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MARCHIO: DEFINIZIONE 

• SEGNO RAPPRESENTABILE GRAFICAMENTE, 
ATTO A DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI 
DI UN’IMPRESA DA QUELLI ALTRUI (parole, 
disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori) 

• ELEMENTO ESTRANEO AL PRODOTTO ED 
ALLE SUE QUALITÀ 

• USO ESCLUSIVO GARANTITO DALLE NORME 
PER FAVORIRE IL CONSUMATORE EVITANDO 
IL RISCHIO DI CONFUSIONE 

• DURATA: 10 ANNI RINNOVABILI 
INDEFINITAMENTE NEL TEMPO 



REQUISITI DI REGISTRAZIONE 

NOVITÀ 
CAPACITÀ 

DISTINTIVA 

LICEITÀ 
NON 

DECETTIVITÀ 



MANCANZA DI CAPACITÀ DISTINTIVA 

• SEGNI DI USO COMUNE NEL 
LINGUAGGIO CORRENTE E NEGLI USI 
COSTANTI DEL COMMERCIO 

• DENOMINAZIONI GENERICHE ED 
INDICAZIONI DESCRITTIVE 

• DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE (CON 
SIGNIFICATO DESCRITTIVO DELLA 
QUALITÀ DEL PRODOTTO) 



ART. 20 CPI DIRITTI CONFERITI DALLA 
REGISTRAZIONE 

• FACOLTÀ DI FARE USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO 

• VIETARE AI TERZI DI USARE NELL'ATTIVITÀ ECONOMICA: 

1. UN SEGNO IDENTICO AL MARCHIO REGISTRATO PER 
PRODOTTI O SERVIZI IDENTICI  

2. UN SEGNO IDENTICO O SIMILE AL MARCHIO REGISTRATO PER 
PRODOTTI O SERVIZI IDENTICI O AFFINI, SE C’È UN RISCHIO DI 
CONFUSIONE O ASSOCIAZIONE PER IL PUBBLICO 

3. UN SEGNO IDENTICO O SIMILE AL MARCHIO REGISTRATO PER 
PRODOTTI O SERVIZI ANCHE NON AFFINI, SE IL MARCHIO 
REGISTRATO GODA NELLO STATO DI RINOMANZA E SI 
TRAGGA INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO 
O DALLA RINOMANZA O SI RECHI PREGIUDIZIO AGLI STESSI 



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA 

UN MARCHIO CARATTERIZZA PRODOTTI E SERVIZI 
 I PRODOTTI E I SERVIZI SONO CLASSIFICATI SECONDO UNO 

STANDARD INTERNAZIONALE IN CLASSI MERCEOLOGICHE 
AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE BISOGNA INDICARE 

LE CLASSI IN RELAZIONE ALLE QUALI SI INTENDE 
TUTELARE IL MARCHIO 

 INDICAZIONE SPECIFICA DEI SINGOLI PRODOTTI O SERVIZI 
 ECCEZIONE: L’ESTENSIONE DELLA TUTELA NEI MARCHI 

CHE GODONO DI RINOMANZA 



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA (10A ED.) 
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CLASSIFICAZIONE DI NIZZA 



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA: SCELTA CLASSI 



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA: SCELTA CLASSI 
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CLASSIFICAZIONE DI NIZZA: SCELTA CLASSI 



LA RINOMANZA 

• MARCHI ORDINARI = TUTELA RELATIVA 

• MARCHI RINOMATI = TUTELA ASSOLUTA 

• I SEGNI NOTORI ED I MARCHI RINOMATI 
SONO PROTETTI IN SÉ E PER SÉ, A 
PRESCINDERE DALLE CLASSI 
MERCEOLOGICHE 

• RATIO: LA SOLA PRESENZA DI ESSI SUL 
PRODOTTO NE AUMENTA L’APPETIBILITÀ 

• FINALITÀ: TUTELA CONTRO LE 
OPERAZIONI PARASSITARIE 



POTERE D’INDIVIDUALITÀ 

MARCHIO FORTE 
• SPICCATA ORIGINALITÀ E CAPACITÀ DISTINTIVA.  
• NON HA ATTINENZA CON IL PRODOTTO O SERVIZIO A CUI SI 
RIFERISCE 
• MARCHI DI FANTASIA, SENZA VALORE SEMANTICO ES. 
ROLEX (OROLOGI), KLEENEX (FAZZOLETTO)... 



