
EMBLEMI E NOMI GEOGRAFICI
navigare a vista in acque incerte

Se non puoi cambiare il vento, dirigi le vele

Luca F. Manfroi Giancarlo

Milano, 17 ottobre 2024



DECISIONI UIBM/EUIPO IN TEMA DI DENOMINAIZONI GEOGRAFICHE – Luca F. Manfroi Giancarlo

QUADRO NORMATIVO – ITALIA

2

Art. 8

Ritratti di persone, nomi e segni notori

[..]

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso 

di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, 

scientifico, politico o sportivo, ((le immagini che riproducono trofei,)) le denominazioni e sigle di 

manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi 

caratteristici di questi.

Art. 10

Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e 

alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e 

stemmi che rivestano un interesse pubblico ((inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle 

forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani))

non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità 

competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

1-bis.((Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi 

dell'immagine o della reputazione dell'Italia))
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Art. 14

Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o 

sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio ((, nonché i segni evocativi, 

usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base 

alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o 

l'Unione europea sono parte));

[…]

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello 

Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla 

protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad 

accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni 

tradizionali per i vini;

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa 

alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione 

europea è parte;
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Articolo 7 Reg.2017/1001

Impedimenti assoluti alla registrazione

1.   Sono esclusi dalla registrazione:

…

b) i marchi privi di carattere distintivo;

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;

…

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;

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;

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;
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- TUTELA INTERESSE 

COLLETTIVO CONTRO 

SFRUTTAMENTEO 

DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE

- TUTELA DEL CONSUMATORE 

CONTRO SEGNI 

ILLECITI/DECETTIVI

- TUTELA SISTEMICA, VAGLIO DI 

DISTINTIVITA

- TUTELA DEL CONSUMATORE 

CONTRO SEGNI 

ILLECITI/DECETTIVI

- TUTELA SISTEMICA, VAGLIO DI 

DISTINTIVITA

- TUTELA INTERESSE 

COLLETTIVO CONTRO 

SFRUTTAMENTEO 

DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE
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2019 – RIFIUTO

- DECETTIVITA

- NOMI DI ENTI
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DOMANDA NO. 302022000002057 – 11.1.2022

RIFIUTO

- «SEGNO NOTORIO IN CAMPO ARTISTICO ART 8 CPI»
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DOMANDA NO. 302023000166338 – 14.11.2023

INIZIALE RIFIUTO – SUCCESSIVO ACCOGLIMENTI

- «ELEMENTI ARALDICI ART 10.1 CPI»
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DOMANDA NO. 302023000180444– 11.12.2023

RIFIUTO

- ART 10.1 CPI

- ART 14, 1, C-BIS, TER, QUATER E QUINQUES
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DOMANDA NO. 302024000017667 – 2. 2.2024

RIFIUTO

- ART 10.1 CPI

Rifiuto superato con consenso Ordine Farmacisti (sezione provinciale) 
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Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è

sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei

prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32,

sottolineatura aggiunta).

Come indicato nella nostra precedente nota, il segno indica chiaramente l’origine geografica dei prodotti

per le ragioni contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019. Infatti,

ammesso e non concesso che sia vero che l’Ufficio abbia argomentato il rigetto sulla base di una

valutazione separata degli elementi del marchio, rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente

l’associazione della cifra 20100 con la città di Milano.

Pertanto l’argomento della richiedente è privo di fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e,

conseguentemente, privo di carattere descrittivo.
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L'Ufficio ritiene che il pubblico di riferimento si limiterà a percepire il segno “MILANO collezione” come 

un'indicazione descrittiva priva di qualsiasi carattere distintivo che indichi che i prodotti sono originari o 

collegati a Milano, sia perché provengono da Milano, sia perché sono stati creati o progettati a Milano. Di 

conseguenza, il pubblico riceverà semplicemente informazioni sul tipo e sull'origine dei prodotti.

Ai sensi dell'articolo 94 dell'EUMR, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione sulla base di motivazioni su 

cui il richiedente ha potuto esprimere la propria posizione.

Il richiedente non ha presentato alcuna osservazione entro il termine stabilito. Per i motivi esposti nella 

lettera di opposizione e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 7, paragrafo 2, 

dell'EUMR, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 455 283 è respinta. 
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GRAZIE

Luca Manfroi Giancarlo

manfroi@dragotti.com
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