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8 AGOSTO 1997

ESTENSORE: SCHISANO

PARTI: M. CIRINO POMICINO S.P.A.
GEREDIL S.AS. ET AL.

Concorrenza sleale
Utilizzazione segni distintivi
altrui ¢ Diffusione tramite
Internet ¢ Illiceita e Sussiste

Costituisce atto di concorrenza
sleale l'uso di segni distintivi di
altra azienda all’interno di mes-
saggi promozionali in quanto
idoneo a ingenerare nella clien-
tela confusione sulla effettiva
provenienza dei prodotti e sull’i-
dentita personale dellimprendi-
tore. Se poi la diffusione del
messaggio ¢ realizzata attraver-
so un sistema telematico com-
plesso e capillarmente diffuso
nel mondo quale Internet l'ido-
neita allo sviamento della clien-
tela risulta ancora pii evidente.

Concorrenza sleale
Concorso di terzi non
imprenditori ¢
Responsabilita aquiliana e
Titolare di un «sito »
Internet « Obbligo di
verificare la liceita,
correttezza e veridicita dei
messaggi trasmessi ¢
Sussiste

Il proprietario di un canale di
comunicazione destinato a un
pubblico di lettori — al quale
va equiparato quale organo di
stampa un «sito » Internet —
ha Uobbligo di vigilare sul com-
pimento di atti di concorrenza
sleale eventualmente perpetraii
attraverso la pubblicazione di
messaggi pubblicitari di cui de-
ve verifiare la natura palese,
veritiera e corretta, concorren-
do, in difetto, e a titolo di re-
sponsabilita aquiliana nell’ille-
cito di concorrenza sleale.

Concorrenza sleale o
Appropriazione di pregi e
diffusione di notizie
riservate ¢ A mezzo di
Internet ¢ Rimedio
Chiusura del «sito »

Nel caso di atti di concorrenza
sleale realizzati mediante ap-
propriazione di pregi e diffusio-
ne di notizie riservate attraver-
so la rete Internet appare rime-
dio idoneo l’ordine di chiusura
dei « siti ».

on ricorso depositato il 4 luglio 1997, la « Mario Cirino Pomicino
S.p-a.» ha invocato, in via d’urgenza, nei confronti della s.a.s.
GE.R.EDIL., della s.r.l. Easy Computer & Software e della

s.r.l. K.J.W.S., tutela inibitoria avverso I’ulteriore diffusione, sulla rete

*

Per i vari precedenti in materia di
siti Internet v. retro p. 962 la nota di
L. Licuori, Osservazioni in tema di tute-
la dei segni distintivi su Internet.

Va aggiunto che discutibile appare — ma
si tratta di un obiter dictum non essenziale
ai fini dell’accertamento della responsabili-
ta — l’equiparazione dei «siti » Internet ad
organi di stampa. L’art. 1 della legge 8 feb-
braio 1948, n. 47 contiene una definizione
inequivoca e tassativa di «stampa» («ri-
produzioni tipografiche o comunque otte-
nute con mezzi meccanici o fisico-chimici,
in qualsiasi modo destinate alla pubblica-
zione ») la quale non & in alcun modo esten-
dibile alle comunicazioni telematiche, come

del resto nessuno si & sognato di estenderla
al cinematografo o alla televisione. Il punto
necessitera di essere ulteriormente svilup-
pato, anche per contrastare pericolose ten-
denze espansive di controllo amministrati-
vo-burocratico sulle nuove forme di comu-
nicazione. E sufficiente immaginare gli ef-
fetti dirompenti che avrebbe la pretesa —
da taluni agitata — di imporre a tutti i «si-
ti» Internet un direttore responsabile ai
sensi dell’art. 3 della legge 47/1948. Si rin-
via pertanto allo scritto « La pretesa esten-
sione alla telematica del regime della stam-
pa: note critiche » che verra pubblicato sul
n. 1/98 di questa Rivista.
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telematica « Internet », di messaggi implicanti 1’utilizzazione dei segni di-
stintivi riservati alla societa ricorrente e I’imitazione servile delle sue ini-
ziative imprenditoriali.

Nel costituirsi all’'udienza di comparizione, la s.r.l. Easy Computer &
Software e la s.r.l. K.J.W.S. hanno eccepito totale estraneita ai fatti di
causa e dedotto, pertanto, difetto di legittimazione passiva; la s.a.s.
GE.R.EDIL. ha chiesto il rigetto della domanda, per infondatezza dei
suoi presupposti.

Il ricorso € fondato e, pertanto, va integralmente accolto.

Va preliminarmente evidenziata 1’opportunita di differenziare le posi-
zioni delle parti resistenti che cooperano nell’illecito concorrenziale, in
quanto, come si vedra, diversi sono i titoli di responsabilita imputabile
alla s.a.s. GE.R.EDIL. da una parte, e alla s.r.l. Easy Computer & Soft-
ware e alla s.r.l. K.J.W.S. dall’altra.

