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L’anticipazione della crisi 

d’impresa nella riforma 

fallimentare: piani attestati ed 

accordi di ristrutturazione. 
La gestione anticipata della crisi d’impresa 
viene perseguita dal legislatore1 mediante 
strumenti di carattere privatistico-

contrattualistico, quali i piani attestati ex 

art. 67, 3° co., lett. d) L. Fallimentare e gli 

accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 

L. Fallimentare. Nell’ambito di dette 
soluzioni di carattere più evidentemente 
contrattualistico assume un ruolo essenziale di 
gestione e di attestazione il professionista 
contabile, chiamato a collaborare a stretto 
contatto con professionisti dell’area legale sia 
per utilizzare al meglio gli strumenti previsti 
dalla L. Fallimentare sia per comprendere 
approfonditamente le strutture contrattuali 
talora complesse delle moderne imprese, 
anche di grandi dimensioni.2. 
I professionisti conseguentemente coinvolti 
assumono ruoli e compiti sia interni nella 
scelta e preparazione della soluzione più 
idonea attraverso l’analisi della crisi 
dell’impresa, sia esterni, in qualità di 
“attestatori” dei piani. 
Secondo quanto previsto dal D.lgs n. 
169/2007, gli esperti attestatori dei piani 
menzionati devono essere iscritti nel registro 
dei revisori contabili ed avere i requisiti 
professionali previsti dal 1° comma dell’art. 
28, lett. a) e b) della L.Fallimentare3.  
I piani attestati  

L’art. 67, 3° co., lett. d), nell’intento di 
privilegiare la continuazione di impresa e gli 
accordi che si perfezionano in assenza di una 
votazione dei creditori e al di fuori del 
                                                 
1 Attraverso il duplice intervento di riforma di cui al D. 
lgs. n. 5/2006, in vigore dal 16.07.2006, e il D. lgs. n. 
169/2007, in vigore dal 01.01.2008. 
2 Cfr. A. Patti, Quale professionista per le nuove 

soluzioni delle crisi di impresa: alternative al 

fallimento, in Il Fallimento n. 9/2008, IPSOA, pag. 
1067. 
3 Si deve dunque trattare di avvocati, dottori 
commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, 
ovvero studi professionali associati o società tra 
professionisti i cui soci abbiano gli stessi requisiti 
professionali. 

Tribunale, stabilisce che sono esenti da 
revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e 
le garanzie concesse su beni del debitore 
qualora posti in essere in esecuzione di un 
piano che appaia idoneo a consentire il 
risanamento dell’esposizione debitoria 
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio 
della sua situazione finanziaria, la cui 
ragionevolezza sia attestata da un 
professionista (avente i sopra indicati 
requisiti) ai sensi dell’art. 2501 bis, co. 4, c.c., 
norma che disciplina il c.d. leveraged buy-out, 
ovvero la fusione a seguito di acquisizione 
con indebitamento4. 
Il piano di risanamento stragiudiziale 
attestato, sostanzialmente riconducibile ad un 
atto unilaterale dell’imprenditore che 
prescinde dall’assenso dei creditori5, non 
costituisce una procedura concorsuale, 
collocandosi invece fra gli strumenti volti a 
rafforzare la stabilità degli atti posti in essere 
dall’imprenditore nel periodo precedente la 
dichiarazione di fallimento, proteggendo i 
soggetti che hanno confidato nella riuscita del 
salvataggio aziendale.  
Il tratto distintivo dell’istituto, rispetto agli 
accordi di ristrutturazione, analizzati nel 
prosieguo, può dunque essere individuato 
nella non riducibilità del piano ad una mera 
rinegoziazione dei debiti maturati; il piano 
deve invece concretizzarsi in un più ampio 
progetto di risanamento volto al recupero 
dell’equilibrio gestionale e finanziario sulla 
base di una proiezione di stabilità o a breve o 
a medio-lungo termine; l’obiettivo che con 
                                                 
4 Funzione del richiamo è quello di individuare 
positivamente la figura dell’esperto, e più precisamente 
il contenuto della relazione; pertanto, benché detta 
disposizione sia dettata per la società di capitali, essa è 
destinata ad trovare applicazione anche ai piani 
presentati dall’imprenditore individuale o dalle società 
di persone. 
5 La legge nell’intento di favorire la predisposizione dei 
piani di risanamento non richiede che essi siano 
condivisi né dai creditori, né dai terzi. Il terzo pertanto 
può ben essere ignaro dell’inclusione dell’atto in un 
piano di risanamento. Si veda M. Ferro, La legge 

fallimentare. Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 

169 - disposizioni integrative e correttive -  

Commentario teorico pratico, Padova, CEDAM, 2008, 
pag. 476; a cura di F. Santangeli, Il nuovo fallimento, 
Milano, Giuffrè, 2006, pag. 444. 
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esso si persegue è pertanto quello di un 
corretto bilanciamento fra fonti di 
finanziamento e relativi impieghi in modo da 
risistemare le posizioni pregresse e da 
realizzare un assetto di gestione economica e 
finanziaria non produttivo di ulteriori perdite6.  
Rispetto al piano attestato il professionista 
svolge un’attività di due diligence e di 
attestazione del piano predisposto dai 
professionisti dell’imprenditore. Oltre 
all’attestazione della veridicità dei dati 
aziendali, previa verifica ed acquisizione di 
ogni informazione utile, l’esperto deve 
illustrare in maniera chiara ed esaustiva i 
punti qualificanti il piano e le ragioni che ne 
supportano la fattibilità7, dando dunque atto 
ex ante della ragionevolezza del piano.  
I piani attestati non risultano allo stato avere 
ottenuto un’ampia diffusione nella realtà 
imprenditoriale; un certo grado di utilizzo 
appare tuttavia desumibile dalle ipotesi nelle 
quali gli imprenditori, muovendo da 
un’interpretazione non corretta dell’art. 67, 3° 
co, lett. d) ed in particolare del rinvio da 
questo operato all’art. 2501bis, co. 4 c.c., 
hanno richiesto al Tribunale la nomina del 
professionista chiamato ad “attestare” il piano 
predisposto dall’imprenditore medesimo; in 
tali occasioni il Tribunale adito ha tuttavia 
escluso che la nomina del professionista fosse 
di competenza del Tribunale, risultando 
invece riservata all’imprenditore medesimo, 
alla luce della natura marcatamente 
privatistica dell’istituto8. 
Gli accordi di ristrutturazione 
Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 
L.F. si pongono come istituto giuridico 

                                                 
6 In tale finalità si può dunque facilmente individuare 
una importante differenza rispetto agli accordi di 
ristrutturazione. Cfr. M. Ferro, La legge fallimentare. 

