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IL MARCHIO

+ Definizione

_ Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, 

prodotti o distribuiti da una impresa, da quelle delle altre imprese.

_ Possono essere oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti 

i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente: parole, 

disegni, lettere, suoni, forma di prodotti, confezioni.

_ La forma del prodotto o il suo confezionamento può costituire un 

valido marchio a condizione che il segno distintivo non sia costituito 

esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto e 

quindi dalla forma necessaria per ottenere il risultato tecnico 

(proteggibile con brevetto o modello di utilità) o dalla forma che da 

valore sostanziali al prodotto.
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+ Requisiti Suscettibile di protezione:

nuova parola, figura o segno atto a distinguere prodotti o merci al fine 

di identificarlo, individuando l’azienda produttrice

_ Principali requisiti di brevettabilità: novità e capacità distintiva nel 

settore merceologico di appartenenza, liceità

_ Durata: 10 anni rinnovabili

_ L’originalità: “capacità distintiva”: un marchio è tanto più originale 

quanto più concettualmente distante dai prodotti per cui viene usato.

IL MARCHIO: REQUISITI
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+ Il marchio non deve essere costituito esclusivamente:

_ da termini generici (es. “palla” per palloni)

_  da termini descrittivi delle caratteristiche del prodotto: la specie 

(arabica per il caffè), la qualità, la provenienza geografica… 

BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991)

CAFFÈ 

IL MARCHIO: REQUISITI
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+ Marchi denominativi: possono essere nomi di persona, nomi 

geografici, lettere o numeri, singole parole del linguaggio comune, 

parole inventate, combinazioni di parole, abbreviazioni, errori di 

ortografia e slogan.

IL MARCHIO: DEFINIZIONI

+ Marchi figurativi: sono parole presentate in modo fantasioso oppure 

un disegno o un modello, autonomamente o in combinazione con 

parole e colori (in questo caso si chiamano anche marchi misti). 
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+ Marchi di colore: possono consistere in colori, autonomamente o in 

combinazione con altri colori, senza contorni e senza delimitazione 

della forma (è necessario indicare il colore per mezzo di un codice)

+ Marchi sonori: sono segni che sono percepiti attraverso strumenti 

acustici piuttosto che visivi - i marchi sonori possono essere suoni, 

note musicali, con o senza parole

IL MARCHIO: DEFINIZIONI
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+ Marchi di posizione: è il segno costituito dalla modalità di 

apposizione o del posizionamento o apposizione dello stesso sul 

prodotto. Si tratta di una parola, in una figura tridimensionale o in un 

motivo grafico per i quali viene richiesta la registrazione in una 

specifica posizione, su un determinato prodotto.

+ Marchi tridimensionali: sono forme di prodotti o di confezioni o 

qualsiasi altra forma riprodotta in modo tridimensionale 

IL MARCHIO: DEFINIZIONI



2018 – Barbara Colombo

Identificazione Geografica

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine 

che identificano un paese, una regione o una località, quando siano 

adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, 

reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o 

essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori 

naturali, umani e di tradizione.

PAT - Prodotti Alimentari Tradizionali

Prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e 

stagionatura risultano consolidate nel tempo, ovvero praticate sul 

territorio interessato in maniera omogenea e secondo regole tradizionali 

e protratte nel tempo

IL MARCHIO
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Marchio DOP – Denominazione di Origine protetta

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed 

alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano 

realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo 

produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di 

produzione. 

Marchio IGP - Indicazione Geografica Protetta

Relativo al nome di una regione, di un luogo determinato 

o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare 

un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, 

di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una 

determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica 

possa essere attribuita all'origine geografica

IL MARCHIO
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STG - Specialità Tradizionali Garantite

Riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto 

inteso come elemento od insieme di elementi che, per le 

loro caratteristiche qualitative si distinguono un prodotto 

da altri simili. 

Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un 

metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare 

zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. 

BIO 

Indica un sistema globale di gestione sostenibile per 

l’agricoltura basato sull’interazione tra l’adozione delle 

migliori pratiche colturali in termini di impatto ambientale; 

l’impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali 

come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria; il 

mantenimento di un alto livello di biodiversità; 

l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere 

degli animali. 

IL MARCHIO
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+ Marchio debole: scarsa capacità distintiva dovuta a un legame con il 

prodotto o servizio che voglio tutelare.

