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Appunti di Diritto dei Marchi

legge marchi: regio decreto 929 del 1942

direttiva CE: direttiva 89/104

ricezione direttiva: d. lgs. 480 del 1992

regolamento marchi comunitari: regolamento 40/94

marchi nel c.c.: art. 2569-74

concorrenza: art. 2598 ss.

CUP: 1883

Arrengement di Madrid: 1891 (protocollo 1989)

TRIPS: 1994





CONCORRENZA C.C.

art. 2598
Compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o con segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente;

2. diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3. si avvale di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.





LEGGE MARCHI

art. 1 

diritti negativi del titolare del marchio

art. 1bis  
limiti ai diritti negativi del titolare del marchio

art. 2

marchi collettivi

art. 5

rinnovo e modifiche

art. 6

OMPI e marchi internazionali

art. 9

salvaguardia del marchio non registrato preusato localmente

art. 11

salvaguardia del diritto d’autore

art. 13

unitarietà dei segni distintivi

art. 15

circolazione dei marchi

art. 16

oggetti di registrazione

art. 17

cause di assenza di novità

art. 18

cosa non può essere oggetto di registrazione

art. 19

secondary meaning

art. 21

ritratto e nomi propri come marchi

art. 22

registrazione di altri soggetti

art. 25

domanda di registrazione

art. 32 e 32bis opposizione alla registrazione

art. 41-42
cause di decadenza

art. 47-b.-t.
cause di nullità del marchio

art. 48

convalida

art. 58

onere della prova

art. 59

a chi compete la richiesta di decadenza o nullità

art. 61

sequestro e descrizione

art. 63

inibitoria

art. 65

pubblicazione



Tipi di marchio

	Marchio di fabbrica (del produttore)
	vs
	Marchio di commercio (del distributore)

	Marchio generale (FIAT)
	vs
	Marchio speciale (Punto)

	Marchio figurativo (disegni)
	vs
	Marchio letterale (nomi)

	Marchio debole (che in misura maggiore o minore richiama la denominazione generica del prodotto)
	vs
	Marchio forte (che presenta scarsa aderenza concettuale col prodotto)




Prima del ’92: si tendeva a garantire la provenienza (ovvero la capacità distintiva circa l’origine).

Dopo il ’92: si garantisce anche la funzione pubblicitaria e la garanzia qualitativa (in minor misura, in quanto derivata).



Fatti costitutivi del diritto di marchio: registrazione e uso del segno.

Nel nostro ordinamento vige un modello misto. La registrazione è il fatto costitutivo, mentre l’usa ha titolo conservativo (per impedire la decadenza).

La protezione del segno usato e non registrato, ma dotato di notorietà generale o locale, è protetto ai sensi della disciplina della concorrenza sleale (ex artt. 2598 e ss.).



Impedimenti assoluti (inidoneità a costituire un valido marchio):

- assenza di capacità distintiva (mancanza di capacità distintiva o non estraneità alla forma);

- assenza di liceità.

Gli impedimenti assoluti si rilevano già in fase di registrazione e possono essere fatti valere in sede giudiziaria da chiunque vi abbia interesse.

Mancanza di capacità distintiva:

- denominazioni generiche od indicazioni descrittive;

(sono però leciti i marchi c.d. “espressivi”)

- nomi geografici;

(sono però leciti i marchi collettivi ex art. 2)

- segni di uso comune;

(sono però leciti in caso di secondary meaning, ma restano marchi deboli)

- marchi di forma (art. 18).

Mancanza di liceità (art. 18):

- contrarità alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

- stemmi, emblemi, bandiere (senza autorizzazione);

- segni decettivi.

Impedimenti relativi:

- assenza di novità;

- incompatibilità coi diritti dei terzi.

Gli impedimenti relativi si verificano ogniqualvolta vi sia un conflitto tra un marchio registrato e marchi (1), altri segni distintivi (2) od altri diritti anteriori di terzi (3).

1. tre tipi di conflitto di un segno con marchi registrati anteriori (ex art. 1):


a. marchi = e prodotti =.

b. marchi = o ≈ e prodotti = o ≈; c’è impedimento alla registrazione solo quando si verifichi rischio di confusione.

c. marchi = o ≈ e prodotti ≠; ricorre solo quando il marchio anteriore gode di rinomanza e “l’uso senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

2. conflitto con segni distintivi anteriori:

a. marchio di fatto anteriore; occorre che il marchio anteriore non registrato sia “già noto” sul mercato.

b. ditta o insegna.

3. altri diritti dei terzi (ex art. 21):


a. diritto al ritratto.


b. diritto al nome.


c. nomi, segni ed emblemi notori civili (anche derivanti da utilizzazioni primarie).

d. segni il cui uso violerebbe i diritti di esclusiva altrui (diritto d’autore e proprietà industriale) (ex art. 11).

La registrazione del non avente diritto ricade nell’ipotesi di nullità relativa.

La registrazione in mala fede (ex art. 22) nell’ordinamento italiano è considerata causa di nullità relativa, mentre nell’ordinamento comunitario è considerato causa di nullità assoluta.

I diritti anteriori di terzi, siano essi azionabili in fase di registrazione o per via giudiziaria, possono essere fatti valere sia per opporsi alla registrazione, sia per farne dichiarare l’invalidità non da chiunque vi abbia interesse, ma solo dagli stessi titolari dei diritti.



Estinzione del diritto di marchio: nullità o decadenza.

Per le cause di nullità, v. oltre.

