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Non e possibileapplicare principi di
diritto basati sulla giurisprudenza
nazionale ma non conformiaquanto
previsto, in materia di tutela dimar-
chi d'impresa, dalla direttiva

2015/2436 e/o dal regolamento Ue
1001/2017. Lo ha stabilito la Corte di
giustizia Uecon ladecisione C452/24
del1° agosto 2025 che riguardava un
principio di diritto finlandese secon-
do il quale un’azione per contraffa-
Zlone va proposta entro un termine
ragionevole dal momento in cui sie
venuti a conoscenza del fatto conte-
stato, altrimenti il diritto ad avviare
I'azione decade.

Per la Corte di Giustizia questo
principio generale del dirittofinlan-
dese non € conforme alla direttiva Ue
2015/2436 che pone limiti ben preci-
sialla preclusionedella possibilitada
parte del titolare diun marchio regi-
strato difarevalerei propri diritti di
esclusiva nei confronti di un terzo
cheusaun marchioidentico o simile
per prodotti identici oaffini. Il prin-
cipio di diritto finlandese, essendo
molto pitu generico non puo quindi
essere applicato.

Il principio nazionale

Il principiodi diritto oggettodellara-
dicata tradizione giurisprudenziale
finlandese prevede chel’avente dirit-
todeve proporreun’azione o farvale-
ré una pretesa entro un termine ra-
gionevole a partire dal momento in
cuilostessosiavenutoaconoscenza
oavrebbe dovuto essere aconoscenza
dei fatti su cui sibasalasua pretesa. In
caso contrario, si verifica una deca-
denza dei diritti all’esercizio del-
I'azione per contraffazione.

Nel caso oggetto della decisione
della Corte di Giustizia, I'avente dirit-
toavevaatteso diversotempo prima
di agire in giudizio, e il Markkina-
oikeus (Tribunale delle questioni
economiche finlandese) ha ritenuto
checio ormai impedissedi poter agire
a tutela dei propri diritti. E questo no-
nostante ilmarchio oggetto di conte-
stazione non fosse stato registrato ma
fossesolo in uso continuativo e conti-

La bocciatura,
La giurisprudenza finlandese limitavain
modo generico il diritto all'impugnazione

nuassead essere utilizzato dalla con-
troparte, senza, peraltro, che que-
st’uso avesse fatto sorgere diritti in
capo alla controparte.

La decisione

La decisione del Tribunale finlandese
e stataimpugnata, sullabasedell’ar-
gomentazioneper cuil’applicazione
del principio di diritto nazionalerela-
tivo alla decadenza dai propri diritti
costituiva una limitazione dei diritti
esclusivi conferiti da un marchio al

suo titolare, in violazione di quanto
previsto dalladirettivan. 2015 /2436,
che prevede situazioni specifiche di
decadenza datali diritti.

In particolare, I'articolo 18, para-
grafo1, delladirettiva limitalasfera
di esclusivaattribuita al titolare diun

marchio versounmarchio registrato
posteriormente quando quest ulti-
mo non potrebbe essere dichiarato
nullo ai sensi - in particolare — del-
I'articolo 9, paragrafo 102, della stes-
sa.L’articolo g fariferimento ad una
situazione cosiddettadi «preclusio-
ne per tolleranza», che si verifica
esclusivamente per I'uso di marchi
posteriori “registrati”.
Ladirettiva,dunque, nel contesto
dell'armonizzazione dellelegislazio-

ni sui marchi d’'impresa, prevede in
quali casil'inattivita del titolare di di-
ritti su un marchio possa emergere
come limitazionea questi ultimi, in-
quadrando solo la tolleranza di un
marchio posteriore registrato, ma
non - come accaduto nel casodeciso
dal tribunale finlandese - latolleran-
za diun segno non tutelato che non
conferisce alcun diritto esclusivo.

La Corte di Giustizia Ue ha quindi
chiarito che la preclusione deldiritto
diagirescattasolo quandoil marchio
contestato estato registratoda alme-
no cinque anni e in quel periodo di
temponon e stato consapevolmente
impugnato. La preclusione dell’effi-
cacia dei diritti di marchio riguarda
percio solo il caso in cui vi sia stata
una situazione di tolleranza (consa-
pevole) almeno quinquennale del-
I'uso di un marchio registrato.

Il principio generale del diritto fin-
landesein forza del quale I'inattivita
del titolare di un marchio entro un
termine ragionevole comportalapre-
clusione del suo diritto non e quindi
conforme aquanto previsto dall’arti-
colo18, paragrafo 1, della direttivan.
2015/2436, in combinato disposto
con I'articolo 9, paragrafo 1 0 2, di
quest’ultima.

Infatti, obiettivo della direttiva, di-
ce la Corte, € garantire ai marchi di
impresa registrati una protezione
uniforme negli ordinamenti giuridici
di tutti gli Stati membri.
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