+ Marchio forte: notevole capacità distintiva data da segni che non 

appaiono legati al prodotto contrassegnato

MARCHIO DEBOLE VS MARCHIO FORTE



2018 – Barbara Colombo

+ Un marchio debole può diventare forte attraverso un uso intenso e 

con una attività di pubblicizzazione.

+ In questo caso si parla di secondary meaning, quando il marchio 

assume un “secondo significato” rispetto a quello debole di partenza

MARCHIO DEBOLE VS MARCHIO FORTE
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+ La volgarizzazione di un marchio comporta la perdita dei diritti sul 

marchio da parte del suo titolare.

+ Ovvero il marchio non individua più il prodotto legato ad una società 

ma viene associato ad ogni prodotto dello stesso genere che ha le 

stesse caratteristiche.

LA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO



2018 – Barbara Colombo

+ si tratta di un marchio conosciuto da una comunità di utenti legati ai 

prodotti o ai servizi per i quali il marchio è registrato 

+ Per la della valutazione della notorietà occorre considerare la quota di 

mercato, l'intensità, l'ampiezza geografica e la durata dell’uso del 

marchio; gli investimenti realizzati dal titolare al fine di far conoscere il 

marchio ai potenziali consumatori

MARCHIO NOTORIO
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IL MARCHIO
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Un marchio per poter essere registrato deve soddisfare anche il 

cosiddetto principio di:

«ESTRANEITÀ DEL MARCHIO DAL PRODOTTO»

Ovvero  per comunicare un’informazione sulla provenienza il marchio 

deve essere connesso al prodotto ma non può identificarsi con esso.

IL MARCHIO
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Quando la funzione di carattere distintivo del marchio è 

compiuta

Quando consente al consumatore che acquista il prodotto 

contrassegnato dal marchio, al momento di effettuare 

una successiva acquisizione, la stessa scelta d’acquisto 

se l’esperienza risulti positiva o un’altra se essa risulti 

negativa

(Tribunale 1° UE, 7 febbraio 2002, T- 88/00)

IL MARCHIO
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Non possono costituire oggetto di registrazione come 

marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente:

+ dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto

+ dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un 

risultato tecnico – forma funzionale

+ dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto –

forma artistica

Si, al carattere distintivo 

IL MARCHIO
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Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

Domanda n. 002579381 – cl. 29-30-32

Titolare: Develey Holding GmbH & Co

TPG 15-03-2006: La forma non si discosta in modo 

significativo dalla forma abituale di una bottiglia 

contenente i prodotti rivendicati. Le creste intorno ai lati, 

anche se potrebbero essere considerate distintive, di per 

sé non sono sufficienti a incidere sull’impressione 

complessiva prodotta dalla forma richiesta in misura tale 

che quest’ultima si discosti dalla norma e dagli usi del 

settore.

Rifiutata per «prodotti derivati dal latte, condimenti

e succhi di frutta»

IL MARCHIO
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Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

ILSA S.r.L. per "pianta di forma piano cottura del tipo piastra", 

rappresentante la forma di una bistecchiera sostanzialmente 

quadrata"

Commissione di Ricorso 19.04.2010

IL MARCHIO
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Forma necessaria per ottenere un risultato tecnico

Richiesta di cancellazione presentata

da Felfoldi Edesseggyarto Kft :

Domanda n. 004899811

Titolare: Unistraw Asset Holding Pty

Decisione di cancellazione UAMI del 17/08/2010

IL MARCHIO
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Forma che da valore sostanziale al prodotto

Titolare: Ontario Inc.

Richiesta di cancellazione promossa da Bacardi & Co. Ltd.

Cancellato per tutti i prodotti: marchio dichiarato invalido

C.C.I.A.A. Reggio Emilia, 5 novembre 2014

Decisione di cancellazione UAMI del 23/05/2013: 

Il marchio consiste in una forma che conferisce valore 

sostanziale ai prodotti e ai servizi rivendicati dal marchio. La 

bottiglia a forma di diamante veicola l’idea di un prodotto 

esclusivo e costoso. Ha una forma troppo particolare per non 

essere apprezzata in quanto tale, indipendentemente dal 

prodotto contenuto nella stessa. 

