| MARCHI:
come e quando utilizzarli
correttamente anche sulla rete

Dott. Faggioli Federico
Bologna, 22 settembre 2011
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QUANDO?

Il marchio e dunque lo strumento principe per poter
accedere al mercato per trasmettere | propri valori per
ESISTERE

QUANDO?:

SEMPRE!!
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RICASOLI

Registrazione IT 0001110570 Registrazione CTM 0969260 Registrazione CTM 8871709

CORMONS

Registrazione CTM 0887023

Registrazione CTM 1292705 Registrazione CTM 1018779 Registrazione CTM 0843130
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COME?

Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente ...

... purcheé siano atti a distinguere
| prodotti o servizi
di un’impresa da quelli di altre imprese
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COME?

Novita (art.12)

Capacita distintiva (art.13)

Liceita (art.14)

y
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COME?

NOVITA

Non sono nuovi | segni che
sono identici o simili ad

un segno gia usato
come

un marchio un segno gia noto ditta. d .
precedente come marchio If'a, denominazione o
ragione sociale, nome a
dominio.
l

principio dell’'unitarieta dei
segni distintivi
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COME?

R

Ricerca di anteriorita

/ \

tra i marchi tra denominazioni sociali +
nomi a domino

/ \

denominativi figurativi
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COME?

CAPACITA DISTINTIVA

Non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di capacita
distintiva ed in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle

» denominazioni generiche di prodotti o servizi
*Esempio: “PASTA” per Pasta (marchio nullo)

* indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono
Esempio: “GRANO DURQO?” per una pasta con tali caratteristiche
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A:

COME?

LECEITA

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:

| segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

SOCMEL sil' IT n. 1015169 A\ sil!l CTM n. 005214804

| segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita dei prodotti o

servizi;

| segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore di proprieta
industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
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COME?

Scelta
+

Protezione del marchio
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COME?

Per quali prodotti o servizi depositiamo Il
marchio?

Classificazione merceologica internazionale:
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COME?

LISTA DELLE CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI

PRODOTTI

Classe 1
Prodatti chimici destinsti allindustria, ale
scienze,  alla  fotografia, come  pure
all'agricottura, all' oricoltura e alla sivicoturs;
resine arificiali allo ststo grezzo, materie
plastiche allo stato grezzo; concimi per i
terreni; composizioni per estinguere il fuoco;
preparsti per la tempera & la saldsturs dei
metalli;  prodofti chimici destinsti &
conservare o alimenti; materie  concianti;
adesivi_destinati all'industria.

Classe 2
Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti
dalla ruggine & dal deterioramento del legno;
mat erie tintarie; mordenti; resine naturali allo
stato grezzo; metalli in fogli & in polvere per
pittori, decoratori, tipografi e artisti.

Classe 3
Preparati per la shianca e altre sostanze per
il bucsto; preparasti per pulire,  lucidare,
sgragsare e shradere; sapaoni; profumeria,
oli eseenziali, cosmetici, lozioni per capell;
dertifrici.

Chasse 4
Olii & grassi industriali; lubrificanti; prodotti
per assorbire, bagnare e legare la polvere;
combustibili - (comprese  le  henzine per
motor) e materie  illuminanti;  candeles,
stoppini per lluminazions.

Classe 5
Prodotti  farmaceutici & veterinari; prodotti
igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uzo medico, alimerti per behé; impiastri,
materiale per fascisture; materie per otturare
i derti e per impronte dentarie; disinfettanti;
preparati per distruggere gli animali nocivi
fungicidi, erbicidi.

Classe 6
Metalli comuni e loro leghe, material da
costruzione metallici, costruzioni trasportabili
metalliche, materiali metallici per ferrovie,
cavi e fili metallici non elettrici; serrami e
chincaglieria  metalics; tubi  metallici,
casseforti prodotti metallici non compresi in
alftre classi; minerali.

