le informazioni sull'autore della violazioﬁe stano tali da consentire
I'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicézione di tali informazioni sia
giustificata anche in consideraiione degli eventuali danni che la ﬁisma pud provocare alla vita
privata ¢ alla reputazione del medesimo autore,

Gli articoli 17 (Scambio di informazioni e corrispondenti), 18 (relazioni), 19 (recepimento),20
(entrata in vigore) e 21 (destinatari) della direttiva non sono stati oggetto di specifiche disposizioni
di recepimento, prevedendo disposizioni prive di contenuto precettivo,

Con riferimento al criterio di cui alla lett. 5) dell’articolo 15 della legge di delegazione, la direttiva
indica come principio di delega anche la previsione di sanzioni penali e amministrative, oggetto
quest’ultimo non previsto nella direttiva (salvo quanto specificato successivamente in merito
all’articolo 16 della direttiva). Orbene, anche alla fuce dell’esigenza di rafforzata tutela dei trade
secrets, come espressa nella direttiva cui si da attuazione, 1’attuale tutela penale, complessivamente
considerata, appare lacunosa, spécie se raffrontata con la tutela penaie degli altri diritti di proprieta
§ndustriale (come brevetti, marchi, disegni ¢ modelli e indicazioni gtjsqglrafiche o denominazioni di
origine}. Al riguardo, giova richiamare, in particolare, {’art. 473 c¢p in materia di contraffazione,

alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, ’art, 517-fer cp



che sanziona la fabbricazione ¢ commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta
industriale; anche la contraffazione o alterazione di DOP e IGP costituiscono illeciti penali, in virtd
della legge n. 99/2009, che ha inserito nel codice penale Y'articolo 517-gquater che sanziona
chiungue contraffd o comunque alteta indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari; ’art. 127 Cpi che prevede sanzioni penali ¢ amministrative a tutela di
aleuni diritti di proprieta.)

Per altro profilo, il segreto commerciale ha un crescente valore aziendale anche sotto il profilo
dell’avviamento, poiché ¢ il precipitato di tecnologie ed innovazioni spesso costose e, sopratiutto,
pud comportare anni di studi e ricerche. Gia da diverso tempo anche in ambito comunitario (v. CE
31 gennaio 1996 n. 240, nello specifico 'art, 10), il know-how tecnico e commerciale costituisce un
bene giuridicamente tutelato: valorizzando tali elementi si & ritenuto apportuno intervesire anche in
sede penale a utela del segreti commerciali, Da ultimo, in sede comunitaria & emersa Pesigenza di
tutelare anche i segreti commerciali in case di cyber theft (furto di segreti commerciali via internet),
considerato che si tratta di fatti anche gravi che si stanno verificando con crescente diffusione.
Qlleriox'e finalitd meritevole di apprezzamento & quella di intervenire sull’articolo 623 cp., ia
disposizione che la giurisprudenza finora ha evocato, in via interpretativa, a tutela del Know how: la
modifica proposta, tra I’aliro, infroduce per la prima volta riferimento espresso al “segreto
commerciale”, cosi permettendo I’allineamento della norma penalistica di riferimento con la mutaté
qualificazione introdotta dalla bozza di articolato nel codice di proprieta industriale, come di seguito
meglio specificato,

Tale intervento & consentito anche dal tichiamato principio di delega di cui alla lett. ¢) che consente,
alla luce delle suesposte finalitd, di apportare tutte le abrogazioni, modificazioni ¢ integrazioni alla
normativa vigente, anche di derivaziene europea, al fine di assicurare il necessario coordinamento
in materia,

Cid posto, quanto alle modifiche del codice penale, si & proceduto modificando, innanzitutto, ’art.
388 (mancata esecuzione dolosa di un ptovvedimento del giudice) del codice penale. In tal caso si
tratta di adempiere al disposto della direttiva che, all’articolo 16, par 1, prevede che “Gli Stati
membri assicurano che le competenti autorita giudiziarie possano imporre sanzioni.a qualsiasi
30ggetro che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli articoli 9,
10 e 12.” Precisamente, nell’attuare il disposte dell’art. 16 della dir,, che richiede ’adozione di
sanzioni per le violazioni delle previsioni di cui agli articoli 9, 10 e 12 delia direttiva (lasciando
pexd liberta agli Stati membri nello scegliere 1a natura delle misure), poiché eventualitd di sanzioni
amministrative avrebbe comportato per il legislatore nazionale ii rinvio ad un’autoritd diversa da

quella procedente (quella giudiziaria) nella fase di irrogazione di dette sanzioni, si & ritenuto
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preferibile optare per sanzioni penali, anziché a quelle amministrative, Inoltre, in via sistematica,
tali fattispecie costituiscono, in sostanza, ipotesi di inosservanza dolosa ai provvedimenti del
giudice, fattispecie gid prevista dall’art, 388 del cp, Inolire, tale ultima disposizione in via
interpretativa finora & stata ritenuta applicabile — quanto al comma secondo - anche in materia di
diritti di proprietd industriale (Cass. pen. n. 15646 del 17 febbraio 2015; Cass. pen n.65 del 25
Ottobre 2004), Precisamente, la disposizione introdotta prevede che “La stessa pena si applica a chi
elude !'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amminisirativo o contabile, che
concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
difesa della proprietd, del possesso o del credito, o misure inibitorie e correttive a tutela dei diritti
di proprieta industriale”. Per garantire 1’adempimento degli obblighi introdotti in attuazione
dell’articolo 9 della direttiva (in materia di tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari),
sono stati inseriti il comma terzo ¢ quarto nello stesso articolo 388 op.: “La stessa pena st applica a
chi elude Uesecuzione di un provvedimento del giudice che prescrival misure Inibitorie o correttive
a tutela dei dritti di proprieta industriale ; “E altresi punito con la pena prevista al primo comma
thzenque, essendo obbligato allu riservatezza per espresso provvedimento adottato dal gludice nei
procedimenti che rignardino diritti di proprieté industriale, viola il relativo ordine”. La punibilitd a
quetela resta sancita dall’attuale ultimo comma dell’art. 388, che riguarda tutte le ipotesi di reato ivi

disciplinate: pertanto, non ¢ stata introdotta apposita previsione.

Inoltre, si & intervenuti sull’art. 623 cp.: la rubrica attuale della norma “Rivelazione di segreti
scientifici o industriali® & stata sostituita dalla seguente: “Rivelazione di segreti scientifici o
commerciali”, Come anticipato, tale modifica consente di allineare la normativa applicabile in
ambito penale alla nozione civilistica di segreto commerciale, alla tuce delle modifiche introdotte
nelle disposizieni di riferimento del Cpi, dove ¢ stata inserita la formula “segreto commerciale”
(cspressamente prevista dalla direttiva) negli articoli 1, 2, 98, 99 del Cpi. Oltre che per consentire
I'adeguamento ed il coordinamento sistematico, tale modifica previene dubbi interpretativi, Per le
medesime ragioni, nel testo dell'art. 623 cp. & stata utilizzata la stessa locuzione “segreti
commerciali” sin dal primo comma. Per cui il testo novellato risulterebbe il seguente: “Chiungue,
venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segrefi
commerciali o di notizie destinate a vimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li
rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, é punito con la veclusione fino a due anni”. La bozza
di articolato, all’articolo 9 comma 2 prevede la sostituzione integrale dell’articolo 623 del codice

penale, per rendere il testo pil chiato,
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I} comma tre chiarisce che ai fini dell’articolo 623 del codice penale, el testo riformulato dallart. 9
della bozza di articolato, le << wnofizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni
industriali>>, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti
commerciali. Tale comma appare opportuno per chiarire all’interprete che la formulazione
previgente del corama primo dell’art, 623 del cp. gid puniva alcune notizie segrete —quelle sopra
applicazioni industriali- rientranti nell’attuale nozione di segreti commerciali come delineata dal

Codice di propricta industriale.

Alla luce di quanto esposto in precedenza sull’esigenza di adottare un normativa di tutela specifica
dei segreti commerciali, si introduce un comma secondo (in lnogo del secondo comma attuale)
neil’art. 623 op. del seguente tenore: “La stessa pena si applica a chiungue, avendo acquisito in
modo abusivo segreti commerciali, Ii rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”. Come & bene
evidenziare, 'inciso “in modoe abusivo” richiama la formulazione individuata dall’articolo 99 del
Cpi (formulazione che, per tale inciso, & stata introdotta dal legislatore gia nel ‘2010) ed identifica
compiutamente le condotte acquisitive rilevanti, connotandole in termini di illiceita, Inoltre, sempre
in tema di illiceitd, come nel comma prime dell’articolo 623 vigente, la disposizione introdotta
richiede l'impiego o la rivelazione a proprio o altrul profitto ai fini del perfezionamento della

fattispecie penale.

Nel contempo, al comma terzo, per sanzionare pilt severamente gli hackers informatici nel campo,
esigenza segnalata anche a livello unionale (la direttiva da attuare non prevede espressamente
sanzioni di natura penale, come gia riferito, perd in materia di proprieta intellettuale I*attuale gruppo
di lavoro Experts group Ipr enforcement istitnito daila Commissione Europea e coordinate dal DG
Jor Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Intellectual property and Fight against
Counterfeiting ha manifestato particolare attenzione alla problematica de gua, anche
commissionando studi ¢ rilevamenti statistici in materia di furto di segreti commerciali tramite
strumenti informatici). Al riguardo si evidenzia il dato fattuale per cui l¢ condotte illecite
verosimilmente sono poste in essere soprattutto da “estranei” {(ovvero terzi non dipendenti
aziendali) appunto con atti di pirateria informatica. A tal fine & stata infrodotta un’aggravante
comune del seguente tenore “Se il fatfo é commesso tramite qualsiasi strumento informatico la
pena & aumentata”. Della formulazione introdotta nelia bozza di articolato si pud dedurre che
I'aggravante ¢ comune ovvero, quanto agli effetti, pud determinare 1’aumento della pena fino ad un
terzo (arl. 65 n. 3 ¢p.). Infine, invece che dall’attuale comma secondo, la procedibilitd a querela
sarebbe sancita da un ultimo comma, i} quarto, dal seguente tenore: “H calpevole ¢ punito a querela

della persona offesa”, Viene utilizzata una formulazione identica a quella adottata dal codice penale
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in altri casi, nei quali un determinato articolo contempla pih fattispecie incriminatrici tufte

procedibili a querela (cft., ad es,, I’attuale ultimo comma dell’art, 388 cp.),

Non si ¢ riteuto opportuno e necessario attuate il criterio di delega che prevedeva I'eventualita di
sanzioni amministrative; tutte le-sanzioni richieste dalla direttiva e dall’articolo 15 della legge di
delegazione, infatti, seno state articolate come sanzioni penali, Cid in quanto, in sede di attuazione,
si & ritenuto preferibile escludere sanzioni amministrative, specie con riferimento alle violazioni di
cui all’articolo 9 della direttiva, Al riguardo, si richiama quanto gid precisato in merito
all’inopportunitd di rinviare ad antoritd diversa —quale quella amministrativa, peraltro di difficile
individuazione nel caso di specie- rispetto a quella giudiziaria per ’accertamento e per I'irrogazione
di sanzioni pei riguardi di comportamenti costituenti, nella sostanza, inosservanza dolosa dei

provvedimenti giudiziali.
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RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto attua "articolo 15 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di
delegazione europea 2016-2017), Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per
I’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro I'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti,

Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno relativo all'acquisizione, utilizzo e
rivelazione illeciti di nozioni e conoscenze che integrano ed implementano la tecnica normalmente
usata e riconosciuta in quel dato settore industriale e per un determinato prodotto, completa cioe
tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione,
vendita ed utilizzo del bene.

A tal fine la delega, olire a predisporse un adeguato e proporzionale sistema di sanzioni
penali ed amministrative, prevede l'attuazione nel nosire ordinamento di disposizioni che
parantiscano il ricotso ad un'ampia serie di rimedi di differente natura giuridica: rimedi cautelari;
risarcitori, anche in relazione al pregiudizio morale; inibitori; il sequestro, la confisca la
distruzione ed il ritiro dal mercato in caso di accertamento giudizial;: dell'illiceitd dell'uso. Infine,
il provvedimento apporta tutte le abrogazioni e modificazioni o iﬁtegrazioni alla normativa in
vigore, con Iintento di procedere ad una complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

11 provvedimento in esame, pertanto, interviene sul decreto legislativo 10 febbraio 2003, n.
30 (c.d. Codice della proprietd industriale) adeguando le disposizioni in esso contenute con le
indicazioni fornite dall’art. 15 della citata legge 163/2017.

I testo si compone di dieci articoli che, come sopra detto, modificano o integrano il testo
degli articoli del CPI attualmente in vigore.

Agli articoli 1 e 2 del provvedimento 1a locuzione “informaziont aziendali riservate” viene
sostituita con quella di “segreti commerciali”, al fine di dare aituazione, anche sotto il profilo

terminologico, alla direttiva comunitaria e allineare il nostro ordinamento alla formulazione con la



quale il diritto comunitario si riferisce alla situazione giuridica sostanziale oggetio di tutela,

Pertanto, le disposizioni non hanno alcun effetto di natura finanziaria,

Nella stessa direzione, Particelo 3 modifica la dizione della rubrica della Sezione VII del
Capo II del decreto legislativa 30/2005, in cul parimenti la formula “Informazioni segrete” &
sostituita con quella di “Segreti commerciali”, Viene, dunque, modificato anche il contenuto
- dell’articolo 98 del suddetto CPI, che individua I'oggetto della tutela apprestata dal corpo normativo
nei segreti commerciali, foinendo definizione ¢ contenuto dei medesimi La disposizione ha
anch’essa natura ordinamentale individuando 'ambito e le fattispecie degne di tutela e non

presenta aspetti di rilievo sotto il profilo finanziario,

L’articolo 4 sostituisce il precedente articols 99 del D.lgs 30/2005, con la finalitd di

innalzare lo standard di tutela riéhiesto dalla direttiva europea e con I’intento di prevedere misure

. sanzionatorie penali e amministrative, idonee a dissuadere il soggetto dal tenere un comportamento
illecito nel caso di acquisizione, utilizzo o rivelazione illecita del Know—how e delle informazioni
commerciale riservate (c.d segreti commerciali),

Viene, infafti, previsto per il legittimo detentore di tali segreti commerciali il diritto di
vietare ai terzi ’acquisizione, 1a rivelazione a terzi nonché ['utilizzo abusivo di tali informazioni,

- salvo il caso in cui tali informazioni siano state conseguite in maniera autonoma dal terzo del quale
si presume la buonafede,

Si &, pertanto, ritenuto necessario modificare il testo dell’articolo 99, introducendo i commi
1-bis, 1-ter e 1- quater, in quanto assume rilevanza per il legislatore la previsione normativa anche
di quelle condotte definite colpose, le quali prima non rivestivano alcuna connotazione giuridica,

-ma che oggi richiedono una maggiore attenzione soprattutto pérché la loro specificazione
é_ontribuisce a ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite nell’ambito dei c.d, segreti
commerciali,

Al comma 1-bis dell’articolo 99, infatti, si definiscono illecite le condotte per le quali al
momento dell’acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti commerciali cosi come previsti

dall’articolo 98, il soggetto era gid a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza per una serie




di circostanze, del fatto che tali segreti erano stati ottenuti ditettamente o indirettamente da un terzo
che Ii utilizzava e rivelava in maniera illecita.

It comma I- ter del sopracitato articolo si muove nella stessa direzione del precedente
comima, tiferendosi perd alla produzione, offerta, commercializzazione di merci che costituiscono
ipotesi di violazioni ed anche ai casi di importazione, esportazione e stoccaggio delle medesime
merci, sempre nell’ottica di assicurare una specifica tutela da sleali usi commerciali,

Giova sottolineare che altre fattispecie sono gia contemplate nel nostro ordinamento quali
ad esempio {a tutela della libertd. di stampa, la tutela dej diritti costituzionalmente rilevanti, la tutela
dei diritti sindacali, {a tutela del whistleblower.

. Infine, con if commal-quater viene prevista apposita disposizione volta a disciplinare la -
prescrizione dei diritti e delle azione derivanti da condotte illecite in cinque anni, allontanandost
quindi dall’ordinario - termine prescrizionale decennale previsto nelle azioni di responsabilitd
contrattuale di cui all’ articolo 2946 c.c,

- La disposizione in esame, nella sua nuova formulazione, si fimita ad ampliare le casistiche .
per le quali & jornita la. tutela dei “segreti comumerciali” in riferimento all’acquisizione delle
informazioni df Know-how ed all'utilizzo — in qualsiasi forma - delle merci che beneficiano in -
maniera significativa dell’esperienza e tecniche commerciall, La norma ha, quindi, caratlere

precettivo e non presenta profili di rilevanza economica per la finanza pubblica.

L’articolo 5 introduce larticolo 121-ter al CPL, notma che recepisce infegralmente.
articolo 9, par.l, della Direttiva (UE)} 2016/943, a tutela -della riservatezza dei “segreti
commerciali” nel corso déi procediménti giudiziari sia cautelari che di merito. Su istanza di parte
viene fornita al giudice la facoltd di vietare alle parti ¢ ai loro rappresentanti e consulenti, ai.
difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, ai soggetti da lui nominati o delegati e agli altri
soggetti che a qualunque titolo hanno-accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel -
fascicolo d’ufficio, P'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che -
titenga. riservatl, 1 divieto.pnd: comprendere anche .l’oscuramento .o omiissione di parti del
provvedimento che si titiene contengano “segreti commereiali” o limitare Paccesso alle udienze di

alcuni soggetti o la messa-a dispasizione. di atti e documenti presenti nel fascicolo e ritenuti di



preminente interesse. il provvedimento, peraltro, se ritemio opportuno, pud mantenere efficacia
anche successivamente alla definizione del procedimento nel corso del quale & stato emesso.

La disposizione discipling Vattivita del giudice nel corso dei procedimenti aventi ad
aggefto una controversiq circa la liceitd o meno della acquisizione, rivelazione, utilizzo sotto
qualsiasi forma del segreti commerciali. Il carattere procedurale della norma non produce effetti

per lu finanza pubblica.