La dichiarazione della Corte è atta a prevenire la concessione di 

un monopolio per delle forme regolamentate dal diritto sul design

IL MARCHIO
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MARCHIO

Tutela della forma del prodotto in se: potere di vendita legato

+ dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto

+ dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato 

tecnico – forma funzionale

+ dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto – forma artistica

+ alla funzionalità - tutela con Modello di Utilità

+ al suo apprezzamento estetico - tutela con Design

+ al valore artistico – tutela con diritto d’autore
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MARCHIO

quelle che NECESSARIAMENTE

comunicano un’origine

Imprenditoriale

IMMORTALITÀ è possibile 

rinnovarlo senza limiti di tempo

ad ogni scadenza decennale

MARCHIO vs MODELLO

DESIGN

quelle che 

NON  CESSARIAMENTE

comunicano un’origine

Imprenditoriale

TEMPORANEITA’ è possibile 

rinnovarlo ogni 5 anni

per un massimo di 25 anni
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MARCHIO

Tutela della forma come altro da se

+ concorrenza sleale - cioè separabile dal prodotto per comunicare

messaggi e suggestioni.
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Si verificano casi di concorrenza sleale quando si ha :

Utilizzo di nomi o segni distintivi che possono generare confusione con 

nomi o con segni distintivi legittimamente usati da altri

Imitazione servile di prodotti concorrenti, che possono generare 

confusione con nomi o con segni distintivi legittimamente usati da altri

Diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un 

concorrente

Utilizzo diretto o indiretto e comunque non conforme ai principi della 

correttezza professionale che può provocare a danni ad altri

CONCORRENZA SLEALE
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CONCORRENZA SLEALE

Tribunale di Napoli, 11 luglio 2000 (CASO GRAN TURCHESE)

Illecito perché confondibile anche se il marchio è diverso
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CONCORRENZA SLEALE

Tribunale di Bergamo, 27 novembre 1999 (CASO GRISSINI FAGOLOSI) –

Lecito per assenza di confondibilità per marchio diverso
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+ Permettono al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti 

da imprese differenti consentono alle imprese di differenziare i loro 

prodotti

+ Sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la 

reputazione dell’impresa

+ Sono una componente fondamentale dei contratti di franchising

+ Stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel 

miglioramento della qualità dei prodotti

+ Possono facilitare l’ottenimento di finanziamenti

+ Possono essere concessi in licenza e quindi costituire una fonte di 

reddito addizionale (royalties)

VALORE DEL MARCHIO
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La concessione in licenza di un marchio è un elemento centrale del 

contratto di franchising. 

In genere, in tale tipo di contratti, il grado di controllo del titolare del 

marchio nei confronti del franchisee (cioè, colui a cui il marchio è stato 

licenziato) è più alto di quello previsto dai normali contratti di licenza

di marchio. 

Nel caso del franchising il titolare del marchio licenziato consente ad 

un’altra persona di utilizzare il suo look commerciale il che a sua volta 

include marchi,know-how, servizi al consumatore, software, decorazione 

degli interni, ecc.) nel rispetto di una serie di regole e dietro pagamento 

di un determinato corrispettivo (royalties).

VALORE DEL MARCHIO
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_ La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la 

registrazione o, in alcuni paesi, anche solo attraverso l’uso. 

VALORE DEL MARCHIO

_ Anche per paesi in cui è possibile proteggere i marchi solo attraverso 

l’uso, vi consigliamo di registrare il vostro marchio presso l’ufficio 

nazionale marchi competente (alcuni uffici marchi offrono la possibilità 

di registrazione on-line).

_ La registrazione del marchio offrirà una migliore protezione, soprattutto 

in caso di conflitto con un marchio identico, o simile. 
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+ Un’impresa può usare diversi marchi per linee di prodotti diversi. 

VALORE DEL MARCHIO

+ A seconda della strategia adottata, un’impresa potrà decidere di 

utilizzare lo stesso marchio per tutti i suoi prodotti, estendendolo ad 

ogni nuovo prodotto introdotto sul mercato o, al contrario, di usare un 

nuovo marchio per ogni linea di prodotti.
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+ Estendere un marchio esistente a nuovi prodotti permette al nuovo 

prodotto di usufruire dell’immagine e della reputazione del marchio.

VALORE DEL MARCHIO

+ Però l’utilizzazione di un nuovo marchio (più specifico e pertinente 

rispetto al nuovo prodotto), può rivelarsi un vantaggio, nella misura in 

cui permette all’impresa di dirigere il prodotto ad una specifica 

categoria di consumatori (per esempio, bambini, teenagers, ecc.), o di 

creare un’immagine specifica per una nuova linea di prodotti. 



