
10° Corso di preparazione per

CONSULENTI IN MARCHI
8 Novembre 2016 ‐ 24 Ottobre 2017

44 moduli formativi
(32 webconference + 6 giornate a Milano)

Programma e calendario delle lezioni
(v. 02/08/2016)



CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aalllloo ssccrriittttoo

AAPPEERRTTUURRAA DDEELL CCOORRSSOO

1 ‐ martedì 8 novembre 2016, ore 10,00 ‐ 13,00 Lezione in aula

Apertura del corso Convey e relazioni introduttive: La professione del "Consulente in marchi" e le
recenti novità normative.
Indicazioni operative per la preparazione dell'Esame di Abilitazione e consigli utili per affrontarlo.

RELATORI: Dr.ssa Anna Maria Bardone ‐ Porta, Checcacci & Associati S.p.a.
Dr. Emanuele Lunati ‐ Lunati & Mazzoni Srl

PPRRIINNCCIIPPII GGEENNEERRAALLII DDEELLLLAA PP..II.. EE DDEEII SSEEGGNNII DDIISSTTIINNTTIIVVII ((AARRTTTT.. 11‐‐1111 CCPPII))::

2 ‐ martedì 8 novembre 2016, ore 14,00 ‐ 17,30 Lezione in aula

Il marchio come ente oggetto di diritti; il marchio di fatto: costituzione del diritto, limiti del diritto,
condizioni di cessazione della protezione, profili di azionabilità alla luce della più recente
giurisprudenza, con indicazioni metodologiche in merito all’attività processuale per definire l’ambito
del diritto e la sua azionabilità; la ditta e la denominazione sociale: ambito di applicazione;
Differenze sistematiche rispetto al marchio registrato. Cenni sul trattamento dello straniero.
Disciplina della priorità con particolare attenzione a quella dell’esposizione in fiera.
Disciplina dell’esaurimento: illustrazione sistematica dell’istituto delle importazioni parallele
intracomunitarie ed extracomunitarie alla luce della giurisprudenza più recente con indicazioni
metodologiche per la valutazione degli elementi di fatto necessaria per l’applicazione delle norme.

DOCENTI: Avv. Luca Stefano Ghedini ‐ Notarbartolo & Gervasi

4 ‐ giovedì 17 novembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

3 ‐ martedì 15 novembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

Disciplina della comunione sui marchi: definizione dell’ambito di azione dei contitolari ai fini della
conservazione, alienazione, licenziabilità e azionabilità del diritto; differenze sistematiche fra
marchio registrato e marchio di fatto.
Il marchio collettivo: trattazione sistematica dei presupposti dell’applicazione della normativa
italiana e comunitaria, il regolamento d’uso, la sovrapposizione alla disciplina delle indicazione di
origine e provenienza, condizioni per il trasferimento e la concessione in uso.

Oggetto della registrazione: il concetto di “rappresentazione grafica”, i marchi diversi da quelli
alfanumerici: marchi di suono e olfattivi, i marchi di colore, il concetto di distintività.
Ritratti di persone, nomi e segni notori: illustrazione sistematica della disciplina, il concetto di
notorietà determinatasi in un ambito non commerciale.
Marchi di forma: illustrazione sistematica della disciplina; differenze e limite della sovrapposizione
della tutela fra marchi di forma, disegni e modelli e brevetti.
Gli stemmi e le altre raffigurazioni simboliche. Esercitazione.
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II RREEQQUUIISSIITTII DDII RREEGGIISSTTRRAABBIILLIITTÀÀ DDEELL MMAARRCCHHIIOO ((AARRTTTT.. 1122‐‐1144 CCPPII))::

5 ‐ martedì 22 novembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

Marchi registrati, novità, liceità, decettività. Marchi simili e prodotti affini. Classificazione di Nizza.
Cuore del marchio. Marchi notori, Marchi celebri.
Casistica e precedenti in tema di giudizio di confondibilità.

