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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 murzo 1996, n 198

Adeguamento della legistazione interna in materia di proprieta
industriale alle prescrizioni obbligatorie deli’accordo relativo
agli aspetti dei difitti di proprieta intellettuale concernenti #
commercio - Urugaay Round.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti ght articoli 76 ¢ 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica
ed csecuzionc degli atti concernenti i risultati dei negoziati
dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile
1994, ed in particolare P'art.3 recante dclega al Governo
per 'adeguamento della legislazione interna in materia di
propricta industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie
dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietd
intellettuale concernenti il commercio;

Viste le leggi 13 tuglio 1995, n. 295, e 22 {ebbraio 1996,
n. 73;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione de! 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro dell’industria. del commer-
cto € dellartigianato, di concerto con il Ministro degli
affari esteri;

EMana

il scguernite decreto legislativo:

Cupo 1

MonDiricit AL RIGIO DECRETO 21 giucNo 1942 N 929,
IN MATFRIA DI MARCHI D IMPRESA. DA ULTIMO MODIFICATO
DAL DLCRLTO 1 TGISLATIVO 4 DICCMBRE 1992, N 480.

Art. 1.

1. L'art 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
successive modhificazioni, € sostituito dal seguente:

«Art. | — [, I diritti del titolare del marchio d’impresa
registrato consistono nella facolta di far uso esclusivo del
marchio. H titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usarc:

@) un scgno identico al marchio per prodotti o
scrvizt adentict a quelli per cui esso € stato registrato;

b} un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotu o servizt adentici o affini, se a causa
dell'identita o somiglianza {ra i scgni e dell’identitd o
affinita fra i prodotti o scrvizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo consistere
anche n un rischio di associazione fra t due segni;

¢} un segno dentico o simile al marchio registrato
per prodott o servizi non affini, se 1l marchio registrato
goda netlo Stato di rinomanza € se uso del segno senza

giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli sicssi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il atolare del
marchio puo in particolare vielare ai lerzi di apporre il
segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i
prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali
fini. oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal
segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti
dal segno stesso; di utilizzare il segno nelia corrisponden-
za commerciale e nella pubblicita.n.

Art. 2.

1. Allart. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
successive modificazioni, il comma 3 é sostituito dJal
segucnte:

«3. Salvo il disposto dell’art. 1, comma 1, lettera ¢, la
registrazione esplica effetto limilatamente ai prodotii o
servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodott o
servizi affini.n.

Art. 3.

1. L’art. 17 del regio decrcio 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modificazioni, ¢ sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Non sonc nuovi, ai sensi del precedente
articolo 16, 1 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 segno gid noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o scrvizi fabbricati,
messi in commercio ¢ prestati da altri, per prodotti o
servizi identici o affini, s¢ a causa deli'identita o
somiglianza tra i segni ¢ dell’identitd o affinitd fra i
prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che pud consistere anchc in un
rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi
noto il marchio che ai sensi deil’art. 6-his della
Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma
14 luglio 1967), sia notoriamente conosciulo presso il
pubblico interessato, anche in forza della notorieta
acquisita nello Stato attraverso la promozione del
marchio. L uso precedente del segno, quando non importi
notorieta di esso, o importi notorietd puramente locale,
non toglie la novita. L’uso precedente del segno da parle
del richiedente o del suo dante causa non € di ostacolo alla
registrazione;

¢) siano identici o simili @ un segno gia noto come
ditta, denominazione o ragione sociale ¢ insegna adottato
da altri, se a causa dell’identita o somiglianza {ra i segni e
deliidentita o affinita fra Patuvita d’impresa da quest
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio ¢
regisirato possa determinarst un rischio di confusione per
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il pubblico, che puo consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno,
quando non importi notorietd di esso, o importi notorieta
puramente locale, non toglie la novita. L'uso precedente
del segno da parte del richiedente o del suo dante causa
non ¢ di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio gia da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da
data anteriore in forza di un diritto di prioritd o, se
comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorita,
per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio gia da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di prioritd o,
se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriori-
ta, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identita o somiglianza fra i segni ¢ dell’identita o
affinita fra i prodotti o servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che pud consistere
anche in un rischio di associazione tra 1 due segni;

f) nei casi di cui alle lettcre d) ed e}, non toglie la
novita il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due
anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o
possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del
successivo art. 42 al momento della proposizione della
domanda principale o riconvenzionale di nullita;

g) siano identici o simili ad un marchio gid da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetlo da data anteriore in forza di un diritto di priorita o,
se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriori-
ta, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio
antenore goda nella Comunita economica europea, se
comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando I'uso
di quello successivo senza giusta motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rnnomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio
agli stessi;

h) siano 1identici o simili ad un marchio gia
notoriamente conosctuto ar sensi dell’art. 6-bis della
Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma
14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando
ricorrano le condizioni di cut al punto g).

