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Aqua51 12 anni dall'ultimo emen-
damento, il 30 agosto scorso la
nuova legge cinese sui marchi
& stata approvata dallo standing com-
mittee del National People’s Congress
(Yorgano legislativo cinese) ed entre-
ra in vigore il 1° maggio del 2014. 1

maria importanza e tali da incidere
sui-budget delle aziende che riten-
gono di puntare sull'investimento
locale in Cina.

Ecco alcuni aspetti d'innovazione me-
ritane particolare attenzione.

1) Suoni e colori. Sard possibile
registrare un marchio sonore a con-
dizione che raggiunga una soglia

Iljingle della Intel potra essere regi-
strato come marchio anche in Cina,

mondo. Rimarra invece, almeno per
ora, preclusa la registrazione di un
marchio di colore singola.mente
inteso. La Cina non sara quindi il pal-

round della disputa tra Louboutin e
Yves Saint Laurent.

‘cambiamenti introdotti sono di pri-

minima di distintivita. Un esempio?

come gi succede in altre parti del

coscenico di un (eventuale) ulteriore.

2) Depositi multiclasse e prevalu-

tazioni. Sara (finalmente) congentito

il deposito cosiddetto «multi-classex:
dunque non oceorrera pin procedere
per ciascun marchio a singoli depo-

sitl per singole classi merceologiche.

(con conseguente moltiplicazione di
costi). Sara poi prevista la possibili-
ta che P'ufficio marchi cinese (Cimo
- China Trademark Office) richieda,
durante 'esame della domanda di re-
gistrazione, eventuali integrazioni e
chiarimenti: si ridurranno cosi inu-

tili e costosi'rischi di rigetto.

3) Deposito online. Sara prevista la
possibilita di depositare la domanda
di registrazione attraverso il pii eco-

nomico metodo dell’e-filing. In realta -

queste riforme non fanno altro che
allineare la prassi del Ctmo a quel-

‘1a degli-analoghi uffici del resto del

mondo, Stati Uniti ed Europa in pri-
mis.

4) Trademark squattlng 31 tratta
del deprecabile fenomeno del deposi-
to in malafede, da parte di individui
o aziende, di marchi estert (alle volte

anche con una relativa notorieta nel

Paese d’mgme) come ad esempio ac-
caduto per il marchio iPad di Apple.
Lorientamento restrittivo del Cimo,
che raramente annullava le regi-
strazioni precedenti sulla base della
riconosciuta malafede dello squat-
ter, dovra cambiare: sard introdotto

il principio per cui «l marchio va

registrato e usato in buona fede», ri-
conoscendosi malafede ogni volta che

"vi sia una relazione tra il titolare del

marchio oggetto di appropriazione e
il titolare della demanda di marchio
pendente introducendo cosi un prin-
cipic prossimo al cosiddetto «dirifto
di preuso del marchio».

5). Opposulom alla registrazione.

E il profilo piti oscuro della riforma. Le
procedure di opposizione-sono indubi-
tabilmente una pesante voce passiva
nei budget aziendali destinati alla tu-
tela degli intangible asset sul mercato
cinese. Gli uffici di brand protection
delle aziende o le loro agenzie brevet-
tuali infatti combattonoe ogni giorno
contro pile di segnalazioni di agen-
zie di monitoraggio che informano

dell’avvenuto deposito di domande di -

Reglstrare i march1 in Cina resta una vera e propna incognita

marchi simili ai loro e che consiglia-
no qumch di instaurare procedure di
opposizione. Con la nuova disciplina,

‘in caso di accoglimento dell'opposizio-

ne, la decisione potra essere appellata .
avanti all’organo di'revisione supe-
riore (il Trab, Trademark Review and -
Adjudication Board) solamente dal ti-
tolare della domanda di marchie. Ove
invece - come nella stragrande maggio-
ranza dei casi - 'opposizione venisse
rigettata, il marchio contestato saré
immediatamente registrato. e I’
chance per il titolare del marchlo oTi-
g‘marm rimarra quella di instaurare
una pill complessa procedura.di in-
validazione del marchio, con relativa
crescita dei costi.

In sintesi, si tratta di una rlforma
che ha alquanto deluso 'aspettati-
va di una-disciplina solida e certa,
Il che produce una sola certezza:
quella della perdurante insicurezza
legale del mercato cinese e della con-.

- seguente necessita di affrontarlocon

un adeguato apparato precauzionale
e difensivo. (riproduzione riservata)
di Alessandra Zavarti




