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A.S. n. 2631 Premessa

Premessa

La riforma della proprieta industriale nel PNRR

L'investimento 6 della M1C2 - digitalizzazione, innovazione e competitivita nel
sistema produttivo - del PNRR (p. 106) & dedicato al sistema della proprieta
industriale. L'obiettivo dell'investimento & sostenere il sistema della proprieta
industriale e accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della
presente componente. La misura comprende un sostegno finanziario per progetti
di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprieta industriale, come misure
relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento
degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO). Secondo quanto si evince dalla
Riforma 1: Riforma del sistema della proprieta industriale, "In ultimo, sara
riformato il sistema della proprieta industriale. 1l sistema della proprieta industriale
costituisce un elemento fondamentale per proteggere idee, attivita lavorative e
processi generati dall’innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro
che li hanno generati. Questi elementi hanno sempre caratterizzato il sistema
produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle produzioni Made in Italy.
La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprieta industriale,
con I’obiettivo di conferire valore all’innovazione e incentivare 1’investimento nel
futuro. La riforma sara elaborata dopo un processo di consultazione pubblica che
avra luogo nel 2021".

Linee d’intervento strategiche sulla proprieta industriale 2021-2023 del
Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato delle Linee d’intervento
strategiche sulla proprieta industriale 2021-2023, quale attivita propedeutica
all’adozione del disegno di legge. Le linee guida, dopo essere state sottoposte a
consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

All’esito della consultazione, € emerso che ’attuale sistema, come delineato dalle
norme vigenti, risulta essere ancora poco accessibile, connotato da procedure
articolate e complesse e richiedenti appositi interventi di semplificazione e
digitalizzazione

Secondo quanto evidenzia il Governo nell’AIR che accompagna I'AS n. 2631,
I’attuale cornice normativa necessita di essere rivista per assicurare un
rafforzamento dell’intero sistema della proprieta industriale, operando su
quelle aree in grado di incidere sulla competitivita delle imprese nazionali,
anche tenendo conto delle criticita emerse nel corso della pandemia da Covid-19.

Tabella 1 Domande di deposito e concessioni di brevetti, marchi e invenzione


https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_23_giugno_2021_-_Linee_di_intervento_strategiche_sulla_Proprieta_industriale_2021-2023.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_23_giugno_2021_-_Linee_di_intervento_strategiche_sulla_Proprieta_industriale_2021-2023.pdf
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprieta-industriale-conclusa-la-consultazione-pubblica-sulle-linee-di-intervento-strategiche#:~:text=Luned%C3%AC%2014%20Giugno%202021,il%20triennio%202021%2D2023%22.
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1354086/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-altro_altro1
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2019

Depositi atfettuat] da Tutale
Deposith eMettuat] Depositl effertuati dz  Persone Flikche & Depasit
Tipologla Deposito  da Persona Fisiche  Parsona Glurldiche Gluridiche !

2,097
846 1.023 47 1916
15.876 23203 455 39.534
2.002 17202 89 19293
493 622 24 1.139
2020
Deposit] effettuat! da Totnle
Duponiti effettuati Depositi effettuati da  Persone Fisiche Deposit
da Parsona Flakcha Persona Gluridiche Giluridiche
2408 8.382 218 11.008
1.166 1170 62 2.398
16.313 23178 586  40.077
2296 1851 90 _20.901
501 720 51 1272
Tipologia Deposito 2019 2020
Invenzione 8.606 9.156
Modelli Utilita 1.600 2.102
Marchi di impresa (Primo
Deposito) 36.064 38.578
Marchi di impresa (Rinnovo) _17.930 _24.843
Disegni 1.283 1.233

Fonte: AIR. Elaborazione MISE-UIBM

Tabella 1 Domande di deposito e concessioni di brevetti, marchi e invenzione

2019

Depositi atfettuati da Totale
Deposith eMettuat] Depositi sffertuati dz  Persons Flalche & Depasit
Tipologla Deposito  da Persona Fisiche  Parsona Glurldiche Gluridiche :
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2020
Depositi effertuati da

~ Dwpositi effsttusti  Depositi effettuati da  Persone Fisiche o

nvenzione 2.408 8.382 215 11.008
Modelli Utilits 1.166 1.170 62 2398
| Marchi di impresa
| [Primo Deposito) 16.313 23.178 586 40.077
Marchi di impresa
(Rinnovo) 2.29 18,515 90  20.901
Disegnl 501 720 51 1272
CONCESSIONI
Invenzione _8.606 9156
Modelli Utilita 1.600 2.102
Marchi di impresa (Primo
Deposito) 36.064 38.578
Marchi di impresa (Rinnovo) 17.930 24.843
Disegni_ _1.283 1233

Fonte: AIR. Elaborazione MISE-UIBM

La riforma della proprieta industriale nell'allegato della decisione di esecuzione
del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia

Si ricorda altresi che, nell'ambito della missione 1 componente 2, asse 2
(Migliorare il contesto imprenditoriale e la concorrenza), B.1. (Descrizione delle
riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile),
Asse 1 (Digitalizzazione, innovazione e competitivita nel sistema produttivo),
dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'ltalia (p. 131-132), la
riforma 1 é dedicata alla riforma del sistema della proprieta industriale. L'obiettivo
principale della riforma e adattare il sistema della proprieta industriale alle sfide
moderne e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente
alla ripresa e alla resilienza del paese. In particolare sono perseguiti i seguenti
obiettivi: rafforzare il sistema di protezione della proprieta industriale; incentivare
I'uso e la diffusione della proprieta industriale, in particolare da parte delle PMI;
facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel
contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto piu rigoroso
della proprieta industriale; rafforzare il ruolo dell'ltalia nei consessi europei e
internazionali sulla proprieta industriale.

La misura riguarda la riforma del codice della proprieta industriale italiano che
dovra disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la
tutela dei diritti di proprieta industriale e semplificare le procedure, ii) il
rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il



https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20210708_Annex_CID_IT%20Doc%2010160_21%20Prot.450.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/20210708_Annex_CID_IT%20Doc%2010160_21%20Prot.450.pdf
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miglioramento dello sviluppo di abilita e competenze, iv) l'agevolazione del
trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi
innovativi.

L'investimento 6 riguarda l'investimento nel sistema della proprieta industriale.
L'obiettivo dell'investimento & sostenere il sistema della proprieta industriale e
accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente
componente. La misura comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese
e organismi di ricerca concernenti la proprieta industriale, come misure relative ai
brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli
uffici per il trasferimento tecnologico (TTO). Al fine di garantire che la misura sia
conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo” (2021/C58/01), i criteri di ammissibilita contenuti nel
capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti devono escludere le
attivita di ricerca e sviluppo dedicate a: i) attivita connesse ai combustibili fossili,
compreso l'uso a vallel; ii) attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'lUE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento?2; iii) attivita connesse alle discariche
di rifiuti, agli inceneritori® e agli impianti di trattamento meccanico biologico?; iv)
attivita nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare
un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve prevedere inoltre che possano
essere selezionate solo le attivita conformi alla pertinente legislazione ambientale
nazionale e dell'UE.

Nell'ambito della sezione B.2 (Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il
monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile), si
collocano, rispettivamente, le misure "Riforma 1" (Riforma del sistema della
proprieta industriale) e "Investimento 6" (Investimento nel sistema della proprieta
industriale) (pp. 140-141). Con riguardo alla prima misura, il traguardo assume la
denominazione di "Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice
della proprieta industriale e pertinenti strumenti attuativi. L'indicatore qualitativo
(per i traguardi) é costituito dalla "Disposizione nella normativa che indica I'entrata
in vigore del nuovo codice della proprieta industriale e disposizioni nei relativi
provvedimenti attuativi che ne indica I'entrata in vigore". Il calendario indicativo
per il conseguimento é il terzo trimestre dell'anno 2023. La descrizione del
traguardo € la seguente: "Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice

! Lesclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti
esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad
aumentare 1’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o I’utilizzo, o recuperare i
materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino
un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

2 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento
meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare 1’efficienza energetica o
migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella
digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non
determinino un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua
durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.
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della proprieta industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e
disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la
protezione dei diritti di proprieta industriale e semplificare le procedure, ii) il
rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il
miglioramento dello sviluppo di abilitd e competenze, iv) l'agevolazione del
trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi
innovativi".

Con riguardo alla seconda misura, I'obiettivo assume la denominazione di "Progetti
sostenuti da opportunita di finanziamento connesse alla proprieta industriale”.
L'indicatore quantitativo (per gli obiettivi) si basa su un valore-obiettivo di 254. Il
calendario indicativo per il conseguimento & costituito dal quarto trimestre
dell'anno 2025. La descrizione dell'obiettivo é la seguente: "Almeno 254 progetti
aggiuntivi sostenuti da opportunita di finanziamento connesse alla proprieta
industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai
brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento
tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non
arrecare un danno significativo™ (2021/C58/01) mediante I'uso di un elenco di
esclusione e il requisito di conformita alla pertinente normativa ambientale dell'UE
e nazionale.

Analisi delle norme del disegno di legge sulla base degli obiettivi del PNRR

Gli obiettivi della riforma della proprieta industriale prevista nel PNRR
(MIC2-4), la cui entrata in vigore deve avvenire entro il terzo trimestre del 2023,
sono dettagliati negli Operational arrangements di dicembre scorso, e sono i
seguenti:

i) revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprieta
industriale e semplificare le procedure,

i) rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca,

iii) miglioramento dello sviluppo di abilita e competenze,

Iv) agevolazione del trasferimento di conoscenze

v) rafforzamento della promozione dei servizi innovativi

Le disposizioni del disegno di legge finalizzate alla realizzazione dei predetti
obiettivi, sono contenute trasversalmente in tutti i capi, sebbene nel primo capo
siano maggiormente concentrate — come suggerisce la sua rubrica - quelle sul
rafforzamento della tutela dei diritti di proprieta industriale.