L’articalo & integra il testo dell’atticolo 124 del CPI che prevede le misure correttive e le
sanzioni civili a tutela. del segreto commerciale, Sono introdotti 1 commi 6-bis, 6-fer e 6-guater in'
cui & sancita la discrezionalitd del giudice circa le misure pity idonee e proporzionate da adottare,
secondo criterl oggettivi del caso concteto e valutando altresi -1 presupposti soggettivi dell’autore
dell’illecito. Inoltre, sempre su istanza di -parte, & previsto che possano essere adottate misure
alternative alla concessione delle misure cautelari, quali il pagamento di un indennizzo che deve
risultare adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto I’applicazione della
misura: 'importo liquidato non deve superare quanto il convenuto avrebbe dovuto versare per il
lecito utilizzo del bene oggetto del “segreto commerciale?.

La norma detta le sanzioni e le misure da adottare in caso di utilizzo non awtorizzato dei
“segrefi commerciali”, prevedendo altresi garanzie per tutti coloro che intervengono nell attivita
di commercializzazione dei benl, La stessa ha natura precettiva e non implica risvolti onerosi per la

Sfinanza pubblica.

L’articolo 7 prevede V'integrazione dell’articolo 126 del decreto legislative n. 30/2005
inerente alla pubblicazione della sentenza o dell’ordinanza che accerta la violazione dei diritti della
proprieta industriale. Per la precisione, vengono introdotti  commi 1-bis e I-jer nei quali & previsto
che il giudice adotti le. misure ritenute necessaric 2 seconda delle circostanze.de] caso (tali sono; il
valore dei segreti commerciali; la condotta dell’autore della.violazione nell'acquisire, ntilizzare o
i:iveiare i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti

commerciali; il pericole di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da

N ret”



parte dell'autore della violazione) e applichi fa misura anche in proporzione ad eventuali danni che
la stessa possa provocare sulla vita privata e sulla reputazione dell’antore dell’illecito.

La disposizione disciplina Uattivita del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a
tutela della proprieta industriale/commerciale. Il carattere precettivo e procedurale della norma

non produce effetti per la finanza pubblica.

Con Particolo 8 si provvede ad integrare Particolo 132 del CPI, con Pintroduzione dei
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. Nelle disposizioni in esame ¢ disciplinata la valutazione del giudice
nell’ambito ‘dei procedimenti cantelari aventi ad oggetto ['acquisizione, utilizzo e rivelazione
illeciti dei segreti commercial, Infatti, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, il
giudice ha la facoltd di autorizzare ’autore delV’illecito a continuare ad utilizzare tali segrett,
prestando idonea cauzione a titolo di risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. A tal fine

I’organo giudicante deve compiere una ponderazione tra le circostanze oggettive del caso ed i

© requisiti dell’agente. Qualora, poi, le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali

divengano inefficaci per motivi procedurali o per motivi sostanziali, quali un’azione od omissione.
del ricorrente ovvero si accerti che non sussisteva 'utilizzo illecito degli stessi, il ricorrente ¢ tenuto
arisarcire il danno cagionato dai provvedimenti adottati:

Stante il carattere meramente dispositivo delle previsioni normative, la disposizione in

esame non appare susceltibile di determinare ruovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articole 9 intervienc su aleune norme penali, nella specie integra 'articolo 388 c.p. e
sostituisce integralmente ’articolo 623 c.p.
I articolo 388 c.p. viene integrato con la previsione che anche chi clude 1’esecuzione di un.

provvedimento inibitorio o correttivo emesso dal giudice a tutela dei diritti. di proprietd industriale &

- responsabile del delitto 'di "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” e

soggiace alle pene previste per tale titolo di reato. Parimenti, ¢ punito chiungue violi ’ordine di

riservatezza adottato dal giudice nel corso dei procedimenti inerenti i diritti di proprieta industriale.



L'articolo 623 c.p. viene sostituito sino dalla dizione della rubrica, sostituendo alla
locuzione “segreti scientifici o industriali” con quella “segreti scientifici o commerciali”, per meglio
allineare la terminologia in ambito penale alla nozione civilistica di “segreto commerciale” alla luce
delle modifiche all’articolo 98 del CPIintrodotte dalla direttiva europea. 2016/943. L’articolo, come
riformulato, prevede una disciplina e tutela specifica della proprietd commerciale. Infatti, la norma,
reprime if comportamento di chiunque acquisisca in modo abusivo segreti commerciali, per rivelarli
o impiegarli a proprio o ad altroi vantaggio, Infine, la disposizione sanziona in maniera severa gli
hackers informatici, -prevede un aggravio di pena se il fatto ¢ commesso attraverso strumenti
informatici (c.d. pirateria informatica).

Per entrambi ghi articoli di cui si ¢ detto le violazioni in essi prospettate sono punibili a
querela di parte.

La norma ha valenza precettive, sanzionando nuovi comportamenti Hleciti che sono emerst
dagli studi e rilevamenti stotisticl operafi in seno all’Unione ewropea, La stessa, pertanto, non

presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L’articolo 10 contiene la clausola d’invarianza finanziaria, secondo la quale dall’attuazione

del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori.oneri a carico della finanza pubblica.
| A tal viguardo, si rappresenta che gli adempimenti derivanti dall’adozione, da parte della
autorita competente, delle misure cautelari o preventive dirette ad impedire la circolazione e l'uso
ille(.:iﬂrde!le conoscenze derivanti dal Know-how aziendale, rientrando tra i compiti istituzionali
dell 'attivita giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentall e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, nel vispeito della clausola di invarianza per la finanza pubblica.
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DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEQ E. DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro 'acquisizione, I'utilizzo e la divulgazione illeciti

Tabella di concordanza

Direttiva

Legistazione Nazionale

Commenti conclusivie
norme di recepimento

CAPO 1
Oggetio e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto e ambito di appliéazione

I. La presente direttiva stabilisce le-

norme relative alla tutela contro

lacquisizione, lutilizzo e la
divuigazione illeciti dei segreti
commerciali.

Gli Stati membri possono, nel rispetto
delle disposizioni del TFUE, fornire
un livello pit ampio di protezione
contro Y'acquisizione, I'utilizzo o 1la
divulgazione illeciti - det  segreti
commerciali rispetto a quello previsto

dalla presente’ direttiva, purché sia’
| assicurato il rispetto degli articoli 3, §

e 6, dell'articolo 7, paragrafo |,
deit'articolo 8,  dell'articole 9,
paragrafo 1, secondo  comma,
‘| dell'articolo’ 9, paragrafi 3 e 4,
delf'articolo 10, paragrafo 2, degli

| articoli 11 e 13 nonché dell'aticolo

15, paragrafo 3.

2. lLa
prggiu,dica:

a)l'esercizio del diritto alla libertd di
‘espressione e d'informazione sancito

" daila .Carta, compreso il rispetto
defla libertd e del pluralismo dei
media;

presente . direltiva non

delle
nazionali

norme
che

b)l'applicazione
dellUnione o

Codice proprietii industriale
fd.igs. 30 del 2005)

Art. 98, Oggetto delia tutela
In vigore dal 19 marzo 2005

1. Costituiscono oggette di tutela e

informazioni  aziendali e e
.esperienze tecnico-industriali,
comprese  quelle  commerciali,

sopgette al legittimo controllo del
detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che

non.siano nel loro insieme o nelta’

precisa . configurazione e
combinazione dei loro elementi
generalmente note ¢ facilmente

accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore;

b) abbiano valore economico in
quanto segrete;

¢) siano sottoposte, da parte
delle persone al. cui legittimo
controllo sono soggetie, a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate
a mantenerie segrete.

2. Costitniscono altres] oggetto di
protezione i dati relativi a prove o
altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno
ed alla cul presentazione sia
subordinata T'autorizzazione
dell'immissione in commercio di
prodotti  chimicl, farmaceutict o
agricoli_implicanti l'vso di nuove

Si  ritlene  necessario
recepite  la  definizione
coniunitatia  di  segreti
commerciali, mantenendo .

la nozione vigente, Cid ‘in

guanto, relativamente a
quest’ultimo  profilo, fa
norma attuale ha gid

recepito "articolo 6 bis R,
D. 1127/1939 L. invenzioni
introdotto  dal  d. lgs.
198/1996, che si adegua
alla definizione dell’art. 39
commi 1 e 2 trattato Trips.

Non si ritengono necessari
ulteriori  interventi  di
recepimento, trattandosi di
norme che, in alcuni casi,
rinviane a principi generali,
in altri richiamane diritt
gia tutelati in altri settori
del nostro ordinamento.

e




impongono al detentore del segreto | sostanze chimiche. B
commetciale di rivelare, per motivi
di intergsse pubblico, informazioni,
compresi segreti commerciali, alle
autoritd pubbliche o amministrative
"o gindiziarie nell'espletamento delle
lovg funzioni;

¢)l'applicazione delle norme
dell'Unione o nazionali che
impongono o consentono  alle
istituzioni e agli organi dell'Unione
o alle autorith pubbliche nazionali di
divulgare informazioni fornite da
imprese di cui tali istituzioni, organi
o autoritd dispongono in conformitd
e nel rispetto degli obblighi ¢ delle
prerogative stabiliti nel diritto
dell'Unione o nel diritto nazionale;

dautonomia delle parti sociali ¢ il
loro diritto a stipulare contratti
collettivi in conformitd del diritto e
delle prassi dell'Unione e nazional,

3, Nessuna disposizione della presente
direttiva & da intendersi come
giustificazione per limitare la mobilita
dei dipendenti. In patticofare, in
relazione ali'esercizio di tale mobilita,
la presente direttiva non offre
giustificazioni per:
a)limitare [utilizzo, da parte dei
dipendenti, di informazioni che non
costituiscono un segreto
commerciale quale definito
all'articolo 2, punto 1);

blimitare Il'utilizzo, da parte dei
dipendenti, . di  espericiize @
competenze acquisite in maniers
onesta nel normale 'svolgimento del
loro lavoro;

c)imporre ai dipendenti, nei loro
ccontratti  di lavoro, restrizioni
aggiuntive rispetio a quelle imposte
a norma det diritto dell'Unione o del
diritto nazionale,

Articolo 2 " Articolo 98

Definizioni S
fut f:;ni df:l]a presente  direftiva si Codice proprietd industriale (d.lgs. | B’ necessario recepire la.
fatende pet: Bl 30 del 2005) seguente definizione:
1)«segreto commercialey, “merci costituenti

informazioni che soddisfano futti i violazione”, L utilitd di tale




4)«emerci costituenti  violaziane,

seguenti requisit:

a)sono segrete nel senso che non
sono, nel loro insieme o nella
precisa configurazione ¢
combinszione dei lore elementi,
generalmente note o facilmente
accossibii  a  persone  che
normalmente si cccupano del tipo
di informazioni in questione;

b)hanno _valore commerciale in
quanto segrete;

clsono state sottoposte a misure
ragionevoli, secondo le
circostanze, da parte della persona
al cui legittimo coatrollo sono
soggette, a mantenerle segrete;

2)«detentore del segreto

commerciale», qualsiasi persons
fisica o giuridica che controlla
legittimamente un segreto
commerciale;

autore della violazionen, qualsiasi

persona fisica o giuridica che ha
illecitamente - acquisito, utilizzato o
divulgato un segreto commerciale;

le
merci di cui la progettazione, le
carattenstxche, la fonzione, la
praduzione o la
commercializzazione beneficiano in
maniera significativa di  segreti
commerciali acquisiti, utilizzati o
divulgati illecitamente.

Art, 39 conmma 2 Tnjps

2. Le persons fisiche ¢ giuridiche
hanno la facoltd di vietare che, salvo
proprio  consenso,
sottoposte a4l loro legittimo contiollo
siano rivelate a terzi oppure acquisite o

utilizzate da parte di terzi in:un modo .
contrario a leali pratiche commerc1a[1.

nella misura in cui tali mformazmm )

a) sizno segrete nel sense ché non
sona, nel Joro insicme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro
elementi,  generalménte

normalmente si occupano. del. tipo di
informazioni in questione;

by abbiano valore commercm]e in
quanto segrete; '

¢) siano- state sottoposts, da parte della-
persona al cui legitiimo controllo sono-

soggette, a misure adeguate nel £aso in
questione intesa a mantenerls segrete.
3, 1 Membri, qualora subordinino

'autorizzazione della
commercializzazione .- di-  prodotti
chimici  farmaceutici o agricoll

implicanti I'uso di nuove sostanze
chimiche alla presentazione di dati
relativi a prove o di aliti dati segreti, la

cui  elaborazione - comporti
considerevole impegho, assicuring la
tutela di tali dati da sleali wsi/

commerciall. Bssi inoltre proteggono
detti_dati dalla divalgazione, salvo nei
casi in cui risulti
proteggere il pubblico-o 4' meno che
non vengane prese misive atte ‘a

le informazioni.

‘La
‘I recepito I’articolo 6 bis R. D.
1127/1939 L.

note o

. elnetiv | definizione
facilmente accessibili 'a ‘persone che.

di

definizione si  avverte
anche al fine di chiarire le
condotte  censurate  ai
paragrafi 4 e 5 dell’art. 4
della direttiva (v, sub art 99

{1 CPI}.

Per la parte restante non si |.
ritengono

necessari
interventi di recepimento,
norma  vigente ha
invenzioni
introdotte  dal  d. lgs. |
198/1996 (che si adegua alla
dell’art. 39
commi 1 e 2 trattato Trips |
Marrakech 15 aprile 1994
refativo agli aspetti dei divitti.
proprietd mtallettuale \
attinenti al commercio ratificato
daliTtalia con 129,12, !994 f1.
747).

un |-

necessaria per{

garantire la protezione. déi dati contro |-

sleali usi.cornmerciali,

L.

commerciale &
qualora il segreto comumerciale sia
ottenuto  con
modalita:

CAPOII

Acquisizione, wtitizzo e divalgazione

del segreii commerciali

Articolo 3.

Acquisizione, uiilizzo ¢ divulgazione

leciti dei segreti-commerciali

U'acquisizione di
considerata

wl  segreto
lecita

ura delle seguenti

Allo stato gii sono prewste lpntesn
di liceita di trattamento (in senso
ampio) di segreti commercla]a. B
infatti

98 Cpi “salvo il caso in cui esse (le
informagzioni - ed  esperienze

1. nziendalt) sinno stale conseguite

in modo indipendente dal terzo,

Per com plete.zié‘; si richiama
Part. 64. CPI (Invenzioni dei .
dipendenti)

In vigore dal 2 settembre 2010

previsto espl‘essamente,'_
nell’ultime  periodo defl’articolo

Come & hene evidenziare,

dall’esame del tenotre |
testuale della norma -in
‘commento  emerge Cche’

Part. 3 della direttiva ¢

disposizione che intreduce
norme di armonizzazione
mass:ma.

lett) a. richiama la tutela
dell’invenzione, che ¢ gia

prevista dall*art. 64 CPI




72

a)scoperta o creazione indipendente;

b)osservazione, studio, smontaggio o
prova di un prodottc o di un oggetto
messo a disposizione del pubblico o
lecitamente in possesso del soggetto
che acquisisce Je informazioni, if
quale ¢ libero da qualsiasi obbligo
giuridicamente valido di imporre
restrizioni  all'acquisizione del

. segreto commerciale;

c)esercizio del diritto all'informazione
e alla consultazione da parte di
lavoratori o rappresentanti  dei
lavoratori, in conformita del diritio e
delle prassi dell'Unione e nazionali;

d)qualsiasi altra pratica che, secondo
le circostanze, ¢ conforme a feali

pratiche commerciali,

2. L'acquisizione, lutilizzo o la
divuigazione di  un  segreto
commerciale sono da - considerarsi
leciti nella misuta in cui siano richiesti

0 autorizzati dal diritto dell'Unicne o |

dal diritto nazionale,

| tempestiva

attribuzione

1. Quando l'invenzione industriale &
fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o
di un rapporte di lavoro o
d'impiego, in cui lattivitd inventiva
¢ prevista come oggetto del

coniratto o del rapporto. e a tale.

scopo retribuita, i diritii derivanti

dall'invenzione stessa appartengono

al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all'inventore di csserne
ticonosciuto aufore,

2. 8e non ¢ prevista e stabilita una
retribuzione, in compenso
dell'attivitd inventiva, e l'invenzione
¢ fatta  nellesccuzione o
nelladempimento di un contratto o
di un rapporto di lavoro o di
impiego, 1 diritli  derivanti
dall'invenzione appartengono  al
datore di lavoro, ma all'inventore,

salvo sempre il diritto di essere

riconosciuto autare, spetta, qualora
il datore di lavoro o suol aventi
causa ottengano il brevetto o
utilizzino Pinvenzione in regime di
segretezza industriale, un equo
premio per la determinazione del

.quale si terrd conto dell'importanza

dell'invenzione, delle mansioni
gvolie ¢ della retribuzione percepita
dallinventore, ~ nonché del

| contributo che questi ha ricevuto

dall'organizzazione del datore di
lavoro. ‘Al fine di assicurare la
conclusione del
procedimento di acquisizione del
brevetto e la  conseguente
dell'equo
all'inventore, pud essere ¢oncesso,

su richiesta dellorganizzazione del

datore di lavoro interessata, l'esame
anticipaio della domanda volta al
tilascio del brevetto,

3, Qualora non ricorrano e
condizioni previste nei.commi t e 2
& si tratti di invenzione industriale
che rientri nel campo di attivita del
datore di lavoro, quest'ultimo ha il
diritto di opzione per [l'uso,
esclusivo o non  esclusivo
dell'invenzione o per I'acquisto del

premio

b) si tratta della protezione
del_reverse engineering (cd.
Ingegneria inversa), come
efaborata dalla
giurisprudenza, salvo diverse
previsioni contrattuali (ad
esempio  detivanti  da
contratto di licenza)

¢} si tratta della tutela dei
diritti sindacali (v. sub art. 5
della direttiva)

d) qualsiasi altra pratica
considerata  cometta e |
conforme alla buona fede.
contrattuale e che pon
pregiudica altra impresa. .

