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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 480.

Attuarione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21
dicembre (988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materin di marchi di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli anlicoli 76 e 87 dela Costituzione;

Visto l'art. 62 deliy legge 19 febbraio 1992, n. 142,
recante delega al Governo per attuazione della direttiva
n. 89/104;CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, in
materia di ravvicinamento delle legitlazioni degli Swati
membri in materia di marchi di impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamenio delie
politiche comunitarie e dell’industria, del commercio ¢
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del lesoro;

Exana
il segueme decreto legislativo:

C apo 1

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 2] GIUGND
£ SUCCESSIVE MODIFICAZIONT

1942, n. 929,

Art. V.

. Lart. | del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929, &
sostituito dal seguente:

«Art. 1. — [. 1 diritti det itolare del marchio d'impresa
registrato consistono neila facolta di far uso esclusivo del
marchio. 11 titolare ha il diritto di victare ai terzi, saivo
proprio consenso, di vsare:

o) un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, s¢c a causa
dell’identita o somiglianza fra i segni ¢ del'identitd o
affinita fra i prodottt o servizi, possa determinursi un
rischio di confusione per il pubblico. che pud consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;

hj un segno identico o similc al marchio registrato
per prodottli o servizi non aflini, sc il marchio registrato
goda nello Stato di rinomanza ¢ se Fuso del segno senza
giusio motivo consente di trarre indebitamente vaniaggio
dal caratiere distintivo o dalla riromanza del marchio o
reca pregiudizio agh stessi.

2. Nei casi menzionali alle lettere o) € b del comma |
il titolare del marchio pud in parGeolare victare ai terzi di
apporre il segno sui prodolti o sulle loro confezioni; di
offrire i prodotli. di immetterh in commercio o di
detenerli & tah fini. oppure di offrire o fornire i servizi
coniraddistinti dal segno; «li imporiare o esportare
prodotti contraddistinti dal segno stesso: di utilizzarc
il segno nella corrispondenza commerciale ¢ netla pub-
blicita.».

Art, 2.

1. Nel regio decreto 2! giugno 1942, n. 929, é agpiunto
il seguente articolo:

«Art. 1-bis. — 1. | diriti sul marchio d'impresa
regisiraio non permettono al titoiare di esso di vielare ai
terzi T'uso nell’attivita economica:

u) del loro nome e indirizzo;

h) di indicazioni relative alla specie, alla qualita, alla
quantitd, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica. all'epoca di fabbricazione dei prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodouo o del servizio;

¢) del marchio d'impresa se esso & necessario per
indicare la destinazione di un prodoito o servizio, in
particolare come accéssori o pezzi di ricambio; purché
{'uso sia'conforme ai principi della corretiezza professio-
nale. e quindi non in funzione di marchio, ma solo in
funzione descrittiva,

2. [ diritti sul marchio d’impresa registrato non
permettono inolire al Utolare di esso di victare 'uso del
marchio per prodotti immessi in commercio nella
Comunitd Economica Europea con detio marchio dal
titofare stesso o com il suo consenso. Questa limitazione
dei poteri del titolare tultavia non si applica quando
sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si
opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti,
in particolare quando lo stato di questi & modificalo o
allerato dopo la loro immissione in commercio.».

Art. 3.

1. Loart. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal seguente:

sAri. 2, — £, 1 soggewi che svolgono la funzione di
garantire origine. la natura o Ja qualita di determinati
prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per
appositi marchi come marchi colleftivi. ed hanno la
facolta di concedere Fuso dei marchi stesst a produttori o
commercianti, '

2. 1 regolamenti concerncatt uso det marchi collettivi,
i controili ¢ le relative sanzioni, debbono essere allegati
alla domanda di registrazione; le modificazioni regola-
mentari debbone essere comunicate o cura dei titolari
ali"Ufficio italiano brevetii e march? di cui al successivo
art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla
domanda.

3. Le disposizioni dei commi | ¢ 2 sono applicabili
anche ai marchi colleitivi stranieri registrati nel paese
dorigine, purch¢ in esso sia accordata atPTialin
reciprocild di traltamenlo.

4. In deroga all’art. 18, comma [, lettera &), un

marchio collettivo pud consistere in segni o indicazioni
che nel commercio possano servire per designare la
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provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso,
peraltro, I'Ufficio puo rifiutare, con provvedimento
motivato, la registrazione quando i marchi richiesti
possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o
comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha
facolta di chiedere al riguardo I'avviso delle amministra-
zioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L’avvenuta registrazione del marchio colletti-
vo costituito da nome geografico non autorizza il titolare
a vietare a terzi 'uso nel commercio del nome stesso,
purché quest’uso sia conforme ai principi delta correttezza
professionale e quindi limitato alla funzione di indicazio-
ne di provenienza.

5. 1 marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni della presente legge in quanto non conirasti-
no con la natura di essi.»,

Art. 4.

1. L’art. 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. La rinnovazione del marchio di prima
registrazione o comunque di un marchio registrato
spettante allo stesso titolarc o al suo avente causa, ai sensi
dell’art. 5, ha luogo mediante una registrazione di
rinnovazione.»,

Ari. 5.

1. L’art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostituito dal seguente:

«Art. 4. — [. 1 diritti esclusivi considerati da questo
decreto sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla
data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza
della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell’art. 1, comma 1, lettera b}, la
registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o
servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o
servizi affini,

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla
decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.

J. La rinuncia diviene cfficace ¢con la sua annotazione
nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all*art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di
cui all’art, 80 del presente decreto.»,

Art. 6.

1. L’art. 5 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, &
sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. La registrazione puo esserc rinnovata per
lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso
genere di prodotti o di servizi secondo !a classificazione
nternazionale dei prodotti e dei servizi risultante
dall’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive
modificazioni,

2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non
distintivi che non alterino sostanzialmente la identita del
marchijo inizialmente registraio.

3. La rinnovazione si effeltua per periodi di dicci anni.

4. La rinnovazione della registrazione di un marchio
che ¢ stato oggetto di trasferimento per una parte dei
prodotti o servizi ¢ effettuata separatamente dai rispettivi
titolari,

5. Restano immuiate la decorrenza e la durata degli
effetti della repistrazione per i marchi registrati presso
I'Organizzazione mondiale della proprieta intellettuale di
Ginevra.».

Art. 7.

1. Nelt'art. 6 del regio decreto 2 giugno 1942, n. 929,
le parole: «o merci» sono sostituite dalle seguenti: «o sui
materiali inerenti alla prestazione dei servizin.

Art. 8.

I. L’art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
soslituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. La protezione temporanea fa risalire la
priorita della registrazione a favore del titolare o del suo
avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del
maleriale inerente alla prestazione del servizio per
'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di
registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della
consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dali’apertura
dell’esposizione.

2. Nel caso di esposizione lenuta in uno Stato estero, se
ivi & stabilito un tcrmine pid breve, la domanda di
regisirazioné deve essere depositata entro questo termine.

3. Tra pith marchi per prodotti o servizi consegnati per
I'esposizione nello stesso giorno, la prioritd spetta al
marchio per il quale & stata depositata prima la domanda
di registrazione.

4. Le date anzidette debbono esserc indicate dall’inte-
ressato e menzionate nell’attestato di registrazione, previa
la foro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi.».

Art. 9.

