MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 13 genn aio 2010, n. 33

Regolamento di attuazione del Codice della propri@tindustriale, adottato condecreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 3q10G0044)

(GU n. 56 del 9-3-2010 - Suppl. Ordinario n) 48

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO larticolo 17, comma 3, della legge 23 agok#&8, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3@successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, @hto, con modificazioni dalla legge 17 luglio
2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, 0./&cante “Codice della proprieta industriale, a
norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002273”;

VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151,48195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con dededtblinistro delle attivita produttive (ora
sviluppo economico) vengano stabilite le modalitdeposito delle domande, delle istanze, degli
atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modaldi opposizione, le modalita di deposito delle
domande di trascrizione e annotazione, di convoca&ze di svolgimento dell'assemblea degli
iscritti all'albo dei consulenti in proprieta induale e le modalita di svolgimento delle votazioni
delle operazioni di scrutinio e di proclamaziongldeletti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblican@8embre 2008, n. 197,

CONSIDERATA la necessita di definire la regolameidne attuativa del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplinagtecedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151,
184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplfone e razionalizzazione degli adempimenti
amministrativi;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dakai®ne normativa per gli atti consultivi
nell’adunanza del 23 luglio 2009;

VISTA la comunicazione al Presidente del ConsidkoMinistri, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuatanmta del 9 novembre 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1 (Deposito in formato cartaceo)
1. Salvo ove diversamente previsto dal present@aetento, le domande, le istanze, gli atti, i
documenti ed i ricorsi notificati di cui all’'artitm 147, comma 1 del Codice della proprieta

industriale, d’'ora innanzi denominato

“Codice”, nonché le traduzioni in lingua italianellé rivendicazioni delle domande di brevetto



europeo e dei testi pubblicati dei brevetti eurameicessi o mantenuti in forma modificata, di cui
agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositatisgo le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e devono essere trasmeagia degli uffici riceventi, dopo aver svolto le
formalita di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficitaliano brevetti e marchi entro i dieci giorni
successivi al deposito, con un servizio postaleessp che ne attesti la tempestiva ricezione.

2. Le domande nazionali di brevetto, di registraeiadi privativa per nuova varieta vegetale, le
istanze successive ad esse connesse e le traddizeamial comma 1, sono redatte in conformita ai
moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dé&lfficio italiano brevetti e marchi, disponibili pgso

lo stesso Ufficio e presso le Camere di commeirngtystria, artigianato e agricoltura e devono
essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario

3. L'addetto alla ricezione, nella parte del moduservata all’'ufficio ricevente, appone la data, i
numero progressivo di deposito, la propria firmetienbro dell’ufficio.

4. Le istanze connesse alle domande gia depositaieorsi notificati devono essere accompagnati
dal verbale di deposito, che deve essere redattodroriginali e due copie e deve essere firmato
dal depositante e sottoscritto dal funzionariowésrge. Detto verbale, cui vengono attribuiti una
data e un numero di deposito, deve indicare:

a) data e numero della domanda o del titolo colgess
b) nome e domicilio eletto in Italia del richiederd, se vi sia, del suo mandatario;
c) elenco dei documenti allegati.

5. Un originale e due copie del verbale di depositaui al comma 4, devono essere inviati,
insieme agli atti depositati, all'Ufficio italianarevetti e marchi entro il termine e con le modatit
cui al comma 1.

6. L’Ufficio ricevente rilascia attestazione delkeenuto deposito.

7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i docathed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in
lingua italiana delle rivendicazioni delle domardi®revetto europeo e dei testi pubblicati dei
brevetti europei concessi 0 mantenuti in forma ricatia, di cui al comma 1, possono essere
depositati anche presso I'Ufficio italiano brevettmarchi mediante servizio postale ed in tal caso
considera data di deposito la data di ricezionpatte dell’Ufficio.

8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avesecertata la ricevibilita, ai sensi dell’articdld8,
comma 1 del Codice, delle domande depositate mieds@nvizio postale, appone la data di cui al
comma 3 ed invia la documentazione alla Camerarmnaercio, industria, artigianato e agricoltura
di Roma per la verbalizzazione.

9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione ddeposito delle risposte ai propri rilievi, secorelo
modalita stabilite con decreto del Direttore geleepar la lotta alla contraffazione — Ufficio itafio
brevetti e marchi.

Art. 2 (Deposito telematico e modalita di trasmissine)

1. Il deposito delle domande, istanze, atti e dantirdi cui all’articolo 147, comma 1 del Codice
puo essere effettuato anche per via telematicandede modalita previste dal decreto del Ministro



delle attivita produttive 10 aprile 2006, pubblzaiella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e
dal decreto del Ministro dello sviluppo economiebd@tobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati ngbeito del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice della digitalizzazione della pubblica amisirazione”.

Art. 3 (Termini per il deposito)

1. Se i termini prescritti per il deposito di dordanatti, documenti, ricorsi notificati di cui
all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduozin lingua italiana delle rivendicazioni delle
domande di brevetto europeo e dei testi pubbld=tbrevetti europei concessi 0 mantenuti in
forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 debdice, e per il versamento di tasse scadono di
sabato, di domenica o in un giorno festivo naziepabvero in un giorno nel quale gli uffici
competenti a ricevere il deposito sono, per qusilsiausa, chiusi, la scadenza e prorogata al primo
giorno successivo nel quale gli uffici stessi saperti. Uguale proroga € concessa quando si tratti
di chiusura determinata da festivita locali o déetv interruttivi del servizio, incluso quello
telematico, che riguardino singoli uffici, a condize che l'ufficio ricevente sia:

a) per il deposito di domanda con rivendicazionpritirita, quello della residenza o della sede del
richiedente o del suo mandatario;

b) per gli adempimenti successivi al deposito & domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in
cui era stata depositata la domanda. Nel casaijip@cedentemente alladempimento successivo,
la domanda sia stata trasferita ad altro richieslergia stato modificato il mandatario, si appleca
disposizione di cui alla precedente lettera a).

2. | termini richiamati al comma 1 si consideranolire rispettati quando la loro mancata
osservanza sia stata determinata da interruziobgaall'estero, del servizio postale utilizzato,
salvo che norme speciali contenute in convenziternazionali, cui la Repubblica Italiana abbia
aderito, prevedano una disciplina diversa, a caoikzche il plico sia stato spedito, con un seovizi
di posta che attesti la ricezione della documeatagialmeno cinque giorni prima della scadenza
del termine, sempre che non fosse gia in att@tiinzione.

3. L'interessato deve precisare e provare la czghusgli ha impedito di osservare i termini
prescritti.

Art. 4 (Integrazione delle domande)

1. L'integrazione spontanea della domanda, di tairacolo 148, comma 4 del Codice, puo essere
fatta dal richiedente prima di ricevere dall’'Ufficitaliano brevetti e marchi la comunicazione, di
cui al comma 2 del medesimo articolo 148.

2. La traduzione di cui all’'articolo 148, commad Godice deve essere depositata entro il termine
di due mesi dalla data di deposito della domanddtoDiermine non e prorogabile per il deposito
della traduzione della descrizione e delle riveadioni di una domanda di brevetto per invenzione
industriale o modello di utilita nel qual caso ibntato deposito della traduzione entro detto
termine determina il rifiuto della domanda e silaggpl’articolo 173, comma 7 del Codice.

3. Il termine di cui al comma 2 per il depositoldetaduzione si applica anche quando la domanda
contiene, in sostituzione della descrizione, gninento ad una domanda anteriore di cui sono
forniti il numero, la data di deposito, lo Statocui € avvenuto il deposito ed i dati identificatiel
richiedente.



4. Se la domanda contiene, in sostituzione deBardaone, il riferimento ad una domanda
anteriore depositata presso un ufficio estero esoggetta a pubblicazione, deve essere presentata
copia autentica della domanda estera.

Detta copia autentica e la traduzione devono eskgresitati entro il termine di cui al comma 2.
Art. 5 (Irricevibilita)

1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatlingua italiana e non recanti la traduzione in
lingua italiana prevista dall’articolo 148, commadé Codice, sono irricevibili.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertdtirricevibilita, la dichiara ai sensi dell’artiktn148
del Codice, comma 1 ed invia la comunicazionediiedente assegnando il termine per ricorrere
alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell’artica®s, comma 1 del Codice.

Art. 6 (Traduzione in lingua italiana)

1. La traduzione in lingua italiana di cui all'adio 148, comma 5 del Codice puo essere dichiarata
conforme dal richiedente o dal suo mandatario.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolth chiedere che sia prodotta una traduzione
asseverata mediante giuramento di fronte al Trileuna

Art. 7 (Deposito delle domande di brevetto europeo)

1. Il deposito delle domande di brevetto europecudall’articolo 149 del Codice, avviene
direttamente o tramite un servizio postale, chesétta ricezione della documentazione, presso la
Camera di commercio, industria, artigianato edcadfira di Roma, delegata allo svolgimento di
tale funzione, che provvede a trasmettere entesnhine di cui all’articolo 1, comma 1l la
documentazione all’Ufficio italiano brevetti e mharc

2. La Camera di commercio, industria, artigianat@egricoltura di Roma determina la data di
ricezione ed il numero della domanda secondo qudispmsto dalla Convenzione sul brevetto
europeo e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Se viene rivendicata la priorita di una domatidarevetto depositata in Italia da oltre novanta
giorni, non assoggettata al vincolo del segreta, si@pplica I'articolo 198, comma 1 del Codice.

