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DRP/II/XVIL/D25/18 ‘
Roma, 1 novembre 2018

Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo
approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 novembre
2018 e recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per
I’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro
- ;
N

Sen, Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
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Relazione illustrativa

Lo schema di decreio attua Particolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione
europea 2016-2017 in appresso, «legge di delegazioney). Tale disposizione detta i principi ed i
criteri direttivi per P’attvazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo ¢ del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa(in appresso, la «nwova direftivap o «direttiva»), nonché per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del
Parlamento europeo ¢ del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario. Il termine per il tecepimento della direttiva de gua scade in data 14 gennaio
2019 salvo, per la disposizione di cui all’articolo 45 della direttiva in materia di procedimento
amministrative di decadenza e nullita dei marchi registrati, il cui termine di scadenza & il 14
gennaio 2023,

In particolare, si prevede che il Governo & delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge citata (ovvero entro i1 21/11/2018), con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per 1 profili finanziari, uno o pit decreti legislativi su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri ¢ della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e
delle finanze, tenendo conto, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietd industriale, di cui al decreto legislativo 10
Sebbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 ¢ del regolamento (UE)
2015/2424, con abrogazione espressa delle dispesizioni superate;

b) salvaguardare la possibilita di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436
anche mediante provvedimenti di natura regolameniare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia disciplinate
mediante regolamenti, compreso Il'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere conformemente alia divettiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere
escluso dalla registrazione o, se regisirato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in
relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullitd, sia in relazione
all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in gzioni in
sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi syl fitolare
del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della divetiiva per
i prodotti ¢ i servizi per i quali é stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la
sussisterza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17,
44 e 46 della direttiva;

d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare I'uso di un segno a
Jini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) agglornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformaria alle
disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i
segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica
dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamenio con la disciplina
dei marchi di garanzia e di certificazione;

D prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa
nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, In particolare:



1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la
provenienza geogrdfica dei prodotti o dei servizi costitulscano marchi di garanzia o di
certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone
fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a
certificare | prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che
non svolgano un'attivita che comporia la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere U'obbligatorieta della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia
o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullité dei marchi
di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della
direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo rvichieda e in
particolare che la decadenza per non uso sia accerfata in caso di inadeguato conirollo
sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio
del marchio da parte del titolare del marchio;
g} fatto salve il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una
procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o ia dichiarazione di mullita di un
marchio d'impresa da espletare dinanzi I'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento
dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini ¢ con le modalitd stabiliti dal decreto
previsto dall'articolo 226 del codice della proprietd industriale, di cui al decreto legisiativo 10
Jebbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilitd delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro
i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne U'efficienza ¢ la rapidita
complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e
nullita,

La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
contiene disposizioni che ravvicinano ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa per quanto riguarda le questioni sia sostanziali sia procedurali. Al tempo stesso, la
nuova direttiva sui marchi rispecchia, nella maggior parte delle questioni sostanziali, e stabilisce un
quadro procedurale analogo al regolamento (UE) 2015/2424 del patlamento europeo e del
consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio
sul marchio comunitatio, che modifica il regolamento (CE) n, 2868/95 della Commissione, recante
modalitd di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che
abroga il regolamento (CE) n, 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio
per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni ¢ modelli).

Occorre tuttavia precisare che, in relazione alle evoluzioni normative successivamente intervenute,
il quadro attuale di riferimento della disciplina sul marchio dell’Unione europea consiste nel:
¢ regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio, del 14 giugne 2017,
sul marchio deli'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 (in appresso,
il <(RMUE»);
s regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 (in appresso, il
«RDMUEDY) che integra il regolamento (UE) 2017/1001;

e regolamento di applicazione (UE) 2018/626 della Commissione del 5 marzo 2018 (in
appresso, il KREMUE») .

La direttiva (UE) 2015/2436 dispone la rifusione della disciplina europea posta dalla precedente
direttiva 2008/95/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprietd industriale (in appresso, il “codice” o il “opi™), integrandola in relazione ad
alcuni istituti, ed acuisce la spinta verso ’armonizzazione delle discipline nazionali attuata in via
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minimale dalla precedente direttiva. Insieme al regolamento (UE) n, 2424/2015, tale direttiva
costituisce il ¢d. “pacchetto marchi”, ossia I'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non
soltanto per armonizzate tra loro ghi ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,
ma anche per rendere il pih possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di
ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il “marchio deli’Unione europea”, ossia il
titolo di proprieta industriale rilasciato dail’ EUIPO (Ufficio europeo per la proprieta intellettuale) e
che ha effetto in tutt gli Stati membi.
Nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali dovranno adattarsi ed introdurre nuove
procedure amministrative al fine di saperare le disparita esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi
rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie gid esistenti in tema di diritti deriventi dal
marchio, sia estendendo ’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi),
superando il dato della mera riproducibilita grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovra
introdursi ex novo una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullitd dei
marchi. Tale procedura, gid operativa in sede EUIPO, non escludendo il ricorse all’Autoritd
gindiziaria, ma ponendosi in via alternativa ad essa, si inserisce nel solco delle procedure
amministrative per la soluzione delle coniroversie di derivazione europes, allo scopo, da un lato, di
abbassare i costi per i consumatorifutenti, generalmente molto elevati per I’accesso ai Tribunali, e
dall’altro, di ridurre il contenzioso che si attiva presso le Corti, con congeguente riduzione dei tempi
di giustizia e relativi costi sostenuti dallo Stato.

T principali profili innovati della nuova direttiva, rispetto alla previgente direttiva
2008/95/CE, rignardano:
1. Abolizione del requigito della rappresentazione grafica,
Uno dei principali cambiamenti apportati dai nuovi strumenti legislativi & I’eliminazione del
requisito di rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi sia dell’UE sia nazionali. Tale
eliminazione d3 huogo alla possibilitd di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non
previsti in precedenza dai sisterni nazionali, Inoltre, renderd pi semplice e precisa la
rappresentazione di alouni tipi di marchi gid accettabili, Questi nuovi tipi di marchi e requisiti di
rappresentazione sono stati introdotti dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione del RMUE, ¢
verranno parimenti definitt a livello nazionale, mutaiis mutandis, in via secondaria intervenendo syl
regolamento di attuazione del codice della proprieta industriale, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 13 gennaio 2010, n, 33, Un marchio non ha pit bisogno di essere rappresentato
graficamente. La soppressione del requisito di rappresentazione grafica ha un impatto particolare
sul cosiddetti marchi non tradizionali, poiché la registrazione di segni che non possono essere
rappresentati graficamente (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni)
sara ora possibile, Tuttavia, tali segni dovranno essere in grado di svolgere la funzione essenziale di
un marchio, e consentire alle antoritd competenti ed al pubblico di determinare l'oggetto defla
protezione accordata al titolare per quanto risulterd nel registro dell’Ufficio italiano brevetti ¢
marchi del Ministero dello sviluppo economico.
Inoltre, tutti i tipi di marchi dovranno soddisfare i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa
C-273/00 - Sieckmann. Per soddisfare gli obiettivi del sistema di registrazione del marchi, vale a
dire gatantive la certezza del diritto ¢ una buona amministrazione, 1 segni devono potet essere
rappresentati in modo chiaro, preciso, autononio, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e
obbiettivo (vedi articolo 3, comma 1 del regolamento d’esecuzione (UE) 2018/626), ¥ quindi
opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la
tecnologia generalmente disponibile, ¢ quindi non necessariamente mediante strumenti grafici,
purché la rappresentazione offta sufficienti garanzie in tal senso (vedi il considerando 13 del
preambolo delta nuova direttiva sui marchi).
A tale riguardo, si interyviene, all’articolo I, adeguando Ia formulazmne defl’articolo 7del epi oltre
alle dovute modifiche di coordinamento di cui all’articolo 20 del decreto che modifiea Particolo
156, comma 1, lettere c) e d) epi.
2, Estensione del divieto di forma ad altre earatteristiche,



Un matchio non pud essere registrato o, se registrato, pud essere invalidato se il segno consiste
esclusivamente di una forma, o un'altra curatteristica, risultante dalla natura dei prodotti, &
necessatia per otlenere un tisultato tecnico o dare un valore sostanziale alle merci. Lo scopo di
questa disposizione & di impedire che, attraverso la regisirazione surrettizia come marchio che ¢
potenzialmente perpetua nel tempo, si possa in qualche modo proteggere quella conferita da altri
titoli di proprieta intellettuale, quali brevetti o disegni, che hanno invece una durata limitata.

In base al precedente regime giuridico (quello della direttiva 2008/95/CE), tali divieti riguardavano
solo una forma, L'aggiunta di "o di un'altra caratteristica" trova la sua ratio legis nella soppressione
del requisito di rappresentazione grafica di cui all'articolo 3 della nuova direttiva marchi ed ¢ stato
introdotto al fine di risolvere eventuali ptoblemi di funzionalitd dei marchi non tradizionali. In altre
parole, aggiungendo "un'altra caratteristica" ai segni, il legislatore ha inteso assicurare che T'articolo
4, paragrafo 1, lettera ¢), possa applicarsi anche a tipi &i marchi divetsi da quelli tridimensionali.

A tale riguardo, si interviene all’articolo 2 adeguando Ia formulazione dell’articolo 9 ¢pi all’articolo
4, comma 1, lettera ) della nuova direttiva,

3. Ricomprensione delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.

Un'indicazione geografica ¢ v nome o segno utilizzato per identificare un prodotto come originario
nel terrifotio di vn particolare paese, regione o localitd in cui la sua qualitd, reputazione o altre
caratteristiche sono legate alla sua origine geografica. L'Unione europea protegge le indicazioni
geografiche (IGP) ¢ le denominazioni di origine (DOP) disciplinandone il potenziale conflitto con i
marchi d’impresa all’articolo 14, comma 2 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento ¢ del
Consiglio sui regimi di qualita dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato i Regolamenti 510
e 509 del 2006 sui prodotti Dop, Igp e Sig.

Al considerando 15 del preambolo della nuova direttiva marchi & al riguardo precisato che « al fine
di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione
dell'Unione e dal diritto nazionole sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli
impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta I'Unione, é opportuno che in relazione alle
indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n.
207/2009. E inolire opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in
modo da includere anche menzioni tradizionali protefie per i vini e le specialita tradizionali
garantitey.

All*art. 4, lettera i) della nuova direttiva marchi & dunque previsto I'impedimento assoluto alla
registrazione dei marchi nel case di conflitto con le DOP / IGP indipendentemente dal settore di
appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ¢cc.). Inoltre, il testo include un
riferimento esplicito alla legislazione dellUnione, al diritic nazionale e agli accordi internazionali
che prevedono la protezione delle DOP / IGP,

A tale riguardo, si interviene all’art. 6 adeguando la formulazione dell’articolo 14 del epi
all’articolo 4, comma 1, lettera i) della nuova direttiva, oltre a prevedere tali ipotesi tra i motivi di
opposizione alla registrazione di marchi, con la novella all’articolo 176 del cpi di cui all’atticolo 24
del decreto, e tra i motivi dell’istanza di nullita, con 'inserimento della relativa disciplina organica
all’articolo 29 del decreto,

4. Motivi specifici relativi ai conflitti con le menzioni tradizionali per il vine (MTV) ¢ le
specialita tradizionali garantite (STG).

Nella nuova direttiva sono stati aggiunti nuovi motivi di rifinto a causa di conflitti con le menzioni
tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialita tradizionali garantite (STG) tutelati dalla
fegislazione dell'Unione o dagli accordi internazionali di cui Unione & parte.

In particolare gli articoli 112 e 113 del regolamento n. 1308/2013 definiscono cosa sia una
menzione tradizionale protetta relativa ai vini e stabilisce il relativo ambito di protezione.

La protezione del STG ¢, invece, inclusa nel regolamento sui prodotti -agricoli e alimentari
{regolamento (UE) n. 1151/2012) ed in particolare agli articoli 18 e 24,

A tale riguardo, si interviene all’articolo 6 adeguando la formulazione dell’articolo 14 del codice
della proprietd industriale all’articolo 4, comma 1, lettera i) ¢ k) della nuova direttiva, oltre a
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prevedere tali ipotesi tra i motivi per proporre ['istanza di nullitd, con 'inserimento della relativa
disciplina organica all’articolo 29 del decreto.

8. Motivi specifici relativi ai conflitti con le denominazioni d; varieth vegetali enropee ¢
nazionali,

Una denominazione di varietd vegetale & la designazione generica della varietd che rimane anche
dopo la cessazione del diritto di proprietd intellettuale concesso al costitutere (articolo 20 della
convenzione UPOV). La convenzione UPOV & vincolante per la maggior parte degli Stati membri
dell'UE e per la stessa Unione. A livello dell'Unione, tali diritti sono disciplinati dal regolamento
(CE) n, 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. Un huovo motivo di rifiuto a causa di conflitti
con denominazioni di varieta vegetali (DVP) protetti conformemente alla legislazione dell'Unione,
al diritio nazionale o agli accordi internazionali & stato aggiunto sia alla nuova direttiva che al
RMUE.

11 nuovo motive di rifiuto esclude la registrazione ¢ prevede l'annuliamento di marchi che
consistono o riproducono nei loro clementi essenziali una depominazione di varietd vegetale
precedente (registrata conformemente alla suddetia legislazione) e che riguardano le varieta vegetali
della stessa specie o ad essa strettamente correlata.

A tale riguardo, si interviene all’articolo 6 adegnando la formulazione dell’articolo 14 del codice
della proprietd industriale all’articolo 4, comma 1, lettera I) della nuova direttiva, oltre a prevedere
tali ipotesi tra i motivi per proporre I'istanza di nullita, con P'inserimento della relativa disciplina
organica all’articolo 29 del decreto.

6. Mala fede.

La malafede & descritta dall’aequis communauiaire come una condotta che si discosta dai principi
accettati di comportamento etico o dalle pratiche commerciali ¢ commerciali oneste (cfy, Parere
dell'avvocato gencrale Sharpston dell'lT giugno 2009, nella causa C-529/07, Lindt Goldhase, EU:
C: 2009 : 361, § 60).

Al sensi della precedente direttiva 2008/95/CE sui marchi d'impresa, ciascuno Stato membro poteva
stabilire che un marchio non deve essere registrato o, se registrato, pud essere dichiarato non valido
se e nella misura in cui la domanda di registrazione del marchio & stata presentata in malafede dal
richiedente (cft. articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

La nuova direttiva, all'articolo 4, paragrafo 2, prevede invece 1'obbligo di prevedere Ia malafede
quale causa di annullamento della domanda di registrazione, rimettendo agli Stati membri la facolid
di escludere la domanda dalla registrazione.

A tale rignardo, il codice della proprieta industriale gia prevede, al combinato disposto dagli articoli
19, comma 2 e 25 cpi, tale causa di nullitd e non si & reso, pertanto, necessaric wno specifico
adeguamento, salvo nel caso particolare, come meglio si dixd infra, della registrazione da parfe
dell’agente o rappresentante.

7. Caratiere distintivo acquisito,

I marchi non distintivi, descrittivi o genetici non sono annullati se, ptima della data di presentazione
della domanda di nullita, per effetto dell'uso che ne & stato fatto, hanno acquisito un carattere
distintivo (articolo 4, paragrafo 4, direftiva). Allo stesso modo la direttiva precedente prevedeva,
invece, che un marchio non doveva essere annullato se avessc acquisito un carattere distintivo
prima della data della domanda di registrazione (articolo 3, paragrafo 3).

A tale riguardo, il codice della proprieta industriale, all’articolo 13, comma 3, gid prevede che “//
marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda
o dell'eccezione di nullita’, il segno che ne forma oggetio, a seguire dell'uso che ne e’ stalo fatto, ha
gcquistato caratfere distintive™) e non si & reso pertanio necessario uno specifico adeguamento.

8. Motivi relativi di rifiuto o d'invalidita,

I principali cambiamenti relativi agli impedimenti alla registrazione o motivi di nullita relativi,
riguardano i seguenti punti.

Per quanto riguarda la notorietd, la registrazione di un marchio deve essere rifintata se un marchio
nazionale anteriore gode di rinomanza e l'uso di quest'ultimo marchio sarebbe pregiudizievole o
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profitterebbe indebitamente del marchio anteriore. 11 testo aggiornato della disposizione codifica le
conclusioni della Cotte di giustizia nella causa C-292/00 - Davidoff (non importa se i prodotti e
servizi sono simili o meno), La direttiva 2008/95/CE nello stesso contesto ha concesso la protezione
solo ai marchi comunitari che godono di notorieta (cft. articolo 4, paragrafo 3).

