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Casestudy: Prevenzione, repressione, budget

[l mio intervento di oggi € volto a mettere in luce dcuni aspetti paticolari della tutda di quegli
“intangible assts’ rappresentati dai marchi, ndl’ esperienza dd Gruppo Benetton. || marchio infatti pud
giocare un ruolo fondamentae nel’aumentare la competitivita in tanto in quanto sa difeso con
adeguate azioni. Le quali, per essere efficaci, debbono adattars d particolare settore di mercato ndl
quale opera |’ Azienda titolare del marchio, strutturandos di conseguenza ma senza perdere di vida i
costi dlaluce delle politiche di budget dell’ Azienda sessa.

[l Gruppo Benetton ha da sempre percepito il marchio come ' Asset” aziendae per antonomasia. Per
guesto ha cogtantemente posto attenzione massima nd dotars degli strumenti di proprieta industride
mess a digposizione dagli ordinamenti giuridici nel qudi distribuisce i propri prodotti. Attudmente, le
famiglie principai di marchi (UNITED COLORS OF BENETTON, SISLEY e THE HIP SITE per
I’abbigliamento casud; PLAYLIFE e KILLER LOOP per I'abbigliamento sportivo, come S vede
nella proiezione) contano circa 4.500-5.000 regidtrazioni, in tutti i Paes del mondo, con una diffusione
di massma suddivisa come e dtresi possibile vedere nella proiezione. Centinaia di dtre registrazioni s
riferiscono amarchi storici oggi meno usati, frai quai MY MARKET, MERCERIA, JEAN'SWEST.

Naturdmente, i marchi principai sono costantemente oggetto di contraffazione. E se la contraffazione
piu pericolosa é certo quella subdola e servile, quella pit grossolana certe volte S rivela piul divertente,
come € possibile vedere dagli esempi ora proietteti.

La contraffazione che colpisce il Gruppo Benetton non proviene solo, e forse nemmeno tanto, da Far
East. Né sino ad oggi s € profilato un preciso e premeditato disegno di penetrazione da parte di
contraffattori strutturati. Piuttogto, il fenomeno sembra essere piu diffuso e frammentato, Spesso con
rilevanza solo locale, volta a mercati su strada od anche ad ipermercati e centri commerciai. Sotto
quet’ ultimo profilo, v'é da segndare una purtroppo non infrequente cattiva abitudine degli uffici
acquidi della grande ditribuzione, che consiste ndll’ acquistare “codici” individuati esclusvamente per
“genere (uomo/donnal/bambino)/taglialcolore’, senza dcuna attenzione dle “scritte”’ riportate sui capi
che gpesso 9 rivelano in contraffazione di marchio, come negli esempi gppena vidi. E' intuitivo come
tutto questo aumenti le difficoltain fase di repressone dedlle contraffazioni.

Com’'e owvio, il primo passo per un'adeguaa difesa dd marchio consgte nella rilevazione dela
contraffazione. Ndlla nostra eperienza, i metodi di rilevazione piu efficaci 9 sono rivelati:



| sarvizi di sorveglianza marchi: che consstono in alerts inviati da operatori goecidizzati nel
divers Paes che segndano le domande di registrazione che contengano, oltre d marchio, talune
parole-chiave fra quelle che lo compongono e che per esperienza S sanNno essere le piu usate dai
contraffattori: ad esempio UNITED, COLOR(S), BENETTON, BENE, BEN, €tc.

| sarvizi di sorveglianza dogande: consentono di avere notizia di merci probabilmente
contraffatte che g tenti di far trandtare attraverso le dogane. In genere questi servizi sono prestati da
operatori specidizzati (ad es, in Europa, REACT) ovvero da consulenti locdi sdezionati in Paes
particolarmente arischio (ad es., Far East).

Rete commercide propria Sainterna (addetti ale Direzioni Commercidi, Prodotto, ma anche
atri dipendenti) che esterna (agenti, distributori, negozianti, licenziatari, etc.). La mole di informazioni
che e posshile ricavare ddla rete commercide é tdora sbdorditiva: cio dipende anche, un buona
parte, da “senso di gppartenenza’ dl’ Azienda che rappresenta una delle principai molle motivaziondi
delle risorse umane.

Tutte le informazioni raccolte grazie a questi contributi, convogliano ala Direzione Servizi Legdi, che
ne verifica la fondatezza ed impodta la strategia piu adeguata, passando dla fase repressiva ddla
contraffazione.

L’impostazione ddlla strategia repressvatiene conto di divers fattori:

Rapporto costi/benefici: € chiaramente un parametro generde che presiede a tutte le attivita
azienddi, e che viene piu chiaramente declinato, nella materia che ¢i interessa, considerando gli dltri
parametri che possono condgliare di intraprendere azioni anche e il rgpporto in questione non sa
ottimale.

