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PARTE |

1) Il rapporto fra giudici e consulenti P.I.

Il discorso va affrontato su due fronti, 'uno dirattere sostanziale e l'altro operativo-
pratico.

A) Sul piano sostanziale voglio prima ricordare westenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (n. 9522/963he pud aiutare a capire qualche piccolo mistette
cause brevettali in cui si fa ricorso alla consaéetecnica d'ufficio (CTU).
La Cassazione, trattando in via generale del pnobldella consulenza tecnica come fonte
di prova, fra una distinzione (apparentemente Wizaj fra consulentepercipiente” e
consulente deducent® fondata su una circostanza derivante da prassrie.
E’ noto che un giudice civile, quando ricorre aldio di un consulente tecnico d’ufficio:
0 o gli conferisce il compito di accertare elemeritifatto incerti, ottenendo cosi un
resoconto di percezioni e “osservaziorii (ovviamente qualificate dalla particolare
professionalita dell’ausiliario);
O o gli conferisce un incarico valutativo di fattiagiaccertati (o di fatti pacifici),
ottenendo cosi dellededuziorii;
Se dunque la Cassazione legittima la doppia figetaonsulente:
- quello che Vedé (e riferisce)
- quello che'valuta” (e deduce),
cio significa che esistono due tipi di quesiti.

B) Due casi dunque, che voglio brevemente eserm@idi nella specifica materia
brevettuale.

! Cass. civ., Sez. Un., 4 novembre 1996, n. 9522, in Studium juris, 1997, 185: “Il giudice puo
affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati

per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente
percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di
prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono gia stati completamente
provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza puo0 costituire essa stessa fonte oggettiva

di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e
rimettere I'accertamento dei propri diritti all'attivita del consulente. In questo secondo caso e
necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del
proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche

che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere
direttamente all'accertamento” (massima non ufficiale).

Si tratta di una caso di consulenza medico-ledafemedico in pensione ha citato in giudizio una
Compagnia di assicurazioni e I' USL di appartenepea le conseguenze dannose da lui patite a
seguito della sua lunga attivita di radiologo ospiedo, continuamente esposto all'azione dei Raggi
X. La consulenza tecnica d'ufficio riguardava sdfut#o il nesso causale tra patologia in atto ed
eventi pregressi (oltre all’entita del danno patitba sentenza delle Sez. Unite € ben motivata.
Purtroppo non risulta massimata dell’Ufficio deadéimario della Corte di Cassazione e per quessto
e di difficile reperibilita.



Nel primo caso il giudice puo demandare |’ "accertato” dei fatti per una piu organica
ricostruzione: si pensi alla descrizione tecnicpaeticolareggiata di un oggetto che si
assume prodotto in contraffazione perché interterezon una o piu rivendicazioni
brevettali vantate dal titolare di un brevetto.

In fondo, al consulente si dice: «Questi sonoti &te risultano acquisiti: esistenza di una
privativa (di incontestata validitd) ed esistendaud oggetto-prodotto in commercio.
Ebbene, tenta di integrarli e razionalizzarli camayprecisa descrizione comparata, in
termini facilmente accessibili e verificabili. Poiffri al giudice un tuo personale e
motivato parere sulla somiglianza o interfereneaessa esiste e se € rilevante».

Sia chiaro, nessuno si sognerebbe mai di chiede@TH se la parte processuale che
produce o commercializza quel prodotto sia resgumlgssao no di contraffazione
brevettuale.

E’ owvio che il CTU, nel momento in cui ha “vist@ “descritto” un elemento di fatto
('oggetto in contestazione, comparato con le rdieazioni brevettuali), si trasformi in
una vera e propria “fonte di prova”, assumendcelstey di soggettgoercipiente”

Il secondo caso e all’estremo opposto.

Spesso i fatti sono assolutamente pacifici: vi ésoggetto (in genere la parte chiamata a
rispondere di contraffazione brevettuale) che ciatda validita del brevetto invocato
dalla controparte; quel soggetto afferma, con wraahda o con una mera eccezione, che
'invenzione non & nuova né originale oppure che o di concreta applicazione
industriale (cioé manca dei requisiti di legge).

Non vi sarebbe altro da accertare, scaturendo ldaatzertamento, se favorevole a chi
I'abbia richiesto, la naturale conseguenza sullefluenza giuridica della presunta
contraffazione .

Ebbene, in queste ipotesi, al CTU altro non siadiehe un parere o un suggerimento
tecnico per la soluzione globale e definitiva déta

C). Il quesito. Qual € il quesito piu corretto pea corretta individuazione della funzione
del CTU?. Nella mia esperienza di giudice ho vistgpassato quesiti “brutali” del tipo:
“Dica il CTU se il brevetto sia nullo o valitio
Cio significa chiedere al CTU di rispondere se pa#ge abbia ragione o abbia torto: una
vera e propria delega a “fare” (o proporre) la esena di merito.
Si potrebbero fare tutti gli sforzi di questo mornmky mascherare quella domanda in forme
tali da non farla apparire come una “delega a seree” conferita al consulente.
Personalmente, dopo vari tentativi, ho adoperatoprassi del tutto trasparente. Chiedevo
al CTU di esprimere il suo motivatparere sulla esistenza delle condizioni di legge per
la brevettabilita di una determinata invenzioneetelo conto, pero, delle specifiche
contestazioni formulate dalla parte che domandawecaeepiva la nullita del brevetto,
indicandole una per una, secondo i casi. Ad esempio

- I' esistenza effettiva di una specifica anterio(ita fatto storico);

- un episodio di predivulgazione narrato dalla cqoawrte (altro fatto storico);

- una insufficienza di descrizione (un fatto e undgiio);

- unadivergenza fra descrizione e rivendicazionifato e un giudizio);

- una eccessiva ampiezza (o genericita) delle rivazdni.
E’ fin troppo chiaro— inutile nasconderle— che la risposta al quesito e I' oggetto della
sentenza coincidono in modo rilevante. Ma la rigpalel consulente d’ufficio rimane pur
sempre a livello di “parere”, sia pure fondataasagertamento di fatti.
Questo e il caso classico del CTdetlucentg che esprime opinioni.



Egli affianca il giudice come ualter egq dal quale pero I'égoprimario” puo dissentire.
Il vantaggio e che le parti lo sanno fin dall'imiz I'operazione é del tutto trasparente.

2) Il giudice e le scienze extra-giuridiche

Un leitmotivin tema di consulenze brevettak e non solo brevettuak- € il problema
delle scienze extra-giuridiche (per esempio, lameta, la farmacologia, la biologia,
I'elettronica, l'informatica) che fanno un ingresgwepotente nella lite giudiziaria
ponendosi all'attenzione di un giudice “ignorantabsit iniuria verbis.

Il giudice deve confrontarsi con questo fenomenore puo far finta di niente.

E’ facile citare casi concreti.

Si pensi, nel campo della farmacologia e della atamn al fenomeno delle “invenzioni di
formula generale” e dei “brevetti per classi digwtii” (mi riferisco ad un caso concreto
degli anni '90: la cimetidina), in cui la domandardillita € di solito incentrata sulla
obiezione che un certo prodotto di cui il titolatel brevetto rivendica I'esclusiva non
rientra nella formula generale o nella classe mt@icella descrizione.

La domanda da porsi preliminarmente e la segudng@dice deve studiare tali scienze
per giungere a conclusioni proprie 0 puo restaidéa rmia (irrimediabile e legittima)
ignoranza?

Un minimo di cultura generale il giudice deve féaisda sé, studiando i rudimenti della
materia di volta in volta interessata, quantomegrogpientarsi nella terminologia.

Non si puo pretendere, pero, che egli si mettaudiate in modo approfondito materie
estranee al suo bagaglio culturale.

In tali campi il ricorso al consulente di fiducialéveroso, come atto di sana umilta.

3) (segue):suggerimenti pratici

Mi permetto di dare qualche suggerimento.

Un giudice non deve porre alcun quesito senza pcapare bene il caso da risolvere, con
la vile speranza di poterlo capire dopo. Il casmfna studiarselo prima, facendosi magari
aiutare riservatamente da esperti di sua fiducia.

Ma resta un punto dolente.

Il consulente diventa praticamente onnipotenteengliestioni attinenti alle scienze extra-
giuridiche, dove lui domina e il giudice brancok buio. Il consulente potrebbe condurre
il giudice nella direzione da lui stesso presceltayiamente, sul presupposto della
assoluta lealta e buona fede.

A parte il “controllo ai fianchi” dei consulenti giarte, a costo di scandalizzare vorrei dire
che non é poi la fine del mondo se si pensa altiespza dell’arbitrato.

Che I'esperto funga — di fatto - da giudice & emanienza che non sorprende quando le
parti ricorrono all’arbitrato tecnico (unico o cagjfiale).

Si pensi a due persone che litigano sul problemansedificio sia stato costruito bene o
male. Nulla vieterebbe loro di rivolgersi ad unidunico, “puro tecnico” (ingegnere,
architetto, solitamente digiuno di scienza giurjcche decida e rediga lui stesso la
sentenza-lodo.

Il fatto che una parte scelga la strada della giasbordinaria non impedisce alla stessa,
con l'accordo della controparte , di accettare dacisione” di un tecnico, al posto di



quella di un “giudice togato”. Voglio dire che nencosi allarmistico che in tal caso la
“decisione” sia rimessa ad un tecnico, sempre elpaitti lo vogliano.

Nelle cause brevettali vi €, in piu, la garanzidladscelta del tecnico fatta da un organo
giudiziario, della presenza del Pubblico Ministerdel controllo finale dello stesso organo
giudicante.

Dal punto di vista sostanziale, che differenzafideuna decisione presa legittimamente, in
base al codice di rito, da un chimico nominato tesbdalle parti e il “parere” (avente
valore di proposta per una sentenza) dello stdgsa@ nominato consulente d’ufficio da
un giudice, il quale, ultimo, si e professato preix@mente ignorante in quella materia?
Sia chiaro, non voglio dire che il CTU & o debbaees un arbitro. Voglio soltanto
ridimensionare I'allarme sul fenomeno di un CTU cheenta di fatto “giudice” della
controversia tecnica.

