Il marchio consiste in un nome, eventualmente caratterizzato da una grafica particolare, in una o più parole, in un segno grafico o anche in un suono o in una combinazione di colori particolare. Disciplina della registrazione e protezione marchi.

Il marchio, la cui relativa disposizione normativa è contenuta nel Capo II, sez. I, del Decreto Legislativo n. 30/2005, non è soggetto ad una protezione limitata nel tempo: infatti, il marchio può essere rinnovato ogni 10 anni, per un numero illimitato di volte.

Per registrare un marchio è necessario che questo abbia i requisiti della novità, della capacità distintiva e della liceità, in Italia; infatti, nel territorio dello Stato italiano può essere registrato un marchio già registrato all'estero, a condizione che quello registrato all'estero non sia altamente diffuso e che la registrazione nel territorio italiano non venga effettuata in malafede.

Gli artt. 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo cit. chiariscono espressamente cosa si intende per novità, capacità distintiva e liceità.

Novità

L'art. 12 del Decreto Legislativo cit. dispone espressamente che per essere considerato nuovo, un marchio, al momento del deposito della domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

- non deve consistere in segni che sono comunemente utilizzati, sia nel linguaggio corrente sia negli usi costanti del commercio;
- non deve essere uguale o simile ad un segno già conosciuto come marchio distintivo di prodotti o servizi uguali o simili, se si rischia di creare confusione o associazione fra i due segni distintivi;
- non deve essere uguale o simile ad un segno già conosciuto come distintivo di una ditta o di una denominazione o di una ragione sociale già utilizzato da altri, se si rischia di creare confusione o associazione fra i due segni distintivi;
- non deve essere uguale ad un marchio già registrato nello Stato o con efficacia sul territorio dello stesso conseguentemente al precedente deposito della domanda, che dà diritto alla priorità;
- non deve essere uguale o simile ad un altro marchio già registrato nello Stato o con efficacia sul territorio dello stesso conseguentemente al precedente deposito della domanda, se si rischia di creare confusione fra prodotti o servizi anche non simili, a patto che il marchio anteriore sia altamente diffuso;
- non deve essere uguale o simile ad un marchio altamente diffuso e conosciuto a norma dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi del 14 luglio 1967 relativa alla proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non simili. L'art. 6-bis cit., infatti, garantisce al titolare di un marchio "notoriamente conosciuto" l'impossibilità di registrazione, da parte di altri, di marchi che riproducano, imitino o traducano il marchio già registrato;
- non deve essere uguale o identico ad un marchio precedentemente registrato da altri e scaduto da meno di 2 anni, o 3 anni per i marchi collettivi, o non decaduto per mancato utilizzo.

Capacità distintiva

L'art. 13 del Decreto Legislativo cit. dispone espressamente che il marchio per il quale si richiede la registrazione non deve essere costituito da denominazioni soltanto generiche di prodotti o servizi, o da descrizioni di prodotti o servizi, come segni che ne indicano qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica o altre caratteristiche.

L'unica eccezione è costituita dalla registrabilità di marchi costituiti da segni, comunemente non distintivi, che prima della proposizione della domanda di registrazione siano stati utilizzati ed abbiano acquisito carattere distintivo con l'utilizzo stesso.

Liceità

L'art. 14 del Decreto Legislativo cit. stabilisce espressamente che un marchio, per ottenere la registrazione:

- non deve essere costituito da segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o dei servizi ai quali si riferirebbe;
- non deve essere costituito da segni che violano il diritto d'autore altrui, il diritto di proprietà industriale altrui, o semplicemente un altro diritto esclusivo altrui.

La protezione offerta dalla legge per i marchi registrati si sostanzia nell'impedimento dell'utilizzo dello stesso marchio da soggetti diversi da quello che ne ha effettato la registrazione. 

In altri termini, chi registra un marchio ha diritto ad utilizzarlo in esclusiva e a sfruttarlo economicamente nell'intero territorio dello Stato nel quale è avvenuta la registrazione, per distinguere un determinato prodotto o servizio.

Il marchio può anche non essere registrato; in tal caso si parla di marchio "di fatto", ovvero di un segno distintivo praticamente privo di protezione e, pertanto, altamente soggetto a contraffazione e ad eventuale limitazione di utilizzo a seguito della registrazione di altri.

