D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione C.P.1.)

Procedura di Opposizioneallaregistrazione di Marchio di Impresa
Articolo 46 Atto di opposizione

1. Aisensi e nei termini di cui alfirticolo 176 comma 1, del Codice, puo essere depositata
opposizione alle domande o registrazioni di marckiandicate, ed a quelle pubblicate ai sensi
dell’ articolo 44 comma 1, lettere a), b) e c) del presente deadatparte dei soggetti legittimati ai
sensi dell’articolo 177del Codice.

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

a) riguardo alla domanda o registrazione contrwieme proposta opposizione:

1) il numero, la data di deposito e di eventuailerjta, oppure di registrazione e di pubblicazipne
2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

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

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

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori suisi fonda I'opposizione, salvo il caso di cuf all
articolo 8del Codice:

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

2) la data di deposito o di registrazione nonehéentuali date di priorita o di preesistenza
italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeridbmanda e registrazione e, nel caso di priodgied,
Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi aote

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

c) riguardo allopponente e all'opposizione:

1) il nome dell’opponente, del suo mandatario/isea, e I'indicazione del domicilio eletto, il
titolo di legittimazione a proporre opposizionee,del caso, I'indicazione di agire in qualita di
avente causa del titolare del marchio anteriotdtante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa I'opposizione, nonchél, caso di un diritto di cui altrt. 8del Codice, la
specificazione di tale diritto e I'indicazione delhancanza del proprio consenso alla registrazione;
d) riguardo al pagamento dei diritti di opposiaon

1) l'attestazione dell’avvenuto pagamento.

Articolo 47 Modalita di deposito della opposiziomeella documentazione successiva

1. L’atto di opposizione, indirizzato ed inviatwettamente ed esclusivamente all’'Ufficio
Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marghé redatto in conformita al modulo predisposto
dall'Ufficio, in tre copie, di cui I'originale inegola con I'imposta di bollo ai sensi dedtticolo 225
del Codice, ovvero in quattro copie se depositadsso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una
copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimeattestata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marcl,
considerata data di deposito dell'opposizione.

2. Se l'atto di opposizione € inviato tramitegh@zio postale alla sede dell’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi mediante raccomandata con ri@dutitorno o tramite altri servizi di
spedizione, la data di ricevimento della raccom#mdalel plico & considerata data di deposito.



3. L’atto di opposizione puo essere inviato partelematica ai sensi dedltticolo 2

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

Articolo 48 Istruttoria

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine @gogitare I'atto di opposizione I'Ufficio verifica
la ricevibilita, I'ammissibilita dell'opposizionedal regolare pagamento dei diritti di opposizioake,
sensi deglarticoli 176 commi 1 e 3, 478 comma 1, del Codice.

2. L’atto € irricevibile, ai sensi delfirticolo 148 comma 1 del Codice, se I'opponente risulta non
identificabile o non raggiungibile.

3. L’atto € inammissibile se:

a) é stato depositato prima della pubblicazioder@de&chio contro il quale € diretto ovvero dopdélcorso del termine
di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agticoli 175 comma 1, del Codice,&l, comma 1, lettere a), b) e ¢)
del presente regolamento;

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

c) fa valere impedimenti diversi da quelli prevgsll’ articolo 12 comma 1, lettere d) ed e), del Codice, o relaiia
mancanza di consenso di cui aiticolo 8del Codice;

d) I'opponente non € legittimato a presentaregdgpzione;

e) manca la sottoscrizione dellopponente o delrsandatario;

f) é diretto contro due o piu domande e, a seglétta richiesta dell’'Ufficio di limitare 'oggettdell'opposizione ad
una sola domanda entro il termine perentorio dit&rgiorni dalla data di ricevimento della comugioae, I'opponente
non accoglie I'invito o non replica alla richiesta.

4. Se all'atto di opposizione non e allegatadsthzione dell’avvenuto pagamento dei diritti,
I'opposizione si considera ritirata ai sensi detticolo 176 comma 3, del Codice.

