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PRESENTAZIONE

Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare — unitamente
all’espressione del proprio grazie al Direttore dell’Opera e a tutti i suoi Collaboratori
— il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur
in un’eta di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che
¢ quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto é
essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019 GiorGio CIAN ~ Marco CiaN
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PREFAZIONE

La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo
e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li
ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di
cuore tutti i ringraziamenti espressi dall’edizione precedente: ed in particolare ai cura-
tori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui
commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere
e la responsabilita derivanti dal coordinamento generale dell’Opera.

Luict CarRLo UBERTAZZI
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I'UIBM non emette alcuna comunicazione conte-
nente eventuali rilievi (Scurri-FraNzosI, Diritto in-

16 dustriale italiano, cit., 1160). ® 11 co. 10 dell’art. 173

cpi stabilisce i termini di conservazione, da parte
dell’UIBM, dei documenti contenuti nei fascicoli
relativi a domande di brevetto e/o di registrazione
(modelli, disegni e marchi) e delle relative raccolte.
La norma in esame prevede quale limite temporale
di conservazione dei documenti il termine di dieci
anni, mentre la reg. 95 (a) del CBE 2000 prevede
un termine di cinque anni dopo l’estinzione dei di-

17 ritti relativi ai titoli di proprieta industriale. m Il

~

[}

decreto correttivo ha interessato anche il co. 10 del-
lart. 173 cpi. In virtu della modifica apportata dal d.
legisl. 131/10, I'obbligo di acquisizione informatica
da parte dell’UIBM dei fascicoli relativi ai titoli di
proprieta industriale, prima di procedere alla mate-
riale distruzione di essi dopo 10 anni dall’estinzione
dei diritti corrispondenti, & stato riferito, con
espressione pil sintetica, a «gli originali, gli atti e i

documenti in essi contenuti», anziché, come previ-
sto nel testo anteriore, a «gli originali, le domande,
le descrizioni e i singoli disegni ad esse allegati».
Inoltre, si & previsto che la conservazione (e la suc-
cessiva acquisizione informatica) riguardi i «fascico-
li degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione o di registrazione, nonché le raccolte
dei titoli di proprieta industriale e le raccolte delle
domande» (v. PeLLicano, in C. Garui, 207; Ib.,
Nuove leggi civ. comm. 11, cit., 1026). La previsione
della conservazione e della acquisizione telematica
dei documenti citati tutelerebbe sia il richiedente,
che deve poter disporre della versione originaria-
mente depositata dei fascicoli relativi ai propri titoli
di proprieta industriale anche dopo la scadenza o
decadenza di tali titoli, sia i terzi, che devono poter
ispezionare gli atti ufficiali dei titoli depositati pres-
so 'UIBM anche dopo l’estinzione di tali titoli
(ScurrI-FraNzosl, op. cit., 1161).

SEZIONE II

Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

17

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio. 1. Le domande di marchio
ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di

marchio effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 179, comma 2, ed i marchi internazio-
nali, designanti I'ltalia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita alle

norme di cui ai successivi articoli.

