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PRESENTAZIONE

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

Padova, giugno 2019 GiorGio CIAN ~ Marco CiaN

© Wolters Kluwer Italia






PREFAZIONE

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

Luict CarRLo UBERTAZZI
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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

179

tazioni di politica aziendale (VANZETTI-GALLI, ibi-

16 dem). m Al co. 4 dell’art. 178 cpi ¢ 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 piu
di cinque anni su cui si fonda ’opposizione, oppure
la prova che il mancato uso ¢ dovuto a legittime
ragioni. Tale termine ¢ stato esteso a sessanta giorni
da calcolare dalla data di comunicazione dell’istan-
za del richiedente da parte dell’'UIBM all’opponen-
te e puo essere prorogato, come stabilisce il co. 4

17 dell’art. 53 reg. cpi. ® A differenza degli altri termi-

ni previsti dalla norma in esame, per la cui scaden-
za, accompagnata dall’inattivita della parte, non ¢
previsto alcun effetto negativo automatico, per il
termine stabilito per fornire la prova dell’uso del
marchio la norma dispone che, ove I'opponente
non fornisca la prova dell’uso entro il termine sta-
bilito, ’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 cio¢ che, ove non
venga presentata alcuna prova, ’opposizione deve
considerarsi respinta. La legge equipara la mancata
prova dell’uso al fatto che essa venga fornita tardi-
vamente, quando, cioe, il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione dell’Ufficio sia inutilmente de-

18 corso. m L’ultima parte della disposizione del co. 4

dell’art. 178 cpi dispone che «se Puso effettivo e
provato solo per una parte dei prodotti o servizi
per i quali il marchio anteriore ¢ 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 nullita di un
marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte
dei prodotti o servizi per i quali il marchio ¢ regi-
strato, la decadenza o nullita riguardano solo questa

19 parte dei prodotti o servizi». B Il legislatore ha vo-

~

luto precisare che gli effetti negativi automatici con-
seguenti alla mancata prova dell’uso del marchio
non si ripercuotono sulla validita 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. m Ai sensi del co. 7 dell’art.
178 cpi, la procedura di opposizione potra conclu-

17

dersi o con una decisione di rigetto totale dell’op-
posizione, nel qual caso la domanda opposta verra
registrata, o di accoglimento, che potra essere tota-
le, causando, di conseguenza, il pieno rigetto della
domanda opposta, ovvero parziale, determinando,
al contrario, ’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 PItalia, 'accoglimento, totale o parziale, del-
I’'opposizione comportera il rifiuto definitivo da co-
municarsi da parte dell’'UIBM all’OMPI di Ginevra;
tale rifiuto definitivo fara seguito all’originario ri-
fiuto provvisorio emesso dall’lUIBM e comunicato
all’lOMPI ai sensi dell’art. 171, co. 2, cpi. B La de- 2
cisione dell’lUIBM non viene presa in forma colle-
giale bensi da parte di un solo “esaminatore giudi-
cante” come, peraltro, avviene nel sistema del mar-
chio UE. Con riferimento alle modalita 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, 1. 7-8-1990, n. 241,
essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
di diritto che hanno determinato la decisione del-
I’Ufficio, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
m La decisione dell’UIBM, infine, deve essere co- 3
municata alle parti interessate e, a norma del co. 4
dell’art. 3, 1. 241/90, deve indicare il termine entro
cui ricorrere e l'autorita cui ¢ possibile ricorrere.
B Ai sensi del co. 7-bis dell’art. 178 cpi, introdotto 4
dall’art. 26, d. legisl. 15/19, si prevede che '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 gia 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 criticita
sotto il profilo della riserva di legge, di cui all’art. 23
cost., ai sensi della quale “Nessuna prestazione per-
sonale o patrimoniale puo essere imposta se non in
base alla legge”.

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, I’Ufficio
italiano brevetti e marchi, anche se é gia stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione

ed effettua le relative annotazioni.

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

ziale del marchio.

Sommario: L. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10. -
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III. La registrazione accelerata del marchio in caso di estensione ai sensi dell’Accordo di Madrid. - IV.
L’opposizione contro la registrazione. - V. Effetti della decisione sulla registrazione.

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

II. Osservazioni generali. Le novita introdotte dal
d. legisl. 131/10. m 11 d. legisl. 131/10 ha modificato
P’art. 179 cpi, estendendo la procedura di concessio-
ne accelerata del marchio anche in pendenza di
opposizione (procedura gia prevista dal Codice ed
anche anteriormente praticata dall’'UIBM in caso di
estensione della protezione del marchio ai Paesi
dell’Accordo di Madrid), anche all’ipotesi di depo-
sito del medesimo marchio in uno Stato estero che
esige la preventiva registrazione del marchio in Ita-
lia. Con tale modifica si € riconosciuta una prassi gia
invalsa presso 'UIBM.

III. La registrazione accelerata del marchio in caso
di estensione ai sensi dell’Accordo di Madrid.
B [ ’esame dell’art. 179 cpi rende necessario il ri-
chiamo ad alcune disposizioni relative alla registra-
zione internazionale dei marchi. Essa ¢ regolata
principalmente da due convenzioni internazionali:
I’Arrangement di Madrid del 14-4-1898, da ultimo
modificato a Stoccolma il 14-7-1967, il cui testo &
stato ratificato dall’Italia con la 1. 28-4-1976, e in
vigore dal 24-4-1977; e il Protocollo, relativo al me-
desimo Arrangement, del 27-6-1989, il cui testo ¢
stato ratificato e reso esecutivo dall’ltalia con 1.
12-3-1996, n. 169, e in vigore dal 17-4-2000. E su
tale disciplina che si fonda la prassi del’'UIBM —
nel caso di richiesta di registrazione internazionale
ex Accordo di Madrid presentata presso I’Ufficio
nazionale e basata su una domanda italiana di regi-
strazione ancora pendente — di concedere immedia-
tamente la registrazione nazionale ove sia stata pro-
posta la domanda di registrazione internazionale.
m L’art. 179, co. 1, cpi eleva la predetta prassi a
rango di norma, la dove espressamente dispone
che PUfficio proceda alla registrazione, anche in
presenza di opposizione, con 1’obbligo di annotazio-
ne della pendenza del relativo procedimento. In tal
caso, 'opposizione alla domanda si converte in op-
posizione alla registrazione. Tale ipotesi di conver-
sione si verifichera, in pratica, quando ricorrano
tutte le seguenti condizioni: a) che la domanda di
registrazione internazionale sia stata proposta non
contemporaneamente, ma successivamente alla do-
manda di registrazione nazionale; b) che, nel frat-
tempo, sia avvenuta la pubblicazione; ¢) che nel
termine fissato dall’art. 176 cpi, sia stata proposta
opposizione contro la domanda nazionale, e, infine,
d) che la registrazione nazionale sia stata concessa
in pendenza del procedimento di opposizione. ® La
questione dell’eventuale conversione dell’opposi-
zione non si pone invece in caso di registrazioni
internazionali chieste a norma del Protocollo del
27-6-1989, poiché, com’e noto, l’art. 2 di tale stru-
mento consente di proporre una domanda di regi-
strazione internazionale sulla base della semplice
domanda nazionale.

IV. L’opposizione contro la registrazione. ® Nel
caso in cui la registrazione nazionale, a seguito della
procedura accelerata di rilascio prevista dal co. 1
della disposizione in esame, venga concessa prima
della pubblicazione della domanda, a mente del co.

