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01_Presentazione - prima bozza

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’età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che
è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è
essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.

Padova, giugno 2019 GIORGIO CIAN MARCO CIAN

© Wolters Kluwer Italia
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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 responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell’Opera.

LUIGI CARLO UBERTAZZI

© Wolters Kluwer Italia
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INTRODUZIONE

AGLI ARTT. 176-184-DECIES CPI

n Con lo strumento dell’opposizione coloro che in-
tendano far valere alcuni loro diritti anteriori osta-
tivi della registrazione del marchio possono interve-
nire a livello amministrativo nei confronti di una
domanda di registrazione di marchio. Rispetto al-
l’azione di nullità, la procedura di opposizione rap-
presenta uno strumento più rapido, agevole, e me-
no costoso. L’azione di nullità sarà comunque espe-
ribile una volta che, proposta o meno l’opposizione
e, nel caso che l’opposizione sia proposta, essa ven-
ga respinta, la registrazione del marchio venga con-
cessa o confermata, non essendo tale azione, in al-
cun modo, preclusa dalla proposizione dell’opposi-
zione. n La procedura di opposizione nel procedi-
mento di registrazione dei marchi viene disciplinata
agli artt. 175-184 cpi. n L’opposizione è prevista in
un gran numero di paesi nel mondo, sia in paesi nei
quali l’Ufficio marchi effettua un esame di novità
delle domande di registrazione di marchio, sia in
paesi nei quali tale esame non è previsto. La disci-
plina dell’opposizione al marchio UE era origina-
riamente contenuta nel r. 09/207 nelle disposizioni
di cui agli artt. 41 e 42, come modificate dal RMUE.
L’art. 41, r. 09/207, nel testo confermato dal
RMUE, indicava i soggetti legittimati a proporre
opposizione. Attualmente l’indicazione dei soggetti
legittimati a proporre opposizione alla registrazione
del marchio è contenuta nell’art. 46, par. 1, r. UE
17/1001. Ai sensi dell’art. 42, par. 2, r. 09/207, come
modificato dal RMUE il titolare di un marchio UE
anteriore che avesse presentato opposizione doveva
addurre la prova che nel corso dei cinque anni che
precedono la data di deposito o la data di priorità
della domanda di marchio UE posteriore (e non più
nel corso dei cinque anni che precedono la pubbli-
cazione della domanda di marchio comunitario po-
steriore), il marchio UE anteriore era stato oggetto
di uso effettivo (non più serio utilizzo) nell’Unione
per i prodotti o i servizi per cui era stato registrato e
sui quali si fondava l’opposizione, o che vi erano
legittime ragioni per la mancata utilizzazione. At-
tualmente, a seguito dell’abrogazione del r. 09/207
ad opera del r. 17/1001, si applica la disposizione
dell’art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 che stabilisce
che «Su istanza del richiedente, il titolare di un mar-
chio UE anteriore che abbia presentato opposizione
adduce la prova che nel corso del termine di cinque
anni che precedono la data di deposito o la data di
priorità della domanda di marchio UE, il marchio
UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell’U-
nione per i prodotti o i servizi per cui è stato regi-
strato e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussi-
stono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché
a quella data il marchio anteriore fosse registrato da
almeno cinque anni». L’art. 47, par. 2, r. UE 17/1001
ribadisce, inoltre, quanto già affermato dal par. 2
del novellato art. 42, r. 09/207 e cioè che in man-
canza della citata prova, l’opposizione deve inten-
dersi respinta e che se il marchio UE anteriore è
stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei
servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame
dell’opposizione deve intendersi registrato solo per
tale parte dei prodotti o dei servizi. Anche la d. UE
15/2436 alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 si

occupa della procedura di opposizione alla registra-
zione del marchio d’impresa. Il par. 1 dell’art. 43
precisa che gli Stati membri devono prevedere
una procedura amministrativa efficiente e rapida
per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione
di una domanda di marchio d’impresa per impedi-
menti alla registrazione o motivi di nullità relativi. Il
par. 2 dell’art. 43 indica quali sono i soggetti legitti-
mati a proporre opposizione. Il par. 3 dell’art. 43
stabilisce che alle parti venga concesso, su richiesta
congiunta, un periodo minimo di due mesi nel pro-
cedimento di opposizione al fine di consentire la
possibilità di una composizione amichevole tra la
controparte e il richiedente. n Il sistema dell’Accor-
do di Madrid e del Protocollo del 27-6-1989 ammet-
te l’opposizione se la stessa sia prevista dalla legi-
slazione dei paesi aderenti ai quali la protezione è
stata estesa. n Per quanto riguarda la nostra disci-
plina, si deve al d. legisl. 8-10-1999, n. 447 l’intro-
duzione nel nostro ordinamento della procedura di
opposizione. Il d. legisl. 447/99 ha inserito nella vec-
chia l.m. gli artt. da 32-bis a 33-bis la cui disciplina è
stata ripresa con modifiche marginali dagli artt. 175
ss. cpi. In tal modo il legislatore italiano ha provve-
duto ad adeguare la legislazione interna alle pre-
scrizioni previste dal Trattato sul diritto dei marchi
e dal regolamento di esecuzione, stipulati a Ginevra
il 27-10-1994. n Una prima delega era stata confe-
rita al Governo, affinché procedesse all’adegua-
mento della legislazione interna al protocollo di
Madrid, relativo alla registrazione internazionale
dei marchi, con l’art. 3, co. 1, lett. b), l. 12-3-1996,
n. 169 che attribuiva al Governo il potere di «stabi-
lire le modalità anche organizzative per l’effettua-
zione dell’esame dei requisiti di registrabilità e le
norme che disciplinano la procedura di opposizione
alla registrazione di quei marchi da parte dei titolari
di diritti anteriori». Senonché il termine di un anno
per l’emanazione del decreto delegato era inutil-
mente decorso, senza giungere all’approvazione
del decreto delegato. Per tale ragione fu approvata
una seconda legge di delega, la l. 29-3-1999, n. 102,
il cui art. 4, nel precisare i poteri del legislatore
delegato, non prevedeva espressamente l’introdu-
zione dell’istituto dell’opposizione. Infatti, tale nor-
ma, nel conferire al Governo la delega per l’ema-
nazione delle norme occorrenti per l’applicazione
del protocollo relativo all’intesa di Madrid, del 27-
6-1989, anche al fine di eliminare «una differenza di
trattamento per i richiedenti dei marchi nazionali»,
stabiliva che, per l’esecuzione della delega si appli-
cassero «i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 3
della legge n. 169 del 1996». Si può dire, quindi, che
il legislatore delegato, per effetto del richiamo con-
tenuto all’art. 4, l. 102/99, ha introdotto l’opposizio-
ne nell’ordinamento italiano; concretamente, dap-
prima nelle procedure di registrazione dei marchi
internazionali designanti l’Italia, attraverso l’inseri-
mento degli artt. 8-bis ed 8-ter nella vecchia l.m.,
poi, allo scopo di eliminare la differenza di tratta-
mento per i richiedenti i marchi nazionali, anche
nella procedura di registrazione dei marchi nazio-
nali, benché né i trattati internazionali, né la stessa
legge di delega ne imponessero l’introduzione.
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n Uno dei principi fondamentali della disciplina dei
marchi si traduce nella regola secondo cui il mar-
chio posteriore non può violare diritti di terzi che
abbiano effetto da data anteriore. L’applicazione di
tale regola può avvenire attraverso due sistemi. Il
primo sistema comporta che l’Ufficio conduca un
esame di novità della registrazione e che rifiuti la
registrazione qualora ravvisi il conflitto con i diritti
anteriori dei terzi, anche nell’evenienza in cui i terzi
non si siano espressi in termini negativi in merito
alla registrazione. Il secondo sistema prevede che
l’Ufficio non svolga l’esame di novità del segno,
lasciando all’iniziativa dei controinteressati la pos-
sibilità di opporsi alla registrazione del segno che si
pone in contrasto con i loro diritti anteriori. n Il
legislatore italiano, conformandosi alle norme e ai
principi del Regolamento sul marchio comunitario,
ha optato per il secondo sistema. A tal proposito, ha
limitato l’esame dell’Ufficio agli impedimenti previ-
sti nell’art. 159 cpi (art. 29 della vecchia l.m.) il
quale non prevede l’esame di novità, esonerando
cosı̀ l’Ufficio dal gravoso compito della ricerca e
del controllo delle registrazioni anteriori dei terzi.
Inoltre, ha adottato, nel caso di conflitto con i diritti
anteriori, il sistema della c.d. nullità relativa (art. 25
cpi, art. 59.1 della vecchia l.m.). Infine, ha attribuito
ai titolari di (alcuni di) tali diritti la possibilità di
farli valere non solo davanti all’Autorità giudiziaria,
come motivi di nullità della registrazione concessa,
ma altresı̀ come motivi di opposizione durante la
procedura di registrazione. n Il fondamento dell’i-
stituto dell’opposizione viene individuato nella po-
testà dell’amministrazione «di annullare o riformare
i propri atti» e chi ha tale potere può esercitarlo
anche su istanza dell’interessato (ARCIDIACONO,Op-
posizione, Enc. giur., 90; M.S. GIANNINI, La giustizia
amministrativa 63, 67). n L’opposizione può essere
qualificata alla stregua di un sub-procedimento
eventuale (SPOLIDORO, in AA.VV., Commento tema-
tico della legge marchi, 259 s.; VANZETTI-GALLI, La
nuova legge marchi, 197 ss.) che si innesta come un
‘‘procedimento incidentale’’ (SCUFFI, Diritto proces-
suale della proprietà industriale ed intellettuale 09,
25) nella procedura amministrativa di registrazione
dei marchi. Essa ha carattere sostanzialmente con-
tenzioso ed è retta dal principio del contraddittorio.
La disciplina dell’opposizione si fonda, per quanto
non è espressamente previsto negli artt. 175 ss. cpi e
nelle disposizioni regolamentari, sulle norme gene-
rali della l. 7-8-1990, n. 241, sul procedimento am-
ministrativo, che, in particolare, all’art. 1, organizza
il procedimento secondo i principi di economicità,
efficienza e pubblicità. La l. 241/90, fuori dalle ipo-
tesi espressamente disciplinate dalle norme speciali
sui marchi, regola la fase dell’apertura del procedi-
mento, la nomina del responsabile del procedimen-
to, la raccolta delle prove, l’accesso degli interessati
agli atti e ai documenti del procedimento, nonché la
facoltà di questi ultimi di presentare memorie e
difese scritte. n L’opposizione, in materia brevet-
tuale e di marchi, può astrattamente configurarsi
in due modi diversi: a) come lo strumento attraver-
so cui i terzi controinteressati possono proporre un
reclamo amministrativo dopo la concessione del
brevetto o dopo la registrazione di marchio, e, b)
come lo strumento attraverso cui i soggetti interes-
sati possono intervenire nel procedimento di con-

