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Come progettare un marchio “a prova di

opposizione”

Gli strumenti online per la ricerca e la classificazione dei marchi

Giorgio Meneghin
Fondazione — Centro Produttivita Veneto
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Argomenti

« Statistiche relative al marchio del’Unione Europea — EUTM

| marchi: cosa sono e perché depositarli: requisiti fondamentali;
marchio “forte” e marchio “debole”

« La ricerca di preesistenza marchi come strumento di prevenzione di
eventuali opposizioni
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

TOP 10 EUTM-HLING COUNTRIES (2015)
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&9% of all filings ariginate from within the EU. The top ten filing countries account for 72% of all ELITM filings.
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Report annuale EUIPQO: alcuni dati “interessanti”
KEY FIGURES

Direct filings 1108515 +8%  Direct filings 86,127 . 2%

International Registrations 21,886 +27% International Registrations 11,373 +100%

TOTAL 1130401 +11%  TOTAL 97500 0%

Pari al 13,2% dei depositi 3

Oppositions . 17218 | +10%  Invalidities . 268 -32%

%  Appeals 90 | aom

Cancellations 2,048

; 2521
Appea P Pari al 11,9% del numero totale di opposizioni
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The graph shows the ratioc between the number of oppositions and the number of EUTMs that include that
particular class in the original application. Applications that include classes 22, 27 and 29 are opposad in about
18% of cases. while only 12% of applications that include classes 34, 40 and 42 are opposad.
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il DIRECT FILINGS IR ALINGS

The graph above reprezents the opposition rates against published EUTM applications. The opposition rate for
International Registrations is about half of that for direct applications.
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Report annuale EUIPQO: alcuni dati “interessanti”

OPPOSITIONS BY LANGUAGE (2015)

814%

The vast majority of opposiions are
filed in English (81.4%) followed by
German (9.3%) and Spanish [4.1%). These
percentages have been stable during the
past 15 years.
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Report annuale EUIPQO: alcuni dati “interessanti”
CANCELLATION HLINGS BY LANGUAGE (2015)
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CANCELLATION PROPENSITY BY EUTM CLASS (2015)
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The number of cancellations are compared to the number of EUTMs in force for each individual class.
Represented are the 5 classes that receive relatively most cancellations (in blue) and the 5 classes that with the
fewest cancellations filed against them (in yellow).
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Il marchio : linee guida principali

Assicura I'esclusivita, per un dato periodo, sull’utilizzo a scopi commerciali e
promozionali di un nome /logo / simbolo attribuito a determinati prodotti e/o
servizi

Ha valenza territoriale (vale dove e depositato) ed ha la durata (per la
stragrande maggioranza dei Paesi) di 10 anni, rinnovabili a tempo indefinito

Puo essere depositato a livello Nazionale, Comunitario, e Internazionale

La domanda deve essere presentata presso |'Ufficio di competenza (UIBM —
ltaliano, EUIPO - Unione Europea (ex marchio comunitario), WIPO -
Internazionale)

Iter di registrazione: dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, previa
esame formale della domanda, si apre il cosiddetto “periodo di aperta
opposizione”, che dura tre mesi a partire dalla data di pubblicazione,
dopodiche il marchio passa in registrazione (tempi: 5 -8 mesi per marchio IT
o EM; 2/3 anni per marchio Internazionale)
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Marchi denominativi

ADIDAS

Adidas
MUE 002288355

VOLVO

Volvo
MUE 002361087

PHILIPS

Fhilips
MUE 000205971

Herbalife

Herbalife
MUE 005332234

Esempi di marchi

LEVI'S

Levi's
MUE 000033159

JUST DO IT

Just do it
MLUE 000514084
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Marchi figurativi
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Reebok Mac OS Honda

Marchi figurativi con lettere

adidas FUﬁTSU

Gore-tex

Adidas Fujitsu Gore-tex
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Marchi tridimensionali

Toblerone Duracell Perrier

MUE 000031203 MUE 000146704 MUE 001231737

Marchi di colore intrinseco

Leifheit Kraft Foods Inter Product B.V.

MUE 006493309 MUE 000031336 MUE 006866131
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Marchi sonori
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Metro-Goldwyn-Mayer Mast-Jagermeister SE Edgar Rice Burroughs, Inc.
MUE 005170113 MUE 004928371 MUE 005090055

Ed inoltre:

MARCHI| OLOGRAFICI
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Il marchio della UE: diagramma di flusso ~ Qdidas FUJITSU ===

Adidas Fujitsu Gore-tex
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Marchio: Requisiti Fondamentali

Il marchio deve essere distintivo

| consumatori devono essere in grado di
riconoscere il tuo segno per Cid che &, ad esempio
un'indicazione d'origine. Il tuo marchio dovrebbe
distinguerti dalle altre aziende presenti sul mercato
in modo che tu possa proteggere e dare forma
all'identita e al valore della tuz marca.

MNon distintive

Un consumatore non vedrebbe
questa botriglia, cosi come &
presentata qui, quale segno
distintivo in grado di distinguere
un'azienda da un'altra. Questo
segno deve rimanere a
disposizione di tutte le aziende.

Troppeo descrittive

In questo caso I consumatori non
wedranno nella bottiglia un segno
distintivo e lz parola "wino®
descrivera semplicemente i
contenute della bottiglia; essi la
vedranno come una descrizione
del prodotto.

Il marchio non deve descrivere cid che vendi

Il marchio non deve monopolizzare un segno che

descrive meramente | prodotti e/o i servizi che offri.

Segni di questo genere devono restare a
disposizione di tutti: tua e della concorrenza.

Non é ancora chiaro? | seguenti esempi dovrebbero fugare ogni eventuale dubbio

Marchio registrabile

In questo esempic, invece,
sebbene la bottiglia da sola possa
non essere distintiva, l'aggiunta
sull’etichetta di un nome distintivo
farebbe si che i consumatori la
vedano come un marchio che
indica una marca specifica.
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Marchio: impedimenti assoluti alla registrazione

(articolo 7 del RMUE — Regolamento Marchio Unione Europea:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0207-20160323&from=IT

Articolo 7: Impedimenti assoluti alla registrazione

Sono esclusi dalla reqistrazione:

a) | segni non conformi all’Articolo 4 (Possono costituire marchi UE tutti i segni che
possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, 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.);

(b) | marchi privi di carattere distintivo;
Esempi: “CAFFE’ CORTO”, “BLUE SKY”, “RED WINE”

(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono
servire per designare la specie, la qualita, la quantita, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero I'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;;

Examples: “VINO DI TOSCANA”, “MEAL OF 00 QUALITY”
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Articolo 7: Impedimenti assoluti

(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;
Esempi: “INTERNATIONAL SPACE AGENCY”, “SPREAD”, “UNFAIR COMPETITION"

(e) i segni costituiti esclusivamente:
(i) Dallaforma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
Es: “GIOIELLI” (nella categoria commerciale dei gioielli)
(i) Dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato
tecnico;
Es: “FORMAGGIO A CUBETTI PER PIZZA”
(i) Dalla forma o altra caratteristica che da un valore sostanziale al prodotto;