2 dell’art. 179 cpi, la pubblicazione della registrazio-
ne sul Bollettino deve essere accompagnata dall’av-
viso che tale pubblicazione costituisce il termine
iniziale per I'opposizione. ® Va detto che, mentre 2
Popposizione ordinaria, proposta cio¢ nel corso del
procedimento amministrativo di registrazione, da
vita ad un sub-procedimento nell’ambito del proce-
dimento amministrativo di registrazione, ’opposi-
zione proposta quando gia sia avvenuta la registra-
zione costituisce un procedimento autonomo, diret-
to, non a prevenire I’emanazione di un provvedi-
mento amministrativo potenzialmente illegittimo,
ma a privare di efficacia un atto gia emanato, i cui
effetti sono, o potrebbero essere, pregiudizievoli
per l'opponente (ARcipiacoNo, Opposizione, Enc.
giur., 90; P. STELLA RICHTER, Opposizione, Enc. dir.
80, 523). Anche l'opposizione proposta quando gia
sia avvenuta la registrazione rappresenta un rime-
dio di carattere amministrativo. A tal proposito, la
circostanza secondo la quale tale opposizione debba
essere proposta allo stesso UIBM che ha concesso
la registrazione del marchio oggetto dell’opposizio-
ne, esclude la ferzieta propria degli organi che de-
vono svolgere la funzione giurisdizionale. E stato
fatto osservare che in caso di procedura di conces-
sione accelerata I’'opposizione rimane ammissibile e
se gia proposta dovra proseguire. Inoltre, ¢ stato
sottolineato che I'opposizione dovra essere propo-
sta contro il marchio concesso e si ¢ rammentato
che per questo solo caso all’art. 181 c.p.i. (relativo
alle ipotesi di estinzione della procedura di opposi-
zione) il d. legisl. 131/10 ha integrato la lett. d) della
norma che fa ora riferimento a «la domanda o la
registrazione, oggetto di opposizione» (v. PELLICA-
NO, Nuove leggi civ. comm. 11, 4, 1031). ® L’oppo- :
sizione di cui si tratta, quindi, da luogo ad un nuovo
procedimento amministrativo che trova la propria
disciplina anche nelle regole generali di cui ai capi I,
II, 11T e V della 1. 7-8-1990, n. 241.

V. Effetti della decisione sulla registrazione. ®m La
natura particolare di questa forma di opposizione si
riflette sugli effetti del provvedimento adottato dal-
I'ufficio che decide su di essa. Infatti, gli effetti di
tale provvedimento saranno diversi da quelli previ-
sti dal co. 4 dell’art. 178 cpi per I'opposizione pro-
posta contro la domanda di registrazione. A tal pro-
posito, mentre a norma del co. 4 dell’art. 178 cpi,
all’accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione
corrispondera il rigetto, totale o parziale, della do-
manda di registrazione, nel caso di cui si tratta,
Paccoglimento dell’opposizione, a registrazione or-
mai avvenuta, determinera «la radiazione totale o
parziale del marchio» (art. 179, co. 2, cpi), e ciog, in
sostanza, la revoca, totale o parziale, del provvedi-
mento di concessione. L’effetto della radiazione del
marchio ¢ il medesimo che si produce a seguito
della sentenza, passata in giudicato, che dichiara,
con efficacia erga omnes ai sensi dell’art. 123 cpi,
la nullita o la decadenza del marchio (v. in tal senso:
VANZETTI-GALLL, La nuova legge marchi, 277; D1
CatAaLDO, [ segni distintivi 93, 56). m 11 provvedi- 2
mento che decide la particolare forma di opposizio-
ne di cui si tratta dovra essere, oltre che comunicato
alle parti interessate, anche annotato sull’originale
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della registrazione e pubblicato sul Bollettino di cui
all’art. 186 cpi, analogamente a quanto dispongono,
per le sentenze di nullita e di decadenza, rispettiva-
mente gli artt. 122 e 123 cpi. B Anche nel caso di
rigetto dell’opposizione, gli effetti del provvedimen-
to di rigetto saranno diversi da quelli previsti dal-
I’art. 178, co. 7, cpi per I'ipotesi di rigetto dell’oppo-
sizione ordinaria. Nellipotesi ordinaria, infatti, il

18

sospeso:

rigetto dell’opposizione chiude il sub-procedimento
relativo e permette la continuazione del procedi-
mento di esame davanti all’Ufficio. Nel caso di spe-
cie, invece, trattandosi di marchio gia concesso, il
rigetto dell’opposizione comporta la totale conclu-
sione del procedimento relativo e la conferma della
gia effettuata registrazione (VANZETTI-GALLI, ibi-
dem, 196).

Sospensione della procedura di opposizione. 1. Il procedimento di opposizione é

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione,

ai sensi dell’articolo 178, comma 1;

b) se lopposizione ¢ basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale

marchio;

¢) se 'opposizione é basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i
termini per il rifiuto o la presentazione di un’opposizione avverso la registrazione di tale marchio,
ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se 'opposizione é proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad
osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedi-

mento di riesame;

d-bis) se l'opposizione é basata su una domanda di protezione di una denominazione di
origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;

e) se e pendente un giudizio di nullita o di decadenza del marchio sul quale si fonda
lopposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino
al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita

istanza;

e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice;
e-ter) se € pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine pro-

tetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Com-
missione europea diviene definitiva.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo
essere successivamente revocata.

3. Se lopposizione é sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed e-bis), I’Ufficio italiano
brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio
internazionale.

3-bis. [L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio
ove questa risulti essere il motivo in base al quale ¢ stata proposta una opposizione ad una
domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria. |

Sommario: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. La sospensione necessaria del procedi-
mento di opposizione. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10. - III. La sospensione ad istanza del richie-
dente. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10. - IV. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10. - V. Le novita

introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n. 15.

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

I1. Osservazioni generali. La sospensione necessa-
ria del procedimento di opposizione. Le novita in-
trodotte dal d. legisl. 131/10. m La norma prevede,
attraverso un elenco che dovrebbe considerarsi tas-
sativo, i casi di sospensione della procedura di op-
posizione. La prima ipotesi di sospensione necessa-
ria della procedura di opposizione, prevista dalla
lett. a) del co. 1 dellart. 180 cpi, si verifica quando
I’'UIBM abbia concesso alle parti un termine per
pervenire ad un accordo di conciliazione ex art.
178 cpi, il cosiddetto cooling-off period. m E stato