cessione, prima che questo abbia termine. n La pri-
ma soluzione è stata adottata dalla Convenzione sul
brevetto europeo, il cui art. 99 prevede la possibilità
di proporre l’opposizione entro il termine di nove
mesi dal rilascio del brevetto. Anche l’ordinamento
tedesco ha seguito il medesimo sistema, preveden-
do, all’art. 42 della locale legge sui marchi, modifi-
cata dalla l. 16-7-1998, che il titolare di un marchio
anteriore possa far opposizione alla registrazione,
nel termine di tre mesi, a partire dal giorno della
pubblicazione della registrazione del marchio.
n Per quanto riguarda la disciplina italiana va detto
che nel corso dei lavori preparatori del d. legisl. 447/
99, alcuni esponenti della commissione incaricata di
redigere il testo di decreto delegato hanno optato
per la prima soluzione e cioè per la proposizione
dell’opposizione quando sia già avvenuta la conces-
sione del brevetto o la registrazione di marchio. Ciò
nonostante, è prevalsa l’altra soluzione, quella della
proposizione dell’opposizione nel corso del proce-
dimento di concessione del brevetto o di registra-
zione del marchio, quando cioè la concessione del
brevetto o la registrazione del marchio non abbiano
ancora avuto luogo, e questo in conformità con
quanto stabilito dall’art. 42 del Regolamento sul
marchio comunitario 40/94, ribadito dall’art. 41, r.
09/207 (r. abrogato e sostituito dal r. UE 17/1001 sul
marchio dell’Unione europea) e confermato dal
RMUE. Unica eccezione a tale regola è rappresen-
tata dall’ipotesi prevista all’art. 179 cpi, che, seguen-
do il sistema adottato dal legislatore francese, pre-
vede la possibilità di proporre l’opposizione contro
la registrazione quando il richiedente abbia inteso
estendere la protezione del marchio all’estero ai
sensi dell’Accordo di Madrid (non invece del Pro-
tocollo), e l’UIBM abbia pertanto proceduto imme-
diatamente alla registrazione. Si rinvia al commento
dell’art. 179 cpi. n Per espressa previsione dell’art.
184 cpi, l’entrata in vigore delle norme sul procedi-
mento di opposizione è stata demandata all’emana-
zione di un decreto del Ministero delle attività pro-
duttive. Per lungo tempo, a motivo della mancata
adozione del decreto, la procedura dell’opposizione
è rimasta inattuata. Oggi, a seguito dell’emanazione
del decreto del Ministero dello sviluppo economico,
le norme del Codice relative alla procedura di op-
posizione sono finalmente entrate in vigore ed il
sistema delle opposizioni è divenuto operativo.
Inoltre, l’avvio del procedimento di opposizione av-
verso una domanda o registrazione di marchio è ora
concretamente possibile a seguito della pubblicazio-
ne del primo numero del Bollettino ufficiale dei
marchi d’impresa, di cui all’art. 187 cpi, avvenuta
l’11-7-2011. Da tale data di pubblicazione decorre,
infatti, con esclusione dei marchi internazionali de-
signanti l’Italia, il termine per il deposito dell’oppo-
sizione. n Il d. legisl. 20-2-2019, n. 15, pubblicato in
GU Serie Generale n. 57 dell’8-3-2019 ed in vigore
dal 23-3-2019, adottato al fine di dare attuazione
alla d. UE 15/2436 del 16-12-2015, nonché per l’a-
deguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del RMUE, recante modifica al regolamento
sul marchio comunitario, modifica le disposizioni
degli artt. 176, 177, 178, 180 e 181 cpi e dispone
l’inserimento della disciplina organica del procedi-
mento di decadenza e nullità, contenuta nella sezio-
ne II-bis «decadenza e nullità dei marchi d’impresa
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registrati», nell’ambito del capo IV ‘‘Acquisto e
mantenimento dei diritti di proprietà industriale e
relative procedure’’ del cpi, in attuazione degli artt.
da 45 a 47 della d. UE 15/2436 oltre che in ottem-
peranza dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 3,
co. 3, lett. g) della legge di delegazione europea. La

struttura della nuova sezione riprende quella della
precedente sezione II in materia di osservazioni e
opposizioni. La disciplina organica del procedimen-
to di decadenza e nullità viene prevista nelle dispo-
sizioni dei nove artt. dal 184-bis al 184-decies cpi.

176 Deposito dell’opposizione. 1. I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono
presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle

lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata
entro il termine perentorio di tre mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi
dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accogli-
mento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata
pubblicata ai sensi dell’articolo 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del
marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des
Marques Internationales.

2. L’opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevi-
bile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il nu-
mero e la data della domanda o della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta
l’opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi
anteriori di cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali
è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l’opposizione;
c-bis) se è stato nominato un mandatario, l’atto di nomina, ai sensi dell’articolo 201, o la

dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l’atto di nomina è
depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell’opposizione.

3. L’opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposi-
zione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 226.

4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data
di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo
178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di
origine o della indicazione geografica su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o
di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesi-
stenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesi-
stenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di
marchio dell’Unione europea;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione,

qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi, ovvero nei casi di cui all’articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter);

d) [l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.]
5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio

previsti dall’articolo 12, comma 1, c), d), e) ed f), e dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis,
per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la
mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Forma e contenuto della domanda di
opposizione. - III. La documentazione a sostegno dell’opposizione. - IV. Impedimenti relativi alla registra-
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zione del marchio. Novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - V. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n.
15. - VI. Il termine per l’opposizione.

I. I precedenti della norma. n Sui precedenti e sulla
storia della norma qui commentata rinvio alla V
edizione di questo commentario.
II. Osservazioni generali. Forma e contenuto della
domanda di opposizione. n A mente dell’art. 176,
co. 1, cpi, a pena di inammissibilità, le opposizioni
devono essere presentate per iscritto, motivate e
documentate. Il termine per la presentazione del-
l’opposizione, che deve considerarsi perentorio,
conformemente a quanto era previsto dall’art. 41,
r. 09/207 e ora confermato dal RMUE, è di 3 mesi e
decorre dalle date di pubblicazione previste alle
lett. a), b) e c) dell’art. 176 cpi. Tali termini di
decorrenza corrispondono a quelli già contemplati
dall’art. 175 cpi per le osservazioni dei terzi ed ora
soppressi a seguito della novella legislativa intro-
dotta dal decreto correttivo. Le date di pubblicazio-
ne previste dalla norma in commento indicano il
dies a quo del periodo di tre mesi utile alla propo-
sizione dell’opposizione alla registrazione dei mar-
chi. n Si precisa che il parallelismo tra il termine di
scadenza di tre mesi per la presentazione dell’oppo-
sizione previsto a livello italiano e quello previsto a
livello comunitario non opera con riferimento alle
registrazioni internazionali designanti l’Italia, da un
lato, o l’Unione Europea, dall’altro. Infatti, nel si-
stema dell’opposizione comunitaria, il termine per
opporre le designazioni all’Unione Europea delle
registrazioni internazionali è di 9 mesi dalla data
di ri-pubblicazione sul bollettino comunitario men-
tre il termine per opporre le designazioni all’Italia
delle registrazioni internazionali è di 3 mesi dal pri-
mo giorno del mese successivo a quello della loro
pubblicazione sulla Gazzetta dell’OMPI. n Ai sensi
dell’art. 176, co. 2, l’opposizione deve essere formu-
lata per iscritto e può riguardare una sola domanda
o registrazione di marchio. Come per le osservazio-
ni, di cui all’art. 174 cpi, non sono ammesse audi-
zioni, nel corso delle quali i terzi possano proporre
un’opposizione orale, ancorché suscettibile di ver-
balizzazione. Ai fini della sua ricevibilità, secondo
quanto prescritto dal d. legisl. 131/10, l’opposizione
deve essere redatta in lingua italiana. Essa si consi-
dera validamente presentata soltanto ad avvenuto
pagamento della tassa d’opposizione. L’avverbio
validamente è stato aggiunto dal RMUE che ha
sostituito il par. 3. Inoltre, la norma comunitaria
precisa che entro un termine imposto dall’Ufficio,
l’opponente può presentare fatti, prove e osserva-
zioni a sostegno dell’opposizione. n Ai sensi del-
l’art. 47, d.m. 13-1-2010, n. 33 recante il Regolamen-
to di attuazione del codice della proprietà industria-
le, l’atto di opposizione, da indirizzare ed inviare
direttamente ed esclusivamente all’Ufficio Opposi-
zione dell’UIBM, deve essere redatto in conformità
al modulo predisposto dall’Ufficio, in tre copie, di
cui l’originale in regola con l’imposta di bollo ai
sensi dell’art. 225 cpi, ovvero in quattro copie se
depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rila-
scia una copia a titolo di ricevuta. La data di rice-
vimento, attestata dall’UIBM, è considerata data di
deposito dell’opposizione. Nel caso in cui l’atto di
opposizione venga inviato tramite il servizio postale
alla sede dell’UIBM mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizio-
ne, la data di ricevimento della raccomandata o del
plico è considerata data di deposito. Nonostante la
previsione contenuta nell’art. 47, d.m. 33/10 riguar-
do alla possibilità di deposito per via telematica
dell’atto di opposizione, tale forma di deposito
non è attualmente praticabile. Il decreto del Mini-
stero dello sviluppo economico emanato l’11-5-2011
ha introdotto all’art. 2, co. 3 la possibilità di depo-
sito dell’atto di opposizione tramite la posta elettro-
nica certificata. Ai sensi dell’art. 1, co. 7, d.m. 26-1-
2015, n. 79681 (in GURI del 30-1-2015, n. 24), l’av-
vio del deposito telematico secondo le modalità tec-
niche indicate nell’allegato 1 del medesimo d.m. per
gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi
deve essere disciplinato con decreto del direttore
generale per la lotta alla contraffazione – UIBM
del Ministero dello sviluppo economico. A tal pro-
posito, il 29-10-2015 è stato emanato il decreto del
direttore generale per la lotta alla contraffazione-
Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero del-
lo sviluppo economico (pubblicato in GU 5-11-
2015, n. 258) con il quale si è stabilito che il depo-
sito telematico delle domande di certificati comple-
mentari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di
nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a
semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ri-
corsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei
marchi e delle istanze connesse a dette domande
deve avvenire secondo le modalità tecniche previste
dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, d.m. 29-10-2015)
(per un approfondimento della disciplina relativa
alle modalità di deposito telematico dei titoli di
proprietà industriale v. commento all’art. 147 cpi).
All’art. 2, d.m. 26-1-2015, n. 79681 e all’art. 2, d.m.
29-10-2015 si precisa che il deposito telematico
esplica gli stessi effetti del deposito cartaceo che
continua ad essere disciplinato dal d.m. 13-1-2010,
n. 33 e smi. A seguito dell’emanazione del d.m. 29-
10-2015, il Ministero dello sviluppo economico –
direzione generale per la lotta alla contraffazione
UIBM ha emanato la circolare n. 596 avente ad
oggetto ‘‘Estensione delle nuove modalità di depo-
sito on line ad ulteriori tipologie di domande e atti
relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione
delle modalità di pagamento dei relativi diritti e
tasse’’ (per un approfondimento del contenuto della
circolare n. 596 v. commento all’art. 147 cpi). n Il
d.m. 29-10-2015 all’art. 4, co. 1, con riferimento ai
depositi degli atti di opposizione alla registrazione
dei marchi, delle domande di certificati complemen-
tari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuo-
ve varietà vegetali, di topografie dei prodotti a se-
miconduttori e delle istanze connesse a dette do-
mande, ha stabilito che, a partire dal 9-11-2015, il
pagamento dei relativi diritti e delle tasse dovesse
essere effettuato esclusivamente secondo quanto
previsto dal provvedimento del direttore generale
per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano bre-
vetti e marchi del Ministero dello sviluppo econo-
mico del 20-11-2014, in GURI n. 281 del 3-12-2014,
il quale prevede l’utilizzo del modello F24. n Ai
sensi dell’art. 3, d.m. 29-10-2015, a partire dal 9-
11-2015, in relazione a ciascun deposito telematico
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delle domande di certificati complementari per i
medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà
vegetali, di topografie dei prodotti a semicondutto-
ri, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti
di opposizione alla registrazione dei marchi e delle
istanze connesse a dette domande, il sistema infor-
mativo deve rilasciare una ricevuta di avvenuta pre-
sentazione del deposito prodotta tramite applicazio-
ne web. Nel caso di deposito degli atti di opposizio-
ne alla registrazione dei marchi e di ricorsi alla
Commissione dei ricorsi, l’attestazione del paga-
mento dei diritti dovuti deve necessariamente esse-
re allegata alla domanda all’atto della presentazio-
ne, ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell’art.
176, co. 3 e dell’art. 136, co. 2, cpi (art. 3, co. 3, d.m.
29-10-2015). n Nel caso in cui il titolare di diritti
anteriori si avvalga per la presentazione dell’oppo-
sizione del servizio postale o di altro mezzo di re-
capito, deve essere considerato non rispettato il ter-
mine nel caso in cui, pur avendo spedito il plico nel
termine di legge, esso sia pervenuto all’Ufficio in
data successiva alla scadenza. n Il d.m. 11-5-2011
ha stabilito, all’art. 2, co. 1, che l’atto di opposizione
deve essere inviato direttamente all’UIBM. Le mo-
dalità di deposito previste dall’art. 2, co. 2 e 3 sono:
(i) deposito direttamente presso l’Ufficio; (ii) spe-
dizione postale a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno; (iii) altri servizi di spedizione che attesti-
no la tempestiva ricezione; (iv) servizi di posta elet-
tronica certificata. n Il co. 2 dell’art. 176 cpi stabili-
sce che l’opposizione, a pena di inammissibilità, de-
ve contenere, in relazione al marchio oggetto del-
l’opposizione, l’identificazione del richiedente e il
numero e la data di deposito della domanda di re-
gistrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è pro-
posta l’opposizione (lett. a). Per i marchi interna-
zionali designanti l’Italia, deve essere indicato il nu-
mero di registrazione internazionale e la sua data,
ovvero la data della sua estensione successiva all’I-
talia. Infine, nel caso di registrazioni concesse con la
procedura accelerata di cui all’art. 179 cpi, deve
risultare l’indicazione del numero e della data di
concessione, in luogo della data e del numero di
domanda. Inoltre, devono essere indicati i «prodotti
ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione». La
norma non richiede, invece, l’identificazione della o
delle classi dei prodotti/servizi opposti. Inoltre, l’op-
posizione deve contenere, in relazione al marchio o
diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio
o del diritto che l’opponente fa valere. In partico-
lare, l’identificazione delle domande o registrazioni
anteriori di marchi uguali o simili per gli stessi pro-
dotti/servizi o per prodotti/servizi affini ex art. 12,
co. 1 lett. d) ed e), cpi nonché dei diritti di cui all’art.
8 cpi (ritratti di persone, nomi e segni notori) (lett.
b). Infine, l’opposizione deve contenere i motivi su
cui si fonda (lett. c). n L’art. 24, d. legisl. 15/19 mo-
difica l’art. 176 cpi al co. 2, lett. a). La modifica che
interessa la lett. a) del co. 2 e che consiste nell’in-
serimento della congiunzione ‘‘o’’ dopo la parola
domanda trova ragione nella necessità di uniforma-
re la disposizione contenuta nella lett. a) del co. 2
alla disposizione del co. 2. Infatti, mentre ai sensi
del co. 2 si precisa che l’opposizione può riguardare
una sola domanda o registrazione di marchio, con-
siderando quindi alternativi quali oggetti di opposi-
zione domanda di marchio o registrazione di mar-