Se dicessimo invece che egli, con il consenso ttlj tliventa “arbitro” nel corso di un
giudizio ordinario, fermo restando il controllo dile del magistrato togatopédritus
peritorum) vi sarebbe meno da sorprendersi.

4) il leitmotiv del “giudice peritus peritorum”

E veniamo alla questione del “giudiperitus peritorum” (formula spesso abusata nella
prassi), che sembra legittimare, sempre e comunque, la t@ndth un giudice che
disattenda il parere del suo stesso perito.

E’ vero, il giudice ha sempre l'ultima parola.

Vi &, pero, una contraddizione di fondo: prima iilldice nomina il CTU dichiarandosi

implicitamente ignorante della materia; poi lo thsade, dimostrando o dichiarando di

saperne piu di lui.

Superare la contraddizione €& possibile attravelmmaconsigli pratici che da presidente

di sezione ho sempre suggerito ai colleghi giudici.

Mai usare il potere di disattendere il consulenenza avere percorso le strade

deontologicamente obbligate:

0 si chiede al perito di spiegare meglio la sua tesmn convincente (inutile per il
consulente trincerarsi dietro le difficolta intrathe della materia; non vi € questione
difficile che non possa essere spiegata in modopkegned accessibile per una
persona di media cultura)

O fallito quel tentativo, vi e la possibilita di irwdire ufficialmente al CTU (con sana
umilta) i punti incomprensibili chiedendogli unda&one supplementare;

O infine, si pudo nominare un diverso CTU con lincari di spiegare anche le
contraddizioni o le lacune della prima relazione.

2 per semplificare ho parlato ai colleghi deltedria Piero Angel3 cosi sintetizzata dallo stesso
giornalista quando inventod la trasmissidpg ARK (fenomeno sconosciuto a chi non ha studiato fisica
in tempi recenti): Quando un lettorénella specie, il telespettatoredn capisce, la colpa non & sua,
ma di chi non ha saputo comunicare, cioé dell’aator In sintesi: occorre trasformare una notizia
difficile (o un dato incomprensibile ai pit) in ucamunicazione facile, accessibile a chi ascolia; ¢

il postulato che'é facile esprimersi in forma difficile’e reciprocamente: é«piu difficile esprimersi

in forme facili.



Se il giudice proprio non si convince della bon&dladtesi del suo o dei suoi consulenti,
non deve far altro che cercare di capire la tegerda, solitamente prospettata da un
consulente di parte, e decidere di conseguenza.

Con tutta I'umilta di chi ammette di condividerepiirere di un tecnico diverso e di non
condividere quello del proprio consulente.

5) Consigli per consulenze piu rapide e piu effienti

Si e detto all'inizio che sarebbe stato affronttébgomento anche sul piano operativo-
pratico.

In tale prospettiva mi limito a ricordare che dald&embre 2001, nell'ambito del
“Programma Strasburgo” di Torino finalizzato a nigui tempi di durata di tutti i processi
civili, quale presidente del Tribunale ho predigpasa “circolare interna” contenente 20
consigli pratici ai giudici per la gestione dellause civili in generale (ri-battezzato dai
colleghiDecalogo Strasburgo

La regola n. 14 della circolare é riservata proptie consulenze tecniche e fornisce alcuni
suggerimenti pratici.

La citata regola, pur mantenendo negli ultimi 1@ida stessa struttura del 2001, ha
subito alcune modifiche nel corso degli anni péetes di interventi legislativi che hanno
modificato in parte la normativa di riferimefto

Riporto la Regola 14, dal titoloGonsulenze tecnichein generale) dell’'ultima edizione
del 2015.

«ll giudice fara un controllo sistematico di tutte le consulenze

tecniche d’ufficio in_corso il cui termine risulti gia scaduto.

A tal fine:

a) invitera il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a
depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso
di impossibilita o difficolta nel redigerla, a restituire i fascicoli di
parte entro brevissimo tempo;

b) provvedera a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare
il caso al Presidente del Tribunale.

® L’edizione originaria della circolare, individuataella prassi come Decalogo Strasburge e
conordata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvdicdi Torino, &€ del 4 dicembre 2011. La seconda
edizione € del 10 maggio 2006, epoca in cui il progna organizzativo di Torino € stato dichiarato
“perpetuo”. La terza edizione é del 30 dicembre®8Geguito delle prime modifiche legislative. La
quarta € del 16 maggio 2011, in occasione delfesstme del Programma Strasburgo a tutti i
Tribunali del distretto Piemonte-Valle d’Aosta {@fioca i tribunali erano 17, ora sono 10).

Infine, la quinta ed ultima edizione e del 12 dibeen2014 quando in sede ministeriale (dove |l
sottoscritto ha ricoperto per diciotto mesi l'inicar di Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria) il programma organizzativo & statoesst a tutti gli uffici giudiziari d’ltalia. Cio e
avvenuto in modo informale in data 14 gennaio 2Q@d&nferenza-stampa del Ministro Andrea
Orlando e pubblicazione del progetto sul sito ietegiustizia.it del Ministero della Giustizia) erc
comunicazione ufficiale del 30 settembre 2015 imdata a tutti Capi degli uffici, dopo avere ottanu

il placet sia pure implicito, del Consiglio Superiore déMagistratura.

Per saperne di piu rinvio al mio volurh&fficienza della giustizia passa da Strasburgmrid@ di un
progetto organizzativo di livello europedyracne ed., settembre 2017.




Il giudice evitera il piu possibile la concessione al CTU della proroga
del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali);
pretendera in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo
specifico e comunichera al CTU fin dall'inizio tale prassi restrittiva.

In ogni caso il giudice segnalera alla Presidenza i nomi del CTU che
abbiano depositato I'elaborato scritto con un ritardo superiore a 30
giorni.

Il consulente tecnico dovra attenersi a quanto disposto dall’art. 195
comma 3 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo I'entrata in vigore della
legge n. 69/2009 e pertanto dovra trasmettere la sua relazione alle
parti costituite nel termine stabilito con ordinanza del giudice ex art.
193 e dovra depositare in cancelleria la sua relazione nel successivo
termine stabilito dalla stessa ordinanza, anche in assenza delle
osservazioni delle parti .

Il giudice dovra attenersi a quanto disposto dall’art 195 commi 1 e 2
e pertanto dovra evitare, una volta depositata la relazione di
consulenza, di accogliere eventuali istanze dei difensori di rinvio “per
esame perizia”.

Il giudice evitera, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”,
privilegiando la comparizione personale del c.t.u. in contraddittorio
con i consulenti di parte, peraltro solo allorquando la relazione e/o la
sintetica valutazione delle osservazioni delle parti non appaia al
giudice stesso esaustiva.

Nelle cause iscritte anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n. 69/2009, in sede di formulazione del quesito, il giudice
inserira in modo esplicito il seguente incarico: “lIl CTU dovra dare
conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte,
commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente
depositate davanti a lui; alleghera alla relazione il verbale di tutte le
operazioni effettuate™.

Il giudice invitera il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione
concordata delle questioni di natura tecnica.

Nella scelta dei consulenti d’ufficio il giudice prediligera quelli che
hanno mostrato una piu spiccata capacita di persuasione delle parti
ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni
tecniche

Il giudice avra cura, all’atto della redazione dell'ordinanza con cui
viene disposta la c.t.u., di formulare i quesiti, come disposto dall'art.
191 c.p.c.,, salva la facolta di apportare le modifiche ritenute
necessarie su istanza di parte o d'ufficio. Il giudice potra anche,
prima della nomina del consulente, assegnare termini intermedi alle

* Confesso che tale suggerimento, valido all’epocauii fu formulato (oggi superato dalla modifica
legislativa del 2009), deriva dall’esperienza mataproprio nelle cause brevettali dove i consulent
di parte usavano depositare e scambiarsi fino angmorie ciascuno, per consentire al consulente
d'ufficio di dare risposta a tutte le possibili ebioni. Untourbillon di scritti, spesso ripetitivi, che
allungavano i tempi della consulenza.



parti perché queste depositino memorie contenenti proposte di
1 5

quesito”.

Il giudice si preoccupera di prendere contatti con il CTU in anticipo

(anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza

alludienza, della sua disponibilita ad accettare [Iincarico e

dellassenza delle condizioni indicate dall'art. 51 c.p.c. (cause di

astensione obbligatoria o facoltativa o di ricusazione)».

6) La scelta del consulente d’ufficio

Una osservazione sulla scelta dei consulenti tedhutficio.

Tutti sanno che esiste 'annosa polemica swgjgssi nomi che girario

E’ un problema che somiglia alla quadratura detluer il giudice deve fare le nomine a
rotazione, seguendo I'Albo dei Consulenti esistgmésso ogni Tribunale, ma deve evitare
il rischio di imbattersi in persone sconosciute edahrsa affidabilitd. Come uscirne?

A cio si aggiunga il fatto anomalo - che non édokinese - che gli iscritti nell’Albo dei
consulenti del locale tribunale sono pochissimianeiateria del diritto industriale e sono
quasi tutti titolari o collaboratori di studi prafgonali (anch’essi pochissimi), i quali
risultano spesso interessati o coinvolti in caussditali, o come consulenti di parte o
come mandatari-domiciliatari di titolari di brevetCome uscirne?

E’ un equilibrio molto precario che esige una budoae di fiducia (si spera ben riposta)
nei singoli consulenti, tutti molto conosciuti, uai devono fare un buon uso del potere di
astensione o di rinuncia, segnalando sempre aicgiud ragioni della inopportunita di
accettare un particolare incarico o di proseguilesno svolgimento.

Come presidente del Tribunale ho raccomandato spasgiudici che mi segnalavano
difficolta nel reperire nell’ Albo i nomi adatti adno specifico caso di utilizzare la
disposizione dell’art. 22 disp. att. cod. proc. @kie consente, previa autorizzazione scritta
dello stesso presidente, la nomina di persondtisen Albi di altri Tribunali o addirittura
non iscritte in alcun Albo di Tribunale.

Dall'anno 2009, per effetto delle modifiche all'’a2B disp. att. cpc, esiste un meccanismo
di controllo rigoroso sulla rotazione degli incdmida cui violazione da parte dei giudici
puo essere fonte di responsabilita disciplinare.

