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Our Ref.: LC/AG-[RIC1888]

Re: ITALIA - Ricerca di anteriorita per il marchio figurativo
=

N
.-l nelle classi 16, 25, 35 e 41.

Gentile Dottoressa Pontrandolfi,

facciamo seguito alle Sue istruzioni e confermiamo che, come da richiesta, abbiamo
effettuato una ricerca di anteriorita per il marchio figurativo riportato in oggetto tra le
domande e/o registrazioni di marchi italiani (domande non pubblicate aggiornate al
26 marzo 2017 e domande pubblicate fino al bollettino di settembre 2017), marchi
dell’Unione Europea (domande non pubblicate aggiornate al 7 dicembre 2017 e
domande pubblicate fino al bollettino marchi di dicembre 2017), marchi
internazionali (aggiornati fino al bollettino “GIM” del 30 novembre 2017), marchi
francesi (designazioni internazionali aggiornate al 30 novembre 2017 , domande
pubblicate al 1° dicembre 2017, domande non pubblicate fino al 7 dicembre 2017),
marchi tedeschi (le designazioni internazionali fino al 30 novembre 2017, domande
pubblicate fino all’'ll dicembre 2017 le), marchi inglesi (designazioni internazionali
fino al 30 novembre 2017, domande non pubblicate fino all'll dicembre 2017 e
domande pubblicate al 1° dicembre 2017) marchi in Benelux (aggiornati al 12
dicembre 2017).

Tale ricerca non riguarda marchi utilizzati di fatto e non contempla, salvo casi
particolari, accertamenti riguardanti 1'uso dei marchi segnalati. I dati resi disponibili

BZ
ROMA = MILANO = TORINO = VICENZA = BIELLA = RIMINI - PORDENONE

BARZANO & ZANARDO MILANO SPA sede legale: Roma, via C. Monteverdi,16 — Cap. Soc. € 1.500.000,00 i.v.- C.C...A.A. Roma nr. 475414 - Cod. Fisc.: 05051860582
P.IVA (VAT): IT 01347751008 — Polizza di responsabilita civile professionale con massimale di € 10.000.000,00 — http://www.barzano-zanardo.com/assicurazione.htm



BARZAN O&ZANARDO

dai registri potrebbero inoltre non includere modifiche avvenute successivamente al
deposito (quali, ad esempio, limitazioni, cancellazioni, cessioni e mutamenti di
titolarita).

Nell’esaminare i risultati emersi, abbiamo tenuto conto della circostanza che ¢ Vostra
intenzione registrare e utilizzare il marchio figurativo in oggetto per
contraddistinguere principalmente attivita culturali e di intrattenimento,
organizzazione di eventi, convegni, seminari e workshop, allestimento di stand,
divertimento, manifestazioni culturali, istruzione e formazione, intrattenimento
anche televisivo e radiofonico (servizi classificati nella classe 41). La ricerca e stata
estesa ai servizi di vendita connessi agli eventi e alla loro organizzazione e ad un eventuale
merchandising (classe 35), ai prodotti della classe 16 (volantini, brochure, cataloghi
inerenti manifestazioni, convegni, seminari, mostre, etc.) e infine a prodotti della
classe 25 (in particolare abbigliamento).

| B
1 wl
Consideriamo che il segno prescelto B e dotato di un grado di
distintivita medio-alto in quanto si tratta di un marchio figurativo (costituito da
cinque figure geometriche, disposte in modo apparentemente casuale nello spazio, di
diverse dimensioni, ciascuna di esse formata da figure geometriche di diversi colori e
dimensioni) che né descrive né allude a caratteristiche dei prodotti e servizi che e

destinato a contraddistinguere.

Per quanto riguarda il requisito di novita, consideriamo che 'utilizzo di un insieme di
quadrilateri colorati come segno distintivo non e propriamente originale: sono infatti
emersi 525 marchi, depositati o registrati, nei diversi registri consultati. Alcuni dei
marchi estrapolati potrebbero essere costruiti secondo proporzione aurea cosi come il
segno prescelto. In questo caso specifico, gli elementi figurativi che sono stati oggetto
di ricerca sono stati i seguenti:

» Quadrilateri contenenti una o piu figure geometriche;
Sfondi suddivisi in due, verticalmente, orizzontalmente, o diagonalmente;
Insiemi di quadrilateri sovrapposti, uniti o intersecanti quadrati;
Insiemi di quadrilateri sovrapposti, uniti o intersecanti rettangoli;
Insiemi di quadrilateri sovrapposti, uniti o intersecanti quadrilateri irregolari.

YV VV V

Nella nostra analisi, abbiamo tenuto in considerazione i colori, le loro particolari

combinazioni e la disposizione nello spazio delle diverse figure geometriche che

rappresentano caratteristiche distintive del marchio de quo.

Tra i marchi rilevati, segnaleremo e commenteremo, qui di seguito, per ciascun

registro, i marchi che a nostro avviso sono piu simili a quello oggetto di ricerca
2
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rinviando, per completezza di analisi, agli esiti completi della ricerca e all’elenco dei
marchi selezionati, allegati al presente rapporto.

MARCHI ITALIANI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Immagine

DESIGN

Marchio RSVP DESIGN
Fonte Marchi UE
Numero di deposito 3727047
Numero di registrazione 3727047
Data di deposito 24-MAR-2004
Data di registrazione 04-MAR-2009
Data di scadenza 24-MAR-2024
Status REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

Ultimo titolare segnalato RSVP Design Limited
2 Darluith Park, Brookfield,Johnstone, Renfrewshire, PA5 8DD
GB (REGNO UNITO)

Agente Graham Cook
2 Darluith Park, Brookfield,Johnstone, Renfrewshire, PA5 8DD
GB (REGNO UNITO)

Classe(i) internazionale(i) 09 (Apparecchi scientifici e elettrici)
16 (Articoli in carta e stampati)
28 (Giochi, giocattoli e articoli sportivi)
35 (Pubblicita e gestione degli affari commerciali)
41 (Educazione e svaghi)

Prodotti e servizi (italiano) 09 Apparecchi e strumenti per l'insegnamento; apparecchi per
la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle
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immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici;
computer; Software per computer, programmi per computer;Software
per servizi d'istruzione, educazione, insegnamento e
formazione;software per lavoro di gruppo, creazione di gruppi,
gestione, competenze gestionali, affari, competenze aziendali,
competenze di sviluppo di personale, competenze di sviluppo gruppi,
motivazione e comunicazione; software interattivi; supporti di
registrazione contenenti programmi per computer e software; supporti
contenenti registrazioni audio e/o video; compact disc; CD Rom; DVD;
videocassette; audiocassette;copertine e custodie per videocassette,
audiocassette e dischi; pubblicazioni elettroniche; software e
pubblicazioni in formato elettronico disponibili on-line da banche dati,
da sistemi su una rete informatica globale o su Internet; parti ed
accessori per tutti i suddetti articoli.

16 Stampati; pubblicazioni stampate; opuscoli; libri; libretti; materiale
per l'istruzione e l'insegnamento; manuali di formazione; manuali di
istruzioni; questionari; brochure; relazioni;guide di gestione;
documentazione commerciale;materiali stampati in materia di
consulenza aziendale, consulenza in materia gestionale, comunicazioni,
risorse umane e formazione.

28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport; giochi;Giochi di
formazione aziendale;giochi di formazione in materia di gestione;giochi
in forma d'esercizi di costituzione gruppi;apparecchi per giochi;articoli
per giochi, giochi didattici; Giochi educativi; giochi per adulti; giochi di
ruolo; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.

35 Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori
di ufficio; pubblicita; servizi di consulenza aziendale; consulenza per
l'organizzazione degli affari; consulenza in management; ricerche per
affari; servizi di sviluppo aziendale; pianificazione di affari commerciali;
mediazione in affari commerciali; servizi d'indagini commerciali;
strategie aziendali; valutazioni in campo aziendale e gestionale;
preparazione di relazioni in campo commerciale e gestionale; ricerca
commerciale e manageriale;sviluppo e controllo di strategie aziendali e
di comunicazione; gestione di risorse umane; gestione di progetti;
servizi di gestione del rendimento e motivazione;servizi relativi
all'efficienza aziendale od organizzativa, studi d'efficacia organizzativa;
valutazione, modifica e sviluppo di gruppi aziendali; raccolta di dati e
gestione;test ed analisi per la selezione di personale; studi d'immagine
aziendale; compilazione d'informazioni statistiche;offerta di strategie
per l'ottenimento d'obiettivi, mete e cambiamenti aziendali;promozione
d'iniziative e piani per la direzione, l'organizzazione e 'orientamento
d'imprese;offerta di metodologie per 1'avvio di miglioramenti
aziendali;controllo e valutazione di progetti aziendali e cambiamenti
aziendali;costituzione di gruppi;gestione di gruppi;servizi in materia di
sviluppo organizzativo, efficienza e/o performance;reclutamento,
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Rivendicazione di colori
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selezione, collocazione, impiego, gestione ed assunzione di
personale;identificazione delle esigenze di formazione del personale,
servizi informativi e di consulenza relativi a tutti i suddetti servizi.

41 Istruzione, formazione, formazione allo sviluppo di gruppi;
formazione dirigenziale; servizi di guida; sviluppo
personalejinsegnamento e formazione di quadri e personale, formazione
in materia di comunicazione;organizzazione e conduzione di corsi,
workshop, corsi di formazione, seminari, simposi, conferenze ed
esposizioni; servizi di formazione professionale; progettazione di
programmi, corsi, esami e qualifiche d'istruzione e
formazione;produzione di cassette video ed audio;progettazione e
fornitura di test d'attitudine e valutazione;educazione, istruzione,
insegnamento e formazione in materia di motivazione, ispirazione,
lavoro di gruppo e guida;sviluppo di materiali d'istruzione in materia
commerciale e formazione in campo commerciale;diffusione di materiali
d'istruzione in materia commerciale e formazione in campo
commerciale; editoria elettronica; divertimento; attivita sportive e
culturali; servizi informativi e di consulenza relativi ai suddetti servizi.

Descrizione dei colori

(italiano) Rosso (Pantone Rif. N.: 485); blu (Pantone Rif. N.: 2935);
arancione (Pantone Rif. N.: 144); verde (Pantone Rif. N.: 361);
grigio scuro (Pantone Rif. N.: 425).

Il marchio rilevato € un marchio dell’'Unione Europea.

I marchi a confronto

P
DESIGN|

", “m

presentano delle somiglianze in termini di forme e di colori in quanto sono entrambi
costituiti da quadrilateri di diversi colori; notiamo, inoltre, che tutti i colori utilizzati
nel marchio anteriore, eccetto il grigio, sono presenti nel segno oggetto di ricerca (che
include pero anche altri colori). Il marchio rilevato ¢ un marchio complesso ossia
costituito non solo da elementi figurativi, ma anche dalle lettere RSV P e dalla parola
Design che, insieme, costituiscono la denominazione sociale della titolare: RSVP
Design. Nel complesso, riteniamo che I'impatto visivo sia diverso e che il grado di
somiglianza tra i segni possa essere considerato medio-basso.
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Per quanto riguarda il confronto tra i rispettivi prodotti / servizi, le descrizioni del
marchio anteriore sono ampie tali da ricomprendere quelli di vostro interesse.

Da una ricerca non esaustiva effettuata sul web, € emerso che RSVP Design ¢ una
societa conosciuta a livello internazionale che si occupa di apprendimento
esperienziale. “We design high quality, versatile and practical experiential learning activities,
tools, resources, games and behavioural simulations tailored to your needs.”

Si tratta di un’attivita specifica e diversa da quella che il marchio de quo dovrebbe
contraddistinguere; i servizi riguardanti l'apprendimento esperienziale tuttavia
potrebbero essere considerati affini a quelli di vostro interesse poiché I’apprendimento
e strettamente legato alla formazione culturale e i servizi espletati in questi ambiti
soddisfano il medesimo bisogno di realizzazione dell'uomo.

Per quanto riguarda l'uso del marchio, sul sito http://rsvpdesign.co.uk/, abbiamo
rilevato il marchio citato sulla camicia di un professionista della
societa. Sembra dunque che il marchio sia attualmente utilizzato
e che non sia suscettibile di un’azione di cancellazione per non uso.

In conclusione, considerando che gli elementi grafici sono simili e

che i servizi ricomprendono quelli di vostro interesse, ci sembra che il rischio di
confusione possa essere considerato medio-basso. Il rischio si riduce qualora il
marchio prescelto sara utilizzato e registrato in combinazione con la scritta MATERA
2018 e/o altri segni denominativi o figurativi distintivi.

Immagine

Insert
. Afficheur & Expert
-

il

Marchio Insert Afficheur & Expert
Fonte Marchi UE
Numero di deposito 3739026
Numero di registrazione 3739026
Data di deposito 26-MAR-2004
Data di registrazione 15-GIU-2005
Data di scadenza 26-MAR-2024



Status

Ultimo titolare segnalato

Agente

Classe(i) internazionale(i)

Prodotti e servizi

BARZAN O&ZANARDO

REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

INSERT
47 rue Raspail,Levallois Perret, 92300, FR (FRANCIA)

BERNARD SOYER CONSEIL
58 avenue Marceau,Paris, 75008, FR (FRANCIA)

06 (Prodotti metallici)

09 (Apparecchi scientifici e elettrici)

16 (Articoli in carta e stampati)

19 (Materiali da costruzione non metallici)

35 (Pubblicita e gestione degli affari commerciali)
38 (Telecomunicazioni)

(italiano) 06 Pannelli e cavalletti metallici per la segnaletica,
l'informazione, la comunicazione e la pubblicita, non luminosi e non
meccanici;segnaletica metallica, non luminosa e non
meccanica;segnaletica pubblicitaria metallica (non luminosa e non
meccanica);paracarri stradali metallici, non luminosi e non
meccanici;colonnine informative metalliche, non luminose e non
meccaniche;colonnine d'affissione ed informative metalliche;telai
metallici per pannelli pubblicitari.

09 Pannelli e cavalletti per la segnaletica, l'informazione, la
comunicazione e la pubblicita, luminosi, meccanici o mobili;
segnalazioni luminose o meccaniche; segnaletica pubblicitaria
luminosa o meccanica; colonnine stradali luminose o meccaniche;
colonnine informative elettriche od elettroniche;apparecchi e strumenti
elettrici od elettronici di segnalazione e di controllo, supporti per la
registrazione, la trasmissione e la riproduzione del suono o delle
immagini;apparecchi e strumenti per 1'elaborazione d'informazioni e
dati.

16 Carta e cartone grezzi, semilavorati, per la cartoleria o la stampa,
stampati, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la
cartoleria o per uso domestico, articoli per ufficio (esclusi i mobili),
materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi),
carta da imballaggio;sacchi, sacchetti e fogli da imballaggio in carta od
in materie plastiche, caratteri tipografici, cliché, manifesti, manifestini,
portamanifesti di carta o di cartone, autoadesivi, moduli, penne,
matite, cartoline postali, carta lucida, lavori di tipografia.

19 Pannelli e cavalletti per la segnaletica, l'informazione, la
comunicazione e la pubblicita, non luminosi e non meccanici (non
paracarri stradali non luminosi e non meccanici (non metallici);
segnalatori non luminosi e non meccanici (non
metallici);metallici);colonnine informative non luminose e non
meccaniche (non metalliche);colonnine d'affissione e informative non
metalliche;telai non metallici per pannelli pubblicitari.
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35 Pubblicita ed affari commerciali, servizi pubblicitari, noleggio di
materiale pubblicitario e di spazi pubblicitari, pubblicita luminosa,
ovvero diffusione d'annunci pubblicitari, noleggio di pannelli
d'affissione, affissione, diffusione d'annunci pubblicitari, diffusione di
materiale pubblicitario (volantini, prospetti, campioni e manifesti),
riproduzione di documenti, studi di mercato, ricerche di mercato,
pubblicazione di testi pubblicitari, pubblicita per posta, assistenza alle
imprese industriali e commerciali nella gestione aziendale, servizi di
marketing pubblicitario, consulenza in materia d'organizzazione
aziendale, progetti pubblicitari, consulenza in materia d'affissione,
consulenza in materia di pubblicita, servizi di concessionarie
pubblicitarie, organizzazione d'esposizioni per finalita commerciali o
pubblicitarie;servizio di marketing; pubblicita per corrispondenza.

