
L’Italia èunodeipaesieuropeichehail maggiornumerodicontroversiein questamateria

Segreticommerciali,arbitrati
increscitaperevitareitribunali
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L
’Italia èil paesenelqua-

le si registra il maggior
numerodi controversie
in materia di segreti

commerciali: secondo uno stu-

dio pubblicato dall’EUIPO (Eu-
ropean Union IntellectualPro-
perty Office), tra il 1° gennaio
2017 e il 31 ottobre2022, sono
staticirca 700i procedimentile-

gali nei 27statimembridell'Ue,

el’Italia è il paesein cui le con-

troversie sonostatepiùnumero-

se. Gli Statimembri con livelli

sproporzionatamenteelevatidi
controversie inmateria di segre-

ti commerciali includono Bulga-

ria, Estonia,Croazia,Italia, Let-
tonia, Lituania, Ungheria, Ro-

mania, Slovacchia eSlovenia.Il
contenziosoeuropeo sui segreti
commerciali tendea esserealta-

mente localizzato a livello nazio-

nale mentre le controversie
transfrontaliere rimangonore-
lativamente rare.Le controver-

sie suisegreticommerciali ten-

dono a concentrarsitra i datori
di lavoro e gli (ex) dipendenti
mentrequelleconleaziendeter-

ze tendonoa essere relativa-

mente menocomuni.Quandosi
parladi segreto ci si riferiscea
ogni informazione aziendale
che non siageneralmentenota
ofacilmenteaccessibileagliope-

ratori del settore;cheabbiaun

valoreeconomico,nel sensoche

la suadetenzioneesclusivacrea
ungap conoscitivo coni concor-

renti difficile da colmare e, infi-
ne, che sia soggettaad adegua-

te misurediprotezione.
«Il contenzioso in materiadi

segretivariasensibilmentetra
i paesieuropeiin termini di vo-

lume e rilevanza», spiega

EdoardoBàrbera,partnerdi

Bird & Bird. «Secondoil re-

port, l'Italia è il paesecon il mag-
gior numerodi cause,probabil-

mente in ragionedellaforte tu-
tela tradizionalmenteriservata
ai segretidalnostroordinamen-

to. Interessantenotareuna cor-

relazione trai datiedunacarat-

teristica tipicadel nostrotessu-

to imprenditoriale:gli attori del
contenzioso italiano sono so-

prattutto pmi (46%deicasi), mi-

croimprese (20%) e poi grandi
aziende (21%). Emergonoco-

munque delle tendenzecomuni
a livello continentale.Il conten-

zioso riguarda maggiormente
la sottrazionedi segretidi natu-
ra commerciale, rispettoaquel-

li tecnici. Il manifatturiero è il
settorepiù coinvolto, soprattut-

to nei casi in cui le controversie

hannoad oggetto informazioni
tecniche.Quandosi trattadi in-
formazioni commerciali, lo spet-

tro di settoriinteressatièmolto
piùampio.Ciò puòesseredovu-
to al fatto che le informazioni
commerciali (come gli elenchi

Lecausecoinvolgonodatoridi lavoroed(ex)dipendenti
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clienti) sono tendenzialmente
più facili dariprodurre inassen-

za di protezione legalerispetto
alle informazioni tecniche (co-

me il know-how di produzione).

Quandosi arrivaadunconten-
zioso, l’obiettivo primario è fer-

mare immediatamentela circo-

lazione delle informazioni segre-
te. Perquesto,la maggiorparte
delle controversiedi cui ci occu-

piamo attualmente è iniziata
con un procedimento cautelare
per inibitoria, sequestroe de-

scrizione. La descrizioneèuna
procedurapeculiaredell’ordina-
mento italiano, che consiste
nell’accessodi unufficialegiudi-
ziario ediunconsulentedeltri-
bunale pressolasededel sogget-

to sospettatodi averacquisitoi

segreti al fine di raccoglierele
prove dell’illecito, tramiteacqui-
sizioni forensi di dispositivi in-

formatici eraccoltadi documen-
ti. Quasisempre,i clienti decido-

no di fare un passoulteriore,
chiedendoci di prenderespunto
dall’inizio del contenzioso per
mettereapuntostrategieepoli-

cy di difesadedicateai segreti.
Non vannotrascurati temi repu-
tazionali. La diffusione di noti-
zie inmeritoadun’acquisizione
abusiva potrebbe infatti ledere
l’immagine di una società, in
quanto clienti, concorrenti ed
opinione pubblicapotrebberoer-

roneamente percepire che l'a-

zienda non è stata in grado di
proteggerele sue informazioni.

