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Come progettare un marchio “a prova di 
opposizione”

Gli strumenti online per la ricerca e la classificazione dei marchi

Giorgio Meneghin
Fondazione – Centro Produttività Veneto
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Argomenti

• Statistiche relative al marchio dell’Unione Europea – EUTM

• I marchi: cosa sono e perchè depositarli: requisiti fondamentali;
marchio “forte” e marchio “debole”

• La ricerca di preesistenza marchi come strumento di prevenzione di
eventuali opposizioni
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”

Pari al 13,2% dei depositi

Pari al 11,9% del numero totale di opposizioni
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”
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Report annuale EUIPO: alcuni dati “interessanti”
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Il marchio : linee guida principali

• Assicura l’esclusività, per un dato periodo, sull’utilizzo a scopi commerciali e
promozionali di un nome / logo / simbolo attribuito a determinati prodotti e/o
servizi

• Ha valenza territoriale (vale dove è depositato) ed ha la durata (per la
stragrande maggioranza dei Paesi) di 10 anni, rinnovabili a tempo indefinito

• Può essere depositato a livello Nazionale, Comunitario, e Internazionale

• La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio di competenza (UIBM –
Italiano, EUIPO – Unione Europea (ex marchio comunitario), WIPO –
Internazionale)

• Iter di registrazione: dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, previa
esame formale della domanda, si apre il cosiddetto “periodo di aperta
opposizione”, che dura tre mesi a partire dalla data di pubblicazione,
dopodichè il marchio passa in registrazione (tempi: 5 – 8 mesi per marchio IT
o EM; 2/3 anni per marchio Internazionale)
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Ed inoltre: MARCHI OLFATTIVI

MARCHI OLOGRAFICI
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15/45

Marchio: Requisiti Fondamentali
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Marchio: impedimenti assoluti alla registrazione
(articolo 7 del RMUE – Regolamento Marchio Unione Europea: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0207-20160323&from=IT

Articolo 7: Impedimenti assoluti alla registrazione

Sono esclusi dalla registrazione:

a) I segni non conformi all’Articolo 4 (Possono costituire marchi UE tutti i segni che
possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a
condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da
quelli di altre imprese.);

(b) I marchi privi di carattere distintivo;
Esempi: “CAFFE’ CORTO”, “BLUE SKY”, “RED WINE”

(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono
servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;;
Examples: “VINO DI TOSCANA”, “MEAL OF 00 QUALITY”
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Articolo 7: Impedimenti assoluti

(d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune
nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
Esempi: “INTERNATIONAL SPACE AGENCY”, “SPREAD”, “UNFAIR COMPETITION”

(e) i segni costituiti esclusivamente:
(i) Dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

Es: “GIOIELLI” (nella categoria commerciale dei gioielli)
(ii) Dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato

tecnico;
Es: “FORMAGGIO A CUBETTI PER PIZZA”

(iii) Dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;

(f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

Caso controverso: marchio figurativo comunitario “A” n.002277085, a nome
di A-STYLE SA (Lussemburgo). Dopo una prima istanza di rigetto (per
mancanza del requisito fondamentale di moralità) da parte dell’OAMI, il
marchio, grazie ad una procedura di ricorso intentata dal Titolare, è stato
definitivamente registrato………..
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(g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o
la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
Esempi: “REAL ITALIAN’S SPAGHETTI”, “SNAILS: FRENCH CUISINE”

(h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere
esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la
tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;

(i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti
dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico
particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

Esempi:

Articolo 7: Impedimenti assoluti
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(j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o
al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni
geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro
interessato è parte;
Esempi: “SINPLEX - RED WINE OF BORGOIGNE”, “STARKS TOCAI”

(k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione
relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in
materia di cui l'Unione è parte;

(l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione
relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in
materia di cui l'Unione è parte;

(m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale
precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o
ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in
materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi,
sono della stessa specie o di specie apparentate.