38 Telecomunicazioni, comunicazioni mediante videotex, informazioni
telefoniche, televisive e radiofoniche, trasmissione d'informazioni
mediante telescrivente, trascrizione di messaggi, comunicazioni
tramite reti locali, messaggerie, messaggerie elettroniche, spedizione di
dispacci, trasmissione di dispacci, agenzie d'informazione (notizie),
radiodiffusione, comunicazioni telegrafiche e telefoniche, servizi
telefonici, servizi telex, trasmissione d'informazioni per via telematica
e tramite centri server;trasmissione per via telematica d'informazioni
accessibili mediante codice d'accesso: teletrasmissione d'informazioni
o di segnali;comunicazioni tramite mezzi elettronici e
digitali;comunicazioni via Internet;messaggeria telefonica;messa in
relazione di persone con siti Internet per mezzo di portali;trasmissione
di messaggi e d'immagini con I'aiuto d'un computer, comunicazioni
tramite terminali di computer, comunicazioni tramite reti di fibre
ottiche.

Rivendicazione di colori Descrizione dei colori
(italiano) Partendo dall'alto i quadrati sono blu, giallo, verde malva ed
arancione.

Priorita Paese: FR (FRANCIA)
Data: 13-OTT-2003
Numero: 03 3 250 759

Il marchio rilevato € un marchio dell’'Unione Europea.

I marchi a confronto
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=N Insert

l. . Afficheur & Expert
i2 '»‘rl': =
P

presentano delle somiglianze in termini di forme e colori in quanto sono entrambi
costituiti da cinque quadrilateri; inoltre tutti i colori utilizzati nel marchio anteriore
sono presenti nel segno oggetto di ricerca che include pero anche altri colori. Sotto un
altro punto di vista, consideriamo che la disposizione delle figure nello spazio e
diversa e quindi anche I'impatto visivo risulta differente. Inoltre, il marchio rilevato e
un marchio complesso ossia costituito da elementi figurativi e verbali rappresentati
dalla dicitura Insert Afficheur & Expert. La parola Insert (inserire/inserimento)
costituisce la denominazione sociale della titolare; invece la dicitura Afficheur & Expert
(Visualizzatori/display e esperti) e descrittiva dei prodotti e servizi offerti. Tutti gli
elementi denominativi sono descrittivi e la funzione distintiva del marchio e quindi
svolta dagli elementi figurativi. Nonostante cio, nel complesso, ci sembra che il grado
di somiglianza tra i segni sia medio-basso.

Per quanto riguarda il confronto tra i rispettivi prodotti/servizi, una possibile
interferenza riguarderebbe le sole classi 16 e 35 (che non sono quelle di vostro stretto
interesse). In particolare, la descrizione della classe 16 del marchio anteriore e molto
ampia e ricomprende i prodotti di vostro interesse; invece i servizi della classe 35, sono
specifici e possono essere considerati affini a quelli di vostro interesse, rientranti in
questa classe, solo in parte.

Da una ricerca non esaustiva effettuata sul web, visitando il sito internet della titolare
del marchio, la societa francese INSERT, all'indirizzo http://www.insert.fr/, € emerso
che questa societa si occupa di pubblicita, comunicazione, inserzioni e cartelloni
pubblicitari.

A nostro avviso, i rispettivi settori sono diversi, anche se potrebbero esserci delle
interferenze per una parte dei servizi.

In conclusione, anche in considerazione della circostanza che gli elementi verbali del
marchio anteriore non sono particolarmente distintivi, il rischio di confusione puo
essere considerato “medio-basso”.
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Abbiamo, infine, rilevato due marchi internazionali della societa francese HAMELIN

SAS, Reg. n. 792291, e Reg. n. 793310, nelle classe 16
(prodotti in carta e cartone) con base francese, in relazione ai quali il rischio di
confondibilita effettivo ci sembra basso; rinviamo al paragrafo sulla Francia per i
commenti.

In conclusione, ci sembra che il rischio di interferenza con diritti anteriori derivanti
da marchi italiani, internazionali o dell’'Unione Europea sia sostanzialmente medio-
basso e potra essere ridotto con I’aggiunta di altri elementi distintivi.

BENELUX

Richiamiamo i marchi dell’'Unione Europea e i marchi internazionali sopra segnalati in
quanto si tratta di marchi validi o che potrebbero essere validi anche in Benelux.

Segnaliamo inoltre i seguenti marchi registrati localmente presso 1'ufficio marchi del
Benelux.

Immagine

|
“MColorés

LOCAL AND REGIONAL
AUTHURITIES NETWORK OF
SOCIAL AND FAIR TOURISM

i
| g

Marchio COLORES LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES NETWORK OF SOCIAL AND FAIR
TOURISM

Fonte Benelux
Numero di deposito 1185901
Numero di registrazione 868297
Data di deposito 28-AGO-2009
Data di registrazione 10-DIC-2009
10



Data di scadenza
Status

Ultimo titolare segnalato

Classe(i) internazionale(i)

Prodotti e servizi

Traduzione computerizzata prodotti
e servizi

Rivendicazione di colori

Tipo di disegno

Note

BARZAN O&ZANARDO

28-AG0O-2019
REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

Bureau International du Tourisme Social BITS, AISBL
Rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles, BE (BELGIO)

39 (Trasporto, imballaggio e deposito di merci)
41 (Educazione e svaghi)
43 (Servizi per il rifornimento di cibi e bevande; alloggi temporanei)

(francese) Cl 39 Organisation de voyages; réservation de places de voyage.

Cl 41 Activités sportives et culturelles; informations en matiére de divertissement ou d'éducation;
services de loisir; publication de livres; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congres; organisation d'expositions a buts culturels ou éducatifs.

Cl 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hbteliers;
réservation de logements temporaires; mise a disposition de terrains de camping.

Cl 39 arranging of tours, booking seats for travel.

cl 41 sports activities and cultural ; Information in subject of entertainment or education ; Leisure
services ; Publication of books ; Organization and conference management, conferences or
congresses ; Organisation of exhibitions for cultural purposes or educational.

Cl 43 services of restaurants (food); temporary lodging ; hotel services ; temporary accommodation
reservations ; providing campground facilities.

Descrizione dei colori
(francese) - Jaune, noir, blanc, brun; diverse teites de vert et d'orange.

MARCHIO DENOMINATIVO E FIGURATIVO

Ultima pubblicazione completa:
10-DIC-2009
Nel giornale: 1210

Si tratta di un marchio registrato dall’ufficio internazionale del turismo belga.

Da un confronto diretto dei rispettivi marchi

“HColorés
" LOCAL AND REGIONAL
AUTHURITIES NETWORK OF
SOCIAL AND FAIR TOURISM

emerge che entrambi sono caratterizzati da cinque o sei (se si considera il quadratino

posto sotto la lettera C presente nel marchio anteriore) figure geometriche colorate di

diverse dimensioni che occupano differentemente lo spazio. Infatti, nel segno da voi

prescelto il piano e occupato in modo apparentemente casuale rispetto al marchio

anteriore, dove invece le tre figure (nei colori giallo, marrone e verde chiaro e scuro)

sono poste accanto ai quadratini (in colore rosa e verde) come se fossero stati staccati
da essi. Inoltre, il marchio anteriore include gli elementi verbali COLORES LOCAL

11
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AND REGIONAL AUTHORITIES NETWORK OF SOCIAL AND FAIR TOURISM.
Nel complesso, il grado di somiglianza tra i marchi ci sembra basso.

Possibili interferenze riguarderebbero i servizi della classe 41; la descrizione di questi
servizi e molto ampia e include quelli di vostro stretto interesse.

Una ricerca non esaustiva effettuata sul web, non ha rintracciato il marchio rilevato: si
potrebbe quindi trattare di un marchio non pit in uso.

Riteniamo che il rischio di confondibilita sia medio-basso soprattutto se il segno
prescelto sara utilizzato in combinazione con altri segni distintivi.

Immagine

Tlnsert
ol

Marchio INSERT

Fonte Benelux

Numero di deposito 1278781

Numero di registrazione 947138
Data di deposito 14-NOV-2013
Data di registrazione 31-GEN-2014
Data di scadenza 14-NOV-2023

Status REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

Ultimo titolare segnalato INSERT BELGIUM S.A.
60 Allée Verte, 1000 Bruxelles
BE (BELGIO)

Agente Office Kirkpatrick S.A.
32, Avenue Wolfers, B-1310 La Hulpe
BE (BELGIO)

Classe(i) internazionale(i) 06 (Prodotti metallici)

09 (Apparecchi scientifici e elettrici)

16 (Articoli in carta e stampati)

19 (Materiali da costruzione non metallici)

35 (Pubblicita e gestione degli affari commerciali)
38 (

Telecomunicazioni)

Prodotti e servizi (francese) Cl 06 Panneaux et chevalets de signalisation, d'information, de communication et de
publicité métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; signalisation publicitaire métallique (non
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Rivendicazione di colori

Tipo di disegno
Codici di Vienna

Note

Storia

BARZAN O&ZANARDO

lumineuse et non mécanique); bornes routieres métalliques non lumineuses et non mécaniques;
bornes d'information métalligues non lumineuses et non mécaniques; colonnes d'affichage,
d'information métalliques; cadres métalliques pour panneaux publicitaires.

Cl 09 Panneaux et chevalets de signalisation, d'information, de communication et de publicité
lumineux ou mécaniques ou mobiles; signalisation lumineuse ou mécanique; signalisation
publicitaire lumineuse ou mécanique; bornes routiéres lumineuses ou mécaniques; bornes
d'information électriques ou électroniques; appareils et instruments électriques ou électroniques de
signalisation, de contr6le; supports pour I'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; appareils et instruments pour le traitement d'informations et de données.

Cl 16 Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie, produits de
I'imprimerie, photographies, papeterie, adhésifs (matiéres collantes) pour la papeterie ou le
ménage, articles de bureau (a I'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (a
I'exception des appareils), papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matiere plastique, caracteres d'imprimerie, clichés, affiches, affichettes, porte-affiches en papier
ou en carton, autocollants, formulaires, stylos, crayons, cartes postales, papier lumineux, imprimés.
Cl 19 Panneaux et chevalets de signalisation, d'information, de communication et de publicité ni
lumineux, ni mécaniques (non métalliques); signalisation non lumineuse et non mécanique (non
meétallique); bornes routieres non lumineuses et non mécaniques (non métalliques); bornes
d'informations non lumineuses et non mécaniques (non métalliques); colonnes d'affichage,
d'information non métalliques; cadres non métalliques pour panneaux publicitaires.

Cl 35 Publicité et affaires commerciales, services de publicité, location de matériel publicitaire et
d'espaces publicitaires, publicité sous forme lumineuse, a savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, affichage, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts et prospectus, échantillons, affiches), reproduction de documents, études de
marchés, recherches de marchés, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de
mercatique dans le domaine publicitaire, services de conseils pour I'organisation des affaires,
projets dans le domaine de la publicité, conseils en affichage, conseils en publicité, services de
régie publicitaire, organisation d'expositions a but commerciaux ou de publicité; service de
mercatique; publipostage.

Cl 38 Télécommunications, communication par vidéotex, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, transmission d'informations par téléscripteur, transcriptions de messages,
communications par réseaux locaux, messageries, messageries électroniques, expéditions de
dépéches, transmission de dépéches, agences d'informations (nouvelles), radiodiffusion,
communications télégraphiques, téléphoniques, services téléphoniques, services télex,
transmission d'informations par voie télématique et centres serveurs; transmission d'informations
par voie télématique accessible par code d'acces: télétransmission d'informations ou de signaux;
services de communications par moyens électroniques, numériques; communications par I'Internet;
messagerie téléphonique; service de mise en relation (télécommunication} de personnes avec des
sites Internet, au moyen de portail; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
communication par terminaux d'ordinateurs, communication par réseaux de fibres optiques,
affichage électronique.

Descrizione dei colori
(francese) - Noir, gris, turquoise, jaune, vert, bordeau et orange.

MARCHIO DENOMINATIVO E FIGURATIVO
CFE 26.04.09 26.11.02-07-08

Ultima pubblicazione completa:
31-GEN-2014

Nel giornale:

0131

PUBBLICAZIONE COMPLETA DELLA REGISTRAZIONE
BULL. Volume 0131 Datato 31-GEN-2014

CAMBIAMENTO DELL' INDIRIZZO
BULL. Volume 0707 Datato 07-LUG-2014
Inscritto: 10-GIU-2014
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Si tratta dello stesso marchio segnalato prima, rilevato tra i marchi dell’'Unione
Europea, con la differenza che in questa registrazione Benelux, sotto la parola Insert,
non e presente la scritta “Afficher & Expert”.

Riportiamo qui di seguito i marchi a confronto

'm B Ilnsert

per concludere che valgono le stesse considerazioni espresse nel paragrafo precedente.
Infatti, la dicitura Afficheur & Expert, mancante in questo marchio, assume un “valore
neutro” in quanto, essendo descrittiva dei prodotti e servizi offerti, non aggiunge
carattere distintivo al marchio. Pertanto, anche in questo caso il grado di somiglianza
cosi come il rischio di confusione tra i marchi puo considerarsi medio-basso.

Non ci pare, in conclusione, che siano emersi in Benelux marchi che possano

rappresentare un ostacolo alla registrazione e uso del marchio in oggetto da parte
Vostra.

FRANCIA

Richiamiamo i marchi dell’'Unione Europea e i marchi internazionali sopra segnalati in
quanto si tratta di marchi validi o che potrebbero essere validi anche in Francia.

Segnaliamo i seguenti marchi registrati localmente presso 1'ufficio marchi francese.

Immagine

Insert
. — VAl'ficheur & Expert

Marchio INSERT AFFICHEUR & EXPERT
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Fonte Francia
Numero nazionale 03 3250759
Numero di registrazione 03 3250759
Data di deposito 13-OTT-2003
Data di scadenza 12-OTT-2023
Rinnovo pubblicata 18-OTT-2013
Rinnovato 19-AGO-2013
Posizione I.N.P.l. PARIS
Status REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

Ultimo titolare segnalato INSERT, Société anonyme
47-53 RUE RASPAIL, 92300 LEVALLOIS PERRET
FR (FRANCIA)

Numero del titolare 428738280
Agente BERNARD SOYER CONSEIL

Classe(i) internazionale(i) 06 (Prodotti metallici)

09 (Apparecchi scientifici e elettrici)

16 (Articoli in carta e stampati)

19 (Materiali da costruzione non metallici)

35 (Pubblicita e gestione degli affari commerciali)
38 (

Telecomunicazioni)

Prodotti e servizi Panneaux et chevalets de signalisation, d'information, de communication et de publicité
meétalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique
; signalisation publicitaire métallique (non lumineuse et non mécanique) ; bornes routiéres
meétalliqgues non lumineuses et non mécaniques ; bornes d'information métalliques non lumineuses
et non mécaniques ; colonnes d'affichage, d'information non métalliques ; cadres métalliques pour
panneaux publicitaires. Panneaux et chevalets de signalisation, d'information, de communication et
de publicité lumineux ou mécaniques ou mobiles ; signalisation lumineuse ou mécanique ;
signalisation publicitaire lumineuse ou mécanique ; bornes routiéres lumineuses ou mécaniques ;
bornes d'information électriques ou électroniques ; appareils et instruments électroniques ou
électroniques de signalisation, de contr6le, supports pour I'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images ; appareils et instruments pour le traitement d'informations et de
données. Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou I'imprimerie, produits de
I'imprimerie, photographies, papeterie, adhésifs (matiéres collantes) pour la papeterie ou le
ménage, articles de bureau (a I'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (a
I'exception des appareils), papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matiere plastique, caractéres d'imprimerie, clichés, affiches, affichettes, poste-affiches en papier
ou en carton, autocollants, formulaires, stylos, crayons, cartes postales, papier lumineux, imprimés.
Panneaux et chevalets de signalisation, d'information, de communication et de publicité ni
lumineux, ni mécaniques (non métalliques) ; signalisation non lumineuse et non mécanique (non
meétallique) ; bornes routieres non lumineuses et non mécaniques (non métalliques) ; bornes
d'informations non lumineuses et non mécaniques (non métalliques) ; colonnes d'affichage,
d'information non métalliques ; cadres non métalliques pour panneaux publicitaires. Publicité et
affaires commerciales, services de publicité, location de matériel publicitaire et d'espaces
publicitaires, publicité sous forme lumineuse, a savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de
panneaux d'affichage, affichage, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire
(tracts et prospectus, échantillons, affiches), reproduction de documents, études de marchés,
recherches de marchés, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, aide aux
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de mercatique
dans le domaine publicitaire, services de conseils pour I'organisation des affaires, projets dans le
domaine de la publicité, conseils en affichage, conseils en publicité, services de régie publicitaire,
organisation d'expositions a but commerciaux ou de publicité. Télécommunications, vidéotex,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, transmission d'informations par
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téléscripteur, transcriptions de messages, réseaux locaux, messageries, messageries
électroniques, expéditions de dépéches, transmission de dépéches, agences d'informations
(nouvelles), radiodiffusion, communications télégraphiques, téléphoniques, services téléphoniques,
services télex, transmission d'informations par voie télématique et centres serveurs ; transmission
d'informations par voie télématique accessible par code d'acces ; télétransmission d'informations
ou de signaux ; services de communications par moyens électroniques, numériques ;
communications par I'Internet ; messagerie téléphonique ; services de mercatique ; publipostage,
service de mise en relation de personnes avec des sites Internet, au moyen de portail ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux
d'ordinateurs, communication par réseaux de fibres optiques.