4. Il deposito delle domande di brevetto europe gasere effettuato anche per via telematica
secondo le modalita previste dal decreto del Minidtlle attivita produttive del 10 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 200698 e dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gaazétficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati
nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 200382 “Codice della digitalizzazione della pubblica
amministrazione”.

Art. 8 (Deposito della domanda internazionale pemvenzione industriale)
1. Le domande internazionali di cui all’articolo118el Codice sono depositate presso |'Ufficio

italiano brevetti e marchi direttamente o tramiteservizio postale che attesti la ricezione dagpart
dell'Ufficio.



2. L'Ufficio determina la data di deposito ed ilmaro internazionale secondo quanto disposto dal
Trattato di cooperazione in materia di brevettaerdlativo regolamento di esecuzione.

3. Se viene rivendicata la priorita di una domatidarevetto depositata in Italia da oltre novanta
giorni, non assoggettata al vincolo del segreta, si@pplica I'articolo 198, comma 1 del Codice.

4. Il deposito delle domande internazionali pueesgffettuato anche per via telematica secondo le
modalita previste con decreto del Direttore gerepal la lotta alla contraffazione — Ufficio italia
brevetti e marchi.

Art. 9 (Trasformazione del brevetto europeo)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta richiesta di trasformazione di cui all’articol8 5

del Codice, invita I'interessato, assegnandogliaxmine non inferiore a due mesi, a pagare i diritt
previsti per la domanda di brevetto nazionale tegrare i dati mancanti per 'esame secondo la
procedura nazionale nonché a produrre, ove malacleittera d’'incarico se vi sia mandatario
ovvero la dichiarazione di elezione di domiciliolialia e traduzione in lingua italiana del testo
originario della domanda di brevetto europeo nopekéntualmente, una traduzione del testo della
stessa domanda modificata nel corso della procathwanti all’ Ufficio europeo dei brevetti.

2. Qualora, entro il termine assegnato o0 eventuaiengrorogato, non siano state completamente
soddisfatte le condizioni previste al comma 1, fitid respinge la domanda. | diritti eventualmente
pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritttre alla domanda di brevetto.

3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasfaziane sono applicabili, salvo quanto disposto
dal comma 1 dell’articolo 137 della Convenzionelselvetto europeo, le disposizioni in vigore per
le domande di brevetto italiano.

Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive apposito registro, di cui all’articolo 139 del Coelj
i brevetti europei per i quali & stata richiestadavalida unitamente alle indicazioni riportaté ne
registro europeo dei brevetti.

2. Nel registro si devono riportare la data e inewo di deposito delle traduzioni di cui all'artiwo
56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all@to 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di
mantenimento annuali.

Art. 11 (Domanda di registrazione di marchio)

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comfndel Codice in tema di ricevibilita, la domanda
di registrazione di marchio deve contenere, oltrano indicato all’articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalita e il domaiflella persona fisica o la denominazione, la sede
e la nazionalita della persona giuridica o delkenthiedente; il richiedente, se risiede all’ester
deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensil'drticolo 197 del Codice;

b) I'indicazione del tipo di marchio ossia se attirdi marchio verbale, quando costituito solo da
lettere o numeri arabi o romani in carattere demptanormali; se figurativo quando costituito da
elementi grafici o figurativi accompagnati o mereeadementi verbali; se tridimensionale; se



SOoNoro,

c) I'indicazione del colore o dei colori, compréddianco e il nero, quando tali colori costituisco
caratteristica del marchio stesso;

d) l'indicazione del codice internazionale dei ¢otpuando il marchio consiste esclusivamente nelle
combinazioni o nelle tonalita cromatiche;

e) l'indicazione che si tratta di domanda di regiibne di un marchio collettivo; in tale caso
occorre allegare alla domanda copia, debitamentessoitta dal richiedente, del regolamento
concernente I'uso, i controlli e le sanzioni di alliarticolo 11, comma 2 del Codice;

f) la traduzione in lingua italiana del marchioesso comprende parole di senso compiuto espresse
in altra lingua;

g) un esemplare della riproduzione del marchio.ddsb di deposito cartaceo I’ esemplare deve
essere stampato su carta bianca comune e deve gsseivibile in uno spazio di dimensioni
massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridisienale la riproduzione del marchio deve
consistere in una riproduzione grafica o fotogmafit due dimensioni; detta riproduzione puo, a
scelta del richiedente, essere accompagnata detilfgospettive del marchio, fino ad un massimo
di cinque, se indispensabili alla sua individuaeiddel caso siano stati rivendicati i colori,
'esemplare deve risultare con i colori descritti;

h) I'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduddl’cthdicazione del numero della classe ovvero il
titolo della classe con il numero della stessaayaah questo secondo caso si voglia rivendicare
tutti i prodotti o servizi della classe.

2. La domanda di registrazione di marchio puo awerie la descrizione del marchio che metta in
evidenza, ai soli fini di informazione, i carattdgelle sue diverse parti.

Art. 12 (Consenso o autorizzazione alla registraziee del marchio)

1. Qualora si intenda registrare come marchio tmattd di persona o un segno notorio, con la
domanda di registrazione di marchio deve esseoimil consenso di cui all’articolo 8, commi 1
e 3 del Codice. L'Ufficio ha facolta di chiedereedla sottoscrizione del consenso sia autenticata.

2. Qualora si intenda registrare come marchio teimisa o altro segno considerato nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia osegno contenente simboli, emblemi e stemmi che
rivestano un interesse pubblico, con la domandeagistrazione di marchio deve essere prodotta
l'autorizzazione di cui all’articolo 10 del Codice.

Art. 13 (Documentazione a sostegno dell’acquisita distinita)

1. Quando nella domanda di registrazione per mamtimpresa si rivendica il carattere distintivo
del segno a segquito dell'uso che ne sia stato faitoa della domanda di registrazione ai sensi
dell'articolo 13, comma 2 del Codice, € necessaramlurre al momento del deposito della domanda
stessa la documentazione a sostegno.

Art. 14 (Divisione della domanda in caso di piu mashi)

1. Il provvedimento col quale I'Ufficio invita I'teressato a limitare la domanda ad un solo



marchio, ai sensi dell’articolo 158, comma 2 detliCe indica il termine entro il quale I'interessato
deve provvedere alla limitazione. Si applica lewtdo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 15 (Divisione della domanda di marchio in domade parziali)

1. Nei casi indicati nell’articolo 158, comma 3 @xdice il richiedente, con apposita istanza dirett
all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo divideta domanda originaria dichiarando che una parte
dei prodotti o servizi compresi nella domanda ogia € oggetto di una o piu domande parziali.

2. L'istanza di divisione della domanda originat@ve contenere:
a) il numero di fascicolo della domanda originaria;
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente

c) I'elenco dei prodotti o dei servizi che sono etyg della domanda parziale ovvero, se si richiede
la divisione in piu di una domanda parziale, I'@lenlei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda
parziale;

d) I'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangorella domanda originaria.

3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui abmma 2 non sono state rispettate o che I'elenco
dei prodotti e servizi che costituiscono la domapaiziale coincide anche solo in parte con
I'elenco dei prodotti e servizi che rimane nellar@mda originaria, invita il richiedente a corregger
l'istanza assegnando il termine per la risposta.

Art. 16 (Esame dei marchi internazionali)

1. Qualora, a seguito dell’esame effettuato aiisdiBarticolo 171 del Codice, I'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non posssere registrato, in tutto o in parte, invia
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta Intéliale una notifica di rifiuto provvisorio ex
officio alla registrazione internazionale. Il pr@dimento deve contenere l'indicazione dei motivi
sui quali si basa il rifiuto, con riferimento altendizioni di registrabilita dei marchi nazionali,
oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo Icnma 1, lettera a) del Codice, ed il termine
entro il quale il titolare della registrazione imtazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi
dell'articolo 201 del Codice, puo presentare leppiededuzioni.

2. Se il titolare della registrazione internaziepgrevia indicazione o elezione di domicilio ansie
dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non preséafaroprie deduzioni nel termine di cui al
comma 1, ovvero se I'Ufficio ritiene di non dovexcagliere le deduzioni formulate, I'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimedii@onferma del rifiuto, che &€ comunicato al
titolare della registrazione internazionale o @ swandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 de
Codice. Contro tale provvedimento € ammesso ricaltadCommissione dei ricorsi, ai sensi degli
articoli 135 e seguenti del Codice, entro il terenperentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del provvedime®.l rifiuto riguarda soltanto una parte dei
prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto i i prodotti e i servizi per i quali il marchion e
registrabile.

3. Al termine del procedimento avviato con I'emigg ex officio di un rifiuto provvisorio alla
registrazione I'Ufficio Italiano Brevetti e Marchivia all’Organizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale:



a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorige ritiene che sussistano le condizioni per asaieur
la protezione del marchio in Italia;

b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritienéne il marchio non sia registrabile in Italia e il
provvedimento di conferma del rifiuto di cui al cora 2, comunicato al titolare della registrazione
internazionale o al mandatario, sia divenuto in@uile per decorso dei termini di impugnazione
o0 si siano conclusi gli eventuali ricorsi propastiverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda
soltanto una parte dei prodotti e servizi, il presimento di rifiuto indica i prodotti e i servizepi
guali il marchio non e registrabile.

