ITALIAN DAY 

Il 12 novembre 2004, nella sede dell’UAMI, Alicante,  si è svolto il primo Italian Day, 
l’evento promosso nel quadro della collaborazione istituzione tra l’UIBM  e l’Ufficio comunitario. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti dell’UAMI, e darte italiana della D.ssa Benincasa in rappresentanza dell’UIBM, delle Associazioni, della PI, dell’Ordine dei Consulenti  e di alcuni mandatari italiani in rappresentanza di alcuni studi professionali.

La giornata è stata dedicata al confronto ed allo scambio di informazioni, opinioni, domande, suggerimenti tra gli “utenti” e gli “amministratori” del marchio comunitario e del design comunitario, articolato tra i quesiti, che erano stati fatti pervenire in precedenza all’UAMI, e le relative risposte, lasciando ampio spazio alla discussione. 
L’Italian Day si è articolato in tre momenti fondamentali:

A) Presentazioni, domande, discussioni sul marchio comunitario;

B)  Presentazioni, domande, discussioni sul “link” tra il marchio comunitario ed i Sistema di Madrid;

C)  Presentazioni  domande, discussioni sul design comunitario.

INTRODUZIONE
In assenza del Pres.Wubbo De BOER, impossibilitato ad intervenire per impegni sopravvenuti, Il sig. Rujas, a nome dell’UAMI, ha aperto i lavori segnalando:

a) che sarà a breve disponibile una nuova versione dell’e-filing per il marchio comunitario;

b) che per il design comunitario si prevede quest’anno un aumento di circa il 40% delle domande rispetto all’anno scorso.

E’ seguito poi l’intervento della d.ssa Benincasa che ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dal nostro paese nell’area del marchio e del design e ha espresso, da parte dell’UIBM, il ringraziamento della Delegazione italiana e l’auspicio che l’Italian Day, a lungo atteso, possa essere un evento ripetuto con cadenza annuale.

A) MARCHIO COMUNITARIO

Il dr. Di Carlo dell’UAMI, moderatore della discussione sul marchio comunitario, ha esposto il bilancio e le prossime novità riguardanti il marchio comunitario:

a) Le tasse del marchio comunitario rappresentano (da sole) il 90% delle entrate dell’Ufficio  e coprono, approssimativamente le spese del personale (42%), le spese per le procedure di registrazione (30%) e le spese per tecnologie informatiche ed immobili (20%).

b) E’ in fase di realizzazione il servizio di “E-payment” per le tasse, cioè la possibilità per es. di effettuare pagamenti anche con carta di credito.

c) L’UAMI intende proporre in sede di Commissione europea una riduzione delle tasse per il marchio comunitario dell’ordine del 30%. Tale riduzione riguarderebbe sia le tasse di deposito, sia di registrazione sia di rinnovo, in egual misura.

d) L’UAMI intende definire precisi standard di servizio nei confronti degli utenti.

e) L’UAMI si sta preparando al prossimo ulteriore allargamento dell’UE nel 2007 (Romania, Bulgaria e forse Croazia).

f)   La produttività dell’UAMI nelle procedure riguardanti il marchio comunitario è aumentato ed in particolare:

- L’esame degli impedimenti assoluti ha visto un output raddoppiato;

- Le decisioni delle divisioni di opposizione è aumentato del 50%.

Sono seguiti su questi punti alcuni interventi del pubblico riportati di seguito in sintesi.

De Benedetti (SIB): Qual è stato il criterio scelto dall’UAMI per la proposta di riduzione delle tasse sul marchio comunitario?

Sarebbe più conveniente concentrare la riduzione delle tasse al deposito, poiché esse si sommano ad altre spese per il richiedente, quali ad esempio l’assistenza di un consulente.

Ha meno senso ridurre le tasse di rinnovo: il marchio infatti è stato già registrato ed il titolare ha maggiore interesse e motivazione a rinnovare un titolo di esclusiva già esaminato e convalidato.

Infine, ridurre le tasse significa per l’UAMI ridurre le spese: questo fatto va forse a scapito della qualità del servizio prestato?

