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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2010,38.

Regolamento di attuazione del Codice della proprieta industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO learticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VisTo il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ecsessive
modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertiton
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30amte !Codice della
proprieta industriale, a norma dellearticolo 15lalétgge 12 dicembre 2002, n.
273",

VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184,51997, 212 e 214
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto
del Ministro delle attivita produttive (ora svilupgconomico) vengano stabilite
le modalita di deposito delle domande, delle istaniegli atti e documenti, dei
ricorsi notificati, le modalita di opposizione, lrodalita di deposito delle
domande di trascrizione e annotazione, di convooazie di svolgimento
dellsassemblea degli iscritti allealbo dei constilém proprieta industriale e le
modalita di svolgimento delle votazioni, delle cgaoni di scrutinio e di
proclamazione degli eletti;

VisTo il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

CONSIDERATA la necessita di definire la regolamentazione attaadel
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delm#op la disciplina dei
procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 15184, 195, 197, 212 e 214
secondo criteri di semplificazione e razionalizeag degli adempimenti
amministrativi;

UbiTo il parere del Consiglio di Stato reso dalla seeioormativa per gli
atti consultivi nellsadunanza del 23 luglio 2009;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dellearticolo 17, comma 3, della legge 23 agost88]1%. 400, effettuata con
nota del 9 novembre 2009;
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1.

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Deposito in formato cartaceo)

Salvo ove diversamente previsto dal presesgelamentole domande, le
istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notdic di cui all'articolo 147,
comma 1 del Codice della proprieta industriale, d!ora innanzi denominato
"Codice#, nonché le traduzioni in lingua italiadelle rivendicazioni delle
domande di brevetto europeo e dei testi pubblidati brevetti europei
concessi 0 mantenuti in forma modificata, di culi agticoli 54 e 56 del
Codice, sono depositati presso le Camere di comaoeiodustria,
artigianato e agricoltura e devono essere trasneessira degli uffici
riceventi, dopo aver svolto le formalita di cui e@mmi 2, 3, 4 e 5,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i diegiorni successivi al
deposito, con un servizio postale espresso chettestiala tempestiva
ricezione.

Le domande nazionali di brevetto, di reg&bne, di privativa per nuova
varieta vegetale, le istanze successive ad essessm e le traduzioni di

cui al comma 1, sono redatte in conformita ai nipdue previsti, stabiliti

con circolare dell!Ufficio italiano brevetti e mdui¢ disponibili presso lo
stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e devono essere firmate dal richiederdal suo mandatario.

Lladdetto alla ricezione, nella parte del dwlo riservata alllufficio
ricevente, appone la data, il numero progressivaegiosito, la propria
firma e il timbro delllufficio.

Le istanze connesse alle domande gia deposi i ricorsi notificati devono
essere accompagnati dal verbale di deposito, ohe elsere redatto in due
originali e due copie e deve essere firmato dabsiégnte e sottoscritto dal
funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengotioitauiti una data e un
numero di deposito, deve indicare:

a) data e numero della domanda o del titolo concesso;

b) nome e domicilio eletto in Italia del richiederde se vi sia, del suo
mandatario;

c) elenco dei documenti allegati.
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Un originale e due copie del verbale dia##o, di cui al comma 4, devono
essere inviati, insieme agli atti depositati, affstio italiano brevetti e
marchi entro il termine e con le modalita di cui al comma 1.

LeUfficio ricevente rilascia attestaziotelleavvenuto deposito.

Tutte le domande, le istanze, gli atti, camenti ed i ricorsi notificati
nonché le traduzioni in lingua italiana delle riderazioni delle domande
di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei btBveuropei concessi 0
mantenuti in forma modificata, di cui al comma Igsgono essere
depositati anche presso IsUfficio italiano brevetti marchi mediante
servizio postale ed in tal caso si considera datdeposito la data di
ricezione da parte dellsUfficio.

LeUfficio italiano brevetti e marchi, domvere accertata la ricevibilita, ai
sensi dellearticolo 148, comma 1 del Codice, deltenande depositate
mediante servizio postale, appone la data di cuwioahma 3 ed invia la
documentazione alla Camera di commercio, industagigianato e

agricoltura di Roma per la verbalizzazione.

LeUfficio assicura il servizio di riceziondel deposito delle risposte ai
propri rilievi, secondo le modalita stabilite corecdeto del Direttore
generale per la lotta alla contraffazione ! Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2
(Deposito telematico e modalita di trasmissione)

Il deposito delle domande, istanze, attbeumenti di cui allearticolo 147,
comma 1 del Codice puo essere effettuato ancheigpézlematica secondo

le modalita previste dal decreto del Ministro dedigivita produttive 10
aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2tbbte 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. Z88anati nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codicdaddigitalizzazione della
pubblica amministrazione#.
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Art. 3
(Termini per il deposito)

1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi
notificati di cui alllarticolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in
lingua italiana delle rivendicazioni delle domarttidorevetto europeo e dei
testi pubblicati dei brevetti europei concessi onteauti in forma
modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice per il versamento di
tasse scadono di sabato, di domenica o in un gitestvo nazionale,
ovvero in un giorno nel quale gli uffici competeatiricevere il deposito
sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenzaregata al primo giorno
successivo nel quale gli uffici stessi sono apéigiuale proroga e concessa
guando si tratti di chiusura determinata da festivocali o di eventi
interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli
uffici, a condizione che I'ufficio ricevente sia:

a) per il deposito di domanda con rivendicazione ribrgga, quello della
residenza o della sede del richiedente o del suwatario;

b) per gli adempimenti successivi al deposito di domanda, per gli atti

o per i ricorsi, quello in cui era stata depositatdomanda. Nel caso in cui,
precedentemente allladempimento successivo, la wmidenasia stata

trasferita ad altro richiedente o sia stato modtfidl mandatario, si applica
la disposizione di cui alla precedente lettera a).

2. | termini richiamati al comma 1 si consal®o inoltre rispettati quando la
loro mancata osservanza sia stata determinata téarumone, anche
all'estero, del servizio postale utilizzato, sath@ norme speciali contenute
in convenzioni internazionali, cui la Repubblicaliina abbia aderito,
prevedano una disciplina diversa, a condizioneilghleco sia stato spedito,
con un servizio di posta che attesti la riceziomladdocumentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza del teemsempre che non
fosse gia in atto l'interruzione.

3. L'interessato deve precisare e provare lsaahe gli ha impedito di
osservare i termini prescritti.
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Art. 4
(Integrazione delle domande)

Leintegrazione spontanea della domanda, dalitarticolo 148, comma 4
del Codice, puo essere fatta dal richiedente pdimacevere dalleUfficio

italiano brevetti e marchi la comunicazione, di @li comma 2 del
medesimo articolo 148.

La traduzione di cui allearticolo 148, comrbadel Codice deve essere
depositata entro il termine di due mesi dalla ddiadeposito della
domanda. Detto termine non & prorogabile per ilodép della traduzione
della descrizione e delle rivendicazioni di una doda di brevetto per
invenzione industriale o modello di utilita nel §easo il mancato deposito
della traduzione entro detto termine determindiilto della domanda e si
applica learticolo 173, comma 7 del Codice.

Il termine di cui al comma 2 per il depositelld traduzione si applica
anche quando la domanda contiene, in sostituzi@iie descrizione, |l
riferimento ad una domanda anteriore di cui somnifiol numero, la data
di deposito, lo Stato in cui € avvenuto il deposgitbi dati identificativi del
richiedente.

Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad
una domanda anteriore depositata presso un u#&tiero e non soggetta a
pubblicazione, deve essere presentata copia atdeatella domanda estera.
Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il
termine di cui al comma 2.

Art. 5
(Irricevibilita)
Le domande, le istanze e i ricorsi non ttedalingua italiana e non recanti

la traduzione in lingua italiana prevista dalleoto 148, comma 5 del
Codice, sono irricevibili.

LeUfficio italiano brevetti e marchi, accertataitecevibilita, la dichiara ai
sensi dellearticolo 148 del Codice, comma 1 edar& comunicazione al
richiedente assegnando il termine per ricorrera &bmmissione dei
ricorsi ai sensi dellearticolo 135, comma 1 del {€ed
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Art. 6
(Traduzione in lingua italiana)

La traduzione in lingua italiana di cukatticolo 148, comma 5 del Codice
puo essere dichiarata conforme dal richiedentd swtamandatario.

LeUfficio italiano brevetti e marchi ha fata di chiedere che sia prodotta
una traduzione asseverata mediante giuramentorttefal Tribunale.

Art. 7
(Deposito delle domande di brevetto europeo)

Il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui allearticolo 149 del
Codice, avviene direttamente o tramite un servpogtale, che attesti la
ricezione della documentazione, presso la Cametardmercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Roma, delegata alMolgmento di tale
funzione, che provvede a trasmettere entro il teendi cui allearticolo 1,
comma 1 la documentazione allsUfficio italiano kettve marchi.

La Camera di commercio, industria, artigtanad agricoltura di Roma

determina la data di ricezione ed il numero detiendnda secondo quanto
disposto dalla Convenzione sul brevetto europeal eethtivo regolamento

di esecuzione.

Se viene rivendicata la priorita di una domanda di brevetto depositata in
Italia da oltre novanta giorni, non assoggettatarecolo del segreto, non
si applica learticolo 198, comma 1 del Codice.

