Esaurimento Comunitario del Marchio - Sentenza della Corte di Giustizia UE 

La Corte di Giustizia UE ha emesso un’importante pronuncia in relazione alla disciplina dell’esaurimento comunitario del marchio, con la quale si ribadisce la necessità del consenso del titolare del diritto per procedere ad importazioni parallele da Stati situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). La pronuncia della Corte costituisce un’importante riaffermazione del principio dell'esaurimento comunitario del marchio, contro l'esaurimento internazionale.

Cenni sulla disciplina sull’esaurimento comunitario del marchio

Secondo il principio dell’esaurimento comunitario, il diritto di impedire le importazioni di prodotti in circolazione all’interno dello Spazio Economico Europeo non può essere giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale o commerciale qualora il bene sia stato messo in circolazione dal titolare della privativa, o con il suo consenso, in uno qualsiasi dei paesi membri. 

La disciplina dell’esaurimento comunitario del marchio, pertanto, rappresenta un equo contemperamento tra due interessi ugualmente meritevoli di protezione all’interno dell’ordinamento comunitario, consistenti nella tutela della proprietà industriale e dei diritti di privativa che ne discendono, e la tutela del mercato comune. I diritti di privativa riconosciuti dagli Stati membri consentono, in linea di principio, di vietare le importazioni di beni protetti o recanti segni distintivi tutelati. La tutela del diritto di privativa non può, tuttavia, giungere al punto di consentire ai privati di ricostituire, attraverso vincoli contrattuali, barriere ed impedimenti alla circolazione delle merci tra Stati dell’Unione in luogo delle preesistenti barriere doganali, in palese contrasto con il principio di libera circolazione delle merci.

Il principio dell’esaurimento comunitario del marchio fa in modo che il diritto del titolare ad impedire la circolazione non autorizzata delle merci all’interno dello Spazio Economico Europeo cessi con l’immissione in commercio della merce all’interno di almeno uno Stato dell’Unione. Da ciò deriva, tuttavia, che la stessa disciplina non si applica qualora il titolare abbia commercializzato il prodotto in Stati esterni allo Spazio Economico Europeo. La fattispecie costitutiva dell’esaurimento risulta inoltre perfezionata dal consenso del titolare alla prima commercializzazione, la quale può avvenire direttamente o tramite licenziatari. 

La Corte ha affermato che, affinché si verifichi l’effetto estintivo in relazione al diritto di controllare l’iniziale distribuzione all’interno dello Spazio Economico Europeo, è necessario che il consenso del titolare sia espresso in modo tale che l’intenzione di rinunciare a tale diritto sia dimostrata in maniera chiara e non equivoca. La Corte ha affermato come, in condizioni normali, l’assenso si debba desumere da una statuizione espressa, non escludendo, tuttavia, la possibilità di ricavarlo da fatti e circostanze precedenti, simultanee o successive alla commercializzazione dei beni al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualora queste dimostrino l’intenzione di rinunciare allo stesso, come si è detto, inequivocabilmente. In particolare, in relazione al caso di specie, il consenso non poteva essere desunto da:

· la mancanza di clausole contrattuali all’atto della cessione della proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio;

· la mancata comunicazione del titolare della sua opposizione all’immissione in commercio all’interno dello Spazio Economico Europeo;

· l’assenza di indicazioni, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio nello Spazio Economico Europeo.

Conclusioni

Con la sentenza viene ribadita l'illegittimità di importazioni parallele da paesi extracomunitari in assenza di previo consenso del titolare del marchio.

Tale decisione è estremamente importante per le imprese produttrici di prodotti di marca. Gli importatori paralleli, come noto, sfruttano i differenziali di prezzo esistenti tra le varie aree geografiche attraverso operazioni di arbitraggio speculativo. Vi sono meccanismi contrattuali attraverso i quali i produttori cercano di arginare la portata del fenomeno. L’estensione del principio dell’esaurimento del marchio a livello internazionale avrebbe avuto l’effetto di rendere illeciti i meccanismi difensivi normalmente impiegati dai produttori, con notevoli danni in special modo per l’industria italiana, visto che molti dei settori industriali interessati dal fenomeno rappresentano la produzione tipica del made in Italy.

Si ricorda, a questo proposito, le conclusioni dello studio effettuato dalla Confindustria nel marzo 2001 relativo all'impatto delle importazioni parallele da paesi extracomunitari ed, in particolare, di un’eventuale modifica del regime dell’esaurimento comunitario del marchio, sul mercato italiano. Il documento dimostrava come la presenza del fenomeno delle importazioni parallele, oltre a generare un calo della produzione e dei profitti delle imprese i cui prodotti fossero assoggettati a questo fenomeno, non generava significativi benefici per i consumatori, influendo invece negativamente, nel lungo periodo, sui livelli occupazionali.
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PRESENZA E SVILUPPO DELLE IMPRESE ITALIANE NEL MEDITERRANEO - Confindustria 17 dicembre ore 15.00

Sviluppi della situazione per le imprese italiane nei paesi Sud Mediterranei e finanziamenti MEDA dell'Unione Europea in preparazione dello  Spazio integrato Euromediterraneo 

La situazione per le imprese italiane nei Paesi Sud Mediterranei dopo gli avvenimenti dell' 11settembre  e le prospettive di loro sviluppo alla luce della creazione dello Spazio integrato euromediterraneo e degli Accordi bilaterali UE con tali Paesi, verranno discussi in Confindustria il 17 dicembre p.v. alle ore 15.00 con le Associazioni e le imprese interessate.

Verranno anche analizzati gli strumenti finanziari UE per lo sviluppo dell'area e gli strumenti bancari a disposizione delle imprese per più adeguatamente operare nei Paesi dell'area.

PRESENZA E SVILUPPO DELLE IMPRESE ITALIANE NEL MEDITERRANEO

Riunione del Gruppo di lavoro Mediterraneo

Confindustria – 17 dicembre 2001 ore 15

PROGRAMMA

Dott. Franco BERNABE’

Coordinatore Internazionalizzazione Confindustria per Mediterraneo, Balcani, Cina 

“Il Mediterraneo del Sud: il quadro economico”

Amb. Antonio BADINI

Direttore Generale Mediterraneo e Medio Oriente Ministero Esteri “Evoluzione politica ed istituzionale dello Spazio Euromediterraneo e dei Paesi del Nord Africa e Medio Oriente”

Dott. Paolo NICOLETTI 

Responsabile Progetto Unimed Delegazione Bruxelles Confindustria

“ll Progetto Euromed per lo sviluppo dell’Associazionismo imprenditoriale nei Paesi Sud Mediterranei nell’ambito del Programma MEDA e degli Accordi di Associazione UE”

Dott. Vittorio SISTO

Direttore Generale UBAE Arab Italian Bank 

“Strumenti finanziari e bancari per operare nei Paesi Sud Mediterranei”

Iniziative e problemi: il punto di vista delle Associazioni del Sistema Confindustria Dibattito con le imprese e Conclusioni
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