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di Brunella Biancaniello

La Corte Ue coglie l'occasione della sentenza 1° dicembre 2011 (cause riunite C-446/09 e 495/09) per precisare le condizioni in base alle quali le autorita' doganali possono qualificare le merci provenienti da Stati terzi come contraffatte e usurpative. In particolare, secondo la Corte, le merci extra Ue che rappresentano imitazioni o copie di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprieta' intellettuale, possono essere qualificate come merci contraffatte o merci usurpative solo se si prova che sono destinate ad essere messe in vendita nell'Unione.

Con l’interessante sentenza del 1° dicembre 2011, cause riunite C-446/09 e 495/09, “Philips” e “Nokia”, la Prima Sezione della Corte Ue tratteggia delle utili linee guida volte ad identificare le merci contraffatte.

Le due cause in parola, che vedono coinvolti due colossi mondiali della telefonia, la Corte Ue è staa chiamata ad interpretare la normativa dell’Unione sulla condotta che devono tenere le autorità doganali dinanzi ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale da parte di merci, provenienti da Stati terzi, che si trovino in un regime sospensivo.

In particolare, era stato chiesto agli euro giudici se delle merci, provenienti da uno Stato terzo, in transito o immesse in un deposito doganale nel territorio dell'Unione, possano essere considerate “merci contraffatte” o “merci usurpative” ai sensi del diritto dell'Unione solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale Ue, senza esservi vendute.

Al riguardo, secondo l’interpretazione della Corte, per qualificare come “merci contraffatte” o “merci usurpative” ai sensi dei regolamenti (CE) n. 3295/1994 – come modificato dal reg. (CE) n. 241/1999 – e n. 1383/2003 non basta che le stesse siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo, ma è necessario provare che le merci sono destinate ad essere immesse in vendita nell’Ue. Tale prova può essere data dal fatto che le merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell’Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza che tali merci siano destinate a consumatori dell’Unione.

Fatti nella causa C-446/09

Veniamo ai fatti che sono alla base della controversia promossa dalla Philips.

Nel 2002, nel porto di Anversa, le autorità doganali belghe hanno ispezionato un carico (con destinazione non precisata) di rasoi elettrici provenienti dalla Cina e somiglianti ad alcuni modelli di rasoi della Philips.

Tali modelli sono regolarmente registrati e riconoscono alla Philips un diritto esclusivo di proprietà intellettuale in vari Stati, tra cui il Belgio.

Pertanto, le autorità doganali belghe, sospettando che si trattasse di “merci usurpative”, hanno sospeso lo svincolo ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 3295/94 e bloccato le merci (art. 6, n. 1 Reg. n. 3295/94).

La Philips ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado di Anversa nei confronti delle società Lucheng, Far East Sourcing e Röhlig, coinvolte nella fabbricazione, nella commercializzazione e nel trasporto di tali rasoi.

In particolare, la Philips chiedeva che fosse dichiarata la violazione da parte di tali imprese del diritto esclusivo detenuto dalla stessa su tali modelli di rasoi, nonché il risarcimento dei danni e la distruzione delle merci bloccate.

Fatti nella causa C-495/09

Nel luglio 2008, all’aeroporto di Londra Heathrow, le autorità doganali del Regno Unito (HM Revenue & Customs, “HMRC”) hanno ispezionato un carico di telefoni cellulari e accessori provenienti dalla Cina e diretti in Colombia.

Su tali merci era apposto un segno identico al marchio comunitario di cui la Nokia è titolare.

Intuendo che si trattasse di prodotti di imitazione, le autorità doganali hanno inviato dei campioni alla Nokia la quale ha confermato il sospetto e ha chiesto il blocco del carico. Le autorità doganali britanniche, però, hanno respinto tale richiesta ribadendo che le merci erano dirette in Colombia e non esistevano prove che sarebbe state dirottate sul mercato dell’Unione. Pertanto, a loro dire, non potendo classificarle come “merci contraffatte” ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), i), del regolamento n. 1383/2003, non potevano essere bloccate.

La Nokia ha contestato il rifiuto di bloccare le merci dinanzi alla giustizia del Regno Unito.

Merci che violano un diritto di proprietà intellettuale

Per comprendere meglio le decisioni della Corte appare opportuno seguirne sinteticamente le argomentazioni a partire dall’inquadramento normativo delle nozioni di “merci contraffatte” e “merci usurpative:

- la normativa comunitaria definisce “merci contraffatte” le merci, compreso l’imballaggio, su cui venga apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio o un segno distintivo identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce;

- le “merci usurpative” sono, invece, quelle merci che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi.

La contraffazione è un fenomeno molto diffuso che preoccupa le istituzioni europee anche da un punto di vista della sicurezza e della salute dei consumatori, dato che la merce contraffatta non rispetta sicuramente le caratteristiche e la sicurezza del prodotto originale. Proprio per questo vi è una particolare attenzione dell’Ue ed un particolare impegno delle autorità doganali nella lotta alla contraffazione, non solo al fine di tutelare la competitività delle imprese europee, ma anche per salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini (si pensi, per esempio, ai giocattoli contraffatti, i quali spesso sono fabbricati con materiale plastico proveniente dal riciclaggio di materie prime tossico-nocive senza rispettare i dettami del corretto trattamento e recupero dei rifiuti).

Sentenza 1° dicembre 2011 - cause riunite C-446/09 e 495/09.

La Corte nella sentenza del 1° dicembre enuncia un principio molto chiaro: le merci extra-Ue bloccate in dogana non sono di per sè “usurpative” del diritto di proprietà intellettuale Ue.

La Corte chiarisce che tali diritti possono essere violati - giustificando un sequestro e un blocco provvisorio da parte dell’autorità doganale - allorquando, una volta sottoposte le merci extra-Ue ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell’Unione, le stesse siano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione (vendita, messa in vendita, pubblicità).

Questo significa che la semplice introduzione in regime sospensivo (transito o deposito doganale) nel territorio doganale dell’Ue di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale non è di per se stessa sufficiente a qualificare le stesse come “merci contraffatte” o “merci usurpative”.

Pertanto, l’autorità doganale non potrà applicare i rimedi previsti dal regolamento CE n. 1383/2003, a meno che non venga fornita la prova che le merci in questione siano destinate ad essere immesse in commercio nell’Unione europea.

La sentenza indica quali possono essere alcuni degli indizi sui quali l’autorità doganale possa legittimamente sospettare che vi sia una contraffazione e sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci:

- la mancata dichiarazione della destinazione delle merci, nonostante il regime sospensivo esiga una tale dichiarazione,

- la mancanza di informazioni precise o affidabili sull’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci,

- la mancata cooperazione con le autorità doganali,

- la scoperta di documenti o di corrispondenza sulle merci tali da suggerire che esse possano essere dirottate verso i consumatori dell'Unione.

Le autorità doganali, per verificare se effettivamente le merci bloccate in quanto sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale siano “contraffatte”, devono dimostrare che le merci siano destinate al commercio.

Una tale prova – afferma la Corte – si può ricavare dall’esistenza di una vendita di merci ad un cliente dell’Unione, da un’offerta di vendita o da una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, oppure da atti che dimostrano che le stesse saranno dirottate verso i consumatori dell’Unione.