Nel caso di marchi registrati da un agente o rappresentante, questi non saranno registrati se
l'agente o il rappresentante non ha avuto l'autorizzazione del titolare. Questa disposizione pud
essere fatia risalire all'articolo 6-septies della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietd industriale. La registrazione non autorizzata del marchio del titolare da parte del suo
agente 0 rappresentante & contraria all'obbligo generale di buona fede che sottende accordi di
cooperazione commerciale di questo tipo, Tale appropriazione indebita del marchio del titolare &
patticolarmente dannosa per i suoi interessi commerciali, in quanto il richiedente puo sfruttare le
conoscenze e l'esperienza acquisite nel corso del suo rapporto commerciale con il titolare e, quindi,
trarve indebitamente profitto dagli sforzi e dagli investimenti del titolare. Pertanto, l'articolo 5, n. 3,
lettera b), della direttiva mira a salvaguardare i legittimi interessi dei titolari dei marchi in relazione
all'appropriazione arbitraria dei loro marchi,

Le considerazioni del considerando 15 del preambolo della direttiva (necessitd di un'applicazione
uniforme ed esauriente della legislazione nazionale e dell'Unione in materia di IGP e DOP) si
applicano anche all'esame relativo dei motivi. E stato quindi introdotto un motive specifico per
denominazioni di origine (DO) e le indicazioni geografiche (IG). II motivo stabilisce due
condizioni. In primo luogo, la domanda di DO/ IG deve essere gid stata presentata prima della data
di richiesta di registrazione del marchio (o della data della rivendicazione richiesta), a condizione
che la precedente domanda venga successivamente registrata. In secondo Iuogo, la DO/ IG deve
conferire il diritto di vietare 'uso di un marchio successivo.

Infine, si & ritenuto opportuno prevedere che, qualora la preesistenza di un marchio nazionale o di
un marchio registrato nell'ambito di accordi internazionali aventi effetio nello Stato membro sia
stata tivendicata per un marchio UE ¢ il marchio che fornisce la base per la rivendicazione di
preesistenza sia stato successivemente consegnato o lasciato scadere, la validita di tale marchio pud
ancora essere contestata, Tale contestazione & limitata alle situazioni in cui il marchio avrebbe
potuto essere dichiarato nullo o revocato nel momento in cui & stato rimosso dal registro
(considerando 33 del preambolo della direttiva).

Al riguardo, quanto alla tutela del marchi di rinomanza di cui all’articolo 12, comma 1, lettera €), si
¢ intervenuti ricomprendendo tale ipotesi tra i motivi per presentare opposizione alla registrazione
di marchi con il novellato articolo 176 del cpi, di cui all’articolo 24 del decreto, e tra 1 motivi
dell’istanza di nullitd, con I'inserimento della retativa disciplina organica sli’articolo 29 del decreto,
Quanto alla registrazione in malafede da parte di un agenie o rappresentante e quanto a DO e IG si
rinvia a quanto illustrato ai punti 3 ¢ 6 che precedono. Quanto alla preesistenza si & ritenuto non
necessario intetvenire apparendo la tutela implicita nell’ordinamento, con particolare riferimento
all’interesse ad agire, di cui all’articolo 100 cpe, che non appare precluso in tali ipotesi.

9. Mancanza di carattere distintivo o di notorietd di un marchio d'impresa anteriore quale
preclusione alla dichiarazione di nullita di on marchio d'impresa registrato,

Sono state introdotte nuove difese che tutelano i diritti del convenuto e che precludono una
dichiarazione di nullitd. Al riguardo il considerando 30 del preambolo della direttiva prevede che
“Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa
legittiimamente acquisiti, é opportuno e necessario disporre che, fatto salvo il principio che il
marchio posteriore non puo essere opposto al marchio anteriore, i titolari di marchi anteriori non
debbano essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullité o ad opporsi ail'uso
di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore & stato acquisito in un
momento in cui il marchio anferiore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché
non aveva ancora acquisito un caratiere distintivo attraverso l'uso, o se il marchio anteriore non
poteva essere opposto al marchio dimpresa posteriore in quanto le condizioni necessavie non
erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisifo notoriefd”.
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All'articolo 8 della direttiva & previsto che una domanda di dichiarazione di nullita sulla base di un
marchio anteriore non & accolia alla data di presentazione della domanda di nullitd se, alla data di
deposito o alla data di prioritd del marchio d'impresa posieriore, «non aveva ancora acquisito un
carattere distintivow; ovvero, «non era ancota diveniato sufficientemente distintivo per giustificare
la constatazione del rischio di confusioney; ovvero «non aveva ancora acquisito notorietdy.

A tale riguardo, non si & reso necessario I’adeguamento del codice nel presupposto che tali principi
siano impliciti nella normativa vigente,

In particolare, posto che anche la normativa sul marchio UE non sembra comprendete una omologa
esplicita disposizione, I’articolo § della direttiva sembra disciplinare il caso in oui I’azione di nullit
del titolare di un marchio anieriore nei confronti del titolare di un marchio registrate in data
successiva sia preclusa (e quindi debba essere rigettata) qualora, nel caso di cui all’articolo 13,
comma 3 cpi, la capacita distintiva sia acquisita nel periodo intercorrente tra la data di deposito (o
prioritd) del marchio posteriore ¢ la data proposizione della domanda o eccezione di nullita,

In altri termini, ’articolo 8 sembrerebbe esplicitare che nel caso di cui all’articolo 13, comma 3 (“Z/
marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda
o dell'eccezione di nullita’, il segno che ne forma oggeito, a seguito deli'uso che ne e’ stato fatto, ha
acquistato carattere distintive™), al titolare del marchio anteriore ¢ preciusa I'opponibilits del
proprio diritto ai terzi se alla data d’efficacia del marchio successivo (e prima della data di
presentazione della domanda o eccezione di nullitd) non si sia prodotto 1’acquisto della capacita
distintiva del marchio anteriore in conseguenza deil’uso del segno. Sotto altra prospettiva, ghi effetti
sgnanti della annullabilita originaria del segno, di cui all’articolo 13, co. 3, si produrrebbero ex tunc
e non sin dalla data di deposito della domanda o della prioritd del marchio inizialmente carente (e
pertanto annullabile) di capacita distintiva.

Tale conclusione sembrerebbe dunqgue implicita nell’ordinamento sebbene 'interprete possa essere
tratto in errore dalla sistematica del codice che accomuna sotte un’unica rubrica (nullitd di cui
all’articolo 25 cpi) le diverse ipotesi di nullita ed annullabilita del segno registrato. Tale fattispecie
appate ticomprendere anche quella prevista all’articolo 8 lettera b) della direttiva.

La medesima ratio si ravvisa in casc notorietd acquisita de! segno di cui all’articolo 12, comma 1,
¢) del cpi (“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che
alla data del deposito della domanda; [...] e) siano identici o simili ad un marchio gid da altri
regisirato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito @ domanda depusitata in data anteriore
o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella
Comunita, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”).

10. Diritti conferiti da un marechio - Marchi di rinomanza

La direttiva offte una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato
membro,

La logica alla base della concessione di una protezione estesa a tali marchi ¢ la considerazione che
la funzione e il valore di un marchic non si limitano al suo essere un indicatore di origine. Un
marchio pud anche veicolare messaggi diversi dall'indicazione dell'origine dei prodotti ¢ dei servizi,
ad esempio una garanzia o una certificazione di qualitd o una certa immagine di, ad esempio, lusso,
stile di vita, esclusivita, ecc. ("Funzione pubblicitaria” ) (cft. senfenza della Corte di giustizia nella
causa C-487/07 - 1/Oréal ¢ altri}. T proprietati dei marchi investono spesso ingenti somme di denaro
e sforzi per creare una determinata immagine di marca associata al proprio marchio, Questa
immagine associata a un marchio conferisce un valore economico, spesso significativo,
indipendente da quello dei prodotti e dei servizi per i quali ¢ registrato,

La direttiva ¢ ora una base obbligatoria che autorizza i titolari di marchi di rinomanza a prevenire
usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere
distintivo o la loro reputazione. I testo aggiornato della disposizione codifica anche le conclusioni
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della Corte di giustizia nella causa C-292/00 - Davidoff (non importa se i prodotti e servizi sono
simili o meno).

A tale riguardo, il codice gid prevede all’articolo 20, comma 1, lettera c) che “7 diritti del titolare
del marchio d'impresa registralo consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'aitivita’ economica:
[...]) ¢} un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non gffini, se il
mnarchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motive consente
di irarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi.”) ¢ non si & reso pertanto necessario I'adeguamento.

11. Aggiunti divieti specifici - Merci contraffatte in transito.

Per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere (a), (b) e (¢) della divettiva, si
deve rilevare che & ora vietato apporre marchi sull'imballaggio, il che consente ai proprietari dei
marchi di combatiere contraffazione in modo pily efficace. In base al motive di cui alla lettera d),
l'uso di una denominazione commerciale o di una societd pud essere considerato una violazione dei
diritti del titolare del marchio. Inolire, 1a lettera (f) rinvia alla direttiva sulla pubblicitd comparativa
dell'UE (2006/114/CE).

Infine, I’articolo 10, comma 4, consente ora di applicare anche in caso di mero transito la procedura
di sequestto alla fronticra, con un decisive progresso rispetto alla situazione attuale in cui il
sequestro doganale, anche delle merci in mero fransito nel territorio comunitarie, era ammesso solo
in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non bloccate,
sarebbero state commercializzate in Europa. In base alla nuova regola, invece, sara sufficiente che il
titolare del marchio disponga di un’esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono
presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merei in transito; inolire 1’onere
di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare I'immissione in commercio dei
prodotti nel Paese di destinazione finale gravera sul soggetto che presenta le merci alla dogana
communitatia, il quale dovrd assolvere tale onere nell’ambito del procedimento attivato ai sensi del
Regolamento UE n. 608/2013, cosi sgravando il titolare del marchio (e le Dogane) dei costi e oneri
relativi (cfr, anche comunicazione della Commissione sull'applicazione dei diritti di proprietd
intellettuale da parte delle autoritd doganali relativa alle merci infrodette nel territorio doganale
dell'Unione senza essere itnmesse in libera pratica, cotaprese le merci in transito (2016/C) 244/03)).
A tale riguardo, si interviene all’articolo 9 adeguando la formulazione dell’articolo 20, comma 1,
lettera ¢) epi con un inserimento di parole al comma 2.

12. Divieto di atti preparatori alla contraffazione.

Le disposizioni di cui all’art. 11 della direttiva consentono di inibire e sottoporre a sequestro
'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o
qualsiasi altro mezzo su cui ¢ apposto il marchio d'impresa prima che possano essere utilizzati con
prodotti o servizi contraffatti, evitando facili elusioni da parte dei contraffaitori, che spesso fanno
“viaggiare separati” prodotti e marchi, apponendovi questi ultimi solo nell’imminenza della
commercializzazione, cosi da ridurre il rischio di controlli e sequestri che, invece, con la
disposizione in commento potranne essere disposti anche in relazione a queste attivitd preparatorie.
A tale riguardo, si interviene all’articolo 9 adeguando la formulazione dell’articolo 20, comma 1,
lettera b) del codice della proprieta industtiale con I’aggiunta del comma 2-his.

13. Riprodazione di marchi registrati in dizionari.

Al sensi dell'articolo 20 della direftiva, un marchio registrato che sia divenuto nel commercio
denominazione generica di un prodotto o servizio per il quale & registrato, & soggetto a decadenza
per effetto dell’inattivita del titolare.

In alcuni casi, un marchio & riportate in un dizionario, un'enciclopedia o un'opera di riferimento
sirnile in modo tale da dare l'impressione al pubblico che costituisca il nome generico di prodotti o
servizi. In tali casi, i titolari dei marchi possono ora chiedere all'editore che nelle edizioni future il
marchio sia accompagnato da un'indicazione che chiarisca che il loro marchio ¢ un marchio
registrato {come modo per evitare che diventi generico).



A tale riguardo, si interviene all’articole—® adeguando la formulazione dell’articolo 20 cpi con
P’aggiunta del comma 3-bis,

14, Trasferimento in favere del titolare defla domanda di repistrazione dell’agente o
rappresentamnte.

Nei cast in cui un marchio & registrato a nome dell'agente o del rappresentante senza il consenso del
titolare del marchio, quest’ultimo ¢ ora legittimato ad opporsi all'utilizzo del marchio efo richiedere
l'assegnazione del marchio a suo favore, 2 meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il
suo modo di agire.

Come gid accennato, la registrazione non gutorizzats del marchio del titolare da parte del suo agente
o rappreésentante & una forma di appropriazione indebita del marchio del titolare che pud ledere i
suoi interessi commerciali. Per queste motivo, la direttiva conferisce al titolare il diritto di vietaine
Tuso (vedi Particolo 13 della direttiva). Nel sistema dei marchi dell'Unione europea, la richiesta di
trasferimento ¢ prevista come forma alternativa di provvedimento nelle istanze amministrative di
nullitd, Se il procedimento ha esito positivo, il richiedente diventa titolare del marchio dell'Unione
europea con effefto retroattivo alla data di deposito o, se del caso, di prioritd, del marchio
dellUnione curopea contestato.

A tale riguardo, I'articolo 118 cpi gid prevede tali diritti nell’ambito dell’azione giurisdizionale di
rivendicazione dell’avente diritto, In relazione all’introduzione del procedimento di decadenza e
nullitd, Iarticolo 29 prevede espressamente I’esercizio di tali diritti mediante la previsione di uno
specifico motivo di nullitd (vedi articolo 184-bis, comma 3, lettera c) e la possibilitd di chiedere il
trasferimento della domanda a proprio nome (vedi I’arficolo 184-bis, comma 4, lettera ¢) e 184-
quater, comma 7.

15, Difesa del proprio nome limitata a personc fisiche, :

La serie di limitazioni del marchio & stata integrata dal nuovo testo della direttiva sui marchi,

T diritti esclusivi conferiti da un marchio non dovrebbero autorizzare il titolare a vietare T'uso di
segni o indicazioni di terzi utilizzati in modo equo e quindi conformi alle pratiche oneste in matesia
industriale ¢ comunerciale. La direttiva intende creare condizioni uguali per nomi commerciali e
marchi in modo tale che i nomi commerciali godano regolarmente di una protezione illimitata
contro i marchi successivi. A tal fine, la cosiddetta "difesa del proprio nome" & ora limitata ai nomi
di persone fisiche (considerando 27 del preambolo della direitiva).

In base al precedente regime giuridico (quello della direttiva 2008/95 / CE), la "difesa del proprio
nome" per i marchi & stata applicata alle denominazioni commerciali o alle societd ¢ ai nomi
personali ma, in base alla direttiva, le societd non possono pil fare affidamento sul utilizzo della
propria azienda o del proprio nome commerciale come difesa in caso di violazione di un marchio,

A tale riguardo, si interviene all’articolo 10 adeguando la formulazione dell’articolo 21, comma 1
del codice della proprietd industriale.

16, Uso dei marchi.

Il nuovo testo della direttiva introduce norme in materia di uso del marchio, prevedendo che lo
stesso possa anche ricomprendere forme modificate del segno registrato sempre che non ne venga
compromesso 1l carattere distintivo. La finalitd della disposizione di cui all'articole 16, paragtafo 5,
della direttiva, che codifica le conclusioni della Corte di giustizia nclla causa C-553/11 - Rintisch
("PROTI"), & di venire incontro alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei beni o
dei servizi.

A tale riguardo, si interviene all’articolo 11 adeguando la formulazione dell’articolo 24, comma 2
de! codice della propriefd industriale.

17. Non uso come difesa del convenuto nelle azioni per contraffazione,

Le norme sulla difesa contro il non uso nelle cause per contraffazione sono state rafforzate.
L'articolo 17 della direttiva prevede che a richiesta del convenuto, it titolare debba fornire la prova
che il marchio & stato utilizzato durante i 5 anni precedenti la data di presentazione dell'azione (o
che esistono metivi validi per non utilizzo).



Pertanto, non & possibile impedire Fuso di un segno se i diritti del titolare sono suscettibili di essere
dichiarati decaduti per non uso al momento in cui I'azione per contraffazione viene intentata. Si
rileva che, in caso di rigetto della domanda dell’attore (titolare del marchio), la sentenza ha effetti
solo infer partes e produce il rigetto della domanda per infondatezza; ha quindi effetti diversi
dall’azione introdotta in via principale per la dichiarazione di decadenza che produce, invece, effetti
ergd omnes.

A tale ripuardo, si interviene all’articolo 13 adeguando la formulazione dell’articolo 121, comma 1
del codice della propriets industriale.

18, Beni e servizi.

La direttiva, introduce nuove disposizioni riguardanti la designazione ¢ la classificazione di beni €
servizi, istituendo uno schema di classificazione conforme al sistema di Nizza secondo i principi
stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa C-307/10 - Chartered Institute of Patent Attorneys ("IP
Translator"). ¥ necessario che i prodotti e i servizi richiesti siano sufficientemente chiari e precisi
per consentire alle autorita e atle imprese di comprendere appleno l'entith della protezione richiesta
(articolo 39, paragrafi 1 e 2 della direttiva), Alla luce di cid, le indicazioni generali nelle intestazioni
delle classi possono ancora essere utilizzate purché siano chiare e precise e tutti i prodotti & i servizi
indicati siano coperti dal significato letterale dell'indicazione generale (articolo 39, paragrafo S,
direttiva). I beni e 1 servizi non possono essere considerati simili tra loro sulla base del fatto che
compaiono nella stessa classe sotto la classificazione di Nizza o dissimili tra loro sulla base del fatto
che compaiono in classi diverse ai sensi della classificazione &i Nizza (articolo 39, paragrafo 7,
direttiva).

A tale riguardo, si interviene all’articolo 20 adeguando la formulazione deli’articolo 156, comma 1,
lettera d} del codice della proprieta industriale.

