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La CTU contabile in ambito IP

La CTU contabile in ambito IP segue le stesse regole definite per la CTU civile per
qguanto riguarda:

nomina e giuramento del CTU (art. 193 c.p.c.)

termini per trasmissione della Bozza, osservazioni e deposito Relazione Finale
(art. 195 c.p.c.)

nomina di eventuali ausiliari (su autorizzazione del Giudice)

formulazione del quesito

nomina e ruolo dei CTP (con deposito in Cancelleria)

svolgimento dei lavori peritali (con possibile presenza dei Legali e dei CTP)
rispetto del principio del contraddittorio e della difesa

struttura della relazione peritale e risposta al quesito
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Principi di quantificazione del danno

e Art.125c.p.i.eart 158 1.d.a.

* |l risarcimento del danno consiste in una somma che considera tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della
violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale.

e Minimo del lucro cessante: importo non inferiore a quello dei canoni che
I'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una
licenza dal titolare del diritto leso (royalty ragionevole).

* In ogni caso, il titolare del diritto leso puo chiedere la restituzione degli utili
realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.




DDDDDDDDD
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
. ESPERTI CONTABILI

ah
M 1 L A N o

FONDAZIONE
COMMERCIALISTI

ODCECJdiMILANO

Una differenza: i poteri di acquisizione
del CTU

e Art. 121, comma 5, c.p.i.: Nella materia di cui al presente codice il consulente
tecnico d'ufficio puo ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice
anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna
parte puo nominare piu di un consulente.

e Attenzione: non e un potere di discovery di diritto anglosassone, ma puo
tornare molto utile a CTU e CTP.

* Non ci sono ordini di esibizione né ufficiali giudiziari: il CTU deve regolarsi da
solo e quindi bisogna utilizzare molta accortezza nella gestione delle
informazioni.
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La riservatezza delle informazioni

nelle CTU economico contabili in caso di violazione di diritti di proprieta
intellettuale ha molto rilievo la riservatezza delle informazioni acquisite o che il
CTU pu0 acquisire;

nella conduzione dei lavori peritali occorre prestare molta attenzione al
trattamento dei motivi di riservatezza, che sono normati solo per i trade secret
(art. 121-ter) ma non per altre tipologie di diritti o per i dati contabili
sottostanti;

esiste giurisprudenza costante nel garantire ‘cerchie di riservatezza’ dei dati
acquisiti (ad esempio, il solo CTU, il CTU +i CTP, il CTU +i CTP + i Legali delle
Parti, o di sole alcune parti nel caso di piu attrici, convenute o terze chiamate
che potrebbero essere tra loro concorrenti);

Utili accordi di riservatezza da siglare, ma la cosa migliore e condividere (e
cristallizzare) regole di buon senso con tutte le Parti (ed i loro Legali) prima di
iniziare I'utilizzo delle informazioni sensibili.
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Un ipotetico quesito di CTU

«Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa:

1. accerti e quantifichi i volumi di vendita dei Sarchiaponi ritenuti in
contraffazione e commercializzati nonché i relativi fatturati e accerti I'eventuale
perdita di utili subita dalla titolare del brevetto;

2. determini quale potrebbe essere la royalty ragionevole di mercato che le parti
avrebbero dovuto corrispondere per ottenere una licenza dalla titolare del

brevetto;

3. accerti l'utile incrementale conseguito dalle parti convenute per la produzione e
commercializzazione dei prodotti ritenuti in contraffazione»
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La ‘cassetta degli attrezzi’ di CTU e CTP

* Renoldi, Angelo (2007), Brevetti, trade secrets e danno per violazione. La
prospettiva dell’economia di impresa, Universita Bocconi Editore
* Fannon, N.J. e Dunitz, J.M. (2016), Calculating economic damages in Intellectual
Property Infringement Cases, BVR
 Smith, G.V,, e Parr, R.L. (2005), Intellectual Property. Valuation, Exploitation and
Infringement Damages, Wiley
e G@Galli, C. (2020) «Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di
risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e
concorrenza sleale», in Il Diritto industriale 2020, n. 3 e www.altalex.it
* Per le royalties di settore:
* www.royaltyrange.com
e TP Catalyst (kTMine)
 www.darts-ip.com



http://www.royaltyrange.com/
http://www.darts-ip.com/

. ORDINE DEI
$ DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
: ESPERTI CONTABILI

ah
M 1 L A N o

FONDAZIONE
COMMERCIALISTI

ODCECJdiMILANO

I profitti persi dal produttore originale

* Valutare se esiste una sostituibilita lecita delle rivendicazioni originali del
brevetto contraffatto (se esiste, non tutti i profitti persi potrebbero essere
attribuibili alla contraffazione.

» Stimabile attraverso I’elasticita della domanda incrociata al prezzo (attenzione
alle ipotesi e al livello di prova).

e Calcolo del fatturato: vale I'Entire Market Value Rule? In altre parole, le
caratteristiche in contraffazione caratterizzano |'intero valore del prodotto o il
minimo valore dei prodotti contabilmente registrato e orientano le scelte dei
consumatori?

* Attenzione al livello delle prove: spesso i valori contabili necessari sono derivati
da sistemi di contabilita analitica e non generale. Quindi non seguono schemi
obbligatori e non sono scritture obbligatorie. Come recuperarle?