Articolo 7: Impedimenti assoluti
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Articolo 8: Impedimenti relativi alla registrazione

In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il
marchio richiesto è escluso dalla registrazione se::

(a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il
marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i
quali il marchio anteriore è tutelato;

(b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col
marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di
confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio
anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione con il marchio anteriore
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Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO FORTE: è un marchio (verbale o figurativo) la cui sfera di protezione
viene estesa ai marchi identici e anche ai marchi simili. Contiene in genere i
seguenti elementi:

• Combinazione originale (nuova) di due o più parole (verbale o figurativo); es:

• NATURAL ISSUE (MUE verbale n.000063933);

• NATURAL BORN GOLFERS (MUE verbale n.003677853)

La parola di uso comune NATURAL accoppiata ad una o più diverse parole di
uso comune (ISSUE nel primo caso e BORN GOLFERS nel secondo) determina
nel suo insieme un marchio “forte”: non è possibile, in questi casi, depositare
marchi identici o simili (es: NATURAL ISSUES, BORN GOLF NATURES)



22/45

MARCHIO FORTE:

• Marchio composto da una parola completamente priva di significato o che
rappresenti una “storpiatura” o modifica di una parola di uso comune, ad es:

• NATRALOX (MUE verbale n.005860366);

• NEUTRALIX (MUE verbale n.013421326)

Anche in questo caso non è possibile depositare marchi identici o simili
(esempio: NATRAL – OXIDE, NATRALUX)

Marchi “forti” e marchi “deboli”
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Marchi “forti” e marchi “deboli”

MARCHIO DEBOLE: è un marchio figurativo la cui sfera di protezione è limitata
alla sola particolare rappresentazione grafica con la quale viene depositato, e
non alla parola (o combinazione di parole, solitamente di uso comune) di cui è
composto; ad esempio:

• (MUE figurativo n.002704948);

• (MUE figurativo n.004713368)

In questo caso è possibile depositare altri marchi NATURA, a condizione che le
forma grafica si differenzi da quella dei marchi sopra citati
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La classificazione Internazionale dei marchi 
: le classi di Nizza

Quando si deposita un marchio si devono specificare le categorie
commerciologiche (prodotti e servizi) protette (ad es: alimentari, abbigliamento,
ristorazione, ecc.)

Vi sono in tutto 45 classi; le prime 34 sono classi di prodotti, dalla 35 alla 45
classi di servizi
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La classificazione Internazionale dei marchi 
: le classi di Nizza dei PRODOTTI
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La classificazione Internazionale dei marchi 
: le classi di Nizza dei SERVIZI
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La ricerca di preesistenza marchi:
Perchè e come effettuarla;

Un’introduzione all’utilizzo, come strategia pre-deposito, delle banche dati
pubbliche dei marchi

Obiettivi:
• Comprendere l’importanza della ricerca di preesistenza marchi

• Utilizzare le informazioni ricavate per decidere la propria strategia di
deposito
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Perchè effettuare una ricerca di preesistenza marchi?

Perchè per poter essere depositato “un marchio deve essere nuovo ed
originale: in particolare non si possono depositare nomi, loghi o simboli, che
siano identici o simili a marchi già depositati, siano essi registrati o ancora in
fase di domanda”

In particolare “due marchi si ritengono simili se, all’occhio di un utilizzatore non
informato (il consumatore medio) non sono distinguibili l’uno dall’altro in modo
chiaro ed evidente”

Prima di depositare un marchio è quindi utile accertarsi che non ci siano marchi
identici o simili a ciò che si intende depositare; a seguito di una contestazione
(procedura di opposizione) il titolare del marchio può vedersi infatti costretto a
ritirare il marchio e a pagare le spese legali e gli eventuali danni causati al
titolare del marchio opponente

E’ infine possibile, a seconda degli esiti della ricerca, stabilire se il marchio che
si intende depositare apparterrà alla categoria dei marchi “forti” o a quella dei
marchi “deboli”
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Come valutare il grado di similitudine tra due (o più) marchi?
Ci si basa sulla base di criteri oggettivi: i marchi, messi uno vicino all’altro, “non devono ingenerare confusione in

un consumatore medio”); in particolare si deve far riferimento ai seguenti CRITERI DI SOMIGLIANZA:

Somiglianza visiva
I due marchi non devono essere «troppo simili» a livello grafico. 
IMP: se un marchio è verbale a livello visivo va considerato come se fosse scritto in caratteri standard

Somiglianza fonetica
I due marchi non devono essere «troppo simili» a livello verbale; si deve cioè verificare se si pronunciano allo 
stesso modo, o quante sillabe hanno in comune

Somiglianza concettuale
I due marchi non devono essere «troppo simili» a livello concettuale; si deve cioè verificare esprimono o meno 
concetti simili (in tal senso depositare marchi che rappresentano la traduzione in una determinata lingua di un 
marchio già depositato può essere rischioso)