® Originariamente la raccomandazione aveva il segumorexll giudice avra cura, di regola, di
formulare il quesito in anticipo rispetto all'udiea di giuramento, preoccupandosi di apportarvi
successive modifiche, su richiesta delle parti dlodstesso CTUxved. edizione del 2001 del
Decalogo Strasburgo). Anche questo suggerimento2@@l derivava dall’esperienza delle cause
brevettuali, dove il giudice era facilmente tentaliofar proprio il quesito proposto da una parte,
arricchendolo eventualmente con un ulteriore qaetetla controparte, non avendo il tempo (e forse i
coraggio) di risolvere in modo critico la divergandi formulazione. Il problema & stato in buona
parte superato dalla modifica dell'art. 191 aviancon legge n. 69 del 2009 che ha “imposto” al
giudice di formulare il quesito gia nell'ordinandanomina.

Informo che il testo originario dell’art. 191 sthé solo che il«il giudice istruttore... nomina un
consulente tecnico fssa l'udienza nella quale questi deve compari(@®UE adempienti). Dopo la
riforma la norma stabilisce che kil giudice istruttore ..nomina un consulente tecnicégrmula i
quesiti e fissal'udienza nella quale il consulente deve comparifquindi TRE adempimenti)g’
facile dedurre che il “Decalogo Strasburgo” del 2@@esse di fatto anticipato (sia pure con una mera
raccomandazione pratica) il nuovo testo della nacotdificato dalla legge n. 69 del 2009.



In base alla nuova norma il Presidente del Tribeioive vigilare sulla c.d. rotaziome
modo che a nessuno dei consulenti iscritti possessere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dalfficio» e deve vigilare sullatkasparenza
del conferimento degli incachi anche a mezzo dunsénti informatick. Sul piano
operativo la noma stabilisce che il cancellieregtesun registro in cui debbono essere
annotati tutti gli incarichi che i consulenti istiii ricevono e i compensi liquidati da
ciascun giudice e che il singolo giudice debbaate notizia degli incarichi dati e dei
compensi liquidati al presidente del tribunale medl quale il consulente € iscritto

7) (segue):lo strumento dell’art. 25 della CBE

In casi estremi e particolari, quando si trattaalise relative a brevetti concessi dal’lEPO
ed e difficile trovare in ltalia un consulente diaio disponibile, si puo utilizzare la
disposizione dell’art. 25 delle Convenzione sul\gteo Europeo (CBE) e chiedere alla
Divisione d’esame dello stesso EPO un parere tecsucpecifici quesiti.

Personalmente ho utilizzato tale norma in due acoagnel 1987, in un caso di brevetto
europeo percharniere de lunettese nel 1989 in un caso di brevetto per specialita
medicinale).

Le due iniziative torinesi, pur apprezzate in sE&® (Ufficio a cui sono stati notificati i
due provvedimenti), non hanno avuto un seguito i@agerché le parti hanno preferito
transigere entrambe le controvefsie

Da notizie ricevute informalmente da fonti del’lEP®mbrerebbe che le due iniziative
siano rimaste isolate.

8) Il “ruolo” del consulente tecnico d’ufficio: due significati

Esaminando il tema assegnato al sottoscritto aaghnizzatori dell’incontro, si
deve affrontare la questione del “ruolo” del CTUrepa avvertenza che
I'espressione assume nel linguaggio corrente dyrefiati:

A. Comportamento che una persona assume in un sisiecrae, all'interno
di una aggregazione o di un gruppo. Ed anche dmezied influenza
esercitata da un soggetto in un determinato ambito.

B. Registro in cui sono elencati nominativi o raccdtiti. Ruolo organico di
una amministrazione (pubblica e privata). Composigie ordinamento
del personale che fa parte a pieno titolo dell'oiga

® | due casi sono citati nel volume Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura,
Normativa attuale e prospettive di riforma in materia di brevetto europeo, n. 45, aprile 1991,
pag. 113.



9) Il primo significato sub A)

Nelle scienze sociologiche il “ruolo” € un concettbe definisce l'insieme dei
modelli di comportamento attesi, degli obblighiedlel aspettative che convergono su
un individuo che ricopre una determingtasizione sociale

Spesso e associato al concettatdiusin quanto una determinata posizione sociale
comporta sia degli obblighi (di ruolo), sia dei béai (di statug.

Importanti sono le c.d. “aspettative di ruolo”, €io’insieme delle norme
generalmente accettate che definiscono il compeméondi un individuo che ricopre
un particolare ruolatatus L'individuo puo uniformarsi o meno ad esse, ittatw in
parte. Su tali aspettative vi € controllo sociadeitbmatico” nella misura in cui le
risposte non previste possono provocare sanziorpadte degli altri attori e del
gruppo stesso.

Spesso le norme sulle aspettative di ruolo hanturaeoercitivadi intensita diversa

a seconda del grado di istituzionalizzazione dslsse.

Alcune sono oggetto di specifiche NORME GIURIDICHEloro mancato rispetto
potrebbe dar luogo a sanzioni, anche penali. AlbEsono assumere importanza solo
per il gruppo di appartenenza dell'individuo.

In tutti i casi il grado di conformita o dievianzadelle azioni di una persona puo
essere misurato confrontandolo con le aspettatiugotb.

Individuazione del “RUOLO” del CTU nel significagub A)
Settore civile
(prevalente per i Consulenti PI)
Norme del Codice di procedura civile - CPC

Quadro 1

Art. 61 — Consulente tecnico

Art. 62 — Attivita del consulente

Art. 63 — Obbligo di assumere l'incarico e ricusemg del consulente
Art. 64 — Responsabilita del consulente

Quadro 2

Art. 191 — Nomina del consulente tecnico

Art. 192 — Astensione e ricusazione del consulente

Art. 193 — Giuramento

Art. 194 — Attivita del consulente

Art. 195 — Processo verbale e relazione

Art. 196 - Rinnovazione delle indagini e sostiturealel consulente
Art. 197 — Assistenza all’'udienza e audizione imeea di consiglio
Art. 198 — Esame contabile

Art. 199 - Processo verbale di conciliazione

Art. 200 — Mancata conciliazione

Art. 201 — Consulente tecnico di parte
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A queste vanno aggiunte alcune norme delle disjpwsidi attuazione del CPC
(r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368)

Quadro 3

Art. 89 - Ordinanza sull'astensione o ricusazioglecdnsulente tecnico
Art. 90 - Indagini del consulente senza la preseletgiudice

Art. 91 - Comunicazioni a consulenti di parte

Art. 92 - Questioni sorte durante le indagini dehsulente

Le prime quattro norme (artt. 61-64: ved. quadredro inserite nel Libro | del
Codice di procedura civile.

In particolare nel Titolo |  (denominatoDgégli organi giudiziarf) che
comprende:

Il Capo | — “Del giudicé

Il Capo Il — “Del cancelliere e dell’'ufficiale giudiziario

Il Capo Il — “Del consulente tecnico, del custode e degli altsiBari del
giudic€’;

per poi proseguire con la disciplina degli altrrdfagonisti” del processo civile:
“Del Pubblico ministerd (Titolo 1), “ Delle parti e dei difensoti(Titolo 1) e
con altre disposizione generali (Titolo 1V, Titol Titolo VI).

Le altre undici norme (artt. 191-201: ved. quady@e@o inserite nel Libro Il del
C.P.C. che ha come titol®®l processo di cogniziohe

In particolare nel Titolo | ®el procedimento davanti al tribund)e al Capo Il
(“Dell'istruzione della causd, Sezione Ill (‘Dellistruzione probatorid), al
paragrafo n. 1 dal titoloDella nomina e delle indagini del consulente teohic
(con un richiamo, esplicito ed iniziale, agli al e seguenti).

Le ultime quattro norme (artt. 89-92: ved. quadrp s®no inserite tra le

«disposizioni di attuazione del codice di procedwisile», una sorta di

“appendice” al CPC, avente valenza giuridica plei@orme principali.

Si ritiene di non commentare in modo analitico tadrme, perché I'operazione
sarebbe lunga e noiosa. Le principali tra essensarachiamate nel corso della
trattazione dei singoli argomenti di questa relagio

Si raccomanda pero di leggere attentamente tath@dsono poco meno di 20)
consultando il Codice di procedura civile e latiga“appendice”. Si avverte che
il Codice deve essere di edizione recente percbénal norme hanno subito
modifiche rilevanti in questi ultimi decenni.

10) (segue):considerazioni generali sulle norme processuali

In base alle norme presenti nel Codice il Conseldetnico d’ufficio € un
ORGANO GIUDIZIARIO, sebbene ausiliario, il qualeffiancando il Giudice,
partecipa attivamente, all’istruzione probatorid peocesso civile davanti al
Tribunale.

Al pari del Giudice, il consulente tecnico d'ufficie soggetto TERZO nel
processo civile; processo che tradizionalmenteclao d’Irnerio dell’X] secolo
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definiva come actus trium personarum: actoris, rei, iudicis, irudicio
contendentiurh

L’ attore (nelle fonti romanistichactor, cioé qui agit, “chi prende I'iniziativa”,
denominato nella didattica comAulus Agerius) il convenuto (nelle fonti
romanistichequi negat, ovvero Numerius Negidiusindividuato poi nel tardo
Medioevo comeeus, per I' analogia col processo penale) e il giudigadex)
sono i protagonisti di un contraddittorio indefeite, anche animato, che per le
parti &€ una “contesa”.

La triade dei protagonisti € rappresentabile comeriangolo equilatero al cui
vertice superiore vi € il GIUDICE (affiancato dalfQ) ed ai vertici della base
inferiore la PARTE ATTRICE e la PARTE CONVENUTA @ambe affiancate
dagli eventuali CTP - Consulenti tecnici di partel) eventualmente anche il PM
interveniente ed i TERZI intervenuti.

Guai a rappresentare la triade come triangolo &desguando nel processo civile
intervenga il PM a sostegno della tesi di una dedlgi in causa. Si violerebbe il
principio del contraddittorio

Da cio discende la legittimazione del CTU a rivestin ruolo analogo anche nel
procedimento di impugnazione davanti alla Cortepgidllo.