Par, .2. Esso contiene un
rinvio mobile ad ogni ipotesi |
in cui il dirtto nazionale

facoltizza "acquisizione,
Putilizzo ¢ & rivélazione
delle informazioni . ed
esperienze = aziendali . (ad
esempio, in Italia sono
considerate lecite:  tali
condotte se  finalizzate

all’esercizio dell’articolo 24
della Cost,). ‘

Considerato  quanto  gid
previsto nell’ultimo periodo
dell’articolo 98 Cpi e quanto
gid - - affermato dalla
giurisprudenza  in  materia
non si ritengoto necessari
ulteriori  interventi . - di
recepimento, ‘




brevetto, nonché per la facoltd di
chiedere od acquisire, per la
medesima  invenzione,  brevetti
all'estero verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di  uwna  somma
corrispondente  agli ajuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti
dal datore di lavoro per pervenire
all'invenzione. 11 datore di lavoro
potrd esercitare il diritto di opzione
entro tre mesi dalla data i
ricevimento della comunicazione
dellavvenute  deposito  della
domanda di brevetto. [ rapporti
costifuiti con l'esercizio {-
dell'opzione si risolvone di diritto,
ove non venga integralmente
pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto, &2 -

4, Ferma [a competenza del giudice
ordinario relativa all'accertamento
della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se
non si raggivnga Faoccordo citea
lammontare degli stessi, anche se
linventore & un dipendente di
amministtazione  statale,  alla
determinazione dell'ammontare
provvede un collegio di arbitratori,
composto di tre membri, nominati
uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, it
caso di .disaccordo, dal'Presidents
della sezione specializzata del
Tribunale competente dove il
prestatore d'opera esercita
abitualmente le sue mansioni. Si
appficano in quanto compatibili le
norme degli atticoli 806, e seguenti,
del codice di procedura civile. 5. 11
collegic degli arbitratori pud essere
adito anche in pendenza del
gindizio di accertamento della
sussistenza  del  diritto  all'equo
premio, al canone o al prezzo, ma,
in tal caso, P'esecutivitd della sua
decisione ¢ subordinata a quella
della sentenza sull'accertamento del
diritto, 1l collegio degli arbitratori
deve  procedere  con  equo
apprezzamento, Se la
determinazione & manifestamente
iniqua od erronea la determinazione




& fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1,2 ¢ 3, si
considera fatta durante lesecuzione
del contratte o del rapporto di
lavorc o d'impiego l'invenzione
industriale per la quale sia chiesto il
brevetto entro un anno da quando
linventore ha lasciato lavienda
privata o  lamministrazione
pubblica nel cui campo di attivita
Finvenzione rientra, (articolo cosl
sostituito dallars. 37, comma 1,
D.lgs 13 agosto 2010, n, 131)

‘commerciale
risarcimento per fale acquisizioné,
-uiilizzo o divuigazione, C
1 2. L'acquisizione. di
| commerciale senza il consenso del
detentore & da considerarsi illecita.
| qualora compiuta in uno dei seguenti .
‘modi: . :

Arﬁco!g 4

Acquiéizione, utilizzo e divulgazione
ilteciti dei segreti commerciali,

1. Gli Stati membri garantiscono che i
detentori del segrelo commerciale
siano  legittimati a  chiedere
lapplicazione delle misure, delle
procedure ¢ degli strumenti di tutela di
cui alla predente. divettiva al fine di

|| prevenire l'acquisizione, I'utilizzo o la’

divulgazione illeciti del loro segreto
ovverc oftenere un

un - .segreto

ajcon [l'accesso non _autorizzato,
l'appropriazione o la copia non
antorizzate di docuwmenti, oggetti,
materiali, sostanze o file elettronici
sottoposti al lecito confrolle” del
detentore def segreto commerciale,
che  comtengono i
commerciale o dai quali il segreto
commerciale pud essere desunto;

bicon gualsiasi altra condotta che,

segreto |

Art, 99, Codice proprieta

' ind}lstria]e

Tutefa (delle informazioni ¢ delle
esperienze aziendali)
In vigore dal 2 settembre 2010

1. Ferma la disciplina della
concorrenza  sleale, il legittimo
detentore delle informazioni e delle
csperienze  aziendali di  cui
all'articolo 98, ha il divitto di vietare

| ai terzi, salvo proprio consenso, di

acquisire, rivelare a terzi od
utilizzare, in modo abusive, tali
inforimazioni ed esperienze, salvo il
caso ' in cui esse slano sfate

conseguite in modo indipendente

dal terzo.

secondo le circostanze, & considerata.| -

contracia &  leali.  pratiche

2F]

La formula "“in  modo
abusive™ attualmente
prevista non & sufficiente a
ricomprendere le ipotesi di
illiceita di cui at paragrafi 4
el ‘

Poiché la direitiva innalza gli
standards di tutela, e per
meglio” chiarire ['illicoitd
delle condotte, si & integrato
’criginario testo dell'art, 99
CPL Anche dalla lettura dei
considerondo della direttiva,
che rafforza la tutela dei
trade-secrets in un’ottica che

tutela, saprathrito, fa

congorrenza ira imprese, &
statc  modificato il tesito

del’articolo 99, anche al fine

di prevenire  incertezze
interpretative, -
A ‘sostegno  di  cid,

sil:
consideri che, sotto il profilo
soggettivo, la  direttiva
estende ['ambito soggettivo
a chimque fosse a
conoscenza o sarebbe dovuto
essere a conoscenza della
riseevatezza delle
informazjoni (par, 4 ¢ 5), In
sostanza, a  differenza

commerciali. | dell'art, 39.2 Trips (come
A . . , i suiriferito), ai sensi della
i o Gt dintin 4ol 2015 &
considerarsi illeciti se postl in essere sufficiente la colpa anche
6




senza il consenso del detentore del
segreto commerciale da una persona
che soddisfa una delle seguenti
condizioni:

ajha acquisito il segreto commerciale
illecitamente;

byviela un accordo di riservatezza o
_qualsiasi aliro obbligo di non
"divulgare il segreto commerciale;

¢)viola un obbligo contrattuale o di
altra  patura che impone limiti
all'utilizzo del segreto commerciale.

4. L'acguisizione, 1'utilizzo o la
divelgazione di un  segreto
commerciale si considerano altresi
illeciti qualora wua soggetto, al
momento dell'acquisizione,
dell'utilizzo o della divulgazione,
fosse a conoscenza o, secondo le
circostanze, avrebbe dovuto essere a
conoscenza del fatto che il segreto
commercinle era_ stato oftenuto
direttamente o indirettamente da un
terzo che illecitamente io utilizzava
o'lo divulgava ni sensi del paragrafo
3

5. La produzione, l'offerta o la

commercializzazione  di merci
costijuenti =~ violazione  oppure

I'importazione, l'esportazione o lo
stoccaggio di  merci costituenti
violazione a tali find si considerano
un utilizzo illecito di um segreto
commerciale anche quande il
soggetto che svolgeva ftali attivith
era a conoscenza o, secondo le
circostanze, avrebbe dovito essere a
conoscenza del fatto che il segreto
commerciale era stato utilizzato
illecitamente ai sensi del paragrafo
3. .

non grave.
Sono, aliresi, chiarite le
condotte rilevanti: in

particolare & adottato un
concetto di utilizzo illecito
particolarmente ampio,
comprensivo della
produzione, offerta,
commereializzazione di
merci costituenti violazione
oppure importazione,
I'esportazione o . lo
stoccaggio delle medesime
merci costituenti violazione
anche colposamente (se il
soggetto secondo le
circostanze sarebbe dovuto
essere & conoscenza
dell*utilizzo illecito).

Articolo 5
Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che una
richicsta di applicazione delle misure,
delle procedure e degli strumenti di
tutefa di cui alla presente diredtiva sia
respinta  qualore  la  presunta
aequisizione, il presunto utilizzo o la
presunta divulgazione del segreio
commeiciale siano avvenuti in uno dei

art. 1, Statuto lavoratori (legge n. |

300 det  2051970)
Liberti di opinione,

I lavoratori, senza distinzione di
opinioni politiche, 'sindacali ¢ di
fede religiosa, hanno diritto, "nei.
luoghi dove prestand Ia loro opera,
di manifestare  liberamente il
proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle

La direttiva richicde agli-

1 stati membri di prevedere

che, in piesenza dei casi
previsti, non.sia possibile:
adottare -le. misure a tutela

“dei segreti ‘commerciali. In

sostanza, si & in presenza di
un’attivitd  illecita  {sub
specte  di  utilizzo, o
divulgazione o acquisizione)

@
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casi seguenti:

a)nell'esercizio del dirifio alla libertd

di espressione e d'informazione
come previsto dalla Carta, compreso
il rispetto della Hbertd e del
pluralismo dei media;

b)per rivelare una condotta scorretta,

un'irregolarita o un'attivita illecita, a
condizione che il convenuto abbia
agito per proteggere lintercsse
pubblico generale;

c)eon la divalgazione dai lavoratori ai

loro rappresentanti nell'ambito del
legittimo esercizio delle funzioni di
questi ultimi, conformemente al
diritto  dell'Unione o al dirifto
nazionale, a condizione che la

" divulgazione fosse necessaria per
* tale eserclzio;

dal fine di tutelare un legittimo

interesse riconosciuto dal - diritto
del{Unijone o dal diritto nazionale.

" Art,

norme della presente legge.

9. Statuto dei lavoratori
Tutela delia salute e deil'integritd
fisica.

I lavoratori, mediante loto
rappresentanze, hanno diritto di
contraliare  Yapplicazione  delle

norme per la prevenzione degli
infortuni ¢ delle  malaitie
professionali e di promuovere la
ricerca, lelaborazione e ['attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare
la foro salute e Ia loro intepritd
fisica.

Ari. 28, Statuto dei laveratori’

Repressione  della  condofia

antisindacale,

Qualora if datore di lavoro ponga in
essere  comportamentl direfti ad
impedire o limitare l'esercizio delia
libertd e della attivitd sindacale
nonché del diritto di sciopero, su
ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che
vi abbiano interesse, il pretore (')
del luogo ove ¢ posto in essere il
comportamento denunziato, nei due
giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritengs  sussistente la
violazione di cui al preseunte
comma, ordina al datore di lavorg,

con  decreto  motivato  ed
immediatamente  esecutivo, la
cessazione del comportamento

illegittimo ¢ fa rimozione degli
effetti,

L'efficacia esecutiva del decieto
non pud essere revocata fino alla
sentenza con cui il pretore (V) in
fimzione di giodice del lavoro
definisce il givdizio instaurato a
norma del comma successivo (2).

Contro il decreto che decide st}
ricorso ¢ ammesssa, entro 15 giorni
dalla comunicazione del deoreto

alle parti, opposizione davanti al.

pretore (") in funzione di giudice
del lavoro che decide con sentenza

ma la direttiva prevede delle
cause di non punibilita. £’ il
caso, ad esempio, di cui alla
fett. d), in cui la direttiva
tutela interessi anche privati
avvero diritti
costituzionalmente garantiti.
Come quello alla salute del

lavoratore, che rivela al
proprio medica curante un
segreto commerciale

riferendogli dell’esposizione,
in occasione del lavoro, a
sostanze tossiche per la
salute,

Cid poste, non si ritengono
necessari specifici intervonti
di recepimento, trattandosi di
situazioni giuridiohe
sostanziali gid tutelate dal
legislatore nazionale. Inoltre,
il mnostro ordinamento, a
Costituzione rigida, prevede
una geratchia delle fonti
normative, tutelando { diritti
di rango  sovraordinato
all’esito di un giudizio di
bilanciamento.

Per meglio specificare i
confenuti  della  direttiva,
quanto alla lettera b) si tratta

essenzialmente della tutela |
del whistleblower ovvero del
sopgetto che mantenendo |
{*anonimato denuncia una.
situazione  irregolare o
illegale. La direttiva si
interessa  alle irregolarita
amministrative o penali o
fatti di preminente interesse
per il pubblice. Di recente
sono state gid adottate norme
a tuteln del dipendente che

denuticia fatti illeciti
ayvenuti  nei luoghi di
lavoro, nela  legge 30

novembre 2017, n. 179
{Disposizioni per la tutela
degli avtori di segnaluzioni
di reati o irregolarita’ di cui
slano vemuti a conoscenza -
nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato).




immediatamente  esecutiva.  Si
osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile ().

Il datore di lavoro che rnon
ottempera al decreto, di cui al
primo comma, o alla sentenza
pronunciata  nel gindizio di
opposizione € punito ai sengi
dell'articolo 650 del codice penale.

L'autoritd  giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti
datl'articolo 36 del codice penale.

Legge 30 novembre 2017, n. 179
{(Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o
irregolarita’ di cui siano venufi a

conoscenza  nell'ambito di  un
rapporto  di lavoro pubblico o
privato).

Si riperta, infine, anche il testo
dell’art. 21 della Cost.

Tutti hanno diritto di. manifestare
liberamente il proprio pensiero con
la parcla, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione,

La stampa non pud essere soggelia
ad autorizzazioni o censure.

Si pud procedere a sequestro
soltanto  per atto  motivato
dell'autoritd giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo atorizzi,
o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta
urgenza e non gia possibile il
tempestivo intervento dell'Autorita
givdiziaria, il sequestro della

stampa  periodica pud  essere
eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono

immediatamente, e non mai cltre

- dalle

guanio alla Jetr. ¢) si fa

riferimento  alla tutela
sindacale, in Italia il
dipendente appare
sufficientements tutelato
disposizioni  dello |
statuto del lavoratore.

quanto alla lett. d), come

sarriferito sl tratta  di
interessi  anche  privati
ovvero i diritti

costitzionalmente garantiti
{come quello alla salute), gia
sufficienternente tutelati nef
nostro ordinamento.




ventiquatito ore, fare denunzia
all'Autorita giudiziaria,

Se questa non lo convalida nelie
ventiquattro  ore  successive, il
sequestro  g'intende  revocato e
prive di ogai effetto.

La legge pud stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarvic al
buon costume, La legge stabilisce

provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le
violazioni.

CAPO IIT

Misure, procedure ¢ strumenti di
tutela

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 6
Obblige generale

1. Gli Stati membri definiscono le
misure, le procedure e gli strumenti di
tuiela necessari ad assicurare la
disponibilitd di azioni civili riparatorie
contro ['acquisizione, lutilizzo ¢ fa
divulgazione illeciti dei segreti
commerciali,

2. Le misure, le procedure e gli

strumenti di tutela di cui al paragrafo
devono:

a) essere leall ed equi;

b)non essere inutilmente complessi o
costosi, né comportare scadenze
irragionevoli o ritardi ingiustificati;
ed

¢) essere efficaci ¢ dissuasivi,

Non si ritengono necessari
interventi di recepimento
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Articolo 7
Proporzivnalita e abuso del processo

1. Le misure, le procedure e gli
strurnenti di tatela di cui alla presente
direttiva sono applicati in modo:

8} proporzionate;

b)ale da evitare la creazione di
ostacoli ai legittimi scambi nel
mercato interno; e

c)tale da prevedere garanzie contro gli
abusi.,

2. Gli Stati membri assicurano che le
compelenti  autoritd  pgiudiziarie
possano, a richiesta del convenuto,
applicare adeguate misure previste dal
diritto nazionale quando una domanda
retativa all'acquisizione, all'utilizzo o
alla divulgazione illeciti di un segreto
commerciale ¢  manifestamente
infondata e ['atfore risnlta aver avviato
lazione legale in modo abusive o in
malafede. Le snddette misure possono
comprendere, a seconda dei casi, la
concessione del risarcimento del
danno in favore del convenuto,
l'imposizione di sanzioni nel confronti
defl'attore ¢ l'ordine di pubblicazione
delle informazioni riguardanti una
decistone di cui all'articolo 15,

Gli Stati membri possono prevedere
che le misure di cut al primo cotnma
siano  oggetto di  procedimenti
| giudiziar distinti,

Art, 96 epe

1.8e risulta che la  parte
soccombente ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza
dell'altra patte, la condanna, olire
che alle spese, al risarcimento dei
danni, che liquida, anche di ufficio,
nella sentenza.
211 giudice che accerta 'inesistenza
del diritto per cui & stato eseguito
un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o
iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o compiuta lesecuzione
forzata, su istanza della perte
danneggiata condanna al
risarcimento- dei danni l'atiore o il
creditore procedente, che ha agito
senza la normale prudenza. La
liquidazione dei danni & fatta a
norma del comma precedente.
3.In ogni caso, quando pronuncia
sulle spese al sensi defl'articolo 91,
il giudice, anche d'ufficio, pud
altres]  condannare la  parte
soecombente  al  pagamento, a
favore della controparte, di usa
somma equitativamente
determinata.

Non si ritengono necessari
interventi di recepimento
ulteriori rispetto quanto gia
previsto dalPart. 96 cpc e
120 cpe.

Articolo 8
Prescrizione

I. GH Stati membri, ai sensi del
presente  articolo, stabiliscono e
norme sulla prescrizione dei diritti e
delle azioni per chiedere 'applicazione
delle misure, delle procedure o degli
strumenti di tutela di cui alla presente
direttiva,

Le norme di cui al primo comma
determinano la decorrenza iniziale del
termine di prescrizione, la durata del
periodo di prescrizione ¢ le cause di
interruzione o sospensions del termine

In aggenza di vna porma
esplicita, ’art. 125
{risarcimento) CPI ¢& stata
intesa dalla glurisprudenza

come azione
extracontrattuale (art. 2946
| ce. prescrizione
quinquennale  per  fatti

illeciti) come il danno da
illecito concorenziale
avente prescrizione
quinquennale ex art. 2947
primo comma ce (Cass civ
3236/1998),

di prescrizione.

1




2. La durata della prescrizione non
supera i set anni, ‘

Rimane petd la eventualita
di azioni per responsabilita
contrattuale con termine
prescrizionale di dieci anni
(art. 2946 c.c.). Pertanto, &
stata_prevista un’apposita
disposizione com termine
prescrizionale di  cingue
ansi anche per la
responsabilita  contrattuale
(v. sub Art 99 CPI come
modificato)

La sospemsione e la
interruzione di tale termine
prescrizionale sono regolate
dagli articoli 2941, 2942, |
2943, 2944 e 2943 del
codice civile).

La decorrenza del termine
per esercitare i dititti ¢ le
azioni, analogamente, ¢
disciplinata  secondo  le
norme generali {art. 2935
c.c.)