5. Se I'opposizione non puo proseguire per unie daluse indicate ai commi 3 e 4, I'Ufficio, con
la comunicazione di cui allirticolo 49 comma 1, informa I'opponente che puo presentaoeso
alla Commissione Ricorsi ai sensi deliticolo 58 comma 1, salvo il caso di irricevibilita di cui a
comma 2, in cui la relativa comunicazione é redzbfica tramite affissione all’albo dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi di cui alfirticolo 35

Articolo 49 Prima comunicazione alle parti

1. Entro il termine di cui allarticolo 178 comma 1, del Codice, I'Ufficio, dopo aver effetta le
verifiche di cui all’articolo 48 commi 1 e 2, invia 'atto di opposizione al riedente, ed informa le
parti circa:

a) le notizie di cui allarticolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990

b) i provvedimenti di cui allarticolo 5%

c) i provvedimenti di improcedibilita, sospensiatkestinzione della procedura di cui agticoli
48, comma 554 e 57,

d) la facolta di procedere ad un accordo di caamibne, ai sensi delbrticolo 178 comma 1, del
Codice, entro due mesi dalla data della comunic&zela possibilita di estendere tale termine con
comune istanza di proroga, presentata prima dedldesiza, ai sensi dedltticolo 6Q comma 2;
e) la facolta per 'opponente, di cui afticolo 176 comma 4, del Codice;

f) le facolta, per il richiedente, di ritirare vitlere la domanda, limitare o precisare i prodetti
servizi rivendicati nella domanda e oggetto delbatppositivo, e, per 'opponente, di ritirare in
tutto o in parte I'opposizione, finché I'Ufficio mcha deciso, rispettivamente, in merito alla




domanda o all'opposizione ai sensi degticoli 172 commi 1 e 2, 481, comma 1, lettera c), del
Codice.

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

Articolo 50 Opposizione a registrazione internaaie

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

2. Se dall’esame effettuato ai sensi deiticolo 171del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex
officio, ai sensi dellarticolo 16 I'Ufficio italiano brevetti e marchi invia allQanizzazione
sull'opposizione. La natifica, oltre le notizie clii al comma 3, lettere a), b), c¢), d) ed e), deve
contenere il termine entro il quale il titolare ldelegistrazione internazionale, tramite un
mandatario nominato ai sensi deliticolo 201del Codice, puo presentare le proprie deduziaam. P
guanto riguarda il procedimento inerente al rifipy motivi assoluti di impedimento si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 1§ commi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutarenarchio per motivi assoluti d'impedimento,
I'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all’Org@izzazione Mondiale della Proprieta Intellettuale
una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazie internazionale basata sull’'opposizione. La
notifica di rifiuto provvisorio di protezione sullzase di un’opposizione contiene:

a) il numero della registrazione internazionale;

b) lindicazione che il rifiuto si basa sulla peesazione di un’opposizione;

c) il nome e l'indirizzo della parte che ha prdasémopposizione;

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

e) il termine entro il quale il titolare della isggazione internazionale puo richiedere, tramite u
mandatario nominato ai sensi delfticolo 201del Codice, copia dell’atto di opposizione sullgua
e stato basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazienaon ha richiesto copia dell’atto di opposiziorat
termine e con le modalita di cui al comma 3, lette), I'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sesi
dell’ articolo 171 comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tate/pedimento si applica I
articolo 5§ comma 1.

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

6. Se, a conclusione del procedimento avviatol'eomssione ex officio di un rifiuto provvisorio
alla registrazione, e stato notificato un rifiufiditivo parziale, I'Ufficio invita 'opponente a



comunicare, entro un termine fissato dall’Ufficé®, intende ritirare I'opposizione. In caso di
conferma da parte dell’'opponente di voler procederel’opposizione o di mancata risposta nel
termine fissato, I'Ufficio comunica alle parti ladolta di raggiungere un accordo di conciliazione,
ai sensi dellarticolo 171 comma 5 del Codice, e prosegue con la procedwapwsizione.