Gli arbitrati sonomenofrequen-

ti ma i principali vantaggisono
identificabili nellapossibilitàdi

mantenereconfidenziale l’esi-
stenza e l’esito dellacontrover-

sia e di coinvolgereespertidi set-

tore sindalleprimebattute»,ag-

giunge Bàrbera.
«I contenziosi nasconoprinci-

palmente in duecasi:lo storno

di dipendenti,cheunendosia so-
cietà concorrenti sottraggono in-
formazioni; e la violazione di
NDA siglati in sedeextracon-
trattuale (a volte in modo trop-

po superficiale)conclienti efor-

nitori», dice DanieleCaneva,
law leaderItalia eresponsabile
del diparttimento IPdi EY. «In

questi ambitiil concettodella co-

noscenza o conoscibilità della
provenienzaillecita delle infor-

mazioni in processo assumeun
ruolo importantissimoin giudi-
zio. In verità notiamocheèdiffi-
cile che le causesi risolvanoin
via stragiudiziale o attraverso
ADR, in ragione della gravità
dellesanzionicivili che possono
paralizzareinteri compartipro-
duttivi. Si apronospiragli tran-
sattivi, solitamente,dopo il ter-
mine dell’istruttoriachepresup-

pone, unaverifica dapartedel
giudicantedella sussistenzadi
misureadeguatedi protezione
dei segreti,unaCTUinformati-
ca finalizzataa dimostrarel’ille-
gittima sottrazione/detenzione
del «know-how»e, poi,unaCTU
tecnicarelativaalla tutelabilità
delle informazioni. Le transa-
zioni stanno comunqueassu-

mendo unruolo importante:as-

solvono alla necessitàdella rapi-
da e meno dolorasoluzionedi
unacontroversia.»

«L’Italia èuno deipaesieuro-

pei incuiil segretoèpiù efficace-

mente tutelato, siain sedecivi-

le, chein ambito penale.Ciò si ri-
flette nel volume di contenzio-

so, significativo eben superiore
al volume che caratterizza i

principali altri ordinamentieu-

ropei», spiegaVittorio Cerulli
Irelli, partnerdello studioTre-
visan & Cuonzo.«Gli ultimi
dati disponibili pubblicati
dall’EUIPO nel 2023 indicano
che in Italia nel periodo
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2017-2022 sono stati avviati
151 procedimentigiudiziali in
materiadi segreti, il dato più
elevatodi tutta l’Unione Euro-

pea, conundeltasignificativo ri-
spetto aglialtri principali Stati
Membri come Germania (39),

Francia (52) e Spagna(50). Il
35% dei soggetticonvenuti in
giudiziosono ex dipendenti,ciò

cheriflette lanaturaspessogiu-
slavoristica di partedi talecon-

tenzioso. Anche per tale ragio-

ne unaquotasignificativadi ta-

li controversienonhadimensio-
ni evaloreelevati,manon man-

cano – esonoquestii casicheti-
picamente ci vedono coinvolti –
controversiedi rilevanzastrate-

gica per le parti. Abbiamo in-
nanzitutto numerosicasi in set-

tori chenegliultimi annihanno
mostratounasorprendenteliti-
giosità, come quello bancarioe
quello assicurativo,in cui l’og-
getto del contenzioso sono tipi-
camente informazioni commer-

ciali (liste cliente,informazioni
sui clienti, etc.),di cui si sostie-

ne la titolarità e si lamentala

sottrazionein conseguenzadi
«cambidicasacca»dei collabora-

tori. I casi di maggiorerilevan-

za economicasonoperò tipica-
mente quelli cheriguardanoin-
formazioni tecniche, quali ad
es.lespecifichediprodotto, ipa-

rametri e letolleranzedi produ-

zione, i metodi di analisi, che
spessocostituisconoil cuoredel
know-how dell’impresa. Rara-
mente questi casi originanoda
vereepropriesottrazioniilleci-
te. Nellamaggioranzadei casi,

essinasconodaprecedentirap-

porti di collaborazione e dalla
volontàdellapartedi continua-
re adutilizzare quelleinforma-

zioni in violazione degli impe-

gni precedentementeassunti.
La difficoltà maggioriin questi

casi sorgono quandol’impresa
nonha utilizzato direttamente
le informazioni riservate,mala
conoscenza delle stesseha co-

munque guidatolo sviluppodel
prodottoconcorrente».

