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Capitolo 5.23

Le strategie di difesa del marchio in dogana:
il caso ‘PAUL & SHARK'

di Mara Mondolfo, Trademark Attorney e Michal Hasiow,
Societa Italiana Brevetti SpA, Milano

L'importanza, anche per le PMI, di proteg- |
gere la distintivita e la creativita in quanto
fonti di valore e strumenti per rafforzare la
competitivita internazionale & da tempo uni-
versalmente riconosciuta. Le istituzioni e le
autorita preposte al riconoscimento e alla tu- |
tela dei diritti, dal canto loro, mettendo sensi- |

regolamenti consentono ai titolari di rendere
sempre piu efficace l'enforcement dei diritti.

L'azienda e la costituzione
del portafoglio marchi .

La base per un buon enforcement & un por-
tafoglio adeguato alle esigenze del titolare e
uno dei temi delicati & appunto la necessita
di accompagnare la crescita dell’azienda con
un parallelo rafforzamento della protezione,
affinché non si crei sproporzione tra la noto-
rieta di un marchio e le azioni che il titolare
€ in condizioni di mettere in atto per la sua |
tutela. '

Testimone di un tale processo @ Dama |
S.p.A, fondata nel 1975 dalla famiglia Dini
cui fa capo il marchio ‘PAUL & SHARK’, em- |
blema italiano dell’eleganza sportiva Made |
in Italy, attualmente gestita dall’AD e Pre-
sidente Andrea Dini. Oggi il marchio ‘PAUL
& SHARK’ & una realta globale: le collezioni
sono distribuite nel mondo attraverso 73 pae-
si, 458 citta e 474 punti vendita, tra cui oltre
280 negozi monomarca, situati nelle citta pit
esclusive, con oltre I'80% del fatturato realiz-
zato all’'estero.

Negli anni ottanta comincia un’estesa
campagna per la registrazione di ‘PAUL &
SHARK’ in pit di sessanta paesi, molti dei
quali extra-europei. I1 marchio viene allora
tutelato nella versione grafica caratteristica
con il disegno dello squalo. In tempi pil1 re-
centi, di pari passo con l'evoluzione del mar-
chio, la tutela viene estesa anche alle singole
componenti caratteristiche e per una gamma |
pit ampia di prodotti.

L'adeguatezza del portafoglio alle esigen-
ze correnti del business & verificata periodi-

1. ATTIVITA' ECONOMICA PRINCIPALE OG-
GETTO DELLARTICOLO (Codificazione ATECO
2007 - ISTAT)

- 14.19.29 Confezioni di abbigliamento spor-
tivo o di altri indumenti particolari

2. ISTITUTI DI P.I. COINVOLTI

- Marchio

3. PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE

- Reg. (CE) n. 207/2009
- Reg. (UE) n. 608/2013

4. CONCETTI CHIAVE A SCELTA DELLUAUTORE
- Costruzione portafoglio marchi all’estero

- Blocchi di merce contraffatta in dogana
- Enforcement Database (EDB)

camente. Nel contempo sono adottate misure
di razionalizzazione e consolidamento sfrut-
tando le nuove possibilita che nascono dalle
evoluzioni legislative e dall’adesione di nuovi
paesi alle convenzioni internazionali. Si ab-
bassano i costi di difesa del marchio e pertan-
to, a parita di budget, & possibile agire contro
un numero maggiore di violazioni e con tas-
so di successo piu alto. Nel caso delle opposi-
zioni amministrative, accorgimenti in fase di
registrazione permettono di intervenire sen-
za necessita di invocare la notorieta del mar-
chio, con riduzione importante di tempi e co-
sti. Nei paesi dove gli uffici marchi effettuano
un esame dei diritti identici o simili presenti
sul registro, 'adeguata protezione del marchio
‘PAUL & SHARK’ comporta il rigetto d'ufficio
delle domande usurpative dei terzi.

_ Partenariato con le autorita doganali

Un problema fondamentale & costituito dal-

ItaliaOggi

LE MIGLIORI ESPERIENZE ITALIANE DI ENFORCEMENT DI DIRI'TTI DI P.1.

la contraffazione e un ruolo chiave nella lotta
contro la contraffazione ‘PAUL & SHARK’ &
svolto dalla stretta cooperazione dell’azienda
con le autorita doganali. Il blocco delle mer-
ci contraffatte prima che esse raggiungano il
mercato & un obiettivo primario spesso reso
possibile da procedure amministrative. Il co-
ordinamento delle attivita consente poi l'avvio
di procedimenti penali o civili mirati, in base
alle informazioni raccolte.