Rivendicazione di colori MARCHIO DI COLORE
Tipo di disegno MARCHIO DENOMINATIVO E FIGURATIVO

Note Ultima pubblicazione completa:
19-MAR-2004
Nel giornale:
12 Pagina 00108

Storia PUBBLICAZIONE COMPLETA DELLA REGISTRAZIONE
BOPI NL VOL.II Volume 12 Pagina 108 Datato 19-MAR-2004

CAMBIAMENTO DELL' INDIRIZZO

BOPI NL VOL.Il Volume 01 Pagina 355 Datato 07-GEN-2011
Inscritto: 03-DIC-2010

RNM 537239

CAMBIAMENTO DI STATO GIURIDICO

BOPI NL VOL.Il Volume 01 Pagina 355 Datato 07-GEN-2011
Inscritto: 03-DIC-2010

RNM 537239

CESSIONE

a: Insert

BOPI NL VOL.Il Volume 01 Pagina 355 Datato 07-GEN-2011
Inscritto: 03-DIC-2010

RNM 537240

NOTIFICA DI RINNOVO
BOPI NL VOL.Il Volume 42 Pagina 359 Datato 18-OTT-2013
Iscritto: 19-AGO-2013

Si tratta dello stesso marchio gia citato tra i marchi dell’'Unione Europea che e stato
registrato prima in Francia (poiché la titolare & una societa francese) e poi esteso
mediante procedura comunitaria. Rinviamo pertanto alle considerazioni gia espresse.

Immagine

“MOZAIQ.

EXPERTISE COMPTABLEN

Marchio MOZAIQ EXPERTISE COMPTABLE
Fonte Francia
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Numero nazionale
Numero di registrazione
Data di deposito

Data di scadenza
Posizione

Status

Ultimo titolare segnalato

Numero del titolare
Agente

Prodotti e servizi

Traduzione computerizzata prodotti
e servizi

Rivendicazione di colori
Tipo di disegno

Note

Storia

BARZAN O&ZANARDO

16 4318902
16 4318902

01-DIC-2016

30-NOV-2026

92 INPI - DEPOT ELECTRONIQUE
REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

MOZAIQ, SAS
9-11 RUE BENOIT MALON, 92150 SURESNES
FR (FRANCIA)

341056802
AARPI RIVIERE PERRIN AVOCATS, Mme PERRIN CAROLINE

CL 35 : Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales)

CL 36 : Gestion financiere

CL 45 : Services juridiques.

cl 35: Commercial business management. ; organisation consulting and business management ;
accounting ; Audits of enterprises (business analysis)

Cl 36 financial management.

cl 45: Legal services.

MARCHIO DI COLORE
MARCHIO DENOMINATIVO E FIGURATIVO

Ultima pubblicazione completa:
01-SET-2017
Nel giornale: 35 Pagina 00035

PUBBLICAZIONE COMPLETA DELLA REGISTRAZIONE
BOPI NL VOL.II Volume 35 Pagina 35 Datato 01-SET-2017

RINUNCIA PARZIALE

BOPI NL VOL.1II Volume 44 Pagina 393 Datato 03-NOV-2017
Inscritto: 05-OTT-2017

RNM 709162

Riportiamo qui di seguito i marchi a confronto

MOZAIQ.

EXPERTISE COMPTABLEN

Osserviamo che entrambi i segni sono caratterizzati da diverse figure geometriche di
diverse dimensioni, colori simili, ma che occupano lo spazio in modo differente.
Infatti, nel segno da voi prescelto il piano e occupato in modo apparentemente casuale,
rispetto al marchio anteriore, dove invece le figure sono poste accanto, in alto a
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sinistra, all’elemento verbale MOZAIQ. Le figure, rispettivamente nei colori azzurro e
blu, verde e viola, sono disposte simmetricamente rispetto al quadratino arancione,
posto al centro; a destra della parola, accanto e sotto la lettera Q, altre tre figure di
dimensioni pilt piccole, sono poste diagonalmente, nel colore viola, arancione e nero.
Sotto la parola MOZAIQ, e riprodotta la dicitura EXPERTISE COMPTABLE, in
dimensioni piu piccole.

Se si considerano solo gli elementi figurativi del marchio anteriore, I'impatto visivo e
simile perché i colori utilizzati sono presso che identici. Tuttavia, nel complesso, vista
la diversa occupazione della spazio e la combinazione dei vari elementi figurativi con
gli elementi verbali, MOAZIQ Expert Comptable, il grado di somiglianza effettivo tra
i marchi ci sembra basso.

Il marchio rilevato include inoltre solo servizi della classe 35, relativi al settore
finanziario e contabile, diversi dai servizi di vostro interesse.

Nel complesso, riteniamo che il rischio di confondibilita sia basso.

Immagine

Marchio Solo immagine
Fonte Francia
Numero nazionale 02 3163400
Numero di registrazione 02 3163400
Data di deposito 07-MAG-2002
Data di scadenza 06-MAG-2022
Rinnovo pubblicata 10-AGO-2012
Rinnovato 25-MAG-2012
Posizione I.N.P.l. PARIS
Status REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

Ultimo titolare segnalato HAMELIN SAS, Société par actions simplifiée
Zone d'Activités Commerciales du Plateau, Campus Effiscience, 14460 COLOMBELLES
FR (FRANCIA)

Numero del titolare 552132961
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Agente
Classe(i) internazionale(i)
Prodotti e servizi

Traduzione computerizzata prodotti
e servizi

Rivendicazione di colori
Tipo di disegno

Note

Storia

CABINET WEINSTEIN

16 (Articoli in carta e stampati)

BARZAN O&ZANARDO

Papier, blocs de papier, répertoires, blocs notes, cahiers, carnets, feuilles de papier tous formats.

Paper, paper pads, indexes, note pads, writing books, note books, sheets of paper all formats

MARCHIO DI COLORE
SOLO FIGURATIVO

Ultima pubblicazione completa:
14-GIU-2002
Nel giornale: 24 Pagina 00119

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA
BOPI NL VOL.I Volume 24 Pagina 119 Datato 14-GlU-2002

AVVISO DI REGISTRAZIONE
BOPI NL VOL.II Volume 41 Pagina 12 Datato 11-OTT-2002

CESSIONE

a: Modling

BOPI NL VOL.Il Volume 31 Pagina 385 Datato 03-AGO-2012
Inscritto: 25-MAG-2012

RNM 578744

CAMBIAMENTO DEL NOME

a: Hamelin

BOPI NL VOL.Il Volume 31 Pagina 385 Datato 03-AGO-2012
Inscritto: 25-MAG-2012

RNM 578745

CAMBIAMENTO DELL' INDIRIZZO

a: Hamelin

BOPI NL VOL.1l Volume 31 Pagina 385 Datato 03-AGO-2012
Inscritto: 25-MAG-2012

RNM 578745

NOTIFICA DI RINNOVO
BOPI NL VOL.Il Volume 32 Pagina 314 Datato 10-AGO-2012
Inscritto: 25-MAG-2012

CAMBIAMENTO DELL' INDIRIZZO

BOPI NL VOL.Il Volume 28 Pagina 335 Datato 11-LUG-2014
Inscritto: 10-GIU-2014

RNM 625305

Si tratta di un marchio costituito da un rettangolo formato da tre figure geometriche

di diverse dimensioni e colori (giallo, arancione e marrone).

La titolare, la societa francese HAMELIN SAS, Société par actions simplifiée e una
cartiera, titolare di altri marchi registrati simili, tutti registrati in classe 16 (articoli in

carta e stampati). Riportiamo qui di seguito gli esemplari di questi marchi.

19



BARZANOgGZANARDO

Reg. fr. 023163398  Reg. fr. 023163399 Reg. fr. 023163400  Reg. 02 3163402
Reg. int. 793310 Reg. int. 792291

Il primo e il terzo marchio, come segnalato nel primo paragrafo, sono anche oggetto di
registrazioni internazionali (designanti, tra gli altri, tutti i paesi Unione Europea).

Abbiamo notato che questi marchi potrebbero essere considerati simili ad uno dei
mattoncini che costituiscono il marchio prescelto, in particolare quello posto piu in
basso a destra:

“H

B —

Osserviamo che ¢é sfruttata la stessa idea di creare all’interno di rettangoli altre
figure geometriche (rettangoli o quadrati) utilizzando colori diversi.

Ad ogni modo, anche se il marchio anteriore della societa Hamelin potrebbe essere
considerato simile ad uno degli elementi del vostro marchio, riteniamo che nel
complesso I'impatto visivo sia differente e che il grado di somiglianza sia basso.

Consideriamo inoltre che eventuali interferenze sarebbero circoscritte alla sola classe
16.

La stessa idea e stata utilizzata da un’altra societa francese, la societa PAPETERIES DE

CLAREFONTAINE S.a.s, anch’essa cartiera, che aveva registrato una serie di marchi
di colori (qui di seguito riprodotti) i quali risultano ora tutti scaduti.
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In conclusione il rischio di interferenze con diritti anteriori francesi ci sembra basso
e potrebbe essere ulteriormente ridotto qualora il marchio de quo sara
accompagnato da elementi verbali distintivi.

GERMANIA

Richiamiamo i marchi dell’'Unione Europea e i marchi internazionali sopra segnalati in
quanto si tratta di marchi validi o che potrebbero essere validi anche in Germania.

Tra tutti i marchi rintracciati, segnaliamo il seguente marchio registrato localmente
presso l'ufficio marchi tedesco.

stadtpixel Germania DE-16}

Immagine

stadtpixel
; b

Marchio stadtpixel
Fonte Germania
Numero di deposito 302008017671.7

Numero di registrazione 302008017671
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Data di deposito
Data di registrazione
Data di scadenza
Status

Ultimo titolare segnalato

Informazione del corrispondente

Classe(i) internazionale(i)

Prodotti e servizi

Traduzione computerizzata prodotti

e servizi

Rivendicazione di colori

Tipo di disegno
Codici di Vienna

Note

Storia

I marchi a confronto

BARZAN O&ZANARDO

18-MAR-2008
22-LUG-2008
31-MAR-2018
REGISTRAZIONE (REGISTRATO)

Benedikt Kdmpgen
Wirzburg DE (GERMANIA)

Herrn Benedikt Kdmpgen
Am Altenberg 40, 97078 Wirzburg

16 (Articoli in carta e stampati)

35 (Pubblicita e gestione degli affari commerciali)

38 (Telecomunicazioni)

42 (Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia)

16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe fiir Papier- und
Schreibwaren oder fir Haushaltszwecke; Kunstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und
Buroartikel (ausgenommen Mdébel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstocke 35:
Werbung; Geschaftsflihrung; Unternehmensverwaltung; Bliroarbeiten 38: Telekommunikation 42:
wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und
diesbezlgliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

16: Paper, cardboard (cardboard) and goods of these materials, as included in Class 16; printed
matter; book binding products; photographs; Stationery; adhesives for paper and stationery or for
household purposes; Artists utensils; brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching aids and teaching materials (except apparatus); packaging material of plastics, as included
in Class 16; block letters; blocks 35: advertising; Management; business management; office works
38: telecommunication 42: scientific and technological services and research and related design
services; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software

Descrizione dei colori
rot, grau, grin, gelb, blau

MARCHIO DENOMINATIVO E FIGURATIVO
26.04.09 27.05.01 29.01.15

Ultima pubblicazione completa:
22-AG0O-2008
Nel giornale: 34

PUBBLICAZIONE DI REGISTRAZIONE, CON POSSIBILITa DI OPPOSIZIONE
MBL Volume 34 Datato 22-AGO-2008

PERIODO D'OPPOSIZIONE SCADUTO SENZA OPPOSIZIONE
MBL Volume 04 Datato 23-GEN-2009

22



BARZAN O&ZANARDO

m| stadtpixel

presentano alcuni quadratini dello stesso colore; osserviamo che la scritta del marchio
anteriore, “stadtpixel” (dal tedesco, pixel cittadino), con valore probabilmente
descrittivo, e posta in mezzo agli elementi figurativi, disposti a sinistra.

Vi informiamo che molti dei marchi anteriori rilevati presentano questa stessa
caratteristica ossia gli elementi verbali sono posti al centro e a destra rispetto agli
elementi figurativi del marchio. In verita, non ci pare vi siano altre affinita, oltre a
queste appena citate; pertanto, a nostro avviso, il grado di somiglianza tra i marchi
puo essere considerato basso.

Per quanto riguarda i prodotti / servizi, rileviamo che le descrizioni delle classi 16 e 35,
che sono le classi in comune, sono ampie tali da ricomprendere i prodotti / servizi di
vostro interesse.

Da una ricerca non esaustiva effettuata sul web
(http://www.baempgen.de/index.php/Main_Page), &€ emerso che il titolare del marchio, un
cittadino tedesco, Benedikt Kdmpgen lavori presso la Empolis Information
Managment, societa che opera nel settore dell’intelligenza artificiale.

Non abbiamo trovato traccia del marchio citato ed e probabile che non sia in uso.

Riteniamo in conclusione che il rischio di confondibilita e/o d’interferenze con
questo marchio sia piuttosto basso e non ci pare che si siano altri marchi, in
Germania, che possano essere considerati simili o confondibili al marchio oggetto
di ricerca.

REGNO UNITO

Richiamiamo i marchi dell’'Unione Europea e i marchi internazionali sopra segnalati in
quanto si tratta di marchi validi o che potrebbero essere validi anche nel Regno Unito.
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Tra i marchi rintracciati, segnaliamo il seguente marchio registrato localmente presso
l"ufficio marchi inglese.

Solo immagine Regno Unito GB-19

Immagine

Marchio

Fonte

Numero di deposito

Numero di registrazione

Data di deposito

Data di registrazione

Data di scadenza

Domanda pubblicata

Status

Status secondo il PTO nazionale

Ultimo titolare segnalato

Agente

Classe(i) internazionale(i)

Prodotti e servizi

Solo immagine

Regno Unito

2594000

2594000

07-SET-2011

10-FEB-2012

07-SET-2021

02-DIC-2011

REGISTRAZIONE (REGISTRATO)
REGISTRATO

Capital Law LLP
Capital Building, Tyndall Street, Cardiff, CF10 4AZ
GB (REGNO UNITO)

Wynne-Jones, Lainé & James LLP
Temple Court 13A Cathederal Road, Cardiff CF11 9HA

35
a1
44
45

Pubblicita e gestione degli affari commerciali)
Educazione e svaghi)

Servizi medicali, veterinari, agricoli e forestali)
Servizi personali, sociali e di sicurezza)

Py

Class 35. Business management, administration, strategy, consultancy and advisory services;
business organisation, development, administration and assistance services; management,
reputation management, administration, governance, consulting, strategic and advisory services for
businesses, charities, housing associations and non profit organisations; employment and
personnel consultancy and advisory services; employee relocation services; employee counseling;
human resources consultancy and advisory services; HR support services; performance
management and planning services; strategic planning services; business planning and business
project management; recruitment services; management consultancy; providing information via a
global computer network in the fields of business, consultancy, management; advisory, consultancy
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and information services relating to the aforesaid services.