Il deposito delle domande di brevetto eampuo essere effettuato anche
per via telematica secondo le modalita previsteddareto del Ministro
delle attivita produttive del 10 aprile 2006, pubato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto dahistro dello sviluppo
economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gaazdfffficiale 11
dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto detededegislativo 7 marzo
2005, n. 82 !Codice della digitalizzazione delldbplica amministrazione”.
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Art. 8
(Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale)

Le domande internazionali di cui allearticolol18lel Codice sono
depositate presso lsUfficio italiano brevetti e ofardirettamente o tramite
un servizio postale che attesti la ricezione déepdellUfficio.

LeUfficio determina la data di depositoiedumero internazionale secondo
guanto disposto dal Trattato di cooperazione ineneatdi brevetti e dal
relativo regolamento di esecuzione.

Se viene rivendicata la priorita di una domanda di brevetto depositata in
Italia da oltre novanta giorni, non assoggettataraiolo del segreto, non si
applica learticolo 198, comma 1 del Codice.

Il deposito delle domande internazionab ggsere effettuato anche per via
telematica secondo le modalita previste con deaeldirettore generale
per la lotta alla contraffazione  Ufficio italiartwrevetti e marchi.

Art. 9
(Trasformazione del brevetto europeo)

LeUfficio italiano brevetti e marchi, ricetaula richiesta di trasformazione
di cui allearticolo 58 del Codice, invita lsintesso, assegnandogli un
termine non inferiore a due mesi, a pagare i dprevisti per la domanda
di brevetto nazionale, a integrare i dati mancaeti leesame secondo la
procedura nazionale nonché a produrre, ove malackattera deincarico se
vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elaeiai domicilio in Italia e
traduzione in lingua italiana del testo originagiella domanda di brevetto
europeo nonché, eventualmente, una traduzione edtb tdella stessa
domanda modificata nel corso della procedura daedmt)fficio europeo
dei brevetti.

Qualora, entro il termine assegnato o eamente prorogato, non siano
state completamente soddisfatte le condizioni ptevial comma 1,
lsUfficio respinge la domanda. | diritti eventuante pagati sono
rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alamanda di brevetto.
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3.

Alla domanda di brevetto derivata dalla foemazione sono applicabili,
salvo quanto disposto dal comma 1 dellsarticolo d8fa Convenzione sul
brevetto europeo, le disposizioni in vigore perdiemande di brevetto
italiano.

Art. 10
(Registro italiano dei brevetti europei)

L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscriven apposito registro, di cui
allearticolo 139 del Codice, i brevetti europer pguali e stata richiesta la
convalida unitamente alle indicazioni riportate megistro europeo dei
brevetti.

Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle
traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati
all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e lss&a di mantenimento
annuali.

Art. 11
(Domanda di registrazione di marchio)

Salvo quanto stabilito dallearticolo 148, comma 1 del Codice in tema di
ricevibilita, la domanda di registrazione di maocbeve contenere, oltre
guanto indicato allearticolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalitk @omicilio della persona fisica o
la denominazione, la sede e la nazionalita dellagpex giuridica o
delleente richiedente; il richiedente, se risiatleestero, deve eleggere
il suo domicilio in Italia ai sensi dellearticol®T del Codice;

b) Ileindicazione del tipo di marchio ossia stradti di marchio verbale,
quando costituito solo da lettere o numeri arabbroani in carattere
da stampa normali; se figurativo quando costitdéoelementi grafici
o figurativi accompagnati o meno da elementi verbale
tridimensionale; se sonoro;

c) leindicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero,
quando tali colori costituiscono caratteristica mhrchio stesso;
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2.

d) Isindicazione del codice internazionale debgaouando il marchio
consiste esclusivamente nelle combinazioni o netalita
cromatiche;

e) lIsindicazione che si tratta di domanda di tegi®ne di un marchio
collettivo; in tale caso occorre allegare alla dode copia,
debitamente sottoscritta dal richiedente, del @geinto concernente
leuso, i controlli e le sanzioni di cui alleartianlll, comma 2 del
Codice;

f) la traduzione in lingua italiana de&rohio se esso comprende parole
di senso compiuto espresse in altra lingua;

g) un esemplare della riproduzione del amiax Nel caso di deposito
cartaceo |» esemplare deve essere stampato subéamtza comune e
deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensmassime di 8 cm
X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la oiguzione del
marchio deve consistere in una riproduzione grafidatografica in
due dimensioni; detta riproduzione puo, a scelta del richiedente, essere
accompagnata da ulteriori prospettive del mardimo,ad un massimo
di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. ldsbciano stati
rivendicati i colori, lsesemplare deve risultarenéaolori descritti;

h) I'elenco dei prodotti o dei servizi,epeduto dallsindicazione del
numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della
stessa qualora in questo secondo caso si vogkamdicare tutti i
prodotti o servizi della classe.

La domanda di registrazione di marchio pabtenere la descrizione del
marchio che metta in evidenza, ai soli fini di imf@zione, i caratteri delle
sue diverse parti.

Art. 12
(Consenso o autorizzazione alla registrazione delarchio)

Qualora si intenda registrare come marahiatratto di persona o un segno
notorio, con la domanda di registrazione di marc@we essere prodotto il
consenso di cui allearticolo 8, commi 1 e 3 del iCedL-Ufficio ha facolta
di chiedere che la sottoscrizione del consensatginticata.
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2.

Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno
considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno
contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestanmteresse pubblico,

con la domanda di registrazione di marchio deveeresgrodotta
l~autorizzazione di cui allearticolo 10 del Codice.

Art. 13
(Documentazione a sostegno delleacquisita distintivita)

Quando nella domanda di registrazione pchio deimpresa si rivendica
il carattere distintivo del segno a seguito detiewhe ne sia stato fatto
prima della domanda di registrazione ai sensi a¢itolo 13, comma 2 del
Codice, € necessario produrre al momento del depdslla domanda
stessa la documentazione a sostegno.

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

Il provvedimento col quale IeUfficio invitéinteressato a limitare la
domanda ad un solo marchio, ai sensi delleartick38, comma 2 del
Codice indica il termine entro il quale lsinteregsdeve provvedere alla
limitazione. Si applica learticolo 173 del Codicequanto compatibile.

Art. 15
(Divisione della domanda di marchio in domande paaiali)

Nei casi indicati nellearticolo 158, com@alel Codice il richiedente, con
apposita istanza diretta alleUfficio italiano be¢v e marchi puo dividere
la domanda originaria dichiarando che una parte pdedotti o servizi

compresi nella domanda originaria € oggetto diaupal domande parziali.

Leistanza di divisione della domanda orégia deve contenere:
a) il numero di fascicolo della domanda originaria;
b) il nome e il domicilio o la sede delhiedente;
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c) leelenco dei prodotti o dei servizi che sonoetiggdella domanda
parziale ovvero, se si richiede la divisione in miliuna domanda
parziale, lselenco dei prodotti e dei servizi peascuna domanda
parziale;

d) leelenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda
originaria.

LeUfficio, se rileva che le condizioni duical comma 2 non sono state
rispettate o che lselenco dei prodotti e servia chstituiscono la domanda
parziale coincide anche solo in parte con l-elaffigprodotti e servizi che
rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere lsistanza
assegnando il termine per la risposta.

Art. 16
(Esame dei marchi internazionali)

Qualora, a seguito dellsesame effettuatseaaisi dellearticolo 171 del
Codice, IeUfficio Italiano Brevetti e Marchi ritga che il marchio non
possa essere registrato, in tutto o in parte, imdisOrganizzazione
Mondiale della Proprieta Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex
officio alla registrazione internazionale. Il px@dimento deve contenere
lsindicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle
condizioni di registrabilita dei marchi nazionalggetto di accertamento ai
sensi dellearticolo 170, comma 1, lettera a) dediGs ed il termine entro il
qguale il titolare della registrazione internazianairamite un mandatario
nominato ai sensi dellearticolo 201 del Codice, puésentare le proprie
deduzioni.

Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o
elezione di domicilio ai sensi dellearticolo 199ntma 1 del Codice, non
presenta le proprie deduzioni nel termine di cuc@nma 1, ovvero se
[Ufficio ritiene di non dover accogliere le dedoi formulate, leUfficio
Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento conferma del
rifiuto, che € comunicato al titolare della reggione internazionale o al
suo mandatario nominato ai sensi dellearticolo @élLCodice. Contro tale
provvedimento € ammesso ricorso alla Commissionaicarsi, ai sensi
degli articoli 135 e seguenti del Codice, entrdeitmine perentorio di
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sessanta giorni dalla data di ricevimento della wocazione del
provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto uparte dei prodotti e
servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prottoe i servizi per i quali il
marchio non e registrabile.

Al termine del procedimento avviato comritgsioneex officiodi un rifiuto
provvisorio alla registrazione [sUfficio Italianor8vetti e Marchi invia
all*Organizzazione Mondiale della Proprieta Intillale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisoriee ritiene che sussistano le
condizioni per assicurare la protezione del marahitalia;

b) una notifica di rifiuto definitivo, se iehe che il marchio non sia
registrabile in Italia e il provvedimento di confea del rifiuto di cui al
comma 2, comunicato al titolare della registrazioriernazionale o al
mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decatsotermini di
impugnazione o si siano conclusi gli eventuali risc@roposti avverso
tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltantma parte dei
prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto ik i prodotti e i
servizi per i quali il marchio non é registrabile.

