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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

CINA: APPROFONDIMENTO 
Disclaimer 

La presente scheda approfondisce 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

CINA: APPROFONDIMENTO 
1. Risoluzione delle controversie per i nomi a dominio con estensione .cn.

2. Come tutelarsi in caso di comunicazioni da parte di sedicenti Registrar che offrono servizi di registrazione di nomi a dominio.

3. Tutela dei marchi nelle fiere.

1. Risoluzione delle controversie per i nomi a dominio con estensione .cn.
Nella precedente scheda relativa alla protezione della proprietà intellettuale in Cina abbiamo fatto cenno ai requisiti necessari per la registrazione di nomi a dominio con estensione .cn. Altra tematica rilevante, soprattutto in considerazione dell’incidenza statistica di registrazioni da parte di soggetti cinesi di nomi a dominio in violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui, riguarda la procedura di recupero approntata dal Registro cinese, il China Internet Network Information Center (CNNIC).
Nella maggior parte delle giurisdizioni, il recupero di nomi a dominio è affidato a procedure amministrative obbligatorie, che hanno gli indubbi vantaggi di avere costi inferiori e di ottenere esiti più rapidamente rispetto alle magistrature ordinarie. Sebbene la più diffusa sia quella elaborata in seno all’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e amministrata da diversi providers, tra cui il principale è l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, tale procedura non opera per tutte le estensioni. Ve ne sono alcune, ad esempio il .cn e il .it, per cui i rispettivi Registri ne hanno elaborate di alternative, anche se non dissimili rispetto a quella ICANN.
La caratteristica del procedimento adottato dal CNNIC è che può essere utilizzato esclusivamente per quei nomi a dominio con estensioni cinesi che siano registrati, in modo incontestato, da non più di due anni. Qualora non ricorra tale circostanza, il ricorrente sarà tenuto a instaurare un vero e proprio giudizio. 
La procedura è amministrata da alcuni providers e si svolge in lingua cinese, salvo che non sia diversamente indicato dalle parti o dall’esperto a cui è affidata la decisione. Questi potrà essere un singolo esperto in materia di nomi a dominio o un panel di tre esperti.
Al fine di prevalere nella procedura amministrativa obbligatoria, il ricorrente dovrà dimostrare (i) che il nome a dominio oggetto di contestazione è identico o confondibile con il proprio marchio registrato, ditta o ragione sociale; (ii) il nome a dominio è stato registrato senza che il titolare avesse un legittimo interesse e (iii) il titolare del nome a dominio l’ha registrato o lo sta usando in mala fede.
Senza scendere in eccessivi dettagli, nel concetto di “mala fede” rientra, tra le altre accezioni, la registrazione al solo scopo di lucro, i.e. per offrirlo in vendita all’avente diritto, ovvero l’utilizzo del nome a dominio per porre in essere condotte riconducibili alla concorrenza sleale, come per esempio nel caso in cui sul corrispondente sito internet vengano pubblicizzati prodotti dei concorrenti.
Una volta ottenuta la decisione, la parte soccombente avrà 10 giorni di tempo per adire la magistratura ordinaria cinese in via di appello, altrimenti verrà eseguita direttamente dall’ente attraverso cui è stato registrato il nome a dominio (c.d. Registrar), che provvederà a trasferirlo o a cancellarlo, a seconda di quanto disposto dall’organo decidente.
2. Come tutelarsi in caso di comunicazioni da parte di sedicenti Registrar che offrono servizi di registrazione di nomi a dominio.

Se si fanno affari in Cina, è molto frequente, indipendentemente dalle dimensioni dell’attività, che si sia fatti oggetto di comunicazioni da parte di sedicenti Registrar, che sostengono di aver ricevuto ordine da fantomatiche Società di registrare nomi a dominio identici o simili alla propria ragione sociale o al proprio marchio registrato in varie estensioni, nella maggior parte dei casi asiatiche.
La ragione di tale forma di spam è riconducibile proprio alla peculiarità della procedura di recupero di nomi a dominio evidenziata nel precedente paragrafo. Inviando la comunicazione di cui sopra, infatti, il sedicente Registrar informa il legittimo titolare del segno distintivo della possibilità che terzi si approprino del nome a dominio. Qualora questi non dimostri interesse, anche solo evitando di rispondere all’e-mail ricevuta, tale comportamento potrebbe essere letto in futuro come una mancata contestazione se non addirittura come un’autorizzazione alla registrazione.
La procedura che si suggerisce di adottare in circostanze simili a queste è quella di rivolgersi al proprio legale o a specialisti del settore di propria fiducia affinché determinino se si tratta effettivamente di spam e in ogni caso approntino le necessarie contromisure.

3. Tutela dei marchi nelle fiere.
Un’interessante tutela, che è stata di recente introdotta anche in Italia a seguito della modifica del Codice della Proprietà Industriale, riguarda la protezione dei marchi registrati nell’ambito di eventi fieristici. La Cina è stata una delle prime giurisdizioni, a partire dal 2006, a prevedere la presenza in fiera di un ufficio preposto a raccogliere le contestazioni relative alla violazione di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design e diritti d’autore) direttamente in fiera, per quelle fiere che abbiano una durata superiore a tre giorni. 
Tali uffici sono presidiati da rappresentanti dei competenti organi statali, i quali ricevono innanzitutto le contestazioni, che devono essere corredate di prove notarizzate sufficienti a sostenere la violazione. Il medesimo ufficio effettuerà, poi, verifica formale sulla presenza di tutti i documenti richiesti e li trasmetterà, qualora questo preliminare controllo risulti positivo, alle competenti autorità statali, che provvederanno a loro volta a notificare la contestazione al presunto contraffattore. Al responsabile della sospetta violazione è, quindi, attribuito un breve periodo di tempo per replicare alle obiezioni. Se, a seguito di tale contraddittorio, l’ufficio preposto ritiene che la violazione sussista, l’oggetto non potrà più essere esposto durante la fiera.
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 Shangai (Cina). 