IMP!! AL GRADO DI SOMIGLIANZA COMPLESSIVO CONCORRONO TUTTI E TRE I CRITERI SU CITATI
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Come valutare il grado di similitudine tra due (o più) marchi?
Come utile termine di paragone si possono consultare le sentenze di opposizione a livello di Marchi dell’Unione 

Europea

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/10_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of
_confusion_chapter_3_comparison_of_signs_en.pdf

Comparazione tra marchi denominativi
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Comparazione tra marchi denominativi e marchi figurativi

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente simili perché non vi era una notevole variazione nella 
stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e l'elemento verbale era facilmente riconoscibile e 
leggibile: 

Tuttavia, nei casi in cui la parola del marchio figurativo è altamente stilizzata, i marchi devono essere
considerati visivamente dissimili, come negli esempi seguenti:
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Comparazione tra marchi non denominativi
I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente simili. 

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente dissimili: 
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La classifica dei brand italiani……..
(dati 2011)
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….e dei brand mondiali
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I data base marchi: “come utilizzare le maschere di 
ricerca e quali dati utili estrarre"

Principali:

 TMVIEW (marchi nazionali di tutti gli Stati dell’Unione Europea + banche dati marchi 
Comunitari e Internazionali, + banche dati dei seguenti Paesi: USA, Russia, Corea del 
Sud, Tunisia, Messico, Norvegia, Islanda, Turchia): 
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html#

 UIBM (marchi italiani): http://www.uibm.gov.it/

 EUIPO(marchi dell’Unione Europea): https://euipo.europa.eu/eSearch/

 WIPO (marchi internazionali): http://www.wipo.int/romarin

 USPTO (marchi federali USA):  
http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=search&state=4806:opazwl.1.1
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da applicare su borse in pelle e in materiale sintetico (finta pelle).

Si vuole depositare il marchio a livello di Unione Europea (marchio UE)

Strategia di ricerca:
1) identificazione della (o delle) classi di Nizza pertinenti;
2) scelta dei termini (parole chiave) da utilizzare per la ricerca (per identità e per    
similitudine
3) identificazione del (o dei) codici figurativi internazionali (per ricerca di loghi)
4) ricerca sul data base TMView

La ricerca di preesistenza: esempio
Marchio da ricercare: WOLF EMPIRE + logo WOLF EMPIRE
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1) Ricerca delle classi di nizza: http://tmclass.tmdn.org/ec2/

(in alternativa sono messi a disposizione, dall’UIBM, i seguenti documenti PDF:
a) http://www.uibm.gov.it/attachments/3_ordine%20alfabetico.pdf (prodotti e servizi in ordine alfabetico)
b) http://www.uibm.gov.it/attachments/4_ordine%20classi.pdf (prodotti e servizi in ordine di classe))

La classe risultante dalla ricerca è la numero 18. A questa è utile aggiungere la
classe 35 (Affari commerciali: in particolare, vendita all’ingrosso, al dettaglio e
online, di borse, in pelle e non)
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2) Identificazione delle parole chiave da utilizzare nella ricerca

Termini ricercati:

Vengono ricercati, nell’ordine, i seguenti termini:

“WOLF EMPIRE”, “WOLFEMPIRE” (ricerca per identità);

“*WOL* *EMP*” (tutti i marchi contenenti I termini WOL e EMP; es: WOLAX
TEMPLATE), “*WOL* *IRE*”, “*OLF* *EMP*”, “*OLF* *IRE*”, “*WOLF*”,
“*EMPIRE*”, “*IMPER* *LUP*” (ricerca per similitudine).
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3) Identificazione dei codici figurativi internazionali (classificazioni di Vienna)
Link: http://oami.europa.eu/pdf/mark/vienna-en.pdf

Ricercando la parola “WOL” all’interno del documento:

Si ricava la seguente classificazione:

3.1.8 = animali (3) → quadrupedi serie I (3.1) → cani, lupi, volpi (3.1.8)
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4) Ricerca sulla banca dati TMView 

Link: https://www.tmdn.org/tmview/welcome#
 Contiene i data base marchi dei seguenti Uffici:

Banca dati TMVIEW

 Possibilità di utilizzare la maschera di ricerca avanzata (anche in italiano),
con diversi campi compilabili
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Si inserisce la query WOLF EMPIRE nel campo “Trade mark name” ed i numeri 18 e 35 
nel campo “Nice class”
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Si ottiene 1 (uno) risultato: un marchio USA non attinente
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Si ricercano successivamente glia altri termini (parole chiave) impostati; la ricerca 
della parola *WOLF*:
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Produce i seguenti risultati (1600 occorrenze!!!!!):
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Si possono “filtrare” i risultati ottenuti, cliccando sul tasto “Filtri”, flaggando la 
casella alla voce “Seleziona uffici UE” (+ WO – OMPI): ………..

