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Art. 2105 c.c.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio
La Dottrina  ritiene che sia “in contrasto con i principî della correttezza professionale il comportamento dell’imprenditore che induca il terzo, legato al concorrente da un impegno contrattuale, a violarlo, o comunque cooperi con il terzo in questa violazione” (VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 4ªed., Milano, 2003, p. 104).
Cass., 22 ottobre 1974, n. 3010, in Giur. ann. dir. ind., 1974, 104 e ss.
“Le insistenze esercitate presso un terzo perché violi il contratto di esclusiva cui è legato con un concorrente del soggetto autore delle insistenze stesse, costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c.” 
App. Bologna, 19 giugno 1995, ivi, 1996, 355 e ss.
“Commette un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. l’imprenditore che coopera con un altro imprenditore nell’inadempimento di cui quest’ultimo si renda responsabile nei confronti di un terzo imprenditore, cui è vincolato da un accordo di esclusiva”. 
LA NECESSITA’ DEL SEGRETO 
IN VISTA DELLA BREVETTAZIONE
Art. 46 C.P.I.
1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Collegio Arbitrale, 26-27 febbraio 2001, in Giur. ann. dir. ind., 2001, 647 e ss.
"E' nullo ai sensi degli artt. 14 e 77 l.i. per predivulgazione, il brevetto il cui oggetto, prima della data di deposito della relativa domanda, sia stato commercializzato, indipendentemente dal numero di esemplari venduti, utilizzato o esposto al pubblico in un'officina in cui la macchina coperta dal brevetto era ricoverata per riparazioni, in quanto portata a conoscenza di un numero indeterminato di persone, non tenute a mantenere il segreto"

Trib. Milano, 6 ottobre 1988
"Sussiste predivulgazione dell'invenzione quando prima del deposito della domanda di brevetto sia stato venduto un esemplare del prodotto che, benchè chiuso e assai compatto, possa essere, seppure non agevolmente, visionato"

Sul punto si vedano anche Trib. Milano 1 giugno 1973, in Giur. ann. dir. ind., 1973, 735; Trib. Bologna, 21 febbraio 1973, ivi, 1973, 440; Trib. Mantova 27 marzo 1971, ivi, 1972, 105.
Trib. Parma, 28 aprile 1992, in Giur. ann. dir. ind., 1994, 204 e ss.
"Ai fini della predivulgazione è sufficiente che l'invenzione possa essere conosciuta da un numero indeterminato di persone. Pertanto la messa in commercio di oggetti che dovrebbero attuare l'invenzione, e al limite anche la vendita di un solo esemplare, rendendo l'invenzione accessibile al pubblico, costituisce predivulgazione e fa venir meno la novità estrinseca della stessa"

LA RIVELAZIONE DI SEGRETI
COME ATTO DI CONCORRENZA SLEALE
Art. 2598, n. 3 c.c.
Vieta il compimento di atti contrari ai principî della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda. 

Da tempo la giurisprudenza considera la sottrazione dei segreti industriali come un atto non conforme “ai principi della correttezza professionale” e, come tale vietato dall'art. 2598, n. 3, c.c. Ciò accade non solo nelle ipotesi di vero e proprio spionaggio industriale ma anche quando l'ex dipendente o l’ex Amministratore di una società rivelino a un concorrente o sfruttino in proprio, in violazione degli obblighi legali di riservatezza a loro carico, i segreti di cui siano venuti a conoscenza in occasione della loro precedente attività 
Cass., 22 ottobre 1974, n. 3010, in Giur. ann. dir. ind., 1974, 104 e ss.; Trib. Milano 24 maggio 1973, ivi, 1973, 693 e ss

Cass., 20 marzo 1991, n. 3011, in Giur. ann. dir. ind., 58 e ss.,
Relativa all'utilizzazione dei segreti da parte dello stesso ex dipendente messosi in proprio; ha specificato che l’illecito riguarda anche l’illecita apprensione ed utilizzazione di notizie riservate di carattere commerciale, affermando che “Il fatto che le notizie inerenti alla clientela del precedente datore di lavoro possano divenire comunque note all’ex dipendente divenuto imprenditore, mediante un’indagine di mercato sistematica ed il contatto con gli utenti nell’opera di promozione, non rende lecito sotto il profilo concorrenziale il loro utilizzo perché la situazione di vantaggio dell’ex dipendente, rispetto ad una ordinaria indagine di mercato e ad una normale opera promozionale, data dalle conoscenze acquisite, costituisce il fattore parassitario atto a consentire la concentrazione, anche temporale, della distrazione della clientela in danno di un imprenditore, menomandone le possibilità reattive e conservative sul piano della normale concorrenza”.