POTERE D’INDIVIDUALITÀ  

MARCHIO DEBOLE 
• MINORE ORIGINALITÀ (UNA DIRETTA RELAZIONE CON IL 
PRODOTTO/SERVIZIO)  
• MARCHI ESPRESSIVI: RICHIAMANO IL PRODOTTO 
IDENTIFICANDONE CARATTERISTICHE ES. BENAGOL, 
GOLASAN… 
• MINIMA CAPACITÀ DISTINTIVA NECESSARIA PER 
DIFFERENZIARLO ED ESSERE TUTELATO 





CONTROLLI DELL’UIBM 
• L’UIBM VERIFICA LA CONFORMITÀ DELLE 

DOMANDE ALLA NORMATIVA 
• NON EFFETTUA RICERCHE SULL’ESISTENZA DI 

SEGNI ANTERIORI IDENTICI O SIMILI 
 

• IL RICHIEDENTE VERIFICA IN MODO 
AUTONOMO E PRELIMINARMENTE CHE NON 
SIANO GIÀ STATI DEPOSITATI MARCHI SIMILI 
O IDENTICI, ALTRIMENTI PUO’ RISCHIARE DI 
SUBIRE DA TERZI: 

1. OPPOSIZIONE  AMMINISTRATIVA; 
2. AZIONE DI NULLITA’. 



Il diritto esclusivo sulle diciture, loghi o altri segni, 
attribuito dall’Attestato di Registrazione, ha un’efficacia 
territorialmente limitata allo Stato per il quale il marchio 
stesso viene depositato. Eccezione marchi notori. 
 NO A MARCHIO “MONDIALE” ! 
 SI’ A CONVENZIONI INTERNAZIONALI semplificative! 
 
REGISTRAZIONE ALL’ESTERO DI UN MARCHIO: 
1.  Convenzione internazionale sul MARCHIO 

COMUNITARIO 
2.  Accordo/Protocollo sul MARCHIO INTERNAZIONALE 
3.  Singoli DEPOSITI NAZIONALI nei Paesi di interesse non 

aderenti ad alcun Trattato Internazionale 
 

Mantova, 04.10.2012 



Mantova, 04.10.2012 



Mantova, 04.10.2012 



•ACCORDO E PROTOCOLLO DI MADRID 

•92 STATI MEMBRI al 15 Gennaio 2014 

 

•ORGANIZZAZIONE MONDIALE PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE (WIPO) CON SEDE A GINEVRA 

•186 STATI MEMBRI al 1°Marzo 2014 

•REGOLA 24 TRATTATI INTERNAZIONALI 

•PROCEDURA UNIFICATA DI FRONTE A WIPO 

•UNICA DOMANDA IN ENG/FR TRAMITE  UIBM, PER 

OTTENERE LA PROTEZIONE NEI PAESI DESIGNATI (SALVO 

OPPOSIZIONI O RIFIUTI NAZIONALI) 

•DURATA: 10 ANNI DA REGISTRAZIONE, RINNOVABILI 

•FASCIO DI MARCHI NAZIONALI 

•VANTAGGI ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI 

 

  

 



Membri del Madrid System  



QUALI VERIFICHE PER EVITARE SORPRESE? 

1. Unitarietà dei segni distintivi: NO identità 
con marchi, ditte, denominazioni o 
ragioni sociali, insegne, nomi a dominio; 

2. Rilevanza grafica: NO identità con 
disegni/modelli antecedenti; 

3. Confondibilità: NO similitudine visiva, 
fonetica, concettuale, grafica; 

4. Identità e affinità merceologica: NO 
marchio identico o simile per prodotti 
e/o servizi identici o affini; 

5. Territorialità: segno anteriore è ostacolo 
solo se valido ed efficace nel territorio di 
interesse. 



RICERCA DI MARCHI VALIDI IN ITALIA 

VERIFICA DELL’ESISTENZA DI MARCHI: 
• ITALIANI; 
• COMUNITARI, PERCHÉ HANNO 

VALIDITÀ IN ITALIA; 
• INTERNAZIONALI, PERCHÉ 

POTREBBE ESSERE STATA RICHIESTA 
ANCHE LA PROTEZIONE IN ITALIA. 
 