Art. 17 (Marchi collettivi internazionali)

1. Per i marchi collettivi internazionali, regidiraresso I'Organizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale ai sensi dell’Accordo di Madrid sullegistrazione internazionale dei marchi o del
Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitabeesottoscritta dal richiedente, del regolamento
che disciplina I'uso del marchio, previsto dalliesio 11 del Codice, deve essere presentata, previa
elezione di domicilio nello Stato ai sensi dellieoto 197, comma 1 del Codice o tramite
mandatario, nominato ai sensi dell’articolo 201 @etice, direttamente all’Ufficio italiano brevetti

e marchi entro tre mesi dalla data in cui I'Orgaaizone Mondiale della Proprieta Intellettuale
notifica la registrazione internazionale o la sstelsione successiva all’Ufficio.

2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, dessere accompagnato dalla traduzione in lingua
italiana dichiarata conforme ai sensi dell’articélo

Art. 18 (Domanda di rinnovazione del marchio)

1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impdEsee contenere, oltre a quanto previsto
dall'art. 159 del Codice, i dati del marchio danoware. La domanda contiene il numero e la data
della registrazione da rinnovare, nonché il nuneel® data del primo deposito. Nella domanda si
deve indicare se la rinnovazione é richiesta stutper una parte dei prodotti e servizi protettiada
precedente registrazione.

2. Per i marchi internazionali registrati pres&@rdanizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale, ai sensi dell’Accordo di Madrid fiela alla registrazione internazionale dei marchi e
del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnoiae ha luogo mediante il pagamento delle tasse
prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolkant&mune all’Accordo e al Protocollo, da
effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionalei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro
sei mesi successivi con l'aggiunta di una sopistasdella tassa nazionale prevista. Di tale
pagamento e degli eventuali ulteriori adempimergspritti dall’articolo 159 del Codice deve
essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti aghi.

Art. 19 (Marchio gia registrato all'estero)

1. Il richiedente che nella domanda di registragitatcia riferimento ad una precedente
registrazione ottenuta per lo stesso identico maiohaltro Stato da lui o da un suo avente causa,
dovra unire alla domanda un certificato dal quidelti in quale data e sotto quale numero d'ordine
sia stata fatta la registrazione all'estero.

2. Se la registrazione all'estero abbia avuto lutavore di altri, il richiedente deve produrre il
titolo di acquisto con il quale sia stato attuatwasferimento del marchio.



3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essemmpagnati dalla traduzione in lingua italiana
dichiarata conforme ai sensi dell’articolo 6.

Art. 20 (Osservazioni di terzi alla registrazione @i marchi)

1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 1d& Codice, redatte in lingua italiana ai sensi
dell'articolo 148, comma 5 del Codice, sono preastensu carta libera.

Art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della domandali brevetto)

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comfndel Codice in tema di ricevibilita, la domanda
di concessione di brevetto per invenzione industogper modello di utilita deve contenere oltre a
guanto indicato all’articolo 160, comma 1 del Ceglit cognome, il nome, la nazionalita e il
domicilio della persona fisica o la denominazidaesede e la nazionalita della persona giuridica o
dell'ente richiedente. Il richiedente, se risietiestero, deve eleggere il suo domicilio in Itadia
sensi dell’articolo 197 del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che hagegetto o utilizza materiale biologico di
origine animale o vegetale, deve contenere la a@iakione di provenienza del materiale biologico
utilizzato di cui all’articolo 5, comma 2 del detwdegge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con
modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. Z& mancanza della dichiarazione € annotata sul
registro dei titoli di proprieta industriale.

3. La descrizione di cui all’articolo 160, commadeitera a) e comma 4, del Codice deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui I'inzieme fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistentegpanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile
alla comprensione dell'invenzione ed all'effettua® della ricerca, fornendo eventualmente i

riferimenti a documenti specifici;

c) esporre I'invenzione in modo tale che il probéetacnico e la soluzione proposta possano essere
compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di atbrezdell'invenzione, fornendo esempi
appropriati e facendo riferimento ai disegni, lagelquesti siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se cid non risulti gitvio dalla descrizione o dalla natura
dell'invenzione, il modo in cui I'invenzione puosese utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all'articolo 160, commadel Codice definiscono le caratteristiche
specifiche dell'invenzione per le quali si chiedetpzione. Devono essere chiare, concise, trovare
completo supporto nella descrizione ed essereteettatin documento separato secondo le seguenti
formalita:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecut

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve @sssplicitamente descritta:



il richiamo alle figure e consentito solo a scopmdggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nellermlicazioni, qualora facciano riferimento ai
disegni, possono essere seguite dal numero condgpde alle parti illustrate dagli stessi fermo
restando che tale riferimento non costituisce un#dzione della rivendicazione.

Art. 22 (Domanda di brevetto)

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizion&gskunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi
alle domande di brevettazione devono essere impresedo indelebile con linee e caratteri a
stampa neri su carta bianca forte di formato A442921 cm). Per i disegni e per il testo, i margin
superiore e inferiore e i margini a sinistra e stidesono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati
devono essere rispettati nel caso in cui il testdcevetto e dei disegni sia allegato ad una
domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo e scritto con interlinea 1% e carattereui maiuscole corrispondano ad una altezza di
0,21 cm. L’Ufficio stabilisce con circolare la datgartire dalla quale la presentazione del testo
debba essere tale da permettere il riconoscimetito dei caratteri ovvero I'acquisizione
elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguéna,mompresi in una o piu tavole, devono essere
numerati progressivamente ed i numeri dei diseigsis§ nonché i numeri e le lettere che ne
contrassegnano le varie parti, debbono esseranigti nella descrizione.

4. Ove con il deposito della domanda siano stasgmtati una descrizione o disegni provvisori,
I'esemplare definitivo depositato deve essere pitase entro due mesi.

5. Se la domanda di brevetto per invenzione hagegetto o utilizza materiale biologico di origine
umana, il consenso di cui all’articolo 5, commae8reto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito
con modificazioni dalla legge 22 febbraio 200678, consiste in una dichiarazione, allegata alla
domanda, con la quale il richiedente afferma cined¢nzione non rientra nella fattispecie di cui al
citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, dh@nsenso é stato acquisito.

6. La dichiarazione di cui all’articolo 5, commald!l decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraD06, n. 78, pud consistere in una
autocertificazione.

7. La mancanza della dichiarazione di cui al comdneaal comma 6 € annotata sul registro dei titoli
di proprieta industriale.

8. Se la domanda riguarda una invenzione biotegi@dacon la quale si richiede la protezione di
sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequdezeno essere fornite in formato elettronico,
secondo le modalita stabilite con decreto del RiretGenerale per la lotta alla contraffazione —
Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

Art. 23 (Divisione della domanda in caso di piu ingnzioni o modelli di utilita in essa presenti)
1. Il provvedimento col quale I'Ufficio invita I'teressato a limitare la domanda ad una sola

invenzione o modello di utilita ai sensi dell’adlo 161, comma 2 del Codice, indica il termine
entro il quale I'interessato deve provvedere aftathzione. Si applica I'articolo 173 del Codice in



guanto compatibile.
Art. 24 (Ricerca di anteriorita)

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e l'aut@itompetente ad effettuare la ricerca di anteaiorit
relativamente alle domande di brevetto per invamziodustriale depositate presso I'Ufficio
italiano brevetti e marchi.

Le modalita sono stabilite da un’apposita Convemgistipulata tra il Ministero dello sviluppo
economico — Ufficio italiano brevetti e marchi ©tganizzazione europea dei brevetti.

Art. 25 (Domanda di registrazione del disegno o malo)

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comfndel Codice in tema di ricevibilita, la domanda
di registrazione del disegno o modello deve comtenktre a quanto indicato all’articolo 167,
comma 1, del Codice il cognome, il nome, la naZitia il domicilio della persona fisica o la
denominazione, la sede e la nazionalita della pargauridica o dell’ente richiedente. Il
richiedente, se risiede all’estero, deve elegdesea domicilio in Italia ai sensi dell’articolo T3lel
Codice.

2. La riproduzione grafica del disegno o modelibaampione dei prodotti stessi di cui all'art. 167
comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegnodello in modo chiaro e completo.

3. Se il colore o i colori del disegno o0 modellatitniscono caratteristiche di cui si chiede la
registrazione, la riproduzione deve essere esegeliteolore o nei colori rivendicati.

4. Alla riproduzione grafica del disegno o modelldei prodotti nonché all’eventuale descrizione si
applicano le indicazioni previste all’ articolo 22 riproduzione grafica puo anche essere ottenuta
mediante la fotografia, la stampa o un processtngoa

5. In caso di disegni o modelli per prodotti indist aventi fondamentalmente due sole
dimensioni, puo essere presentata, in luogo delladuzione grafica, una tavola su cui é fissato |l
campione del prodotto la cui fabbricazione devenéme oggetto del diritto esclusivo.