Di Carlo (UAMI): la proposta di riduzione delle tasse è dettata da un criterio puramente finanziario, tendente ad equilibrare, come per ogni Amministrazione pubblica, i costi con le entrate.
Ad esempio, la tassa di rinnovo ha un importo sproporzionato rispetto all’attività svolta dall’Ufficio ed ai costi amministrativi per il rinnovo.

Lo stesso si può dire per la tassa di registrazione.

E’ possibile operare una riduzione delle tasse perché l’UAMI ha, ad esempio, ridotto il costo delle traduzioni della lista di prodotti, rinegoziandolo con il centro di traduzioni dell’Unione Europea in Lussemburgo.

E. Bonini (Studio Bonini): Sulle tasse del design comunitario, vorrei segnalare che sono troppo elevate e penalizzano fortemente alcuni settori.

Ad esempio gli orafi, i ceramisti presentano nuove collezioni che comprendono anche 70-100 modelli. Un nostro cliente orafo, visti i costi per 70 modelli comunitari, ha preferito non registrare nulla.

Infatti, molti tra i “creatori” della moda si stanno spostando sulla registrazione del diritto d’autore, che è cumulabile con la registrazione del design ed è molto meno dispendiosa.

F. Bonini (Studio Bonini): Sempre sulle tasse del design comunitario, vorrei aggiungere che esse sono troppo elevate ed inducono i clienti a spostarsi sul cosiddetto “design internazionale” dell’OMPI, che è più competitivo in termini di tasse.

S, Rousseau: Ritengo che le tasse di opposizione e di ricorso siano troppo basse. Vengono depositate troppe opposizioni e ricorsi, senza un motivo valido e solamente allo scopo di impedire ad un concorrente di ottenere la registrazione di un marchio comunitario entro 12 mesi.

Sono però a favore di un aumento maggiore delle tasse di opposizione su quelle di ricorso: questo permetterebbe anche al consulente di dare un consiglio su quando depositare con valide motivazioni un’opposizione ad un marchio comunitario.

O’ Reilly (UAMI). Le tasse di opposizione e di ricorso saranno riviste al rialzo. 

Non succederà che, per ridurre le tasse, l’UAMI ridurrà la qualità del servizio.

Questa non sarà la politica dell’Ufficio: chi paga per il servizio, beneficerà del surplus realizzato, che ci permette di proporre una riduzione di tasse.

Ridurre le tasse e migliorare la qualità del servizio: questi due obiettivi devono procedere di pari passo per l’UAMI.

Sono poi state preparate e poste ai rappresentanti dell’UAMI alcune domande riguardanti il marchio comunitario:

1) (Studio De Simone & Partners) Qual è la posizione dell’Uami in tema di principio dispositivo e dello jus novarum in appello, dopo le pronunce non univoche del TPI nei casi CLEENCARE, VIAFLON e PICASSO?

Il Dr. Rusconi (Commissioni di ricorso UAMI) ha risposto con una dettagliata presentazione dei casi. Riassumiamo di seguito alcune sue conclusioni.

a) Le divisioni di opposizione devono opportunamente favorire più scambi e prove tra le parti, senza troncare il procedimento.

b) Se alle divisioni di opposizione ciò è impossibile, questi scambi devono continuare di fronte all’istanza superiore (commissioni di ricorso).

c) Le commissioni di ricorso devono riesaminare le opposizioni anche in base a fatti e prove “nuove”.

d) L’UAMI deve chiudere il procedimento, solo se in possesso di tutti gli elementi necessari, per prendere la migliore decisione possibile.

e) Se tuttavia la commissione di ricorso vuole basare la decisione su fatti “nuovi”, deve comunicarlo alle parti.

f)    Non è sempre facile distinguere tra fatti “nuovi” e fatti “corroboranti” di elementi già presentati.

Sul quesito sollevato seguono alcuni interventi, di seguito riportati.