Art. 17
(Marchi collettivi internazionali)

Per i marchi collettivi internazionali, reger presso lsOrganizzazione
Mondiale della Proprieta Intellettuale ai sensisdacordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi o del Rroflo relativo a tale
Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal ridbige, del regolamento
che disciplina leuso del marchio, previsto dalieato 11 del Codice, deve
essere presentata, previa elezione di domicilidon&tato ai sensi
dellearticolo 197, comma 1 del Codice o tramite detario, nhominato ai
sensi dellearticolo 201 del Codice, direttamentdJéficio italiano brevetti
e marchi entro tre mesi dalla data in cui l*Orgaazzone Mondiale della
Proprieta Intellettuale notifica la registrazioneternazionale o la sua
estensione successiva alleUfficio.

Il regolamento, se redatto in altra lingdaye essere accompagnato dalla
traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dellsarticolo 6.
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Art. 18
(Domanda di rinnovazione del marchio)

La domanda di rinnovazione del marchio d'ilmprdeve contenere, oltre a
guanto previsto dall'art. 159 del Codice, i datidarchio da rinnovare. La
domanda contiene il numero e la data della regising da rinnovare,
nonché il numero e la data del primo deposito. &Nelbmanda si deve
indicare se la rinnovazione € richiesta soltantoyse parte dei prodotti e
servizi protetti dalla precedente registrazione.

Per i marchi internazionali registratigge I'Organizzazione Mondiale della
Proprieta Intellettuale, ai sensi delllAccordo di Madrid relativo alla
registrazione internazionale dei marchi e del Rmlto relativo a tale
Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagato delle tasse
prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regol@ameéomune
all’Accordo e al Protocollo, da effettuarsi diretente all'Ufficio
Internazionale nei sei mesi precedenti la scadema&gro entro sei mesi
successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale
prevista. Di tale pagamento e degli eventuali idteradempimenti
prescritti dallearticolo 159 del Codice deve essdata prova all'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 19
(Marchio gia registrato all'estero)

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

Se la registrazione all'estero abbia avuto luagéavore di altri, il
richiedente deve produrre il titolo di acquisto dloguale sia stato attuato il
trasferimento del marchio.

| documenti di cui ai commi 1 e 2 devorsseze accompagnati dalla
traduzione in lingua italiana dichiarata conformsensi dellearticolo 6.
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1.

Art. 20
(Osservazioni di terzi alla registrazione dei marcl)

Le osservazioni, di cui agli articoli 174 #51del Codice, redatte in lingua
italiana ai sensi dellearticolo 148, comma 5 detliCe, sono presentate su
carta libera.

Art. 21
(Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto)

Salvo quanto stabilito dallearticolo 148, coerh del Codice in tema di
ricevibilita, la domanda di concessione di brevetier invenzione
industriale o per modello di utilita deve contenelee a quanto indicato
allsarticolo 160, comma 1 del Codice, il cognonm&aome, la nazionalita e
il domicilio della persona fisica o la denominazoia sede e la nazionalita
della persona giuridica o delleente richiedenteridhiedente, se risiede
alleestero, deve eleggere il suo domiciliotalia ai sensi dellearticolo 197
del Codice.

La domanda di brevetto per invenzione chepéa oggetto o utilizza
materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la
dichiarazione di provenienza del materiale biologiatilizzato di cui
allsarticolo 5, comma 2 del decreto legge 10 gem28i06, n. 3, convertito

con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della
dichiarazione & annotata sul registro dei titolpiprieta industriale.

La descrizione di cui allearticolo 160, com 3, lettera a) e comma 4, del
Codice deve:

a) specificare il campo della tecnicaielenvenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesisterge,qouanto a conoscenza
dellsinventore, che sia utile alla comprensionelsgi®lenzione ed
alleeffettuazione della ricerca, fornendo eventuaite i riferimenti a
documenti specifici;

c) esporre lsinvenzione in modo tale diproblema tecnico e la soluzione
proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
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e) descrivere in dettaglio almeno un modo daaitme dellsinvenzione,
fornendo esempi appropriati e facendo riferimentdisegni, laddove
guesti siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se cio non risulti gia ovvio dalla descrizione o
dalla natura dellsinvenzione, il modo in cui lsimz&one pud essere
utilizzata in ambito industriale.

Le rivendicazioni di cui allearticolo 160, comma 4 del Codice definiscono
le caratteristiche specifiche dellsinvenzione per duali si chiede
protezione. Devono essere chiare, concise, trax@releto supporto nella
descrizione ed essere redatte in un documentoaecondo le seguenti
formalita:

a) devono essere indicate con numeri a@isecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deveresssplicitamente descritta:
il richiamo alle figure & consentito solo a scopedggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora
facciano riferimento ai disegni, possono esseraliseglal numero
corrispondente alle parti illustrate dagli stessinfo restando che tale
riferimento non costituisce una limitazione della riveadione.

Art. 22
(Domanda di brevetto)

Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni
ed i disegni acclusi alle domande di brevettazideeono essere impressi

in modo indelebile con linee e caratteri a stamgia $u carta bianca forte

di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e pkiesto, i margini
superiore e inferiore e i margini a sinistra e atdesono di almeno 2,5
cm. Gli stessi formati devono essere rispettdticago in cui il testo del
brevetto e dei disegni sia allegato ad una domdegasitata con il sistema
telematico.

Il testo e scritto con interlinea 1% e carattég cui maiuscole
corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. LeUffat@bilisce con circolare

la data a partire dalla quale la presentaziondgedtbd debba essere tale da
permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero lsacquisizione
elettronica del testo medesimo.
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| disegni, che possono essere anche déisegnano, compresi in una o piu
tavole, devono essere numerati progressivamenienacheri dei disegni
stessi, nonché i numeri e le lettere che ne cadgEmno le varie parti,
debbono essere richiamati nella descrizione.

Ove con il deposito della domanda siant ptasentati una descrizione o
disegni provvisori, lsesemplare definitivo depositdeve essere presentato
entro due mesi.

Se la domanda di brevetto per invenzioae pler oggetto o utilizza
materiale biologico di origine umana, il consensocdi allearticolo 5,
comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 catovedn modificazioni
dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste ia dichiarazione, allegata
alla domanda, con la quale il richiedente afferroae lsinvenzione non
rientra nella fattispecie di cui al citato artic@dpcomma 3 o, in alternativa,
che il consenso é stato acquisito.

La dichiarazione di cui allsarticolo 5, cara 4 del decreto legge 10 gennaio
2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.
78, puo consistere in una autocertificazione.

La mancanza della dichiarazione di cuicshma 5 e al comma 6 € annotata
sul registro dei titoli di proprieta industriale.

Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si
richiede la protezione di sequenze di nucleotidiaminoacidi, dette
sequenze devono essere fornite in formato elettnpsiecondo le modalita
stabilite con decreto del Direttore Generale pdotta alla contraffazione

« Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

Art. 23

(Divisione della domanda in caso di piu invenzioni
o modelli di utilitd in essa presenti)

Il provvedimento col quale lsUfficio invitaiiteressato a limitare la
domanda ad una sola invenzione o modello di utilita ai sensi dellearticolo
161, comma 2 del Codice, indica il termine entrgukle lsinteressato
deve provvedere alla limitazione. Si applica lenid 173 del Codice in
guanto compatibile.

e 16 o
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1.

Art. 24
(Ricerca di anteriorita)

LeUfficio europeo dei brevetti (EPO) é l-atité competente ad effettuare
la ricerca di anteriorita relativamente alle donandi brevetto per
invenzione industriale depositate presso lsUffitadiano brevetti e marchi.
Le modalita sono stabilite da uneapposita Conveneistipulata tra il
Ministero dello sviluppo economico ¢ Ufficio italie brevetti e marchi e
l*Organizzazione europea dei brevetti.

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

Salvo quanto stabilito dallearticolo 148, comfnalel Codice in tema di
ricevibilita, la domanda di registrazione del disego modello deve
contenere oltre a quanto indicato allearticolo 1€&dtmhma 1, del Codice il
cognome, il nome, la nazionalita e il domicilio della persona fisica o la
denominazione, la sede e la nazionalita della pergiuridica o delleente
richiedente. Il richiedente, se risiede alleestedeyve eleggere il suo
domicilio in Italia ai sensi dellsarticolo 197 débdice.

La riproduzione grafica del disegno o modelld campione dei prodotti
stessi di cui all'art. 167, comma 2 del Codice, edeappresentare |l
disegno o modello in modo chiaro e completo.

Se il colore o i colori del disegno o madelostituiscono caratteristiche di
cui si chiede la registrazione, la riproduzione el@ssere eseguita nel
colore o nei colori rivendicati.

Alla riproduzione grafica del disegno o modedl dei prodotti nonché
alleeventuale descrizione si applicano le indicazipreviste alle articolo
22. La riproduzione grafica pu0d anche essere diienuediante la
fotografia, la stampa o un processo analogo.

