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Uso del marchio

IT vs UE
A pena di decadenza il marchio deve formare

oggetto di uso effettivo da parte del titolare

o con il suo consenso, per i prodotti o

servizi per i quali è stato registrato, entro

cinque anni dalla registrazione, e tale uso non

deve essere sospeso per un periodo

ininterrotto di cinque anni, salvo che il

mancato uso non sia giustificato da un motivo

legittimo.

(…)

Ai fini di cui al presente articolo sono

equiparati all'uso del marchio l'uso dello

stesso in forma modificata ancorché non

registrata, che non ne alteri il carattere

distintivo, nonché l'apposizione nello Stato

del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni

o imballaggi ai fini dell'esportazione di essi.

Art. 24 CPI

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio

UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un

uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i

quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso

per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio

UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente

regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato

uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate

come uso:

a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si

differenzia per taluni elementi che non alterano il

carattere distintivo del marchio nella forma in cui

esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il

marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato

a nome del titolare;

(…)

Art 18 RMUE
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Uso del marchio – CP8
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Uso del marchio – CP8
(qualche esempio)

Marchi denominativi

In linea di principio, la

rappresentazione specifica

del marchio denominativo,

quale la sua

rappresentazione in un

carattere tipografico

particolare, la stilizzazione, la

dimensione, i colori o la

posizione, non altera il

carattere distintivo del

marchio denominativo

registrato purché la parola

resti identificabile in quanto

tale nella forma utilizzata.
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Uso del marchio – CP8

Marchi denominativi

Quando il marchio

denominativo non è più

identificabile, ad esempio per

l’utilizzo della parola in una

stilizzazione rilevante o per le

modifiche di caratteristiche

che cambiano il significato

dell’elemento verbale (ad

esempio, quando l’ordine

invertito degli elementi verbali

comporta un significato

diverso o una parte

dell’elemento verbale

evidenziata graficamente ha

un significato proprio), il

carattere distintivo del segno

registrato risulta alterato.

Ciò si verifica anche quando

il segno registrato ha un

carattere distintivo debole.
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Uso del marchio - linee guida EUIPO
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Uso del marchio - linee guida EUIPO
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Uso del marchio - linee guida EUIPO
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Uso del marchio - linee guida EUIPO
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Uso del marchio - linee guida EUIPO
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Uso del marchio

EUIPO - (decadenza per non uso)

The BoA finds that the representation of the figurative trade

mark in reverse colour combination, namely as two white

chevrons against a black background, also qualified as

being equivalent to the registered form. It considers that

the use of the sign does not alter the distinctive character

of the contested IR. This is because the chevrons, which

are the main distinctive elements of the mark, maintain the

same outline, the same distance between them, and they

have an identical thickness and width. The black and white

combination is not in itself a distinctive element of the

mark. As long as the chevrons are clearly distinguished

against a contrasting background, the distinctive character

of the contested IR is not affected.

10/03/2023, R 1422/2022-2

Board of Appeal (BoA) ha confermato la

decisione della Cancellation Division (CD) e

respinto parzialmente la domanda di

dichiarazione di decadenza, confermando la

registrazione per alcuni prodotti quali borse,

sport, moda e abbigliamento per lo sport, la

moda e il tempo libero, le calzature, i copricapi

e palloni per sport e giochi nelle classi 18, 25 e

28.
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Uso del marchio

General Court – (capacità distintiva acquisita)

(Art 18 RMUE) ha lo scopo di consentire al titolare del

marchio, nell'ambito dello sfruttamento commerciale del

segno, di apportare al segno stesso variazioni che, senza

alterarne il carattere distintivo, consentano di adattarlo meglio

alle esigenze di commercializzazione e promozione dei

prodotti o servizi interessati.

NEL CASO DELLA CAPACITA’ DISTINTIVA ACQUISITA

sarebbe inappropriato parlare di cambiamento del carattere

distintivo prima ancora di aver stabilito se il marchio abbia

acquisito tale carattere

Quindi in questa ipotesi rileva solo uso del marchio in forme

che differiscono da tale forma solo per variazioni insignificanti

e che possono, pertanto, essere considerate ampiamente

equivalenti a tale forma.

(interpretazione più restrittiva)

JUDGMENT OF THE 

GENERAL COURT (Ninth 

Chamber, Extended 

Composition) 

19 June 2019 - Case 

T-307/17

ADIDAS
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Uso del marchio

First Board of Appeal – (capacità distintiva acquisita)

Decision of the First Board 

of Appeal

of 26 March 2021

In Case R 1826/2020-1

Classi 9 – 38 - 42

Nelle prove presentate, il marchio 

"CLOUDCALL" è principalmente 

raffigurato accanto a un elemento 

figurativo 

e/o con altri elementi come SYNETY / 

SMARTER COMMUNICATIONS.



Avv. Elisabetta Guolo 14

Uso del marchio

UIBM

Opposizione, richiesta prova dell’uso.

L’Opponente deposita anche fatture di vendita di

prodotti.

Sulle stesse è presente la dicitura OPTIMUS senza la

caratterizzazione grafica con cui i marchi anteriori

posti a base dell’opposizione sono stati registrati.

L’UIBM precisa: «A tal proposito si ricorda che è

accettato l'uso del marchio in forma modificata a patto

che non ne sia alterato il carattere distintivo. Nel caso

in esame, come meglio si riferirà in seguito e

conformemente a quanto sostenuto dalla opponente

stessa, il cuore dei marchi registrati è sicuramente

rappresentato dalla dicitura OPTIMUS, quindi i

documenti sono accoglibili per le finalità qui

dovute».

OPPOSIZIONE N. 

652020000127384 del 2023
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Uso del marchio

UIBM

Opposizione, richiesta prova dell’uso.

Il marchio anteriore, di natura figurativa, risulta

utilizzato dalla documentazione prodotta come

marchio di impresa in forma modificata in quanto

rappresentato con dicitura Kauzen Bràu (che è il

nome della società titolare del marchio).

Tuttavia l’aggiunta dell’elemento denominativo non è

in grado di alterare il carattere distintivo del marchio

stesso, il quale contiene l’elemento figurativo di un

uccello, già sufficientemente distintivo.OPPOSIZIONE N. 

652019000026871 del 2023
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Uso del marchio

UIBM

Opposizione, richiesta prova dell’uso.

Il marchio anteriore è stato usato anche in 

versione LA DIVA 

L’UIBM dichiara che l’articolo “LA” costituisce

componente marginale del segno e che, ai sensi

dell'art. 24. comma 2 cpi, l’uso del marchio può

avvenire anche in una sua forma modificata che non

ne alteri il carattere distintivo.

OPPOSIZIONE N. 

652017000095337 del 2021

marchio UE anteriore 

n. 857433 DIVA

(denominativo)
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Grazie!

elisabetta.guolo@bugnion.eu