Questa disposizione si applica ad esempio ai maeddtivi ai tessuti, ai merletti, alle carte da
parati.

6. Qualora la registrazione sia richiesta per yrodieo multiplo, ove si tratti di modelli per pratio
industriali aventi fondamentalmente due sole dingemsi singoli modelli devono essere
individuati o da altrettante riproduzioni grafichela altrettante tavole su cui sono fissati i riyie
campioni.

7. La descrizione, se presentata, pud concludensuna o piu rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, cio che si intende debba formagetbg di registrazione.

Art. 26 (Divieto di denominazioni nella registraziae di disegni e modelli)

1. La protezione di speciali denominazioni o sedastinati a distinguere i prodotti, pud solamente
essere conseguita con domanda a parte, ai selesndaine sui marchi.

Art. 27 (Identificazione della topografia)



1. Ai fini dell'identificazione della topografiag conformita all'art. 168 comma 2 lett. a) del @edli
deve essere allegato in formato A4 (210 x 297)uopm formato diverso purché ripiegato in
formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:

a) un disegno o una fotografia rappresentante anfigtirazione degli strati del prodotto a
semiconduttori;

b) i disegni e le fotografie delle maschere o pdirthaschere per la fabbricazione dei prodotti a
semicondulttori;

c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singgifati dei prodotti a semiconduttori.

2. | disegni o le fotografie devono essere suffidenente chiari affinché la topografia risulti
identificabile all'esame.

3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie pudeesslepositata una descrizione che consenta una
migliore identificazione della topografia o dellarp piu caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentanti, ai finndimigliore identificazione della topografia, nastr
magnetici, tabulati, microfilms o altri supportidkti, secondo standard definiti
dall'amministrazione, sui quali la topografia éisérgta sotto forma codificata e uno o piu esennplar
del prodotto a semiconduttori.

5. Ove una topografia non rappresenti l'intera digbe del prodotto, occorre evidenziare tale
circostanza.

6. | disegni o fotografie, la relativa descriziarenché I'eventuale documentazione aggiuntiva, sono
firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

Art. 28 (Protezione temporanea)
1. Il certificato di cui all'articolo 169, commad®gl Codice deve contenere:
a) il cognome il nome e il domicilio dell'esposéor

b) la data in cui il prodotto o il materiale cheanpora il diritto di marchio e stato consegnato pe
I'esposizione nonché il tipo di prodotto o di metierincorporante il marchio;

C) una rappresentazione del marchio come esposto.
Art. 29 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda)

1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 delddice, deve essere fatto con apposita istanza e puo
riguardare piu domande dello stesso titolare. @®stdssa istanza deve essere chiesto il rimborso
delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice.

2. La facolta di correzione, di cui all’articolod,7comma 2 del Codice, puo essere esercitata con
una sola richiesta anche quando la correzione coagél domande di registrazione ovvero di
brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione lahcorrezione sia la stessa per ciascuna donenda
che i numeri di deposito siano contenuti nellaigsta.



3. Il titolare di una registrazione o di un brewgiuo richiedere la correzione di un errore,
imputabile all’Ufficio italiano brevetti e marchielativo alla registrazione o al brevetto stesso
ovvero alla relativa pubblicazione Una sola rictaes sufficiente quando la correzione concerne
piu registrazioni ovvero piu brevetti aventi losge titolare, a condizione che la correzione sia la
stessa per ciascuna registrazione e che i numtiritdile registrazioni o di tutti i brevetti siano
indicati nella richiesta.

4. Il provvedimento di rifiuto dellistanza di nit, di rettifica o di integrazione della domanda di
deposito deve contenere il termine per ricorrerada alla Commissione dei ricorsi.

Art. 30 (Istanze di continuazione della procedura)

1. L'istanza per la continuazione della procedureudall’articolo 192 del Codice deve essere
presentata entro il termine di due mesi a decodalla scadenza del termine di cui all’articolo 173
comma 1, se non € stata richiesta la proroga, owelecorrere dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 191, comma 2 qualora sia stata rictada proroga.

2. All'istanza di continuazione di cui al commadvdno essere unite I'attestazione del pagamento
del diritto previsto e la prova di aver compiutatlb omesso entro il termine di cui al comma 1.

Art. 31 (Istanze di reintegrazione)

1. Alle istanze di reintegrazione si applicanoilpdsizioni dell’articolo 173 del Codice in quanto
compatibili.

Art. 32 (Raccolta delle domande e dei titoli di prprieta industriale)

1. I titoli di proprieta industriale, oltre alledicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi B elel
Codice, devono contenere:

a) I'Ufficio ricevente in cui e stata depositataltananda;

b) la data e il numero di concessione;

c) per le invenzioni, i modelli di utilita, i disage modelli, il relativo titolo;

d) il nome dell'inventore;

e) per le topografie dei prodotti a semicondutildriolo e la decorrenza della protezione;

f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotservizi che il marchio é destinato a
contraddistinguere con annesso un esemplare gabaluzione del marchio; se si tratti di marchio
collettivo; I'indicazione dei colori se rivendicatiella data da cui decorrono gli effetti della
domanda in seguito ad accoglimento di conversiopestedente domanda comunitaria, tenuto
conto anche dell’eventuale rivendicazione dellagpistenza, o di registrazione internazionale ai

sensi del protocollo di Madrid;

g) per le rinnovazioni dei marchi dimpresa il nume la data di deposito della prima domanda di
registrazione e il numero e la data dell'ultimaisé@zione da rinnovare.



2. Il titolo di proprieta industriale deve riporgafindicazione delle sentenze pervenute che
pronunciano la nullita o la decadenza del tito&ssb, stabiliscono il diritto di essere riconosziut
inventore o autore o titolare dei diritto di pragiéi industriale.

3. I titoli di proprieta industriale sono redattiun originale e sono contrassegnati, a seconda del
tipo di diritto di proprieta industriale, dal nunegprogressivo di concessione del brevetto o di
registrazione. Una copia conforme all’'originale tigllo € rimessa all'interessato; una copia e
conservata nel fascicolo corrispondente, se I'ndlg € in formato cartaceo.

4. | verbali delle trascrizioni sono riuniti in uapposita raccolta.

5. La raccolta delle domande di deposito in forneédtronico costituisce il registro delle domande
dei titoli di proprieta industriale.

6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioniarmato elettronico costituisce il registro delt
di proprieta industriale.

Art. 33 (Visioni e riproduzioni)

1. Ai sensi dell’articolo 186, commi 2 e 3 del Coalipud essere presa visione ed estratta copia di

tutta la documentazione presente nel fascicoldufétlio, inerente una domanda, un brevetto, una

registrazione o un’istanza purché non sia statacata la riservatezza o non ricorrano i presupposti
di esclusione dal diritto di accesso secondo lantig normativa.

2. Sono esclusi dall’'accesso, in materia di cegtficomplementari di protezione, i decreti di
autorizzazione di immissione al commercio con bdigati riassunti delle caratteristiche tecniche
del prodotto. Dei decreti € consentita la visiotestrazione di copia solo degli estratti, se pras

3. L’'esaminatore appone l'indicazione “riservataf documenti per i quali € stata invocata la
riservatezza.

4. Dopo I'accessibilita al pubblico del breveti descrizione e i disegni possono essere riprodotti
anche su supporto informatico, e posti in venditara dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il
prezzo di vendita viene stabilito con decreto delidro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali rg@uzioni sono inviate gratuitamente alle Camere
di Commercio nonché agli enti indicati in appositenco da compilarsi a cura del Ministero dello
sviluppo economico. Sono inviati anche, in scaméadghi, Uffici brevetti di altri Stati.

Art. 34 (Mandato)

1. La nomina del mandatario puo essere fatta ai sketl’articolo 201, comma 2 del Codice nella
domanda di deposito; in tal caso la domanda desere$irmata congiuntamente dal richiedente e
dal suo mandatario.

Altresi la nomina puo essere fatta con un sepati&ache pud consistere in una procura notarile o
in una lettera d’incarico.

2. La lettera d’incarico puo essere generale oispge quest’ultima puo essere singola o multipla;
la lettera d’incarico specifica deve contenere igaibbriamente I'indicazione delle privative cui si
riferisce oppure del documento presentato chediwioiua. In ogni domanda successiva a quella
con la quale la lettera d’incarico generale o rpldte stata depositata, devono essere indicati gl



estremi del deposito della predetta lettera d’ilccar

3. Il deposito della lettera d’incarico deve essareompagnato dall’attestazione del pagamento del
diritto o della tassa ove previsto.

4. Le lettere d’incarico generale sono riunite irapposita raccolta che permetta il loro
reperimento.

Art. 35 (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marc hi)

1. Ove manchi l'indicazione o I'elezione del dofireadvvero nel caso in cui sia comunicata la
revoca del domicilio eletto e finché non sia consata huova elezione di domicilio nello Stato
nonché in tutti gli altri casi di irreperibilitag comunicazioni e notificazioni si eseguono mediant
affissione di copia dell'atto o avviso del contenditesso nell'albo dell’'Ufficio italiano brevetti
marchi.