S. Rousseau: Tutto quanto è stato esposto finora è, secondo me, molto negativo, perché l’opponente sa di poter avere molto tempo, per presentare le prove, anche in gradi successivi di giudizio.

Sui fatti di pubblico dominio, che sono noti a tutti (chi è Pablo Picasso), vorrei mettere in guardia dal rischio che i titolari di marchi notori adducano l’affermazione della notorietà del proprio marchio, senza aver l’onere di provarla.

Rusconi: Il fatto della notorietà di Pablo Picasso non significa che tale principio vada esteso ai marchi: cioè che vada data per acquisita, senza prova, la notorietà di un marchio.

De Benedetti: Il ruolo dell’Ufficio è prendere decisioni nell’interesse delle parti, ma anche del pubblico.

Le decisioni sul rischio di confusione tra due marchi ha conseguenze anche per i consumatori.

Non sono d’accordo sulla limitazione alle parti di portare tutti gli elementi utili a prendere la decisione, anche se in tempo non puntuale.

Lo scopo dell’Ufficio è prendere decisioni buone in sede amministrativa, con costi più bassi rispetto a quelle giudiziarie.

Hans Jakobsen – Direttore del dipartimento di amministrazione dei marchi 

Obiettivi del marchio comunitario per il 2004.

Quanto ai depositi di marchio comunitario, l’Italia è in controtendenza rispetto al resto della media UE:

a) Prevalgono le domande italiane di marchio comunitario presentate per posta su quelle presentate per fax, con proporzione invertita rispetto alla media dei paesi UE (prevalenza per fax);

b)  La percentuale di depositi elettronici di marchio comunitario provenienti dall’Italia è solamente del 6% circa (contro una media UE del 20% circa).

2) (SIB – Dr. De Benedetti): Come ritiene di comportarsi l’UAMI quando viene presentata una domanda di invalidazione di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 52.2.d del regolamento (altri diritti di proprietà intellettuale), ed il titolo invocato è un design comunitario?

D. Schennen (Capo del servizio di proprietà industriale – Dipartimento marchi):

Nel caso di un design comunitario invocato per cancellare un marchio comunitario, la ratio è la violazione del design comunitario.

Questa tipologia di casi  non è limitata al design comunitario, ma anche agli Uffici nazionali ed ai design nazionali.

Se il proprietario del marchio comunitario attaccato ritiene che il design comunitario non adempia ai requisiti di un design, può depositare un’istanza di invalidazione del design comunitario, per chiarificare la situazione a riguardo di quest’ultimo.

3) (SIB – Dr. De Benedetti): Quale congruenza vi è tra i dati riportati nei certificati di registrazione di marchio comunitario, rispetto ai dati effettivi della procedura di registrazione?

De Benedetti: Abbiamo dovuto chiedere molte rettifiche dei certificati di registrazione; spesso sono errori di traduzione.

A volte, dopo un’opposizione, la lista dei prodotti è stata limitata: i prodotti riportati nel certificato sono stati modificati nella lingua di procedura, ma mantenuti nelle altre lingue.

Noi consulenti svolgiamo un lavoro per i clienti al fine di consegnare un certificato valido, ma il cliente non ci pagherà mai per questo lavoro addizionale di verifica che svolgiamo.

Siamo costretti a verificare certificato per certificato la rispondenza tra la lista dei prodotti della pubblicazione nel Bollettino e quella riportata nel certificato.

G. Humphreys (Capo del servizio registro e banche dati relative- Dipartimento marchi, disegni e modelli)

In Aprile il rilascio di certificati è stato rivisto in vista dell’allargamento.

Alcuni software sono stati rivisti e ci sono stati dei “bug” che hanno causato la non-trasposizione dal registro ai certificati.

Abbiamo sospeso il rilascio dei certificati e abbiamo operato per trovare una soluzione.

Nel prossimo Gennaio vi sarà un nuovo modulo per rimuovere i “bug” e avremo una nuova procedura per il rilascio dei certificati.

E. Bonini: Perché non mandate una bozza del certificato di registrazione, che state per rilasciare, quando ci chiedete di pagare le tasse?