Commentario teorico pratico. Padova, CEDAM, 2007, 
pag. 476. 
7 Talvolta l’esperto svolge anche un’attività di 
monitoraggio del piano (normalmente di competenza di 
un advisor e dei professionisti interni), la cui 
esecuzione può protrarsi anche per anni. L’esperto non 
interviene invece nella gestione del piano, non 
intrattenendo rapporti diretti con creditori e 
finanziatori. Cfr. A Patti, op.cit., pag 1069-1070. 
8 Cfr. Trib. Milano, 16.07.2008, in IlCaso.it, decr.; 
Trib. Mantova, 31.03.2009, decr., in IlCaso.it. 

autonomo, non assimilabile al concordato 
preventivo (non ostanti i riferimenti alla 
relativa disciplina), in particolare per la più 
marcata natura stragiudiziale e privatistica 
dell’accordo di ristrutturazione9.  
I presupposti fissati dalla norma al fine della 
esistenza dell’accordo di ristrutturazione 
consistono in a) deposito dell’accordo, da 
parte dell’imprenditore in stato di crisi, con il 
consenso di almeno il 60% dei creditori10 
presso il tribunale e la sua pubblicazione 
presso il registro delle imprese; b) contestuale 
ed automatico avvio, per effetto del deposito 
stesso, di una procedura contrassegnata 
dall’assolvimento degli stessi oneri di cui 

all’art. 161, previsti per il concordato 
preventivo, richiamati per quanto riguarda la 
dichiarazione e la documentazione11; c) 

relazione redatta dall’esperto sull’attuabilità 
dell’accordo, con particolare riferimento alla 
sua idoneità ad assicurare il regolare 
pagamento dei creditori estranei.  
L’accordo deve essere pubblicato, come detto, 
nel Registro delle Imprese. È prevista la 
possibilità, per i creditori e per ogni altro 
interessato, di proporre opposizione entro 30 
giorni dalla pubblicazione dell’accordo12. 
Infine il tribunale, decise le eventuali 
opposizioni, provvede all’omologa 

                                                 
9 Cfr. Trib. Milano, sez. II, decr. 23.01.2007, in Il 

Fallimento n. 6/2007, pagg. 701 e ss., con nota di F. 
Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei debiti: la 

“meno incerta” via italiana alla “reorganization”, 
ibidem. 
10 La richiesta del consenso di detta percentuale di 
crediti è considerata da alcuni autori uno dei punti 
deboli dell’accordo di ristrutturazione rispetto al 
concordato preventivo, perché la sua raccolta quasi 
certamente farà acquisire pubblica notorietà alla 
situazione di crisi, ostacolando l’obiettivo perseguito 
dall’istituto. Cfr. F. Santangeli, op.cit., pag. 773. 
11 L’imprenditore dovrà quindi depositare presso il 
tribunale relazione patrimoniale aggiornata, stato 
analitico di attivo e passivo, elenco dei diritti dei terzi, 
valore dei beni e dei crediti. 
12 L’opposizione deve essere essenzialmente finalizzata 
a far valere la non attuabilità dell’accordo, in 
particolare sotto il profilo dell’inidoneità dello stesso a 
garantire il regolare pagamento dei creditori non 
aderenti (che saranno naturalmente i principali 
interessati a proporre un’eventuale opposizione), salva 
la possibilità di far valere anche eventuali difetti 
dell’iter procedurale seguito. 
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dell’accordo, ovvero, in alternativa, rigetta 
l’istanza di omologa, senza peraltro essere 
tenuto, in tal caso, a dichiarare il fallimento 
dell’imprenditore, fallimento del quale non 
ricorrono i presupposti13. 
L’istituto degli accordi di ristrutturazione si 
caratterizza dunque rispetto ai piani attestati 
per la sua pubblicità (presso il registro delle 
imprese), per i suoi maggiori effetti 

protettivi (oltre all’esenzione da revocatoria 
fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle 
garanzie posti in essere in esecuzione 
dell’accordo – ai sensi dell’art.67, terzo 
comma, lett. e) –, l’art.182 bis prevede, in 
seguito alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 
169/2007, al suo terzo comma, per un periodo 
di 60 giorni dalla pubblicazione dell’accordo 
il divieto di azioni cautelari o esecutive sul 
patrimonio del debitore, nonché la 
sospensione delle prescrizioni e l’esclusione 
delle decadenze) e per il controllo del 

tribunale in sede di omologa. 
Gli accordi di ristrutturazione non hanno sino 
ad ora avuto ampia diffusione; l’elaborazione 
giurisprudenziale in tema di omologa degli 
accordi di ristrutturazione si è essenzialmente 
concentrata (i) sulla necessità che la 
percentuale del 60% di creditori che prestano 
il loro consenso all’accordo sia calcolata sul 
complesso dei creditori dell’imprenditore in 
crisi, privilegiati e non, consenzienti ovvero 
dissenzienti14; (ii) sulla necessità che 
l’approvazione da parte del 60% dei creditori 
sussista al momento del deposito dell’accordo 
di ristrutturazione presso il tribunale15, ovvero 
piuttosto al momento successivo 

                                                 
13 Nell’ambito delle considerazioni relative all’efficacia 
dell’accordo in caso di rifiuto di omologazione da parte 
del tribunale pare interessante sottolineare l’opinione 
secondo la quale, in tali casi, nulla vieta di considerare 
l’accordo alla stregua di un piano attestato ex art. 67, 3° 
co., sopra esaminato – sempre che ne sussistano i 
relativi presupposti – applicandosi dunque il beneficio 
di sottrazione alla revocatoria, nonostante l’incertezza 
di una valutazione di idoneità effettuata ex post. Cfr. F. 
Santangeli, op. cit., pag. 786-787. 
14 Cfr. Trib. Brescia, 22.02.2006, in Fallimento 2006, 
5, 609; Trib. Ancona, II Sez., 12.11.2008, in 
www.unijuris.it. 
15 Cfr. Trib. Brescia, 22.02.2006, in Fallimento 2006, 
5, 609. 

dell’omologazione16, previsione, quest’ultima, 
evidentemente di maggior favore per la 
diffusione degli accordi di ristrutturazione; 
(iii) sulla necessità che l’accordo di 
ristrutturazione garantisca in ogni caso il 
regolare soddisfacimento dei creditori 
dissenzienti, intendendosi con ciò il 
pagamento di detti crediti “per intero ed alle 

scadenze pattuite”17. 
Circa il ruolo del professionista in relazione 
all’accordo di ristrutturazione, essenziale è la 
relazione che attesta l’attuabilità 
dell’accordo18. Ulteriore elemento di attenta 
valutazione demandato al professionista 
incaricato del controllo è oggi, a seguito della 
introduzione dell’art. 182 ter, la valutazione 
in merito alla possibile introduzione negli 
accordi di ristrutturazione di una transazione 
fiscale.

                                                 
16 Cfr. Trib. Milano, sez. II, 23.01.2007, in Fallimento 
2007, 6, 701. 
17 Cfr. Trib. Milano, sez. II, 23.01.2007, in Fallimento 
2007, 6, 701. 
18 La relazione deve quindi garantire esaustiva 
informazione ed argomentata ragione della 
composizione dei debiti, della natura e dei tempi di 
realizzazione e degli accordi conclusi e delle risorse 
disponibili per la sua attuazione, o meglio per la sua 
ragionevole probabilità di attuazione. 
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La protezione della forma del 

prodotto alla luce delle recenti 

pronunce nazionali 
 
A seguito della riforma della legge sui 
modelli del 20011, del Regolamento 
comunitario 2002/6/CE2 sul modello 
comunitario e dell’entrata in vigore, nel 2005, 
del Codice della Proprietà Industriale, il 
principio di alternatività delle tutele per la 
forma del prodotto ha progressivamente 
ceduto il passo al principio del cumulo della 
tutela come modello e della tutela come 
marchio di forma.  
Prima di dette modifiche legislative, le forme 
tridimensionali distintive potevano essere 
tutelate come marchio e, solo una volta 
raggiunta la soglia dello “speciale 
ornamento”, le forme potevano essere tutelate 
con un brevetto per modello ornamentale, di 
durata ventennale non prorogabile. Si tendeva 
invece ad escludere la possibilità di cumulare 
le due tutele, al fine di evitare che mediante la 
registrazione del marchio (rinnovabile) 
venisse aggirata la limitazione temporale della 
protezione del modello ornamentale. Dalla 
novella del 2001, è venuto meno il requisito 
dello “speciale ornamento” per la 
registrabilità del modello, che è stato 
sostituito con il requisito del “carattere 
individuale”, aprendo così la strada al cumulo 
di tutele3.  
 