«Il valore di unsegretocom-

merciale risiede nellasuasegre-

tezza e nella difficoltà di acces-

so senzasignificativi investi-
menti. Tuttavia, molte aziende
sottovalutanoi rischi di sottra-

zione di segretistrategici», dice

SpartakKodra, senior asso-
ciate di HerbertSmith Free-

hills. «Dai contenziosi che ge-

stiamo, emerge spessouna ca-

renza diprotezioneadeguata.È
fondamentaleadottaremisure
di sicurezzacongrue, utilizzare
accordi di segretezzae condivi-

dere le informazionisolo quan-
do strettamentenecessarioe
con vincolo di confidenzialità.
Gestiamocontenziosi legati al
trasferimento illecito di segreti
commercialiquali processipro-
duttivi, formule, liste clienti,
prezziapplicatieknow-how che
spessoderiva dal passaggiodi
dipendentiqualificati a concor-

renti. Altri casi riguardano ex

dipendentio soci che, sfruttan-
do illecitamente i segreticom-

merciali, hannoavviato azien-
de concorrenti,sottraendoquo-
te dimercatoalprecedentedato-

re di lavoro. Arbitrati etransa-
zioni offrono vantaggisignifica-

tivi. Gli arbitrati garantiscono
massimaefficienzae tempi rapi-
di: unostudiodellaSDA Bocco-

ni indicachela duratamediadi
un arbitratoavanti la Camera
Arbitrale diMilano èdi 307gior-

ni. Le transazioni,oltreaessere
rapide,eliminano il rischio di
soccombenzae hannocostilega-

li decisamenteinferiori rispetto
aicontenziosi».

«Le criticità emergono quan-
do mancauna chiaradefinizio-
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ne contrattuale delle informa-
zioni da considerare riservate o

un'efficace protezione tecnica

delle stesse», spiega LucaDraf-
fa, senior partnerdello Studio
Legale Ichino Brugnatelli.
«Inquesti casi, il datore di lavo-

ro si trova spesso a doverdimo-

strare, condifficoltà,sia lanatu-
ra segreta delle informazioni
sial’effettivaviolazione. È quin-
di essenziale prevenire i rischi

adottandoaccordi di riservatez-
za e misure organizzative ade-

guate durante il rapporto di la-

voro. In questo senso, da un la-
to, è importante implementare

delle policy chiare chechiarisca-

no da subitoquali sono le infor-
mazioni riservate e come devo-

no essere trattate, dall'altro è

fondamentale - nel rispetto an-
che dell'art. 4 St. Lav., imple-

mentare dei sistemi di protezio-

ne che consentano di prevenire
condotte prodromichealla sot-

trazione di documentazione ri-
servata, quali possono essere il
blocco del download con USB
Card, l'adozione disoftware Da-
ta Loss Prevention. I contenzio-
si più frequenti riguardano la
sottrazione, la divulgazione e

l’utilizzo illecito di dati riserva-
ti, come elenchi clienti o strate-

gie di mercato. In particolare,
sovente ci si trova ad assistere

azienda contro ex dipendenti,
che utilizzano dette informazio-

ni presso concorrenti o avviano

attività in concorrenza con quel-

la del precedentedatore di lavo-

ro. Connessiall'utilizzodellein-

formazioni riservate sono poi le

vertenze relative ai licenzia-

menti di coloro che hanno posto

inesserecondotte contrarie agli

obblighi di fedeltà e di diligen-

za, facendoun uso improprio di

tale informazioni o compromet-

tendonela riservatezza, violan-

do le relative policyaziendali».

«Con i mezzioggia disposizio-

ne la sottrazione di informazio-
ni riservate può essere estrema-

mente semplice ed istantanea.

Abbiamo, infatti, notato un au-

mento della sottrazione di que-

ste informazioni, che possonoes-

sere velocemente acquisite in
formato digitale e salvate su

supportiesterni o in spazi cloud
e gli effettisono spesso irreversi-

bili» ricorda Elisabetta Berti
Arnoaldi, partner di Sena &
Partners. «Inoltre,è importan-
te ricordare che chi è sospettato

di avere sottrattoinformazioni
riservate, segreti, prima di tut-
to è esposto al rischio di subire
provvedimenti cautelari che

possono comportarelo sposses-

samento repentino degli stru-
menti informatici personali (es.

pc, hard disk,cellulari) e/o l’ob-
bligo di consentire alla copiatu-

ra forense di tutti i contenuti

(anche di quellisalvati su casel-

lee-maile storage incloud). Sen-
za aggiungere che il coinvolgi-

mento in questo tipo di conten-

ziosi comporta un impiego consi-

derevole di risorse in termini di
tempo, di denaro ed anche di im-
magine,ancheperchécompren-

dono quasi sempre unalunga e

complessa fase di consulenza
tecnica-informatica. Come stu-
dio ci occupiamo, ora per conto

del soggetto che detiene i segre-

ti, oraper conto di quello al qua-

le viene contestata la sottrazio-

ne, di casi in cui le informazioni

consistono in know how indu-

striale, come anche in informa-
zioni commerciali (liste clienti,
listefornitori) riunite o meno in
banche dati. Questo, tra l’altro,
nel settore chimico (ed allora
l’individuazione delle formule

comporta forti difficoltà) ed in
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quello,ad esempio, delleassicu-
razioni. Sui rimedi ricordo che il
principale vantaggio di una
transazione o comunque di una

definizione stragiudizialeattra-
verso una mediazioneo un arbi-

trato è sicuramente il risparmio
di tempo e, spesso, anche diri-
sorse. Una trattativa ben gesti-

ta e la disponibilità delle parti a
piccole rinunce e concessionire-

ciproche possono essere gli in-

gredienti di una soluzione effi-
ciente che consente di evitare

l’impegno di anni di giudizio».