(F) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

. Caso controverso: marchio figurativo comunitario “A” n.002277085, a nome
di A-STYLE SA (Lussemburgo). Dopo una prima istanza di rigetto (per
. mancanza del requisito fondamentale di moralita) da parte dellOAMI, il

marchio, grazie ad una procedura di ricorso intentata dal Titolare, & stato
definitivamente registrato...........
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Articolo 7: Impedimenti assoluti

(g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualita o
la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
Esempi: “REAL ITALIAN'S SPAGHETTI”, “SNAILS: FRENCH CUISINE”

(h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorita competenti, devono essere
esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la
tutela della proprieta industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;

(i) i marchi che comprendono distintivii, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti

dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico
particolare, a meno che le autorita competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

Esempi:
R
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Articolo 7: Impedimenti assoluti

(j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’'Unione o
al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni
geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui I'Unione o lo Stato membro
interessato € parte;

Esempi: “SINPLEX - RED WINE OF BORGOIGNE”, “STARKS TOCAI"

(k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione
relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini 0 ad accordi internazionali in
materia di cui I'Unione ¢é parte;

(I) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione
relativa alla protezione delle specialita tradizionali garantite o ad accordi internazionali in
materia di cui I'Unione ¢é parte;

(m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varieta vegetale
precedente registrata conformemente alla legislazione dell’'Unione o al diritto nazionale o
ad accordi internazionali di cui I'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in
materia di tutela dei diritti relativi alle varieta vegetali e che, in relazione a questi ultimi,
sono della stessa specie o di specie apparentate.
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Articolo 8: Impedimenti relativi alla registrazione

In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, |l
marchio richiesto € escluso dalla registrazione se::

(a) & identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il
marchio € stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per |
quali il marchio anteriore € tutelato;

(b) a causa dell’identita o della somiglianza di detto marchio col
marchio anteriore e dell'identita o somiglianza dei prodotti o servizi
per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di

confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio
anteriore ¢é tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione con il marchio anteriore
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Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO FORTE: e un marchio (verbale o figurativo) la cui sfera di protezione
viene estesa ai marchi identici e anche ai marchi simili. Contiene in genere i
seguenti elementi:
« Combinazione originale (nuova) di due o piu parole (verbale o figurativo); es:

* NATURAL ISSUE (MUE verbale n.000063933);

* NATURAL BORN GOLFERS (MUE verbale n.003677853)

La parola di uso comune NATURAL accoppiata ad una o piu diverse parole di
uso comune (ISSUE nel primo caso e BORN GOLFERS nel secondo) determina

nel suo insieme un marchio “forte”. non & possibile, in questi casi, depositare
marchi identici o simili (es: M BORNTGOH=NATURES)
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Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO FORTE:

« Marchio composto da una parola completamente priva di significato o che
rappresenti una “storpiatura” o modifica di una parola di uso comune, ad es:

* NATRALOX (MUE verbale n.005860366);

* NEUTRALIX (MUE verbale n.013421326)

Anche in questo caso non €& possibile depositare marchi identici o simili

(esempio: NATRAE=OXIDE, NATRALIX)
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Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO DEBOLE: € un marchio figurativo la cui sfera di protezione & limitata
alla sola particolare rappresentazione grafica con la quale viene depositato, e
non alla parola (o combinazione di parole, solitamente di uso comune) di cui &

composto; ad esempio:

1—

i
. W' @ (MUE figurativo n.004713368)

In questo caso € possibile depositare altri marchi NATURA, a condizione che le
forma grafica si differenzi da quella dei marchi sopra citati

(MUE figurativo n.002704948);
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L a classificazione Internazionale dei marchi

- le classi di Nizza

Quando si

deposita un marchio si

devono specificare le categorie

commerciologiche (prodotti e servizi) protette (ad es: alimentari, abbigliamento,

ristorazione, ecc.)

Vi sono in tutto 45 classi; le prime 34 sono classi di prodotti, dalla 35 alla 45

classi di servizi

PRODOTTI

Classe 1 Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla
fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla
silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche
allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per
estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei
metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti;
materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria
Classe 2 Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla
ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie;
mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in
polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti

Classe 3 Preparati per la shianca e altre sostanze per il bucato;
preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi;
profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici
Classe 4 Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per
assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili
{(comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele
e stoppini per illuminazione

Classe 5 Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per
scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per
umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali
per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti;
prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi
Classe 6 Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione
metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici
per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e
chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti
metallici non compresi in altre classi; minerali

Classe 7 Macchine & macchine-utensili; motori (eccetto quelli
per veicoli terrestri}; giunti & organi di trasmissione (eccetto

quelli per weicoli terrestri); strumenti agriceli tranne quelli
azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori
automatici

Classe 8 Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria,
forchette e cucchiai; armi bianche; rasai
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L a classificazione Internazionale dei marchi

: le classi di Nizza dei PRODOTTI

Classe 8 Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria,
forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi

Classe 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici,
fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione,
distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo  dell'elettricita; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini;
supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact
disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi
per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine
calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione
computer; software; estintori

Classe 10 Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e
veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici;
materiale di sutura

Classe 11 Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di wvapore, di cottura, di refrigerazione, di
essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti
sanitari

Classe 12 Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o
nautici

Classe 13 Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi
d’artificio

Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o
placcati non compresi in altre classi; oreficeria, givcielleria, pietre
preziose; orologeria e strumenti cronometrici

Classe 15 Strumenti musicali

Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non
compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria;
fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o
per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da
scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per
'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie
plastiche per [l'imballaggio (non comprese in altre classi);
caratteri tipografici; cliche

Classe 17 Caucciu, guttaperca, gomma, amianto, mica e
prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in
materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e
isolare; tubi flessibili non metallici

Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non
compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli
e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria
Classe 19 Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non
metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni
trasportabili non metalliche; monumenti non metallici

Classe 20 Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in
altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno,
0sso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di
mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche
Classe 21 Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina;
pettini & spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la
fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro;
vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione);
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi
Classe 22 Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non
compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il
caucciu o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze
Classe 23 Fili per uso tessile

Classe 24 Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi;
coperte da letto e copritavoli

Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

Classe 26 Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci
e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali

Classe 27 Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti
per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili
Classe 28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport
non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale
Classe 29 Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di
carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati & cotti;
gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati
dal latte; olii e grassi commestibili

Classe 30 Caffé, té, cacao e succedanei del caffé; riso; tapioca
e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e
confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio

Classe 31 Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non
compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi;
sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto
Classe 32 Birre; acque minerali e gassose e altre bevande
analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi
e altri preparati per fare bevande

Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre)

Classe 34 Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi
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L a classificazione Internazionale dei marchi
- le classi di Nizza dei SERVIZI

Classe 35 Pubblicita; gestione di affari commerciali;
amministrazione commerciale; lavori di ufficio

Classe 36 Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari
immaobiliari

Classe 37 Costruzione; riparazione; servizi d'installazione
Classe 38 Telecomunicazioni

Classe 39 Trasporto; imballaggio e deposite di merci;
organizzazione di viaggi

Classe 40 Trattamento di materiali

Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attivita
sportive e culturali

Classe 42 Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e
progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche
industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software
Classe 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi
temporanei

Classe 44 Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di
bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura,
orticoltura e silvicoltura

Classe 45 Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la
protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da
terzi destinati a soddisfare necessita individuali
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La ricerca di preesistenza marchi:

Perché e come effettuarla;

Un’introduzione all’utilizzo, come strategia pre-deposito, delle banche dati
pubbliche dei marchi

Obiettivi:
« Comprendere I'importanza della ricerca di preesistenza marchi

« Utilizzare le informazioni ricavate per decidere la propria strategia di
deposito

27/45




Perche effettuare una ricerca di preesistenza marchi?

