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LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI 

in ITALIA ed ALL’ESTERO

Ancona, 20 Maggio 2010 
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DEPOSITO DELLA DOMANDA DI 
REGISTRAZIONE IN ITALIA

La domanda di registrazione deve contenere :

1) L’indicazione di  tutti i dati anagrafici e fiscali del 
RICHIEDENTE

2) L’elenco dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio
3) La designazione delle classi merceologiche in cui ricadono detti 

prodotti o servizi
4) La descrizione del marchio
5) Un esemplare del marchio 
6) L’attestazione di versamento delle tasse
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I SEGNI UTILIZZABILI COME 
MARCHIO

• Art. 7 Possono costituire oggetto di registrazione 
come marchio d’impresa tutti i nuovi segni 
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in 
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i 
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del 
prodotto o della confezione di esso, le 
combinazioni o le tonalità cromatiche, purché
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di 
un’impresa da quelli di altre imprese.



I MARCHI POSSONO ESSERE 
COSTITUITI DA

• Parole ( c.d. marchi denominativi)
• Lettere dell’alfabeto (sigle o acronimi)
• Disegni ( c.d. marchi figurativi)
• Numeri
• Suoni ( c.d. marchi sonori)
• Forma del prodotto o della confezione (c.d.

marchio tridimensionale) 
• Colore ( o meglio delle tonalità di colore)
• Odore (c.d. marchi olfattivi) 



PAROLE

Fantastiche ( BIC, GILLETTE, 
KODAK, INDESIT, ROLEX, DASH,
FINDUS)

comuni ( Panda, Gatto, Perla, Miele,
Lievissima, Canguro, Diesel, Aurora)

Nomi ( m. patronimici o pseudonimi : 
Armani , Valentino, Porsche , Cesare 
Paciotti, Fileni, Giovanni Rana, Fiorucci,
Sergio Rossi)



PIU’ PAROLE

LIBERA E BELLA 

GRIGIO PERLA 

ARGENTO VIVO

COTTON CLUB

OCCHI VERDI  

ALFA ROMEO 

MULINO BIANCO



Lettere dell’alfabeto

Lettere singole

(Autobianchi)  

(MC Donald)

(Angelini) 

(Annabella)

( Valentino )

( Breil )

Monogrammi

Sigle: F.I.A.T. , B.M.W. , B.N.L.

Numeri 012 (BENETTON); 105 
(LEVI’S)



MARCHI TRIDIMENSIONALI

• Bottiglia Coca-Cola
• Confezione Toblerone
• Bacio Perugina
• Bottiglia della PERRIER
• Calandra della JEEP
• Bottiglia Aperol
• Flacone del detersivo ACE



MARCHI TRIDIMENZIONALI 



MARCHI TRIDIMENZIONALI 

Tridimensionali:

Di colore:



MARCHIO DI COLORE PURO
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NOVITA’
Art 12.a

• NON sono NUOVI i segni divenuti di uso comune nel 
linguaggio 

Esempi : OPEN, CIAO, ELITE, TOTO, STANDARD, 
MATIC, EXTRA, LEADER, IMPERIAL, UNIVERSAL
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NOVITA’
ART 12.b

1° caso - NON sono NUOVI i segni identici ad altro segno già noto come marchio 
utilizzato da terzi per contraddistinguere prodotti o servizi identici. 

2° caso - NON sono NUOVI i segni simili ad altro segno già noto come marchio 
utilizzato da terzi per contraddistinguere prodotti o servizi affini se possa 
determinarsi  un rischio di confusione per il pubblico .

• CRITERI DI ACCERTAMENTO DI AFFINITA’

• CRITERI DI ACCERTAMENTO DI CONFONDIBILITA’
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CRITERI DI ACCERTAMENTO DI 
AFFINITA’

• L’affinità dei prodotti va valutata con riferimento alla natura 
intrinseca dei prodotti,alla loro destinazione, alla medesima 
clientela e all’identità di soddisfacimento dei medesimi bisogni.

• Nessun valore avranno le classi merceologiche per le quali il 
marchio è stato registrato, avendo le stesse una rilevanza 
meramente formale e fiscale; si dovrà invece compiere una 
valutazione sostanziale, concreta di affinità. Sarà importante 
considerare anche il cosiddetto mercato di sbocco e cioè le 
tendenze espansive dell’impresa e del settore. Orologi e gioielli 
sono stati in questa ottica considerati affini, così come anche 
profumi e scarpe. Addirittura olio e vino sono stati ritenuti 
affini; non affini gli alimenti per animali e quelli umani, olio e 
bevande, mobili per ufficio e mobili per appartamento, 
abbigliamento per uomo e pellicce.
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CRITERI DI ACCERTAMENTO DI
CONFONDIBILITA’

( letterale – grafica – concettuale )

marchi  DEBOLI ( Coppa del Nonno (gelati)  Ghiaccio 
menta (caramelle) , Oransoda e Lemonsoda (bibite) Brill
(lucido da scarpe) Bielestica (cinture) ,Fluorvitin (farmaco 
a base di fluoro e vitamine) Fluimucil (farmaco 
fluidificante), dermax (farmaco per la pelle), Slalom  
(portasci )  

marchi FORTI ( Elah (caramelle ) Gatto ( lana ) Apple
(Computer) Olà (detersivi)  Singer (macchine da cucire) 
Bel Paese (formaggi) KodaK (pellicole fotografiche) 
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MARCHI FORTI E MARCHI DEBOLI

NON CONFONDIBILI CONFONDIBILI

Fluorvitin – Fluorvit Olà – Liolà
Uniplus- Unifort                             Singer- Tiger
Isoclor-Ibiclor Bel paese- Bel mondo
Thermos - Thermax Kodak -Audak