….e cliccando successivamente su “Filtra”
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Così facendo si restringono i risultati ai soli marchi (966 in tutto) aventi effetto sul
territorio dell’Unione Europea:
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Tra i quali si evidenziano il marchio figurativo francese “BLACK WOLF” n.356402, 
ed il marchio verbale tedesco DEMPEWOLF n.30408958:
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Si ricerca infine per classificazioni di Vienna, inserendo il codice 03.01.08 
combinato con le classi 18 e 35:
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Si ottengono (con filtro UE + WO) 7334 risultati!!!!!!!!:

N.B. Per alcuni uffici, tra i quali Italia, Romania e Russia, la ricerca produce 0
(zero) risultati in quanto i marchi depositati presso tali uffici non vengono
classificati
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Tra i marchi emersi si evidenziano il marchio figurativo della UE BRANCUS
n.010041408 ed il marchio internazionale CAMP n.581320



51/45

Si completa la ricerca controllando il denominativo proposto:

• Sul Registro Imprese: http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp
• Sul Registro dei Nomi a Dominio: http://whois.domaintools.com/
• Incrociando i risultati del data base TMView con i risultati dei data base 

italiano (UIBM), comunitario (OAMI) e internazionale (WIPO)

Il controllo viene effettuato per valutare potenziali “problemi” 
legati al cosiddetto “Diritto di Priorità”, e per verificare la 
congruità dei dati presenti in TMView 
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La ricerca di preesistenza: altro esempio

Marchio da ricercare: VORTILEX, da applicare su pompe sommergibili (classe 7)

L’unica variazione rispetto alla ricerca precedente è nei termini da ricercare:

Termini ricercati:

Vengono ricercati, nell’ordine, i seguenti termini:

“VORTILEX” (ricerca per identità);

“*VORTIL*” (tutti i marchi contenenti il termine VORTIL; es: AM-VORTILUS),
“VORT*”, “*ORTIL*”, “*TILEX*”, “V*R*T*L*X” (esempio marchio risultante:
VERTICALIX) (ricerca per similitudine), “VO*EX”, “V*LEX”, “VOR*X.
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La ricerca di preesistenza: altro esempio
In caso di marchi costituiti da una sola parola, è possibile eseguire, in TMView, una
ricerca per similitudine (ricerca “fuzzy”):
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Altri strumenti di controllo
Data base EUIPO “eSearch Case Law”: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced

Contiene sentenze dell’Ufficio relative a casi di opposizione, decisioni sull’esame, sentenze del Tribunale 
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Esempio di utilizzo:
“Ricercare, tra tutti i marchi EU depositati contenenti la parola “VILLE”, quelli che hanno subito
un’opposizione relativamente alla classe di Nizza n.28 (giochi, giocattoli)”
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Risultati
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Risultati
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Risultati

Cliccando su “cantindoc”:
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Risultati

…si può aprire, in formato PDF scaricabile, il documento relativo alla decisione dell’EUIPO
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Il Servizio di ricerca offerto dal PatLib:

Ricerca anteriorità brevettuale: € 200,00

 La ricerca viene effettuata sempre a livello internazionale

Ricerca preesistenza per marchio:

• italiano: € 50,00 + IVA
• Comunitario: € 180,00 + IVA
• Internazionale: € 25,00 per ogni Stato

Come attivare il servizio: 

• Per mail: brevettiemarchi@cpv.org
• Per fax: 0444994710

Si deve compilare l’apposito Modulo di Incarico di Ricerca, scaricabile online 
al sito www.cpv.org
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riferimenti

PatLib Vicenza
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Eugenio Montale 27, 36100 Vicenza

Giorgio Meneghin
Tel 0444 994706/29 fax 0444 994710
Mailto  brevettiemarchi@cpv.org Web  www.cpv.org