In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi
fondamentalmente due sole dimensioni, puo essargeptata, in luogo
della riproduzione grafica, una tavola su cui éssdio il campione del
prodotto la cui fabbricazione deve formare oggeltd diritto esclusivo.
Questa disposizione si applica ad esempio ai moaddtivi ai tessuti, ai
merletti, alle carte da parati.
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Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti
di modelli per prodotti industriali aventi fondantaimente due sole
dimensioni, i singoli modelli devono essere indiati o da altrettante
riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su smno fissati i rispettivi
campioni.

La descrizione, se presentata, puo conduden una o piu rivendicazioni
in cui sia indicato, specificamente, ci0 che sieimite debba formare
oggetto di registrazione.

Art. 26
(Divieto di denominazioni nella registrazione di dsegni e modelli)

La protezione di speciali denominazioni o segeistinati a distinguere i
prodotti, pud solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi
delle norme sui marchi.

Art. 27
(Identificazione della topografia)

Ai fini dell'identificazione della topografia, inooformita all'art. 168
comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegatormato A4 (210 x
297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno
uno dei seguenti elementi:

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

b) i disegni e le fotografie delle maschere oighrimaschere per la
fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;

c) i disegni o le fotografie dei disegnii déngoli strati dei prodotti a
semiconduttori.

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

Oltre ai suddetti disegni e/o fotografi@mssere depositata una descrizione
che consenta una migliore identificazione dellaogygfia o delle parti piu
caratteristiche di essa.
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Possono inoltre essere presentanti, aidiinina migliore identificazione
della topografia, nastri magnetici, tabulati, mfdms o altri supporti di
dati, secondo standard definiti dall'amministraeiosui quali la topografia
€ registrata sotto forma codificata e uno o pitngsari del prodotto a
semiconduttori.

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

| disegni o fotografie, la relativa descrimo nonché I'eventuale
documentazione aggiuntiva, sono firmati dal ricbie® o dal suo
mandatario.

Art. 28
(Protezione temporanea)
Il certificato di cui all'articolo 169, comn3adel Codice deve contenere:
a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;

b) la data in cui il prodotto o il mategathe incorpora il diritto di marchio
e stato consegnato per l'esposizione nonché il dipprodotto o di
materiale incorporante il marchio;

C) una rappresentazione del marchio corpests.

Art. 29
(Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda)

I ritiro di cui alllarticolo 172, comma 1 del Cari, deve essere fatto con
apposita istanza e puo riguardare piu domande didkso titolareCon la
stessa istanza deve essere chiesto il rimborse tddse di cui alllarticolo
229 del Codice.

La facolta di correzione, di cui alllartiodl72, comma 2 del Codice, puo
essere esercitata con una sola richiesta anchedgukn correzione
concerne piu domande di registrazione ovveroreldtto aventi lo stesso
titolare, a condizione che la correzione sia lasger ciascuna domanda e
che i numeri di deposito siano contenuti nellaigsta.

e 19 o
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3.

Il titolare di una registrazione o di urewetto puo richiedere la correzione

di un errore, imputabile alleUfficio italiano brevetti e marchi, relativo alla
registrazione o al brevetto stesso ovvero allativ@lgpubblicazione Una
sola richiesta e sufficiente quando la correziomecerne piu registrazioni
ovvero piu brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione
sia la stessa per ciascuna registrazione e chememudi tutte le
registrazioni o di tutti i brevetti siano indicatlla richiesta.

Il provvedimento di rifiuto dellsistanza di ritiro, di rettifica o di integrazione
della domanda di deposito deve contenere il terrparericorrere davanti
alla Commissione dei ricorsi.

Art. 30
(Istanze di continuazione della procedura)

. Leistanza per la continuazione della procedura di cui allearticolo 192 del

Codice deve essere presentata entro il terminaalintesi a decorrere dalla
scadenza del termine di cui allearticolo 173, cominase non € stata
richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla exczal del termine di cui

allearticolo 191, comma 2 qualora sia stata ridhiés proroga.

Alleistanza di continuazione di cui al commadevono essere unite
lattestazione del pagamento del diritto previska grova di aver compiuto
leatto omesso entro il termine di cui al comma 1.

Art. 31
(Istanze di reintegrazione)

Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dellearticolo 173
del Codice in quanto compatibili.

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

| titoli di proprieta industriale, oltre aliedicazioni di cui agli articoli 185 e
197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

a) I'Ufficio ricevente in cui é stata depgat la domanda;
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b) la data e il numero di concessione;

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

d) il nome dellsinventore;

e) per le topografie dei prodotti a semiadtati il titolo e la decorrenza
della protezione;

f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prtidmservizi che il marchio
e destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della
riproduzione del marchio; se si tratti di marchadlettivo; lsindicazione
dei colori se rivendicati; della data da cui decona gli effetti della
domanda in seguito ad accoglimento di conversiongrdcedente
domanda comunitaria, tenuto conto anche dell~eadmtivendicazione
della preesistenza, o di registrazione internatéonai sensi del
protocollo di Madrid;

g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il eoone la data di deposito
della prima domanda di registrazione e il numeta data delleultima
registrazione da rinnovare.

Il titolo di proprieta industriale deve oipare Isindicazione delle sentenze
pervenute che pronunciano la nullita o la decadeseatitolo stesso,
stabiliscono il diritto di essere riconosciuto int@e o autore o titolare dei
diritto di proprieta industriale.

| titoli di proprieta industriale sono redatti in un originale e sono
contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprieta industriale, dal
numero progressivo di concessione del brevetto ceglistrazione. Una
copia conforme alleoriginale del titolo e rimes#ldargeressato; una copia e
conservata nel fascicolo corrispondente, se l+oaigi € in formato
cartaceo.

| verbali delle trascrizioni sono riuriitiune apposita raccolta.

La raccolta delle domande di deposito imato elettronico costituisce |l
registro delle domande dei titoli di proprieta isttiale.

La raccolta dei brevetti e delle registrazion formato elettronico
costituisce il registro dei titoli di proprieta instriale.
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Art. 33
(Visioni e riproduzioni)

Ai sensi dellearticolo 186, commi 2 e 3 del Codice, pud essere presa visione
ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo
dellsUfficio, inerente una domanda, un brevettoa uegistrazione o
uneistanza purché non sia stata invocata la i@serza o non ricorrano i
presupposti di esclusione dal diritto di accesscolsdo la vigente
normativa.

Sono esclusi dalleaccesso, in materia ditificati complementari di
protezione, i decreti di autorizzazione di immisgial commercio con gli
allegati riassunti delle caratteristiche tecnicle¢ prodotto. Dei decreti
consentita la visione e lsestrazione di copia slelgli estratti, se presenti.

Leesaminatore appone lsindicazione eriawv sui documenti per i quali &
stata invocata la riservatezza.

Dopo lsaccessibilita al pubblico del bréeetla descrizione e i disegni
possono essere riprodotti, anche su supportomatco, e posti in vendita

a cura dellsUfficio italiano brevetti e marchi. pkezzo di vendita viene
stabilito con decreto del Ministro dello sviluppoo@aomico di concerto con

il Ministro delleeconomia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate
gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agti indicati in
apposito elenco da compilarsi a cura del Ministek@lo sviluppo
economico. Sono inviati anche, in scambio, agliidUfbrevetti di altri
Stati.

Art. 34
(Mandato)

La nomina del mandatario pud essere fattaeasisdellearticolo 201,
comma 2 del Codice nella domanda di deposito; lircdao la domanda
deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario.
Altresi la nomina puo essere fatta con un sepataboche puo consistere

in una procura notarile o in una lettera deincarico

La lettera deincarico pud essere generapezifica e questeultima puo
essere singola o multipla; la lettera deincarico specifica deve contenere
obbligatoriamente lsindicazione delle privative aiiriferisce oppure del
documento presentato che le individua. In ogni duasuccessiva a
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guella con la quale la lettera deincarico generalenultipla & stata
depositata, devono essere indicati gli estremiddglosito della predetta
lettera deincarico.

3. Il deposito della lettera deincarico deve eess accompagnato
dall-attestazione del pagamento del diritto o delésa ove previsto.

4. Le lettere deincarico generale sono riunite in ppesita raccolta che
permetta il loro reperimento.

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

1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del dahu ovvero nel caso in cui
sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata
nuova elezione di domicilio nello Stato nonché utttitgli altri casi di
irreperibilita, le comunicazioni e notificazioni s®seguono mediante
affissione di copia dellatto o avviso del contenuti esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 36
(Tasse e diritti di deposito)

1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda
e per la brevettazione o per la registrazione @sgere unita alla domanda.

Art. 37
(Obbligo delllindicazione del codice fiscale)

1. Le universita, le amministrazioni pubbliche avefra i loro scopi
istituzionali finalita di ricerca e le amministrani della difesa e delle
politiche agricole, alimentari e forestali hannobleligo di indicare nella
domanda di deposito per invenzione industrialeralpaodello di utilita il
codice fiscale, come condizione di ottenimento dellsesenzione dal
pagamento dei diritti di cui allsarticolo 2 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato n€Hazzetta Ufficiale 6
aprile 2007, n. 81.

e 23 o
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2. | soggetti indicati al comma 1, di nazionaktéaniera, devono specificare
sulla domanda di deposito la condizione per la@dave essere concessa
leesenzione dal pagamento dei diritti di cui atieerlo 2 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007 pplicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

Art. 38
(Tasse e diritti di mantenimento)

1. 1l pagamento € annuale per i brevetti desinve@ngie quinquennale per i
modelli di utilita e disegni e modelli. La tassal diritto di mantenimento
in vita € dovuto entro il mese corrispondente allqua cui & stata
depositata la domanda. Possono essere pagate patdioente piu
annualita se riferite allo stesso brevetto.