La normativa conferisce alle autorita doga-
nali il potere di bloccare le merci sospette di
violare diritti di proprieta intellettuale. La
procedura prevede che il titolare presenti una
Domanda di Intervento, fornendo le informa-
zioni necessarie allo svolgimento dell’attivita
delle dogane. Una volta bloccata la merce, il
titolare & informato e viene dunque messo in
condizioni di accertare la natura dei prodotti
ed esercitare i propri diritti.

Blocchi doganali e sequestri

Negli anni 2012-2015 Dama da seguito a
centinaia di segnalazioni di blocco in dogana
o0 sequestro in una ventina di paesi, comples-
sivamente per oltre 33 mila capi di abbiglia-
mento recanti il marchio ‘PAUL & SHARK’
contraffatto. Ai primi posti nella classifica dei
paesi con maggior numero di prodotti bloceati
o sequestrati si trovano Marocco, Israele, Un-
gheria e Francia. Per numero di blocchi le au-
torita doganali piu attive sul marchio ‘PAUL
& SHARK’ sono state quelle di Germania,
Belgio ed Austria.

Circa il 60% dei blocchi & avvenuto in confor-
mita al Regolamento (CE) n. 1383/2003 e, par-
tire dal 2014, Regolamento (UE) n. 608/2013;
negli altri casi i prodotti sono stati bloccati
all'interno del paese in conformita alle leggi
locali, con procedure spesso paragonabili a
quelle comunitarie.

Il punto chiave della politica della Dama
S.p.A. in materia di anti-contraffazione & la
tolleranza zero: I'azienda agisce anche a fron-
te di quantitativi molto bassi di prodotti bloc-
cati o sequestrati. Cio crea un rapporto vir-
tuoso tra le autorita doganali e I'azienda che,
valorizzandone l'operato, pone i presupposti
per una collaborazione sempre piu stretta ed
efficiente tra le parti.

Condivisione delle informazioni

Uno degli strumenti utilizzati dalle autori-
ta doganali EU nella verifica della merce so-
spetta & 'Enforcement Database (EDB) ela-
borato dall’Ufficio dell’Unione europea per la
proprieta intellettuale. Si tratta di una banca
dati nella quale i titolari dei diritti possono
inserire dati inerenti ai loro titoli e ai relativi
prodotti, consentendo alle autorita doganali e
le forze di polizia dei 28 Stati membri di indi-
viduare piu facilmente i prodotti contraffatti e
di intervenire. La banca dati costituisce inol-
tre un canale di comunicazione diretto tra i
titolari dei diritti, 1 loro rappresentanti, e le
autorita, che permette per esempio lo scam-
bio di informazioni su casi sospetti e rischi di
violazioni imminenti.

Dama S.p.A. partecipa attivamente allEDB
mantenendo aggiornato e completo il proprio
‘Manuale Anti-contraffazione’ disponibile in
tutte le principali lingue dell’'Unione, fornen-
do numerosi esempi di prodotti contraffatti,
spiegando da quali elementi possa essere de-
dotta la natura originale o meno della merce.
I’azienda, tramite i propri consulenti, parte-
cipa inoltre agli eventi di formazione per le
autorita doganali, tra cui ["EDB Forum’ or-
ganizzato ogni anno ad Alicante dall’Ufficio
dell’'Unione europea per la proprieta intellet-
tuale, nel corso del quale ha stabilito un con-
tatto diretto con i singoli responsabili degli
uffici nazionali, ha scambiato informazioni,
ha mostrato il confronto tra prodotti autenti-
ci e contraffatti.

Conclusioni

Lo sviluppo di un portafoglio marchi solido
e completo & il primo passo per l'elaborazione
e 'implementazione di una strategia di en-
forcement, nella quale meritano particolare
attenzione le attivita delle autorita doganali.
La difesa del mercato italiano ed europeo dal-
le contraffazioni provenienti spesso da paesi
extracomunitari dovrebbe costituire una delle
priorita delle imprese italiane, tanto a causa
dei risvolti economjci causati dalla contraffa-
zione, quanto dalla necessita di salvaguarda-
re 'immagine e la qualita del ‘Made in Italy’
sul mercato interno.
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