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Ricevuta di presentazione per Marchio d'impresa

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo Mandatario
Depositante || IR
Data di 20/03/2019

compilazione

Riferimento

depositante
Fast Track * No
C
arattere Ordinaria
domanda

Il marchio consiste nel termine di fantasia LOANXCHAIN in caratteri
standard (marchio denominativo)

Denominazione LOANXCHAIN

Descrizione

Tipologia

Deposito Primo Deposito

Natura del

. Denominativo (JPEG)
marchio

Colori
rivendicati

Tipologia Individuale

(*) Qualora il pagamento delle tasse di concessione governativa non sia stato effettuato tramite la piattaforma Pago PA la
domanda non sara comunque considerata depositata in modalita fast track.

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei dati personali, inseriti all'interno del deposito, ai sensi del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

RICHIEDENTE/I

Natura giuridica Persona giuridica

Denominazione I

Partita IVA

Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Atto non firmato digitalmente in quanto completamente prodotto da sistema informativo automatizzato (decreto legislativo 39/93 art.3)
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Ricevuta di presentazione per Marchio d'impresa

Tipo Societa societa' a responsabilita’ limitata
Nazione sede legale Italia

Comune sede legale
Indirizzo

Civico

CAP

Telefono

Fax
Email
Pec

Quota percentuale 100.0%

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale

Indirizzo

Cap
Nazione Italia
Comune Milano (MI)
Telefono
Fax
Email\PEC

MANDATARI/RAPPRESENTANTI

Cognome Nome

CLASSIFICAZIONI PRODOTTNSERVIZI NIZZA

Classe Prodotto\Servizio

9 programmi per computer [scaricabili]

42 consulenza per la progettazione di siti web

Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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Ricevuta di presentazione per Marchio d'impresa

42
42

manutenzione di programmi per computers

noleggio di server web

CLASSIFICAZIONI PRODOTTNSERVIZI MGS

Classe  Prodotto\Servizio

9 software

9 programmi per computer

9 pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di riviste
42 sviluppo di software

42 progettazione di portali web

42 manutenzione di siti Web

42 noleggio di programmi per computer

CLASSIFICAZIONI PRODOTTNSERVIZI PERSONALIZZATI

Classe Prodotto\Servizio

9 Software ed applicazioni per dispositivi mobili

9 Software operativo

9 Software per le comunicazioni

9 Riviste elettroniche

36 Servizi finanziari e monetari

36 Servizi di cambio di valuta

36 Servizi di sicurezza e commercio di prodotti

36 Prestiti e crediti, servizi di leasing finanziario

36 Recupero crediti

36 Servizi in materia di investimenti

36 Trasferimenti e transazioni finanziarie, e servizi di pagamento
36 Informazione finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza
36 Servizi di finanziamento e di prestito

36 servizi assicurativi

38 Servizi di telecomunicazione

38 Comunicazione per computer ed accesso ad Internet
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38
38
42
42
42
42
42
42
42
42
42

Fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali

Fornitura ed affitto di strumenti ed apparecchi di telecomunicazione

Consulenza professionale riguardante programmi per computer

Ricerca e sviluppo di software

Servizi di ricerca e sviluppo

Hosting di portali web

Gestione di siti web per conto terzi
Servizi grafici (design)

Installazione di programmi per computer
Creazione di siti Web

Design di prodotti

NUMERO DOMANDE COLLEGATE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento Riserva  Documento
L [ ico.pdf.p7
Lettera di Incarico NO ettera_incarico.pdf.p7m
hash: 5a6a2ac307479ac5ab76eac83c814789
00534TM.j
Rappresentazione del Marchio NO P9
hash: 3a581fa617e57e9b19af14ccd7384334
PAGAMENTI
Tipo Identificativo Data
Bollo I 18/03/2019
DOVUTO

Importo Tasse:

Importo Imposta Bollo:

Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili

€ 237,00
€ 42,00
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RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO

LOANXCHAIN

NOTE
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Milano, 25 settembre 2019

Con la presente, con piacere confermiamo 'avvenuto deposito della domanda di registrazione

di marchio INTERNAZIONALE denominativo:

LOANXCHAIN

Numero di registrazione: (a seguire, dopo esame WIPO)
Data di deposito: 25 settembre 2019

Classi merceologiche: 9,36

Paesi designati: CH, EU

La domanda di marchio internazionale e basata sulla domanda di registrazione di marchio
LOANXCHAIN in Italia n. 302019000022331.

Nelle prossime settimane la domanda verra esaminata dalla WIPO di Ginevra, che assegnera un
numero di registrazione, e quindi trasmessa per '’esame locale agli uffici marchi dei Paesi
designati, i quali potranno confermare la protezione (Statement of Grant of Protection) o
rifiutarla provvisoriamente (Provisional Refusal).