2. Le tasse per il mantenimento in vita dpligative per varieta vegetali sono
dovute, per la durata della privativa di cui all*at09, comma 1, del
Codice, a partire dalla concessione della privatinesima. || pagamento
e annuale ed e dovuto anticipatamente entro il noesaspondente a
guello in cui la domanda é stata concessa.

3. La proroga della durata del disegno o modell cui allearticolo 37 del
Codice, si ottiene con il pagamento del dirittogeréto. Nel caso in cui, al
momento del pagamento del diritto di mantenimergo pn disegno o
modello multiplo, il titolare abbia dichiarato dnunciare a tutti i disegni
salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara quello previsto per i
disegni o modelli singoli.

4. Alla concessione del brevetto o della regisone, le tasse o i diritti
eventualmente scaduti sono pagabili entro quatesi mhalla fine del mese
di rilascio delleattestato di concessione o disggrione. Uguale termine si
applica per il pagamento della prima annualitaed¢disse relative alle
nuove varieta vegetali.

5. Per i brevetti europei validi in Italiadiritto annuale € dovuto a partire
dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo é
stata menzionata nel Bollettino europeo dei breeetteve essere pagato
entro il mese corrispondente a quello di depositadiomanda di brevetto
europeo.

o 24 o
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6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2,43e 5 per il pagamento delle tasse
ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamentcagamesso entro i sei
mesi successivi ai sensi del decreto di cui albala 227, comma 2, del
Codice.

7. Il mantenimento della registrazione di @@ effettuato entro i termini e
con le modalita di cui allearticolo 159 del Codice.

8. Leistanza di continuazione della procediireui allearticolo 192 del Codice
deve essere accompagnata dal pagamento del gnetcsto.

Art. 39
(Termine della decadenza)

1. Il ritardo del pagamento della quinta annaalger il brevetto per
invenzione industriale, del secondo quinquennioilganevetto per modello
di utilita e per la registrazione di disegno o mtxeomporta la decadenza
del diritto di proprieta industriale dalla datasdadenza del quarto anno per
il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto
anno per il brevetto per modello di utilita e perégistrazione di disegno o
modello.

Art. 40
(Trascrizione)

1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al
richiedente con la dichiarazione dellsavvenuta trascrizione:

a) la domanda di trascrizione di cambiamento alatita, conseguente ad
atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o
successione 0 a sentenze che dichiarano leesastiagli atti di cui alle
lettere a), b) e c) dellearticolo 138 del Codicevero la domanda di
trascrizione di atti che costituiscono, modificano estinguono diritti
personali o reali di godimento o diritti di garaauzi

b) la domanda di trascrizione degli atti di prgineento, aggiudicazione
in seguito a vendita forzata, sospensione dell@iteeli parte dei diritti di
proprieta industriale pignorati per essere restitual debitore,

e 25 o
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espropriazione per causa di pubblica utilita, néndelle sentenze di
rivendicazione di diritti di proprieta industriale relative domande
giudiziali, e delle sentenze che dispongono la eosione di titoli di
proprieta industriale nulli e relative domande ggigi.

2. Alla domanda di trascrizione debbono esspit

a) copia dellsatto da cui risulta il cambiamentaitdiarita o delleatto che
costituisce o modifica o estingue i diritti pershareali di godimento o
di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovveopia dei verbali e
sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul
registro ove occorra, oppure un estratto dell-stit3so oppure nel caso
di fusione una certificazione rilasciata dal Ragisdelle imprese o da
altra autorita competente, oppure, nel caso di cessione, una
dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cexde dal cessionario
con lselencazione dei diritti oggetto della cessioheUfficio italiano
brevetti e marchi puo richiedere che la copia delleatto o delleestratto sia
certificata conforme alleoriginale da un pubblidfiaiale o da ogni altra
autorita pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamentodiiti prescritti.

3. Nel caso in cui la domanda di trascriziong@ accompagnata da copia
autentica delleatto pubblico estero o dalleorigenal copia autentica della
scrittura privata autenticata alleestero, vanndarasservate le norme della
legge notarile sul deposito presso un notaio oranio notarile italiano.

4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagtatun estratto delleatto di
cui al comma 2, lettera a) o da una certificazideleRegistro delle Imprese
o di altra autoritd competente, questi atti nonggagriono alleobbligo
fiscale della registrazione.

5. Per gli atti provenienti dalleestero la traiume e sempre dovuta e si applica
[earticolo 6.

6. Alla domanda di trascrizione si applica lagadura di cui allearticolo 173
del Codice, per quanto compatibile.

7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2,,3% 4 6 si applicano anche alle
domande di iscrizione nel registro internazionale cdmbiamenti di
titolarita ovvero di restrizioni del diritto deltdlare di disporre della
registrazione internazionale, in quanto compatibdon le norme
internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico
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esemplare. Ad esse devono essere uniti il documeatoprovante il
pagamento della tassa prescritta e leeventuale lmatiuichiesta fornito
dalleUfficio internazionale, compilato in duplice eseargl

Art. 41
(Annotazione)

1. La domanda di annotazione, di cui allsarticolo 197, comma 3 del Codice,
deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

a) le indicazioni per individuare il titok del brevetto o del marchio;

b) leelezione del domicilio nello Stato da pareé richiedente o del suo
mandatario per tutte le comunicazioni e notificazida farsi a norma
del codice della proprieta industriale;

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

d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprieta
industriale, suscettibili di essere annotate.

2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di
proprieta industriale deve essere accompagnatandadichiarazione in
bollo del titolare dello stesso avente natura dittsira privata non
autenticata soggetta alle norme della legge suisRegve occorra.

Art. 42
(Riserva di deposito)

1. | documenti, di cui e fatta riserva alleattol dkeposito devono essere
depositati presso gli Uffici di cui allearticolo 147, comma 1 del Codice
entro il termine di due mesi dalla data del detpostiesso.

2. Fino alla presentazione della lettera @iloo la copia autentica e rilasciata
solo su richiesta del titolare e si applica leafiic 173, comma 3 del
Codice.
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Art. 43
(Pubblicazioni)

1. | Bollettini ufficiali - di seguito denominat#Bollettinie « dei titoli di
proprieta industriale e delle relative domande, peese quelle di
trascrizione, sono redatti ai sensi degli artid@s, comma 8, 187, 188,
189 e 190 del Codice.

2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concgime

a) il ritiro di domande, gia pubblicate, depisitai sensi degli articoli
172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presegtdgamento;

b) le correzioni di errori imputabili al richiedentdi integrazione,
limitazione o precisazione di domande gia pubbdicatepositate ai
sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e @9nma 2 del
presente regolamento;

c) le rettifiche di errori, imputabili alleUfficjo relativi a domande o
registrazioni gia pubblicate, depositate ai sethsilearticolo 29,
comma 3 del presente regolamento;

d) i rifiuti definitivi.

3. La pubblicazione del Bollettino puo essere fatta su supporto cartaceo o

informatico. Il Bollettino puo essere reso disponibile e distribuito in rete
telematica.

Art. 44
(Pubblicazioni relative a domande e registrazioni dmarchio nazionale)

1. Ai sensi dellearticolo 187, comma 1, lettere la), d), del Codice, sono

pubblicate sul Bollettino dei marchi deimpresa andd seguenti notizie
relative a:

a) domande di marchio gia pubblicate, sesicmmate come modificate in
seguito a rettifiche dovute ad errori delleUfficioelativi alla
riproduzione del marchio o alleelenco di prodotsiesvizi;

b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggeltlleesame anticipato di
cui allearticolo 120, comma 1, del Codice;
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c) domande di marchi ritenuti registrabili dopgakssaggio in giudicato
della sentenza di accoglimento del ricorso avviénsiiuto dellsUfficio;

2. La pubblicazione della domanda di marchioeltedrelativa registrazione se
la domanda non e stata ancora pubblicata, oltrentquprevisto dagli
articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui allearticolo 11;

b) leindicazione della richiesta di estensione allsestero della protezione del
marchio, ai sensi delleaccordo di Madrid, con lvguale avviso di cui
allearticolo 179, comma 2, del Codice.

Art. 45
(Procedure di segretazione militare)

1. Leautorizzazione di cui allearticolo 13 ymma 1 del Codice é dovida i
residenti in Italia sono gli aventi diritto al beto nel territorio dello Stato.

2. Le domande di cui alleart. 198 comma 1@&tlice concernenti invenzioni
di interesse per la difesa realizzate interamentgrincipalmente nel
territorio di uno Stato estero parte dell’Accordaa@ro firmato a
Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legg6 giugno 2003, n.
146, possono essere depositate, previa notifiddiraktero dello sviluppo
economico, prioritariamente nel territorio di qoe8tato, in conformita alle
disposizioni internazionali vigenti.

3. Le disposizioni di cui allearticolo 198 d€lodice non si applicano alle
domande di brevetto europeo divisionali, di cuieaticolo 76 della
Convenzione sul brevetto europeo e allearticolo @6l Codice, se sono
passati novanta giorni dal deposito della domamoheipale.