L’Ufficio Europeo Brevetti lo fa già (lettera ex art 51(4) EPC), quindi potreste farlo anche voi.

O’ Reilly: Non faccio promesse, ma considererò l’idea.

4) Articolo 109.3 e 109.2 del regolamento (procedura di conversione): ruolo e modalità di valutazione dell’UAMI.

De Benedetti: con i nuovi articoli, l’UAMI ha la possibilità di controllare e decidere se concedere o meno la conversione in un marchio nazionale, negli Stati in cui non è stato sollevato l’impedimento relativo. Se ci sono più opposizioni, si decide sulla prima e si nega la registrazione del marchio comunitario, succede che gli altri opponenti hanno pagato la tassa di opposizione, ma non potranno rivendicare i loro diritti, cercando di bloccare la procedura di conversione negli Stati in cui hanno diritti anteriori.

Analogamente, quando l’Ufficio solleva impedimenti assoluti, essi possono rilevare in una lingua sola o in un solo Stato e non è giustificato il fatto di negare la conversione negli Stati in cui l’impedimento assoluto non esiste, in base del progetto di regolamento e di guidelines.

D.Schennen: L’opposizione è relativa al territorio del marchio anteriore e non alla lingua.

Non è obbligo dell’UAMI esaminare tutti i diritti anteriori, per economicità di procedura.

C. Rusconi: La missione dell’UAMI è di esaminare in primo luogo la domanda di marchio comunitario e valutare se registrarla o meno, non in primo luogo valutare i marchi anteriori.

S. Rousseau; Proporrei che l’UAMI possa chiedere sùbito i dettagli dei diritti anteriori e respingere l’opposizione immediatamente, senza entrare nel merito, se l’opponente non fornisce una risposta nei termini stabiliti.

S.Sandri: Allora si dica che bisogna modificare il regolamento.

6) (SIB – Dr. De Benedetti): Procedura di rimborso della tassa di registrazione, relativamente ad un’estensione di un marchio internazionale all’Unione Europea, che non pervenga a registrazione.

De Benedetti: non comprendo perché l’UAMI abbia scelto la strada del rimborso. Segnalo che per esempio l’Ufficio del Giappone, che inizialmente richiedeva il pagamento di tutte le tasse (deposito e registrazione), abbia poi rinunciato a questa pratica, scegliendo invece di richiedere il pagamento delle tasse in due momenti: una parte al deposito della domanda internazionale, la seconda parte al momento della concessione.

L’UAMI, che già prevede questa separazione, avrebbe potuto seguire la stessa via.

Invece, la procedura di rimborso crea una serie di problemi anche per i mandatari: ad esempio la raccolta delle tasse avviene da parte dell’OMPI su un conto aperto presso l’OMPI ed il rimborso avverrebbe da parte dell’UAMI su un altro conto, aperto presso l’UAMI.

Inoltre non ritengo corretto far pagare subito anche la tassa di registrazione.

O’Reilly: Questa era la proposta formulata anche da parte dell’UAMI, poi la Commissione europea ha deciso diversamente.

Comunque confermo che, in caso di rifiuto, la tassa sarà rimborsata direttamente al richiedente o al suo rappresentante ed in euro, non in franchi svizzeri.

7) (Studio Racheli) L’UAMI valuterebbe di rendere possibile, se non addirittura obbligatoria, la trascrizione degli accordi di coesistenza tra imprese titolari di marchi comunitari?

D. Schennen: L’accordo di coesistenza è un accordo privato e non può essere vincolante per i terzi: pertanto non può essere registrato dall’UAMI.

7a) F. Bonini : Domanda sul valore della classificazione di EURONICE e sulla sua applicazione da parte degli esaminatori.

Mi sono capitati alcuni casi in cui ho utilizzato le definizioni della classificazione EURONICE, messa a disposizione dall’UAMI nel suo sito a vantaggio degli utenti, e gli esaminatori hanno mosso obiezioni sulla sua correttezza.

