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La giusta prospettiva
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Motivi primari

1)Avere una strategia di IP ne accresce il valore 

2)Mantenere il vantaggio sul MK

Il marchio d’impresa è una leva strategica per competere sul mercato e, allo stesso tempo, un elemento 
chiave nell'identificazione e nella trasmissione della propria offerta di valore.

Qualche buon motivo…
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Motivi secondari

1) Creare valori di scambio 

2) preservare gli investimenti fatti

3) Ottenere credito e finanziamenti

4) vantaggi fiscali 

5) partecipazione a bandi 
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….Qualche buon motivo



La capacità di produrre buoni prodotti e di venderli rappresentano competenze ovvie e sempre più 
diffuse, non offrono più valore differenziale!

(cit. Semprini 1993)

Il marchio come determinante nelle scelte dei consumatori
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Il marchio…da dove partiamo?
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Dalla sua funzione…a cosa serve il nome del Brand?

1. IDENTIFICARE la proposta commerciale

2. DIFFERENZIARE dalla concorrenza

3. PESONALIZZARE l’offerta

4. COMUNICARE con il pubblico: marketing esperenziale!

5. FIDELIZZARE il cliente

6. PROTEGGERE dalla contraffazione

7. CAPITALIZZARE gli investimenti
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Regolamento UE 2017/1001, Art. 7.1

Sono esclusi dalla registrazione:

….

b) I marchi privi di carattere distintivo 
(linee guida EUIPO: «nome talmente utilizzato che ha perso ogni capacità di distinguere prodotti e servizi»)

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;

Linee guida EUIPO: «un segno deve essere rifiutato come descrittivo quando ha un 
significato che viene immediatamente percepito dal pubblico rilevante come fonte di 
informazione sui prodotti e servizi cui è destinato…ammessi termini suggestivi ed 
allusivi…» 
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Commissione Ricorsi EUIPO – qualche decisione: 
- Registrabile: INSIDE (Cl. 25) (BoA R0499/2020-5)
- Non registrabile: FACEGYM (Classe 41 et alt) Caso GC T-289/20). 
- Non registrabile: CANNUBIS (Classe 5 ed altre) (BoA EUIPO R2651/2019-1) 
- Non registrabile: PANTYS (classe 25) (Caso GC T-532/19)
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I FORTI e i DEBOLI
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La difficile vita dei marchi
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Prevenire è  meglio che curare

Fare ricerche

Non fermarsi al marchio
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SLOGAN
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• IbizaFukingisland – classi 9, 25 e 41

• VAFANQULO – classi 18, 25, 35

• TE QUIERO PUTA – classi 14, 18 e 25

•COJONES – classi 18, 25 e 28

• MAFIA – classi 16, 18, 24 e 25

• CLITORIS ALLSORTS – classi 25, 28, 30

EUTM n. 011260296
Non distintivo (ex art. 7, 1 b) e c) per
gelati, yogurt etc., coppette, servizi di
gelateria.

Decettivo (ex art. 7, 1 g) per sorbetti,
granite, ghiaccioli

EUTM n. 011256385
Decettivo (ex art. 7, 1 g) per infissi non
in metallo, infissi in plastica, porte in
legno etc.

Liceità e decettività
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Cosa?
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Dove?
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Look alike e …
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…marchi che godono di rinomanza

Sent. n. 830/2018 del Tribunale di Milano



Marchio di fatto

Art. 2571 c.c.: Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di 
continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui 
anteriormente se ne è valso. 

Art. 12 CPI: basta che un segno sia «già noto come marchio o segno distintivo di 
prodotti o servizi» per impedire la registrazione di un marchio; 

se la notorietà è meramente locale l’uso potrà proseguire in quei limiti territoriali
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…quale tutela in caso di mancata registrazione?
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NULLO

GENERICO 

DESCRITTIVO 

DECETTIVO 

ILLECITO 

NON NUOVO 
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Il caso swiffer
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Il processo di Innovazione è arduo!



• Carenza di fondi necessari allo sviluppo 

• Indisponibilità di infrastrutture o rete di vendita per penetrare il MK

• Disinteresse a fare impresa
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Sfruttare economicamente il brevetto

Perché concedere a terzi la propria invenzione?



• Meno rischioso 

• La tecnologia/prodotto è più valida se combinata con un'altra o più tecnologie

• Sfruttare la tecnologia 

• Migliorare il profilo competitivo e la presenza sul mercato
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Sfruttare economicamente il brevetto

Perché prendere in licenza brevetti di terzi?



Brevetti di successo
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1851

1874

1911
1937

1958

1997
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✓ UFFICI BREVETTI NAZIONALI 

• le domande di brevetto nazionali sono valide solo nello stato in cui sono state depositate 
• anche chi non risiede nello stato può depositare una domanda di brevetto nazionale
• 12 mesi di “priorita’” per depositare domande di brevetto all’estero 

✓ UFFICIO BREVETTI EUROPEO (EPO) 

• procedura centralizzata di deposito di una domanda di brevetto per 38 stati che hanno aderito 
all’EPC (convenzione sul brevetto europeo) 
• Non è un titolo unico, bensì un fascio di brevetti 
• Possibilità di estendere la protezione anche ad altri strati aventi particolari convenzioni in vigore e 
chiamati “extension states” e “validation states” (Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Cambogia, 
Moldavia, Marocco e Tunisia) 

Dove depositare una domanda di brevetto?
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✓ DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT = 
PATENT COOPERATION TREATY) 

• una sola domanda di brevetto per 155 stati (al 31 Gennaio 
2022)

• dopo la fase internazionale iniziale, la domanda di 
brevetto internazionale deve essere convalidata negli stati di 
interesse 

• i costi possono essere dilazionati per 30-31 mesi dalla data 
di deposito o di priorità

Dove depositare una domanda di brevetto?
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D.Ssa Sonia Garieri

Consulente Italiano ed Europeo Marchi, Disegni, Modelli
Documentalista brevettuale

asgarieri@gmail.com
+39 347 0879722

mailto:asgarieri@gmail.com