7 ‐ martedì 29 novembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

8 ‐ giovedì 1 dicembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

Esercitazione pratica con casi da affrontare sugli argomenti trattati nei precedenti moduli.

Registrazione, rivendicazione e principio di specialità; rinuncia e rinnovazione; diritto alla

registrazione, registrazione in mala fede e registrazione del non avente diritto.

LLAA RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE DDEELL MMAARRCCHHIIOO ((AARRTTTT.. 1155‐‐2222,, 111188,, 115566‐‐115588 CCPPII))::

CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aalllloo ssccrriittttoo

6 ‐ giovedì 24 novembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

DOCENTI: Avv. Simona Cazzaniga ‐ Studio Legale Sutti

Capacità distintiva, marchi forti e marchi deboli, volgarizzazione del marchio, Secondary meaning.
Casistica e precedenti in tema di giudizio di confondibilità.

Marchi di fatto.
Ditta, insegna, nomi a dominio. L'unitarietà dei segni distintivi. La concorrenza sleale.

9 ‐ martedì 13 dicembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

11 ‐ martedì 20 dicembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

10 ‐ giovedì 15 dicembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

12 ‐ giovedì 22 dicembre 2016, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

Segni distintivi e rischio di confusione; somiglianza e affinità; rischio di associazione.

Limiti al diritto esclusivo; uso descrittivo del marchio altrui; principio di unitarietà dei segni

distintivi; procedura di opposizione.

Esercitazione: Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti, elaborati in

autonomia.

DOCENTI: Dr.ssa Cristina Rolando ‐ Studio Torta
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LLEE VVIICCEENNDDEE SSUUCCCCEESSSSIIVVEE AALLLLAA RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE ((AARRTTTT.. 2233‐‐2288,, 115599 CCPPII))::

14 ‐ giovedì 12 gennaio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Cessione e licenza; decadenza, decadenza per non uso e nullità; marchi difensivi; convalidazione
(1a parte).

13 ‐ martedì 10 gennaio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE

15/16 ‐ martedì 17 gennaio 2017, ore 9.30 ‐ 13.00, 14.00 ‐ 17.30 Lezione in aula

Esercitazione su problematiche connesse alla scelta di un marchio per un nuovo prodotto: correzione
e approfondimenti in aula.
Analisi ed approfondimenti su casi di studio. Risposte ai quesiti dei partecipanti.

DOCENTI: Avv. Agata Sobol ‐ Avv. Associati Franzosi Dal Negro Setti

DDIISSEEGGNNII EE MMOODDEELLLLII

18 ‐ giovedì 26 gennaio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

19 ‐ martedì 31 gennaio 2017, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aalllloo ssccrriittttoo

Cessione e licenza; decadenza, decadenza per non uso e nullità; marchi difensivi; convalidazione

(2a parte). Analisi di casi.

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono ‐ Giambrocono & C.

17 ‐ martedì 24 gennaio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Requisiti di registrabilità dei disegni e modelli (artt. 31‐37 CPI).

Oggetto e requisiti della tutela; carattere individuale e crowded art; divulgazione.

Prodotti complessi e dotati di funzione tecnica.
Registrazione dei disegni e modelli (artt. 38‐44 CPI).

Diritto alla registrazione ed effetti; deposito multiplo e contemporaneo; limiti del diritto esclusivo;

nullità; modelli e diritto d'autore; modelli comunitari; la protezione del modello non registrato.

Esercitazione: Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti, elaborati in

autonomia.

DOCENTI: Ing. Maria Augusta Fioruzzi / Avv. Fabio Angelini ‐ De Simone & Partners
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DOCENTI: Avv. Maria Mazzitelli ‐ of counsel Racheli Srl

DOCENTI: Dr. Alessio Canova ‐ ADV IP

CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aalllloo ssccrriittttoo

IILL DDIIRRIITTTTOO DD''AAUUTTOORREE ((LLEEGGGGEE NN.. 663333//11994411))

20 ‐ martedì 7 febbraio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Le opere dell'ingegno tutelabili; il concetto di creatività; diritti morali e patrimoniali; cessione e

licenza dei diritti; i diritti all'immagine; i diritti connessi.