Class 41. Education and training services; provision of legal training and tuition including online
learning; business, commercial and industrial training services; education and training services for
businesses and personnel; training and advisory services in the field of leadership, occupational
health, health and safety, fire safety, food safety, first aid, trading standards, consumer protection
and advertising standards; education and consultancy services in personal development, coaching,
and training; life style and leadership coaching, training and services; corporate coaching, training
and services; management training services; seminars, conferences and workshops, in the fields of
business, law, consultancy, management, development, leadership, education and training;
providing educational services and providing information via a global computer network in the fields
of leadership and development; providing educational services via a global computer network in the
fields of law, business, consultancy, management, leadership and development; educational
services in consultancy, leadership, personal development, coaching and training; life style coach,
training and services; corporate coaching, development, training and services; seminars,
conferences and workshops, in the fields of development, leadership, education (including neuro
linguistic programming) and training; providing educational services and providing information via a
global computer network in the fields of leadership and development; providing educational services
via a global computer network in the fields of business, consultancy, management; training services
relating to health and safety; education services relating to occupational health, health and safety,
fire safety, food safety, first aid, trading standards, consumer protection and advertising standards;
training services relating to first aid.

Class 44. Occupational health services and advisory and consultancy services relating to
occupational health.

Class 45. Legal services; legal consultancy services; legal research services; information and
advice on legislative and regulatory issues; arbitration and mediation services; dispute resolution
and dispute management services; health and safety services; consultancy services relating to
health and safety; facilities management, namely contract management, health and safety
inspection and security; information services relating to health and safety; advisory and consultancy
services relating to health and safety, fire safety, trading standards, consumer protection and
advertising standards; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid
services.

Tipo di disegno SOLO FIGURATIVO
Codici di Vienna 26.04.00 29.01.15

Note SERIE DI MARCHI
2
Nel giornale:
6916

Mettendo a confronto i rispettivi marchi
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si osserva che anche qui e sfruttata 1'idea di creare all'interno di rettangoli altre figure
geometriche (rettangoli o quadrati) utilizzando colori diversi. I colori utilizzati sono
presso che gli stessi di quelli utilizzati nel vostro marchio. L'impatto visivo
complessivo e pero differente in quanto il vostro marchio e costituito da cinque
distinte figure disposte in modo apparentemente casuale sul piano; il marchio
anteriore e invece costituito da un’unica figura geometrica che potrebbe, tra l'altro,
essere costituita da altri colori (infatti e stata registrata anche in bianco e nero).

Osserviamo inoltre che eventuali interferenze potrebbero riguardare i servizi delle
classi 35 e 41 che ci sembrano differenti da quelli di vostro interesse.

In effetti, una ricerca non esaustiva effettuata sul web, ha rilevato che Capital Law is a
leading provider of commercial legal services to businesses throughout the UK, Europe and
beyond (http://capital-law.co.uk/about/ ). Si tratta dunque di un ufficio legale operante nel
settore commerciale.

In conclusione, il rischio di interferenze con diritti anteriori inglesi ci sembra basso
e sara ulteriormente ridotto qualora il marchio de quo sara accompagnato da
elementi verbali distintivi.

e 0 e 3 3 2 3 3

Conclusioni

Alla luce di quanto emerso dalla presente ricerca, riteniamo che i marchi rintracciati

non rappresentino (o non dovrebbero rappresentare) un ostacolo all'uso e
=

H
o
registrazione da parte Vostra del marchio figurativo in oggetto B
in particolare in relazione ad attivita culturali e di intrattenimento, organizzazione di
eventi, convegni, seminari e workshop, allestimento di stand, divertimento, manifestazioni
culturali, istruzione e formazione, intrattenimento anche televisivo e radiofonico (classe 41) e

prodotti e servizi correlati, soprattutto se utilizzato in combinazione con altri
elementi denominativi distintivi.

Vogliate considerare che nella nostra analisi abbiamo tenuto in considerazione:
> 1icolori del segno prescelto;
> le loro peculiari combinazioni all’interno della stessa figura geometrica e
> la disposizione delle figure nello spazio.
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E’" infatti I'insieme di questi elementi a rappresentare caratteristica distintiva del segno
prescelto, che lo rende differente da quelli anteriori rintracciati dalla presente ricerca.

Non e stato tenuto invece in considerazione un eventuale utilizzo o registrazione del
marchio in altri colori e/o in bianco e nero; pertanto, questa ipotesi esula dai risultati di
questa analisi.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento dovesse occorrere e, con I'occasione, Le inviamo i nostri migliori saluti.

Barzano & Zanardo
Lucia Cosani

s e

/
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|
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Allegati: esiti completi della ricerca e nostra selezione.
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marchi e modelli non impegnano la nostra responsabilita.

Le ricerche concernenti brevetti,

INTELLECTUAL PROPERTY

B<Z TORINO OFFICE Spett.le
C.so V. Emanuele II, 61 — 10128 Torino, Italia PONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Tel. +39 011 0888500 - Fax +39 011 548050
b-ztorino@barzano-zanardo.com Palazzotto del Casale
www.barzano-zanardo.com Via Madonna delle Virtu — Rioni Sassi
75100 Matera
Torino, 22 gennaio 2018

Alla cortese attenzione di
Dott.ssa Raffaella PONTRANDOLFI

Solo per email
vontrandolfi@ematera-basilicata2019.it
amministrazione@matera-basilicata2019.it

Our Ref.: AG-[RIC1889]

Re: EUROPA - Ricerca di anteriorita per similitudine per il marchio
OPEN FUTURE, nelle classi 16, 25, 35 e 41, in Italia, Benelux, Francia,
Germania e Regno Unito, inclusi i Marchi dell’'Unione europea ed i
Marchi Internazionali.

Gentili Signori,

facciamo seguito alle Vostre istruzioni e confermiamo che, come da richiesta, abbiamo
effettuato una ricerca di anteriorita per similitudine per il marchio OPEN FUTURE nei
seguenti paesi:

- Italia

- Benelux (ossia Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo)

- Francia

- Regno Unito

- Germania

- Unione Europea

- Marchi Internazionali estesi ai paesi sopra elencati e/o all'Unione Europea.

Per le date di aggiornamento dei vari registri marchi nazionali, si rimanda al file “date
di aggiornamento banche dati RIC SIM OPEN FUTURE" qui allegato.

Tale ricerca non riguarda marchi utilizzati di fatto e non contempla, salvo casi
particolari, accertamenti riguardanti 1'uso dei marchi segnalati, né tantomeno prevede
la verifica tra i marchi anteriori nei singoli registri nazionali esteri. I dati resi

BZ
ROMA = MILANO = TORINO = VICENZA = BIELLA = RIMINI - PORDENONE

BARZANO & ZANARDO MILANO SPA sede legale: Roma, via C. Monteverdi,16 — Cap. Soc. € 1.500.000,00 i.v.- C.C...A.A. Roma nr. 475414 - Cod. Fisc.: 05051860582
P.IVA (VAT): IT 01347751008 — Polizza di responsabilita civile professionale con massimale di € 10.000.000,00 — http://www.barzano-zanardo.com/assicurazione.htm
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disponibili dai registri potrebbero inoltre non includere modifiche avvenute
successivamente al deposito (quali, ad esempio, limitazioni, cancellazioni, cessioni e
mutamenti di titolarita).
%%

In questo caso specifico, la ricerca e stata effettuata solo sull’espressione verbale OPEN
FUTURE che, si ricorda, in passato era gia stata oggetto di una ricerca di similitudine
che pero si riferiva all’espressione completa MATERA 2019 OPEN FUTURE e che,
all’epoca, era stata estesa solo all’ltalia e includeva quindi solo i marchi nazionali
italiani, quelli dell’'Unione Europea e quelli internazionali designanti l'Italia e/o
I"'Unione Europea.

Nell’esaminare i risultati emersi, abbiamo tenuto conto del fatto che & Vostra
intenzione utilizzare OPEN FUTURE per contraddistinguere principalmente attivita
culturali e di intrattenimento, organizzazione di eventi, convegni, seminari e
workshop, allestimento di stand, divertimento, manifestazioni culturali, istruzione e
formazione, intrattenimento anche televisivo e radiofonico in classe 41. La ricerca e
poi stata estesa anche ai prodotti di cartoleria e stampati di cui alla classe 16 e agli articoli
di abbigliamento, cappelleria e scarpe della classe 25 e, piu in generale, ai servizi di vendita
connessi agli eventi e alla loro organizzazione e ad eventuale altro merchandising diverso da
quello incluso nelle classi 16 e 25 (classe 35).

Il segno OPEN FUTURE, come gia rilevato in precedenza, e a nostro avviso dotato di
un grado di distintivita medio-basso.

Infatti, se da un lato e vero che I'espressione inglese OPEN FUTURE, che si ritiene sia
di facile comprensione per qualsiasi consumatore di riferimento per i paesi qui oggetto
di indagine, non descrive i prodotti e servizi contraddistinti, ma li connota soltanto di
un’idea di possibilita, di grandi potenzialita future, e pero altrettanto vero dall’altro
lato che, in virtu della sua brevita e del suo potere suggestivo evocativo, OPEN
FUTURE potrebbe essere considerata uno slogan dagli esaminatori locali dei paesi di
interesse (ove esista un esame in tal senso).

Se cosi fosse OPEN FUTURE potrebbe esser ritenuta inadatta ad essere registrata come
marchio, perché di per sé priva di quel minimo carattere distintivo che serve ad un
marchio per poter indicare l'origine imprenditoriale dei prodotti e servizi che esso
contraddistingue.

Va pero anche detto che tale rischio di non registrabilita si potrebbe ridurre ove si
decida di adottare l'espressione OPEN FUTURE in associazione ad altri elementi
distintivi tra cui, ad esempio, un logo o uno dei Vostri segni istituzionali MATERA,

BASILICATA, MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA che,
nonostante siano tutti ab origine segni abbastanza deboli, potrebbero pero garantire
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una connotazione chiara sull’origine dei prodotti e servizi che si intende
contraddistinguere e quindi avere una funzione di marchio in senso proprio.

ok o

Passando ora al requisito della novita, la presente ricerca ha rintracciato
numerosissimi marchi parzialmente simili a quello qui in analisi OPEN FUTURE, in
quanto contenenti OPEN e/o FUTURE e relative traduzioni in italiano, olandese,
francese, inglese e tedesco, in alcuni casi semplicemente combinati tra loro, in altri
anche associati ad ulteriori elementi verbali e/o figurativi.

Per Vostra conoscenza, alleghiamo la lista completa di tutti i marchi rintracciati e una

nostra selezione di quelli che ci sono sembrati piti pertinenti in termini di somiglianza
tra i segni che, nel seguito, analizzeremo in dettaglio, paese per paese.

ITALIA

Tra i marchi rintracciati in Italia, segnaliamo che non sono emersi marchi strettamente
identici, tali quindi da rappresentare significative criticita per 1'adozione del Vostro
OPEN FUTURE.

Sono tuttavia emersi numerosi marchi simili di cui, tra tutti quelli rintracciati dalla

presente ricerca, segnaliamo qui nel seguito solo quelli che ci sembrano piu pertinenti
in termini di somiglianza complessiva, sia tra segni che tra prodotti e servizi
rivendicati:

O,PEN
INNOVATION

- e il verbale OPEN INNOVATION SUDTIROL -
ALTO ADIGE, registrazioni italiane n. 1511275 e n. 1511274, entrambe
depositate ad aprile 2012, a nome ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DELL'ARTIGIANATO FORMAZIONE E SERVICE COOPERATIVA (Bolzano)
e rivendicanti tutti i prodotti della classe 16 e tutti i servizi delle classi 35, 41 e 42.
Dal web si legge che si tratta di una piattaforma nata per garantire alle aziende
uno spazio virtuale nel quale organizzare concorsi d’idee per reperire proposte
e soluzioni relative ai processi di sviluppo e innovazione. Il team di Open
Innovation accompagna le imprese dalla pianificazione alla realizzazione e al
coordinamento  del  concorso  (per  ulteriori dettagli si veda
https://www.openinnovation-suedtirol.it/home/);
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F TRE, registrazione italiana n. 1448571, depositata a marzo
2011, a nome del comune di Feltre (Belluno), per educazione, formazione,

divertimento, attivita sportive e culturali in classe 41, di cui pero dal web non e
emersa alcuna chiara informazione sull’uso di tale marchio;

FUTURUM , registrazione italiana n. 1322866, depositata a gennaio 2008,

a nome della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, per organizzazione di
esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione di workshop e seminari in
classe 41.

Da brevi ricerche sul web si legge che questo marchio e utilizzato per la Fiera
della Formazione — Alto Adige che avviene ogni 2 anni e che, nel 2016, era alla
sua sesta edizione, con una panoramica dei vari percorsi formativi e
professionali adottati a livello locale per il secondo ciclo dell’istruzione, la
formazione superiore, I'educazione permanente e la formazione continua sul
lavoro (per ulteriori dettagli, si veda http://www.futurum.it/it/);

FUTUR@TOM3S

, registrazione italiana n. 1640240, originariamente
depositata a marzo 1995 e rinnovata sino al 2025, a nome della FONDAZIONE
IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (Napoli), per tutti i prodotti e servizi delle classi
9,14, 16,19, 20, 21, 25, 28, 38, 41, 42, 43 e 45.

Da brevi ricerche sul web si legge che questo marchio e utilizzato per un evento
di social innovation che ha luogo una volta all’anno da oltre trent’anni ed e

organizzato dalla Citta della Scienza di Napoli, in collaborazione con le sette
Universita della Regione Campania, il M.LU.R., alcune delle principali
istituzioni regionali e cittadine, i centri di ricerca nazionali, musei, fondazioni
culturali ed imprese, e ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica e la
comunicazione in questo ambito e di costruire interfacce fra la produzione del
sapere scientifico e i diversi settori della societa civile (per ulteriori dettagli, si
veda http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/);

VERSO IL FUTURO, registrazione italiana n. 1670580, depositata a nome della
ASSOCIAZIONE VERSO IL FUTURO (Cassino — FR), per tutte le classi di
prodotti e servizi. Questo marchio ha subito un’opposizione da parte della 3M
Company (USA) per il marchio anteriore in Unione europea FUTURO per le
classi 5, 10, 11, 12 e 25 che pero dovrebbe essersi risolta, dato che il marchio
italiano qui in esame e stato poi concesso a registrazione.

Da brevi ricerche sul web si legge che 1’associazione titolare della registrazione
di questo marchio nasce nel 2011 con lo scopo di promuovere delle attivita

4
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culturali volte ad approfondire la ricerca dei valori di uguaglianza, di
collaborazione internazionale, di ripudio alla guerra, di liberta politica e
religiosa, di democrazia, di inviolabilita dei diritti dell'uomo (per maggiori
dettagli, si veda http://www.versoilfuturo.com/);

FUTURAFESTIVAL

OFFICINA DEL DOMANI, LABORATORIO DELUAWENIRE | registrazione italiana n. 1565067,

depositata ad aprile 2013, a nome dell AZIENDA SPECIALE SERVIZI
CULTURA TURISMO E SPETTACOLO TEATRI DI CIVITANOVA, per alcuni
prodotti di cui alle classi 14, 16, 18, 25 e per organizzazione di festiva a scopo

ricreativo elo didattico; organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali;
divertimenti sotto forma di spettacoli musicali, di danza, comici, teatrali e di magia;
organizzazione di concerti musicali e di spettacoli dal vivo; organizzazione di
esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione di mostre per scopi culturali;
organizzazione e gestione di laboratori di formazione; corsi di formazione;
organizzazione e direzione di conferenze e seminari; organizzazione di concorsi;
organizzazione di eventi sportivi; organizzazione di prenotazioni di biglietti per
spettacoli e altre manifestazioni di divertimento; servizi di fornitura di biglietti per
manifestazioni di intrattenimento; pubblicazione di libri, giornali e riviste; fornitura di
pubblicazioni elettroniche online non scaricabili; produzione, pubblicazione ed edizione
di videocassette e di videofilm, CD e supporti di registrazione magnetica; fornitura di
sale per intrattenimenti; prenotazione di posti per spettacoli in classe 41.