2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere d), e € g), lc
domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.».

Art. 4.

1. L’art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n, 929,
e successive modificazioni, & sostituito dal seguente:

«Art. 23. — I. La registrazione di marchio a favore di
stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le
mmprese da cut provengono 1 prodotti o 1 servizi

1
contraddistinti dal marchio gtesso, puo essere concessa se

gh Staii ai quah appariengono i richiedenti accordano ai
cittadini italiani reciprocita di trattamento.

2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato
esecuzione all’Accordo sugli aspetti det diritti di proprieta
intellettuale attinenii al commercio, adottato a Maira-
kech il 15 aprile 1994, ¢ accordato i trattamento previsto
per i cittadini italiani,

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

Art. 5.

1. All’art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modificazioni, il comma 1 € sostituito dal
seguente:

«l. Tl titolarc di un marchio d’impresa antcriore ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lettere d), e}, g) e h), ¢ il
titolarc di un diritto di preuso che importi notorietad non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollcrato, essendone a conoscenza, I’'uso di un
marchio postcriore registrato uguale o simile, non
possono domandare la dichiarazione di nullita del
marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio €
stato usato sulla basc del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore
sia stato domandato in malafede. H titolare del marchio
posteriore non pud opporsi all’'uso di quello anteriore o
alla continuazionc dcl prcuso.».

Art. 6.

I. Dopo I'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modificazioni, ¢ inserito il seguente:

«Art. 58-bis. — 1. Qualora una partc abbia fornito seri
indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detcnuti
dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo
ottenere che il giudice nc disponga 'esibizione oppure che
acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della
controparte. Pud ottencre altresi che il giudice ordini di
fornire gli elementi per Pidentificazione dei soggetti
implicati nella produzione ¢ distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono la contraffazione.

2. Tl giudice nell’assumere i provvedimenti di cui sopra,
adotta le misurc idonee a garantire la tutela delic
informazioni riservate, sentita la controparte.».

Art. 7.

1. L’art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
¢ successive modificazioni, ¢ sostituito dal segucntc:

«Art. 61. — [. 11 titolare dei, diritti sul marchio
registrato o in corso di rcgistrazione pud chiedere che sia
disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gii
oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonché dei
mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e deghi
elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

o ) . . X
Sono adottate in quest’ultimo caso le misure idonce a

garantire la tutela delle informazioni riservate.».
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Art. 8.

1. L’art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modificazioni, € sostituito dal seguente:

«Art. 62.— I. Salvo quanto diversamente disposto dai
commi successivi, i procedimenti di cui all’art. 61 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di
istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a
mezzo di ufficiale giudiziario, con I’assistenza, ove
occorra, di uno o piu periti ed anche con I'impiego di
mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura.

3 Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ¢d a
essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 ¢ 3
dell’art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell’art. 697 del codice di procedura civile, il carattere
dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua
dell’esigenza di non pregiudicare I’attuazione del provve-
dimento. St applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies ¢ 675 del
codice di procedura civile.

5. Decorso il termine dcll’art. 675 del codice di
procedura civile possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro gia iniziate, ma non possono
csserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento;
resta salva la facoltd di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel
corso del procedimento di merito.

6. Descrizione ¢ sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati,
esportati o messi in commercio dalla parte nei cui
confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purch¢ tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. 11
verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.».

Art. 9.

1. L’art. 63 del rcgio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
¢ successive modificazioni, € sostituito dal seguente:

«Art. 63. — I. 11 titolare dei diritti sul marchio
registrato o in corso di registrazione puo chicdere che sia
disposta Iinibitoria della fabbricazione, del commercio e
dell’'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio
secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando Pinibitoria il giudice puo fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecu-
zione del provvedimento.».

Cdpo I

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN
MATERIA DI DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE
DEI VINI.

Art. 10.

