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Il danno risarcibile – ART. 125 CPI

Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 
1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di 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 arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

Liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle 
presunzioni che ne derivano. Il lucro cessante è comunque determinato in un importo non 
inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora 
avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

In ogni caso il titolare del diritto leso può 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.



La CTU contabile

• Nomina CTU e definizione del quesito 
• Nomina  CTP
• Esame produzioni documentali delle parti / oggetto ordini di esibizione 
• Verifica documenti e scritture contabili (query a campione) 
• Memorie tecniche 
• Relazione preliminare 
• Osservazioni 
• Relazione definitiva

Collaborazione CTU e avvocati
spesso è necessario evidenziare profili giuridici nelle memorie tecnico contabili 
(es: ricostruzione fatti rilevanti a escludere la contraffazione o a ridurre la portata 
dell’evento dannoso o argomentazioni giuridiche a sostegno della contraffazione )



Oggetto di valutazione della CTU contabile

Scritture contabili

libro giornale -> registrazione analitica 
giornaliera di tutti i movimenti contabili 
riguardanti l'esercizio dell'impresa 
(informazioni su tutte le transazioni in 
entrata e in uscita – l’incasso delle fatture, i 
pagamenti dei fornitori)
libro degli inventari -> situazione 
patrimoniale (registra tutte le attività e le 
passività dell’azienda)
Registri IVA (registro dei corrispettivi; il 
registro fatture emesse; il registro acquisti)
altre scritture richieste dalla natura e dalle 
dimensioni dell'impresa (il libro mastro, il 
libro cassa, il libro magazzino, il libro fidi).

Documenti contabili

Fatture vendita
Fatture acquisto
Ordini
Conferme d’ordine 
DDT
Corrispondenza commerciale 
Listino prezzi
Liste clienti
Liste fornitori
Corrispondenza amministrativa
Contratti tra contraffattore e licenziatari
Report dei licenziatari su vendite



Oggetto di valutazione della CTU contabile

Produzione documentale di parte
es: fatture/scritture contabili a dimostrazione del calo di fatturato per liquidazione lucro cessante 
ex art. 125 comma 1 CPI

Istanza di parte per ordine di esibizione ex art. 121 comma 2 CPI / 210 e 212 CPC 
«Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia 
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, 
essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla 
controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per 
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che 
costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale»
Richiesta della parte attrice per ottenere il maggior numero di documenti contabili a dimostrazione 
del fatturato conseguito dal contraffazione e dei costi di produzione per la quantificazione di 
royalty virtuale (art. 125 comma 2 CPI) e utile del contraffattore (art. 125 comma 3 CPI)

Descrizione contabile ex art. 129, 130 e 132 CPI 
e artt. 161, 162 e 162-bis l.a. (l. 22 aprile 1941 n. 633)
Descrizione delle scritture e documenti contabili che sono necessari alla quantificazione del danno



Esempio di istanza di parte per ordine di esibizione 
ex art. 121 comma 2 CPI / 210 CPC 

Al fine di consentire la stima quantitativa delle vendite nonché dell'utile lordo e 
dell'utile netto di XXX relativo ai Modelli venduti, l’attrice chiede che sia ordinata a 
XXX ex art. 121 co. 2 c.p.i. e 156-bis l.a. (o in subordine ex art. 210 e 212 c.p.c., o in 
ulteriore subordine ex art. 2711 c.c.) l’esibizione
(anche in copia) dei seguenti documenti:
(a) listino prezzi;
(b) fatture di vendita;
(c) bolle doganali di importazione ed esportazione,
relative alla vendita dei Modelli, il tutto a partire dal primo luglio 2015 ad oggi.



Esempio di istanza di parte per ordine di esibizione 
ex art. 121 comma 2 CPI / 210 CPC 

Istanza di esibizione ex art. 121 e 121bis CPI ed ex art. 210 cpc che sin d'ora 
si avanza con riferimento alle scritture contabili (libro giornale, fatture 
vendita/ acquisto, registri IVA, bolle doganali,  magazzino, distinte  base ed 
etc.), commerciali (contratti,  offerte, cataloghi anche con codici prodotto  ed 
etc.) e ad ogni altro documento, anche di natura tecnica (disegni, manuali, 
dettagli costruttivi ed etc. ), utile a determinare la violazione e la sua entità, e 
in qualche modo relative ai modelli XXX di cui in narrativa ed ai rispettivi 
prodotti  connessi. 



