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Soprattutto nel settore della moda, la tutela dei marchi diventa una priorita

Ip. la lotta alla contraffazione
arte dalla difesa dall'online

Pagine a cura
di ANGELO CosTA

alotta alla contraffazione
nel settore del fashion si
fa sempre piu spesso tu-
elando i marchi e i bre-
vetti dagli assalti della pirateria
in rete. I dati parlano chiaro: le
aziende del settore hanno an-
cora grande fiducia nello stru-
mento della registrazione di di-
ritti Ip: secondo I'Ufficio italiano
brevetti e marchi (Uibm), dal
2010 al 2017 sono stati deposi-
tati quasi 13 mila
marchi nel settore
della moda (quasi
5 ogni giorno in
media) e oltre
1.500 brevetti
attinenti alla fi-
liera produttiva
(circa uno ogni
due giorni, in me-
dia).Resta, perd, il
grande problema,
particolarmente
sentito nell'indu-
stria del fashion,
della contraffazione, e gli studi
legali d’affari rafforzano le pro-
prie armi per cercare di tutelare
imarchi e fronteggiare le conti-
nue sfide poste dal mercato.
«Una maggiore consapevolez-
za del valore dei diritti registrati
puo essere il motivo comune, che
porta ad una maggiore richiesta
di tutela, ma anche a pitu «tenta-
zioni» di violarla», spiega Paolo
Bertoni, socio di Chiomenti.
«D’altro canto un’efficace stra-
tegia di valorizzazione della
proprieta industriale vede la
registrazione come un tassello,
vorrei dire preliminare, nel qua-
dro di un programma pitt am-
pio, che deve essere sostenuto
e alimentato dalle
opportune consi-
derazioni comples-
sive, e da risorse
appropriate».

Online: tra limiti e
opportunita

«Il digitale
rappresenta una
sfida per i grandi
brand internazio-
nali», dice Fran-
cesco Rampone,
of counsel di La Scala Stu-
dio Legale: «Se ¢ vero che
da un lato il commercio elet-
tronico e la globalizzazione di
mercati facilitano i traffici di
merce contraffatta, in chia-
ve pit moderna, la rete e gli
strumenti dell’informatica
rappresentano al contrario
un moltiplicatore dei profit-
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ti, poiché consento-
no la tracciabilita
e la verifica della
filiera produttiva
e distributiva in
modo da garanti-
re 'autenticita e
la qualita dei pro-
dotti in commercio.
La tecnologia della
blockchain si candi-
da come strumento
principe che va in
questa direzione».

E Michele
Bertani, special
counsel di Orrick
e professore or-
dinario di diritto
commerciale pres-
so I'Universita de-
gli studi di Foggia
sottolinea come:
«per loro natura gli
strumenti di tutela
della creativita che
troviamo nella di-
sciplina della pro-
prieta intellettua-
le sono destinati
principalmente a combattere
forme di imitazioni, opportu-
nismo, aggancia-

Michele Bertani

ricevono sui siti
prima dell’ac-
quisto) e natu-
ralmente a livel-
lo di legislatore,
non solo italia-
no. A quest’ul-
timo riguardo,
particolarmen-
te degna di nota
&», secondo De-
michelis, «la
Comunicazione
della Commis-
sione
al Parlamento
europeo del 28
settembre 2017,
che nel rilevare
I'importanza e la
crescita del feno-
meno dell’utilizzo
del canale online
per la diffusione
e distribuzione di
contenuti illeciti,
richiede agli ope-
ratori del settore
progressi tangi-
bili nell’adozione di misure
preventive e proattive volte
a contrastare efficacemente
tale fenomeno,

mento realizzate
da concorrenti che
aspirino a stare
sul mercato con
una posizione
ed un’immagine
autonome, ed ab-
biano comunque
un’etica profes-
sionale. Per fron-
teggiare questi
fenomeni I'appa-
rato sanziona-
torio civilistico
delle violazioni di marchi e
brevetti & abbastanza effica-
ce, né il fatto che
T'illecito si realizzi
in parte anche in
Internet complica
particolarmente
la situazione».
Gli fa eco Carlo
Alberto Demi-
chelis, head of IP
advisory di Baker
McKenzie Italia
che, ponendo an-
che lui l'atten-
zione sulla situa-
zione
legata all’onli-
ne, nota come
ci siano aspetti
che riguardano
tutti gli stake-
holders: «tito-
lari dei diritti
(nello specifico,
dei marchi della
moda), piattafor-
me di commercio
elettronico, con-
sumatori (che
devono prestare
la massima atten-
zione alle offerte che trovano
online; senza esitare a veri-
ficare le informazioni che