Il caso Smart 

Recentemente il Tribunale di Torino, con la 
nota ordinanza “Smart”4, ha espressamente 
                                                 
1 Il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 955, in 
attuazione della Direttiva 98/71/CE, ha comportato una 
sostanziale revisione della legislazione relativa ai 
disegni e modelli ornamentali, divenuti con un 
cambiamento di terminologia, disegni e modelli 
registrati. 
2 Il Regolamento comunitario 2002/6/CE è entrato in 
vigore il 6 marzo 2002. 
3 Si veda al riguardo Industrial design e marchi di 

forma nella prospettiva del secondary meaning di 
Giovanni Gargiulo in Il diritto Industriale, 5, 2008, 
pag. 432 e ss.  
4 Cfr. Tribunale di Torino, ordinanza 20.03.2008, 
Daimlerchrysler AG c. Nord-Auto S.r.l. in Il Diritto 

ammesso la possibilità di cumulo della 

protezione garantita dal modello registrato 

con la tutela propria del marchio di forma, 
precisando che l’esclusione di una tutela 

non preclude il riconoscimento dell’altra. 
Nel caso di specie, la società titolare dei diritti 
di privativa dell’automobile Smart (protetta 
sia come modello comunitario che come 
marchio di forma comunitario), lamentava 
l’avvio della commercializzazione in Europa 
di un modello cinese - “Noble” e “Buble” - 
del tutto simile al proprio. Il Tribunale di 
Torino, pur ritenendo l’insussistenza dei 
presupposti per la configurabilità di una 
violazione del modello, ha invece affermato 
che le autovetture cinesi “per gli elementi di 

stretta somiglianza con il marchio di forma 

della Smart […] possono facilmente essere 

confuse dai potenziali acquirenti con quelle 

contrassegnate dalla forma della Smart, 

ovvero possono essere associate come 

provenienti dalla stessa casa proprietaria del 

marchio” e pertanto interferiscono con la 
forma della Smart, tutelata come marchio di 
forma. 
Il “test di contraffazione” del marchio da un 
parte e del modello dall’altra, si fonda infatti 
su parametri diversi in quanto per “il 

marchio bisogna fare riferimento al 

consumatore medio, dotato di un livello di 

attenzione medio, nei modelli viceversa il 

referente è l’utilizzatore informato, ossia una 

persona, che, se non è proprio un esperto del 

settore, è molto più attenta ai dettagli”.  

Ne consegue la maggiore estensione della 
tutela fornita alla forma di un prodotto dal 

marchio di forma rispetto al modello, 

proprio per il maggiore rischio di confusione 
e di associazione a cui è esposto il 
consumatore medio rispetto all’utilizzatore 
informato (parametro quest’ultimo utilizzato 
per il test di contraffazione del modello).  
Per quanto concerne il marchio di forma, il 
Tribunale di Torino ha riconosciuto, in via 
incidentale, la validità del marchio di forma 
Smart, ritenendo che la forma della Smart non 

                                                                            
Industriale, 6, 2008, pag. 540 e ss. e in Foro It., 2008, 
I, 1654. 
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dia un valore sostanziale all’autovettura 
stessa.  
Sul punto si ricorda che l’art. 9 del CPI5 
espressamente elenca le limitazioni alla 

registrazione di un marchio di forma, la 
quale è impedita se (i) il segno è costituito 
esclusivamente da una forma e, appunto, se 
(ii) la forma dà un valore sostanziale al 
prodotto.  
 

Il caso ICE c. X-ICE  

Con riguardo a detto ultimo impedimento (la 
forma che dà valore sostanziale al prodotto), 
tra le rare pronunce giurisprudenziali in 
merito, si segnala una recente sentenza6 nella 
quale, il Tribunale di Venezia, focalizzando la 
propria attenzione sul comportamento del 
pubblico, ha evidenziato che “l’impedimento 

alla registrazione in esame si configur[a] solo 

quando il marchio, per le sue specifiche 

modalità di realizzazione e non per il suo 

carattere distintivo dell’impresa di 

provenienza, dia al prodotto un aspetto 

estetico idoneo ad assicurare un significativo 

vantaggio competitivo”7.  
Nel caso di specie il Tribunale di Venezia ha 
escluso la sussistenza di impedimenti al 
marchio di forma, in quanto “la forma 

registrata, pur presentando una sua 

individualità non è stata reputata dal 

Tribunale connotata da un gradiente di 

originalità, dal punto di vista estetico, tale da 

costituire autonoma ragione di acquisto del 

prodotto e, quindi tale da attribuire valore 

sostanziale al prodotto”. Anche in questo 
caso, è stato ammesso il cumulo di protezione 
della forma del prodotto, sia come marchio di 
forma, sia come modello ed il Tribunale di 

                                                 
5 Articolo 9 del decreto legislativo 10.02.2005, n. 30 
(CPI): “Non possono costituire oggetto di registrazione 

come marchio d’impresa i segni costituiti 

esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa 

del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per 

ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un 

valore sostanziale al prodotto”.  
6 Cfr. Tribunale di Venezia, 24.01.2008, Gilmar S.p.A. 

c. Immagine Eyewear S.r.l. in Il Diritto Industriale, 4, 
2008, pag. 325 e ss. 
7 Si veda La forma che dà valore al prodotto di Stefano 
Sandri, in Il Diritto Industriale, 1, 2009, pag. 31 e ss. 

Venezia ha accertato la condotta 
contraffattiva della società convenuta 
dichiarandone la nullità del marchio 
nazionale. 
 
Diversamente, si segnalano due recenti 
pronunce, l’una della Suprema Corte, l’altra 
del Tribunale di Napoli, nelle quali sono state 
rispettivamente rigettate, nel primo caso, la 
domanda di accertamento di concorrenza 
sleale ex art. 2598 c.c. e, nel secondo, la 
richiesta di misura cautelare. Anche da dette 
sentenze emergono in ogni caso interessanti 
considerazioni circa i requisiti di protezione 
della forma del prodotto.  
 
Il caso Celli – Tof 

In particolare nel caso Celli – Tof, la Suprema 
Corte8 ha negato la sussistenza della 
concorrenza sleale per imitazione servile di 
colonnine per la spillatura della birra, a forma 
di Cobra, protette sia da un brevetto come 
modello ornamentale e sia da un brevetto per 
marchio. Nel caso di specie, la Suprema Corte 
ha ribadito che “sono tutelabili le sole forme 

esteriori dei prodotti che siano arbitrarie, 

vale a dire non necessitate dalla funzione del 

prodotto stesso e distintive, idonee a 

ricollegare il prodotto ad una data impresa 

non essendo invece rilevante che si tratti di 

forme non standardizzate ovvero non 

volgarizzate”.  
La Suprema Corte ha inoltre chiarito la 
differenza tra il concetto di “semplice 
diffusione” del prodotto e quello di 
“standardizzazione o volgarizzazione” del 
marchio, definita quale “acquisizione nel 

linguaggio comune dell’espressione oggetto 

del marchio, ovvero costituente un elemento 

del medesimo, quale idonea a rappresentare 

un certo tipo di prodotto, indipendentemente 

dal concorso dell’inattività del titolare del 

brevetto e in esito ad un processo di 

generalizzazione svoltosi nell’ambiente 

sociale” precisando che i “principi elaborati 

in materia di marchio in tema di 

volgarizzazione possono essere traslati nel 

                                                 
8 Cfr. Cassazione civile, sez. I, 17.12.2008, n. 29522 in 
Foro It., 2009, 2, 361. 
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settore della forma del prodotto per 

distinguere la semplice notorietà e diffusione 

di una certa forma, di un ornamento o di un 

particolare pregio artistico rispetto alla sua 

generalizzazione”. Nel caso di specie, 
peraltro, la Suprema Corte ha ribadito la 
mancanza di novità e di capacità distintiva 
delle privative, ritenendo le censure sulla 
standardizzazione superflue.  
 