Perché per poter essere depositato “un marchio deve essere nuovo ed
originale: in particolare non si possono depositare nomi, loghi o simboli, che
siano identici o simili a marchi gia depositati, siano essi registrati 0 ancora in
fase di domanda”

In particolare “due marchi si ritengono simili se, allocchio di un utilizzatore non
informato (il consumatore medio) non sono distinguibili I'uno dall’altro in modo
chiaro ed evidente”

Prima di depositare un marchio € quindi utile accertarsi che non ci siano marchi
identici o simili a cio che si intende depositare; a seguito di una contestazione
(procedura di opposizione) il titolare del marchio pud vedersi infatti costretto a
ritirare il marchio e a pagare le spese legali e gli eventuali danni causati al
titolare del marchio opponente

E’ infine possibile, a seconda degli esiti della ricerca, stabilire se il marchio che
si intende depositare apparterra alla categoria dei marchi “forti” o a quella dei
marchi “deboli”
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Come valutare il grado di similitudine tra due (o piu) marchi?

Ci si basa sulla base di criteri oggettivi: i marchi, messi uno vicino all’altro, “non devono ingenerare confusione in
un consumatore medio”); in particolare si deve far riferimento ai seguenti CRITERI DI SOMIGLIANZA.:

Somiglianza visiva
| due marchi non devono essere «troppo simili» a livello grafico.
IMP: se un marchio € verbale a livello visivo va considerato come se fosse scritto in caratteri standard

Somiglianza fonetica

| due marchi non devono essere «troppo simili» a livello verbale; si deve cioe verificare se si pronunciano allo
stesso modo, o quante sillabe hanno in comune

Somiglianza concettuale

| due marchi non devono essere «troppo simili» a livello concettuale; si deve cioé verificare esprimono 0 meno

concetti simili (in tal senso depositare marchi che rappresentano la traduzione in una determinata lingua di un
marchio gia depositato pud essere rischioso)

IMP” AL GRADO DI SOMIGLIANZA COMPLESSIVO CONCORRONO TUTTI E TRE | CRITERI SU CITATI
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Come valutare il grado di similitudine tra due (o piu) marchi?

Come utile termine di paragone si possono consultare le sentenze di opposizione a livello di Marchi dell’'Unione

https://euipo.europa.eu/tunnel-

Europea

web/secure/webdav/quest/document library/contentPdfs/trade marks/Guidelines/10 part ¢ opposition section 2 identity and likelihood of

confusion chapter 3 comparison of signs en.pdf

Comparazione tra marchi denominativi

Nei casi che seguono i marchi sono stati considerati visivamente simili:

Segno anteriore Segno contestato Caso n.
CIRCULON CIRCON T-5424/10
MEDINETTE MESILETTE T-342/10
FORTIS FORIS R 0049/2002-4
ARTEX ALREX T-154/03
BALLYMANOR BallyM R 0391/2010-1
MARILA MARILAN R 0799/2010-1
EPILEX E-PLEX T-161/10
CHALOU CHABOU T-323/10
| seguenti marchi denominativi sono visivamente dissimili:
Segno anteriore Segnho contestato Caso n.

ARCOL

CAPOL

C-193/09 P e T-402/07

HALLOUMI

HELLIM

T-534/10
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Comparazione tra marchi denominativi e marchi figurativi

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente simili perché non vi era una notevole variazione nella
stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e I'elemento verbale era facilmente riconoscibile e

leggibile:

Sﬂgl‘lﬂ anteriore SQGI'ID contestato Cason.

VITAFIT T-552/10

Hella 5 I l T-522/10
vitafresh vitasteam R 0399/2009-1

’-_-‘*_____,-‘f
Y

COTO DE IMAZ COTO0: HAYAS R 0409/2009-1

Tuttavia, nei casi in cui la parola del marchio figurativo & altamente stilizzata, i marchi devono essere
considerati visivamente dissimili, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore

Segno contestato

Caso n.

NEFF

el

R 1242/2009-2

NODUS

R 1108/2006-4
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Comparazione tra marchi non denominativi

| segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente simili.

| segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente dissimili:

Segno anteriore Segno contestato Cason.
M T-379/08
0 @ B 1157 769
@ T-523/08

Segno anteriore

Segno contestato

Cason.

B 1572059

) o
P4

AN

R 1904/2010-4

(ricorso pendente T-502/11)

32/45




(dati 2011)

. Ferrari 3200 Min %

2. Gucci 4500 Min &

3. Prada 4220 Min £

4. Giorgio &rmani 3940 Min 3
5. Martini 2700 Min 5

6. Dolce & Gabbana 2220 Min &
7

8

9

0

. Bulgari 2130 Mln %
. Chicco 1950 Min %
Benetton 1480 Min 5
. Barilla 1440 MIn &
11. Diesel 1120 Min &
12. Generali 1100 Min 3
13. Pirelli 1000 Min %
14. Bugatti 830 MIn 5
15. Alfa Romeo 800 Min %
16. Maserau 770 Min 3
17. MNutella 766 Min £
18 FIAT 750 Min 5
19. Versace 722 Min %
20. Santal 632 Min %
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....e del brand mondiali

200 {S6)

Brand Value % Brand Value
Changs 2010

Ll

Birand

2010 (3M)

Brand Value % Brand Value
Charge 2010

wa, 2008 v, 2009
1 13,405 N el 8,228 28%
TOP 100 Most Valuable Global Brands 2010 52 13.912 7% 77 SIEMENS 8.293 1
# Brand Value % Brand Value 53 137 1% = il 9,283 256
2010 ($M) Change 2010 54 = Y T gy g
vs. 2008
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A 57 12,960 18% &2 “‘:‘ji”" """ aa17 %
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. 50 12,507 5 B NISSAN BEOT 6%
3 (& 83,153 32% @@ | | ——a=
A a0 12,434 14% 5 G £.490 175
4 76.344 0% 61 12,426 17% 85 i 8457 %
Microsoft ' m
B2 12,148 1% BT BARCLAYS 583 A
5 Cm.iﬁ g 6?,983 1% a3 12,131 1% & [(Chank BATT A
B 12,082 9 0 Goed 8327 1%
6 66,005 -1% 85 12,001 a1% 0 @ENas 5235 2%
66 11508 -23% o (&) 8214 9%
7 57,047 15% a7 11,650 57% 2 @ B160 8%
68 11,351 a0t % IPMargan &15a %
8 52,616 -14% &g 10,850 [¥7Y 9 BONY &7 a0
0 10,593 3% o 003 18%
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73 0675 e % [ pradeses 7450 13%
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| data base marchi: “come utilizzare le maschere di
ricerca e quali dati utili estrarre”