* L'accesso contabile: modalita e procedura.
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Il lucro cessante: I'analisi differenziale

Quindi, devono essere considerati
solo i costi direttamente attribuibili
alla violazione, e cioe i costi variabili
collegati ai ricavi in violazione, e i

costi fissi incrementali (cioe i costi fissi
che comungue variano per la
produzione delle quantita in violazione).
Alla fine, il lucro cessante, dal punto
di vista contabile, approssima il
margine di contribuzione, che e |'utile
Incrementale, e cioe |la misura corretta
per la determinazione del lucro
cessante.

PROF. A RENOLDI

LOGICA DIFFERENZIALE (O INCREMENTALE)

Ricavi Costi che non si sarebbero
in violazione - sostenuti se non vi fosse stata
la contraffazione

LA CONTRAFFAZIONE NON PAGA
Parma = 21 ottobre 2011
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L'utile incrementale

“Il valore di riferimento corretto dell’utile non corrisponde all’utile contabile
determinato sulla base dei dati di bilancio, ma al margine di contribuzione |...]. In
altre parole, l'utile deve essere determinato al lordo degli ulteriori costi sostenuti
dal contraffattore, che non sono riferibili alla produzione e commercializzazione
del prodotto in contraffazione [...] occorre confrontare I'effettivo conto
economico del contraffattore nel periodo di interesse, con quello ipotetico,
relativo al medesimo periodo, che si differenzia dal primo solo per I'assenza della
produzione e commercializzazione del prodotto oggetto di causa. Tale confronto
permette di identificare i soli ricavi e i soli costi incrementali, cioe esclusivamente
riferibili alle unita di prodotto in contraffazione, sostenuti dal convenuto e per
differenza I'utile (o margine) incrementale relativo a tali unita di prodotto. | ricavi
incrementali corrispondono al fatturato imputabile al prodotto in contraffazione,
mentre i costi incrementali sono costituiti dai costi variabili di produzione relativi

al medesimo prodotto”.
(Trib. Roma 21 luglio 2017, Volpi vs. Coima)
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Lo scenario controfattuale

e La valutazione di un lucro cessante necessita della costruzione di uno scenario
controfattuale, cioé uno scenario ipotetico che differisce da quello effettivo solo
per gli effetti della contraffazione

 E uno scenario ipotetico, che dipende quindi dalle ipotesi assunte dal CTU

* |l criterio economico della ragionevolezze delle stime e quello del «more
reasonably than not» (‘piu ragionevole che non’, o anche «id quod plerumque
accidit»).

* Attenzione: lo scenario controfattuale e corretto se funziona sulla base
disponibili al momento della contraffazione, non quelle successivamente
divenute note.

* Sirende necessario quindi esaminare come sarebbe evoluto il mercato in
assenza della contraffazione: criteri di ragionevolezza, prudenza, indipendenza
dei dati.

» Possibilita di proiezioni future di andamenti passati: inerzialita della stima.

* Metodi comparativi: temporali, geografici. Attenzione al grado di comparabilita.
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La royalty ragionevole

Prove dell’esistenza di una royalty ‘ragionevole’. Cioe royalty di mercato?

e Valutare: esistenza di altri accordi di licensing dello stesso brevetto contraffatto
con altri clienti oppure su altri mercati geografici (royalty non esclusiva).

e PeriCTP: e molto importante come onere della prova, e aiuta il CTU.

* Se non sono disponibili: royalties di settore (o di mercato).

e Attenzione alle caratteristiche delle royalties: marchi, brevetti, altri beni IP,
estensione geografica, esclusiva/non esclusiva, FRAND royalty (ma & un’altra
storia).

» Utilizzo delle banche dati (ricordarsi i poteri del CTU di acquisire informazioni —
art. 121.5 CPI).

* La royalty ragionevole deve comprende una maggiorazione per la
contraffazione, dal momento che le parti certamente non erano concordi nel
concludere una licenza? Questione dibattuta, ma piu giuridica che economica.

* Quantificazione del danno molto semplice: tasso di royalty x fatturato dei
prodotti in contraffazione.
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Alcuni esempi di royalty per I'Italia

12,0% 10,5% .
10,0% 3, 7% 9,2%
0]
8,0% 6.2%
6,0% -
4,0% -
2,0% -
0,0% -
Patent cases Design/model Trademark cases Average
cases

* Risultati dell’analisi su un campione di 55 sentenze di Tribunali italiani (2008-
2014) di royalties ‘ragionevoli’.

* Maggiorazione del 30% nel 70% dei casi circa, soprattutto per disegni e modelli.
Solo nel 10% per marchi e nel 20% circa per brevetti.
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Retroversione degli utili

Anche qui:

e utilizzo del criterio dell’utile incrementale

* piu complesso reperire i dati necessari

* modalita di raccolta delle informazioni e rispetto della riservatezza dei dati

* puo essere molto utile l'istituto della descrizione contabile (per i CTP, e di
ausilio per il CTU)

» attenzione alla qualita dei dati e delle evidenze/documenti contabili raccolti

* spesso complesso da definire correttamente se i convenuti non collaborano

* una stima approssimata puo essere data dal MOL, anche se e chiaro che non &
un margine di contribuzione. Evitare 'utilizzo dell’utile lordo (o netto)
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