Carlo Al

T

Maggio

Demichelis

Massimo

tra l’altro deter-
minando un oriz-
zonte temporale
ben preciso (mag-
gio 2018) trascor-
so inutilmente il
quale verranno
proposte misure
normative volte a
rafforzare il dove-
re di diligenza in
capo agli operato-
ri del commercio

berto

elettronico».
«A questo ri-
guardo», ag-

giunge Massi-
mo Maggiore,
socio fondatore e
responsabile del
dipartimento Ip/
It e Data Protec-
tion dello studio
Maschietto
Maggiore Bes-
seghini, «non
va dimenticato
che le principali
piattaforme di e-
commerce fungono
anche da market
place, che venditori
terzi indipendenti
possono utilizza-
re per vendere i
propri prodotti.
Da questo punto
di vista, la colla-
borazione di tali
piattaforme con i
titolari dei brand
sarebbe essenziale
per un’efficace lotta
alla contraffazione.
Peraltro esistono
anche strumenti
normativi che obbligano tali
soggetti a rispondere alle de-
nunce dei titoli dei brand e a

re

Gian Palo
Di Santo

llaria Carli

rimuovere pron-
tamente l'acces-
so ai prodotti
contraffatti on-
line. Il licensing
in questo quadro
puo in vero fun-
gere da freno al
fenomeno con-
traffattivo».

«Nella no-
stra esperien-
za contenziosa,
utilizziamo con
ampiezza siti in-
ternet e social
network per ca-
pire il perimetro
del fenomeno
contraffattivo e
raccogliere le pro-
ve delle condotte
illecite», spiega
Gian Paolo Di
] Santo, partner
ik dello Studio legale
Pavia e Ansaldo;
«ma una tenden-
za, che rileviamo
in significativa crescita, da
parte dei grandi brand e dei
principali player
dell’e-commerce,
e anche quella
di sviluppare
soluzioni tecno-
logiche capaci di
rendere sempre
piu rapide ed ef-
ficaci le misure
anticontraffa-
zione, con siste-
mi articolati nei
quali far rien-
trare anche le
attivita di inter-
vento legale vero e proprio.
In questo ambito
si aprono scenari
molto interessanti
per gli aspetti con-
trattuali, cosi come
per l'applicazione
di algoritmi e tec-
nologie brevetta-
bili».

La vera minaccia:
domain grabbing o
cybersquatting

Ilaria Carli, of

counsel

Hélene Thiabault

Lorenzo Attolico

un marchio o un al-
tro segno distintivo
altrui, attuata senza
il consenso dell’aven-
te diritto. Si tratta di
una pratica illecita
che pud costituire
una minaccia per il
titolare del marchio
sia quando il sito
viene utilizzato per
vendere prodotti con-
traffatti sia quando,
come Spesso avviene,
& utilizzato come parking page
per ospitare link a pagamento
(c.d. pay per click). Lo scopo &
di sfruttare la notorieta e la
capacita attrattiva del marchio
per vendere prodotti o servizi
contraffatti oppure anche solo
per dirottare il traffico internet
distogliendolo dal sito originale
oppure infine per offrire il do-
minio in vendita al titolare del
nome, del marchio o dell’altro
segno distintivo».

«La contraffazione», continua
Hélene Thiabault, senior as-
sociate di Tonucci & Part-
ners, «& ormai anche di alta
qualita ed & spesso
difficile, anche per
occhi esperti, distin-
guere tra capi origi-
nali e contraffatti.
Inoltre, il carattere
sconfinato e derego-
lamentato della piat-
taforma Internet, se
ha e continua a rap-
presentare un’oppor-
tunita per le case di
moda in termine di
brand awareness,
rende pressoché im-
possibile un controllo capillare
ed efficace della contraffazione.
Vi sono poi limiti intrinseci al
sistema normativo di tutela del
brand. Innanzitutto, la registra-
zione comporta costi che posso-
no gia di per sé rappresentare
un freno alla tutela di marchi
o design che non sara forse ne-
anche pit opportuno tutelare la
stagione successiva. Inoltre, la
nostra normativa consente di
tutelare solo quanto e veramen-
te creativo, e soddisfa i requisiti
di novita, originalita e capacita
distintiva».