Si cercheranno di sistematizzarle di seguito.

Quanto al rafforzamento della tutela dei diritti della proprieta industriale e al
sostegno alle imprese ed istituti di ricerca (punti i) e ii)), si rinvia alle norme che
prevedono:


https://ec.europa.eu/info/files/operational-arrangements-between-commission-and-italy_en
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il rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protette e
indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle
bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela
riconosciuto, attraverso il riconoscimento della legittimazione del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali a proporre opposizione, dinanzi
all’UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG prive di
Consorzio di tutela (articoli 1 e 13);

il ribaltamento dell’approccio previsto nell’attuale codice della proprieta
industriale (c.d. Professor privilege), portando la titolarita delle invenzioni
realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie, in prima battuta,
alla struttura di appartenenza e in caso in cui quest’ultima non intenda
avvalersene, al ricercatore (articolo 3);

la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la
possibilita di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse
(articolo 20), nonché

I’ampliamento delle ipotesi in cui ¢ possibile agire in via amministrativa per
chiedere la nullita di marchi (articoli 24-26), e

I'ampliamento degli atti inerenti a titoli di proprieta industriale soggetti a
trascrizione ai fini dell’opponibilita verso 1 terzi (articolo 21).

il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la
difesa dello Stato con 1’estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo
(articolo 6).

la possibilita di agire in sede amministrativa per 1’annullamento della
registrazione di marchi lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Italia
(articolo 24).

Quanto alla semplificazione delle procedure (punto 1)), si richiama:

I’introduzione del cd. principio cd. “first to file”, che consente la conservazione
della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento
dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso
(articolo 5),

la possibilita di accedere al sistema di deposito telematico UIBM previo
accertamento dell’identita digitale (articolo 10), nonché

la possibilita di utilizzare dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi in sede
di rivendicazione della priorita, in alternativa alla copia della domanda, codici
identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo
11);

la razionalizzazione ed armonizzazione degli importi dell’imposta di bollo, che
amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilita di utilizzo del
bollo digitale (articolo 30).

Una serie di norme sono poi rivolte allo snellimento della fase procedimentale,
di esame della richiesta di registrazione o di modifica/trasferimento di un titolo,
tra esse:

la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella
procedura di registrazione di privativa di nuova varieta vegetale con il

10
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riconoscimento al solo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del potere di esprimere parere, vincolante, sulla registrazione (articolo 12);

la riduzione, da quaranta a trenta del numero dei giorni minimi intercorrenti tra
udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione
delle parti (articolo 8);

I'opponibilita ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che
modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo,
direttamente per effetto dell’iscrizione nel Registro dei brevetti europei (tali
atti formano quindi oggetto di trascrizione presso 1’Ufficio italiano brevetti e
marchi solo come alternativa (articolo 9).

L’estensione da 2 a 4 anni della la durata in carica della Commissione ricorsi,
in tal modo, secondo lintenzione del Governo, limitando gli oneri
amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 7).

lo snellimento della composizione della commissione d'esame di abilitazione
per l'esercizio della professione di consulente in proprieta industriale — i cui
membri sono ridotti da otto a cinque - e una riduzione del periodo obbligatorio
di tirocinio (articolo 16);

una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione,
prevista dall'articolo 23, il quale stabilisce le nuove ipotesi nelle quali non
opera il termine di due mesi dalla scadenza del termine di presentazione
dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale
I'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare alle parti I'opposizione
stessa. Le ipotesi individuate sono le seguenti: se ricorre uno dei casi di
sospensione previsti dal codice della proprieta industriale; se € stata depositata
un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda
necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della
procedura.

Infine, quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprieta
industriale (punto i)), al fine di renderlo piu chiaro, e dunque meglio applicabile,
si segnala:

I’intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso 1'UIBM, la cui
durata massima viene ora pit chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza
del termine per cui viene chiesta (articolo 14), nonché

I'allungamento ad un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo
15), e

la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione
industriale e del brevetto per modello di utilita (articolo 18);

alcuni interventi sono poi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni
inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 19).

Quanto allo sviluppo delle abilita e competenze e al trasferimento delle
conoscenze (punti iii) e iv)), si introduce nel codice la disciplina degli Uffici di
Trasferimento Tecnologico (UTT), presso le Universita, gli enti pubblici di ricerca
e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere funzione
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di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione € anche funzionale al
rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

Quanto alla promozione di servizi innovativi (punto v)), ivi inclusa la loro
digitalizzazione, si richiama la soppressione dell'obbligo di trasmissione di
documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e una semplificazione
delle modalita di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso I'UIBM
(articolo 10), la possibilita di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorita di
un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprieta industriale, codici
identificativi presenti in banche dati presso cui I’Ufficio puo direttamente
verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati
(articolo 11).

Il disegno di legge AS 2631 - Madifiche al codice della proprieta industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Il disegno di legge A.S. 2631 - collegato alla manovra di finanza pubblica e
composto di 31 articoli, suddivisi in tre Capi - apporta modifiche al codice della
proprieta industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
finalizzate ad un accrescimento della protezione dei titoli della proprieta
industriale in chiave pro competitiva (Capo |, articoli 1-6), ad una
semplificazione e digitalizzazione delle relative procedure (Capo |1, articoli 6-
16), nonché ad un coordinamento della normativa nazionale, al suo interno, e con
la disciplina delle domande internazionali di brevetto.

Il disegno di legge dispone, conseguentemente alle modifiche apportate al codice,
che si proceda ad un aggiornamento del regolamento attuativo (D.M. n. 33 del
13 gennaio 2010), nonché un adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta
di bollo (di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), per consentire il pagamento in
modo digitale delle domande di registrazione dei titoli e delle istanze varie (Capo
I11, articoli 17-31).

Come evidenziato anche nell’Analisi Tecnico Normativa (ATN) e 1’Analisi di
Impatto della Regolazione (AIR), allegate al provvedimento, il disegno di legge si
inquadra all’interno della riforma del sistema della proprieta industriale
prevista dalla Missione 1, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, approvato dalle istituzioni europee il 13 luglio 2021, e, al tempo stesso,
intende porsi in coerenza con il “Piano di azione sulla proprieta intellettuale per
sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea
il 25 novembre 2020.
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Articolo 1
(Divieto di registrazione come marchi di segni usurpativi di DO e IG. Piu
incisivo ruolo del MIPAAF)

L’articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi,
usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche (1G) e di denominazioni di
origine protette (DOP), ai sensi della normativa statale o dell’Unione, inclusi gli
accordi internazionali di cui I'ltalia o I'UE sono parte.

A tale fine, I’articolo integra il disposto dell’articolo 14, comma 1, lett. b) del
codice della proprieta industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30 (di seguito: CPI), il quale attualmente, in via generale, vieta di registrare come
marchi 1 segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita dei prodotti o servizi, ovvero
sulla tipologia di marchio.

Si rammenta che P’articolo 14, comma 1, lett. c-bis) del codice comunque vieta
di registrare come marchi i segni relativi alla protezione delle denominazioni
d'origine e delle indicazioni geografiche i quali sono esclusi dalla registrazione
(come marchi) conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato
0 ad accordi internazionali in materia di cui I'Unione o lo Stato é parte.

Secondo la vigente disciplina, contenuta nell’articolo 184-bis, comma 3 CPI, la
registrazione di un marchio in violazione dei predetti divieti costituisce causa di
nullita del marchio. L’istanza, scritta e motivata, per 'accertamento della nullita
e presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, da qualunque interessato, ai
sensi di quanto prevede ’articolo 184-ter, comma 1, lett. b).

15



A.S. n. 2631 Articolo 2

Articolo 2
(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

L’articolo 2 introduce poi nel codice la protezione temporanea dei disegni e dei
modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi
reciprocita.

La protezione puo essere chiesta da chi ne ha interesse, e la relativa domanda ha
priorita nella registrazione, se depositata entro sei mesi dalla data dell’esposizione
dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi (UIBM). La protezione e disposta con decreto del Ministero
dello sviluppo economico. Se piu disegni o modelli identici ottengono la
protezione nella stessa data, la priorita e attribuita alla domanda di registrazione
depositata per prima (inserimento di un nuovo articolo 34-bis).
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Articolo 3
(Ribaltamento del meccanismo del “Professor’s Privilege”)

Con I’articolo 3, il disegno di legge ribalta I’approccio previsto nel codice
relativamente alla titolarita delle invenzioni dei ricercatori delle universita e
degli enti pubblici di ricerca (sostituzione dell’articolo 65).

Attualmente, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'universita o con una
pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita di ricerca, il
ricercatore é titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di
cui e autore.

Il disegno di legge propone, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione spettino
alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura
non ne abbia interesse. E comunque fatto salvo il diritto del ricercatore di essere
riconosciuto autore.

Se l'invenzione € conseguita da piu persone, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa
pattuizione.

Il disegno di legge precisa, inoltre, che [linvenzione industriale e fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o
d'impiego, anche se a tempo determinato, con una universita, un ente pubblico
di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCYS),
nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. La disciplina si
applica anche alle universitd non statali legalmente riconosciute e agli
organismi che svolgono attivita di ricerca e di promozione delle conoscenze
tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Sul piano procedurale, I'inventore comunica tempestivamente alla struttura di
appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti, di
salvaguardarne la novita. La struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla
ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o
comunicare all'inventore I'assenza di interesse a procedervi.

| sei mesi sono prorogati, previa comunicazione all'inventore, se la proroga €
necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di
appartenenza.