Art. 36 (Tasse e diritti di deposito)

1. La prova del pagamento delle tasse ovvero déi diovuti per la domanda e per la brevettazione
o per la registrazione deve essere unita alla ddenan

Art. 37 (Obbligo dell'indicazione del codice fiscad)

1. Le universita, le amministrazioni pubbliche avém i loro scopi istituzionali finalita di ricea e

le amministrazioni della difesa e delle politiclggieole, alimentari e forestali hanno I'obbligo di
indicare nella domanda di deposito per invenziowestriale e per il modello di utilita il codice
fiscale, come condizione di ottenimento dell’esengidal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2
del decreto del Ministro dello sviluppo economicaile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 2007, n. 81.

2. | soggetti indicati al comma 1, di nazionalitéasiera, devono specificare sulla domanda di
deposito la condizione per la quale deve essereessa I'esenzione dal pagamento dei diritti di cui
all’articolo 2 del decreto del Ministro dello syipo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

Art. 38 (Tasse e diritti di mantenimento)

1. Il pagamento € annuale per i brevetti d'invengie quinquennale per i modelli di utilita e

disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantaento in vita € dovuto entro il mese corrispondente
a quello in cui é stata depositata la domanda.dPossssere pagate anticipatamente piu annualita se
riferite allo stesso brevetto.

2. Le tasse per il mantenimento in vita delle gixeaper varieta vegetali sono dovute, per la durat
della privativa di cui all'art. 109, comma 1, dabdice, a partire dalla concessione della privativa
medesima. Il pagamento e annuale ed & dovuto paiiEchente entro il mese corrispondente a
guello in cui la domanda é stata concessa.

3. La proroga della durata del disegno o modelloudall’articolo 37 del Codice, si ottiene con |l
pagamento del diritto prescritto. Nel caso in alimomento del pagamento del diritto di
mantenimento per un disegno o modello multiplttalare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i
disegni salvo uno, il diritto di mantenimento davstra quello previsto per i disegni o modelli



singoli.

4. Alla concessione del brevetto o della registnagj le tasse o i diritti eventualmente scadutoson
pagabili entro quattro mesi dalla fine del mesgeldscio dell’attestato di concessione o di
registrazione. Uguale termine si applica per ilgragnto della prima annualita delle tasse relative
alle nuove varieta vegetali.

5. Per i brevetti europei validi in Italia il ditit annuale € dovuto a partire dall’anno successivo
guello in cui la concessione del brevetto europstata menzionata nel Bollettino europeo dei
brevetti e deve essere pagato entro il mese conigmte a quello di deposito della domanda di
brevetto europeo.

6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 8 eer il pagamento delle tasse ovvero dei dtitti
mantenimento, il pagamento € ammesso entro i s&isuecessivi ai sensi del decreto di cui
all'articolo 227, comma 2, del Codice.

7. I mantenimento della registrazione di marchiffettuato entro i termini e con le modalita di cu
all'articolo 159 del Codice.

8. L'istanza di continuazione della procedura diailiarticolo 192 del Codice deve essere
accompagnata dal pagamento del diritto previsto.

Art. 39 (Termine della decadenza)

1. Il ritardo del pagamento della quinta annugdg&il brevetto per invenzione industriale, del
secondo quinquennio per il brevetto per modellotiita e per la registrazione di disegno o
modello comporta la decadenza del diritto di pretarindustriale dalla data di scadenza del quarto
anno per il brevetto per invenzione industrialeakaddata di scadenza del quinto anno per il
brevetto per modello di utilita e per la registaam di disegno o modello.

Art. 40 (Trascrizione)

1. Devono essere redatte in duplice esemplareii dino viene restituito al richiedente con la
dichiarazione dell’avvenuta trascrizione:

a) la domanda di trascrizione di cambiamento didiita, conseguente ad atti di cessione o ad atti
societari di fusione, scissione, divisione o susiteg® 0 a sentenze che dichiarano I'esistenza degli
atti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articdl®@8 del Codice ovvero la domanda di trascrizionattii
che costituiscono, modificano o estinguono digérsonali o reali di godimento o diritti di

garanzia;

b) la domanda di trascrizione degli atti di pignmoeato, aggiudicazione in seguito a vendita forzata,
sospensione della vendita di parte dei diritti diguieta industriale pignorati per essere restialit
debitore, espropriazione per causa di pubblicgajthionché delle sentenze di rivendicazione di
diritti di proprieta industriale e relative domangiediziali, e delle sentenze che dispongono la
conversione di titoli di proprieta industriale ndlrelative domande giudiziali.

2. Alla domanda di trascrizione debbono esseré: unit

a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamentditblarita o dell’atto che costituisce o modifica
estingue i diritti personali o reali di godimentaliogaranzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero



copia dei verbali e sentenze di cui al comma ferietb), osservate le norme della legge sul registr
ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesguapnel caso di fusione una certificazione
rilasciata dal Registro delle imprese o da alttar@tia competente, oppure, nel caso di cessiora, un
dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cede dal cessionario con I'elencazione dei diritti
oggetto della cessione. L’Ufficio italiano brevedtmarchi puo richiedere che la copia dell’atto o
dell'estratto sia certificata conforme all’origieadla un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita
pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamento dei dipitescritti.

3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione s@epagnata da copia autentica dell’atto pubblico
estero o dall’'originale o copia autentica dellatama privata autenticata all’estero, vanno anche
osservate le norme della legge notarile sul dep@sésso un notaio o un archivio notarile italiano.

4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagtata estratto dell’atto di cui al comma 2,
lettera a) o da una certificazione del Registréedehprese o di altra autorita competente, quésti a
non soggiacciono all’obbligo fiscale della regigtome.

5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzoé sempre dovuta e si applica l'articolo 6.

6. Alla domanda di trascrizione si applica la pohga di cui all’articolo 173 del Codice, per quanto
compatibile.

7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, & 4,6 si applicano anche alle domande di

iscrizione nel registro internazionale di cambiathdntitolarita ovvero di restrizioni del dirittdel
titolare di disporre della registrazione internazle, in quanto compatibili con le norme
internazionali. In questo caso le domande devoseregedatte in unico esemplare. Ad esse devono
essere uniti il documento comprovante il pagameetia tassa prescritta e I'eventuale modulo di
richiesta fornito dall’Ufficio internazionale, contgto in duplice esemplare.

Art. 41 (Annotazione)

1. La domanda di annotazione, di cui all'artico8¥ 1lcomma 3 del Codice, deve essere redatta in
un unico esemplare e deve contenere:

a) le indicazioni per individuare il titolare deidvetto o del marchio;

b) I'elezione del domicilio nello Stato da parté dehiedente o del suo mandatario per tutte le
comunicazioni e notificazioni da farsi a norma cladlice della proprieta industriale;

c) gli estremi di brevettazione o di registraziaieé titoli di proprieta industriale oggetto della
domanda;

d) le variazioni, tassativamente previste dal oadiella proprieta industriale, suscettibili di esse
annotate.

2. La domanda di annotazione di rinuncia totalaiale ad un diritto di proprieta industriale deve
essere accompagnata da una dichiarazione in balllit@are dello stesso avente natura di scrittura
privata non autenticata soggetta alle norme detlge sul Registro ove occorra.

Art. 42 (Riserva di deposito)



1. I documenti, di cui € fatta riserva all’atto dielposito devono essere depositati presso gliiUffic
di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entrtermine di due mesi dalla data del deposito
stesso.

2. Fino alla presentazione della lettera d’incal&coopia autentica e rilasciata solo su richidsia
titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 deldize.

Art. 43 (Pubblicazioni)

1. | Bollettini ufficiali - di seguito denominatiBollettini” — dei titoli di proprieta industriale @elle
relative domande, comprese quelle di trascrizisopp redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8,
187, 188, 189 e 190 del Codice.

2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notiziecernenti:

a) il ritiro di domande, gia pubblicate, depositaisensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e
29, comma 1 del presente regolamento;

b) le correzioni di errori imputabili al richiedentdi integrazione, limitazione o precisazione di
domande gia pubblicate, depositate ai sensi deglbh 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2
del presente regolamento;

c) le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficiorelativi a domande o registrazioni gia pubblicate,
depositate ai sensi dell’articolo 29, comma 3 dekente regolamento;

d) i rifiuti definitivi.

3. La pubblicazione del Bollettino pud essere fatta&upporto cartaceo o informatico. Il Bollettino
puo essere reso disponibile e distribuito in rekenbatica.

Art. 44 (Pubblicazioni relative a domande e regist@zioni di marchio nazionale)

1. Ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettereld),d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino
dei marchi d’'impresa anche le seguenti notizietiredaa:

a) domande di marchio gia pubblicate, se conside@ine modificate in seguito a rettifiche dovute
ad errori dell’Ufficio relativi alla riproduzionead marchio o all’elenco di prodotti e servizi;

b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggedel’esame anticipato di cui all’articolo 120,
comma 1, del Codice;

¢) domande di marchi ritenuti registrabili doppassaggio in giudicato della sentenza di
accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dellfigho;

2. La pubblicazione della domanda di marchio, ¢edelativa registrazione se la domanda non e
stata ancora pubblicata, oltre quanto previstoi@atytoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui all’articolo 11;

b) I'indicazione della richiesta di estensioneedtero della protezione del marchio, ai sensi



dell’accordo di Madrid, con I'eventuale avviso di all’articolo 179, comma 2, del Codice.
Art. 45 (Procedure di segretazione militare)

1. L’autorizzazione di cui all'articolo 198, comrhiadel Codice e dovuta se i residenti in Italia sono
gli aventi diritto al brevetto nel territorio delftato.

