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Progetto finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008

“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”

La tutela della proprietà intellettuale

EMIRATI ARABI: APPROFONDIMENTI
Disclaimer 

La presente scheda approfonsice alcuni aspetti della proprietà intellettuale esaminati nella precedente scheda di marzo 2011 
Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in  questa  scheda, i servizi offerti dalla rete Lombardiapoint (www.lombardiapoint.it) o comunque di acquisire altro parere qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della  presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda stessa.

La tutela della proprietà intellettuale

EMIRATI ARABI: APPROFONDIMENTI

1. Marchi commercial ( Trademarks) negli Emirati Arabi Uniti 
1.Marchi commerciali (Trademarks) negli Emirati Arabi Uniti 

Il contesto ambientale per i Trademarks nel Golfo

Lo sviluppo commerciale ed economico esponenziale dei Paesi del Golfo ha determinato, in questi ultimi decenni, la necessità di regolamentare i meccanismi di protezione dei prodotti di qualità dai prodotti imitati e contraffatti. Storicamente, il primo tra i Paesi del Golfo ad emanare una legge a tutela dei trademarks è stata l’Arabia Saudita (Saudi Trademark Law, Royal Decree No. 33/1/04 del 12.09.1939). 

Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato una legge a tutela dei trademarks solo nel 1992, allorché venne emanata la legge No. 37/92 mentre, sempre nello stesso anno, é stata emanata anche la Legge N. 44/92, successivamente emendata dalla Legge 31/2006 concernente Patents, Industrial Drawings and Designs. 
In termini generali, un trademark serve ad identificare e distinguere un prodotto od un servizio da un altro consentendo al consumatore una comparazione, in termini qualitativi ed economici, con altri similari prodotti concorrenti. Il trademark, quindi, influenza significativamente il valore di mercato del prodotto, valore che include la fiducia del consumatore nella sua superiore qualità rispetto ad altri prodotti similari. In particolare, i trademarks dei paesi industrializzati sono continuamente soggetti al rischio immanente di essere copiati da imitatori provenienti non soltanto dall’Estremo Oriente ma anche da altri paesi del mondo. Pertanto, al fine di consentire una tutela legale del prodotto o del servizio contro gli episodi di contraffazione, i Paesi ad economia avanzata e taluni tra quelli in via di sviluppo hanno adottato una legislazione che consente la registrazione del trademark. 
I Paesi del Golfo hanno sottoscritto lentamente le varie convenzioni internazionali a tutela dei diritti della proprietà intellettuale e sebbene tutti i paesi del GCC (Gulf Cooperation Council, composto da EAU, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar ed Arabia Saudita) siano membri della WIPO (World Intellectual Property Organization), detta membership non determina l’applicazione automatica in questi Paesi delle Convenzioni di Madrid (concernente la registrazione dei trademarks), Parigi (Convenzione per la protezione della Proprietà Industriale del 20.03.1888, successivamente emendata e modificata) e Nizza (Convenzione concernente la classificazione internazionale di beni e servizi ai fini della loro registrazione del 15.07.1957, effettiva nella versione di Ginevra del 13.05.1977). Nell’International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPHI) i Paesi Arabi sono rappresentati soltanto come un gruppo. Tuttavia la generale disponibilità dei Paesi del Golfo ad adottare regole internazionali è confermata dal fatto che i contenuti delle convenzioni internazionali sono spesso entrati a far parte delle legislazioni nazionali dei detti Paesi pur senza l’adozione in toto delle menzionate Convenzioni. 

I Trademarks per l’alcool non possono essere registrati in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Yemen, Sudan ed Emirati Arabi Uniti. La mancata adesione dei Paesi del Golfo alle Convenzioni internazionali teste’ citate comporta, dunque, che la protezione del trademark nei Paesi del GCC possa essere invocata soltanto attraverso la preventiva registrazione di esso in ciascun Paese in conformità alla legislazione locale. E’, pertanto, raccomandato registrare i trademarks in tutti i Paesi del GCC ove i prodotti siano importati. Nel caso in cui un trademark fosse registrato soltanto in un Paese del GCC, la protezione dello stesso non verra’ infatti estesa anche agli altri Paesi ove il medesimo trademark potrà legittimamente e legalmente essere registrato da terze parti con susseguente acquisizione dei relativi diritti. 

