
LO SAI CHE...
1) Per diventare titolare di un 
marchio d’impresa a livello 
nazionale, occorre effettuare 
un deposito presso 
l’Ufficio Italiano 
Brevetti e 
Marchi 
(UIBM) del 
Ministero 
dello Sviluppo 
Economico.
2) Il marchio 
registrato ha validità per 
dieci anni a decorrere dalla 
data del deposito della 
domanda (art. 15 c.p.i. con 
possibilità di rinnovo per 
ulteriori periodi di dieci anni, 
un numero indefinito di volte.
3) In caso di marchi aventi 
più titolari il rinnovo può 
essere richiesto da uno solo 
dei titolari. 
Se una parte del marchio 
è stata venduta (cessione 
parziale) ciascun 
comproprietario è tenuto 
a depositare la richiesta 
di rinnovo per i prodotti o 
servizi di sua competenza.

Con sentenza n. 7970 
del 28 marzo 2017, la 
Corte di Cassazione 
ha sottolineato che, 

in tema di marchio nazionale, 
la mera rinnovazione della re-
gistrazione non costituisce uso 
del marchio e non ne impedi-
sce, quindi, la decadenza. Nel 
caso in esame, una società in-
diana aveva acquisito nel 2002 
il ramo d’azienda della Inno-
centi, e con esso anche il mar-
chio “Lambretta”. Successiva-
mente nel 2007, una società 
olandese depositava doman-
de di registrazione con lo stes-
so termine e la società india-
na si rivolgeva al Tribunale, 
e la Corte di Appello riteneva 
decaduto il marchio per man-
cato uso. La società indiana 
proponeva ricorso per Cas-
sazione, che rigettava il ri-
corso.
La citata sentenza ha pre-
cisato che «Non è dunque 
richiesto che il marchio, 
per decadere, abbia com-
pletamento perduto la sua 
capacità distintiva.  Tale con-
dizione, oltre a non essere 

prevista e ad essere estranea 
- come si è appena avvertito - 
al senso della disciplina sulla 
decadenza, sarebbe, del resto, 
di problematica constatazione 
in concreto e genererebbe, in 
conseguenza, gravi difficoltà 
di ordine pratico. D’altro can-
to, è sempre possibile che il 
consumatore conservi memo-
ria di un marchio decaduto. Ma 
è significativo che tale circo-
stanza non sia, in sé, nemmeno 
ostativa alla registrazione di 
un marchio ad esso identico o 
simile, essendo sufficiente, per 
il requisito della novità, che il 
primo sia decaduto per “non 

uso”.  In tale occasione la Cas-
sazione ha offerto, altresì, un 
ulteriore spunto di riflessione 
in tema di onere della prova. 
Infatti, al fine di far accertare la 
decadenza di un marchio bre-
vettato per il prolungato non 
uso, l’attore avrebbe l’onere di 
fornire circostanze significati-
ve e concordanti. 
Tale considerazione andrebbe 
letta non nel senso che l’attore 
debba fornire la concreta di-
mostrazione del fatto storico 
che nessun oggetto contraddi-
stinto col marchio contestato 
sia stato prodotto o venduto 
in alcuna località del territorio 
nazionale, ma nel senso che, 
accertate particolari circo-
stanze connesse alla vita del 

marchio, il mancato uso di 
questo possa essere desun-
to anche in via di presun-
zione. 
Infine la Suprema Corte, 
affronta l’ulteriore mo-
tivo di ricorso proposto 

dalla società indiana se-
condo il quale la rinnova-

zione della registrazione di un 
marchio non usato, ma ancora 
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noto al mercato, non abbia effet-
to ai fini della decadenza. Per la 
Corte, infatti, il “rideposito” ef-
fettuato al maturare del periodo 
di decadenza dalla prima regi-
strazione, ancorché possa essere 
considerato indice della volontà 
di utilizzare, prima o poi, quel 
marchio, non vale ad impedire 
l’estinzione del diritto all’uso 
esclusivo per il mancato uso. 
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