chio, erroneamente alla lett. a) del co. 2, nello spe-
cificare il contenuto necessario, a pena di inammis-
sibilità, dell’opposizione, gli elementi (identificazio-
ne del richiedente, numero e data) costituenti tale
contenuto necessario venivano riferiti, in assenza
della congiunzione o, esclusivamente alla domanda
di registrazione e non venivano riferiti alternativa-
mente alla domanda o alla registrazione, opponibili
in via alternativa. Prima della citata novella, stando
al tenore letterale della disposizione della lett. a),
co. 2, si sarebbe anche potuta prospettare l’inter-
pretazione secondo cui il contenuto necessario del-
l’opposizione delineato dalla lett. a) avrebbe dovu-
to riguardare esclusivamente la domanda della re-
gistrazione e non la registrazione, pur essendo en-
trambi in via alternativa opponibili. La specificazio-
ne degli elementi del contenuto dell’opposizione, ai
fini della sua ammissibilità, sia con riguardo alla
domanda oggetto di opposizione che con riguardo
alla registrazione oggetto di opposizione era già
contenuta, peraltro, nel reg. cpi. A tale riguardo,
infatti, nel reg. cpi viene precisato nel dettaglio qua-
le debba essere il contenuto dell’atto di opposizio-
ne. A tale riguardo, a mente dell’art. 46, reg. cpi,
l’atto di opposizione deve includere: a) riguardo
alla domanda o registrazione contro cui viene pro-
posta opposizione: 1) il numero, la data di deposito
e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di
pubblicazione; 2) una riproduzione del marchio, co-
me pubblicato; 3) l’indicazione dei prodotti e servizi
e relative classi, elencati nella medesima domanda o
registrazione, nei confronti dei quali è proposta
l’opposizione; 4) il nome del richiedente che ha
presentato la domanda o che ha ottenuto la regi-
strazione e contro cui viene proposta l’opposizione;
b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si
fonda l’opposizione, salvo il caso di cui all’art. 8 cpi:
1) il numero di domanda o di registrazione del mar-
chio o dei marchi anteriori; l’indicazione che il mar-
chio anteriore è un marchio nazionale, comunitario,
oppure oggetto di registrazione internazionale este-
sa all’Italia, e, se il marchio è stato oggetto di ces-
sione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione
o rinuncia, la relativa specificazione; 2) la data di
deposito o di registrazione nonché le eventuali date
di priorità o di preesistenza italiana, con l’indicazio-
ne dei rispettivi numeri di domanda e registrazione
e, nel caso di priorità, del Paese di origine; 3) una
riproduzione del marchio o dei marchi anteriori; 4)
l’elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e ser-
vizi per i quali il marchio anteriore è stato deposi-
tato o registrato e su cui si fonda l’opposizione; c)
riguardo all’opponente e all’opposizione: 1) il nome
dell’opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l’in-
dicazione del domicilio eletto, il titolo di legittima-
zione a proporre opposizione e, se del caso, l’indi-
cazione di agire in qualità di avente causa del tito-
lare del marchio anteriore risultante nel Registro
ufficiale; 2) i motivi su cui si basa l’opposizione
nonché, nel caso di un diritto di cui all’art. 8 cpi,
la specificazione di tale diritto e l’indicazione della
mancanza del proprio consenso alla registrazione;
d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:
1) l’attestazione dell’avvenuto pagamento. n L’in-
serimento nella lett. b) del co. 2 dell’art. 176 cpi
del riferimento alla lett. c) dell’art. 12, co. 1, cpi,
nella quale si fa riferimento, a seguito della modifi-
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ca apportata dall’art. 5, d. legisl. 15/19 all’art. 12, co.
2, cpi, al marchio di certificazione di nuova istitu-
zione, è dettata da esigenze di coordinamento con
la novellata disposizione dell’art. 12 cpi in materia
di novità, la quale si riferisce ora anche ai marchi di
certificazione. n Per quanto riguarda la motivazio-
ne dell’atto di opposizione, in conformità a quanto
previsto per le opposizioni nei confronti di doman-
de di registrazione comunitarie, in sede di presen-
tazione dell’opposizione, sarà sufficiente come mo-
tivazione il riferimento, a seconda dei casi, all’art.
12, co. 1, lett. d) e/o e) ovvero all’art. 8 cpi. Il re-
quisito della motivazione è previsto a pena di inam-
missibilità. Esso si traduce nella necessaria ed ob-
bligatoria indicazione delle ragioni di fatto e di di-
ritto in base alle quali il terzo ritiene che la doman-
da di registrazione del marchio non possa essere
accolta. L’opponente dovrà, quindi, indicare nel
dettaglio l’impedimento o gli impedimenti alla regi-
strazione, elencati al co. 5 dell’art. 176 cpi, che si
ritiene sussistano nel caso concreto. n L’opposizio-
ne è subordinata al pagamento di ‘‘diritti’’. Le mo-
dalità di pagamento dei diritti sono state stabilite
nel d.m. dell’11-5-2011 all’art. 4, mentre gli importi
sono stati stabiliti con il d.m. 2-4-2007. Il mancato
pagamento dei diritti di opposizione, il loro paga-
mento con modalità diverse da quelle stabilite, ov-
vero il pagamento tardivo rispetto ai termini, com-
portano la conseguenza che l’opposizione si consi-
dera ritirata. La stessa norma è stabilita a livello
comunitario dalla reg. 17 del r. CE 2868/95. Inoltre,
a mente dell’art. 4, co. 3, d.m. 11-5-2011, la mancata
produzione dell’attestazione di pagamento al mo-
mento del deposito dell’atto di opposizione com-
porta il ritiro dell’atto ai sensi dell’art. 176, co. 3,
cpi. A differenza del sistema comunitario, la norma
in commento non prevede la possibilità di rimborso
dei diritti di opposizione, nel caso in cui il marchio
opposto venga ritirato, o sia oggetto di rinuncia o di
limitazione dei prodotti/servizi cui è rivolta l’oppo-
sizione, prima della scadenza del c.d. «cooling-off
period» - periodo utile per la conciliazione – di cui
all’art. 178, co. 1, cpi. Secondo l’art. 178, co. 1, cpi,
entro due mesi dalla scadenza del termine per il
deposito dell’opposizione, l’Ufficio verifica, ai sensi
dell’art. 48 reg. cpi, la ricevibilità ed ammissibilità
dell’opposizione ed il pagamento dei diritti di oppo-
sizione. Una volta svolte tali verifiche, l’Ufficio pro-
cede, quindi, nello stesso termine, all’invio della
comunicazione al richiedente con la quale lo infor-
ma dell’opposizione con l’avviso, anche all’oppo-
nente, della possibilità di giungere ad una concilia-
zione entro due mesi dalla comunicazione. n Con
l’aggiunta nel co. 2 dell’art. 176 cpi della disposizio-
ne di cui alla lett. c-bis) ad opera dell’art. 24, d.
legisl. 15/19 trova nuova collocazione, peraltro, co-
me si dirà, in una versione integrata, la disposizione
contenuta nella lett. d) del co. 4 dell’art. 176 cpi, ora
abrogata ad opera del citato art. 24, d. legisl. 15/19,
la quale si riferiva all’atto di nomina del mandata-
rio, il quale doveva esser depositato a seguito della
presentazione dell’opposizione. Ai sensi della di-
sposizione contenuta nella lett. c-bis) inserita al
co. 2 è da considerare contenuto necessario dell’op-
posizione anche l’atto di nomina del mandatario,
invece ‘‘semplicemente’’ da depositare a mente del-
la diposizione precedente contenuta nell’abrogata