4. Leaccertamento per stabilire se lsoggettoudia domanda debba essere
eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice,
deve concludersi entro il termine perentorio diama giorni dalla data di
deposito e, qualora una priorita sia stata riieatd, entro il termine
perentorio di tredici mesi dalla data di priorita.

5. Qualora la domanda depositata ai sensi degioli 149 e 152 del Codice
non sia in lingua italiana, il termine di novantargi di cui al comma 4
decorre dalla data di ricevimento del testo in diagtaliana dichiarato
conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvesb icevimento di
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sufficiente documentazione in lingua italiana dhesiri la domanda, fatta
salva la possibilita del Servizio militare brevetiirichiedere il deposito del
testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministereelth Difesa puo imporre |l
vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiabeevetti e marchi di non
procedere alla trasmissione della domanda agliciufiinternazionali
competenti; I!Ufficio da comunicazione della rictii@ alllinteressato,
diffidandolo ad osservare llobbligo del segreto. Decorsi i termini, senza
ulteriori comunicazioni, ['Ufficio trasmette la d@nda agli uffici
internazionali competenti.

7. Llavente diritto al brevetto pud depositare presso il Servizio militare
brevetti, domanda di brevetto proponendone la iflessdi segretezza in
conformita alle leggi nazionali e agli accordi imazionali vigenti e, in
segu ito all'apposizione della classifica di seggea da parte del Ministero
della Difesa, puo procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al
deposito della medesima domanda classificata nesiRen cui esista
trattamento di reciprocita.

8. Siapplicano le disposizioni dell'articdl®8, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 22 e 23 del Codice.

Art. 46
(Atto di opposizione)

1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176pmma 1, del Codice, puo
essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi
indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi deltatt 44, comma 1, lettere
a), b) e c) del presente decreto, da parte deiestbdggittimati ai sensi
dell'articolo 177 del Codice.

2. Llatto di opposizione, recante i dati di culaticolo 176, comma 2, del
Codice, e redatto in lingua italiana a pena d&vibilitd ai sensi
dell'articolo 5 del presente regolamento, firmd#dl!lopponente o dal suo
mandatario, include:

a) riguardo alla domanda o registrazione rocortui viene proposta
opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventualerifgx, oppure di
registrazione e di pubblicazione;
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2) una riproduzione del marchio, cqruéblicato;

3) lsindicazione dei prodotti e servizi e relatolassi, elencati nella
medesima domanda o registrazione, nei confronti giali e
proposta l~opposizione;

4) il nome del richiedente che ha preseria domanda o che ha
ottenuto la registrazione e cowtibviene proposta lsopposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti antericu cui si fonda l~opposizione,
salvo il caso di cui allsarticolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del hi@aro dei marchi
anteriori; leindicazione che il marchio anteriore uln marchio
nazionale, comunitario, oppure oggetto di registraz
internazionale estesa allsltalia, e, se il marchistato oggetto di
cessione parziale, limitazione, divisione, rinndgag o rinuncia, la
relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonehéventuali date di
prioritd o di preesistenza italiana, con leindicemd dei rispettivi
numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorita, del Paese di
origine;

3) unariproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

4) leelenco, con le rispettive clagi] prodotti e servizi per i quali il
marchio anteriore e stato depositato o registragu eui si fonda
leopposizione;

c) riguardo allcopponente e allsopposizione:

1) il nome dellsopponente, del suo mandatarigi s, e lsindicazione
del domicilio eletto, il titolo di legittimazione proporre opposizione
e, se del caso, Isindicazione di agire in qualita di avente causa del
titolare del marchio anteriore risultante nel Regisifficiale;

2) i motivi su cui si basa lsopposizgmonché, nel caso di un diritto di
cui alleart. 8 del Codice, la specificazione dietadiritto e
lsindicazione della mancanza del proprio conselisa@gistrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di ogjzione:
1) leattestazione dellsavvenuto pagamen
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Art. 47
(Modalita di deposito della opposizione e della documentazione successiva)

1. Leatto di opposizione, indirizzato ed inaairettamente ed esclusivamente
allsUfficio Opposizione delleUfficio Italiano Brewg e Marchi, & redatto in
conformita al modulo predisposto dalleUfficio, imet copie, di cui
leoriginale in regola con lsimposta di bollo ai sensi dellearticolo 225 del
Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio,
che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. data di ricevimento
attestata dalleUfficio Italiano Brevetti e Marchg considerata data di
deposito dellsopposizione.

2. Se lsatto di opposizione é inviato tramitesérvizio postale alla sede
dellUfficio Italiano Brevetti e Marchi mediantea@mandata con ricevuta
di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, tlata di ricevimento della
raccomandata o del plico & considerata data digiepo

3. Leatto di opposizione pud essere inviato per telematica ai sensi
dellearticolo 2.

4. Ogni documentazione 0 comunicazione successliea @esentazione
dellsatto di opposizione € inviata con le modalisdpra indicate
direttamente ed esclusivamente alleUfficio ItaliaBrevetti e Marchi. La
traduzione dei documenti, depositati in linguarsten, deve essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalieta di deposito del
documento originale. Alla traduzione si applica learticolo 6.

Art. 48
(Istruttoria)

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine mgogitare leatto di
opposizione IsUfficio  verifica la ricevibilita, Iramissibilita
delleopposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai
sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comimdel Codice.

2. Leatto € irricevibile, ai sensi delleartiooll48, comma 1 del Codice, se
l~opponente risulta non identificabile o non ragugjibile.

3. Leatto & inammissibile se:

a) é stato depositato prima della pubblmagidel marchio contro il quale &
diretto ovvero dopo il decorso del termine di tresmdalle date di
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pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44,
comma 1, lettere a), b) e c) del presente regoltonen

b) non contiene le indicazioni di cui altteolo 176, comma 2, del Codice;

c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dallearticolo 12, comma
1, lettere d) ed e), del Codice, o relativi allanwanza di consenso di
cui allearticolo 8 del Codice;

d) lsopponente non € legittimato a presenipposizione;
e) manca la sottoscrizione dell~opponerdelsuo mandatario;

f) e diretto contro due o piu domande e, egugo della richiesta
dellsUfficio di limitare lsoggetto delleopposizione ad una sola domanda
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, leopponente non accoglie lsinvitchan replica alla
richiesta.

4. Se alleatto di opposizione non é allegatitdstazione dellsavvenuto
pagamento dei diritti, leopposizione si considera ritirata ai sensi
dellearticolo 176, comma 3, del Codice.

5. Se lsopposizione non puod proseguire perdafi@ cause indicate ai commi
3 e 4, IsUfficio, con la comunicazione di cui atieolo 49, comma 1,
informa leopponente che puo presentare ricorso@ilmmissione Ricorsi
ai sensi dellearticolo 58, comma 1, salvo il casarudcevibilita di cui
al comma 2, in cui la relativa comunicazione € rgadbblica tra-
mite affissione allealbo delleUfficio italiano bretti e marchi di cui
allearticolo 35.

Art. 49
(Prima comunicazione alle parti)

1. Entro il termine di cui allearticolo 178, corani, del Codice, l*Ufficio,
dopo aver effettuato le verifiche di cui allearf@ae!8, commi 1 e 2, invia
leatto di opposizione al richiedente, ed informaéeti circa:

a) le notizie di cui allsarticolo 8, comma legge n. 241 del 7 agosto
1990;

b) i provvedimenti di cui allsarticolo 51
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c) i provvedimenti di improcedibilitd, sospensicew estinzione della
procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;

d) la facoltd di procedere ad un accordo di cezdine, ai sensi
dellearticolo 178, comma 1, del Codice, entro doesi dalla data
della comunicazione e la possibilita di estendede termine con
comune istanza di proroga, presentata prima deHdenza, ai sensi
dellsarticolo 60, comma 2;

e) la facolta per lsopponente, di cui allsarticolo 176,raam, del Codice;

f) le facolta, per il richiedente, di ritiraddyidere la domanda, limitare
0 precisare i prodotti e servizi rivendicati netlamanda e oggetto
dellsatto oppositivo, e, per lsopponente, di ritirare in tutto o in parte
leopposizione, finché IeUfficio non ha deciso, m$fivamente, in
merito alla domanda o allsopposizione ai sensi idagicoli 172,
commi le 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice

2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di carioitie, la domanda
non viene ritirata o limitata, IeUfficio invia al richiedente la
documentazione consegnata dallsopponente, di tairtall76, comma 4,
del Codice, fissando un termine di sessanta gaala data di ricevimento
della propria comunicazione per la presentazionepriine deduzioni
in merito e per lseventuale deposito dellsistanzacu allearticolo 53,
comma 1.

Art. 50
(Opposizione a registrazione internazionale)

1. Se é presentata opposizione ad una registeternazionale, che designa
leltalia ai sensi dell’Accordo di Madrid per la igtgazione internazionale
dei marchi o del Protocollo relativo a tale AccarddJfficio italiano
brevetti e marchi, se non vi ha gia provveduto, esamina il marchio oggetto
della registrazione internazionale ai sensi dditallo 171, comma 1, del
Codice.