Le universita, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria
autonomia, devono disciplinare i rapporti con gli inventori e le premialita
connesse con l’attivita inventiva, nonché i rapporti con i finanziatori della
ricerca che ha prodotto le invenzioni brevettabili; le modalita di trasmissione della
comunicazione dell’invenzione e le conseguenze che derivano dall’omissione o
dalla comunicazione senza le formalita prescritte.

Devono altresi disciplinare le modalita di applicazione delle disposizioni qui in
esame a coloro che hanno titolo a partecipare alle attivita di ricerca, compresi
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gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito
delle attivita di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea.

L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli
introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi
sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di
brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Finché la struttura non adotta la disciplina — sopra descritta - relativa ai rapporti
e alle premialita, ad essa spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento
degli introiti.

L’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) al disegno di legge afferma che il
superamento del meccanismo del “Professor’s Privilege” € previsto in analogia
con la maggioranza dei Paesi europei. L’obiettivo perseguito — afferma sempre la
relazione - € quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo
delle Universita a quello delle imprese.
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Articolo 4
(Uffici di Trasferimento Tecnologico)

Contestualmente, e nella stessa ottica sopra illustrata, il disegno di legge,
all’articolo 4, introduce nel codice (attraverso un nuovo articolo 65-bis) la
disciplina degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), aventi la funzione
di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprieta industriale, anche attraverso
la promozione di collaborazioni con le imprese.

Alle istituzioni universitarie e dell’Alta formazione artistica, musicale e
coreutica, agli gli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS e consentito di
dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma
associativa, di tali Uffici.

Il personale addetto deve essere in possesso di qualificazione professionale
adeguata allo svolgimento delle attivita di promozione della proprieta industriale.
Secondo /’AIR, a ciascun UTT dovra essere destinata stabilmente almeno un 'unita
di personale a tempo pieno, ma l’articolo 4 nulla prevede al riguardo.

Si segnala che l’articolo 4 consente la costituzione degli UTT anche presso le
istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. In proposito,
appare opportuno un chiarimento.
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Articolo 5
(Pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto non solo
contestualmente al deposito)

L'articolo 5 modifica e integra la disciplina (contenuta nell’articolo 148 del
codice) sulle condizioni di ricevibilita della domanda di brevetto, disponendo
che:

¢ il pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione
0 modello di utilita deve essere effettuato improrogabilmente entro un mese
dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del
riconoscimento della priorita, ¢ ritenuta valida la data di presentazione (lett. €)
che inserisce un nuovo comma 4-bis nell’articolo 148 CPI;

e in assenza di pagamento entro il termine suddetto, la domanda non é
ricevibile (lett. a) che integra, modificandolo, il comma 1 dell’articolo 148;

e l’irricevibilita é dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM),
salvo che il richiedente non abbia, entro due mesi, ottemperato all’invito di
integrazione o abbia spontaneamente integrato il pagamento dei diritti, ivi
inclusa la mora.

Come evidenzia la relazione illustrativa, il pagamento dei diritti di deposito della
domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito, ma anche
successivamente, entro un mese, e attualmente permesso da molti Paesi europei,
dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della
proprieta intellettuale-World Intellectual Property Organisation (WIPO).
L’intervento di cui all’articolo 5 permette dunque di eliminare uno svantaggio
competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in
Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del
«first-to-file » (cio¢ prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della
domanda di brevetto).
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Articolo 6
(Potenziamento del controllo preventivo su domande di brevetto utili per
la difesa dello Stato)

L’articolo 6 reca poi norme finalizzate al rafforzamento del controllo
preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine,
apporta modifiche alla relativa disciplina, contenuta nel codice (articolo 148 CPI),
prevedendo si, una riduzione dei termini per 1’esercizio del controllo preventivo
ministeriale su tali domande, ma anche una estensione delle casistiche da
sottoporre a controllo preventivo. Cio, in base all’esperienza della prassi
applicativa, precisa la relazione illustrativa.

L’articolo 198, comma 1, del codice, rubricato “procedure di segretazione
militare”, vieta a coloro che risiedono nel territorio dello Stato italiano di
depositare le domande di brevetto per invenzione, modello di utilita o di
topografia, quando queste riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la
difesa del Paese:

- senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico - che provvede
previo nulla osta del Ministero della difesa - presso uffici brevetti di Stati esteri
o presso I'Ufficio brevetti europeo (EPO) o presso I'Ufficio internazionale
dell'organizzazione mondiale della proprieta intellettuale (WIPO),

- presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito
in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Trascorso il termine, vale infatti il silenzio assenso.

Le norme non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi
internazionali ratificati con legge nazionale.

L’articolo 6 del disegno di legge riduce da novanta a sessanta giorni il termine
per il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale al deposito delle domande
presso gli uffici di Stati esteri, o presso I’EPO o lo WIPO (comma 1, lett. a) che
novella il comma 1, primo e terzo periodo dell’articolo 198 CPI).

Sottopone poi la domanda di brevetto al nulla osta ministeriale anche nelle
seguenti casistiche:

— l'inventore presta la propria attivita lavorativa presso filiali italiane di
imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all'estero;

— I'inventore ha ceduto I'invenzione oggetto del brevetto prima del deposito della
domanda di brevetto (comma 1, lett. b) che inserisce il comma 1-bis
nell’articolo 198 CPI).
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Articolo 7
(Modifica della durata in carica della Commissione Ricorsi e riduzione
della “vacatio” tra convocazione delle parti e udienza di trattazione)

L'articolo 7 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei
ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)
(modifica all'articolo 135, comma 3 CPI).

La finalita indicata nella relazione illustrativa € quella di assicurare efficacia e
continuitd all'operato della Commissione e ridurre gli oneri amministrativi
derivanti dalla procedura di rinnovo.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1 CPI, & ammesso ricorso alla Commissione dei
ricorsi contro i provvedimenti dell’'UIBM di rigetto totale o parziale di una domanda o
istanza, di rifiuto della trascrizione oppure inibitori al riconoscimento di un diritto e negli
altri casi previsti dal codice. Ai sensi del comma 2, la Commissione € composta da un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non
inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle universita o degli istituti
superiori dello Stato. | commi 4 e 5 prevedono la possibilita che la commissione sia
integrata di aggregati tecnici, i quali pero non hanno diritto di voto deliberativo.

Ai sensi del comma 3, la Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal
presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri
della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
e durano in carica due anni. L'incarico & rinnovabile.
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Articolo 8
(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi
alla Commissione dei ricorsi)

L'articolo 8 riduce da quaranta a trenta il numero dei giorni minimi tra udienza
di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti
(modifica all’articolo 136-quinquies, comma 1, CPI).

L'articolo 136-quinquies, comma 1 CPI, attualmente dispone che la segreteria
della Commissione dia comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di
trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della stessa. Ai sensi del comma
2, uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal
Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere
sostituito, o di alcuna delle parti.
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Articolo 9
(Opponibilita a terzi del trasferimento e della modifica di un brevetto
europeo direttamente per effetto della sua iscrizione nel Registro dei
brevetti europei)

L'articolo 9 modifica la previsione (di cui all’articolo 139, comma 5 CPI) che
dichiara opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, o che
modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a
condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti
nel Registro italiano dei brevetti europei.

La modifica é finalizzata a rendere bastevole 1’iscrizione degli atti in questione nel
solo registro brevetti europei ai fini della loro opponibilita ai terzi. Oppure, in
mancanza di questa iscrizione, devono essere trascritti nel Registro italiano dei
brevetti europei.

La relazione illustrativa precisa che, con tale modifica, si intende consentire
I'opponibilita ai terzi degli atti direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro
dei brevetti europei, e che tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso
I'Ufficio italiano brevetti e marchi solo in assenza della predetta iscrizione nel
Registro dei brevetti europei.
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Articolo 10
(Riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni
procedurali)

L'articolo 10 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle
istanze presentate a norma del codice della proprieta industriale (di cui all’articolo
147 CPI), disponendo — secondo quanto recita la rubrica la “soppressione
dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle
modalita di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso 'UIBM”.

Attualmente, il comma 1 dell’articolo 147 CPI prevede il deposito delle domande
e delle istanze presso I'UIBM, presso le camere di commercio, industria e
artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico. Sempre con decreto dello stesso Ministro sono fissate
le modalita del deposito, comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi
di comunicazione. Gli uffici o gli enti, all'atto del ricevimento, rilasciano
I'attestazione di avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni devono
trasmettere all’UIBM, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.

L’articolo 10 qui in commento dispone che gli uffici o gli enti che ricevono il
deposito delle istanze — anziché trasmetterle all’UIBM entro 10 giorni come
previsto attualmente - conservino gli atti e i documenti originali ricevuti e li
trasmettano all’UIBM soltanto su sua apposita richiesta, ad eccezione delle
sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilita, per le quali la
trasmissione d'ufficio & sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto
ministeriale attuativo (comma 1, lett. a) che modifica del commal, terzo periodo
dell’articolo 147 CPI).

Si dispone, inoltre, che l'accesso e I'utilizzo del sistema di deposito telematico
del’UIBM e consentito a condizione che sia accertata I'identita digitale
dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti
oggetto di deposito (comma 1, lett. b) che inserisce un nuovo comma 2-bis
nell’articolo 147 CPI).
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Articolo 11
(Estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi
esteri)

L'articolo 11 interviene sulle modalitd procedurali attraverso le quali €
rivendicata la priorita di un deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo
di proprieta industriale °.

Attualmente, il codice (articolo 169, comma 1, CPI) dispone che, quando si
rivendica la priorita di un deposito, si deve unire copia della domanda
prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, I'entita e I'estensione del
diritto di proprieta e la data in cui il deposito & avvenuto.