11) Il secondo significato sub B)

Individuazione del “RUOLQ” nel significato sub B)

(inteso come ALBO-LISTA)
Settore CIVILE e PENALE

Fonti normative
* per il settore civile, I' Albo dei consulenti tecnici (in gergo, ‘Albo
CTU”) previsto delle disposizioni di attuazione deldim® di procedura
civile (risalente al 1943)
* per il settore penale, I' Albo dei periti” previsto delle norme di
attuazione del Codice di procedura penale (risalah1989).

12) (segu@: due domande rilevanti

Prima di esaminare il meccanismo di formazione d@eduta dei due Albi si
premettono due domande:

a) gli esperti riconosciuti istituzionalmente in evealiu liste o albi
costituiscono la migliore garanzia sul possesso reégquisiti di un buon
consulente tecnico?

" Atto di tre persone: dell'attore, del reo (convieudel giudice, che discutono e si confrontanarin
giudizio.

® La fonte normativa (r.d. 18 dicembre 1941, n. )368ne indicata con |'espressiornsp.att. c.p.c.
° La fonte normativa (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 2viBne indicata con I'espressiom@rme att. c.p.p.
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b) quando vi sia una lista/albo, come si controllagaalita degli esperti al
momento della loro iscrizione? Da parte dei collegiofessionali e/o da
parte degli organi giurisdizionali?

Le risposte sono desumibili da quanto segue.

13) Albo CTU e Albo periti

Quale Presidente del Tribunale di Torino per cimave anni ho svolto
personalmente (senza delegare nessuno) lincaricesponsabile di due Albi
ufficiali tenuti presso I' ufficio di Segreteria dosultabilion line da parte dei
magistrati e del personale amministrativo nella retormatica interna)
» per il settore civile, I Albo dei consulenti tecnici previsto dagli articoli
13-27 disp. att. CPC;
* per il settore penale, I'Albo dei periti” previsto dagli articoli 67 e
seguenti delle norme att. CPP.

| dati numerici sulla consistenza attuale dei All@ torinesi non mi sono noti

(essendo assente dall’ufficio di presidenza ddddrale dal settembre 2009).

Riporto a titolo informativo quanto ho segnalatauima relazione del marzo 2007

(dieci anni fa) in un incontro comparatistico comiudici e con i consulenti

tecnici francesi tenuto a Chambery e organizzalia €&ompagnie Nationale des

expertes comptables judiciaites

Presso il Tribunale di Torino:

- nell “Albo CTU” risultavano iscritti 3.346 profegmisti, di cui oltre 1.000
classificabili come ésperti contabili giudiziafi secondo la terminologia
francese (674 dottori commercialisti, 287 ragioni&s4 consulenti del
lavoro), oltre a 568 ingegneri, 390 architet633geometri, 354 medici e
vari professionisti appartenenti a 25 categorier (peempio, geologi,
psicologi, veterinari, consulenti in proprieta isthiale, ecc.);

- nell’ “Albo periti” risultavano iscritti 727 profesonisti di cui 325 ésperti
contabili giudiziari” (244 dottori commercialisti, 71 ragionieri, 10 nesolenti
del lavoro).

Ricordo che mi fu obiettato dal Presidente dellat€ai Chambery che quei

numeri globali erano pressoché pari al numero aeisGlenti d’ufficio di tutta la

Francia. Ma questo e un altro discorso, simile allqudei 250 mila avvocati

italiani, record numerico rispetto ai Paesi europei

14) Comitato CTU e Comitato periti

L’iscrizione nei due Albi, a seguito di istanza dowentata dell'interessato, e

decisa da un Comitato presieduto dal President@érdainale (o suo delegato) ed

€ composto:

- dal Procuratore della Repubblica (o suo delegato),

- da un professionista designato dal Consiglio detlie professionale o
Collegio professionale a cui il richiedente apieast (in genere alle riunioni
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del Comitato torinese partecipa personalmente alsilente del Consiglio
dell’Ordine o del Collegio);

nonché

- daun rappresentante del Consiglio dell'Ordinelid&gvocati; quest’ultimo
solo per I' “Albo periti” del settore penale; noerpl’Albo CTU del settore
civile (e la cosa appare incomprensibile).

Il Comitato ha competenza:

- per liscrizione e per la cancellazione dei professti;

- per le eventuali variazioni di specializzazione;

- per la revisione degli albi, che é a cadenza bienpar i periti penali e a
cadenza quadriennale per i consulenti tecnici eltbie civile

- per lirrogazione di sanzioni in caso di illecitisdiplinari accertati nei
confronti degli iscritti, o violazione di norme d#ologiche.

La vigilanza sull'osservanza delle norme deontabgi da parte degli iscritti

spetta al Presidente del Tribunale, il quale ptiveat — d’ufficio o su denuncia

pubblica o privata— il procedimento disciplinare, contestando [iltec

all'incolpato (che ha diritto di essere ascolta@ompiendo gli atti di istruzione.

Al termine, deve investire il Comitato per la demi® collegiale finale.

Le (eventuali) pene disciplinari ~ sono: [l'avvertim@ammonimento, la

sospensione temporanea, la cancellazione.

15) Il triplice controllo iniziale

| controlli ai fini dell'iscrizione (e, periodicanmée, in sede di revisione)
riguardano tre profili:

a) 1 requisiti soggettivi dell’aspirante;

b) la sua capacita tecnica;

c) la sua dignita morale.

Quanto al punto a), i principali requisiti soggetsono:
- la gia avvenuta iscrizione del richiedente al gmondente Ordine o
Collegio professionale;
- laresidenza in una localita del circondario debiinale.

Quanto al punto b) €apacita tecnicg, il Comitato, oltre ad esaminare il
curriculum vitae e i titoli (ovviamente documentati) dell’aspiranteeve
esprimere un giudizio sul possesso da parte detlidato della Speciale
competenza tecnica in una determina matérigcfr. art. 14, disp.att. c.p.c.)
ovvero della Speciale competenza nella materiéifr. art. 69 norme att. c.p.p.)
Su questa espressionesgéciale competenai Comitati di Torino hanno
adottato da anni una prassi che non e scevra ttigtece doglianze.

La prassi si puo cosi riassumere.

L’aspirante ha I'onere di dimostrare non solo diezs “bravo” o “bravissimo” nel
suo settore (per esempio: un ottimo e affermatdepsionista, magari anche
docente universitario o autore di pubblicazioniestifiche), ma anche di avere
avuto qualche_specifica esperienza nel settordizignio delle perizie e delle
consulenze. Deve cioe dimostrare di sapersi oriemtalle procedure giudiziarie
in cui normalmente si inserisce la fase di conszdeecnica o di perizia.
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Come prova di tale esperienza si richiede una @ome@cumentazione e, in
assenza, uraffidavit di un collega, anche dello stesso studio, che ajbiavolto

in passato incarichi giudiziari. Nel&ffidavit il collega deve attestare, con una
precisa indicazione di documenti verificabili, dieae ricevuto un aiuto o una
collaborazione dall’aspirante in un incarico giudiio gia esaurito.

Si ritiene sufficiente anche la prova che l'aspieaabbia svolto incarichi di

“consulente di parte” in qualche vicenda giudizaari

Quanto al punto c) ¢lignita moralé), il Comitato, sulla base del certificato
penale del richiedente, formula un giudizio secondseguente parametro,
espressamente previsto dalle norme:

- “condotta morale specchiataper coloro che chiedono liscrizione nell
“Albo CTU” del settore civile (cfr. art. 15, commiadisp. att.c.p.c.);

- “assenza di condanne irrevocabili alla pena dellactusione per delitto non
colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazidngper coloro che chiedono
l'iscrizione nell’ “Albo periti” del settore penalfefr. art. 69, comma 3, lett.
a), horme att. c.p.p.].

La strana divergenza fra i due requistt il primo, di carattere generale (che

prescinde dal certificato penale); il secondo, atiattere piu specifico (ancorato

alle risultanze del certificato penale) crea non pochi problemi operativi, che il

Comitato tenta di risolvere caso per caso utilicwaim entrambi i casi il potere di

“assumere informazioni”

Vi € una apposita norma che impone, per I' “Alb®WC del settore civile, di

assumere presso le Autorita di Polizia specifiche informazniosulla condotta

pubblica e privata dellaspirante (art. 17, disp. att. c.p.p.), mentre la

corrispondente norma per il settore penale (art.n®@8me att. c.p.p.) prevede il

potere piu generico diassumere informaziorii (anche qui la divergenza é

inspiegabile).

Le decisioni del Comitato— spesso sofferte in presenza di condanne per reati

colposi o per reati non infamanti, talvolta ad&ta& maggioranza— sono

impugnabili in Corte d’Appello.

16) L’attribuzione degli incarichi agli iscritti

Ci si chiede se I'avvenuta iscrizione ad uno de? dilbi ufficiali (0 a entrambi
contemporaneamente ) comporti la certezza peritigai ricevere incarichi; e
con quale frequenza.

La risposta non puo essere affermativa e neppuigare

La ragione risiede nel meccanismo previsto dallenegper le singole nomine.

Per I’ “Albo CTU” (settore civile) gli artt. 22 83 disp. att. c.p.c. prevedono le
seguenti prescrizioni:

a) tutti i giudici hanno I'obbligo di affidarerformalmente”gli incarichi agli
iscritti nell’Albo locale, ma il singolo giudice puchiedere al Presidente
del Tribunale I'autorizzazione a derogare alla tagenerale per scegliere
un professionista non iscritto all’ Albo o iscritio un Albo di altro
tribunale, spiegandone le ragioni;
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b) gli incarichi devono essere distribuitequamente tra tutti gli iscritti
(quindi “a rotazione”) e devono essere annotatiiswapposito registro di
cancelleria (con indicazione del compenso liquigatsul quale il
Presidente del Tribunale deve vigilare; la normacisa, pero, che il
criterio deve essere osservasgefiza danno per 'amministrazione della
giustizid.

Dal punto di vista pratico cio significa che alcuscritti siano - di fatto -

sistematicamente trascurati, o per un implicitodgio di inaffidabilita, spesso
fondato su esperienze negative di epoca precedenfer una disistima del
giudice o dei giudici verso quella persona.

Capita, al contrario, che altri professionisti viaeo incarichi con frequenza piu
alta rispetto ai loro colleghi, per ragioni oppoatguelle dette.