19. Non uso come motivo di difesa mei procedimenti di opposizione alla registrazione di
marchio.

I marchi soddisfano il loro scopo di distinguere prodotti o servizi e consentono ai consumatori di
fare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito delf'uso &
inolire necessario per ridurre il numero totale di marchi registrati ¢ protetti nell'Unione e, di
conseguenza, il numero di conflitti che si presentano tra di loto, E quindi essenziale richiedere che i
marchi registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o servizi per i quali sono
registrati. Di conseguenza, vn marchio registrato dovrebbe essere protetto solo nella misura in cui &
effettivamente utilizzato e non dovrebbe consentire al suo titolate di opporsi a un marchio
successivo qualora sia rimasto inutilizzato (cfr. 31 e 32 del preambolo della direttiva).

Per tale ragione, & previsto che gli Stati membri debbano rendere disponibili dei procedimenti
amministrativi di opposizione zlla registrazione nell’ambito dei quali sia consentito, al richiedente
la registrazione, di difendersi dal titolare del diritto anteriore attraverso una richiesta di prova
dell’uso del marchio anteriore, posto a fondamento dell’opposizione.

A tale riguardo, fermo che il procedimento di opposizione ¢ stato attivato presso I'Ufficio italiano
brevetti e marchi sin dal 2011, si & intervenuti all’articolo 26 adeguando la decorrenza del termine
dell’articolo 178, comma 4 del codice della proprietd industriale.

20. Opposizione e procedura di nullita/decadenza.

La direttiva consente agli uffici nazionali per la proprietd industriale di svolgere o meno l'esame
dufficio dei motivi relativi (quelli essenzialmente connessi all’esistenza di diritti di terzi),
prevedendo nel caso 1'obbligo di assicurare la registrazione qualora vi sia il consenso del contro
inferessato alla registrazione.

La direttiva impone inolire agli Stati membri I'obbligo di rendere disponibile una procedura dinanzi
agli uffici per la presentazione delle opposizioni sulla base di (tutti) i motivi di cui all'articolo S,
ciod sulla base degli impedimenti relativi alla registrazione. La procedura deve essere "efficiente” ¢
"rapida” (per quanto riguarda i principi generali che dovrebbero disciplinare le procedure
amminisirative nel sistema dell'Organizzazione mendiale del commercio (OMC), cft, Articoli 62,
paragrafo 4 e 41, paragtafo 2, dell' Accordo TRIPS, ratificato e reso esecativo in Italin con legge
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29 dicembre 1994, n. 747). L'articolo 43, secondo capoverso, della direttiva prevede
un'armonizzazione minima della legittimazione a depositare un'opposizione.

Allo stesso modo, la dirctliva impone agli Stati membri di rendere disponibile una procedura
amministrativa per la decadenza o nullit, anch’essa "rapida” ed "efficiente”. I motivi di decadenza
sono quelli di cut aghi articoli 19 e 20, mentre i motivi di nullitd sono quelli di cui agli articoli 4 ¢ 5,
paragrafi da 1 a 3. I paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 45 della diretiiva comportano un'atmionizzazione
minima in merito alla legittimazione a depositare una domanda di decadenza o nullita.

Gli Stati membri avranno 7 anni per recepire nella propria ieg:slanone nazionale 1a procedura di
decadenza o nullita (artlcolo 54, paragrafo 1, della direttiva).

A tale riguardo, quanto al primo profilo, non essendo previsto I’esame d’Ufficio dei motivi refativi,
la disposizione non appare applicabile nel caso di specie e non & stato pertanto necessario
provvedere ad un adeguametto.

Quanto al procedimento di opposizione, si & intervenuti, anche in relazione ad esigenze correlate di
coordinamento, agli articoli dal 24 al 28 adeguando gli articoli 176, 177, 178, 180, 181 del codice
della proprieta industriale. '

Quanto al procedimento di nullitd e decadenza, si & intervenuti essenzialmente con gli articoli 29 e
31 del decreto inserendo al Capo IV “Acquisto e mantenimento dei divitii di proprieta industrisle e
relative procedure” del codice della proprietd industriale, la sezione II-bis composta dagli articoli
dal 184-bis al 184-decies,

21.  Marchi collettivi,

Un marchio collettivo distingue i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione che detiene il
marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi
possono qualificare l'origine commerciale informando i consumatori che il produttore dei beni o il
fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione e che ha il diritto di utilizzare il
marchio,

Menire con la previgente direttiva l'introduzione di marchi collettivi era facoltativa per gli Stati
membri & ora previsto, ai sensi dell'articolo 29 nuova direttiva, ’obbligo di regolamentare i marchi
collettivi come un tipo specifico di marchio. Tra le questiond trattate nefla direttiva sui marchi per
quanto riguarda i marchi collettivi vi sono, oltre alla cosiddetta "deroga geografica" (ossia la
possibilita per i segni ¢ le indicazioni che possono servire nel commercio di designare l'origine
geografica dei beni o dei servizi pet costituire marchi collettivi), disposizioni sul contenuto minimo
del regolamento d'uso e specifici motivi di decadenza e nullita,

A tale riguardo, tenuto conto che a livello nazionale era gid prevista all’articolo 11 del cpi una
disciplina sui marchi collettivi, nel senso sopra esposto, st & intervenuti sul medesimo articolo
dando attuazione agli specifici principi e criteri direttivi di delega, cui all’articolo 3, comma 3,
lettera e) della legge di delegazione.

ok ok o

1l presente decreto, si compone di 37 articoli di cui i primi 32 comprendenti novelle al decreto
legislative 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprieta industriale (di seguito cpi)nonché
di ulteriori 3 disposizioni finali, che vengono di seguito illustrati in dettaglio,

L’articolo 1, reca modifiche all’articolo 7 del cpi in materia di segni suscettibili di registrazione
come marchio d’impresa al fine di riprendere la leftera dell’articolo 3 della direttiva per Ic ragioni
meglio illustrate sopra al punto | Abolizione del requisito della rappresentazione grafica.

L’articolo 2, reca modifiche ail’articolo 9 del cpi in materia di marchi di forma riprendendo in patte
la lettera dell’articolo 4, comma 1, lettera ¢} della direitiva per le ragioni meglio illustrate sopra al
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punto 2 Estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, adeguando anche il titolo della
rubrica al contenuto,

Allarticolo 3 viene data attuazione agli atticoli 29 € 30 della direttiva in ossetvanza degli specifici
principi di delega. In particolare:

- alla lettera a) viene previsto che i soggetti legittimati a richiedere la registrazione di
marchio collettivo siano le petsone giuridiche di diritto pubblice e le associazioni di
categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di setvizi o commercianti, escluse le
societa di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile,
in relazione alle ratio, di cui all’articolo 29, comma 2 della ditettiva, di limitarne [a
legittimazione attiva a soggetti diversi dalle societd. E’ inoltre inserito il richiamo al
contenuto necessario dei regolamenti d’uso del marchio previsto al novellato articolo
157, comma 2, conformemenie all’articolo 30 della direttiva;

- alla lettera b), in relazione alla collocazione del regolamento nel fascicolo d ufficio,
viene da ultimo corretto il riferimento alla raccolta di cui all’articolo 185 anziché ai
documenti allegati alla domanda;

- alla lettera ¢) ¢ previsto, in conformitd dell’articolo 30, comma 2 della direttiva, che
qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione
ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'associazione titolare
del marchio, purché siano soddisfatti tutt i requisiti di cul al regolamento, Tale
provvedimento attua Particolo 3, comma 3, lettera €). Si vedano anche le considerazioni
di cui al punto 21 che precede.

L’articolo 4, reca I'attuazione dell’articolo 3, comma 3, lettera f) legge di delegazione europea in
tema di marchi di garanzia o di certificazione, mediante Uinserimento deli’articolo 11-bis al cpi, in
relazione alle facola di cui agli articoli 27 ¢ 28 della ditettiva e tenuto conto della disciplina sul
marchio di certificazione europeo, di cui agli articoli dall’B3 al 89 del tegolamento (UE) 2017/1001.
In particolare, utilizzando la struttura dei commi di cui all’articolo 11, si ¢ anzitutto scelio di
utilizzare esclusivamente 1’ espressione marchio di certificazione per uniformitd terminologica con il
marchio di certificazione dell’Unione enropea. Al comma 1 del nuovo articolo 11-bis & previsto che
possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche
competenti, ai sensi della vigente normativa in- materia di certificazione, a certificare i prodotti o i
servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attivita che
comporta la fornitora di prodotti o servizi del tipo certificato. Viene inolire previsto, al comma 2,
che i repolament] concernenti uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni
debbano essere allegati alla domanda di registrazione in conformitd ai requisiti di cui all*atticolo
157, comma 1-ter ¢ che le modificazioni regolamentari debbano essere comunicate a cura dei
titolarl all'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi per essere incluse nella raccolta di cui ail’articolo 185,
Al comma 3, viene prevista Pestensione della discipling sui marchi di certificazione anche ai
marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Pacse di origine; in questo caso sono
previsti anche i marchi di garanzia in quanto alcuni paesi prevedono uvna disciplina specifica per
entrambi. Al comma 4 & previsio che in deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di
certificazione pud consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per
designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, "Ufficio italiano
brevetti ¢ marchi pud rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegic o comunque recare pregiudizio allo
sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta di
chiedere al riguardo Pavviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico
pon autorizza il titolare a vietare a terzi I'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia
conforme ai principi deila correttezza professionale. Viene da ultimo prevista una notma di rinvio a
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tutie le alfire disposizioni del codice in quanto non contrastio con la natura dei marchi di
certificazione.

L’articelo § reca modifiche all’articolo 12 del cpi in materia di novita, prevedendo alle lettere a) e
b) un riallineamento terminologico con larticolo 5, comma 3, lettera a) della direttiva al fine di
prevenire incertezze interpretative oltre ad adeguare, alla lettera a), il riferimento all’Unione
europea, anziché alla Comunitd europea. Alla lettera c) viene inserito, per esigenze di
coordinamento, il riferimento anche al marchi di certificazione di nueva istituzione.

I’articolo 6 reca modifiche all’articolo 14 del cpi restringendo le cause di liceita e diritti dei ferzi,
Alla lettera a) viene prevista 1'aggiunta in fine della lettera b) , comma 1, delle patole ©, ovvero
sulla tipologia di marchio” per armonizzate il contenuto all’articolo 35, lettera b) della direttiva in
materia di vlteriori motivi di nullitd, Alla lettera b), vengono inseriti tra i motivi ostativi la
registrazione quelli indicati all’articolo 4, comma 1, lettere i), ), k) della direftiva in materia di
impedimenti alla registrazioneé o motivi di nullitd riguardo alle denominazioni di origine,
indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialitd tradizionali patantite ¢ nuove
varietd vegetali. Alla lettera ¢) le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di
indicazione geografica, vengono assimilate alle demominazioni di origine o di indicazioni
geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione
dell’Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa
derivanti il diritto di vietate l'uso di un marchio d'imptess posteriore, adeguando I ordinamento
all’articolo 5, comma 3, lettera ¢) della direttiva. Alla leftera d), in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 35, lettera a) della direttiva, viene riformulato il motivo di decadenza, previsto al
comma 2, lettera c), in relazione all’omessa adozione da parte del titolare delle misure
ragionevolmenie idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del
regolamento d'ugo del marchio collettive o del marchio di cextificazione e, in particolare, dei
controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di
certificazione,

L’articole 7 reca modifiche all’articolo 15 del opi, uniformando la terminologia relativa al computo
del termine di decorrenza degli effetti della rinnovazione del marchio a quella prevista all’articolo
49, comma 5 della direttiva,

L’articolo 8 reca modifiche all’articolo 18 del cpi, uniformando al riparto di competenze tra attivita
di indirizzo politico ed attivita di gestione previsto dal d.lgs. n,165/2001, la terminologia relativa
all’avtorita che accorda con decreto del Ministro delle attivitda produttive, una protezione
temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi
che figureno in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute
nel terriforio dello Stato o inuno Stato estero che accordi reciprocita di trattamento.

L’articolo 9 reca modifiche all’articolo 20 del cpi in materia di diritti conferiti dalla registrazione
del marchio in attuazione dell’articolo 3, comma 3, lettera d) della legge di delegazione enropea.
Alla lettera a) & previsto I'inserimento al comnma 1, leftera ¢) delle parole “anche ai fini diversi da
quello di contraddistinguere i prodotti e servizi”, dando attuazione alle previsioni contenute
all’articolo 10, comma 6 della direttiva, La lettera b) prevede Paggiunta della parola “imballaggi”
olire al diritto per il titolare del marchi di vietare atti preparatori, come pitt ampiamente illustrato
supra sub punto 12, Alla lettera c) ¢ previsto inoltre, con 'aggiunta del comma 2-bis, |’estensiote
del diritto del titolare del marchio, di cui ail’articolo 10, comma 4 della direttiva, di vietare ai terzi
di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica,
come pit ampiamente illustrato sepra sub punto 11, Alla lettera d) & prevista ’aggiunta del comma
3-bis che, conformemente ail’articolo 12 della direttiva, in materia di riproduzione dei marchi
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d’'impresa nei dizionati, dispone che Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in
un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico di
I'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio & .
registrato, su richiesta del titolare del marchio l'editore dell'opera provvede affinché al pih tardi
nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si
tratta di un marchio registrato. Per una pitt ampia illustrazione del contenuto si rinvia a quanto sopra
riportato sub punto 13. :

L’articolo 10 reca modifiche all’articolo 21 del cpi. La lettera a) corregge un mero ettore
dattilografico: la parola “e” ¢ sostituita da “o”. Inoltre, sono aggiunte le parole: “, qualora si tratti di
una persena fisica” per esigenze di armonizzazione con Iart. 14, comma 1, lettera a) della direttiva.
Alie lettere b) e ¢) viene rispettivamente adeguata la formulazione del testo del comma 1, lettere b)
e ¢) con quelle rispettivamente previste all’articolo 14, comma 1, lettera b) della direttiva.

L articolo 11 reca modifiche all’articolo 24 del cpi in materia di uso del marchio prevedendo, alla
lettera a) con I’aggiunta del comma 1-ter, che nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i
requisiti d’uso di cui al comma 1 siano seddisfatti quando l'uso effettivo sia effetinato da un
soggetto legittimato all’uso, come previsto dall’atticolo 28, comma 5 per i marchi di certificazione
ed all’articolo 32 in materia di marchi collettivi. La lettera b) prevede che, al comma 2, dopo le
parole “in forma modificata”, siano aggiunte le parole: “ancorché non registrata,” e dopo le parcle
“loro confezioni” Paggiunta delle parole: “o imballaggio”. Tale novella armonizza dunque la
normativa interna all’articolo 16, comma 5, della direttiva.

L’articolo 12 reca modifiche all’articolo 25 del ¢pi in materia di nullita. Alla lettera a) vengono
aggiunti tra i motivi di nullitd del marchio la non conformitd alle previsioni di cui agli articoli 11 ¢
11-bis del epi. Per i marchi collettivi si da attuazione all’art. 36 della direttiva mentre per quelli di
certificazione si da attuazione all’articolo 3, comma 3, lettera f), n, 4} della legge di delegazione
europea. Alla lettera b) viene aggiunto il comma 2, prevedendo che nel caso di contrasto con le
disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all’articolo 11, o di marchi di certificazione di cui
all’articolo 11 bis la nullitd non pud essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a
dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.

L’articolo 13 reca modifiche all'articolo 121 del cpi in materia di ripartizione dell’onere della
prova nell’ambito defle azioni giudiziarie di contraffazione, Alla lettera 1) & prevista la sostituzione
delle parole “I’onere” con “Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere” mentre alla lettera b)
viene sostituito il terzo periodo e disposto che in ogni caso in cui sia domandata o eccepita la
decadenza per non uso, il titolare fornisca la prova dell’uso del marchio a norma dell'articolo 24,
Tali novelle attuano le previsioni contenute all’art. 17 della direttiva.