Classe 7
Macchine e  macchine-utensili; motari
[ecoetta gqueli per veicoli terresti), giunti &
organi di trasmissione (eccetto guelli per
weicoli terrestri); strumerti agricoli diversi da
guelli azionsti manualmente; incubatrici per
uova.

Classe &
Ltensili e strumenti azionati manualmente;
articoli oi coltelleris, forchette e cucchisi
armi bianche; rasoi.

Classa 9

Apparecchi e strumenti scientifici, natici,
geodetic, elettric, fotografic,
cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (izpezione), di
soccorsn (sabvatagoio) e dinsegnamento;
apparecchi e strumenti per la conduzione, la
distribuzione =] traszformazione,
laccumulazione, la regolazions o il controlla
della,. elettricits;  apparecchi per  la
registrazione, latrasmissione, la riproduzione
del zuono o delle immaging supporti di
registrazione magnetica, dischi  acustici;
distributori  automatici & meccanismi per
apparecchi di prepagamento; registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il
trattamerto dellinformazione & degli
elaborst or elettranici; estintor,

Classe 10
Apparecchi e strumenti  chirurgici, medici,
dertari & veterinari, membra, occhi & denti
artificiali, articoli ortopedici;, materiali i
sutura.

Classe 11
Apparecchi di iluminazione, i
rizcaldamenta, di produzione di wapore, di
cottura, di refrigerazions, di essiccamento, di
vertilazione, oi  distribuzione  d'acgua e
impianti sanitari.

Classe 12
“eicoli, apparecchi di locomozione terrestri,
aerei o natici.

Classe 13
Armi oda fuoco;  munizioni e proietili;
esplosivi fuochi o aHificio,

Classe 14
Metalli preziosi & lora leghe & prodotti in tali
materie o placcati non compresi in aftre
classi; gicielleria, pietre preziose; orologeria
e strumenti cronometrici.

Classe 15
Strumenti musicali.

Classe 16
Carta, cartone e prodotti in queste materie,
non comprese in aftre classi  stampati;
articoli per legatoris; fotografie; cartoleris;
adesivi per la cartoleria o per uso domestico;
materiale per artisti; pennell; macchine da
scrivere e articoli per ufficio (esclusi | mokiliy,
materiale per listruzione o linsegnamento
(tranne gl apparecchi); materie plastiche per

limballaggio (non comprese in altre classi),
caratteri tipoorafici; clichés.

Clisse 17
Cauccill, guttaperca, gomma, amianto, miza,
e prodotti in tali materie non compresiin atre
classi;, prodotti  in msterie  plastiche
semilavorate; matetie per turare, stoppare &
imolare; tubi flessibili non metalic.

Clisse T8
Cuoio & sue imitazioni, aricoli in gueste
materie non compresi in aftre classi; pelli di
animali; bauli e valigie; ombrelli, ambrelloni e
bastoni da passeqoio; fruste e articoli di
selletia.

Classe 19
Materiali da costruzione non metallici; tubi
rigidi non metallici per la costruzione; asfato,
pece e bitume; costruzioni trasportabili non
metalliche; monumernti non metallici.

Classe 20
Mohkili, specchi, cornici;  prodotti,  non
compresi in atre classi, in legno, sughero,
canna, giunco, wimini, corno, oSS0, avorio,
balena, tartaruga, ambra, madreperla,
spuma di mare, guccedansi di tutte queste
materie o in materie plastiche,

Classe 27
Utensili e recipienti per il governo della casa
o la cucing (né in metalli preziosi, né in
placcato), pettini & spugne; spazzole (ad
eccezione dei pennelll), materiali per la
fabbricazione di =spazzole, materiale per
pulizia; paglis o ferro; wetro grezzo o
semilavorato (tranne il vetro da ostruzions);
vetreria, porcellana & maiolica non comprese
in altre classi.

Clisse 22
Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi
(non compresi in altre classi), materiale
dimbottiturs e riempimento (tranne il cauccii
o le materie plastiche), fibre tessili grezze.