Dal web, si legge che il Futura Festival che e solo alla sua quinta edizione, e gia
diventato un appuntamento culturale importante per l'estate marchigiana,
punto di riferimento tra i vari festival culturali italiani (per ulteriori
informazioni, si veda http://www.futurafestival.it/);

C 3

Future FiLm FESTIVAL

, registrazione italiana n. 1324777, originariamente

depositata a febbraio 1999 e rinnovata sino al 2019, a nome di EXPO & MEDIA
COMUNICATIONS S.R.L. (Milano), per alcuni prodotti e servizi di cui alle
classi 9, 16 e 41.
Su internet si legge che si tratta di uno dei principiali festiva cinematografici
italiani, di portata internazionale, dedicati all'animazione tradizionale e digitale
e agli effetti speciali, nato nel 1999 e sito a Bologna, dove si tiene tutti gli anni
(per ulteriori informazioni, si vedano www.futurefilmfestival.org e
https://it.wikipedia.org/wiki/Future Film Festival);
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- FRIULI FUTURE FORUM e o , registrazioni italiane n. 1430658 e n.

1430659, depositate ad ottobre 2010, a nome della CCIAA di Udine, per tutti i
prodotti e servizi di cui alle classi 9, 16, 35, 38, 41, 42, 43, 44 e 45.
Da internet si legge che il progetto Friuli Future Forum nasce nel 2010 per
permettere alla CCIAA di adempiere in modo innovativo ai compiti di sostegno
alla crescita economica e sociale del territorio (per altre informazioni, si veda
www.friulifutureforum.com);

WE ARE
THE FUTURE

- , registrazione italiana n. 1561912, depositata a

marzo 2013, a nome della FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS (Curtatone —
MN), per tutti i servizi della classe 41.
Questo marchio e stato utilizzato nel 2013 nell’ambito della sesta edizione del
concorso internazionale d’Illustrazione che fu presentato in occasione del
“Bologna Children’s book fair”, per valorizzare la capacita e la sensibilita
dell’illustratore nel rappresentare il mondo dei bambini con particolare
attenzione alle tematiche sociali e al rispetto dei Diritti dell'Infanzia (per
dettagli, si veda http://www.dirittiacolori.it/it/concorso illustratori vi);

Infine, per completezza, segnaliamo ancora che la ricerca ha si rintracciato alcuni
marchi catalogati come “identici” perché contenenti sia OPEN che FUTURE, o da
soli o insieme ad altri elementi verbali e/o figurativi, che pero rivendicano prodotti
e servizi in altre classi rispetto a quelle di Vostro interesse e che, pertanto, si ritiene
non presentino particolari criticita. Si tratta in particolare di:

- THE FUTURE IS OPEN, classi3 e 5

SYNCHROLINE

- e dello stesso titolare, il Sig. Giafranco DE PAOLI AMBROS]I, [THE FUTURE s OPEN ,
classe 3
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: :
- , classi 3 e 5, a nome di GENERAL TOPICS Srl.

Sempre tra i marchi che vengono catalogati come identici perché contengono sia
OPEN che FUTURE (o da soli o insieme ad altri elementi verbali e/o figurativi) e

S
|CAVBRIDGE|

che rivendicano servizi in classe 41, citiamo il marchio i (parte
verbale: CAMBRIDGE OPEN SCHOOL A BRIDGE TO THE FUTURE), che era stato
depositato dal CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUALE E
C. SS ma che ¢ stato poi ritirato, a seguito di un’opposizione basata sul marchio
anteriore dell’'Unione Europea CAMBRIDGE, a nome di The Chancellor, Masters and
Scholars of the University of Cambridge.

Conclusioni

Per concludere questo capitolo relativo ai marchi anteriori rintracciati sul Registro
italiano, si precisa che i marchi sopra citati coincidono con il Vostro marchio solo
parzialmente, o perché contengono OPEN (i primi due marchi citati) o perché
contengono FUTURE o sue varianti (FUTURA) e/o traduzioni (FUTURO in italiano,
FUTURUM in latino). Tutti i marchi simili sopra elencati rivendicano la classe 41, che e
anche la classe di Vostro principale interesse per OPEN FUTURE, e sono tutti legati ad
eventi, manifestazioni e concorsi per lo piu inerenti il settore culturale, come anche il
Vostro OPEN FUTURE. Cio detto, quindi, anche se ci pare si tratti di marchi
complessivamente tutti abbastanza deboli ab origine e per cui minime differenze
potrebbero essere sufficienti ad escluderne la confondibilita, si ritiene che non si possa
a priori escludere eventuali interferenze tra il Vostro OPEN FUTURE e questi marchi
anteriori sopra citati.

Tuttavia, e altrettanto vero che, in caso di obiezioni, si ritiene che vi siano ragionevoli
margini per tentare di superarle, soprattutto in ragione della debolezza di tali marchi
rintracciati. Inoltre, ove si decida di associare OPEN FUTURE ad uno dei Vostri segni
istituzionali (MATERA, BASILICATA, MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA
CULTURA) di cui Voi siete titolari legittimi, il rischio di obiezione dovrebbe
ulteriormente ridursi sin dal principio.
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BENELUX

Tra i marchi rintracciati in Benelux (ossia Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo),
segnaliamo innanzitutto che tra i marchi che vengono catalogati come identici perché
contengono sia OPEN che FUTURE (o da soli o insieme ad altri elementi verbali e/o
figurativi) e che rivendicano prodotti e servizi nelle classi di Vostro interesse, sono

emersi i seguenti marchi:

- OPEN JE TOEKOMST (che come traduzione computerizzata corrisponde a
“apri il tuo futuro”), per cui si trovano due tentativi di deposito in forma
verbale, domanda n. 1342297 del 7 novembre 2016 e domanda n. 1342302 del 12
gennaio 2017 per le classi 9, 16, 35 e 41, a nome del Centro regionale di
formazione della Fondazione Rijn IJssel College (Olanda, nome del titolare in
lingua originale “Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel
College”), entrambi definitivamente rifiutati d’ufficio perché ritenuti privi di
carattere distintivo (per motivi assoluti, non sanabili!).

Poi tra i marchi simili, catalogati cosi perché contengono OPEN e/o FUTURE (e
traduzioni), o da soli 0 in combinazione tra loro o insieme ad altri elementi verbali
e/o figurativi, qui nel seguito segnaleremo solo quelli che sono attualmente in forza e
che, a nostro avviso, mostrano un certo grado di somiglianza, sia in termini di segni
che prodotti e servizi rivendicati rispetto al marchio di Vostro interesse OPEN
FUTURE nelle classi 16, 25, 35 e 41, ossia:

(che, se tradotto in italiano, significa “fai emergere il tuo
futuro”), registrazione del Benelux n. 1018572, depositata a luglio 2017, a nome
di Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen
(Amsterdam — NL), per Coaching (training); Life coaching (training) in classe 41.
Da brevi ricerche sul web non si rintraccia alcuna informazione su questo

upyour

Life

marchio, ma si legge pero che - con una grafica piuttosto simile a
quella di POP UP YOUR FUTURE - e l'approccio efficace e sostenibile che la
Fondazione MabDi (la titolare di questa registrazione in esame) offre ai residenti
di Amsterdam Zuidoost e Diemen per la lotta alla poverta e ai problemi di
debiti. I1 punto di partenza del programma e il piano di sviluppo personale
(POP), in cui i partecipanti imparano a usare i propri talenti e le proprie
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capacita per affrontare le sfide future (per ulteriori informazioni si veda al link
https://www.madizo.nl/uploads/2017%20Persbericht%20Armoedebestrijding %
20nieuwe%20stijl%20in%20Amsterdam%20Z0%20en%20Diemen.pdf);

Openl, registrazione del Benelux n. 937777, depositata ad aprile 2013, a nome
di Open University (Heerlen — NL), per educazione, formazione, divertimento,
attivita sportive e culturali in classe 41. Segnaliamo a tal proposito che la stessa
universita e titolare di numerose altre registrazioni di marchi derivanti da
questo OpenU anche piuttosto datate (la prima risale al 1987) tra cui citiamo, ad
esempio, OPEN UNIVERSITEIT, OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND,

Open
Universiteit
. . . OpenUniversiteit
Open Universiteit JouwUniversiteit
www.ou.nl
’

, www.ou.nl , ecc. che qui non commenteremo,
ma che per completezza sono stati incluse nella selezione.
Da brevi ricerche sul web, si legge che la Open University e un’universita
specializzata nell’offerta di servizi di formazione e ricerca online a distanza per
permettere una carriera universitaria part-time (per maggiori dettagli, si veda

https://www.ou.nl/over-ons);

GoFuture, registrazione del Benelux n. 1014348, depositata a marzo 2017, a
nome di Kuseema BV (Nijmegen — NL), per Training manuals in the form of a
computer software; software for training in classe 9, per Training material [excluding
devices] in classe 16 e per Education; Vocational training;, Practical training;
Computer-assisted training;, Business training; Commercial training; Training and
education; Training of teachers; Vocational education and training in classe 41.

Da brevi ricerche su internet, si legge che GoFuture ¢ un metodo di
insegnamento digitale per insegnare agli studenti capacita imprenditoriali (per
maggiori  dettagli, si vedano  https://www.kuseema.nl/gofuture/ e
http://gofuture.nl/);

Open Horizons, registrazione del Benelux n. 875524, depositata a gennaio 2010,
a nome di Marco Mikulits (Miinchen — DE), per tutti i prodotti della classe 16 e
per tutti i servizi delle classi 35, 41 e 42.

Da brevi ricerche su internet, si legge che Open Horizons € una grande
community di esperti in tecnologie software Micro Focus e SUSE (per maggiori
dettagli, si veda http://open-horizons.de/);

THE

FUTURE

IS

WIS , registrazione del Benelux n. 961344, depositata ad agosto 2014, a
nome di Neggers Lazy Afternoon B.V. (Nuenen — NL), per alcuni prodotti nelle

classi 14 e 18 e per Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria in classe 25.
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Da brevi ricerche su internet, si legge che THE FUTURE IS OURS € un marchio
di abbigliamento per bambini (per maggiori dettagli si veda
http://www.thefutureisourskids.com);

- WELCOME TO THE FUTURE, registrazione del Benelux n. R 701451,
originariamente depositata a dicembre 2000 e rinnovata ora sino al 2020, a
nome di Gert van Veen e ID&Q Licenties B.V. (Amsterdam — NL), per diversi
prodotti e servizi di cui alle classi 9, 16, 25, 35, 38, 41, 44 e 45.

Da brevi ricerche su internet, si legge che WELCOME TO THE FUTURE e un
festival di musica house e techno che ha luogo ogni estate a Het Twiske, localita
anord di Amsterdam (per altri dettagli, si veda http://welcometothefuture.nl/);

ACPCULTURES ey
No Future without
Culture

, registrazione del Benelux n. 924750, depositata ad
agosto 2012, a nome di Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes
et du Pacifique (Bruxelles — BE), per tutti i servizi di cui alle classi 35, 41 e 45. Si
segnala che questo marchio e tutelato in Benelux anche per le sue versioni
tradotte in francese, portoghese e spagnolo che per completezza sono state
incluse nella selezione.

Da brevi ricerche sul web, si legge che ACPCULTURES e un programma rivolto
al settore culturale, attuato dal Segretariato del gruppo di Stati ACP (Africa,
Caraibi e Pacifico) e finanziato dai fondi europei di sviluppo (FES) dell'Unione
europea, per lo sviluppo e il consolidamento di industrie culturali sostenibili e
la conservazione della diversita culturale. NO FUTURE WITHOUT CULTURE
e stato lanciato nel 2011 e poi anche l'anno successivo per assegnare delle
sovvenzioni ad operatori locali operanti nel settore culturale (cinema, attivita
audiovisive, animazione 2D e 3D, arti dello spettacolo, editoria, architettura,
ecc.). Per ulteriori informazioni, si veda www.acpculturesplus.eu;

Conclusioni

Per concludere questo capitolo relativo ai marchi anteriori rintracciati sul Registro del
Benelux, ci sembra opportuno fare innanzitutto qualche considerazione sui rifiuti
emessi dall’Ufficio marchi in questione nei confronti dei tentativi di deposito di OPEN
JE TOEKOMST come marchio che, in italiano, significa “apri il tuo futuro” e che,
ricordiamo, e stato ritenuto privo di carattere distintivo. Tale circostanza richiama e
conferma le nostre perplessita sollevate all'inizio di questo rapporto, nel corso
dell’analisi intrinseca del marchio di Vostro interesse che, dicevamo, potrebbe essere
considerato uno slogan e che per tale ragione potrebbe quindi esser ritenuto non
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registrabile come marchio. Rischio che ricordiamo potrebbe essere eluso dotando il
segno di Vostro interesse di altri elementi distintivi e/o di una caratterizzazione
grafica.

Mentre per quanto riguarda poi tutti gli altri marchi sopra citati, si osserva che questi
coincidono solo parzialmente con il marchio ora di Vostro interesse, o perché
contengono OPEN (il secondo ed il terzo in elenco), o perché contengono FUTURE.
Inoltre, seppure quasi tutti rivendicano la classe 41 (che coincide con quella di Vostro
principale interesse per OPEN FUTURE), se si entra poi nel dettaglio di ciascuno, si
vede che i primi in elenco sono effettivamente operanti in settori piuttosto diversi da
quello di Vostro interesse, ossia quello del lavoro e orientamento (POP UP YOUR
FUTURE), quello dell’educazione e formazione (OpenU, OPEN UNIVERSITEIT e tutte
le altre varianti dell’Open University di Heerlen in Olanda, GOFUTURE), quello del
software (OPEN HORIZONS), quello dell’abbigliamento (THE FUTURE IS OURS),
mentre per quanto concerne gli ultimi marchi citati (WELCOME TO THE FUTURE e la
serie dei marchi ACP CULTURES NO FUTURE WITHOUT CULTURE), questi sono si
utilizzati nell’ambito culturale e quindi in qualche modo piu vicini al Vostro OPEN
FUTURE, ma si ritiene presentino comunque sufficienti differenze rispetto ad OPEN
FUTURE, soprattutto in termini di confrono tra segni. Cio detto e considerando che
siamo di nuovo di fronte a dei marchi non particolarmente forti, ci pare di poter
ritenere che il rischio di eventuali obiezioni contro l’adozione del Vostro OPEN
FUTURE in Benelux si possa considerare piuttosto contenuto.

FRANCIA

Tra i marchi rintracciati in Francia, segnaliamo innanzitutto che tra i marchi che
vengono catalogati come identici perché contengono sia OPEN che FUTURE (o da
soli o insieme ad altri elementi verbali e/o figurativi) e che rivendicano prodotti e
servizi nelle classi di Vostro interesse, sono emersi i seguenti marchi:

'OPEN KNOWLEDGE, OPEN FUTURES"

Paris Ouest

- OPEN KNOWLEDGE, OPEN FUTURES e (in cui la parte
verbale e: OPEN KNOWLEDGE, OPEN FUTURES SAVOIRS PARTAGES,
REUSSITES UNIQUES UNIVERSITE PARIS OUEST), registrazioni francesi n.
13 4002955 e n. 13 4003558, entrambe depositate a maggio 2013, a nome di
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, per diversi prodotti e servizi di cui
alle classi 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41 e 42.