di Legalitax, evi-
denzia come, «a
fronte della crescen-
te presenza nel web
delle aziende della
moda e del lusso e
della loro apertura
all’e-commerce o
comunque al com-
mercio ibrido, si as-
siste in questi anni

Quali strumenti
di tutela

«Esistono, pero,
i rimedi, che pos-
Sono ancora esse-
re efficaci »,nota
Lorenzo Attoli-
co, coordinatore
dipartimento pro-
prieta intellettuale

a una forte ripresa
del fenomeno del
cybersquatting o
domain grabbing nelle sue varie
declinazioni. Per cybersquatting
si intende la registrazione di
nomi a dominio che comprendo-
no in tutto o in parte un nome,

Silvia Segnalini

di Netm Studio
Legale, «a patto
che lintervento sia
tempestivo e deciso. In questo
senso, I'investimento delle indu-
strie si concentra, in via preven-
tiva, sulla fondamentale attivi-
ta di web monitoring, intesa nel
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senso di continua verifica della
eventuale presenza online di
prodotti contraffatti, e, in un
secondo momento, nell'inter-
vento legale. Uno studio legale
deve, quindi, riuscire a fornire
entrambi questi servizi. Cio
detto, il digitale resta sempre
un’opportunita
straordinaria di
promozione e com-
mercializzazione
globale, nonché di
archiviazione piu
semplice e meno
dispendiosa in
termini di spazio
dei modelli. Ad
ogni buon conto,
rispetto al passato,
la protezione delle
opere di fashion
sta ormai decisa-
mente virando verso il sistema
del copyright piuttosto che sul
design».

Silvia Segnalini, docente
di diritto della moda all'Uni-
versita La Sapienza di Roma
e fashion lawyer dello studio
legale Piselli & Partners, sot-
tolinea come «il problema della
copia, della contraffazione, esi-
ste da sempre, e a parer mio
sempre esistera: non e questio-
ne di migliorare la legislazione
a tutela dei marchi, dei bre-
vetti, per cercare di arginare
i presunti pericoli che la rete
ed internet possono causare
allo strumento brevettuale. E
ovvio che le leggi sono sempre
migliorabili, perfettibili, ag-
giornabili alle evoluzioni della
tecnologia — e ci mancherebbe
che cosi non fosse — ma in ogni
caso la legge potra arrivare
fino ad un certo punto: senza
dimenticare poi
che un eccesso di
diritto, di regole,
sarebbe un suici-
dio del sistema».

«’evoluzione
delle reti web,
Iincremento dei
servizi offerti
dai provider e la
diffusione dell’e-
commerce hanno
indubbiamente
reso la contraf-
fazione online un
fenomeno partico-
larmente pervasivo e insidio-
so», aggiunge Lydia Mendola,
counsel di Portolano Cavallo
Studio Legale. «Non si pud
non rilevare con piacere che
sul piano legale sono di piu e
piu efficaci i mezzi a disposizio-
ne dei titolari dei marchi. Per
esempio le azioni penali coordi-
nate con la Guardia di Finanza
sono sempre piu efficaci e per-
vasive. Grazie al coordinamen-
to tra Pautorita penale italiana
e I'Icann statunitense, ovvero
Pente che si occupa della ge-
stione del registro dei nomi a
dominio a livello globale, si &
ottenuto di recente 'oscura-
mento a livello mondiale di
siti internet che favorivano la
commercializzazione di prodot-
ti contraffatti».

Giovanni Francesco Ca-
succi, partner dello studio le-
gale Dentons, evidenzia come
«gli strumenti a disposizione
dal punto di vista giudiziario
e amministrativo sono obietti-

Lydia Mendola

Giovanni
Francesco Casucci

vamente adeguati.
I1 vero problema e
nella capacita finan-
ziaria delle aziende
interessate da que-
sti fenomeni di met-
tere a disposizione
le risorse necessa-

sibili se comparati
ai volumi di fattu-
rati e di utili deri-
vanti dallo sfrut-
tamento dei propri
beni intangibili
(marchi e design)».