m L’art. 174 cpi rappresenta una disposizione di
portata generale che si applica ai marchi di impresa.
Essa era gia presente nella precedente normativa
sia in relazione ai marchi internazionali (art. 8-bis
L.m.), sia in relazione alle domande di marchio na-
zionali e alle registrazioni ottenute con la procedura
accelerata di concessione (art. 32 e 32-bis l.m.). Tali
disposizioni sono state accorpate in questo articolo
la cui disciplina si estende, oltre che alle registrazio-
ni internazionali designanti I'Italia, alle domande
nazionali di marchio che abbiano superato I’esame
di cui all’art. 170, co. 1, lett. a) cpi, e alle registra-
zioni concesse con la procedura accelerata ai sensi
dell’art. 179, co. 2, cpi. Di conseguenza, le predette
categorie di marchi sono soggette alle osservazioni
dei terzi e alle opposizioni. Il Codice riserva esclu-
sivamente ai marchi lo strumento delle osservazioni
dei terzi e la procedura dell’opposizione alla regi-
strazione. ® In dottrina ¢ stato osservato (SCUFFI-
FranzosI-FITTANTE, Il Codice della Proprieta Indu-
striale, 771) che per gli altri titoli di proprieta indu-
striale previsti dal Codice dovrebbe trovare appli-
cazione, nei relativi procedimenti di registrazione o
brevettazione, la L. 7-8-1990, n. 241 che il Consiglio
di Stato ha ritenuto applicabile a tutte le pubbliche
amministrazioni. In particolare, lart. 9, 1. 241/90
dispone che «qualunque soggetto portatore d’inte-
ressi pubblici o privati, cui possa derivare un pre-
giudizio dal provvedimento, ha facolta d’intervenire
nel procedimento» e il successivo art. 10 prevede
che 1 soggetti intervenuti ai sensi dell’art. 9 hanno
diritto di prendere visione degli atti e di presentare
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memorie scritte e documenti che I’Amministrazione
ha ’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’og-
getto del procedimento. m L.’Agenzia delle entrate
con la risoluzione n. 81/E del 27-9-2016 ha fornito
indicazioni in merito ai requisiti di accesso al regime
opzionale di tassazione agevolata dei redditi deri-
vanti dall’utilizzo di beni immateriali, il c.d. Patent
Box. 11 regime opzionale di Patent Box, introdotto
dall’art. 1, co. da 37 a 45, 1. 23-12-2014, n. 190 e
s.m.i., consiste nella parziale detassazione dal red-
dito complessivo nonché dal valore della produzio-
ne ai fini IRAP dei redditi derivanti dall’utilizzo di
beni immateriali conseguiti dai titolari di reddito
d’impresa che abbiano il diritto allo sfruttamento
economico dei suddetti beni immateriali e a condi-
zione che gli stessi esercitino attivita di ricerca e
sviluppo. Le disposizioni di attuazione di tale age-
volazione sono state fornite con decreto del Mini-
stero dello sviluppo economico di concerto con il
ministro dell’economia e delle finanze del 30-7-
2015. In particolare, I’Agenzia delle entrate ha in-
teso precisare che: a) I’opzione di accesso al regime
opzionale di Patent Box ¢ ammessa anche per i
marchi in corso di registrazione con procedimenti
di opposizione pendenti sugli stessi; b) la documen-
tazione attestante ’avvenuto deposito della doman-
da di registrazione, idoneamente comprovata dalle
ricevute rilasciate dagli Uffici competenti, ¢ suffi-
ciente a consentire ’accesso al regime; c) la perdita
dei benefici fiscali si avrebbe nel caso di rigetto
della domanda di registrazione, essendo la concreta
fruizione dei benefici fiscali vincolata all’esito del
procedimento di opposizione. Si ritiene che le indi-
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cazioni fornite nella risoluzione dall’Agenzia delle
entrate e riassunte nei citati punti a), b) e c) possa-
no essere validamente estese alle altre categorie di
beni immateriali soggetti ad una procedura di regi-
strazione sui quali siano pendenti delle opposizioni,
ossia (i) ai brevetti industriali in corso di registra-
zione, purché sia disponibile la prova dell’avvenuto
deposito della domanda di brevetto da fornirsi me-
diante la produzione di una ricevuta rilasciata dal-
I'Ufficio competente ed (ii) ai disegni e modelli giu-
ridicamente tutelabili, purché sia disponibile la pro-
va dell’avvenuto deposito della domanda di regi-
strazione da fornirsi mediante la produzione di
una ricevuta rilasciata dall’Ufficio competente (M.
PENNESI-G. GaLLuccl, Accesso al Patent Box per i
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marchi in corso di registrazione, Corriere tributario
17, 5, 385). Si deve al d. legisl. 8-10-1999, n. 447
recante «Disposizioni in materia di marchi d’impre-
sa per ’applicazione del protocollo relativo all’inte-
sa di Madrid sulla registrazione internazionale dei
marchi» I'introduzione in materia di marchi dello
strumento delle osservazioni dei terzi e della proce-
dura di opposizione. Per il tramite delle osservazio-
ni, i terzi interessati possono far presente all’Uffi-
cio, nel procedimento di registrazione dei marchi,
eventuali impedimenti assoluti (art. 175 cpi); me-
diante la procedura di opposizione i titolari di diritti
anteriori possono intervenire per far valere impedi-
menti relativi alla registrazione (artt. 176 ss. cpi).

