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Rapporto Censis sulla contraffazione
Ottobre 2012

Contraffazione di marchi
Contraffazione di design

- un giro d’'affari di 6,9 miliardi di euro;
- mancato gettito fiscale 1,7 miliardi di

_ _ generano
Italian Sounding —

Importazione parallela

euro,

- sottrazione di 110 mila unita di
lavoro a tempo pieno
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Rapporto Censis sulla contraffazione
Ottobre 2012

Crisi anche per il mercato della contraffazione

che ha avuto una contrazione da:

l

7,1 miliardi di euro nel 2008-09
6,9 miliardi di euro nel 2009-2010
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Settori piu colpiti:

abbigliamento e accessori
cd, dvd e software
prodotti alimentari

2,5 mi
1,8 mi
1,1 mi

laro
larc

laro

| O
| O

| O

| euro
| euro
| euro
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Contraffazione di marchi

o LACOOPSTE

[taly’s No. 1 Depista
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Contraffazione di design

Llls

Sgabalo BHO (18933) Sqgabelo Froata (1823)

Ahsar Aalta Gillis Lundgren
€ 200,00 €06.99
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Contraffazione di design

Basta copie. Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Vitra nella causa contro il negozio milanese High-Tech. La
sentenza ha stabilito che lo store di piazza XXV Aprile non poteva e non potra piu vendere pezzi del catalogo
dell’azienda svizzera, tra cui alcune tra le piu celebri sedie e poltrone della storia del design, firmate da Charles &
Ray Eames,George Nelson e Verner Panton, che venivano copiate e fatte rifare in Cina
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http://www.vitra.com/
http://www.high-techmilano.com/hightech/

Italian Sounding

Utilizzo improprio di parole, colori, localita, immagini,
denominazioni e ricette che richiamano al nostro
Paese per prodotti che non hanno nulla a che fare con
la realta produttiva nazionale.

Nel settore alimentare

!

concorrenza sleale dei prodotti italian
sounding ma non “italian tasting”, ovvero

che suonano italiano ma non hanno
sapore italiano
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Italian Sounding
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Look alike

Dolores -Benz
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Due tipologie di tutela:

Successiva:

Preventiva:

_ _ misure per reagire alle
tutele del marchio e del design fattispecie rintracciate:

attIVItél d| SorVEIianza Sequestri; cause CiViIi,
procedimenti penali,
opposizioni
amministrative
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Codice Proprieta industriale

D.L.vo n.30 del 10.02.2005

Art. 1 Diritti di proprieta Industriale

1. Ai fini del presente codice, I'espressione proprieta industriale comprende
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita, topografie dei
prodotti e segni conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta
vegetali.
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Codice Proprieta industriale

Art. 7 Oggetto della reqgistrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’'impresa
tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente [...]
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da

quelli di altre imprese.
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ESEMPI

BARILLA

DOVE C'E BARILLA C'E CASA
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REQUISITI di VALIDITA' di un MARCHIO

Novita (art.12)

Capacita distintiva (art.13)

7

Liceita (art.14)
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NOVITA’

Diversi da marchi anteriori i1dentici o simili
depositati/reqgistrati per prodotti/servizi identici o affini

RICERCHE DI SIMILITUDINE
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CAPACITA' DISTINTIVA
(art. 13)

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

e denominazioni generiche di prodotti o servizi
Esempio: “ISOLATORS” per “Isolatori” (marchio nullo)

e indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono

Esempio: “RADIATION PROTECTION DEVICES” per strumenti
per la protezione dalle radiazioni
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Art. 20 Diritti conferiti dalla reqgistrazione

| diritti del titolare di un marchio d'impresa registrato consistono
nel fare uso esclusivo del marchio.

In particolare, salvo proprio consenso, puo vietare ai terzi:

1.uso di marchio identico per prodotti identici;

2.uso di marchio simile per prodotti affini se puo determinarsi
confusione;

3.uso di marchio identico o simile per prodotti diversi se
marchio gode di rinomanza e se puo recare indebito vantaggio o
creare pregiudizio.
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PRIMA DI DEPOSITARE OCCORRE
INDIVIDUARE:

1. quali prodotti o servizi designare

2. 1 territori di riferimento
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LISTA DELLE CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI

PRODOTTI

Chasse ¥
FProdotti chimici destinati al'industria, alle
scienze, alla fotografia, come  pure
all' agricottura, all oticoltura & alla sivicotburs;
resine artificiali allo stato grezzo, materie
plastiche allo stato grezzo; concimi per i
terreni; composizioni per estinguere il fuocao;
preparati per la tempera e la saldstura dei
metalli  prodotti  chimici destinsti @
conzservare ol alimenti; materie concianti;
adesivi_destinati allindustria.

Chisse 2
Colori, wernici, lacche; prodotti preservarti
dalla ruggine e dal deterioramento del legno;
materie tintarie; mordenti; resine naturali allo
stato grezzo; metalli in fogl e in polvere per
pittori, decorator, tipografi e artisti.