1. All’art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, é
aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Salvoil disposto dell’art. 2, comma 2, in caso di
denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche
omonime, il riconoscimento pud essere accordato a
ciascuna di,esse. Il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che,
introducendo idonei elementi di differenziazione, siano
atte a consentire che i produttori interessati ricevano un
trattamento gguo ¢ che i constmatori non siano tratti in
inganno.».

Capo III

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 25 AGosTO 1940, N. 1411, IN
MATERIA DI MODLLLI DI UTILITA ED ORNAMENTALI, COME
MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 60/87.

Art. 11.

1. Allart. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411,
e successive modificazioni, dopo il primo comma ¢&
aggiunto, in f{ine, il seguente comma:

«La tassa di concessione per i disegni tessili puo essere
pagata in rate annuali».

2. AlPart. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al
decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 ¢
sostituito dal seguente:

«2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
a) per la domanda di brevetto 50.000;

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa ¢ pagata in
una unica soluzione 1.000.000;

¢) per il rilascio del brevetto, se la tassa € invece
pagata in tr¢ rate:
a) rata per il I quinquennio 500.000;
b) rata per il Il quinquennio 600.000;
¢) rata per il IIl quinquennio 1.000.000;
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il

quale la tassa deve essere pagata annualmente, per
ciascun anno 100.000;

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie
di modelli o disegni, a norma dell’art. 6 del regio decreto
25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa € pagata in un’unica
soluzione 2.000.000;

f) perilrilascio del brevetto di un tutto o una serie di
modelli o disegni, a norma dell’art. 6 del regio decreto
25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa ¢ invece pagata in
tre rate:

1) rata per I quinquennio 600.000;
2) rata per 1I quinquennio 1.000.000;
3) rata*per III quinquennio 1.500.000;

—_5
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g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una scric
di disegni tessili, a norma dell’ art. 6 del regio decrcto
25 agosto 1940, n. 1411, per i quali 1a tassa deve cssere
pagata annualmente, pur ciascun anno 150.000.».

3. Alle note dell’art. 10, titolo IV, punto 2, delle taritfc
allegate al decreto ministeriale 28 dmmbrc 1995, ¢
aggiunla la scguentc notu:

«6-his. Allatto del deposito di una domdndd di
brevetto per discgno tessile deve essere pagata la tassa di
rilascio cquivalente alla prima annualitd; le annualita
successive devono essere corrisposte entro il mese in cui
ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il
pagamento puo eflcltuarsi entro i sei mesi successivi con
Iapplicazione della sovratassa di cui al comma 3,
feticra h).».

Capo 1V

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, 1N
MATLERIA DI BREVETTI PER INVIENZIONI INDUSTRIALL, COME
MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1979,
N. 338.

Art. 12,

Dopo FPart. |- del regio decreto 29 giugno 1939,

n. 1127 e successive maodificazioni, ¢ inserito il scguentc:
«Art. 1-bis. — 1. In particolare il brevetto conferisce al
titolare i scguenti diritti esclusivi:

a) sc oggetto del brevetto ¢ .un prodotto, il diritto di
victare at lerzi, salvo suo consenso, di produrte, ‘usarc,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodolto in questione;

h) sc oggetto del brevetlo € un procedimento, il
diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare
il procedimente, noaché di usare, meticre in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto dircttumente
ottenuto con il procedimento in questione.».

Art. 13

If comma 2 deil’art. 2586 del
anrogato.

2. L'art.
¢ successive modificazioni,

«Art. 2. - - 1. Nel caso di brevetto di procedimento,
ogni prodotto identico a quello ottenulo mediante il
procedimento brevettato si presume ottenulo, salvo prova
contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
¢ sostituito dal seguente:

«) scil prodotto ottenuto mediante it procedimento
¢ nuovo;

h) se risulta una sostanziale probabilita che il
prodotto identico sia stato fabbricato mediante il
procedimento ¢ sc il titolare del brevetto non ¢ riuscito
attraverse ragionevoli sforzi a determinare if procedimen-
tc cffettivamente attuato.