L’articolo 14 reca modifiche all’atticolo 122 del opi in materia di legittimazione all’azione di
nullitd e di decadenza al fine di coordinare 1’azione giudiziaria con quella amministrativa di neo
istituzione, per evidenti ragioni di economia processuale e procedimentale, tenuto conto che avverso
i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti ¢ marchi & ammesso ricorse davanti la giurisdizione
speciale della commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135 cpi le cui sentenze sono impugnabili
davanti alla Corte di Cassazione, In particolare & previsto che U'azione di nullitd o decadenza di un
marchio registrato davanti all’ Autoritd giudiziaria sia improcedibile qualora, su una domanda con il
medesimo oggetto, 1 medesimi fatti costitutivi ¢ fra le stesse parti, sia stata pronunciata una
decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater (neo istituito) o sia
pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articoto 184-
bis (neo istituito). Viene inoltre previsto, che fuori dai casi precedenti, qualora 1’azione di nullitd o
decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo,
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connesso per il suo oggetto, ovvero al petitum, la trattazione della causa pud essere sospesa fino a
che il procedimento pendente sia concluso. In tali casi la {rattazione della causa & successivamente
ripresa, ad istanza dell’interessato entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del
procedimento amministrative connesse, ai sensi deli’articolo 297, terze comma, del codice di
procedurs civile:

L’articolo 15 prevede I’insetimento nel cpi dell’articolo 122-bis in materia di legittimazione
all’azione di contraffazione del licenziatario, come previsto dall’articolo 25, commi 3 e 4 della
direttiva e, quanto ai marchi collettivi, dall’art. 34, comma 1 della direttiva. In particolare, al
comma 1 & previsto che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario possa avviare
un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del
medesimo. Si prevede altresi che il titolare di una licenza esclusiva possa tuttavia avviare una
siffatta azione sc il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per
contraffazione entro tempi ragionevoll in base alle circostanze. Al comma 2 ¢ previsto,
coerentemente con il comma 1, la possibilitd per il licenziatario di intervenire nell'azione per
contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere i} risarcimento del danno da lui subito.
Al comma 3 & prevista Papplicazione delle predette disposizioni ai soggetti abilitati all’'uso di
marchi collettivi,

Gli articoli 16, 17 e 18 introducono nel codice di proprietd industriale nuove disposizioni in materia
di procedura innanzi alla Commissione dei ricorsi, innovando Pattuale quadro normativo che
tratteggia solo in modo sommario la relativa disciplina. Le nuove disposizioni sono dunque volte a
superare le difficoltd interpretative ed applicative ohe negli anni si sono presentate dettando una
disciplina organica del processo innanzi la Commissiotie dei ricorsi,

In particolare;¥articolo 16 reca modifiche all’articolo 135 essenzialmente di coordinamento con
guelle in appresso. Vengono in particolare soppresse, al comma 1, le parole “entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento™ per
essere ricollocate al successivo articolo 136, Viene inoltre aggiornato in ogni parte il riferitnento al
nome corrente dei Ministero dello sviluppo economico.

L’articolo 17 detta le norme in materia di notifica del ricorso e ne indica gfi clementi necessari a
pena di inammissibilita, Inoltre disciplina espressamente il ricorse incidentale. Il novellato articolo
136 detta norme per il deposito del ricorso, indicando gli adempimenti necessari a carico delle parti
e ammette 'integrazione del contraddittorio rispetfo a quelle parti nei cut confronti il ricorso non &
stato proposto, prevedendone la costituziong in udienza.

L'avticolo 18 inserisce gli articoli dal 136-tér’al 136-terdecies,

L’articolo 136-ter detta la disciplina sull’iscrizione del ricorso nel registro gencrale e sulla
formazione del fascicolo d’ufficio e di quello delle parti; inoltre prevede che le comunicazioni a
cura della segreteria possono essere effettuate mediante 1'utilizzo di posta elettronica certificata.
L’articolo 136-quater prevede che il Presidente provveda a un esame preliminare del ticorso e il
potere di dichiararne I'inamumissibilita, se¢ manifesta. Lo stesse articolo disciplina inoltre il reclamo
avverso il decreto con cui & disposta la sospensione, interruzione o estinzione del giudizio e la
tipologia di provvedimenti che possono essere emanati dalla Commissione in relazione alle possibili
fattispecie — decreti, ordinanze, sentenze; é prevista inolire la riunione dei ricorsi con lo stesso
oggetto o che sono tta di loro connessi, nonché Pipotesi della separazione per gavantire la celerita
del giudizio.

[’artieolo—136-quinquies regolamenta la fase prcliminare alla trattazione prevedendo gli
adempimenti relativi alla comunicazione delf’avviso di trattazione a cura della segreteria ed al
conseguente deposito ad opera delle parti di documenti e memorie

L’articolo 136-sexies disciplina la rattazione della controversia. In particolare tale disposizione
determina la composizione del collegio, regolamenta la discussione in pubblica udienza nonché
I*attivita istruttoria e Ia possibilita di rinvio.
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I’articalo-136-septies concerne la decisione della controvetsia disciplinando i prineipi ¢ le modalita
secondo cui ia Commissione delibera; stabilisce gli elementi di cui si compone la sentenza e ne
stabilisce le modalitd di pubblicazione e notificazione,

L’articolo-136-octies disciplina le diverse ipotesi di sospensione ed interruzione del processo, le
conseguenze sui termini del processo, nonché ia riassunzione del processo e i relativi termint,
[’articolo 136-nonies a sua volta disciplina i casi di estinzione del processo per rinuncia di una
delle parti, per inattivitd delle parti o per sopravvenuta carenza di interesse ad agire:

L*art 136-decies regolamenta il procedimento di correzione degli errori matetiali, stabilendo che vi
si provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio, d’ufficio o su richiesta di patte.
L’articolo 136-nndecies contiene la normativa relativa ai provvedimenti cautelari, che riproduce
'attuale formulazione dell’articolo 136, commi 17 e 18,

L’atticolo 136-duodecies disciplina il giudizio di oftemperanza, in coerenza con quanto gid
disposto dall’articole 136, comma 19, aggiomando il riferimento normativo ivi contenuto in
considerazione dell’emanazione del Codice del processo amministrativo.

L’articolo 136-terdecies prevede i} sistema delle impugnhazioni, stabilendo che avverso la sentenza
della Commissione dei ricorsi, pronunciata in unico grado, & proponibile ricorso per Cassazione,
nonché, ricorrendone i presupposti, il gindizio di revocazione.

L’articolo 19 del decreto reca modifiche all’articolo 147 del cpi in materia di deposito delle
domande e delle istanze al fine di codificare la prassi corrente in tema di computo del termine di
decorrenza degli effeiti dell’affissione delle comunicazioni all’Albo dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi ove manchi lindicazione o ['elezione del domicilio, nonché in tutti gli altri casi di
irreperibilitd (in materia di notifica pubblica mediante pubblicazione di un avviso vedi Particolo 59
del regalamento delegato (UE) 2018/625).Tale previsione, individuando espressamente il dies a quo
di decorrenza degli effetti dell’affissione all’Albo, consente di aumentare il livello di certezza del

. diritto, aumentando il grade di efficienza e rapiditd complessiva dell’azione amministrativa

del’Ufficio. Al rigvardo si & tenuto conto che in ogni comunicazione dell’Ufficio & previsto il
termine di due mesi in favore del richiedente per dare riscontro, (si veda Varticolo 173, comma 1
cpi). In particolare, si prevede 1'aggiunta comma 3-quinquies che prevede nei casi previsti al
comma 3-quater, ovvero ove manchi l'indicazione o I'elezione del domicitic, nonché in tutti gli altri
casi di irreperibilitd, che la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui & stata effettuata
P"affissione nell’ Albo.

I’articolo 20 reca modifiche al comma | dell’articolo 156 del cpi in materia di domanda di
registrazione di marchio. Alla lettera a) & prevista la sostituzione della lettera ¢) in coordinamento
con la modifica all’articolo 1 del presente provvedimento che sopprime il requisito della
rappresentazione del marchio ai fini della registrabilita ed a cui la norma rinvia. Alla lettera b) &
prevista I'aggiunta alla lettera d), in fine, del periodo: “I prodotti e i servizi per i quali & chiesta la
protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle
autoritd competenti e agli operatori economici di determinate, esclusivamente su tale base, I’ambito
della protezione richiesta.”, al fine di adeguamento & quanto previsto all’articolo 39, comma 2 della
direttiva. '

L’articolo 21 reca modifiche al comma 1 dell’articolo 157 del cpi in materia di domanda di
registrazione di marchio collettivo. Tale disposizione prevede che alla domanda di registrazione pet
matchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi | e 2, anche copia
dei regolamenti di cui all'articolo 11. Per esigenze di coordinamento con le novelle intervenute agli
articoli 11 e 11-bis, di cui agli artt, 3 e 4 dello schema di decreto, alla Iettera b) se ne prevede
I’estensione dell’applicazione anche ai marchi di certificazione con conseguente aggiornamento
anche della rubrica alla lettera a). La lettera c) prevede Iintroduzione del contenuio necessario del
regolamento d'uso dei marchi collettivi, al comma 2, ¢ dei marchi di certificazione, in linea con
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quanto rispeitivamente previsto agli articoli 16 ¢ 17 del regolamento d’applicazione (UE) 2018/626.
In particolare si prevede che il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11
contenga: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'organismo associativo o lo scopo pet il quale &
stata costituita la persona giuridica di dititto pubblico; ¢) i soggetti legittimati a rappresentare
l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di un orgenismo
associativo, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo,
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio coflettivo; g} le eventuali condizioni d'uso del marchio
collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; b) 1 prodotti o i servizi contemplati dal
marchio collettivo, ivi comprese, s¢ del caso, le eventuali lmitazioni introdotte a seguito
dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche,
specialitd tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a
diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articoloe 11, comma 4. Quanto al
marchi di certificazione, & previsto al comma 3 che il regolamento d'uso dei marchi di certificazione
di cui all’articolo 11-bis contenga: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il
richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis; ¢} la rappresentazione del marchio di
certificazione; d) i prodotti o 1 servizi contemplati dal marchio di certificazione; ¢) le caratteristiche
dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni
d'uso del marchio di cetificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme
regolamentari; g) le persone legitiimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalita di
verifica delle cavatteristiche ¢ di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte
dell'organismo di certificazione, '

L’articolo 22 reca modifiche al comma 1 dell’articolo 159 del cpi in materia di domanda di
rinnovazione di marchio, aggiornando iI nome del marchio deli'Unione europea, gid marchio
comunitario, come previsto all’art. | del regolamento (UE) 2017/1001.

L’articolo 23 reca modifiche all’articolo 170 opi di raccordo e coordinamento con le novelle
intervenute in materia di marchi di certificazione ¢ di impedimenti alla registrazione in materia di
DOP, IGP, MTV e STG, di cni all’articolo 14, comma 1, lettere d), €), f) ¢ g) del cpi, che saranno
oggetto d’esame da parte dell’Ufficio. Vengono dunque ricompresi nel campo di applicazione della
norma anche i marchi di certificazione oltre alle modifiche al regolamento d’uso (anche per i
marchi collettivi), in applicazione dell’art, 33 della direttiva, In particolare & previsto che I'esame
delle modifiche al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi certificazione sia rivolto ad
accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all’articolo 11 ¢
alParticolo 11-bis e che le modifiche del regolamento d'uso acquistatio effetto soltanto a decorrere
dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. Vinee inoltre ricollocato al comma 2-ter, la
disposizioni gid prevista all’articolo 180, comma 3-bis, con !’integrazione delle fattispecie
necessarie in relazione al procedimento di decadenza e nullita, al fine di raccogliere sotto un unico
articolo disposizioni concernenti I'esame delie domande con precedenza.

L’articolo 24 reca modifiche all’arficolo 176 del cpi in materia di deposito dell’istanza
d'opposizione alla registrazione di marchi. Alle lettera a) e b) & prevista la correzione di due errori
dattilografici consistenti, il primo, nell’omissione della parola “o “al comma 2, lettera a) dopo la
patola “domanda” e, il secondo, mnell’omissione della “c),” dopo la parola “lettere” al comma 2,
lettera b), Alla lettera ¢) viene ricollocata al comma 2 la disposizione gid prevista al successivo
comma 4, che viene pertanto soppresso alla lettera ), al fine di consentire all’Ufficio italiano
brevetti e marchi di rendere pit efficiente e rapido Iistruttoria sui motivi di ammissibilita della
domanda che, per P'effetto, vengono concentrati nella fase preliminare prodromica all’esame di
merito ed alla decisione. In mancanza di vn intervento normaiivo al riguardo, la fase d'esame
deil’ opposiziene, compreso il periodo di conciliazione di cuf all’articolo 178 e le relative istanze di
proroga (fino ad 1 anno) oltre che la stessa rinuncia all’opposizione potevano svolgersi o essere
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presentate senza alcuna evidenza della procura fino al diverso termine indicato al comma 4, Viene
in ogni caso fatta salva la possibilitd per il mandatario di formulare, contestualmente all’atto di
opposizione, riserva di deposito della procura al fine di poter beneficiare, senza incorrere
nell’inammissibilitd, del deposito differito di due mesi dal deposito dell’opposizione, La novella,
uniforma pertanto ’applicazione dell’istituto generale della riserva di deposito, di cui all’articolo 42
del regolamento di attuazione al ¢pi di cui al DM 13 gennaio 2011, n. 33, anche ai procedimenti di
opposizione. Alla lettera e) vengono previste delle modifiche di coordinamento con le novelle di
cui all’articolo 22 del decreto in materia di documentazione da allegare per provare la
legittimazione a proporre opposizione da parte dei soggetti legittimati a tutelare DOP ed IGP,
comprese le relative domande. Alla lettera g) ¢ previsto ’adeguamento del comma 5 all’articolo 43
della direttiva, con Paggiunta tra 1 motivi di opposizione delle lettere €) ed f) dell’articolo 12,
comma 1, in materia di marchi di rinomanza e marchi notoriamente conesciuti, ¢ dall’articolo 14,
comma 1, lettera d) in materia di DOP e IGP. che richiamano. Alla lettera d) vengono previste
delle modifiche di coordinamento con le novelle intervenute al comma 5 dell’articolo 176 cpi ed
aggiornamento al marchio dell*Unione europea.

L'articolo 25 reca modifiche al comma 1 dell’articolo 177 del cpi in materia di legittimazione
alf'opposizione estendendone ’applicazione anche ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti
da vna denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica ed al soggetto che ha
depositato [a domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione
geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell’ opposizione.

L’articolo 26 reca modifiche all’ariicolo 178 del cpi in materia di esame dell'opposizione e
decisioni, La lettera a) prevede ’aggiunta al comma 2, in fice, delle parole “e contestualmente
presentare istanza di cui al corama 47, al fine di precisare meglio il termine eniro cui depositare
I'istanza della prove dell’uso e, coerentemente, viepe disposta alla lettera d) I’abrogazione del
comma 5, Alla lettera b) al corame 4, ¢ prevista I’aggiunta di parole al fine di adeguare il computo
dei termini entro coi valutare la prova d’uso conformemente alle previsioni dell’articolo 16, comma
2 della direttiva, -

Alla lettera ¢) & prevista I'aggiunta del comma 4-bis al fine di dare attuazione all’articolo 44,
comma 3, della direttiva. Viene previsto, in specie, che il comma 4 si applica anche nel caso in cui
il marchio d'iropresa anteriore sia un marchio dell’Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del
marchio dell’Unione europea ¢ determinato a norma dell'atticolo 18 del regolamento (UE)
2017/1001 del Patlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio comunitario
dell'Unione europea.

Alla lettera e}, con {'aggiunta del comma 7-bis, si prevede che |"Ufficio italiano brevetti e marchi,
con il provvedimento di cui al comma 7, ponga a carico del richiedente, se soccombente, i}
rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono
liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nelle misura massima individuata con
decreto del Ministero dello sviluppo econemico. Tale disposizione, & gid prevista all’articolo 56,
comma 4 del regolamento di esecuzione del cpi (di cui al DM 13 gennaio 2010, n. 33) ed & stata
insetita in una fonte primaria al fine di prevenire eventuali criticitd sotto il profilo della riserva di
legge, di cui all’articolo 23 della costituzione (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale pud
essere imposta se non in base alla legge”).

E’articole 27 reca modifiche di coordinamento all’articolo 180 del cpi in materia di sospensione
del procedimento di opposizione in relazione ai nuovi motivi di opposizione riguardo alle DOP e
relative domande, Alla lettera ¢) viene corretto un errore dattilografico al comma 3, sostituendo la
lettera *“ f) con il rinvio corretto alla lettera “e-bis™. Alla lettera d) viene ricollocato il contenuto del
comma 3-bis nell’ambito deli’articolo 170, in coordinamento con le modifiche di cui all’articolo 20
del decreto.
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L’articolo 28 reca modifiche all’articolo 181 del cpi in materia di estinzione della procedura di
opposizione, per comprendere le fattispecie di ritiro, rigetto, cancellazione o limitazione delle
domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si
fonda 1’opposizione, oltre a prevedere in via residuale, alla leitera e-ter), una clausola generale di
estinzione in ogni aliro caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire-

L’articolo 29 reca la disciplina organica del procedimento di decadenza e nuilitd, nell’ambito

dellistituita ~com Ia lettera a)~ sezione I bis “decadenza ¢ nullitd dei marchi d’impresa registrati”

nell’ambito del Capo IV “Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietd industriale e relative
procedure” del codice della proprietd industriale, in attuazione degli articoli da 45 a 47 della

direttiva oltre che in ottemperanza dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, comma 3,

lettera g) della legge di delegazione europea. Sotto il profilo sistematico, la struttura della nuova

sezione riprende quella della precedente sezione If in materia di osservazioni e opposizioni.

La lettera b) prevede I'inserimento di nove articoli dal 184-bis al 184-decies.

I’articolo 184-bis disciplina, al comma 1, il deposito dell’istanza di decadenza o nullitd a livello

amministrativo facendo salva la proponibilitd del’azione davanti all’autoritd giudiziaria ai sensi

dell’articolo 120 del cpi, 1 soggetti legittimati, per come verranno individuati al suceessivo articolo

[84-ter, possono presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italianoc brevetti e marchi per

I’accertamento della decadenzr o la dichiarazione di nullitd di un marchio d'impresa registrato.

