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Contraffazione di marchi
Contraffazione di design
Italian Sounding
Importazione parallela
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- un giro d’affari di 6,9 miliardi di euro;
- mancato gettito fiscale 1,7 miliardi di 
euro; 
- sottrazione di 110 mila unità di 
lavoro a tempo pieno

generano



7,1 miliardi di euro nel 2008-09
6,9 miliardi di euro nel 2009-2010

Crisi anche per il mercato della contraffazione
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che ha avuto una contrazione da:
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abbigliamento e accessori 2,5 miliardi di euro
cd, dvd e software 1,8 miliardi di euro
prodotti alimentari 1,1 miliardi di euro
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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 potrà più vendere pezzi del catalogo 
dell’azienda svizzera, tra cui alcune tra le più 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

http://www.vitra.com/
http://www.high-techmilano.com/hightech/
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Utilizzo improprio di parole, colori, località, immagini, 
denominazioni e ricette che richiamano al nostro 
Paese per prodotti che non hanno nulla a che fare con 
la realtà produttiva nazionale.

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

che suonano italiano ma non hanno 
sapore italiano

Nel settore alimentareNel settore alimentare
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Successiva: Successiva: 

misure per reagire alle 
fattispecie rintracciate: 
sequestri; cause civili, 
procedimenti penali, 

opposizioni 
amministrative

Preventiva: Preventiva: 

tutele del marchio e del design 
attività di sorveglianza
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D.L.vo nD.L.vo n.30.30 del 10.02.2005del 10.02.2005

Art. 1 Diritti di proprietà Industriale

1. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende 
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di 
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei 
prodotti e segni conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà 
vegetali.



Art. 7 Oggetto della registrazione

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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BARILLA



Novità (art.12)

Capacità distintiva (art.13)

Liceità (art.14)
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Diversi da marchi anteriori identici o simili 
depositati/registrati per prodotti/servizi identici o affini
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RICERCHE DI SIMILITUDINERICERCHE DI SIMILITUDINE



Non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di 
capacità distintiva ed in particolare quelli costituiti 

esclusivamente dalle:

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

• indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono
Esempio: “RADIATION PROTECTION DEVICES” per strumenti 

per la protezione dalle radiazioni
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CAPACITACAPACITA’’ DISTINTIVADISTINTIVA 
(art. 13)(art. 13)



Art. 20 Diritti conferiti dalla registrazione

I diritti del titolare di un marchio d’impresa registrato consistono 
nel fare uso esclusivo del marchio. 
In particolare, salvo proprio consenso, può vietare ai terzi:

1.uso di marchio identico per prodotti identici;
2.uso di marchio simile per prodotti affini se può determinarsi 
confusione;
3.uso di marchio identico o simile per prodotti diversi se 
marchio gode di rinomanza e se può recare indebito vantaggio o 
creare pregiudizio.
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1. quali prodotti o servizi designare

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



Nei paesi di 
potenziale sviluppo
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Nel paese di origine

Nei paesi oggetto 
di esportazione
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Dipende dai territori di interesse

DEPOSITI NAZIONALI DEPOSITI ATTRAVERSO  
CONVENZIONI INTERNAZIONALI



PAESE DI ORIGINE:
Italia

MARCHIO COMUNITARIO:
Marchio Unitario per 27 Stati

MARCHIO INTERNAZIONALE:
Fascio di Marchi Nazionali

NAZIONALE ESTERONAZIONALE ESTERO
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Procedura:

• deposito 
• pubblicazione
• opposizione eventuale
• concessione
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Durata: 10 anni dal depositoDurata: 10 anni dal deposito
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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. 



Procedura:

• deposito 
• pubblicazione
• opposizione eventuale
• concessione

Durata: 10 anni dal depositoDurata: 10 anni dal deposito
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STATI ADERENTI ACCORDO E PROTOCOLLO DI MADRID
(aggiornato dicembre 2012)

* Il Messico entrerà a far parte del Protocollo di Madrid a partire dal 19 febbraio 2013
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Procedura:

• deposito presso OMPI
• registrazione 
• notifica agli Stati designati
• esame e/o opposizioni entro 12/18 mesi

Durata: 10 anni dalla registrazioneDurata: 10 anni dalla registrazione





Monitoraggio del deposito di marchi Monitoraggio del deposito di marchi 
identici/simili per prodotti e servizi identici/affiniidentici/simili per prodotti e servizi identici/affini

Per opporre nei termini di leggePer opporre nei termini di legge

Vantaggi: procedure veloci e poco onerose sotto il Vantaggi: procedure veloci e poco onerose sotto il 
profilo economicoprofilo economico
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FINEFINE

Dott.ssa Stefania BERTA
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