lett. d), co. 4 dell’art. 176 cpi, oltre, come ancora
stabilisce la nuova lett. c-bis) del co. 2, alla dichia-
razione di riserva di deposito dell’atto di nomina.
Inoltre, ancora alla lett. c-bis) viene precisato che
ove sia formulata riserva, l’atto di nomina andrà
depositato entro il termine perentorio di due mesi
dalla data di deposito dell’opposizione, benefician-
do, senza incorrere nell’inammissibilità, del deposi-
to differito di due mesi dal deposito dell’opposizio-
ne. La novella dispone pertanto l’applicazione del-
l’istituto generale della riserva di deposito, di cui
all’art. 42 reg. cpi anche ai procedimenti di opposi-
zione.
III. La documentazione a sostegno dell’opposizio-
ne. n Il co. 4 dell’art. 176 cpi ribadisce quanto già
previsto dal co. 1 e cioè che l’opposizione deve, a
pena di inammissibilità, essere ‘‘documentata’’. Chi
ha presentato l’opposizione, deve, entro due mesi
dalla scadenza del termine previsto dall’art. 178, co.
1, cpi (e cioè dalla scadenza del termine per rag-
giungere un accordo di conciliazione ex art. 178, co.
1, cpi), depositare determinati documenti. La docu-
mentazione da presentare a sostegno dell’opposi-
zione deve comprendere: a) copia (semplice) della
domanda o del certificato di registrazione del mar-
chio anteriore (o dei marchi anteriori) su cui è ba-
sata l’opposizione. Tale copia non è tuttavia richie-
sta se si tratta di domande o registrazioni nazionali,
posto che, in tal caso, dovrà essere l’Ufficio stesso a
fornire tale documentazione al richiedente il mar-
chio opposto. Di conseguenza la copia della doman-
da o del certificato di registrazione del marchio an-
teriore sarà depositata esclusivamente per i marchi
comunitari e quelli internazionali e dovrà essere
accompagnata dalla relativa traduzione in italiano.
b) ‘‘Ogni altra documentazione a prova dei fatti
addotti’’. c) La documentazione necessaria a prova-
re la legittimazione a presentare opposizione, se il
marchio anteriore non risulti a nome dell’opponen-
te nel registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e
marchi. d) L’atto di nomina dell’eventuale manda-
tario ai sensi dell’art. 201 cpi. L’opponente potrà
infatti agire direttamente o attraverso mandatario
nei casi e con le modalità previste dal citato artico-
lo. n La disposizione dell’art. 24, d. legisl. 15/19 in-
teressa anche il co. 4 dell’art. 176 cpi. Alla lett. a)
viene infatti inserito dopo il riferimento a «copia
della domanda o del certificato di registrazione
del marchio» anche il riferimento «della denomina-
zione di origine o della indicazione geografica» con
il risultato di prevedere a seguito della novella l’ob-
bligo di deposito della domanda o del certificato di
registrazione oltre che del marchio, ora anche della
denominazione di origine o della indicazione geo-
grafica. Il riferimento alle DOP e alle IGP è la
conseguenza del recepimento della disposizione
contenuta nell’art. 4, lett. i), d. UE 15/2436 da parte
della disposizione di cui alla lett. c-bis) del co. 1 del
novellato art. 14 cpi introdotto dall’art. 6, d. legisl.
15/19 (si rinvia per un approfondimento della no-
vella che ha interessato l’art. 14 cpi, oltre che al
commento di tale norma, anche al commento del-
l’art. 170 cpi). L’art. 4, lett. i), d. UE 15/2436 e l’art.
14, co. 1, lett. c-bis), cpi prevedono quale impedi-
mento assoluto alla registrazione dei marchi l’ipo-
tesi del conflitto tra i marchi da un lato e le DOP e
le IGP dall’altro di conseguenza, coerentemente, il
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novellato co. 4, lett. a) dell’art. 176 cpi prevede ora
tale ipotesi di impedimento assoluto alla registrazio-
ne tra i motivi di opposizione alla registrazione dei
marchi. n Al co. 4 alla lett. a) viene inoltre sostituito
l’aggettivo «comunitario» con l’espressione «dell’U-
nione europea» al fine di dare attuazione alla pre-
visione dell’art. 1, r. UE 17/1001 secondo cui devo-
no essere denominati «marchi dell’Unione euro-
pea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi
registrati alle condizioni e secondo le modalità pre-
viste dal medesimo reg. La disposizione del r. UE
17/1001 recepisce a sua volta quanto stabilito dal
Trattato di Lisbona all’art. 2, laddove è stato richie-
sto espressamente che nell’intero Trattato i termini
‘‘la Comunità’’ o ‘‘la Comunità europea’’ venissero
sostituiti da ‘‘l’Unione’’ e l’aggettivo ‘‘comunitario’’,
comunque declinato, da ‘‘dell’Unione’’. n L’abro-
gazione della lett. d) del co. 4 dell’art. 176 cpi segue,
come si è precisato nel presente commento, alla
novella introdotta dalla disposizione contenuta nel-
la lett. c-bis) inserita al co. 2 dell’art. 176 cpi.
IV. Impedimenti relativi alla registrazione del
marchio. Novità introdotte dal d. legisl. 131/10.
n L’art. 91, d. legisl. 131/10 ha modificato il co. 5
dell’art. 176 cpi sostituendo il riferimento alle lett.
d) ed e) dell’art. 12 cpi con le attuali lett. c) e d)
dello stesso articolo. Il co. 5 indica quali impedi-
menti (relativi) alla registrazione del marchio pos-
sano essere fatti valere in sede di opposizione. Si
tratta unicamente di quelli previsti all’art. 12, co. 1,
lett. c) e d), cpi e all’art. 8 cpi. Potrà, quindi, pre-
sentare opposizione: i) il titolare o il licenziatario
esclusivo, a norma dell’art. 177, lett. c), cpi, di un
marchio depositato o registrato in Italia e ii), nel
caso di registrazione internazionale designante l’I-
talia, o di registrazione avente efficacia in Italia, il
titolare di uno o più marchi e l’avente diritto al
marchio ove ricorrano tre precise ipotesi. A) Nel-
l’ipotesi in cui tale marchio sia identico ad un mar-
chio già da altri registrato nello Stato o con efficacia
nello Stato in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza
di un diritto di priorità o di una valida rivendicazio-
ne di preesistenza per prodotti o servizi identici
(art. 12, co. 1, lett. c). B) Nell’ipotesi in cui tale
marchio sia identico o simile ed abbia ad oggetto
prodotti e/o servizi identici o affini rispetto a quello
opposto (art. 12, co. 1, lett. d), cpi. Per queste due
ipotesi legittimati a proporre l’opposizione, per i
motivi richiamati, sono, a norma del co. 5 della
norma in commento, il titolare del marchio ante-
riormente registrato, chi ha depositato domanda
di registrazione di un marchio in data anteriore, o
che rivendica una priorità o una preesistenza ed,
infine, il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio.
L’elencazione deve intendersi tassativa. C) La terza
ed ultima ipotesi di opposizione è quella della
«mancanza del consenso da parte degli aventi dirit-
to di cui all’articolo 8» cpi. Tale norma subordina al
consenso degli aventi diritto la registrazione come
marchio: i) dei ritratti di persona; ii) dei nomi di
persona diversi da quello di chi chiede la registra-
zione, se il loro uso come marchi sia tale da ledere
la fama, il credito o il decoro dell’avente diritto; iii)
se notori, dei nomi di persona, dei segni usati in
campo artistico, letterario, scientifico, politico o
sportivo, delle denominazioni e sigle ed emblemi

di manifestazioni, o di enti o associazioni non aventi
finalità economiche. Legittimati all’opposizione, in
tal caso, sono le persone, gli enti e le associazioni
aventi diritto al nome, al ritratto, alla denominazio-
ne, alla sigla, all’emblema, e possono far valere la
mancanza del loro consenso alla registrazione. Il
ristretto numero di cause di opposizione risponde,
probabilmente, alla volontà del legislatore di snel-
lire la procedura amministrativa, demandando al-
l’UIBM solamente la valutazione di diritti anteriori
che possono essere facilmente accertati (SCUFFI-
FRANZOSI, Diritto industriale italiano, tomo II, Dirit-
to procedimentale e processuale 14, 1117). n Va det-
to che i casi di opposizione, indicati al co. 5, riguar-
dano ipotesi che darebbero luogo a nullità relativa
del marchio, a norma dell’art. 122 cpi. Tuttavia, è
stato rilevato che non v’è corrispondenza biunivoca
tra i casi di opposizione e quelli disciplinati dall’art.
122 cpi come ipotesi di nullità relativa; infatti, men-
tre tutti i casi di opposizione rappresentano anche
ipotesi di nullità relativa, non tutti gli impedimenti
alla registrazione che danno luogo a nullità relativa
rappresentano anche casi di opposizione (in tal sen-
so con riferimento all’art. 59 della vecchia l.m. VAN-

ZETTI-GALLI, La nuova legge marchi, 189; SPOLIDO-

RO, in AA.VV., Commento tematico della legge mar-
chi, 260; SPADA, ivi, 343; SENA-FRASSI-GIUDICI, Nuo-
ve leggi civ. comm. 00, 514; SENA II, 138; SPADA, R.
d. ind. 00, I, 84). n Tale non perfetta coincidenza tra
le ipotesi suddette si riscontra, seppure in termini
diversi, anche nel RMUE. n A differenza del siste-
ma comunitario, non possono essere fatti valere in
sede di opposizione, ma solo esperendo un’azione
di nullità, gli altri impedimenti relativi. Si tratta de-
gli impedimenti relativi previsti dall’art. 12, co. 1,
lett. a), cpi (conflitto con un altrui marchio anterio-
re usato di fatto con notorietà generale); dall’art.
12, co. 1, lett. b), cpi (conflitto con una altrui ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna o nome a
domino anteriori); dall’art. 12, co. 1, lett. c) e f), cpi
(conflitto con un altrui marchio anteriore rinomato
o notoriamente conosciuto per prodotti e/o servizi
anche non affini); dall’art. 14, co. 1, lett. c), cpi
(conflitto con un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale o altro diritto esclusivo); dall’art. 19, co.
2, cpi (domanda di registrazione fatta in mala fede)
e dall’art. 118 cpi (marchio depositato o registrato a
nome di persona diversa dall’avente diritto). Que-
st’ultima ipotesi potrebbe, anche se non espressa-
mente previsto dall’art. 176 cpi, rientrare nel caso di
mancanza di consenso di cui all’art. 8 cpi (in tal
senso con riferimento al vecchio testo degli artt.
32-bis, 25 e 21 l.m.: VANZETTI-GALLI, ibidem; SPOLI-

