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Marchio “Piemonte crea”

APPROFONDIMENTO TEMATICO 

La PDL si pone l’obiettivo di istituire il marchio “Piemonte crea” che, come si evince dalla proposta,
 è un “marchio collettivo”. Tale tipologia di marchi è disciplinata dall’articolo 2570 del codice civile e dall’articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati).

A tale riguardo è utile precisare che il marchio collettivo svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio in senso stretto: non contraddistingue infatti il prodotto di un imprenditore ma è collegato ad una pluralità di imprese legittimate ad usare il marchio collettivo e non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare i propri prodotti. La funzione di tale tipologia di marchi è infatti, a norma dell’articolo 2, comma 1 del regio decreto n. 929/1942
, quella di garantire l’origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio. 

Allo stesso modo l’articolo 2570 del codice civile (sostituito dall’artico 82 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 - Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa) stabilisce che possono ottenere la registrazione di marchi collettivi (per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti) i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi.

Se tali marchi possono quindi avere anche la funzione di indicazione di provenienza, come nel caso della PDL, essi svolgono soprattutto un’azione più propriamente di garanzia qualitativa, fornendo adeguata assicurazione che il prodotto o il servizio contrassegnati presentino elementi
 che assumono rilievo in quanto appunto si riflettono sulla qualità del prodotto o del servizio. Ad esempio per “origine” deve qui intendersi un’origine geografica rilevante rispetto alla qualità del prodotto.

Sono dunque legittimati a registrare il marchio collettivo solamente quei soggetti il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.

In vista della funzione di garanzia qualitativa che il legislatore ad essi attribuisce, i marchi collettivi devono poggiare ciascuno su un proprio regolamento d’uso, così come previsto nell’articolo 4 della PDL, che consenta loro appunto di svolgere tale funzione. In particolare i regolamenti devono prevedere che i soggetti autorizzati all’uso del marchio collettivo rispettino, nella fabbricazione dei prodotti da contrassegnare con quel marchio, certe norme attinenti alla qualità. Nei regolamenti, inoltre, deve essere previsto che il titolare del marchio collettivo possa esercitare dei controlli sui soggetti autorizzati ad usarlo per sincerarsi del rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Infine vanno previste delle sanzioni a carico degli utenti per il caso di infrazioni, consistenti sostanzialmente nell’uso del marchio collettivo su prodotti non rispondenti alle norme regolamentari.

La funzione che i marchi collettivi svolgono ha un evidente rilievo per ciò che concerne l’interesse del consumatore. Conseguentemente il legislatore si è preoccupato dell’ipotesi in cui il titolare ometta di esercitare a carico degli utenti i controlli previsti nei regolamenti ed ha previsto per queste ipotesi la sanzione della decadenza del marchio stesso (articolo 43 del regio decreto n. 929/1942).

Tale utilizzo del marchio collettivo non deve comunque creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione; così come non può impedire che un imprenditore indichi la provenienza geografica dei propri prodotti, nell’ambito della correttezza professionale.

Oltre che dalle norme del codice civile e della legge speciale, l’istituto del marchio è specificamente preso in considerazione da due importanti convenzioni internazionali. 

La prima è la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – alla quale aderiscono tutti i principali Paesi industrializzati -, stipulata il 20 marzo 1883 e che ora è vigente in Italia nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato dal nostro Paese con legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967).

La seconda convenzione è l’Accordo (Arrangement) di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e commercio, sottoscritto a Madrid il 14 aprile 1891 nell’ambito dell’Unione generale di Parigi ed attualmente vigente nel nostro Paese nel suddetto testo di Stoccolma ratificato con legge n. 424/1976. L’Arrangement è stato recentemente integrato dal cosiddetto Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, ratificato e reso esecutivo nel nostro Paese con il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447 (Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi).

L’Arrangement di Madrid sulla cosiddetta registrazione internazionale dei marchi introduce un sistema di deposito e di registrazione dei marchi stessi potenzialmente idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti (che sono numerosi pur con la mancata adesione degli Stati Uniti d’America). Il titolare di un marchio registrato nel Paese d’origine, può infatti chiedere all’amministrazione di quel Paese il deposito del marchio stesso presso l’Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale sito a Ginevra. Questo provvede alla registrazione del marchio che ha da quel momento valore in tutti gli Stati aderenti per i quali sia stato richiesto, ad eccezione di quelli che rifiutino la protezione, come se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di quegli Stati. Si prevede che il rifiuto di protezione possa esser fatto solo in base a ragioni che avrebbero giustificato il rigetto di una domanda di marchio proposta direttamente nel Paese che rifiuta.

Si può rilevare pertanto che tale “marchio internazionale” non sottostà ad un regime diverso da quello dei singoli marchi nazionali. Esso rappresenta in realtà, con un documento unico che rispecchia un unico procedimento di registrazione in sede internazionale, una sorta di “fascio” di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato nel Paese cui appartiene, in base alla disciplina interna vigente in quel Paese.

Gli articoli 8 bis e seguenti del regio decreto n. 929/1942, che contengono le norme sull’opposizione e sul rifiuto della registrazione interna nel nostro Paese da parte dell’ufficio italiano, sono derivate dal protocollo di Madrid.

Alle due Convenzioni sopraddette va aggiunto l’Arrangement di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti o servizi ai fini della registrazione dei marchi. L’accordo, al quale la nostra legge speciale fa esplicito riferimento (articolo 5 ed articolo 36, comma 1 lettera b) è stato stipulato il 15 giugno 1957 e successivamente modificato. L’Italia ha ratificato la revisione di Stoccolma del 14 luglio 1967 con la legge n. 424/1976. Si tratta dell’accordo che introduce una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

A differenza del marchio internazionale che consiste, come detto sopra, in una sorta di “fascio” di marchi nazionali ciascuno dei quali è protetto nel Paese cui appartiene in base alla disciplina nazionale vigente in quel Paese, il marchio comunitario, istituito con il Regolamento CEE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio relativo al marchio comunitario) ha carattere unitario, nel senso che produce i medesimi effetti in tutta l’Unione europea. La fonte della sua disciplina, sia formale sia sostanziale, si trova nel menzionato regolamento.

Si tratta di un marchio registrato, il cui carattere unitario si riflette nel fatto che esso può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità (articolo 1 del regolamento n. 40/94). La tenuta del registro, così come molti altri compiti concernenti i marchi comunitari è affidata all’Ufficio per l’Armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.) avente sede ad Alicante (Spagna).

L’elaborazione del marchio comunitario ha proceduto a lungo di pari passo con quella della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
 il cui contenuto è stato in gran parte recepito nella nostra legge speciale. Perciò la disciplina sostanziale del marchio comunitario corrisponde, quasi sempre alla lettera, a quella della direttiva, e quindi è molto vicina anche alla nostra legge. Ad esempio, sono atti a costituire un marchio comunitario sostanzialmente gli stessi segni descritti all’articolo 16 del regio decreto n. 929/1942.

Pertanto la registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare di esso un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente (ma con estensione a tutto il territorio della Comunità invece che al solo territorio nazionale) a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano.

Torino, 27 novembre 2003 

SB/GB/AMP
� Articolo 2, comma 1 della PDL.


� Articolo modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa).


� Come sopra detto, una determinata origine, una determinata natura o una determinata qualità.


� A norma dell’articolo 2, comma 4, del regio decreto n. 929/1942 come modificato dal decreto legislativo n. 480/1992.


� Recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (Prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa).
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