Giova, inoltre, premettere che il carattere di sommarieta, connaturato
alla cognizione del giudice della cautela, implica un giudizio di mera vero-
simiglianza in ordine alla sussistenza del diritto che, in via d’urgenza, e
fatto valere dal ricorrente. Nel presente giudizio, i fatti posti a fonda-
mento della pretesa azionata appaiono, allo stato, provati in maniera ade-
guata e comunque funzionale alla declaratoria di sussistenza del fumus
boni juris.

In primo luogo, la dedotta risoluzione del rapporto di agenzia tra Mario
Cirino Pomicino S.p.A. e GE.R.EDIL. s.a.s., con conseguente sopravve-
nuta carenza di legittimazione — da parte di quest’ultima — in ordine a
ogni successiva attivita promozionale dei chiusini marchiati « MCP », &
adeguatamente provata dalla documentazione in atti (v. raccomandata
del 15 maggio 1997), e comunque non contestata da parte resistente.

A partire da quella data, la s.a.s. GE.R.EDIL. non era piu autorizzata
a svolgere attivita promozionale alcuna per conto della Mario Cirino Po-
micino S.p.A. Essa ha, invece, utilizzato due siti « Internet » (denominati,
rispettivamente « GE.R.EDIL. » ¢ « Mario Cirino Pomicino »), per diffon-
dere messaggi promozionali dei quali dichiarava di essere « Agente gene-
rale per I'Italia nel settore dei chiusini in ghisa feroidale », riproduceva
la lista clienti della M.C.P. S.p.A., indicandola come propria, utilizzava
la sigla « MCP » — segno distintivo della ricorrente — e riproduceva foto-
grafie tratte dal catalogo della Mario Cirino Pomicino.

Tanto risulta dedotto e provato da parte ricorrente, che allega la ripro-
duzione in stampa delle ricerche sul sistema « Internet », ove, ancora alla
data del 1° agosto 1997, I’utente puo leggere i messaggi promozionali in
contestazione.

A riprova dell’attendibilita di tale documentazione vi € la dichiarazione
ammissoria di parte resistente, che testualmente afferma «...la diffusione
della pagina Internet recante i segni distintivi della M.C.P. S.p.a. & stata
mantenuta solo per pochi giorni dopo I'interruzione del rapporto », salvo
poi negare qualsiasi carattere di illiceita alle condotte cosi poste in essere.

Eppero, della eccepita legittimita di tali atti nessun riscontro probato-
rio viene fornito da parte resistente.

Deve, invece, ritenersi che: la diffusione di un messaggio promozionale
(contraddistinto dalla sigla « MCP », ovvero allocato in un sito « Internet »
intitolato « Mario Cirino Pomicino ») € sicuramente atto di concorrenza
sleale, poiché 1’uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda puo
ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei pro-
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dotti e sulla identita personale, dell’imprenditore (se, poi, la diffusione del
messaggio € realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capil-
larmente diffuso nel mondo, quale € oggi « Internet », I’idoneita allo svia-
mento della clientela risulta ancora piu evidente); ’attribuzione ai propri
prodotti di qualita appartenenti, invece, in via esclusiva, ai prodotti della
societa ricorrente, integra a sua volta atto di concorrenza sleale censura-
bile ai sensi dell’art. 2598, n. 2) cod. civ. (c.d. appropriazione di pregi); la
presentazione, come proprio, di un catalogo di fotografie, appartenenti,
in realta, alla Mario Cirino Pomicino S.p.A., &, ancora, atto di concor-
renza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3) cod. civ. (in questo senso, per
un caso analogo, v. Trib. Milano 21 luglio 1994): la diffusione di notizie
riservate, concernenti I’organizzazione e i metodi di produzione dell’im-
presa concorrente, ¢, allo stesso modo sanzionabile ai sensi dell’art.
2598, n. 3) cod. civ.

Quanto alla invocata, concorrente responsabilita della Easy Computer
& Software e della K.J.W.S., va premesso che & documentalmente pro-
vata (e neppure contestata da controparte) la titolarita in capo alle resi-
stenti dei domain names rispettivamente contrassegnati dalla sigla « ri-
mini.com » e « queen.it ». Tali societa hanno curato I’apportamento e la
diffusione dei messaggi immessi in rete per conto della GE.R.EDIL.: in
particolare, la Easy Computer & Software ha convenzionalmente pat-
tuito con la GE.R.EDIL. un servizio per la creazione e la pubblicazione
di pagine pubblicitarie sulla rete « Internet » (v. scrittura privata del 14
aprile 1997, agli atti).