DORO, ibidem; RAPISARDI, sub art. 32-bis, in UBER-

TAZZI, Commentario breve al diritto della concorren-
za, 3a ed.). A tal proposito, inoltre, in dottrina, con
riguardo alla disciplina previgente della l.m., si è
sostenuto che anche il difetto di novità potrebbe
essere riguardato come difetto di appartenenza, e
quindi come tentativo di registrazione da parte del
non avente diritto, ipotesi prevista dalla norma del-
l’art. 25 l.m., ora riscritta nell’art. 118 cpi (SPADA, R.
d. ind. 94, 629, che poi ha mutato opinione in
AA.VV., Commento tematico della legge marchi,
348). n Ai sensi dell’art. 46, r. 17/1001 sono legitti-
mati a proporre opposizione, tra gli altri, il titolare
di un marchio che goda di notorietà (art. 8, par. 5, r.
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17/1001), il titolare di un marchio notoriamente co-
nosciuto a norma dell’art. 6-bis della Convenzione
di Unione di Parigi (art. 8, par. 2, lett. c), r. 17/
1001), il titolare di diritti conferiti da una denomi-
nazione di origine o da un’indicazione geografica
(art. 8, par. 6, r. 17/1001). L’art. 41, r. 09/207, come
confermato dal r. UE 15/2424, già prevedeva che
anche il titolare di un marchio che godesse di noto-
rietà, il titolare di un marchio che fosse notoriamen-
te conosciuto a norma dell’art. 6-bis della Conven-
zione di Unione di Parigi, il titolare di un marchio di
fatto, e (ed è questa la novità introdotta dal r. UE
15/2424 per il tramite del combinato disposto del-
l’art. 41, nuova lett. d) del par. 1 e dell’art. 8, nuovo
par. 4-bis) il titolare di diritti conferiti da una deno-
minazione di origine o da un’indicazione geografica
possano proporre opposizione. Conformemente a
quanto era stato stabilito dal r. 09/207 e confermato
dal r. UE 15/2424, la d. UE 15/2436 all’art. 43, par.
2, prevede che possano presentare opposizione il
titolare di un marchio d’impresa anteriore, il titola-
re di un marchio d’impresa anteriore che goda di
notorietà nello Stato membro in relazione al quale
è richiesta la registrazione o in cui è registrato il
marchio d’impresa o, nel caso di un marchio UE,
nell’Unione e il titolare di diritti conferiti da una
denominazione di origine o da un’indicazione geo-
grafica protetta. Il par. 2 dell’art. 43 della d. UE 15/
2436 precisa, poi, che l’opposizione può essere pre-
sentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a
condizione che tutti appartengano allo stesso titola-
re e sulla base di una parte o della totalità dei pro-
dotti e servizi per i quali il diritto anteriore è regi-
strato o richiesto, e che può anche vertere su una
parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali
il marchio contestato è richiesto.
V. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n.
15. n La modifica del co. 5 dell’art. 176 cpi recepi-
sce le modifiche che hanno interessato l’art. 12, co.
1, lett. e) e lett. f) (ad opera dell’art. 5, d. legisl. 15/
19) relative alla tutela del marchio di rinomanza e
l’art. 14, co. 1, al quale è stata aggiunta ad opera
dell’art. 6, d. legisl. 15/19 la lett. c-bis) relativa al-
l’impedimento alla registrazione riguardo a DOP e
IGP quando tali segni siano in conflitto con i mar-
chi. A seguito di tale novella, quindi, viene precisa-
to che con l’opposizione possono farsi valere, oltre
agli impedimenti alla registrazione del marchio pre-
visti alla lett. c) e alla lett. d) dell’art. 12, co. 1, cpi,
già richiamate dal co. 5 dell’art. 176 cpi prima della
novella recata dal d. legisl. 15/19, anche gli impedi-
menti previsti alle lett. e) ed f) dell’art. 12, co. 1, cpi,
oltre all’impedimento alla registrazione relativo a
DOP e IGP di cui alla lett. c-bis) del novellato
art. 14, co. 1, cpi. n La disposizione della lett. e),
co. 1 dell’art. 12 cpi, lettera ora richiamata, insieme
alla lett. f), nel co. 5 del novellato art. 176 cpi, è
stata modificata ad opera dell’art. 5, d. legisl. 15/19
al fine di recepire le conclusioni a cui è giunta la CG
UE nella causa C-292/00 - Davidoff nel risolvere la
questione pregiudiziale riguardante l’interpretazio-
ne delle disposizioni degli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n.
2 della prima d. CEE 89/104 del 21-12-1988 sul rav-
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri (in
GU n. L040 del 11-2-1989). In particolare, la CG
UE era stata chiamata nella causa C-292/00 Davi-
doff a risolvere la questione pregiudiziale se le di-

sposizioni degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2 della
prima d. CEE 89/104 dovessero essere interpretate
(o se del caso applicate) nel senso di autorizzare gli
Stati membri a tutelare maggiormente i marchi
d’impresa che godono di notorietà anche quando
il marchio successivo fosse o dovesse essere usato
per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i
quali è stato registrato il marchio precedente (CG
UE 9-1-2003, causa C-292/00, punto 13, G. it. 03, 2,
285). Nello specifico era stata posta la questione se
il testo dell’art. 5, n. 2 della direttiva, in quanto
riferito espressamente soltanto all’uso di un segno
per prodotti o servizi non simili, impedisse l’appli-
cazione di tale disposizione anche in caso di uso del
segno per prodotti o servizi identici o simili (CG
UE 9-1-2003, causa C-292/00, punto 23, cit., 285).
La questione è stata risolta dalla CG UE interpre-
tando gli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n. 2 della prima d.
CEE 89/104 nel senso che autorizzerebbero gli Stati
membri a prevedere una tutela specifica a favore di
un marchio registrato che goda di notorietà quando
il marchio o il segno successivo, identico o simile a
tale marchio registrato, sia destinato ad essere usato
o sia usato per prodotti o servizi identici o simili a
quelli da questo contraddistinti (CG UE 9-1-2003,
causa C-292/00, punto 30, cit., 286; in dottrina tra i
commenti a CG UE 9-1-2003, causa C-292/00 v. M.
RICOLFI, G. it. 03, 2, 283 ss.). La d. UE 15/2436 ha
recepito nella disposizione dell’art. 10, rubricata Di-
ritti conferiti dal marchio d’impresa, al co. 2, lett. c),
la soluzione prospettata dalla CG UE nella citata
causa Davidoff, soluzione secondo cui non può es-
sere consentito l’uso di un segno identico o simile
ad un marchio nazionale anteriore che gode di ri-
nomanza quando l’uso del segno successivo tragga
indebitamente beneficio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pre-
giudizio al carattere distintivo o alla notorietà dello
stesso e questo a prescindere da fatto che il segno
successivo sia utilizzato per prodotti o servizi iden-
tici, simili o non simili a quelli per cui il marchio è
stato registrato. Coerentemente il d. legisl. 15/19 ha,
a sua volta, recepito il contento della citata disposi-
zione della d. UE 15/2436 novellando, come si è
anticipato, l’art. 12, co. 1, lett. c), cpi mediante la
sostituzione del riferimento a prodotti o servizi «an-
che non affini» con il riferimento a prodotti o servizi
«identici, affini o non affini». Parimenti per ragioni
di conformità anche la lett. f) del co. 1 dell’art. 12
cpi è stata modificata con la sostituzione del riferi-
mento a prodotti e servizi «anche non affini» con il
riferimento a prodotti e servizi «identici, affini, o
non affini». n Da ultimo, al co. 5 dell’art. 176 cpi
è stato aggiunto il riferimento, per ragioni di rac-
cordo con la novella legislativa in materia di impe-
dimenti alla registrazione dei marchi, all’ipotesi di
impedimento alla registrazione di cui alla lett. c-bis)
dell’art. 14 cpi, la quale riguarda le DOP e le IGP
quando queste si trovino in conflitto con i marchi,
cosı̀ come previsto dalla corrispondente disposizio-
ne dell’art. 4, co. 1, lett. i), d. UE 15/2436.
VI. Il termine per l’opposizione. n Il termine per
proporre l’opposizione è stato fissato dal legislatore
delegato in tre mesi (art. 176, co. 1, cpi). Tale ter-
mine decorre dalle date indicate nell’art. 176, co. 1,
cpi (pubblicazione della domanda di marchio; pub-
blicazione della registrazione del marchio; pubbli-
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cazione della domanda internazionale di marchio).
Sul punto si rinvia anche al commento all’art. 187
cpi. n Il termine previsto dall’art. 176, co. 1, cpi
deve intendersi perentorio e fissato a pena di deca-
denza. Per il suo computo trova applicazione l’art.
2963 c.c., che, benché dettato in materia di prescri-
zione, è ritenuto una regola di carattere generale.
n Poiché si tratta di un termine fissato a mesi, la sua
scadenza si verifica quindi nel terzo mese successivo
e nel giorno di questo corrispondente al giorno del
mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale
giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno del-
lo stesso mese. Se il termine scade in giorno festivo
o di chiusura dell’ufficio, il termine è prorogato di
diritto al primo giorno non festivo di apertura del-
l’ufficio ((v. PELLICANÒ, Nuove leggi civ. comm. 11,
4, 1029). La natura decadenziale del termine non
consente sospensioni di alcun genere. n Non do-
vrebbe trovare applicazione con riguardo all’oppo-
sizione il rimedio eccezionale della restitutio in in-
tegrum. Tale rimedio, infatti è previsto, a norma
dell’art. 193 cpi, solo a favore del richiedente, o
del titolare del marchio, quando l’incolpevole sca-
denza del termine importi il rigetto della domanda
di registrazione, ovvero la decadenza della stessa, o
la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di
ricorso. A tal proposito, si ritiene che la scadenza,
sia pure incolpevole, del termine per proporre op-

posizione non possa rientrare nel campo di applica-
zione della norma. Tale esclusione si fonderebbe su
due ragioni: in primo luogo perché il terzo che vuol
far valere i suoi diritti anteriori attraverso l’opposi-
zione non è titolare della domanda o della registra-
zione in relazione alla quale si verificherebbe la
perdita del diritto; in secondo luogo perché il terzo
non rischia di perdere, in questo caso, alcun diritto
sostanziale, potendo comunque far valere i suoi di-
ritti anteriori attraverso le azioni di nullità (SPOLI-

DORO, in AA.VV., Commento tematico della legge
marchi, 255; VANZETTI-GALLI, La nuova legge mar-
chi, 324; SCUFFI, Diritto processuale dei brevetti e dei
marchi, 31, 84). L’esclusione dell’applicabilità al-
l’opposizione alla registrazione del marchio del ri-
medio della restitutio in integrum è stata affermata
anche con riferimento al marchio UE dapprima dal-
l’art. 78 del r. 09/207 e poi ribadita dall’art. 104 del
r. 17/1001 (CASADO-LLOBREGAT, Comentarios a los
reglamentos sobre la marca comunitaria, 371; GOLD-
ABNETT-FARWELL, The community trade mark
Handbook, 10 ss.). n Il titolare di diritti anteriori
che non presenti opposizione nel termine di tre me-
si previsto dalla legge, perde definitivamente il di-
ritto relativo; potrà, comunque, in ogni caso, far
valere i suoi diritti con l’azione di nullità davanti
al giudice ordinario.

177 Legittimazione all’opposizione. 1. Sono legittimati all’opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data

anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data

anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.
d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero

da una indicazione geografica;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di

origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presenta-
zione dell’opposizione.

SOMMARIO: I. Osservazioni generali. - II. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

I. Osservazioni generali. n In virtù del tipo di im-
pedimenti che possono essere fatti valere in sede di
opposizione, legittimati ad agire sono unicamente i
titolari di marchi anteriori di cui all’art. 12, co. 1,
lett. d) ed e), cpi e i soggetti titolari dei diritti previ-
sti dall’art. 8 cpi. Nel primo caso, le lett. a) e b)
dell’art. 177 cpi distinguono tra il titolare di una
registrazione anteriore concessa nello Stato o con
efficacia nello Stato, potendosi quindi trattare sia di
registrazione nazionale, sia di registrazione interna-
zionale designante l’Italia, che, infine, di registrazio-
ne comunitaria ed il richiedente di una domanda
anteriore, depositata nello Stato o con efficacia nel-
lo Stato, da data anteriore in forza di una rivendi-
cazione di priorità o di preesistenza. Anche il licen-
ziatario esclusivo del marchio è legittimato ad agire,
indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata
o meno trascritta. In dottrina è stata posta la que-

stione se sia anche legittimato il licenziatario esclu-
sivo nel caso in cui il contratto di licenza, trascritto
o meno, gli precluda espressamente la facoltà di
presentare opposizione o la subordini al consenso
del licenziante, titolare del marchio fatto valere. In
quest’ultimo caso si presume che ai sensi dell’art.
176, co. 4, lett. c), cpi dovrebbe essere documentato
il consenso. Il riconoscimento in capo al licenziata-
rio esclusivo della legittimazione ad agire trovereb-
be conferma anche nell’art. 122, co. 2, cpi, il quale
riconosce la legittimazione ad agire per far valere la
nullità oltre che al titolare del diritto anteriore vio-
lato, anche ai suoi aventi causa o aventi diritto,
attribuendo, quindi, apparentemente anche ai licen-
ziatari non esclusivi tale facoltà (SCUFFI-FRANZOSI,
Diritto industriale italiano, tomo II, Diritto procedi-
mentale e processuale 14, 1122; GHIDINI-DE BENE-

DETTI, Codice di proprietà industriale, 470). Con ri-
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ferimento agli impedimenti relativi previsti dall’art.
8 cpi (ritratti di persone, nomi e segni notori), le-
gittimati ad agire sono gli aventi diritto indicati nel
citato articolo.
II. Le novità introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n.
15. n L’art. 25, d. legisl. 15/19 modifica il co. 1 del-
l’art. 177 cpi in materia di legittimazione all’oppo-
sizione prevedendo che siano legittimati a presen-
tare opposizione anche i soggetti legittimati a tute-
lare i diritti conferiti da una denominazione di ori-
gine (DO) ovvero da una indicazione geografica
(IG) (nuova lett. d-bis) ed il soggetto che ha depo-

sitato la domanda di protezione di una denomina-
zione di origine ovvero di una indicazione geogra-
fica non ancora concessa al momento della presen-
tazione dell’opposizione (nuova lett. d-ter). La no-
vella recata dal d. legisl. dà attuazione a quanto
previsto all’art. 43, d. UE 15/2436 a mente del quale
possono presentare opposizione il titolare di un
marchio d’impresa anteriore e la persona autorizza-
ta dal diritto pertinente ad esercitare i diritti confe-
riti da una denominazione di origine o un’indicazio-
ne geografica protetta.

