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Marchi, azione del titolare e unicita

evitano la decadenza per uso generico

Proprieta intellettuale

Sela denominazione
entra nel linguaggio comune
la tutela viene meno

E necessario reagire
in modo tempestivo
contro I'impiego improprio

Gianluca De Cristofaro
Marina Savio

La decadenza per volgarizzazione
puo essere esclusa quando il marchio
(nonostantel'usodiffuso come paro-
lacomune) conservala propria capa-
citadistintiva agli occhidel pubblico
anche grazie allasua unicita nel con-
testo produttivo diriferimento. Loha
stabilito il Tribunale di Roma con la
sentenza del 16 ottobre 2025.

Inbasealla normativa, puo essere
dichiarato decaduto il marchio costi-
tuito da una parola di fantasia che &
nata per distinguere il prodotto e
identificarnel’'origine imprenditoria-
le ma chepoi (grazieal successo com-
merciale)é entrata nel linguaggio co-
mune come denominazione generica
del prodotto.

La persistente idoneita del mar-
chioaidentificarel’'origine imprendi-
toriale dei prodotti che contraddi-
stingue puo pero impedire la deca-
denza, cosi comele strategie di enfor-
cement messe in campo dal titolare
delmarchio che possono andare dal
rafforzamento della percezione come
segno distintivo (ad esempio, utiliz-
zandoilsimbolo “®” di “registrato”)

allareazione all'uso improprio tramite
diffide orichieste direttifica a dizio-
naried enciclopedie in cuiil marchio

figura come nome comune.,

Lavolgarizzazione
IImarchio decade se viene utilizzato
come denominazione generica del
prodotto (perde cioé la sua capacita
distintiva) e il titolare non adottaini-
ziative sufficienti a contrastare que-
stofenomeno. L’elemento essenziale
affinché possa dirsi “volgarizzato”é,
quindi, la generalizzazione del mar-
chionellinguaggio comune, ossiala
sua trasformazione da indicatore di
origine a definizione dell'intera cate-
goria merceologica di riferimento.
Un esempio tra tutti: il marchio
“cellophane”, in origine utilizzato per
contraddistinguere una pellicola
brevettata prodotta dall’lomonima
societa parigina, € stato dichiarato
decaduto (nullo) nel 1978 in quanto
divenuto oramai un nome comune di
cosa (ad esempio della pellicola per
imballaggi). Altri casi celebri di mar-
chi caduti in pubblico dominio sono:
“premaman” per i capi d’abbiglia-
mento indossabili ingravidanza; “bi-
ro” perle penne a sfera; “oscar” usato
genericamente come sinonimo del
primo premio di qualunque manife-
stazione (salvo nel settore cinemato-
grafico, dove il termine & tutt’oggiun
marchio registrato), “moka” per la
classica caffettiera.

L'unicita

Il Tribunale di Roma haritenuto che
ilmarchio “Cinecitta” non si e “volga-
rizzato”,inquantoad ogginonsire-
gistraunusomassivodel termine per
identificare, in generale, i servizi ci-
nematografici, ma solole produzioni
realizzate in quegli specifici studios

romani, Un risultato per nulla scon-
tato se si considera chela parola “ci-
necitta” ¢ addirittura utilizzata per
identificare il quartiere di Romain cui
risiedonoinoti studi cinematografici,
nonché numerosi altri esercizi com-
merciali Ii situati (ad esempio, un
centrocommerciale). Nell’escludere
lavolgarizzazione del marchio “Cine-
citta”, igiudici romani hanno dato ri-
lievo all’'unicita di tale marchio nel
settore cinematografico, non rite-
nendo invece rilevante ’adozione
dello stessonel contesto diserviziche
nullahanno ache fare conil cinema.

Il confine

Nel tempo, la giurisprudenza italia-
na ha chiarito che 1a sola diffusione
diunmarchio nellinguaggiocomu-
ne (ad esempio, tramite il suoinseri-
mento in dizionari o enciclopedie)
non &, di per sé, sufficiente a deter-
minarneladecadenza. Diversamen-
te, ogni marchio divenuto iconicoin
relazione a undeterminato prodotto
sarebbe a rischio.

11 titolare del marchio puo infatti
contrastare il fenomeno della volga-
rizzazione, reagendo tempestiva-
mente all’'uso improprio da parte di
terzi (soprattutto se competitor) e
rafforzandone la percezione come
segnodistintivo da parte del pubblico
(a_d esempio utilizzando il simbolo
“®” di “registrato”). Di conseguenza,
in numerosi casi i tribunali italiani
hanno esclusoladecadenzadi marchi
noti (quali: “Vespa”, “Sottilette”,
“Crossfit”, “Disaronno”, “Emmenta-
ler”, “Kamut”, “Champion”) pervol-
garizzazione, sebbene divenuti negli
annirappresentatividel prodottoche
contraddistinguono e usati diffusa-
mente anche nellinguaggio comune.
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1 CASI DI MAGGIOR RILIEVO

Kamut

Sebbene derivi dall'antica
lingua egizia, Kamut é una
paroladi fantasiache nonhaun
collegamento diretto conil
prodotto che caratterizza (il
grano khorasan) ed & utilizzata
in funzione distintiva. Non c'¢
volgarizzazione del marchio.
Tribunale di Venezia, sentenza
28dicembre 2018

Cubodi Rubik

La presenza sul mercato di
prodotti imitativi non édi per sé
sufficiente determinare la
volgarizzazione del marchio,
indica solo la suarinomanza.
Tribunale di Napoli, sentenza 1°
marzo 2022

Lasa

Il segno che contraddistingue
un tipo di marmo proveniente
dallalocalita di Lasa, & stato
dichiarato decaduto alla luce
della sua traduzionein altre
lingue (mentre i nomi propri di
regola non si traducono).
Tribunale di Bolzano, sentenza
10ottobre 2017

Sottilette

Il fatto che gli operatori del
settore del formaggio fusoa
fette non utilizzino il termine
perdesignare i propri prodotti
dimostrala perdurante
capacita distintiva del marchio.
Tribunale di Milano, sentenza 7
agosto 2023

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1992 - T.1745