L’articolo 11 in esame dispone che, in alternativa si puo indicare, un codice
univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall’ente che detiene il
fascicolo, che consenta all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso (integrazione del
comma 1 dell’articolo 169 CPI).

Secondo la reazione illustrativa, in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri,
I'ostacolo che oggi impedisce all'ltalia di aderire al servizio WIPO, Digital Act
Service (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorita tra gli
uffici della proprieta intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualita di
accessing office, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.

3 L’articolo 4 CPI prevede, al comma 1, che chiunque abbia regolarmente depositato - in uno Stato o
per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'ltalia che riconosce il diritto
di priorita - una domanda volta ad ottenere un titolo di proprieta industriale, fruisce di un diritto di
priorita (per eseguire il deposito negli altri Paesi della Convenzione).

Ai sensi del comma 2, la priorita decorre dalla prima domanda di deposito — sia essa di brevetto
d'invenzione, di modello di utilita, di privativa di nuova varieta vegetale, di registrazione di disegno o
modello e di registrazione di marchio - secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi. La priorita dura dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilita e le
varieta vegetali, di sei mesi per i disegni 0 modelli e i marchi.

Ai sensi del comma 3, qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare & idoneo a far
nascere la priorita.
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Articolo 12
(Semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varieta
vegetale)

L'articolo 12 apporta semplificazioni della procedura di concessione di
privativa di nuova varieta vegetale (di cui all’articolo 170 CPI).

Viene in particolare soppressa la Commissione attualmente prevista, avente il
compito di esprimere parere vincolante al Ministero delle politiche agricole e
forestali (MIPAAF) circa sull’esistenza dei requisiti di validita previsti dal codice
per le nuove varieta vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di
privativa (comma 1, lett. d) che abroga i commi da 3-ter- 3-octies dell’articolo
170).

In suo luogo, si prevede che il parere vincolante sui requisiti di validita, nonché
sulla osservanza delle disposizioni del codice inerenti la denominazione della
varieta* sia espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, che lo invia all'UIBM ai fini della concessione o del rigetto della
privativa.

Rimane ferma la facolta del Ministero gia prevista di chiedere al titolare o al suo
avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per
effettuare il controllo ai fini della permanenza dei requisiti (comma 1, lett. a) che
sostituisce la lettera d) del comma 1 dell’articolo 170).

Il parere del Ministero deve essere dallo stesso inviato all'UIBM ai fini della
concessione o del rigetto della privativa. Questo deve essere corredato con
I'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite
nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del
richiedente (comma 1, lett. c¢) che sostituisce il comma 3-bis del medesimo
articolo).

Conseguentemente, le disposizioni attuative interministeriali in materia di nuove
varieta vegetali, non recheranno pit norme inerenti la nomina e il funzionamento
della soppressa commissione (comma 1, lett. e) che modifica il comma 3-nonies
dell’articolo 170).

Attualmente, la disciplina attuativa & contenuta nei seguenti decreti del Ministro
dello sviluppo economico, adottati di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali: D.M. 16 maggio 2012 e il D.M. 26 novembre 2019;
quest’ultimo decreto reca la disciplina attuativa della Commissione agli articoli 7-
10.

4 La varieta per la quale é stata depositata una domanda di privativa per nuova varieta vegetale deve
essere designata da una denominazione conforme a quanto previsto dall'art. 63 del regolamento (CE) n.
2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e
alle relative linee-guida esplicative elaborate dall'Ufficio comunitario delle varieta vegetali (CPVO).
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L’articolo 12, comma 1, lett. b) del disegno di legge qui in esame qualifica come
vincolante il parere del MIPAAF, finalizzandolo esplicitamente ad accertare se
la parola, figura o segno - di cui é chiesta la registrazione come marchio -
costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o
indicazioni di origine, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lett.
b) del codice, come integrato nel modo sopra indicato.

Il termine per I’espressione del parere viene contestualmente ampliato da dieci a
venti giorni.
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Articolo 13
(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
attraverso opposizione)

I1 disegno di legge in esame, all’articolo 13, include esplicitamente, tra i soggetti
legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di
marchio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF),
quale autorita nazionale competente per le DOP e per le IGP agricole, alimentari,
dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio
di tutela riconosciuto.

A tale fine, modifica I’articolo 177, comma 1, lett. d-bis) CPI, che attualmente
consente di presentare opposizione solo ai soggetti legittimati a tutelare i diritti
conferiti da una DO o IG (dunque, ai Consorzi di tutela riconosciuti).

Al 4 febbraio 2022, secondo quanto riporta la relazione illustrativa e ’AIR (su
dati MIPAAF), sono stati riconosciuti solo 285 consorzi di tutela rispetto alle 875
Indicazioni geografiche italiane (DOP; IGP; IG). Per queste ultime, prive di
consorzio, non vi sarebbero, quindi, soggetti legittimati all’opposizione e la
proposta di modifica qui in esame intende proprio colmare questo vuoto,
riconoscendo al MIPAAF la legittimazione a proporre opposizione, dinnanzi
all’UIBM, per marchi identici o simili a denominazioni di origine e indicazioni
geografiche agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande
spiritose, prive di un consorzio di tutela riconosciuto.

Come precisa la relazione illustrativa peraltro, la costituzione del consorzio di tutela
per il suo riconoscimento da parte del MIPAAF é una facolta rimessa alla decisione
dei produttori iscritti al sistema di controllo, secondo i criteri stabiliti dalla legge n.
526/1999 e dalla legge n. 238/2016.

Per tale richiesta di modifica, la base giuridica é costituita dal regolamento (UE) n.
1151/2012, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 251/2014
e dal regolamento (UE) 2019/787, relativamente all'enunciazione ed
all'applicazione degli stessi principi di protezione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche, registrate e protette nell'Unione europea.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha, comunque, in via
istituzionale, il compito di verificare, secondo la disciplina vigente, il corretto
utilizzo delle denominazioni e indicazioni protette.

Sempre con la finalita di una maggiore tutela delle denominazioni e indicazioni
protette da atti usurpativi e imitativi, con un rafforzamento del ruolo del MIPAAF,
il disegno di legge in esame, all’articolo 12, comma 1, lett. b), apporta modifiche
alla disciplina sulle domande di registrazione dei marchi di prodotti agricoli e
agroalimentari di prima trasformazione contenenti o costituiti da
denominazioni geografiche.
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Secondo tale disciplina, attualmente contenuta nell’articolo 170, comma 2 del
codice, I'UIBM deve trasmettere l'esemplare di tale marchio ed ogni altra
documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il
parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
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Articolo 14
(Chiarimenti sulla proroga dei termini dei procedimenti presso I'Ufficio
italiano brevetti e marchi)

L'articolo 14 modifica l'articolo 191 del codice della proprieta industriale, in
materia di proroga dei termini dei procedimenti presso I'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
Il citato articolo 191 CPI, prevede, al comma 1, che, salvo indicazione di
improrogabilita, i termini sono prorogabili - su istanza presentata prima della loro
scadenza - all'UIBM.
Ai sensi del comma 2, salva diversa previsione del regolamento di attuazione del
codice, su richiesta motivata, la proroga puo essere concessa fino ad un massimo
di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui I'UIBM ha fissato il
termine, ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della
comunicazione con cui I'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade
successivamente, ovvero la rifiuta.

Al fine di eliminare possibili incertezze interpretative, I’articolo 14 stabilisce che

la proroga stessa puo0 essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a
decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.

31



A.S. n. 2631 Articolo 15

Articolo 15
(Allungamento dei termini delle istanze di reintegrazione)

L'articolo 15 interviene sul termine di presentazione dell’istanza di
reintegrazione, presentata da coloro i quali, pur avendo usato la diligenza richiesta
dalle circostanze, non hanno potuto rispettare un termine.

In particolare, 1’articolo dispone che entro un anno dalla scadenza del termine
non osservato deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel
medesimo termine, a pena di irricevibilita, l'istanza di reintegrazione con
I'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione
idonea (modifica del primo periodo e soppressione del secondo periodo del comma
2 dell’articolo 193 CPI).

La disciplina attuale prevede invece che entro due mesi dalla cessazione della
causa giustificativa dell'inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve
essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle
giustificazioni e con la documentazione idonea (primo periodo del comma 2
dell’art. 193 CPI) e che l'istanza non é ricevibile se trascorso un anno dalla
scadenza del termine non osservato (secondo periodo del comma 2 dell’art. 193
CPI).

L articolo 193 CPI, consente, al comma 1, al richiedente o al titolare di un titolo
di proprieta industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle
circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della
Commissione dei ricorsi, la reintegrazione nei suoi diritti se I'inosservanza ha
per conseguenza diretta il rigetto della domanda o la decadenza del titolo o la
perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta di ricorso.

Ai sensi del comma 2, entro due mesi dalla cessazione della causa giustificativa
dell'inosservanza deve essere compiuto I'atto omesso e deve essere presentata
I'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con
la documentazione idonea.

L'istanza non e ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di
mantenimento o rinnovo, il periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del
termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve
anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto,
comprensivo del diritto di mora.
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Articolo 16

(Riduzione dei componenti della commissione per I’esame di abilitazione
alla professione di consulente in proprieta industriale. Eliminazione del
richiamo al carattere scritto e orale delle relative prove)

L'articolo 16 dispone uno snellimento della composizione della commissione
d'esame di abilitazione per I'esercizio della professione di consulente in
proprietd industriale — i cui membri sono ridotti da otto a cinque - e una
riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio. A tale fine, modifica l'articolo
207 del codice.