178 Esame dell’opposizione e decisioni. 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di
cui all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevi-

bilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2,
comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della
facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione,
prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di
attuazione del presente Codice.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documenta-
zione di cui all’articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie
deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui
al comma 4.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni
momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a
trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle
allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l’opponente che fondi l’opposizione su un marchio anteriore
registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto del-
l’opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato
e sui quali si fonda l’opposizione, nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o
priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In
mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza
da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato
solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai
soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o
servizi.

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

5. [L’istanza del richiedente per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio deve essere
presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.]

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono
riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie
l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il
marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi
indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione inter-
nazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero
respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI).

7-bis. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a
carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappre-
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sentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a
domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. La comunicazione dell’opposizione al
richiedente. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. - III. La facoltà di conciliazione. Le novità introdotte
dal d. legisl. 131/10. - IV. Le controdeduzioni del richiedente. - V. Ulteriori documenti, deduzioni, osserva-
zioni. - VI. La prova dell’uso dell’anteriorità invalidante. - VII. La fase decisoria.

I. I precedenti della norma. n Sui precedenti e sulla
storia della norma qui commentata rinvio alla V
edizione di questo commentario.
II. Osservazioni generali. La comunicazione del-
l’opposizione al richiedente. Le novità introdotte
dal d. legisl. 131/10. n La d. UE 15/2436 del 16-
12-2015, in vigore dal 12-1-2016, all’art. 43 si occupa
della procedura di opposizione. Il paragrafo 1 di
tale disposizione precisa che gli Stati membri pre-
vedono una procedura amministrativa efficiente e
rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registra-
zione di una domanda di marchio d’impresa per
impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
relativi. n Il co. 1 dell’art. 178 cpi stabilisce che
l’Ufficio, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità
dell’opposizione ai sensi degli artt. 148, co. 1, cpi e
176, co. 2, cpi, comunichi al richiedente, cioè al
titolare della domanda di registrazione di marchio
sotto esame, l’opposizione o le opposizioni proposte
dai terzi. Tale comunicazione deve avvenire, a se-
guito della modifica apportata dal d. legisl. 131/10 al
co. 1 dell’art. 178 cpi, non più entro due mesi dalla
scadenza dei termini per il pagamento dei diritti di
cui all’art. 225 cpi, ma entro i due mesi successivi
alla scadenza del termine previsto per il deposito
dell’opposizione. La modifica si deve al fatto che
il termine per il pagamento dei diritti di opposizio-
ne, secondo quanto previsto dall’art. 46 reg. cpi, il
d.m. 13-1-2010, n. 33, coincide con il termine per la
presentazione dell’atto di opposizione, che deve
contenere già l’attestazione dell’avvenuto paga-
mento. L’art. 48 reg. cpi prevede un termine di
due mesi entro i quali l’UIBM deve verificare la
ricevibilità, l’ammissibilità ed il pagamento dei di-
ritti di opposizione e l’art. 49 del medesimo decreto
dispone che l’UIBM provveda all’invio della notifi-
ca dell’opposizione dopo aver effettuato le suddette
verifiche. La novellata norma rimanda al reg. cpi
per l’individuazione del termine massimo della pro-
roga, richiesta su istanza comune delle parti, del
termine iniziale di due mesi per il raggiungimento
di un accordo (v. PELLICANÒ, Le novità in materia di
rilievi e osservazioni di terzi, in C. GALLI, 208 e 209;
ID., Nuove leggi civ. comm. 11, 4, 1030). n Si ritiene
utile ricordare che l’art. 178 cpi, prima di questa
modifica, prevedeva la prorogabilità del termine,
senza specificare la durata massima. A tal proposi-
to, l’art. 60, co. 2, reg. cpi specifica che la proroga
può essere rinnovata più volte per il periodo massi-
mo di un anno a decorrere dalla data di prima co-
municazione da parte dell’UIBM. La disciplina co-
munitaria con la reg. 18 del REMC (r. CE 95/2868
della Commissione del 13-12-1995, recante modali-
tà di esecuzione del r. CE 94/40 del Consiglio sul
marchio comunitario e s.m.) prevede, invece, che
tale periodo c.d. di cooling-off possa essere esteso
sino ad un massimo di 24 mesi su richiesta presen-
tata da entrambe le parti prima della scadenza del
periodo di due mesi dalla ricezione della comunica-

zione dell’UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO, Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale).
n Il procedimento di opposizione si presenta come
procedimento amministrativo prettamente docu-
mentale. In virtù dell’applicazione alla procedura
di opposizione delle norme generali in tema di pro-
cedimento amministrativo, si avrà oltre alla trasmis-
sione al richiedente della copia dell’opposizione,
anche l’indicazione dell’Ufficio e della persona del
responsabile del procedimento, nonché dell’Ufficio
in cui si può prendere visione degli atti. Contestual-
mente alla trasmissione della copia dell’atto di op-
posizione, l’Ufficio fisserà il termine perché il ri-
chiedente possa presentare per iscritto le proprie
controdeduzioni. Nel fissare il termine per la pre-
sentazione delle controdeduzioni, termine non pre-
determinato dalla legge, l’Ufficio dovrà tenere con-
to del termine entro il quale l’opponente deve pre-
sentare la documentazione a corredo della sua
istanza e dovrà, inoltre, permettere al richiedente
di accedere alla relativa documentazione. In ambito
comunitario, l’UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO, Uffi-
cio dell’Unione europea per la proprietà intellettua-
le) per prassi ha stabilito che il termine assegnato al
richiedente per la presentazione delle controdedu-
zioni sia di due mesi dalla scadenza del termine
concesso all’opponente per completare la sua docu-
mentazione.
III. La facoltà di conciliazione. Le novità intro-
dotte dal d. legisl. 131/10. n Nel comunicare l’op-
posizione al richiedente, l’Ufficio lo avvisa, insieme
all’opponente «della facoltà di raggiungere un ac-
cordo di conciliazione» entro 2 mesi dalla data della
comunicazione. Si tratta di un tentativo di concilia-
zione tra le parti al fine di ottenere, prima che si
giunga alla fase contenziosa, o il ritiro dell’opposi-
zione, o il ritiro o la rinuncia del marchio opposto,
oppure una sua limitazione, o, infine, una qualche
diversa intesa. Tale accordo di conciliazione corri-
sponde al ‘‘cooling-off period’’ previsto nel sistema
del marchio comunitario (reg. 18 r. CE 95/2868).
n Ai sensi del co. 2 dell’art. 178 cpi, dopo la scaden-
za del termine iniziale, o prorogato, utile al raggiun-
gimento dell’accordo tra opponente e richiedente,
l’Ufficio deve comunicare al richiedente la docu-
mentazione presentata dall’opponente e fissare un
termine per la presentazione delle deduzioni da
parte del richiedente la registrazione. Anche il co.
2 dell’art. 178 cpi è stato modificato dal d. legisl.
131/10. In virtù di tale modifica si è precisato che
il richiedente deve ricevere, oltre alla documenta-
zione di cui al co. 2 dell’art. 176, come già previsto
anteriormente, anche la documentazione di cui al-
l’art. 176, co. 4, cpi. La d. UE 15/2436 all’art. 43,
par. 3, stabilisce che alle parti venga concesso, su
richiesta congiunta, un periodo minimo di due mesi
nel procedimento di opposizione al fine di consen-
tire la possibilità di una composizione amichevole
tra la controparte e il richiedente. n Ai sensi del co.
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2 dell’art. 178 cpi, il richiedente ha la facoltà di
presentare proprie deduzioni. Qualora scelga di
non presentare alcuna deduzione, l’UIBM deciderà
sulla base degli atti. Le deduzioni del richiedente
devono essere presentate per iscritto cosı̀ come tut-
te le argomentazioni delle parti. n L’art. 26, d. le-
gisl. 15/2019 modifica l’art. 178, co. 2, cpi preveden-
do che vengano aggiunte le parole ‘‘e contestual-
mente presentare istanza di cui al comma 4’’ per
precisare meglio il termine entro cui va depositata
l’istanza della prova dell’uso; coerentemente viene
disposta l’abrogazione del co. 5.
IV. Le controdeduzioni del richiedente. n Per quan-
to riguarda il contenuto delle controdeduzioni, la
norma in commento al co. 3 sembra prendere in
considerazione, esplicitamente, solo due ipotesi:
quella secondo cui il richiedente contesti gli argo-
menti dell’opponente, e quella disciplinata dal co. 4,
secondo cui lo stesso richiedente chieda all’oppo-
nente la prova dell’uso del marchio, registrato da
oltre cinque anni, costituente il diritto anteriore fat-
to valere. n Le due ipotesi citate non sembrano
esaurire i possibili contenuti delle controdeduzioni.
In tal senso, infatti, il richiedente, nel caso in cui
valuti che i diritti vantati dal terzo opponente sono
impeditivi, in tutto o in parte, di una valida registra-
zione del suo marchio, potrebbe certamente rinun-
ciare alla domanda, o limitarla ai prodotti o servizi
che non hanno formato oggetto di opposizione. In
tal caso, il procedimento di opposizione si estingue-
rebbe ai sensi dell’art. 181, co. 1, lett. c), cpi per
ritiro dell’opposizione. n Potrebbe verificarsi la si-
tuazione disciplinata dall’art. 52 del reg. cpi secondo
la quale il richiedente potrebbe limitare o precisare
i prodotti o servizi originariamente indicati nella
sua domanda. In tal caso, l’UIBM deve darne co-
municazione all’opponente e deve invitarlo a di-
chiarare, entro il termine da esso fissato se, ed even-
tualmente contro quali prodotti e servizi residui,
intenda mantenere l’opposizione. In caso di risposta
affermativa, il procedimento continua, altrimenti si
estingue. n Come per l’atto di opposizione, cosı̀ an-
che per le deduzioni del richiedente è prevista la
forma scritta. n Le deduzioni del richiedente do-
vranno pervenire all’UIBM entro il termine fissato
dall’Ufficio stesso. Tale termine deve ritenersi sta-
bilito a pena di decadenza ed è perciò improroga-
bile. n La presentazione delle deduzioni rappresen-
ta una mera facoltà concessa al richiedente, e non
un obbligo. Conseguentemente, nessun effetto ne-
gativo automatico è ricollegato alla mancata pre-
sentazione delle controdeduzioni: l’opposizione do-
vrà seguire regolarmente il suo corso, ma l’UIBM
non avrà a disposizione gli argomenti e i documenti
atti a sostenere le ragioni del richiedente. A tale
riguardo, l’art. 52 reg. cpi stabilisce che se il richie-
dente non presenta deduzioni nel termine fissato,
l’Ufficio decide sull’opposizione in base ai docu-
menti di cui dispone.
V. Ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni.
n A mente del co. 3 dell’art. 178 cpi, l’UIBM, nel
corso del procedimento di opposizione, può, in ogni
momento, invitare le parti a presentare ulteriori
documenti, deduzioni ed osservazioni, in funzione
delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle al-
tre parti. Tale facoltà concessa all’Ufficio risponde
ad esigenze di accelerazione della procedura di op-