Deposito delle osservazioni dei terzi. 1. Qualsiasi interessato puo, senza con cio
assumere la qualita di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio

italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve

essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi
comunicate al richiedente che puo presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni

dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

Sommario: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. L’oggetto delle osservazioni. - I'V.
La legittimazione. - V. Le regole procedimentali. - VI. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10.

L. I precedenti della norma. ®m Sui precedenti e sulla
storia della norma qui commentata rinvio alla V
edizione di questo commentario.

I1. Osservazioni generali. ® Prima dell’emanazione
della disposizione dell’art. 32 L.m., introdotta dal d.
legisl. 447/99 e alla quale si deve ’applicazione alla
procedura di registrazione del marchio degli artt. 7
e 8, 1. 241/90 (c.d. legge breve sul procedimento am-
ministrativo), 'orientamento della Commissione dei
Ricorsi si era mostrato contrario all’applicabilita
della disciplina sul procedimento breve alla materia
dei marchi d’impresa (decisione 00/76 del 29-2-2000
e decisione 04/6988 del 24-2-2004). Nella decisione
99/80 del 21-5-1999, la Commissione dei ricorsi ave-
va riconosciuto la possibilita di intervento di terzi
nei procedimenti pendenti di fronte ad essa pero
non nei procedimenti di fronte all’UIBM, richia-
mandosi all’art. 105 c.p.c. (relativo alla possibilita
di intervento del terzo in giudizio) al quale rinvia
Part. 72 Li. e in ragione della natura giurisdizionale
della Commissione. L’art. 175 cpi ricalca il testo
dell’art. 40, r. CE 09/207 del 26-2-2009 sul marchio
comunitario, il quale prevedeva la possibilita di pre-
sentare osservazioni da parte dei terzi. Il r. CE 09/
207 ¢ stato dapprima modificato ad opera del r. UE
15/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16-12-2015 (RMUE) e poi abrogato dal r. UE 17/
1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14-6-2017 sul Marchio dell’unione europea (GUUE,
serie L 154 del 16-6-2017). Il RMUE aveva aggiun-
to due paragrafi alla originaria disposizione di cui
all’art. 40, r. CE 09/207. Si trattava del par. 2, a
mente del quale le osservazioni dei terzi dovevano
essere presentate prima della scadenza del termine
di opposizione o, qualora fosse stata fatta opposi-