Cass. 13 marzo 1989, n. 1263
Ha affermato che “costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, n. 3, c.c., l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione (...) per l’utilizzazione delle conoscenze tecniche (know how) usate presso l’altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda”

Trib. Verona, 5 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 1960
ha precisato come ricorra un’ipotesi di concorrenza sleale quando “l’offerta di prestazioni o prodotti al cliente di una società da parte dell’ex dipendente di quest’ultima sia stata modulata sulle esigenze del cliente, apprese durante il rapporto di lavoro, ovvero sia stata basata su una tecnica al ribasso per la conoscenza dei prezzi praticati dell’ex datore di lavoro”.

LA RIVELAZIONE DI SEGRETI

NEL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
La fattispecie è stata più specificamente disciplinata dall’art. 6-bis legge invenzioni, introdotto dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 480 in attuazione dell’accordo internazionale noto come “TRIPs Agreement”, ora trasfuso negli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale: fermo restando che è assolutamente pacifico che i segreti industriali sono sempre stati tutelati dalla giurisprudenza, appunto in base al n. 3 dell'art. 2598 c.c., al punto che in dottrina si è affermato che il nuovo art. 6 bis non avesse in realtà carattere innovativo sostanziale (così AUTERI, Commento al nuovo art. 6 bis l.invenzioni, nel Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, in Le nuove leggi civ. comm., 1998, p. 12 e ss.; nonché FRIGNANI, voce "Segreti d'impresa", in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, XIII, 1996, p. 350).
In base alle nuove norme sono vietate “la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o utilizzazione da parte di terzi di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente, ove tali informazioni:

“a) 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) abbiano valore economico in quanto segrete;
“

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

SEGRETEZZA E REVERSE ENGINEERING
 

In dottrina si è in particolare chiarito che “Quanto al requisito della non facile accessibilità agli esperti ed agli operatori del settore, come condizione pure necessaria per la proteggibilità del segreto, la norma dell’art. 6 bis legge-invenzioni (ora articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale: n.d.r.) sembra riferirsi essenzialmente al problema del reverse engineering, e cioè della possibilità di risalire dall’analisi dei prodotti alla loro composizione ed al procedimento adottato per la loro fabbricazione: così che sia impossibile mantenere il segreto tecnologico che riguarda il prodotto stesso una volta che sia immesso sul mercato” (così AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza, Torino, 2005, 184).   

VALORE ECONOMICO
“Il segreto … è tutelabile solo se trae valore della sua segretezza. Questo accade quando , per effetto della segretezza, lo sfruttamento dell’informazione pone l’impresa in una situazione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non possiedono la stessa informazione” (così AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza, Torino, 2005, p. 194).

“Al fine di risultare proteggibili, le informazioni devono avere un valore economico in quanto segrete, e quindi devono avere una utilità pratica che le renda sfruttabili nell’ambito di un’attività economica” (GUGLIELMETTI, in Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, a cura di GALLI, Torino, 2003, p. 128).
MISURE ADEGUATE
 

“…devono essere assunte tutte le misure che appaiono adeguate, secondo un criterio di ragionevolezza, e quindi di esigibilità, a impedire che coloro che detengono legittimamente le informazioni le portino a conoscenza dei terzi o che i terzi possano accedervi direttamente” (GUGLIELMETTI, in Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, a cura di GALLI, Torino, 2003, p. 129)

IL CASO GRACE/FORECO
Trib. Milano, ord. 3 ottobre 1994 (Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3153)
Trib. Milano, 2 febbraio 2000 (Giur. ann. dir. ind., 2000, n. 4133)
App. Milano, 29 novembre 2002 (Giur. ann. dir. ind., 2002, n. 4533)

Caso avente ad oggetto la sottrazione di informazioni riservate realizzata attraverso l’assunzione di un ex dipendente della società titolare di queste informazioni riservate, e posta in essere allo scopo di poter entrare in un nuovo settore produttivo risparmiando i tempi ed i costi che lo sviluppo di un proprio autonomo know how in questo settore avrebbe comportato

E’ stata concessa l’ inibitoria cautelare dell’utilizzazione delle informazione indebitamente sottratte affermando che “Può essere inibita ex art. 700 c.p.c. la violazione del divieto di concorrenza sleale, consistente nell’utilizzare formule segrete del concorrente, allorché sussistono prove e presunzioni gravi, precise e concordanti sia del carattere segreto delle formule, sia della sottrazione delle stesse”. 
Per configurare l’indebita utilizzazione del segreto, basta anche soltanto “la derivazione” dei prodotti del concorrente dalle informazioni indebitamente sottratte, e cioè il fatto che essi non avrebbero potuto essere realizzat(i) sulla sola base dello stato della tecnica e senza la conoscenza delle formule Grace”
Inibitoria relativa anche alla realizzazione di prodotti di seconda generazione, ossia di prodotti non identici a quelli oggetto delle formule segrete, ma comunque elaborati partendo dalle conoscenze sottratte, sempre in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti dell’illecita sottrazione di segreti. 
Tutti i provvedimenti sono poi stati confermati con sentenza in primo grado ed in appello, dove è stato anche ribadito che la tutela dei segreti industriali ha anche lo scopo di “inibire comode scorciatoie sulla via dell’acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione”.  
GLI INDIZI DELLA SOTTRAZIONE DI SEGRETI

Risulta dunque interessante vedere quali sono stati gli indizi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali il Tribunale di Milano ha ritenuto di poter disporre – anzitutto in via cautelare e poi anche nel merito – l’inibitoria dell’utilizzazione dei segreti industriali.