Da brevi ricerche sul web non e emersa alcuna chiara informazione su questi

marchi, anche se pare si riferiscano alla volonta di questa universita di offrire
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un accesso gratuito ai risultati delle ricerche, in formato elettronico online (per
ulteriori dettagli, si vedano http://openaccess.parisnanterre.fr/accueil/ e
www.parisnanterre.fr). Segnaliamo ancora che questi marchi sono stati estesi

anche in Unione europea ed i loro dettagli verranno riportati nel capitolo
relativo ai marchi dell’'Unione europea;

- THE FUTURE IS WIDE OPEN (che tradotto in italiano significa “il futuro e
spalancato”), registrazione n. 06 3405722 che era stata depositata nel 2006 per
numerosi prodotti in classe 9 e per diversi servizi di cui alle classi 35, 38 e 42, a
nome di TBWA/PARIS SAS (agenzia di comunicazione, cfr. https://www.tbwa-
paris.com/en), ma che poi non e stata rinnovata e quindi ad oggi risulta ormai
scaduta.

Poi, tra i marchi identici che rivendicano pero prodotti e servizi in altre classi

rispetto a quelle di Vostro interesse citiamo:

— Convictions Open Futures, registrazione francese n. 14 4132972, per servizi in
classe 36, a nome di Convictions AM, SAS;

- SYNCHROLINE, DERMOCOSMETICS, THE FUTURE IS OPEN (registrazione
UE n. 597963), in classe 3, a nome del Sig. Gianfranco DE PAOLI AMBROSI,
titolare di un marchio italiano gia segnalatoVi nel capitolo relativo all'Italia;

DERMOCOSMETICS

SYNCHROLINE

THE FUTURE IS OPEN

— e dello stesso titolare, , , classe 3.

E arrivando ai marchi simili, cosi catalogati perché contenenti OPEN e/o FUTURE (e

loro traduzioni), o da soli, o in combinazione tra loro, od anche insieme ad altri
elementi verbali e/o figurativi, nel seguito segnaliamo solo quelli che a nostro avviso
mostrano un certo grado di somiglianza che ci sembra rilevante, sia in termini di
segni, che di prodotti e servizi rivendicati rispetto al Vostro OPEN FUTURE nelle
classi 16, 25, 35 e 41, ossia:

- MIXER LES CULTURES, OUVRIR LES FUTURS (che, tradotto in italiano,
significa “mescolare le culture, aprire i futuri”) registrazione n. 11 3851179,
depositata nel 2011 per alcuni prodotti in classe 16 e per diversi servizi di cui alle
classi 35, 36, 41, 42 e 43 a nome di TROYES AUBE FORMATION (polo di alta
formazione - grandi scuole e dottorati — cfr. http://www.groupe-esc-

troyes.com/).
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Purtroppo pero non e stata reperita sul web alcuna chiara informazione sul
marchio in esame, se non che esso compare, in dimensioni minuscole, su un
depliant pubblicitario della scuola Group ESC TROYES En Champagne,
intitolato AMAZING CONNECTIONS - MIXER LES CULTURES, OUVRIR
LES FUTURES, reperibile al seguente link
https://www.francealumni.fr/global/gene/link.php?doc id=1113&fg=1 ;

OUVRONS LES PORTES DE VOTRE AVENIR (che tradotto in italiano
significa “apriamo le porte del vostro futuro”), registrazione n. 12 3965432,
depositata nel 2012 per diversi servizi di cui alle classi 35, 36 e 41, a nome di Era
France SAS (agenzia immobiliare - cfr. https://www.erafrance.com/).

Da brevi ricerche su internet non e pero emersa alcuna chiara informazione sul

marchio in esame;

A\ D 2 1 IR
189206075 W ae 0LT3AL 880

e ALISSON VOYANCE "OUVREZ LES
PORTES DE VOTRE AVENIR” (in italiano “Alison Chiaroveggenza “Aprite le
porte del vostro futuro”), registrazioni francesi n. 10 3756111 e n. 14 4059059,
depositate rispettivamente nel 2010 e nel 2014, a nome di Luce e Chantal
Guilhemjouan, la prima rivendicante diversi prodotti in classe 16 e la seconda
alcuni servizi di cui alle classi 35, 38, 42 e 45.

Il web sostanzialmente conferma quanto desumibile dai marchi in esame, ossia
che si tratta di servizi di chiaroveggenza offerti a distanza mediante un numero
di telefono a pagamento (per altre informazioni, si veda http://alisson-
voyancegratuite0892060078.e-monsite.com/pages/voyance-gratuite-par-
telephone.html);

DU

Un avenir souvre a vous (parte verbale: LES METIERS DU GRAND AGE UN AVENIR
S'OUVRE A VOUS, ossia “Le professioni della grande eta, un futuro si apre a
voi”), registrazione francese n. 12 3956467, depositata nel 2012 a nome di
SYNERPA (un sindacato professionale che si occupa degli stabilimenti e delle

residenze private per anziani — cfr. http://www.synerpa.fr/), per diversi servizi di
cui alle classi 38, 41 e 42.
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A quanto si legge sul web, questo marchio e legato ad una campagna
pubblicitaria che e stata lanciata qualche anno fa’, a livello nazionale in Francia,
per invitare i giovani e le persone in cerca di lavoro a candidarsi per posti di
lavoro nel settore dei servizi per gli anziani (per altri dettagli, si veda
http://www.synerpa.fr/353-a la une-2.html);

- CULTURE IS FUTURE (che in italiano si traduce con “la cultura e il futuro”),
registrazione francese n. 12 3905688, depositata nel 2012, a nome di Association
Forum D’Avignon (associazione che favorisce il dialogo tra cultura, economia e
mondo digitale — cfr. https://www.forum-avignon.org/en), per alcuni prodotti e

servizi di cui alle classi 16, 35, 38 e 41. A tal proposito, segnaliamo che questa
registrazione nazionale e stata estesa poi in Unione europea e negli USA,
mediante la registrazione internazionale n. 1129358 (a luglio 2012) che e stata
inclusa nella selezione nel relativo capitolo dei Marchi Internazionali.

Si segnala inoltre che, da brevi verifiche sul web, sono emerse tracce del
marchio in esame che viene utilizzato, in forma di slogan, insieme al marchio
principale dell’associazione, FORUM D’AVIGNON;

- NOS CULTURES : NOS FUTURS (che in italiano significa “le nostre culture : i
nostri futuri”), registrazione francese n. 16 4302002, depositata nel 2016, per
alcuni servizi delle classi 35 e 41, a nome di Gabriel Conseils, SAS (centro di
formazione - cfr. http://www.espace-gabriel.fr/ e, per informazioni sulle
tematiche della formazione, si veda anche https://www.ouest-

france.fr/normandie/saint-contest-14280/lespace-gabriel-ete-inaugure-4516287 ).
Da brevi verifiche sul web non si rintraccia pero alcuna chiara informazione sul
marchio in esame;

Conclusioni

Per questo capitolo relativo ai marchi anteriori del Registro francese, si puo concludere
che le principali criticita derivano dai primi marchi citati OPEN KNOWLEDGE,
OPEN FUTURES, verbale e figurativo entrambi in capo all’'Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, dato che contengono per intero il Vostro OPEN FUTURE nella
loro porzione finale e rivendicano prodotti e servizi nelle stesse classi 16, 25, 35 e 41 di
Vostro interesse. Queste analogie, a nostro avviso, non permettono di escludere che vi
possa essere un certo rischio di contestazioni per 1'adozione di OPEN FUTURE da
parte Vostra, rischio che pero potrebbe ridursi con degli accorgimenti come, ad
esempio, quello di associare OPEN FUTURE ad altri Vostri segni istituzionali, anche
specificando in maniera piu precisa possibile i prodotti e servizi relativamente
all’ambito cultura di Vostro effettivo interesse.

Inoltre, va detto che anche questi marchi anteriori citati sembrano avere una funzione
piu che altro promozionale piuttosto che di marchio in senso vero e proprio e che,
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pertanto, essi siano da considerarsi piuttosto deboli ab origine e quindi tutelabili solo
nei confronti di marchi identici.

Per quanto riguarda poi i marchi simili selezionati, non si puo non notare un certo fil
rouge tra cultura e futuro, soprattutto per quanto riguarda il primo MIXER LES
CULTURES, OUVRIR LES FUTURES e gli ultimi due citati CULTURE IS FUTURE
(esteso poi anche a livello internazionale) e NOS CULTURES : NOS FUTURS, fil rouge
che in qualche modo ci rimanda al Vostro ambito di interesse, quello della cultura. Nel
complesso pero si ritiene che questi marchi legati alla cultura, insieme agli altri citati
tra i marchi simili qui in questo capitolo relativo alla Francia, mostrino tutti sufficienti
differenze rispetto al Vostro OPEN FUTURE, piu che altro in termini di confronto tra
segni, tali da rappresentare a nostro avviso un rischio di interferenza piuttosto ridotto.

REGNO UNITO

Per quanto riguarda ora il Registro dei marchi del Regno Unito, segnaliamo che,
neanche in questo caso, sono emersi marchi strettamente identici, tali quindi da
costituire serie criticita per ’adozione del Vostro OPEN FUTURE.

Di nuovo perd sono emersi numerosi marchi simili di cui, tra tutti quelli rintracciati

dalla ricerca, segnaliamo qui di seguito solo quelli che a nostro avviso sono piu
pertinenti in termini di somiglianza complessiva, sia tra segni che tra prodotti e servizi
rivendicati:

- OPEN CULTURE (che in italiano significa “cultura aperta” o “apri la cultura”,

a seconda che OPEN sia considerato o un aggettivo o un verbo all'imperativo),
registrazione inglese n. 3020871, depositata nel 2013, a nome di Christina
Grogan dell’Open Culture World Museum William Brown Street di Liverpool,
rivendicante diversi servizi delle classi 35, 41 e 42.
Da brevi verifiche sul web si legge che OPEN CULTURE e una societa di
interesse pubblico per la comunita della contea inglese Merseyside che ha
l'obiettivo di promuovere e sviluppare eventi di arte e cultura (per ulteriori
informazioni si veda sul sito internet istituzionale di Open Culture
http://culture.org.uk/);

(che in italiano significa
“speranza futura”), registrazioni inglesi n. 3035308 e n. 3031565, depositate nel
2013, a nome di Mrs Lucinda Jane Tite e John Franke (Londra) per diversi
prodotti e servizi di cui alle classi 16, 25, 36 e 41.
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Da rapide verifiche sul web si legge Future Hope & un'organizzazione
caritatevole, fondata nel 1987 da Tim Grandage, che offre opportunita
attraverso case, scuola ed un programma medico per alcuni dei bambini piu
vulnerabili delle strade e dei bassifondi di Kolkata, in India. Future Hope
lavora per cambiare la vita dei bambini bisognosi e aiutarli a diventare membri
indipendenti e autosufficienti della societa (per altri dettagli si vedano che
http://www.futurehope.net/ e https://www.facebook.com/futurehope india/);

Aveniit

A LR

(che in italiano significa “avventura aperta”), registrazione
inglese n. 3139973, depositata nel 2015, a nome di Open Adventure Ltd
(Cumbria - UK), per organizzazione di eventi sportivi in classe 41.

Da internet, si legge che OPEN ADVENTURE e utilizzato per I'organizzazione
di eventi e competizioni sportive e che I'omonima societa titolare e stata
fondata da James Thurlow nel 2004 con l'intento di colmare l'assenza di
Adventure Sports nell'Inghilterra del nord (per altre informazioni si vedano
www.openadventure.com e https://www.facebook.com/openadventure/);

OPENING NEW PERSPECTIVES (che in italiano significa “aprire nuove
prospettive”), registrazione inglese n. 3208799, depositata nel 2017, a nome di
Roof-Maker Limited (Leicester — UK), per diversi prodotti delle classi 6, 7, e 19 e
per Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in relazione a lucernari (finestre),
finestre per tetti (finestre), vetri (per 'uso in lucernari, finestre per tetti e finestre),
lastre di vetro per edifici, avvolgibili, avvolgibili elettrici; accessori per finestre,
meccanismi per finestre, meccanismi di apertura e chiusura per finestre, serrature per
finestre e loro parti ed accessori in classe 35.

Da internet, si legge che la societa titolare opera nella produzione di strutture in
vetro, vetrate e finestre di un certo livello, come di fatto si evince dalla
rivendicazione dei prodotti e della vendita degli stessi, ben specificata dal
marchio in esame (per altre informazioni si veda https://roof-maker.co.uk/);

UNLOCK YOUR FUTURE (che in italiano significa “sblocca,
apri il tuo futuro”), registrazione inglese n. 3042011, depositata nel 2014, a nome
di No Offence!CIC (Nottinghamshire), per servizi relativi a programmi di fedelta;
organizzazione e gestione di programmi mirati all incentivazione e alla fedelta aziendale
in classe 35.

Da internet, si legge che l’associazione titolare (che e una Community Interest
Company — una societa no-profit) che e stata chiusa a dicembre 2017, aveva
I'obiettivo di agevolare il libero accesso e lo scambio di informazioni sulla
criminalita e la giustizia, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale
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(per altre informazioni, si vedano https://www.clinks.org/partnership-
finder/46179 e https://suite.endole.co.uk/insight/company/07655208-no-offence-
c-i-c);

- Openl, registrazione inglese n. 2397191, depositata nel 2005, a nome di The
Open University (Buckinghamshire — UK), per diversi prodotti e servizi di cui alle
classi 9, 16 e 41. Segnaliamo a tal proposito che la stessa universita e titolare di
numerose altre registrazioni, di cui la prima risalente al 1983, di marchi

DUn?vers?tyn

derivanti da questo OpenU tra cui, ad esempio, , OPEN
BUSINESS SCHOOL, OPEN BUSINESS SCHOOL THE OPEN BUSINESS
SCHOOL, THE OPEN UNIVERSITY OPEN BUSINESS SCHOOL, THE OPEN

TheOpen
°UnfvePslty

Y Brifysgol Agored

J

TR2R%

UNIVERSITY PRESS, YBrifysgotagored  THE QU SUPPORTED OPEN LEARNING
OU  SUPPORTED OPEN LEARNING, OPENUNIVERSITY.CO.UK
OPENUNIVERSITY.COM, OPENLEARN WORKS, OPEN UNIVERSITY

PUBLICATIONS, ' Opencreate @ oOpenCreate | ece. che qui  non
commenteremo, ma che per completezza sono stati inclusi nella selezione,
comprese le loro estensioni in Unione Europea.

Da brevi ricerche sul web, si legge che la Open University, che e stata fondata
nel 1969, ad oggi e la piu grande istituzione accademica del Regno Unito per la
formazione a distanza (per maggiori dettagli, si vedano www.open.ac.uk,
www.openuniversity.edu e https://en.wikipedia.org/wiki/Open University).

Conclusioni

Per quanto riguarda questo capitolo relativo ai marchi anteriori rintracciati sul
Registro inglese, si puo concludere che i tutti marchi sopra citati coincidono con il
Vostro marchio solo parzialmente, o perché contengono OPEN (la maggior parte di
essi, a partire dal primo) o perché contengono FUTURE, in tutti i casi combinati
insieme ad altri elementi verbali e/o figurativi.

Piti in dettaglio, i primi tre marchi citati, OPEN CULTURE, FUTURE HOPE e OPEN
ADVENTURE, mostrano un certo grado di somiglianza rispetto ad OPEN FUTURE
piu che altro in termini verbali e fonetici, dato che includono 8 o 7 delle sue 10 lettere
totali. Gli altri due che seguono, OPENING NEW PERSPECTIVES e UNLOCK YOUR
FUTURE, mostrano invece una certa affinita concettuale con il Vostro OPEN FUTURE,
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mentre 1'ultimo e stato citato perché fa parte di una cosiddetta “famiglia di marchi” in
cui tutti i marchi sono simili tra loro, sono variazioni di uno stesso marchio, come
quelli gia citati nel capitolo relativo al Benelux e godono di una certa tutela allargata.
Inoltre, quasi tutti i marchi sopra citati rivendicano la classe 41, che e anche la classe di
Vostro principale interesse per OPEN FUTURE, ma solo il primo, OPEN CULTURE e
legato al settore culturale che e lo stesso settore di Vostro interesse per OPEN
FUTURE.