Al comma 2, sono previsti i motivi su cui pud fondarsi I'istanza di decadenza ovvero quelli di cui

agli articoli 24 cpi (uso effettivo quinquennale), 13, comma 4 cpi (sopravvenuta perdita della

capacitd distintiva del marchio divenuto denominazione generica) e 14, comma 2, lettera a) cpi

(sopravvenuta ingannevolezza per il pubblico). Al comma 3, sono previsti i motivi su cui pud

fondarsi I’istanza di nullita ovvero:

a) il marchio d'irnpresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui
agli articoli 7 cpi {oggetto della registrazione), 9 cpi (marchi di forma ¢ non tradizionali), 10,
comma 1 cpi (Stemmi), 13, commi 1, 2 e 3 cpi (capacita distintiva}, 14 (liceitd e diritti dei terzi)
comma 1, lettere &) (segni contrari alla legpe, all’ordine pubblico o al buon costume), b) {segni
idonei ad ingannare il pubblico), ¢-bis) (denominazioni di origine ed indicazioni geografiche), c-
ter) (menzioni iradizionali per i vini protette), c~quater) (specialitd tradizionali gatantite) e c-
quinguies) (denominazioni di varieta vegetali) del cpi;

b} il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto
anteriore ai sensi degli articoli 12 (Novitd), comma 1, lettere da ¢} ad f) cpi;

¢) la domanda di registrazione del marchio d'impresa & stata presentata dall'agente o dal
reppresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

Al comma 4 ¢ previsto che Pistanza di decadenza o di nullita, che pud riguardare una sola
registrazione di marchio, & ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene, a pena di
inammissibilita, determinate indicazioni: a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione
di decadenza o di nullith, I'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione; b) in
relazione al diritto delP’istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi
dell’articalo 184-ter, I'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indizione
geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialitd tradizionale garantiia, della
denominazione di varietd vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; ¢) i motivi su cui si fonda la
domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera ¢), la eventuale istanza di trasferimento a proprio
nome del}’attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

Al comma 5, si prevede che Pistanza contenga altresi, senza incorrere nell’inammissibilitd, m

relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullits, l'indicazione dei

prodotti ed i servizi contro cui & proposta la decadenza o la nullitd; in mancanza di tale indicazione

Iistanza & considerata diretta contro tutti i prodetti o i servizi contemplati dal marchic impugnato.

Al comma 6 & previsto che I'istanza di decadenza o di nullifa si consideri ritirata nel caso in cui non
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sia comprovato il pagamenio dei diritti di decadenza o nullitd entro il termini e con le modalita
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226 del cpi, ovvero mediante decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle finanze . Il comma 7 prevede che all‘istanza di decadenza
o di nullitd siano allegati: a) i docomenti a prova dei faiti addotti; b) la documentazione volta a
dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullitd, ove necessaria; c)
I'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se & stato nominato un mandatario. Il comma 8§ prevede
che I’istanza possa essere presentata sulla base di uno o piu diritti anteriori, a condizione che
appartengano tutti allo stesso titolare. Il comma 9 prevede, in raccordo con le modifiche introdotte
all’articolo 122, che 1'istanza sia improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto,
i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un
procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all’autoritd giudiziaria adita ai sensi
dell'articolo 122. Il comma 18 prevede, in via residuale, rispetto al comma precedente, che qualora
un'istanza di decadenza o di mullitd sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza
di un procedimento, amministrativo o gindiziario, connesso per Poggetto (petitum), la trattazione
dell'istanza & sospesa fino a che il procedimento pendente sia concluso, In tal caso listante pud
chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanze da presentare all’Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il termine perentotio di tre mesi dalla definitivitd del provvedimento adottato
nel procedimento amministrative connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il processo connesso; altrimenti il procedimento sull’istanza di decadenza o di nullita si estingue +I1
comma 11 prevede che Pistanza di decadenza o di nullita sia altresi improcedibile qualora sia stata
presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e
fra le stesse parti, proposta davanti all’autoritd giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122,

L’articolo 184-ter disciplina la legittimazione attiva a presentare istanza di decedenza o nullitd
davanti all’Ufficio italiano brevetti ¢ marchi nei casi di decadenza ¢ nuliitd di cui all’articolo 184
bis), conformemente al comma 4, deil’articolo 45 della direttiva. In particolare, & legittimato attivo
chiunque abbia interesse ¢ la capacitd di stare in giudizio, compresi gli organismi costituiti per
rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o
consumatori, olire al titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge
ad esercitare 1 diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta.
L’articolo 184-quater disciplina la procedura d’Esame della domanda di decadenza o di nullita e
decisioni, Al comma 1, & previsto che se la domanda di decadenza o di nullitd & ricevibile ed
ammissibile 1’Ufficio italiano brevetti ¢ marchi invia una comunicazione alle parti informandole
dell’inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullitd ¢ invitando il
titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate
dalle parti sono comunicate all’altra parte dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Al comma 2 &
previsto che alla comunicazione che precede indirizzata al titolare del marchio sia allegata copia
delP’istanza di decadenza o nullitd ¢ qualsiasi documento presentato dal richiedente. Il comma 3
dispone che, nel corso del procedimento di decadenza o nullitd I'Ufficio italiano brevetti e marchi
pud, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti, ¢ svolgere
deduzioni od esservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
Al comma 4 ¢ prevista la facoltd per "ufficio procedente di disporre la tiunione di pit istanze di
decadenza o nullita relative allo stesso marchio. Al comma 5 si prevede che al termine del
procedimento di decadenza o nullita, I'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi, se accoglie la domanda,
accerti la decadenza o dichiari la nullitd della registeazione del marchio in tuito o in parte o
disponga il trasferimento della titolaritd della registrazione nel caso in cui sia stata presentata
Pistanza di cui all’articolo 184-bis, comma 4, lettera ¢). Nel caso di registrazione internazionale,
I'Ufficio italiano breveiti ¢ marchi da comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale
della proprieta intellettuale (OMPI). Al comma 6 & previsto che 'Ufficio italiano brevetti e marchi,
con il provvedimento decisorio, ponga a carico della parte soccombente il rimbotso delle spese a
favore dell’altra parte e ne liquidi I’ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale
nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviltuppo
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economico. Al comuma 7 & prevista ['annotazione nel registro dei provvedimenti che accettano la
decadenza o dichiarano la nullitd della registrazione o trasferiscono la titolaritd della registrazione
di un marchio.

L’articolo 184-quinguies disciplina ia prova d’uso, Al comuna 1 si prevede che nel procedimenti
per la dichiarazione di nullita basata su un marchic d'impresa registrato con una data di deposito o
di prioritd anteriore, di cui all’articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del
marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore debba fornire la prova che,
nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di
dichiarazione di nullitd, il marchio d'impresa antetiore sia stato oggetto di uso effettivo a norma
dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali & stato registrato € su cui si fonda la domanda, o
che sussistono motivi legittimi per il sno mancato uso, a condizione che la procedura di
registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di
nullitd, fosse conclusa da almeno cinque anni, Al comma 2 ¢ previsto che qualora, alla data di
deposito o di prioritd del marchio d'impresa posteriore, il termine di cingue anni durante il quale il
marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del
marchio d'impresa anteriore, olire alla prova a norma del comma 1, fornisca la prova che il marchio
& stato oggetto di nso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti Ia data di deposito o
di prioritd, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso, Al comma 3 & previsto che in
mencanza delle prove di cul ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni daila data ‘di
comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio ifaliano brevetti ¢ marchi, la domanda di nullita
sulla base di un matchio anteriore sia respinta. Al comina 4 & previsto che, se il marchic d'impresa
anteriore & stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per
i quali & stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullita si intende registrato soltanto per
tale parte dei prodotti o servizi. Al comma 5 & previsto che i commi da 1 a 4 che precedono si
applicano anche nel caso in cui il marchio d'impress anteriore sia un marchio UE, In tal caso, 'uso
effettivo del marchio UE & determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001.
Al comma 6 & previsto che l'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere fa
prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, debba essere presentata entro il
termine assegnato dall’Ufficio italiano brevetti ¢ marchi ai sensi del’articolo 184-quater, comma 1.

L’articole 184-sexies reca disposizioni in materia di efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti
della decadenza e della nullita, prevedendo in particolare, al comma 1, che le decadenze o la nullita
anche parziali di una registrazione di marchic hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano
dichiarate con provvedimento dell’ Ufficio italiano breveiti € marchi divenuto definitivo, Al comma
2 & previsto che la declaratoria di decadenza della registrazione di un marchio d'impresa produca
effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di
quella anteriore in cui ¢ maturata una delle cause di decadenza. Al comma 3 & previsto che la
nullita della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o setvizi,
produca effetti fin dalla data dells registrazione delfinizie,

L’articolo 184-septies reca, al comma 1, i casi di sospensione della proceduta di nullitd o
decadenza: a) se 1'istanza di pullith & basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio
d’impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di
registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un
provvedimento definitivo; b) se istanza di nullitd & basata su un marchio internazionale, fino a
quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la
registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di
opposizione; c) a domanda del titolare del marchio postetiore, se ¢ pendente un giudizio di mudiitd o
di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nuilita o rclativo alla spettanza
del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione; d) a domanda def titolare
del marchio posteriore, se ¢ pendente, dinanzi all'Ufficio ifaliano brevetti e marchi, un
procedimento di nullita o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda P’istanza o relativo
alla spettanza del diritto di registrazione, fina a che la relativa decisione sia ritenuta definitiva; ¢) a
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domanda del titolare del marchio posteriore, se ¢ pendente un procedimento di cancellazione della
denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la
domanda di nullitd, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene
definitiva; f) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice. Al comma 2
¢ previsto che !'istante possa chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso entro il termine
perentorio di tre mesi dalla definitivitd del provvedimento adottato nei casi di cui alle lettera a), b),
seconda ipotesi, d) ed e) del comma 1, dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), prima
ipotesi, det medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo
nel caso di cui alla lettera ¢) del medesimo comma; altrimenti il procedimento sull’istanza di
decadenza o di nullitd si estingue. Al comma 3 & previsto che nei casi di sospensione di cui al
comma 1, lettere a), b) e ¢) 'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi esamini con precedenza la domanda
di marchio o la registtazione del marchio internazionale su cui si basa Pistanza di nullita.

L’articolo 184-acties prevede I'estinzione della procedura di decadenza o nullitd qualora: a) il
marchio sul quale si fonda Pistanza & stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato o provvedimento definitivo; b) la rinuncia all’istanza di decadenza o nullitd & accettata,
senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; ¢}
la domanda o la registrazione, oggetto dell’istanza di decadenza o nullitd & ritirata o rigettata con
decisione definitiva per i prodotti e servizi controversi; d) se non & presentata istanza di
prosecuzione nei casi di cui all’articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, ¢ di cui all’articolo
184-septies, corama 2, secondo periodo; e} la domanda di protezione della denominazione di
otigine o della indicazione geografica sulla quale si fonda I'istanza di nullita & ritirata o rigettata; f)
la denominazione di origine protetta o I’indicazione geografica protetta o la specialita tradizionale
garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullit3, & cancellata.

L’ Articolo 184-nonies prevede il differimento dell’entrata in vigore della procedura di decadenza o
nullité successivamente all’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne
stabilisce le modalita di applicazione.

L’articolo 184-decies prevede che il provvedimento con il quale 1'Ufficio italiano brevetti € marchi
dichiata irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullitd ovvero accoglie,
anche parzialmente, o respinge 1’istanza, sia comunicato alle parti che possono presentare ricorso
davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135 cpi,

L’articolo 30 del decreto reca modifiche all’articolo 187 del cpi in materia di bollettino ufficiale
dei marchi d'impresa, prevedendo, con Paggiunta al comma 1 della lettera f-quater), la
pubblicazione delle domande di modifica al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di
certificazione e le modifiche avvenute.

E’articolo 31 reca modifiche all’articolo 225 del cpi in materia di diritti di concessione ¢ di
mantenimento in attuazione alla delega di cui all’ dell’art. 3, comuna 3, letiera g) della legge di
delegazione europes, riguardo il procedimento di decadenza ¢ nullitd, prevedendone
I’assoggettamento al pagamento dell'imposta di bollo ¢ diritti la cui determinazione vetra effettuata
con apposito decreto dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

L’articolo 32 reca modifiche all’articolo 227 del cpi in materia di diritti per il mantenimento in vita
dei titoli di proprietd industriale. La lettera a), sopprime I'ultimo periodo del comma I per
ticollocarto, per ragioni di uniformita rispetto al contenuto, al comma 1-bis. La letfera ¢) recepisce
le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 4 della direttiva, prevedendo che se la domanda di
rinnovazione del marchio o le 1elative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o
dei servizi per i quali il marchio ¢ registrato, questa ¢ rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di
cui trattasi, fatto salvo i casi di pagamento incompleto o irregolare di cui all’articolo 230 cpi. Viene
inoltre previsto un criterio d’imputazione dei pagamenti alle classi in caso di insufficiente
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versamento deghi importi necessari nel caso di imputazione da parte del richiedente alle classi, In
mancanza d’imputazione da parte del richiedente, & previsto in via residvale che I'Ufficio imputi il
pagamento nell'ordine di classi.

L’articele 33 reca una disposizione transitoria che prevede, in favore dei titolari di marchi colletfivi
tegistrati secondo il regime previgente a quello del decreto, la facoltd di convertire il segno in
marchio collettivo ¢ in marchio di certificazione conformemente alla novellata discipling, senza
incorrere il rischio di preclusioni. Al comma 1 viene previsto che entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decteto i titolari di marchi colleitivi nazionali registrati ai sensi della
normativa previgente possano formulare domanda all’Ufficio ifaliano brevetti e marchi per la
conversione def segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova
disciplina, Tale domanda, si sensi del successivo comma 2 dev’essere corredata dal testo del
regolamento d’uso del segno, aggiorato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di
conversione formulata dall’istante, Al comma 3 ¢ prevista estensione a fali domande
dell’applicazione delle disposizioni del codice della proprieta industriale in materia di domande di
marchi di certificazione o marchi colleitivi, compresa la tassa di deposito di cui all’articolo 11 della
tariffa allegata al decreto del presidente deila Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641. Al comma 4,
viene garantita la continuita con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgenie
ed & previsto che gl effetti della registrazione del nuovo marchio decorrano, ai fini della
determinazione della durata di cui all’articolo 15 del codice della proprietd industriale (ovvero 10
anni), dal deposito della domanda di conversione. Al comma 5, si prevede che in caso di mancata
presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decada a decorrere dalla data di
scadenza del termine ivi previsto. Al comma 6 & previsto che i procedimenti istruttori in corso su
domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente sono
sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la
domanda possono riavviare istruttorie presentando istanza di conversione della stessa, in domanda
di registrazione di matchio collettivo o marchio di ceriificazione, ai sensi della nuova disciplina. In
tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione
decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita, In case di mancata
presentazione della domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande di
registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano
ritirate.

L’articolo 34 reca modifiche al decreto def presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641 in
materia tasse sulle concessioni governative per la registrazione per marchi d’impresa, in
conseguenza dell’introduzione del marchio di certificazione a cwi, pertanto, si estende
Papplicazione delle previsioni in materia di tasse sulle concessioni governative per la regisirazione
per marchi d’impresa.

Larticolo 35, nel recepire Particolo 3, comma 3, lettera b) della legge n, 163 del 2017, prevede che
il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, deila legge 23 agosto
1988, n. 400, pud adottare eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436,
nelle materie non coperte da riserva di legge e gid disciplinate mediante analoghi regolamenti,
compreso |’eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33

Larticolo 36 reca le disposizioni relative alla copertura finanziarta. 1’ Ufficio italiano brevetti e
marchi ¢ sttualmente incardinato in una Direzione Generale del Ministero dello sviluppo
economico, aspetto, questo, unico nel panorama europeo dove gli uffici nazionali brevetti e marchi,
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alla luce della specificitd delle funzioni esercitate e delle attivita svolte, sono generalmente agenzie
o enti pubblici.

Detta circostanza ha, di fatto, sempre determinato numerose difficoltd operative, tra le quali anche
quelia di réperimento del personale in possesso delle competenze specifiche necessarie, che vanno
al di 1& di competenze amministrative di tipo gencralista, I profili professionali del personale da
assumere hon possono limitarsi al possesso di competenze amministrative-economiche, tipiche di
un normale concorse pubblico, ma devono possedere conoscenze specifiche in tema di propricta
industriale che inducone a bandire un concorso specifico.

Si rileva che Iattuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni deghi Stati membri in materia di marchi
d'impresa, prevede nuovi compiti operativi a seguito dell’introduzione dei procedimenti
amminisirativi di nullitd e decadenza del marchio. Tali procedure, insieme ali’ampliamento dei
motivi di opposizione alla regisfrazione dei marchi, comportano un notevole aumento delle attivita
amministrative svolte, non solo softo il profilo quantitativo ma, anche e soprattutio sotto, il profilo
qualitativo.

Nell’attuale assetto ordinamentale la dichiarazione di nullitd o di decadenza di un marchio pud
essere ottenuia, dai soggetti legittimati, esclusivamente instaurando dinanzi al Tribunale ordinario
delle imprese un apposito giudizio: pertanto le decisioni di nullith o decadenza di un marchic sono
emesse esclusivamente da magistrati, che possono avvalersi a tal fine anche di consulenze tecniche
ad hoc per i casi di maggiore complessita,

Con le nuove norme che recepiscono la ditettiva sopra indicata, I’interessato potra agire in sede
amministrativa, in vie alternativa a quella giurisdizionale, per la tutela dei propri diritti di marchio,
cosi realizzando, oltre al diretto interesse alla definizione amministrativa della pratica da parte dell’
Amministrazione, un meccanismo deflattivo del contenzioso gindiziario.