Quando li ho contattati, mi hanno dato risposte quali “Euronice è sbagliata” o simili. L’ultimo caso ha visto un esaminatore richiedermi addirittura un cambio di classe internazionale ed il pagamento della tassa addizionale di 200 euro: allora gli ho inviato una lettera, allegando una stampa di EURONICE e chiedendo giustificazione della sua richiesta; sto attendendo una risposta.

Jakobsen: Gli esaminatori usano, per la classificazione, un database interno diverso da EURONICE.

Tra breve sarà disponibile on line una serie di definizioni di prodotti e servizi a 3 livelli:

i) Trilaterale (accettate da UAMI, USPTO e JPO);

ii) Bilaterale (accettate da UAMI ed USPTO)

iii) Accettate dall’UAMI.
B) LINK TRA MARCHIO COMUNITARIO E SISTEMA DI MADRID

8) (De Simone & partners: DR. Cimoli): Si desiderano maggiori informazioni pratiche su come l’UAMI intende procedere nel caso di applicazione del link al protocollo di Madrid.

In particolare si richiede ad esempio di fornire cifre sul numero di registrazioni internazionali basate su un marchio comunitario.

F. Martinez Tejedor (Assistente del Direttore del Dipartimento Marchi, Disegni e Modelli):

ad oggi sono state presentate 225 domande di registrazione internazionale, basate su un marchio comunitario; di esse solamente 9 su una domanda di marchio comunitario.

Evidentemente i richiedenti preferiscono aspettare la registrazione del marchio comunitario, prima di chiedere l’estensione internazionale.

Quanto alla prima lingua di deposito prevale l’Inglese con 210 domande su 225.

Si stima che si raggiungerà il numero di 1500 domande all’anno “in uscita”, dal marchio comunitario al Protocollo di Madrid.

Attualmente l’USPTO riceve 1368 domande all’anno come ufficio d’origine per il Protocollo di Madrid.

Ad oggi, l’OMPI non ha mandato ancora notifiche all’UAMI di registrazioni internazionali che lo designano come Ufficio “regionale”, ma vi sono 108 domande nel Madrid database.

Tra di esse la classifica dei paesi d’origine vede 1° la Svizzera









2° L’Australia









3° il Benelux









4° gli Stati Uniti.

L’UAMI manda all’OMPI le richieste di estensione internazionale in circa 7 giorni.

Montelione (Barzanò e Zanardo): Pensate di attribuire un numero di registrazione comunitaria differente alla domande internazionali che designano il marchio comunitario?

F. Martinez: No, ma queste domande saranno accessibili attraverso il nostro sito web. Sarà possibile vedere lo status della registrazione internazionale che designa l’Unione Europea allo stesso modo dei marchi comunitari, attraverso uno stesso punto di accesso.

9) (LES) Il termine per l’opposizione ad un marchio comunitario, designato attraverso il protocollo di Madrid si conta dalla pubblicazione dell’OMPI oppure dalla ri-pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari?

F. Martinez: Il periodo di opposizione dura 6 mesi a partire dalla ri-pubblicazione nel Bollettino dell’UAMI.

In esso saranno riportati:

i) i dati della registrazione internazionale;

ii) la data di inizio del periodo di opposizione;

iii) la riproduzione del marchio;

iv) le lingue della registrazione internazionale;

v) la seconda lingua scelta dal richiedente, tra le 5 lingue dell’Ufficio;

vi) il numero delle classi internazionali di Nizza, ma non la lista di prodotti

vii) [così l’UAMI risparmia i costi di traduzione nelle 20 lingue dell’Unione Europea].

10) (Studio Torta: Ing. Prato): Una società italiana A deposita una richiesta di registrazione internazionale, basata su una sua domanda di marchio comunitario. A causa di un’opposizione, basata su un diritto anteriore in Francia, questa domanda comunitaria viene respinta. Per evitare la conseguenza di un attacco centrale, è possibile convertire la domanda comunitaria in una domanda di marchio italiano e sostituire il marchio comunitario con tale domanda italiana, quale base della stessa registrazione internazionale, senza perdere la priorità?