Il caso Nivea – Leocrema 

In un’altra importante pronuncia in materia di 
protezione della forma del prodotto il 
Tribunale di Napoli9, pur non negando la 
validità del marchio tridimensionale “Nivea” 
costituito da una lattina cilindrica di alluminio 
di colore blu, ha ritenuto che, per quanto 
riguarda la forma “essendo costituito da una 

forma decisamente banale, di assoluta 

essenziale semplicità non necessitata, ma 

certo fortemente funzionale alla 

conservazione e al comodo uso della crema 

che ne costituisce contenuto, presenta una 

bassissima capacità distintiva acquisita 

proprio in forza dell’accertata 

secondarizzazione che, però, altro risultato 

non poteva conseguire, trattandosi di una 

forma che molto difficilmente è in grado di 

identificare il prodotto come proveniente da 

una determinata impresa distinguendolo da 

quello di diversa provenienza”. Anche per 
quanto riguarda il colore blu scuro, parte 
integrante del marchio registrato, esso è stato 
ritenuto dal Tribunale un elemento poco 
distintivo, essendo molto usato per i prodotti 
estetici e per l’igiene personale. Il Tribunale 
di Napoli ha pertanto rigettato il ricorso 
cautelare, promosso dalla società tedesca 
escludendo la confondibilità tra il marchio di 
forma Nivea e la lattina Leocrema ritenendo 
prevalenti gli elementi di differenziazione (il 
coperchio delle due creme) rispetto agli 
elementi di somiglianza (forma della lattina 
ed il colore di base della lattina stessa), questi 
ultimi di scarso rilievo.  

                                                 
9 Cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 01.06.2007, 
Beiersdorf A.G. e Beiersdorf s.p.a. c. Lincoln italiana 

S.p.a. e Conter S.p.a. e c. Supermercato Il Quadrifoglio 

S.a.s. in Il Diritto industriale, 6, 2007, pag. 537 e ss. 

 

Conclusioni 

In particolare dall’entrata in vigore del CPI, il 
panorama giurisprudenziale si sta arricchendo 
di pronunce riguardanti la tutela della forma 
del prodotto e la coesistenza dei diversi tipi di 
tutela della forma stessa (diritto d’autore, 
marchi, modelli, concorrenza sleale). Ciò 
anche alla luce della crescente importanza 
assunta dalla forma del prodotto per le 
imprese, intesa in senso largo sino a 
comprendere anche il packaging e ritenuta 
dalle aziende sempre più quale quid pluris 

rispetto ai prodotti concorrenti, essendo, 
soprattutto per i beni di largo consumo, il 
primo elemento con cui il consumatore viene 
in contatto. 
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SPECIALE CHIMICA 
FARMACEUTICA 

 
La descrizione del brevetto nei 

brevetti farmaceutici 
 
La descrizione dell’invenzione oggetto della 
protezione brevettuale, che deve essere 
sufficientemente chiara e completa ai sensi 
dell’art. 51, comma 2 del Codice della 
Proprietà Industriale (“CPI”), costituisce 
elemento essenziale del brevetto e concorre in 
maniera determinante all’identificazione 
dell’esatto ambito della tutela brevettuale 
riconosciuta al titolare del diritto. La 
problematica della sufficienza e completezza 

della descrizione e della rilevanza della 
stessa ai fini della determinazione 

dell’ambito di tutela del diritto di privativa 

industriale assume connotati particolarmente 
complessi e peculiari in relazione alle 
invenzioni nel campo farmaceutico, campo 
che costituisce specifico oggetto del presente 
contributo. 
 
La funzione della descrizione ai sensi di 

legge 

La necessità di un’adeguata descrizione 
dell’invenzione oggetto del brevetto è 
normativamente prevista dall’art. 51, comma 
2 CPI (in precedenza art. 28, comma 2, Parte 
1 Legge Invenzioni), il quale statuisce che 
“l’invenzione deve essere descritta in modo 

sufficientemente chiaro e completo perché 

ogni persona esperta del ramo possa 

attuarla” e dall’art. 76 CPI (in precedenza art. 
59, comma 1, n.2 Legge Invenzioni), il quale, 
correlativamente, prevede che “il brevetto è 

nullo se l’invenzione non è descritta in modo 

sufficientemente chiaro e completo da 

consentire a persona esperta di attuarla”. 
La descrizione deve dunque fornire l’insieme 
dei dati necessari a consentire ad una persona 
esperta del ramo di attuare l’invenzione 
oggetto di protezione (anche successivamente 
alla scadenza della protezione stessa), mentre 
la funzione di identificazione dello specifico 

ambito della tutela richiesta, rispetto 
all’invenzione descritta, è affidata alle 
rivendicazioni; rivendicazioni e descrizione 
del brevetto sono pertanto necessariamente 
complementari e devono essere interpretate le 
une alla luce dell’altra28. 
 

La nozione ed il ruolo della persona esperta 

del ramo / tecnico medio 

La descrizione è funzionale alla comprensione 
e riproducibilità del brevetto (dopo la 
scadenza della protezione brevettuale) da 
parte di “persona esperta del ramo”, ossia da 
parte del tecnico medio del settore. 
L’individuazione dei contorni della nozione 

del tecnico medio del settore/persona 

esperta del ramo costituisce problematica 

di particolare rilevanza proprio nel settore 

farmaceutico, in relazione alle peculiarità 

dell’attività di ricerca e sperimentazione in 
detto settore. 
In sede di identificazione dell’effettiva 
estensione delle ricerche e sperimentazioni 
che possono essere richieste al “tecnico 
medio” per l’attuazione dell’invenzione altrui 
in conformità alla descrizione occorre tenere 
presente che in linea di principio il “tecnico 
medio” deve porre in essere un’attività di 
carattere essenzialmente esecutivo, non 
creativo, poiché altrimenti assurgerebbe egli 
stesso ad un ruolo inventivo; d’altra parte 
l’attività svolta da qualunque tecnico nel 
settore farmaceutico include inevitabilmente 
una componente di ricerca e di 
sperimentazione, e ciò anche in fasi 
apparentemente di carattere attuativo.  
In relazione alla descrizione dell’attività 

attuativa dell’invenzione farmaceutica da 

parte del tecnico medio, secondo la sentenza 
della Cassazione nel noto caso “cimetidina”29, 
detta attuazione da parte del tecnico medio 
deve essere possibile “senza dovere ricorrere 

a nuove ricerche, controlli o 

                                                 
28 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01.09.1997, n. 8324, in GADI 

1997, 3574; in dottrina cfr. M. Franzosi, 
L’interpretazione delle rivendicazioni, in Riv. Dir. Ind. 
2005, 2, 75. 
29 Cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.11.1990, n. 11094. 
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sperimentazioni”, ossia deve essere possibile 
quale “frutto di mera deduzione logica”.  
Nello stesso senso appaiono orientate le 
decisioni del Technical Board of Appeal dello 
European Patent Office (di seguito “EPO”), in 
particolare la decisione T 206/8330. Secondo 
l’EPO infatti “un documento non contiene 

una sufficiente descrizione d’un composto 

chimico, pur specificandone la struttura e le 

tappe del procedimento per la sua 

preparazione, se l’esperto medio non è in 

grado di dedurre né dal documento né dalle 

proprie conoscenze generali di base in qual 

modo siano accessibili i necessari prodotti di 

partenza o intermedi. Una informazione che 

si possa ottenere soltanto dopo un’ampia 

indagine non può essere considerata parte 

delle conoscenze generali di base. Di norma i 

brevetti non fanno parte delle conoscenze 

generali di base […] indipendentemente dal 

fatto che esso [brevetto] fosse recensito o 

meno dai Chemical Abstracts, i cui indici 

coprono virtualmente l’intero stato della 

tecnica, e rappresentano quindi molto più di 

quanto s’intenda per conoscenze generali di 

base dei lettori del brevetto”31. 
Dunque sia la giurisprudenza italiana, sia la 
giurisprudenza dell’EPO, risultano elaborare 
una nozione di tecnico medio/persona esperta 
del ramo che si identifica con un tecnico 
dotato di conoscenze e capacità meramente 
esecutive; si tratta dunque di un soggetto che 
non compie alcuna attività di ricerca e 
sperimentazione, che addirittura non è 
avvezzo a consultare i Chemical Abstracts, 
che pure costituiscono strumento usuale per il 
compimento anche di una ricerca chimica di 
base32. Vale la pena allora rilevare come una 
tale nozione non tenga conto del fatto che nel 
settore farmaceutico, nel quale ogni seppur 
minimo sviluppo tecnologico si attua, ad ogni 
livello, appunto tramite attività di ricerca e 