1. Nell’art. 8, commi primo ¢ secondo, del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929, I'espressione: «Ufficio
internazionale di Berna» & sostituita dalla seguente:
«Organizzazione mondiale della proprietd intellettuale di
Ginevra - OMPI»,

Art. 10,

1. L'art. 9 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituilo dal seguente:

«Art, 9. — 1, In caso di uso precedente, da parte di
terzi, di un marchio non registrato, che non importi
notorietd di esso o importi notorietd puramente locale, i
terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del
marchio, anche ai fini della pubblicitd, nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del maschio
stesso.n,

—4 —
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Art. 11,

1. L'art. 10 dei regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. ¢
sostituito dal seguente;

«Art. 10. — 1. E vietato a chiunque di far uso di un
marchio registrato dopo che la relativa registrazione ¢
stata dichiarata nulla, quando la causa di nullitd
comporta la illiceitd dell'uso del marchio.».

Art. 12,

I. Lart, 11 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. ¢é
sostituito dal seguente:

«Art. 11, — 1. Non ¢ consentito usare il marchio in
modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da
ingenerare un rischio di confusione sul mercalo con aliri
segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o
servizi altrui, o da indurre comunqgue in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualiti o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del
contesto in cui viene ulilizzato, o da ledere un altrui
diritto di autore, di proprietd industriale. o altro diritto
esclusivo di terzi.»,

An. 13,

1. L’art. 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929, ¢
sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. E vietato adottare come diuta,
denominazione o ragione sociale ¢ insegna un segno
uguale o simile all"altrui marchio se a causa dell'identita o
deli’affinita tra Pattivitd d'impresa dei titolari di quei
segni ed i prodetti o servizi per i quali il marchio é
adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che pué consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.

2. 11 divieto di cui al comma | si estende all’adozione
come ditta, denominazione o ragionc sociaie e insegna di
un segno uguale o simile ad un marchio registrato per
prodotti o servizi non affini, che goda ne¢llo Stato di
rinomanza se I'uso del segno senza giusto motivo consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
o dalla rinomanza de! marchio o reca pregindizio agli
SIessin.

Art, 14,

I. L'art. 14 del regio decreto 21 gingno 1942, n, 929, ¢
abrogato.

Art 15,

1. L art. 15 del regio decreto 21 pingno 1942, n. 929, &
sosutuito dal seguente:

«Art. 15, — 1. 1 marchio pud essere Lrasferilo per ks
totalita o per una parte dei prodotti o servizi per i quali ¢
stato registrato.

2. Il marchio puo cssere oggetto di licenza anche non
esclusiva per la totalild o per parle dei prodoiti o dei
servizi per i quali € stato registrato ¢ per la totalita o per
parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso
di licenza non esclusiva, 1l licenziatario s1 obblighi
espressamenic ad usare it marchio per contraddistingucre

prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in
commercio O prestati nel territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal tilolare o da altri licenziatari.

3. 1l titolare de! marchio di impresa pud fare valere il
diritto ali'uso esclusivo del marchio stesso contro il
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di
licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione
del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la
licenza ¢ concessa, al {erritorio in cui il marchio pud essere
usato o alla qualita dei prodotti fabbricati e dei servizi
prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento ¢ dalla licenza del
marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento
del pubblico.».

Art. 16.

I. Lart. 16 del regio decreto 21 giugno 1942 n. 929, ¢
sostituito dal seguente:

«Art. 16. 1. Possono costituire oggetio di
registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni,
le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso. le combinazioni o le tonalitd cro-
matiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il
disposto degli articoli 18 e 21.».

An. 17,

1. Lart. 17 del regio decrcto 21 giugno 1942, n. 929, ¢é
sostituito dal seguente:

«Art. 17. — I. Non sono nuovi, ai sensi del precedente
articolo, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio;

b} siano identici o simili ad un scgno gia noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati,
messi in commercio o prestati da altri per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dellidentiti o
somiglianza tra i segni e dell'identita o affinita fra i
prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per it pubblico, che pud consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi
noto il marchio «notoriamente conosciuto» ai sensi
dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi. L'uso
precedente del segno, quande non importi notorietd di
ess0, 0 importi notorieta puramente locale, non toglie la
novitd. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del svo dante causa non ¢ di ostacolo alla
registrazionc;

¢) siano identici o simili a un segno gid noto come
ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adotiato
da altri, se a causa dell'identita o affinitd fra lattivita
d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i
quali il marchio ¢ registraio possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che pud consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente

— 5.
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del segno, quando non importi notorield di esso, o
import notorietd puramente locale, non toglie la novila.
L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del
suo dante causa non é di ostacolo alia registrazione;

d) siano identici o simifi ad un marchio gid da altri
registrato nello Stato o con efficacia nelo Stato in seguito
a domanda depositata in data anteriore o avente efletto
da data anteriore in forza di un diritto di priositd o, se
comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorita,
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identita o somiglianza fra i segni e delllidentita o
affinitd fra i prodotti o. servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che pud consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Non
toglic 1a novita il marchio anteriore che sia scaduto da
oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo
o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del
successivo art, 42 ai momento della propesizione dcila
domanda principdle o riconvenzionale di nutlita;

e) siano identici o simili ad un marchio gia da aliri
registralo nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o0 avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita o.
se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriori-
td, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio
anteriore goda nella Comunitd economica ‘europea, se
comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando Fuso
di quello successivo senza giuste molivo trarrebbe
indebitamente vanlaggio dal carattere distintive o dalla
rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio
agh stessi.

2. Ai fini previsti dal comuma 1, letiere d} ed e}, le
domande anteriori sono assimiiate ai marchi anteriori
regisirati, solto riserva delfa conseguemie registrazione.».

Art. 18,

b, Lart. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostiluito dal seguente:

«Art. 18. — 1. Non possono costituire oggelto di
registrazione come marchio d'impresa, olire ai segni
diversi da guelli indicati all'art. 16:

a) isegni contrari alla legge all'ordine pubblico o al
buon costume;

b) i segni costituiti esclusivamente dalle denomina-
zioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in
commercio possono servire a designare la specie, la
qualitd, la quantitd, la destinazione, il valore, ia
provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione
del prodotto o “della prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio; -

c) i segni costtuiti esclusivamente dalla forma
imposta dalla natura stessa de! prodotto, dalla forma del
prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, 0
dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto;

d) gh stemmi e gii altri segni considerati nelle
convenzioni internazionali vigenti in maleria, nei casi ¢

alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse;

nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che
rivestano un interesse pubblico, a meno che Pautorita
competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

e) i segni idonei ad inganpare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geogralica, sulla nafura o
sufla qualita dei prodotti o servizi;

f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprieta industriaie, o altro
diritto esclusivo di 1erzin.

Art. 19

1. Lart. 19 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostiluito dat seguente:

wArt. 19. — /. In deroga agli articoli 17, comma 1,
lettera @), e 18, comma 1, lettera b), possono coslituire
oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
che prima della domanda di registrazione. a sepuito
dell'uso che ne sia stato faito, abbiano acquistato
carattere distinlivo.».

Art: 20.

1. Lart. 20 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 é
abrogato.

Art. 21,

1. Lart. 21 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dazl seguente:

«Art. 21, — 1.1 ritratti di persone non possono cssere
registrati come marchi, senza il consenso delle medesime
e, dopo ta loro niorte, senza il consenso del coniuge ¢ dei
figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori
e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte
anche di questi uitimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.