Sara ovviamente nostra cura tenervi aggiornati.

Ringraziandovi per la fiducia accordata, porgiamo i nostri migliori saluti.




NS. RIF.: 00534TMIT

Milano, 29 marzo 2019

Con la presente, siamo a confermarvi I'avvenuto deposito della domanda di registrazione di
marchio denominativo nazionale:

LOANXCHAIN

Numero di domanda: 302019000022331
Data di deposito: 29 marzo 2019
Classi merceologiche: 9-36-38-42

In allegato alla presente, trasmettiamo la ricevuta ufficiale di deposito della domanda di
registrazione di marchio nazionale.

Rammentiamo inoltre che il marchio puo essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data
di deposito della domanda di registrazione (per periodi di 10 anni consecutivi).
Quindi il prossimo rinnovo, nel presente caso, & previsto per il 29 marzo 2029.

Segnaliamo infine che molti titolari di marchi, a seguito della pubblicazione, ricevono
comunicazioni fraudolente che li invitano a pagare cifre comprese tra i 500 e i 1000 euro, a
fronte dell'inserimento del loro marchio in registri privati appartenenti a soggetti terzi.
Facciamo presente che tale procedura €& inutile ai fini della registrazione e pertanto
consigliamo di non pagare fatture provenienti da soggetti diversi da ADV IP.

Ringraziando per la fiducia accordata, porgiamo i nostri migliori saluti.




Milano, 18 marzo 2019

Ns Rif.: ADV-00573MT

OGGETTO: Ricerca di anteriorita tra i marchi aventi effetto in UNIONE EUROPEA nelle
classi 09, 36, 38, 42 - segno “LOANXCHAIN”

Come da vostre gradite istruzioni, abbiamo condotto una ricerca di anteriorita all'interno dei
registri dei marchi aventi effetto in Unione Europea (marchi nazionali dei 28 Paesi Membri,
marchi dell'UE e marchi internazionali designanti I'UE o singoli dei Paesi Membri) sul segno
“LOANXCHAIN” riferito a prodotti e servizi delle classi 09, 36, 38 e 42.

Il segno oggetto di indagine
Il marchio di interesse e il segno “LOANXCHAIN".
Per quanto sul sito www.loanxchain.com il marchio sia utilizzato con peculiare forma grafica

LOAN Y{CHAIN

la presente indagine si concentrera sulla componente verbale LOANXCHAIN, la quale
rappresenta il “cuore distintivo” del marchio di interesse.

Tale segno € composto dalla combinazione di elementi in lingua inglese il cui significato
concettuale € riconoscibile dalla maggioranza del pubblico di riferimento: LOAN (prestito), X
(“ex”, che richiama “exchange”, quindi scambio) e CHAIN (catena, che richiama la blockchain).
Essendo totalmente descrittivi dei prodotti / servizi contraddistinti, il prefisso LOAN- ed il
suffisso -CHAIN, possono considerarsi elementi non registrabili in quanto tali, poiché privi di
carattere distintivo (Art. 7, comma 1, lettere b e c, Regolamento Marchio UE).

A prova di quanto sopra riferito, nei territori di riferimento e nelle classi di interesse, abbiamo
rinvenuto ben 762 marchi anteriori contenenti termini che iniziano per LOAN- e 1101 marchi
anteriori che contengono parole che terminano per -CHAIN.



Coerentemente con quanto premesso, la presente indagine si & focalizzata sulla ricerca di
eventuali marchi anteriori contenenti ad un tempo termini che iniziano per LOAN- e parole che
terminano per -CHAIN.

La valutazione del rischio

La presente ricerca e stata condotta utilizzando la piu affidabile banca dati professionale del
settore (SAEGIS di Clarivate Analytics, ex Thomson Reuters). Il risultato in commento é un dato
oggettivo che tuttavia spesso non corrisponde alla percezione soggettiva dei titolari di marchio
anteriore. In altri termini, per quando i risultati possano indurre alla conclusione che sussista
(o viceversa) un certo rischio di subire contestazioni o opposizioni, non esiste alcuna norma
che precluda ai titolari di diritti anteriori, finanche su segni completamente differenti, di avviare
una procedura di opposizione o comunque contestare il marchio di interesse, essendo tale
decisione largamente influenzata dalla propensione alla litigiosita dei soggetti coinvolti.

