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La tutela giuridica dei marchi:

nozioni di base e trend di deposito

I marchi sono i titoli di proprieta industriale piii amati
dagli imprenditori italiani.

Nel 2023 sono state depositate complessivamente
63.433 domande con un incremento del 4% rispetto
allanno precedente (v. Tabella 1 - Box 3). Il numero
di depositi presso le Camere di Commercio € rimasto
pressoché invariato e si attesta intorno al 28%.

A livello comunitario si € registrato nel 2022 un numero
totale di depositi pari a 174152, di cui 140.930 diretti e
33.222 internazionali, in diminuzione rispetto al 2021
(v. Grafico 1-Box 3).

I 99% dei depositi € stato effettuato con procedura
online.

[ numero totale delle domande esaminate entro il 2022
& stato pari a 171.752, mentre quelle registrate hanno
raggiuto quota 165.062. Il tempo medio necessario per
la registrazione & stato di 3,5 mesi. Il numero di ricorsi
e stato inferiore rispetto al 2021, con un calo del 7,03%.

Anche a livello internazionale si & rilevato un
decremento del numero di depositi nel 2022 rispetto
allanno precedente (v. Grafico 2 — Box 3)

Prima del deposito & consigliabile effettuare una
ricerca di anteriorita con l'ausilio di banche dati (v.
Box 2) per verificare che non siano stati registrati
marchi identici o simili per prodotti e/o servizi
identici o affini.

| requisiti di registrazione sono: novita, capacita
distintiva e liceita (cosi come specificato dagli articoli
12,13 e 14 del Codice di proprieta Industriale).

La novita considera l'identita o la somiglianza ad
un segno gia noto come marchio o segno distintivo
di prodotti o servizi oppure gia noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna o nome a
dominio usato nell'attivita economica da altri (art. 12
CPI). Tutto ci0 per evitare che si possa generare un
rischio di confusione per il pubblico.

'l dato si riferisce alla somma dei primi depositi e dei rinnovi.

Una verifica di novita deve essere eseguita anche
nei nomi a dominio, per evitare di registrare come
marchio un home gia utilizzato per un sito internet.
Allo stesso tempo, la registrazione di un nome a
dominio che riproduce un marchio altrui, costituisce
una violazione del diritto di esclusiva. E, quindi,
consigliabile effettuare una valutazione preliminare per
non incorrere in future dispute legali.

Il carattere distintivo si ottiene se il marchio non &
associabile alla classe merceologica per cui viene
richiesto.

La modalita piu rapida per registrare un marchio in
Italia & attraverso la procedura online, che consente
'accesso ad una procedura accelerata d'esame.

In alternativa c'e la possibilita di effettuare il deposito
cartaceo presso una Camera di Commercio o spedire
la richiesta tramite servizio postale allUfficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM), pagando limposta di bollo
(16 € ogni 4 pagine), le tasse sulle concessioni
governative (minimo 101 € per il marchio individuale) e
i diritti di segreteria (40 €).

Nel modulo e obbligatorio definire il tipo e la natura del
marchio dicuisirichiede laregistrazione. La descrizione
e facoltativa solo per i marchi denominativi, mentre
nel caso dei marchi di colore & possibile utilizzare
un codice standard colorimetrico in alternativa alla
descrizione.

E, altres], obbligatorio inserire la classe di prodotti
e/o servizi per i quali si vuole rivendicare il marchio,
secondo la classe di Nizza (https://webaccesswipo.int/
mgs/?lang=it).

Richiedente e domicilio elettivo sono altri campi
obbligatori da compilare.

La domanda di marchio nazionale pud costituire un
diritto di priorita per una successiva estensione del
segno a livello comunitario o internazionale.
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Riferimenti bibliografici
Per un approfondimento sul deposito e la valutazione dei requisiti di registrazione dei marchi: Le
Guide di PuntoCartesiano — Il Marchio https://puntocartesiano.it/media/1337/il-marchio-2.pdf

Box 1-Presentazione delle domande di registrazione

Il portale per depositare una domanda di marchio in Italia € reperibile al seguente sito web: https://
servizionline.uibm.gov.it

| moduli per il deposito cartaceo (primo deposito) sono accessibili a questo link: https://uibm.mise.
gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-
cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo

Per depositare un marchio comunitario 'EUIPO mette a disposizione un sistema semplice ed
accessibile on-line https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/how-to-apply/apply-now

La WIPO ha predisposto il sistema eMadrid ed una serie di strumenti (tra cui un simulatore) per
consentire allutente di effettuare la registrazione in modo autonomo, veloce e semplice: https://
WwWw.wipo.int/web/emadrid/file-an-application

EUIPO (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks): con il sistema eSearch plus &

possibile effettuare una serie di ricerche strutturate attraverso la combinazione di vari criteri

WIPO (https://www.wipo.int/reference/en/branddb/): Global Brand Database

Box 2 - Banche dati per la valutazione della prior art

UIBM: https://www.uibm.gov.it/bancadati/ Cliccare su Ricerca = Ricerca per combinazione di criteri
- Marchi

L'utente pud selezionare un certo numero di criteri di ricerca: data di deposito, data di registrazione,
natura del marchio (figurativo, denominativo, ecc.), tipo di marchio (individuale, collettivo o di
certificazione), tipo di registrazione (primo deposito o rinnovo), classe, stato finale, denominazione/
descrizione, richiedente/titolare, mandatario, rappresentante, regione domicilio elettivo, provincia

domicilio elettivo e priorita.

Un'ulteriore ricerca € possibile cliccando su Altre Ricerche - Ricerca nel titolo/denominazione e/o

descrizione e selezionando poi la tipologia brevettuale (marchi o marchi storici).

Box 3 - Statistiche di deposito

Tabella1 - Depositi di marchi italiani (Fonte: Banca Dati UIBM)

Grafico 1 — Trend di deposito dei marchi comunitari (Fonte: Rapporto annuale EUIPO)

Numero di depositi di marchi comunitari

197898
200000
190000
180000 176987
174152
170000
160000
2020 2021 2022

La tutela giuridica dei marchi nozioni: di base e trend di deposito &


https://puntocartesiano.it/media/1337/il-marchio-2.pdf  
https://servizionline.uibm.gov.it  
https://servizionline.uibm.gov.it  
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modul
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modul
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modul
https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/how-to-apply/apply-now
https://www.wipo.int/web/emadrid/file-an-application
https://www.wipo.int/web/emadrid/file-an-application
https://www.uibm.gov.it/bancadati/
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks
https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

Grafico 2 - Trend di deposito dei marchi internazionali (Paese di origine: Italia; Fonte: WIPO)
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