zione al marchio, prima dell’adozione della decisio-
ne finale sull’opposizione ed il par. 3 che precisava
che la presentazione delle osservazioni non avrebbe
pregiudicato il diritto dell’Ufficio di riaprire I'esame
degli impedimenti assoluti, di propria iniziativa, in
qualsiasi momento prima della registrazione, se ne-
cessario. L’art. 40, r. CE 09/207 ¢ stato abrogato e
sostituito dall’art. 45, r. UE 17/1001. Ai sensi del
par. 1 dell’art. 45 “Tutte le persone fisiche o giuri-
diche, nonché i gruppi o organismi che rappresen-
tano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi,
commercianti o consumatori possono indirizzare al-
I’Utficio osservazioni scritte, specificando i motivi
per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio
dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazio-
ne”. Inoltre, la disposizione dell’art. 45 precisa che
le persone e i gruppi o gli organismi di cui al co. 1
non acquistano la qualita di parti nella procedura
dinanzi all’Ufficio. L art. 45, r. UE 17/1001 ribadisce
quanto affermato dall’art. 40 come novellato dal
RMUE in merito alle osservazioni dei terzi che de-
vono essere presentate prima della scadenza del
termine di opposizione o, qualora sia stata fatta
opposizione al marchio, prima dell’adozione della
decisione finale sull’opposizione (par. 2) e in ordine
alla presentazione delle osservazioni di cui al par. 1,
la quale non pregiudica il diritto dell’Ufficio di ria-
prire ’esame degli impedimenti assoluti di propria
iniziativa in qualsiasi momento prima della registra-
zione, se del caso. Il par. 4 dell’art. 45, r. UE 17/
1001 riscrive esattamente il par. 4 dell’art. 40
RMUE che a sua volta aveva ripreso letteralmente
il contenuto dell’originario par. 2 dell’art. 40, r. 09/
207 secondo cui le osservazioni devono essere no-
tificate al richiedente che puo presentare le proprie
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deduzioni. Rispetto alla originaria disposizione in-
trodotta dal r. CE 09/207, la disposizione dell’art. 40
RMUE aveva aggiunto, quali motivi per i quali il
marchio doveva essere escluso d’ufficio dalla regi-
strazione, accanto agli impedimenti assoluti alla re-
gistrazione previsti dall’art. 7, r. 09/207 (disposizio-
ne modificata dal r. UE 15/2424), i motivi correlati
alla titolarita del marchio UE (art. 5, r. 09/207, art.
non modificato dal r. UE 15/2424). La vigente di-
sposizione dell’art. 45, r. 17/1001 riprende esatta-
mente il testo dell’art. 40 RMUE, richiamando,
quindi, gli impedimenti assoluti alla registrazione
previsti dall’art. 7, r. UE 17/1001 e i motivi correlati
alla titolarita del marchio UE ai sensi dellart. 5, r.
17/1001. m Non possono, per contro, essere oggetto
di osservazioni gli impedimenti c.d. relativi alla re-
gistrazione. Nel caso di marchi costituiti da nomi e
ritratti di persona, le osservazioni non possono ave-
re ad oggetto la mancanza del consenso degli aventi
diritto. Si tratta di un’ipotesi che non rientra tra
quelle per le quali ¢ ammessa la partecipazione
dei terzi al procedimento davanti all’UIBM e que-
sto per due ragioni. In primo luogo perché in tale
ipotesi ¢ prevista la possibilita dell’opposizione, ai
sensi degli artt. 176 ss. cpi, ed in secondo luogo
perché la registrazione avvenuta in violazione del-
l’art. 8 cpi non da luogo ad un caso di nullita asso-
luta, bensi ad un motivo di nullita relativa, che puo
essere fatto valere soltanto dai titolari dei diritti
anteriori (SENA-Frassi-Grupici, Nuove leggi civ.
comm. 00, 523.

1V. La legittimazione. ® Mentre il co. 1 dell’art. 175
cpi indica quale soggetto legittimato a proporre le
osservazioni “qualsiasi interessato”, cio¢ chiunque
potrebbe essere direttamente o indirettamente leso
dalla concessione del marchio oggetto delle osserva-
zioni, la norma comunitaria corrispondente, Part.
45, r. UE 17/1001 che riprende Part. 40, r. CE 09/
207, nella versione confermata dal r. UE 15/2424,
indica con precisione i soggetti legittimati; tali sareb-
bero tutte «le persone fisiche o giuridiche, nonché i
gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori,
prestatori di servizi, commercianti o consumatori.
® In particolare, saranno legittimati alla presenta-
zione delle osservazioni non solo i concorrenti che
possano essere direttamente o indirettamente dan-
neggiati dalla registrazione del marchio, ma anche le
associazioni di categoria e le associazioni dei consu-
matori, che possano essere da essa danneggiati o
ingannati (ScurrI-FrRaNzosl, Diritto industriale italia-
no, tomo 11, Diritto procedimentale e processuale 14,
1117). Chi presenta le osservazioni puo farlo diret-
tamente ovvero attraverso un mandatario ex art. 201
cpi. B E stato sottolineato come i terzi abbiano un
interesse concreto ed attuale ad impedire ab initio
Pattribuzione della titolarita di una privativa in capo
al richiedente, in quanto il diritto di monopolio co-
stituisce uno sbarramento all’attivita dei terzi; tale
ragione spiegherebbe il senso della legittimita allar-
gata dell’intervento (GaLui, Notiziario dell’Ordine
dei Consulenti in Proprieta Industriale 00, 7, 8).
B E stata posta la questione se nel caso in cui a
proporre le osservazioni sia uno straniero si renda
necessario 1’elezione di domicilio in Italia. A tal pro-
posito, dal momento che il terzo osservante non
«assume la qualita di parte nella procedura di regi-
strazione», ’elezione di domicilio in Italia non &
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probabilmente necessaria, posto che nessuna comu-
nicazione ricevera né dall’Ufficio, né dal titolare/ri-
chiedente del marchio oggetto delle sue osservazio-
ni (GHIDINI-DE BENEDETTL, op. cit., 463).