Classe 3
Preparsti per |a shiancs e aftre sostanze per
il bucato; preparati per  pulive,  lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria,
oli ezzenziali, cosmetici, lozioni per capell;
dentifrici.

Chasze 4
Qi & grazsi industriali, Iubrificanti; prodotti
per assorbive, bagnare & legare la polvere;
combustibili - (compreze  le henzine  per
maotaril e materie  illuminant; candele,
stoppini per llluminazione.

Classa 5
Prodotti farmaceutici e weterinari; prodotti
igienici per scopi medic sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per beké; impisstr,
materiale per fasciature;, materie per ofturare
i denti & per impronte dentarie; disinfettanti;
preparati per distruggere gli animali nocivi;
fungicidi, erkicidi,

Chasze 6
Metalli comuni & loro leghe, materiali da
costruzione metallici, costruzioni trasportakili
metalliche, materiali metallici per ferrovie,
cavi e fili metallici non elettrici; =errami e
chincaglieria  metallics, tubi metallici,
casseforti; prodotti metallici non compresi in
altre classi; minerali.

Classe T
Macchine e macchine-utensiliy  matari
[eccetto quelli per weicoli terrestri), giunti e
organi di trasmizsione (eccetto guelli per
veicoli terrestri); strumerti agricoli diversi da
guelli azionati manualmente; incubatrici per
uova.

Classe 8
Ltenszili e strumerti szionsti manualmente;
articoli di colelleria, forchette e cucchisi
armi bianche; rasai.

Classe 9
Apparecchi e strumenti  scientifici, nawutici,
geodetici, elettrici, fotografici,

cinematografici, oftici, di pessta, di misura, o
segnalazions, o controllo (izpezions), o
soccorso  (salvatagoio) e dinsegnamento;
apparecchi e strumenti per la conduzione, la
distribuzione | la trasformaziane,
laccumulazione, la regolazione o il cortrallo
della, . elettricits;  sppsrecchi per la
registrazione, la trasmissione, la riproduzione
del zuono o delle immagini; supporti di
registrazione magnetica, dizchi  acustici;
distributori  sutomatici & meccanismio per
apparecchi di prepagamento; registratori di
caszza, macchine calcolatrici, corredo per il
trattamento dellinformazione e  degli
elaborat ari elettronici; estintari.

Classe T0
Apparecchi e strumenti chirurgici, medici,
dertati & veterinari, membra, occhi e denti
artificiali, articoli oropedici,  materiali o
autura.

GClasse 7Y
Apparecchi di iluminazione, i
rizcaldamento, di produzione di vapore, di
cottura, di refrigerazione, di essiccamenta, o
vertilazions, o distrbuzione  d'acqua e
impianti sanitari.

Classe 12
Weicoli apparecchi di locomozione terrestri,
aerei o nautici.

GClasse 13
Armi da fuoco;  munizioni e proietili;
esplosivi; fuochi d'artificio.

Classe 14
Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali
materie o placcati non compresi in altre
classi; gioielleria, pietre prezioze; orologeris
& strumenti cronometrici.

Classe 15
Strumenti musicali.

Classe 16
Carta, cartone & prodotti in queste matetie,
non comprese 0 atre classi;  stampati;
articoli per legatoria; fotografie; cartoleria;
adesivi per la cartoleria o per uso domestico;
materisle per artisti pennelli macchine da
sctivere e articali per ufficio (esclusi | makil),
materiale per listruzione o linsesnamento
(tranne gl apparecchi); materie plastiche per

limballaggio (non comprese in attre classi),
caratter tinografic clichés.

Classe 17
Cauccill, guttaperca, gomms, amianto, mizs,
& prodotti intali materie non compresi in altre
classi; prodotti  in materie  plastiche
semilavorate; materie per turare, stoppare e
izolare; tubi flessikili non metallici.

Classe T8
Cuoio e sue imitazioni, articoli in gqueste
materie non compres in atre classi; pelli di
animali; bauli & valigie; ombrelli, ombrelloni &
bastoni da passeggio; fruste e articoli di
zelleria.

Chasse 19
Materiali da costruzione non metallici; tubi
rigich non metallici per la costruzione; ssfalta,
pece & bitume; costruzioni trasportsbill non
metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20
Mokili, specchi, cornici;  prodotti,  non
compresi in atre clazsi, in legno, sughera,
canna, giunco, vimini, corno, o0, avario,
balena, tartaruga, ambra, madreperla,
spuma di mare, succedanel di tuite gqueste
materie o in materie plastiche.

Classe 27
Ltensili e recipienti per il governo della casa
o la cucina (né in metalli preziosi, né in
placcato), pettini e spugne;, spazzole (ad
eccezione dei pennelll), materiali per s
fabbricazione oi spazzole; materiale per
pulizia; paglis di ferro; wetro grezzo o
semilavorato (tranne il vetro da ostruzione);
wetreria, porcellana & maiolica non comprese
in altre clazsi.