Per I’ “Albo periti” (settore penale) gli articdli7 e seguenti delle norme att. c.p.p.
e l'art. 221 c.p.p. prevedono le seguenti presmnizi

a) il giudice penale deve nominare il perito scegl@ondtra gli iscritti, ma
puo designare anche una persona non iscritta tiedl’Aurché si tratti di
soggetto fornito di “particolare competenza neflacfica materia”, senza
necessita di chiedere l'autorizzazione del Presadelel Tribunale (art.
221, comma 1, c.p.p.), ma con l'obbligo di motivdeeragioni della
deroga; in tal caso, pero la scelta deve cadefersa persona che svolge
la propria attivita professionale presso un entdplica’ (art. 67, comma
3, norme att. c.p.p.);

b) il giudice deve evitare di designare quale peritaffidio persone che
svolgano o abbiano svolto attivita di consulentipdite in procedimenti
connessi o collegati (art. 67, comma 3, normecgitp.);

c) per il pubblico ministero é prevista la sola reggémerale della scelta fra
gli iscritti all’Albo (art. 73 norme att. c.p.p).

In presenza di Albi ufficiali, il controllo prevemb sulla qualita degli esperti e
demandato ad un organo collegiale a composizioffeisntemente equilibrata,
come si € detto.

Il filtro iniziale potrebbe, pero, rivelarsi insudfente, per cui esistono meccanismi
di controllo successivo, automatici e/o discreziona

In primis, vi e la vigilanza del Presidente del Tribunalengralmente attivata da
segnalazioni dei giudici, degli avvocati, delletpati altri periti.

Poi vi e il procedimento disciplinare, che potreldmncludersi anche con la
cancellazione dell’iscrizione.

Vi é poi il potere discrezionale di trascurare,laabtazione delle nomine, i
negligenti o gli inetti (un potere che spessosdreita a seguito di segnalazioni
riservate o con il c.d. “passa-parola”’ dei magtstra

Mi rendo conto che il meccanismo complessivo e tt@wazato da un largo
margine di discrezionalita, ma purtroppo non viteaascelta.

E’ impensabile che un giudice, in base al rigaiiberio della rotazione delle
nomine, sia “costretto” a scegliere comker egodel giudizio tecnico una
persona che egli non stima e sulla quale nutila dskrve.

Ricordo il caso di un professionista iscritto albd CTU che si lamentava
periodicamente con i giudici e anche con l'ufficioPresidenza perché dopo un
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paio di incarichi ricevuti in passato egli non tiaua piu hominato da anni. Dopo
le mie plurime spiegazioni di carattere generalel guofessionista ha inviato una
vibrata protesta al CSM affermando che si trattitana discriminazione ai suoi
danni di carattere razzista (era di origini menmdil)), chiedendo che si
procedesse penalmente nei confronti di alcuni giu@iu sollecitazione del CSM
ho dovuto acquisire le informazioni di tutti i cedli del settore civile ed ho dovuto
fornire una dettagliata documentazione sui mecoanis rotazione delle nomina.
Ovviamente il caso fu archiviato dal CSM, ma hagmato a tutti noi molte cose.

In chiusura non posso non si pud non sottolinedassurda diversita di
regolamentazione dei due Albi riservati al setitde e al settore penale, frutto
di legiferazioni risalenti ad epoche diverse (at@d?2 per il civile, anno 1989 per
il penale).

Uno sforzo per una disciplina comune di base, @ur disposizioni integrative
speciali per il penale, poteva essere fatto dablepre post-1989. Ma questo
significa esigere troppo dalla nostra classe paliti
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PARTE II

1) L'incompatibilita del consulente tecnico d’ufficio

La regola della “terzietd” del CTU e del suo rudlio“ausiliario del Giudice” e
alla radice di due norme significative del Codicgrbcedura civile, fulcro della
disciplina della incompatibilita.

Art. 63 cpc

«ll consulente scelto tra gli iscritti in un albcah’obbligo di prestare il suo
ufficio, tranne che il giudice riconosca che riceman giusto motivo di astensione.
Il consulente puo essere ricusato dalle parti ibemotivi indicati nell’art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice 'ha nominato»

Art. 192, secondo e terzo comma cpc

«ll consulente che non ritiene di accettare I'inicar o quello che, obbligato a
prestare il suo ufficio, intende astenersi, deveadadenuncia o istanza al giudice
che lo ha nominato almeno tre giorni prima dell'edka di comparizione; nello
stesso termine le parti debbono proporre le lordanze di ricusazione,
depositando nella cancelleria ricorso al giudic&istore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile».

Il rinvio recettizio all'art. 51 c.p.c. (contenuteell'art. 63, secondo comma) per i
casi di ricusazione del CTU é una conferma delgmpio che quest’ultimo debba
sempre essere (ed anche apparire) come TERZOtosglt parti. Esattamente
come il giudice della causa.

L’art. 51 disciplina infatti i casi di astensionel @iudice.

L’astensione
- e obbligatoria per le ipotesi del primo comma (suftt, 2, 3, 4, 5),
- e facoltativa nel caso generico previsto dall’'uticomma.

Si riporta, per comodita di lettura il testo defl’&1 c.p.c.

Art. 51 cpc

«ll giudice ha 'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie € parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o € convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come
arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se e tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, &€ amministratore o gerente di un ente, di
un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa o stabilimento che
ha interesse nella causa.
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In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo richiedere al
capo dell’'ufficio l'autorizzazione ad astenersi : quando l'astensione riguarda il capo
dell'ufficio, 'autorizzazione & chiesta al capo dell'ufficio superiore».

2) Gestione del contraddittorio: norme processuali

La gestione del contraddittorio— adempimento indispensabile alla luce del
ruolo/funzione del consulente d’ufficialter egodel giudice — & desumibile dai
compiti delineati in modo analitico dalle norme geesuali (artt. 62, 194, 195,
197 cpc; artt. 90-92 disp. att. cpc)

Secondo l'art. 62 il consulente d'ufficiocempie le indagini che gli sono
commesse dal giudieg prima che maturi l'ulteriore onere di fornire «
chiarimenti che il giudice gli richiedax».

Gli art. 194 e 195 (integrati dagli artt. 90-92istt. cpc) descrivono le modalita

del suo “agire giudizialmente” con I'impostaziomefiosizione di una sorta di

schema essenziale di condotte

- assiste alle udienze alle quali € invitato (é silipericordare che le udienze
davanti al giudice si svolgono sempre nel conttadd delle parti)

- compie le indagini commissionategli anche fuorcascrizione, da solo o con
il giudice che lo ha nominato;

- domanda chiarimenti alle parti;

- puo assumere informazioni da terzi;

- puo eseguire piante, calchi e rilievi»(I'elencazione é esemplificativa, ed
anche arcaica: oggi il consulente e autorizzateadgere gli adempimenti
tecnici ritenuti piu utili, a cominciare dalle fqtgiprese video, disegni,
diagrammi e simili);

- quando opera da solo (cioe senza la presenzautbte) € sempre obbligato
a rispettare il contraddittorio perché deve corisemtle parti personalmente
el/o ai loro consulenti e/o ai loro difensori d@ntervenire alle operazionie
deve inoltre acquisire le loraogservazioni e istangescritte o verbali (ved.
ultimo comma dell’art. 194).

- documenta rectius verbalizza) le sue attivita e redige, di regolma
relazione (ved. art. 195).

A quanto detto si aggiunga quanto previsto dall'a@7 c.p.c. che consente al
giudicante di invitare il Consulente d’ufficio adsistere alla discussione orale
delle parti ed anche di partecipare alla camerudsiglio per esprimere pareri; in
tale ultimo caso deve essere consentita analogacgeazione ai difensori (e, Si
ritiene, ai consulenti di parte) che hanno la fi&cali fornire chiarimenti e
svolgere le loro ragioni.

Il citato art. 195 esige un commento separatorgjsendo due ipotesi:

a) indagini compiute con lintervento del giudice (ipsi rara, riservata a
indagini brevi o di non eccessiva complessita);

b) indagini compiute senza I'intervento del giudigeofesi piu frequente).
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Nel caso sub a), ferme restando le attivita progeleconsulente, si redige sempre
un verbale. La verbalizzazione avviene sotto lazaiime del giudice, il quale puo
disporre che il consulente rediga una separatziogla scritta entro un termine
prestabilito.

Nel caso sub b), ferme restando le attivitd sepeacate, il consulente ha

'obbligo di «farne relazione, nella quale devono essere inserite sempre le

«osservazioni e le istanze delle parti

Questa ipotesi, (che e di routine) é regolata imlonanalitico dagli artt. 90, 91 e

92 disp. att. c.p.c.).

L’art. 90 (dal titolo significativo kndagini del consulente senza la presenza del

giudice» impone al CTU di darecemunicazione alle parti del giorno, ora e

luogo di inizio delle operazioni.

La comunicazione puod avvenire in due modi alteunati

- con dichiarazione inserita nel verbale dell'udieterauta davanti al giudice (e
in genere l'udienza del giuramento); ipotesi fregissima e preferita dai
consulenti e anche dalle parti;

- (in mancanza) conbiglietto a mezzo del cancellieréved. art. 136 c.p.c.)

Gli ultimi due commi dell’'art. 90 disp. att. c.p.contengono un divieto e un

obbligo:

- divieto per il consulente d’ufficio di ricevere gtirdifensivi diversi da quelli
consentiti dall’art. 194 c.p.c. (facendolo, si @@bbe ovviamente il principio
del contraddittorio)

- obbligo di comunicare alla parte avversa gli scdifiensivi di una delle parti
processuali ricevuti ritualmente a norma dell’d@4 c.p.c. (in tal modo si
rispetta il contraddittorio)

L’art. 92 disp. att. c.p.c. offre la soluzioneuti problema molto frequente nelle
cause ad alto tasso di litigiosita: la sospettarbétsmza delle attivitd del
consulente rispetto apeteri e limitb> dell'incarico conferitogli dal giudice.

La soluzione & semplice ed e contenuto nell’ulttocmma: d giudice sentite le
parti, da i provvedimenti opportunisermo restando che I'insorgere del problema
«non sospende le indagini del consulente

Ovviamente il giudice potra decidere solo se vegapestivamente informato:
su informativa urgente dello stesso consulentetégocorretta e consigliata)
ovvero su formale ricorso della parte interessata.