Nella registrazione di un trademark in un paese musulmano (e, dunque, anche negli EAU) la violazione ancorché non intenzionale di regole islamiche può essere un ostacolo alla registrazione in tutti i Paesi del GCC. E’, pertanto, generalmente raccomandato consultare le fonti locali prima della registrazione di un trademark per verificare se ragioni legali o di fatto possono inficiare il valore dello stesso nell’area. 

Poiché il trademark ha lo scopo primario di attirare la clientela e poiché – sebbene l’inglese sia ampiamente parlato in tutti i Paesi del Golfo – l’arabo rimane la lingua ufficiale, è consigliabile che questo contenga anche la traduzione in arabo. Negli Emirati Arabi Uniti, poi, si richiede, all’atto della registrazione del trademark, la traduzione ufficiale delle parole scritte in qualsiasi altra lingua che non sia l’arabo. Ciò al fine di evitare imbarazzanti errori ove il significato di una parola sia diverso da un Paese ad un altro. 
La protezione dei Trademarks nel Golfo. La Proprietà Intellettuale alla luce della Shari’a
Nonostante nel dicembre 1987 il Consiglio di Cooperazione Economica del GCC abbia abbozzato un modello di legge comune per la protezione dei trademarks e nonostante ai Paesi membri sia stato indicato il termine di tre anni per recepire detto modello nella loro legislazione nazionale o per suggerire degli emendamenti che portassero alla stesura di un testo definitivo, ad oggi I Paesi del GCC non hanno ancora unificato le loro legislazioni in materia di trademarks, anche se per molti aspetti risultano simili. 
Nel tentativo di armonizzare gli standard-GCC, è stata introdotta la categoria dei “prodotti-GCC”. Detti beni, prodotti da aziende che sono possedute per almeno il 51% da soggetti GCC i quali hanno aggiunto un valore di almeno il 40% ai prodotti medesimi, possono essere registrati attraverso le Autorità locali al competente Committee del GCC, che ha sede a Riyadh, in Arabia Saudita. Una volta compiuta detta registrazione, i “prodotti-GCC” fruiscono di certi privilegi quali l’esenzione dai dazi di importazione negli altri Paesi GCC o il titolo di priorità nelle gare pubbliche. Tuttavia, i “prodotti GCC” non fruiscono di alcuna protezione per la loro specifica identità come, invece, accade per la protezione dei trademarks. 
Questa, garantita dalle Corti del Golfo, è stata tenuta nel passato ad un basso livello giudiziario. Negli ultimi anni, tuttavia, si e’assistito ad un miglioramento della protezione della Proprietà Industriale nella Regione del Golfo , sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria,. A titolo esemplificativo, nel giugno del 1992 l’Emirato di Sharjah (EAU) ha confiscato un sostanziale numero di prodotti imitati che esponevano i trademarks delle società internazionali “Unilever” e “Johnson & Johnson”. Le imitazioni sono state distrutte ed il General Manager della società imitatrice è stato arrestato e rilasciato solo dopo alcuni giorni dietro cauzione. Nel dicembre del 1992 l’Emirato di Dubai ha annunciato ufficialmente che l’imitazione di prodotti ben conosciuti sarebbe stata perseguita. Dubai aveva infatti realizzato che sarebbe stato meglio per la sua immagine dare ai prodotti di qualità conosciuta un sicuro grado di protezione contro sofisticazioni ed imitazioni piuttosto che essere considerata un centro per il commercio dei prodotti contraffatti. Sin da allora il quadro è sostanzialmente cambiato. Azioni coordinate contro le imitazioni sono state supportate dall’Amministrazione ed hanno avuto seguito anche delle azioni legali coronate da successo. Anche la protezione assicurata dalle Corti è decisamente migliorata. In aggiunta alla confisca dei prodotti contraffatti, i contraffattori sono obbligati a pagare delle penalità, possono essere arrestati e può essere loro ordinato di pagare una somma a titolo di risarcimento (sebbene generalmente modesto) del danno. In alcuni casi i contraffattori sono stati avvertiti che le loro licenze commerciali avrebbero potuto essere cancellate.