Il metodo di indagine

Options: Active Only: OFF, Plurals: ON, Phonetics: OFF, Central European Phonetics: ON

v Q2 0 Trademark Equals LOANXCHAIN, International Classes Equals 09 36 38 42
v Q4 1 Trademark Equals LOAN* CHAIN*, International Classes Equals 09 36 38 42
v Q5 2 Trademark Equals LOAN* *CHAIN, International Classes Equals 09 36 38 42
v Q6 762 Trademark Equals LOAN*, International Classes Equals 09 36 38 42

-+ Q7 1101 Trademark Equals *CHAIN, International Classes Equals 09 36 38 42

Come da estratto sopra riportato, abbiamo eseguito le seguenti query nelle classi di interesse:

- Marchi contenenti il termine LOANXCHAIN:;

- Marchi contenenti ad un tempo termini che iniziano per LOAN- e termini che iniziano
per CHAIN-;

- Marchi contenenti ad un tempo i termini che iniziano per LOAN- e parole che terminano

per -CHAIN;
- Marchi contenenti termini che iniziano per LOAN-;
- Marchi contenenti parole che terminano per -CHAIN.

Come si vede dalla documentazione allegata, non sono state segnalate anteriorita nella classe
38; per tale classe esistono quindi rischi apparentemente bassi.
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Providing an online marketplace for buyers and sellers of claims and / or securities or securities
rights and / or related digitized rights, coins and / or tokens relating to finance contracts and
related financial instruments; Compilation, collection and systemization of data relating to
claims and / or securities or securities rights relating to financing and / or related digitized
rights in computer databases; Organizational consultancy for the aforesaid services;

Classe 36

Financial affairs, in particular trading, and arranging and managing claims and / or securities /
rights and / or digitized rights relating to financing contracts and related financial instruments;
Determination, calculation and publication of prices and risk assessments relating to claims and
/ or securities or securities rights and / or digitized rights, coins and / or tokens, in relation to,
respectively, financing contracts and related financial instruments; Consultancy relating to the
aforesaid services;

Classe 42

Design of computer software; Services in the field of data encryption; Providing temporary use of
non-downloadable electronic data storage application software; Creating software applications
for data processing; technical consultancy in connection with financial services, securities,
claims.

Si tratta di servizi quasi completamente sovrapponibili con quelli di vostro interesse nelle
relative classi.

Il marchio, a nome della persona fisica Yiwen Cyrus di Francoforte

(https://bcmsolutions.de /mitarbeiter/yiwen-cyrus/), € stato depositato il 27/09/2017 ed ¢
immune dall’obbligo d’uso, essendo stato registrato da meno di cinque anni.

Riteniamo che, in caso di contestazione o conflitto, sarebbe assai difficile resistere con valide
argomentazioni sulla differenza tra i marchi LOANXCHAIN e | N

La presenza di un marchio anteriore valido in Germania rende molto rischioso il deposito di
una domanda di marchio in UE. Infatti il marchio dell’'UE ha “carattere unitario” e non puo che
aver effetto sull’intero territorio comunitario.

L’ostacolo tedesco potrebbe essere aggirato depositando una serie di marchi nei territori di
interesse (suggeriamo l'utilizzo del c.d. “marchio internazionale”), escludendo la Germania,
oppure accettando il rischio di subire una opposizione con scarse chance di resistere e
depositare comunque in UE.

Il secondo marchio che riteniamo opportuno segnalare & la registrazione ||| GcGczG
‘I (cpositata a nome della statunitense S| G
Inc.. In questo caso, al di la di ogni valutazione sulla effettiva confondibilita dei segni
comparati (oggettivamente differenti), il problema verosimilmente si risolvera con la Brexit e
con il venir meno degli effetti dei marchi nazionali UK in UE, e viceversa, dopo il 29 marzo
2019.

3/4



Conclusioni

L’indagine svolta, con le avvertenze sopra evidenziate, ha rivelato la presenza di un marchio
anteriore | in Germania che rende assai a rischio la registrazione di un marchio
LOANXCHAIN in Unione Europea, probabilmente per tutte le classi di interesse.

Tale pericolo, non eliminabile se non cambiando marchio o rinunciando al deposito, puo
essere “aggirato” evitando di depositare in Germania, ad esempio attraverso la procedura del
c.d. “marchio internazionale”.

Per contro, I'ostacolo segnalato appare come I'unico marchio anteriore che possa costituire
una reale fonte di rischio, la qual cosa indubbiamente deve essere salutata come una notizia
positiva.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, ringraziamo per la fiducia accordata e
porgiamo i migliori saluti.
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Search for a trade mark - Intellectual Property Office
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Intellectual Property Office
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Status
Registered

Overview

Trade mark

Dates

Filing date
29 March 2018

Date of entry in register
08 February 2019

Renewal date
29 March 2028

Goods and services

Classes and terms

Class 9

Class 36

Names and addresses

18/03/2019, 15:25



Owner(s) name

IPO representative name

Hanna, Moore + Curley
Garryard House, 25/26 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 PX51, Ireland

Publications

First advert

Journal
2018/048

Date of publication
30 November 2018

Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office
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