                                                 
30 Ampiamente illustrata da G. Bianchetti, Ancora sul 

brevetto farmaceutico (in particolare sulla “sufficienza 

di descrizione), in Riv. dir. industriale, 2008, I, 207. 
31 Cfr. G. Bianchetti, cit. (nostri gli inserimenti tra 
parentesi quadra; non sono riportati i grassetti 
dell’autore). 
32 Cfr. G. Bianchetti, cit. 

sperimentazione, detta attività viene 
ordinariamente svolta da ogni tecnico medio 
del settore; non ogni attività di ricerca e 
sperimentazione è in quanto tale creativa ed 
inventiva, ma anzi può mantenere quella 
connotazione esecutiva che caratterizza la 
mera attuazione di un’invenzione altrui. I 
criteri di valutazione sulla base dei quali 
verificare se l’attività abbia carattere 
esecutivo ovvero carattere creativo ed 
inventivo saranno piuttosto i costi ed i tempi 
della ricerca, nonché il “grado di certezza 

circa il conseguimento dei risultati 

propostisi”33.  
L’analisi di alcune problematiche tipiche dei 
brevetti farmaceutici può dunque essere più 
efficacemente svolta proprio sulla base del 
ruolo centrale della descrizione del brevetto e 
circa la nozione di “persona esperta del ramo” 
o tecnico medio. In via esemplificativa e 
senza pretesa di esaustività circa questa 
materia altamente complessa, possono 
esaminarsi i seguenti profili. 
 
1. Descrizione dei c.d. “intermedi”, 

riconducibili o meno alle comuni 
conoscenze generali. Un primo, evidente 
problema di completezza ed autosufficienza 
della descrizione di un brevetto farmaceutico 
si pone, in relazione a numerosi brevetti di tal 
genere, nella misura in cui gli stessi si 
riferiscono, quale passaggio necessario del 
procedimento di preparazione di un 
determinato composto chimico, a determinate 
ulteriori sostanze (“intermedi”) senza 
specificarne a loro volta in alcun modo il 
procedimento di preparazione.  

In relazione ai c.d. intermedi la 
giurisprudenza italiana si concentra 
essenzialmente sul problema della autonoma 
brevettabilità o meno degli stessi, rispetto al 
composto finale alla realizzazione del quale 

                                                 
33 Cfr. Cavani, Commento all’art. 14 R.D. 29 giugno 

1939, n. 1227 modificato dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 

338, in Nuove leggi civ. comm., 1981, pag. 748; cfr. 
inoltre Di Cataldo, L’originalità dell’invenzione, in 
Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 
1983, 46. 
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essi sono funzionali. La Cassazione è 
orientata a negare l’autonoma brevettabilità 
dell’intermedio, in quanto inidoneo a 
soddisfare un bisogno distinto rispetto a 
quello al quale risulta funzionale il 
procedimento oggetto di brevetto34. D’altra 
parte la giurisprudenza di merito, allineandosi 
all’orientamento dominante in altri Paesi, ha 
invece talora ritenuto autonomamente 
tutelabile l’intermedio come invenzione di 
prodotto, se ed in quanto “nuovo ed originale, 

specificamente nominato e descritto nella 

domanda originaria, […] avente una precisa 

utilità industriale, in quanto utile per ottenere 

i prodotti dell’invenzione”35. 
Escluse le ipotesi in cui l’intermedio sia 
ritenuto nuovo ed originale, e dunque oggetto 
di autonoma brevettazione, e riferendoci alle 
ipotesi nelle quali l’intermedio resta invece 
mera parte della descrizione di un altro 
trovato, il problema che si pone è 
essenzialmente fino a che punto sia possibile 
una forma di “incorporation by reference” nel 
testo del brevetto di altre fonti, siano esse 
costituite da altri brevetti, ovvero dalla 
comune conoscenza generale, 
ragionevolmente comprensiva dei 
procedimenti di preparazione di una serie di 
sostanze note alla “persona esperta del ramo”. 
La giurisprudenza dell’EPO appare 
contraddittoria in relazione all’ammissione o 
meno dell’inclusione nella descrizione 
dell’oggetto di un brevetto del riferimento ad 
altri brevetti, quali parte della conoscenza 
ordinaria del tecnico medio. I brevetti 
precedenti, recensiti nei Chemical Abstracts, 
sono stati infatti esclusi dalle conoscenze 
ordinarie del tecnico medio nella decisione 
dell’EPO T 206/83 (Herbicides/ICI); d’altra 
parte, nella decisione T 6/84 l’EPO ha 
espressamente ammesso il rinvio, nella 
descrizione di un brevetto, ad un antecedente 
brevetto canadese (precisando la necessità che 
si trattasse di rinvio a detto brevetto nella sua 
interezza, e non limitatamente ad alcune 
caratteristiche e parti dello stesso). Dunque la 
                                                 
34 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 01.09.1997, n. 8324. 
35 Cfr. Corte d’Appello Milano, 16.11.1993, in GADI 

1994, 3083. 

chiave di interpretazione della giurisprudenza 
dell’EPO appare risiedere, sul punto della 
ammissibilità o meno della “incorporation by 

reference” con riguardo alla descrizione 
dell’oggetto dei brevetti, nella individuazione 
più o meno ampia dell’ambito di conoscenza 
e di attività della persona esperta del 
ramo/tecnico medio, la cui conoscenza, di 
volta in volta, è ritenuta o meno estendersi 
sino a ricomprendere anche tutti i precedenti 
brevetti e relativi procedimenti di 
preparazione.  
D’altra parte vale la pena ricordare che, se 
l’orientamento dell’EPO sul punto appare 
variabile, l’orientamento della giurisprudenza 
italiana appare in generale tendente ad 
escludere ogni forma di “incorporation by 

reference” nella descrizione dell’oggetto del 
brevetto farmaceutico. Può dunque accadere 
talora che anche i consulenti tecnici, 
nell’ambito di giudizi innanzi a Tribunali 
italiani, ritengano insufficiente ed incompleta 
la descrizione di un brevetto che si fondi sul 
rinvio ad altro antecedente brevetto, e, a 
maggior ragione, sul rinvio ad altra 
precedente documentazione.  
 