© Wolters Kluwer Italia

osservato in dottrina che nel caso di periodo con-
cesso in vista della conciliazione tra il richiedente e
I’opponente, non si configurerebbe una vera e pro-
pria sospensione dell’opposizione, dovendosi tratta-
re, invece, “della descrizione della fase non conten-
ziosa della procedura”. Inoltre, la disposizione sa-
rebbe superflua, essendo I'ipotesi gia prevista dal-
Part. 178, co. 1, cpi (ScurrFi-FrRANZOsI-FITTANTE, I/
codice di proprieta industriale, 786). ® Va detto 3
che, mentre secondo la disciplina comunitaria rela-
tiva all’opposizione, la fase contenziosa ha inizio
solo dopo la scadenza del cooling off period, sia
nel caso che esso non sia prorogato su istanza con-
giunta delle parti e sia nel caso di scadenza defini-
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tiva del termine massimo di 24 mesi, il sistema del-
lopposizione delineato dalla disciplina italiana fa
iniziare la fase contenziosa dalla comunicazione
dellPopposizione da parte dell’Ufficio al richiedente.
| | casi di sospensione dell’opposizione previsti dal-
le lett. b), ) e d) del co. 1 dell’art. 180 cpi si riferi-
scono alle seguenti ipotesi: I'ipotesi in cui il marchio
su cui l'opposizione si fonda non sia stato ancora
oggetto di una registrazione definitiva (lett. b); I'i-
potesi in cui, nel caso di marchio internazionale,
non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presen-
tazione di un’opposizione avverso la registrazione
di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi
procedimenti di esame o di opposizione (lett. c);
infine, Iipotesi in cui il marchio nazionale contro
cui ¢ presentata opposizione venga riesaminato a
seguito di osservazioni presentate da terzi ai sensi
del co. 2 dell’art. 175 cpi (lett. d). Nel caso di so-
spensione dell’opposizione nelle ipotesi di cui alle
lett. b), ¢), d) ed e-bis), co. 1, art. 180 cpi, ai sensi del
co. 3 dell’art. 180 cpi, 'UIBM dovra esaminare con
precedenza le domande di marchio o la registrazio-
ne internazionale. L’introduzione delle tre ipotesi di
cui alle lett. b), ¢) e d), co. 1, art. 180 cpi sarebbe
legata ad esigenze di coerenza decisionale ed eco-
nomia processuale, onde evitare che la procedura di
opposizione contrasti con ’esito della procedura di
registrazione (ScurrI-FraNzos1, Diritto industriale
italiano, tomo 11, Diritto procedimentale e proces-
suale 14, 1128). m La seconda ipotesi di sospensio-
ne, anch’essa necessaria, si configura quando P'op-
posizione sia stata proposta, a norma dell’art. 177,
co. 1, lett. b), cpi, da parte di chi sia titolare, non di
una registrazione anteriore, ma di una domanda di
registrazione anteriore. ® Dalla circostanza secon-
do la quale, a norma dell’art. 1 cpi, i diritti sul mar-
chio sono conferiti dalla registrazione deriva ’esi-
genza che il procedimento di opposizione venga
sospeso, fino alla conclusione del procedimento di
registrazione, al fine di evitare pronunce che si pon-
gano eventualmente in contrasto con altre decisioni
dell’Ufficio. Tale esigenza ¢ stata tradotta nella re-
gola della sospensione necessaria del procedimento
di opposizione fino a quando la procedura di regi-
strazione del marchio opposto non si sia conclusa.
® La procedura di registrazione del marchio oppo-
sto puo concludersi in differenti modi: a) il marchio
viene registrato secondo quanto indicato nella do-
manda; b) il marchio viene registrato soltanto per
una parte dei prodotti o dei servizi indicati nella
domanda; ¢) la domanda di registrazione viene ri-
gettata. Le tre diverse modalita di conclusione della
procedura di registrazione incidono sulla sospensio-
ne dellPopposizione. Cosi, in particolare: aa) ove
ricorra la prima ipotesi e cio¢ che il marchio venga
registrato per la totalita dei prodotti o dei servizi
indicati nella domanda, si avra la cessazione della
causa di sospensione e la ripresa del procedimento
di opposizione; bb) nel caso in cui il marchio venga
registrato per una parte soltanto dei prodotti o dei
servizi indicati nella domanda, si avra la cessazione
della causa di sospensione e la ripresa del procedi-
mento di opposizione qualora i prodotti o i servizi
per cui la domanda ¢ stata accolta siano rilevanti ai
fini della registrabilita del marchio del richiedente,
a motivo della loro identita o affinita; in caso con-
trario, si verifichera il rigetto della domanda di re-

gistrazione; cc) ove la domanda di registrazione sia
stata rigettata totalmente, o almeno relativamente
ai prodotti identici o affini a quelli indicati nella
domanda del richiedente, si avra I’estinzione della
procedura di opposizione a norma dell’art. 181 cpi.
II1. La sospensione ad istanza del richiedente. Le
novita introdotte dal d. legisl. 131/10. m La lett. e),
co. 1 dellart. 180 cpi prevede un’ipotesi di sospen-
sione dell’opposizione ad istanza del richiedente.
L’opposizione ¢ sospesa fino al passaggio in giudi-
cato della sentenza quando siano pendenti un giu-
dizio di nullita o decadenza del marchio sul quale si
fonda I'opposizione, o un giudizio relativo alla spet-
tanza del diritto alla registrazione a norma dell’art.
118 cpi. La ratio della sospensione del procedimen-
to di opposizione nella ipotesi prevista dalla lett. e),
co. 1 dell’art. 180 cpi sarebbe individuabile nel rap-
porto di pregiudizialita esistente tra le questioni di
validita, di decadenza e di rivendica del marchio
fatto valere con l’opposizione e la sorte della do-
manda del richiedente: infatti, per regola, tale causa
di sospensione puo operare fino al passaggio in giu-
dicato della sentenza (VANZETTI-GALLI, La nuova
legge marchi 95, 741). E stato sottolineato come
sia di difficile comprensione la scelta del legislatore
di attribuire al richiedente la registrazione la possi-
bilita di decidere tra sottostare ad un giudizio anti-
cipato di opposizione oppure attivare un giudizio
posticipato di nullita, considerata la diversita dei
procedimenti e dei mezzi di indagine ed istruttori.
Anche in ragione del fatto che, ove si debba proce-
dere all’analisi dell’'uso o non uso del marchio, del
tipo di uso, o del tipo di prodotti per cui il marchio &
usato, il procedimento giurisdizionale potrebbe ren-
dere possibili i complessi accertamenti necessari
che, per contro, il procedimento amministrativo
non potrebbe garantire (Scurri-FrRaNzosl, op. cit.,
1129). Vi ¢ chi ha evidenziato come, dati i tempi
lunghi dei giudizi di nullita o di decadenza o di
rivendicazione, la procedura di opposizione potreb-
be rimanere sospesa per molti anni. Per tale ragione
la sospensione deve ammettersi soltanto se il richie-
dente il marchio opposto faccia apposita istanza e la
sospensione possa essere successivamente revocata
FLoRIDIA, 1] riassetto della proprieta industriale 06,
664). m 11 d. legisl. 131/10 ha modificato Part. 180
cpi, aggiungendo all’elenco dei casi di sospensione
del procedimento di opposizione previsti da tale
norma la lett. e-bis) che richiama «gli altri casi pre-
visti dal Regolamento di attuazione del codice». 1
casi previsti dal Regolamento sono tre. L’art. 54, co.
1, lett. b), reg. cpi aggiunge I'ipotesi di sospensione
fino all’adozione del provvedimento definitivo per
I'ipotesi in cui il marchio internazionale oggetto del-
lopposizione sia stato rifiutato (primo caso); in tal
caso il procedimento rimane sospeso fino alla data
di invio da parte dell’UIBM all’lOMPI della notifica
del ritiro del rifiuto provvisorio o della notifica del
rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per de-
corso dei termini di impugnazione o per I’avvenuta
definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso
tale provvedimento. In questi casi, se il provvedi-
mento definitivo ¢ di rigetto del marchio internazio-
nale su cui ¢ basata I’opposizione, il procedimento
di opposizione si estingue ai sensi dell’art. 180 cpi.
In caso di accettazione parziale, il procedimento di
opposizione prosegue solo in relazione ai prodotti
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identici o affini a quelli oggetto della domanda op-
posta. Infine, in caso di accettazione totale, il pro-
cedimento di opposizione riprende normalmente il
suo corso (v. PELLICANO, Le novita in materia di
rilievi e osservazioni di terzi, in C. GALLI, 210 €
211; Ip., Nuove leggi civ. comm. 11, 4, 1032).
3 m L’art. 54, co. 1, lett. ¢), reg. cpi prevede la sospen-
sione nel caso in cui ’opposizione si fondi su una
domanda di marchio UE pubblicata da meno di tre
mesi (secondo caso). Tale sospensione durera fino
alla scadenza del termine utile per presentare op-
posizione presso 'UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO,
Ufficio dell’Unione europea per la proprieta intel-
lettuale) contro la domanda medesima o, scaduto
tale termine, fino alla registrazione del marchio. La
lett. d) dell’art. 54 reg. cpi aggiunge I'ipotesi di so-
spensione su istanza del richiedente, se la registra-
zione del marchio UE dell’opponente ¢ soggetta ad
un procedimento di annullamento o decadenza
presso 'UAMI (dal 23-3-2016 EUIPO), fino alla
decisione di quest’ultimo (terzo caso). Se il richie-
dente la registrazione non presenta istanza di so-
spensione dell’opposizione pendente, il marchio
non verra esaminato con la precedenza stabilita ai
4 sensi dell’art. 180, co. 3. ® In ragione del rapporto
di pregiudizialita sussistente fra le questioni di vali-
dita, di decadenza e di spettanza della registrazione
di marchio fatte valere con ’opposizione e la sorte
della domanda del richiedente, si € ritenuto che
anche lipotesi di cui alla lett. e) dell’art. 180 cpi
dovrebbe essere considerata un caso di sospensione
necessaria, ancorché condizionato all’istanza del ri-
chiedente (VANZETTI-GALLI, op. cit., 195). Tuttavia,
sia i lavori preparatori dell’art. 32-quater l.m., ripre-
so dalla norma in esame, che il testo letterale della
legge («il procedimento di opposizione puo essere
sospeso»), farebbero propendere nel senso di rico-
noscere il carattere facoltativo della sospensione,
lasciando all’'UIBM un certo margine di discrezio-
nalita (FLorIDIA, Marchi, invenzioni e modelli, 176;
contra SENA-FRrassI-Grupicl, Nuove leggi civ. comm.
00, 518; VANZETTI-GALLI, ibidem, i quali ribadiscono
il carattere di pregiudizialita necessario di cui si &
5 detto). ® Su istanza del richiedente la sospensione
puo essere revocata (art. 180, co. 2 cpi). Dovrebbe,
quindi, escludersi qualsiasi discrezionalita del-
I’'UIBM nel revocare la sospensione. Di conseguen-
za, ove la revoca non sia provocata da un’istanza
del richiedente, la sospensione del procedimento
durera fino al passaggio in giudicato della sentenza.
6 m A mente dell’art. 54 del reg. cpi, la revoca della
sospensione, prevista all’art. 180, co. 2 cpi, si applica
anche alle lett. ¢) e d) del co. 1 dell’art. 180 cpi.