Clisse 23
Fili per uso tessies.

Classe 24
Tes=zuti e prodaotti tessii non compresiin altre
clazsi; coperte da letto e copritayal.

Classe 25
Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26
Merletti, pizzi & vicami, nastri & lacci; bottani,
ganci & occhigll, spille & aghi; fior artificiali.

Clesse 27
Tappeti, zerbini, stucie e materiali per
tappeti, lincleum e altri rivestimenti per
pavimenti; tappezzerie da pareti (non tessil).

28

Giochi, giocsttoli; aricol per la ginnastica e
lo sport non compresi in alre  classi
decorazioni per alberi di MNatale.

Clzsse 29
Carne, pesce, pollame & selvagoina, estrathi
di carne; frutta e ortaggi conservati, essicoati
e cotti gelatine, marmellste, composte;
uowa, lstte e prodotti derivati dal latte; ofii e
grassi commestibili.

Clzsse 30
Caffé, t&, cacao, zucchero, rizo, tapiocs,
sago, succedanei  del caffé  farine e
preparati fatti di ceresli, pane, pasticceria e
confetteria, gelati miele, sciroppo di
melassa; lievito, polvere per fare lievitare;
sale, =enape; aceto, salse  (condimernti);
spezie; ghizcein

Clzsse 31
Prodotti agricoli, orticoli, forestall e granaglie,
non compresi 0 aftre classi; animali wivi;
frutta e artaggi freschi; sementi, piante e fiori
nisturali; alimerti per gli animali; malto,

Classa 32
Birre; acoue minetali & gassose & alre
hevande analcoliche;, bevande di frutta e
succhi di frulta; sciroppi e altri preparati per
fare bevande.

Classe 33
Bevande alcoliche (tranne le birre)

Classe 34
Tabacco, articoli per fumat ori; fiammiferi.




COME?

SERIZS

Classe 35
Pubblicity gestione di affari commerciali

amministrazione commerciale;  lavaor di
ufficio,

Ciasse 36
A ssicurazioni; affari finanziar; affari
manetari; affari immokbiliari.

Classo 37
Costruzioni edili; riparaziani, ServiZi
dinztallazione.

Classo 38
Telecomunicazioni.

Classo 39

Trazporto; imbalaggio e deposito di merci;
ofganizzazions di viagyi.

Classe 40
Trattamenrtao di mat eriali.

Classo 7
Educazione, formazione; divertimenti; sttivita
spartive e culturali.

Ciasse 42
Servizi scientifici & tecnologici come | servizi
di ricerca,.e. progettazione relstivi g cid;
zervizi di analisi e ricerche  industriali
progettazione & aviluppo di computer & di
programmi per computer.

Chasso 43
Servizi di ristarazione (alimentazione); allogyi
temporanei

Classe 44
Servizi medici;,  servizi  weterinari;  cure
digiene e di bellezza per uomini ed animali;
servizi per l'agricottura, l'orticotura e la
silvicolura.

Classe 45
Servizi legali; servizi di sicurezza per la
protezione di beni e di persone; servizi
personali e sociali, resi da terzi, per dl
zoddizfacimento di bizsogni individuali.




COME?

Dipende dai territori di interesse

¢ DEPOSITI NAZIONALI

¢ DEPOSITI ATTRAVERSO CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
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COME?

MARCHIO COMUNITARIO:
Marchio Unitario per 27 Stati

+MARCHIO INTERNAZIONALE:
Fascio di Marchi Nazionali

In assenza di convenzioni € sempre possibile depositare un
marchio
NAZIONALE ESTERO
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COME?