2. Se dalleesame effettuato ai sensi dellddid¥1 del Codice, emergono
motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dellsatlo 16, lsUfficio italiano
brevetti e marchi invia alleOrganizzazione Mondiatkella Proprieta
Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorioabata su tali motivi e
sullsopposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a),
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b), ¢), d) ed e), deve contenere il termine entrguale il titolare della
registrazione internazionale, tramite un mandatartninato ai sensi
dellsarticolo 201 del Codice, pud presentare le ppeo deduzioni.
Per quanto riguarda il procedimento inerente altafper motivi assoluti
di impedimento si applicano le disposizioni di alltarticolo 16, commi 2
e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutakenarchio per motivi assoluti
deimpedimento, IsUfficio italiano brevetti e marchiinvia
all*Organizzazione Mondiale della Proprieta Intellettuale una notifica di
rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sullsopposizione.
La notifica di rifiuto provvisorio di protezione k& base di uneopposizione
contiene:

a) il numero della registrazione internazionale;
b) Ilsindicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di uneopposizione;
c) il nome e lsindirizzo della parte che ha presentato opposizione;

d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di
marchio, su cui si fonda lsopposizione nonché imew e la data di
registrazione se disponibile, la data dellesevemtuariorita, la
riproduzione del marchio, leelenco dei prodotti & dervizi su cui Si
fonda Ileopposizione, Isindicazione dei prodotti erwzi della
registrazione internazionale rispetto ai quali pogizione € presentata e
gli articoli di legge essenziali che danno luogo dititto alla
presentazione delleopposizione;

e) il termine entro il quale il titolare della rtgazione internazionale puo
richiedere, tramite un mandatario nominato ai sdabtarticolo 201 del
Codice, copia dellsatto di opposizione sul quastado basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazten non ha richiesto copia
dellsatto di opposizione nel termine e con le mivdali cui al comma 3,
lettera e), lsUfficio emette il rifiuto definitivai sensi dellearticolo 171,
comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso talevpedimento si applica
learticolo 58, comma 1.

5. |l procedimento di opposizione & sospeso érmuando non siano scaduti i
termini per il rifiuto indicati dallearticolo 171, comma 3, del Codice o si
siano conclusi i relativi procedimenti di esame,cdi al comma 1 del
presente articolo. Nel caso in cui lsUfficio ital@ brevetti e marchi abbia
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emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, ilropedimento di
opposizione rimane sospeso fino a quando non s#a sinviata
alleOrganizzazione Mondiale della Proprieta Intellettuale una notifica di
ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica difiuto definitivo.

6. Se, a conclusione del procedimento avwiatoleemission@x officiodi un
rifiuto provvisorio alla registrazione, é stato ifioato un rifiuto definitivo
parziale, leUfficio invita leopponente a comuniearentro un termine
fissato dalleUfficio, se intende ritirare lsopposizione. In caso di conferma
da parte dellsopponente di voler procedere corplsjzione o di mancata
risposta nel termine fissato, leUfficio comunicdeaparti la facolta di
raggiungere un accordo di conciliazione, ai ses#itatticolo 171, comma
5 del Codice, e prosegue con la procedura di opioos.

7. Al temine del procedimento di opposizione ffitio italiano brevetti e
marchi invia all*Organizzazione Mondiale della Rrefa Intellettuale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorige ricorrono le cause di
estinzione della procedura di opposizione ai selediearticolo 181,
comma 1, lettere a), b), ¢) ed e) del Codice o se lsopposizione €& respinta
e il relativo provvedimento e divenuto inoppugnepil

b) una notifica di rifiuto definitivo seamesso il rifiuto di cui al comma 4
ovvero se lsopposizione é accolta per la totalitina parte dei prodotti e
servizi indicati nella registrazione e il provvedinto dellsUfficio,
comunicato al titolare della registrazione intefonale o al mandatario
nominato ai sensi dellsarticolo 201 del Codicejwenuto inoppugnabile
per decorso dei termini di impugnazione o per leanita definizione
degli eventuali ricorsi proposti avverso tale pregivmento.

Art. 51
(Assegnazione delle opposizioni)

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente resgabile delleUfficio
Opposizione assegna lsopposizione o le eventughosipioni plurime,
riunite ai sensi dellearticolo 178, comma 6, deldi€e, agli esaminatori
secondo leordine cronologico ai sensi dellearticdldb, comma 1, del
decreto del Ministro per la funzione pubblica 28vembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 200184.
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2. Nel caso di piu opposizioni, riunite in un unico procedimento, lsUfficio puo
decidere, al termine dellsistruttoria, di non & congiuntamente e di
sospendere alcune di esse per procedere iniziadnsentquella che appare
assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.

Art. 52
(Fase di merito)

1. Ai sensi delleart. 178, comma 3 del Codice,ffidib, se lo ritiene
opportuno, invita le parti a presentare, entro emmine da esso fissato,
ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in feralle allegazioni,
deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna
parte vengono trasmesse allealtra e lUfficio, serawvisa lsopportunita,
concede un termine per rispondere.

2. Se il richiedente limita o precisa i prddetservizi originariamente elencati
ai sensi dellearticolo 172, comma 2, del CodicdJffleio ne da
comunicazione allesopponente e lo invita a dichiarantro il termine da
esso fissato se, ed eventualmente, contro quatiopifoe servizi residui,
intenda mantenere lsopposizione.

3. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termiragdidsUfficio decide
sulleopposizione in base ai documenti di cui digpon

Art. 53
(Prova d!uso)

1. Ai sensi dellearticolo 178, comma 5, del Cedikistanza del richiedente,
per ottenere la prova deuso del marchio da parteogponente, deve
essere presentata allsUfficio non oltre il termindicato dallearticolo 52,
comma 1, per la presentazione delle prime deduzion

2. Se, a norma dells articolo 178, comma 4, @etlice, lsopponente deve
fornire la prova delleeffettivo uso del marchio <distenza di legittime
ragioni per la mancata utilizzazione, lUfficio itevlsopponente a fornire
la prova entro trenta giorni dalla data di ricevmedella comunicazione.
A tal fine, leopponente dovra provare leuso neligaw quinquennale che
precede la data di pubblicazione della domandaonal® o della
registrazione internazionale nei cui confronti popizione € proposta.
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3. Se lsopponente non fornisce tale prova erltréermine stabilito ed
eventualmente prorogato, e se non vi sono altrchiar diritti anteriori a
fondamento dellsopposizione, lsUfficio rigetta lqmgsizione. Se la prova e
fornita solo per una parte dei prodotti o servila dase dellsopposizione,
leUfficio esamina lsopposizione in relazione aligwodotti e servizi per i
quali la prova e fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare lsuso del
marchio sono costituiti da documentazione relasivluogo, al tempo, alla
estensione e alla natura dellsutilizzazione del amar anteriore per i
prodotti e i servizi per i quali esso é registr&osui quali si fonda
leopposizione. Le prove possono consistere nellasgntazione di
documenti e campioni di imballaggi, etichettetiisdei prezzi, cataloghi,
fatture, documenti di spedizione o esportazjdoeografie, inserzioni sui
giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

Art. 54
(Sospensione)
1. Il procedimento di opposizione € sospeso:
a) neicasi dicuiallearticolo 180, comma 1, del Codice;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionaiggetto di opposizione,
fino all;adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di
opposizione é sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il
rifiuto ai sensi dellearticolo 5 dellsAccordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi o delleatt 5 del relativo
Protocollo, o si e concluso il relativo procedimento di esame, di cui
allearticolo 50, comma 1. In tale caso, il proceelitto di opposizione
rimane sospeso fino alla data di invio allsOrgaadane Mondiale
della Proprietd Intellettuale della notifica di ingt del rifiuto
provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto
inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per
leavvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale
provvedimento;

C) su istanza del richiedente, se lsoppose si fonda su una domanda di
marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla
scadenza del termine medesimo utile per preseopg@sizione presso
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leUfficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.l.)contro la
domanda medesima o, scaduto tale termine, finorafjsstrazione di
tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registraziteh marchio comunitario
dellsopponente e soggetta ad un procedimento dul@mmento o
decadenza presso I*U.A.M.I., fino alla decisionguksteultimo.

2. La revoca della sospensione, prevista allearticolo 180, comma 2, del
Codice, si applica anche alle lettere c) e dcdatma 1.

Art. 55
(Documentazione)

1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo alleatto di opposizione
si applica learticolo 33 del presente regolamento.

Art. 56
(Decisione)

1. Al termine del procedimento, ai sensi delleaity 178, comma 7, del
Codice, IsUfficio Italiano Brevetti e Marchi decideopposizione entro
ventiquattro mesi dalla data di deposito dellsaticopposizione, salvi i
periodi di sospensione, di cui allearticolo 54.

2. Leopposizione puo essere ritirata sino a quando l*Ufficio non ha emesso la
decisione.

3. Il rimborso del diritto di opposizione dlii allsarticolo 229, comma 1 del
Codice, si applica, su istanza dellsopponente, anche se lsopposizione é
ritirata in seguito a rettifica di errore relativalla domanda o alla
registrazione di marchio, pubblicata ai sensi ddileolo 43, comma 2,
lettera c).