Articolo 8

Tutela della riservaitezza dei segreti
commerciali nel 0 di
procedimenti gindiziari

1. Gli Stati membri assicurano che le
parti, i loro avvocati o alir
rappresentanti, il petsonale
giudiziario, i testimoni, gli esperti ¢
tutte le altre persone che partecipano
ai procedimenti giudiziari in materia
di  acquisizione,  utilizzo o
divulgazione illeciti di nn segreto
commerciale, o che hanno accesso aila
relativa documentazione processuale,
non siano autorizzati a ufilizzare né a
rivelare gloun segreto commerciale o
presunto segreto commerciale che le
competenti autoritd giudiziarie, in
risposta ad una richiesta debitamente
motivata della parte interessata,

Non vi & una disposizione che
el la riservateszn del soggetti
coinvolti nel procedimenti
cartelari

Recepito v. sub Art 121 ter
come modificato

Si & provveduto a recepire
prevedendo che, in ogui

{ procedimento, cautelare e di
| merito, in cui venga in

rilievo un’infolmazione o
esperienza aziendale con i
caratteri di cui all’articolo 98
CPI, proprio in virth del
carattere  di  riservatezza
anche presunta di  detta
informazione o esperienza,
possano  ¢ssere  disposti
appositi divieti o adottate
misure specifiche a tutela
della riservatezza. Si tratta di
provvedimenti adottati dal
giudice in seguito a istanza

abplan‘o indicato come riservato ¢ di debitamente motivata  di
cui siano venufi a conoscenza a parte
seguito  della  pariecipazione  al
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procedimento o dell'accesso a detta
documentazione. Gl Stati membri
possono  inoltre  consentire  alle
competenti autoritd giudiziarie di
adottare siffatte misure i propria
iniziativa,

L'obbligo di cui al primo comma resta
in vigore dopo la conclusione del
procedimeate  giudiziario. Tuttavia,
tale -obbligo viene meno in uno
qualsiasi dei casi seguenti:

a)se una decisione definitiva ha
accertatc che il presunto segreto
commerciale non soddisfa i requisiti
di cui all'articolo 2, punto 1); o

b)se, nel tempo, le informazioni in
" questione diventano generalmente
note o facilmente accessibili a
persone che nommalmente i
occupano i questo  tipo  di
informazioni.

2. Gli Stati membri garantiscono
inoltre che le competenti auforiti
giudiziarie possano, su richiesta
debitamente motivata di una delle
parti, adottare le miswre specifiche
necessarie a tutelare la riservatezza di
qualunque segreto commerciale ©
presunto segreto commerciale
utilizzato o menzionato nel corse dei
procedimenti giudiziati concernenti
lacquisizione, lutilizzo o la
divolgazione illeciti di un segreto
commerciale,. Gl Stati  membri
possono imoltre  consentire  alle
competenti  autoritd  gudiziarie di
adottare tali misure di propria
iniziativa.

Le misure di cui al primo comma
prevedono almeno la possibilitd di:

a)limitare I'sccesso, totale o parziale, a
nualsiasi  documento  contenente
segreti comwnerciali o  presunti
" segreti commerciali prodotto dalle
‘parti o da terzi, ad un numero
tistretto di persone;

bilimitare l'accesso alle udienze e alle
relative registrazioni o trascrizioni,
quando sussiste la possibilitd di
divulgazione di segreti commerociali
o presunti segreti commerciali, ad
un numero tistretto di persone;

In caso di trasgressione a fali

divieti si  applicano le
sanzioni appositamente
previste, come richiesto
dall’articolo 16 paragrafo 1
della direttiva,

! par. 3 non & oggetto di
specifico recepimento.

Par. 4: si tratta di un rinvio
generico alla normativa in
materia di privacy; non &
oggetto di specifico
recepimento
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c)rendere  disponibili, a qualsiasi
persona diversa da quelle incluse nel
numero ristretto di persone di cui
alle lettere a} e b), le decisioni
gindiziarie in una versione don
riservata, nella quale 1 punti
contenent| segreti commerciali siano
stati eliminati o oscurati.

1l numero di persone di cui al secondo
comma, lettere a} e b}, non & superiore
a quanto necessatio al fine di
assicurare il rispetto del diritto delle
parti del procedimento giudiziatio a
una tutela effeftiva ¢ a un processo
equo e comprende almeno una persona
fisica di ciascuna parte in causa,
nonché 1 rispettivi avvocati o altri
rappresentanti  di tali parti del
procedimento piudiziario.

3. Nel decidere le misure di cui al
patagrafo 2 e nel valufare la loro
proporzionalitd, le competenti autoritd
giudiziarle tengono conto  dells
necessitd di assicurare il dirifto a una
tutela effettiva ¢ a un processo equo,
dei legittimi interessi delle parti ¢, se
del caso, di terzi, nonché dei potenziali
danni a carico di una delle parti e, se
del caso, di terzi, derivanti
dail'accoglimento o dal rigetto di tali
misure,

4. Qualsinsi trattamenio di dati
personall di cui ai paragrafi 1,203 ¢
effettuato in conformitd della direfiiva
95/46/CE,

Fr

Sezione 2

Misure provvigorie e misure
cautelari

Articolo 18

Misnre provvisorie e misure
caufelari

1. Gli Stati membri assicurano che le
competenti  autorith  gludiziarie
possano, su richiesta de] detentore del
segreto commerciale, ordinare una o
pit delle seguenti misure provvisorie o
cautelari nei confronti del presunto
autore della violazione;

Allo stato sono gih previste ke
seguenti forme di tutela

Art. 126, Pubblicazione della
sentenza

In vigore dal 19 marzo 2005

1, L'autoritd gludiziaria pud ordinare
che F'ordinanza cautelare o la sentenza
che accerta la vielazione del diritti di
proprietd industriale sia pubblicata
integraimente o in sunto o nella sola
parte dispositiva, tenute conto della
gravitd dei fatti, in uno o pit giornali
da esss indicati, a spese del
soccombente,

L* gid possibile i ricorso a |
tutte le misure di cui agli
articoli 126 ¢ ss del CPL
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a)la cessazione o, a seconda dei casi, il
divieto di utilizzo o di divulgazione
del  segreto commerciale a titolo
provvisorio;

b)il divieto di produzione, offerta,
commercializzazione o utilizzo di
‘merei costituenti violazione oppure
di importazione, esportazione o
immagazzinamento  di = merci
" costituenti violazione per perseguire
tali fini;

chl sequestro o la consegna delle
merci  sospettate di  costituire
violazione, compresi i prodotti
importati, in modo da impedirne
lingresso  sul mercato o la
circolazione al suo interno.

2. Gli Stati membri assicurano che
le autorita giudiziarie possano, in
alternativa_alle _misnre di cui “al
paragrafo 1, . subordinare il
prosegunimento del presunto utilizzo
fllecito di wun segreto commerciale
alla_costituzione di garanzie intese
ad__assicurare il risarcimento in
favore del detentore del segreto
commerciale. La diyulgazione di un
sepreto commerciale a fronte della
costituzione di _garanzie nom &

consentita,

Art. 128. Consulenza tecnica
preventiva

In vigore dat 2 settembre 2010

1. Le istanze per l'espletamento della
consulenza tecnica preventiva prevista
dall'art, 696-bis del codice di procedura
civile, si propongono al Presidente

"della sezione specializzata del tribunale

competente per il gludizio di merito,
secondo le disposizioni del medesimo
articolo, in quanto compatibili.

Art. 129, Descrizione e sequestro
In vigore dal 2 settembre 2010

1. 1l titolare di un diritte di proprietd
industrlale pud chiedere ta descrizione
o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di
aleuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonché dei
mezzi adibiti alla produzione dei
medesimi e degli elementi di prova
concement! la denunciata violazione e

la sua entitd, Sono adotiate le misure

idonee a pgarantire la tutela delle

informazioni riservate.

2. 1l giudice, sentite le parti e assunte,
quando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza
e, se dispone la descrizione, autorizza
I'eventuale prelevamento di campioni
degli oggetti di cui al comma 1. In casi
di specisle urgenza, e in particolare
quando eventuzli ritardl potrebbero
cavsare un danno irreparabile al titolare
dei diritti o quando la convocazione
della controparte potrebbe pregiudicare
Tattuazione del provvedimenio di
descrizione o di sequestro, provvede
sull'istanza con decreto motivato,

3. Salve le esigenze della giustizia
penale non possonc essere sequestrati,
ma soltanto descritti, gli oggetti nei
quali si ravvisi fa violazione di un
diritto di propricia industriale, finché
figurino nel recinto di un'esposizione,
ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territoric dello Stato, o siano
in transito da o per la medesima.

4. 1 procedimenti di descrizione e di

L’articolo 10 par. 2 & stato
recepito nella_bozza di
articolato, “proposto  che
modifica "articolo 132 CP1

(misure ajternative alle
misure cautelari in caso di
proseguimento per

presunto utilizzo illecito).
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sequestro  sono  disciplinati  dalle
norme del codice di procedura clvile
concernent! | procedimenti cantelari,
it quanto compatibili e non deropate
dal presenfe codice. Ai fini della
conferma, modifica o vevoca della
deserizions e dell'eventuale
concessione delle misure  caulelari
chieste unitamente o subotdinatamente
alla descrizione, il giudice fissa
ludienza di discussione tenendo conto
della descrizione allo scopo  di
valutarne il risultato.

Axt, 130. Esecuzione di descrizione e
sequestre
In vigore dal 2 settembre 2010

1. La descrizione e il sequestro
vengono eseguiti a mezzo di ufficlale
giudiziario, con  Dassistenza, ove
occorrd, di uno o phl periti ed anche
con limplego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra
natura.

2. Gl intersssati possono essere
autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di loro rappresentanti e
ad essere assisifti da tecnici di loro
fiducia,

-3. Decorso il termine dell'articolo 673
de! codice di procedwa civile, possono
essere completate E operazioni di
descrizione e di sequesire gid infziate,
ma non possone esserne inlziate altre
fondate sullo stesso provvedimento,
Resta salva la facoltd di chiedere al
giudice di  disporre  ulterioti
provvedimenti di  descrizione o
sequesiro nel corso del provedimento di
merito,

4, La descrizione e il sequestro possone
concernere  oggetti  appartenenti &
soggefti anche non identificati mnel
rigorso, purché si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati, esportati o
messi in commercio dalla parte nel cui
confronti sianc stati emessi i@ suddetti
provvedimenti o purché tali oggetti non
siano adibit} ad uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di
sequestro & di descrizione, con il
ricorso ed il provvedimento, deve
essere  notificate  al  terzo  cui
appartengono gii oggetti sui quali
descrizione o sequestro  sono  statl
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eseguiti, entro quindici giorni dalla
data di conclusiene delle operazioni
stesse a pena di inefficacia.

Art. 131 Inibitoria
In vigore dal 2 settembre 2010

1. 1 titolare di un diritto di proprietd
industriale pud chiedere che sia
disposta  Pinibitoria di  qualsiasi
violazione imminente del suo diritto e
del proseguimento o della ripetizione
delle  vielazioni in afto, ed in
particolare pud chiedere che siano
disposti l'inibitoria della fabbricazions,
del commercio e delluso delle cose
costituenti violazione del diritto, e
l'ordine di ritiro dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne
sia proprietaric o ne abbia comungue la
disponibilitd, secondo le norme del
codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari, L'inibitovia e
Tordine di ritiro dal commercio
possono essere chiesti, sugli stessi
presuppostl, contro ogni soggetto i cui
servizi siano ufilizzati per violare un
diritto di proprietd industriale.

[i-bis. Se il giudice nel rilasciare if
provvedimento cautelare non stabilisce
il termine entro cul le parti devono
iniziare i giudizio di  merito,
quest'ultimo deve essere iniziato entro
i termine di venti giorni lavarativi o di

rentuno giorni di calendario qualora -

questi rappresentine un periodo pii
lungo. I termine decotre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avwenuta
in udienza o oltrimenti, dalfa sua
comunicazione ]

fi-ter. Se il giudizic di merito non &
iniziqto nel termine perentorio di cui al
comma 1, ovvero se successivamente ol
suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia |

[1-quater. Le disposizioni di cui al
comma [-fer non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi al
sensi dell'articolo 700 del codice di
procedira  civile  ed  agli altri
provvedimenti  cautelari  idonei ad

anticipare gl effetti della sentenza di

merito, In tali casi ciascuna parte pud
iniziare H gindizio di merito |

2. Pronunciando Iinibitoria, i
gludice pud fissare una somma
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dovufa per ogni. violszione o
inosservanza successivamente
constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento,

Art, 132, Aunticipazione della tutela
cautelave ¢ rapporti tra i giudizio
cautelare e if giudizio di merito

In vigore dal 2 settembre 2010

1, I provvedimenti di cui agli articoli
126, 128, 129, 131 e 133 possono
essere concessi anche in corso di
brevettazione o di registrazione, purché
la domanda sia stata resa accessibile al
pubblico oppure nei coufrontl delle
persone a cul la domanda sia stata
notificata.

2. Se Il giudice nel rilasciare il
provvedimen{o cautelare non
stabilisce i} termine entro coi le part
devono iniziare il gindizio di merito,
quest'ultimo deve essere iniziato
entro il termine di venti giorn!
lavorativi o -di trentuno glorni di
calendario qualors quest}
rappresentine un periodo pidt lungo.
Il termine decorre dalla pronuncis
dell'ordinanza se avvenuta in
udienza o, altrimentl, dalla sua
comunicazione, Se sono state chieste
misure cavtelari ulieriori  alla
descrizione unitamente 0
subordinatamente a quest'ultima, ai
fini del computc del termine si fa
riferimento all'ordinanza del gindice
designato che si pronuncia anche su
tali ulteriori misure.

3. 8e il giudizio di merite non & iniziato
nel termine perentorio di cul al comma
2, ovvero se successivaments al suo
inizio sl estingue, il provvedimento
cautelare perde la sun efficacia,

4, Le disposizioni di cui al comma 3
von si applicano al provvedimenti di
urgenza emessi al sensi dellarticolo
700 del codice di procedura civile ed
agli altri provvedimenti cautelari idonei
ad anticipare gli effeiti defla sentenza
di merito, In tali casi ciascuna parte
pud iniziare il giudizio di merito.

5, In witi i procediment! cautelari il
giudice, ai fini delf'oftenimento di
sommarie indicazionl tecniche, pud
disporre una consulenza tecnica,
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Articolo 11

Condizioni di applicazione e
protezione

1. Relativamente alle misure di cui
allarticole 10, gli Stati membri
assicurano che le competenti autorita
giudiziarie dispongano del potere di
esigere dalf'attore la produzione delle
prove ragionevolmente disponibili ¢
atte a dimgostrare con un sufficiente
.grado di certezza:

a)l'esistenza del segreto commerciale,

b)la  detenzione  del  segreto
commeicigle da parte dell'attore; e

c)l'avvenuta acquisizione, Mfutilizzo o
la divulgazione illeciti, o
'acquisizione, Iutilizzo o Ia
divulgazions illeciti e imminenti di
un segreto commetrciale,

2. Gli Stati membri assicurano che,
nel decidere in merito
all'accoglimento o al rigetto della
domanda e nel valutarne la
proporzionalita, le competenti
autoritd giudiziarie siano tenute a
prendere im considerazione e
circostanze specifiche del caso,
inclusi, ove opportune:

a)il valore e le altre caratteristiche
specifiche .  del segreto
commerciale;

b)le misure adottate per proteggere
il segreto commenciale;

c)ia  condotta del  convenuto
nell'acquisire, utilizzare o divuigare
il segreto commerciale;

d)l'impatioc  dell'utilizzo o della
divulgazione illeciti del segreto
commerciale;

e)i legittimi interessi delle parti e
limpatta che l'accoglimento o il
rigetto delle misure potrebbe avere
per le parti;

f) i legittimi interessi di terzi;

[ g) linteresse pubblico; ¢

669-decies. Cpc Revoca e modifica,

Salvo che sia stato proposto reclamo ai
senpsi dellarticolo  669-terdecies, nei
corso dell'istruzione il giudice istruttore
detla cansa di merito pud, su istanza di
parte, modificare o tevocare con
orditanza [e.p.c. 134] il provvedimento
cautelare, anche se emesse
anteriormente  alla  causa, se i
verificano mutamenti nefle circostanze
o se si allegano fatti anteriori di cui si 2
acquisita conoscenza -successivamente
al provvedimento cautelare. In tale
caso, l'istante deve fornire la prova del
momento in cwi he & venuto a
conoscenza {1).

Quando il giudizic di merito non sia
iniziate o sia stato dichiarato estinto, la
revoca € la modifica deltordinanza di
accoglimente, esaurita Feventuale fase
del reclamp proposto al  sensi
dell'articolo  669-terdecies, possono
essere richieste al giudice che ha
provveduto suil'istanza cautelare se si
verificano mutamenti nelle circostanze
o se si allegano fatti anteriori di cui si &
acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cemielare. In tale
caso listante deve fornire la prova del
momento in cul ne & venuto a
conoscenza (2),

Se 1a causa di merito & devoluta alla

giurisdizione di un giudice straniero o .

ad arbitrato, ovvero se I'azione civile @
stata esercitata o trasferita nel processo
penale fep.c. 75) 1 provvedimenti
provistl dal preseate articola devono
essere richiesti al giudice che ha
emanato il provvedimento cautetare

3

669-undecies. Cpe. Cauzione,

Con il provvedimento di accoglimento
o di conferma ovvero con il
prevvedimente di modifica il giudice
pud impotre all'istante, valutata ogni

E’ stato recepito Part, 11
par. 2 della direttiva
introducende un  nuove

comma alla fine
del’articolo 132  (misure
cauntelart) CPI

B’ stato recepito art. 11

par. 5 della direttiva
introducendo wun nuovoe
comma nelP’articole 132
del CPI dopo il comma 5.
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k) [a tutola dei diritti fondamentali.