21 ‐ giovedì 9 febbraio 2017, ore 15,00 ‐ 18,00 Lezione FAD

Esercitazione: Analisi e correzione di "casi" forniti in precedenza ai partecipanti, elaborati in

autonomia.

Introduzione al Marchio Comunitario: caratteristiche principali, aspetti sostanziali e procedurali.

22 ‐ martedì 14 febbraio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE

26 ‐ martedì 28 febbraio 2017, ore 9,30 ‐ 13,00 Lezione in aula

RELATORI: Avv. Cristiano Bacchini ‐ Studio Legale Associato BMLEX

27 ‐ martedì 28 febbraio 2017, ore 14,00 ‐ 17,30 Lezione in aula

Analisi ed approfondimenti su temi d’Esame di Abilitazione tratti da precedenti sessioni d'esame.
Risposte ai quesiti dei partecipanti.

Analisi ed approfondimenti su temi d’Esame di Abilitazione tratti da precedenti sessioni d'esame.
Risposte ai quesiti dei partecipanti.

Approfondimenti sul Marchio Comunitario: deposito, esame, pubblicazione, osservazioni,

registrazione; rinnovazione; trasformazione.

DOCENTI: Avv. Maria Luce Capostagno ‐ EUIPO

23 ‐ giovedì 16 febbraio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

25 ‐ giovedì 23 febbraio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

24 ‐ martedì 21 febbraio 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Approfondimenti sul Marchio Comunitario: procedimenti di opposizione e procedimenti di

annullamento.

Approfondimenti sul Marchio Comunitario: Ricorsi; Diritti e tutela giurisdizionale; Link MC‐Madrid;

Differenze sistema comunitario/italiano; Il futuro del sistema comunitario.

MMAARRCCHHIIOO CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO
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Rapporto tra marchi e nomi a dominio. Strategie di tutela preventiva per evitare il cybersquatting. I
nuovi .tld tematici, il TMCH e le URS. Il recupero dei nomi a dominio tra procedure amministrative e
ricorso ai Tribunali: differenze ed analisi dei casi.

DOCENTI: Avv. Laura Turini ‐ Studio Turini

28 ‐ martedì 14 marzo 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Indicazioni d'origine nel CPI e nella disciplina comunitaria; indicazioni e denominazioni e marchi
collettivi; analisi di casi.

IINNDDIICCAAZZIIOONNII GGEEOOGGRRAAFFIICCHHEE EE DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNII DD’’OORRIIGGIINNEE ((AARRTTTT.. 2299‐‐3300 CCPPII))::

DOCENTI: Avv. Giorgio Bocedi ‐ GB Avvocati

II NNOOMMII AA DDOOMMIINNIIOO ((AARRTTTT.. 2222,, 111188,, 113333 CCPPII))

CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aalllloo ssccrriittttoo

Introduzione; riferimenti legislativi; cenni storici; struttura e caratteristiche di base del sistema di

Madrid; cenni sull’Accordo di Madrid e clausola di salvaguardia; panoramica del procedimento di

registrazione; deposito domanda di registrazione.

30 ‐ martedì 21 marzo 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

29 ‐ giovedì 16 marzo 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE DDII PPRROOVVAA DD''EESSAAMMEE

34/35 ‐ martedì 11 aprile 2017, ore 9.30 ‐ 13.00, 14.00 ‐ 17.30 Lezione in aula

Simulazione completa in aula di tema d'esame; analisi e correzione degli elaborati.
Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

DOCENTI: Avv. Luca Ghedina ‐ Studio Legale Jacobacci & Associati

Avvisi di irregolarità; effetti registrazione; avvisi di rifiuto e conferme di protezione; invalidazione;

designazione posteriore; durata.