L’elevato tecnicismo che la decisione di nullitd o decadenza presuppone pud essere garantito
soltanto con la disponibilita di risorse umane a cit dedicate, con una formazione specialistica ad hoe
che includa ampie competenze in materia di diritto della proprietd industriale e della relativa
giurisprudenza, nazionale ¢d europea. L’introduzione delle nuove procedure di nullitd ¢ decadenza,
tra I’altro, comportera {a necessitd di procedere ad una riorganizzazione interna dell’UIBM, al fine
di assicurare la necessaria terzietd e alteritd rispetto al procedimento di primo grado conclusosi con
la registrazione del marchio successivamente oggetto della domanda di nullita o decadenza.

Si noti, inoltre, che una decisione di nullitd o decadenza emessa in sede amministrativa, al pari di
quella emessa in sede giurisdizionale, produce un impatto di notevole rilieve sulla consistenza
patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento all’gsset intangibile rappresentato dal
marchio: effetto, questo, che impone estrema accuratezza e professionalitd nell’esame delle
domande di nullita o decadenza.

Per i motivi sopra esposti, I’assunzione di funzionari con competenze generaliste derivanti da bandi
emessi senza i requisiti richiesti comporterebbe I'impossibilitd di assolvere efficacemente e
tempestivamente agli impegni assunti in sede europea.

Sulla base della stima del fabbisogno lavorativo generabile dalle citate nuove attivita si ritiene che,
ferma restando I’attuale dotazione organica del MISE il numero delle risorse umane da far confluire
nella Ditezione generale per la lotta alla contraffazione -UIBM sia pari a trenta unitd (si noti che i
procedimenti amministrativi di nullitd e decadenza instaurati dinanzi all’Ufficio Europeo per la
proprietd industriale - EUIPO, sono assegnati, ad un collegio formato da 3 funzionari).
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Si ipotizza, in fase di prima applicazione, un incremento del numero delle procedure di opposizione,
tenuto conto dell’ampliamento dei motivi per i quali si possone proporre, anche a tutela del cd.
marchio di rinomanza e delle denominazioni di origine, cui si aggiungono le nuove domande di
nullitd e decadenza: I’ incremento stimato & pari a 1.500 istanze per anno (fermo restando che si
tratta della stima riferita al solo primo impatto, e che detto numero pud negli anni successivi essere
anche superiore in considerazione della crescente conoscenza del nuovo strumento e della sua
convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a gquanto intervenuto a livello europeo dinanzi
all'Ufficio europeo per la proprieta indusiriale).

Infine, si sottolinea la necessitd che la norma autorizzatoria sia contenufa nello stesso decreto
legislativo che recepisce la direttiva enropea contando sulla circostanza della non previsione della
clausola di invarianza da parte della legge delegazione europea, Si precisa allo scopo che gli oneri
derivanti dalle assutzioni saranno coperti utilizzando una quota parte delle risorse finanziarie
originate dal pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli di proprietd industriale, cosi come previsto
dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n, 296,

A decorrere dal 2021 la copertura degli oneri avvertd mediante riduzione del Fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all’articelo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

Llarticolo 37 specifica che dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad
eccezione dell’articolo 36, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
(UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16
DICEMBRE 2015, SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI
MEMBRI IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA E PER L’ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZJONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENT(O (UE)
201572424, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE
2015, RECANTE MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

Relazione feenica

Lo schema di decreto legislativo attua Iarticolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 {legge di
delegazione europea 2016-2017 in appresso, «legge di delegaziones).

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 35 hanno carattere ordinamentale e non comportano
oneri per le finanze pubbliche,

Diversamente ’articolo 36 dello schema di decreto in commento tiene conto che I’attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impress, prevede nuovi
compiti operativi a seguito dell'ampliamento dei motivi di nullitd e soprattutto dell'introduzione del
procedimento amministrativo per la dichiarazione di nullitd e decadenza del marchio. Procedura,
questa insieme all’ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione dei marchi impone lo
svolgimento (per il competente Ufficio del Ministero dello sviluppo economico) di nuove funzioni
con conseguente rilevante aumento della relativa attivitd amministrativa.

Tali nuove ed ulteriori incombenze non possono essere svolte dal personale attualmente in servizio
presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione -UIBM del citato Ministero che,
pertanto, necessita di poter disporre di nuove risorse in possesso di specifici requisiti (laurea di
tipo giuridico-economica e competenze specifiche in materia di diritto deflla proprieta
industriale). Per questo motivo appare necessario espletare un concorso pubblico dedicato che
consenta di selezionare risorse umarie ‘in possesso di detti specifici requisiti funzionali allo
svolgimento delle nuove attivitd al fine di dare attuazione nell’immediato alla citata Direttiva
ed evitare I’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Ttalia ¢ rendere funzionali
ed efficaci {ali nnove procedure amministrative per conseguire il deflazionamento delle
procedure giurisdizionali (ad oggi, uniche procedure a livello amministrativo per la
dichiarazione di nullith e decadenza del marchio), prevedendo la prima immissione in servizio
del relativo personale 2 far data dall’1 ottobre 2019,

Si ipotizza, in fase di prima applicazione, un incremento del numero delle procedure di
opposizione, tenute conto dell’ampliamento dei motivi per i quali si possono proporre, anche a
tutela del ed. marchio di rinomanza e delle denominazioni di origine, cui si aggiungono le
puove domande di nullith e decadenza: 1* incremento stimato ¢ pari a 1,500 istanze per anne
(fermo restando che si trafta della stima riferita al solo primo impatto, e che detto numero
puo negli anni successivi essere anche superiore in considerazione della crescente conoscenza
del nnovo strumento e della sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a
quanfo intervenuto a livelle eurepeo dinanzi al'Ufficio europeo per 1a proprieta industriale).
Considerate che il tempo medio di lavorazione necessario per la definizione di tutte Je fasi del
procedimente (verifica della ricevibilith e dell’ammissibilita, prime comunicazioni alle parti,
concessione di eventuali proroghe dei termini, scambio di memorie tra le parti, vichiesta di
prova dell’'uso, controdeduzioni, valutazione del merito e stesura della decisione finale) &
stimato complessivamente in 5 giorni lavorativi annui, il fabbisogno complessivo, in termini di




giorni lavorativi, ¢ pari a 7.500 annui (1.500 istanze X 5 gg.).Ne consegue che con ¥ assunzione
di 30 unifa, si avrebbe una disponibilita, in termini di giorni lavorativi, pari 6.600 per anno
(30 unitad X 228 giorni lavorativi) che, associata ad vna gestione efficace ed efficiente in grado
di generare economia, consentira di soddisfare completamente le nuove esigenze.

Gli oneri derivanti dall'assunzione sono stimati con riferimento a trenta unitd di Area 11— F1 al
costo di 40 mila euto pro capite lordo, allo stato quantificabili in circa € 1,200.000 su base annua.
Si stima che le assunzioni per il 2019 saranno effettuate in corso d’anno con gradualita e pertanto
I'onere & quantificato in 0,3 milioni di euro

Tali oneri saranno coperii, per gli anni 2019 ¢ 2020, wtilizzando una quota parte delle risorse
finanziarie originate dal pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli di proprietd industriale, cosi
come previsto dall‘articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto la quota
parte di 0,3 milioni di euro per I’anmo 2019 ¢ 1,20 mikioni di euro per I’anno 2020 non entrerd nel
meccanismo di riassegnazione ma rimarrd acquisito all’entrata del bilancio dello Stato,

A decorrere dal 2021 Ia copertura degli oneri avverrd mediante riduzione del Fondo per il
recepimento deila normativa europea di cui all’articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE BDELLA
DIRETTIVA (UE) 2015/243¢ DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIG,
DEL 16 DICEMBRE 2015, SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI MARCHI I'IMPRESA NONCHE PER
L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/2424, DEL. PARLAMENTO EUROPECO E DEL
CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2015, RECANTE MODIFICA AL
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO

IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ¢ 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee ¢ l'attuazione di altri atti del'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016-2¢17, e, in particolare, articolo 3 riguardante delega al Govemno
per 'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa, nonche per 1’adeguatento della normativs nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo ¢ del Consiglio, del 16 dicembre 2015,

recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n, 234, recante norme generali sulla partecipazione
deilTtalia alla formazione ¢ all'atiuazione della normativa e delle politiche dell'Unione

europes, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delf'attivita di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, Particolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,

Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembte 2015, recante modifica del regolamento (CE) n, 207/2009 del Consiglio sul marchio
comunitatio, che modifica il regolamento (CE) n, 2868/95 della Commissione, recante

modalitd di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul matchio comunitario,



e che abroga il regolamento (CE) n. 2865/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare

all'Ufficio per 'armonizzazione del mercato interno {marchi, disegni e modelli);

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/143( della Commissione, del 18 maggio 2017, che
integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e
abroga 1 regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 ¢ (CE) n. 216/96;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017,
recante modalitd di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del

Consiglio sul marchio dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2017/1001 de} Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2017, sul marchio dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009,

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marze 2018 che
integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento enropeo ¢ del Consiglio sul marchio
dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430;

Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5 marzo 2018 recante modalita di
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo ¢

del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1431;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietd industriale,
anorima dell’articoto 15 della legge 12 dicembre 2602, n, 273;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti § pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputaii e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

Sulla propesta del Ministro per gli affari ewropei e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esterd e della cooperazione internaziomale, della giustizia e

dell'economia e delle finanze; -

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito “Codice della proprietd
industriale”, le parole “suscettibili di essere rappresentati graficamente” sono soppresse e le parole
“purché siano afti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di alire imprese.” sono

sostituite dalla seguenti: “purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o 1 servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b) ad essere rapptesentati ‘el registro in modo tale da consentire alie autoritd competenti ed al

pubblico di determinase con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.”,

ART.2
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. AlParticolo 9 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e aliri segni non registrabili”’;

b) al comma 1, Ie parole “esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del ptodotto, dalla
forma del prodotto necessaria per oftenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore

sostanziale al prodotto,” sono sostituite dalla seguenti: “esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodoto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessatia per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotio”.
ART. 3

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All’atticolo 11 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 & sostituito dal seguente:

“1. Le persone giutidiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori,

prestatori di servizi o commercianti, escluse le sociefd di cui al libro quinto, titolo quinto, capi



quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che

hanno la facoltd di concedere in uso a produttori o commercianti,”;

b) al comma 2, dopo le parole “domanda di registrazione”, sono inserite le seguenti: “in conformita
ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-bis” ¢ le parole “tra i documenti allegati alia domanda™

sono sostituite dalle seguentii; “nella raccolta di cui all’articolo 185",

c) al comma 4, dopo le parole “provenienza geografica dei prodotti o servizi.”, ¢ inserito il seguente
periodo: “Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione
ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associszione di categoria titolare

del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.”,
ART. 4
(Inserimento dell ‘articolo 11-~bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, . 30)
1. Dopo I’articolo 11 del codice della proprieta industriale, ¢ inserito il seguente:
“ART. 11-big
(Marchio di certificazione}

1. Le porsone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autoritd ed organismi accreditati ai sensi della
vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualitda di
determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come matchi di
certificazione, a condizione che non svolgano un'attivitd che comporta la fornitura di prodotti o

servizi del tipo certificato,

2. 1 regolamenti concernent{ l'uso dei marchi di certificazione, 1 controlli e le relative sanzioni
devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformita ai requisiti di cui all’articolo
157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari

all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all*articole 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia

stranieti registrati nel Paese di origine.

4. In deroga allarticolo 13, comma 1, un matchio di certificazione pud consistere in segni o
indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti
o servizi. In tal caso, peraltro, ["Ufficio italiano brevetti e marchi pué rifiutare, con provvedimento

motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato



privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
L'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi ha facoka di chiedere al rignardo l'avviso delle amministrazioni
pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di
certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi I'uso nel
commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza

professionale.

5. I marchi di cettificazione sono soggetti a futte le altre disposizioni del presente codice in quanto

non contrastino con la natura di essi.”.

ART.5
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Alf’articolo 12 del codice delia proprieta indﬁstriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera ¢), le parele: “anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella
Comunitd, se comunitatio,” sono sostituite dalle seguenti: “identici, affini o non affini, quando il

marchio anteriore goda nell’Unione europea”;
b) al comma 1, alla lettera f), la parola: “anche” & sostituita dalle seguenti: “identici, affini o™;
¢) al comma 2, dopo le parole “marchio collettivo™ sono inserite le seguenti: “o di certificazione”.
ART.6
{Modifiche all’articolo 14 del decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Allarticolo 14 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b}, sodo aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero sulla tipologia di

marchio”;

b) al comma 1, alla iettera c), il “.” & sostituito dal ;" e, dopo la lettera ¢), sono aggiunte le

seguenti:

“c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, corformemente alla legislazione dell'Unione europea o
dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui I’Unione europea o lo Stato & parte,

relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;



c-fer) i segni esclusi dalla registrazione conformemente aila normativa dell'Unione europea o ad
accordi internazionali in materia di cui P'Unione ¢& parte, relativi alla protezione delle menzioni

tradizionali per i vini;

c-guater) 1 segni esclusi dalla registrazione conformemeunte alla normativa dell'Unione europea
relativa alla pfotezione delle specialitd tradizionali garantitc o ad accordi internazionali in

materia di cui I"Unione europea ¢ parte;

c-quinguies) 1 segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una
denominazione di varietd vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione
del'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui 'Unione europea o lo Stato
sono parte, in materia di futela dei diritti relafivi alle varietd vegetali e che, in relazione a questi

ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.”;
¢} dopo il comma 1 & inserito il seguente:

*“1-bis. Al find del comma 1, lettera ¢-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di
origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni
geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione
dell’Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa

derivanti il diritto di vietare 'uso di un marchio d'impresa posteriore.”;
d) al comma 2, la lettera c) & sostituita dalla seguente:

“c) per I'omessa adozione da parte del titolare delic misure ragionevolmente idonee a prevenire un
uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del
marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni tegolamentari

sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.”.
ART. 7
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 15, comma 2 del codice della proprietd industriale, al secondo periodo, la parola

“dalla™ & sostituita dalle seguenti; “dal giorno successivo alla”.



ART, 8
{(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 18, comma 1, del codice della proprietd industriale, le pavole “decreto del Miristro
delle attivitd produttive” sono sostitvite dalle seguenti: “decreto del Ministero dello sviluppo

economico™,
ART. 9
(Modifiche all’articolo 20 del decreto legisiativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Al’articolo 20 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole “goda nello stato di rinomanza e se Fuso del segno™ sono

inserite le seguenti: “, anche ai fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,”;

b) al comma 2, dopo le parole “o sulle loro confezioni” sono inserite le seguenti: “o sugli
imballaggi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; di apporre il segno su confezioni, imballaggi,
etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri
mezzi su cui il marchio pud essere spposio ovvero di offtire, immettere in commercio, detenere a
tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi

possano essere usati in attivitd costituenti violazione del diritto del titolare.”;

¢) dopo il comma 2 & inserito il seguente:

“2-bis. 1l titolare del marchio pud inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito

commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il
relativo imballaggic provengono da Paesi terzi rispetto all’Unione europea ¢ recano senza
auforizzazione un segno identico al marchio o che non puod essere distinto nei suoi aspetti essenziali
da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell’ambito di protezione del marchio, a
meno che durante il procedimento per determinare ’eventuale violazione del marchio, instaurato
conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
glugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del
marchio non ha il diritto di vietare I'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione
finale,”;

d) dopo il comma 3 & aggiunto il seguente:



“3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionatio, in un'enciclopedia o in un'analoga opera
di consultazione in formato cartaceo o elettronico da l'impressione che esso costituisca il nome
genetico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio & registrato, su richiesta del titolare del
marchio d’impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia,
tempestivamente ¢ al pid tardi nell'edizione snccessiva in caso di opere in formato cartaceo,

corrcdata dell'indicazione che si tratfa di un marchio registrato,”.
ART. 10
(Modifiche ail'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All’articolo 21 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

P19

a) al comma 1, alla lettera a), 1a parola “e” & sostituita dalla seguente “0” & sono aggiunte, in fine, le

seguenti: *, qualora si tratti di una persona fisica”;

b) al comma 1, alla lettera b), le parole “indicazioni relative alla specie, alla qualita, alla guantit3,
alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca” sono sostituite daile seguenti:
“di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualitd, la quantita, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica, I'epoca”;
p g

c) al comma 1, alla lettera ¢), le parole “se esso” sono sostituite dalle seguenti: “per identificare o

fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se 'uso del marchio”,
ART. 11
(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Allarticolo 24 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis & inserito il seguente:

“I-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti

quando ['uso effettivo ¢ effettnato da un soggetto legittimato al’uso.”;

b) al comma 2, dopo le parole “in forma modificata” sono inserite le seguenti: “ancorché non

registrata,” & dopo le parole “loro confezioni” sono inserite le seguenti: “o imballaggi”.