Cio detto, dunque, seppur non si puo escludere del tutto il rischio di contestazioni
avverso il Vostro OPEN FUTURE, si ritiene che, anche in questo caso, il rischio possa
considerarsi abbastanza contenuto. Sono infatti emersi tutti marchi complessivamente
piuttosto deboli, almeno ab origine, per cui minime differenze potranno esser
sufficienti ad escludere eventuali interferenze e/o a superare le contestazioni.

GERMANIA

Tra i marchi rintracciati in Germania, segnaliamo innanzitutto che, anche in questo
caso, non sono emersi marchi strettamente identici, tali da costituire un serio ostacolo
per I'adozione di OPEN FUTURE da parte Vostra.

La ricerca ha pero rintracciato numerosi marchi simili perché contenenti OPEN o
FUTURE (e sua traduzione in tedesco “zukunft”), o da soli, o in combinazione con
altri elementi verbali e/o figurativi di cui, tra tutti quelli emersi, segnaliamo qui di

seguito solo quelli che ci sembrano piu pertinenti in termini di somiglianza
complessiva, sia tra segni che tra prodotti e servizi rivendicati:

ol

- - (che in italiano significa “natura aperta”), registrazione
tedesca n. 302013032401, depositata nel 2013, a nome di OpenNature GbR
(Berlino), per Organizzazione di contatti commerciali e commerciali, anche via
Internet in classe 35.
Su internet non si rintraccia alcuna chiara informazione né sull"uso corrente del
marchio in esame, né sul suo titolare. L’unica cosa che si trova sono alcune
screenshot del sito internet all’epoca attivo all’indirizzo www.opennature.de, da
cui sembra di capire si trattasse di una piattaforma di innovazione aperta e di
scambio di informazioni per gli appassionati di outdoor, natura e sport (si
vedano https://web.archive.org/web/20130608092921/http://opennature.de:80/ e
https://web.archive.org/web/20130624005201/http://opennature.de/). Tuttavia,
ad oggi, il sito internet sopra citato non e piu attivo;

- ENFUTURE, registrazione tedesca n. 302017006189, depositata nel 2017, a nome
di Solar Promotion International GmbH (Pforzheim), per diversi prodotti e servizi
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di cui alle classi 16, 35 e 41 ma relativi al settore della produzione e
distribuzione di energia.

Da brevi ricerche su internet, si legge che la Solar Promotion GmbH e le sue
sussidiarie, la Solar Promotion International GmbH (che la titolare del marchio
in esame) e la Conexio GmbH, organizzano conferenze e fiere nel settore delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, con particolare riferimento al
fotovoltaico, allo stoccaggio di energia, agli edifici a basso consumo energetico,
alle infrastrutture di ricarica e all'elettromobilita (per altre informazioni, si veda
http://www.solarpromotion.com);

OPEN ART (che in italiano si puo tradurre con “arte aperta”), registrazione
tedesca n. 39755664, depositata nel 1997 e rinnovata nel 2007, a nome di
numerose persone fisiche tutte co-titolari del marchio e tutte di nazionalita
tedesca, per intrattenimento e attivita culturali, ovvero organizzazione di eventi
culturali annuali concomitanti in gallerie e altri luoghi espositivi e di tavole rotonde,
visite artistiche e concorsi, tutti in connessione con i suddetti eventi culturali in classe
41. Non si trova pero0 traccia di un ulteriore rinnovo, ma si € ancora nel periodo
di grazia dei 6 mesi dopo la scadenza (che in questo caso era fissata al 30
novembre 2017).

Da alcune indagini sul web, si legge che Open Art Munich e un weekend di
settembre dedicato all'arte che si tiene ogni autunno sin dal 1989 e raggruppa 65
gallerie d'arte contemporanea sparse per la citta di Monaco e specializzate
nell'arte  moderna e contemporanea (per altri dettagli si veda
http://www.openart.biz/en/);

Stuttgart
CULTURE Open
(che in italiano significa “Stoccarda cultura aperta”),

registrazione tedesca n. 302010003211, depositata nel 2010, a nome di
Landesmesse Stuttgart GmbH, per diversi prodotti e servizi di cui alle classi 16, 35
e 41 (ed in particolare per organizzazione e conduzione di mostre per scopi culturali,
di intrattenimento e didattici, riunioni, congressi e seminari; Pubblicazione di stampati,
anche in forma elettronica, tranne che per scopi pubblicitari; Pubblicazione di giornali,
periodici, libri; Insegnamento, educazione, formazione).

Da brevi ricerche su internet non emerge pero alcuna chiara informazione
sull’uso corrente del marchio in esame, ad eccezione del fatto che il suo titolare
e il centro fieristico di Stoccarda che e ora situato presso un nuovo centro
espositivo nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Stoccarda (per ulteriori
informazioni, si veda http://www.messe-stuttgart.de/en/);
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Classic Opexv

teipely st sk - Lepsis et Mosik - (che significa “Classic Open, Leipzig € musica - Leipzig fa
musica”), registrazione tedesca n. 302009033395, depositata nel 2009, a nome di
Degner, Peter (Leipzig), per Supporti dati magnetici, dischi, CD, DVD in classe 9,
Stampati, fotografie in classe 16, pubblicita in classe 35, Intrattenimento, attivita
culturali in classe 41 e fornitura di alimenti e bevande in classe 43. Per completezza
si segnala che e stato rintracciato un altro marchio, Leipzig ist Musik - Leipzig
macht Musik P.D.’s Classic Open (verbale), a nome dello stesso titolare sopra
citato e che e stato incluso nella selezione.

Da brevi ricerche su internet, si legge che il Classic Open, che e un festival di
musica classica, jazz, musical, pop e swing, e ora parte integrante del calendario
culturale di Lipsia (in tedesco Leipzig), come evento estivo che, sin dalla sua
prima edizione del 1995, ha ospitato circa 2,5 milioni di spettatori. Il festival
musicale, che ha luogo presso la piazza del mercato della citta di Lipsia, €
accompagnato da un evento culinario di livello, gestito da alcuni rinomati
ristoratori della citta (per ulteriori dettagli sull'ultima edizione del 2017, si veda
https://english.leipzig.de/detailansicht-news/news/classic-open-2017-1/);

arte
e , registrazioni tedesche n. 302016011113 e

n. 302016011069, depositate nel 2016, a nome di ASSOCIATION RELATIVE A
LA TELEVISION EUROPEENE Groupement européen d'economique (Francia),
per diversi prodotti e servizi di cui alle classi 9, 16, 28, 38 e 41. A tal proposito,
segnaliamo che questi marchi godono di tutela anche in Francia e in Unione
europea, insieme ad altre loro varianti e sono quindi stati inclusi nella selezione,
tra i marchi francesi ed i marchi dell’UE.

Da brevi ricerche sul web poi si legge che Arte, che e 'acronimo di Association
Relative a la Télévision Européenne (la titolare di queste due registrazioni), e
una rete televisiva franco-tedesca a vocazione europea di servizio pubblico,
nata il 30 maggio 1992 da un trattato tra Francia e Germania. Si tratta di un
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) i cui due membri sono in
parita: Arte France (France 3, Stato francese, Radio France e INA) e Arte
Deutschland (ARD e ZDF). E diffusa via satellite in Belgio, Svizzera, Spagna,
Polonia, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Svezia e, fino al 2016,
anche in [Italia, su Sky (per altre informazioni, si vedano
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte (rete televisiva) e https://www.arte.tv/en/).
Tuttavia, anche se i marchi anteriori non sono ancora dovuti per uso, non si

riesce a reperire alcuna chiara informazione su FUTURE;
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Infine, per Vostra conoscenza, precisiamo che, in questo registro nazionale, sono
emersi numerosi marchi che contengono o OPEN, o FUTURE, in associazione ad altri
elementi verbali, tutti a nome delle case automobilistiche pit1 famose e che sembrano
avere una funzione piu che altro pubblicitaria, dato che tutti richiamano fortemente
degli slogan, come ad esempio OPEN YOUR MIND, STAY OPEN, MINI CABRIO.
ALWAYS OPEN (esteso anche in UE), MINI CONVERTIBLE. ALWAYS OPEN (esteso
anche in UE), THE FUTURE BEGINS TODAY, THE FUTURE IS EVERYONE’S, ecc..
Da un punto di vista di confronto tra segni ci sembrano complessivamente tutti
piuttosto diversi dal Vostro OPEN FUTURE, ma abbiamo voluto includerli nella
nostra selezione per darVi un’idea sul diverso modo di agire di ogni singolo Ufficio
marchi, per cui in Germania sono stati tutti registrati come marchi, mentre ricordiamo
che, in Benelux, il marchio OPEN JE TOEKOMST (apri il tuo futuro) era stato rigettato
per ben due volte dall’esaminatore locale per assenza di distintivita.

Conclusioni

Per concludere questo capitolo relativo ai marchi anteriori rintracciati sul Registro
tedesco, ci pare di poter affermare che anche in questo caso i marchi citati coincidano
con il Vostro marchio solo parzialmente, o perché contenenti OPEN (la maggior parte
di essi, a partire dal primo) o perché contenenti FUTURE, in tutti i casi associati pero
ad altri elementi verbali e/o figurativi.

I primi due marchi segnalati OPEN NATURE e ENFUTURE sono stati selezionati
perché mostrano una certa somiglianza in termini di confronto tra segni, dato che
differiscono da OPEN FUTURE solo per 2 lettere, poi distanziandosi a sufficienza dal
Vostro marchio in termini di prodotti e servizi rivendicati.

Mentre per quanto riguarda poi gli altri marchi citati, sono stati selezionati
principalmente perché rivendicano tutti la classe 41, la stessa di Vostro principale
interesse e sono tutti legati al settore culturale che e lo stesso settore di interesse del
Vostro OPEN FUTURE. Si ricorda infatti che OPEN ART, STUTTGART CULTURE
OPEN e CLASSIC OPEN LEIPZIG IST MUSIK - LEIPZIG MACHT MUSIK sono tutti
utilizzati per eventi di mostre (il primo) e musica (gli altri due) che avvengono a
cadenza annuale in determinate citta della Germania, mentre FUTURE e ARTE
FUTURE, della rete televisiva franco-tedesca ARTE, dovrebbero essere relativi ad un

programma specifico dedicato al futuro, anche se pero non si trovano tracce chiare su
tali marchi. Cio detto, si ritiene che nel complesso le differenze esistenti tra questi
marchi citati ed il Vostro OPEN FUTURE prevalgano rispetto alle analogie che
abbiamo evidenziato e che, pertanto, nessuno di questi marchi anteriori sia tale da
rappresentare una forte criticita per I’adozione del Vostro OPEN FUTURE.

UNIONE EUROPEA

Passando ora ai marchi rintracciati sul Registro dell’EUIPO (I'Ufficio marchi
dell’'Unione europea), segnaliamo che, tra i marchi che vengono catalogati come
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identici perché contengono sia OPEN che FUTURE (o da soli o insieme ad altri
elementi verbali e/o figurativi) e che rivendicano prodotti e servizi nelle stesse
classi di Vostro interesse, la ricerca ha rintracciato alcuni marchi che avevamo gia

citato nel precedente rapporto di ricerca effettuato per il marchio MATERA 2019
OPEN FUTURE e che riteniamo meritino anche adesso qualche considerazione, date le
analogie rispetto al Vostro OPEN FUTURE qui di interesse.

Citiamo innanzitutto i seguenti marchi:

- OPEN FUTURE, registrazione UE n. 12133534, depositata a settembre 2013, per
diversi servizi di cui alle classi 35 e 38;

- OPEN FUTURE, registrazione UE n. 14355515, depositata a luglio 2015, per
diversi servizi di cui alle classi 36 e 41 (incluse anche le attivita culturali e
I'organizzazione di eventi culturali);

- OPEN YOUR FUTURE, registrazione UE n. 11577046, depositata a febbraio
2013, per diversi servizi di cui alle classi 35 e 38.

Tutti questi marchi sono a nome di Telefonica S.A. (Madrid — SPAGNA), la
principale compagnia spagnola di telecomunicazioni fisse e mobili che opera sia
in Spagna che in America Latina. Tale societa fu fondata nel 1924 e, fino alla
liberalizzazione del mercato avvenuta nel 1997, era l'unico operatore telefonico
in Spagna.

Questi marchi sono identici al Vostro OPEN FUTURE ora di interesse, sotto
tutti e tre i profili verbale, fonetico e concettuale, ma sono tutelati per servizi
quasi esclusivamente legati al settore delle telecomunicazioni che € un ambito
ben diverso dal Vostro, fatta eccezione per il secondo marchio anteriore che
rivendica invece la classe 41 in maniera piuttosto ampia, tale da includere
anche le attivita culturali, i servizi di intrattenimento, 1’organizzazione di
eventi, spettacoli ma anche di convegni, workshop, seminari, ecc. che
potrebbero quindi sovrapporsi a quelli di Vostro principale interesse.

Nessuno di questi marchi anteriori, neanche quello che rivendica la classe 41, e
soggetto ad uso obbligatorio e quindi nessuno e gia vulnerabile di azioni di
decadenza per non uso.

Inoltre, da brevi ricerche sul web, si legge che OPEN FUTURE e un incubatore
di innovazione tecnologica e digitale, attraverso cui Telefonica individua,
promuove e investe in progetti tecnologici e assiste giovani talenti, piccole e
medie imprese ma anche grandi aziende, nelle fasi di sviluppo, ricerca e
imprenditorialita. Si ritiene quindi probabile che vi sia un uso effettivo di
OPEN FUTURE anche per i servizi della classe 41 (per ulteriori dettagli si
vedano www.openfuture.org/en/info/about e www.openfuture.org/en).

Cio detto, si ritiene che nel caso in cui siano sollevate obiezioni avverso
I'adozione del Vostro marchio, vi possa essere comunque qualche margine di
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argomentazione a Vostro favore per tentare di superarle, soprattutto in virtu
del fatto che, seppur i servizi offerti da entrambe le parti sono identici e/o affini,
I’ambito di interesse di ciascuna parte e piuttosto diverso (telecomunicazioni vs.
manifestazione culturale).

Poi proseguendo I'analisi, segnaliamo anche i seguenti marchi:

- OPEN FUTURE, registrazione UE n. 16468613, depositata a marzo 2017 e

concessa a giugno scorso, a nome di Yuting Lin (persona fisica, residente a
Neuss in Germania), per diversi prodotti di cui alle classi 18 e 25 (per tutti i
prodotti abbigliamento, calzature e cappelleria).
Da brevi ricerche sul web non emerge alcuna chiara informazione né sul
marchio, né sul suo titolare, probabilmente perché si tratta di un deposito molto
recente. Ci0 detto, non si puo escludere a priori il rischio di eventuali
contestazioni per I’adozione da parte Vostra di OPEN FUTURE in relazione ai
prodotti di abbigliamento della classe 25, a meno che non decidiate di associarlo
ad altri Vostri segni istituzionali in modo tale da differenziarlo il pit possibile
dal marchio anteriore qui in esame;

- THE FUTURE IS OPEN, registrazione UE n. 16927253, depositata a giugno 2017
e concessa ad ottobre scorso, a nome di Fundacio per a la Universitat Oberta de
Catalunya (Spagna), per diversi prodotti e servizi di cui alle classi 16, 35 e 41 (tutti
relativi all’istruzione e alla formazione).

Da brevi ricerche sul web non emerge alcuna chiara informazione sul marchio,
probabilmente perché anch’esso troppo recente. Si legge pero che la titolare, la
Fondazione dell'Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) e stata creata nel 1994
con l'intento di promuovere un'offerta di istruzione universitaria a distanza (cfr.
http://www.uoc.edu/portal/en/universitat/organitzacio/fuoc/index.html).

