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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

INDIA: CASE  HISTORIES LOMBARDE
Disclaimer 

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

INDIA: case histories lombarde

Il mercato indiano presenta notevoli opportunità di business per gli investitori esteri. L'enorme numero di consumatori finali e la costante e rapida crescita della società fanno dell'India un bacino d'interesse davvero importante per le imprese estere.Con un continuo numero di imprese che investono all'interno dell'India, cresce anche il problema della tutela della proprietà intelletuale di tali imprese, che rischiano di vedersi soffiare sotto il naso il loro know-how o rischiano di vedersi contraffarre la propria merce.L'ordinamento indiano presenta già specifiche discipline per contrastare il problema, sia per tutelare marchi registrati, sia per tutelare brevetti depositati.In queste pagine verranno affrontati due casi pratici di aziende lombarde che hanno deciso di inserirsi all'interno del mercato indiano ed hanno richiesto aiuto all'ordinamento indiano per preservare il loro marchio o il loro brevetto.

Le aziende oggetto di questa analisi sono due società lombarde: la FIRMA ITALIA spa e la CM STYLE. Le due aziende, che appartengono alla categoria delle PMI, hanno di recente deciso di entrare nel mercato indiano e lì hanno deciso di far registrare il proprio marchio e depositare un proprio brevetto, rispettivamente.

FIRMA ITALIA

La FIRMA ITALIA è un'azienda nel settore alimentare, offre una ventaglio di prodotti già pronti molto ampio; produce risotti, paste, tortellini, minestre, zuppe, polenta, etc. Inoltre produce anche  diverse ricette internazionali.
Le ragioni che hanno spinto la FIRMA ITALIA in India sono essenzialmente di mercato, ritenuto potenzialmente importante per il futuro e con un grande bacino di utenza. Attualmente, tuttavia, il mercato indiano non si presenta così fiorente per i prodotti della FIRMA ITALIA e, dopo un breve slancio iniziale, l'azienda ora sta subendo un calo delle vendite che forse li farà desistere dallo spedire la loro produzione in India. Ad oggi, FIRMA ITALIA ha effettuato solo poche spedizioni nel paese indiano. Non dispongono, e per ora non hanno intenzione di disporre, di uno stabilimento in loco ove far avviare la produzione. La merce per ora è stata, come detto sopra, semplicemente spedita.

Venendo ora al discorso cuore di questa Case History, ovvero al trattamento della proprietà intellettuale, ripercorriamo i passi che hanno portato alla registrazione del marchio dell'azienda oggetto d'esame.

La FIRMA ITALIA, nel periodo di Aprile 2010 è entrata in contatto con l'ente PROMOS, che a sua volta si è riferita al proprio partner Desk IPR dell'ufficio ICE (Istituto per il Commercio Estero), con sede a Delhi, per la soluzione della questione.

I primi passi sono stati mossi il 5 Maggio 2010, quando la FIRMA ITALIA, tramite PROMOS e l'aiuto del Desk IPR, ha depositato i primi moduli ai fini della registrazione. A detta dell'addetto del Desk IPR, il Dottor Roberto Germani, la fase modulistica è stata la più complessa, non tanto per motivi pratici, quanto per la complessità della compilazione. Più moduli sono infatti stati rispediti al mittente proprio per ragioni formali. Superati questi ostacoli burocratici, il resto del percorso è stato piuttosto lineare, anticipando la tempistica ordinaria delle autorizzazioni indiane, che solitamente si attesta attorno all'anno e mezzo circa, anche più.  L'azienda lombarda, infatti, ha ottenuto il benestare, e la seguente registrazione, quasi un anno più tardi dalla sua richiesta, il 19 Aprile 2011. Da notare che ora il governo indiano sta inserendo un sistema di informatizzazione per la consegna dei moduli. I riflessi del nuovo sistema dovrebbero tradursi in una maggiore rapidità nella tempistica oltre ad una semplificazione di tutto il processo.