2. Ai fini delfa prova contraria, deve tenersi conto del
legittimo interesse del convenulo in contraffazione alla
protczione dei suoi scgreti di fabbricazione e commer-
cialin.

codice civile ¢

Art. 14,

Dopo tart. 6 del regio decrcto 29 giugno 1939,
1127, ¢ successtve modificazioni, € inserito il scguente:
«Art. 6-his —— [. Fermo il disposto dell’art. 2598 n. 3
de!l codice civile, costituisce atlo di concorrenza sleale la
rivelazione d terzi oppure I'acquisizionc o utilizzazione da
parte di tlerzi in modo- contrario alla corrcttezza
proflessionale di informazioni aziéndali ivi comprese le
informazioni commerciali soggette al legittimo controllo
di un concorrente ove tal informazioni:

a} stano scgrete, nel senso che non siano ncl loro
insieme, o nclla precisa configurazione ¢ combinazione
dei loro clementi, gencralmente note o facilmente
accessibili agli espertt ed aght operatori del scttore;

h) abbiano vilore cconomico in quanlo segrete;

¢) siano soltoposte, da parte delle personc al cui
legittimo controllo sono soggette, a misurc da ritenersi
ragionevolmente adeguate a maniencerle scgrete.

2. Costituisce altresi concorrenza sleale la rivelazione a
terzi oppure 'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi
in modo contrario alla corrctiezza professionale di dati
rclativi a prove o di altri dati segreti' la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno, ¢ alla cui presenta-
z1onc sia subordinata 'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaccutici o agricoli
implicanti 'uso di nuove' sostanze chimiche.».

Art. 15.

. Allart. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, e successive modificarioni, sono soppressc
le seguenti parole: «la cui pubblicazione o».

Art. 16.

Lrart. 53 dcl regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
¢ successive modificazioni, ¢ sostituito dal scguente:
«Art. 53. —— [I. Lintroduzionc o la vendita nel
territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da
quclli membri dell’Unione europea efo da quelli membri
delPOrganizzazione mondiale del commercio non costi-
tuisce attuazionc dell’invenzione.».

Art. 17,

1. L’art. 54 dcl regio decreto 29 givgno 1939, n. 1127,
e successive modificazioni, € sostituito da! scguentc:

«Art. 54. — I. Trascorsi tre anni dalia data di rilascio
del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della
domanda sc questo termine scadc successivamente al
precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente
causa, dircttamentc 0 a mezzo di uno o piu licenziatari.
non abbia attuato P'invenzione brevettata, producendo
nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in
uno Stato membro dell’Unione curopea ¢/o in uno Stato
membro dell’Organizzazione mondiale del commercio
ovvero I'abbia attuata in misura tale da risultare in grave
sproporzionc con 1 bisogni del Pacse, puo essere concessa
hcenza obbligatoria per 'uso non esclusivo dell invenvio-
ne medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia
richiesta.

— 6 —
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2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo
ugualmente venire concessa:

a) qualora I’attuazione dell’invenzione sia stata, per
oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare
in grave sproporzione con i bisogni del paese;

b) se Pinvenzione protetta dal brevetto non possa
essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un
brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal
caso la licenza puo essere concessa al titolare del brevetto
posteriore nella misura necessaria a sfruttare 'invenzione,
purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del
preccdente brevetto, un importante progresso tecnico di
considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto
delPart. 54-bis, comma 35, la licenza cosi ottenuta non €
cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto
sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto
sull’invenzione principale ha diritto a sua volta alla
concessione di una licenza obbligatoria a condizioni
ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente.

3. Chiunque domandi la concessione di una licenza
obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare
di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e
di non aver potuto ottenere da questi una licenza
contraftuale a eque condizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all’Am-
ministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi
dell’art. 41 del presente decreto.».

Art. 18.

1. Allart. 54-bis del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, e successive modificazioni, dopo il secondo
comma ¢ inserito il seguente:

«La licenza obbligatoria puo essere concessa per uno
sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente
alPapprovvigionamento del mercato interno.».

Art. 19

1. Per il procedimento di concessione della licenza
obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli
articoli da le @ 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

2. Dopo Part. 54-ter del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, e successive modificazioni, &€ posto il seguente
art. 54-quater che sostituisce quetlo abrogato dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

«Art. S4-quater. — 1. Nel decreto di concessione della
licenza vengono detcrminati I'ambito, la durata, le
modalita per I’attuazione, le garanzie e le altre condizioni
alle quali é subordinata la concessione in relazione allo
scopo della stessa, la misura e le modalita di pagamento
del compenso. In caso di opposizione la misura ¢ lc
modalita di pagamento del compenso sono determinate a
norma dellart. 50, seccondo comma.

2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del
Ministro dell'industria, del’commercio e dell’artigianato,
essere variate'surichiesta di ognuna delle parti interessate,
qualora sussistario validi motivi al riguardo.

