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DOPPIA PROTEZIONE
PER IL KNOW HOW

di Andrea R. Castaldo

| decreto legislativo 11 maggio

2018 n. 63, in vigore dal 22 giu-

gno, ha innovato il codice della

proprietaindustriale, incidendo
in modo significativo sulla tutela del
segreto commerciale. Le modifiche
si adeguano alla recente direttiva
comunitaria, voltaa uniformare un
sistema squilibrato, con livelli di
protezione difformi e pit1 blandiin
alcuni Stati, di ostacolo alla leale
prenditoriale. L’obiettivo condivisi-
bile della riforma é consistito dun-
que nel contemperare laliberta del-
I'idea e della suadiffusione (¢ il caso
del reverse engineering) con il divieto
dello sfruttamento di informazioni

- destinate a rimanere segrete, sul

presupposto di condizioni di base.

Eccoallora chela nuova discipli-
naincide sulla tutela civile e penale,
attraverso la tecnica di innesti nel-
I'impianto codicistico attuale. In
particolare, I'art. 98 del codice della
proprieta industriale, nel definirela
nozione di segreto commerciale,

nonsaraagevole e formera oggetto
dicontroversia nella prassi, per!'in-
trinseca difficolta di perimetrare i
confini di negligenza del terzo.

L’architettura complessivadella
riforma siinnervanell’art. 623 c.p.,
secondo un climaxascendente che
riservaalla sfera penale i comporta-
menti dotati di un disvalore mag-
giore e come tali non trattabili conlo
strumentario civilistico. Cosl, viene
punita con la reclusione fino a due
anni la condotta di chi, in ragione
del suo stato o ufficio, professione o
arte, venuto a conoscenzadi segreti
commerciali o di notizie destinate a
rimanere segrete sopra scoperte o
invenzioni scientifiche, provvedea
rivelarli oa utilizzarlia propriooal-
trui profitto. I1 secondo comma
estende I'incriminazione a chiun-
que proceda ad analogarivelazione
0 impiego sul presupposto di un’ac-
quisizione abusiva del segreto com-
merciale.

In sostanza, semplificando, le
condotte preparatorie sono fonte di

vincolalasuccessiva responsabilita civile,
tutela alla contempo- mentre il quasi natu-
raneaesistenzaditre Conil DIgs 63/2018 rale sviluppo, lo
fattori, consistenti le condotte sfruttamento econo-
nel carattere non no- mico del segreto, as-
to ofacilmente acces- . preparatorie . Sumerilevanzapena-
sibile agli addetti ai ~ diventano fontedi e, sulpianoteoricola
lavori, nell'intrinseco  responsabilita civile distinzione & chiara,
mellasottopossione. | < Josifuttamento 368 SESREE
creto,
da parte del legittimo €Cconomico assume momento che il pro-
detentore «camisure  rilevanzapenale fittoattesointrinse-
daritenersiragione- camente collegato al-
volmente adeguatea I'illecitarivelazioneo

mantenerle segrete». Soprattutto
tale prescrizione appare profonda-
mente innovatrice, in quanto confi-
guraun obbligo di predisporre pro-
tocolli interni di secretazione, con-
dizione indispensabile per fondare
Iillecito utilizzo del terzo ela conse-
guente responsabilita. Infatti il suc-
cessivoarticolo prevedeil diritto del
legittimo detentore di vietare I’ac-
quisizione, la rivelazione o I'utilizzo
deisegreti commerciali. La formu-
lazione non e impeccabile dal punto
divista stilistico,anziapparedaun
lato ridondante e dall’altro ambi-
gua, contemplando un’eccezione
nel «casoin cui essi siano stati con-
seguiti in modo indipendente dal
terzo». L’inciso sembra alludere a
situazioniin cui quest’ultimoabbia
ottenuto autonomamente e per vie
legittime (fortuite?)le informazioni
rientranti nel segreto commerciale.

L’articolo 99 prosegue appre-
standp una responsabilita civile da
acquisizione, utilizzazione, rivela-
zione del segreto commerciale nelle
ipotesi di consapevolezzadellaloro
natura e in quella di colposanon co-
noscenza («avrebbe dovuto essere
aconoscenza»):I'accertamento, ne-
cessariamente devolutoal giudice,
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impiego. Specie in considerazione
chel’animus lucrandi é inteso dalla
giurisprudenza in modo estensivo,

comprensivo di ogni sorta diutilita,
anche non patrimoniale, come nel
caso dellasoddisfazione diunran-

~ corenutrito neiconfronti del legitti-

mo titolare del segreto.

L’art. 623 c.p. prevede inoltre
un’aggravante se ilreato € commes-
so mediante strumenti informatici;
lapunibilita e a querela di parte. In-
fine, il DIgs interviene sull’art. 388
C.p., estendendoil reato di mancata
esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice anche all'inosser-
vanza di quelli emessi in funzione
inibitoria o correttiva dei diritti di
proprietaindustriale o diomessari-
servatezza. Nel complesso, una ri-
forma equilibrata, che adatta le li-
nee comunitarie alle peculiarita del
nostro sistema imprenditoriale, nel
tentativo di fornire maggiore incisi-
vita di tutela e rafforzare la competi-
tivita del made in Italy.
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