2. Le domande di cui all’art. 198 comma 1 del Cedioncernenti invenzioni di interesse per la
difesa realizzate interamente o principalmentdereitorio di uno Stato estero parte dell’Accordo
Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 #fiato con legge 26 giugno 2003, n.

146, possono essere depositate, previa notifiséirastero dello sviluppo economico,
prioritariamente nel territorio di quello Stato,danformita alle disposizioni internazionali vigent

3. Le disposizioni di cui all’articolo 198 del Cadinon si applicano alle domande di brevetto
europeo divisionali, di cui all'articolo 76 dellao@venzione sul brevetto europeo e all’articolo 161
del Codice, se sono passati novanta giorni dalsiepdella domanda principale.

4. L’accertamento per stabilire se I'oggetto di doaanda debba essere eventualmente vincolato
al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Caeglideve concludersi entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla data di deposito e, qualora jpmiorita sia stata rivendicata, entro il termine
perentorio di tredici mesi dalla data di priorita.

5. Qualora la domanda depositata ai sensi degibéir149 e 152 del Codice non sia in lingua
italiana, il termine di novanta giorni di cui almma 4 decorre dalla data di ricevimento del tasto i
lingua italiana dichiarato conforme dal titolarda suo mandatario ovvero dal ricevimento di
sufficiente documentazione in lingua italiana dhestri la domanda, fatta salva la possibilita del
Servizio militare brevetti di richiedere il depasidel testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministere@lth Difesa puo imporre il vincolo del segreto e
chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchidon procedere alla trasmissione della domanda agli
uffici internazionali competenti; I'Ufficio da conmicazione della richiesta all'interessato,
diffidandolo ad osservare I'obbligo del segretoc@rsi i termini, senza ulteriori comunicazioni,
I'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internanali competenti.

7. L'avente diritto al brevetto puo depositare pres Servizio militare brevetti, domanda di
brevetto proponendone la classifica di segretezzamformita alle leggi nazionali e agli accordi
internazionali vigenti e, in segu ito all’apposizéodella classifica di segretezza da parte del
Ministero della Difesa, puo procedere, per il trenael Servizio militare brevetti, al deposito dell
medesima domanda classificata nei Paesi con @iadsattamento di reciprocita.

8. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1%®mmi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del
Codice.

Art. 46 (Atto di opposizione)

1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17€6omma 1, del Codice, puo essere depositata
opposizione alle domande o registrazioni di marckiandicate, ed a quelle pubblicate ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) pedsente decreto, da parte dei soggetti legittimati
sensi dell’articolo 177 del Codice.



2. L’atto di opposizione, recante i dati di cuiatticolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in
lingua italiana a pena d’irricevibilita ai sensil@aticolo 5 del presente regolamento, firmato
dall’'opponente o dal suo mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione controvi@ne proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventualerfta, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relatigiassi, elencati nella medesima domanda o
registrazione, nei confronti dei quali € propo&aposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato laatwa o che ha ottenuto la registrazione e contro
Cui viene proposta l'opposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori sui siifonda I'opposizione, salvo il caso di cui
all'articolo 8 del Codice:

1) i numero di domanda o di registrazione del hiero dei marchi anteriori; I'indicazione che |l
marchio anteriore € un marchio nazionale, comunitappure oggetto di registrazione
internazionale estesa all’ltalia, e, se il mara@hgtato oggetto di cessione parziale, limitazione,
divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa cifieazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonch&vkntuali date di priorita o di preesistenzaatadi,
con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanglaegistrazione e, nel caso di priorita, del Paese
di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi aatgr

4) I'elenco, con le rispettive classi, dei prodetservizi per i quali il marchio anteriore € stato
depositato o registrato e su cui si fonda I'opposig;

c) riguardo all’opponente e all’'opposizione:
1) i nome dell’'opponente, del suo mandatario,isga/ e I'indicazione del domicilio eletto, il diio
di legittimazione a proporre opposizione e, secdsb, I'indicazione di agire in qualita di avente

causa del titolare del marchio anteriore risultargeRegistro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa I'opposizione, nonchél, easo di un diritto di cui all’art. 8 del Codida,
specificazione di tale diritto e I'indicazione delhancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 47 (Modalita di deposito della opposizione e élla documentazione successiva)

1. L’atto di opposizione, indirizzato ed inviataettamente ed esclusivamente all’Ufficio

Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marghe redatto in conformita al modulo predisposto
dall'Ufficio, in tre copie, di cui I'originale inegola con I'imposta di bollo ai sensi dell'artic@85



del Codice, ovvero in quattro copie se depositagsso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una
copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimeattestata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marcld,
considerata data di deposito dell'opposizione.

2. Se l'atto di opposizione € inviato tramite ihgeio postale alla sede dell’Ufficio Italiano Bretti
e Marchi mediante raccomandata con ricevuta dingt@ tramite altri servizi di spedizione, la data
di ricevimento della raccomandata o del plico ésderata data di deposito.

3. L'atto di opposizione puo essere inviato pertglamatica ai sensi dell’articolo 2.

4. Ogni documentazione o0 comunicazione succesBavarasentazione dell’atto di opposizione é
inviata con le modalita sopra indicate direttametteesclusivamente all’'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi. La traduzione dei documenti, depositatingua straniera, deve essere inviata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data efpdsito del documento originale. Alla traduzione si
applica I'articolo 6.

Art. 48 (Istruttoria)
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine geositare I'atto di opposizione I'Ufficio verifica
la ricevibilita, I'ammissibilita dell'opposizionedal regolare pagamento dei diritti di opposizioake,

sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, conimdel Codice.

2. L'atto € irricevibile, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del Codice, se I'opponente risulta non
identificabile o non raggiungibile.

3. L'atto & inammissibile se:

a) é stato depositato prima della pubblicazionard®ichio contro il quale é diretto ovvero dopo |l
decorso del termine di tre mesi dalle date di pghbione di cui agli articoli 175, comma 1, del
Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) delgmtesregolamento;

b) non contiene le indicazioni di cui all'articald6, comma 2, del Codice;

c) fa valere impedimenti diversi da quelli previil’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), del
Codice, o relativi alla mancanza di consenso dadliarticolo 8 del Codice;

d) 'opponente non € legittimato a presentare lagipone;
e) manca la sottoscrizione dell’'opponente o delrsandatario;

f) e diretto contro due o piu domande e, a segiétta richiesta dell’Ufficio di limitare I'oggetto
dell’'opposizione ad una sola domanda entro il teenmierentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, I'opponente nocogtie I'invito o non replica alla richiesta.

4. Se all’'atto di opposizione non ¢ allegata I'stieione dell’avvenuto pagamento dei diritti,
I'opposizione si considera ritirata ai sensi deti@lo 176, comma 3, del Codice.

5. Se I'opposizione non puo proseguire per un&aellse indicate ai commi 3 e 4, I'Ufficio, con la
comunicazione di cui all’articolo 49, comma 1, inf@ I'opponente che puo presentare ricorso alla
Commissione Ricorsi ai sensi dell’articolo 58, coanin salvo il caso di irricevibilita di cui al
comma 2, in cui la relativa comunicazione é redzbfica tramite affissione all’albo dell’Ufficio



italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 35.
Art. 49 (Prima comunicazione alle parti)

1. Entro il termine di cui all'articolo 178, commadel Codice, I'Ufficio, dopo aver effettuato le
verifiche di cui all’articolo 48, commi 1 e 2, iravl’atto di opposizione al richiedente, ed inforlma
parti circa:

a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge241 del 7 agosto 1990;
b) i provvedimenti di cui all’articolo 51;

c) i provvedimenti di improcedibilita, sospensiatestinzione della procedura di cui agli articoli
48, comma 5, 54 e 57,

d) la facolta di procedere ad un accordo di coaidine, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, del
Codice, entro due mesi dalla data della comunic&zela possibilita di estendere tale termine con
comune istanza di proroga, presentata prima dedfldenza, ai sensi dell’articolo 60, comma 2;

e) la facolta per 'opponente, di cui all’articdl@6, comma 4, del Codice;

f) le facolta, per il richiedente, di ritirare, dikere la domanda, limitare o precisare i prodotti e
servizi rivendicati nella domanda e oggetto delbatppositivo, e, per 'opponente, di ritirare in
tutto o in parte I'opposizione, finché I'Ufficio mcha deciso, rispettivamente, in merito alla
domanda o all'opposizione ai sensi degli artic@21commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del
Codice.

2. Se, al termine del periodo utile per un accatidmonciliazione, la domanda non viene ritirata o
limitata, I'Ufficio invia al richiedente la docum#azione consegnata dall’opponente, di cui all’art.
176, comma 4, del Codice, fissando un termine sha®a giorni dalla data di ricevimento della
propria comunicazione per la presentazione di pdeduzioni in merito e per I'eventuale deposito
dell'istanza di cui all’articolo 53, comma 1.