Esempio di istanza di parte per ordine di esibizione ex art. 121 comma 2 CPI / 210 CPC 

Al fine di consentire la stima quantitativa delle vendite nonché dell'utile lordo e dell'utile netto di XXX 
relativo ai Prodotti Replica, la convenuta (in questo caso era stata proposta domanda riconvenzionale di 
contraffazione, n.d.r.) chiede che sia ordinata alle attrici ex art. 121 co. 2 c.p.i. (o in subordine ex art. 210 e 
212 c.p.c., o in ulteriore subordine ex art. 2711 c.c.) l’esibizione (anche in copia) dei seguenti documenti:
(a) listini prezzi, cataloghi di tutti i Prodotti Replica e di tutti i prodotti da sci e per lo sport invernale e relativi 
layout e immagini, al fine di identificare i Prodotti Replica recanti uno o più Marchi YYY;
(b) codici prodotti e descrizioni di tutti i Prodotti Replica e di tutti i prodotti da sci e per lo sport invernale;
(c) fatture di vendita, ordini e conferme d’ordine di tutti i prodotti da sci e per lo sport invernale e dei Prodotti 
Replica recanti uno o più Marchi così come di tutti gli accessori e/o relativi componenti dei Prodotti Replica;
(d) bolle doganali di importazione ed esportazione di tutti i prodotti da sci e per lo sport invernale e dei 
Prodotti Replica recanti uno o più Marchi e di tutti gli accessori e/o relativi componenti dei Prodotti Replica,
(e) libro giornale, libro mastro/partitario cliente, registro IVA vendite;
(f ) ogni altra documentazione contabile riferita ai prodotti da sci e per lo sport invernale, ai Prodotti Replica 
e/o comunque contenente il riferimento a uno o più Marchi 
a partire dal 30.06.2018 o, in subordine, dal 13.09.2018 ad oggi.



LA DOCUMENTAZIONE NON SEMPRE E’ INDIVIDUATA DAL GIUDICE 

Spesso è lasciato ampio margine al CTU per l’individuazione della documentazione rilevante ai 
fini della consulenza durante il contraddittorio tecnico. 
«Il giudice, tenuto conto delle osservazioni delle parti, invita il CTU: 
-ad acquisire tutta la documentazione rilevante, inerente l’oggetto della causa (prodotti replica), 
considerati gli utili delle parti attrici in causa in senso ampio»

POTERI DI INDAGINE DEL CTU
Art. 121 comma 5 CPI: «Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può 
ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, 
rendendoli noti a tutte le parti»
Cassazione S.U. 6500/2022 

NECESSARIO INTERVENTO DEI CTP

Interesse del titolare della privativa è ottenere il 
maggior numero di documenti possibili
Evidenziare tutte le ragioni (anche giuridiche) 
che giustificano tali produzioni

Interesse del contraffattore è limitare i 
documenti che vengono richiesti dal CTU 
(quando chiesti devono esser prodotti)
Evitare richieste esplorative + tutelare i TS



Esempio di documentazione richiesta da CT parte attrice ad integrazione di 
quella chiesta dal CTU

«1. mastrini (alias: schede contabili) dei ricavi per royalty (tutti, anche se inerenti a 
prodotti diversi da quelli per cui è causa, possibilmente in formato excel); 
2. fatture attive per royalty contenute nei mastrini suddetti (tutte, anche se inerenti a 
prodotti diversi da quelli per cui è causa), possibilmente in formato elettronico 
originario quale .pdf, .html, etc.; 
3. Bordereaux originali (tutti, anche se inerenti a prodotti diversi da quelli per cui è 
causa) forniti dai licenziatari in merito alle liquidazioni periodiche delle royalty 
dovute, dai quali sono state generate le fatture di addebito royalty; 4. Query 
generale per verificare che i mastrini acquisiti riportino tutti e soli i ricavi per 
royalty, possibilmente in formato excel; 
5. Prospetto riassuntivo di excel con l’indicazione dei dati di cui ai punti precedenti, 
per quanto possibile estratto direttamente dal gestionale»



L’ambito temporale può essere in contestazione

Spesso il Giudice in caso di contestazione chiede al CTU di operare una doppia 
valutazione a livello temporale. 

Durante la CTU (nelle memorie tecniche) il CTP dovrà fornire tutti gli elementi utili a 
sostegno di un ambito temporalmente più esteso (CT attoreo) o più ridotto (CT 
convenuto). 
Spesso queste circostanze sono fattuali e oggetto degli scritti difensivi -> chiedere 
la collaborazione dei legali. 



VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE FORNITA

Durante la CTU può essere eseguita una query del sistema amministrativo/contabile del 
contraffattore per verificare la completezza e correttezza dei dati forniti -> la documentazione 
prodotta DEVE essere completa. 