Principali:

=  TMVIEW (marchi nazionali di tutti gli Stati dell’'Unione Europea + banche dati marchi
Comunitari e Internazionali, + banche dati dei seguenti Paesi: USA, Russia, Corea del
Sud, Tunisia, Messico, Norvegia, Islanda, Turchia):
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html#

= UIBM (marchi italiani): http://www.uibm.gov.it/

=  EUIPO(marchi dell’'Unione Europea): hiips://euipo.europa.eu/eSearch/

= WIPO (marchi internazionali): http://www.wipo.int/romarin

=  USPTO (marchi federali USA):
http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=search&state=4806:o0pazwl.1.1
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La ricerca di preesistenza: esempio
Marchio da ricercare: WOLF EMPIRE + logo WOLF EMPIRE

da applicare su borse in pelle e in materiale sintetico (finta pelle).

Si vuole depositare il marchio a livello di Unione Europea (marchio UE)

Strategia di ricerca:

1) identificazione della (o delle) classi di Nizza pertinenti;

2) scelta dei termini (parole chiave) da utilizzare per la ricerca (per identita e per
similitudine

3) identificazione del (o dei) codici figurativi internazionali (per ricerca di loghi)
4) ricerca sul data base TMView
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1) Ricercadelle classi di nizza: hitp://tmclass.tmdn.org/ec2/

(in alternativa sono messi a disposizione, dallUIBM, i seguenti documenti PDF:
a) http://www.uibm.gov.it/attachments/3 _ordine%20alfabetico.pdf (prodotti e servizi in ordine alfabetico)
b) http://www.uibm.gov.it/attachments/4 ordine%20classi.pdf (prodotti e servizi in ordine di classe))

Search term
Language Search term Nice Class Harmonised offices Other offices
Italian (it) bors® pell 1-45 B [ OHIM [ UIEM 1t
Browse terms
Advanced criteria *
Disclaimer
% Browse terms (Taxonomy) Result @ Fin results Tz Hide tree structure $FResults settings ~ & Link to this page
Termini 12 Displaying 1 - 12 of 12 results Page 1 of 1
4 Tutti i prodotti 12
4 Classe 18 12 Closs et path OHIM
" Valigie, borse, portafogli e altri tipi di borse 18 Borse in pelle R ol O
" Tutti i servizi o 18  Borsette in pelle s O
18  Borsellini in pelle % 7 [}
18  Borse in finta pelle ] O
18  Borsette in finta pelle % L O
18  Borse da viaggio [pelletterial % s ]
18  Borse da viaggio in pelle £ + O
18  Borse e portafogli in pelle 7 O
18  Borsette da viaggio [in pelle] L'4 |
18  Borse per la spesa in pelle ' O
18  Borse da viaggio in finta pelle o O
18  Borse da viaggio in pelle per abiti % L d O

La classe risultante dalla ricerca e la numero 18. A questa e utile aggiungere la
classe 35 (Affari commerciali: in particolare, vendita all'ingrosso, al dettaglio e
online, di borse, in pelle e non)
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2) ldentificazione delle parole chiave da utilizzare nella ricerca

Termini ricercati:

Vengono ricercati, nell’ordine, i seguenti termini:

“WOLF EMPIRE”, “WOLFEMPIRE?” (ricerca per identita);

“*WOL* *EMP*” (tutti i marchi contenenti | termini WOL e EMP; es: WOLAX

TEMPLATE), “*WOL* *IRE*, “*OLF* *EMP*’, “*OLF* *IRE*’, “*WOLF*”,
“EMPIRE™, “IMPER* *LUP*” (ricerca per similitudine).
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3) Identificazione dei codici figurativi internazionali (classificazioni di Vienna)

Link: http://oami.europa.eu/pdf/mark/vienna-en.pdf

Ricercando la parola “WOL” all'interno del documento:

~[3][p]3¢
CATEGORY 3: ANIMALS

= Note: (a)Heads of quadrupeds and of quadrumana will be placed in the appropriate sections
of divisions 3.1 to 3.5 and not in 3.6.25.
(b)Written or typographical matter representing an animal is classified under 27.3.3.

QUADRUPEDS (SERIES )

QUADRUPEDS (SERIES 1)

QUADRUPEDS (SERIES Ill)

QUADRUPEDS (SERIES IV)

QUADRUPEDS (SERIES V), QUADRUMANA

PARTS OF THE BODIES, SKELETONS, SKULLS OF QUADRUPEDS OR OF QUADRUMANA
BIRDS, BATS

AQUATIC ANIMALS, SCORFPIONS

REPTILES, AMPHIBIA, SNAILS, SEALS, SEALIONS

INSECTS, SPIDERS, MICRO-ORGANISMS

OTHER ANIMALS; LARGE PREHISTORIC ANIMALS

GROUPS OF ANIMALS CLASSIFIED IN DIFFERENT DIVISIONS OF CATEGORY 3

QUADRUPEDS (SERIES 1)

3.1.1 Lions

3.1.4 Tigers or other large felines
3.1.6 Cats or other small felines
3.1.8 Dogs, wolves, foxes

Si ricava la seguente classificazione:

3.1.8 = animali (3) — quadrupedi serie | (3.1) — cani, lupi, volpi (3.1.8)
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4) Ricerca sulla banca dati TMView
Banca dati TMVIEW

Link: https://www.tmdn.org/tmview/welcome#

= Contiene i data base marchi dei seguenti Uffici:

Numero di marchi presenti in
TMview 37912746

Uffici dei marchi
@ AL Albania ( GDPT - 12761 ) @ GB Regno Unito { UKIPO - 1044356 ) @ MY Malaysia ( MyIPO - 746734 )
@ AP ARIPO ( ARIPO - 2318 ) o GE Georgia ( NIPCG - 32491 ) @ NO Norvegia ( NIPO - 258349 )
@ AT Austria ( OPA - 176021 ) o GR Grecia [ GGE < 247296 ) @ PH Filippine { IPOPHIL - 375173 )
@ BA Bosnia-Erzegovina ( IIP-BIH - 23233 ] o HR Croazia [ DZIV - 46894 ) @ PL  Polonia ( PPO - 358280 )
@ BG Bulgaria ( BPO - 136121 ) @ HU "Ungheria ( HIPO - 112428 ) @ PT  Portogallo { INPIPT - 403512 )
@ BR Brasile { INPI - 3288239 ) @ IE Irlanda { IEIPO - 164633 ) @ RO Romania ( OSIM - 198362 )
o BX Benelux ( BOIP - 377617 ) o IS Islanda( ELS-IPO - 49452 ) @ RS Serbia { IPORS - 49170 )
@ CA (Canada | CIPO - 1487847 ) @ IT  Italia { UIBM - 1128563 ) @ RU Federazione russa ([ ROSPATENT - 552763 )
@ CH Svizzera ( IGE-IPI - 378402 ) @ JP  Giappone ( JPO - 3881976 ) @ SE  Svezia ( PRV - 445105 )
@ CY Cipro ( DRCOR - 84200 ) o KR Repubblica di Corea { KIPO - 3190635 ) @ S5I  Slovenia ( SIPO - 46931 )
@ CZ Repubblica ceca { IPOCZ - 242438 ) o LT Lituania { VPE - 76284 ) @ 5K Slovacchia { SKIPO - 113352 )
@ DE Germania ( DPMA - 1897450 ) @ LV Lettonia { LRPV - 59492 ) @ TN Tunisia { INNORPI - 75318 )
o DK Danimarca { DKPTO - 284770 ) @ MA  Marocco [ OMPIC - 184897 ) @ TR Turchia ( TPI - 1353462 )
@ EE Estonia ( EPA - 56835 ) @ MK FYROM ( SOIP - 30947 ) @ US Stati Uniti ( USPTO - 8051974 )
@ ES Spagna( DEPM - 868444 ) @ MT Malta { CO-IPRD - 54260 ) @ EM EUIPO { EUIPO - 1388981 )
@ FI  Finlandia ( PRH - 177999 ) @ MX Messico ( IMPI - 1297766 ) @ WO OMPI ( WIPOD - 9116594 )