18

gue se:

IV. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10. m 11 |
d. legisl. 131/10 ha modificato il co. 3 dell’art. 180
cpi, sostituendo il riferimento alle lett. ¢) e d) con
quello alle lett. b), ¢), d) ed f) ed ha precisato che,
nei casi in cui opera la sospensione, ricorrendo le
ipotesi delineate dalle lett. b), ¢), d) e f), 'UIBM
deve esaminare con precedenza la domanda di mar-
chio o la registrazione del marchio internazionale.
A seguito dell’introduzione nel co. 1 dell’art. 180
della lett. e-bis), la disposizione del co. 3 dell’art.
180 dovrebbe essere interpretata come riferita, ol-
tre che alle lett. b), ¢), d), anche alla lett. e-bis).
Lart. 27, d. legisl. 15/19 ha disposto 1’abrogazione
del co. 3-bis dell’art. 180 cpi e la ricollocazione del-
I’analoga disposizione nel corpo dell’art. 170 cpi al
cui commento si rinvia. Si rammenti che si deve al
d. legisl. 131/10 I'introduzione nell’art. 180 cpi del
co. 3-bis, il quale contiene la previsione secondo cui
I’'UIBM deve esaminare con precedenza la doman-
da di marchio, ove questa abbia costituito la base di
un’opposizione comunitaria o di un’azione di nullita
di una registrazione comunitaria. La ratio di tale
scelta legislativa risiede nell’opportunita di evitare
che i tempi gia lunghi di esame della domanda na-
zionale rallentino le procedure di opposizione e di
nullita in sede comunitaria. (v. PELLICANO, in C.
GaLLl, 211, Ip., Nuove leggi civ. comm. 11, cit.,
1033).

V. Le novita introdotte dal d. legisl. 20-2-2019, n.
15. m ’art. 27, d. legisl. 15/19 modifica I’art. 180 cpi 1
in materia di sospensione del procedimento di op-
posizione al fine di coordinare tale disciplina con
quella introdotta dal medesimo d. legisl. all’art.
14, co. 1 nuova lett. ¢-bis) in relazione ai nuovi
motivi di opposizione relativi alle DOP e relative
domande, introdotti, come si & precisato (v. com-
mento all’art. 170 cpi) dalla d. UE 15/2436 all’art. 4,
co. 1, lett. 7). Nel dettaglio, all’art. 180 cpi, co. 1
dopo la lett. d) ¢ inserita la nuova lett. d-bis), ai
sensi della quale il procedimento di opposizione &
sospeso «se 1’opposizione ¢ basata su una domanda
di protezione di una denominazione di origine ov-
vero di una indicazione geografica, fino alla prote-
zione», mentre al co. 1 dopo la lett. e-bis) ¢ aggiunta
la nuova lett. e-ter), ai sensi della quale il procedi-
mento di opposizione ¢ sospeso «se ¢ pendente un
procedimento di cancellazione della denominazione
di origine protetta ovvero della indicazione geogra-
fica protetta, fino al termine in cui la decisione della
Commissione europea diviene definitiva». Inoltre,
viene corretto un errore dattilografico al co. 3, so-
stituendo la lett. f) con il rinvio corretto alla lett. e-
bis).

Estinzione della procedura di opposizione. I. La procedura di opposizione si estin-

a) il marchio sul quale si fonda 'opposizione ¢ stato dichiarato nullo o decaduto con

sentenza passata in giudicato;

a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica
sulla quale si fonda 'opposizione é ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o 'indicazione geografica protetta sulla quale si

fonda l'opposizione é cancellata;

b) le parti hanno raggiunto I'accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

c) l'opposizione e ritirata;
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d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, é ritirata o rigettata con decisione

definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177;
e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, é stata limitata cancellando i
prodotti o servizi contro cui € stata fatta opposizione;

e-ter) é venuto meno linteresse ad agire.

Sommario: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. L’estinzione del procedimento di oppo-
sizione. - I11. I casi di estinzione. - IV. Requisiti formali ed impugnabilita del provvedimento di estinzione.