3. Gli Stati membri garantiscono che
le misure di cui all'articolo 10 siano
revocate o altrimenti cessino di avere
effetto, su richiesta del convenuto, se:

a)l'attore non avvia un procedimento
giudiziario inteso ad ofienere una
decisione  sul  merite  della
controversia dinanzi la competente
avforitd giudiziaria entro un tetmine
ragionevole stabifito  dall'autorita
giudiziaria che ordina le misure, se
previsto dal diritto di uno Stato
membro o, altrimenii, eafro un
periodo di tempo non superiore a 20
giomni lavorativi o & 31 giomi di
calendario, a seconda di quale dei
due periodi sia pid lungo; o

b)le informazioni in questione mnon
soddisfano pili i requisiti di cui
ail'articolo 2, punto 1), per ragioni
" non imputabili al convenuto,

4, Gli Stati membri assicurano che le
competenti  autoritd  giudizidrie
possano subordinare le misure di cui
afl'articolo 10 alla costituzione, da
parte dell'attore, di una cauzione
adeguata o di una garanzia equivalente
destinata ad assicurare il risarcimento
dell'eventuale danno  subito  dal
convenuto ¢, se del caso, da qualsiasi
altra persona interessata dalle misure,

5. Se le misure di_cui all'articolo 10
sono__ revocate  sull ase  del

paragrafo 3, leftera a), del presente
articolo qualora esse si estingaano a
canga di un'azione ¢ di wn'omissione

dell'attore, oppure se_ & stato
suceessivamente accertato che non

vi sono stati acquisizione, utilizzo o
divalgazione _illeciti. _del segreto
commerciale né la minaccia di iale
comportamento,  le _competent
autoritd giudiziarig hanng Ia faceltn
di_ordinare all'attore. su richiesta
del _convenuto o di wn terzo
dapnepgiato, di fornire al convenuto
o al terzo danneggiato un adegnato

risarcimento _ dell'eventuale danng

provocato da tali misure.

Gli Statl membii possopo prevedere

circostanza, una cauzione {c.p.c. [19;
disp. att. cp.e 86] per Vevenluale
risarcimento dei danni.

Art, 132, Anticipazione della futela
catttelare e rapporti tra il giudizio
cautelare e il gindizio di merito

In vigore dal 2 seftembre 2010

1. T provvedimenti di cul agli articoli
126, 128, 129, 131 ¢ 133 possono
essere conucessi anche fn corse di
brevettazione o di vegistrazione, purchs
la domanda sia stata resa accessibile af
pubblico oppure nel confronti delle
persone a oui la domanda sin stata
notificata,

2, Se il giudice nel rilasciare il
provvedimento  cautelare  non
siabilisce il terntine entro cui le parti
devone iniziare il gindizio di merifo,
quest'uitimo deve essere  iniziato
entro il termine di venti giormi
lavorativi o di trentuno giorni di
calendario qualora questi

rappresentine un periode pidt Iungo. |

Il termine decorre dalia pronuncia
dellfordinanza se avvenuta in
udienza o, altrimenti, dallz sua
comunicazione. Se sono state chieste
misure caulelari ulteriori alla
descrizione unitamente o
subordinatamente a guest'nltima, ai
fini del computo del teymine si fa
riferimento all'ordinanza del giudice
designato che si pronuncia anche sn
tali ulteriori misure,

3, Se il gludizio di merito non & niziate
nel termine perentorio di cui al comma
2, ovvero se successivamente sl suo
inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.

4, Le disposizioni di cui al comma 3
nop si applicano al provvedimenti di

urgenza emessi al sensi dell'articolo |

700 del codice di procedura civile ed
agli altr provvedimenti cautelari idonei
ad anticipare gli effetti della sentsnza
di merito. In fali casl clascuna parte
pud iniziare il gludizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il
gindice, ai finl dell'ottenimento di
sommatie indicazioni tecniche, pud
dispotre una consulenza tecnica,

o
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che la richiesta di risarcimento di cui
al primo comma sia oggetto di
procedimenti gindiziari distinti,

Non si ritengono necessari
strumentl di recepimento

Alle stato sono gid previste le
seguenti forme di tutela

Sezione 3

Misure adottate a seguito di
decisione sul merito della

controversia Art, 124, Misure correttive e

sanzioni civili
In vigore dal 22 aprile 2006

In patticolare, quanto al par.
2 lette b), I'attuale art. 124
comma 3 gid consente nel
terzo periodo (“con
possibilita di reinserimento a
seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del
rispetto  del diritto.™) il
rspetto di quanto richiesto
dalla direttiva,

Articolo 12

Ingiunzioni e misure correttive | |, Con la sentenza che accerta la
violazione di un diritte di proprietd
industriale possonc essere disposti
Finibitoria della fabbricazione, del
commetcio e defl'use delle cose
costituenti violazione del diritto, e

l'ordine di ritiro definitivo dal

1. Gli Stati membri assicurano che, in
presenza ¢i una decisione giudiziaria
adottata nef merito che accert
Pacquisizione, l'utilizzo o la
divulgazione illeciti di un segreto
commerciale, le competenti autoritd A ! :
giudiziarie possano, su richiesta | cOmMmercio delle medesime cose
dellattore, ordinare una o pib delle | 06l confronti di chi ne sia
seguenti misure nei  confronti | Proprietario o ne abbla comunque la
dell'autore delia violaziane: disponibilitd. L'inibitoria ¢ l'ordine
di ritiro definitivo dal commercio
possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del
giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare wm diritto di

a)la cessazione o, se del caso, il
divieto di utilizzo o di divulgazione
del segreto commerciale;

b)il divieto di produzione, offerta,

commercializzazione o utilizzazione | proprietd industriale.
di merci costituenti violazione
oppure di importazione, | 2. Pronunciando Ilinibitoria, il

giudice pud fissare una somma
dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente
constatata e per ogni titardo
neil'esecuzione del provvedimento.

esportazione 0 immagazzinamento
di merci costituenti violazione per
* perseguite tali fini;

c)ladoz;one delle opportune misure
correttive per quanto riguarda, le’

~ merci costituenti violazione; g
’ 3. Con la sentenza che acceria la

violazione di un diritto di proprieta
industriale pud essere ordinaia la
distruzione di tutte le cose

d)la distruzione della totalita o di v una
“parte  dei documenti, oggetti,
~ materiali, sostanze o file elettronici

che contengone o incorporane un
segreto commerciale, oppure, s¢ del
caso, ia consegna all'atiore di una
parte o della iotalitdh di tali
documenti,  oggetti,  materiali,
sostanze o file elettronici.

2. Le misure correttive di cui al

costituenti la violazione, se non vi
si oppongono motivi particolari, a
spese dell'autore della violazione.
Non pud essere ordinata la
distruzione della cosa e ['avente
diritto pud conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la
distruzione della cosa & di

aragrafo 1, lettera ¢), comprendono: . . .
parag ), comp pregiudizio all'economia nazionale.

Se i prodotti costituenti violazione
del diritti di proptietd industriale
sono suscettibili, previa adeguata
modifica, di uwna utilizzazione
legittima, pud essere disposto dal

a)il richiamo dal wmercato delle
merei costituenti violazione;

b)"eliminazione dalle merci
costituenti violazione delle quaht:\
che le rendono tali;

fﬁ%
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¢)a distruzione detle merci costituenti
violazione o, s¢ del caso, i lore
ritiro dal mercato, a condizione che
Al ritiro non pregiudichi a tutela del
segreto commerciale in questione,

3. Gli Stati membri possono prevedere
che, all'atto di ordinare il ritiro dal
mercato  delle merci  costituenti
violazione, le autoritd giudiziarie
competenti  possano  disporre, su
richiesta del detentors del segrsto
commerciale, che le merci siano
consegnate al detentore del segreto
commerciale o ad associazioni a scopo
benefico,

4, Le autorith giudiziarie competenti
ordinano che le misure di cui al
paragrafo 1, lettere ¢) e d), siano
attuate a spese dell'autore della
violazione, salvo laddove sussistano
motivi particolact per non farlo. Tali
misure non pregiudicano Teventuale
risarcimento del danno in favore del
detentore del segreto commetciale in
conseguenza dell'scquisizione,
dell'utilizzo o della divulgazione
illeciti del segreto commerciale.

giudice, in [(uwogo del ritiro
definitivo o della loro distruzione, il
loro  ritiro  femporaneo  dal
commercio, con possibilitd di
reinserimente a seguito degli
adegunamenti imposti a garanzia del
rispetto del diritto,

4, Con la sentenza che accerta la |

violazione dei diritti di proprietd

industriale, pud essere ordinato che |

gli oggetti prodotti importati o
venduti in violazione del diritto o i
mezzi  specifici  che  servono
univocamente a produrli o ad
attware il metodo o processo
tutelato siano assegnati in proprictd
al titolare del diritto stesso, fermo
restando il diritio al risarcimento
del danno.

5. E' altresi in facolta del giudice,
su richiesta del proprietario degli
oggetti o del mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della
residua durata del titolo di proprieta
industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il
sequestro, a spese dell'autore della
violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti ¢ dei mezzi di
produzione, In quest'ultimo caso, il
titolare del diritto di proprietd
industriale pud chiedere che gli
oggotti  sequestrati  gli  siano
aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti,
verrd  stabilito  dal  giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo,
un perito,

6. Delle cose costituenti violazione
del diritto di proprietd mdustriale
non si pud disporre la rimozione ¢
la distruzione, né pud esserne

interdetto l'uso quando
appartengeno a chi ne fa uso
personale 0 domestico.

Nell'applicazione delle sanzioni
Vautorith gindiziaria tiene conto
della necessaria proporzions tra la
gravitda delle violazioni ¢ le
sanzioni, nonché dell'interesse dei
terzi,
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7. Sulle contestazioni che sorgono |

nell'eseguire le misure menzionate
in questo articolo decide, con
ordinanza non soggetia a gravame,
sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante
le misure anzidette,

Articolo 13

Condizioni di applicazione,
protezione e misure alternative

1. GH Stati membri assicurano che,
nelf'esaminare le  domande i
gecoplimento delle ingiunzioni e delle
misure correttive di cui all'articolo 12
& nel valutarne la propotrzionalitd, le
competenti autoritd giudiziarie siano
tenute a prendere in considerazione le
circostanze specifiche del caso, inclusi
se del caso:

a)il valore o le altre caratteristiche
specifiche del segreto commetciale;

b)le misure adottate per protegpere il
segreto commerciale;

c)la  condotta del comvenuto
nell'acquisire, utilizzare o divulgare
il segreto commerciale;

d)limpatto  dell'utilizzo o della
divulgazione illeciti del segreto
commerciale;

e)i legittimi intersssi delle parti e
'impatto che l'accoglimento o il
rigetto delle misure potrebbe avere
per le parti;

f) i legittimi intevessi di terzi;
g) linteresse pubblico; e
h} a tutela dei diritti fondamentali.

Laddove le competenti autoritd
giudiziarie limitano la durata delle
misure di cui alf'articolo 12, paragrafo
1, lettere a) e¢ b), detta durata deve
essere  sufficiente ad  eliminare
qualsiasi vantaggio commerciale o

art, 124 CPI (misure correttive e
sanzioni civili)

1 par, 1 dellart. 13 della
ditettiva & stato recepito
nelP’ambito dell’art. 124 Cpi |
(alla fine, dopo il comma 6
dell’atmale art, 124 Cpi),
introducende  elementi  di
valutazione cilevanti ai fini
della decisione di merito di
accoglimento,

Anche il par3 dell’art. 13
della direttiva @& stato
recepito, in presenza di un
esplicito obbligo in capo agli
stati membri in questo senso,

introducendo  Vindennizzo
pecuniario nel casi
specificamente previsti

{muovi 6 ter e 6 quater
dell’art. 124 CPI).
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¢

o

economica  che lautore  della
violazione avtebbe potwio ottenere
dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla
divulgazione illeciti del segreto
commerciale,

2. Gli Stati membri provvedono
affinché le misure di cui all'articolo
12, paragrafo 1, lettere a) e b), siano
revocate o cessino altrimenti di avere
effetto, a richiesta del convenuto, se le
informazioni in  questione non
soddisfang  pit § criteri di cul
all'articolo 2, punto 1), per ragioni non
imputabili direttamente o
indirettamente al convenuto,

3. Gl Statt membri provvedono
affinché, su richiesta del soggetto cui
potrebbero essere applicate le misure
di cni all'articolo 12, la competente
auforitd giudiziaria possa ordinare il
pagamento di um indeunizzo alia
parte lesa invece che I"applicazione
di dette misure, se sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:

a)il soggetto interessato, al momento
dell'viifizzo o della divulgazione,
non era a conoscenza né, secondo
“le circostanze, avrebbe dovuto
essere a conoscenza del fatto che il

~ segreto commerciale era stato

~ ottenuto da un alro soggetto che
lo giava utilizzando o divulgando
illecitamente;

b)l'esecuzione delle misure in
questione pud arrecare un danno
sproporzionato al  soggetio
interessato; ¢

c}l'indennizzo alla parte lesa appare
ragionevolmente soddisfacente,

Qualora in alternativg alla misura di
cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere
a) ¢ b), sia disposto Vindeonizzo,
guest'ultimo non supera l'importo
dei diritti dovuti se il soggetio
interessato avesse richiesto
'autorizzazione ad utilizzare il
segreto commerciale in questione
per il periodo di tempo per il quale
I'utilizzo del segrefo commerciale
aviehbe potuio essere vietato.

Articola 14

Non si ritengono necessari
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Risarcimento del danno ‘ interventi di recepimento
Art, 125.Risarcimente del danno
e restituzione dei profitti
dell’nutore della violazione

In vigore dal 22 aprile 2006

1. Gli Stati membri assicurano che le
competenti autoritd giudiziarie, a
richiesta della parte lesa, ordinino
allautore della violazione che era o
avrebbe dovuto essere a conoscenza
del carattere illecito dell'acquisizione,
dellutilizzo o deila divulgazione del
segreto cammerciale, di provvedere in
favore del detentore del segreto
commerciale al risarcimento dei danni
in misura adeguata al pregiudizio
sffeltivo subito a seguita
dell'acquisizione, dell'utilizzo o della
divulgazione illeciti del segreto
commerciale,

l. 1l risarcimento dovuto al
danneggiato & liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227 del codice civile,
tenuto conto di tutti gli aspett
pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il
mancato guadagno, del titolare dei
diritto leso, i benefici realizzati
dalfantore della violazione e, nei
. . . . casi appropriati, elementi diversi da
Gli Stati membri possono limitare la quelli economici, come il danno
responsabilita a carico dei dipendenti | morale arrecato af titolare del diritto
nei confronti del datore di lavoro per | daila violazione.

lacquisizione, I'utilizzo o - la
divulgazifme illeciti di un segreto | 5 [, gentenza che provvede sul
commercr_ale. del datore. di lavoro, in | carcimento dei danni pud farse la
caso ,dl danni causatl liquidazione in una somma globale
involontariamente. stabilita in base agli atti della causa
2. Nello stabilire il risarcimento dei | e alle presunzioni che ne derivanoc,
danni di cui al paragrafo 1, le | In questo caso il lucro cessante &
competenti  autoritd  giudiziatie | comunque determinato  in  un
tengono conto di tutti i fattori | importo non inferiore a quello det
pertinenti, quali le conseguenze | canoni che Fautore della violazione
economiche negative, compreso il | avrebbe dovuto pagare, qualora
luero cessante subito dalla parte lesa, i | avesse ottenuto una licenza dal
profitti  realizzati  illecitamente | titolare del diritto leso.

dalf'autore della violazione e, ove
opportuno, elementi diversi dai fattori | 3. In ogni easo il titolare del diritto
economici, quale ad esempio il leso pud chiedere la restituzione
pregiudizio morale causato  al | degli utili realizzati dall'autore della
detentore del segreto commerciale | violazione, in  alternativa  al
dall'acquisizione, dallutilizzo o dalla | risarcimento del lucro cessante o
divuigazione illeciti del segreio | nella misura in cuj essi eccedono
commerciale. tale risarcimento. ‘

Le competenti autoritd giudiziarie, in
alternativa, possono, ove opportuno,
stabilire come risarcimento  una
somnma forfettaria in base ad elementi
quali, per lo meno, l'importo dei diritti
dovoti  qualora  Fautore  della
viclazione avesse tichiesto
lautorizzazione per ['utilizzo del
segreto commerciale in questione.

Articolo 15
Art. 126, Pubblicazione della I paragrafi 2 e 3
Pubblicazione delle decisioni sentenza delParticolo 15 della dir.
010 stati recepiti
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giudiziarie

1. Gli Stati membri assicurano che,
nellambito delle azioni giudiziarie

“intentate per I'acquisizione, ['utilizzo o

la divulgazione illeciti di un segreto
commerciale, le competenti autoritd
giudiziarie possano ordinare, su
richiesta dell'attore e a spese
deli'autore della violazione, miswe
adeguate por la pubblicazione delle
informazioni concernenti la decisione,
compresa la pubblicazione, integrale o
per estratto, della decisione,

2, Le misure di eni al paragrafo I
del presente articolo tutelano la
riservatezza dei segrefi commerciali
come previsto all'articolo $.

3. Nel decidere se ordinare o meno
una misura di cui al paragrafo 1 e
nef valutarne In proporzionalita, le
competenti  autoritd  giudiziarie
considerano, se del caso, il valore del
segreto commerciale, la condotta
dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o divelgare
il segreto commerciale, I'impatto
dell'utilizzo o della divulgazione
ifleciti di detto segreto, nomché il
rischio di ulteriore utilizze o
divulgazione illeciti del segreto
commerciale da parte dell'autore
della violazione.

Le competenti autoritd giudiziarie
considerano  altresi  se le
informazioni  sull'autore - della
violazione siano tali da consentire
llidentificazione di una persona
fisica e, in tal caso, se Ia
pubblicazione di tali informazioni
sia giustificata, in particolare alla
tuce degli eventuali danni che tale
misura pud provecare alla vita
privata e alla  reputazione

1n vigore dal 19 marzo 2005

I, L'autoritA gindiziaria pud
ordinare che l'ordinanza cantelare o
la sentenza che accerta la
violazione dei diritti di proprietd
industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nells
sola parte dispositive, tenuto conto
della gravitd dei fatti, in uno o pld
giornali da essa indicati, a spese del
soccombente,

modificande Particolo 126
Cpi

dell'autore della violazione,

CAPO IV

Sanzioni, relazioni e disposizioni
Sfinali :

: Articolo 16

Sanzioni in caso di mancato

Art. 124 comma 2

I stata iutrodatta apposita
normativa per le violazioni
deghi articoi 9 10 e 12
come  richiesto  dalla
direttiva
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adempimento della presente
direttiva

Gli Stati membri assicurano che le
competenti  autoriti  giudiziarie
possano Imporre sanzioni 3 qualsiasi
soggetto che non adempia o rifiuti di
adempiere le misure _adottate in
applicazione degli articoli 9,10 ¢ 12,
Le sanzioni previste comprendono
Ia possibilita di imporre penatith di
mora in caso di mancata osservanza
di una misura adottata a norma
degli articoli 10 e 12, '

Le sanzioni previste sono efficaci,
proparzionate e dissuasive.