Recidive: € owio chei contraffattori recidivi vanno duramente repress, sempre e comunqgue.
S pend d caso di chi regolarmente S reca nel negozi che espongono in anteprima la merce della
dagione successva a quela in corso (tipicamente gli esercizi Sti in locdita ad dtra frequentazione
turisticac Cortina, Porto cervo, tanto per far degli esempi concreti), compradel capi eli replica

Quedtioni di principio: ad esempio, la protezione di marchi “di contorno”, magari con
caaterigiche didintive non di tutta Scurezza i qudi, nati per rafforzare la privativa sui marchi
principdi, finiscono per individuare linee di prorotti od attivita aziendai. Un esempio per il Gruppo
Benetton € il marchio COLORS, che identifica Sa una linea di abbigliamento che una testata
giorndidica

Quedtioni drategiche: tipicamente, quando la difesa di un marchio non principae serve
comunque a difendere un mercato in viadi sviluppo, dove quel marchio é diffuso ed importante.

Quedtioni d'immagine: ad esempio, contraffazioni estremamente circoscritte ma che insgstono
aul territorio ove I’ Azienda ha sede ed € conosciuta. Per Benetton, e stato il caso di contraffattori
operanti nel mercato settimande di Treviso, la“nogtra’ citta. Altro esempio € la contraffazione che non
riguardi un marchio (od un modello di cgpo) ma una parte di divenuta comunqgue un “simbolo”
aziendde: e il caso dd “rettangolo verde’ con stritta bianca dl’interno dlinegta in dto a sSnidra e
seguita da un punto, ma composta di parole diverse da UNITED COLORS OF BENETTON:
sratagemma a volte usato non solo da concorrenti nel settore dell’ abbigliamento ma anche da
operatori etivi in diverse categorie merceologiche, ndl’intento di Sfruttare I innegabile impatto visivo
della combinazione. Perdtro, Benetton haregistrato come marchio ancheil “rettangolo verde’.



Una volta congderati questi parametri, in linea generde, la scdta avviene fra due grandi gruppi di
reezioni ala contraffazione:

Le diffide. come rivela il termine stesso, sono lettere inviate d contraffattore intimando di
desistere. Possono avere diversa gradazione, e provenire dai servizi legdi interni 0 da avvocati esterni,
a seconda della natura del contraffattore e dell’ effetto che s intende ottenere. Hanno il vantaggio di
codtare pochissmo, di consentire un sondaggio del terreno in cas di contraffazione ddlicati (ad es,
quando il contraffattore &€ un concorrente importante) e di non precludere successive azioni. D' dtro
canto pero, mettono sull’avviso il contraffattore, vanificando qualsias “effetto sorpresa’. Spesso
I'effetto dele diffide & sottovautato. Non € infrequente che il contraffattore ceda immediatamente,
specidmente quando 9 Sa diffusa la “voce’ che “I’ Azienda non scherza’ ed e pronta ad inasprire la
reszione; ovvero quando la diffida Sainoltrata con espedienti tai da amplificarne |’ effetto (3 pend dla
diffida notificata da ufficiae giudiziario ad un venditore ambulante in pieno mercato).

Le azioni drutturate: sono le iniziative anminidrative (opposizioni), sragiudizidi (trattetive) o
giudizidi (azioni ordinarie o procedimenti cautdari) normadmente adottate per reprimere la
contraffazione. 11 costo di queste iniziative non va vautato solo in base dl’ onorario degli avvoceti, ma
anche (e pesso soprattutto) in termini di onere interno aziendale: infatti, occorre gpesso sollevare
risorse dalle loro mansioni per dedicarle dlaricercadi documentazione, dl’ elaborazione di dati ovvero
per farle tetimoniare in giudizio. Onere che diviene ancor pit senshile quando i soggetti conivalti
facciano parte ddlI’ dta dirigenza o addirittura Sano membri dd Congglio di Amminidrazione.

A conclusone di questa breve disamina, mi pare di poter concludere dicendo che, ned momento in cui
il suo patrimonio di “intangibles’ diviene sgnificativo, I’ Azienda sente naturdmente la necessita di
tutdlarlo nela maniera piu efficace. Ed anche se spesso, specidmente in fase di espandone inizide, la
tutda ha senz dtro cosi non inggnificanti (non solo in termini di spesa viva, ma anche di onere
gedtionde interno), una politica di regolare rilevazione e repressione € senz dtro pagante per il futuro.
Questo € un dato che il Gruppo Benetton ha ben metabolizzato ndlla sua orma lunga e riconosciuta
eperienzain maeria.
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UMNITED COLORS
WOE BANDE DE COMNS

WIPO — ITALY — Caserta, 30 Novemer 1 December, 2005

La contraffazione

UNITED COLORS
OFBAYCLUB

WIPO — ITALY — Caserta, 30 Novemer 1 December, 2005




La contraffazione

marTee COL

WIPO —ITALY —Caserta, 30 Novemer 1 December, 2005

i UMITED COLORS
La contraffazione OF BEMETTON

WIPO — ITALY — Caserta, 30 Novemer 1 December, 2005




I I i UMITED COLUORS
Rilevazione della contraffazione oD sl

Servizio sorveglianza

marchi :

-alerts per parole-chiave
sui marchi-base

Direzione Servizi Legali

Verifica segnalazione

Servizio sorveglianza
Impostazione strategia
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STRATEGIA REPRESSIVA
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Questioni di principio
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Questioni d'immagine

DIFFIDA AZIONE STRUTTURATA
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