3. Per la modificazioné del compenso si applica
I’art. 50, terzo comma.

4. La liccnza € revocata con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, qualora
non risullino adempiute le condizioni stabilite per
I’attuazione deil’invenzione oppure il titolare della licenza
non abbia provveduto al pagamento del compenso nella
misura e con le modalitd prescritte. Nel caso in cui il
titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza
obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi 'uso
del brevetto medesimo a condizioni pit vantaggidse di
quelle stabilile per la licenza obbligatoria, le condizioni
stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del
licenziatario.

5. Lacomunicazione alle parti interessate dei provvedi-
menti adottati ¢ effettuata a cura dell’Ufficio italiano
brevetti € marchi.

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di
variazione delle condizioni relative, quello di revoca ¢ la
determinazione o la variazione del compenso sono
pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel
registro dei brevetti.»,

Art. 20.

1. Dopo Yart. 54-quater del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, e successive modificazioni, € aggiunto il
seguente art. 54-quinquies che sostituisce quello abrogato
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 360:

«Art. 54-quinquies. — 1. La licenza obbligatoria é
altresi revocata con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, se e quando le
circostanze che ne hanno determinato la concessione
cessano di esistere ed & improbabile che tornino a
verificarsi.

2. La revoca puo essere richiesta dal titolare del
brevetto con istanza presentata all’Ufficio italiano
brevetti e marchi che ne dd pronta notizia mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della
licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal
ricevimento della raccomandata, pud opporsi motivata-
mente alla revoca, con istanza presentata all’Ufficio
italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 360.

3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza
puo attuare I'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti
del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed
effettivi.n.

Art. 21.

1. L’art. 54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127 e successive modificazioni, & abrogato.

_7 —
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Art. .22

1. Allart. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
e successive modificaziont, il secondo comma é sostituito
dal seguente:

«L’espropriazionc puo essere limitata al diritto di usare
dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fattc salve le
previsioni contenute ncgli articoli 54—quater € seguenti in
quanto compatibilin,

Art. 23.

1. Lart. 77 del regio decrcto 29 giugno 1939, n. 1127
e successive modificazioni, ¢ sostituito dal seguente:

«Art. 77. — 1. L’onere di provare la nullitd o la
decadenza di un brevetto per linvenzione industriale
mcombc in ogni caso a chi impugna il brevetto e ’onere di
provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

2 Qnalors una parte abbia fornito seri indizi della
fondaterza dellc proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o mformazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa pud ottencre
che i1 giudice ne disponga [esibizione oppure che
acawsisca le informazioni tramite interrogatorio della
controparte. Puo oitenere altresi che il giudice ordini di
fornac gh elementi per llidentificazions der soggeru
implicait nella produzione e distribuzione dei prodotti o
det servizi che costituiscono la contraffazione.

3. Hgiudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra
adolta le rusure idonce a garanure la tutela delle
informazioni riscrvate, sentita la controparte.

4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente
teenico d’ufficio pud ricevere documenti inerenti ai quesiti
posti dal giudize anche se non ancora prodotti in causa.
Ciascuna  paric puo nomnare anche pwu di un
consulente.yn,

Art. 24.

1. L’art. 81 dcl regio decrcto 29 giugno 1939, n. 1127,
e successive modificazioni, ¢ sostituito dal seguente:

«Art. 81. — 1. Il titolare dei diritti di brevetto per
invenzione industrialc pud chiedere che sia disposta la
descrizione o 1l sequestro di alcuni o di tutti gh oggetti
proedotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi
adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di
prova concernenti la denunciata wviolazione. Sono
adottate in quest’ultimo caso le misure idonce a garantire
la tutela delle informazioni riservate.».

Art. 25.

I. L’art. 82 del regio decrcto 29 giugno 1939, n. 1127,
€ successive modificazioni. € sostituito dal seguente:

«Art. 82. — I. Salvo quanto diversamente disposto dai
COmMmMm SHCCeSSIVE,
disciplinati dallc norime del codice di procedura civiie
concernenti 1 procedimenti cautelari rispettivamente di
1struzione preventiva ¢ di scquestro.

- *
1 nrnped!mnntu di cui alf’art. 81 sono

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a
mezzo di ufficiale giudiziario con Iassistenza, ove
occorra, di uno o piu periti ed anche con l’1mp1ego di
mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura.

