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Prodotti Dop e Igp piratati
Stop al transito in Europa

Dal 23 marzo pitt tutela per i prodotti Dop e Igp e stop al
transito di merce contraffatta nell’'unione europea. Da tale
data é esclusa la registrazione di un marchio depositato in
seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata ad
esercitare i diritti conferiti da un prodotto Dop o Igp, cosi come
e previsto il divieto di equiparazione al marchio del prodotto
Dop e Igp ai fini delle anteriorita. La precedente registrazio-
ne viene espressamente riconosciuta come causa impeditiva
della registrazione successiva di un marchio simile. Queste
alcune delle importanti novita introdotte dal regolamento n.
20152424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, che ha modi-
ficato la normativa europea sui marchi, riformando parte del
regolamento (Ce) n. 20712009 sul marchio comunitario, che
ora ha cambiato il nome in «marchio dell’'Unione europea». Il
regolamento mira ad accrescere la trasparenza sul mercato,
rafforzando la protezione dei prodotti Dop e Igp nei confronti
di una richiesta di registrazione di un marchio simile, che
ora viene pitt chiaramente impedita. Ora vi ¢ la possibilita di
registrare come marchio qualunque segno (non solo grafico),
purché preciso, intelligibile, durevole (per es. anche olfattivo
Sono stati istituiti i cosiddettt marchi di certificazione, ossia
marchi registrabili per prodotti e/ o servizi certificati dallo
stesso titolare in relazione al materiale, al procedimento di
fabbricazione, alla prestazione e alla qualita. Il titolare del
marchio Ue ha il dirttto di impedire a tutti i terzi di intro-
durre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non
siano stati immesst in libera pratica, quando detti prodotit,
compreso U'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano
senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue re-
gistrato per tali prodotti o che non puod essere distinto nei suoi
aspetti essenziali da detto marchio.
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Lo prevede una circolare dell A genzia delle dogane sul nuovo regolamento europeo

Dopp

1a barriera ai falsi in Ue

Controlli su contraffazione e registrazione del marchio

Pagina a cura
pI CiNzZiA DE STEFANIS

li uffici delle dogane
sono chiamati a un
doppio controllo in
caso di ingresso nel
territorio Ue di prodotti con-
traffatti. Dal 23 marzo 2016,
sono infatti tenuti a chiede-
re al titolare originale del
marchio oltre alla conferma
dell'esistenza della contraffa-
zione anche precisazioni circa
Pesistenza di una valida regi-
strazione del marchio Ue nel
paese di destinazione finale.
Questo & quanto si legge nel-
la eircolare dell’Agenzia del-
le dogane del 24 marzo 2016
prot. n. 35352 sull'immissione
in circolazione di nuovi mar-
chi comunitari contraffatti.
Compiti del titolare
marchio Ue e degli uffici
doganali. Il titolare del mar-
chio Ue ha il diritto di impedi-
re a tutti i terzi di introdurre
nell’Unione, in ambito com-
merciale, prodotti che non
siano stati immessi in libera
pratica, quando detti prodotti,
compreso 'imballaggio, pro-
vengono da paesi terzi e re-
cano senza autorizzazione un
marchio identico al marchio
Ue registrato per tali prodotti
o che non pud essere distinto
nei suoi aspetti essenziali da
detto marchio. La titolarita
del marchio Ue cessa qualo-
ra, durante il procedimento
per determinare l'eventuale
violazione del marchio Ue, il
dichiarante o il detentore dei
prodotti fornisca prova che il
titolare del marchio Ue non ha
il diritto di vietare 'immissio-
ne in commercio dei prodotti
nel paese di destinazione fi-
nale. Ne deriva I'importanza
per gli uffici delle dogane di
disporre di informazioni suf-
ficienti, da parte dei titolari di
marchi Ue validamente regi-
strati, al fine di organizzare
al meglio le attivita di analisi
dei rischi e di controllo, poten-
do cosi concentrare le citate
attivita su merci i cui marchi
sono protetti nel paese di de-
stinazione finale. Pertanto i
titolari dei diritti di proprieta
intellettuale saranno tenuti
a fornire quante pitt informa-
zioni possibili (es. elenchi di
Paesi terzi dove 1 loro marchi
siano validamente registrati)