Art. 50 (Opposizione a registrazione internazionale

1. Se e presentata opposizione ad una registraitareazionale, che designa I'ltalia ai sensi
dell’Accordo di Madrid per la registrazione intezmanale dei marchi o del Protocollo relativo a tale
Accordo, I'Ufficio italiano brevetti e marchi, s@n vi ha gia provveduto, esamina il marchio
oggetto della registrazione internazionale ai sdabiarticolo 171, comma 1, del Codice.

2. Se dall’esame effettuato ai sensi dell’articbld del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex
officio, ai sensi dell’articolo 16, I'Ufficio itakno brevetti e marchi invia al’Organizzazione
sull’opposizione. La natifica, oltre le notizie clii al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve
contenere il termine entro il quale il titolare ldelegistrazione internazionale, tramite un
mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 @edice, puo presentare le proprie deduzioni.

Per quanto riguarda il procedimento inerente altafper motivi assoluti di impedimento si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 16Gmomi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutarenarchio per motivi assoluti d'impedimento,



I'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all’Org@izzazione Mondiale della Proprieta Intellettuale
una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazie internazionale basata sull’opposizione.

La notifica di rifiuto provvisorio di protezione kabase di un’opposizione contiene:
a) il numero della registrazione internazionale;

b) I'indicazione che il rifiuto si basa sulla praesgzione di un’opposizione;

c) il nome e I'indirizzo della parte che ha pres¢miopposizione;

d) il numero e la data di deposito della domandagistrazione di marchio, su cui si fonda
'opposizione nonché il numero e la data di regitine se disponibile, la data dell’eventuale
priorita, la riproduzione del marchio, I'elenco geodotti e dei servizi su cui si fonda
I'opposizione, I'indicazione dei prodotti e servdglla registrazione internazionale rispetto ailiqua
'opposizione € presentata e gli articoli di leggsenziali che danno luogo al diritto alla
presentazione dell’'opposizione;

e) il termine entro il quale il titolare della regiazione internazionale puo richiedere, tramite un
mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 @etice, copia dell’atto di opposizione sul quale e
stato basato il rifiuto.

4. Se Il titolare della registrazione internazi@iabn ha richiesto copia dell’atto di opposizioeé n
termine e con le modalita di cui al comma 3, lette), I'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sesi
dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i r&i@vverso tale provvedimento si applica I'articolo
58, comma 1.

5. Il procedimento di opposizione € sospeso figaando non siano scaduti i termini per il rifiuto
indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codicei®isno conclusi i relativi procedimenti di esame,
di cui al comma 1 del presente articolo. Nel cascui I'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, rbpedimento di opposizione rimane sospeso fino
a quando non sia stata inviata all’Organizzaziomadifale della Proprieta Intellettuale una notifica
di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica difiuto definitivo.

6. Se, a conclusione del procedimento avviato @mnissione ex officio di un rifiuto provvisorio
alla registrazione, e stato notificato un rifiufiditivo parziale, I'Ufficio invita 'opponente a
comunicare, entro un termine fissato dall’Uffice®, intende ritirare I'opposizione. In caso di
conferma da parte dell'opponente di voler procederel’opposizione o di mancata risposta nel
termine fissato, I'Ufficio comunica alle parti ladolta di raggiungere un accordo di conciliazione,
ai sensi dell’articolo 171, comma 5 del Codicer@spgue con la procedura di opposizione.

7. Al temine del procedimento di opposizione I'Gi@ italiano brevetti e marchi invia
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta Intéliale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorige ricorrono le cause di estinzione della procedura
opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma figle a), b), c) ed e) del Codice o se I'opposigion
e respinta e il relativo provvedimento é divenumpipugnabile;

b) una notifica di rifiuto definitivo se € emessadifiuto di cui al comma 4 ovvero se I'opposizione
e accolta per la totalita o una parte dei prodgosiervizi indicati nella registrazione e il
provvedimento dell’Ufficio, comunicato al titoladella registrazione internazionale o al



mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201 @edice, € divenuto inoppugnabile per decorso
dei termini di impugnazione o per I'avvenuta defiane degli eventuali ricorsi proposti avverso
tale provvedimento.

Art. 51 (Assegnazione delle opposizioni)

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente resigabile dell’Ufficio Opposizione assegna
'opposizione o le eventuali opposizioni plurimeinite ai sensi dell’articolo 178, comma 6, del
Codice, agli esaminatori secondo I'ordine cronatogai sensi dell’articolo 11, comma 1, del
decreto del Ministro per la funzione pubblica 2&embre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

2. Nel caso di piu opposizioni, riunite in un unmocedimento, I'Ufficio puo decidere, al termine
dell’istruttoria, di non trattarle congiuntamentdiesospendere alcune di esse per procedere
inizialmente con quella che appare assorbire reffgliti, se accolta, anche le altre.

Art. 52 (Fase di merito)

1. Ai sensi dell’art. 178, comma 3 del Codice, ficib, se lo ritiene opportuno, invita le parti a
presentare, entro un termine da esso fissatojaritdocumenti, deduzioni, osservazioni in merito
alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni dellieegarti. Le comunicazioni di ciascuna parte
vengono trasmesse all’altra e I'Ufficio, se ne iigav‘opportunita, concede un termine per
rispondere.

2. Se il richiedente limita o precisa i prodot8ezvizi originariamente elencati ai sensi dell@to
172, comma 2, del Codice, I'Ufficio ne da comunioae all'opponente e lo invita a dichiarare,
entro il termine da esso fissato se, ed eventudéneantro quali prodotti e servizi residui, intand
mantenere I'opposizione.

3. Se il richiedente non presenta deduzioni netitez fissato, I'Ufficio decide sull’opposizione in
base ai documenti di cui dispone.

Art. 53 (Prova d’'uso)

1. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codikistanza del richiedente, per ottenere la prova
d’uso del marchio da parte dell'opponente, deveresgresentata all’'Ufficio non oltre il termine
indicato dall’articolo 52, comma 1, per la preseitnae delle prime deduzioni.

2. Se, a norma dell’ articolo 178, comma 4, deli€Cad’opponente deve fornire la prova
dell’effettivo uso del marchio o I'esistenza diiktigne ragioni per la mancata utilizzazione,
I'Ufficio invita I'opponente a fornire la prova emttrenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione.

A tal fine, 'opponente dovra provare I'uso nelipeo quinquennale che precede la data di
pubblicazione della domanda nazionale o della tegi®ne internazionale nei cui confronti
'opposizione & proposta.

3. Se I'opponente non fornisce tale prova entterihine stabilito ed eventualmente prorogato, e se
non vi sono altri marchi o diritti anteriori a foaehento dell’'opposizione, I'Ufficio rigetta
'opposizione. Se la prova e fornita solo per uaetgdei prodotti o servizi alla base
dell’opposizione, I'Ufficio esamina I'opposizione relazione ai soli prodotti e servizi per i quali



prova é fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti neceigsar dimostrare I'uso del marchio sono costituiti
da documentazione relativa al luogo, al tempo,esdtansione e alla natura dell’utilizzazione del
marchio anteriore per i prodotti e i servizi peuili esso e registrato e sui quali si fonda
'opposizione. Le prove possono consistere nekksgmtazione di documenti e campioni di
imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataladiatture, documenti di spedizione o esportazione,
fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazieuritte e mezzi similari.

Art. 54 (Sospensione)
1. Il procedimento di opposizione € sospeso:
a) nei casi di cui all’articolo 180, comma 1, deldie;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionalggetto di opposizione, fino all’adozione del
provvedimento definitivo; il procedimento di opprisine € sospeso fino a quando non sono scaduti
i termini per il rifiuto ai sensi dell’articolo 5ell’Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi o dell’articolo 5 delatdlo Protocollo, o si &€ concluso il relativo
procedimento di esame, di cui all’articolo 50, coanin In tale caso, il procedimento di opposizione
rimane sospeso fino alla data di invio al’Orgaaizibne Mondiale della Proprieta Intellettuale

della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto
inoppugnabile per decorso dei termini di impugnaeio per I'avvenuta definizione degli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento;

C) su istanza del richiedente, se I'opposiziorfersiia su una domanda di marchio comunitario,
pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadeledermine medesimo utile per presentare
opposizione presso I'Ufficio Armonizzazione Mercétterno (U.A.M.1.) contro la domanda
medesima o, scaduto tale termine, fino alla reaggtne di tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registrazi@ienarchio comunitario dell'opponente e soggetta
ad un procedimento di annullamento o decadenza@tésA.M.1., fino alla decisione di
guest’ultimo.

2. Larevoca della sospensione, prevista all’aldid80, comma 2, del Codice, si applica anche alle
lettere c) e d) del comma 1.

Art. 55 (Documentazione)

1. Alla documentazione presente nel fascicolo iredatll’atto di opposizione si applica I'articol@3
del presente regolamento.

Art. 56 (Decisione)

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell’'astec178, comma 7, del Codice, I'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi decide I'opposizione entro venttiro mesi dalla data di deposito dell’atto di
opposizione, salvi i periodi di sospensione, diailiarticolo 54.

2. L’'opposizione puo essere ritirata sino a qudidificio non ha emesso la decisione.

3. Il rimborso del diritto di opposizione di cul’afticolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su



istanza dell’'opponente, anche se 'opposiziondéirata in seguito a rettifica di errore relativdeal
domanda o alla registrazione di marchio, pubblieatensi dell’articolo 43, comma 2, lettera c).