@ FR  Francia ( INPI - 1446521 )

» Possibilita di utilizzare la maschera di ricerca avanzata (anche in italiano),
con diversi campi compilabili
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Si inserisce la query WOLF EMPIRE nel campo “Trade mark name” ed i numeri 18 e 35
nel campo “Nice class”

e

Ricerca semplice

7]
@

© © © ©

©

©

Territori designati
Uffici dei marchi

MNome del marchio

Mumero di domanda / registrazione

Tipo di marchio
Stato del marchio

Mome del richiedente

Classe di Nizza

Codice di Vienna

- Seleziona uno o piud territori designati - (]

- Seleziona uno o pid uffici -

(=]

\WOLF EMPIRE

L) Ricerca fuzzy
Ll Ricerca per stringa

ad es. COLA¥, *COLA, *COLAT ecc,

Tutto

Tutto |E|

| Ricerca fuzzy

ad es, JOHN®, *I0HN*, *JOHN ecc.

18,35

&

ades.12,13; 12.,15; 1,14,20 eccs

&

ad es 01,02.06, 01,03.%
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Si ottiene 1 (uno) risultato: un marchio USA non attinente

Trova il termine

@
[ Fitei |

= . 'IMPCIG[oha[ Brand DB

Pagina |1 | di1l
n Riproduzione grafica Nome del marchio Ufficio dei... | Temitornio ... Status del marchio Classe di Nizza Nome del richiedente

@ ‘ ‘ N THE SISTINE CHAPEL ‘ us ‘ us ‘?8093235

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 -1di 1 |

35 MILANIAN, CYRUS

& Visualizza/nascondi colonne+ Reimposta colonne @ Ricorda layout colonna

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 -1 di 1
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Si ricercano successivamente glia altri termini (parole chiave) impostati; la ricerca
della parola *\WOLF*;

Trova il termine

“WOLF

Ricerca semplice m

© ©®© © ©

o

Territori designati
Uffici dei marchi

MNome del marchio

Mumero di domanda / registrazione

Tipo di marchio
Stato del marchio

Mome del richiedente

Classe di Nizza

Codice di Vienna

|— Seleziona uno o pid territori designati - (]
|— Seleziona uno o pid uffici -
*WOLF* |

L_| Ricerca fuzzy
|| Ricerca per stringa

| |
ITuttc:
| Tutto E

el T E £ 30 3
|| Ricerca fuzzy ad es, JOHN®, *JOHN®, *I0HN ecc.

118,35 | &

ad es, 12,13; 12,,15; 1,14,20 ecc.

| S}

ad es 01.03.06, 01.03.F
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Produce i seguenti risultati (1600 occorrenze!!lll):

Trova il termine

2]
[ i |

Elenco dei risultati

i E WIPO Global Erand DB Pagina|t |di160 wr w 10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 10 di 1 600
Numero di doman...| Status del marchio Classe di Nizza Nome del richiedente Data della domanda| Tipo di marchio | Data di registrazi...
] TTRobotix TTR-SB SEAWOLF EM EM hSinkh Registrato 92835 THUNDER TIGER CORPORATION 20-07-2015 Figurative 10-12-2015
PARKINSON-KLINIK WOLFACH
- nmmsmsesserscs o0 |KOMPETENZ ZENTRUM 304064815 ) i g )
[m] e | e hnsaokarihas 2o DE pe  [Saa Registrato 35,44 Stegelitz, Woffgang 05-02.2004 Combined 14-05-2004
1953
e o
" WL
2] L \Walter Wolf WHITE ICON BA BA prizr ot Registrato 3435 TDR d.oo 31-03-2014 Combined 2711215
@ WOLFMOBILE  |WOLFMOBILE us TE Terminato 35 Matyjasik, Gregory M 05-08-2011 Word R
Wahes Woll
=] \Watter Volf BA By [FRRaInSTS Registrato 3435 TDR d.o.o 27072011 Combined 29.08-2013
- 85437600 ’ .
[} WOLF us us 4276746 Registrate 35 The Wolf Organization, Inc. 03-10-2011 Combined 15-01-2013
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Si possono “filtrare” i risultati ottenuti, cliccando sul tasto “Filtri”, flaggando la

casella alla voce “Seleziona uffici UE” (+ WO — OMPI):. ...........

Chiudi fitro

[m::AT,BG,EIXrC'Y,CZ,DE,DK,ESrFI,FR,GEl,GR,HR,HU,IE,1'I'rL'I'rPL,D'I',RD,SE,SLSK,EM,'-'-‘O*J

ubfici " B AL - Albania (o)
Territario della BA - Bosnia-Erzegovina (6)
protezione BX - Benelux (25)

CY - Cipre (1)
Stato

H DF - Danimarca (7)

Tipo di marchio FI - Finlandia (5)
GE - Georgia [0}
u HU - Ungheria (&)
lT—Iiina (26)
Codici di Vienna LT - Lituania {2}
H MK - FYROM (7}
ﬂ MY - Malaysia (3)
u PL - Polania (21)
RS - Serbia (2)
51 - Slovenia (16)

Date

Classe di Nizza

Mome del richiedente

TR - Turchia (57)

WO - OMPI (65)

|_gi Seleziona uffici UE |;i Seleziona uffici non UE

AP - ARIPO (D)

u BG - Bulgaria (5)

n CA - Canada (71)

CZ - Repubblica ceca (13)
EE - Estonia (0)

ﬂ FR - Francia (70}

ﬂ GR - Grecia (1)

ﬂ 1E - Irlanda (3)

u IP - Giappone (33)

ﬂ LV - Lettonia (0}

MT - Malta (0}

MO - Norvegia (6)

PT - Portogallo (4)

ﬂ RU - Federazione russa (14)
ﬂ SK - Slovacchia (3)