Allo stato somo previste solo le
seguenti misure (limitatamente alla
fattispecie seguente):

Art. 131

2. Pronunciande l'inibitoria, il
gindice pud fissare wna somma
dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente
constatata e per ognl ritardo
nell'esecuzione del provvedimento,

Articolo 17

Scambio di informazioni e
corrispondenti

Al fine di  promuovere la
collaborazione, compreso lo scambio
di informaziont, tra gli Stati membri e
tra gli Stati membyi e la Commissions,
ogni Stato membro designa unto o pid
corrispondenti  nazionali per le
questioni riguardanti [l'applicazione
delle misure di cui alla presente
direttiva. Esso comunica i dati di
contattc del cormispondente o dei
corrispondenti nazionali agli altri Stati
membri ¢ alla Commissione.

Non si ritengono necessafi
interventi di recepimento

Articolo 18
Relazioni

1. Entro il 9 giugno 2021, I'Ufficio
dellUnione europea per la proprietd
intellettuale, nel quadro delle attivitd
dell'Osservatorio  europeo  sulle
violazioni dei diriiti di proprieta
intellettuale, elabora una relazione
preliminare sulle controversie relative
all'acquisizione, allutilizze o alla
divulgazione illeciti di  segreti
commerciali, in applicazione della
presente direttiva,

2. Entro il 9 glugno 2022, Ia
Commissione redige una relazione
intermedia  sull'applicazione  della
presente direttiva e la sottopone al
Parfamento eutopec e al Consiglio,
Tale relazione tiene debitamente conto

Non si ritengono necessari
interventi di recepimento
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della relazione di cui al paragrafo 1,

Tale  relazione intermedia, in
particolare, esamina i possibili effetti
dellapplicazione  defla  presente
direttiva sulla ricerca e
sull'imovazione, sulla mobilitd dei
dipendenti e sull'esercizio del diritto
alla  libertd di  esprossione e
d'informazione.

3, Entro i1 9 giugno 2026, la
Commissione redige una valutazione
dell'impatto della presento diretiiva e
la sottopone 2l Parlamento europeo e
al Consiglio.

Avrticolo 19
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative,
regolamentari e  amministrative
necessarie  per conformars] alla
presente direttiva entro il 9 giugno
2018, Essi ne informarno
immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati
membri contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate
di tale riferimento allatto della
pubblicazione uffictale. Le¢ modalitd
del riferimento sonc stabilite dagli
Stati membri,

2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo  delle
disposizioni  principali di  diritto
interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.

Non st ritengono necessari
interventi di recepimento

Articolo 20
Entrata in vigore

La presents dirsttiva entra in vigore il
ventesimo giorno  successivo  alla
pubblicazione nells Gazzetta yfficiale
dell'Unione ewropeq.

' Nor si ritengono necessari

interventi di recepimento

Articolo 21

Destinaftari

‘Gl Stati membri sono destinatari della

presente direttiva.

Non si ritengono necessari
interventi di receplmento
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Art. 15 delegazione europea

Principi e criteri diretthvi  per
Uattugzione della  direttivg  (UE)
2016/943 del Parlamento ewropeo e
 del Consiglio, dell'8 giugna 20106,
sulln  protezione del know-how
viservato e  delle  informazioni
commerciali  riservate (segreti
commerciali) contro 1'acquisizione,
Putitizzo e la divulgazione illeciti

1. Nell’esercizio della delega per
attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 giugno 2016,
sulla protezione del knowhow riservato
¢ delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro
Pacquisizione, 'ulilizzo o la
divulgazione illeciti i Governo &
tenuto a segnire, oltre ai princlpi e
criteri  direttivi generali di cui
allarticolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi
specifici:

@) apportare al codice di cui al decreto
legislativo 10 febbrato 2005, n. 30, e
modifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento
deila direttiva

(UE) 2016/943;

b} prevedere misure sanzionatorie
penali e amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di
acquisizione, utilizzo o divuigazione
ilecita del know-how e delle
informazioni commerciali riservate,
in modo da garantire Pefficace
adempimento degli obblighi previsti
dalla medesima direttiva;

¢) apportare tutte le abrogazionmi,
modificazioni ¢ integrazioni alla
normativa  vigente, anche di
derivazione eutopea, al fine di
agsicurare il coordinamentc con le
disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo e la complessiva
razionzlizzazione della disciplina di
settore.

2. Dall’ attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Axt, 127, Sanzioni penali e
amministrative

[1. Salva l'applicazione degli
articoli 473, 474 e 517 del codice
penale, chiunque fabbrica, vende,
espone, adopera indusirialmente,
introduce nello Stato oggetti in
violazione di un titolo di proprieta
industriale valido ai sensi delle
narme del presente codice, & punito,
a querela di parte, con la multa fino
a 1,032,91 euro, Comma abrogato
dail'art. 15, comma 2, L. 23 luglio
2009, n. 997

1-bis. Chivnque si rifiuti senza
glustificato motivo di rispondere
alle domande de! giudice ai sensi

dell'articolo 121-bis ovvero fornisce |

allo stesso false informazioni ¢
punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale,
ridotte dells wetd. (Comma inserito
dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 16
marzo 2006, n. 140.)

2. Chiunque appone, su un oggetto,
parale o  indicazioni non
corrispondenti al vero, tendenti a
far credere che 'oggetto sia protetto
da brevetto, disegno o modello
oppure topografia o a far credere
che il marchic <che lo
contraddistingue sia stato registrato,
¢ .punito con la sanhzione
amministrativa da 51,65 euwro a
516,46 euro,

3, Salvo che il fatto costituisca
reato, & punito con Ja sanzione
amministrativa fino a 2.065,83
euro, anche quando non vi sia
dahne al terzo, chiunque faceia uso
di un marchio registrato, dopo che
la relativa registrazione & stata
dichiarata nuila, quando la causa di
nullith comporia ia illiceitd dell'uso
del marchio, oppure sopprima il
matchic del produttore o del
commerciante da cui abbia ricevuto
i prodotti o le merci a fini
cominerciali.

Codice penale

In attwazione dellarticolo
15, comma 1, lett. b, deila
legge di delegazione sono
stati modificati Part. 388 cp.
(mancata esecuzione dolosa
provvedimento del giudice)
e I'art. 623 cp.
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Sia l'articole 622 che articolo 623
c.p., sotto il profilo sistematico,
sonc inseriti nefla sezione “delitt
contro I'inviolabilita dei segreti”,
L'art 622 «c¢.p. dispone che
“Chivmque, avendo notizia, per
ragione del proprio stato o ufficio,
o della propria projessione od arte,
i un segreto, lo rivela, senza
giusia causa, ovvero lo implega a
praprio od altrui profitte, é punito,
se  dal fatto pud  derivare
nocumento, con la reclusione fing a
tm anno o con la multa da evro 30
aewro 316 [...] I delitto & punibile
a querela della persona offesa”,
Lart 623  c¢.p.,  rubricato
“Rivelazione di segreti scientifici o
industriali®, prevede che:
“Chiungue, venulo a cognizione per
ragione del suo stato o ufficio, 0
della sua professione od arte, di
notizie  destinale a  rimanere
Segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche 0 applicazioni
industriali, le vivela o le impiega a
proprio o altrui profifto, ¢ punito
con la reclusione fine a due anni, Il
delitto ¢ punibile a querela della
persona offesa”.

Tali disposizioni non hanno come
oggetto di tutela la libera
congorrenza-come la direttiva 943
del 2016- bensi sanzionano Ila
condotta del lavoratore infedele.
Non tutelano in via diretta ed
esplicita il know how (salvo
I'interpretazione estensiva offerta,
in alcuni casi, dalla
giurisprudenza). Non sono stafe
formulate per sanziomare I'utifizzo
o la rivelazione illeciti di frade
secrets nella  nozione ampia
delineata dal legislatore
comuaitario ed acquisita nel CPL
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UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZION! PER LA PROTEZIONE DElI SEGRETI
COMMERCIALI, EMANATO Al SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163,
“DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI
ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017”,

Amministrazione proponente: Presidenza det Consiglic e Ministro della Giustizia

Amministrazioni concertanti: Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze

"Referente UL Giustizia: cons. Caterina Garufi, magistrate addetto allUfficio legislativo dél
Ministero della Giustizia {caterina.garufi@giustizia.it; 06 68852302)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.L.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’'intervento di regolamentazione
2} Rappresentazione det problema da risolvere e criticitd constatate, anche con
riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze
sociali ed economiche considerate;

Lintervento regolatorio attua l'articolo 15 della 1| n. 163 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di
delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per
I'attuazione della direttiva (UE) 2016/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2018, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni bommerciali riservate (segreti
commaerciali) contro l'acquisizione, utilizzo e la divulgazione Hleciti-. In particolare, si prevede che il
Governo & delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, e di concerto con Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionate, dsllo sviluppo economico e dell'economia ¢ delle finanze, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o pill decreti legisiativi seguendo, oitre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articoto 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le medifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;



b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in
caso di acquisizione, ufilizzo o divulgazione illecita del know how e delle informazioni commerciali
riservate, in modo da garantire P'efficace adempimento degli obbiighi previsti dalla medesima
direttiva;

¢) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in
altuazione del presente arlicolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

|l citato arficolo 15, tett. a), delia | n. 163 del 2017 prevede la possibilita di intervenire sul codice

della proprieta industriale del 2005, applicabile alle cause sui diritti di proprieta industriale in virtt
del richiamo di cui all'art 134, 1° comma, del D.Lgs. n. 30/2005. L'intervento regolatorio modifica i
codice della proprietd industriale (D.lgs. n. 30/2005 del 2005: di seguito cpi). Nel nostro
crdinamento sono tutelate le informazioni ed esperienze aziendali, ai sensi dell'art. 98 del cpi che
prevede {Oggetio della tutela) “71. Costituiscono oggetfa di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnicoindusiriali comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, ove tall informazioni: a} siano segrete, nel senso che non siano nel loro insierne o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facimente
accessibili agli esperti ed agli operatori del setfore, b) abbiano valore economico in quanfo segrete;
o) siano softoposte, da parte delfle persone al cui legitlimo controlio sono soggetts, a misure da
ritenersi raglonevoimenie adeguate a mantenerie segrete.(..).” Tale nozione gla corrisponde,
guanic ai contenuti, a quella delineata dalla direttiva 943 del 2018 cui si da attuazione. Sotto il
profilo terminolegico, invece, per attuare la normativa comunitaria in maniera piena e puntuale, si é
ritenuto opportune introdurre nel nostro ordinamentoe Ia formulazioné del diritto unionale. Pertanto,
si & sostituita la formula "segreto commerciale”, come espressarﬁeﬁte prevista dalla direttiva, in
luogo della vigente “informazione e esperienza aziendale” di cui agli articoli 1, 2, 88, 99 del cpi.
Come premesso, invece, & rimasto sostanzialmente invatiato l'oggefto deila tutela come
individuato, nei suoi elementi, dall”articolo 98,

Al sensi del successivo l'art. 99 (Tutela) il legislatore nazionale prevede che "1. Ferma la
disciplina della concorrenza sieale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze
aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare af terzi, salva proprio consenso, di acquisire
rivelare a terzi od ufjiizzare,_in_modo abusivg, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui

esse _siano siafe consequite in _modo _indipendente dal _terzo.". Tale formulazione viene

mantenuta ed integrata, per dare conto dell'innalzamento degli standards di tutela richiesto dalla
direttiva (v, in particolare art. 4, paragrafl 4 e 5 della direttiva secondo cui “L'acquisizione,
futiizzo o la divuigazione di un segrefo commerciale si considerano aitresi lleciti qualora un
soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o,

secondo le circostanze, avrebbe doyvulo essere a conoscenza del fatto che il segreto

commerciale era stato otftenuto direttamente o indirettamente da un terzo che iflecitamente lo



utilizzava o lo divulgava (...). La_produzione, ['offerta o la commercializzazione di _merci

costituent] violazione oppure limportazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti
violazione a fali fini si considerana un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il
soggetto che svolgeva tali gttivita era a concscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto
essere a conoscenza del fatto che il segrefo commerciale era stato utilizzato illecitamente ...").
Non appare necessario prevedere specifiche disposizioni di recepimento per le fattispecie di
acquisizione utilizzo e rivelazione ritenute lecite {articoli 1 e 3 direttiva); in parte, la salvaguardia
di tali ipotesi di liceita & garantita da quanto gia disposto dall'articolo 98 del Cpi, laddove prevede
“salvo il caso in cui esse siang state consequife in modo indipendenie dal terzo.” Le altre
fattispecie indicate nelfarticolo 3 della direttiva —disposizione questa di armonizzazione massima,
come & bene sottolineare- sono gia contemplate nel nostro ordinamento: & il caso della tutela
della liberta di stampa; dei diritti costituzionalmente rilevanti; dei diriti sindacali, gia tutelati in altri
settori ordinamentali. Analogamente, non sembrano necessarie norme di recepimento per
l'articolo 6 (Obbligo generale) e per larticolo 7 (proporzionalitd e abuso del processo) che
introducono regole gia previste nel nostro ordinamento. in particolare, quanto alf'articolo 7 della
direttiva, si ricorda che gia l'art. 96 comma 2 del cpc e lart. 120 cpe disciplinano ipotesi di
domande giudiziarie manifeé‘_tamente infondate, Per altro profilo, le due norme prevedono principi
molto generali. Invece, la bozza di articolato proposto introduce disposizioni innovative, iﬁ
presenza sia di un preciso obbligo di recepimento da parte degli Stati membri che, nel contempo,
della necessita di uno specifico intervento di adeguamento del nostro ordinamento. In conformita
a cid, 'art. 8 della direttiva & stato recepito prevedendo un termine prescrizionale di 5 anni anche
in caso di responsabilita contrattuale (v. sub Art 99 Cpi come modificato). Seguendo l'ordine del
Codice di proprieta industriale, & stato integrato il testo vigente dell'articolo 124 del Cpi (misure
correttive e sanzioni civili} con tre nuovi commi dopo il comma sei. In conformitd alla direttiva
{(articolo 12 sulle “Ingiunzioni e misure correttive”™), in paricolare, nel nuovo comma 6-bis, si
prevede espressamente che, nei procedimenti relativi alacquisizione, allutilizzazione o alla
rivelazione iliecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure
carrettive e le sanzioni civili e nel valutarne la proporzionalita, considera le circostanze del caso
concreto, tra le quali: il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; ie
misure adottate dal Iegittirﬁo detentore per proteggere i quréti commerciali; la condotta
dellautore della violazione .neli'acquisire, utiizzare o rivelare i segreti commerciali; l'impatto
dell'utilizzazione ¢ delta rivelazione iliecite dei segreti commerciaii; i legittimi interessi delle parti
e limpatto che Faccoglimento o it rigetio delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi
interessi dei terzi; l'interesse pubblice generale; le esigenze di tuteta dei diritti fondamentali,

Nel successivo comma 6 ter & stato recepito I'art. 13, par. 3, direttiva, che individua le misure che
gli Stati devono prevedere alternativamente alla concessione delle misure cautelari. In

particolare, si prevede che nei procedimenti relativi allacquisizione, alf'utilizzazione o alla



rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui allarticolo 98, il giudice pud, in alternativa
all'applicazione delle misure di cui al suindicato articolo.124 Cpi, disporre, su istanza della parte
interessata, i pagamenic di un indennizzo, ricorrendo tulte le condizioni puntualmente
esplicitate, Si prevede, in parlicolare, la compresenza delle seguenti condizioni: quando la parte
istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le
circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che | segreti commerciali erano stati ottenuti da
un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; I'esecuzione di tali misure pud essere
eccessivamente onerosa per la parie istante. Tale indennizzo deve risuitare adeguato in
relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto 'applicazione delle misure e, in oghi
caso, non supera limporto dei diriti dovuti se Vautore della violazione avesse richiesto
l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale I'utilizzo
degli stessi avrebbe potuto essere vietato. '

In tema di misure cautelari (articolo 132 Cpi), & stato recepito I'art. 11, par. 2 dir, che disciplina gli
elementi rilevant! ai fini della decisione sulle misure cautelari, in assenza di una norma di analogo
tenore nella normativa vigente. Precisamente, sono espressamente individuate le circostanze
rilevanti nel provvedere sulle domande cautelari ed ai finl della valutazione di proporzionalitd
delle misure medesime, rinviando all'elenco gid previsto allarticolo 124, comma 6-bis.
Quest'ultima disposizione, a sua volta, attua il richiamato art. 13, par. 1 direttiva, introducendo
analoghi elementi di valutazione per il giudicante, ma in materia di misure correttive e inibitorie.