«La contraffazione», continua
Mattia Dalla Costa di Cba
Studio Legale e Tributario
e presidente di Les Italia, «se-
gue I'innovazione tecnologica,
ma esistono socie-
ta che a livello glo-
bale monitorano
le offerte sul web
e consentono un
take down veloce
del prodotto con-
traffatto dalle piat-
taforme globali. La
tutela del fashion
avviene maggior-
mente tramite
marchi e design.
La registrazione
degli elementi ico-
nografici distintivi di una mai-
son rimane la strada maestra
per la tutela degli investimenti
del produttore, a cui viene in
aiuto il design non
registrato (senza co-
sti), che e stato un
passo importante a
livello comunitario
a favore dei creato-
ri del gusto e della
moda. Rinnegare
I'importanza dei
titoli di privativa
industriale perché
la contraffazione
cresce sarebbe come
gettare il bambino
con l’acqua spor-
car.

Secondo Re-
nato Bocca,
partner dello
studio legale
Lombardi Se-
gni e Associati,
«l fronte su cui
agire & pertanto
quello del raffor-
zamento della
tutela del mar-
chio registrato
(e degli altri di-
ritti di proprieta
industriale) con strumenti
contrattuali che favoriscano
una repressione pitt immedia-
ta delle contraffazioni online
(& evidente che i tempi della
giustizia talvolta mal si con-
ciliano con la rapidita dell’e-
commerce) mediante collabo-
razioni tra le case di moda e
gli operatori della Rete (ho-
sting provider e i gestori di
siti internet) per monitorare
e reprimere il «traffico» di
prodotti recanti marchi con-

Renato Bocca
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Contratti piu stringenti tra case di moda

traffatti».

Sulla Cina e il
mercato asiatico

«I1 digitale»,
nota Ida Pa-
lombella, re-

rie: stu- sponsabile del
pisce il dipartimento Ip
fatto che & Technology di
alcune ¥ Withers in Ita-
aziende Mattia lia, «ha infatti
del lusso Dalla Costa profondamente e
abbiano strutturalmente
budget dedicatialla  cambiato il settore della moda,
brand protectionri-  offrendo moltissime nuove op-

portunita di engagement del
consumatore e una facilita
mai vista prima nel raggiun-
gere anche i mercati piu re-
moti. Il fenomeno &

tanto piu diffuso in
Cina e nei paesi del
Sudest asiatico, che
oltre ad essere cen-
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del franchising).
Gli operatori,
chiamati a tener
conto, nella ne-
goziazione e defi-
nizione dei reci-
proci rapporti, di
variabili esposte
a significativi
scostamenti, do-
vranno proba-
bilmente ricon-
siderare alcuni
aspetti di schemi
contrattuali conso-

lidati e trovare meccanismi
di adeguamento e flessibilita
per quei valori e condizioni che
divengano, nel corso del rap-
porto, disallineati rispetto a
un ragionevole bilanciamento
dei rispettivi in-
teressi delle par-
ti. La capacita di
offrire condizioni
contrattuali sen-

Licia Garotti

e gestori di siti

to al passato)».

«E auspicabile,
dunque, inter alia,
Tattuazione di misu-
re di coordinamento
internazionale delle
forze di polizia na-
zionali», continua
Paola Nunziata,
partner di Cms, «la
redazione di black
list di siti illegali e
la sensibilizzazione
attraverso progetti
educativi dei con-
sumatori, soprattutto i piu
giovani, spesso inconsapevoli
dell’illegalita dell’acquisto di
merce contraffatta in rete e
dei danni economici che tale
acquisto inevitabilmente com-
porta. Con riferimento poi agli
internet service provider, viene
evidenziato da piu parti che il
c.d. principio della «neutrali-
ta della rete» (secondo cui gli
Internet service provider (Isp)
non sono tenuti ad effettuare
un monitoraggio preventivo
dei contenuti immessi on line
dagli utenti, dovendo attivar-
si per la rimozione dei conte-
nuti illeciti solo sulla base di
segnalazioni relative a viola-
zioni specifiche

tri di produzione di sibili alle variabi-

prodotti contraffatti, li piu delicate del

sono anche luogo di mercato, oltre a
costitu- evitare tensioni,
zione di rinegoziazioni
societa e conflitti, po-
schermo trebbe», secondo
nei con- Gambillara, «di-
fronti Emanuela mostrar-
delle Verrecchia si un
quali & effica-

difficile agire, in
quanto di difficile
individuazione».
Interessante
e l'esperienza di
Emanuela Ver-
recchia, counsel di
Bird & Bird che osserva come
«nella mia esperienza, ho visto
le autorita e le principali piat-
taforme di e-commerce cinesi
collaborare in modo trasparen-
te e proattivo con i brand ow-
ner. Spesso il problema non e
T'inazione da parte del-

ce asset competitivo,
mentre 'accresciu-
ta disponibilita di
informazione potra
fornire strumenti
utili alla rilevazio-
ne di significative
variazioni di siste-
may.

