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Creare un marchio
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Il naming
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Sinergie



MARCHIO
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Disambiguazione

Marketing

MARCA O BRANDMARCA O BRANDMARCA O BRANDMARCA O BRAND
La marca è un concetto complesso, 

MARCHIO

MARCA???

Legale

MARCHIO O TRADEMARKMARCHIO O TRADEMARKMARCHIO O TRADEMARKMARCHIO O TRADEMARK
È lo strumento legale con il quale le La marca è un concetto complesso, 

astratto, intangibile. 
Possiamo immaginarla come una 
scatola che contiene il marchio, ma 
anche la storia, la reputazione, gli 
investimenti, i successi, i valori, ecc. 
dell’azienda

È lo strumento legale con il quale le 
imprese tutelano giuridicamente il 
proprio brandbrandbrandbrand

�Verbale
�Figurativo

�Colore 
�3D

�Sonoro



Nome verbale: BARILLA 
Cognome italiano, abbinato alla cucina richiama il made 

in Italy e la sua eccellenza.
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Marca o marchio?

Simbolo/logo
Tondo avvolgente 
rassicurante

Pay-off/sottotitolo

Lettering/font
Semplice classico 
tradizionale 

in Italy e la sua eccellenza.

Colore
Energia passione 
calore Pay-off/sottotitolo calore 

Cuore del messaggio Cuore del messaggio Cuore del messaggio Cuore del messaggio Ingredienti di esaltazione Ingredienti di esaltazione Ingredienti di esaltazione Ingredienti di esaltazione 
(caratteristiche essenziali e durature) (per far emergere il messaggio)

nome � pay off � lettering � colori e simboli � packaging � campagne � promozioni

definizioni strategichedefinizioni strategichedefinizioni strategichedefinizioni strategiche definizioni tattichedefinizioni tattichedefinizioni tattichedefinizioni tattiche
(invariabili)(invariabili)(invariabili)(invariabili) (in continua evoluzione)(in continua evoluzione)(in continua evoluzione)(in continua evoluzione)



Processo creativo
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Come nasce un marchio? …o come dovrebbe nascere!

� brain storming con alcuni nomi� brain storming con alcuni nomi
� ricerche di anteriorità (per identità e/o similitudine)
� registrazione nome a dominio �.com, .it, .country, .settore?
� progettazione logo e sito internet

E poi?

� deposito di marchio?
� per quali prodotti e/o servizi? 
� Italia? UE? Extra-UE?
� titolarità?
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Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i 

Cosa può essere registrato come marchio?

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i 
segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché idonei a 
distinguere i prodotti ed i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 
(art. 7 cpi)

marchi debolimarchi debolimarchi debolimarchi deboli marchi forti marchi forti marchi forti marchi forti 
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Alcuni esempi

lettere

nomi storici

mitologia

nomi di persona reali

nomi di persona inventati

nomi storici

nomi di persona reali
nomi geografici

parola comune
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Alcuni esempi

disegni suoni

cifre

https://www.youtube.com/watc

h?v=YXWFYPk11GM

confezioni

combinazioni cromatiche h?v=YXWFYPk11GM

colori

combinazioni cromatiche
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Cosa fare prima di adottare un marchio?

Occorre valutare se il marchio è:

� registrabile � capacità distintiva 
(marchi forti e deboli)

� lecito e/o ingannevole
(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)(impedimenti assoluti)

� nuovo � ricerche di anteriorità
(impedimenti relativi)(impedimenti relativi)(impedimenti relativi)(impedimenti relativi)
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Capacità distintiva

marchi deboli marchi forti marchi deboli marchi forti 

� di comprensione immediata
� facile da individuare
� simile a quello degli altri
� poco proteggibile e difendibile

� di forte impatto e originalità
� difficile da individuare
� diverso da quello degli altri
� molto proteggibile e difendibile
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Lecito? Ingannevole?

Il marchio poi, per essere valido, nonnonnonnon dovrà

� né essere contrario alla legge, all’ordine pubblico (ad 
es., fascio littorio, stella BR) o al buon costume 
(comune senso del pudore) 

� né contenere elementi idonei ad ingannare il pubblico � né contenere elementi idonei ad ingannare il pubblico 
sulla provenienza, la natura e/o la qualità dei prodotti 
o servizi 



13

Novità

Il segno deve essere nuovo � diverso da segni già adottati da altri come marchi o 
altri segni distintivi (es. i nomi a dominio, denominazioni sociali).

