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Marchi: tutela penale dal deposito

Basta la richiesta di registrazione per far scattare le norme anticontraffazione

Andrea Maria Candidi

w== Non si torna indietro. Gli
strumenti di difesa dalla contraf-
fazione possono essere azionati
nonsolo ariconoscimento avve-
nuto del copyright, ma anche ap-
pena si richiede la registrazione
di un marchio o di un segno di-
stintivo. La Cassazione ha dun-
que definitivamente abbandona-
toivecchibizantinismiinbase ai
qualila tutela penale del marchio
avrebbe bisogno del passaggio
formale dell’avvenuta registra-
zione. Circostanza che in passa-
tohasegnato le sorti di molti pro-
cedimenti, con buona pace dei ti-
tolaridibrand.

Difesa pili facile

Oggi ésufficiente aver depositato
larichiestadiregistrazione per at-
tingere all'armamentario norma-
tivo posto a difesa della proprieta
industriale (in primo luogoil codi-
ce penale). Non solo. Prima di di-
chiarare l'eventuale nullita del
marchio, per sostenere I'insussi-
stenzadel reato, ¢ necessario pro-
cedere a una profonda e comple-
taistruttoria. A ribadirlo ¢ la Il se-
zione penale della Cassazione
che, conl'ordinanza 4217/2010,ha
rispedito al tribunale di Novara
gli atti del procedimento a carico
diuna Srl che produce un giocat-
tolo simile al cubo di Rubik. I giu-
dici piemontesi del riesame ave-
vano infatti annullato il sequestro
di circa 2smila articoli ritenendo
insussistente la violazione non
tanto per I'assenza della contraffa-
zione, quanto per la nullita del
marchio. Secondo il procuratore
dellaRepubblica pressoil tribuna-
le di Novara, che ha proposto ri-

corso per cassazione contro I'an- .

nullamento, i giudici del riesame
nonavrebbero verificato la sussi-
stenza del fumus commissi delic-
ti - che pud giustificare o meno il
sequestro -, ma avrebbero antici-
pato, in sostanza, la decisione di
merito ritenendo insussistente il
fatto contestato sulla base di una
valutazione incidentale di nullita
del marchio.

Inoltre, la Seven Towns Ltd,
che produce il cubo di Rubik, & in-
tervenuta nel procedimento de-
positando una memoria e ha sot-
tolineato come il tribunale di No-
vara non abbia tenuto conto di
due importanti decisioni prese

dall'Ufficio armonizzazione del
mercato interno. L'Uarmni, infatti,
nell'ottobre del 2008 e nel settem-
bre del 2009 aveva rigettato, in
primo e secondo grado, la richie-

sta di nullita del marchio in que- -

stione avanzata proprio dalla dit-
ta che avrebbe contraffatto il gio-
co.Difatto,'autoriti amministra-
tiva ha ribadito la regolarita del
marchio. Ma, nonostante questo,
iltribunale di Novara ne ha soste-
nuto la nullita perché la registra-
zione in sede comunitaria del cu-
bodi Rubik come «marchio difor-
may» sarebbe illegittima.

Valutazioni amministrative

Secondo la Cassazione, invece,
perritenere insussistente laconfi-
gurabilita del reato ipotizzato
non ¢ sufficiente la valutazione
sommaria della disciplina vigen-
te effettuata dal tribunale del rie-
same. Proprio perché dovevano
essere presiin considerazione ul-
teriori elementi. In primo luogo
la procgdura amministrativa da-
vantiall'Uami che avevarespinto
larichiesta di nullita del marchio.
Ma,aprescindere dall’esito del ri-
corso all’'Uami, il semplice fatto
dinonaverlo neanche considera-
to ¢ indice della «intrinseca lacu-
nosita» della valutazione operata
daltribunale.

Latutela penale dei marchi, ha
ribadito la Cassazione, mira a ga-
rantire I'interesse preminente del-
lafede pubblica, oltre a quello pri-
vato dell'inventore. Per questo le
norme incriminatrici scattano
sempre che il marchio che si pre-
sume falsificato siastato deposita-
to, registrato o brevettato nelle
forme di legge. La giurispruden-
za, tuttavia, ha ampliato tale con-
cetto ¢ ha anticipato la tutela pe-
nale al momento della presenta-
zione della domanda di registra-
zione. Nel caso in esame, invece,
iltribunale sembraaver instaura-
to una sorta di "processo nel pro-
cesso". Nonsié limitatoaverifica-
re la sussistenza del fumus com-
missidelicti, mahatentato diveri-
ficare la fondatezza dell'ipotesi
accusatoria mettendo peraltro in
discussione questioni tecniche,
quali la nullita del marchio di for-
ma, sulle quali I'autorita ammini-
strativa diriferimento aveva dato
il proprio parere.

Il cammino della giurisprudenza
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