F. Martinez: No, non è possibile. E’ possibile effettuare la conversione in un marchio nazionale, ma non rimpiazzare la precedente registrazione internazionale, che aveva una base diversa (la domanda comunitaria), con la domanda italiana, che è il risultato di una conversione.

C) DESIGN COMUNITARIO

11) (Studio Racheli): Il deposito in una classe particolare secondo Locarno tutela l’identico prodotto, se rientra in una classe diversa ? (per es. l’automobile ed il giocattolo-auto)?

12) Sbarrando la casella “ornamento” nella domanda, l’ornamento può essere limitato ad una particolare classe?

P. Maier (Direttore del Dipartimento Disegni): il design comunitario non è limitato ai prodotti indicati nella domanda di registrazione.
La legge austriaca, prima della Direttiva, era limitata dalla classificazione.

L’Unione Europea nel suo complesso ha accettato il principio che il design è “dematerializzato”.

Il vostro design non è limitato, ma protetto come tale e nessuna limitazione si applica, se la casella “ornamento” è stata barrata.

14) (Studio Bonini): Qual è la strategia di deposito giuridicamente consigliata dall’UAMI, se si desidera proteggere la forma di un modello indipendentemente dal colore?

L’UIBM accetta, nelle rivendicazioni, frasi quali.”I colori, che emergono nelle tavole di fotografia/disegno relative ai modelli depositati, non costituiscono oggetto di rivendicazione?

Si ritiene o no che un modello, identico o distinto per dettagli irrilevanti da un altro già depositato, costituisca contraffazione, se è realizzato in un colore o combinazione di colori diversi da quelli che compaiono nel disegno depositato?

E’ meglio, in ogni caso, depositare i modelli in bianco e nero?

E’ inteso unanimemente da UIBM, giudici e giuristi che, con questo si richiede e si ottiene protezione per qualsiasi colore o combinazione di colori, con i quali sia realizzato il modello?

Qual è la giurisprudenza e la prassi dell’UAMI di fronte ad un medesimo modello, raffigurato in b/n o a colori?

Queste due varianti di rappresentazione sono necessariamente e giuridicamente da considerarsi oggetto di due protezioni distinte e vanno depositate separatamente?

P. Maier: Il colore è un elemento del design.
E. Bonini: Perché non accettare un “disclaimer” sul colore? Non è detto che il deposito in b/n voglia dire automaticamente “tutti i colori” o “nessun colore”: potrebbe essere anche un design caratterizzato da sfumature di grigi.

P. Maier: La soluzione pratica è il deposito in b/n, proprio come il modello dell’OMPI. E’ stata eliminata anche la possibilità di esprimere una descrizione del design, nella politica di eliminare tutto quanto è privo di utilità.

Sono spiacente, ma l’UAMI applica il regolamento ed in esso non è prevista la possibilità del disclaimer.

C’è un’indicazione anche nelle guidelines d’esame a proposito della soluzione in b/n.

La scelta che raccomando vivamente è una fotografia in bianco e nero con uno sfondo definito oppure l’uso del disegno industriale.

Quanto agli oggetti secondari, ad esempio, la Francia ha recentemente cambiato la legge, obbligando l’INPI ad essere più restrittivo.

Per esempio, se si deposita un design per un frigo con le bottiglie in esso, riceverete un rifiuto alla registrazione.

Per cortesia, convincete i vostri clienti ad ottenere delle buone rappresentazioni con un buon contrasto con lo sfondo e senza oggetti secondari.

Cancellazioni di design comunitari

Il primo caso giudicato dall’UAMI ha riguardato un modello spagnolo, rappresentato con disegno industriale, che ha cancellato un design comunitario.

Se il modello spagnolo non fosse stato depositato con i disegni industriali, probabilmente la decisione dell’UAMI sarebbe stata differente.

Noi siamo limitati dalle argomentazioni delle parti; tuttavia l’UAMI effettua delle ricerche, senza però citarle, per assumere il punto di vista dell’”utilizzatore informato”.

