Diritto dell'economia. Nulla a registrazione solo «ostruzionisticas

Rafforzata la tutela dei marchi
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#% Nullo il marchio comunita-
rioregistratoinmalafedealsolo
fine diimpedire achiloabbiapre-
cedentementeutilizzatoe diffuso
dicontinuareafruirne. Lohariba-
dito la recente sentenza n. 20715,
con cuila Corte di cassazione ha
altresievidenziatoche aifinidel-
lanullitain questione, rileval'uso
altrui del medesimo segno anche
inunsolo Stato membroy. llmar-
chio,indispensabile adidentifica-
reorigine e qualita diun prodotto
egarantirnelariconoscibilita pie-
na,emeritevole ditutelagiuridica
anche prima della formale regi-
strazione, in virtu dell'uso difatto

con cui lutilizzatore ne diffonde
lanotorietd nel mercato di riferi-
mento. Negli ultimi anni talune
aziende, traendo vantaggio dalla
mancata registrazione del segno
altrui, ne avanzavano richiesta in
altri Stati comunitari, in pregiudi-
zio a chi ne avevano precedente-
mentediffusolanotorieta.L ngiu-
e102009 la Corte di Giustiziadel-
['Unione Europea, pronunciando
una storica sentenza nell’ambito
delprocessoLindt,éintervenutaa
sanzionare condotte improntate
alla mala fede, individuando tre
fattoriutili daindagare:a)lacono-
scenza dell'esistenza di un terzo
utilizzatore diunprodottoidenti-

co in almeno uno Stato membro;
b) lntenzione del richiedente di
impedirealterzodicontinuaread
utilizare il segno; ¢) un grado di
tutela giuridica attribuito al mar-
chio del terzo e a quello di cui era
richiestalaregistrazione. Laparti-
colare formulazione della pro-
nuncia del Tribunale europeo,
tuttavia, ha incentivato, nel tem-
po, interpretazioni tutt’altro che
univochecircaipresuppostidella
malafede,inducendoalcuniadat-
tribuireallaportatadel divietova-
loreprettamenteterritoriale, Nel-
la vertenza in esame, promossa
davantiallaCassazione, éstatain-
fattipropostaunaletturarestritti-

vadelprovvedimentodellaCorte
di Giustizia, tesa a delimitare la
malafede delrichiedente allasola
potesi in cui la registrazione del
marchiofosserichiestanellostes-
so Paese di diffusione, (conesclu-
sione, dunque, delle domande
proposteinaltriStaticomunitari).
LaSuprema Corte haassuntouna
posizione netta in merito, esclu-
dendo qualsiasi restrizione inter-
pretativa. I giudici di legittimita
hannodichiaratonullalaregistra-
zione di un marchio gia utilizzato
di fatto in un Paese diverso da
quelloincuilarichiestaéstatapre-
sentata, rilevando l'intento di
ostacolare il libero ingresso del

concorrente nel mercato stranie-
0. Citando la Corte di Giustizia
Europea,igiudicinazionalihanno
chiarito che l'ntenzione diimpe-
dire ad unterzo di commercializ-
zareunprodottopuo,intalunecir-
costanze, caratterizzare [a mala-
fede del richiedente, circostanze
che ricorrono quando «dl richie-
dente ha fatto registrare come
marchio comunitario un segno
senza |'intenzione di utilizzarlo,
unicamente al fine di impedire
che un terzo entri nel mercato.
Lapronunciahailpregiodioffrire
una chiara interpretazione della
materia, sancendo la portata ex-
traterritoriale del divieto di regi-
strazioneinmalafededelmarchio
e scoraggiando condotte finaliz-
zate a boicottare Iapproccio a
nuovi mercati ultranazionali da
partediconcorrenticommerciali
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