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Quotidiano

Tutela marchi, il tribunale
non ¢ piu indispensabile

ATTUAZIONE DIRETTIVE

Dal 23 marzo in vigore
le norme sull’avvicinamento
delle legislazioni Ue

Per decadenza e nullita verra
disciplinato un procedimento
amministrativo

Lia Puntieri

Estato pubblicatosulla Gazzetta uffi-
ciale 57dell'8 marzo 2019 il cosiddet-
to pacchetto Marchi. La novita pit1
importante él'introduzione delladi-
sciplina del procedimento ammini-
strativo di decadenza e nullita che
consente di contestare la validita di
un marchio senza dover andare in
tribunale. Un decreto del Mise stabili-
rale modalita diapplicazione. Lafilo-
sofiaallabase delle novita contenute
primanelladirettiva e ogginel decre-
tosipud riassumere nella necessitadi
«aggiornare e svecchiare» la legge,
adeguandola alle necessitalegateallo
sviluppo della comunicazione com-

merciale, sempre pill tecnologica e
sofisticata, veloce, globale e multi-
mediale che quindi richiede una re-
golamentazione uguale in tutto lo
spazio economico europeoin grado
diaffrontare problematiche un tem-
po non pensabili.
Inparticolare, il decretohaabelito
il requisito della rappresentazione
grafica del marchio garantendo la
possibilita di registrare tutti i segni
rappresentatiin qualsiasi formaido-
neautilizzando la tecnologia dispo-
nibile. Vialiberaquindi allaregistra-
zione ad esempio del rombo di un
motore oppure diprofumie odoriri-
producibili e codificati in Jaboratorio.
Quanto ai marchi di forma, sem-
pre pil legata alle funzionalita del
prodotto, non possono essere regi-
strati come marchioisegnila cuifor-
ma o altra caratteristica & risultante
dalla natura stessadei prodotti, ovve-
ro énecessaria per ottenere un risul-
tato tecnico ovvero da un valore so-
stanziale al prodotto. Con un occhio
puntato verso le nuove esigenze del
mercato il legislatore ha introdotto
norme in tema di protezione delle
Dop e Igp, vietando laregistrazione
come marchio di segni idonei a in-
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I RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il pacchetto Marchi

E stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 57/19 1l
Dlgs 20 febbraio 2019, n. 15
«Attuazione della direttiva
(Ue) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
2015, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi
d'impresa nonché per
l'adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del
regolamento (Ue)
2015/2424 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, recante
modifiche al regolamento
sul marchio comunitario».

2. Il dettaglio

Ladirettiva Marchi lascia agli
Stati membri fino al gennaio
2023 per 'adozione delle
misure organizzative

LANDER

Comunicazione

gannare il pubblico.
Estataregolatainoltrela discipli-
na dei marchi di certificazione che
prevede maggior controllo suiproce-
dimenti legati alla fornitura di pro-
dotti o servizi del tipo certificato da
parte degli enti che ne garantiscono
T'origine, la natura o la qualita. Sono
stateintrodotte delle integrazionialla
disciplina dei diritti conferiti dallare-
gistrazione del marchio, in particola-
re a favore del titolare del marchio
chehail diritto di vietare ai terzil'uso
di segni identici/simili anche sugli.
imballaggi e per finidiversida quello -
dicontraddistinguere prodottie ser-
vizi. Nella parte processuale, infine,
sono state introdotte modifichealla
ripartizione dell'onere della prova
prevedendo che nelle cause dideca-
denza per non uso spetta al titolare
del marchio dimostrare un uso con-
gruo del marchio. Tnolire, il licenzia-
tario pud avviareun'azione per con-
traffazione diunmarchio d’impresa
soltanto con il consenso del titolare
del medesimo. Inalcuni casi tuttavia
illicenziatario potraagire seil titolare
del marchio non prende iniziative
giudiziarie entro termini appropriati.
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“Tutela marchi, il tribunale
non ¢ pilttindispensabile




