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Nella scelta del vostro marchio dovreste badare che non sia troppo simile ad altri marchi già registrati. Un marchio 

può infatti essere escluso dalla protezione se sussiste il rischio che possa essere confuso o anche solo messo in 

relazione con un marchio anteriore. Entro il termine di opposizione, infatti, il titolare del marchio anteriore può 

richiedere la cancellazione del marchio più recente, che può anche essere impugnato in un secondo momento. 

Valutare il rischio di confusione è un'operazione complessa, poiché vanno considerati vari aspetti. I criteri 

valutativi elencati di seguito consentono solo una prima valutazione circa l'eventuale esistenza di rischio di 

confusione tra due marchi. Nel caso concreto essa non può tuttavia sostituire una verifica eseguita da un giurista 

esperto del settore. Oltre al rischio di confusione è possibile infatti che tra i marchi esistano anche altri conflitti: un 

marchio famoso può ad esempio rivendicare la protezione anche per prodotti e/o servizi non registrati, oppure l'uso 

di un segno può essere sleale. Per ottenere una valutazione legale completa è consigliabile rivolgersi a un 

rappresentante in materia di marchi. Noi stessi non possiamo esprimerci in merito al rischio di confusione tra due 

marchi, tranne nella procedura di opposizione in cui fungiamo da autorità decisionale.  

 

In sede di verifica del rischio di confusione, il fattore determinante è l'esistenza del rischio che l'acquirente o il 

consumatore associno erroneamente due marchi a un'unica azienda. Generalmente marchi identici o simili possono 

entrare in conflitto solo se sono stati registrati per prodotti e/o servizi identici o simili. Se due marchi identici sono 

stati registrati per prodotti o servizi diversi, come nel caso del marchio (fittizio) «Piccolo Riccio» registrato per della 

frutta e per i servizi di un asilo nido, non sussiste alcun rischio di confusione, in quanto i destinatari non 

immagineranno che dietro prodotti così diversi ci possa essere lo stesso fornitore.  

 

Nella valutazione del rischio di confusione occorre rispondere a tre domande: 

1. I marchi sono stati registrati per prodotti e/o servizi simili? 

2. I marchi sono simili? 

3. Dalla somiglianza rilevata tra i prodotti e/o servizi nonché dalla somiglianza dei marchi scaturisce un reale 

rischio di confusione? 
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Per prima cosa verificate se i marchi sono stati registrati per prodotti e/o servizi identici o simili. Il significato di 

prodotti e/o servizi identici pare evidente e non necessita di approfondimenti. 

I prodotti e/o servizi sono invece da considerare simili quando l’acquirente li attribuisce a un'unica azienda ovvero ad 

aziende collegate tra loro, ad esempio a livello giuridico, organizzativo o strategico. 

Solo raramente la somiglianza è data da un unico criterio. Essa risulta in genere da più criteri rilevati nell’ambito di 

una valutazione globale: 
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Verificate ora il grado di somiglianza tra i segni. L'elemento determinante in questa fase è sempre

dei marchi impressa nella memoria del destinatario. Questo perché in genere l’acquirente non ha 

sotto'occhio entrambi i segni contemporaneamente. Oltretutto il ricordo che ne conserva è tutt’al più approssimativo 

e definito soprattutto dagli caratteristici del segno, che non vengono interpretati come indizi descrittivi 

dell'articolo stesso o delle sue qualità (ad es. «dolce» o «rosso» per le mele). A titolo di esempio nel marchio 

«Melasusanna», un marchio fittizio per della frutta, la prima parte della parola composta (mela) descrive il prodotto e 

non è quindi caratterizzante per l'azienda produttrice. Il carattere descrittivo dell’elemento difficilmente aiuterà 

l’acquirente a ricordarsi del segno. Per questo nel confronto tra marchi il peso attribuito agli elementi descrittivi è 

minimo. 

La somiglianza tra marchi verbali va valutata a tre livelli: 

Il suono dei marchi è simile? Il suono è caratterizzato in particolar modo dal numero delle sillabe, 

dall'accentazione e dalla successione delle vocali. Tuttavia la somiglianza tra i segni può essere prodotta anche da 

un'identica successione di consonanti, da uno stesso inizio di parola, che influisca in maniera determinante 

sull’impressione d'insieme della parola stessa, oppure ancora da una stessa radice. 

I marchi si somigliano graficamente? Da questo punto di vista sono determinanti in particolar modo la 

lunghezza delle parole e la somiglianza o diversità delle lettere impiegate. 

Il fatto che le due parole abbiano un senso identico o simile è fondamentalmente un elemento 

costitutivo della somiglianza. Il significato deve tuttavia essere riconoscibile e comprensibile spontaneamente: è per 

questo, ad esempio, che LivingStyle e Lifestyle, così come COMPARIS e compare.ch sono stati giudicati simili, mentre 

non lo sono stati Bull e Ox.  

Analogie o divergenze di contenuto riferite a indizi oggettivi e descrittivi non sono determinanti, dal momento che gli 

elementi di descrizione («mela» nel marchio fittizio «Melasusanna») hanno scarso carattere distintivo. 
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La somiglianza tra marchi figurativi deve essere valutata a due livelli: 

Motivo risp cosa viene raffigurato?

Realizzazione concreta risp. come viene raffigurato?

Due segni possono essere simili perché presentano un motivo analogo, tuttavia, ciò non comporta necessariamente 

un conflitto, soprattutto nel caso di motivi d'uso comune. I motivi astratti, quali gli animali o il cuore, sono infatti 

esclusi dalla protezione. Solo motivi concreti e riprodotti con elementi distintivi propri, come ad esempio un cuore 

decorato o un leone che mangia, possono essere eventualmente protetti. La realizzazione concreta del motivo è 

pertanto di centrale importanza nella valutazione del rischio di confusione tra i segni. 
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Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa necessariamente che vi sia rischio di confusione. I due 

criteri sono legati piuttosto da un : per escludere il rischio di confusione tra i marchi i segni 

dovranno differenziarsi in misura proporzionale alla somiglianza dei prodotti e/o servizi. Per contro, più simili saranno 

i segni, maggiore dovrà essere la differenziazione dei prodotti e/o servizi. 

Va inoltre tenuto conto ai marchi forti, vale a dire molto noti, viene 

concesso un ambito di protezione più ampio rispetto a quello riconosciuto ai marchi dotati di comune o scarso 

carattere distintivo. Il rischio di confusione cresce pertanto proporzionalmente alla forza del marchio anteriore.  

Generalmente in sede di valutazione dei marchi si presuppone che il loro carattere distintivo sia di livello normale: 

esso sarà debole se il marchio o i suoi elementi sono prevalentemente descrittivi e forte se la notorietà è evidente 

(ad es. Ricola) o documentata. 

Esempio:

Kamillosan non è un termine dal carattere fortemente distintivo, essendo «Kamill» (dal tedesco Kamille, camomilla) 

una parola descrittiva. Tuttavia il fatto che sia diventato un marchio molto conosciuto ha esteso il suo ambito di 

protezione. 
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