4. Nella decisione di rigetto o di accoglinemtellsopposizione, lsUfficio
stabilisce se la parte soccombente deve rimbolisaparte o per intero
allsaltra parte i costi sopportati relativi al diioi di opposizione nonche,
entro il limite di euro 300,00, alle spese di raggemtanza professionale nel
procedimento.
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5. Ogni decisione sulleesito della procedaiasensi degli articoli 178, 180,
181 e 182 del Codice, € comunicata alle parti del procedimento che
possono ricorrere ai sensi dellearticolo 58.

6. Le decisioni sullsopposizione sono pubbliche e di esse si puo estrarre copia
ai sensi dellearticolo 33.

Art. 57
(Estinzione)
1. Leopposizione si estingue:
a) nei casi di cui alle articolo 181 del Codice;
b) nel caso di mancato pagamento dei diritti diatle@rticolo 48, comma
4;

c) nel caso di radiazione totale del marchiogesite IsItalia, su richiesta
dellsUfficio di proprieta industriale deorigine, aensi allearticolo 171,
comma 8, del Codice.

2. Nel caso di radiazione parziale del mar@hiernazionale, il procedimento
si estingue limitatamente alla parte del marchébata.

Art. 58
(Ricorso)

1. Entro il termine previsto dallearticolo 182 @»dice, decorrente dalla data
di ricevimento della comunicazione dellsUfficio, elinforma le parti dei
provvedimenti di inammissibilita e di rigetto delpposizione nonché di
ogni decisione che comporta il rigetto totale ozmde dei diritti di una
delle parti del procedimento oppositivo, € ammesso ricorso alla
Commissione dei Ricorsi di cui allearticolo 135 @=dice.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo dellsefficacidelle decisioni
sulleopposizione.
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Art. 59
(Reintegrazione)

1. Il divieto di cui allearticolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla
consegna di documenti consegnati, da entramberte paccessivamente
al deposito delleatto di opposizione.

Art. 60
(Proroga)

1. Ai termini della procedura di opposizione sipkga learticolo 191 del
Codice.

2.  Nel caso di cui allearticolo 178, comma 1, del Codice, la proroga puo
essere rinnovata piu volte per il periodo massimarndanno a decorrere
dalla data della prima comunicazione dellsUfficio.

Art. 61
(Correzioni ed integrazioni)

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse
correzioni né integrazioni allsopposizione o allacdmentazione gia
depositata eccetto il caso in cui sono presentdte @ termine fissato per
il rispettivo deposito.

Art. 62
(Nomina degli esaminatori)

1. L'esame finale del corso di formazione dialtarticolo 183, comma 2, del
Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato
nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso
e considerata assolta con una frequenza pari &rojinti delle ore di
lezione. L'esame consiste in: 1) una prova praticadecisione su
uneopposizione; 2) una prova orale in merito atlacpdura di opposizione.
Leesame € superato con il raggiungimento del pgieginimo di sei
decimi in ciascuna prova.

2. Sono nominati con precedenza i funzionari ctestano servizio presso
[Ufficio !Opposizione”.
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3. A parita di punteggio, costituisce titolo di precedeazaihore eta.

LeUfficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di
opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esatori e la disponibilita
di idonei ai corsi precedenti.

5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensiledrticolo 183, comma 3, del
Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause
deincompatibilita previste dallearticolo 205, comria del Codice, o da
altre norme vigenti in materia. Gli avvocati eddnsulenti a qualsiasi
titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di
opposizioni in cui vi e conflitto deinteresse, anche irtttre

6. Il decreto di nomina degli esaminatori € rinnovabile alla scadenza su
proposta del dirigente responsabile dellsUfficigpfidsizionee.

Art. 63
(Responsabilita degli esaminatori)

1. Gli esaminatori, provenienti dallsUfficio itaho brevetti e marchi, devono
astenersi dal trattare uneopposizione se hannegpato alleesame del
marchio oggetto di opposizione.

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di
buona amministrazione, provvedono alla decisiongoesessanta giorni
dallsultimo termine utile, assegnato alle parti pepositare la rispettiva
documentazione e riferiscono sullo stato delle sponi assegnate con
relazione semestrale al dirigente responsabile delleUfficio *Opposiziones.

3. Gli esaminatori, se non possono adempiere allsincarico, devono informarne

tempestivamente [leUfficio <Opposizionee. Il dirigente responsabile
delleUfficio *Opposizionee provvede a sostituire gsaminatori impediti o
inadempienti.

4. Se impediti o inadempienti, gli esaminagwno rimossi dallsincarico con
decreto del Direttore Generale. Se inadempientzaagiusta causa, gli
esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle appioni loro assegnate sono state
impugnate davanti alla Commissione dei ricorsiladmrano con leUfficio
*Opposiziones partecipando, ove richiesti, allelge della stessa insieme
al dirigente responsabile dellsUfficio medesimo.
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Art. 64

(Esame di abilitazione per lsiscrizione alla Sezione Brevetti
ovvero Marchi dellsAlbo)

1. LeEsame di abilitazione per Isiscrizione aellezione Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazidhen brevetto per invenzione o
modello di utilita e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione
brevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa al@mative in materia di brevetti
per invenzioni e per modelli di utilitd, comprentin

1) nozioni di diritto pubblico e priea e della concorrenza, di
procedura civile, di chimica, 0 meccanica o elettricita;

2) diritto dei brevetti per invenzione e per efloddi utilita e delle
relative procedure di deposito, concessione, rors

3) diritto comunitario ed internazionale in matedi proprieta
industriale;

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

5) conoscenza a livello professionale di alnoe@olingua scelta fra
lsinglese, il tedesco o il francese.

2. LeEsame di abilitazione per Isiscrizione nella Sezione Marchi consiste in:
a) una prova scritta di teoria e pratica relativaequisiti e criteri di

registrabilita dei marchi, alla classificazione geodotti e servizi, al
deposito e prosecuzione delle domande, allsinteapi@ne delle norme

di legge in materia di marchi;
b) una prova orale sulle seguenti materie:

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

2) diritto dei marchi, degli altri segni distine delle denominazioni
deorigine o indicazioni di provenienza e delle tiekaprocedure di
deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in matedi proprieta
industriale;
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4) elementi di diritto comparato in materia di proprietasinicle;

5) conoscenza a livello professionale di almer@olingua scelta fra
lsinglese e il francese.

Art. 65
(Convocazione e svolgimento dell~assemblea degtrigti all*Albo)

1. Leassemblea e convocata dal Presidente ddiglimndell*Ordine mediante
avviso contenente Iesindicazione del giorno, de#eoe del luogo
dellsadunanza e lselenco delle materie da tratias@vviso € spedito per
posta raccomandata o con altri mezzi quali telgfasta elettronica, o altri
che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova
dell~avvenuto ricevimento almeno otto giorni prideleassemblea.

2. Leassemblea e presieduta dal Presidenteatei@lio dell*Ordine o, in sua
assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza dieglteno, dalleiscritto
all*Ordine piu anziano per iscrizione e, a parita di iscrizione, piu anziano di
eta fra gli intervenuti. Il presidente dellsasse@abhomina il segretario-
verbalizzante.

Art. 66
(Svolgimento delle votazioni)

1. 1l Consiglio dellsOrdine provvede ad inviarésieme alleavviso di
convocazione dellsassemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale,
una busta anonima per lsinserimento della schedmae seconda busta
predisposta nominativamente e con timbro e firmh Glensiglio. Tale
ultima busta, contenente la busta anonima, & fanda votante e fatta
pervenire chiusa al presidente dellsassemblea alleuopo convocata.

2. |l presidente dellvassemblea verifica e fa tadae lsintegrita di ciascuna
busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la lmastda scheda e la depone
nelleurna.

3. Decorse due ore dallsinizio delle operazahvoto, il presidente, dopo aver
ammesso a votare gli elettori che in quel momeotm presenti nella sala,
dichiara chiusa la votazione e procede, anchevatsa un suo delegato,
pubblicamente alle operazioni di apertura delletdus di scrutinio,
assistito da due scrutatori da lui scelti primdadebtazione fra gli elettori
presenti.
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4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiail risultato e fa la
proclamazione degli eletti, dandone pronta comuicee al Ministero
dello sviluppo economico, al direttore dell'Uffigtaliano brevetti e marchi
ed al presidente della commissione dei ricorsi,chénal Ministro di

giustizia.
5. 1l verbale delle operazioni elettorali,dehede e il verbale dello scrutinio
sono inviati al Ministro di giustizia, il quale, ®o trenta giorni

dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovaziole#le operazioni se
accerta che esse si sono svolte senza l'osserdalieanorme contenute in
questo articolo o nellarticolo 213 del Codice oomenque,

illegittimamente.

Art. 67
(Convenzioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'artic@®3, comma 4, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ['Ufficio italiano brevetti e marchi e
autorizzato a stipulare apposite convenzioni castédPtialiane S.p.a. al fine
di mettere a disposizione delllutenza sistemi chemgttano anche in via
telematica pagamenti individuali o massivi dei ttirie di ottenere
tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagatne e nel formato utile
alla loro gestione.

Art. 68
(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economic@tdobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 25@0stituito dagli articoli
24, 37, 39 e 67 del presente regolamento.

2. |l presente decreto entra in vigore il giosurcessivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Redidzabitaliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stagara inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E! fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro: ScajoLA
Visto, il Guardasigilli: ALrano

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ufbcio di controllo atti Ministeri delle attivita produttive, registro n. 1, foglio n. 100
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