2. Brevettabilità delle formule chimiche 

generali, comprensive di un’intera classe di 

composti chimici, e riconducibilità o meno 

all’ambito di protezione del relativo 

brevetto di singoli composti ottenuti per 

selezione riconducibili alla formula 

generale. Detta questione è sorta innanzitutto 
nel famoso caso della cimetidina, che ha 
dato luogo a numerose pronunce di merito e 
di legittimità (a cominciare da Cass. Civ., sez. 
I, 16.11.1990, n. 11094); in tale caso un 
composto, appunto la cimetidina, inventato 
per selezione e riconducibile alla formula 
chimica generale brevettata, fu ritenuto dalla 
Cassazione frutto di ricerche ulteriori dotate 
di altezza inventiva. La Cassazione ritenne 
dunque che la cimetidina non fosse 
ricompresa nella descrizione della originaria 
invenzione della formula chimica generale, 
sulla base della quale un tecnico medio non 
sarebbe stato in grado di sintetizzarla, essendo 
necessaria a tal fine una ulteriore attività di 
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ricerca e sperimentazione tale da configurare 
ulteriore attività inventiva. La Cassazione 
stessa ritenne altresì che detta originaria 
insufficienza della descrizione 
dell’invenzione consistente nella formula 
chimica generale, tale da non comprendere la 
cimetidina, non potesse essere sanata dal 
tentativo, compiuto dalla società titolare del 
brevetto, di modificare a posteriori la 
domanda di brevetto ai sensi dell’art. 26 della 
Legge Invenzioni (che consente correzioni ed 
integrazioni della descrizione della domanda 
di brevetto). In relazione a detta fattispecie la 
Corte di Cassazione precisò dunque il 
principio secondo il quale “la descrizione di 

un brevetto deve fornire una definizione del 

contenuto dell’invenzione provvista di tutte le 

indicazioni, necessarie per mettere in pratica 

l’invenzione con riferimento al suo scopo ed 

alla sua attitudine ad avere un’applicazione 

industriale, e sufficienti ad un esperto per 

attuare l’invenzione, senza dovere ricorrere a 

nuove ricerche, controlli o sperimentazioni. 

Poiché, in applicazione di tali principi, nella 

descrizione del brevetto chimico deve essere 

specificata non solo la formulazione di una 

struttura molecolare ma, anche, il prodotto 

industriale ottenibile mediante l’impiego 

della sostanza, in relazione alle sue proprietà, 

deve negarsi che sia sufficientemente 

descritto un composto ricompreso in una 

formula generale, quando questo non possa 

considerarsi frutto di mera deduzione logica, 

possibile per qualsiasi operatore del ramo, 

ma il risultato di ulteriori faticose ricerche e 

sperimentazioni”36.  

Successivamente analoga controversa 
questione si è sviluppata in relazione al caso 

Carbadox, innanzi al Tribunale di Firenze 

                                                 
36 Il caso in questione fu peraltro estremamente 
controverso, tanto che, anche successivamente alla 
citata pronuncia della Corte di Cassazione, le Corti di 
merito ammisero talora la legittimità ed efficacia della 
successiva modifica della domanda di brevetto ex art. 
26 Legge Invenzioni e la riconducibilità della 
cimetidina alla copertura brevettuale di cui 
all’originario brevetto per la formula chimica generale 
(cfr. Corte d’Appello Milano, 16.11.1993, in GADI 
1994, 3083). 

prima, alla Corte d’Appello di Firenze poi, la 
quale, con sentenza del 29.10.2001 è giunta 
addirittura a richiedere l’immediatezza 
dell’individuabilità, sulla base della 
descrizione contenuta nel brevetto, del trovato 
destinato a ricevere attuazione industriale; ciò 
espressamente negando qualsivoglia rilevanza 
alla prassi, comune nei brevetti farmaceutici, 
di brevettazione di numerose sostanze, solo 
pochissime delle quali risulteranno poi 
effettivamente suscettibili di attuazione 
industriale. La citata sentenza non appare del 
resto neppure tenere conto dell’esistenza, nel 
settore farmaceutico, di una diffusa prassi di 
costante ricerca e sperimentazione, che si 
concreta anche nell’attuazione di brevetti già 
esistenti, e non necessariamente in ulteriore 
attività inventiva. Anche qui, dunque, si 
rileva, come già sopra anticipato, una 
riduzione ai minimi termini dell’attività del 
tecnico medio, anche in contrasto con la 
prassi del settore37 . 
 
3. Limitazione o meno della protezione 

brevettuale in relazione all’uso oggetto di 

rivendicazione. L’ampiezza della descrizione 
del brevetto farmaceutico incide in misura 
significativa anche sulla valutazione se 
l’oggetto della protezione brevettuale debba 
intendersi limitato ad uno specifico uso della 
sostanza brevettata, oggetto di descrizione e 
di rivendicazione nel brevetto medesimo, 
ovvero, al contrario, possa estendersi a tutti i 
possibili usi del composto tutelato, anche 
nell’ipotesi in cui detti usi emergano solo in 
                                                 
37 Cfr. Corte d’Appello Firenze, 29.10.2001, in Il 

diritto industriale, n. 2/2002; detta sentenza, 
richiamando la nota Cassazione n. 11094/1990, ha 
rilevato quanto segue: “il ctu ha affermato che nel 

brevetto in esame il Carbadox non è immediatamente 

identificabile come il prodotto che poi sarà 

ulteriormente sviluppato fino ad arrivare in 

produzione. Da ciò consegue che la descrizione del 

brevetto in questione, per accertamento del ctu, non è 

tale da consentire ad un esperto del settore, dotato di 

tecnica media, di attuare l’invenzione, senza ulteriori 

ricerche e sperimentazioni, essendo, al contrario, 

necessarie, per l’individuazione del Carbadox, e per 

l’attuazione della relativa invenzione, ulteriori 

sviluppi, che presuppongono, appunto, ulteriori 

ricerche e sperimentazioni”.  
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un momento successivo a quello della 
brevettazione.  

La giurisprudenza della Suprema Corte 
sottolinea l’importanza della funzione 
assegnata alla sostanza brevettata nell’ambito 
del brevetto stesso; infatti “l’invenzione 

chimica non va individuata nella semplice 

formulazione di una struttura molecolare, 

bensì nella struttura in quanto rivolta ad una 

certa funzione in virtù delle proprietà 

possedute dal composto”38. Si ritiene di poter 
sottolineare che detto orientamento 
giurisprudenziale vada nella direzione di 
evidenziare l’importanza della descrizione del 
brevetto: la descrizione viene infatti a 
delimitare con precisione l’oggetto del 
brevetto, delineando i contorni della scoperta 
effettivamente posta in essere dal 
depositante39. Nello stesso senso si pone 
anche la giurisprudenza, già sopra citata, che 
delimita rigorosamente, in relazione ai 
brevetti relativi alle formule chimiche 
generali, la possibilità di avvalersi della 
facoltà prevista dall’art. 26 Legge Invenzioni, 
ossia della possibilità di correggere ed 
integrare la descrizione e le rivendicazioni del 
brevetto originario, ma esclusivamente purché 
non si esorbiti oltre il contenuto della 
domanda iniziale40. Dunque sia la 
giurisprudenza, sia la dottrina appaiono 
orientate in via prevalente nella direzione di 
una precisa definizione dell’ambito 
dell’invenzione farmaceutica brevettata, 
rispetto alla quale la descrizione svolge un 
ruolo essenziale nel delimitare l’ambito della 
protezione. 
 

                                                 
38 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06.03.1995, n. 2575, la quale 
richiama anche Cass. Civ., 11094/1990. 
39 Sul punto si veda anche Marsico, Brevetto di 

prodotto chimico-farmaceutico, protezione assoluta, 

formule generali e sufficienza di descrizione, in Riv. 

Dir. Ind. 1990, I, 282.  
40 Cfr. in giurisprudenza Cass. Civ. 2618/1990; Corte 
d’Appello Milano, 16.11.1993, in GADI 1994, 3083; in 
dottrina, Corletto, Brevetti chimici di formula generale 

ed invenzioni di selezione, in Giur. Comm. 1992, II, 
pag. 771. 

Alla luce di tutto quanto precede il ruolo 
determinante della descrizione del brevetto e 
l’interpretazione giurisprudenziale restrittiva 
della nozione di “persona esperta del ramo” 
concorrono a delimitare formalmente 
l’oggetto della protezione brevettuale; di fatto 
detti limiti risultano in concreto meno rigorosi 
perché talora inapplicabili in rapporto ad una 
prassi del settore farmaceutico della quale i 
citati orientamenti giurisprudenziali non 
paiono tenere pienamente conto. 
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Le lettere di intenti: dalla lezione tenutasi 

presso il MIP – Politecnico di Milano, al 

corso di alta formazione “Drafting 

International Contracts” diretto dall’avv. 