2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito
o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L' Ufficio
itaiano brevewti e marchi ha tuttavia la facolld di
subordinare la registrazione al consenso stabililo al
comma 1 del presente articolo. In ogni caso, . la
registrazione non impedira, a chi.abbia diritto al nome,
di farne uso ncHa ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere regisirati come marchio
solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi. o dei
soggetti di cui al comma uno: i nomi di persona, i segni
usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o
sportivo, le denominazioni ¢ sigle di manifestazioni ¢
quelle di Emi ed associazioni non aventi f{inalitd
economiche. nonché gli emblemi caratteristici di questi.».

Art. 22,

i. L’art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal seguente:

«Art. 22, — I Pud ottenere una reglstrutone per
marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di
utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o
neila prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con
il suo consenso.
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2. Non pud ottenere una regisirazione per marchio
d'impresa chi abbia fatlo la domanda in malafede,

3. Anche le amministrazioni dello Stato. delle regioni.
delle province e dei comuni possono otienere registrazioni
di marchio.»,

Art. 23.

L. Llart. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. La regisirazione di marchio, a favore di
stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le
imprese da cui provengono i prodotti o i servizi
contraddistinti dal marchio stesso, pué essere concessa se
gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai
cittadini italiani reciprocita di trattamento,

2. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali
riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli
stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si
intendono estesi ai cittadini italiani.n.

Art. 24,

1, L'art. 24 del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929, ¢
soslituito dal seguente:

«Art. 24, — 1. 11 diritto di outenere ai sensi deile
Convenzioni internazionali la registrazione di un marchio
registrato precedentemente all’estero, al quale si fa
riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio
all’estero, o al suo avenle causa.».

Art. 25,

1. L'art. 25 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
soslituito dal seguente:

«Art. 25. — 1. La domanda di registrazione del
marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di
oltencrla ai sensi di questo decrelo e delle convenzioni
internazionali, o dal suo avente causa.

2. Qualora con senienza passata in givdicato si accerti
che il diritto alla regisirazione del marchio spetta a una
persona diversa da chi abbia dcrlosilalo {a domanda, tale
persona puo, se la registrazione non sia stata ancora
effettvata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza, a sua scella:

a) assumerc a proprio nome la domanda di
registrazione rivestendo a tti ghi effeqi la qualitd di
richiedente;

b) depositare una nuova domanda di registrazione la
cus decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenulo in
essa sia sostanzialmente identico a quello della prima
domanda, risale alla data di deposito o di priorita della
domanda iniziale 12 quale cessa comunque di avere effetii;

) ottenera il rigetlo dela domanda.

3. Sc la registrazione sia stata effettuata a nome di
persona diversa dall’avente diritlo, questi pud a sua
scelin:

«) oltenere con sentenza, avente efficacia retroattiva,
il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione;

b ) Far valere la nullitd della registrazione effettuata a
nome di chi non ne aveva diritton,

Supplemiento ordinario alla GAZLZETTA UFFICIALE

Art. 26.

t. Nel comma primo dell’art. 26 del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, la parola: umerci» ¢ sostituita datla
parola: «servizis.

2. Nel comma terzo le parole: «o merce» sono sostituile
con le parole: «o del materiale inerente alla prestazione
del servizion o le parole: «Ufficio centrale dei brevettin
sono sostituite con le parole: «UfTicio italisno brevetti e
marchi.».

Art. 27.

. Nel comma 1 dell’art, 27 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevcttin sono
sostituite dalle parole: «italiano brevetti ¢ marchin,

Art. 28,

1. L'arl. 28 del regio decrete 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal scguente:

«Art. 28, — 1. Se la rinnovazione sia chiesta per un
marchio costituente modificazione, nei suoi caralteri
distintivi, det marchio precedente, T'Ufficio italiano
brevetti e maichi invitera I'interessato, assegnandogli un
termine, a trasformare [a domanda di rinnovazione in
domanda di primo deposito, che avra effctto dalla data di
tale domanda di rinnovazione.

2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le
disposizioni dcl precedente articolo.».

Art. 29.

1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
il n. 2) é sostituito dal seguente:

«2) sc ta parola, figura o segno possono esserc
registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17,
comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), ), d).
e) e 21.»,

2. Il comma secondo é sostituito dal seguente:

«Qualora non st riscontrino le condizioni sopra
indicate, I'UfTicio italiano brevetti ¢ marchi respinge la
domanda.»,

Ast. 30.

[. Nell'art. 30 del regio decreto 2t giugno 1942, n. 929,
le parole del comma primo: «prima di concedere il
brevetton sono sostituite con le parole: «prima della
registrazioney.

2. Neilart. 31 dcl regio decrelo 21 giugno 1942, n. 929,
le parole: «alla concessione del brevetto» sono sostituile
con le parole: «alla registrazione del marchio».

3. Nell’art. 33 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
le parole: «centrale dei brevettin sono sostituite dalle
parole: «italiano brevetti € marchin,

Art. 31.
1. L'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ¢
sostitwito dal seguente:

«Art. 34, — 1. La registrazione non pregiudica
I'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validitd e
I'apparicnenza del marchion.
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Art, 32,

f. Lart. 35 del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929, ¢é
sostituito dal seguente:

«Art. 35. — 1. LU'Ufficio pubblica la notizia dellc
domande e delle segistrazioni effettuate ¢ Pesemplare dei
marchi nel Bollettino di cui all’art. 80 del presente
decreto.

2. Avvenuta la presenltazione della domanda, gli
esemplari del marchio ¢ in genere i documenti relativi
sono posu a disposizione del pubblico.»,

Art. 33.

I. L’art. 36 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostiluito dal seguente:

«Art. 36. — /. La registrazione del marchio d'impresa
¢ soggetta alle segunti tasse:

a) tassa di domanda di prima registrazione;

b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in
ragone delle classi di cui alla classificazionc internaziona-
le dei prodotti e dei servizi risultante dall’accordo di Nizza
15 giugno 1957, ¢ successive modificazioni;

¢} tassa di rinnovazione, anch’essa da commisurarsi
in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione
internazionale.

2. Per Ia registrazione interpazionale del marchio, oltre
la tassa stabilia dalle convenzioni internazionali, deve
cssere pagata la tassa di domanda.».

Art. 34,

1. L'aet. 37 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, &
abrogato.

Art. 35.

1. L’art. 38 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal seguente:

«Art, 38, — 1. Latassa di domanda e la tassa di prima
registrazione devono essere pagate prima det deposito
della domanda.

2. Del pari, 1a tassa di rinnovazione deve essere pagata
pnma del deposito della relativa domanda.

3. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla
medesima, prima che la registrazione sia stata effeltuata,
sono nmborsate le somme versate, ad eccezione della
tassa di domanda.»,

Art. 36.

1. L’art. 39 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
abrogato.

Art. 37.

1. L’art. 40 del regio deceto 21 giugno 1942, n, 929, é
sostituito dal seguente:

«Art. 40. — /. Se per evidente errore, o per altri
scusabili motivi, una tassa venga pagata incompletamente
o comunque irregolarmente, I'ufficio italiano brevetti e
marchi pudé ammettere come utile interpretazione o la
regolarizzazione anche tardiva del pagamento.».

