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Marchi comunitari e internazionali

  
Per estendere all’estero la validità della protezione, è possibile scegliere o il deposito nazionale in ciascun paese
estero d’interesse o il marchio comunitario -  un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea, da
depositare o presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Industriale (EUIPO) di Alicante, in Spagna, o
presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) - o ancora il marchio internazionale.

Il marchio internazionale vale nei Paesi firmatari dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid designati nella
domanda e, a differenza dei singoli marchi nazionali esteri, è sufficiente depositare un’unica domanda all’OMPI
(Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l’UIBM, che si serve delle locali Camere di
Commercio.

A partire dalla data di deposito in Italia l’interessato ha sei mesi di tempo per decidere quale strategia adottare per
estendere all’estero la propria domanda di marchio, mantenendo come data di deposito quella del primo deposito
nazionale.

 

Per il Marchio Internazionale

 

Il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale o comunitario.

Per informazioni visitare la pagina dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-internazionale [1]     

Il primo passo da fare, se non si fa il deposito comunitario (quest'ultimo è possibile solo on line), è un deposito
nazionale per il quale non ci sono problematiche particolari e le relative procedure le trova sul sito della CCIAA
della Basilicata al link 

https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/ufficio-marchi-e-brevetti [2]

 

Successivamente si può fare il deposito internazionale on line (bisogna essere in possesso della firma digitale),
seguendo le istruzioni indicate da UIBM alla pagina

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-internazionale-al-via-la-procedura-on-line [3]

 

oppure il deposito cartaceo presso la CCIAA, presentando l'Istanza "Richiedente" (mod. MARINT-RI) rintracciabile
alla pagina

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-
cartaceo/2036758-marchio-internazionale-depositato-in-italia [4]

 

I documenti da allegare all'istanza, relativi ai paesi dove richiedere l'estensione, sono reperibili all'indirizzo

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ [5]
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Il modulo MM2 deve essere utilizzato in tutti i casi.

Il Modello MM 17, in caso di designazione dell’UE;

Il Modello MM 18, in caso di designazione degli USA;

 

Tutti i modelli sono compilabili a video.

 

Requisiti del titolare

L'intestatario del marchio (persona fisica e/o giuridica) deve essere domiciliato o avere la cittadinanza o essere
titolare di uno stabilimento industriale/commerciale attivo sul territorio di uno Stato membro dell'Unione di Madrid 
[6]. 

Prima di presentare la domanda è indispensabile effettuare una ricerca di anteriorità, cioè verificare che per
le classi e prodotti/servizi richiesti non ci siano marchi identici o simili, con validità nello Stato o negli Stati richiesti,
tramite

Banche dati disponibili per verificare il requisito di novità

Deposito di un marchio nazionale in Italia:

Sul territorio italiano hanno validità i marchi italiani, i marchi dell'Unione Europea ed i marchi internazionali aventi
l'Italia o l'Unione Europea come Stato designato.

Di conseguenza per una ricerca efficace è opportuno consultare tutte le seguenti banche dati:

banca dati nazionale italiana UIBM [7]
banca dati dei marchi dell'Unione Europea eSearch Plus  [8]
banca dati dei marchi internazionali (per i marchi internazionali che designano l'Italia e/o l'Unione Europea) 
Madrid Monitor [9]
TMView [10]

Deposito di un marchio internazionale per singoli Stati esteri (extraeuropei e/o europei) e/o di un marchio
dell'Unione Europea:

banca dati nazionale italiana UIBM [7]
banca dati dei marchi dell'Unione Europea eSearch Plus  [8]
banca dati dei marchi internazionali (per i marchi internazionali che designano lo Stato d'interesse e/o
l'Unione Europea) Madrid Monitor [9]
banche dati nazionali dei singoli Stati esteri d'interesse
TMView [10]

 

Per il Marchio Comunitario

 

Nel caso di marchio comunitario (per il quale non è necessario aver già depositato in Italia), è possibile procedere
con il deposito online sul sito dell'EUIPO all'indirizzo  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/apply-now [11].  In calce alla pagina web ci sono tutte le indicazioni
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per i contatti.  

Altre utili informazioni si trovano sul sito UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero Sviluppo Economico)
all'indirizzo 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-all-estero [12]

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-all-estero/marchio-europeo-con-validita-su-tutta-l-ue [13]
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