IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UDIENZA PUBBLICA

QUINTA SEZIONE PENALE
DEL 12/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | SENTENZA
Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - N. gb 3
Dott. PAOLO OLDI - Consigliere - pr(1cTRO GENERALE
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI - Consigliere - N 172762011
Dott. MARIA VESSICHELLI - Rel. Consigliere -
Dott. CARLO ZAZA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) DELLATTE SERGIO N. IL 13/09/1954

avverso la sentenza n. 2090/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
25/10/2010

visti gli atti, la sentenza ¢ il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A Cg]a.Qa/»o

che ha concluso per v M’SAP

Udito, per la parte civile, 'Avv -

Uditi difensor Avv. T, H, O1laesds  w gl . meee %{a&



FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Dellatte Sergio avverso la sentenza della Corte di appelio di Bari in
data 25 ottobre 2010 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado- che era stata di
assoluzione ed era stata impugnata dalla sola parte civile- & stata pronunciata condanna al
risarcimento del danno in ordine al comportamento contestato come contraffazione, ex art. 473
cp, del disegno "figura di cuore-Sweet-years”, riprodotto illecitamente su un certo numero di capi
di abbigliamento, disegno di proprieta della S.r.l. Go Old 50 di Milano.

Il fatto e stato accertato il 18 giugno 2003.

La Corte d'appello riteneva di seguire la giurisprudenza piu recente che -a differenza di quella
valorizzata dal giudice di primo grado- sostiene che la fattispecie di cui all'articolo 473 cp,
contestata nella specie, sia da ritenere integrata quando la contraffazione riguardi un marchio o
un disegno relativamente ai quali sia stata solo presentata la domanda di registrazione.

Deduce il ricorrente

1) la inosservanza dell'articolo 473 c¢p per essere state disattese le diverse opzioni
interpretative della giurisprudenza di legittimita seguita dal giudice di primo grado (Cass.
Sent. n. 6418 del 1998). Secondo questa, la tutela prevista dall'articolo menzionato
presuppone che il marchio o il segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato
nelle forme di legge. Invece la tutela del marchio nella fase interinale tra la presentazione
della domanda e la registrazione & previstay soli effetti civili, senza esplicare alcun effetto
sul piano della tutela penale;

2) in via subordinata la difesa chiede che la contestazione venga comunque derubricata in
quella di cui all'articolo 517 c.p.
Tale ipotesi punisce la riproduzione del segno o del marchio avvenuta in maniera soltanto
parziale, ossia con pochi tratti di somiglianza rispetto a quelli originali, essendo, {'articolo
517 cp, posto a tutela non della fede pubblica ma dell'ordine economico.
Proprio questa sarebbe la fattispecie ricorrente nel caso concreto in cui, sulle magliette
sequestrate, & stata riprodotta la scritta Swett Newk e non Sweet Years accanto ad un
cuore parzialmente stilizzato: una mera imitazione e non certo una contraffazione del
marchio, il quale, oltretutto, non si richiede nemmeno che debba essere stato previamente
registrato ma solo adottato da altro imprenditore.
Una simile soluzione comporterebbe, peraltro, la revoca delle statuizioni civili atteso che la
parte civile costituita non potrebbe corrispondere al soggetto giuridico danneggiabile per
effetto della condotta in esame: un soggetto collettivo rappresentato dalla massa dei
consumatori e non gia la casa utilizzatrice del marchio non ancora rilasciato.

La difesa denuncia, altresl, sul punto, un vizio di motivazione da parte della Corte di merito
che non si sarebbe posta, attraverso la disposizione di un'apposita perizia, nelle condizioni
per motivare le ragioni dell'eventuale sussistenza o insussistenza della fattispecie gradata.



Alla odierna udienza il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei

reato.
Il ricorso e’ fondato nei termini che si indicheranno.

Preliminarmente occorre rilevare la eccentricitd della richiesta difensiva, formulata durante la
odierna discussione , tenuto conto che Vimputato & stato assolto in primo grado e tale statuizione
& rimasta intangibile anche in grado di appello, ove le ragioni della parte civile sono state
(ri)valutate esclusivamente ed autonomamente, su sua domanda, ai soli effetti civili.

La prescrizione del reato, essendo statuizione che riguarderebbe il versante degli effetti penali
della sentenza, & preclusa dal giudicato assolutorio su tale punto .