“A tal proposito - si legge nella citata ordinanza di Trib. Milano, 3 ottobre 1994 -, si osserva che:

(a) “la società Foreco utilizza formule chimiche identiche rispetto a quelle di proprietà delle società attrici (…);” [nelle ordinanze successive, come meglio si vedrà più avanti, al criterio dell’identità delle formule è stato sostituito quello della “derivazione” dei prodotti della Foreco dalle formule delle attrici, anche quali elaborazioni di esse]

(b) “le formule delle società ricorrenti rappresentano il frutto di una lunga e costosa ricerca, in un settore tecnologicamente avanzato; tali formule erano coperte dal segreto industriale, come risulta dalle cautele prescritte dal documento denominato Joint Policy K (…);”
(c) “non è possibile risalire ai componenti delle predette formule attraverso l’analisi dei prodotti della s.p.a. Grace in commercio (…)”
d) “la s.r.l. Foreco non ha speso per la ricerca una cifra tale da giustificare l’autonoma individuazione delle formule di tutti i prodotti presenti sul mercato (…); a tal riguardo, può essere opportuno aggiungere che non può farsi riferimento all’esperienza della s.p.a. Forestali (società collegata alla Foreco perché appartenente al medesimo gruppo e ritenuta con essa solidalmente responsabile: n.d.r.), in quanto limitata al campo dei mastici per calzature (cioè a un campo contiguo ma diverso da quello cui si riferiva il know how sottratto: n.d.r.)”
(e) “tre ex dipendenti della s.p.a. Grace, di cui un ricercatore, sono passati alle dipendenze della s.r.l. Foreco.Ciò premesso, si rileva che tutte le circostanze sopra richiamate costituiscono una serie di prove e di presunzioni, gravi, precise e concordanti, tali da comprovare l’illecita sottrazione delle formule delle società ricorrenti e l’indebito utilizzo delle stesse da parte della s.r.l. Foreco, così integrando il necessario fumus boni iuris” (Trib. Milano, ord. 3 ottobre 1994, cit., pp. 928-929).

Trib.Brescia 22 aprile 2004 (inedita)

Provvedimento di inibitoria particolarmente esteso che vieta ai responsabili della violazione di utilizzare le informazioni sottratte per realizzare prodotti “identici a quelli fabbricati dalla ricorrente e/o comunque incorporanti il know how … ritenuto segreto”, e quindi anche per prodotti che non siano identici a quelli del titolare del segreto, ma nella cui realizzazione vengano comunque sfruttati i segreti sottratti.

Il provvedimento presenta particolare interesse anche in relazione alla prova della violazione del segreto, ammettendo che questa prova sia data in qualsiasi modo e quindi anche per presunzioni.
L’ordinanza è stata successivamente confermata in sede di reclamo (Trib. Brescia, ord.12 luglio 2004) ed è attualmente in corso il giudizio di merito.
SEGRETO E BREVETTO A CONFRONTO

    TUTELA DEL SEGRETO

           TUTELA BREVETTUALE

	Il segreto è protetto contro le sottrazioni compiute in modo indebito e gli usi conseguenti 
	L’invenzione brevettata è protetta contro ogni uso non autorizzato da parte di terzi

	Se un terzo autonomamente perviene all’innovazione può sfruttarla liberamente   
	Un terzo non può sfruttare l’invenzione anche se la ha conseguita autonomamente  

	Se questo terzo brevetta, il brevetto è valido, il segreto non è più tutelabile e il suo ex-titolare può solo continuare a usarne nei limiti anche quantitativi del preuso
	Il brevetto del terzo sulla stessa invenzione (o su una invenzione non inventiva rispetto alla prima, se già pubblicata/divulgata) è sempre nullo  

	Il titolare del segreto non può vietare l’uso di un’innovazione che deriva dal segreto, a meno che non provi la sottrazione e la diretta derivazione di essa dal segreto sottratto 
	Il titolare del brevetto può vietare anche l’uso di un’invenzione ulteriore se questa implica l’attuazione del suo brevetto (salve ipotesi di licenza obbligatoria) 

	L’onere della prova anche dei requisiti di protezione del segreto e dell’indebita sottrazione grava sul titolare
	Il titolare del brevetto deve solo provare la violazione (e può valersi anche di prove presuntive)