QUALI STRUMENTI?

ricerche di anterioritàricerche di anterioritàricerche di anterioritàricerche di anteriorità: utili per verificare se esistono marchi identici o simili al 
segno di interesse, per prodotti e servizi identici o affini, in un determinato 
ambito territoriale.

� identitàidentitàidentitàidentità � strumento limitato ai marchi identici, screening di I livello

� similitudinesimilitudinesimilitudinesimilitudine � ambito di indagine più ampio che verifica anche segni simili, 
confondibili da un punto di vista 
� visivo (2020 vs. ZOZO)
� fonetico (SYMFONY vs. CYMPHAUNIE)
� concettuale (CHIC inglese-italiano-francese vs. SCHICK tedesco)
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Per quali prodotti 
e/o servizi?

Per cosa

e/o servizi?

Classificazione Classificazione 
Internazionale di 
Nizza 
(45 classi, 34 di prodotti, 11 
di servizi)
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In quali Paesi?
Mercati attuali e potenziali

Dove

� depositi locali diretti
� marchio dell’UE
� marchio internazionale 

tramite il Sistema di 
Madrid
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� domanda all’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi (UIBM), o cartacea presso 
le CCIAA locali, oppure online

Marchio in Italia

le CCIAA locali, oppure online

� costa poco: tassetassetassetasse ridotte a maggio 
2015 a 177 euro (per e-filing) per 
una classe merceologica, più 34 
euro per ogni classe aggiuntiva

� registrazione di marchio valida su 
tutto il territorio nazionale e a San 
Marino

� opposizioni, introdotte a luglio 2011



17� domanda all’Ufficio europeo per la 
proprietà industriale (EUIPO), online 
o cartacea, ma non più attraverso gli 
uffici nazionali

Marchio dell’UE

uffici nazionali

� costa poco: tassetassetassetasse ridotte a dicembre 
2015 a € 850 (per e-filing) per unaunaunauna
classe, € 50 x 2a classe, € 150 x ogni 
classe oltre la 2a

� una sola registrazione di marchio 
valida in 28 paesi (ad oggi)valida in 28 paesi (ad oggi)

� esami accurati delle domande, 
procedure rapide di concessione, 
opposizione

� basta usarlo in un solo paese per 
mantenerne la validità in tutta 
l’Unione Europea
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Marchio internazionale
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� procedura unificata di registrazione che passa dagli uffici marchi 
nazionali e arriva al WIPO

Marchio internazionale

� si estende il marchio nazionale o quello dell’UE, a uno o più paesi 
che hanno aderito all’accordo e/o protocollo di Madrid

� si parte con una sola domanda che dà origine ad un’unica 
registrazione in cui poi convergono un fascio di marchi nazionali

� ciascun paese designato esaminerà in base alla propria normativa 
l’ammissibilità della domanda, la novità del marchio e gestirà 
eventuali opposizioni/obiezioni si terzi avverso il marchio
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Nella scelta di paesi e classi, non si devono trascurare

Strategie di paesi e classi

� i paesi in cui è maggiore la richiesta dei prodotti/servizi di 
interesse

� i principali mercati dei produttori e dei concorrenti
� i paesi in cui la contraffazione è maggiormente diffusa

� prodotti/servizi dell’azienda (es. abbigliamento)
� prodotti/servizi affini (es. borse)
� + merchandising (per i marchi notori, ad es. calendari)
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TUTELA

MARKETING

Quando

MARKETING

� prima della promozione del prodotto o servizio

� prima del suo lancio effettivo sul mercato 
� marketing e ufficio legale in tandem!� marketing e ufficio legale in tandem!

� meglio se dopo la ricerca di anteriorità (di similitudine) con parere 
positivo sulla sua registrabilità e difendibilità (packaging? spot?)

� l’estensione territoriale della tutela deve essere in linea con l’estensione 
commerciale
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Un marchio registrato è:

� un titolo di immediata azionabilità che permettepermettepermettepermette didididi impedireimpedireimpedireimpedire ad altri

Vantaggi della registrazione di un marchio 

� un titolo di immediata azionabilità che permettepermettepermettepermette didididi impedireimpedireimpedireimpedire ad altri
potenziali concorrenti di utilizzare marchi simili in relazione a prodotti o
servizi identici o simili ���� marchiomarchiomarchiomarchio didididi fattofattofattofatto eeee marchiomarchiomarchiomarchio registrato?registrato?registrato?registrato?