Un commento a parte merita I'art. 91 disp. att. dattitolo «<Comunicazioni a
consulenti di parte»che comporta il richiamo esplicito dell'art. 20pc. e il
richiamo implicito dell’art. 136 c.p.c.

L’art. 201 cpc (richiamato dalla norma di attuazoh regola il ruolo dei
consulenti tecnici di parte (per brevita: CTP)phrticolare:

- la loro nomina (che e onere delle parti, € non bbligo) deve avvenire
nel termine fissato dal giudice nellordinanza dnmaissione della
consulenza tecnica d'ufficio;

- la nomina deve essere fatta al cancelliere corc@zibne del domicilio o
del recapito (ved. art. 136 c.p.c.);
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- la loro funzione si esplica con la partecipaziontutée le operazioni e
attivita del consulente d’ufficio (comprese la paipazione alle udienze
davanti al giudice istruttore e la partecipazionentduale alla camera di
consiglio collegiale mediante chiarimenti e osseiMa sui risultati
dell'indagine tecnica); per consentire tale pagazione il cancelliere ha
I'obbligo di informare ufficialmente il consulentéei parte (quando
quest’ultimo non risulti gia informato in modo foahe).

Stante il richiamo delle incombenze del cancelligeopportuno riportare (in
nota) il testo dellart. 136 c.p’&

3) (segué: pluralita di consulenti d'ufficio e questione cei collaboratori-
ausiliari

A) E’ pacifico in dottrina e in giurisprudenza chigyiudice possa disporre una
CTU nominando piu consulenti d'ufficio, quando liecostanze richiedano una
pluralitd di esperienze tecniche o scientifiche. dialeduce dal tenore letterale
dell'art. 61, comma 1, CPC (Quando €& necessario, il giudice pud nominare, per
il compimento di singoli atti o per tutto il proces da_uno o piu consulenti di
particolare competenza tecnieg pur con la limitazione indicata nell’art. 191
c.p.c. secondo il quale alla nomina plurima si pigorrere soltanto in caso di
grave necessita o quando la legge espressamedisdone.

Vi sono argomenti logici intuitivi per ritenere picabile la pluralita di consulenti
nella materia della proprieta industriale, tenutch& conto che nell’art. 130 CPI
in tema di esecuzione delle misure cautelari dcidzsne e sequestro (i casi piu
frequenti in cui il giudice ricorre ai tecnici) garla di @ssistenza, ove occorra, di
uno o piu periti»e della possibilita per le parti in causa di essassistiti da
tecnici di loro fiducia.

La pluralitd non comporta necessariamente il nundépari perché non si tratta
di giudici né di un organo collegiale deliberanbensi di una aggregazione di
tecnici, ciascuno dei quali pud esprimere un pagérerso, non vincolante per il
giudicante.

B) Piu articolato é il problema del consulente @iaid (unico o plurimo) che si
avwvalga — o chieda al giudice di avvalers+ dell’aiuto di “ausiliari” o
“collaboratori” di sua fiducia.

19 Art. 136 cpc.

«(Comunicazioni).

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa Bomunicazioni che sono prescritte dalla legge b da
giudice al pubblico ministero, alle parti, al coriente, agli altri ausiliari del giudice e ai testoni, e

da notizia di quei provvedimenti per i quali & disgp dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.

Il biglietto & consegnato dal cancelliere al deatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesaso
mezzo posta elettronica certificata, nel rispetttlainormativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezionedtgumenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, se npaossibile procedere ai sensi del comma che
precede, il biglietto viene trasmesso a mezzoaeled € rimesso all’ufficiale giudiziario per la
notifica.»

Il tenore attuale della norma € il risultato dinuoi interventi di modifica avvenuti nel 2011 e 120
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La dottrina processualistica ritiene che cio siaressibile con il solo limite che
tale collaborazione non possa giungere al puntaffilare a terzi estranei
I'espletamento dell'incaricc— che €& fondato, come e evidente sutituitus
personaeali un professionista scelto dal giudice con paldicura— in quanto
I'attivita consentita ai collaboratori-ausiliari mgpud mai essere integralmente
sostitutiva di quella del consulente d’ufficio.

Vi é un ulteriore limite. Quando la scelta del agdegate d'ufficio sia strettamente
collegata alla sua particolare specializzazioneaificazione professionale, gli &
negata nettamente la facolta di delegare di prapr@ativa ad altre persone le
operazioni anche se siano circoscritte ad un datetm settore dell’indagine.
Ved. Cass. 25 gennaio 1989 n. 412: «Qualora laascell consulente tecnico
d'ufficio sia strettamente collegata alla particela specializzazione e
qualificazione professionale (nella specie, trattam di indagini sui rapporti fra
genitori e figli minori, al fine di provvedere sildro affidamento in causa di
separazione), deve negarsi al consulente medesamacblta di delegare di
propria iniziativa ad altre persone le operaziosiitpli, ancorché limitatamente
ad un determinato settore dell'indagine».

Si registra una copiosa giurisprudenza della S.iCcsllaboratori ausiliari del
consulente d'ufficio. E’ risalente nel tempo, ma aostituisce indice di un
consolidarsi di un orientamento univoco che scaeagl avvocati a portare |l
problema davanti alla Cassazione

Si veda un caso risalente al 1976

Cass. 14 ottobre 1976 n. 3450: «ll consulente t¢eciufficio puo avvalersi
dell'opera di un esperto, da lui incaricato di ceer particolari indagini, in
relazione alla particolare specializzazione protesde di tale collaboratore; €
pero indispensabile che lo stesso consulente ®@&@hbia avuto cura di valutare
le conclusioni, anche scritte, di tale espertdjiamandole nella propria relazione,
con l'avallo della propria adesione e con l'assmeial riguardo di ogni
responsabilita morale e scientifica».

Si confronti quella decisione di oltre 40 anni fanauna simile del 2009 (di otto
anni fa).

Cass. .15 luglio 2009 n. 16471: «In tema di conmdetecnica d'ufficio, Il
consulente pud avvalersi dell'opera di esperti igfisti, al fine di acquisire,
mediante gli opportuni e necessari sussidi tectitij gli elementi di giudizio,
senza che sia necessaria una preventiva autolreadel giudice, né una nomina
formale, purché egli assuma la responsabilita rmora scientifica
dell'accertamento e delle conclusioni raggiuntecdélbboratore e fatta salva una
valutazione in ordine alla necessita del ricorstala esperto "esterno" svolta
successivamente dal giudice».

In epoca intermedia I'orientamento e costante,iperiella scelta delle parole. Si
vedano, a titolo di esempio (per gli anni 2000,id80 e anni '80): Cass. 29
marzo 2006 n. 7243; Cass 15 giugno 1999 n. 5929s.(d4 marzo 1981 n. 1384
E’ bene pero che i Consulenti d’'ufficio non esagetlin tema di collaborazione di
estranei, come si desume da un caso esaminatosd@llaieci anni fa.

Cass. 8 giugno 2007 n. 13428: «In tema di consalénica, eventuali irritualita
dell'espletamento (nella specie la partecipazioneauna sopralluogo, senza
autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficth, un suo collaboratore) ne
determinano la nullita solo ove procurino una \Zaae in concreto del diritto di
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difesa, con la conseguenza che e onere del ricersgecificare quali lesioni di
tale diritto siano conseguite alla denunciata tagta.

In chiusura una interessante sentenza del 198Xiarma di rimborso delle spese
per I'attivita del collaboratore.

Cass. 7 luglio 1981 n. 4435 : «ll consulente tezmominato dal giudice non puo
affidare ad altri I'espletamento dell'incarico adommesso, con la conseguenza
che qualora sia stato autorizzato ad avvalersi Itti eollaboratori per lo
svolgimento dell'incarico non puo pretendere lemot rimborso di quanto da lui
corrisposto ai tecnici affidatari, in quanto l'aitid consentita a questi ultimi non
pud mai essere integralmente sostitutiva di queéh consulente, pertanto, il
compenso dovuto agli stessi deve essere propotriafiattivita consentita e non
anche all'intera attivita in ipotesi svolta».

4) (segue):acquisizione di documenti in sede di consulenza

In tema di gestione del contraddittorio assumevailZza un problema
fondamentale: I'acquisizione nel corso delle opera peritali di nuovi
documenti su iniziativa del consulente d’ufficio.

In passato, prima del marzo 1996, la domanda geneili consulente tecnico

d’ufficio pud acquisire documenti?sovava una risposta negativa (pit 0 meno

univoca) in base alle regole processuali vigenti.

Aleggiava sul processo civile un duplice principio

e il divieto per il giudice di fondare la sua decisgosu_fatti diversi da quelli
che le parti avevano allegatmdex iuxta alligata iudicare debgtessendo
I'allegazionel'atto con il quale la parte introduce un fatto geidizio del
tribunale, ponendo la sua sussistenza o insusasst@rincipio dispositivo
del processo civile);

e il divieto per il giudice di fondare la sua deoise su mezzi di prova diversi
da quelli proposti dalle partiiudex iuxta probata iudicare debet
riconducibile al principio di disponibilita dellergve (prove distinte im.
costituendein giudizio, come le testimonianze pe precostituite come i
documenti preesistenti al giudizio).

Essendovi precise scadenze che consentissero atiedp usare la facolta di

“allegare” e di “provare” tramite deduzioni e rieste dei mezzi di prova (in

primis: prove testimoniali e documenti), in un cemomento processuale calava

la mannaia delle preclusioni e delle decadenze etiabile solo con la

«rimessione in termini», una strada percorribileolosin presenza di una

decadenza peausa non imputabilalla parte) .

Poiché le operazione del CTU si svolgevano solitdaemalopo la maturazione

delle preclusioni, tutto il materiale probatoriapsattutto quello documentale,

risultava cristallizzato in tutto cido che le pagia avevano allegato e provato

(iuxta alligata et probatp Gli artt. 74 e 87 disp.att. c.p‘t.consentivano

' Art. 74 «Contenuto dei fascicoli di parte.

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti irzmi separate del fascicolo di parte.

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle goe notificate della citazione, della comparsa di
risposta o d'intervento, delle memorie, delle corapaonclusionali e delle sentenze.