Renzo Maria Morresi e dall’opera “La 

redazione dei contratti internazionali – A 

partire dall’analisi delle clausole” (M. 

Fontaine – F. De Ly, testo italiano a cura di 

R.M. Morresi - Giuffrè, 2008), pagg. 1-77 

 

Nell’ambito delle negoziazioni di contratti 
internazionali, soprattutto quando si tratta di 
operazioni ampie e complesse, i negoziatori 
sentono spesso la necessità di mettere a punto 
documenti pre-contrattuali, ovvero di 
organizzare il negoziato dal punto di vista 
procedurale (fissando una sorta di “road 

map”) in particolare con riferimento alla 
fissazione della tempistica delle diverse fasi.  
 
Tali documenti vengono nella pratica 
individuati con diverse denominazioni: si 
parla generalmente di “lettera d’intenti” o 
memorandum of understanding, benché 
vengano utilizzate anche altre espressioni, 
quali, ad esempio, protocollo d’intesa, letter 

of understanding, agreements in principle, 
con il frequente utilizzo nella prassi di 
abbreviazioni quali LOI (lettera d’intenti), 
MoU (memorandum of understanding) 
oppure LoU (letter of understanding).  
 
L’aspetto più critico di questi documenti è la 
qualificazione della loro portata giuridica, 
spesso incerta; detta incertezza appare dovuta 
da un canto al mancato esame del fenomeno 
da parte di molti sistemi giuridici e, d’altro 
canto, al fatto che spesso le parti mirano a far 
accettare un documento che le vincoli il meno 
possibile ma che, al tempo stesso, possa 
essere letto come vincolante per la 
controparte.  
 
Anche nel nostro ordinamento, solo 
recentemente, dottrina e giurisprudenza hanno 
cominciato ad analizzare le lettere di intenti, 
con particolare riguardo alle trattative pre-

contrattuali1 ed alla teoria della formazione 
del contratto, che ricordiamo, non presenta 
nei vari ordinamenti giuridici lo stesso livello 
di sviluppo, né le stesse soluzioni.  
 

Le lettere di intenti potranno pertanto essere 
inquadrate diversamente a seconda 
dell’ordinamento giuridico di riferimento. Nei 
Paesi di common law, ad esempio, vige il 
principio c.d. freedom to contract secondo il 
quale fino a che il contratto non è concluso, le 
parti non sono vincolate.  
Diversamente nei Paesi di civil law questo 
principio risulta soggetto ad alcune 
limitazioni: ad esempio, l’interruzione delle 
trattative, in particolari circostanze contrarie 
al c.d. principio di buona fede2 può 
comportare la responsabilità del soggetto a 
cui è imputabile l’interruzione stessa; ciò sia 
in ordinamenti nei quali l’obbligo di 
negoziare in buona fede è espressamente 
previsto da una specifica disposizione di 
diritto positivo, come accade 
nell’ordinamento italiano3, sia in ordinamenti 
nei quali detta espressa previsione non 
sussiste. Si sottolinea, infatti, che, in linea 
generale, tutti i Paesi di civil law hanno in 
comune il principio della responsabilità pre-

contrattuale, principio che invece i Paesi di 
common law sono molto più restii a 
riconoscere, prevalendo il principio di piena 
libertà d’azione che consente l’interruzione 
delle trattative in qualsiasi momento e ad 

                                                 
1 La giurisprudenza italiana in materia resta ancora 
piuttosto scarsa, tuttavia, per una definizione di “lettera 
d’intenti” si veda, fra le altre, Cass. civ. 14 maggio 
1998, n. 4853. Più in generale, il tema della portata 
giuridica degli accordi pre-contrattuali viene 
inquadrato e trattato dalla giurisprudenza italiana 
nell’ambito della cosiddetta “minuta di contratto” o 
“puntuazione d’intesa”. Al riguardo, in via 
esemplificativa, cfr. Cass. Civ., 14 luglio 2006, n. 1618 
e Cass. Civ., 2 febbraio 2009, n. 2561. 
2 Il fondamento di questa responsabilità (c.d. culpa in 

contrahendo) è di natura extracontrattuale in Paesi 
quali la Francia, il Belgio e l’Italia. 
3 Art. 1337 codice civile - Trattative e responsabilità 
precontrattuale “Le parti, nello svolgimento delle 

trattative e nella formazione del contratto, devono 

comportarsi secondo buona fede”.  
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nutum4. Si ricorda, ad esempio, che il diritto 
inglese non contempla una teoria generale 
della responsabilità pre-contrattuale fondata 
sul fatto illecito. 

 
Spesso l’obbligo di negoziare in buona fede 

è inserito espressamente dai redattori nelle 
lettere di intenti; detto obbligo comporta in 
generale per le parti: (i) l’astensione da ogni 
proposta manifestamente inaccettabile che 
potrebbe provocare il fallimento delle 
trattative e (ii) il dovere di informare 
correttamente la controparte circa gli elementi 
di valutazione pertinenti. Tuttavia, i redattori 
dovrebbero precisare quale sia in concreto il 
contenuto di tale obbligo, i criteri di 
valutazione della violazione delle 
obbligazioni in esso contenute e le azioni in 
caso di inadempimento doloso o colposo; ciò 
in quanto i criteri di valutazione della 
responsabilità per inadempimento contrattuale 
non sono facili da individuare e potrebbero 
variare a seconda della legge applicabile. 
 
In caso di violazione dell’obbligo di 
negoziare in buona fede il rimedio più 
adeguato consisterà nella richiesta di 

risarcimento dei danni; ciò anche 
nell’ambito di quei sistemi giuridici che 
conoscono l’istituto dell’esecuzione in forma 
specifica (che consisterebbe nel caso di specie 
nella possibilità per la parte lesa di rivolgersi 
ad un arbitro o ad un giudice per ottenere che 
la controparte fosse costretta a riprendere il 
negoziato e, quindi, a concludere gli accordi 
che avrebbero dovuto essere negoziati), 
istituto che tuttavia in relazione alla 
violazione dell’obbligo di negoziare in buona 
fede appare concepibile soltanto in via 
teorica. 
 
Nell’ipotesi di cui sopra di risarcimento dei 
danni sorge il problema della quantificazione 

del risarcimento dovuto, che potrebbe far 
riferimento (i) al solo pregiudizio risultante 
dal costo dei negoziati falliti ovvero (ii) 
                                                 
4 Anche in tali sistemi giuridici tuttavia la situazione si 
sta evolvendo nel senso di attribuire una maggior 
responsabilità ai negoziatori delle parti. 

estendersi a considerare la perdita del profitto 
che sarebbe risultato dal contratto non 
concluso. Tale problema potrebbe venir 
risolto con l’inserimento, nella lettera 
d’intenti, di una clausola che determini 
l’importo e/o l’oggetto del risarcimento, 
ovvero che escluda ogni genere di 
risarcimento o indennizzo. In difetto di 
pattuizione contrattuale le soluzioni a cui 
giungono i vari ordinamenti sono diverse ed 
incerte.  
 