Esempio: 
Accesso a sistema gestionale del convenuto
Selezione filtro «fatture di vendita»
Selezione filtro ulteriore «clienti italiani» o «destinazione merce Italia»
Selezione filtro ulteriore «data di inizio»
Ricerca codici prodotti in contestazione

CTP
Attrice: interesse a verifica più completa possibile + chiedere la verbalizzazione di eventuali 
discrepanze o di condotte significative della controparte (es: rifiuto di condividere documenti) 
+ chiedere approfondimento indagini 
Convenuta: interesse a tutela TS + interesse a evitare estensione esplorativa indagine + 
interesse a verifica a campione



Lucro cessante
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del 
codice civile, tenuto conto di 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 arrecato al titolare del diritto dalla 
violazione.

1223 CC -> il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della contraffazione 
1226 CC -> possibile valutazione in via equitativa (da parte del Giudice, non del CTU)
1227 CC -> concorso colposo del creditore (donno non risarcibile se evitabile con ordinaria diligenza da 
parte del titolare del diritto leso)

VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI ATTESTANTI IL CALO DI FATTURATO 
DEL TITOLARE DEL DIRITTO IP

Il CT di parte attrice deve evidenziare tutti gli 
elementi a sostegno del danno
concomitanza temporale
concorrenza 
Identità/affinità prodotti
Identità/affinità canali distributivi
Identità consumatori di riferimento

Il CT di parte convenuta deve evidenziare tutti gli 
elementi a limitazione del danno
Assenza concomitanza temporale
Affollamento del mercato
Diversità canali distributivi
Assenza di diligenza (1227)



La royalty virtuale
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale 
stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso Il lucro 
cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della 
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 
(art. 125 comma 2 CPI)

Fatturato x royalty 

DETERMINAZIONE ROYALTY
valore equitativo negoziale vs royalty di mercato

La giurisprudenza prevede che la royalty debba essere quantificata in base alla valutazione dei
tassi applicati a beni analoghi in mercati simili (royalty di mercato) solo in assenza di contratti
stipulati dal titolare della privativa lesa (Tribunale di Milano, Sentenza n. 4905/2021 pubbl. Il
09/06/2021; analogamente, Tribunale di Milano, Sentenza n. 815/2022 pubbl. il 31/01/2022).

CTP del titolare della privativa dovrà trovare il modo 
di applicare la royalty più elevata (di mercato oppure 
applicabili a casi analoghi ove più conveniente)

CTP del contraffattore dovrà ottenere 
l’applicazione della royalty più bassa



VALUTAZIONE ROYALTY

La royalty può essere contemperata alla luce di fattori relativi al caso concreto

CT attore 
Evidenziare tutti i fattori che possono portare a 
una quantificazione maggiore della royalty

• Rinomanza del marchio contraffatto
• Assenza di altri marchi sul prodotto
• Posizionamento marchio su prodotto
• Assenza di altri diritti (es. know-how) sul 

prodotto/procedimento contraffatto
• Mala fede del contraffattore 

(duplicazione/maggiorazione royalty in via 
equitativa)

CT convenuto 
Evidenziare tutti i fattori che possono portare 
a una quantificazione minore della royalty

• Compresenza di più marchi
• Presenza di altri diritti sui 

prodotti/procedimenti contraffatti (es. 
know-how o marchi 

• Buona fede contraffattore (evidenziare 
che la duplicazione/maggiorazione 
equitativa della royalty è una questione 
giuridica)



La retroversione degli utili
«In ogni caso il titolare del diritto leso può 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» (art. 125 comma 3 CPI)

UTILE INCREMENTALE l’utile marginale che il contraffattore in assenza di vendita dei prodotti 
oggetto di causa non avrebbero realizzato. 
Si ottiene sottraendo ai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione 
esclusivamente i costi incrementali, ovvero i (soli) costi variabili sostenuti per la specifica 
produzione/commercializzazione di quei prodotti, esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, 
gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente e inequivocabilmente imputabili alla 
produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto di causa. 
Tribunale di Milano nn.: 54804/2012, 8066/2017, 7348/2016, 14911/2014, 6559/2017, 8340/2014, 
7432/2015, 1708/2009, 11178/2014, 12745/2014, 4286/2016, 7717/2018; Corte d’Appello di 
Milano: n° 1094/2020; Tribunale di Torino nn.: 3257/2016, 3174/2015; Corte d’Appello di Torino n. 
1704/2018; Tribunale di Firenze n° 4134/2016; Tribunale di Bologna n° 23/07/2013; Corte 
d’Appello di Bologna n° 08/05/2017

UTILE NETTO esclusivamente in ipotesi di vendita di prodotti protetti in maniera inconsapevole o 
incolpevole (Corte d’Appello di Torino n. R.G. 1704/2018 e Tribunale di Milano n. R.G. 54804/2012)



art. 92 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

«Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, 
sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il 
consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi 
provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.» 



Riferimenti

Alessia Ferraro
CBA

alessia.ferraro@cbalex.com
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