Questo marchio anteriore contiene per intero il segno di Vostro interesse OPEN
FUTURE, ma rivendica specificamente prodotti e servizi inerenti il settore
dell’istruzione e della formazione, per cui si ritiene che il rischio di
contestazioni sia leggermente inferiore rispetto ai marchi segnalati

precedentemente;

OPEN KNOWLEDGE, OPEN FUTURES*
+SAVORS PARTAGES REUSSITES UNIOUES

~ OPEN KNOWLEDGE, OPEN FUTURES e (parte verbale:
OPEN KNOWLEDGE, OPEN FUTURES SAVOIRS PARTAGES, REUSSITES
UNIQUES UNIVERSITE PARIS OUEST), registrazioni UE n. 11791861 e n.
11791928, depositate a giugno e maggio 2013, concesse a settembre e novembre
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dello stesso anno, a nome di Université Paris Ouest Nanterre La Défense
(Francia), per diversi prodotti e servizi di cui alle classi 9, 16, 18, 25, 35, 38, 41 e 42.
Questi marchi anteriori mostrano una certa somiglianza rispetto al Vostro
OPEN FUTURE, dato che coincidono con questo segno nella loro porzione
tinale OPEN FUTURES e rivendicano prodotti e servizi nelle stesse classi 16, 25,
35 e 41 di Vostro interesse. Tali marchi erano gia stati segnalati nel capitolo
dedicato alla Francia, dato che godono di tutela anche a livello nazionale, oltre
che in Unione europea. Gia in quell’occasione non era pero emersa alcuna
chiara informazione sull’uso dei marchi in esame (che tuttavia non sono ancora
soggetti ad uso obbligatorio), se non che probabilmente essi sono stati concepiti
per promuovere la volonta della loro titolare di garantire ai propri utenti un
accesso gratuito e facile a documenti e ricerche (per ulteriori dettagli, si vedano
http://openaccess.parisnanterre.fr/accueil/ e www.parisnanterre.fr). Cio detto, si
ritiene che, in caso di contestazioni da parte di questo titolare nei confronti
dell’adozione del Vostro OPEN FUTURE, vi potrebbero essere maggiori chance
di superarle ove il Vostro marchio sia associato ad altri Vostri segni
istituzionali;

THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONS (che in italiano significa “il futuro
e aperto ai suggerimenti/alle idee”), registrazione UE n. 15568801, depositata a
giugno 2016 e concessa a dicembre dello steso anno, a nome di KABUSHIKI
KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd. — Tokyo JP), per diversi
prodotti e servizi di cui alle classi 7, 9, 10, 11, 12, 35 (inclusi i servizi di vendita di
numerosi prodotti elettronici ed elettrotecnici, macchine e macchinari, ecc.), 37,
39 e 42.

Da brevi ricerche sul web emergono alcune tracce di uso del marchio in esame,
in un sito internet di Hitachi specificamente dedicato all'innovazione sociale
(per altre informazioni, si veda http://social-innovation.hitachi/it/);

S

=S,
=

-

Moo\

(che in italiano significa “aPi-learning. Apri la tua mente.
Apri il tuo futuro”), registrazione UE n. 9289836, depositata ad agosto 2010 e
concessa a dicembre dello steso anno, a nome di Remy Crepon (persona fisica,
residente a Caluire-et-cuire - FRANCIA), per diversi prodotti e servizi di cui alle
classi 9, 41 (relativi a istruzione, insegnamento, formazione e orientamento
professionale) e 42. Da internet si legge che API-LEARNING fornisce soluzioni
di apprendimento digitale in una vasta gamma di discipline tra cui, ad

24



BARZAN O&ZANARDO

esempio, 'ingegneria, le scienze, il marketing e le vendite (per ulteriori dettagli,
si veda http://api-learning.com/en/);

Questi ultimi due marchi anteriori mostrano qualche affinita con il Vostro segno di
interesse, il primo perché lo contiene per intero, il secondo perché vi coincide quasi
per intero nella sua porzione finale OPEN YOUR FUTURE che, qui in maniera ancora
piu evidente, date le sue microscopiche dimensioni rispetto al logo e all’espressione
aPi-learning che indubbiamente sono il cuore del marchio qui in esame, e utilizzata in
forma di slogan all’interno di un marchio complesso composto appunto da numerosi
altri elementi verbali e da un logo. Entrambi i marchi anteriori inoltre rivendicano
servizi nelle stesse classi 35 e 41 di Vostro interesse, anche se pero il primo nella classe
35 rivendica specificamente la vendita di numerosi prodotti elettronici ed
elettrotecnici, macchine e macchinari, mentre il secondo fa esplicito rifermento al
settore dell’istruzione e della formazione che, complessivamente, sono ambiti ben
diversi da quello culturale di Vostro interesse e per cui si ritiene che, in caso di
contestazioni avverso ’adozione del Vostro OPEN FUTURE, vi siano buoni margini
per tentare di superarle.

Infine, per completezza, segnaliamo che nella selezione relativa ai marchi dell’'Unione
europea, abbiamo incluso:

arte
— i marchi , ARTE Future, e ARTE, PAS DE

FUTURS TALENTS SANS AUDACE (che in italiano si puo tradurre con “Arte,
nessun talento futuro senza audacia”), tutti a nome di ASSOCIATION
RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE proprietaria della rete
televisiva franco-tedesca ARTE. Li segnaliamo piu che altro perché, dato il
numero rintracciato di titoli tutti pit 0 meno simili tra loro, che peraltro
include anche delle registrazioni nazionali in Francia e Germania (che quindi
sono state inserite tra i marchi francesi e tedeschi citati nella nostra selezione),
ci troviamo di fronte ad una cosiddetta “famiglia di marchi” che per sua natura
gode di un ambito di tutela allargato. Tuttavia, riteniamo che si tratti
complessivamente di marchi tutti abbastanza diversi dal segno di Vostro
interesse OPEN FUTURE, che coincidono con esso solo parzialmente per
I'elemento FUTURE;

- i marchi a nome dell'inglese THE OPEN UNIVERSITY di Buckinghamshire,
che sono le estensioni in Unione Europea di alcuni dei marchi validi a livello
nazionale gia citati nel capitolo del Regno Unito e che, di nuovo, costituiscono
una famiglia di marchi;

- 1imarchi a nome di Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) che
erano stati citati nel capitolo relativo ai marchi tedeschi in cui, ricordiamo, sono
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stati rintracciati numerosi marchi in forma di slogan tutti afferenti il settore
dell’automotive.

Conclusioni

Per concludere questo capitolo relativo ai marchi anteriori del Registro dell'Unione
europea, ricordiamo che, in questo caso, sono emersi marchi che presentano un grado
di somiglianza piuttosto elevato rispetto al segno di Vostro interesse, soprattutto in
termini di confronto tra i segni, per cui abbiamo selezionato dei marchi pressoché
identici al Vostro OPEN FUTURE. Questi marchi anteriori rivendicano, inoltre,
prodotti e servizi nelle classi 16, 25, 35 e 41 che corrispondono alle classi di Vostro
interesse per OPEN FUTURE.

Tutte queste analogie ci inducono a ritenere quindi che I’adozione di OPEN FUTURE
da parte Vostra non sia, a priori, esente dal rischio di eventuali contestazioni da parte
di terzi che presumono di avere dei diritti anteriori ai Vostri.

Tuttavia, in quel caso, si ritiene che vi possa essere comunque qualche margine per
cercare di superare eventuali conflitti con i marchi anteriori, soprattutto facendo leva
sul fatto che quasi tutti i marchi sopra citati sono, a nostro avviso, piuttosto deboli
perché alludono ad un messaggio pubblicitario e sono quindi piu simili a degli slogan
che a dei marchi veri e propri, per cui potranno essere sufficienti anche minime
differenze per escludere eventuali interferenze tra il Vostro segno ed i marchi
anteriori.

MARCHI INTERNAZIONALI

Ed infine, arrivando ai marchi rintracciati sul Registro del WIPO (I'ufficio dei marchi
internazionali), segnaliamo che, tra i marchi che vengono catalogati come identici
perché contengono sia OPEN che FUTURE (o da soli o insieme ad altri elementi
verbali e/o figurativi) e che rivendicano prodotti e servizi nelle classi di Vostro

interesse, la ricerca ha rintracciato alcuni marchi che, anche in questo caso, erano gia

emersi nel corso della precedente ricerca effettuata per il marchio MATERA 2019
OPEN FUTURE e su cui vorremmo fare qualche considerazione anche adesso, date le
analogie che mostrano rispetto al Vostro OPEN FUTURE qui di interesse.

Vorremmo innanzitutto segnalare i seguenti marchi, in particolare:

- OPEN TO THE FUTURE, registrazione internazionale n. 1163970, con effetto
sin dal 13 marzo 2013 e designante, oltre ad altri numerosi paesi, anche Italia,
Benelux, Francia, Regno unito, Germania e Unione Europea, per diversi prodotti
e servizi di cui alle classi 16, 32, 34 e 35, riferiti pero a tabacco e sigarette. A
quanto risulta dal database del WIPO, il marchio e stato pero oggetto di alcuni
rifiuti tra cui segnaliamo, in particolare, quello radicato in Germania, per cui
I'esaminatore locale ha ritenuto che OPEN TO THE FUTURE non fosse
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registrabile come marchio in relazione alle classi rivendicate per assenza di
carattere distintivo e quello in Unione europea, per cui altrettanto I'esaminatore
locale ha ritenuto che lespressione OPEN TO THE FUTURE fosse
essenzialmente un messaggio promozionale (uno slogan) e che quindi fosse di
per sé priva di distintivita per i servizi della classe 35 che sono quindi stati
cancellati dalla rivendicazione originaria. Il marchio e stato poi concesso in UE
solo per le classi 16, 32 e 34;

BULGARTABAC

OPEN TO THE FUTURE, registrazione internazionale n. 1163969, sempre con
effetto dal 13 marzo 2013 e designante anch’essa Italia, Benelux, Francia, Regno
unito, Germania e Unione Europea, oltre ad altri numerosi paesi, per diversi
prodotti e servizi di cui alle classi 16, 32, 34 e 35, che spesso fanno esplicito
riferimento a tabacco e sigarette. In questo caso, il marchio e stato concesso per
tutti i prodotti e servizi rivendicati all’origine in tutti i paesi qui di interesse;

BULGARTABAC

ro 1ue ruruse , registrazione internazionale n. 1163973, con effetto dal 15
marzo 2013 e designante anch’essa Italia, Benelux, Francia, Regno unito,
Germania e Unione Europea, oltre ad altri numerosi paesi, per diversi prodotti e
servizi di cui alle classi 16, 32, 34 e 35, sempre con esplicito riferimento a tabacco
e sigarette. In questo caso, invece, ¢ stata poi depositata una limitazione dei
servizi rivendicati originariamente nella classe 35 che sono da intendersi
“correlati esclusivamente al tabacco e ai prodotti di tabacco”. Tale limitazione

non riguarda le altre classi rivendicate e interessa tutti i paesi qui in esame.

Questi marchi, che sono tutti a nome di una societa bulgara, la AKTSIONERNO
DROUJESTVO "BULGARTABAC-HOLDING" che e titolare anche di un’altra

B U
VicToRy
‘“ m‘

registrazione internazionale per il marchio , includono
per intero l'espressione OPEN FUTURE di Vostro interesse, insieme ad altri

27



BARZAN O&ZANARDO

elementi verbali e/o figurativi. Per quanto riguarda invece le classi rivendicate,
'unica coincidenza si ha per la classe 35 che pero rivendica piut che altro servizi
pubblicitari e di gestione aziendale e amministrativa e non include i servizi di
vendita di Vostro interesse. In effetti la societa titolare di questi marchi opera in
tutt’altro settore rispetto a quello della cultura di Vostro interesse, dato che si
occupa di produzione, lavorazione e distribuzione di tabacco e prodotti a base
di tabacco (per ulteriori dettagli si veda http://www.bulgartabac.bg/en/).

Il che ci fa presumere che, nonostante la somiglianza tra i segni e I'eventuale

sovrapposizione dei servizi in classe 35 (che potra essere evitata ove
rivendicherete i servizi di vendita di Vostro interesse in questa classe anche
specificandone la connessione con le Vostre attivita culturali), il rischio di
interferenze e/o obiezioni da parte della titolare di questi marchi sia
complessivamente piuttosto ridotto.

Segnaliamo inoltre che, tra i marchi internazionali, anche in questo caso, e stato
rintracciato un marchio identico perché contenente sia OPEN che FUTURE, insieme
ad altri elementi verbali, che pero rivendica altre classi rispetto a quelle di Vostro
interesse e che, pertanto, si ritiene non presenti particolari criticita. Si tratta del

seguente marchio:

- OPEN UP THE FUTURE, registrazione internazionale n. 1306381, con effetto

dal 20 aprile 2016 e designante 1'Unione Europea oltre ad altri paesi, per diversi
prodotti della classe 5 (prodotti farmaceutici), a nome della societa giapponese
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Osaka).
Per ulteriori dettagli sulla societa titolare e sul marchio in esame che pare esser
utilizzato per un progetto di sviluppo a medio termine lanciato dalla titolare, si
vedano  https://www.mt-pharma.co.jp/e/index.php e  https://www.mt-
pharma.co.jp/shared/show.php?url=../e/company/plan.html.

Infine precisiamo ancora che la selezione per questo capitolo contiene una
registrazione internazionale per il marchio CULTURE IS FUTURE che e gia stato citato
nel capitolo relativo alla Francia. Questo marchio e sufficientemente diverso dal
Vostro OPEN FUTURE, ma lo abbiamo selezionato perché ci sembrava interessante il
legame tra cultura e futuro che lo stesso suggerisce.

Conclusioni

Per concludere quest'ultimo capitolo relativo ai marchi anteriori del Registro
Internazionale, ci sembra di poter dire che, nonostante siano emersi marchi piuttosto
simili al Vostro OPEN FUTURE in termini di confronto tra segni, tutti pero
rivendicano prodotti e servizi che complessivamente si distanziano da quelli di Vostro
interesse. Il che ci induce a ritenere che il rischio di obiezioni in questo caso sia
abbastanza ridotto.
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Brevemente riepilogando tutto quanto emerso dalla presente ricerca, si ritiene quindi
che I’adozione del marchio OPEN FUTURE da parte Vostra per attivita culturali e di
intrattenimento, organizzazione di eventi, convegni, seminari e workshop, allestimento di
stand, divertimento, manifestazioni culturali, istruzione e formazione, intrattenimento anche

televisivo e radiofonico (classe 41) e per i prodotti e servizi ad essi correlati non sia del
tutto esente dal rischio di contestazioni da parte di terzi, né tantomeno da quello
relativo alle obiezioni di non registrabilita.

Quest’ultimo rischio riteniamo possa essere superato ove si possa associare OPEN
FUTURE o ad altri segni distintivi come, ad esempio, i Vostri segni istituzionali di cui
siete legittimi titolari, o ad una caratterizzazione grafica originale e fantasiosa.

Mentre per quanto concerne il rischio di eventuali obiezioni da parte dei titolari dei
marchi anteriori emersi, ripercorrendo tutti i marchi qui sopra analizzati, si osserva
che tali marchi coincidono solo parzialmente con il Vostro OPEN FUTURE e che in
quasi tutti i casi sembrano avere tutti una funzione pit promozionale che di marchio
vero e proprio. Il che ci porta a ritenere che I'espressione OPEN FUTURE sia di per sé
abbastanza debole all’origine e che quindi minime differenze possano essere
sufficienti ad escludere eventuali interferenze tra il Vostro OPEN FUTURE e gli altri
marchi piti o meno simili citati.

Chiaramente il rischio di obiezioni potra ulteriormente ridursi ove deciderete di
associare il Vostro segno OPEN FUTURE agli altri Vostri segni istituzionali e/o di
dotarlo eventualmente anche di un logo o di una caratterizzazione grafica originale e
distintiva che sia possibilmente comune a tutti gli altri Vostri marchi legati all’evento
culturale che si terra nel 2019. Anche una rivendicazione di prodotti e servizi mirata al
Vostro specifico ambito di interesse relativo alla cultura potra contribuire a distanziare
ulteriormente il vostro ambito di protezione da quello dei marchi anteriori esistenti.

Per ora, nella speranza di aver fatto cosa gradita sin qui, restiamo a disposizione per
qualsiasi altra informazione e/o chiarimento dovesse occorrere e, con l'occasione, Vi

inviamo i nostri migliori saluti.

Barzano & Zanardo

lessandra Genna

Allegati: date di aggiornamento banche dati, nostra selezione e lista completa della ricerca.
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