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

I1. Osservazioni generali. L’estinzione del procedi-
mento di opposizione. ® La norma prevede una se-
rie di situazioni che determinano l’estinzione del
procedimento di opposizione. La norma sembra
ispirarsi al criterio di economicita dell’attivita am-
ministrativa stabilito dall’art. 1, 1. 7-8-1990, n. 241.
II1. I casi di estinzione. ® A) Una prima ipotesi di
estinzione dell’opposizione si verifica quando il
marchio oggetto dell’opposizione ¢€ stato dichiarato
nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato.
In tal caso viene meno il fondamento stesso dell’op-
posizione e diventa inutile qualsiasi valutazione da
parte dell’UIBM e si rende necessaria una decisio-
ne di merito. m L’art. 28, d. legisl. 15/2019 modifica
l’art. 181 cpi in materia di estinzione della procedu-
ra di opposizione al fine di prevedere le fattispecie
di ritiro, rigetto, cancellazione anche con riguardo
alla domanda di protezione della denominazione di
origine o della indicazione geografica sulla quale si
fonda I'opposizione (nuove lett. a-bis e a-ter del co.
1 delPlart. 181 cpi) per ragioni di coordinamento con
la disciplina introdotta in materia di impedimenti
alla registrazione del marchio nella nuova lett. c-
bis) dell’art. 14 cpi con riferimento alle denomina-
zioni d’origine e alle indicazioni geografiche (DOP
e IGP). m Si ¢ ritenuto che, nonostante il carattere
tassativo dell’elencazione dei casi di estinzione, essa
si verifichi anche con riferimento ai casi che presen-
tano i medesimi caratteri della sentenza di nullita o
di decadenza, quali il definitivo rigetto della do-
manda di marchio anteriore su cui ’opposizione si
era fondata (VANZETTI-GALLI, La nuova legge mar-
chi, 199), o il suo ritiro. ® B) Una seconda ipotesi di
estinzione dell’opposizione si verifica nel caso in cui
le parti abbiano raggiunto un accordo conciliativo ai
sensi dell’art. 178, co. 1, cpi. Si rinvia al commento
dell’art. 178 cpi. m C) Una terza ipotesi di estinzione
del procedimento di opposizione si verifica con il
ritiro della stessa da parte di chi I’ha proposta.
® D) Un’ulteriore ipotesi di estinzione dell’opposi-
zione si verifica anche nel caso in cui la domanda di
marchio oggetto di opposizione sia stata ritirata o
rigettata con decisione definitiva. In questi casi vie-

7 ne meno I'oggetto stesso dell’opposizione. B Secon-

do parte della dottrina l'ipotesi del ritiro o rigetto
della domanda di marchio oggetto di opposizione
lascerebbe supporre che, pur in pendenza del pro-
cedimento di opposizione, 'UIBM possa, comun-
que, continuare I’esame della domanda di registra-
zione e giungere ad una decisione di rigetto ove
ricorrano impedimenti assoluti alla registrazione, o
comunque impedimenti diversi da quelli fatti valere
con 'opposizione (VANZETTI-GALLI, ibidem). In tal

caso, ai fini dell’estinzione del procedimento di op-
posizione si rende necessario che la decisione di
rigetto sia divenuta definitiva per mancata proposi-
zione nel termine di legge del ricorso di cui all’art.
182 cpi. m E) Un’ultima ipotesi di estinzione del-
Popposizione si configura nel caso in cui chi I’abbia
proposta cessi di essere legittimato a norma dell’art.
177 cpi. Di conseguenza, I’estinzione potra verifi-
carsi: aa) nel caso in cui 'opponente non sia piu il
titolare del marchio anteriormente registrato; bb)
nel caso in cui 'opponente non sia piu titolare della
domanda anteriore, o della domanda che rivendica
una priorita o una preesistenza; cc) nel caso in cui il
licenziatario esclusivo perda tale qualifica; dd) nel
caso in cui le persone, gli enti e le associazioni di cui
all’art. 11 cpi non siano piu titolari dei diritti che
hanno fatto valere con l'opposizione. ® Va detto
che, né la norma in commento, né il reg. cpi pren-
dono in considerazione la circostanza secondo la
quale, di fatto, pur non potendo 1’opposizione pro-
seguire se ’opponente non ¢ piu titolare dei diritti
che fa valere, I’opposizione potrebbe proseguire in
capo al soggetto eventualmente cessionario di tali
diritti, ove quest’ultimo ne abbia interesse. Pari-
menti, nulla viene stabilito, né dalla norma in com-
mento, né dal reg. cpi con riferimento all’ipotesi di
estinzione dell’opposizione a motivo della perdita
della qualita di licenziatario esclusivo del marchio
anteriore, qualora tale qualita venga assunta, nel
corso dell’opposizione, da altro soggetto interessato
a coltivarla (Scurri-FraNzosl, Diritto industriale ita-
liano, tomo 11, Diritto procedimentale e processuale
14, 1131). m 11 reg. cpi all’art. 57 precisa ulterior-
mente che 'opposizione si estingue oltre che a)
nei casi di cui all’art. 181 cpi, anche b) nel caso di
mancato pagamento dei diritti di cui all’art. 48, co.
4, cpi e ¢) nel caso di radiazione totale del marchio
designante I'Italia, su richiesta dell’Ufficio di pro-
prieta industriale d’origine, ai sensi dell’art. 171, co.
8, cpi. Inoltre, nel caso di radiazione parziale del
marchio internazionale, il procedimento si estingue
limitatamente alla parte del marchio radiata.

8

9

1

0

| ]’art. 28, d. legisl. 15/19 modifica ancora lart. 11

181 cpi introducendo, inoltre, 'ipotesi di estinzione
della procedura di opposizione nel caso in cui la
domanda o la registrazione, oggetto di opposizione,
sia stata limitata cancellando i prodotti o servizi
contro cui ¢ stata fatta opposizione (nuova lett. e-
bis del co. 1 dell’art. 181 cpi). Viene, infine, previ-
sta, in via residuale, una clausola generale di estin-
zione in ogni altro caso di sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.

IV. Requisiti formali ed impugnabilita del provve-
dimento di estinzione. W 11 provvedimento di estin-
zione, in virtu della regola sancita dall’art. 3, co. 1, 1.
241/90 in materia di procedimento amministrativo,
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deve essere, sia pur succintamente, motivato, do-
vendo richiamare espressamente la specifica causa
di estinzione che I"'UIBM ritenga essersi verificata.
m [ principi generali in materia di procedimento
amministrativo impongono, inoltre, che il provvedi-
mento di estinzione venga comunicato, a cura del-
I’Ufficio, alle parti interessate ed indichi il termine

18

per ricorrere e I’Autorita cui & possibile ricorrere
contro di esso (art. 3, co. 4, 1. 241/90). m Anche nei
confronti del provvedimento che dichiara I’estinzio-
ne dell’opposizione deve ammettersi I'impugnazio-
ne davanti alla Commissione dei Ricorsi, a norma
dell’art. 182 cpi, per il controllo dei presupposti di
legittimita dell’atto, ove questi siano contestati.

Ricorso. 1. Il provvedimento con il quale I’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara
irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie,

anche parzialmente, o respinge I'opposizione, é comunicato alle parti, le quali, entro il termine
di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facolta di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi,

di cui all’articolo 135.

Sommario: I. T precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. Impugnabilita dei provvedimenti sul-
l’opposizione. Le novita introdotte dal d. legisl. 131/10. - ITII. Inammissibilita dell’opposizione. - IV. L’impu-
gnazione ed il relativo procedimento. - V. Le decisioni sulle impugnazioni. - VI. Il deposito telematico dei
ricorsi alla Commissione dei ricorsi ed il pagamento dei relativi diritti e tasse.