MARCHI GIUDICATI CONFONDIBILI
ADIDAS/ ADILIA

CARLO BELLINI / BELLINI FRATELLI

LE ZANOTTINE / ZANOTTI

ERMENEGILDO ZEGNA/ MARIO ZEGNA

VINO CUORE/ CUORE

GRAND MARNIER /MONIER

GUCCI/ GUCCINI

BRAVO VIAGGI/ BRAVO CLUB

GRANPLAID / GRANFOULARD PLAID

CROCCO POLLO/ POLLO CROCK

TISSOT / TISSOR

LEBOLE / LEBOLTEX

AMAROMONTENEGRO / MONTENEGRO

KICKRERS / KIKEKS

CLARKS / CLARK / CLAR (Trib.Fermo)
BULGARI / GIGI BULGARY
NIVEA / NIEVINA
REPORTER / REPORTAGE
ELLISSE / LS
WRANGLER / WYNGLER
LUX/ LUXO/ LUXUS
PIUMA/ INTERPIUMA
CASSERA / CARRERA
PAVITEX / PAVITES
ORANSODA / ORANGESODA
MARTINI / BARDINI
FEGE’ / VEGE
PERMAFLEX / PERLAFLEX
CAPRI / ANACAPRI

17



21

• NON sono NUOVI i segni identici o simili ad altro segno già
noto come ditta , denominazione o ragione sociale, insegna  o 
nome a dominio utilizzato da altri qualora  a causa di detta 
somiglianza e della identità od affinità fra le rispettive attività
di impresa possa determinarsi un rischio di confusione per il 
pubblico .  

Art. 22.1  - UNITARIETA’ DEI SEGNI 

• E’ vietato adottare  come ditta , denominazione o ragione 
sociale, insegna o nome a dominio un segno uguale o simile 
all’altrui marchi qualora  a causa di detta somiglianza e della 
identità od affinità fra le rispettive attività di impresa possa 
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico 

NOVITA’
Art 12.c.
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NOVITA’
Art 12.f

• NON sono NUOVI i segni identici o simili ad 
altro segno già noto come marchio utilizzato da 
terzi per contraddistinguere prodotti o servizi né
identici né affini, se  il marchio anteriore gode di 
rinomanza e se l’uso del segno successivo 
trarrebbe indebito vantaggio dalla rinomanza del 
segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo 
stesso .

• Esempi : NOKIA, FILA, NIKE, GUCCI, 
PLAYBOY, PEUGEUT, FERRARI, MICHELIN, 
ADIDAS
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RITRATTI DI PERSONE, NOMI E SEGNI
Art 8 

NON possono essere registrarti come marchio:
- i ritratti di persone, salvo il  consenso del persona 
ritratta, e, dopo la sua morte, solo con il consenso dei 
parenti fino al quarto grado incluso.
- i nomi di persona diversi da quello del RICHIEDENTE se
l’uso di detti nomi può ledere la fama, il credito od il 
decoro di chi ha diritto al nome; 

- i nomi notori, salvo il consenso della persona che ha reso 
noto il nome.  

- i segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico,
politico, sportivo, le denominazioni e sigle di 
manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi 
finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di 
questi.
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QUANDO  E COME 
REGISTRARE ALL’ESTERO 

IL PROPRIO MARCHIO
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ALCUNI CASI REGOLAMENTATI DI 
REGISTRAZIONE ILLECITA DEL MARCHIO 

ALTRUI 

1) Art- 6 septies Convenzione di Parigi: registrazioni 
effettuate dall’agente o dal rappresentante; 

2) Registrazioni effettuate da terzi in mala fede;  
3) Registrazioni effettuare da terzi in presenza di un

preuso da parte del legittimo titolare del marchio;
4) Art- 6 bis Convenzione di Parigi: registrazioni di 

un marchio altrui che nel paese estero di 
registrazione non è utilizzato, ma comunque 
notoriamente conosciuto. 
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LA REGISTRAZIONE ALL’ESTERO
DEI MARCHI ITALIANI 

• 1)  DEPOSITO NAZIONALE NEI SINGOLI PAESI 
ESTERI 

• 2)  DEPOSITO MARCHIO INTERNAZIONALE 

• 3)  DEPOSITO MARCHIO COMUMINITARIO 
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IL  MARCHIO INTERNAZIONALE
( un fascio di marchi nazionali ) 
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IL  MARCHIO INTERNAZIONALE
( un fascio di marchi nazionali )

- Il marchio italiano di base (differenza fra ACCORDO e 
PROTOCOLLO) 

- Il deposito della domanda all’OMPI tramite l’UIBM (tassa 
base, tasse complementari, tasse individuali) 

- Registrazione da parte dell’OMPI e notifica agli Uffici 
Nazionali dei Paesi designati

- Azioni ufficiali da parte degli esaminatori  degli uffici 
nazionali (rilievi formali, rifiuti, opposizioni)

- Rigetti o limitazioni nei singoli Paesi designati 
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IL MARCHIO COMUNITARIO
(un marchio unitario e sovranazionale)

• Il deposito della domanda direttamente  OAMI (Ufficio di 
Alicante) o tramite (UIBM)

• L’ esame formale della domanda e verifica degli  
impedimenti assoluti 

• La ricerca di anteriorità
• La pubblicazione della domanda (comunicazione ai titolari 

di marchi comunitari) 
• L’ opposizione  (basata su impedimenti relativi - prova 

dell’uso del marchio dell’opponente)  
• L’appello      
• La concessine 
• La conversione del marchio comunitario  
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IL MARCHIO COMUNITARIO
( un marchio unitario e sovranazionale )
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni

www.baldipat.it

Info@baldipat.it

http://www.baldipat.it/
mailto:Info@baldipat.it
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