Art. 38.

i. Lart. 41 del regio decrcto 21 giugno 1942, n. 929, &
sostituito dal seguenie:

—

«Art. 41, — I. Il marchio d'impresa decade nei casi
seguenti:

a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il
fatto dellattivitd o dell’inattivita del suo titolare,
denominazione gencrica del prodotlo o servizio;

b) se il marchio divienc idoneo a indurre in inganno
il pubblico, in particolare circa la natura, qualitd o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del
conlesto in cui vicne ulilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali é registrato;

¢) se il marchio sia divenuto contrarico alla legge,
afi‘ordine pubblico o al buon costume.».

Art. 39.

1. L'art. 42 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostituito dal seguente:

«Art. 42, — [. }l marchio decade altresi se non é stato
ogeetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo
consenso, per i prodolli o servizi per i quali é stato
regisiralo, entro cinque anni daila registrazione, o se tale
uso € stato sospeso per un periodo ininterrotlo di cinque
anni, salvo che il mancalo uso sia giustificato da un
motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono eguiparati
all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma
modificata che non ne alteri il carauicre distintivo, nonché
Fapposizione nello Siat1o del marchio sui prodotlti o sulle
ioro confesioni ai fini Jdeli'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di dirini acquistati su) marchio da tersi
con il deposito o con F'uso, la decadenza non pud essere
fatia valere qualora fra la scadenza dei quinquennio di
non uso ¢ la proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso I'uso
effeitivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i
preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'nso del
marchio solo dopo aver sapulo che sta per essere proposta
la domanda principale o riconvenzionale di decadenza,
tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se
non effetiuats almeno tre mest prima della proposizione
deila domanda principale o riconvenzionale di decadenza;
lale periodo assume peraltro rilievo solo se dccorso
successivamente alla scadenza del quinquennio di
mancalo uso.

4. Inolire, neppure avra luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in
pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore
di almeno uno dei quali faccia effettiva wilizzazione per
contraddistinguere gli stessi prodoili o servizi».

Art. 40,
1. L'art. 43 det regio decreto 21 givgno 1942, n. 929, ¢
sostiluito dal seguente:

«Art. 43. — 1. Il marchio decade altresi per omissionc
da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari suli'uso del marchio collettivo.».,
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Art, 41,

1. Gl articoli 44, 45 e 46 del repio decreto 21 giugno
1942, n. 929, sono abrogali.

Art. 42

1. L'art. 47 del regio decreto 21 gingno 1942, n. 929, ¢
sostiluito dal scguente;

«Art. 47. — /. Il marchio é nullo salvo il disposto
dell'articolo seguente:
a} sc manca di uno dei requisiti previsti nellast. 16 0
se sussista uno depli impedimenti previsti dall’art. 17;
b) sedincontrasio col disposto degli articoli 18 e 22,
comma 2;

¢) se € in comrasto con il disposto dell’art. 21;
d) net caso dell'art. 25, comma 3, lettera b).o.

Art. 43,

1. Nel regio decreto 21 gingno 1942, i, 929, & aggiunto
il seguente articolo:

«Art. 47-his. — 1. In deroga all'art. 47, comma !,
leviere a) € b7 ¢ in relazione agli articoli 17, comma 1,
lettera a ), ¢ 18, conuna [, lettera &), il marchio non pud
essere dichiarato nullo se prima della proposizione delia
domanda principale o riconvenzionale di nutlitd, il segno,
a seguto delf'uso che ne ¢ stato fatto, ha acquistato
caraltere dislintito.».

Art. 44,

I. Nelregio deereto 21 giugno 1942, 0. 929, é aggiunto
i} seguente artivolo:

«Art. 47-ter. - 1. 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 i marchio é registraro, la
decadenza o nuflita riguardano solo questa parte dei
prodotti o servizi,

Art. 45,

1. Lart. 4% del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostituito dal seguente:

«Art, 48. - 1. 11 tholare di un marchio d'impresa
astienore ai sensi dellart, 17, comma 1, lettere ) ed ¢), e
il titolare di un diritto di preuso che importi notorictd non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
conseculivy, tollerato. cssendone a conoscenza, I'uso di un
marchio posieriore regisirato uguale o sinule, non
possono domandare la dichiarazione di- nullitd del
marchio posteriore né opporsi all’'uso detio stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detio marchio é
stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore
512 stato domandato in malalede. B titolare del marchio
posteriore non puo opporsi alf'uso di quello anteriore o
alla continuazione del preuso.

2. La preclusione ali’azione di nullita di cui al comma |
st estende anche ai terzi,

3. La disciplina del comma | si applica anche al caso di
marchio registrulo in violazione dell'art, 18, comma 1,
lettera f), ¢ deli’art. 2Ly,

Arl. 46.

1. Nel comma primo dellarl. 49 del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevelti» sono
sostituite dalle scguenti: «italiano brevetti ¢ marchi».

2. Ti n. 1) dello stesso comma € sostituito dal seguente:

«1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali
o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti
marchi nazionali;».

Art. 47.

1. Nel comma secondo dell’art. 50 del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei breveltin sono
sostituile dalle parole: «italiano brevetti ¢ marchin.

2. Nel comma sesto dello stesso articolo le parole: «sul
brevetton sono sostituile dalle parole: «sul marchion.

Art. 48.

1. Nel comma primo dellart, 51 del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, le parole: «sul brevciton sono
sostituite dalle parole: «sul marchion.

Art. 49.

1. Nel comma primo dell’art. 52 del regio decreto 2)
giugno 1942, n, 929, V'espressione: «dell’Ufficio centrale
dei breveuti per invenzioni, modelli e marchi» ¢ sostituita
dalla seguente; «dell’Ufficio italiano brevetti ¢ marchi»,

Art. 50.

1. Nel comma primo deli’art. 53 del regio decreto 2|
giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevettin sono
sostituitc dalle parole: «italiano brevetti ¢ marchin.

Art. 51.

I. Nell'art, 54 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
lc parole: «dei brevewti per marchi d'impresa» sono
sostitnite dalle parole: «dei marchi d'impresa».

Art. 52.

I. Nellart. 55 del regio decreto 2) giugno 1942, n. 929,
le parole: «brevetti per» sono soppresse,

Art. 53.

1. Nell’art. 56 del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929,
il comma primo ¢ sostituito dal seguente:

«Le azioni in materia di marchi gid registrati o in corso
di registrazione ¢ le azioni in matcria di marchi registrati
presso I'Organizzazione mondiale delta proprieta intellei-
tuale di Ginevra, relativamente a gquanto si riferisce ai loro
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effelli net territorio dello Stato, si propongono davanti
all'viioritd gindiziaria dello Swato, qualungue sia la
cittadinmniza. it domicilio, o la residenza delfle partio.

2. Nyl comma terzo e parole: «nel Registro dei
breveltis sono sestituite dalle parole: «ncil'attestato
originale di registrazione».

Art. 54,

I Lart. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dul scguente:

«Art. 58. — . L'onere di provare la nullitd o la
decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso
a chi lo impugna.

2. La prova della decadenza per non uso pud esscre
fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni
semplici,

3. La decadenza ¢ la nullita del marchio hanno
efficacia nei confronti di tutii guando siano dichiarate con
senicnza passata in giudicato.n.

Art, 55.