Dobbiamo tenere conto della funzionalità sia della libertà del designer, comunque piccole differenze non sono sufficienti per uscire dalla protezione del design.

S.Sandri: I migliori esempi del design sono quelli in cui il disegno rappresenta la funzionalità senza altri elementi.

La lampada Artemide, esposta al MOM di New York è l’esempio della rappresentazione più pura della funzionalità.

Se vi presento un design funzionale, ma nuovo ed individuale, l’Ufficio Comunitario lo accetta o muove obiezioni?

Meier: Noi non esaminiamo la funzionalità del design e quindi lo accetteremmo.

Un disegno particolarmente funzionale può essere protetto, contrariamente ai marchi tridimensionali.

Logo

Meier: Siamo stati criticati, specialmente dall’Italia, per il fatto di accettare logo come design.

Ma i design grafici sono accettati nella legislazione del design comunitario: noi dobbiamo guardare ad essa ed applicarla.

Dr. Iannone (Barzanò e Zanardo): Accettando la registrazione dei logo, di fatto si accetta la registrazione di un marchio in tutte le classi e questo crea dei problemi, anche per es. in sede di ricerca di anteriorità.

Meier: Un design non protegge una parola in quanto tale né un suono.

La protezione di marchio assicura di perseguire i contraffattori per segni simili, la protezione di design è differente e vi protegge solamente se l’impressione complessiva è la medesima.

Nel caso di oggetti tridimensionali, un deposito di design è preferibile rispetto a quello di un marchio, perché dovete convincere l’esaminatore che l’oggetto ha (acquisito) un carattere distintivo.

La “medesima impressione complessiva” e il “rischio di confusione” non sono lo stesso concetto.

De Benedetti: Sarebbe opportuno che l’UAMI, dopo aver pubblicizzato e promosso la registrazione di logo come design, esprimesse quanto detto adesso, cioè che la protezione come design è molto limitata, in particolare soltanto ad una riproduzione con una “stessa impressione d’insieme”.

Meier: Noi collocheremo i logo depositati come design nella classe 99 (miscellanea): non accettiamo automaticamente le proposte degli utenti per la classificazione ed effettuiamo dei controlli.

La nostra politica è quella di rendere le registrazioni quanto più trasparenti possibile.

E. Bonini: Una domanda sulla priorità di esposizione: non è possibile per il depositante indicare, sotto propria responsabilità, una priorità di esposizione, salvo poi corroborarla con prove in sede di giudizio?

In tale modo il richiedente potrebbe pubblicare una dichiarazione, resa in tempi non sospetti e poi attivarla eventualmente in un litigio.

Meier: Non penso che ciò sia possibile per l’UAMI né che abbia valore legale.

Se desidera, la soluzione migliore è ottenere una certificazione da un notaio oppure fornire un catalogo della fiera oppure ottenere una certificazione dall’organizzazione della fiera.

S. Sandri: Sull’”utilizzatore informato”, vorrei dire che è meglio adottare un approccio pragmatico, che eviti un concetto simile a quello che è stato espresso dalla Corte Europea di Giustizia come il “consumatore mediamente informato”.

Non è il caso di cercare di definire l’”utilizzatore informato”: non è il massimo esperto, ma neanche l’uomo della strada.

Nel caso delle sedie prima citato, con il criterio pragmatico, l’utilizzatore informato è chi commercia le sedie, non è l’acquirente finale né il designer, ma chi  “è nel mercato” e vende tali oggetti, è documentato su di essi.

Oltretutto, l’“utilizzatore” (non una gran bella parola) ed il suo punto di vista vanno intesi con buon senso ed approccio pragmatico.

E’ bene quindi valutare caso per caso, se il design crea un’impressione nuova ed individuale con la visione di chi ha un certo livello di confidenza con i prodotti, su cui il design si realizza: potrà essere un grossista od un dettagliante, un grande, medio o piccolo distributore, non certo l’acquirente finale.

E’ questo l’atteggiamento che sembra più saggio e più prudente.
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