V. Le regole procedimentali. ® Le osservazioni van-
no presentate in forma scritta. E da escludere la
possibilita di audizioni, nel corso delle quali i terzi
possano presentare rilievi orali, ancorché suscettibi-
li di verbalizzazione. L’articolo in commento non
prevede particolari formalita per la presentazione
all’Ufficio delle osservazioni. ® In dottrina vi & chi
(RAPISARDI, ibidem) ritiene che siano applicabili le
disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 del d.p.r. 30-6-1972, n.
540. 11 d.p.r. 30-6-1972, n. 540 ¢ stato abrogato dal
Codice della proprieta industriale e le disposizioni
degli artt. 1, 2 e 4 sono state trasfuse nelle disposi-
zioni degli artt. 1 e 3 reg. cpi. L’art. 1 reg. cpi con-
sente il deposito delle domande, delle istanze e de-
gli atti relativi ai marchi, presso le Camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura. Ammet-
te, inoltre, il deposito di tali documenti presso
I’'UIBM anche per mezzo del servizio postale. L’art.
3 reg. cpi, infine, dispone che ove il termine di de-
posito dei documenti scada di sabato, di domenica o
in un giorno festivo, o in un giorno in cui gli uffici
siano chiusi, la scadenza viene prorogata al primo
giorno successivo nel quale gli uffici sono aperti.
B Le osservazioni dei terzi devono specificare i mo-
tivi di non registrabilita del marchio. ® Alle osser-
vazioni potranno essere allegati documenti proba-
tori, diretti, cioe, a dimostrare la sussistenza degli
impedimenti assoluti alla registrazione. ® Le osser-
vazioni dei terzi non sembrano dar luogo ad un sub-
procedimento, o ad un incidente, nella procedura di
registrazione. 1l sistema delle osservazioni ¢ stato
definito come una “quasi opposizione” e qualificato
come una procedura “precontenziosa” (Scurri, Di-
ritto processuale della proprieta industriale ed intel-
lettuale 09, 25). 1l fine delle «osservazioni» € unica-
mente quello di portare a conoscenza dell’'UIBM i
motivi di nullita assoluta della registrazione e for-
nirne le prove, allo scopo di favorirne I’esame ap-
profondito e completo da parte dell’Ufficio. A ri-
prova di questo vi sarebbe sia il fatto che il terzo
non acquista la qualita di parte nel procedimento
(art. 175, co. 1, cpi) e sia il fatto che 1'Ufficio non &
obbligato a comunicare le osservazioni al richieden-
te. La comunicazione avra luogo solo se le osserva-
zioni siano ritenute «pertinenti e rilevanti» (art. 175,
co. 2, cpi). m Mentre la disciplina nazionale non
prevede un obbligo di comunicazione delle osserva-
zioni al richiedente, I’art. 45, r. UE 17/1001, ripren-
dendo quanto stabilito all’art. 40, RMUE, par. 4 che
riproduce il corrispondente antecedente par. 2, 1.
09/207, ribadisce Pobbligatorieta della notifica delle
osservazioni al richiedente. Inoltre, la prassi del-
I'UAMI ¢ nel senso di una comunicazione di tutte
le osservazioni che gli pervengano da parte dei ter-
zi. Si rammenta che 'UAMI, a partire dall’entrata
in vigore del RMUE avvenuta il 23-3-2016, ¢ deno-
minato Ufficio dell’Unione europea per la proprie-
ta intellettuale (EUIPO), come stabilito dal secon-
do considerando del suddetto Regolamento. ® Le
osservazioni presentate dai terzi al’'UIBM vengono
da esso valutate a mente del co. 2 dell’art. 175 cpi.
Se I'Ufficio ritiene le osservazioni “pertinenti e ri-
levanti”, esso le comunica al richiedente conceden-
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dogli un termine di 30 giorni dalla data della comu-