1. L’art. 59 def regio decreto 2] giugno 1942, n. 929, &
sostituito dal seguente:

«Art., 59. — 1. L'azionc diretta ad ottenere la
dichiarazione di decadenza o di nullita di un marchio
d’impresa pud essere promossa d'ufficio dal pubblico
ministero.

2. L'azione di decadenza o di nullita deve essere
esercitafa in contraddittorio di tutti coloro che risultano
annotati nell’atiestato originale di registrazione quali
avenli diritto sul marchio.

3. Le relative sentenze debbono essere annotate
nell’atlestato originale di registrazione a cura delf*Ufficio
italiano brevetti ¢ marchi.».

Art. 56.

1. L'art. 60 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, é
sostilvito dal seguente:

«Art. 60. — I. Una copia dell’atto introduttivo di ogni
giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere
comunicata all'Ufficio italiano brevctti € marchi a cura di
chi promuove il giudizio.

2. Ove alla comunicazione anzidela non si sia
provveduto, autoritd giudiziaria, in qualunque grado del
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale
comunicazione venga effetiuata.

3. Nl cancelliere deve trasmettere all’Ufficio suddetto
copia delle relative sentenze.».

Art. 57.

1. Nelcomma | dell’art. 61 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, le parole: «ll titolare dei diritti di brevetto
per marchio» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolare dei
diritti sul marchio registrato o in corso di registrazioney,

Art. 58,

I. Nel comma | dell'art. 63 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, le parole: «Nel corso del giudizio per
violazione dei diritti di brevetto per marchio» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel corso del giudizio per
violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di
registrazione»,

Art. 59,

1. Lart. 64 del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929, ¢é
sostituito dal seguente:

«Art. 64. — 1. In deroga a quanio ¢ disposto negli
articoli 61 ¢ 62 e salve le esigenze della giustizia penale,
non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli
ogpetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio
registrato, finché figurino ne! recinto di un’esposizione,
ufficiale o uificialmente riconosciuta, tenuta nel territorio
dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

2. Quando gli oggetti provengono dall’estero, I'istante,
per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere
titolare del marchio in Italia ¢ nel Pacse di provenienza
degli oggetti».

Art. 60,

1. Nell’art. 65 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
le parole: «di brevetto per marchio» sono sostituite dalle
parole: «sul marchio-registrato».

Art, 61.

1. Nel comma | detlart. 66 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, le parole: «o la merce» sono sostituite dalle
seguenti: «o il materiale incrente alla prestazione del
servizion,

2. Nel comma terzo ie parole «brevetto per» sono
soppresse.

Art. 62.

1. L’art. 67 de! regio decreto 21 giugno- 1942, n. 929, &
sostiluito dal seguentc:

«Art. 67. — 1. Chiunque appone su un oggetto parole o
indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far
credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato
registrato, oppure tcndenti a far credere che I'oggetto
contraddistinto sia brevellato, é punito con la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire un milione.

2. Salvo che il fatio costituisca reato, & punito con la
sanzione amministraliva estensibile fino a lire quattro
milioni, anche quando non vi sia danno al terzo, chiungue
contravviene al disposto degli articoli 10 e .12.».

Art. 63,

I. L’ast. 74, comma primo, del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, ¢ sostituito dal seguenic:

«Le domande previste nel presenie decreto debbono
essere dirette alt'Ufficio italiano brevetti ¢ marchin.
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Art. 64,

1. Lart, 76. del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituite dal scguenie:

«Art. 76. 1 H richiedente o il mandatario. se vi sia,
deve in ciascuna domanda indicare o cleggere il suo
domicilio nello Suto per tuue o comunicaziont ¢
nouficaziomi da lacsi o norma del presente decreto, |
mutamenti  del domicilio debbono  esserc portatt a
conoscenza dellUificio. che i annota nellattestano
onginale di registrazionc.

2. Ove manchi Nindicagione o Felesone del domicilio.
ovvero nel caso n o sia comunmicata allUfficio la
cessaztone del domicilio cletio ai terminmi del comma
pnmo e finch¢é non sia comunicala nuova clezione di
domicilic. nello Siawo le comunicazioni e notificazionm
anzidetie s eseguono medianie affissione di copa
dellatto. 0 avvise del contenuwto di esso, ncll'albo
dell’Ufficio italiuno brevetti e marchi.

3. 1 muamenu del nome del tolare del marchio
debbono essere portati a conoscenza dell’Ulficio, con i
documenti giustificativi. per 'annotasione nellattestate
onginale di registrazione.».

Arl. 65,

t. Loart. 77, deb regio decreto 21 giugno 1942, 0. 929. ¢
sostituto dal scguente:

aArt. 77. — [, Nessuno € tenuto a fuarsi rappresentare
da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte
ali’Ufficio italiano brevetii ¢ marchi; le persone fisiche e
gruridiche possono agire per mezzo di un loro dipendenie
anche se non abilitato, o per mezro di un dipendenic di
altra sociceld collegata.

2. La nomina di uno o pin mandatari, qualora non sia
fatta con scparato atto. autentico od autenticato, puo
farsi con apposita lettera d'incarico. soggetta ol
pagamento delia tassa proscritta,

3. Il mandato conferito con la letters d'incarico vale
soltanto per I'oggetlo in essa specjficato ¢ limitatamente ai
rapporti con I'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi.

4. 1l mandato pud csscre conferito soltanto a mandaltari
iscntti in un albo all'uopo enuto dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi.

5. 1l mandato puo anche ecssere conferito ad un
avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo
professionale.n.

Art. 66,

L. L'ari. 78, def regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal seguente:

«Art. 78. — . La domanda diretta ad ottenere un
provvedimento, per cui & prescriito il pagamento di una
tassa, non € ricevibile qualora non sia corredata dal
documento che ne comprovi I'effettuato pagamento.

2. 1 pagamentt possono essere effettuati anche da
persona diversa dal titotare del muarchio.n.

Art. 67.

I. Nel regio deereto 21 giugno 1942, n. 929, ¢ aggiunto
il segnente articolo:

«Art. 78-his. -—— 1. 11 richiedente o il ttolare di un
marchio che, pur avendo usalo la massima diligenza
esigibile. non abbia potuto osscrvare un termiine nei
confronui dell”’Ufficio italiano breveutt e marchi o della
commissionc dei ricorsi & reintegrato nei suoi diritti se
Fimpedimento ha per conseguenza direrta il rigetto della
domanda di regisirazione o di una istanza ad essa relativa,
ovvero Ja decadenza della registruzione o la perdita di
gualsiasi aliro diritto ¢ di una facoled di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedi-
mento deve essere compiuto Matlo omesso e deve essere
presentata listanza di reintegrazione, con Uindicazione
dei Tauti ¢ delle giustificazioni e con la documentazione
idonea. L'istansza non ¢ ricevibile se sia lrascorso un anno
dalla scadensza del termine non osservalo.

3. Coniro i provvedimenti di rigetto deifistanza di
reintegrazione da parte dell’'Ufficio ¢ ammesso il ricorso,
entro trenta giorni dalla comunicazione, alta commissione
dei ricorsi. Sull'istanza di rcintegrazione del diritto di
presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.

4. Le disposizioni del presenice articolo non sono
applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la
rivendicazione dei diritti di prioritd, ai termini Ia cui
osservanza condiziona l'applicazione del comma terzo
deif’art. 4 dcl decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi
deliart, 27. comma secondo, del presente decreto.n.