posizione. Le parti e i terzi potranno, quindi, ai
sensi del co. 3 dell’art. 178 cpi, depositare dichiara-
zioni in conformità a quanto previsto dalla norma
comunitaria (art. 42, par. 1, r. CE 09/207, disposi-
zione non modificata dal r. UE 15/2424). Nessun
limite è posto dalla disciplina del Codice riguardo
al tipo di documentazione che l’opponente può al-
legare. n L’art. 26, d. legisl. 15/19 interviene sul co.
3 dell’art. 178 cpi inserendo dopo le parole ‘‘nel
termine da esso fissato’’ le parole ‘‘in ogni caso
non superiore a trenta giorni e non prorogabile’’.
In tal modo il legislatore, come si legge nella rela-
zione illustrativa allo schema di d. legisl., ha inteso
«definire con maggior certezza i termini del proce-
dimento di opposizione, in aderenza a quando os-
servato dalla Commissione Politiche europee della
Camera dei Deputati» (relazione illustrativa allo
schema di d. legisl. (reperibile in www.governo.it,
20). Nel parere favorevole reso sullo schema di d.
legisl. il Governo veniva invitato a valutare l’oppor-
tunità di ridefinire i termini di cui all’art. 178 cpi al
fine di garantire la piena attuazione dell’art. 43, d.
UE 15/2436, ai sensi del quale gli Stati membri de-
vono prevedere una procedura amministrativa effi-
ciente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla
registrazione di una domanda di marchio d’impresa.
L’osservazione resa dalla Commissione Politiche
europee della Camera dei Deputati è stata accolta
attraverso la modifica dell’art. 26 dello schema di d.
legisl; di conseguenza l’art. 26, d. legisl. 15/19 mo-
difica l’art. 178, co. 3, cpi stabilendo quale termine
per la presentazione di ulteriori documenti, dedu-
zioni od osservazioni in funzione delle allegazioni,
deduzioni ed osservazioni delle altre parti un termi-
ne in ogni caso non superiore a trenta giorni e non
prorogabile. n Ai sensi dell’art. 52 del reg. cpi, le
comunicazioni contenenti ulteriori documenti, de-
duzioni ed osservazioni presentate da ciascuna par-
te vengono trasmesse all’altra parte e l’Ufficio, se
ne ravvisa l’opportunità, concede un termine per
rispondere. n È stato rilevato (VANZETTI-GALLI,
La nuova legge marchi, 192) che proprio per il tra-
mite della norma contenuta nel co. 3 si è voluto
dare concreta attuazione al principio del contrad-
dittorio, chiedendo a ciascuna parte di prendere in
esame la difesa della controparte. n In tale fase,
sebbene la legge non lo preveda, ed anzi regoli il
procedimento di opposizione come una vicenda
scritta, l’Ufficio potrebbe invitare le parti ad una
audizione, nella quale discutere oralmente la que-
stione (VANZETTI-GALLI, ibidem). n Anche la pre-
sentazione delle controdeduzioni è meramente fa-
coltativa e la mancata ottemperanza all’invito del-
l’Ufficio non comporta alcun effetto negativo auto-
matico. L’opposizione dovrà, in ogni caso, essere
decisa iuxta alligata et probata.
VI. La prova dell’uso dell’anteriorità invalidante.
n Ai sensi del co. 4 dell’art. 178 cpi, su istanza del
richiedente, l’opponente che sia titolare di marchio
anteriore registrato da almeno cinque anni deve
fornire i documenti idonei a provare che tale mar-
chio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o
con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i
quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposi-
zione. Il co. 2 dell’art. 53 reg. cpi specifica che l’op-
ponente dovrà provare l’uso del marchio nel perio-
do quinquennale che precede la data di pubblica-
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zione della domanda nazionale o della registrazione
internazionale del marchio posteriore nei cui con-
fronti l’opposizione è proposta. n Il d. legisl. 15/19
modifica il co. 4 dell’art. 178 cpi prevedendo la so-
stituzione delle parole «sia titolare di» con le parole
«fondi l’opposizione su un», l’inserimento dopo le
parole «cinque anni» delle parole «dalla data di
deposito o di priorità del marchio oggetto dell’op-
posizione,» e l’inserimento, dopo le parole «fonda
l’opposizione,» della frase: «nel corso del quinquen-
nio precedente la data di deposito o priorità del
marchio opposto». Dalla novella recata dal d. legisl.
15/19 al co. 4 dell’art. 178 cpi deriva la duplice con-
seguenza per cui il marchio anteriore su cui l’oppo-
nente fonda l’opposizione (i) deve essere stato regi-
strato da almeno 5 anni a partire dalla data di de-
posito o di priorità del marchio oggetto dell’oppo-
sizione e (ii) deve essere stato oggetto di uso effet-
tivo nel corso del quinquennio precedente la data di
deposito o priorità del marchio opposto. In tal mo-
do il legislatore ha dato attuazione alla previsione
contenuta nell’art. 16, co. 2, in combinato disposto
con il co. 1, d. UE 15/2436, a mente della quale l’uso
effettivo del marchio d’impresa deve essere avve-
nuto (i) entro cinque anni dalla data di conclusione
della procedura di registrazione e, ove sia stata at-
tivata una procedura di opposizione successivamen-
te alla registrazione, (ii) entro cinque anni a decor-
rere dalla data in cui il marchio non può più essere
oggetto di opposizione o, nel caso in cui l’opposi-
zione sia stata presentata, dalla data in cui la deci-
sione che chiude la procedura di opposizione è di-
ventata definitiva o l’opposizione è stata ritirata. La
rilevanza dell’uso effettivo del marchio, il quale de-
ve essere provato ed entro i termini appena preci-
sati, viene sottolineata nella d. UE 15/2436, in par-
ticolare nei considerando nn. 31 e 32 del preambolo
della stessa. A tal proposito, si afferma da un lato
che i marchi d’impresa raggiungono la finalità di
distinguere prodotti o servizi e di consentire ai con-
sumatori di effettuare scelte informate solo quando
sono effettivamente utilizzati sul mercato e dall’al-
tro che il requisito dell’uso è altresı̀ necessario per
ridurre il numero totale dei marchi d’impresa regi-
strati e protetti nell’Unione, e di conseguenza il
numero di conflitti che insorgono tra loro (conside-
rando n. 31). Dal riconoscimento della duplice uti-
lità dell’uso effettivo del marchio discende la dupli-
ce opportunità che (i) un marchio d’impresa regi-
strato sia protetto solo nella misura in cui sia effet-
tivamente utilizzato e che (ii) un marchio d’impresa
registrato anteriormente non consenta al suo titola-
re di opporsi o ottenere la nullità di un marchio
d’impresa posteriore se detto titolare non ha fatto
un uso effettivo del suo marchio (considerando n.
32). n A seguito dell’abrogazione del r. 09/207 ad
opera del r. UE 17/1001 trova ora applicazione la
disposizione dell’art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 che
stabilisce che su istanza del richiedente, il titolare di
un marchio UE anteriore che abbia presentato op-
posizione deve addurre la prova che nel corso del
termine di cinque anni che precedono la data di
deposito o la data di priorità della domanda di mar-
chio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di
uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi
per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’oppo-
sizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo

mancato uso, purché a quella data il marchio ante-
riore fosse registrato da almeno cinque anni. L’art.
47, par. 2, r. UE 17/1001 ribadisce, inoltre, quanto
già affermato dal par. 2 del novellato art. 42, r. 09/
207 e cioè che in mancanza della citata prova, l’op-
posizione deve intendersi respinta e che se il mar-
chio UE anteriore è stato utilizzato solo per una
parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato regi-
strato, ai fini dell’esame dell’opposizione deve in-
tendersi registrato solo per tale parte dei prodotti o
dei servizi. Il par. 2 dell’art. 42, r. 09/207, come
modificato dal RMUE aveva previsto che il titolare
di un marchio UE anteriore che avesse presentato
opposizione adducesse la prova che nel corso dei
cinque anni precedenti la data di deposito o la data
di priorità della domanda di marchio UE posteriore
il marchio UE anteriore fosse stato oggetto di uso
effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per
cui era stato registrato e sui quali si fondava l’op-
posizione, o che sussistessero legittime ragioni per
la mancata utilizzazione, purché a quella data il
marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque
anni. La previsione introdotta nell’art. 40, par. 2, r.
09/207 ad opera del RMUE e ripresa dall’art. 45,
par. 2, r. UE 17/1001, che ha abrogato la disposizio-
ne dell’art. 40, par 2, r. 09/207, secondo cui le os-
servazioni dei terzi devono essere presentate prima
della scadenza del termine di opposizione o, qualo-
ra sia stata fatta opposizione al marchio, prima del-
l’adozione della decisione finale sull’opposizione
rende necessaria la modifica della disposizione del
co. 2 dell’art. 53 reg. cpi, laddove prevede che l’op-
ponente provi l’uso effettivo del marchio anteriore
«nel periodo quinquennale che precede la data di
pubblicazione della domanda nazionale o della re-
gistrazione internazionale del marchio posteriore
oggetto di opposizione». Tale disposizione dovrà
essere adeguata alla previsione ribadita dall’art.
45, par. 2, r. UE 17/1001. Di conseguenza, per ra-
gioni di armonizzazione tra le discipline degli Stati
dell’Unione europea, il legislatore italiano dovreb-
be prevedere che, in caso di opposizione, l’oppo-
nente, che sia titolare di marchio anteriore registra-
to da almeno cinque anni, fornisca la prova docu-
mentale dell’uso effettivo del marchio nel corso dei
cinque anni che precedono la data di deposito o la
data di priorità della domanda di marchio UE po-
steriore oggetto di opposizione. n La regola sul
computo dei termini entro cui deve essere valutata
la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore su
cui si fonda l’opposizione, regola introdotta dalla
novella legislativa nel co. 4 dell’art. 178 cpi, deve
trovare applicazione, come viene precisato nella di-
sposizione di cui al co. 4-bis dell’art. 178 cpi, inserita
ad opera dell’art. 26, d. legisl. 15/19, anche nel caso
in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio
dell’Unione europea. Con tale previsione viene da-
ta attuazione alla disposizione del co. 3 dell’art. 44
della d. 15/2424 (relativo al mancato uso come di-
fesa nel procedimento di opposizione) nel quale si
precisa che la disciplina contenuta nei co. 1 e 2
dell’art. 44, riguardante la richiesta a fini difensivi
da parte del titolare del marchio anteriore oggetto
di opposizione della prova dell’uso effettivo del
marchio anteriore, deve trovare attuazione anche
nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia
un marchio UE, dovendosi, in tal caso, determinare
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l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea a
norma dell’art. 18 (sull’uso del marchio UE) del r.
UE 17/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14-
6-2017, sul marchio dell’Unione europea (RMUE)
(reperibile in https://eur-lex.europa.eu) che ha abro-
gato il precedente r. CE 09/207. n L’istanza può
essere proposta nei confronti di marchi che siano
stati registrati da almeno cinque anni: la previsione
di tale termine si fonda sul fatto che solo dopo che
sia trascorso tale tempo il non uso del marchio può
determinarne la decadenza. n Ai sensi del co. 5 del-
l’art. 178 cpi, e come ribadito dagli artt. 52, co. 1 e
53, co. 1, reg. cpi, il richiedente potrà, come si è già
detto, chiedere la prova dell’uso del marchio oppo-
stogli al più tardi entro il termine concessogli ai
sensi dell’art. 178, co. 2, cpi, per presentare le sue
(prime) deduzioni in risposta all’opposizione. Nel
caso in cui il marchio anteriore azionato in sede di
opposizione consista nell’estensione a livello di
Unione europea di un marchio internazionale, il r.
UE 17/1001 stabilisce all’art. 203 (rubricato ‘‘Uso di
un marchio oggetto di una registrazione internazio-
nale’’) che la data di pubblicazione della registra-
zione sostituisce la data di registrazione ai fini della
determinazione del momento a partire dal quale il
marchio oggetto di registrazione internazionale che
designa l’Unione deve essere effettivamente utiliz-
zato nell’Unione. La stessa regola era stata fissata
dal r. CE 09/207 all’art. 160. n Va detto che la nor-
ma in esame, imponendo all’opponente l’onere di
provare l’utilizzo effettivo del suo marchio registra-
to, sembra porsi in contrasto sia con l’art. 121 cpi,
sia con i principi generali in tema di onere della
prova, a mente dei quali l’onere di provare la deca-
denza di un marchio incombe sulla parte che lo
impugna, quindi, nel caso di specie, sul richiedente.
n Come rammentato, la prova dell’uso effettivo del
marchio può essere richiesta dal richiedente, ai sen-
si del co. 5 dell’art. 178 cpi, non oltre la data di
presentazione delle prime deduzioni. L’UIBM deve
subito comunicare all’opponente l’istanza del ri-
chiedente. L’opponente, entro il termine di trenta
giorni dalla ricezione di tale comunicazione, dovrà
far pervenire all’Ufficio i documenti idonei a pro-
vare che tale marchio è stato oggetto di uso effetti-
vo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti
e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si
fonda l’opposizione, o che vi sono motivi legittimi
per la mancata utilizzazione. n L’art. 53, co. 4, reg.
cpi richiede, quindi, una prova documentale dell’u-
so, in conformità con il carattere scritto del proce-
dimento di opposizione; di conseguenza è da esclu-
dere l’ammissibilità di qualsiasi prova costituenda
(testimonianze, interrogatorio, ecc.). La prova po-
trà essere costituita da documenti e campioni di
imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fat-
ture, documenti di spedizione o esportazione, foto-
grafie, inserzioni sui giornali, dichiarazioni scritte,
mezzi similari e qualsiasi altro documento che si
riferisca al marchio opposto. Le informazioni, prove
e documenti di cui all’art. 53, co. 4, reg. cpi, depo-
sitati in tre copie, devono essere riprodotti esclusi-
vamente su DVD-ROM, fatta salva la facoltà del-
l’esaminatore di chiedere l’esibizione di campioni ai
sensi del co. 4 dell’art. 53 reg. cpi. La disciplina
comunitaria (r. CE 95/2868, art. 22) in materia di
prova d’uso del marchio anteriore fornisce un elen-