La K.J.W.S. s.r.l. &, invece, esclusiva titolare del « dominio » (contras-
segnato « queen.it»), del quale cura la manutenzione tecnica, laddove la
gestione dei servizi telematici con collocazione dei motori di ricerca, crea-
zione e albergazione delle pagine « HTML », ospitate nel domain name di
sua proprieta é affidato a una terza societa (la « Pound & Star s.r.l. »),
che ha direttamente negoziato con la GE.R.EDIL. le condizioni per 'ac-
cesso ai siti telematici di rete.

Orbene, I’art. 2598, n. 3, cod. civ. prevede espressamente che 1’atto di
concorrenza sleale puo essere compiuto anche «indirettamente ». La pro-
blematica del coinvolgimento di terzi non imprenditori nell’atto di concor-
renza sleale € al centro di un dibattito dottrinario e giurisprudenziale in-
tenso ed estremamente tormentato.

Secondo una parte della giurisprudenza, chi coopera all’atto di con-
correnza sleale risponde in solido con I'imprenditore in virta del pre-
cetto di cui all’art. 2598 cod. civ., e non secondo la disciplina generale
dell’illecito civile, con la conseguenza che le sanzioni tipiche della disci-
plina della concorrenza sleale saranno applicabili nei confronti dell’au-
tore materiale non imprenditore, indipendentemente dal ricorrere dell’e-
lemento psicologico del dolo o della colpa (v. ex multis cass. 16 aprile
1983, n. 2634).

La tesi pit convincente resta, peraltro, quella che ancora la correspon-
sabilita dell’extraneus alla sussistenza dei requisiti soggettivi dell’illecito
aquiliano: il collegamento tra concorrente sleale e terzo puo essere della
piu diversa natura (preposizione institoria, lavoro subordinato, con-
tratto), purché il terzo operi con dolo o colpa a vantaggio dell’uno e a
danno dell’altro imprenditore (per la riconducibilita del concorso nell’il-
lecito concorrenziale al genus della responsabilita aquiliana, v. Cass.,

S.U., 15 marzo 1985, n. 2018; Cass. 18 novembre 1991, n. 13623).
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Cio posto, € necessario verificare se nella condotta della Easy Computer
& Software e della K.J.W.S. siano ravvisabili gli estremi di una compar-
tecipazione colpevole agli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla
GE.R.EDIL. e se, in particolare, la disponibilita e gestione di un domain
name nell’ambito della rete « Internet » implichi delle precise responsabi-
lita a carico dei titolari.

Orbene, le societa resistenti hanno, nel caso di specie, autorizzato, con-
sentito, comunque agevolato la diffusione dei messaggi pubblicitari com-
missionati dalla GE.R.EDIL.

Secondo consolidata giurisprudenza, il proprietario di un canale di co-
municazione destinato a un pubblico di lettori (e certamente, oggi, la rete
«Internet », quale «sistema internazionale di interrelazione tra piccole e
grandi reti telematiche » € equiparabile a un organo di stampa: v., in que-
sto senso, Trib. Napoli, ufficio stampa, 18 marzo 1997) ha obblighi precisi
di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente
perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari.

Si €, in particolare, statuito che il proprietario dell’organo di comuni-
cazione é corresponsabile con I'imprenditore, autore dell’illecito concor-
renziale, allorquando «il contenuto della pubblicazione integri oggettiva-
mente gli estremi della concorrenza sleale » (Trib. Milano (decr.), 29
aprile 1976).

Grava, infatti, sull’editore un obbligo di diligente verifica circa la «le-
gittima titolarita del segno distintivo da parte dell’inserzionista » (Trib.
Milano 31 gennaio 1980), nonché di « controllo preventivo in ordine al
contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicita sia pa-
lese, veritiera e corretta » (Trib. Napoli (ord.), 15 giugno 1994).

Nel caso di specie, il difetto di diligenza da parte delle due societa resi-
stenti integra I’elemento soggettivo della colpa, presupposto ineludibile,
per quanto sopra detto, ai fini della configurabilita di un concorso
dell’extraneus nell’illecito concorrenziale dell’imprenditore. La carenza
di vigilanza €, nel nostro caso, tanto piu censurabile in considerazione del-
I’eccezionale diffusione dello strumento di comunicazione utilizzato (le
moderne tecniche telematiche on line sulla rete « Internet »), che impo-
neva al diligente professionista una piu intensa attivita di controllo.

P.Q.M. — In accoglimento del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. pro-
posto dalla « Mario Cirino Pomicino S.p.A. » nei confronti della s.a.s.
GE.R.EDIL, della s.r.l. Easy Computer & Software nonché della s.r.1.
K.J.W.S., inibisce alle predette societa la diffusione sulla rete « Inter-
net » dei messaggi promozionali di cui in narrativa, relativi alla utilizza-
zione dei segni distintivi della societa ricorrente; ordina alle stesse societa
la chiusura dei siti e degli indirizzi « Internet » utilizzati per la diffusione
dei suddetti messaggi promozionali; fissa il termine di giorni trenta per
I’inizio del giudizio di merito.

973