nicazione per presentare le proprie deduzioni. Tale
termine deve ritenersi prorogabile ai sensi dell’art.
191 cpi. m Ai sensi del co. 3 dell’art. 175 cpi per i
marchi internazionali designanti I'Italia, le osserva-
zioni sono considerate dall’Ufficio «solo al fine del-
I’esame» previsto dall’art. 170, co. 1, lett. a), cpi.
Tale disposizione si pone in relazione con la dispo-
sizione dell’art. 171 cpi in tema di esame dei marchi
internazionali. Nel presentare le proprie deduzioni,
il richiedente potra fornire una pitt compiuta prova
documentale dell’acquisto della capacita distintiva
del segno e potra argomentare in ordine alla non
decettivita del segno, alla sua non descrittivita, alla
non necessita tecnica od estetica della forma del
prodotto, di cui & chiesta la registrazione come mar-
chio e alla non contrarieta del marchio all’ordine
pubblico e al buon costume (SENA-Frassi-G1upic,
Nuove leggi civ. comm. 00, 524; SEna II, 136).
m L’art. 175 cpi al co. 2 fissa il termine di trenta
giorni per la presentazione da parte del richiedente
delle deduzioni in risposta alle osservazioni del ter-
zo, termine che decorre dal giorno in cui il richie-
dente avra ricevuto legale conoscenza delle osser-
vazioni attraverso la comunicazione da parte del-
I'UIBM. Non sembrano essere ammesse forme di
conoscenza equipollenti alla comunicazione. m 1l
termine per la presentazione da parte del richieden-
te delle deduzioni ¢ stabilito a pena di decadenza.
Anche alle deduzioni si applicheranno le norme del
d.p.r. 30-6-1972, n. 540, gia richiamate per la pre-
sentazione delle osservazioni. @ La mancata rispo-
sta del richiedente alle osservazioni dei terzi, comu-
nicategli dall’Ufficio a norma del co. 2 dell’articolo
in esame, non € sanzionata in alcun modo. L’Ufficio
potra, quindi, procedere alla registrazione anche in
mancanza delle deduzioni del richiedente, non tro-
vando applicazione, in questo caso, la regola del
rigetto automatico della domanda di registrazione.
m Con riferimento ai terzi osservanti, € stato rileva-
to che non assumendo essi, in base al co. 1 dell’art.
175 cpi «la qualita di parte nella procedura di regi-
strazione», I'Ufficio non dovra comunicare loro I'e-
sito della valutazione delle loro osservazioni, ed il
richiedente il marchio non dovra, in alcun modo,
renderli partecipi delle sue deduzioni nel caso in
cui I'UIBM, ritenendo “pertinenti e rilevanti” le
osservazioni presentate, gliele abbia comunicate. I
terzi dovranno, quindi, farsi carico di esaminare il
fascicolo della domanda per poter, se necessario,
proporre ’azione di nullita di fronte all’autorita giu-
diziaria ordinaria nel caso in cui la registrazione del
marchio sia concessa o confermata. In nessun caso, i
terzi avranno la facolta di ricorrere alla Commissio-
ne dei Ricorsi per il mancato recepimento delle loro
osservazioni da parte del’lUIBM. Parimenti, le
eventuali note dell’UIBM di risposta ad osservazio-
ni formulate da un soggetto terzo ai sensi dell’art.
175 cpi non sono ricorribili davanti alla Commissio-
ne dei Ricorsi; di conseguenza un ricorso presentato
contro queste note ¢ inammissibile (CR 14-7-2006,
GADI 07, 5073, 135). Anche nell’ipotesi di rigetto
della domanda di registrazione del marchio da par-
te dell’Ufficio sulla base delle osservazioni dei terzi,
in caso di ricorso del titolare/richiedente alla Com-
missione dei Ricorsi, i terzi non saranno, comun-
que, legittimati ad intervenire dinanzi alla Commis-