Sempre in tema di misure cautelari & stato recepito I'articolo 10 paragrafo 2 prevedendo un
nuove 5-bis allart. 132, Al riguardo, si prevede che in tutti i procedimenti cautelari relativi
all'acquisizione, all'utilizzazlone o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo
98, il giudice pud, In alternativa allapplicazione delle misure cautelari, autorizzare il convenuto a
continuare ad ulilizzare i segreti commerciali prestando idc;nea cauzione per l'eventuale
risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, Si specifica, perd, che in ogni caso & vietata
la rivelazione dei segreti commerciali di cui & autorizzata F'utilizzazione a norma del primo
periodo, precisazione imposta dalla direttiva.

l.'articolo 132 Cpi & stato integrato, altresi, con il nuove comma 5 quater che attua il disposto di
cui. allarticolo 11 paragrafo 5 della direttiva, considerato che nell'ordinamento vigente non si
rinviene una disposizione dal contenuto analogo. Si prevede che, qualora le misure cautelari
adottate a tutela dei segreti commerciali divengano inefficaci per mancato inizio del giudizio di
merito nel termine perentorio (di cul al comma 2 dell'art. 132 Cpi) ovvero perdong efficacia a
causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato
che lacquisizione, lutilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non
sussistevano, il ricorrente & obbligato a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate. E’ stato
recepito art. 15 della direttiva, che indica gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della
pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero della sentenza di merito. A tal fine & stato



integrate l'articolo 126 (Pubblicazione della sentenza) del Cpi, prevedendo che, accertata la
violazione dei diritti di proprieta industriale, in ogni caso, siano adottate le misure idonee a
garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui allarticolo 98, Si prevede
inoltre che, nei procedimenti in materia di illecita acquisizione utilizzo o rivelazione di segreti
commerciali il giudice, nel decidere se adottare una delle misure consentite (ad esempio la
pubblicazione integrale della sentenza che accerta la violazione del diritto di proprieta industriale)
e nel valutarne la proporzionalita, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: il
valore dei segreti commerciali; la condotta delfautore della violazione nellacqulsire, utilizzare o
rivelare i segreti commerciali; l'impatto dellutilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
commerciali; it pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione iliecite dei segreti commerciali da
parte dell'autore defla violazione. Gli articoli 17 (Scambio di informazioni e corrispondenti}, 18
(relazioni), 19 (recepimento),20 (entrata in vigore), 21 (destinatari) della direttiva non sono stati
oggetto di specifiche disposizioni di recepimento, prevedendo disposizioni prive di contenuto
precettlvo,

infine, sono state introdotte delle fattispecie penali per attuare sia la direttiva che lo specifico
criterio di delega di cui alla legge di delegazione del 2017(art. 15, comma 1 lett b). Anche in
ambito penale ta ratio & quella di assicurare maggiore tutela al legittimo detentore dei segreti
commerciali, anche considerato che gli altri diritti di proprieta industriale sono tutelati da
specifiche fattispecie incriminatrici di recente introduzione nei codice penale (ad esempio, la l. n.
99 del 2009 sulia lofta alla contraffazione ha introdotto l'articolo 517-quater cp che sanziona
chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di corigine di
prodotti agroalimentari). Nel contempo, le sanzioni penali attuano articolo 15 della direttiva che
richiedeva agli stati membri I'adozione di sanzioni in caso di inosservanza delle previsioni di cui
agli articoli 9 (provvedimenti in materia di riservatezza nei procedimenti giudiziari), 10 (misure
cautelari) e 12 (misure correttive) delia direttiva. Pertanto, sono state introdotte ¢ seguenti
fattispecie; si modifica I'art. 388 del ¢cp (inosservanza dolosa dei provvedimenti del giudice), che
risulta integrato con due nuovi commi e si sostituisce integralmente I'art. 623 cp { Rivelazione di
segreti scientifici o commerciali),. Cid anche al fine di coordinare, a livello sistematico, la nuova
terminologia e i caratteri della tutela dei segreti commerciali, alla luce delle novita adottate nel
Codice proprieta industriale,icon la normativa applicabile in ambito penalistico, prevenendo dubbi

interpretativi.

Non si & ritenuto epportuno e necessario attuare il criterio di delega che prevedeva leventualita
di sanzioni amministrative. Cid in quanto, in sede di attuazione, si & ritenuto preferibile escludere
sanzioni amministrative, specie con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 16 della direttiva.
Al riguardo, si richiama quanto gid precisato in merito allinopportunita di rinviare ad autorita
diversa —quale quella amministrativa, peraltre di difficile individuazione nel caso di specie-



rispetio quella giudiziaria per Faccertamento e per lirrogazione di sanzioni nei riguardi di
comportamenti costituenti Inosservanza dolosa dei provvedimenti giudiziali,
E’ poi prevista la clausola di invarianza finanziaria. |f termine per il recepimento della direttiva de

qua scade in data 8 giugno 2018.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio 0 jungo periodo) perseguiti con
l'intervento normativo

Innanzitutto, l'intervento regolatorio consente all'ltalia di rispettare il termine di recepimento
delia direttiva (8 giugno 2018). Nel medio e lungo periode si incrementera la competitivita delle
imprese, poiché si garantiscono maggiori standards di tutela dei segreti commerciali, anche a
vantaggio del corretto esplicarsi del sistema concorrenziale. In particolare, il legittimo detentore
di un segreto commerciale sara piy garantito, in sede civile @ penale, in caso di utilizzazioné,
acquisizione o rivelazione ifiecita del segreto in questione, ’

cy Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare I'attuazione

Gli indicatori che consentiranne di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e
di moniterare {'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nella maggiore
disponibilita di mezzi giuvrisdizionali assicurata alle imprese che detengono segreti
commerciali, le quali hanno a disposizione un maggior spettra di strumenti da azionars.
indicatori che consentiranno di vertficare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati
saranno la richiesta di tutela giurisdizionale da parte degli aventi dintto, dato che si potra
riscontrare monitorando i numero di procedimentt giudiziari in maleria di utilizzazione,

acquisizione o rivelazione ifiecila del segreto commerciale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici ¢ privati, destinatari dei
principali effetti dell'intervento regolatorio

Imprese plceole, medie e grandi,
SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti I'intervento

Vi & stata una interlocuzione informale con esperti in materia di diritto dellimpresa e diritti di
proprieta industriale (magistrati appartenent! alle sezioni specializzate; professori universitari
esperii in diritto industriale). Inoitre, sono stati effettuati tre incontri con i rappresenianti della
Commissione Europea, insleme al delegati degli altri stati membri, per 'esame delle disposizioni

della direttiva da attuare.

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione
{opzione zero)



L'opzione di non intervento & stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non
sarebbe stato possibile dare atluazione alle disposizioni della direttiva che imponevano un preciso
obbligo di recepimento (come {'art. 4, par. 4 e 5, {'arf. 10 par. 2, Yart. 13 par. 3, l'art. 8, 'art.15 dir.).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio

La possibilita di utilizzare opzioni alternative & stata valutata con ésito negativo. In particolare, si é
proceduto a modificare il sistema normativo vigente, integrandolo, laddove nel testo della direttiva
si imponeva agl stati membri un espresso ohbligo di recepimento, indicando nel contempo il
legislatore comunitario, in maniera puntuale e dettagliata, la fattispecie da introdurre
nellordinamento nazionale. Anche per tali motivi, si & ritenuto di non proporre nel testo modaiita
alternative rispetto quelle proposte. Invece, relativamente all’articolo 9 della direttiva (tutela della
riservatezza nel corso dei procedimenti giudiziari} si & ritenuto opportuno introdurre fattispecie
penali per sanzionare le violazioni di tale previsione. Precisamente, nelfatfuare il disposto dellart.
16 della dir., che richiedeva I'adozione di sanzioni per le violazioni delle previsioni di cui agl articoli
9, 10 e 12 della direttiva, lasciando perd libertd nello scegliere la natura delle misure, poiche
l'eventualitd di sanzioni amministrative avrebbe comportato il rinvio ad un'autarita diversa da quella
procedente (quella giudiziaria) nelfa fase di irrogazione di dette saﬁzioni, si @ ritenuto preferibile
optare per sanzioni penali. Inoltre, In via sistematica, tali fattispecie costituiscono, in sostanza,
ipotesi di inosservanza dolosa ai provvedimenti del giudice, fattispedie Qi& prevista dall'art. 388 del
cp. Per altro profilo, si & esclusc ogni intervento regolatoric su aspetti gid disciplinati dalla
normativa primatia. A quest'uliimo riguardo, ad esempio, la direttiva richiede all'art. 5 (in questo
caso si tratta di una nerma di armonizzazione massima) agli stati membri di prevedere che, in
presenza dei casi previsti, non sia possibile adottare le misure a tutela dei segreti commerciali. In
sostanza, si @ in presenza di unattivita illecita (sub specie di utilizzazione o rivelazione o
acquisizione di segreti commerciali) ma la direttiva prevede delle cause di non punihilita. E' il caso,
ad esempio, di cui alfart. 5 comma 1, lett. d), in cui la direttiva tutela “legittimi interessi” riconosciuti
dall'ordinamento nazicnale, anche di natura privata ovvero diritti costituzionalmente garantiti. Cid
posto, in questa particolare fattispecie non si & ritenuto opportuno introdurre disposizioni specifiche
di recepimento, trattandosi di situazioni giuridiche sostanziali gia {utelate dal legisiatore nazionale.
Inoltre, il nostro ordinamento, a Costituzione rigida, prevede una.ge'rarchia delle fonti normative,
tutelando in maniera rafforzaia i diritti di rango sovraordinato (diritto alla salute, alla liberta di
stampa e di espressione), all'esito di un giudizio di bilanciamento con aitri diritti tutelati da fonti

normative di rango inferiore.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli



oneri amministrativi e dell'impatto sulle PRI

n) Svantaggi e vantaggi dell’'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti,
a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quanfificati, anche
con riferimento alta possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attivitd
delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti
e le relative fonti di informazione.

Il vantaggio & quello di dare aftuazione alla direttiva, implementando la tutela dei segreti
commerciali nell'ordinamento nazionale. Gia sotio il profilo terminologice, viene adoftata la
definizione di segreti commerciali, recependo le indicazioni comunitarie. Nel merito, sono introdotte
nel vigente Codice di proprietd industriale disposizioni in materia di misure cautelari, inibitoria e
misure correttive nel procedimenti giudiziari in tema di acguisizione, utilizzazione o rivelazione
illecita dei segreti commerciali. Come espressamente richiesto dall'art, 9 della direttiva, vengono
specificamente introdotte anche disposizioni dedicate alia tutela della riservatezza delle
informazioni commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, in presenza di specifico obbligo di
recepimento. E' assicurata anche tutela penale ai segreti commerciali, come previsto nel
madificato art, 623 ¢p. (rivelazione di segreti scientifici o commerciali) e nellart. 388 cp.(mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Non si ravvisano controindicazioni, trattandesi di interventi che innalizano la tutela dei soggetti
pregiudicati in caso di acguisizione, utilizzazions o rivelazione illecita di segreti commerciali.

B) Individuazione e la stima degli effetti deil’opzione prescelta sulle micro,
piccole & medie imprese;

Uintervento non incide direttamente sulle micro, piccole & medie imprese,

¢) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi,
introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di
cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Nulla da segnalare.

SEZIONE 6 — Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale de] mercato e
sulla competitivita del Paese

Il decreto non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionameanto concorrenziale del
mercato e sulla competifivitd del Paese ma, al contrario, mira a tutelare la concorrenza tra
imprese, prevenendo comportamenti contrari alle leali pratiche commerciali, a garanzia di una
tutela adeguata dei segreti commerciali dellimpresa.



SEZIONE 7 - Modalita attuative dell’intervento di regolamentazione
A} Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero della giustizia & soggetto attivo dellintervento regolatorio.

B) Le azioni per la pubblicita e per I'informazione dell'intervento;

Non sono previste da parte dell Amministrazione azioni mirate per la pubblicita e per I'informazione
dellintervento che, comunque, sara inserito nel sito web del Ministero.

c) Strumenti e modalita per il coantrollo e ii moniforaggio dell'intervento
regolatorio,;

Il controlio e il monitoraggio sara effettuato con i mezzi ed it personale a disposizione del

Ministero della giustizia nelle forme gia vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio;

H Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e I'adeguamento periodico
degli effetti derivanti dalt'attuazione del regolamento.

m) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento
regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cadenza biennale sard predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella
guale saranno presi in esame | seguenti aspetti quanti procedimenti giudiziari in materia di
violazione dei segreti commerciali sono stati azionati in virtlt delle nuove norme.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

l.a direttiva cui si da attuazione introduce norme di armonizzazione minima (salvo alcune
eccezioni, come quella di cui allarticolo 5 dir.). | livelli minimi di regolazione europea sono
rispettati.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE)
2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL’8 GIUGNO 2018,
SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI
COMMERCIALI RISERVATE (SEGRETI COMMERCIALI) CONTRO L'ACQUISIZIONE,
L'UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE ILLECITI.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Caterina
Garufi magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.
(caterina.garufi@giustizia.it; 06 6885 2302),

PARTE |. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessita dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di
governo.
La bozza di decreto aitua l'articolo 15 della | n. 183 del 25 ottobre 2017 (cd. legge di
delegazione europea 2016-2017). Tale disposiiione detta | principi ed i criteri direttivi
per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, ['utilizzo e la
divulgazione illeciti. In particolare, si prevede che il Governo é delegato ad adoftare, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri & del Ministro della giustizia, e di
concerto con Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello
sviluppo economico e déil’economia e delle finanze, con I:e procedure di cui all’articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisitc il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o pit decreti legislativi seguendo, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui alfarticolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici; a) apportare al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva (UE) 2016/943; b) prevedere misure sanzionatorie penali e
amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in casc di acquisizione, utilizzo o
divulgazione illecita del know how e delle Informazioni commerciali riservate, in modo



da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; c)
apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente,
anche di derivazione europea, al fine di assicurare it coordinamento con le disposizioni
emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della
disciplina di settore.

| citato_articolo 15, lett. a), della | n. 163 del 2017 prevede la possibilita di intervenire

sul codice della proprieta industriale del 2005, applicabile alle cause sui diritti di
proprieta industriale in virtl del richiamo di cui alfart 134, 1° comma, del D.Lgs. n.
30/2005.

L'intervento regolaterio risolve, pertanto, tale criticita nel rispetto dei principi di delega.
La bozza di decreto legislativo & coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo naziaonale.
Lo schema di decreto legislativo interviene sul codice della proprieta industriale (D.Lgs.

n. 30/2005 del 2005 di seguito cpi). Nel nostro ordinamento sonc tutelate le
informazioni ed esperienze aziendali, ai sensi dell’art. 98 del cpi che prevede (Oggetto
della tutela) “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnicoindustriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel foro
insieme 0 nella precisa configurazione e combinazione dej loro elementi generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del setftore; b) abbiano valore
economico in quanto segrete; ¢} siano sottoposte, da parte. delle persone al cui legittimo
controffo sono soggefte, a misure da ritenersi ragionevoimente adeguafe a manfenerle
segrete.(...).” Tale nozione gia corrisponde, quanto ai contenuti, a quella delineata dalia
direttiva 943 del 2016 cui si da attuazione. Sotto il profilo terminologico, invece, per
attuare la normativa comunitaria in maniera piena e puntuale, si & ritenuto opportuno
introdurre nel nostro ordinamento la formulazione del diritto unionale. Pertanto, si &
sostituita la formula “segreto commerciale”, come espressamente prevista dalia direttiva,
in luogo della vigente “informazione e esperienza aziendale” di cui agli articoli 1, 2, 98,
99 del cpi. Come premesso, invece, & rimasto sostanzialmente invariato 'oggetto della
tutela come individuato, nei suoi elementi, dall”articolo $8.

Ai sensi del successivo I'art. 99 (Tutela) il legislatore nazionale prevede che “1. Ferma la
disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detenfore delle informazioni e delle
esperienze aziendali di cui all'articolo 88, ha if diritto di vietare ai terzi, salvo proprio

consenso, di acguisire, rivelare a terzi od utilizzare. in modo abusivo, tali informazioni ed
2




esperienze, salvo if caso in cui esse siano state consequite in modo indipendente dal

terzo.". Tale formulazione viene mantenuta ed integrata, per dare conto
dell'innalzamento degli standards di tutela richiesto dalla direttiva (v. in particolare art. 4,
paragrafi 4 e 5 della diretiiva secondo cui “L'acquisizione, I'uilizzo o la divulgazione di
un segreto commerciale si considerano altresi illeciti qualora un soggetto, al momento

dell'acquisizione, delf'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o. secondo fe
circostanze, avrebbe dovufo essere a conascenza del falto che if segreto commerciale

era stafo oftenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente fo
utilizzava o lo divulgava {...). La produzigne, ['offerta 0 la commercializzazione di merci

costituenti violazione oppure limporfazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci
costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo ilfecifo di un segreto
commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attivita era a conoscenza o,
secondo fe circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che if segreto
commerciale era stafo utilizzato ilfecitamente ...”). Non appare necessario prevedere
specifiche disposizioni dl recepimento per le fattispecie di acquisizione utilizzo e
rivelazione ritenute lecite (articoli 1 e 3 direttiva): in parte, la salvaguardia di tali ipotesi di
liceita & garantita da quarjto gia disposto dall’articolo 99 dei Cpi, laddove prevede “salvo
il caso_in cui esse siano_state conseguite in modo indipendente dal terzo." Le altre

fattispecie indicate nellarticolo 3 della direttiva ~disposizione questa di armonizzazione
massima, come e bene sottolineare- sono gia contemplate nel nostro ordinamento: é il
caso delia tutela deila liberta di stampa; dei diritti costifuzionalmente rilevanti; dei diritti
sindacali, gia tutelati in altri settori ordinamentali. Analogamente, non sembrano
necessarie norme di recepimento per l'articolo 6 (Obbligo generale} e per I'articolo 7
(proporzionalita e abuso del processo) che introducono regole gia previste nel nostro
ordinamento. In particolare, quanto all'articolo 7 defla direttiva, si ricorda che gia I'art, 96
comma 2 del cpc e fart. 120 cpc disciplinano lipotesi di domande giudiziarie
manifestamente infondate. Per altro profilo, le due norme prevedono principi molto
generali. Invece, la bozia di articolato proposto introduce disposizioni innovative, in
presenza sia di un preciso obbligo di recepimento da parté degli Stati membri che, nel
contempo, della necessitd di uno specifico intervento di adeguamento del nostro
ordinamento. In conformita a cid, I'art. 8 della direttiva & stato recepito prevedendo un
termine prescrizionale di 5 anni anche in caso di responsabilita contrattuale (v. sub Art
99 Cpi come modificato), Seguendo 'ordine del Codice di proprieta industriale, & stato
integrato il testo vigente dell'articolo 124 del Cpi (misure correttive e sanzioni civili) con
tre nuovi commi dopo I comma sei. In conformita alla direttiva {(articolo 12 sulie
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“‘ingiunzioni € misure correttive”), in particolare, nel nuovo comma 6-bis, si prevede
espressamente che, nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le
misure correttive e le sanzioni civili e nel valutarne la proporzionalita, considera le
circostanze del caso concreto, tra le quali: it valore e le altre caratteristiche specifiche
dei segreti commerciali; le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i
segreti commerciali; ia condotta dellautore della violazione nell'acquisire, utilizzare o
rivelare i segreti commerciali; l'impatto dell'utilizzazione ¢ della rivelazione illecite dei
segreti commerciali; i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il
rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi interessi dei terzi; linteresse
pubblico generale; le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Nel successivo comma 6 fer & stato recepito Part. 13, par. 3, direttiva, che individua Ié
misure che gli Stati devono prevedere alternativamente alla concessione delle misure
cautefari. In particolare, si prevede che nei procedimenti relativi ail'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articole 98, il
giudice puo, in alternativa allapplicazione delle misure di cui al suindicato articolo 124
Cpi, disporre, su istanza della parte interessata, I pagamento di un indennizzo,
ricarrendo tutte le condizioni puntualmente esplicitate. Si prevede, in particolare, la
compresenza delle seguenti condizioni: quando la parte istante, al momento
dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne, secondo le circostanze, avrebbe
dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che
li stava utilizzando o rivelando illecitamente; I'esecuzione di tall misure pud essere
eccessivamente onerosa per la parte istante. Tale indennizzo deve risultare adeguato in
relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto Fapplicazione delle misure ¢, in
ogni caso, non supera l'importo dei diritti dovuti se l'autore della violazione avesse
richiesto l'autarizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il
quale |'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

In tema di misure cautelari (articolo 132 Cpi), & stato recepito 'art. 11, par. 2 dir, che
disciplina gli elementi rilevanti ai fini della decisione sulle misure cautelari, in assenza di
una nhorma di analogo tenore nella normativa vigente. Precisamente, sono
espressamente individuate le circostanze rilevanti nel provvedere sulle domande
cautelari ed ai fini della valutazione di proporzionalita delle misure medesime, rinviando
alfelenco gia previsto all'articolo 124, comma 6-bis. Quest'ultima disposizione, a sua
voita, attua il richiamato art. 13, par. 1 direttiva, introducendo analoghi elementi di
valutazione per il giudicanite, ma in materia di misure correttive & inibitorie.