Sulla copertina del fascicolo debbono essere igchit indicazioni richieste per il fascicolo d'aff.
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agevolmente l'individuazione non solo ddélema probandum ma anche del
thema decidendum.

Su quest'ultimo tematlfema decidendumsi incentrava solitamente il parere
tecnico del consulente d'ufficio, che veniva ridte ed acquisito dal giudice
poco prima della sentenza.

Si pud immaginare I'imbarazzo di tutti, non sold geidice ma anche delle parti,
quando nelle cause brevettuali un consulente tecsimopriva (talvolta su
segnlazione di uno dei consulenti di parte) un dwnto nuovo che modificava o
addirittura sconvolgeva il quadro probatorio gisstedlizzato nel processo gia
istruito; ad esempio, un oscuro brevetto del passestraneo ai documenti
presenti nei fascicoli di parte, avente una pdssiéfficacia distruttiva del
requisito della novita.

Le motivazioni dei giudici per riconoscere rilevanal nuovo documento erano
vere “arrampicate sui vetri” per superare le olmeei‘di rito” su preclusioni e
decadenze.

5) (segue):acquisizione di documenti nelle cause brevettuadii cui alla legge
inv. n. 1127 del 1939 (abrogata)

Il D.Lgs, 19 marzo 1996 n. 188(art. 23) ha risolto in radice il problema
inserendo nell’art. 77 della legge inv. n. 1127 #@89 (allora vigente, abrogata
nel 2005 con il CPI) un ultimo comma del segueeaimte:

«Nella materia di cui al presente decreto, il cdeste tecnico d'ufficio puo
ricevere documenti inerenti ai quesiti postl daudice anche se non ancora
prodotti in causa...».

Si scatend all'epoca il dibattito tra i processstalipiu ortodossi sullo

sconvolgimento dei sacri principi del processoleiVi e sulla funzione stessa

Il cancelliere, dopo aver controllato la regolaritinche fiscale degli atti e dei documenti, sottvgcr
I'indice del fascicolo ogni volta che viene inseiih esso un atto o documento».

Art. 87 «Produzione dei documenti.
I documenti offerti in comunicazione dalle partipgdola costituzione sono prodotti mediante deposito
in cancelleria, ed il relativo elenco deve essewenanicato alle altre parti nelle forme stabilite
dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono a&nebsere prodotti all'udienza; in questo caso dei
documenti prodotti si fa menzione nel verbale».

12D, Lgs, 19 marzo 1996, n. 198 - Adeguamento deligislazione interna in materia di proprieta
industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'acdo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta
intellettuale concernenti il commercio - UruguayuRd.(noto come Accordo Trip’s).

'3 i osserva che i “sacri principi” del processaleiin tema di decadenza e preclusione sono mutati
in continuazione negli ultimi anni, tanto che lamgprudenza della S.C. sul punto & utilizzabill so
se si pone attenzione all’'epoca in cui € insorellgspecifica lite.

Si cita a titolo di esempio Cass. 20 novembre 200B4606: «Nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile
1995, non trova piu applicazione il principio sedortui I'inosservanza del termine per la produzione
di documenti deve ritenersi sanata qualora la opante non abbia sollevato la relativa eccezione in
sede di discussione della causa dinanzi al collégid. 184 cod. proc. civ., nel testo novellatdla
legge 26 novembre 1990, n. 353, non si limita théaprevedere l'eventuale assegnazione alle gharti
un termine entro cui dedurre prove e produrre desuimma stabilisce espressamente il carattere
perentorio di detto termine, in tal modo sottradadalla disponibilita delle parti (stante il dispos
dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del resto iiciimente confermato anche dal successivo art. 184
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della consulenza tecnica che, in tal modo, diventav “mezzo di ricerca della
prova” (della prova documentale, in particolare).

La collocazione della nuova disposizione nell’ange ed innovativo quadro
normativo sulladiscoverydi origine anglosassone a cui I'ltalia aveva I'ogpd di
adeguarsi per rispettare gli accordi internaziohRIP’S, riusci a sedare I'allarme
ed a far superare le obiezioni di sospetta inecastinalita della norma.

6) (segue): acquisizione di documenti nelle cause relative didiritti di
proprieta industriale” del CPI del 2005

L’'operazione ebbe un completamento di non poco ccon¢l 2005 con

I'approvazione del Codice della proprieta indusgrigd.Lgs. 10 febbraio 2005 n.
30) che trasferi quella innovazione del 1996 (titaregittima perché di origine
Trip’s) nell'art. 121, ultimo comma, del CPI con emta formulazione solo
apparentemente simile (e solo apparentemente iajjrocu

«Nella materia di cui al presenteodice il consulente tecnico d'ufficio puo
ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dalidice anche se non ancora

bis, che ammette la rimessione in termini, ma saldstanza della parte interessata ed a condizione
che questa dimostri di essere incorsa nella deeadeer una causa ad essa non imputabile. Pertanto,
nel giudizio di appello I'eventuale indispensadilidei documenti, in tanto puo essere valutata dal
giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi] senso che la loro ammissione non sia stata sthie

in precedenza, e che comunque non si sia veriflaatcadenza di cui all'art. 184 cod. proc. dav.,
quale é rilevabile d'ufficio, in quanto sottratte@alisponibilita delle parti».

Per avere una idea della farraginosita delle nosmila produzione dei documenti in relazione al
problema delle preclusione e delle decadenza si,\&titolo di esempio:

— Cass. 22 aprile 2010 n. 9545; «Le norme relaligeproduzione di documenti sono finalizzate a
garantire il diritto di difesa della parte contnai ta produzione ha luogo; tale finalita, peraltsodeve
ritenere conseguita e I'eventuale irritualita delladuzione risulta sanata quando il giudice dnpri
grado abbia tenuto conto dei documenti irritualragmodotti, fondando su di essi la decisione, e la
parte che lamenta l'irritualita della produziondialcensurato la decisione, dimostrando, in talenod
di avere avuto conoscenza dei documentix».

— Cass. 9 marzo 2010 n. 5671: «Ai sensi degli @a4ted 87 disp. att. cod. proc. civ., gli atti ed i
documenti prodotti prima della costituzione in dgaidl devono essere elencati nell'indice del fadoico

e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli pritiddopo la costituzione vanno depositati in calerel

con la comunicazione del loro elenco alle altretip@ppure, se esibiti in udienza, devono essere
elencati nel relativo verbale, sottoscritto, delripalal cancelliere), con la conseguenza che
l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo ialiula compiuta produzione, preclude alla parte la
possibilita di utilizzarli come fonte di prova, ed giudice di merito di esaminarli, sempreché la
controparte legittimata a far valere le irregoBariton abbia, pur avendone preso conoscenza,
accettato, anche implicitamente, il deposito ddi@umentazione, giacché, ove non sussista alcuna
tempestiva opposizione alla produzione irrituale éffettuarsi nella prima istanza o difesa sucuessi
all'atto o alla notizia di esso), non & dato appmez la violazione del principio del contraddittrche

le anzidette norme sono dirette ad assicurare».

— Cass. 26 maggio 2011 n. 11617: «La parte che dediell'omessa considerazione, da parte del
giudice di primo grado, di un documento decisive @ssuma ritualmente prodotto ha l'onere di
indicare con esattezza al giudice d'appello a quateero dell'indice del proprio fascicolo corrisgan

il documento che si assume trascurato. Ne conselgeienel caso in cui il fascicolo di parte sia
disordinatamente tenuto e confusamente composto ragmeri dell'indice non corrispondano ai
documenti prodotti, il giudice d'appello non haualconere di reperire da sé la documentazione
malamente indicizzata; non & pertanto censurahilsede di legittimita la decisione che di quella
documentazione non tenga conto».
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prodotti in causa,rendendoli noti a tutte le parti (in grassetto le diversita
rispetto all’art. 77 legge inv., “novellato” nel 98).

L’importanza della modifica risiede nel fatto clzenorma si applica non solo alle
consulenze in materia di_brevetti per invenzionane nel 1996), ma ad ogni
«titolo di proprieta industrialex(ved. comma 1 dell'art. 121). Non €& poco in
termini di portata innovativa rispetto alla gengé&aldelle consulenze tecniche
nelle cause civili di altro tipo.

La ratio dellinnovazione viene cosi spiegata nellRelazione di
accompagnamento al D.Lgs. n. 30 del 2005 (Relaziblmidia): «... in
considerazione del fatto che nel nostro ordinamericevetti vengono concessi
senza esame preventivo dei requisiti di validiticclse tale esame viene
postergato in sede giudiziaria ed attuato con lamimezzo a disposizione del
giudice che e quello della consulenza tecnica. @esa pertanto che la
consulenza tecnica si potesse svolgere senza dacals di preclusioni
processuali che avrebbero potuto falsare il suaultego con la gravissima
conseguenza di un giudizio di validita del brevetton conforme ad una
valutazione supportata alla sua reale collocaziams contesto della tecnica
notax».

Senza ripercorre le polemiche del passato, qualseguenza trarre oggi in modo
asettico da questa vicenda?

Premesso che la norma risulta inserita in un ddi@o tema di #partizione
dell'onere della prova (ved. l'intitolazione dell’art. 121 CPI) per vicee relative
alle cause di nullita o decadenza di un titolo mippieta industriale— quindi per
invenzioni, disegni e modelli, topografie dei préda semiconduttori, marchi ed
altri segni distintivi, indicazioni geografiche,fanmazioni aziendali riservate,
nuove varieta vegetali, secondo I'ampio tenore’atelll CPl— e anche per
vicende relative ad asserite contraffazioni, lesgmb conclusioni, a mio modesto
parere, sono due:

A. la consulenza tecnica in materia di brevetti eudi i “titoli di proprieta
industriale”, per volonta del legislatore del CPIsgeciale ed atipica
rispetto al prototipo di consulenza tecnica discgith nel Codice di
procedura civile

B. la fonte della sua regolamentazione risiede peytaetle norme speciali
del C.P.l. e, solo per gli aspetti non espresséansggolamentati, nel
Codice di procedura civile.