3. Gliinteressati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a
essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui
allart. 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell’art. 697 del codice di procedura civile, il carattere
dell’eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua
dell’esigenza di non pregiudicare I’attuazione del provve-
dimento. Si applica anche alla descrizionc il disposto di
cui agli articoli 669-octics, 669-novies, 669-undecies e 675
del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui aliart. 675 del codice di
procedura civile possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro gia iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fonddte sullo stesso provvedimento;
resta salva la facolta di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel
corso del proccdimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purché si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o
messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano
stati cmessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti
non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle
operazioni di sequestro ¢ di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro
sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione
delle operazioni stesse a pena di inefficacia.».

Art. 26.

1. L’art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
e successive modificazioni, € sostituito dal seguente:

«Art. 83. — [I. 1l titolare deir diritti di brevetto per
invenzione industrialc pud chiedere che sia disposta
Tintbitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso
di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo
le norme del codice di procedura civile concernenti i
precedimenti cautelari.

2. Pronunciando P'inibitoria il giudice puo fissare una
somma dovuta per ogni violazione ¢ inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecu-
zione del provvedimento.».

Art. 27.

I. L’art. 83-bis del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, e successtve modificazioni, e sosutuito dal
seguente:

«Art. 83-bis. — 1. 1 provvedimenti di cui agli articoli
81, 82 & 83 possono escie chiesii dai momento in cui ia
domanda ¢ resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone alle quali la domanda ¢ stata
notiflicata ai sensi dellart. 4.».
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Capo V

MODIFICHE ‘ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N 70,
IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 28.

1. L’art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, ¢
sostituito dal seguente:

«Art. S (Riconoscimento dei diritti). — 1. 1 diritti
esclusivi di cui all’art. 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all’art. 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero,

qualora la topografia sia stata oggetto di precedente

sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo,
la registrazione intervenga entro il termine di cui all’art. 7;

¢) al momento del primo sfruttamento commerciale
o della richiesta di registrazione il ptroprietario della
topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di
altro Stato membro dell’Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato
parte dell’accordo sugli aspetti dei dintti di proprieta
intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marra-
kech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante
la protezione di una topografia, a cui I'ltalia abbia
aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o
avente uno stabilimento serio ed effettivo per la creazione
delle topografie o per la produzione di circuiti integrati
nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 ¢ 2;

4y cittadino o persona giuridica di altri Stati ai
quatli I'ltalia, pur in assenza di convenzioni internazionali
bilaterali per la protezione della topografia, concede il
trattamento nazionale su base di reciprocita, se la
protezione accordata dalla legge dell’altro Stato a favore
di cittadini o persone giuridiche italiane ¢ analoga alla
protezione prevista dalla presente legge.»

Art. 29.

1. All'art. 18 delia legge 21 febbraio 1989, n. 70, il
comma 3 ¢ sostituito dal seguente:

«3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) delPart. 7
avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commer-
ciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di
riserva, il titolare deila topografia registrata ha diritto ad
un equo compenso e P'autore della contraffazione ha
diritto di otienere una licenza ad eque condizioni per
continuare a sfruttare la topografia nei limitt dell’'uso
fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare
della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza
contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 54-guater ¢ quinquies del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127».

Art. 30.

1. Allart. 19 della legge 21 fcbbraio 1989, n. 70, il
comma 2 ¢ sostituito dil seguente ed € aggiunto, in fine, il
seguente comma 2-bus:

«2. Nell'ipotesi di cui al comma | ¢ consentita la
prosecuzione dell’attiviid intrapresa, nei limiti dei con-
tratt gia stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare

dei diritti esclusivi ha diritto alia corresponsione di un
equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia
adeguatamente avvisato I'acquirente in buona fede che la
topografia € stata riprodotta illegalmente.

2-bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la
determinazidne e le modalita di pagamento dell’equo
corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 ¢ 3 dell’art. 50
del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive
modificazioni.».

Capo VI
DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 31.

1. Per indicazione geografica si intende quella che
identifica un paese, una regione o una localita, quando sia
adottata per designare un prodotto che ne ¢ originario ¢ le
cui qualita, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico
d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di
tradizione.