ART, 12
(Modifiche all ‘articalo 25 del decreto legislativo 10 febbraic 2003, n. 30)
1. Allarticolo 25 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazion;
a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole “9, 10,” sono inserite le seguenti: “11, 11-his,”;
b) dopo il comma 1 & aggiunto i} seguente:

“1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all’articolo 11,
comma 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all’articolo 11-bis, comma 1 € 2, la nullita non pud
essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il

regolamento d’uso ai sensi deghi articali 11 ed 11-his, comma 2.7,
ART. 13
(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. AlP’articolo 121 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “I’onere” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo il caso di decadenza per

non uso, I'onere”

b) al comma 1, dopo le parole “La prova delia decadenza del marchio per non uso pud essere fornita
con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.” & aggiunto il seguente periodo: “In ogni
caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso

del marchio a norma dell'articolo 24.”.
ART. 14
(Modifiche all ‘articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Allarticolo 122 del codice della proprieta industriale sono appottate le seguenti modificazioni:
&) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. L’azione di nullitd o decadenza di un marchio registtato ¢ improcedibile qualora, su una
domanda con i} medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fia le stesse parti, sia stata
pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dellarticolo 184-quater o
sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiane brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo
184-bis,



4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora I’azione di nullita o decadenza di un marchio
regisirato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrative, connesso per il suo
oggetto, il giudice pud sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere
Ia fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del
proceditiento amministrativo connesso, ai sensi dell’articolo 297, tetzo comma, del codice di

procedura civile,”,
ART. 15
(Inserimento dell 'articolo 122-bis nel decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Dopo P'articolo 122 del codice della proprietd industriale, & inserito il seguente:
“ART. 122-bis.
(Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario)

1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario pud avviare un'szione per
contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare
di una licenza esclusiva pud toitavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa

messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

2. Il licenziatario pud intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per

ottenere il risarcimento del danno da Jui subito,

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi,

di cui alf’articolo 11.”.
ART. 16
(Modifiche all‘articolo 135 del decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Allarticolo 135 del codice della proprieta industriale, ovunque ricorrano, le parole “delle attivita
produttive” sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economice” e al comma 1, le parole
“entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del

provvedimento™ sono soppresse;



ART. 17
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Al codice della propriet industriale, I’articolo 136 & sostituito dal seguente:
“ART. 136
(Presentazione dei ricorsi)

1. 1l ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita, all’Ufficic italiano brevetti e marchi e
ad almeno uno dei controinferessati ai quali l'atto direftamente si riferisce entro il termine
perentorio di sessanta giorni da quello in cui ’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia
avuto conogcenza dell’atto impugnato o, per ghi atti per cui non sia richiesta la comunicazione
individuale, dal giomo in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo Pobbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli

ahri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.

2. La notifica del ricorso & fatta secondo le norme degli atticoli 137 e seguenti del codice di

procedura civile.

3, L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte & indicato nel ricorso o nel

primo atfo difensivo.

4. L'indicazione dellinditizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le

notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Comnissione dei ricorsi € deve contenere;

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui

confronti il ricorso & proposto;

b) Pindicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta

conoscenza e dell’oggetto della domanda;
¢) [Pesposizione sommaria dei fatii;
d) imotivi specifici sui quali il ricorso si fonda;

) [Iindicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il

ricorrente intende valexsi;



f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con

indicazione, in tal caso, dells procura speciale.

6, I ricorso ¢ inammissibile se manca o & assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle

lettere a), b}, ¢), d) e f) del comma 5.

7. La parte resistente che, in sede amminisirativa, sia rimasta parzialmente soccombente, pud
proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 3, ricorso incidentale avverso il
provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente del deposito del

ricorso principale,
8. Si applica, per quanto compatibile, I’atticolo 334 del codice di procedura civile.”.
ART.18

{Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n,
30)

1. Al codice della propricta industriale, dopo 1articolo 136, sono inseriti i seguenti:
“ART 136-bis
{Depasito del ricorso)

1. 1l ricorrents, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima nofifica del ricorso, deposita
presso gli uffici di cui all’articolo 147, e secondo le modalitd ivi previste, o tramite invio alla
Segreteria della Commissione dei ricorsi presso 'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la
prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente,

¢ i documenti di cui infende avvalersi in giudizio,

2. Insieme al ricorso deve presentarsi ia prova del pagamento del contributo unificato di cui

all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

3. Alloriginale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della
Commissione ¢ le controparti, salva tuttavia la facolta del Presidente della Commissione di

tichiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a

sostegno del ricorso non implica decadenza,



5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati pel ricorso, con decreto del Presidente della
Commissione & dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta

giorni, per it deposito della documentazione di cui intende avvalersi.

6. L'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicelo
tenuto dalla segreteria della Commissione, ’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed
i documenti in base ai quali I'atto & stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il

giudizio.

7. Se il ricorse non & stato notificato & una o pit delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere

pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.
ART. 136-ter
(Formaziane del fascicalo del processo e comunicazioni alle parti)

I. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale € forma il fascicolo
d'ufficio del processo, inserendovi 1 fascicoli del ricorrente e delle alire parti, con gli atti ed i
documenti prodotti, nonché, successivamente, ghi otiginali dei verbali di udienza, delle ordinanze e

dei decreti e copia delle sentenze.

2. 1 fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo dufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta,

al termine del processo.

3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena

formato.

4, Le comunicazioni sono effettuate mediante 'utilizzo della posta eletironica certificata, ai sensi

del decreto legisiativo 7 marzo 2005, o, 82.

5. In casa di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvere di mancata
consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, Je comunicazioni sono eseguite

esclusivamente mediante deposito in segretetia della Commissione,
ART. 136-guater
(Esame preliminare del vicorso e provvedimenti presidenziali)

1. It Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando & manifestamente

inarumissibile, lo dichiara con decreto,



2. 1l Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e

l'estinzione del processo,

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 ¢ 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi
alla Commissione. If reclamo si propone con ricorso ed ¢ notificato alle altre parti nelle forme di cui
all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte

della segreteria.

4. Il reclemante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il

ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara I’inammissibilita del ricorso o l'estinzione del
processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i

provvedimenti per la prosecuzione del processo.

8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d’ufficio o su istanza di parte o su
segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno

lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

9. If collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende pilt gravosa la loro

trattazione, pud, con ordinanza, disporne la separazione,

10, Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai cornmi 1, 2 e 3, il
Presidente fissa 'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la
controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecoica, pud nominate unc o pil tecnici

agpregati, al sensi dell’articolo 135, comma 4.
ART. 136-quinquies
(Fase prefiminare all ‘udienza di trattazione)

1. La segreteria da comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione almeno

quaranta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la traftazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di

giustificato impedimento del relatore, che non possa essete sostituito, o di alcuna delle parti,



3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data

dell*udienza di trattazione.

4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascung delle patti pud depositare

memorie di replica,
ART, 136-sexies
(Tratrazione della confroversia)

1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente ¢ di due componenti, In caso di assenza

o impedimento del Presidente titolare, la Commissione ¢ presieduta dal componente pill anziano,
2. I relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia,

3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere

contestati alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in camera di consiglio.
5. Dell'udienza & redatto processo verbale dal segretario,

6. Fermo restando l'onete della prova a carico delle parti, la Commissione pud chiedere alle parti

stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.

7. La Commissione ha facoltd di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresi

facolta di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta,

8. I Presidente, o il relatore da lui delegato, durante it corso dell'istruttoria, pud inolire sentire le

patti per eventuali chiarimenti.
ART, 136-septies
{(Deliberazioni del collegio giudicante)

1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in camera di consiglio pud essere rinviata di non

olire trenta giomi.

2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli atticoli 276 € 277 del codice
di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune

domande.



3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, ¢ incarieato di redigere 1a sentenza esponendo

i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere;
a) I'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei foro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione detio svolgimento del processo;
¢) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione det motivi in fatto e diritto che stanno a fondatnento della decisione;
e) il dispositivo.

5. La sentenza deve inolire contenere 1a data della deliberazione ed & sottoscritta dal Presidente e

dall'estensore,

6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in perte e dispone i provvedimenti

conseguenti,

7. La sentenza & resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria
della Commissione entro sessanta giomi dalla data della deliberazione. II segretario fa risultare

l'avvemuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

8. La sentenza & notificata alle parti costituite, all’indirizzo di posta certificata di cui all’articolo

136, comma 3, a cura della segreteria, ed & pubblicata nel Bollettino Ufficiale,

9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le

impugnazioni di cui all’articolo {36-terdecies.

10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione
della sentenza ai sensi del comma 8 si applicano i termini di impugnazione di cui all’articolo 327,

primo comuma, def codice di procedura civile.

11. Ciascuna parte pué richiederc alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa

corresponsione delle spese.



ART.136-0cties
(Sospensione ed interruzione del processo)

1. Tl processo & sospeso quando & presemtata querela di falso o deve essere decisa in via
pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitd delle persone, salvo che si tratti della capacita

di stare in giudizio.

2. La Commissione disponé la sospensione del processo in ogni altro case in cui essa stessa o altro

giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
3. Il processo & interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) 1l venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita di stare in giudizio di una delle

patti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi

dell’articolo 136, comma 2.

4, L'interruzione si ha al momento dell'evenio nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro
caso Yinterruzione st ha al momento in cui 'evento & dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto

con apposita comunicazione del difensore della parte a cui I'evento si viferisce.

5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all’arficolo 136,
comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine ¢ prorogato di sei

mesi dal giorno dell'evento.

6. La sospensione ¢ disposta e l'interruzione & dichiarata dal Presidente della Commissione con

decreto o dalla Commissions con ordinanza,
7. Avverso il decreto del Presidente & ammesso reclamo a sensi dell'articolo 136-quarer.
8. Durante la. sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

9. I termini in corso sono interrotti € ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 136-nonies,

10. Dopo che ¢ cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se eniro
novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente

della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater.



11. Se entro novanta giorni da quando ¢ stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita
dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente

della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell’articolo 136-quater,
ART. 136-nonies
(Estinzione del processo)
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso,

2. Il ricorrente che rinyncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro.

La Hquidazione ¢ fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile,

3. La rinuncia non produce effetto se non ¢ accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo

interesse alla prosecuzione del processo,

4, La rinuncia e I'accettazione, ove necessatia, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro
procuratori speciali, nonché dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della

Commissione. La regolarita dei predetti atti & accertata dalla Commissione.

5. 1l processo si estingue nei casi in oui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare
il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla

Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo,

6. L'estinzione del processo per inattivita delle parti & rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli

atft compiuti.
7. 11 giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire,

8. L’estinzione del gindizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, & dichiarata con
decreto del Presidente o con sentenze della Commissione. II provvedimento presidenziale &

reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.
ART, 136-decies
(Procedimento di correzione)

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, Ja Commissione pud procedere d’ufficio o su

istanza di parte e provvede con ordinanza in camesa di consiglio.

2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione

dell'ordinanza che 'ha disposta.



ART. 136-undecies
{(Provvedimenti cautelari}

1. Se il ricorrente, alfegando con istanze motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede
l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare
intetinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con

ordinanza emessa in camera di consiglio,

2, Prima della traitazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita ¢ urgenza, tale da non
consentire neppute la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente pud,
contestualmente alla domanda cantelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere
al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misute cautelati provvisorie. Il Presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contradditterio, Il decreto ¢ efficace sino alla

pronuncia del Collegio, a cui I'istanza cautelare ¢ sottoposta nella prima camera di consiglio utile.

3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ticorrono i presupposii, sentite sul punto le parti

costituite, pud definire il gindizio nel merito.

4, L’ordinanza cautelare non ¢ soggetta a reclamo, La domanda di revoca o modificazione delle
misure cautelari concesse e la riproposizione detla domanda cautelare respinta sono ammissibili

solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
ART. 136-duadecies
(Ottemperanza)

1. Nel caso in cui 'amministrazione non abbia prestate otfemperanza alle misure cavtelati concesse,
o abbia oftemperato solo parzialmente, la parte interessata pud, con istanza motivata e notificata alle
alire parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative, La
Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli

articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.

2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone ie modalitd e, ove

occotra, il soggetto che deve provvedere,



ART. 136-terdecies
(Impugnazioni)

1. Avverso la sentenza della Comrmnissione dei ricorsi pud essere proposto ricorso per cassazione,
entro il termine di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da

1 a 5 dell’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile.
2. Si applica ’articolo 373 del codice di procedura civile.

3. La sentenza della Commissione & impugnabile per revocazione ai sensi dell’articolo 395 e

seguenti del codice di procedura civile.

4. 11 termine per il ricorso per revocazione & di trenta giorni dalla data della notificazione delia
sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 € 5 dell’atticolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta
giorni dalla data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del

codice di procedura civile.”,
ART. 19
{Modifiche all'articolo 147 del decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 147 del codice della proprieta industriale, dopo il comma 3-guater, & agginto i}
seguente: “3-guinguies, Nei casi previsti al comma 3-guater, la comunicazione si ha per eseguita lo

stesso giorno in cui & stata effettuata Paffissione nell’ Albo.”.
ART. 20
(Modifiche all ‘articolo 156 del decreto legisiative 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Allarticolo 156 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) & sostituita dalla seguente: “c) la rappresentazione del marchio, che

soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b);";

b) al comma 1, alla lettera d) & aggiunte, in fine, il seguente periodo: “I prodotti e i servizi per i
quali & chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a
consentire alle autoritd competenti e agli operatori economici di determinate, esclusivamente su tale

base, 1’ambito della protezione richiesta.”.



ART. 21
(Modifiche all‘articolo 157 del decreto legislative 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All’articolo 157 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di certificazione”;

b) al comma 1, dopo le parole “marchio collettivo” sono inserite le seguenti: “ o di certificazione”,
le parole “deve unirsi” sono sostituite dalle seguenti: “¢ allegata” e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: “e all’articolo 11-bis™;
¢) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti

indicazioni:
a) il nome det richiedente;

b) lo scopo dell’associazione di categoria o lo scopo per il quale ¢ stata costituita la persona

giuridica di diritto pubblico;

c) 1 soggetti legittimati a rappresentare 1’associazione di categoria o la persona giuridica di

diritto pubblico;

d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del matchio collettivo,

f) i soggetii legittimati ad usare il marchio collettivo;

g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni

regolamentari;

h} i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali
limitazioni introdotte & seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di

origine, indicazioni geografiche, specialita tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell’associaziotie titolare del marchio di cui

all'articolo 11, comma 4.

1-ter. 1l regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all’arlicolo 11-bis contiene le seguenti

indicazioni:




a) il nome del richiedente;

b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cut all'articolo 11-bis;
¢) la rappresentazione del marchio di certificazione;

d) 1 prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

¢) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di

certificazione;

f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di

infrazione alie norme regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

h) le modalitd di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di

certificazione da parte dell'organismo di certificazione.”,
ART. 22
(Modificke all 'articolo 159 del decreta legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All’articolo 159 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola “comunitario”, ovunque ricorra, & sostituita dalle seguenti; “dell’Unione

europea”.
ART. 23

(Modifiche all 'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n, 30)

1. AlParticolo 170 del codice della proprieta industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole “marchi collettivi” sono inserite le seguenti: “o l'articolo
11-bis quando si trafta di marchi di certificazione” e le parole “lettere a) e b)” sono sostituite dalle

seguenti: “a), b), c-bis), c-fer), c-quater) e c-quinquies)”;
b) dopo if comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis, I.’esame delle modifiche al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi certificazione

¢ rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente



all’articolo 11 e all’articolo 11-bis, Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia

soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza fa domanda di marchio ove

questa risulti essere il motivo in base al quale & stata proposta:
a) una opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea;
b) una azione di revoca di una registrazione dell’Unione europea,
¢) una istanza di decadenza o nulliid ad una domanda di marchio dell"Unione europea
d) una azione di decadenza di una registrazione deli’Unione europea.”.
ART. 24

(Modifiche all 'orticolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n, 30)
1. AlParticolo 176 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 2, lettera a), dopo la parola “domanda” & inserita la seguente: “0”;
b) al comma 2, lettera b), dopo la parola “lettere” & inserita la seguente: “c),”;
¢) al comma 2, dopo la lettera ¢) & aggiunta la seguente;

“c-bis) |'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201 o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso
relativa, se & stato nominato un mandatario. Se & formulata riserva, I'atto di nomina & depositato

entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell’ opposizione.”,

d) al comma 4, lettera a) dopo le parole “registrazione del marchio” sono inserite le seguenti: ©,
defla denominazione di origine o della indicazione geografica” e la parola “comunitario” & sostituita

dalle seguenti “dell"Unione europea®,

e) al comma 4, lettera c), dopo le parole “brevetti e marchi” sono aggiunte le seguenti: ©, ovvero nei

casi di oui all’articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter)”;
1) al comma 4, la letiera d) ¢ abrogata;

g) al comma 5, le parole “lettere ¢) ¢ d)” sono sostituite dalle seguenti: “c), d), e) ed 1), e

dall’articolo 14, comma 1, lettera ¢)-bis”.