Quento al merito del ricorso, capace di spiegare effetti ai soli effetti civili, ritiene questa Corte che
debba essere seguito I'orientamento evocato dal ricorrente, e fatto proprio dalla giurisprudenza -
allo stato invero risalente- di questo giudice della legittimita, secondo cui, poiché la tutela penale
dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali & finalizzata aila
garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, pil che a quello privato del
soggetto inventore, il terzo comma dell’art. 473 cod. pen. - secondo il quale le norme incriminatrici
in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicanc sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta
intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilita dei delitti
contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo & necessario che il marchio o il segno
distintivo, di cui si assume la falsitd, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di
legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno pud aversi
soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. {In motivazione la Corte ha
precisato come dall'affermazione di tale principio discenda che la tutela penale dei marchi e dei
segni distintivi non possa estendersi - contrariamente a quanto avviene in campo civilistico - anche
alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momente della
presentazione della domanda e quello della concessione de! brevetto o della registrazione) (Sez. 2,
Sentenza n, 6418 del 26/03/1998 Ud. (dep. 02/06/1998 ) Rv. 211176})}.

Invero non ignora, questa Corte 'opposto orientamento della stessa giurisprudenza di legittimita,
secondo cui, in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelii industriali ai
sensi dell'articolo 473 cod. pen., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione
delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare {'oggetto materiale
della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal
pubblico diventa possibile l'lllecita riproduzione del modello, sicché I'anticipazione dell'efficacia
del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica
rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello ( Sez. 5, Sentenza n. 8758 del 22/06/1999
Ud. (dep. 08/07/1999 ) Rv. 214653 Presidente: Pandolfo GV. Estensore: Nappi A.; conf, Sez. 5,
Sentenza n. 48534 del 07/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011 } Rv. 251538; Sez. 2, Sentenza n. 6323



del 21/11/2006 Cc. {dep. 14/02/2007 ) Rv. 235713; Sez. 5, Sentenza n. 9752 del 08/01/2009 Cc.
(dep. 03/03/2009 } Rv. 242997 ).

Tuttavia deve osservarsi, conformemente anche alla dottrina che ha commentato la innovazione
apportata alla materia de qua con |. 23 luglio 2009, n. 99 { che con Vart. 15 comma 1 lett. a)
ha”riscritto” 'art. 473 cp) , che I'inciso inserito nel nuovo testo dell’art. 473 comma 1 cp “potendo
conoscere dell’esistenza del titolo di proprieta industriale” lascia fondatamente pensare che, con
la detta riforma, si & inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva , per la tutela penale, la
avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda: si puo
conoscere, infatti, solo un titolo gia rilasciato mentre la semplice richiesta deilo stesso non da
luogo, di per sé, alla garanzia dell’esito positivo della procedura amministrativa avviata,

Nen risulta, d’altra parte, dall’andamento dei lavori preparatori, che il legislatore abbia
manifestato in modo chiaro una volonta diversa da quella risultante dalla lettera della legge
promulgata.

Né pud ritenersi che il citato inciso, formulato testualmente con riferimento alla posizione del
contraffattore materiale del marchio, non estenda la propria efficacia - limitatrice della operativita
del precetto- alla posizione , menzionata nello stesso comma della norma e rilevante per il caso di
specie, del semplice utilizzatore del marchio contraffatto.

La impaossibilita, dunque, di ritenere configurabile, anche solo per gl effetti civili, la ipotesi di reato
contestata nel caso di specie, comporta la necessita che venga esplorata, con adeguata
motivazione- ponendosi tale onere a carico del giudice civile competente per valore in grado di
appello- {a eventualita che la condotta accertata a carico del ricorrente integri gli estremi della
diversa @ meno grave fattispecie dell’art. 517 cp — evocata dalla stessa difesa- fattispecie che
sarebbe sussistente in presenza di un marchio — come nella specie- semplicemente imitato, per
quanto al tempo non registrato; al giudice del rinvio & fatto carico altresi di valutare la idoneita
della accertata condotta, ove rilevante ai sensi dell’art. 517 cp, a cagionare un danno alla odierna
parte civile.

POM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello, per nuovo esame

Roja 12 aprile 2012
i il Cons. est.
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IL FUNZIQ 3-“ GIUDIZIARIO
hraggla Lanzuise .