Alla FIRMA ITALIA dicono che, al di fuori delle difficoltà burocratiche sopra menzionate, non hanno incontrato difficoltà, ne hanno dovuto, fortuna loro, ricorrere all'autorità indiana competente per ricevere tutela.

Il marchio depositato, e registrato, porta il nome dell'azienda: "FIRMA Italia". Non sono stati pensati nuovi nomi, con il chiaro intento di esportare il valore del 'MADE IN ITALY'. Il marchio, infatti, è stato prima registrato in Italia e successivamente ne è stata richiesta la registrazione in India.

Elemento importante da notare, è il costo molto basso dell'operazione, circa 100 euro (grazie alla collaborazione dell'ufficio ICE, grazia alla quale il costo dell'operazione si è ridotto notevolmente). 

La registrazione ha durata decennale, ed è rinnovabile, per un ulteriore periodo di 10 anni, al modico prezzo di 5000 rupie (circa 80 euro). Se il rinnovo viene fatto tempestivamente, allora il marchio può ottenere protezione per un periodo indefinito.

CM STYLE

CM STYLE, società lombarda creata all'inizio degli anni '80, è oggi un leader nella progettazione e realizzazione di tessuti per tappezzeria nautica. Con gli anni, la CM STYLE ha diversificato la propria produzione, fino a creare e brevettare componenti per motori diesel. Tra tali prodotti, vi e' il condizionatore di carburante magnetico SMS-efc. Tale condizionatore magnetico sarà alla base di questa analisi, in quanto il brevetto depositato in India riguarda proprio questo componente.

La funzione di tale dispositivo SMS-efc è quella di proteggere da effetti inquinanti il combustibile di motori diesel. L’unità SMS-efc viene installata sulla linea di alimentazione tra il serbatoio ed il filtro primario. All’entrata dell’unità SMS-efc, il combustibile viene deviato su un percorso obbligato e fluisce attraverso un campo magnetico ad alta intensità. Tale campo magnetico previene la formazione di composti insolubili e facilita la separazione dei sali minerali e dell’acqua, che vengono eliminati dal filtro primario, non più ostruito da particelle vischiose in sospensione nel combustibile. 

Il sistema SMS-efc è stato inizialmente depositato a Ginevra presso la WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, per l'ottenimento della qualifica di brevetto internazionale (brevetto PCT). Il brevetto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente il riconoscimento del brevetto praticamente in tutto il mondo. 

La procedura per tale riconoscimento, prevede un indagine preliminare ad opera dell'Ufficio Internazionale, volta alla ricerca dell'elemento di novità del brevetto oggetto d'esame. Tale fase si conclude quando lo stesso Ufficio fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto possa essere accolta. Una volta completata questa fase, in genere dopo 30 mesi dalla data di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali chiedendo ad ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter.

La CM STYLE, dopo l'ottenimento della qualifica PCT, ha deciso di estendere il proprio brevetto anche sul territorio indiano, semplificando di molto, grazie a questo, la fase di accetazione. In India, infatti, le regole per l'accoglimento di brevetti esteri, variano da paese a paese. Essendo il brevetto PCT considerato fonte attendibile circa il requisito di novità del brevetto (requisito essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica di brevetto in India), la CM STYLE ha incontrato meno difficoltà di quanto non ne avrebbe incontrato se avesse cercato di estendere il proprio brevetto riconosciuto in Italia.

Ad oggi, il brevetto è riconosciuto dal governo indiano con il numero 241547, ed è ufficialmente inserito nel data base  indiano per la protezione della proprietà intellettuale.

Come per la registrazione del marchio, anche per il deposito del brevetto, non sono previste spese particolarmente onerose a capo del richiedente, anzi sono irrisorie.

Infatti, una volta riconosciuto il brevetto, i primi due anni di protezione sono gratutiti. Per il terzo anno è previsto un compenso di 300 rupie (circa 5 euro); dal quarto al sesto anno, il compenso è di 500 rupie (circa 8 euro); per il settimo e l'ottavo anno, il compenso sale a 1500 rupie (circa 25 euro).
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 New Delhi (India).
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