co indicativo e non tassativo di prove d’uso accetta-
bili dall’Ufficio Comunitario (imballaggi, etichette,
listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pub-
blicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte).
n Con riguardo all’uso del marchio, la norma in
esame prescrive che tale uso debba qualificarsi co-
me effettivo. Al pari di quanto stabilito al fine di
evitare la dichiarazione di decadenza pronunciata
dall’A.G.O., occorrerà, anche con riferimento alla
procedura di opposizione, che non si tratti di uso
meramente simbolico, per quantità irrilevanti di
prodotti, ovvero del tutto sporadico (VANZETTI-
GALLI, La nuova legge marchi, 222). Non è richie-
sto, invece, che l’uso sia esteso a tutto il territorio
nazionale o ad una parte rilevante di esso. Non
rileva la prova dell’uso effettuato all’estero. La di-
sciplina della decadenza dall’uso del marchio consi-
dera uso del marchio anche le attività preparatorie
alla commercializzazione del prodotto contraddi-
stinto dal marchio, purché effettuate almeno tre
mesi prima della proposizione della domanda di
decadenza. Tale soluzione potrebbe essere adottata
in via analogica anche in materia di opposizione.
n Il legislatore ha equiparato all’uso del titolare
quello effettuato con il suo consenso, quale, ad
es., quello dei licenziatari. In tal caso, l’opponente
dovrà fornire la prova non solo dell’uso del terzo,
ma anche che tale uso è avvenuto con il suo con-
senso, producendo, ad es., copia del contratto di
licenza o dell’autorizzazione. n La prova dell’uso
dovrà riguardare i prodotti o servizi per i quali il
marchio opposto è stato registrato, e sui quali l’op-
posizione si fonda. Dovrà, quindi, trattarsi di un uso
idoneo a privare del requisito della novità il mar-
chio in esame, e quindi riguardare prodotti o servizi
identici o affini a quelli per i quali la registrazione
oggetto dell’opposizione è stata richiesta. n Nella
materia di cui si tratta dovrebbe trovare applicazio-
ne la norma stabilita dall’art. 24 cpi ai co. 2 e 4, a
mente della quale deve considerarsi uso del mar-
chio sia l’uso che avvenga in una forma modificata,
ma che non ne alteri il carattere distintivo, che l’uso
di un marchio difensivo. Infine, dovrà essere consi-
derato un uso rilevante a fondare l’opposizione la
presenza del marchio sui prodotti o sulle loro con-
fezioni ai fini dell’esportazione. n L’opponente po-
trà anche fornire la prova, attraverso documenti,
che l’eventuale mancato uso del marchio è avvenu-
to «per motivi legittimi». Tradizionalmente all’e-
spressione «motivi legittimi» è stato attribuito il si-
gnificato di «circostanze indipendenti dalla volontà
del titolare», cosı̀ come è stabilito dall’art. 19.1 del-
l’Accordo TRIPs. Possono essere considerati «mo-
tivi legittimi», ad esempio, i divieti di esportazione
dei prodotti contraddistinti dal marchio; un mono-
polio statale che impedisca la circolazione di pro-
dotti concorrenti; il diniego dell’autorizzazione al-
l’immissione in commercio dei prodotti farmaceuti-
ci, ecc. n In dottrina è stato rilevato (VANZETTI-
GALLI, op. cit., 223) che la formula «motivi legitti-
mi», usata dal legislatore italiano sia nell’art. 24 cpi,
che nella disposizione in commento, appare più am-
pia di quella che prende in considerazione solo le
circostanze indipendenti dalla volontà del titolare.
Infatti, potrebbero qualificarsi come legittimi i mo-
tivi dipendenti dalla libera scelta dell’opponente,
quando i medesimi corrispondono a fondate valu-
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tazioni di politica aziendale (VANZETTI-GALLI, ibi-
dem). n Al co. 4 dell’art. 178 cpi è stato modificato
il termine concesso all’opponente per fornire la pro-
va dell’uso effettivo, diretto o con il suo consenso,
del marchio o dei marchi anteriori registrati da più
di cinque anni su cui si fonda l’opposizione, oppure
la prova che il mancato uso è dovuto a legittime
ragioni. Tale termine è stato esteso a sessanta giorni
da calcolare dalla data di comunicazione dell’istan-
za del richiedente da parte dell’UIBM all’opponen-
te e può essere prorogato, come stabilisce il co. 4
dell’art. 53 reg. cpi. n A differenza degli altri termi-
ni previsti dalla norma in esame, per la cui scaden-
za, accompagnata dall’inattività della parte, non è
previsto alcun effetto negativo automatico, per il
termine stabilito per fornire la prova dell’uso del
marchio la norma dispone che, ove l’opponente
non fornisca la prova dell’uso entro il termine sta-
bilito, l’opposizione deve considerarsi respinta. Tale
regola riprende quanto era stato stabilito dalla di-
sposizione dell’art. 42, par. 2, r. 09/207 e confermato
dal r. 15/2424 ed ora ribadito dalla disposizione del-
l’art. 47, par. 2, r. UE 17/1001 e cioè che, ove non
venga presentata alcuna prova, l’opposizione deve
considerarsi respinta. La legge equipara la mancata
prova dell’uso al fatto che essa venga fornita tardi-
vamente, quando, cioè, il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione dell’Ufficio sia inutilmente de-
corso. n L’ultima parte della disposizione del co. 4
dell’art. 178 cpi dispone che «se l’uso effettivo è
provato solo per una parte dei prodotti o servizi
per i quali il marchio anteriore è stato registrato,
il marchio, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si
considera registrato solo per quella parte di prodot-
ti o servizi». La regola rappresenta la diretta appli-
cazione al procedimento di opposizione del princi-
pio generale enunciato dall’art. 27 cpi, secondo il
quale «se i motivi di decadenza o di nullità di un
marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte
dei prodotti o servizi per i quali il marchio è regi-
strato, la decadenza o nullità riguardano solo questa
parte dei prodotti o servizi». n Il legislatore ha vo-
luto precisare che gli effetti negativi automatici con-
seguenti alla mancata prova dell’uso del marchio
non si ripercuotono sulla validità della registrazio-
ne. A tal proposito, infatti, ha stabilito che gli effetti
della prova, o della mancata prova, totale o parzia-
le, dell’uso del marchio rilevano «ai soli fini dell’e-
same dell’opposizione».
VII. La fase decisoria. n Ai sensi del co. 7 dell’art.
178 cpi, la procedura di opposizione potrà conclu-

dersi o con una decisione di rigetto totale dell’op-
posizione, nel qual caso la domanda opposta verrà
registrata, o di accoglimento, che potrà essere tota-
le, causando, di conseguenza, il pieno rigetto della
domanda opposta, ovvero parziale, determinando,
al contrario, l’accoglimento della domanda opposta
e quindi la concessione della registrazione del mar-
chio opposto solo per una parte dei prodotti/servizi.
Nel caso di opposizione proposta nei confronti di
una registrazione internazionale di marchio desi-
gnante l’Italia, l’accoglimento, totale o parziale, del-
l’opposizione comporterà il rifiuto definitivo da co-
municarsi da parte dell’UIBM all’OMPI di Ginevra;
tale rifiuto definitivo farà seguito all’originario ri-
fiuto provvisorio emesso dall’UIBM e comunicato
all’OMPI ai sensi dell’art. 171, co. 2, cpi. n La de-
cisione dell’UIBM non viene presa in forma colle-
giale bensı̀ da parte di un solo ‘‘esaminatore giudi-
cante’’ come, peraltro, avviene nel sistema del mar-
chio UE. Con riferimento alle modalità di adozione
delle decisioni relative alle opposizioni, si rimanda
al commento di cui all’art. 183 cpi. La decisione
deve rivestire la forma scritta, e, come previsto
per i provvedimenti amministrativi (ad esclusione
di limitate eccezioni), deve essere motivata. In par-
ticolare, a norma dell’art. 3, co. 1, l. 7-8-1990, n. 241,
essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
di diritto che hanno determinato la decisione del-
l’Ufficio, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
n La decisione dell’UIBM, infine, deve essere co-
municata alle parti interessate e, a norma del co. 4
dell’art. 3, l. 241/90, deve indicare il termine entro
cui ricorrere e l’autorità cui è possibile ricorrere.
n Ai sensi del co. 7-bis dell’art. 178 cpi, introdotto
dall’art. 26, d. legisl. 15/19, si prevede che l’UIBM,
con il provvedimento di cui al precedente co. 7,
ponga a carico del richiedente, se soccombente, il
rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rap-
presentanza professionale nel procedimento sono
liquidate a carico della parte soccombente, a do-
manda, nella misura massima individuata con de-
creto del Ministero dello sviluppo economico. Si
tratta di una disposizione già prevista all’art. 56,
co. 4, reg. cpi, d.m. 13-1-2010, n. 33. La scelta di
inserire tale disposizione in una fonte primaria ri-
sponde all’esigenza di prevenire eventuali criticità
sotto il profilo della riserva di legge, di cui all’art. 23
cost., ai sensi della quale ‘‘Nessuna prestazione per-
sonale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge’’.

179 Estensione della protezione. 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del
marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale

dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424,
oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione
ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione
della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è termine
iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o par-
ziale del marchio.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10. -
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