2018 – Barbara Colombo

+ Il richiedente

_ Depositare presso l’ufficio competente una domanda di registrazione

del marchio, correttamente compilata, con tutti i dati della vostra 

impresa. 

_ La domanda dovrà contenere una rappresentazione grafica del 

marchio (alcuni uffici esigono un formato specifico), ed una 

descrizione dei prodotti e/o dei servizi e/o delle classi per le quali la 

vostra impresa vuole ottenere la registrazione. 

_ A uffici di proprietà industriale (Stati Uniti e quello del Canada) 

possono esigere la prova d’uso del marchio oppure la dichiarazione 

ufficiale che il marchio verrà usato. 

_ Spetterà comunque all’ufficio nazionale competente informarvi sulla 

procedura.

DEPOSITO
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+ L’ufficio

Le procedure seguite variano da paese a paese ma, in termini 

generali, seguono uno schema simile:

_ Esame formale: conformità della domanda di registrazione ai requisiti 

di carattere formale - tassa di registrazione pagata, domanda 

compilata in maniera corretta

_ Esame sostanziale: conformità della domanda ai requisiti di carattere 

sostanziale prescritti dalla legge - marchio non appartenga ad una 

categoria esclusa per legge dalla registrazione, o che non sia in 

conflitto con un marchio già registrato per la stessa classe di prodotti).

+ Pubblicazione ed opposizione: pubblicato in un’apposita gazzetta e, 

a partire dalla data di pubblicazione nella gazzetta, i terzi aventi diritto 

hanno la facoltà di opporsi, entro il termine prescritto dalla legge, alla 

sua registrazione.

DEPOSITO
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+ Registrazione: una volta che l’ufficio competente ha stabilito che non 

esistono impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e 

l’ufficio emette un certificato di registrazione

+ Rinnovo: il marchio può essere rinnovato a tempo indeterminato 

attraverso il pagamento delle relative tasse. Tuttavia la registrazione 

può essere cancellata (integralmente, o per determinati prodotti o 

servizi), se il marchio non è stato usato e, in base alle norme in vigore, 

la concessione del marchio è subordinata all’uso.

DEPOSITO
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+ La procedura di registrazione prevede i seguenti passaggi:

- Deposito della domanda presso UIBM di Roma attraverso le Camere di

Commercio

- Esame “formale” e di novità assoluta (verifica dei requisiti di

registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori)

- Registrazione del marchio (in genere dopo 3 anni dal deposito)

+ Costi:

- € 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe

- €   34,00 per ogni classe aggiunta

- € 43,00 + una marca da bollo di € 16,00 – diritti di segreteria

- € 16,00 – lettera di incarico 

DEPOSITO NAZIONALE
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+ È possibile tutelare il marchio a livello comunitario tramite un titolo 

unico di proprietà industriale che ha validità per tutti i paesi della 

Comunità Europea (27).

+ Può essere un primo deposito o una estensione

+ Procedura di registrazione:

- Deposito della domanda presso UAMI di Alicante;

- Esame “formale” e di novità assoluta (verifica dei requisiti di

registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori

configgenti);

- Pubblicazione della domanda (dopo 4 mesi dal deposito);

- Periodo di opposizione di tre mesi dalla data di pubblicazione della

domanda (titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione 

contro la registrazione del marchio);

- Registrazione del marchio (dopo 12 mesi dal deposito)

DEPOSITO COMUNITARIO
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+ Costi:

- € 850,00 - tassa di registrazione elettronica comprensiva di una classe

- € 1000 euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo 

- €   50,00 - per ogni classe aggiunta

- € 150,00 - per ogni classe protetta oltre la seconda

DEPOSITO COMUNITARIO
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+ È possibile estendere la tutela del marchio nei Paesi che hanno 

aderito alla Convenzione di Madrid depositando una domanda di 

Marchio Internazionale, secondo una procedura disciplinata da due 

Accordi Internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid).

+ La domanda di protezione internazionale non è mai un primo deposito 

ma una estensione di una precedente e domanda o registrazione 

nazionale o comunitaria.

+ La procedura prevede che siano designati singolarmente gli Stati in cui 

si ha interesse ad ottenere la registrazione del marchio, pagando le varie 

tasse nazionali dei Paesi designati (85).