7. Al termine del procedimento di opposizione ficib italiano brevetti e marchi invia
all’Organizzazione Mondiale della Proprieta Intdliale:

a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorige ricorrono le cause di estinzione della procedur
opposizione ai sensi deHrticolo 181 comma 1, lettere a), b), ¢) ed e) del Codice o se
'opposizione é respinta e il relativo provvedinmetdivenuto inoppugnabile;

b) una notifica di rifiuto definitivo se € emeskdfiuto di cui al comma 4 ovvero se I'opposizen
e accolta per la totalita o una parte dei prodgosiervizi indicati nella registrazione e il
provvedimento dell’Ufficio, comunicato al titoladella registrazione internazionale o al
mandatario nominato ai sensi delfticolo 201del Codice, € divenuto inoppugnabile per decorso
dei termini di impugnazione o per I'avvenuta defiane degli eventuali ricorsi proposti avverso
tale provvedimento.

Articolo 51 Assegnazione delle opposizioni

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente resgabile dell’'Ufficio Opposizione assegna
I'opposizione o le eventuali opposizioni plurimeynite ai sensi dellarticolo 178 comma 6, del
Codice, agli esaminatori secondo I'ordine cronatogai sensi dellarticolo 11, comma 1, del
decreto del Ministro per la funzione pubblica 28e&mbre 2000pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

2. Nel caso di piu opposizioni, riunite in un umgrocedimento, |'Ufficio puo decidere, al termine
dellistruttoria, di non trattarle congiuntamentdiesospendere alcune di esse per procedere
inizialmente con quella che appare assorbire méfgliti, se accolta, anche le altre.

Articolo 52 Fase di merito

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

2. Se il richiedente limita o precisa i prodot8exvizi originariamente elencati ai sensi dell’
articolo 172 comma 2, del Codice, I'Ufficio ne da comunicazail’'opponente e lo invita a
dichiarare, entro il termine da esso fissato seevethtualmente, contro quali prodotti e servizi
residui, intenda mantenere I'opposizione.

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

Articolo 53 Prova d'uso

1. Aisensi dellarticolo 178 comma 5, del Codice, I'istanza del richiedents, gitenere la prova
d’uso del marchio da parte dell'opponente, deveresgresentata all’'Ufficio non oltre il termine
indicato dall’articolo 52 comma 1, per la presentazione delle prime deduzio

2. Se, anorma deldirticolo 178 comma 4, del Codice, 'opponente deve fornirgriava
dell’'effettivo uso del marchio o I'esistenza diiktigne ragioni per la mancata utilizzazione,
I'Ufficio invita I'opponente a fornire la prova emttrenta giorni dalla data di ricevimento della



comunicazione. A tal fine, 'opponente dovra pr@vBuso nel periodo quinquennale che precede la
data di pubblicazione della domanda nazionale la degistrazione internazionale nei cui confronti
I'opposizione & proposta.

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

4. Le informazioni, le prove e i documenti necegser dimostrare I'uso del marchio sono
costituiti da documentazione relativa al luogageahpo, alla estensione e alla natura
dell'utilizzazione del marchio anteriore per i potiil e i servizi per i quali esso e registrato e su
quali si fonda I'opposizione. Le prove possono ¢tese nella presentazione di documenti e
campioni di imballaggi, etichette, listini dei peezcataloghi, fatture, documenti di spedizione o
esportazione, fotografie, inserzioni sui giornatiiehiarazioni scritte e mezzi simila(4)

(4) Vedi, anche, iD.M. 11 maggio 2011

Articolo 54 Sospensione

1. Il procedimento di opposizione € sospeso:

a) nei casi di cui allarticolo 180 comma 1, del Codice;

b) nel caso di rifiuto del marchio internazionalggetto di opposizione, fino all'adozione del
provvedimento definitivo; il procedimento di opprisine € sospeso fino a quando non sono scaduti
i termini per il rifiuto ai sensi dell’articolo 5ell’ Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi o dell’articolo 5 delatdlo Protocollo, o si &€ concluso il relativo
procedimento di esame, di cui alticolo 50 comma 1. In tale caso, il procedimento di
opposizione rimane sospeso fino alla data di iai@rganizzazione Mondiale della Proprieta
Intellettuale della notifica di ritiro del rifiutprovvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo,
divenuto inoppugnabile per decorso dei terminngpugnazione o per I'avvenuta definizione degli
eventuali ricorsi proposti avverso tale provveditoen

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

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

2. Larevoca della sospensione, previstaaaticolo 180 comma 2, del Codice, si applica anche
alle lettere c) e d) del comma 1.