In particolare, della Commissione non fa piu parte il membro della
Commissione dei ricorsi, e vengono ridotti da quattro a due i consulenti in
proprieta industriale che possono servirsi di membri supplenti (comma 1, lett.
a) che sostituisce il comma 1 dell’articolo 207 CPI).

L’articolo 207, al comma 1, attualmente dispone che la predetta abilitazione sia
concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione
composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi 0 da un suo delegato con funzione di presidente; b) da un membro della
commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-
presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche
e tecniche, designati dal Ministro delle attivita produttive; d) da quattro consulenti
in proprieta industriale abilitati, e relativi supplenti designati dal consiglio di cui
all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che
esercitano la professione in modo autonomo; e) da membri supplenti di quelli di cui
alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.

Si riduce, inoltre, da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai
fini dell'ammissione all'esame di abilitazione (comma 1, lett. b) che modifica il
comma 4 dell’articolo 207 CPI).
Infine, quanto all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e
nella sezione marchi, si sopprime la precisazione che le relative prove sono
scritte ed orali (comma 1, lett. ¢) che modifica il comma 5 dell’articolo 207 CPI.
L’articolo 207, al comma 4, attualmente dispone che il periodo di tirocinio €
limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver
frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. Il
comma 5 prevede che I'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad
accertare la preparazione teorico-pratica del candidato.
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Articolo 17
(Adeguamento delle previsioni in materia di novita del brevetto al
procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di
brevetto)

L’articolo 17 include anche le domande internazionali designanti e aventi effetto
per I'ltalia tra i riferimenti che devono essere valutati da parte dell'Ufficio che
valuta la novita del brevetto.

L'articolo 17 riguarda la fase nazionale di esame delle domande di brevetto. Esso
novella l'articolo 46, comma 3, del codice della proprieta industriale (d.lgs. n.
30/2005).

In base alla vigente formulazione dell'articolo 46:

- un'invenzione é considerata nuova se non € compresa nello stato della tecnica
(comma 1);

- lo stato della tecnica e costituito da tutto cio che e stato reso accessibile al
pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della
domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione
0 un qualsiasi altro mezzo (comma 2);

- € pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di
domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti I'ltalia,
cosi come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella
menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico
anche in questa data o piu tardi (comma 3).

L'articolo in esame ricomprende quindi nella nozione di stato della tecnica anche
il contenuto di domande internazionali designanti e aventi effetto per I'ltalia, dotate
delle stesse caratteristiche previste per le domande di brevetto italiano o di
domande di brevetto europeo designanti I'ltalia.

La modifica prevista dall'articolo 17 comporta altresi un adeguamento alle
disposizioni dell'articolo 55 del codice della proprieta industriale, ai sensi del quale
una domanda internazionale equivale ad una domanda di brevetto per invenzione
industriale o per modello di utilita depositata in Italia alla stessa data, e ne produce
gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorita, ove rivendicata,
viene depositata presso I'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura
della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano.

L'Ufficio competente per le valutazioni di novita di cui all'articolo in esame nonché
espressamente richiamato dall'articolo 55 del codice della proprieta industriale e
I'Ufficio italiano brevetti e marchi, incardinato presso la Direzione generale per la
tutela della proprieta industriale del MISE - Divisione VII Brevetti.
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Articolo 18
(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione
industriale e per modello di utilita)

L’articolo 18 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione
industriale e del brevetto per modello di utilita.

L'articolo 18 interviene sugli attuali articoli 60 e 85 del codice della proprieta
industriale, allo scopo di sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine
finale di durata dei brevetti. Nel caso dell'articolo 60, che viene interamente
sostituito, si tratta di brevetti per invenzione industriale, mentre I'articolo 85, del
cui solo comma 1 si prevede l'integrale sostituzione, concerne i brevetti per
modello di utilita.

Per effetto delle novelle previste dall'articolo qui in esame, il nuovo testo
dell*articolo 60 del codice precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una
durata di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade
all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della
domanda stessa. Come gia previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore,
I'articolo in esame ribadisce che tale brevetto non puo essere rinnovato né puo
esserne prorogata la durata.

La brevettazione per modello di utilita & disciplinata dagli articoli 82-86 del codice della
proprieta industriale. Ai sensi dell'articolo 82, possono essere oggetto di brevetto per
modello di utilita i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso
in genere. Si tratta percio di modelli ottenuti per mezzo di modifiche migliorative ad
oggetti gia esistenti.

La versione attuale del comma 1 dell'articolo 85 dispone che per i modelli di utilita
la durata del brevetto sia di dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
Tale disciplina € dunque integrata con l'ulteriore specificazione che il brevetto
scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di
presentazione della domanda.

Si rammenta che, essendo a volte difficile stabilire se un'innovazione sia tanto originale da
costituire un'invenzione o se piuttosto essa sia sostanzialmente una modifica di qualcosa di
preesistente, I'articolo 84 consente ai richiedenti il brevetto per invenzione industriale di
presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita, da valere qualora
I'Ufficio italiano brevetti e marchi non conceda il brevetto per invenzione industriale.
Naturalmente, se viene accolta la richiesta di brevettazione per modello di utilita e non quella per
invenzione industriale, la durata del brevetto é dimezzata. Quando viene esercitata la facolta di
richiedere da subito, in via subordinata, anche la brevettazione per modello di utilita oltre alla
brevettazione per invenzione, si parla di brevettazione alternativa.
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Articolo 19
(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di
protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

L’articolo 19 novella I'articolo 61, comma 1, e abroga I'articolo 81 del codice della
proprieta industriale i quali si riferiscono alle disposizioni che continuano a
disciplinare il regime giuridico dei certificati complementari di protezione
introdotti dalla L. n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere al 19 marzo 2005,
dall'articolo 246 dello stesso codice della proprieta industriale.

L'articolo 19 interviene dunque sugli articoli 61 e 81 del codice della proprieta
industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di
protezione, disciplinati dalla L. n. 349 del 1991 (Disposizioni per il rilascio di un
certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti,
oggetto di brevetto), gia abrogata dall'articolo 246 del medesimo codice, per i quali
si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla
disciplina europea.

Il certificato di protezione complementare e un titolo che permette di prolungare la
durata di un brevetto di base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario.
Lo scopo di questa ulteriore protezione € quello di recuperare il tempo assorbito dalla
procedura autorizzativa per I’immissione in commercio del prodotto. Infatti, per
I’immissione in commercio di un nuovo prodotto medicinale o fitosanitario ¢ necessario
che siano effettuate rispettivamente dall’autorita preposta al controllo dei farmaci
(I’ Agenzia italiana del farmaco- AIFA - I’ Agenzia europea per i medicinali - EMA) o dal
Ministero della salute tutte le valutazioni necessarie (sulla base di studi pre-clinici, clinici
ed esami chimici e tossicologici) al fine di assicurarne i requisiti di efficacia e sicurezza
per la salute umana e/o animale o per I’ambiente.

Pertanto, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della
prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto possono
trascorrere anche numerosi anni che andrebbero a ridurre drasticamente la possibilita di
sfruttamento esclusivo dell'invenzione.

La concessione dei certificati di protezione complementare € disciplinata dal
regolamento 1768/92/CE, oggi 469/2009/CE per i prodotti medicinali (CCP) e dal
regolamento 1610/96/CE per i prodotti fitosanitari (CCPF).

Sulla base della suddetta normativa comunitaria, la durata del certificato e pari al
tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e la concessione della prima
autorizzazione all’immissione in commercio del relativo prodotto in uno stato della
Comunita, sottratto di cinque anni. Ad ogni modo il certificato non pué mai avere una
durata superiore a cinque anni a decorrere dalla scadenza del brevetto di base.

Il certificato di protezione complementare rilasciato in Italia in accordo alla normativa
comunitaria esplica 1 suoi effetti all’interno dei confini dello Stato italiano. Il bollettino
dei depositi e delle concessioni dei certificati di protezione complementare € pubblicato
in apposita pagina del sito del MISE.

36


http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-19;349!vig=2022-06-22
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/bollettini-ccp-ccpf

A.S. n. 2631 Articolo 19

Il termine previsto per la conclusione della procedura di rilascio del certificato di
protezione complementare € fissato in 90 giorni dalla data di deposito (DPCM n.
273/2010).

Il 1° luglio 2019 é entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/933 che ha modificato
il regolamento (CE) n. 469/2009 prevedendo alcune eccezioni alla tutela prevista dal
certificato di protezione complementare per i medicinali, con 1’espresso obiettivo di
promuovere la competitivita delle industrie di farmaci generici e biosimilari aventi sede
nel territorio dell’UE.

Infatti, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ai fabbricanti con sede nel
territorio dell’Unione non era consentito produrre medicinali generici ¢ biosimilari
nemmeno ai fini dell'esportazione in paesi terzi in cui il prodotto originale non godeva di
alcuna protezione. Diversamente in tali paesi la domanda di mercato poteva essere
liberamente soddisfatta da produttori esteri, non soggetti ad analoghe restrizioni. Inoltre,
ai fabbricanti con sede nell’Unione era impedito - nel periodo di vigenza del certificato -
avviare la produzione di medicinali generici e biosimilari al fine di realizzare scorte da
immettere tempestivamente nel mercato interno immediatamente dopo la scadenza del
relativo certificato.