Cause di decadenza:

1. non uso; il non uso deve protrarsi per un periodo ininterrotto di 5 anni (art. 42, c. 4; l’uso del marchio protetto preserva dal non uso i c.d. marchi difensivi).

2. volgarizzazione.

3. decettività sopravvenuta (art. 41).

4. illiceità sopravvenuta.



Cause di nullità del marchio ex art. 47-47bis-47ter:

1. assenza di capacità distintiva (art. 16).

2. assenza di novità (art. 17); nello specifico: 

a. segno di uso comune; 

b. rischio di confusione per il pubblico con marchi o segni precedenti, anche in caso di marchi notoriamente conosciuti o non registrati ma già noti; 

c. similarità, anche in caso di prodotti non affini, con marchi che godano di rinomanza.

3. assenza di liceità (art. 18); nello specifico:

a. contrarietà alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

b. assenza di capacità distintiva (cfr. art. 16);

c. marchi di forma;

d. stemmi e altri segni considerati nelle convenzioni internazionali;

e. segni decettivi;

f. segni in violazione del diritto d’autore (cfr. art. 11) o di altri diritti dei terzi (cfr. art. 21).

4. registrazione del non avente diritto (art. 25, c. 3, l. b).

La nullità agisce ex tunc, mentre la decadenza ex nunc (non dal momento della sentenza, ma da quello del verificarsi delle condizioni della decadenza stessa rilevate in giudizio).



Legittimazione: le azioni rivolte ad accertare la decadenza o la nullità assoluta di un marchio registrato possono essere proposte in giudizio da chiunque ne abbia interesse (art. 59), anche dal pubblico ministero.

La legittimazione all’esercizio dell’azione di contraffazione spetta soltanto al titolare del marchio e non invece agli altri soggetti, come i consumatori od i concorrenti del contraffattore. Questi soggetti possono tuttavia azionare contro l’uso confusorio o decettivo di un marchio i rimedi dell’azione di concorrenza sleale ex. artt. 2598 e ss. c.c. e di decadenza della registrazione (art. 59).



Casi in cui la legge ammette la coesitenza fra segni confondibili:

1. marchio di fatto anteriori oggetto di “preuso locale”, che sopravvive e coesiste con il marchio successivo registrato (art. 9).

2. convalida; quando un marchio posteriore registrato si convalida se il titolare di un segno anteriore configgente ne tolleri l’uso per cinque anni dal momento in cui ne venga a conoscenza, salvo che il marchio posteriore si stato depositato in mala fede. A seguito della convalida, l’azione di nullità non può essere esercitata né dal titolare del segno anteriore, né da terzi. (art. 48 l.m.).

3. uso consentiti del marchio altrui ai sensi dell’art. 1bis l.m., ovvero uso del proprio nome anagrafico, del proprio indirizzo, di indicazioni descrittive e del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio.



Contraffazione (art. 1, c. 1):

a. quando viene usato un segno successivo identico al marchio anteriore per prodotti identici a quelli per cui quest’ultimo è stato registrato (marchio =, prodotto =).

b. quando viene usato un segno successivo identico o simile al marchio anteriore per prodotti identici o simili a quelli per cui quest’ultimo è stato registrato (marchio = o ≈, prodotto = o ≈). Questo tipo di contraffazione ricorre nell’ipotesi che insorga un rischio di confusione per il pubblico.

Per dirimere questo tipo di conflitto, occorre operare su tre piani distinti in contemporanea:

i. confronto tra segni, che deve avere per oggetto non i singoli elementi di cui si compone il segno, ma l’impressione di insieme che essi producono;

ii. confronto tra settori merceologici;

iii. rischio di confusione per il pubblico e rischio di associazione tra i segni.

c. quando viene usato un segno successivo identico al marchio anteriore per prodotti non affini (marchio =, prodotto ≠). Questo tipo di contraffazione ricorre nell’ipotesi in cui il marchio successivo tragga indebito vantaggio dalla somiglianza od identità con un marchio che gode di rinomanza.



Usi vietati ai terzi (art. 1, c. 2):

· apporre il segno sui loro prodotti o confezioni;

· offrire i prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tal fine;

· importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;

· utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Usi consentiti ai terzi (art. 1bis, c. 1):

· uso del loro nome ed indirizzo;

· indicazioni descrittive (geografiche, qualitative, temporali, etc.);

· indicazioni circa la destinazione d’uso del proprio prodotto.

Il tutto purché si rispetti la correttezza professionale, ovvero ci si attenga ad un uso in funzione descrittiva e non distintiva.



Esaurimento:

· interno (art. 1bis, c. 2);

· comunitario (sia UE, sia SEE (Spazio Economico Europeo)).

Non esiste invece l’esaurimento internazionale.

L’effetto dell’esaurimento si produce per prodotti messi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Quando dunque lo stesso marchio appartenga a due imprese indipendenti in due Stati membri diversi, una può valersi del proprio diritto per impedire le importazioni di merci recanti il marchio provenienti dall’altra.

 

Tutela cautelare; le misure:

· descrizione (art. 61);

· sequestro (art. 61);

· inibitoria (art. 63);

· misure alla frontiera.

Descrizione e sequestro sono a scopo probatorio e sono adottate quando ci sia un periculum in mora od un fumus boni iuris.

Le sanzioni:

· ordine di distruzione (art. 66), fatti i salvi i diritti degli utilizzatori finali in buona fede;

· risarcimento del danno (art. 66);

· pubblicazione della sentenza (art. 65).



E’ possibile che un marchio comunitario, dichiarato nullo o decaduto, sia convertito in un marchio nazionale.