al fine di permettere agli uffici
doganali di applicare corret-
tamente ed efficacemente la
normativa di settore. Nell’ef-
fettuare i controlli doganali,
le autorita doganali dovreb-
bero avvalersi dei poteri e
delle procedure definiti dal
regolamento (Ue) n.608/2013
del Parlamento europeo e del
Consiglio, anche su richiesta
dei titolari. In particolare, le
autorita doganali dovrebbero
svolgere 1 controlli pertinenti
in base a criteri di analisi del
rischio. Tenendo conto della
immediatezza ed effettivita
delle richiamate disposizioni
regolamentari sovranaziona-
li, dal 23 marzo 2016 gli uffici
delle dogane pongono in es-
sere, nel quadro e secondo le
procedure previste dagli arti-
coli 17 e 18 del regolamento
Ue n. 608/2013 e fatta salva
ove applicabile la normativa
penale nazionale, interventi
di contrasto alla contraffazio-
ne di un marchio validamente
registrato nell’'Unione euro-
pea senza che sia necessario
adeguare le procedure o1 tem-
pi previsti dalle disposizioni
regolamento (Ue) n. 608/2013
o le richieste di intervento di
tutela doganale gia accettate
e tuttora valide.
Rivendicazione di prio-
rita e della preesistenza.
La rivendicazione di priorita
& presentata contestualmente
alla domanda di marchio Ue,
indicando la data, il numero
e il paese della domanda an-
teriore. La documentazione a
sostegno della rivendicazio-
ne di priorita & presentata
entro tre mesi dalla data di
deposito. Il richiedente che
desideri far valere la priorita
presenta, entro tre mesi dal-
la data di deposito, le prove
relative all’esposizione dei
prodotti o dei servizi sotto il
marchio richiesto. La rivendi-
cazione della preesistenza e
presentata contestualmente
alla domanda di marchio Ue
o entro due mesi dalla data
di deposito della domanda, e
comprende lo Stato membro
o gli Stati membri nei quali
o per i quali il marchio & re-
gistrato, il numero e la data
di deposito della relativa
registrazione nonché i pro-
dotti e i servizi per i quali il

marchio & registrato. Quando
nella domanda viene rivendi-
cata la preesistenza di uno
o pitt marchi d’'impresa, la
documentazione a sostegno
della rivendicazione di pre-
esistenza & presentata entro
tre mesi dalla data del depo-
sito. Se il richiedente intende
rivendicare la preesistenza
dopo il deposito della doman-
da, la documentazione a so-
stegno della rivendicazione
di preesistenza & presentata
all’Ufficio entro tre mesi dal
ricevimento della rivendi-
cazione di preesistenza. La
preesistenza rivendicata per
il marchio Ue cessa quando
il marchio anteriore, per cui
sia stata rivendicata la pre-
esistenza, & dichiarato deca-
duto o nullo. La preesistenza
cessa con la decadenza del
marchio anteriore, purché la
decadenza acquisisca effetto
prima della data di deposito
o della data di priorita del
marchio Ue. Le rivendica-
zioni della preesistenza pre-
sentate includono il numero
di registrazione del marchio
Ue, il nome e l'indirizzo del
titolare, lo Stato membro o
gli Stati membri nei quali o
per i quali il marchio ante-
riore & registrato, il numero
di registrazione e la data di
deposito della relativa regi-
strazione, 1 prodotti e i1 ser-
vizi per i quali il marchio &
registrato e quelli per i quali
viene rivendicata la preesi-
stenza, e i documenti giusti-
ficativi. D'ufficio informa il
richiedente delle irregolarita
del titolare del marchio Ue,
nei casi in cui non siano ri-
spettate le condizioni stabili-
te per la rivendicazione della
preesistenza. Se le irregola-
rita non sono sanate entro
il termine che sara indicato
dall’Ufficio, questo respinge
la rivendicazione.
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L’Euipo prende il

Dal 23 marzo 2016 ¢ entrato in vigore il
nuovo «marchio dell’Unione europea».
Da tale data, I'Ufficio marchi comunitari
ha assunto il nome di «ufficio dell’Unio-
ne europea per la proprieta intellettua-
le (Euipo)» e i marchi comunitari sono
definiti «marchi dell’'Unione europea». E
con il regolamento 2015/2424/Ue (pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del
24 dicembre L 341) che & stata riscrit-
ta la legislazione per la protezione dei
marxchi europei. Tutti i marchi comunitari
esistenti diventeranno automaticamente
marxchi dell’'Unione europea e domande di
marchio dell’'Unione europea dal 23 marzo
2016. Il regolamento modificativo rivede

posto dell’Uami

anche le tasse da pagare all’ufficio, com-
presa una riduzione complessiva dell’am-
montare delle stesse, in particolare, nel
caso delle tasse di rinnovo dei marchi. Dal
23 marzo 2016, i moduli di domanda e il
calcolatore delle tasse dell’Ufficio dispo-
nibili online sono aggiornati automatica-
mente per rispecchiare il nuovo sistema.
I marchi di certificazione dell’Unione eu-
ropea, che saranno introdotti tra 21 mesi,
consentono a un istituto o organismo di
certificazione di permettere ai parteci-
panti al sistema di certificazione di usare
il marchio d’'impresa come segno per i pro-
dotti o i servizi che soddisfano i requisiti
di certificazione.
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