Per sostenere la competitivita dei fabbricanti con sede nel territorio dell’UE, il
regolamento (UE) 2019/933 ha introdotto per questi la possibilita di produrre una
versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da certificato durante il periodo
di validita dello stesso, circoscrivendo I’applicazione della deroga per la fabbricazione (il
c.d. SPC manufacturing waiver), ai seguenti casi:

- ai fini dell’esportazione in un mercato non appartenente all'UE in cui la protezione
conferita dal certificato sia scaduta 0 non sia mai esistita;

- ai fini della creazione, nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato, di uno stock
destinato ad essere immesso nel mercato dell’UE immediatamente dopo la scadenza del
certificato (il c.d. day-1 launch)

Il regolamento prevede inoltre che il produttore di medicinali generici e biosimilari
adempia alcuni obblighi informativi entro tre mesi dall’inizio della produzione al titolare
del certificato (devono ad esempio essere comunicate la finalita della fabbricazione, il
nome ¢ ’indirizzo del fabbricante, il n. del certificato di riferimento) e all’Autorita
nazionale competente per la proprieta industriale (in Italia I’UIBM), utilizzando
I’apposito modello allegato al regolamento (UE) 2019/933.

Le informazioni notificate dal fabbricante all’autoritd competente sono oggetto di
pubblicazione.

Il fabbricante € tenuto inoltre ad informare tutti i soggetti coinvolti nella
commercializzazione del prodotto che il medicinale oggetto del manufacturing
waiver puo essere immesso sul mercato solo al di fuori dell'UE. A tal fine, le confezioni
di tali medicinali devono essere obbligatoriamente contraddistinte da un apposito logo
che indichi chiaramente la destinazione esclusiva del prodotto all'esportazione nei mercati
extra— UE.

Fino al 1° luglio 2022, ovvero per i primi tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del
regolamento, la nuova norma si applichera ai soli certificati richiesti a partire da tale
data. Successivamente, la deroga sara estesa anche ai certificati richiesti anteriormente
alla data di entrata in vigore del regolamento, ma che acquistano efficacia dopo tale data.
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In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame novella il comma 1
dell'articolo 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti
fitosanitari) del codice della proprieta industriale.

Il vigente articolo 61 dispone che, atto salvo quanto previsto per i certificati
complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per
prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono
concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n.
469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da
tali regolamenti.

La novella in esame espunge la clausola di salvezza che, nella vigente
formulazione dell'articolo 61, comma 1, fa espressamente riferimento a quanto
previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4.

La successiva lettera b) dispone I'abrogazione dell'articolo 81 (Certificato
complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria
sui principi attivi mediata dal Ministro) del codice della proprieta industriale.

I certificati complementari di protezione concessi ai sensi della L. 349/1991 si
applichi il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto.
Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al
quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il comma 2 dispone che gli effetti
del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il
brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata
pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data
del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in
commercio del medicamento. Il comma 3 precisa che la durata del certificato
complementare di protezione non puo in ogni caso essere superiore a diciotto anni
a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.
Il successivo comma 4 prevede che, al fine di adeguare progressivamente la durata
della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla L. 939/1991, e del regolamento (CEE) n.
1768/1992 trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio
2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Il comma 5 consente
a soggetti terzi che intendano produrre per I'esportazione principi attivi coperti da
certificati complementari di protezione concessi ai sensi della L. 349/1991, di
avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il MISE, una procedura per il
rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia. Ai sensi del comma 6, le licenze di cui al comma 5
sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la
protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, €
scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto in conformita alle normative vigenti nei Paesi
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di destinazione. In base al comma 7 la licenza cessa di avere effetto allo scadere del
certificato complementare a cui fa riferimento.
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Articolo 20
(Eliminazione dei limiti alla possibilita di sequestro di prodotti
contraffatti esposti in fiere)

L’articolo 20 abroga il comma 3 dell’articolo 129 del codice della proprieta
industriale, al fine di consentire il sequestro delle merci contraffatte esposte in
fiera, rispetto alle quali attualmente si puo procedere soltanto ad un verbale di mera
descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti.

L’articolo 20 abroga il comma 3 dell’articolo 129 del codice della proprieta
industriale, concernente la Descrizione e sequestro degli oggetti costituenti
violazione di un diritto di proprieta industriale.

L'articolo qui novellato prevede al comma 1 che il titolare di un diritto di proprieta
industriale puo chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entita. Sono
adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
In base al comma 2, il giudice, sentite le parti e assunte, qguando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza
I'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di
speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un
danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare I'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro,
provvede sull'istanza con decreto motivato.
Il comma 3 di cui qui si dispone I'abrogazione specifica che, salve le esigenze della
giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti
nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprieta industriale, finché
figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta
nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
Infine il comma 4 precisa che i procedimenti di descrizione e di sequestro sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della
conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle
misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice
fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di
valutarne il risultato.

La soppressione del comma 3, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge

in esame, 'garantirebbe all’azione repressiva maggior speditezza ed effettivita,

consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo 1’eventuale procedimento

penale, garantirebbe una tutela piu celere anche nello spazio temporale limitato
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degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi
effetti'.

Inoltre - prosegue la Relazione illustrativa - '@ opportuno considerare che
nell’ambito del settore fieristico, soprattutto a sequito della pandemia, le stesse fiere
sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi
digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali €
possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione
online in violazione dei diritti, & opportuno prevedere analoga regolamentazione
per la parte fisica della fiera'.
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Articolo 21
(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

L’articolo 21 novella I’articolo 138 del codice della proprieta industriale, al fine
di ampliare le fattispecie degli atti che debbono essere resi pubblici mediante
trascrizione presso I'Ufficio italiano brevetti e marchi.

In particolare, la lettera a) integra I’clencazione recata dalla lettera a) del citato
articolo 138 includendovi anche gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
trasferiscono o "estinguono" in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta
industriale.

Il vigente articolo 138 del Codice della proprieta industriale disciplina la
Trascrizione, statuendo, al comma 1, che debbono essere resi pubblici mediante
trascrizione presso I'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i
diritti su titoli di proprieta industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o
trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di
garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di societa, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti
enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata,

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta industriale
pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita;

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e ¢),
quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che
pronunciano la nullita, I'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione
di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al
quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette
ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della
trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano I'avvenuta successione legittima e le sentenze
relative;

) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta industriale e le relative
domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta industriale nulli
e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo.
In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della
trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 2 specifica che la trascrizione & soggetta al pagamento del diritto
prescritto. Ai sensi del comma 3, per ottenere la trascrizione, il richiedente deve

42


https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000166060ART141,__m=document

A.S. n. 2631 Articolo 21

presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia
autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura
privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 196. In
base al comma 4, I'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita formale
degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della
domanda. Il comma 5 dispone che l'ordine delle trascrizioni & determinato
dall'ordine di presentazione delle domande. Infine, il comma 6 prevede che le
omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si
intende trascrivere o sul titolo di proprieta industriale a cui l'atto si riferisce non
comportano l'invalidita della trascrizione.

La lettera b) inserisce nel medesimo articolo 138, comma 1, la nuova lettera n-
bis), al fine di aggiungere all'elenco degli atti che devono essere resi pubblici
mediante trascrizione presso I'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche le sentenze
di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprieta industriale.

Cio - osserva la relazione illustrativa - 'anche ai fini del necessario raccordo con la
previsione dettata dall’articolo 88, secondo comma, del RD 16 marzo 1942, n. 267
(c.d. legge fallimentare - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)'.

Il richiamato articolo 88 del citato R.D. 267 del 1942, nel disciplinare la Presa in
consegna dei beni del fallito da parte del curatore, dispone - al comma 1 - che il
curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme
con le scritture contabili e i documenti del fallito. In base al comma 2, se il fallito
possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica
un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia
trascritto nei pubblici registri.

Anche la RT osserva che la nuova elencazione proposta 'ha la finalita di raccordare
la previsione dell’articolo 138 del codice della proprieta industriale (CPI) in
commento con la prescrizione vigente dell’articolo 88, comma 2, della legge
fallimentare [...] che prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della
sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei
pubblici registri. In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di
fallimento dinanzi all’UIBM non ¢ introdotta dall’art. 21 del d.d.l. in oggetto, in
quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente
depositate presso I’UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata
dall’articolo 88 della legge fallimentare. Non si tratta, dunque, dell’introduzione
nell’ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un
opportuno adeguamento dell’elencazione puntuale degli atti sottoposti a
trascrizione, dettata dal Codice della proprieta industriale, a fattispecie ad oggi
previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell’ottica di un’evidente
maggiore organicita e sistematicita dell’impianto codicistico'.

La medesima Relazione tecnica evidenzia, al contempo, ‘che si tratta di una
fattispecie di deposito di domande di “trascrizione” dai numeri di fatto contenuti,
risultando che le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento
depositate presso I’'UIBM sono pari a 19 nel 2020 e 28 nel 2021, a fronte di un
complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3716 nel 2020 e 4582 nel 2021".
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Si noti, inoltre - prosegue la RT - 'che ai sensi dell’articolo 138, c. 4, del Codice
della proprieta industriale, I’'UIBM, in sede di lavorazione dell’istanza di
trascrizione, ¢ tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarita formale dell’atto,
con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore. L’attuale organico dell’UIBM
applicato al procedimento risulta quindi senz’altro in grado di assorbire il carico di
lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Si segnala al
riguardo, ulteriormente, che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall’UIBM presentano
un tempo medio di lavorazione (intervallo compreso tra la data di deposito
dell’istanza di trascrizione e la data di completamento del relativo procedimento)
per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del
procedimento fissato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 di 180 giorni. Da ultimo,
si ritiene opportuno segnalare che il deposito di un’istanza di trascrizione comporta
per I'utenza 1’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, in misura ad oggi pari
in caso di deposito telematico ad Euro 85, mentre nel caso di deposito cartaceo é
previsto il bollo da Euro 16 sia sull’istanza, sia sull’atto (una marca ogni 4 facciate),
sia infine sull’eventuale procura o lettera d’incarico che I’accompagni. Pertanto, un
eventuale e pur sempre contenuto incremento delle istanze di trascrizione di cui si
tratta sarebbe in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato
derivanti dal versamento dell’imposta di bollo'.
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Articolo 22
(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda
di brevetto)

L’articolo 22 sostituisce la lettera b) dell'articolo 170, comma 1, del codice della
proprieta industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), concernente I'esame delle domande
per i diritti di proprieta industriale. Esso interviene sulla disciplina relativa
all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilita, includendo
espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di
validita di cui agli articoli 46, 48 e 49 del codice della proprieta industriale. La
verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli
di utilita nei soli casi di brevettazione alternativa, ¢ da condurre all'esito della
ricerca di anteriorita. Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione
che rinviava a un decreto ministeriale® la disciplina della ricerca delle anteriorita
ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validita. Si esplicita quindi la
previsione per cui, in ogni caso, I'"Ufficio verifica che I'assenza di tali requisiti non
risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del
richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

I richiamati articoli 46, 48 e 49 del codice della proprieta industriale definiscono,
rispettivamente, le condizioni in base alle quali:

- un'invenzione é considerata nuova (articolo 46);

- un'invenzione e considerata come implicante un‘attivita inventiva (articolo 48);

- un'invenzione ¢ considerata atta ad avere un'applicazione industriale (articolo 49).