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MARCHI

STATI ADERENTI
ACCORDOD E PROTOCOLLO DN MADRID

Area Eurcpea

O
O

gooooooooooooooonoan

Austria
Benslux
[Belgic,
Olanda,
Lussemburgo)
Cipro,
Danimarca
Francia
Monaco
Finlandia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Lischt=nstsin
Irlands
Islands

Italia

San Marino
Morvegia
Portogalls
Spagna
Swvizzsrs
Swezia
Unicne

Eurcpes (25

Faesi)

Area Est Eurgpa ed

ex URS5S

onoooamo

gooooooooooooooooonan

Albania
Armenis
Azerbaijan
Biglorussia
Bosnia
Erzegovina
Bulgans
Rep. Cem
Croazia
Estonia
Georgia
Lettonia
Kazskistan
Kyrgyzstan
Lituania
Maoedonia
MMoldsvia
Polonia
Romania
Fed. Russa
Rep.Slovacca
Slowvenia
Tajikistan
Turkmenistan
Uoraina

O Ungheria

O Uzbekistan

O Serbia
hMontenegro

Area Asiatica
Cina
Gisppons
Rep.Pop.Corea
Cores del Sud
Butan

Iran

Mongolia
Singapore
Sina

Turchia
Wietnam

ogooooononinin

Oceania
O Australis

Area Africana
Algeria
Egitte
Kenys
Lesotho
Libenia
Marocco
Mozambios
Mamikia
Siema Lecns
Sudan
Swaziland
Zambia

ngooooooooonn

Area Camibica

O Antigus
Barbuda

O Cuba

America
O Stati Uniti
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*

LA RETE

contrapposizione tra la globalita della rete world wide
web ed il principio di territorialita che regge la
disciplina dei segni distintivi.

Il problema di determinare la giurisdizione;

Il problema di stabilire se la semplice visibilita' su
Internet concreti una contraffazione di marchio o
meno.
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LA RETE

T™ ®

Registered
Trade Mark
M.R.
Segno distintivo in generale, Marca Registrata

anche non depositato/registrato

Marchio registrato
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LA RETE

¢ Intellectual Property

All intellectual property on the Website (except for User Generated
Content) is owned by NIKE or its licensors, which includes
materials protected by copyright, trademark, or patent laws. All
trademarks, service marks and trade names (e.g., the NIKE name,
the Swoosh design and the Basketball Player Silhouette
(Jumpman) design) are trademarks or registered trademarks of
NIKE. All content on the Website (except for User Generated
Content), including but not limited to text, software, scripts, code,
designs, graphics, photos, sounds, music, videos, applications,
interactive features and all other content ("Content") is a collective
work under the United States and other copyright laws and is the
proprietary property of NIKE; All rights reserved.

© NIKE
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LA RETE

Sorveglianza del marchio all’interno di siti Internet

+ “Sorvegliare” il proprio marchio in Internet significa altresi
monitorare la rete allo scopo conoscere ogniqualvolta il proprio
marchio (o un marchio simile) appare all'interno di un sito o come
metatag (I metatag sono parole chiavi, codificate nel linguaggio
html e non immediatamente visibili sulla pagina web, che i motori
di ricerca possono utilizzare per individuare ed indicizzare i vari
siti presenti sulla rete). Lo scopo e evidente: far fronte con
tempestivita ad usi illeciti del proprio marchio.
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*

LA RETE

Il marchio sorvegliato (in particolare il marchio dotato di notorieta
o famoso) puo inoltre essere utilizzato preceduto dalla parola
“tipo” 0 “modello” o simili (es: borsa tipo Gucci) allo scopo
principale di ottenere maggiori accessi al sito. In tal caso non si
ha una vera e propria contraffazione di marchio (e esclusa infatti
la confondibilita) bensi comunque un illecito sotto il profilo della
concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2
c.c.): il riferimento esplicito ad un marchio altrui, difatti, crea un
“effetto traino” dovuto alla sua rinomanza.

+ Altre volte la segnalazione dell’'uso del proprio marchio in Internet

consente di scoprire flussi di merce originale che avvengono pero
al di fuori della rete ufficiale di vendita spesso in violazione di
contratti di distribuzione.
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