ﬂ US - Stati Uniti (268}

AT - Austria (61)
H BR - Brasile (73)
H CH - Svizzera [14)
DE - Germania (377}
ES - Spagna (20}

4 GB - Regneo Unito (48)
HR - Croazia (13}

15 - Islanda (0}
KR - Repubblica di Corea (45)
H MA - Marocce (2)
H M¥ - Messico (16)

PH - Filippine {11}
RO - Roemania (18}
SE - Svezia [11)
TN - Tunisia (1)
EM - EUIPO (141)

....e cliccando successivamente su “Filtra”
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Cosi facendo si restringono i risultati ai soli marchi (966 in tutto) aventi effetto sul
territorio dell’'Unione Europea:

[:J @ WIPO Global Brand DB Paginali  [diS7 e m 10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 10 di 966
Riproduzione grafica Nome del marchio Ufficio dei... Numero di doman...| Status del marchio Classe di Nizza Nome del nchiedente Data della domanda Tipo di marchio Data di registrazi...
i
[
. i 4 014398481
= - ko TTRobotic TTR-SB SEAWOLF EM EM Giasaa Registrato 92835 THUNDER TIGER CORPORATION 20-07-2015 Figurative 10-12-2015
'
PARKINSON-KLINIK WOLFACH
— e o KOMPETENZ-ZENTRUM 304064815 g
(] PN | rologisches Fachkrankenhaus selt DE DE e Registrato 35,44 Stegeiitz, Wolfgang 05-02-2004 Combined 14-05-2004
1953
- 3020080346531 ’ : .
E e-wolf DE DE 302008034653 Registrato 35,3638 UDG Heimsheim GmbH 28-05-2008 Combined 11-11-2008
i 3020080474041 . ) ., =45
] e-wolif DE DE Ot Registrato 35,36,38 UDG Heimsheim GmbH 23-07-2008 Word 11-12-2008
] \WOLF Werkstattausriistung Germany Em = I Depositato 7835 \Walf Ghristian 03-07-2015 Figurative =
o 2 BUSINESS SHE WOLF Es S i Registrato £ RADA ZAVARONKOVA KONOPLEVA  06-08-2015 Word 28-12-2015
B |+ \Wolfgang Strestwear FR [ I it Registrato 14,2535 M. Thomas Wojciechowiski 30-06-2015 Combined =
395151872
(] 2 Waoligang Denz DE DE PR Scaduto 9,16.35,41,42 Denz, Wolfgang 07-04-1395 Word 03-08-1995
— : ; 014332795
5} L‘:‘ Woll-Germany Werkstattausrustung EM EM 014332795 Registrato 7835 Wolf Christian 03-07-2015 Word 11-01-2016
] = 305683462 ) ] i A
7] - dreiverzwilf DE DE 30563346 Registrato 16,35,38 41 dreivorzwil marketing GmbH 18-11-2005 Word 10-05-2006
« B 5 b
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Tra i quali si evidenziano il marchio figurativo francese “BLACK WOLF” n.356402,

ed il marchio verbale tedesco DEMPEWOLF n.30408958;

Marque : Black\Wolf

Mote : Margue déposée en couleurs

Classification des éléments figuratifs : 03.01.03

Classification de Mice: 14 ; 18 ; 25

Produits et services
« 14 Joaillerie ; bijoutesie, pieres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaw: précisux ef leurs
alkages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 3 bijoux ; boites en métaux précieus ; boitiers, bracelets,
chaines, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie | statues ou figurines (statusttes) en meétaux préciew ;
&tuis ou écrins pour Mhorlogerie ; medailles ;
= 18 Cuir &t imitations du cuir ; paaw: d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fousts et sellerie
poriefeuilies | porte-monnaie ; sacs 3 main, 3 dos, 3 roulettes | cofifets destinés A contenir des affaires de todlette ;
colliers cu habiis pour animaux ; filets ou sacs a provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pocheties) en cuir pour
Femballags ;
+ 25 \Etsments, chaussures, chapelieris © chemises ; véfements en Cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement] ; fourrures (vétements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates © bonneterie ; chausseties ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matisres texdiles ; sous-wStements.

Déposant : Patrick Azzouzi, 4 rue Baniéres, 31100 TOULOUSE, FR

Mandataire - Patrick Azzouzi, 4 rue Baniéres, 31100 TOULOUSE, FR

Numéra : 3554042

Statut : Margue enregistrés

Date de dépot | Enregistrement : 2005-03-20

Lieu de dépdt - LN.P.. TOULOUSE

Historique
» Publication 2008-04-25 (BOP1 2008-17)
= Enregistrement sans modification  (BOP 2008-34)

Register number: 30408958

Trade mark registered

Query started: Mar 11, 2014

Master data Close details
INID Criterion Field | Content
Drata file DB DE
111 Register number RN 30408958
210 File number AKZ | 304089583
540 Reproduction of the trade WM dempewolf
mark
550 Type of mark MF Word mark
220 Application date AT Feb 17, 2004
151 Date of entry into the ET Apr 15, 2004
register
730 Proprietor INH Bars & Co Deutschland GmbH, 28217 Bremen, DE
750 Address for service ZAN |Bars & Co Deutschland GmbH, Waller Stieg 3, 28217 Bremen
Version of the Nica NCL8
classification
511 Class(es) Nice KL 43, 18, 25
Status of file AST | Trade mark registered
180 Date of expiry of term of WED |Feb 28, 2014
protection
450 Date of publication of the WT May 21, 2004
registration
510 List of goods and services WDV | Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Kla:
Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dienstleisi
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Si ricerca infine per classificazioni di Vienna, inserendo il codice 03.01.08
combinato con le classi 18 e 35:

Trova il termine

Ricerca semplice m

Q9
7]

O © © ®©

©

Territori designati
Uffici dei marchi

Mome del marchio

Mumero di domanda / registrazione

Tipo di marchio
Stato del marchio

Mome del richiedente

Classe di Nizza

Codice di Vienna

|— Seleziona uno o pil territori designati - [=]

|— Seleziona uno o piu uffici -

U R
LR

icerca fuzzy
icerca per stringa

ad es. COLA®, "COLA, "COLAT ecc.

ITuttn

| Tutto

[+]

[l Ricerca fuzzy

ad es. JOHN¥, IOHNZ, *JOHN ecc.

118,35

=%

ad es, 12,13; 12,,15; 1,14,20 ecc.

03.01.08

=t

ad es 01,03.06, 01.03.F
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Nome del marchio

Ufficio dei.

VA 2015 01539

Numero di doman...