ART, 25
(Modifiche allarticolo 177 del decrefo legisiativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 177 del codice della proprietd indusiriale, al comma I, dopo la lettera d), sono

aggiunte, in fine, le seguenti:

“d-bis) i soggeiti legittimati a tutelare 1 diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da

una indicazione geografica;

d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione 'di una denominazione di origine
ovvero di una indicazione geogiafica, non ancora concesse al momento della presentazione

dell’opposizione,”.
ART. 26
(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislative 10 febbraio 2003, n. 30)
1. All’articolo 178 del codice della proprieta industriale sono apportate lq seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e contestualmente presentare istanza di

cui al comma 47

b) al comma 4, le parole “sia titolare di” sono sostituite dalle seguenti: “fondi I’opposizione su un”,
dopo le parole “cinque anni” sono inserite le seguenti: “alla data di deposito o di prioritd del
marchio oggetto dell’opposizione,” e, dopo le parole “fonda l'opposizione,” sono inserite le
seguenti: “nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorita del marchio opposto, o

che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione”;
c) dopo il comma 4 & inserito il seguente:

“4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio
dell'Unione europea. In tal ceso 'uso effettivo del marchio dell’Unione europea & determinato a
norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14
giugno 2017, sul marchio dell”Unione europea.”;

d} il comma 5 ¢ abrogato;
¢) dopo il comma 7 & aggiunto il seguente:

“7-bis. L"Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico

del richiedente, se soccombente, if rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza



professionale nel procedimento sono liguidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella

misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”.
ART, 27
(Modifiche all ‘articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Allarticolo 180 del codice della proprietd industriale sotio apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) ¢ inserita la seguente:

“d-bis) se I’opposizione & basata su una domanda di profezione di una denominazione di origine

ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;”;
b) al comma 1, dopo la lettera e-bis) & aggiunta la seguente:

“eter) se & pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protefta
ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione

europea diviene definitiva;”;
¢) al comma 3, la parala “f) ** & sostituita dalla seguente “e-bis)”;
d) il comma 3-bis & abrogato.
ART. 28
(Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All’articolo 181 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

“a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o defla indicazione geografica

sulla quale si fonda I’opposizione & ritirata o rigettata,

a-fer) la denominazione di origine protetta o I'indicazione geografica protetta sutla quale si fonda

’opposizione & cancellata;”,
b) al commal, dopo la lettera ), sono aggiunte le seguenti:

“e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, & stata limitata cancellando i prodotti

o servizi contro cui & stata fatta opposizione;

¢-fer) & venuto meno |’ interesse ad agire.”.



ART. 29
(Inserimento della Sezione 11 bis al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Dopo Particolo 184 del codice della proprietd industriale sono apportate le seguenti

modificazioni:
a) & inserita la seguente sezione:
“SEZIONE 11 BIS DECADENZA E NULLITA DEI MARCHI I’IMPRESA REGISTRATI™;
b) dopo I’articolo 184 sono inseriti 1 seguenti:
“ART. 184-bis.
(Deposito dell istanza di decadenza o nullita)

1. Fatta salva la proponibilit dell’azione davanti all’autorita giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i
soggett! legittimati ai sensi dell’articolo 184-fer possono presentare istanza, scritta e motivata,
all’Ufficio italiano brevetti ¢ marchi per I’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullitd

di un marchio d'impresa registrato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza pud essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli

13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullitd del marchio pué essere chicsta per i seguenti motivi:

a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui
agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14 comma 1, lettere a), b), d), c-bis), c-fer), c-

quater) e c-quinguies);

b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto

anteriore ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettere da ¢)ad f);

c) la domanda di registrazione del marchio dimpresa & stata presentata dall'agente o dal

rapptesentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4, L’istanza di decadenza o di nullitd, che pud riguardare una sola registrazione di marchio, &

ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilita:

a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita, l'identificazione

del titolare, il numero e la data di registrazione;



b) in relazione al diritto deli’istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi
dell’articolo  184-ter, Pidentificazione del marchio, della denominazione di origine, della
indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialiti iradizionale garantita,

della denominazione di varietd vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), la eventuals istanza
di trasferimento a proprio nome dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal momento

del deposito.

S, L’istanza di decadenza o di nullitd contiene altresi, in relazione al marchio di cui si chiede la
dichiarazione di decadenza o di nullit3, 'indicazione dei prodoiti od i servizi contro cui ¢ proposta
’istanza di decadenza o la nullitd; in mancanza di tale indicazione I’istanza & considerata diretta

contro tutti i prodotti o 1 servizi contemplati dal marchio impugnato,

6. L’istanza di decadenza o di nullitd si considera ritirata se non & comprovato il pagamento dei
diritti di deposito delle domande di decadenza o nullitd entro i termini e con le modalit stabiliti dal
decreto di cui all'articelo 226.

7. All‘istanza di decadenza o di nullita sono allegati:
a) 1 documenti a prova dei fatti addotti;

b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o

di nullitd, ove necessaria;
c) F'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se & stato nominato un mandatario.

8. L’istanza di decadenza o di nullitd pud esserc presentata sulla base di uno o pil diritti anteriori, a

condizione che appartengano tutti allo stesso titolare,

9, L’istanza di decadenza o di nullitd & improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo
oggetto, 1 medesimi fatti costitutivi ¢ fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia
pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi o all’autoritd giudiziaria

adita ai sensi dell'articolo 122.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un‘istanza di decadenza o di nullita sia presentata
dallUfficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, ataministrativo o giudiziario,
connesso per oggetto, la trattazione dellistanza pud essere sospesa fino a che il procedimento
pendente sia concluso in base a provvedimento amministrativo definitivo 0 a sentenza passata in

cosa giudicata. In tal caso Pistante pud chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con



\TL

istanza da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi
dalia definitivitd del provvedimento adottato nel procedimente amministrativo connesso o dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il

procedimento sull’istanza di decadenza o di nullitd s estingue.

11. L’istanza di decadenza o di nullitd & altresi improcedibile qualora sia stata presentata
contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetio, i medesimi fatti costitutivi e fra le

stesse parti, proposta davanti all’autoritd gindiziaria adita al sensi dell'articolo 122.”,
ART. 184-fer.
(Legittimazione all'istanza di decadenza o nullita).
1. Sono legittimati a presentare un‘istanza di decadenza o di nullita:
a) nei casi di cui ai commi 2 & 3, lettera a), dell’articolo 184-bis, qualunqgue interessalo;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b) dell’articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa
anteriore o la persona auiorizzata dalla legge ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di

origine o un'indicazione geografica protetta.
ART. 184-quater,
{(Esame della domanda di decadenza o di nullité e decisioni).

1. Se la domanda di decadenza o di nullita & ricevibile ed ammissibile 'Ufficio italiano brevetti e
marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell*inizio della fase in contraddittorio del
procedimento di decadenza o nullitd e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni
entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all’altra parte

dall’Ufficio italiano brevetii € marchi.

LY

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio & allegata copia

dell’istanza di decadenza o nullitd e qualsiasi documento presentato dal richiedente.

3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullitd I"Ufficio italiano brevetti e marchi pud, in ogni
momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od

osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre patti.

4. In caso di pid istanze di decadenza o nullita relative allo stesso marchio, le domande successive

alla prima sono riunite a questa.



5. Al termine del procedimento di decadenza o nullitd, 'Ufficio italiano brevetti e marchi se
accoglie la domanda accerta la decadenza o dichiarala nullitd della registrazione del marchio in tutto
o in parte o dispone il {rasferimento della titolaritd defla registrazione nel caso in cui sia stata
presentata Pistanza di cui all’articolo 184-bis, comma 4, lettera ¢). Nel caso di registrazione
infernazionale, ['Ufficio italiano brevetti e marchi da comunicazione della decisione

all'Organizzazione mondiale della propriet intelletiuale (OMPI).

6. L'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi, con il provvedimento di cui al comuma 5, pone a carico della
parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida ’ammontare insieme
alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con

decreto del Ministero dello sviluppo economico,

7. 1 provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullith della registrazione o

trasferiscono la titolarita della registrazione di un marchio sono annotati nel registro,
ART. 184-quinguies.
(Prova d’uso)

1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullitd basata su un marchio d'impresa registrato con una
data di deposito o di prioritd anteriore ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza
del titelare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la
prova che, nel corso del termine dei cingue anni precedenti la data di presentazione della domanda
di dichiarazione di nullia, il marchio d'impresa anteriore & stato oggetto di uso effettivo a norma
dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per 1 quali & stato registrato € su cui si fonda la domanda, o
che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di
registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di

nullita, fosse conclusa da almeno cingque anni,

2. Qualora, alla data di deposito o di prioritd del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque
anni durante il quale il marchic dimpresa anteriore doveva cssere oggetto di uso effettivo, sia
scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce
la prova che il marchio ¢ stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cingue anni
precedenti la data di deposito o di priotita, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato

uso,



3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 ¢ 2, da forire entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita

sulla base di un marchio anteriore & respinta,

4. Se il marchic d'impresa anteriore & stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte
dei prodotti o dei servizi per i quali & stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullita si

intende registrafo soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa
anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE & determinato a norma
dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001.

6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del

marchio anteriore, di cui al comma 1, deve esserc presentata entro il termine assegnato dall’Ufficio

- italiano brevetti ¢ marchi ai sensi dell’articolo 184-quater, comma 1.

ART. 184-sexies.
(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e delia nullita)

1. Le decadenze o Ia nullitd anche parziali di una registrazione di marchio hanno efficacia nei
confronti di tutti quando siane dichiarate con provvedimento dell*Ufficio italiano brevetti ¢ marchi
divenuto definitivo,

2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o
servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza

del richiedente, di queila anteriore in cui & maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullitd della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o

servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione,
ART. 184-septies.
{Sospensione della procedura di nullitd o decadenza)

1. Oltre che nel caso di cui all’articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita

¢ sospeso:

a) se 1“istanza di nullitd & basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d’impresa, su

una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione



di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento

definitivo;

b) se I'istanza di nullitd & basata su vun marchic internazionale, fino & quando non siano scaduti i
termini per il rifiuto o la presentazione di un’opposizione avverso la registrazione di tale marchio,

ovvero si siano conclusi 1 relativi procedimenti di esame o di opposizione;

¢) a domanda del titolare del marchio posteriore, s¢ ¢ pendente un giudizio di nullita o di decadenza
del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita o refativo alla spettanza del diritto alla

registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se & pendente, dinanzi ali”Ufficio italiano brevetti
e marchi, un procedimento di nullitd o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda
'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che la relativa decisione sia

definitiva;

e¢) a domanda del titolare del marchio posteriore, se & pendente un procedimento di cancellazione
della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla guale si fonda la
domanda di nullitd, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea divienc

definitiva;
1) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. Listante pud chicdere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare
all'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi entro il termine perenforio di tre mesi dalla definitivitd del
provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere a), b), seconda ipotesi, d) ed €) del comma 1, dalla
scadenza dei termini di cui alla lettera b), prima ipotesi, del medesitmo comma, o dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera ¢) del medesimo

comunas. In caso contrario, il procedimento sull’istanza di decadenza o di nullita si estingue.

3. Se il procedimento ¢ sospeso ai sensi del comnma 1, lettere a) e b), 'Ufficio italiano brevetti e
marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio

internazionale su cui si basa I'istanza di nullita.
ART. 184-octies.
(Estinzione della procedura di decadenza o nullitd)

1. La procedura di decadenza o nullita si estingue:



a) se il marchio sul quale si fonda Pistanza & stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata

in giudicato o provvedimento definitivo,

b) se la rinuncia all’istanza di decadenza o nullita & accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti

costituite che potrebbero avere inferesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell’istanza di decadenza o nullita, & ritirata o rigettata

con decisione definitiva per i prodotti e servizi controversi;

d) se non & presentata istanza di ptosecuzione nei casi di cui all’articolo 184-&is, comma 10, ultimo

periodo, e di cui all’articolo 184-sepries, comma 2, secondo periodo;

¢) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla

quale si fonda ’istanza di nullita & ritivata o rigettata;

) se la denominazione di origine protetta o I’indicazione geografica protetta o la specialita

tradizionale garantits, sulla quale si fonda la domanda di nullita, ¢ cancellata;
g) se & venuto meno I'interesse ad agite.
ART. 184-nonies.
(Entrata in vigore della procedura di decadenza o nulliid)

1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullitd enirano in vigore trenta giorni dopo la data di
pubblicazione del decreto def Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalitd di

applicazione,
ART. 184-decies.
(Ricorso)

1, I provvedimento con il quale I'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile,
inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullitd ovvero accoglie, anche parzialmente, o

respinge 1’istanza, ¢ comunicato alle parti.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, & ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei

ricorsi, ai sensi dell’articolo 135.”,



ART. 30
(Modifiche all'articolo 187 del decrero legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All’articolo 187, comma 1, del codice della proprietd industriale, dopo la lettera f-fer), & aggiunta
la seguente: “f-guater) le domande di modifica al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi

di certificazione ¢ le modifiche avvenute.”.
ART. 31
(Modifiche all 'articolo 225 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprietd industriale, le parole “delle attivitd
produttive” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economico” ¢, dopo le

parole “le opposizioni,” sono inserite le seguenti: * le decadenze e nullita,”.

ART. 32
(Modifiche all’articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All’articolo 227, del codice della proprieta industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo: “La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata
entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza de! decennio in corso.”, &

SOppresso;

b} dopo il comma 1, & inserito il seguente: “1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve
essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'uftimo giomo del mese di soadenza del decennio in

COrso.

¢) dopo il comma 8 & aggiunto il seguente; “8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le
telative tasse pagate si riferiscono softanto a una parte dei prodotti o dei setvizi per i quali il
marchio & registrato, questa & rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui traitasi, fatto salvo
quanto prev{sto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non stano sufficienti per tutte le classi di
prodotti e servizi per le quali viene richiesto il tinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta
chiaramente quali sono le classi cul si riferisce l'importo versaio. In mancanza di altri criteri,

I'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.”,



ART. 33

(Disposizione transitorta in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di

certificazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di marchi collettivi
nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possonc formulate domanda all’Ufficio
italiano brevetti ¢ marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di

certificazione, ai sensi della nuova disciplina.

2. La dornanda di cui al comma 1 deve essete corredata dal testo del regolamento d’uso del segno,

aggiomato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall’istante

3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal codice della proprieta
industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le
disposizioni di cui all’articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre, 1972, n. 641.

4, Ferma restando la continuitd con il matchio colleftivo registrato ai sensi della normativa
previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione
della durata di cui all’articolo 15 del codice della propriety industriale, dalla data di deposito della

domanda di cui al comma 1.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere

dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai
sensi della normativa previgente sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, I
soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare Vistruttoria presentando istanza di
conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio cellettivo o marchio i
certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della regisirazione del marchio
tisultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di
registrazione convertita, In caso i mancata presentazione della domanda di conversione entro il
termine di cui al comma 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della

normativa previgente si considerano rifirate,



ART. 34

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641, in materia di tasse

sulle concessioni governative per la registrazione per marchi d’impresa)

1. Al decreto del Presidenie della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641, all’articolo 11 della tatiffa

allegata sono apportate le seguenti modificazioni;
a) la rubrica & cosi sostituita: “Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione ¢ collettivi”;

b} nella colonna “Indicazione degli atti soggetti a tasse”, il punto 2 & gostituito dal seguente: “2,

Registrazione per matchi di certificazione ¢ collettivi”;

c) nella colonna “Indicazione degli atti soggetti a tassa”, il punto 4 & sostituito dal seguente: “4,
Registrazioni per marchi d'fmpresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o

internazionali”.
ART. 35

(Disposizioni di adeguamento)

1.Con regolamente adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate eventuali ulteriori disposizioni
attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materic non coperte da riserva di legge e gia
disciplinate mediante analoghi regolamenti, compreso ’eventuale aggiornamento delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio
2010, n, 33.

ART. 36
(Adempimenti conseguenti ail attuazione della direttiva (UE) 2015/2436)

I, Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall’attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436, il Ministero dello sviluppo economico, nel triennio 2019-2021, @
autorizzato ad assumere a tempo indeterminefo, nel limiti dei posii disponibili in dotazione
organica, trenta unitd da inquadrate nell’atea Iil, posizione economica F1, selezionate attraverso
apposito concotso pubbiico, in possesso di specifiei requisiti professionali necessari

all’espletamento dei nuovi compiti operativi.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli atticoli 30, comma 2-bis e 35,

comma 4, del decieto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e all’articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del



decreto-legge 31 agosio 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n,
125,

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 0,3 milioni di euro per anno

2019 ¢ in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,3 milioni per I’anno 2019 e 1,2 milioni di euro per I’anno 2020 mediante utilizzo di
quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole «e di 50 milioni di euto & decorrere dall'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: «, di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per Panno 2019,
51,2 milioni di euro per 'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021,

b} quanto 2 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente riduzione
del Fondo per il recepimento della normativa europesa di cui all’articolo 41 bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234,

4. Il Ministere dello sviluppo economico comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri —
Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Sfato le

assunzioni effettuate al sensi del comma 1 ed i relativi oneri.
ART.37
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell’articolo 36, non
devono detivate oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse wmane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decrefo, munito del sigillo dello Stato, sard inserito nella Raccolta ufficiale degli aiti
normativi della Repubblica italiana. E'farto obbligo a chiungue spetti di osservarlo e di jarlo

a3servare.,