� ha un’esclusiva potenzialmente infinitainfinitainfinitainfinita nelnelnelnel tempotempotempotempo ���� rinnovorinnovorinnovorinnovo ogniogniogniogni 10101010 annianniannianni

� genera redditi e flussi di cassa, dato che è un benebenebenebene che può essere
sfruttato comecomecomecome ogniogniogniogni altroaltroaltroaltro benebenebenebene dell’aziendadell’aziendadell’aziendadell’azienda, mediante cessione, licenze,sfruttato comecomecomecome ogniogniogniogni altroaltroaltroaltro benebenebenebene dell’aziendadell’aziendadell’aziendadell’azienda, mediante cessione, licenze,
merchandising, sponsorizzazione, franchising;

� col tempo, aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce
fondamentale del patrimonio societario iscrivibileiscrivibileiscrivibileiscrivibile aaaa bilanciobilanciobilanciobilancio
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I primi 40 marchi, da Interbrand - 2015



Il nome di dominio

� consente una visibilità potenzialmente globale

Il WEB e gli altri segni distintivi
Domain names
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� consente una visibilità potenzialmente globale

vs. il marchio e i territori dei depositi

� costa poco ed è immediato

�è generalmente costituito da�è generalmente costituito da

� nome aziendale o

� marchio o

� combinazioni varie legate al business dell’impresa con
estensione geografica e/o tematica.
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Online brand protection
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Ma attenzione! Ma attenzione! Ma attenzione! Ma attenzione! 

L’ampia visibilità può far emergere molte L’ampia visibilità può far emergere molte L’ampia visibilità può far emergere molte L’ampia visibilità può far emergere molte problematiche…problematiche…problematiche…problematiche…



perperperper la funzione distintivafunzione distintivafunzione distintivafunzione distintiva

(identificazione della fonte di

provenienza del 

perperperper la funzione suggestiva o funzione suggestiva o funzione suggestiva o funzione suggestiva o 

pubblicitariapubblicitariapubblicitariapubblicitaria

(marchio notorio / famoso)

Rischi
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provenienza del 

prodotto)  

���� CONFUSIONE

���� DANNO alla FORZA del marchio

(marchio notorio / famoso)

���� INDEBITO VANTAGGIO 

���� DANNO alla REPUTAZIONE

26
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Promuoversi online e offline,
cosa fare e non fare

� senza pianificazione
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� senza pianificazione

� senza aver registrato i segni distintivi

(marchi? brevetti? design? nomi a dominio? copyright?)

� senza aver osservato i concorrenti



obiobiobiobi----italia.ititalia.ititalia.ititalia.it28

Qualche esempio
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obitalia.itobitalia.itobitalia.itobitalia.it29
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30 bauli.bauli.bauli.bauli.itititit



31 bauli.netbauli.netbauli.netbauli.net



Come prevenire le violazioni?

monitorando la concorrenza su:
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Promuoversi online e offline,
cosa fare e non fare

monitorando la concorrenza su:

� strategie di tutela dei segni distintivi

���� territori e classi per i depositi? 
���� azioni?

�presenza sul web
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�presenza sul web
���� quali estensioni? 
���� quali indicizzazioni per i siti web (tag, metatag, keywords, adwords)
���� servizi di sorveglianza per i nomi di dominio e web monitoring per usi 

illeciti di segni distintivi sui siti web
���� azioni?
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Un esempio di indicizzazione illecita, 
per dare visibilità al marchio
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Un esempio di AdWords illecito
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Promuoversi online e offline,
cosa fare e non fare

Tutelare e dare valore agli assets aziendali

� monitorando i concorrenti
���� servizi di sorveglianza (marchimarchimarchimarchi ca € 300-���� servizi di sorveglianza (marchimarchimarchimarchi ca € 300-

800/anno; dominidominidominidomini mondo ca € 2.000/anno; web web web web 
monitoringmonitoringmonitoringmonitoring ca € 3.000/anno; doganalidoganalidoganalidoganali ca € 1.800-
2.500/anno)

� segnalando le violazioni

� contestando marchi/nomi a dominio 
registrati indebitamente
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registrati indebitamente
���� diffide (ca € 500-800/studio caso e lettera)
���� opposizioni (ca € 2.000-2.500/dep-memoria-uso)
���� procedure di riassegnazione (ca € 3.000/DN);

� intervenendo giudizialmente
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Grazie per l’attenzione!

Alessandra Genna
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