sione dei Ricorsi. La Commissione dei Ricorsi ha
osservato che, mentre I’art. 182 cpi prevede la pos-
sibilita di impugnare davanti alla Commissione dei
ricorsi la decisione dell’UIBM con cui sia dichiarata
inammissibile o respinta un’opposizione, I’art. 175
non prevede alcuna impugnazione per le note di
risposta alle osservazioni. La Commissione dei ri-
corsi, inoltre, ha rilevato che I'art. 135, co. 1, cpi,
nell’indicare i provvedimenti ricorribili, si riferisce a
provvedimenti definitivi che respingano totalmente
o parzialmente una domanda o istanza ovvero rin-
via a casi di ricorso espressamente previsti dal Co-
dice e non prevede invece la ricorribilita di note o
comunicazioni dal carattere interlocutorio quali so-
no le note di risposta ad osservazioni di terzi (nota
in CR 14-7-2006, GADI 07, 5073, 135 e 138; ScuUFFI-
FrANZOsI, op. cit., 1119). Tuttavia, non si potrebbe
totalmente escludere I'intervento dei terzi davanti
la Commissione dei ricorsi in base alla 1. 241/90 in
materia di procedimento amministrativo (GHIDINI-
DE BENEDETTI, op. cit., 464).

VI. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10.
m L’art. 90, d. legisl. 131/10 ha eliminato la previ-
sione contenuta nell’art. 175, co. 1, cpi concernente
il termine perentorio di due mesi per la presenta-
zione delle osservazioni dei terzi sulla registrazione
dei marchi, in conformita con la disciplina del Re-
golamento sul marchio UE che non prevede alcun
termine. Secondo la disciplina dell’Unione europea,
prima che il RMUE modificasse I’art. 40, r. 09/207,
stabilendo la regola, ribadita dall’art. 45, r. UE 17/
1001, secondo cui le osservazioni dei terzi devono
essere presentate prima della scadenza del termine
di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione
al marchio, prima dell’adozione della decisione fi-
nale sull’opposizione, le osservazioni potevano es-
sere presentate fino alla data di concessione del
marchio (abrogato art. 40, r. 09/207). Inoltre, la
previsione introdotta dal RMUE e contenuta nel
novellato par. 3, art. 40, r. 09/207 e ribadita dall’art.
45, r. UE 17/1001, secondo cui la presentazione del-
le osservazioni non pregiudica il diritto dell’Ufficio
di riaprire I’esame degli impedimenti assoluti, di
propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della
registrazione, se del caso ha comportato la soppres-
sione delle lett. a), b) e ¢) dell’art. 175, co. 1, cpi, che
riguardavano la decorrenza del termine di presen-
tazione delle osservazioni. B Ai sensi della disposi-
zione previgente, per i marchi nazionali, il termine
decorreva dalla data di pubblicazione della doman-
da di registrazione, nel caso in cui la domanda fosse
stata pubblicata sul Bollettino di cui all’art. 187 cpi
oppure dalla data della pubblicazione della registra-
zione del marchio sul Bollettino medesimo, se la
domanda non fosse gia stata pubblicata, come pre-
visto dall’art. 179 cpi, mentre, per i marchi interna-
zionali designanti 1'Italia, il termine decorreva dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui
fosse avvenuta la pubblicazione del marchio inter-
nazionale nella Gazzetta del’OMPI (v. PELLICANO,
Le novita in materia di rilievi e osservazioni di terzi,
in C. GALLI, 207). ® Tali termini di decorrenza, co-
me si € appena detto, soppressi, con riferimento alle
osservazioni dei terzi, sono stati, invece, espressa-
mente inclusi nell’art. 176, co. 1, cpi, per individuare
il dies a quo del periodo di tre mesi per proporre
I’opposizione alla registrazione dei marchi.
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