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DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
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Divisione |l — Affari giuridici e normativi

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI
INPROPRIETA’ INDUSTRIALE

Via Donizetti 1/A
20122 MILANO

ALL’A.LC.I.LP.I1. ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONSULENTIED ESPERTI IN PROPRIETA
INDUSTRIALE DI ENTI O IMPRESE

Pres. Dr. Francesco Macchetta

Bracco Imaging S.p.a.

Via XXV Aprile

20097 S. DONATO MILANESE (MI)

AL COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA’ INDUSTRALE

Pres. Ing. Gianfranco Dragotti

c/o Dragotti & Associati

Via Marina, 6

20121 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA’ INDUSTRALE

c/o Mario Apra

Via Bertola, 2
10121 TORINO

ALL’ AS.P.I

Segretario Dr.ssa Micaela Modiano

Via Meravigli, 16

20123 MILANO

ALL’ A.LP.PI

Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi

Corso di Porta Ticinese, 60

20123 MILANO

Via Molise, 19 — 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5670 — fax +39 06 4705 5635
e-mail paola.dicintio@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



ALLA CONFINDUSTRIA — Direzione REC
Viale dell’ Astronomia, 30
00144 ROMA

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

| SEDE
CIRCOLARE N. 9 S 2

Oggetto:  D.M. recante i termini e le modalita di deposito dei diritti di opposizione nonché
alcune modalita di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.

Lo scopo della presente circolare & quello di chiarire il contenuto del decreto specificato
in oggetto per consentirne la corretta applicazione, ai fini dell’effettivo utilizzo della procedura.

L’articolo 1 individua il termine a partire dal quale si da 1’avvio alla procedura di
opposizione; in proposito si chiarisce che i termini sono due in quanto, dovendo tenere conto sia
delle domande nazionali di registrazione per marchio di impresa e sia dei marchi internazionali
estesi in Italia, si € cercato di assicurare, per quanto possibile, una situazione paritaria ai due tipi di
marchio, anche se di fatto il parallelismo ¢ difficile da attuare.

Precisamente, il comma 1 di tale articolo stabilisce che potranno essere oggetto di
opposizione tutte le domande nazionali di registrazione per marchio di impresa depositate a partire
dal 1° maggio 2011 e i marchi internazionali pubblicati nel primo numero di luglio della Gazette de
I’Organisation Mondiale de la Proprieté Intellectuelles des Marques Internationales, intendendo per
marchi internazionali quelli che hanno estensione della protezione in Italia.

Detto articolo individua, altresi, la data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei
marchi di impresa. Infatti, il comma 2 prevede che il Bollettino dei marchi di impresa, con
numerazione progressiva, sara pubblicato con cadenza mensile a partire dal mese di luglio 2011 sul
sito web www.uibm.gov.it; in proposito, si precisa che detta pubblicazione avverra in formato .pdf e
con uno strumento di ausilio alla navigazione.

L’articolo 2 stabilisce, innanzitutto, che ’atto di opposizione deve essere redatto in
conformita al modulo allegato al decreto in questione e deve essere indirizzato esclusivamente
all’Ufficio italiano brevetti e marchi.



Tale atto, che deve essere in regola con I’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 225 del
C.p.i., puo essere:

- depositato direttamente a mano presso 1’Ufficio italiano brevetti e marchi, nell’orario di
ricezione dell’ufficio a cio incaricato, precisamente dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle
ore 13.30; in tal caso, occorre depositare un originale in bollo piu tre copie; una copia verra
restituita dall’Ufficio a titolo di ricevuta e la data di ricevimento attestata dall’Ufficio ¢
considerata data di deposito dell’opposizione;

- inviato direttamente all’Ufficio medesimo tramite servizio postale o tramite altri servizi di
spedizione che comunque assicurino la ricezione; in tal caso dovranno essere redatti un
originale in bollo piu due copie e la data di ricevimento della raccomandata o del plico ¢
considerata data di deposito dell’atto di opposizione;

- inviato con posta elettronica certificata ( PEC ).

Riguardo all’utilizzo della PEC, di cui al comma 3 dell’articolo 2, si precisa che
’utente, per poter usufruire di questo servizio, deve avere una casella di PEC (individuale o dello
studio professionale o dell’azienda) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009 recante dlspos121on1 in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica
certificata assegnata ai cittadini.

Si specifica che qualora ci si avvalga della PEC, I’atto di opposizione, redatto secondo
I’apposito modulo, deve essere inviato come allegato al messaggio.

Deve essere, altresi, allegata la scansione della ricevuta di pagamento.

L’articolo 3 che disciplina le prove d’uso prevede, riguardo al deposito della relativa
documentazione, la possibilita di riprodurla esclusivamente su DVD — ROM, c¢i6 anche al fine di
ridurre I’utilizzo della carta. In proposito, si sottolinea che eventuali filmati e video devono essere
riprodotti su DVD a parte.

Le specifiche per I’utilizzo di DVD sono le seguenti:
- DVD-R for general use: standard DVD-5: 4,7 GB Lato unico e singolo strato.

- Identificazione impressa a caratteri chiaramente leggibili direttamente sul DVD per mezzo
di apposito marker di colore scuro e indelebile, ovvero mediante stampa sul dorso per i
DVD che supportano tale tecnologia.

- Custodia di protezione singola, rigida.

Le specifiche per il formato PDF sono le seguenti:
- PDF/A: standard ISO 19005-1:2005.

All’interno dei documenti PDF/A:






