Chi vende deve verificare
se il titolare del marchio
ha dato il consenso

Importazioni extra See

Non ¢ sufficiente
cheil controllo lo esegua
solo I'importatore

Vincenzo Piccarreta

La Corte di appello di Catania con
sentenzadel 15 maggioharibadito
e chiarito a quali condizionii pro-
dotti importati da Paesi extraeuro-
pei(o, meglio, extraSpazio econo-
mico europeo) possano essere
commercializzati senza violare lo
stesso marchio che li contraddi-
stingue. Laviolazione del marchio
puo infatti sussistere nonostante i
beni siano “originali”, discenden-
done tutti gli effetti, anche risarci-
tori, dellacontraffazione. Tale cir-
costanzaspesso esottovalutata da-
gli operatori commerciali.

Il caso riguarda la commercia-
lizzazione in Italia dilentia contat-
to recanti i marchi di una societa
multinazionale leader nel settore
oftalmico, importate da Paesi extra
Seesenzail consensodellatitolare
deimarchi. Gianel 2015, il Tribuna-
le di Cataniaaveva accertatolavio-
lazione del marchio e imposto
un’inibitoria con obbligo di ritiro
dal mercato, omettendo pero di
pronunciarsi sugli utili conseguiti
mediante la violazione.

Nelgiudiziod'appello, laCorte ha
riformatola decisionedel Tribunale
riconoscendo che dall'illecito di-
scendel’obbligo dirisarcirei danni
subiti dal titolare del marchioe di at-
tribuirgli gli utili conseguiti.

Ha inoltre sottolineato alcuni
importanti principi che, condi-
zionando il verificarsi del feno-
meno dell’«esaurimento del mar-
chio», devono essere tenuti in
considerazione da chi venda in
Italia (e nel See) prodottiimpor-
tati da paesi extra See.

In particolare i giudici, oltre
aribadire
e che I'importatore ha l'onere di
verificare cheil titolare del marchio
appostosui prodotti importatiabbia
acconsentito allaloro commercia-
lizzazione nel Paese didestinazione,
® chel'esistenzadel consensodeve
risultare in modo certoe per ciascun
singolo esemplare del prodotto,

hanno precisato che
® l'obbligodiverificarel'esisten-
zadel consenso alla commercia-
lizzazione del prodotto spettaan-
che al soggetto che acquisti dal-
I'importatore.

L'importanza della sentenza
sta quindi nell’aver evidenziato
che I'imprenditore che operi me-
diante “importazioni parallele”,
ossia che commercializzi nel See
prodotti di importazione, non puo
ritenersi esente da responsabilita
peril solofattodiaver acquistato
prodotti “originali” e di averlo fat-
toin Europa. L'articolo 5 del Codi-
ce della proprieta industriale e
I'articolo 15 regolamento Ue
2017/1001, infatti, richiedono che
i prodotti «siano stati messi in
commercio dal titolare oconil suo
consenso nelterritorio dello Stato
0...dello Spazio economico euro-
peo».L'imprenditore deve quindi
indagare l'esistenza di tale con-
senso, ad esempio chiedendo al-
I'importatore di fornirne prova.
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