Paginaix di 734 s> =

Status del marchio

Classe di Nizza

Nome del richiedente

Tipo di marchio

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 10 di 7 334
Data della domanda

Data di registrazi

classificati

Fox Box DK Bk [\n2uenl Registrato 213539 @stNau Holding ApS 17-06-2015 Figurative 30-09-2015
01445845 : 0z o
Foxy Socks EM EM 014469845 Depositate 10,2535 Grochowski Damian 14-08-2015 Figurative -
| TTRobotix TTR-SB SEAWOLF Em = I e e Registrato 928,35 THUNDER TIGER CORPORATION  |20-07-2015 Figurative 10-12-2015
2015-05551
| Sicarios MC Sweden SE o Registrato 35 Daniel Chamorro 21-08-2015 Figurative 14122015
305683764
@ DE o N Registrato 28,3135 Griinewald Veredelings BV, 15-11-2005 Figurative 23.01-2006
- . 303507950 s :
dymesutrt iy |Mc Shir DE gE |20 Registrato 16,35,40 Schmidt, Klaus 06-10-2003 Combined 15-04-2004
M-

N.B. Per alcuni uffici, tra i quali Italia, Romania e Russia, la ricerca produce 0
(zero) risultati in quanto i marchi depositati presso tali uffici non vengono
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Tra i marchi emersi si evidenziano il marchio figurativo della UE BRANCUS
n.010041408 ed il marchio internazionale CAMP n.581320

=y

331 International Classlﬁcatlon ol the Flgumlnre Elements of Marks (Vienna Classification)

Trade mark information 03.01.0

5§11 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Mice Classification)
Name BRANCUS Filing date 12/06/2011 Jufi] ::;rlﬂ‘sr??;?;ﬂlmz: r:::lg 2:3:'2 ice pitons, steel spring hooks, light alloy spring hooks, wedges and hexagens for climbing, small
Filing number 010041408 Regiztration date 1471172011 02 lce axes for climbing, hammer axes for climbing, piton hammers, peg hammers, switchblades, snow shovels, hand equipment for
aseending and for descending for climbing and caving, small pickaxes for firefighters.
Basiz ™M Expiry date 13/06/2021 09 Climbing and caving helmets, mountain and caving batteries, altimeters, directional compasses, mountaineering gogples. climbing
belts, rezcue blznkets, avslznche sensors.
Date of receipt 13/06/2011 Designation date 10 Stretchers for carrying the injured.
_ - 18 Rucksacks made of cotton and artificial fibres, mountainesring sticks of wood.
Type Figurative Fifing language Italian 20 Sleeping bags made of artificial fibres and goose down.
S e - 21 Water bottles for camping and for mountsin climbing, aluminism containers for camping.
Nzture INDIVIDUAL Second languzge English 22 Tents for camping and mountain climbing, climbing repes and cords made of artificial fibres, ropes for water sports, hammocks made
Nice clazzes 18, 25, 35 ( Nice classification ) Application reference peronsamusl19820421 _ of artficial fibres, small rope ladders for mountaineering and caving. ) . )
25 Laced boots and rock boots, walking shoes, antislip aricles of metal and rubber for fitting to footwear, artificial fibre or cotton gaiters
Vienna classification 02.01.08, 02.01.16, 02.01.24 Trade mark sratus Registered fior skiing and mowntaineering, gloves, mittens, its for sports climbing, mountsinesring and caving, anoraks, rain jackets, climbing
. - . jackets, goose down jackets, hooded blankets, ski jackets, mountainesring trousers, kong socks, mountaineering shirts, pullovers,
{ Vienna classification ) . . N
Armuirad dissinctivenass Mo hats, ski shoes, knitwear, waistcoats, leggings.
28 Snowshoes, ski poles, skis, bindings, ski bindings for downhill skis, seal skins and their ski bindings
821 Basic application

IT, 21.03.1881, MI 2105 C/81
832 Basic registration
IT, 23.09.1091, 540 530

.
GOOdS an d services 300 Data relating to priorify under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin
IT, 21.03.1891, MI 2108 C/91

lz 21 2 1981, date d'expiration du délai d= priori t8, £tait un samedi

English {en)

18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; Animal skins, hides; Trunks and travelling
bags: Umbrellas, parasols and walking sticks; Whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

3 5 Marieting and sales, wholesale or retail, of articles of dothing and accessories, footwear, headgear, and leather goods and acceszories.
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Si completa la ricerca controllando il denominativo proposto:

« Sul Registro Imprese: http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp

* Sul Registro dei Nomi a Dominio: http://whois.domaintools.com/

* Incrociando i risultati del data base TMView con i risultati dei data base
italiano (UIBM), comunitario (OAMI) e internazionale (WIPO)

Il controllo viene effettuato per valutare potenziali “problemi”
legati al cosiddetto “Diritto di Priorita”, e per verificare la
congruita dei dati presenti in TMView
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La ricerca di preesistenza: altro esempio

Marchio da ricercare: VORTILEX, da applicare su pompe sommergibili (classe 7)

L'unica variazione rispetto alla ricerca precedente € nei termini da ricercare:

Termini ricercati:

Vengono ricercati, nell’ordine, i seguenti termini:

“VORTILEX” (ricerca per identita);

“*VORTIL*” (tutti i marchi contenenti il termine VORTIL; es: AM-VORTILUS),

“VORT™, “ORTIL*, ™TILEX*, “V*R*T*L*X" (esempio marchio risultante:
VERTICALIX) (ricerca per similitudine), “VO*EX”, “V*LEX", “VOR*X.
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tm:VORTILEX~0.7 AND nc:7

R
La ricerca di preesistenza: altro esempio

R

In caso di marchi costituiti da una sola parola, € possibile eseguire, in TMView, una

ricerca per similitudine (ricerca “fuzzy”):

* TH Mame fuzzy search

Chiudi ricerca avanzata

o Uffici dei marchi

17 MNome del marchio

Elenco dei risultati

@ Classe di Nizza

- Seleziona uno o pid uffici - E!

[VORTILEX

] Ricerca fuzzy

[ | Ricerca par stringa

ad es, COLAT, *COLA, FCOLAT oo,

17 =
ad es, 12,13; 12..15; 114,20 ecc.

| (&) 5] WiRO Global Brand DB

10 20 30 50 75 100 | Visualizzare risultati 1 - 4 di 4

| Riproduzione grafica Numero di domanda...| Status del marchio Nome del richiedente Data della domanda Tipo di marchio Data di registrazione
FORTIFLEX w 1S Depositato i ROBERT BOSGH TOOL CORPORATION  |D1-10-2014 Word
O Foriflex DE ggggg%ﬁg;gg“ Registrato 78 Skil Europe BV. 19-05-2009 Word 02-08-2008
O FORTIFLEX FORTIFLEX us ?‘SDB‘W Depositato ] Robert Bosth Tool Corporation 03-10-2013 Word
I e 1017888 - y |
+ Fortiflex Wo 1017388 Registrato 78 Skil Europe BV 15-08-2009 ‘Word 18-09-2009
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Altri strumenti di controllo

Data base EUIPO “eSearch Case Law”; https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced

Contiene sentenze dell’ Ufficio relative a casi di opposizione, decisioni sul’esame, sentenze del Tribunale

p Giurisprudenza su eSearch Ricerca semplice

Decisioni sul marchio Decisioni sul disegno o modello Sentenze dei tribunali nazionali Pronunce pregiudiziali