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

II. Osservazioni generali. Impugnabilita dei prov-
vedimenti sull’opposizione. Le novita introdotte
dal d. legisl. 131/10. m La disposizione dell’art.
182 cpi ¢ stata modificata dal d. legisl. 131/10, al
quale si deve "ampliamento dell’elenco dei provve-
dimenti resi dal’UIBM in esito ad un’opposizione
che sono impugnabili davanti alla Commissione dei
Ricorsi. A seguito della novella legislativa, il prov-
vedimento con cui viene dichiarata irricevibile,
inammissibile o estinta ’opposizione, il provvedi-
mento che respinge o accoglie 'opposizione, anche
parzialmente, devono essere comunicati alle parti
che possono impugnarli con ricorso davanti alla
Commissione dei ricorsi entro il termine fissato dal-
lart. 135 cpi. ® Il Regolamento di attuazione del
codice di cui al d.m. 13-1-2010, n. 33 all’art. 58, co.
1 prevede quali provvedimenti impugnabili, oltre ai
provvedimenti di inammissibilita e di rigetto del-
l’opposizione, anche ogni decisione che comporti il
rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti
del procedimento di opposizione. L’art. 58, co. 2,
reg. cpi precisa che il ricorso contro i provvedimenti
dell’UIBM che dichiarano inammissibile o respingo-
no l'opposizione ha efficacia sospensiva delle deci-
sioni sull’opposizione (v. PELLICANO, Le novitd in
materia di rilievi e osservazioni di terzi, in C. GALLI,
211 e 212; Ip., Nuove leggi civ. comm. 11, 4, 1034).
In tal modo, il legislatore ha confermato quanto
sostenuto dalla dottrina in ordine all’effetto sospen-
sivo del procedimento di registrazione nel caso di
ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano
inammissibile o respingono I'opposizione (SpaDA,
La legittimazione alla domanda, in AA.-VV., Com-
mento tematico alla legge marchi, 98, 367). L’acco-
glimento del ricorso proposto avverso provvedi-
menti dell’Ufficio che avevano dichiarato inammis-
sibile 'opposizione o che I’avevano respinta com-
porta la riapertura del procedimento di opposizione
oppure il rigetto della domanda di registrazione,
effetti incompatibili con ’eventuale intervenuta re-
gistrazione del marchio oggetto di opposizione (v.
PELLICANO, op. ult. cit., 1034), Da qui la ragione per
cui deve ritenersi sospeso il procedimento di regi-
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strazione del marchio nell’ipotesi di proposizione
del ricorso contro tali provvedimenti (ScUFFI-FRAN-
7081, Diritto industriale italiano, tomo 11, Diritto pro-
cedimentale e processuale 14, 1132). ® Prima della
modifica introdotta dal d. legisl. 131/10, il termine di
trenta giorni previsto per il ricorso decorreva dalla
data della comunicazione del provvedimento alle
parti, oggi il termine per il ricorso (esteso a sessanta
giorni) decorre dalla data di ricevimento della co-
municazione, come prevede il novellato art. 135 cpi
con riferimento all'impugnabilita dei provvedimenti
del’UIBM davanti alla Commissione dei ricorsi (v.
PELLICANO, in C. GALLI, 212).

II1. Inammissibilita dell’opposizione. m 1 art. 178,
co. 1, cpi stabilisce che 'UIBM verifichi preliminar-
mente 'ammissibilita dell’opposizione. Si rammen-
ta che sono inammissibili, ai sensi dell’art. 176 cpi,
le opposizioni non redatte per iscritto, non motivate
o non documentate, come previsto al co. 1 dell’art.
176 cpi, ovvero quelle non conformi, quanto al loro
contenuto, al disposto del co. 2 dell’art. 176 cpi.
Solo in caso di esito positivo di tale verifica, 1"Uffi-
cio comunica 'opposizione al richiedente. ® Con
riguardo all’ipotesi in cui contro il provvedimento
che ha dichiarato inammissibile I'opposizione sia
stato proposto ricorso, in dottrina si ¢ posta la que-
stione se i ricorsi vadano o meno notificati, ai sensi
dell’art. 136, co. 1, cpi, ai richiedenti, in quanto
“controinteressati”. L’art. 136, co. 1, cpi, fa riferi-
mento «ai “controinteressati” ai quali I’atto diretta-
mente si riferisce» e proprio 'uso dell’avverbio “di-
rettamente” indurrebbe ad escludere che i ricorsi
vadano in questi casi notificati ai richiedenti e, quin-
di, che questi ultimi si possano costituire dinanzi
alla Commissione dei ricorsi (GHIDINI-DE BENEDET-
11, Codice di proprieta industriale, 478 s.).

1V. L’impugnazione ed il relativo procedimento.
u Il procedimento davanti alla Commissione dei Ri-
corsi ¢ minuziosamente disciplinato dagli artt. 135-
136 cpi ai quali si rinvia. B Si ¢ ritenuto in dottrina
che la proposizione del ricorso contro i provvedi-
menti del’UIBM che dichiarano inammissibile o
respingono l'opposizione ha efficacia sospensiva
del procedimento di registrazione (SpADA, op. cit.,
81). In caso di accoglimento del ricorso si avra, ri-
spettivamente, o la riapertura del procedimento di
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opposizione o il rigetto della domanda di registra-
zione, quindi, in ogni caso, non un provvedimento
che disponga la registrazione del marchio oggetto
dell’opposizione (PELLICANO, Nuove leggi civ.
comm. 11, cit., 1034). m L’art. 182 cpi, prima della
riforma operata dal d. legisl. 131/10, non prevedeva

I'impugnabilita del provvedimento dell’Ufficio in

caso di estinzione della procedura di opposizione

ai sensi dell’art. 181 cpi. Trovava allora applicazio-

ne la disciplina generale fissata dall’art. 135 cpi ed il

richiedente aveva diritto a ricorrere nei confronti

delle decisioni dell’Ufficio che dichiarassero estinta
l’opposizione e a costituirsi dinanzi alla Commissio-

4 ne dei ricorsi per far valere le proprie ragioni. B Nel

caso di ricorso proposto avverso una decisione di

merito sull’opposizione si applichera la procedura

prevista dall’art. 136 cpi e nel corso di tale proce-
dura la Commissione dei ricorsi potra convocare in
udienza le parti. @ Nel caso di decisioni di accogli-
mento del ricorso si avra la ripresa della procedura
o dell’opposizione o della registrazione della do-
manda opposta da parte dell’UIBM. Sia la proce-
dura di opposizione che di registrazione dovranno
essere sospese nelle more del ricorso. A motivo
della natura giurisdizionale della Commissione dei
ricorsi si ¢ sostenuto in dottrina che in caso di de-
cisione di merito sull’opposizione che comporti I’ac-
coglimento totale o parziale della domanda di regi-
strazione del marchio, sarebbe preclusa alle parti la
possibilita di un successivo giudizio di fronte al giu-
dice ordinario, quantomeno per i medesimi motivi.

In senso opposto, si ¢ ritenuto che la disposizione

dell’art. 117 cpi che stabilisce che la registrazione

non pregiudica 'esercizio delle azioni volte ad ac-
certare la validita e ’'appartenenza dei diritti di pro-
prieta industriale (GHIDINI-DE BENEDETTI, op. cit.,

479) porterebbe a ritenere ammissibile un eventua-

le successivo giudizio dinanzi al giudice ordinario.

6 W ]l riconoscimento del carattere giurisdizionale
dell’attivita della Commissione dei Ricorsi quando
essa giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti
dell’Ufficio comporta I'impugnabilita dei relativi
provvedimenti davanti alla Corte di Cassazione, a
norma dell’art. 111 cost. Sul punto v. amplius il

7 commento all’art. 135 cpi. W Sembra ragionevole
ritenere che l’efficacia sospensiva del ricorso alla
Commissione, nei casi sopra esaminati, si estenda
anche all’eventuale giudizio d’impugnazione davan-
ti alla Corte di Cassazione.