Classa 22
Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi
(non compresi in aftre classi), materisle
dimbottitura & riempimenta (tranne il cauccil
o le materie plastiche); fibre tessili grezze.

Chasse 23
Fili per usotesszile.

Classe 24
Tessuti e prodotti tesszili non compresi in attre
classi; coperte da letto e conri avoli.

Classe 25
Articall di abbigliamenta, scarpe, cappelleriz.

Classe 26
Merletti, pizzi & ricami, nastri & lacei bottoni,
ganci & occhiell, spille & aghi; fior artificiali.

Classe 27
Tappeti, zerkini, stucie & materiali per
tappeti, lincleum e altv rivestimerdi per
pavimenti; tappezzerie da pareti (non tessil).

Chasse 28
Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e
lo =sport non compresi in alre classi
decarazioni per alberi di Matale.

Classa 29
Cartne, pesce, pollame e selvaggina, estrathi
di carne; frutts & ortagoi conservati, essicosti
e cotti; gelstine, marmellste, composte;
uova, latte & procotti derivati dal lette; oli e
grazsi commestibili.

Ghasse 30
Caffé, t&, cacao, zucchero, rizo, tapioca,
zago, succedanel  del caffé;  farine e
preparati fatti i ceresli, pane, pasticceria e
confetteria,  gelati;  miele,  sciroppo di
melassa; lievito, polvere per fare lievitare;
sale, senape;, aceto, salze (condimenti);
spezie; ghiacein,

Classa 31
Prodotti agricali, orticoli, farestali e granaglie,
non compres in aftre classi; animalio vivi
frutta e ortaggl freschi; semerti, piante & fiori
naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32
Birre; acque minerali e gassose e aftre
bevande analcoliche; bevande di frutta e
succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per
fare hevande.

Classe 33
Bevande slcoliche (tranne 12 birre)

Classa 34
Tabacoo; articoli per fumstor; fiammiferi.




DOVE?

— S

Nel paese di origine Nei paesi di
potenziale sviluppo

Nei paesi oggetto
di esportazione
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STRATEGIA DI ESTENSIONE

Dipende dai territori di interesse

RN

DEPOSITI ATTRAVERSO
CONVENZIONI INTERNAZIONALI

DEPOSITI NAZIONALI
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v PAESE DI ORIGINE:
Italia

v MARCHIO COMUNITARIO:
Marchio Unitario per 27 Stati

v MARCHIO INTERNAZIONALE:

Fascio di Marchi Nazionali

v NAZIONALE ESTERO
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ITALIA

Procedura:

 deposito

 pubblicazione
e Opposizione eventuale
e concessione

Durata: 10 anni dal deposito
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COMUNITA'
EUROPEA

27 Paesi Membri

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
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COMUNITA'
EUROPEA

Procedura:

 deposito
 pubblicazione

e Opposizione eventuale
e concessione

Durata: 10 anni dal deposito




REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

STATI ADERENTI ACCORDO E PROTOCOLLO DI MADRID

Area Europea

Unione Europea (27 Paesi)

Albania

Anstria

Benelux (Belgio, Olanda,

Lussemburgo)

Bosnia Erzegovina

Bulgaria
Rep Ceca
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Francia
Lettonia
Lituania
Macedonia
Moldavia
Monaco
Montenegro
Finlandia

Germania

Gran Bretagna
Grecia

(aggiornato dicembre 2012)

Liechtestein
Irlanda
Islanda

San Marino
Norvegia
Polonia
Portogallo
F.omania
Rep. Slovacca
Serbia
Slovenia
Spagna
Svizzera
Svezia
Ungheria

Area Medio-Oriente
Bahrain
Iran

Siria
Turchia
Oman
Israele

Areaex URSS

Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Kazakistan
Kirghizistan
Fed. Russa
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan

Area Asiatica
Cina

Giappone
Corea del Nord
Corea del Sud
Bhutan
Filippine
Mongolia
Singapore
Vietnam

Oceania
Australia
Nuowva Zelanda

Area Africana
Algeria
Botswana
Egitto

Ghana

Kenva

Lesotho
Liberia
Madagascar
Marocco
Mozambico
Namibia

Is. San Tomaso e Principe
Sierra Leone
Sudan
Swaziland
Zambia

Area Caraibica

Antigua e Barbuda

Cuba

Bonaire, Saint Eustatius e Saba
Curacao

Saint Martin

America

Stati Uniti

Colombia

Messico (*)

* || Messico entrera a far parte del Protocollo di Madrid a partire dal 19 febbraio 2013
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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Procedura:

 deposito presso OMPI

* registrazione
e notifica agli Stati designati
e esame e/o opposizioni entro 12/18 mesi

Durata: 10 anni dalla reqgistrazione
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SORVEGLIANZA



SORVEGLIANZA

Monitoraggio del deposito di marchi
identici/Zsimili per prodotti e servizi identici/Zaffini

!

Per opporre nei termini di legge

!

Vantaggi: procedure veloci e poco onerose sotto il
profilo economico
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FINE

Dott.ssa Stefania BERTA
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