Art. 08,

1. Nel regio decreto 21 givgno 1942, 0. 929, ¢ agmunto
il seguente articolo:

«Art. 78-ter. —— 1. Chiunque abbia latlo preparativi seri
cd effcitivi o abbia iniziato ad wtilizzare il marchio nel
periodo compreso {ra la perdita deli’esclusiva o del diritlo
di acquistarla ¢ la reintegrazione ai sensi dell’art. 78-bis
pud chicdere di essere reintegrato delle spese sostenute,
salvo il caso in cui tali preparativi 0 uso siano avvenuti in
malafede.y.

Art. 69.

1. L'art. 79 del regio decreto 21 gingno 1942, n. 929, ¢
sostituito dal scguente:

cArt, 79, - 1. La raccolta dellc domande, quella degli
attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al
pubblico.

2. Chiungue pu¢ prendere visione ed ottencte, per
certificato o per estralto, notizia delle registrazioni, delle
trascrizioni e delle annotazioni, nonché copia delle
domande ¢ dei relativi documenti.

3. Tali certificati o estratti, nonché autenticuzione i

copic di atii ¢ documenti, sono soggetti al pagamento
delle tassc prescritie.n.
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Art. 70,

1. L art. 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. ¢
sostituno da) seguente:

«Art. 80. — 1. Le pubblicazioni previste nel presente
decreto si effettuano nel “Bollettino dei brevetti per
mvenziom e modelli ¢ dei marchi” di cui ailart. 97 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per
mnvenziom imndustriali.».

Art. 71,

L. 1l titolo del regio decreto 21 giugno 1942, a. 929, é
sostituito dal seguente: «Testo delle disposizioni legislati-
ve 1n materia di marchi registrati».

2. La rubrica del titolo I ¢ sostituita dulla seguente:
«Diritto e uso del marchio»; la rubrica del capo 1 del titolo
[ & sostituita dalla scguente: «Diritti di marchio»; la
rubrica del titolo 11 é sostituita dalla seguente: «Oggetioe
titotare del marchio»; la rubrica del capo I del titolo H é
sostituita dalla seguente: «Oggetto della registrazione» ¢
1a rubrica del capo 11 é sostituita dalla seguenie: «Titolare
del marchion; la rubrica del titolo 11] ¢ sostituita dalla
seguente: «Domanda, esame e registrazione»; la rubrica
del titolo IV e sostitvita dalla seguente: «Tassa di
registrazionen; la rubrica del titolo V € sostituita dalla
seguente: «Decadenza ¢ nullita del marchion,

3. Le tabelle 4, B ¢ C allegate al regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, sono soppresse.

Capo H

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA ReruasLica
30 ciugno 1972 x.540, £ SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 72,

l. Nel comma pnmo- dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n, 540:

a) dopo le parole: «Le domande di brevetto per
invenziom industriali, per modelli di utitita, per discgnic
modellt ornamentalin sono soppresse le paroie: «per
marchi d’'impresa» e queste sono sostituite dalle seguenti:
wovvero lec domande di registrazione dei marchin;

b) dopo le parole: «di brevello o brevettin, sono
aggiunie le parole: «ovvero domande di registrazioni di
marchi o marchi registratin,

2. Nei commi primo, sccondo e quarto le parole:
«centrale brevetti» sono sostituite con le parole: «italiano
brevetti ¢ marchin,

Art. 73.

1. Nel comma primo dell’art. 2 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, le
parole: «centrale breveltin sono sostituite con le parole:
witaliano brevetli ¢ marchin,

2. Nel comma terze, dopo le parole: «domande di
brevetio» sono aggunie le seguenti: «oppure di domande
di registraziones,

Art. 74

I. Nel comma primo dellart. 3 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo
la lettera b) del numero 2) il punto e virgola é sostituito
dal punto: i{ n. 3} é soppresso ed € sostituito dal seguente
comma:

«1-bis. La domanda di registrazione di marchio non ¢é
ricevibile quando ad essa non siano allegati:

@) un esemplare almeno della dichiarazione di
prolezione;

&) il documento comprovante il pagamento delle
tasse prescritten.

2. Nel comma sccondo le parole: «centrale brevettw
sono sostituite dalle seguenti: «italiano brevetti ¢ marchin,

Art. 75.

I. Nel comma secondo, lettera «j, dell’art. 4 del
decreto del Presidente defla Repubblica 30 givgno 1972,
n. 540, sonc soppresse ke parole: «di brevettox,

2. Nel comma terzo, dell'art. 4, net comma quarto
dell’art. S ¢ nei commi primo e quarto dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 540, le parole: «centrale brevettin sono sostituite con le
parole: «italiano brevetti e marchi»,

Art,

I. Nel comma primo, dell’art.9 del decreto dcl
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo
le parole: «i rilicvi ai quali dia luogo l'esame dellc
domande di brevetto» sono aggiunte le seguenti: «c¢ di
quelle di registrazione».

2. Nel comma secondo, dopo le parole: «la domanda di
brevetto» sono aggiunte le seguenti: «quelia di registrazio-
ne del marchiow,

76.

Art. 77,

§. L'art. 10 del decreto det Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 540, é sostituito dal seguente:

«Art. 10. - [. Qualora la domanda sia accolta,
I'Ufficio italiano brevetti ¢ marchi provvede alia
concessionc del brevello o alla registrazione del marchio.

2. 1 brevetti e gli attestati di registrazione sono redatti
in un originale e due copie conformi ¢ sono contrassegna-
ti, & seconda che si tratti di invenzioni industriali, di
modelli di utilita, di discgni € modelli ornamentali o di
marchi d'impresa, da un numero progressivo secondo la
data di concessione del brevetio o di registrazione del
marchio. Una delle copie del brevetto o dellattestato €
rimessa all'interessato: I'altra & conservata nel fascicolo
corrispondente.

3. Gli originali sono riunili in scparate raccolte,
distinte per i brevetti di invenzione, per i brevell per
modclli di ulilita, per i brevetti per disegni ¢ modelli
ornamenlali ¢ per i marchi d'impresa.
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4. Ciascun giorno I'Ufficio cura la raccolla degli
onginali con un sistema di rilegatura provvisoria. La
formazione definitiva dei volumi delle raccolte deve
avvenire quando & raggiunto al massimo il numero di 500
brevetli o attestati di registrazione,

5. Le raccolte degli originali sostituiscono a witi gli
effetti i registri dei brevetiin,

Art. 78.

1. tl titoto del decreto del Presidente della Repubblica
30 gwgro 1972, n. 540, é sosituito dal seguente:
«Semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli
di utilitd, modelli e disegni ornamentali e in materia di
regisirazione di marchi d'impresan.

Capo IlI

MODIFICHE Al DECRETO DEL PRESIDENTE DELIA REPUBBLICA
26 orTOoRRE 1972, N. 641, € SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art, 79,

1. Nel titolo V111 ¢ IX sulla proprieta industriale e
mtelletiuale, oghiqualvolta ricorre I'espressione: «Ufficio
centrale brevetti» cessa deve essere soslituita con
I'espressione: «Ufficio italiano brevetti e marchin.