1 V. Le decisioni sulle impugnazioni. ® La questione
del rapporto tra I’art. 182 cpi e Part. 117 cpi, a mente
del quale, come si ¢ gia rammentato, «la registrazio-
ne non pregiudica Pesercizio delle azioni giudiziarie
circa la validita e Pappartenenza del marchio», rende

2 necessario svolgere alcune considerazioni. ® In pri-
mo luogo, la questione suddetta non si pone in caso
di accoglimento dell’opposizione, ovvero nel caso in
cui la Commissione dei Ricorsi, o la Corte di Cassa-
zione, confermino la decisione di accoglimento del-
I’Utticio, o, riformando la precedente decisione di
rigetto, adottino, comunque, una decisione che im-
plichi il rigetto della domanda del richiedente, o la
radiazione del marchio, nel caso previsto dall’art. 179
cpi. Questo in ragione del fatto che, in tutte le ipotesi
appena menzionate, non avra luogo la registrazione
da impugnare a norma dell’art. 117 cpi. In secondo
luogo, la questione non rileva neppure ove I’opposi-

%)

n

zione sia stata dichiarata inammissibile e tale deci-
sione sia stata confermata in esito ai giudizi di impu-
gnazione, e I'Ufficio proceda alla registrazione del
segno in base a tale decisione. Questo perché se
l’opposizione non ¢ stata esaminata nel merito, né
dall’Ufficio, né in sede di eventuale impugnazione,
non si potra precludere I’esercizio delle azioni giudi-
ziarie di nullita o di appartenenza, proprio secondo

quanto dispone ’art. 117 cpi. B Per contro, nel caso :

in cui Popposizione sia rigettata nel merito o da parte
dell’Ufficio, o da parte della Commissione dei Ricor-
si, o da parte della Corte di Cassazione e, in esito a
tale rigetto, I’Ufficio proceda alla registrazione del
segno, bisogna distinguere tra a) il rigetto dell’oppo-
sizione cui non sia seguita I'impugnazione davanti
alla Commissione dei Ricorsi, ed eventualmente da-
vanti alla Suprema Corte, e b) il rigetto, confermato
in sede di impugnazione, del provvedimento dell’Uf-
ficio. m Nel primo caso a), ci si trova di fronte ad un
provvedimento amministrativo al quale puo seguire
I’emanazione di un altro provvedimento amministra-
tivo, quello di concessione della registrazione; per
tale ragione si deve ammettere 1’esercizio delle azio-
ni giudiziarie di nullita e di appartenenza. ® Difficol-
ta sorgono, invece, con riguardo all’ipotesi b) di ri-
getto dell’opposizione a seguito del giudizio di impu-
gnazione davanti alla Commissione dei Ricorsi o da-
vanti alla Corte di Cassazione. La decisione di riget-
to, pronunciata nel contraddittorio delle parti, ¢ resa
da organi che esercitano funzioni giurisdizionali, e le
loro pronunce, ex art. 2909 c.c., se passate in giudi-
cato, fanno stato tra le parti, i loro eredi e aventi
causa. A tal riguardo, si pone la questione se il «giu-
dicato» relativo alla non esistenza degli impedimenti
alla registrazione che sono stati fatti valere con I'op-
posizione comporti Pimpossibilita della proposizione
delle azioni di nullita e di appartenenza, fondate su-
gli stessi impedimenti gia fatti valere (inutilmente)
con 'opposizione. ® In un primo tempo la dottrina
ha ammesso nel caso di specie la proponibilita delle
azioni di nullita e di appartenenza, fondando tale
opinione sulla circostanza che il rigetto dell’opposi-
zione rappresenta un fatto endoprocedimentale, «su-
perato dalla registrazione» (SPADA, op. cit., 352) e che
l’azione di nullita puo essere esperita contro la regi-
strazione e non contro la decisione di rigetto dell’op-
posizione. Da qui la conclusione secondo cui, anche
nel caso di soccombenza dell’opponente nei giudizi
di impugnazione, non avrebbe dovuto negarsi I'eser-
cizio dell’azione di nullita, fondata «sugli stessi motivi
gid addotti a base dell’opposizione» (SPOLIDORO, in
AA.Vv., Commento tematico della legge marchi,
259). m Tale orientamento € perO mutato a seguito
dell’emanazione del d. legisl. 447/99 e dopo l'intro-
duzione della disciplina dell’opposizione nella 1.m. Si
€ ritenuto, infatti, che le azioni di nullita, se fondate
sugli stessi motivi dell’opposizione, i quali abbiano
formato oggetto di valutazione negativa da parte
della Commissione dei Ricorsi o della Corte di Cas-
sazione, avrebbero dovuto essere precluse dal giudi-
cato che si forma fra le parti in esito a tale pronuncia
(SpapA, R. d. ind. 00, 79). In senso opposto si ¢
evidenziato che I’attivita della Commissione dei Ri-
corsi si riferisce pur sempre ad un procedimento
amministrativo (quello di registrazione) e per tale
ragione andrebbe considerata endoprocedimentale,
con la conseguenza che alle relative decisioni non
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seguirebbe 'effetto di cosa giudicata sostanziale tra
le parti, atto ad incidere sul regime ordinario della
nullita e dell’appartenenza del marchio (SENA-FRrAs-
si-Grupict, Nuove leggi civ. comm. 00, 519; SEna 11,
141; (Scurri-Franzost, op. cit., 1132). Secondo una
parte della dottrina la regola dell’art. 34 1.m. (oggi
117 cpi) avrebbe portata generale, e non ne sarebbe
consentita un’interpretazione restrittiva (VANZETTI-
GaLLlL, La nuova legge marchi, 197).

VL. 1l deposito telematico dei ricorsi alla Commis-
sione dei ricorsi ed il pagamento dei relativi diritti
e tasse. W 1 29-10-2015 ¢ stato emanato il decreto
del direttore generale per la lotta alla contraffazio-
ne -Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero
dello sviluppo economico (pubblicato in GU 5-11-
2015, n. 258) con il quale si ¢ stabilito che il deposito
telematico delle domande di certificati complemen-
tari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuo-
ve varieta vegetali, di topografie dei prodotti a se-
miconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ri-
corsi, degli atti di opposizione alla registrazione
dei marchi e delle istanze connesse a dette doman-
de deve avvenire secondo le modalita tecniche pre-
viste dal d.m. 26-1-2015, n. 79681 (art. 1, d.m. 29-10-
2015) (per un approfondimento della disciplina re-
lativa alle modalita di deposito telematico dei titoli
di proprieta 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 telema-
tico 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 econo-
mico — direzione generale per la lotta alla contraf-
fazione UIBM ha emanato la circolare n. 596 aven-
te ad oggetto “Estensione delle nuove modalita di
deposito on line ad ulteriori tipologie di domande e
atti relativi ai titoli di proprieta industriale. Precisa-
zione delle modalita di pagamento dei relativi diritti
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e tasse” (per un approfondimento del contenuto
della circolare n. 596 v. commento all’art. 147 cpi).