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, 1’articolo 22 ha per "fine di
prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una
domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia
stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilita, gli effetti del
rapporto di ricerca, prodotto nell’iter di esame della domanda di brevetto per
invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilita, nella misura
in cui cio sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto.
Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell’Ufficio, lo stesso non puo
ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello
di utilita".

I restanti commi da 2 a 3-nonies del vigente articolo 170 dispongono quanto segue:
- ilcomma 2 che, per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari
di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, I'Ufficio

5 Siricorda che In attuazione della vigente lettera b) sono stati, infatti, emanati i decreti MISE 3 ottobre
2007 (Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di
anteriorita) e 27 giugno 2008(Ricerca di anteriorita relativamente alle domande di brevetto per
invenzione industriale).
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trasmetta I'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali, chiamato ad esprimere il parere di competenza entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

- il comma 2-bis che I'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi
collettivi o di marchi di certificazione € rivolto ad accertare se possono trovare
applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e 11-bis. Le
modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia a decorrere dalla data di
iscrizione di tali modifiche nel registro;

- il comma 2-ter che L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza
la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e stata
proposta: a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Ue; b)
un‘azione di revoca di una registrazione dell'Ue; c) un'istanza di decadenza o nullita
ad una domanda di marchio dell'Ue; d) un‘azione di decadenza di una registrazione
dell'Ue;

- ilcomma 3, che qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, I'Ufficio
italiano brevetti e marchi provveda ai sensi dell'articolo 173, comma 7;

- il comma 3-bis, che il parere vincolante sui requisiti di validita previsti nella
sezione VIII del capo Il del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 114 ¢ espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da: a) direttore
generale della competitivita per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) responsabile dell'Ufficio
biotecnologie, sementi e registri di varieta del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci; c)
responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di
privative per nuove varieta vegetali; d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi; e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) direttore di un
Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

- il comma 3-ter che per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), €
richiesta la designazione di un supplente;

- il comma 3-quater che le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
di cui al comma 1, lettera e);

- il comma 3-quinquies che la commissione, senza nuovi 0 maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono
essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione
di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- 1l comma 3-sexies che su richiesta motivata del presidente possono essere
chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per I'esame di specifiche
questioni, esperti qualificati nella materia;

- il comma 3-septies che la commissione, prima di esprimere il proprio parere,
puo sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro
rappresentanti;
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- il comma 3-octies che il parere €& corredato con l'indicazione delle
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati
acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente;

- il comma 3-nonies che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite
le disposizioni attuative del Codice della proprieta industriale in materia di nuove
varieta vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.
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Articolo 23
(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

L’articolo 23 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice della proprieta
industriale, stabilendo le ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla
scadenza del termine di presentazione dell'opposizione alla domanda di
registrazione di un marchio, entro il quale I'Ufficio italiano brevetti e marchi deve
comunicare alle parti I'opposizione stessa. Le ipotesi individuate sono le seguenti:
- se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere
da b) a e-ter) del codice della proprieta industriale;

- se e stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla
quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione
della procedura.

Ai sensi degli articoli 174 e 177 del codice della proprieta industriale (D.lgs. 10
febbraio 2005, n. 30), la registrazione di marchi puo essere oggetto di opposizione
da parte del titolare di un marchio gia registrato, da soggetti che hanno depositato
domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorita o di una valida rivendicazione di
preesistenza, dal licenziatario dell'uso esclusivo di un marchio, da soggetti
legittimati a tutelare una denominazione di origine ovvero una indicazione
geografica, nonché da persone, enti e associazioni qualora il marchio in questione
si riferisca a ritratti di persone, nomi di persone diverse da chi chiede la
registrazione e segni notori.

La sospensione, disciplinata dall'articolo 180 del codice, ha la funzione di dare alle
parti il tempo per raggiungere un accordo di conciliazione, se esse lo desiderano.
A decorrere dalla data di comunicazione dell'opposizione, per trovare l'accodo le
parti hanno a disposizione due mesi, prorogabili su loro istanza comune. Il
medesimo articolo 180 indica anche il termine di durata dell'eventuale
sospensione, che varia a seconda delle basi su cui quest'ultima si fonda.

La limitazione richiamata dal nuovo comma 1 dell'articolo 178 parrebbe doversi
interpretare come rinvio alle varie disposizioni del codice della proprieta
industriale in cui essa & menzionata.

A titolo meramente esemplificativo senza pretesa di esaustivita, essa compare nelle
seguenti disposizioni:

- all'articolo 39, comma 2, secondo cui la registrazione concernente piu modelli o
disegni puo essere limitata su istanza del titolare ad uno o piu di essi;

- all'articolo 40, comma 2, dove si stabilisce che se la domanda di registrazione
comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e
individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita, & applicabile la procedura di
limitazione di cui al precedente articolo 39;

- all'articolo 56, che verte sui diritti conferiti dal brevetto europeo;
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- all'articolo 76, comma 2, in base al quale una sentenza di nullita parziale
comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso; all'articolo 91, che
concerne i diritti esclusivi.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, la sussistenza di un’istanza di
limitazione della domanda di marchio contestata di per sé potrebbe essere utile a
determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del
contendere.

Nell'ipotesi di sospensione, la ratio della nuova formulazione del comma 1
dell'articolo 178 sembrerebbe quindi presupporre il rinvio della comunicazione
dell'opposizione alle parti da parte dellUIBM fino alla cessazione della
sospensione stessa.
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Articolo 24
(Esperibilita del procedimento di nullita dei marchi a tutela
dell'immagine e della reputazione dell'ltalia e divieto di parcellizzazione
delle domande di nullita e decadenza)

L’articolo 24 novella l'articolo 184-bis del codice della proprieta industriale. Con
la novella al comma 3, lettera a), si introduce un nuovo motivo per il quale puo
essere chiesta la nullita del marchio, consistente nella registrazione di parole,
figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'ltalia. A tal fine e
inserito I'espresso richiamo all'articolo 10, comma 1-bis, del codice della proprieta
industriale (a sua volta inserito dall'articolo 32, comma 4, lett. b), del D.L. n.
34/2019 - L. n. 58/2019), il quale ha previsto il divieto di registrazione per parole,
figure o segni aventi dette caratteristiche. Con I'inserimento del nuovo comma 8-
bis, si stabilisce anche il divieto di parcellizzazione delle domande di nullita e
decadenza, precludendosi al titolare di uno o piu diritti anteriori, che abbia
preliminarmente domandato la decadenza o la nullita del marchio, il diritto di
presentare, a pena d'inammissibilita, un‘altra domanda di decadenza o di nullita
fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della
domanda.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 184-bis del codice della proprieta industriale &
possibile presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita di un marchio
d'impresa registrato, fatta salva la proponibilita dell'azione davanti all'autorita
giudiziaria (prevista e disciplinata dall'articolo 120 del Codice).

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 184-bis prevede che il titolare di un marchio possa
presentare istanza di decadenza o di nullita sulla base di uno o piu diritti anteriori,
a condizione che appartengano tutti a lui.

Si segnala altresi che, secondo la relazione illustrativa, la novella contro la
parcellizzazione é conforme a quanto previsto per I'Ufficio dell'Unione europea per
la proprieta intellettuale (EUIPO) per i procedimenti di nullita e decadenza aventi
ad oggetto marchi dell'Unione europea.

L'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio
dell'Unione europea stabilisce che la domanda di decadenza o di dichiarazione di
nullita & inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa
causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio
0 da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata
in giudicato.

L'EUIPO e un’Agenzia decentrata dell’Unione europea, creata per offrire la tutela
della proprieta intellettuale alle imprese e agli innovatori. E incaricato di gestire i
marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati, e collabora
anche con gli uffici degli Stati membri dell'UE, tra cui I'Ufficio brevetti e marchi
italiano. Le nomine del direttore dell'EUIPO e delle altre cariche di vertice sono
decise dal Consiglio dell'Unione Europea. L'EUIPO é dotato altresi di un Consiglio
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di amministrazione e di un Comitato del bilancio, ognuno composto da un
rappresentante per ciascuno Stato membro e due rappresentanti per la Commissione
europea ed uno per il Parlamento europeo. L'EUIPO gode di autonomia giuridica,
amministrativa e finanziaria.
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Articolo 25
(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullita e decadenza)

L’articolo 25 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 184-quater del Codice della
proprieta industriale concernente I'Esame della domanda di decadenza o di nullita
e decisioni. Con la novella al comma 1:

- I'atto con il quale si chiede I'accertamento della decadenza o la dichiarazione di
nullita del marchio viene ora qualificato come "istanza™ e non piu come
"domanda". Cio nonostante la rubrica dell'articolo novellato continua a fare
riferimento a quest'ultima;

- si conferma I'esame preliminare, da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
della ricevibilita e ammissibilita dell'istanza di decadenza o di nullita;

- I'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti deve ora contenere lI'avviso
della facolta di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data
della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine
massimo di un anno. Al contrario, nella formulazione vigente, detta
comunicazione deve contenere lI'informativa dell'inizio della fase in contraddittorio
del procedimento di decadenza o nullita e l'invito al 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.