Sempre in tema di misure cautelari & stato recepito Particolo 10 paragrafo 2 prevedendo
un nuovo 5-bis all'art. 132. Al riguardo, si prevede che in tutti | procedimenti cautelari
relativi alacquisizione, ail'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice pud, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari,
autorizzare il convenuto a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando
idonea cauzione per 'eventuale risarcimento dei danni subiti da! legittimo detentore, Si
specifica, perd, che in ogni caso & vietata |a rivelazione dei segreti commerciali di cui &
autorizzata I'utllizzazione a norma del prime periodo, precisazione imposta dalla
direttiva.

L'articolo 132 Cpi & stato integrato, altresi, con il nuovo comma & quater che attua il
disposto di cui alfarficolo 11 paragrafo 5 della direttiva, considerato che
nellordinamento vigente non si rinviene una disposizione dal contenuto analogo. Si
prevede che, qualora le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali
divengano inefficaci per mancato inizic del giudizio di merito nel termine perentorio (di
cui al comma 2 dellart. 132 Cpi) ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di
un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che
Facquisizione, T'utilizzo o la rivelazione illeciti del predetti segreti commerciali non
sussistevano, il ricorrente & obbligato a risarcire il dahno cagionato dalle misure
adottate. E’ stato recepito 'art. 15 della direttiva, che indica gii elementi che il giudice
deve valutare ai fini della pubblicazione del provvedimento cautelare ovvero della
sentenza di merito. A tal fine e stato integrato l'articolo 126 (Pubblicazione della
sentenza) del Cpi, prevedendo che, accertata la violazione dei diritti di proprieta
ihdustriale, in ogni caso, siano adottate le misure idonee a garantire la tutela delia
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98. Si prevede inoltre che, nei
procedimenti in materia di illecita acquisizione utilizzo o rivelazione di segreti
commergciali il giudice, nel decidere se adottare una delle misure consentite (ad esempio
la pubblicazione integrale della sentenza che accerta la violazione del diritto di proprieta
industriale) e nel valutarne la proporzionalita, considera le circostanze del caso concreto
e, in particolare: il valore dei segreti commerciali; la condofta, dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o rivelazione i segreti commerciaif;-l‘impatto dell'utilizzazione o
della rivelazione illecite dei segreti commerciali; ii pericolo di ulteriore utilizzazione 0
rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. Gli
articoli 17 (Scambio di informazioni e corrispondenti), 18 (relazioni), 19 (recepimento),20
(entrata in vigore), 21 (destinatari) della direttiva non sono stati oggetto di specifiche
disposizioni di recepimento, prevedendo disposizioni prive di contenuto precettivo.



Infine, sono state introdotte delle fattispecie penali per attuare sia la direttiva che o
specifico criterio di delega di cui alla legge di delegazione del 2017(art. 15, comma 1 lett
b). Anche in ambito penale la ratic & quella di assicurare maggiore tutela al legittimo
detentore dei segreti commerciali, anche considerato che gli altri diritti di proprieta
industriale sono tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici di recente introduzione nel
codice penale (ad esempio, la |. n. 99 del 2009 sulla lotta alla contraffazione ha
introdotto I'articolo 517-guater ¢p che sanziona chiunque contraffd o comunque altera
indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari). Nel
contempo, le sanzioni penali attuano I'articolo 15 della direttiva che richiedeva agli stati
membri 'adozione di sanzioni in caso di inosservanza delle previsioni di cui agli articoli 9
(provvedimenti in materia di riservatezza nei procedimenti giudiziari), 10 (misure
cautelari) e 12 (misure correttive) della direttiva. Pertanto, sono state introdotte Iga
seguenti fattispecie: si modifica 'art. 388 del cp (inosserva:nza dolosa dei provvedimenti
del giudice), che risulta integrato con due nuovi commi e si sostituisce integraimente
Fart. 623 cp ( Rivelazione di segreti scientifici o commerciali),. Cid anche al fine di
coordinare, a livello sistematico, la nuova terminologia e i caratteri della tuteta dei segreti
commerciali, alla luce delle novitd adoitate nel Codice proprietd industriale, con fa
normativa applicabile in ambito penalistico, prevenendo dubbi interpretativi.

Non si & ritenuto opportuno e necessario attuare il criterio di delega che prevedeva
l'eventualita di sanzioni amministrative, Cid in guanto, in sede di attuazione, si & ritenuto
preferibile escludere sanzioni amministrative, specie con riferimento alle violazioni di cui
all'articolo 15 della direttiva. Al riguardo, si richiama quanto gia precisato in merito
all'inopportunita di rinviare ad autorita diversa —quale quella amministrativa, peraltro di
difficiie individuazione nel.caso di specie- rispetto quella giudiziaria per 'accertamento e
per lirrogazione di sanzioni nei riguardi di comportamenti costituenti inosservanza
dolosa dei provvedimenti giudiziali.E’ poi prevista la clausola di invarianza finanziaria. |l
termine per il recepimento della direttiva de qua scade in data 8 giugno 2018.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
La legge delega consente di modificare il codice della proprieta industriale; é stato
modificato anche il codice penale all'articolo 388 cp e 623 cp.

4) Analisi della compatibitita dellintervento con i principi costituzionali.
Il provvedimento in esame & perfettamente compatibile con i principi costituzionali.



5) Analisi delle compatibilita dell'intervento con le competenze e le funzioni delle
regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti
locali.

6) Verifica delia compatibilita con i principi di sussidiarietd, differenziazione ed
adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame € perfettamente compatibile con i principi richiamati,

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita dl
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nulla da rilevare

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame
del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di
giudizi di costituzionalitd sul medesimo o analogo oggetto
Nulla da rilevare.

PARTE il. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilita dell'intervento con I'ordinamento comunitario.
L'intervento regolatoric proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario,
al contrario, ne garantisce il receplmento :

11) Verifica deli'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissioné
Europea sul medesimo ¢ analogo oggetto.
Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilita dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento regolatorio proposto & del tutto conforme con gli obbiighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di
giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunita europee sul medesimo o
analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di
giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uvomo sul medesimo o analogo
oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni suile linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo
oggetto da parte di aitri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento & in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in
materia di segreti commerciali, anzi adegua {'ordinamento nazionale alla direttiva del 20186,



PARTE Ill. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessita, della coerenza con quelle gia in uso.

Sotto il profilo terminologico, per attuare la normativa comunitaria in maniera piena e
puntuale, si & ritenuto opportunco allineare il nostro ordinamento alla formulazione con (a
quale il diritto comunitario si riferisce alla situazione giuridica sostanziale oggetto di tutela.
Pertanto, si & sostituita la formula “segreto commerciale”, come espressamente prevista
dalla direttiva, in luogo della vigente “informazione e esperienza aziendale” di cui agli
articoli 1, 2, 98, 99 del Cpi. Inoitre, I"articolo 98 Cpi e stato solo parzialmente modificato
nej contenuti. Analogamente, si proceduto modificando l'art, 623 cp.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con
particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.

| riferimenti normativi sono corretti.

3} Ricorso alia tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed
integrazioni a disposizioni vigenti.
tl provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo ¢
loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Nulia da rilevare.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o
derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nuila da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere
integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei
termini previsti per la loro adozione.
Nulla da rilevare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti
statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della
necessita di commissionare all'lstituto nazionale di statistica apposite elaborazioni
statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria deila
sostenibilita dei relativi costi.

Nuila da rilevare.



SCREMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
(UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEQO E DEL CONSIGLIO, DELL'S GIUGNO
2016, SULLA PROTEZIONE DEL KNOW-HOW RISERVATO E DELLE INFORMAZIONI
COMMERCIALI RISERVATE (SEGRETI COMMERCIALY) CONTRO L'ACQUISIZIONE,
L’UTILIZZ0 E LA DIVULGAZIONE ILLECITI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA fa legge 25 attobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e ativazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016-2017 e in particolare I'articolo 15 della predetta legge riguardante delega al
governo per |'attuazione ‘della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamenio europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato ¢ delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione
illeckti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Ttalia alla formazione ¢ allattuazione della normativa e delle politiche dell'Unione

europea;

VISTA la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate

(segreti commerciali) contro Yacquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprictd
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n, 273;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i pareri delic competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica,

VISTA la deliberazione del Consiglid dei ministri, adottata nella riunione del...;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con 1 Ministri degli affari esteri ¢ della cooperazione internazionale, dello sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze;



Emana
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Allarticolo. 1, comma 1, del codice delia proprietd industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, le parole  “informazioni aziendali riservate” sono sostituite, dalle

seguenti: “segreti commerciali”,
g

ART. 2
(Modifica ail ‘articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 30)

1. Allarticolo 2, comma 4, del codice della proprieta industriale, le parole “le informazioni

aziendali riservate”, sono sostituite dalle seguenti: “i segreti commerciali”,

ART. 3
(Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo IT e dell 'articolo 98 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30)

‘1. La rubrica della Sezione VI del Capo I del codice della proprietd industriale “Informazioni

segrete” & sostituita dalla seguente: “Segreti commerciali”,
2. All’articolo 98, del codice della proprieta industriale, il comma I & sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono aggeito di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono
le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: '

a) siano. segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro-elementi géneralmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori dei settore;

b) abbiano valore economico it quanto segrete;
¢) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da

ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.”.




L
a)

b)

ART. 4
(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

All’articolo 99 del codice della propriets industriale sono appoﬁéte ie seguenti modificazioni:
il comma 1, ¢ sostltuxto dal seguente:

“1, Ferma la dtsclplma della concorrenza sleale, i} leglmmo detentnre del segrch commerciali
di cui all'articolo 98, ha il diritto di victare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare & terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il‘ ‘caso in cui essi siano state
conseguiti in modo indipendente dal terzo.” ;

dopo 11 comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“l ~bis. L’acquisizione, I'uiilizzazione o la uvelazwne dei segretl commermah di cui
all’articolo 98 si cousiderano illecite anche quando il soggetto, al momento dell acqu1smone,l
dell’utilizzazione o della rivelazione, era a eonoscenza o, secondo le c:rcostanze avrebbe
dovuto essere a conoscenze del fatto che i segreu commermah erano stati ottenuti
direttamente o indirettamenté da un terzo che 1i utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del

comma 1,

1 -ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure
I'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo

illecito dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, quando’ il édggetfo che svolgeva tali”

" condotte era a conoscenza o, secondo e circostanze, avrebbe dovito essere a conoscenza del

fatto-che i segreti. commerciali. erane stati utilizzati 1llecltamente aj, senm del comma 1. Per
merci costitventi violazione.si intendono le merci delle quah la progetiazione, le
caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera

significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1 -quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si

preserivono in cingque anni,”,

ART.5
(Disposizioni per-la tutela della riservatezza dei segrefi commerciall nel corso dei
procedimenti giudiziari)

1. Dopo Particolo 121-bis del codice della proprietéindustriale, ¢ inserito il scguente:



“ ART. 121-ter. - (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei
procedimenti  giudiziari). - 1. Nel procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione iflecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il
giudice pud vietare ai soggetti da ni nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e
consulenti, al difensori, al personale amministraﬁvo,' al testimoni, ¢ agli altri soggetti che a
guaiunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti ¢ ai documenti presenti nel
fascicolo d’ufficio, lutilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del
procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divietb di cui al primo periodo &
promunciato su istavza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione

del procedimento nel corso del quale é stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

a) se con sentenza, passata in giundicato, & accertato che i segreti commerciali oggetto

di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98;

b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli

esperti ¢ agli operatori del settore.

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, pud adottare i
provvedimenti che, nel tispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano pil idonei

a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

a) limitare ad wn numero ristretto di soggetti I’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti

presenti nel fascicolo d’ufficio;

b) disporre, nei provvedimenti che definiscono 'i'prdcedimerit‘i di cui al comma 1, resi
disponibili anche a soggetti diversi dalle parti; PPoscufamento o Iomissione delle parti

contenenti i segreti commerciali,

4. Aj fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello
| stesso che il cancelliere & tenuto ad oscurare o brﬂettereAall’at.to del rilascio di copia a soggetti
diversi- dalle” parti. Agli stessi fini il gindice ordina che, all’atto del depaosito del
provvedimento, la cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti i divieto per le

parti di diffondere il provvedimento in versione integrale™,



ART. 6
(Modifiche all'articolo 124 del decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30}

1. Allarticolo 124 del codice della proprietd industriale, dopo il comma 6, sono aggiunti i

seguenti:

*6-bis, Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite
dei segreti commercialt di cui all’articole 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al
presente articolo e nel valutarne la propotzionalita, considera le circostanze del caso concreto,

tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b} le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;

c) la condotta dell’autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare 1 segreti

commerciali;
d} l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;

e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure

potrebbe avere per le stesse;

f) i legittimi interessi dei terzi;

) Pinteresse pubblico generale;

h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

6~ter, Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utiizzazione o alla rivelazione illecite dei
segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice pud disporre, in alternativa
all’applicazione delfe misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il
pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenii condizioni:

a) la parte istante, 8l momento dell'ntilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, '
secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano-
stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando i[lécitamente; : '

b) Pesecuzione di tali misure pud essére eccessivamente onerosa per la parte istante;

¢) I’indennizzo risulti adegnato in relazione al ptegiudizio subito dalla parte che ha chiesto

P’applicazione delle misure,



6-quater, L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non pud, in ogni caso, superare
limporto dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad
utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale ['utilizzo degli stessi

avrebbe potuto essere vietato.”,

ART. 7
{Modifiche ali'articolo 126 del decreto legisiativo 10 febbraio 2005, n. 30}

All’articolo 126 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti
modificaziont;

a) al comma 1 & aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, sono
.adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dej segreti commerciali di cui
al’articolo 98.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1- bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite
dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare uma delle
misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita, considera le circostanze del caso
concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell’antore della violazione nell'acquisite, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali; ,
) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
dY il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte
dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui-al comma 1-bis, il giudice considera altresi sé le informazioni sull'autore
-della violazione siano tali da consentire 1'identificazione di una persona fisica e, in tal caso,
se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in-considerazione degli
"-eventuali danni che la misura pud provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo

e .



ART. 8§
{Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 132 del codice della proprieta industriale, dopo il comma 5, sono aggiunti i

seguenti:

“S-bis. In tuiti { procedimenti cautelari relativi. all’acquisizione, all’utilizzazione o alla
rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice pud, su istanza di
parte, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a

continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per 'eventuale

- risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. B’ vietata la rivelazione a terzi dei

segreti commerciali di cui & autorizzata Putilizzazione a norma de! primo'periodo.

5+ ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o
rivelazione illecite dei segreti commerciall di cui afl’articolo 98, il giudice considera le
circostanze di cui all’articolo 124, comna 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene
conto.ai fini della valutazione di proporzionalitd delle misure.

5~ guater, Fermo quanto previsto dal comma 4, se e misure cantelari adottate a tatela dei

segreti commerciali di-cui all’articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per

“mancato inizio :del giudizio 'di-merito nél termine perentorio di cui al comma 2 ovvero

perdono efficacia a causa di.un’azione o di un’omissione del ricorrente, ovvero se viene

successivamente accertato che Pacquisizione, ['utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti

-segreti commerciali non sussisteva, 1l ricorrente & tenuto a risarcire il danno cagionato dalle -

misure adottate.”,

ART. 9.

(Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del -

giudice € in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali)
1. All’atticolo 388 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a} dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

“La stessa pena si applica a chi elude P’esecuzione di un provvedimento del giudice che

prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei dritti di proprieta industriale.



“I altresi punito con la pena prevista al primo comma chiundue, essendo obbligaio alla
riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino

diritti di proprieta industriale, viola il relativo ordine”.

2. L’articolo 623 del codice penale & sostituito dal seguente:

“ART. 623
{Rivelazione di segreti scientifici o c_dmmércfali)

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suwo stato o.ufficio, o della sua professione o
arte, di segreti comunerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o
invenzioni scientifiche, H rivela o 1 impiega a proprio o alirui profitto, & punito con la

reclusione fino a due anni,

La stessa pena si applica a chiungue, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali,
li rivela o li impiega a proprio o altrai profitto.;
Se il fatto relativo ai segreti commerciali & commesso tramite qualsiasi strumento

informatico la pena & aumentata,
11 colpevole & punito a quercla della persona offesa”.
3. Ai fini dell’articolo-623 del codice pénale, nel testo riformulato cllal'preSente articolo, le’

notizie destinate a rimanere 'segréte sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione”

pr.evigenté del thedesimo articolo 623, costituiscoio segreti commerciall,

ART. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione dél presente-decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneti a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa athiazione vi provvedono -

con le risorse umane, finanziarie ¢ strumentali disponibili a legislazidne vigente.
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