«L'esperienza professionale

insegna chela stragrande mag-

gioranza di liti in materia di se-

greto riguardanodipendenti in

uscita dall'impresa»,dice Ales-
sandro Cogo, equity partner
di WeigmannStudio Legale.
«Ora lo dimostra ancheuno stu-
dio compiuto dal mio diparti-

mento presso l'Università di To-

rino per l'Ufficio Europeo della

Proprietà Intellettuale sul con-

tenziosonei27paesi membri do-

po l'adozione delladirettiva sul
trade secret. Leliti in tema di se-
greto pongono un problema spe-

cifico, identico per attore e con-

venuto: mantenere la riserva-
tezza tanto del segreto che si
vuole proteggere, quantodelle
informazioni dell'impresa che

si assume responsabile di aver-

lo violato. Per quanto i tribunali
dispongano oggi di strumenti

per tenere conto di questa esi-

genza, è chiaro che arbitrato e

transazionesi lascianopreferi-

re da questo punto di vista.

Esiste una definizione legale

di segreto. Il problema è la sua

applicazione in concreto, spe-

cialmente quando ci si trova di
fronte alla situazione paradig-
matica che ho descritto in rispo-

sta alla prima domanda. Da
sempre le imprese tendono a
pensare che ogni informazione

non destinata ad essere resa

pubblica sia un "segreto"; que-
sta impostazionecozza però irri-
mediabilmente con la necessità
del dipendente di non rinuncia-

re all'esperienza acquisita nel
momento in cui cambia datore

di lavoroo si mette in proprio. È
questo il terreno sul quale si col-

locano granpartedelleincertez-

ze applicative e per conseguen-

za delleliti.»

Roberto A. Jacchia, part-
ner diDe Berti Jacchia Fran-
chini Forlani Studio Legale
fa una disaminadel tema. «Lad-
dove l’appropriazione avvenga

da parte di un imprenditore e ri-
guardi informazioni aziendali

riservate di un concorrente, si
potranno anche presentare gli
estremi della concorrenza slea-

le (ex art. 2598, no. 3, CC). Quan-

do la sottrazione del segreto è

commessa da un dipendente

dell’impresa, è sempreopportu-

no il coordinamentocon i colle-

ghi giuslavoristi. È sempre da

incoraggiare il coinvolgimento
deilegali già in via preventiva,
mediante una politica attenta

di NDA (non disclosure agree-

ments) con potenziali partner
commerciali e controparti. Infi-
ne, icontenziosi inmateria di se-
greti molto spesso rendono ne-

cessario l’utilizzo di investigato-

ri nellafase istruttoria, di consu-

lenti tecnici nella fase giudizia-

le edi esecuzione, e di consulen-

ti economici nella faseeventua-

le di quantificazionedel danno.

L’arbitrato può costituire
uno strumento di risoluzione al-
ternativa dellecontroversie an-
che in materia di violazione di
diritti IP, inclusi i segreti com-

merciali. Rispetto al ricorso
all’autorità giudiziaria, l’arbi-
trato è caratterizzato da una
proceduramaggiormentedefor-

malizzata, agile e veloce. Inol-
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tre, leparti possonoscegliere li-
beramente la sede disvolgimen-

todell’arbitratoe le regole appli-

cabili, la riservatezzaè assoluta
e gli arbitri possonovenire scel-

ti tra soggetti che possiedono

competenzetecniche nel setto-

re di cui trattasi.Peraltro, l’arbi-
trato è uno strumento più costo-

so, il suo utilizzo necessita

dell’accordo delleparti, e gli ar-

bitri non sonocompetenti a pro-

nunciareprovvedimenti caute-

lari. Èquindi un rimediosucces-

sivo. Le transazioni sono sem-

pre possibili, ma sono, ripeto,

uno strumento consensuale e

successivo».
_____

© Riproduzioneriservata______n

Supplemento a cura

di Roberto Miliacca

rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda

gmacheda@italiaoggi.it

Alessandro Cogo Roberto A. Jacchia

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35

SUPERFICIE : 116 %

PERIODICITÀ : Settimanale



DIFFUSIONE : (88589)

AUTORE : Alberto Grifone

17 marzo 2025



Edoardo Bàrbera Daniele Caneva VittorioCerulli Irelli

SpartakKodra Luca Draffa ElisabettaBerti Arnoaldi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35

SUPERFICIE : 116 %

PERIODICITÀ : Settimanale



DIFFUSIONE : (88589)

AUTORE : Alberto Grifone

17 marzo 2025