m Il d.m. 29-10-2015, mentre all’art. 4, co. 1, con 2

riferimento ai depositi degli atti di opposizione alla
registrazione dei marchi, delle domande di certifi-
cati complementari per i medicinali e i prodotti fi-
tosanitari, di nuove varieta vegetali, di topografie
dei prodotti a semiconduttori e delle istanze con-
nesse a dette domande, stabilisce che, a partire
dal 9-11-2015, il pagamento dei relativi diritti e delle
tasse dovra essere effettuato esclusivamente secon-
do quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello svilup-
po economico del 20-11-2014, in GURI n. 281 del 3-
12-2014, il quale prevede I'utilizzo del modello F24,
all’art. 4, co. 2, in relazione ai depositi dei ricorsi
alla Commissione dei ricorsi prevede che continui-
no ad applicarsi le previgenti modalita di pagamen-
to, i.e. non il pagamento tramite il modello F24.

m Ai sensi dell’art. 3, d.m. 29-10-2015, a partire 3

dal 9-11-2015, in relazione a ciascun deposito tele-
matico delle domande di certificati complementari
per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove
varieta vegetali, di topografie dei prodotti a semi-
conduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi,
degli atti di opposizione alla registrazione dei mar-
chi e delle istanze connesse a dette domande, il
sistema informativo dovra rilasciare una ricevuta
di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tra-
mite applicazione web. Nel caso di deposito degli
atti di opposizione alla registrazione dei marchi e di
ricorsi alla Commissione dei ricorsi, 1’attestazione
del pagamento dei diritti dovuti dovra necessaria-
mente essere allegata alla domanda all’atto della
presentazione, ai sensi e per gli effetti rispettiva-
mente dell’art. 176, co. 3 e dell’art. 136, co. 2, cpi
(art. 3, co. 3, d.m. 29-10-2015).

Nomina degli esaminatori. 1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per
un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla

carriera direttiva o dirigenziale dell’ Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giuri-
sprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di
marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.

2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita
con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, é riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, hanno frequentato con esito favorevole apposito corso di formazione da organizzarsi
da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 é inadeguato in relazione alle
opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Mini-
stero delle attivita produttive, a parita di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria
conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per I'esame delle opposizioni non puo
superare le trenta unita.

SommaRio: I. I precedenti della norma. - II Osservazioni generali.

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

© Wolters Kluwer Italia

II Osservazioni generali. ® Mentre ai sensi dell’art.
20, co. 1, d. legisl. 8-10-1999, n. 447 la decisione sul
ricorso doveva essere assunta da «un collegio ope-

~



~

~

184-184 bis

CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE

1030

rante presso I’Ufficio italiano brevetti e marchi
composto da tre funzionari di cui uno con qualifica
dirigenziale che lo presiede e almeno due con for-
mazione giuridica», I’art. 183, co. 1, cpi, con riferi-
mento alla decisione sull’opposizione, facendo rife-
rimento a “funzionari” e non ad un collegio giudi-
cante presso I'UIBM, sembra prevedere I’adozione
della decisione da parte di un solo “esaminatore
giudicante”, come, peraltro, avviene nel sistema
del marchio UE. Ai sensi del co. 2 gli esaminatori
giudicanti sono nominati, a norma del co. 1, per un
periodo rinnovabile di 2 anni con decreto del Di-
rettore Generale e debbono essere funzionari del-
I’'UIBM appartenenti alla carriera direttiva o diri-
genziale, laureati in giurisprudenza ed aver fre-
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quentato con successo un corso di formazione che
dovra essere organizzato dall’Ufficio stesso. Ai sen-
si del co. 3, ove i funzionari dell’Ufficio nominati
per I’esame delle opposizioni fossero in numero in-
sufficiente a far fronte alle opposizioni presentate, &
prevista la possibilita di nominare ulteriori esami-
natori giudicanti, sia tra altri funzionari del Ministe-
ro delle attivita produttive, a parita di requisiti e
formazione, sia tra esperti esterni della materia. Il
co. 4 stabilisce un numero massimo di nomine di 30
esaminatori giudicanti. Le disposizioni di cui agli
artt. 62 e 63 reg. cpi precisano come debba avvenire
la nomina degli Esaminatori e quale sia la respon-
sabilita dei medesimi nell’esercizio del proprio in-
carico.

Entrata in vigore della procedura di opposizione. I. Le norme sul procedimento di
opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attivita

produttive che ne stabilisce le modalita di applicazione.

Sommario: I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali.

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

11. Osservazioni generali. ® 11 Consiglio di Stato ha
espresso alcune osservazioni sul testo iniziale del-
l’art. 184 cpi. In particolare, ha ritenuto non oppor-
tuna la disposizione prevista nella seconda parte
dell’articolo che prevede la facolta di graduare,
per esigenze organizzative, I’entrata in vigore delle
norme sul procedimento di opposizione soltanto
per alcune delle classi di prodotti e servizi per i
quali possono essere registrati i marchi di impresa
secondo I’Accordo di Nizza. Secondo il Consiglio di
Stato si determinerebbe, in tal modo, la sospensio-
ne dell’applicabilita di un istituto fondamentale per
la tutela dei marchi registrati. (v. le osservazioni del

2 Consiglio di Stato, in www.ubertazzi.it, 63). ® Le

osservazioni del Consiglio di Stato sono state accol-
te dal legislatore delegato che in sede di approva-
zione definitiva del cpi ha riscritto il testo attual-
mente in vigore dell’art. 184 cpi, eliminando il rife-
rimento alla graduazione temporale dell’inizio del-

3 Poperativita del procedimento di opposizione. ® 11

Codice, nel recepire la norma di cui dell’art. 20, co.
2, d. legisl. 8-10-1999, n. 447, ha rinviato, in ordine
all’operativita della procedura di opposizione, ad

un emanando decreto del Ministro delle attivita
produttive che doveva stabilirne “le modalita di ap-
plicazione”. Per lungo tempo, a motivo della man-
cata adozione del decreto, la procedura dell’oppo-
sizione ¢ rimasta inattuata. Con I’emanazione del
decreto del Ministero dello sviluppo economico
dell’11-5-2011, pubblicato in GURI n. 157 dell’8-7-
2011, le norme del Codice relative alla procedura di
opposizione sono entrate in vigore ed il sistema
delle opposizioni ¢ divenuto operativo. Il d.m. 11-
5-2011 ha riservato ad un successivo provvedimento
del direttore generale della Direzione generale per
la lotta alla contraffazione dell’'UIBM, emanato con
circolare n. 582 dell’11-7-2011, il compito di dettare
ulteriori istruzioni operative, tra cui le modalita di
pubblicazione del Bollettino, le modalita di utilizzo
della posta elettronica certificata nonché le modali-
ta di riproduzione delle prove d’uso. Da ultimo, a
seguito della pubblicazione, avvenuta 1’11-7-2011,
del primo numero del Bollettino ufficiale dei mar-
chi d’impresa, ai sensi dell’art. 187 cpi, pubblicazio-
ne dalla cui data decorre, con esclusione dei marchi
internazionali designanti I'Italia, il termine per il
deposito dell’opposizione, € ora concretamente pos-
sibile ’avvio del procedimento di opposizione av-
verso una domanda o registrazione di marchio.

SEZIONE II BIS

Decadenza e nullita dei marchi d’impresa registrati

1 8 4 Deposito dell’istanza di decadenza o nullita.
bis 1. Fatta salva la proponibilita dell’azione davanti all’autoritd giudiziaria ai sensi
dell’articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter possono presentare istanza,
scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per Uaccertamento della decadenza o la
dichiarazione di nullita di un marchio d’impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo essere fatta valere per i motivi di cui agli
articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.
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