«H imprescindibi-
le», aggiunge Licia
Garotti, partner
dello Studio Gat-
tai, Minoli, Agostinelli &

Partners, «una

le autorita cinesi o
la mancanza di stru-
menti per azionare

i diritti, ma la man-
canza o debolezza di
diritti Ip registrati
in Cina o 'assenza
di una strategia e di
un budget per con-
trastare il fenomeno.
Se da un lato, I'e-tail
oggi of-
fre nuovi
sbocchi
anche ai
contraffattori, per i
titolari e per gli ope-
ratori costituisce una
miniera di informa-
zioni utili per opera-
zioni di intelligence
020 (online-offline)
e di raccolta prove».

Ida Palombella

Le soluzioni
in campo

Secondo Davide Gambil-
lara consulente dello studio
De Berti Jacchia Franchi-
ni Forlani, da questione ri-
guarda soprattutto le relazioni
caratterizzate da continuita
e durata, come il licensing e
quei contratti della distribu-
zione che costituiscono stabi-
1i collaborazioni e richiedono
durevole affidamento (una
stabilita talora espressamente
prevista, come nella disciplina

Davide
Gambillara

strategia di tu-
tela mirata e
ragionata. Inve-
stimenti concreti
nella protezione
del brand in via
preventiva, siste-
mi di tracciabili-
ta dei prodotiti (si
pensi ad esempio
ai sistemi avan-
zati di etichetta-
tura, come il Qr
code, Tag Rfid
o Nfc, che per-
mettono una rapida verifica
anche attraverso
uno smartpho-
ne), unitamente
a un’accorta con-
trattualizzazione
dei rapporti lungo
T'intera filiera pro-
duttiva e distribu-
tiva consentono
di controllare gli
illeciti e, in molti
casi, reprimerli ef-
ficacemente. A cid
si aggiunga l'im-
plementazione di
procedure volte a proteggere
diritti di proprieta industriale
anche non registrati (mi rife-
risco, in particolare, al design
comunitario non registrato e
alle informazioni confidenziali
che possono godere, a determi-
nate condizioni, di una tutela
certamente potenziata rispet-

Paola Nunziata

Niccold Ferretti

da parte dei sog-
getti interessati
o delle autorita
competenti) deve
essere attenuato
al fine di offrire
una maggiore
protezione ai ti-
tolari dei dirit-
ti di proprieta
industriale e ai
consumatori e
che in tale ottica
sono necessari
l’'assunzione da
parte degli Isp di un ruolo at-
tivo nelle attivita di prevenzio-
ne, 'adozione generalizzata da
parte degli stessi di codici di
condotta, nonché la realizza-
zione di accordi con le aziende
produttrici per bloccare la ven-
dita di merci contraffatte».
«L'uscita dalla crisi», dice
Niccolo Ferretti, partner
dello Studio Nunziante
Magrone, <ha dato nuovo
impulso alla lotta alla con-
traffazione, grazie a maggiori
risorse finanziarie. Mi sento
quindi di sintetizzare il quadro
in un messaggio positivo. Il
commercio online ha compor-
tato Papertura di
importanti oppor-
tunita sia per lo
svolgimento di at-
tivita lecite che per
i contraffattori dei
diritti Ip. Gli stru-
menti che gli ordi-
namenti nazionali
e sovranazionali
hanno approntato
a tutela dei titola-
ri dei diritti sono
numerosi e dutti-
1i. La loro efficacia
e chiaramente demandata
anche alla corretta, solerte e
tempestiva applicazione degli
stessi. In questo senso & di fon-
damentale importanza la scel-
ta di un professionista esperto
che sappia utilizzare al meglioi
mezzi di difesa esistenti».
———O Riproduzione risen)ata—.




