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Ragioni di un crescente interesse

- Esigenza di differenziarsi in un mercato
sempre più affollato

- Esigenza di maggior tutela in un mercato
sempre più aggressivo

- Esigenza di tutela per una realtà
commerciale in evoluzione (franchising)

- Esigenza di tutela per una realtà tecnologica
in evoluzione (botteghe «virtuali»,
commercio on-line)



Evoluzione normativa

Art. 4 Reg. 207/2009 ante modifica

«Possono costituire marchi comunitari tutti i

segni che possono essere riprodotti

graficamente, in particolare le parole, compresi i

nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, la

forma dei prodotti o del loro imballaggio, a

condizione che tali segni siano adatti a

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da

quelli di altre imprese»



Art. 4 Reg. n. 2017/1001 (in vigore dal 1 ottobre
2017)
«Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole,
compresi i nomi di persona o i disegni, le lettere, le cifre, i
colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni,
a condizione che tali segni siano atti a:

a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di
un’altra impresa; e

b) essere rappresentati nel Registro dei Marchi dell’Unione
Europea (registro) in modo da consentire alle autorità
competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e
preciso l’oggetto della protezione garantita al loro
titolare»

Corrispondente normativa italiana: art. 7 Codice della
Proprietà Industriale



Art. 3.1 Regolamento di Esecuzione n. 2018/626

del 5 marzo 2018 – Rappresentazione del marchio

«Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che

utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché

possa essere riprodotto nel Registro in modo chiaro,

preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile,

durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità

competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e

precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare»



Tipologie di marchio – Art. 3.3

1. Denominativo

2. Figurativo

3. Di forma

4. Di posizione

5. A motivi ripetuti

6. Di colore unico

7. Di colore (combinazione)

8. Marchio sonoro

9. Marchio di movimento

10. Marchio multimediale

11. Marchio olografico



Tipologie di marchio – Art. 4

«Qualora il marchio non rientri in nessuna delle

tipologia di cui al par. 3, la sua rappresentazione è

conforme agli standard di cui al par. 1 e può essere

accompagnato da una descrizione»



Carattere distintivo – Un requisito

imprescindibile (Reg. n. 2017/1001)

Sono esclusi dalla registrazione:

a) I segni non conformi all’art. 4;

b) I marchi privi di carattere distintivo;

c) I marchi composti esclusivamente da segni o

indicazioni che in commercio possono servire per

designare la specie, la qualità, la quantità, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica,

ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre caratteristiche del

prodotto o servizio;



d) I marchi composti esclusivamente da segni o

indicazioni che siano divenuti di uso comune nel

linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti

del commercio;

e) I segni costituiti esclusivamente:

i. Dalla forma o altra caratteristica, imposte dalla natura

stessa del prodotto;

ii. Dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto,

necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii. Dalla forma o altra caratteristica che dà un valore

sostanziale al prodotto;



f) Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

g) I marchi che possono indurre in errore il pubblico, per

esempio circa la natura, la qualità o la provenienza

geografica del prodotto o del servizio;

h) – m) (omissis)

Corrispondente normativa italiana: art. 13 Codice della

Proprietà Industriale.



Carattere distintivo – Un’eccezione: il

secondary meaning (carattere distintivo acquisito

attraverso l’uso, art. 7.3 Reg. n. 2017/1001)

Il paragrafo 1, lett. b), c) e d) non si applica se il marchio

ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si

chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito

all’uso che ne è stato fatto.

Corrispondente normativa italiana: art. 13.2 Codice della

Proprietà Industriale.



Marchi non convenzionali – Successi (ante 2017)

Registrazione UE n. 655019 3M Company (carattere distintivo acquisito) Registrazione UE n. 1480805 UK Insurance Limited

Registrazione UE n. 31336 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Registrazione n. 5170113

(carattere distintivo acquisito) Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation



Marchi non convenzionali – Successi (ante 2017)

Registrazione UE n. 10654374 Renault s.a.s. Registrazione UE n. 11654209 Novomatic AG

Registrazione UE n. 11074705 Rovio Entertainment Corporation



Marchi non convenzionali – Successi (ante 2017)

Registrazione UE n. 13530639 Exxon Mobil Corporation Registrazione IZ n. 648332 Sephora Registrazione IZ n. 648333 Sephora



Marchi non convenzionali – Successi (post 2017)

Registrazione UE n. 17592031 Lidl Stiftung & Co. KG

Registrazione UE n. 17894840 Vodafone Group Public Limited Company



Marchi non convenzionali – Successi (post 2017)

Registrazione UE n. 17868267 Soremartec S.A.



Marchi non convenzionali – Successi (post 2017)

Registrazione UE n. 17451816 Fahnen-Gärtner

Registrazione UE n. 17835679

Elettromeccanica F.lli Ceccaroli S.r.l.



… e insuccessi

Domanda UE n. 143891 REFUSED Domanda UE n. 14267652 REFUSED (R2224/2015-1)



Domanda UE n. 9742974 REFUSED Domanda UE n. 12612461 REFUSED



Domanda UE n. 1122118 REFUSED Domanda UE n. 9199167 REFUSED Domanda UE n. 4010336 REFUSED



Domanda UE n. 11055811 REFUSED



Strumenti per una più ampia tutela?

- Ottobre 2017-Settembre 2019: 300 mila domande
EUTM, di cui 66 marchi sonori, 64 marchi di
movimento, 31 marchi multimediali –
indicativamente, 50% respinti.

- Utile strumento complementare per tutela botteghe
fisiche e virtuali.

- Qualche limite: requisito carattere distintivo –
impedimenti assoluti alla registrazione, difficoltà del
pubblico nel percepire la funzione «distintiva» dei
marchi non convenzionali.

- Elementi decorativi, funzionali, o segni distintivi?

- Onori e oneri del secondary meaning.



Difficoltà pratiche:

Marchi non convenzionali – Qualche

considerazione pratica

a) Valutazione preventiva disponibilità;

b) Sorveglianza registri;

c) Incertezza su ambito di tutela – criteri di

valutazione somiglianza visiva, fonetica,

concettuale;

d) Maggior difficoltà di registrazione in assenza di

carattere distintivo acquisito.

Marchi non convenzionali – Funzione «offensiva»

e «difensiva»



Scenari futuri

- Probabile ulteriore evoluzione (aromi, profumi, sapori)

su modello USA.

- Probabile evoluzione della «percezione del pubblico»

rispetto a marchi non convenzionali, e parallela

evoluzione giurisprudenziale del carattere distintivo.

- Creazione ed evoluzione di una giurisprudenza per

marchi non convenzionali.

- Necessità di un’approfondita valutazione preventiva di

tutti gli strumenti disponibili per la più ampia ed efficace

tutela (marchi non convenzionali, modelli, diritto

d’autore).



Grazie!