31 ‐ giovedì 23 marzo 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

33 ‐ martedì 4 aprile 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

32 ‐ martedì 28 marzo 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Dipendenza e attacco centrale; trasformazione; rinnovo, mutamenti di titolarità; iscrizioni;

sostituzione; correzioni; marchio Internazionale e marchio dell’Unione Europea.

Esercitazione scritta (domande a risposta multipla) – esame quesiti passati in materia di marchio

internazionale.

DOCENTI: Dr. Giulio Martellini ‐ IP Skill

MMAARRCCHHIIOO IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE
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SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE DDII PPRROOVVAA DD''EESSAAMMEE

CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aalllloo ssccrriittttoo

36/37 ‐ martedì 9 maggio 2017, ore 9.30 ‐ 13.00, 14.00 ‐ 17.30 Lezione in aula

Simulazione completa in aula di tema d'esame; analisi e correzione degli elaborati.
Approfondimenti su richiesta dei partecipanti.

DOCENTI: Dr. Fabio Giambrocono ‐ Giambrocono & C.

CCOORRRREEZZIIOONNEE PPRROOVVAA SSCCRRIITTTTAA OOGGGGEETTTTOO DDEELLLLAA SSEESSSSIIOONNEE DD''EESSAAMMEE 22001166

DOCENTI: Avv. Luca Ghedina ‐ Studio Legale Jacobacci & Associati

38 ‐ martedì 20 giugno 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Analisi e correzione della prova scritta di esame.

LLAA TTUUTTEELLAA GGIIUURRIISSDDIIZZIIOONNAALLEE

39 ‐ martedì 10 ottobre 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Le sezioni specializzate; i provvedimenti cautelari; i procedimenti di merito; le CTU; la

quantificazione ed il risarcimento del danno; i procedimenti doganali (1a parte).

40 ‐ giovedì 12 ottobre 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Le sezioni specializzate; i provvedimenti cautelari; i procedimenti di merito; le CTU; la

quantificazione ed il risarcimento del danno; i procedimenti doganali (2a parte).

DOCENTI: Avv. Camilla Manfredi ‐ Roedl & Partner

PPAAUUSSAA PPEERR EESSAAMMEE DDII SSTTAATTOO ((SSEESSSSIIOONNEE EESSAAMMEE SSCCRRIITTTTOO))

CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aallll''oorraallee
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CCoonnvveeyy ‐‐ 1100°° CCoorrssoo ddii pprreeppaarraazziioonnee ppeerr CCoonnssuulleennttii iinn MMaarrcchhii:: PPrreeppaarraazziioonnee aallll''oorraallee

43/44 ‐ martedì 24 ottobre 2017, ore 9.30 ‐ 13.00, 14.30 ‐ 17.30 Lezione in aula

Somministrazione di test scritto su problematiche giuridiche e procedurali finalizzato alla prova
orale dell'Esame di Abilitazione 2016.
Correzione pubblica in aula di test con approfondimenti su aspetti giuridici di particolare rilevanza in
tema di segni distintivi, disegni e modelli.
Conclusione del Corso.

DOCENTI: Prof. Avv. Cesare Galli ‐ Studio Legale Galli

VVEERRIIFFIICCAA GGIIUURRIIDDIICCAA EE AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII FFIINNAALLII

VVEERRIIFFIICCHHEE GGIIUURRIIDDIICCHHEE FFIINNAALLII

DOCENTI: Avv. Luca Ghedina ‐ Studio Legale Jacobacci & Associati

41 ‐ martedì 17 ottobre 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Correzione pubblica di risposte a quesiti giuridici relativi ad argomenti trattati nei moduli didattici

precedenti sulla base di un questionario somministrato in tempo reale (1a parte).

42 ‐ giovedì 19 ottobre 2017, ore 15.00 ‐ 18.00 Lezione FAD

Correzione pubblica di risposte a quesiti giuridici relativi ad argomenti trattati nei moduli didattici

precedenti sulla base di un questionario somministrato in tempo reale (2a parte).
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