DEPOSITO INTERNAZIONALE
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+ Costi:

- €   135,00 - tassa governativa

- € 16,00 – domanda

- € 16,00 – lettera di incarico

+ Tassa di base:

- se la riproduzione del marchio non è a colori        CHF 653

- se la riproduzione del marchio è a colori               CHF 903

- per ogni classe in più oltre la terza                       CHF 100

DEPOSITO INTERNAZIONALE
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+ Classificazione di Nizza

Dal 1° Gennaio 2012 è entrata in vigore la 10° edizione della 

Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della 

registrazione dei marchi (comunemente denominata “Classificazione di 

Nizza”).

Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni 

dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo 

principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle 

pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi 

della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i 

quali i marchi sono registrati.

LA CLASSIFICAZIONE

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione
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+ L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche per la 

registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio 

Internazionale di WIPO/OMPI 

+ La classificazione di Nizza è inoltre applicata da diversi Paesi che non 

sono membri dell’Accordo di Nizza. 

+ Con cadenza annuale il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di 

Nizza, che si riunisce a Ginevra presso l’OMPI, opera al fine di fornire i 

necessari aggiornamenti alla Classificazione stessa, in base alle 

esigenze di mercato e degli utenti. 

LA CLASSIFICAZIONE

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione
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Una volta depositato presso l'UAMI, il tuo marchio sarà soggetto alle 

procedure d'ufficio per verificare se può essere registrato. 

Sono previste diverse fasi.

Data di deposito

L'UAMI controlla che la domanda di marchio contenga le informazioni di 

base e quelle obbligatorie previste: una domanda di registrazione, un 

titolare correttamente identificato, una rappresentazione grafica del 

marchio e un elenco di prodotti e servizi. Inoltre, il pagamento della tassa 

di base deve avvenire entro un mese dalla data di deposito. Da quel 

momento in poi devi controllare periodicamente le domande di marchio 

per verificare se qualcuna di esse è in conflitto con il tuo marchio.

LA CLASSIFICAZIONE

https://oami.europa.eu/ohimportal/it/registration-process
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+ Classificazione

I prodotti e servizi per i quali chiedi la protezione sono esaminati per 

vedere se sono stati correttamente classificati e se è stata indicata in 

modo chiaro la loro natura. 

+ Traduzione

La domanda di marchio viene tradotta in modo che i dati in essa contenuti 

possano essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

+ Ricerca

L'UAMI effettua una ricerca di marchi simili e/o identici nella banca dati 

dei MC. Prima di pubblicare il tuo marchio ti inviamo i risultati di questa 

ricerca. I titolari di marchi precedentemente registrati o di domande di 

marchio citati nella relazione vengono informati in merito alla tua 

domanda di marchio mediante una lettera detta "lettera di sorveglianza". I 

risultati delle relazioni della ricerca e delle lettere di sorveglianza sono 

solo di natura informativa.

LA CLASSIFICAZIONE

https://oami.europa.eu/ohimportal/it/registration-process
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Qualora si dovesse rilevare un errore o comunicare un'obiezione, l’ufficio 

invia una comunicazione ufficiale alla user area indicando ciò che è stato 

abbiamo riscontrato; da questo momento si hanno due mesi di tempo per 

rimediare a eventuali irregolarità e inviarci una risposta. 

Si può fare richiesta di una proroga iniziale di due mesi per preparare la 

tua risposta. Generalmente la prima proroga è concessa 

automaticamente, la seconda invece richiede una giustificazione.

Se l’ufficio ritiene che la tua risposta non affronti in maniera esaustiva le 

questioni sollevate o se si omette di rispondere, l'UAMI emanerà una 

decisione finale, in cui viene respinta in tutto o in parte la domanda o la 

richiesta fatta nella tua domanda

LA PROCEDURA

https://oami.europa.eu/ohimportal/it/registration-process
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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LA RICERCA
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® © TM

® indica che il marchio è registrato e che pertanto su tale segno 

esistono diritti d'uso esclusivo.

© indica la presenza dei Diritti d'Autore su un'opera. A meno, di casi 

particolari, mal si adatta ai segni distintivi e quindi non è da usarsi se 

non in abbinamento a opere letterarie, artistiche o programmi di 

elaboratore.

™ indica che il segno o la parola costituiscono un marchio di impresa 

senza specificare se si tratta di marchio registrato o depositato. Non 

ha valore legale