Con la novella al comma 2:

- si elimina la specificazione per cui la comunicazione deve essere "indirizzata al
titolare del marchio™;

- si conferma l'obbligo di allegare alla stessa copia dell'istanza di decadenza o di
nullita;

- si elimina la previsione per cui alla comunicazione deve essere allegato "qualsiasi
documento presentato dal richiedente”.

Con la novella al comma 3, si disciplina I'ipotesi del mancato raggiungimento di
un accordo ai sensi del comma 1, nel qual caso il titolare del marchio di cui é
chiesta la decadenza o la nullita puo presentare per iscritto le proprie deduzioni
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
L'attuale formulazione attribuisce invece all'Ufficio italiano brevetti e marchi il
potere, "nel corso del procedimento di decadenza o nullita”, di assegnare in ogni
momento alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni
delle altre parti.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che I’articolo 25 delinea "le fasi e i
termini del procedimento di decadenza e nullita sulla falsariga di quanto previsto
per i procedimenti di opposizione".

Si ricorda al riguardo che i restanti commi da 4 a 7 del vigente articolo 184-
quater prevedono:
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- il comma 4, che in caso di piu istanze di decadenza o nullita relative allo stesso
marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa;

- il comma 5, che al termine del procedimento di decadenza o nullita, I'Ufficio
italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara
la nullita della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento
della titolarita della registrazione nel caso in cui sia stata presentata I'istanza di cui
all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale,
I'Ufficio italiano brevetti e marchi da comunicazione della decisione
all'Organizzazione mondiale della proprieta intellettuale (OMPI);

- il comma 6, che L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui
al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida I'ammontare insieme alle spese di rappresentanza
professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del
Ministero dello sviluppo economico;

- il comma 7, che i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita
dellaregistrazione o trasferiscono la titolarita della registrazione di un marchio sono
annotati nel registro.
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Articolo 26
(Estinzione del procedimento di decadenza o nullita nel caso di rinuncia
al marchio contestato)

L’articolo 26 novella I'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice della
proprieta industriale, concernente I'Estinzione della procedura di decadenza o
nullita. Con la novella si introduce, tra le cause di estinzione della procedura di
decadenza o nullita, anche l'ipotesi in cui la domanda o la registrazione, oggetto
dell'istanza di decadenza o nullita, € "rinunciata”. Attualmente, la lettera c) qui
novellata fa riferimento alle ipotesi di ritiro o di rigetto della domanda o della
registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita, con provvedimento
inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, la novella si giustifica in
quanto la rinuncia al marchio contestato da parte del titolare determina in tal caso
la cessazione della materia del contendere.
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Articolo 27
(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

L’articolo 27 sostituisce interamente l'articolo 229 del codice della proprieta
industriale, attualmente composto di tre commi, intervenendo sulla disciplina
relativa alla rimborsabilita delle tasse e dei diritti. E innanzi tutto integrata la
rubrica dell'articolo con la nuova dizione "Tasse e diritti rimborsabili”. Con la
novella al comma 1:

della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia
stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del
brevetto);

- si precisa che l'oggetto del rimborso comprende le tasse di concessione
governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove
presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (nella formulazione attuale il
comma 1 fa riferimento ai "diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda™;

- si conferma la disciplina gia in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto
previsto per il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione.

La novella al comma 2 precisa che i rimborsi (senza riferimento ai "diritti"") sono
autorizzati dal Ministero "dello sviluppo economico” (la formulazione attuale
richiama ancora il Ministero “delle attivita produttive™).

La disciplina relativa all'autorizzazione e quindi riallocata dal comma 2 al nuovo
comma 3 ed e modificata nei termini seguenti:

- si fa innanzi tutto riferimento alle “tasse" da rimborsare e non piu ai "diritti";

- le tasse da rimborsare devono riferirsi a una domanda di registrazione "di marchio
respinta” (€ quindi eliminato l'attuale riferimento alla "domanda di brevetto™);

- solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso € disposta d'ufficio;

- si stabilisce espressamente che, "in ogni altro caso", il rimborso viene disposto
su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia
alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione (nella formulazione
vigente del comma 3, l'istanza per ottenere il rimborso deve essere diretta, su
iniziativa dell'avente diritto; al "Ministero delle attivita produttive™).

Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce I'obbligo
di annotazione dei rimborsi "nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi", mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione "nel registro dei
brevetti" e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, "nel registro delle
domande™.

Si ricorda al riguardo che la disciplina relativa alla domanda di brevetto é dettata
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, recante Ricerca
di anteriorita relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale
(pubblicato nella GU n. 153 del 2 luglio 2008).
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Articolo 28
(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita
dei titoli)

L’articolo 28 modifica 1’articolo 230, comma 2, del codice della proprieta
industriale, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il
mantenimento in vita dei titoli di proprieta industriale € subordinata al pagamento
del diritto di mora per ogni annualita incompleta o irregolare.

Si rinvia espressamente all'articolo 227, comma 4, del codice della proprieta
industriale, secondo il quale, trascorso il termine di scadenza per il pagamento dei
diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta industriale nonché
dei diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilita e
i disegni e modelli, il pagamento € ammesso nei sei mesi successivi con
I'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e determinato per ciascun
diritto di proprieta industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella relazione tecnica si precisa che tale novella esplicita la prassi da tempo
applicata presso I’Ufficio italiano brevetti e marchi, discendente dalla previsione
pil generale dettata dal vigente articolo 227 del codice, concernente i Diritti per il
mantenimento in vita dei titoli di proprieta industriale, che ammette il pagamento
tardivo, entro 1 sei mesi successivi alla scadenza, con 1’applicazione del diritto di
mora.

Il richiamato art. 227 del Codice della proprieta industriale stabilisce:

- al comma 1, che tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese
corrispondente a quello in cui é stata depositata la domanda, trascorso il periodo
coperto dal precedente pagamento;

- al comma 1-bis, che la domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata
entro i dodici mesi precedenti I'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in
Corso;

- al comma 2, che i diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i
modelli di utilita e i disegni e modelli, ove gia maturati alla fine del mese in cui &
rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese
successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio;

- al comma 3, che i diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta vegetali
sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire
dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente
entro il mese corrispondente a quello della concessione;

- al comma 4, che trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il
pagamento € ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di
mora, il cui ammontare é determinato per ciascun diritto di proprieta industriale dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze;
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- al comma 5, che il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la
decadenza del diritto di proprieta industriale;

- al comma 6, che possono pagarsi anticipatamente piu diritti annuali;

- al comma 7, che nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti
solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento;

- al comma 8, che al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione
del brevetto europeo € pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano
gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui
all'articolo 230 sulla regolarizzazione;

- al comma 8-bis che, se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative 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 quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non
siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il
rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi
cui si riferisce I'importo versato. In mancanza di altri criteri, I'Ufficio prende in
considerazione le classi nell'ordine di classificazione.
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Articolo 29
(Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprieta
industriale)

L’articolo 29 demanda ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico
- per la cui adozione non € previsto un termine - il compito di procedere
all'aggiornamento e all'ulteriore  digitalizzazione, semplificazione ed
efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, disciplinate dal vigente regolamento di attuazione del codice della
proprieta industriale (decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2010, n. 33). Il previsto regolamento del Ministro dello sviluppo economico deve
essere adottato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L. n. 400 del 1988.

Si ricorda che il richiamato comma 3 dell'articolo 17 della L. n. 400 del 1988,
concernente i Regolamenti, stabilisce che, con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di pit ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita di apposita autorizzazione da
parte della legge. | regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
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Articolo 30
(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per
consentire il pagamento in modo digitale)

L’articolo 30 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo
per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprieta industriale
ed atti allegati, nonché per le successive formalita ed istanze varie, presentate alle
Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via
telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

A tal fine si novella l'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa di cui all'allegato A
del DPR n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
In particolare:
= si innalza da 42 a 48 euro l'importo dovuto per ogni domanda di
concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita vegetali,
certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per
semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
= si diminuisce da 20 a 16 euro lI'importo dovuto per ogni domanda di
concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di
utilita, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu dei
seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprieta
industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del
verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito
(lettera a-bis));
= si diminuisce da 85 a 80 euro l'importo dovuto per ogni istanza di
trascrizione e relativi allegati (lettera b));
= i innalza da 15 a 16 euro l'importo dovuto per ogni istanza di
annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei
punti precedenti (lettere c) e d)).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, I'adeguamento degli importi mira ad
estendere I'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro
e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

Si veda, al riguardo, la pagina dedicata al servizio bollo digitale (previsto dall'art. 1,
comma 596, della legge n. 147 del 2013, legge di stabilita 2014) sul sito dell’Agenzia
delle entrate.
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/archivioschedeadempimento/schede-adempimento-2018/pagamenti-e-rimborsi/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo/infogen-scheda-servizio-ebollo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2022-06-27

A.S. n. 2631 Articolo 31

Articolo 31
(Clausola di invarianza finanziaria)

J L articolo 31 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
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