E nullo ridepositare il marchio
per evitare la decadenza per non uso

Proprieta intellettuale

Ripetere I'istanza per aggirare
I'obbligo di utilizzo ¢ possibile
manon puo essere 'unico fine

L’Euipo ha chiarito
che cidevono anche essere
ragioni commerciali
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L’ufficio dell’'Unione europeaperla
proprietaintellettuale (Euipo) hari-
tenutoviziatada malafede larichie-
stadi rideposito come marchio della
famosa opera d’arte di Banksy «Il
lanciatore di fiori» effettuato da
parte dellasocieta che sioccupa del-
la gestione delle opere d’arte e dei
relativi diritti di proprieta intellet-
tuale dell’artista (decisione del 21
dicembre 2023). Imarchio erastato
giaregistrato, manon era poi stato
utilizzato sul mercato come prevede
il cosiddetto onere d'uso, ossial'ob-
bligo di utilizzo entro cinque anni
dallaregistrazione.

Per aggirare I'onere d'uso capita
spesso cheititolari dei marchiproce-
danoadepositare nuove domandedi
marchio peril medesimo segno. Que-
sta pratica, noné di per sévietata, ma
puo essere peroconsiderataindicedi
malafede e dare originea decisionidi
nullitasel'elusione dell’'onered’usoé
I'unico scopo del rideposito.

La malafede
Sebbene non sia richiesto che un

marchio sia gia utilizzato sul mercato
al momento del deposito, e previsto
che, a penadi decadenza, il marchio
dovraessere utilizzatoentro cinque
annidallaregistrazione (il cosiddet-
to grace period), e 'uso non potra poi
essere sospeso perun periodo inin-
terrotto di ulteriori cinque anni.

Nel caso esaminato dall’Euipo la
domanda di nullitaerastataavanza-
ta da una societa produttrice di bi-
gliettid’auguriispiratiall’arte urba-
nasecondolaqualelarichiesta diri-
deposito effettuata da Banksy punta-
va solo ad ottenere un nuovo grace
period: non c’era pero alcuna inten-
zione di usare quest’opera come
marchio. Il risultato era che l'opera
veniva quindi monopolizzata sul
mercato sorpassandoi limiti tempo-
rali del diritto d’autore.

Latesiallabase della domanda
dinullita era quindi che 'unicara-
gione per cui I'artista (tramite la
societadi gestione) aveva deposi-
tato una nuova domanda di mar-
chio per la stessa opera risiedeva
nel malcelato scopo di eludere
I'onere d'uso che incombe su ogni
titolare di un marchio.

La societa che gestiscele opere si
eradifesa sostenendo chenon viera
alcuna malafede, poichéilrideposi-
to riguardava un marchio che, inve-
ce, sieraintenzionati ad utilizzare.
Il rideposito sarebbe inoltre statola
conseguenza di un'azione di can-
cellazione subita dalmarchio ante-
riore, di cui si volevano evitarei po-
tenziali effetti. Infine, poiché in
questa domanda di marchio viera-
no alcuni prodotti e servizi diffe-
renti, la stessa non poteva conside-
rarsi un “deposito ripetuto”.

L’Euipo ha innanzitutto riscon-
trato chei prodotti e i serviziriven-
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dicati da entrambi i marchi (regi-
strazione anteriore e depositosuc-
cessivo) fossero identici, salvouna
minima parte.

Inoltre, con riferimento alla
cronologia degli eventi, 'ufficio ha
evidenziato lanatura sospetta del-
lasceltadidepositarela domanda
di marchio esattamente alla sca-
denza del periodo di 5 anni dalla
registrazione del marchio prece-
dente: il deposito del marchio era
avvenuto il 30 agosto 2019, e cioe
alla scadenza deis anni dallaregi-
strazione del primo marchio, ossia
il 29 agosto 2014.

Ad avviso dell’Euipo, dunque, il
rideposito come marchio era stato
effettuato in malafede poiché era
privo di alcuna logica commercia-
le ed aveva come unico scopo elu-
derel’onere d'usodella preceden-
te registrazione.

| precedenti

La giurisprudenza sia nazionale
che comunitaria si era gia occupata
della pratica del rideposito dei
marchi. Le pronunce si erano pero
soffermate soprattuttosulla capa-
cita del rideposito di impedire la
decadenza per non uso del marchio
precedente, piuttosto che sulla nul-
lita del deposito successivo per ma-
lafede del titolare.

La decisione dell’Euipo appro-
fondisce invece questo secondo
aspetto ed esplicita chiaramente
che,anche se non € vietato chiede-
re unrideposito per aggirare lade-
cadenza della tutela per mancato
uso, la totale assenza di giustifica-
zioni commercialirende il ridepo-
sito in malafede e ne comporta
quindi la nullita.
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