Anche i prodotti italiani, naturalmente, sono spesso oggetto di contraffazione. Secondo la Dogana di Dubai, i marchi piu’ imitati sono Gucci, Police e Bulgari. Nella tabella sotto, e’ possibile visualizzare alcuni dati sui sequestri di articoli contraffatti sequestrate dalla Dogana di Dubai negli ultimi 6 anni:

	Anni
	No. sequestri
	No. Articoli confiscati
	Valore complessivo in AED

	2006
	38 
	33265 
	551953 

	2007
	29 
	43901 
	488057 

	2008
	44 
	28035 
	2045018 

	2009
	19 
	252241 
	5117062 

	2010
	80 
	1242630 
	7914144 

	2011
	21 
	2758652 
	796392 


La Proprietà Intellettuale come categoria legale è raramente usata nella Shari’a. Tuttavia la protezione della P.I. può facilmente essere integrata nel concetto islamico di “titolarità dei diritti”. Le dottrine islamiche di “cattivo uso dei diritti” e “comportamento illegale” coprono, infatti,  anche il concetto fondamentale di concorrenza sleale. Pertanto, le regole per la protezione della P.I. sono regole contro la concorrenza sleale. Non esistono, dunque, valide ragioni che limitino il potere legislativo dall’implementare la protezione dei trademarks. 
Sino al 1986 il principale argomento della giurisprudenza islamica contro la classificazione della protezione della P.I. - e pertanto contro la protezione dei trademarks in particolare - è stato un principio della Shari’a in base al quale nessuna barriera artificiale può essere consentita per limitare al grande pubblico l’accesso all’aumento generale della ricchezza. Questa potrebbe essere stata una delle ragioni della diffusa pratica di abuso della P.I. negli anni ‘70 ed ‘80 e della riluttanza degli stati islamici ad aderire alle Convenzioni di protezione internazionale. 
Detto principio non è certamente assoluto ma deve essere visto come il “legal framework” generale della Shari’a. 

Nel 1986 il Consiglio del Diritto Islamico, ha studiato il problema in discussione. Il risultato del meeting è stato quello del riconoscimento della P.I. come diritto soggettivo e la non contrarietà alla Shari’a. Un sostanziale ostacolo per lo sviluppo della P.I. nei Paesi islamici è stato, dunque, rimosso.

Il boicottaggio di Israele

In seguito al conflitto arabo-israelieno, la Lega Araba ha istituito un boicottaggio contro Israele. 

Al tempo stesso, Germania e Stati Uniti hanno invece rafforzato le loro leggi anti-boicottaggio. Ne deriva che oggi il problema che si pone è come risolvere il contrasto tra il boicottaggio contro Israele dei Paesi arabi e la normativa anti-boicottaggio di Germania ed USA. 

Secondo le legislazioni dei Paesi arabi che hanno adottato il boicottaggio di Israele, infatti, è strettamente vietato il commercio esercitato sia da soggetti individuali sia da società con soggetti individuali, società o entità legali di nazionalità israeliana o residenti in Israele. Anche il commercio con soggetti o società che incoraggiano o determinano vantaggi per l’economia di Israele non è consentito. Le legislazioni sui trademarks nei Paesi di Golfo includono parzialmente degli articoli che impediscono la registrazione di trademarks per quelle persone che hanno relazioni commerciali con Israele. Inoltre, ove un marchio commerciale abbia caratteristiche similari ad un trademark israeliano, non ne sarà consentita la registrazione. 

Dette regole sono in parte espressamente codificate (art. 24 UAE Trademark Law), in parte sono derivate dall’interpretazione del significato “ordine pubblico” al quale occorre uniformare ogni disposizione di legge, in parte – ancora – dal generale divieto di commercializzare con Paesi messi al bando (vedasi, in tal senso, l’art. 2 a, No. 3 e 11 della Trademark Law of Saudi Arabia). 

L’applicazione e l’implementazione di queste norme varia, tuttavia, da Paese a Paese del Golfo, a seconda di ciascuna interpretazione, ma una delle conseguenze generali di tale boicottaggio e’ che si finisce di fatto col favorire la protezione legale della proprietà industriale.
La presente scheda è stata realizzata nell’ambito del progetto “Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI“ finanziato a valere sul Fondo di Perequazione intercamerale 2007-2008.

E’ stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Promos Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - Ufficio di Abu Dhabi (EAU). 