7) CTU e misure cautelari: atipicita e specialitgper la proprieta industriale

La seconda conclusione sub B), esposta nel deseri&eCTU nella materia del
diritto industriale (cfr. § precedente)- la si ripete: la fonte di regolamentazione
risiede nelle norme speciali del C.P.l. e, solo gleaspetti non regolamentati,
nel Codice di procedura civile- € confermata da altre norme esistenti nel CPI.
Si citano le piu rilevanti ed evidenti.

A) Art. 128 CPI in tema di&onsulenza tecnica preventiva

«Le istanze per l'espletamento della consulenzaid@&cpreventiva prevista
dall'art. 696-bis del codice di procedura civilepsopongono al Presidente della
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sezione specializzata del tribunale competentd gerdizio di merito, secondo le
disposizioni del medesimo articolo, in quanto cotifya».

Si tenga conto che tale norma e stata introdott&€Résolo nel 2010 (con D.Lgs
13 agosto 2010, n.131), dopo che nel CPC eraistsgata— solo nel 2005, con
D.L. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in legge 14 magd@od32n. 80— la norma
innovativa di cui all’art. 696-bis cpc dal titol&Censulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite

Con liniziativa del 2005 il legislatore ha arrigtthla gamma dei procedimenti di
istruzione preventiva: assunzione di testimonitarfumemoria ex art. 692 cpc.;
accertamento tecnico preventivo e ispezione giatizax art. 696 cpc.

| due interventi legislativi, nel CPC nel 2005n& CPI nel 2010, si inseriscono
nel filone normativo attivato dal D.Lgs. 4 marzolR0n. 28 (successivamente
modificato) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commercialj primo tentativo di introdurre in Italia le ADR
(Alternative Dispute Resolutiprdi tradizione anglosassone e di lontane origini
scandinave. Ad esso ha fatto seguito il piu rexgmbvvedimento legislativo
sulla «negoziazione assistita» del 2014 (ved. D.1132/2014, convertito nella I.
n. 162/2014).

B) Art. 129 CPI in tema dilxescrizione e sequestrptradizionalmente qualificati
come misure cautelari tipiche del diritto indudeia

Il primo comma della norma dispone: «ll titolare wi diritto di proprieta
industriale pud chiedere la descrizione o il sefjogsed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o ulti tgli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibita produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciatdazione e la sua entita. Sono
adottate le misure idonee a garantire la tutel deflormazioni riservate».

I comma quarto precisa che procedimenti di descrizione e di sequestro sono
disciplinati dalle norme del codice di proceduraitg concernenti i procedimenti
cautelari, in guanto compatibili € non derogate gakesente codicex».Ecco la
conferma esplicita della atipicita e specialitalelelue misure cautelari di lunga
tradizione industrialistica.

Per connettere questa norma all’argomento specd®oconsulenti tecnici, si
osserva incidentalmente che la norma citata echitac dalle disposizioni di cui
all'art. 130 CPI per gli aspetti riguardanti 'eseone a mezzo di ufficiale
giudiziario. E’ significativo che in quest’ultimagposizione siano inserite regole
riguardanti i “periti” o “tecnici”, da intendersa(mio parere) come sinonimo di
“consulenti in proprieta industriale”.

Infatti I'art. 130, comma 1 dispone: «La descriagor il sequestro vengono
eseqguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con $séstenza, ove occorra, di uno o
piu periti ed anche con l'impiego di mezzi teciicaccertamento, fotografici o di
altra natura» e, al comma 2: «Gli interessati pessessere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di lorprespntanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia»

C) Altra conferma della interconnessione (autogrd&ice) tra norme del CPI e
norme del CPC si ritrova nell’art. 131 in temardbitoria, altra misura cautelare
tipica del diritto industriale
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Cfr. art. 131 CPl«Inibitoria. Il titolare di un diritto di proprieta industrialguo
chiedere che sia disposta linibitoria di qualsmsilazione imminente del suo
diritto e del proseguimento o della ripetizione leleliolazioni in atto, ed in
particolare pud chiedere che siano disposti lioia della fabbricazione, del
commercio e dell'uso delle cose costituenti viaaei del diritto, e l'ordine di
ritiro dal commercio delle medesime cose nei cartfrdi chi ne sia proprietario o
ne abbia comunque la disponibilita, secondo le eod®l codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari. L'indria e l'ordine di ritiro dal
commercio possono essere chiesti, sugli stessijppesti, contro ogni soggetto i
cui servizi siano utilizzati per violare un dirittth proprieta industriale».

I comma 2 della stessa norma dispone che il gajdiconunciando l'inibitoria,
«puo fissare una somma dovuta per ogni violazioneinosservanza
successivamente constatata e per ogni ritard@setiuzione del provvedimento»
(le c.d.astreintedella tradizione francese)

Sul punto si ricorda che dopo anni di incerteza applicabilita delleastreintes
a casi estranei rispetto al diritto industridlél legislatore, con legge n. 69 del
2009, ha introdotto nel CPC una norma analoga eheonsente I'applicazione.
Ved. art. 614-bis CPC in tema dAttuazione degli obblighi di fare infungibile o
di non fare».Dispone la nuova norm&Con il provvedimento di condanna il
giudice, salvo che cio sia manifestamente iniqissaf su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni azabne o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuziated provvedimento. Il
provvedimento di condanna costituisce titolo eseouper il pagamento delle
somme dovute per ogni violazione o inosservaphzaomissis ...]»

D) Infine, quale ultima conferma della doppia disicia, in parte auto-integrativa

e in parte divergente, tra CPl e CPC in tema dsutamza tecnica e procedimento
cautelare, si cita I'art. 132 CPI dal titoloAnticipazione della tutela cautelare e
rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio dnerito».

Ecco le divergenze e le somiglianze:

Art. 132 CPI, comma 5: «In tutti i procedimenti t&ari il giudice, ai fini
dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecnicpegp disporre una consulenza
tecnica».

Si tratta di una disposizione assente negli art6@fbis a 669-quaterdecies del
Codice di procedura civile in tema di procedimerdutelari generali. Su tale
assenza si e formata una prassi giurisprudenzaletatalmente orientata verso
I'ammissibilita della consulenza.

!4 Rilevante & stato in passato il dibattito sull’Bgabilita delleastreintesai casi di concorrenza sleale
ex art. 2598 c.c. non interferenti con la propriathustriale.

Cfr. Trib. Ancona 12 aprile 1999G{ur. ann. dir. ind 1999, 3994, 1058): “E’ inammissibile
I'estensione a materia, quale la concorrenza slafilersa dalla disciplina del marchio e delle
invenzioni industriali della previsione delle panebntenuta negli artt. 66, comma 2, I.mar. e 86,
comma , I. inv.”. In senso conforme Trib. Milano Bbvembre 1991ii, 1991, 2714, 764); Trib.
Firenze 11 dicembre 199vi( 1991, 2638, 335); Trib. Milano 15 settembre 1988 (1988, 2330,
724). In senso contrario, pero, Trib. Milano 23il@pt990 foro it. 1991, I, 920, in motivazione);
Trib. Milano 10 gennaio 198@Rgep. Foro it.1983, voceConcorrenzan. 292).
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Art. 132, comma 2, CPI: «Se il giudice nel rilaseid provvedimento cautelare
non stabilisce il termine entro cui le parti devdniziare il giudizio di merito,
quest'ultimo deve essere iniziato entro il terndneventi giorni lavorativi o di
trentuno giorni di calendario qualora questi rapprgino un periodo piu lungo. Il
termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza seemauta in udienza o,
altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono stdtieste misure cautelari
ulteriori alla descrizione unitamente o subordinaate a quest'ultima, ai fini del
computo del termine si fa riferimento all'ordinardel giudice designato che si
pronuncia anche su tali ulteriori misure»

Parzialmente diversa € la corrispondente norm&Bé€l

Art. 669-octies CPC: «L'ordinanza di accoglimentoe la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di meriteyel fissare un termine perentorio
non superiore a sessanta giorni per l'inizio detligio di merito ..._In mancanza
di fissazione del termine da parte del giudicecdasa di merito deve essere
iniziata_entro il termine perentorio di sessantamp»

In sintesi: venti o trentuno giorni in un casoy&bessanta giorni nell’altro caso.

Una ipotesi di convergenza di disciplina é il tecmanma dell’art. 669-octies: «ll
termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanzavseruta in udienza o altrimenti
dalla sua comunicazione», coincidente con la sexdmage del comma 2 dell’art.
132 CPI citato.

Altra convergenza si rinviene tra l'art. 132, tecmmma CPI e l'art. 669-novies,
primo comma, sullinosservanza del termine a cuisegue la dichiarazione di
inefficacia del provvedimento cautelare

E) Analoghe sono le norme del CPl e CPC sul rifenta al provvedimento
cautelare ex art. 700 c.p.c. (provvedimento d’urgedi tipo generico previsto
solo dal CPC)

Art. 132, comma 4 CPI: «Le disposizioni di cui alhhama 3_non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell@iti@00 del codice di procedura
civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parteipizeare il giudizio di merito».
Art. 669-octies CPC: «Le disposizioni di cui al ggate articolo e al primo
comma dell'articolo 669-novies non si applicanopeivvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri pedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di meritog\psti dal codice civile o da leggi
speciali, nonché ai provvedimenti emessi a segiiitenunzia di nuova opera o
di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma aiaa parte puo iniziare il
giudizio di merito».

8) Conclusione

Si confida di avere dimostrato I'attendibilita datjomento che in questa sede si
ritiene rilevante.

Nella materia del diritto industriale, sia in tewhaconsulenza tecnica sia in tema
di provvedimenti e procedimenti cautelari (quedtimi sempre piu frequenti
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nelle materie del CPI, dove risultano preponderaspetto alle mere cause di
cognizione ordinaria), le norme del CPI sono diattare speciale, mentre le
analoghe norme contenute nel CPC sono di caraj@rerale e si applicano solo
se risultino compatibili con le prime.

Che tutto il quadro normativo sia caratterizzato utha esagerato barocchismo
(ridondanza, formalismo, gonfiezzagcondo i dizionayie una impressione
evidente.

La complessita e I'eccessivo tecnicismo di questEzione, che mio malgrado la
rende di non facile lettura, ne e la conseguenzatabile.

Torino, 7 novembre 2017
Mario Barbuto
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