4. Nella decisione di rigetto o di accoglimentol’debosizione, I'Ufficio stabilisce se la parte
soccombente deve rimborsare in parte o per inléattra parte i costi sopportati relativi al diat

di opposizione nonché, entro il limite di euro 3@),alle spese di rappresentanza professionale nel
procedimento.

5. Ogni decisione sull’esito della procedura, aisseegli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codie,
comunicata alle parti del procedimento che possmoorere ai sensi dell’articolo 58.

6. Le decisioni sull’opposizione sono pubbliche este si pud estrarre copia ai sensi dell’articolo
33.

Art. 57 (Estinzione)

1. L’'opposizione si estingue:

a) nei casi di cui all’ articolo 181 del Codice;

b) nel caso di mancato pagamento dei diritti diadl@rticolo 48, comma 4;

c) nel caso di radiazione totale del marchio, desidge I'ltalia, su richiesta dell’Ufficio di promia
industriale d’origine, ai sensi all'articolo 17Xgrama 8, del Codice.

2. Nel caso di radiazione parziale del marchiorir@eionale, il procedimento si estingue
limitatamente alla parte del marchio radiata.

Art. 58 (Ricorso)

1. Entro il termine previsto dall’articolo 182 debdice, decorrente dalla data di ricevimento della
comunicazione dell’'Ufficio, che informa le partiiggovvedimenti di inammissibilita e di rigetto
dell'opposizione nonché di ogni decisione che corgpibrigetto totale o parziale dei diritti di una
delle parti del procedimento oppositivo, € ammegsso alla Commissione dei Ricorsi di cui
all'articolo 135 del Codice.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell’efficadielle decisioni sull’opposizione.

Art. 59 (Reintegrazione)

1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, d€bdice, si applica anche alla consegna di
documenti consegnati, da entrambe le parti, sum@@sente al deposito dell’atto di opposizione.

Art. 60 (Proroga)
1. Ai termini della procedura di opposizione si ligpl’articolo 191 del Codice.

2. Nel caso di cui all’'articolo 178, comma 1, deldite, la proroga puo essere rinnovata piu volte
per il periodo massimo di un anno a decorrere diadta della prima comunicazione dell’ Ufficio.

Art. 61 (Correzioni ed integrazioni)



1. Fatto salvo il caso di errori materiali 0 eviienon sono ammesse correzioni né integrazioni
all'opposizione o alla documentazione gia depasiéatcetto il caso in cui sono presentate entro |l
termine fissato per il rispettivo deposito.

Art. 62 (Nomina degli esaminatori)

1. L'esame finale del corso di formazione di cliagicolo 183, comma 2, del Codice, tende ad
accertare la preparazione teorico-pratica del catdinel campo specifico della procedura di
opposizione. La frequenza al corso e considerattascon una frequenza pari ai quattro quinti
delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) um&g pratica di decisione su un’opposizione; 2) una
prova orale in merito alla procedura di opposizione

L’esame é superato con il raggiungimento del pugitegninimo di sei decimi in ciascuna prova.
2. Sono nominati con precedenza i funzionari clestano servizio presso I'Ufficio “Opposizione”.
3. A parita di punteggio, costituisce titolo di peeenza la minore eta.

4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopwer verificato il numero di opposizioni
pervenute, la vacanza di posti di esaminatoridddponibilita di idonei ai corsi precedenti.

5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi @eticolo 183, comma 3, del Codice, devono
dichiarare di non essere soggetti alle cause dinpatibilita previste dall’articolo 205, comma 1,
del Codice, o da altre norme vigenti in materia.a@Vocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se
nominati esaminatori esterni, devono astenerstasidi opposizioni in cui vi € conflitto
d’interesse, anche indiretto.

6. Il decreto di nomina degli esaminatori é rinfuie@alla scadenza su proposta del dirigente
responsabile dell’Ufficio “Opposizione”.

Art. 63 (Responsabilita degli esaminatori)

1. Gli esaminatori, provenienti dall’'Ufficio italie brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare
un’opposizione se hanno partecipato all'esame @ethio oggetto di opposizione.

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del @edii comportamento di buona amministrazione,
provvedono alla decisione entro sessanta giorfiuttacho termine utile, assegnato alle parti per
depositare la rispettiva documentazione e rifenscsullo stato delle opposizioni assegnate con
relazione semestrale al dirigente responsabilédtdgdio “Opposizione”.

3. Gli esaminatori, se non possono adempiere edlfino, devono informarne tempestivamente
I'Ufficio “Opposizione”. Il dirigente responsabilgell’Ufficio “Opposizione” provvede a sostituire
gli esaminatori impediti o inadempienti.

4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sanwssi dall’incarico con decreto del Direttore
Generale. Se inadempienti senza giusta causaaghiaatori non possono ricevere analogo
incarico in futuro.

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizloro assegnate sono state impugnate davanti alla
Commissione dei ricorsi, collaborano con I'Ufficio



“Opposizione” partecipando, ove richiesti, alle geddella stessa insieme al dirigente responsabile
dell’'Ufficio medesimo.

Art. 64 (Esame di abilitazione per l'iscrizione ald Sezione Brevetti ovvero Marchi dell’Albo)
1. L’'Esame di abilitazione per l'iscrizione nellazone Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazione di uvétte per invenzione o modello di utilita e breve
risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazitmevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa alle norngin materia di brevetti per invenzioni e per
modelli di utilita, comprendente:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e dellarmmrrenza, di procedura civile, di chimica, o
meccanica o elettricita;

2) diritto dei brevetti per invenzione e per modell utilita e delle relative procedure di deposito
concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in matetigoroprieta industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di piiefa industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almenolungua scelta fra l'inglese, il tedesco o il
francese.

2. L’Esame di abilitazione per I'iscrizione nellaZone Marchi consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relatiaequisiti e criteri di registrabilita dei marchailla
classificazione dei prodotti e servizi, al depositorosecuzione delle domande, all'interpretazione
delle norme di legge in materia di marchi;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e di prakea civile e della concorrenza,;

2) diritto dei marchi, degli altri segni distintieidelle denominazioni d’origine o indicazioni di
provenienza e delle relative procedure di deposdagcessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in matetigoroprieta industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di piiefa industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almenolungua scelta fra l'inglese e il francese.

Art. 65 (Convocazione e svolgimento dell'assemblekegli iscritti all’Albo)

1. L'assemblea & convocata dal Presidente del Glamsiel'Ordine mediante avviso contenente

l'indicazione del giorno, dell’'ora e del luogo datlunanza e I'elenco delle materie da trattare.
L’'avviso e spedito per posta raccomandata o connadizzi quali telefax, posta elettronica, o altri



che potranno essere introdotti in futuro, i qualiajtiscano la prova dell’avvenuto ricevimento
almeno otto giorni prima dell’assemblea.

2. L’assemblea e presieduta dal Presidente deli@limndell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-

Presidente, o, in mancanza di quest’'ultimo, dafliito all'Ordine piu anziano per iscrizione e, a
parita di iscrizione, piu anziano di eta fra gliervenuti. Il presidente dellassemblea nomina il

segretarioverbalizzante.

Art. 66 (Svolgimento delle votazioni)

1. Il Consiglio dell’Ordine provvede ad inviaresiame all’avviso di convocazione dell’assemblea,
a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, lmsta anonima per l'inserimento della scheda e una
seconda busta predisposta nominativamente e ctinatienfirma del Consiglio. Tale ultima busta,
contenente la busta anonima, e firmata dal vo&fdta pervenire chiusa al presidente
dellassemblea all’'uopo convocata.

2. Il presidente dell’assemblea verifica e fa catast I'integrita di ciascuna busta predisposta dal
Consiglio, ne estrae la busta con la scheda eplandgenell’urna.

3. Decorse due ore dall'inizio delle operazionvdio, il presidente, dopo aver ammesso a votare
gli elettori che in quel momento sono presentianedlla, dichiara chiusa la votazione e procede,
anche attraverso un suo delegato, pubblicamem®pdirazioni di apertura delle buste e di
scrutinio, assistito da due scrutatori da lui $g&lma della votazione fra gli elettori presenti.

4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichidnasultato e fa la proclamazione degli eletti,
dandone pronta comunicazione al Ministero delltuggio economico, al direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed al presidente dedlammissione dei ricorsi, nonché al Ministro di
giustizia.

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schedil verbale dello scrutinio sono inviati al Mitro

di giustizia, il quale, entro trenta giorni dalN@nuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle
operazioni se accerta che esse si sono svolte besservanza delle norme contenute in questo
articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comungilegittimamente.

Art. 67 (Convenzioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall’artico®32 comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, I'Ufficio italiano brevetti e marchia@itorizzato a stipulare apposite convenzioni con
Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposezdell’'utenza sistemi che permettano anchean vi
telematica pagamenti individuali o massivi deittlig di ottenere tempestivamente i rendiconti
relativi a tali pagamenti e nel formato utile dbeo gestione.

Art. 68 (Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economi@@ttobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, e sostituito ldagicoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolaroent

2. Il presente decreto entra in vigore il giornocassivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Staara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti



normativi della Repubblica italiana. E’ fatto olgaia chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivitgroduttive, registro n. 1, foglio n. 100.