Art. 80.
1. Il n. 50 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governalive € sostituito dal seguente:
1} Registrazione per marchi d’impresa
(articoli da 36 a 40 del regio decreto 21
gugno 1942, n. 929):

a) per la domanda di primo

deposito. . . ...... ... .. ... L. 50.000
b) per il rilascio dell’attestato di
prumo deposito o di quetlo di rinnova-
210n€:
1) riguardante generi di una sola
classe . . ....... .. e e e . L. 100.000
2) per ogni classe in pit. . ., L. 50.000

2) Registrazione per marchi colleitivi:
a) per la domanda di primo

deposito. . . ... e e . L 200000
b) per il nlascio dell’attestato di
primo deposito o di quello di rinnovazione
nguardante genere di una o piu classi. L. 300.000
3) Domanda di registrazione interna-
zionale del marchio o di rinnovazione . . L. 200.000
4) Registrazioni per marchi d'impresa
o per marchi colleitivi, nazionali o interna-
zwonali;
a) per lettera d'incarico. . . ... L. 50.000
b) per il ritardo nclla rinnovazione
della registrazione (entro il semestre). . L. 50.000
¢) per la trascrizione di atto di
trasfeimento . . « . v v v v o v v v oo L. 1200000

l.c note 1. 2 e 3 sono sostituile dalla seguente:

«Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si
veda la classificazione internazionale risultante dall’ac-
cordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla daia di
deposito, della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su
domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di
scadenza del decennio ir corse, trascorso il quale la
registrazione pud csserc rinnovata nei sei mesi successivi
al mesc di detta scadenza, con P'applicazione di cui al
controindicate n. 4 b),

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di dosnanda e la tassa di rilascio dellattestato
di primo deposito devono essere pagate prima del
deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio
dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima
det deposito della relativa domanda,

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla
medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata,
sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della
tassa di domanda.»,

Capo IV
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 81.

1. Lart. 2569, comma primo, del codice civile &
sostituito dal seguente:

«Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un
nuovo marchio idonco a distinguere prodotti o servizi ha
diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o
servizi per i quali ¢ stato registraton.

Art. 82.
1. L'arl. 2570 del codice civile & sostituito dal seguente:

wArt. 2570 (Marchi collettivi). — 1 soggetti che
svolgono la funzione di garantire I'origine, la natura o 1a
qualita di determinati prodotti o servizi possono ottenere
la registrazione di marchi collettivi per conicederne 1'uso,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produtton
o0 commercianti.».

Art. 83,

1. L'art. 2573, comma primo, del codice civile &
sostituito dal seguente:

«Art, 2573 (Trasferimento del marchio). — 1t marchio
puo essere trasferito o concesso in licenza per la totalitd o
per una parte dei prodotti o servizi per i quali ¢ stato
registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla
licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti
o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del
pubblico.».

— 13 —
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Capo V

MODIFICIE A LEGGI
IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTREALE

Art. 34.

1.. L'art. 70 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ¢
successive modificazioni, ¢ sostituito dal scguente:

«Art. 70. —- Ai servizi attinenti alla materia regolata dal
presente decreto provvede, presso il Ministero deil'indu-
stria, del commercio ¢ dell'artigianato, I"UfTicio italiano
brevetti ¢ marchiye.

Art. 85,

1. L'art. 97 del regio deereto 29 giugno 1939, n. 1127, ¢
successive maodificazioni, € sostituito dal seguente:

«Art. 97. — Le pubblicazioni previste nel presente
decreto si effeitvano nel Bollettino det brevetti per
invenzioni e modelli e dei marchi, edito a cura deli’Ufficio
italiano brevelti e marchi».

Arr. 86.

[. Ogniqualvolta nelle leggi compare l'espressione:
«Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e

marchi», oppure «Ufficio centrale breveiu» oppure |

«Ufficio centrale dci brevetti» oppure «Ufficio centralex,
essa deve essere sostituita dalla seguente: «UfTicio italiano
brevetti € marchin,

Cupo Vi
DiSroSIZIONt TRANSITORIE E FINALY

Art. 87,

1. Le domande di brevetto per marchio ¢ le domande
di trascrizione depositate prima della daia di entrata in
vigore dei presente decreto sono. trattate secondo l¢
disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto
riguarda la regolaritd formale, sono soggette alle norme
preesistenti.

Art. 88

1. 3l diritte di far uso esclusivo di un marchio concesso
prima deila data di entrata in vigore del presenie decreto e
che goda di rinomanza non consente al tivolare di opporsi
all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o
simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli
per cui esso & siato registrato.

Art. 39,

1. T marchi d’impresa concessi prima della’ data di
entrata in vigore del presente decreto sono soggelli, in
quanto alle cause di nullita, alle norme di legge antériori.

2. Non pud essere dichiarata la nullita del marchio se,
anteriormente alla proposizione delfa domanda principale
o riconvenzionale di nullita, il segno, a seguilo dell’uso
che ne sia stato faio, abbia acquistalo carattere
distintivo.

3. Non pué essere dichiarata la nullita det marchio se il
marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero
tre se si tratta di marchio colleitivo, o possa considerarsi
decaduto per non uso anteriormente alla proposizione
della domanda principale o riconvenzionale di nullitd.

4. Al lini dell’applicazione dell’art. 48 del regio decreto
21 giugno 1942, n. 929, come soslituilo dal presente
decreto, il termine di cinque anni decorre dalia data di
entrata in vigore dello stesso.

Art. 90,

. Le norme del presente decreto che disciplinano il
trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche
ai marchi gid concessi ma non ai contratti conclusi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.

Ast. 91,

{. Le norme del presente decreto che disciplinano la
decadenza per non uso si applicano ai marchi gid concessi
alla data di entrata in vigore de! presente decreto purché
non ancora decaduti a tale dala.

Art. 92.

I. Le norme del presenie deereto che disciplinano la
decadenza det marchio per uso ingannevole delio stesso si
applicano ai marchi gid concessi alla data di entrata in
vigore del prescnte decreto, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

Art. 93,

1. 1 marchi gia concessi o rinnovati, per i qualt &
decorso il primo decennio di durata aila data di entrata in
vigore del presente decreto. sono rinnovati automatica-
mente per un decennio decorrenmic dalla scadenza del
primo, saivo i pagamento della tassa di rinnovazione, se
dovuta.

2. Sono altresi automaticamente rinmovati per un
decennio i marchi it cui primo decennio di durata scade
nellanno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, salvo il pagamento della tassa di
rinnovazione, se¢ dovula.

Art: %94,

{. Con apposite rcgolamento da cmanarsi ¢nlro sci
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, it
Ministro dellindustria, det commercio ¢ dell'artigianato,

—_ 14 —
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di concerto con il Ministro di grazia ¢ giustizia, adotta l¢
disposizioni occorrenti per estendere la disciplina di cui al
decreto del Ministro dell’industria, del commercio ¢
dell’artigianato in data 3 aprile 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981, concernente
'albo dei mandatari abilitati anche alla registrazione dei
marchi d’impresa. Fino alla formazionc di tale albo, il
mandalo pud essere conferito a chiunque.

Art. 95.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, con decreto de! Ministro
defl'industria, "del commercio ¢ dellartigianate, alle
modifiche da apportare ai decreti del medesimo Mini-

stro in data 25 settembre 1972 e 22 febbraio 1973,

rispettivamerite pubblicati nella Gazzerta Ufficiale n. 260
del 4 ottobre 1972 ¢ n. 69 del 15 marzo 1973, nonché al
regolamento 19 luglio 1989, n. 320, relativi alla procedura
di registrazionc dei marchi, ¢ ad ogni altro decreto
ministeriale relativo alla proprietd industriale, al fine di
renderli compatibili con le disposizioni del presente
decreto.