Articolo 55 Documentazione
1. Alla documentazione presente nel fascicoldireall’atto di opposizione si applicadrticolo
33 del presente regolamento.

Articolo 56 Decisione

1. Al termine del procedimento, ai sensi detticolo 178 comma 7, del Codice, I'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi decide I'opposizione entro ventitiro mesi dalla data di deposito dell’atto di
opposizione, salvi i periodi di sospensione, diallliarticolo 54



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

3. Il rimborso del diritto di opposizione di cuf’ aarticolo 229 comma 1 del Codice, si applica, su
istanza dell’'opponente, anche se I'opposiziondirata in seguito a rettifica di errore relativdeal
domanda o alla registrazione di marchio, pubblieatensi dellarticolo 43 comma 2, lettera c).

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

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

5. Ogni decisione sull'esito della procedura,eaiss degliarticoli 178 180 181 e182del Codice, €
comunicata alle parti del procedimento che possmoorere ai sensi delrticolo 58

6. Le decisioni sull’opposizione sono pubblichdi esse si puo estrarre copia ai sensi dlicolo
33

Articolo 57 Estinzione

1. L'opposizione si estingue:

a) nei casi di cui allarticolo 181del Codice;

b) nel caso di mancato pagamento dei diritti diadit articolo 48 comma 4;

c) nel caso di radiazione totale del marchio, glesnte I'ltalia, su richiesta dell’'Ufficio di projeta
industriale d’origine, ai sensi alirticolo 171 comma 8, del Codice.

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

Articolo 58 Ricorso

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

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

Articolo 59 Reintegrazione

1. Il divieto di cui all’articolo 193 comma 4, del Codice, si applica anche alla carselg
documenti consegnati, da entrambe le parti, sum@@sente al deposito dell’atto di opposizione.

Articolo 60 Proroga
1. Aitermini della procedura di opposizione spkga I' articolo 191del Codice.

2. Nel caso di cui allarticolo 178 comma 1, del Codice, la proroga puo essere ramagviu volte
per il periodo massimo di un anno a decorrere dhta della prima comunicazione dell’Ufficio.

Articolo 61 Correzioni ed integrazioni



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

Articolo 62 Nomina degli esaminatori

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

2. Sono nominati con precedenza i funzionari alestano servizio presso I'Ufficio
«Opposizione».

3. A parita di punteggio, costituisce titolo depedenza la minore eta.

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

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

6. Il decreto di nomina degli esaminatori € rinaloNe alla scadenza su proposta del dirigente
responsabile dell’Ufficio «Opposizione».

Articolo 63 Responsabilita degli esaminatori

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

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del i€edli comportamento di buona amministrazione,
provvedono alla decisione entro sessanta giorfiuttacho termine utile, assegnato alle parti per
depositare la rispettiva documentazione e rifenscsullo stato delle opposizioni assegnate con
relazione semestrale al dirigente responsabiléd tdadio «Opposizione».

3. Gli esaminatori, se non possono adempieraadiico, devono informarne tempestivamente
I'Ufficio «Opposizionex. Il dirigente responsabdell’Ufficio «Opposizione» provvede a sostituire
gli esaminatori impediti o inadempienti.

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

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle oppasizioro assegnate sono state impugnate davanti
alla Commissione dei ricorsi, collaborano con liciff «Opposizione» partecipando, ove richiesti,
alle sedute della stessa insieme al dirigente resgimle dell’Ufficio medesimo.