RICERCHE DEL RICHIEDENTE 
• IL DEPOSITANTE PUÒ EFFETTUARE UNA RICERCA 

PRELIMINARE DI ANTERIORITÀ TRA MARCHI 
CONSULTANDO DIRETTAMENTE LE BANCHE DATI 
ISTITUZIONALI, DISPONIBILI GRATUITAMENTE SU 
INTERNET 

• GLI UFFICI BREVETTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
OFFRONO UN SERVIZIO DI RICERCHE DI ANTERIORITÀ 
ANCHE CON BANCHE DATI NON DISPONIBILI 
GRATUITAMENTE 

• I CONSULENTI IN P.I. DISPONGONO, OLTRE CHE DI 
BANCHE DATI ISTITUZIONALI, ANCHE DI BANCHE DATI 
A PAGAMENTO E PRIVATE, PER RICERCARE MARCHI 
FIGURATIVI, DI FATTO, NOMI A DOMINIO, ECC. 
EFFETTUANO RICERCHE DI IDENTITÀ, DI 
SIMILITUDINE, FONETICHE, E FORNISCONO RAPPORTI 
COMMENTATI SUI RISULTATI DELLA RICERCA 



OPERATORI LOGICI 

AND = A ∧ B 
 

• Collega due o più parole 
• Seleziona i documenti 

che contengono 
ENTRAMBE le parole 
 
 OR = A ∨ B 
 

• Collega due o più parole 
• Seleziona i documenti 

che contengono 
ALMENO una delle 
parole 



CARATTERI JOLLY 



BANCHE DATI GRATUITE 

• UIBM – Marchi Nazionali 
http://www.uibm.gov.it 

• CTM-Online & TMView -Marchi comunitari e 
nazionali                          
http://oami.europa.eu 

• ROMARIN – Marchi Internazionali 
http://wipo.int/romarin 

• USPTO – Trademark Electronic Search System 
http://tess2.uspto.gov 

 

http://www.uibm.gov.it
http://oami.europa.eu
http://oami.europa.eu
http://wipo.int/romarin
http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4810:3xk4jn.1.1
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ATTENZIONE: MARCHI DI FATTO 
LE DENOMINAZIONI DEI MARCHI E I SEGNI 

GRAFICI DISTINTIVI (IN ATTIVITÀ 
ECONOMICHE) 

• NON DEPOSITATI COME MARCHI 
• NON PRESENTI NELLE BANCHE DATI 

UFFICIALI 
POSSONO COSTITUIRE CONCORRENZA SLEALE 
 PERCIÒ È UTILE CONSULTARE ANCHE ALTRE 

BANCHE DATI, CONTENENTI INFO SU 
IMPRESE CONCORRENTI, EFFETTUARE 
RICERCHE CON MOTORI DI RICERCA, 
ESAMINARE SITI INTERNET, ECC. 



SORVEGLIANZA DI MARCHI 
•  MONITORAGGIO PERIODICO O COSTANTE DELLE 

BANCHE DATI DOPO LA REGISTRAZIONE 
• OBIETTIVI:  
1. ACCERTAMENTO CHE I CONCORRENTI NON 

DEPOSITINO MARCHI UGUALI O SIMILI; 
2. EVITARE CONVALIDA MARCHIO ALTRUI PER 

TOLLERANZA PROTRATTA PER 5 ANNI. 
• POSSIBILITÀ DI AGIRE TEMPESTIVAMENTE PER 

VIA AMMINISTRATIVA, TRAMITE PROCEDURA DI 
OPPOSIZIONE, IN PRESENZA DI DOMANDE DI 
MARCHI CHE POSSONO CREARE CONFUSIONE 
CON QUELLO REGISTRATO ANTERIORMENTE. 



RINGRAZIAMENTI 

 

ING. MARI & C. SRL  

RINGRAZIA PER LA CORTESE ATTENZIONE 
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Ing. Mari & C. Srl -  Corso Garibaldi, 14 – 55100 LUCCA 
www.mari.it - info@mari.it – lucca@mari.it 