11 presente decreto, muntto del sigillo dello Stato, sara |

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetii di
osservarlo € di farlo osservare.

Dato & Roma, addi 4 diccmbre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente def Consi-
glio dei Ministri

Costa, Ministro per il covrdi-
namento delle politiche co-
nignitarie

GuariNg, Ministro dell'indu- -

strig, del comimercio e
dell artigiunato

CoLompo, Ministro degli uf-
Juri esteri

MaRrTELLY, Ministro di grazia
¢ giustizia

Baruccl, Ministro del tesoro

Visto, il Guurdasiyilli: MARTELLI

NOTE
AVVERFENZA:

1§ testo dethe note gui pubblicito é stato redatto ai sensi dellart. [,
comma 3, del testo upico delle Jispuosizioni sulla promutgazione delle
leggd, sull'emanszione det decreti.del Presidente delle Repubblica € sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiuna, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.-1092, al solo ling di facilitare la lettura delle
dispasizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restuno invariati if
valoré ¢ Pefficacta degli atti fegislativi qui traseritti,

Nie alle premesse;

~ Lurt. 76 della Costiturione regole la delega al Governo
deli’ésercizio della funsione legislutiva ¢ stabilisee che essit non pud
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per ogaenti defimith,

- Lurt. 87, commgz quirte. dells Costijuzione conferisce al
Presidente della Repubblica ! potere di promuigaee ke feggi ¢ di emunare
i decrcti aventi valore di legge ¢ § regokamenti,

w Ll 62 della fegge . 14271992, recante: «Disposizioni per
I'adeinpimento di obblighi derivami dallappartenenzz deffftalia alle
Comunitd europee {Legge comunitaria por it 1991)s 6 cosi formutato:

wAIL 62 { Marchi di impresa: criteri di dofegay: - - 1. Lartusione
delfa divettiva del Consiglio n. 89%/J04/CEE deve riguunidare tutic
le prescrizioni obbligatoric detta direttiva stessa, gquelie fucoltative
appresso indicate ¢ deve comunque avvenire nel rispetto dei segucnti
principi ¢ criteri direttivic

a} definire le Facolid costituenti il diritto ail’uso eschusivo del
maréhio, distinguendo fra la tutela dil nuirchic ordinario’ e a tutels del
marchio che gode di rinomania, ¢ precisando cid che pud esscre vietato
ai terzi ¢ cid che, invece, al titolare del marchio non ¢ consentito vietnre
al terz;

b} disciplinare la regisirazionc ¢ ¥uso dei marchi coileitivi ¢ dei
scgni che nel commercio possono. servire por designare I provenicnza
geografica dci prodolti o servizi;

o} fissare in diec anni la durata del diritto dorivanie dallz
registrazione € disciplinare la riovovazione per ugusle durata,
precisando come debba avvepire nel caso in cui si sia verificata una
cessione parzigle del marchio;

o} victare Puso inganicvole del murchio ¢ 'uso del marchio
lesivo di wn altrui diritto d'awtore o di proprictd industrizle; vietare
I'adozione come aliro segno distinlivo del marchio altrui;

€} disciplinare il trasferimento ¢ la licenza del marchio abolendo
il vincolo con I"azienda, precisindo che il trasferimento pué avvenire per
Ia totalild o per una parte del prodotti o serviz, che la licenza pud essere
non esclusiva purché tale da garantire I'uniformita dei prodotti o servizi
contraddistinii, & precisando in ogni caso che dal trasferimento ¢ Jalla
Heenza non deve derivare inganno per il pubblico;

[f) definire i segni suscettibili di registrazione come muchio ¢
furne un elenco csemplificativo;

£} definire le ipotesi di nullitd dej marchio per difetto di novitd,
distinguendo il marcliio antcriore ordinaric da queilo che ba acquisito
rinomanza, e vietando Pappropriazione come marchio di un diverso
segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di
confusione;

h) sisolvere i} conflitto Fra registrazioni incompatibili, precisan-
do che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novitd;
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17 definire lo ipotesi Ji nublitd del marchio per ifliceit, difeto di
capucité distintiva, ingamcvolczza del segne, lunzionulita della forma,
mappropriabilitd di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelfe
convenziom inteenazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare
chie il segno che abbia acquisito un significato secondario é rogistrabile
come marchio ¢ non pué essere dichiarato nully;

1) disciptinare la registtazione ¢ Puse conw narchio dei nomi di
persony ¢ dei segni aventi notorsetd artistics, lettoraria, scicstifica,
politica ¢ sportiva;

m) disciplinarc Ucsercizio del diritlo ad olenerc s registrazione
prevedendo 1a possibilita di un'wilizazione indiretta del marchio ¢
I'invalidité deila registrazione fatta in malafode;

n) disciplivare o decodenza del nwrchio per volgarizzazione, per
sopravvenuta inganncvolczza, per mMancutod uso per cingque anni ¢ per
mosservanza delle disposizioni destinate a regolarne luso nel caso del
marchio colleltivo;

o} prevedere che la nullita ¢ I decadenrs possono essere
parzyali;

p) disciplinarc la convalidizionc del marchio precisando che
opers anchie fra marchi entrambi registrati ¢ precisando afiresi che la
convalidazione comporia cocsistenza dei due marchi in conflitto;

&) introdurre it principio di csaurimento ded diritto di marchio;

r} disporee la pubblicitd delle domande ¢ delle registrazioni;

s} disciplinare la rappresentanza a meszzo  di mandatario
abilitato nelle procedure di fronte all’Ulficio centrale breventi.

2. Ai fini deif’sttuazione della divettiva di cwi al comma 1, sarannoe
apportale le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle
disposizioni di cui al regio decreto 21 givgno 1942, n. 929, alle
disposizioni upprovate con decreto del Presidenie della Repubblica §
maggpo 1948, n. 795, nonclé ad ogoi alira disposizione incompatibile.
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3. Le disposizioni transitoric dovranno tener conto, olireché dei
criten fissati nell divettiva. di quelli derivanti dugli articoli 81 e scpuemi
del regio decreto 2! giugno 1942, n. 929, in quanto applicabilis,
Neta o capo 1 (anticodi 1-71):

e 1 RLDL 0. 929 1942 approvanl tesio delle disposizoni legishtive
i maderia di breveuin € murchi dimpresa,

Nova al cape 1 (anticoli 72-78):

— 0 D.P.R. n. 330 1972 rova: «Semplificasione dei procedimenti
amministrativi in imateria di brevetii per mvenaom industriali, modelli
industriali ¢ marchi d'impresan,

Neta al capo N (articoli 79-80):

— 1l titolo VHI dedla waritfa anncssa al D.P.R. 0. 64171972
{Disciplina deile tasse sulle convessioni goveramtive) riguarda Ja
aProprieti industrialen,

Neta all'art. 81+

-— L'ant. 2369 riguarda il disito di esclusiva.

Nita ollart. 83:

- - Llart. 2373 rsiguarda il trasferimento del marchio,

Nota ol copp ¥ {articoli 84-B6):

— It R.D. n. 13271939 approva il testo delke dispostzioni
legislative in materia di brevelli per invenzioni industriali,
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