Aggiungi criterio di ricerca riportato sotto Criteri di ricerca

Commissioni di ricorso

Ordina risultati
per

Data decisione/sentenza ¥ Discendente v

Informazioni sulla decisione @ | RoslisEERLdEE : :
Diritto di PI
Ricerca testo e »  Tipo di decisione Seleziona tutto Deseleziona tutto
Nome del marchio
Numero del marchio [ Decisioni dell'esame [] Decisioni di opposizione
Lingua
Morme Decisioni di annullamento __ Decisioni delle Commissioni di
3——F = . ricorso
Informazioni relative alla - __ Sentenze del Tribunale/della Corte
domanda di giustizia
Esame o
- e y | Diritto di PI - Tutto - -
Opposizione B )
e v | Ricercatesto @
Annullamento B
" B v Lnguz @ - Tutto - v

Tribunale generale/Corte di
giustizia

Cancella  Ripristina le impostazioni predefinite
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Esempio di utilizzo:

R

“‘Ricercare, tra tutti i marchi EU depositati contenenti la parola “VILLE”, quelli che hanno subito
un’opposizione relativamente alla classe di Nizza n.28 (giochi, giocattoli)”

Criteri di ricerca
Data decisione/sentenza

e » Tipo di decisione
[] Decisioni dell'esame

[ Decisioni di annullamento

Sentenze del Tribunale/della Corte

di giustizia
c v | Diritto di PI
e y Ricercatesto @

e y Linguz &
c v | Nome del marchio
c » | Classi contestate

(opposizioni) €

Ordina risultati

per

Seleziona tutto Deseleziona tutto
Decisioni di opposizione

Decisioni delle Commissioni di

ricorso
- Tutto - v %
x
- Tutto - v %
contiene v ville x
28 *
Data decisione/sentenza ¥ Discendente v

Cancella  Ripristina le impostazioni predefinite
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Ordina risultati
per

Data decisione/sentenza
(=]

EoULAEVILLL
et

Data decisione 14/10/20186
Risultato
Oggetto di ricorso No

Diritto di Pl MUE

Mumero del marchio 013983572

vs. FARMVILLE (\Word)

Data decisione 24/08/2015
Risultato
Oggetto di ricorso No

Diritto di PI MUE

MNumero del marchio 012558326

Respingi opposizione

Cercare Giurisprudenza con Tipo di decisione & "Decisioni di opposizions” & Diritto di P1 & “-Tutto -" e Lingua & "- Tutto
-" & Nome del marchio contiene "ville” e Classi contestate (opposizioni) contiene "28"

v

Risultati

Discendente ¥ Mostra

ZODIAKVILLE (Figurative)
vs. YoVille (Word)

U della ricerca in 1 pagine in 0.376 secondi

Oppaosizione

Rigetta domanda MUE/RI

Classi oggetto di op.. 16; 28; 41 Documento{i) POF

Mumero del caso Ny IT-italiano
11 Casi correlat
MNarme . b) CTMR
T lle (Word) Oppaosizione

Classi oggetto di op... 9; 25; 28; 41 Documento{i) PDF

EN - Inglese
MNumero del caso 002358722 &
Casi correlat

MNarme Article 8(1)(b) CTMR

Modifica ricerca

56/45




depretto2015 / ZODIAKVILLE

Informazioni sulla decisione

Informazioni sull'opposizione

Numero di deposito

Riferimento della domanda

Lingua del procedimento

Status dellopposizione

Opponente

Rappresentante

002573239
depretto2015
IT
Appealable

478421 Zynga Inc.

Risultati

10647 BUGNION 5.P.A.

Base dell'opposizione

Data di
deposito

02/08/2010

05/07/2011

16/03/2012

Numero di
deposito

008707259

009603382

009774613

Tipo
di
diritto

Mark

Mark

Mark

Stato Data di
membro | registrazione

EUIPO 02/08/2010

EUIPO 05/07/2011

EUIPO 16/03/2012

Numero di
registrazione

008707259

009603382

009774613

Informazioni sui marchi

Numero del marchic 013983572

Riferimento domanda depretto2015

Denominazione del marchio ZODIAKVILLE

Richiedente 692123 DE PRETTO, LORENZO
Rappresentante

Visualizza 10 v [iscrizioni

Prodotti e servizi

Class @ Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici,
cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di contro ...
Wisualizza pil

Class 35 Pubblicita; Gestione di affari commerciali; Amministrazione
commerciale; Lavori di ufficio;Programmi a premi e d'incentivi per
consentire ai ... Visualizza pit

Class 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici,
cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di contro ...
Visualizza pil
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Corrispondenza

Da Procedura

Opposizione
Opposizione
Opposizione

Opposizione

O O oo o Ad
@ 8 Q@ bk

Opposizione

[]

Opposizione

]

Opposizione

] L Opposizione

]

Opposizione

O @ Opposizione

MNumero di
deposito

002573239

002573239

002573239

002573239

002573239

002573239

002573239

002573239

002573239

002573239

Visualizzazione da 1 a 10 di _ TOTAL_iscrizioni

Risultati

Visualizza 10 v iiscrizioni

Soggetto

f a decision to the opposing party

M Moo & L0 the applicant of a decision
Communication to the applicant of the absence of observations

Communication to the opposing party of the absence of the applicant's
observations

Notification to the opposing party of the applicant's observations

Motification sent to the applicant confirming that their abservations have bean
forwarded to the opposing party

Lettera all'EUIPO
Communication to the applicant of facts, etc., sent by the opposing party
Communication to the opposing party confirming that the facts, evidence and

arguments presented in support of the opposition have been forwarded to the
applicant

Cliccando su “cantindoc’:

Data

14/10/2016

14/10/2016

14/10/2016

04/07/2016

04/07/2016

22/04/2016

22/04/2016

06/04/2016

03/02/2016

03/02/2016

Azioni

B B &

5]

=

G =

=
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Risultati

...Si puo aprire, in formato PDF scaricabile, il documento relativo alla decisione del’lEUIPO

R EVIPO

WEFISIE BELL UHIGHE DURIPLA
PERLAPRCPRIETA INTELLETTUALE

DIVISIONE D'OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 573 239

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, California 94103, Stati Uniti d'America
(opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italia
(rappresentante professionale)

contro

Lorenzo De Pretto, Via Liberta 117, 36013 Piovene Rocchette (1), Italia (richiedente).

Il 14/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:
1. L'opposizione n. B 2 573 239 & totalmente respinta.

2.  L'opponente sopporta I'onere delle spese.
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Il Servizio di ricerca offerto dal PatLib:

Ricerca anteriorita brevettuale: € 200,00

= Laricerca viene effettuata sempre a livello internazionale

Ricerca preesistenza per marchio:

e jtaliano: € 50,00 + IVA
« Comunitario: € 180,00 + IVA
* Internazionale: € 25,00 per ogni Stato

Come attivare il servizio:

 Per mail;: brevettiemarchi@cpv.org
 Per fax: 0444994710

Si deve compilare I'apposito Modulo di Incarico di Ricerca, scaricabile online
al sito www.cpv.org
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riferimenti

PatLib Vicenza
Fondazione Centro Produttivita Veneto
Via Eugenio Montale 27, 36100 Vicenza

Giorgio Meneghin
Tel 0444 994706/29 fax 0444 994710
Mailto brevettiemarchi@cpv.org Web www.cpv.org

OOOOOOOOOO

Centro Produttivita
c P Veneto
Formazione & Innovazione

61/45