Nel nostro ordinamento, la culpa in 

contrahendo viene in linea di principio 
sanzionata attraverso il risarcimento della 

lesione dell’interesse negativo che 
essenzialmente copre il costo del negoziato, 
ossia il tempo perso, le spese di spostamento e 
di soggiorno, gli studi preliminari, ecc.. La 
lesione dell’interesse negativo può tuttavia 
estendersi anche ad altri elementi5. Il 
risarcimento dovuto in caso d’interruzione 
definitiva e colpevole delle trattative 
riconducibile all’assunzione dell’obbligo 
contrattuale di negoziare in buona fede 
dovrebbe quindi corrispondere al risarcimento 
da lesione dell’interesse negativo. 
Diversamente, il risarcimento della lesione 
dell’interesse positivo (mancato guadagno che 
sarebbe derivato dal contratto non concluso), 
potrà essere previsto qualora si versi già in 
una fase molto avanzata dei negoziati, in 
situazioni tali da potersi considerare il 
contratto come oramai già concluso, con la 

                                                 
5 Ad esempio all’eventuale pregiudizio alla reputazione 
commerciale risultante dalle circostanze nell’ambito 
delle quali il negoziato è stato definitivamente 
interrotto, al pregiudizio risultante dall’impossibilità di 
dare esecuzione agli impegni assunti, in buona fede, 
con un terzo sulla base della speranza ragionevolmente 
fondata sulla base di quanto previsto dalla lettera 
d’intenti. 
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possibilità per il giudice di completare le 
ultime pattuizioni di dettaglio. 
 
In ogni caso, le lettere di intenti possono 
contenere anche accordi di natura 

contrattuale ancorché preliminari al 
perfezionamento del contratto centrale voluto 
dai contraenti, tra i quali i più comuni sono: 
(i) l’obbligo di esclusiva, (ii) l’obbligo di 
riservatezza, (iii) la scelta della legge 
applicabile e del foro competente. 
 
Per poter individuare se una clausola 
contenuta in una lettera di intenti sia un vero e 
proprio accordo contrattuale è importante 
ricercare la volontà delle parti ed ogni 
valutazione in merito all’esistenza di una tale 
volontà, è questione d’interpretazione.  
 
Al fine di redigere una lettera di intenti che 
non presenti problemi di interpretazione, si 
consiglia di prevedere, fin dall’inizio del 
negoziato, che i vari documenti pre-
contrattuali, che verranno successivamente 
redatti, vincoleranno le parti solo se e nella 
misura in cui ciò venga espressamente 
stabilito nei documenti stessi; in particolare se 
non si desidera contrarre alcun vincolo, ma 
ciò non ostante si intenda sottoscrivere un 
documento che dia atto dei risultati del 
negoziato, è preferibile ricorrere a formule 
quali l’espressione inglese “subject to 

contract”. Diversamente nel caso in cui le 
parti intendano assumere veri e propri 
obblighi di natura contrattuale è opportuno 
precisarlo chiaramente. 
 
 
 

 
 
Dal 1° maggio 2009 riduzione del 40% delle 

tasse per la registrazione del marchio 

comunitario. La Commissione europea ha 

deciso di ridurre le tasse dovute all’Ufficio 

per l’armonizzazione nel mercato interno 

(UAMI), con sede ad Alicante (Spagna) e di 

semplificare la procedura di registrazione 

del marchio comunitario. 

 
Dal 1° maggio 2009 proteggere i marchi in 
Europa è divenuto più semplice e meno 
costoso. È stata infatti azzerata la tassa di 
registrazione per i marchi comunitari, 
rimanendo a carico del richiedente la sola 
tassa per il deposito della domanda. 
 
Ciò comporta una riduzione del 40% per la 
registrazione di un marchio comunitario 
(passando così la tassa di registrazione da € 
1.750 a € 1.050) ed una riduzione del 44% 
(da € 1.600 a € 900) nel caso di richieste di 
registrazione effettuate on line. 

 
Inoltre, la procedura per ottenere la 
registrazione di un marchio comunitario è 
stata semplificata grazie alla forte 
incentivazione dell’uso degli strumenti on line 
che ha permesso di ridurre i tempi medi 
necessari per la registrazione di un marchio 
quasi del 50%, abbassando così il tempo 
necessario a circa otto mesi.  
 
La consistente riduzione delle tasse è stata 
possibile grazie all’elevato numero di 
registrazioni effettuate dall’UAMI (organo 
autofinanziato) che dal 1996 (anno di inizio 
dell’attività) ha registrato oltre 500.000 
marchi per conto di imprese di tutto il mondo.  
 
Come ha rilevato il presidente dell’UAMI, 
Wubbo de Boer, in occasione della 
comunicazione di detta riduzione: “Per una 

piccola impresa, proteggere il proprio 

marchio a livello comunitario significa 

tutelare il diritto dei propri beni e servizi di 

accedere gratuitamente, in futuro, al mercato 

unico europeo. Per le imprese più grandi si 

tratta di uno strumento essenziale per operare 

sui mercati internazionali”. 

Maggiori informazioni sulla registrazione dei 
marchi comunitari sono disponibili sul sito 
dell’UAMI: http://oami.europa.eu
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Le recenti modifiche al Codice di Commercio: 

termini di pagamento e obbligo di forma scritta 

per il contratto tra fornitori e distributori. 

 

Le leggi n°2008-3 del 3 gennaio 2008 e 
n°2008-776 del 4 agosto 2008, 
rispettivamente “Legge per lo sviluppo della 

concorrenza al servizio dei consumatori” e 
“Legge sulla Modernizzazione 

dell’Economia”, hanno modificato in modo 
sostanziale alcune norme del Codice di 
Commercio francese, in particolare gli articoli 
L441-6 e L441-7 contenuti nel Capitolo I 
(“Della trasparenza”) e l’articolo L442-6 
contenuto nel Capitolo II (“Delle pratiche 

restrittive di concorrenza”) del Titolo IV, 
Libro IV, e relativi alle condizioni generali di 
vendita, ai termini di pagamento, nonché allo 
specifico contratto fra fornitori e distributori. 
Trattandosi di “lois de police”, ossia di leggi 
di applicazione necessaria le cui disposizioni 
hanno carattere imperativo ed inderogabile, il 
giudice francese potrà applicare tali norme 
anche nei confronti di soggetti stranieri, 
nell’ambito di rapporti contrattuali che 
presentino elementi di internazionalità e che 
siano eventualmente regolati da una legge 
straniera, qualora uno dei contraenti sia 
residente ovvero abbia la propria sede in 
Francia. Da quanto precede discende la 
particolare rilevanza anche per i contraenti 
italiani delle nuove norme, che potranno 
costituire oggetto nella presente newsletter di 
un successivo contributo più approfondito.   

 
Si anticipa in ogni caso che, fra le novità più 
importanti della riforma, il novellato articolo 
L441-6, che si applica ai contratti conclusi a 
partire dal 1° gennaio 2009, introduce una 
riduzione significativa dei termini di 
pagamento nelle transazioni commerciali. 
Dopo aver ricordato che salvo disposizione 
contraria, il termine di pagamento nelle 
transazioni commerciali è fissato nel 30° 
giorno dalla data di ricevimento della merce o 
dalla data di esecuzione della prestazione, 
detta norma precisa ora che, in ogni caso, il 
diverso termine pattuito tra le parti non può 
superare 45 giorni dalla fine del mese di 
fatturazione oppure 60 giorni dalla data di 
emissione della fattura. In caso di ritardo del 
pagamento, le penalità dovute sono 
notevolmente rafforzate ed apposite sanzioni 
sono inoltre previste in caso di mancata 
osservanza di tali disposizioni. Altra novità di 
non minore rilevanza si riscontra all’articolo 
L441-7 che esige la forma scritta per i 
contratti conclusi fra fornitori e distributori. 
La convenzione scritta deve contenere 
determinati requisiti e nel caso in cui 
l’impresa non sia in grado di giustificare la 
mancata sottoscrizione della convenzione, lo 
stesso articolo L441-7 stabilisce una sanzione 
pecuniaria di 75.000 euro per le persone 
fisiche e di 375.000 euro per le persone 
giuridiche.  
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