2. Fermo il disposto dell’art. 2598, n. 2, del codice
civile ¢ le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di
marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce
atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad
ingannare il pubblico, 'uso di indicazioni geografiche,
nonché I'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o
presentazione di un prodotto che indichino o suggerisca-
no che il prodotto stesso proviene da una localita diversa
dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto presenta
le qualita che sono proprie dei prodotti che provengono
da una localita designata da un indicazione geografica.

3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare
ai terzi I’uso nelPattivitd economica del proprio nome, o
del nome del proprio dante causa nell’attivita medesima,
salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il
pubblico.

Art. 32.

1. H presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello delld sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

I presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubbiica italiana. E fatto obbligo a chiungue spetti di
osservarlo e di farlp osservare.

PDato a Roma, addi 19 marzo 1996

SCALFARO

Dini, Presidente del Consi-
glio dei Ministri

CLo, Ministro dell’industria,
del commercio e dell’arti-
gianato

AGNELLI, Ministro degli affa-
ri esteri

Visto, o Guardasigilh CAIANIELLO

9 .
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NOTE
AVVERITNZA

1! testo dclle note qui pubblicato ¢ stato redatto ai sensi deil’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposiziom sulla programmarione delle
lcggi, sull'emanazionc dei decicti del Presidente deila Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica itahana, approvato con decrcto
det Presidente delta Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lcttura delle disposizioni di legge alle quali € operato il
rinvio. Restano invariati il valore ¢ I'efficacia degl: atti legislativi qu
trascritl.

Note alle premesse.

— Lart. 76 dclla Costituzione rcgola la delega al Governo
dell'csercizio della funzione legislaliva e stabihisce che cssa non puod
avvenire se non con determinazione di princip ¢ criteri direttivt ¢
soltanto per tempo limitato e per oggettr defimti.

. — Lart. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Présidente defla Repubblica il potere di promulgare I¢ Teggi ¢ di cmanare
1 decreti aventr valore di legge ¢ i regolamenti.

— Iltesto dell’art 3 della legge 29 dicembre 1994, n 747 (Ratfica
cd esceuzione degli atts concernentt i risultat der negoziati dell Uruguay
Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), ¢ il seguente:

«Art. 3. — 1. 11 Governo della Repubblica € delegato ad emanarc
cntro tre mest dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o pru decreti legislativi, norme per provvederc all'adeguamento
della legislazione interna 1n matcena di proprieta industnale a tutte le
prescriziom obbhgatoiic dell’accordo relativo agh aspetti der diritti di
propricta intellettuale concernenti il commercio, di scguito decnominato
«Accordo TRIPS», in particolare con I'osscrvanza dei seguent: principi ¢
criten dircitivi:

a) per la modifica del regio decrcto 21 giugno 1942, n. 929, ¢
successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni
legistative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conforme-
menlte all'art. 16, primo comma, dell’accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per P'individuazione del concetto di
notoricta del marchio, conformcmente all’art. 16, secondo comma,
dell’accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decrcto 25 agosto 1940, n. 1411, e
successive modificazioni ¢ integrazions, recante testo delle disposizioni
fegislative 1n materia di brevettt per modceth industnah:

1} previsione del requisito della creazione indipendente del
modcllo, conformemente all’art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;

¢) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, 5. 1127, ¢
successive modificazioni ¢ inlegrazioni, recante testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetts senza
I'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dclfaccordo

TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industiiali
¢ commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di
brevelto di invenzione industriale, conformemente all’art 34, terzo
comma, deil’accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 fcbbraio 1989, n. 70, recante
attuasione della dircttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre
1986 sulla disciplina dellc topografic dei prodottt a scmiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora deli’acquiren-
tc in buona fede da parte del titolare del diritto ¢ dei critert per la
corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall’acquirente di
%l;ﬁr;;g fede conformemente all'art. 37, primo comma, dell'accordo

».

— La lqggc 13 luglio 1995, n. 295, recante «Differimento di teimini
previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesan, ¢
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171.

— Il testo della legge 22 febbraic 1996, 1, 73; focantc wWPruruga uet
termine per 'esercizio della delega in materia’ di adeguamento alle
prescnziom delPaccordo Uruguay Round sui “diritn di propricta
intclictiuale», pubblicata nclla Gazzetta Ufficialé' 24 fcbbraio 1996,

n. 46, ¢ il seguente: «lIl termine per Yedercizio della delega di cui
all'aruicolo 3 della legge 29-dicembre 1994, n. 747, gid prorogato al 30
ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n 295, &
ulteriormentc prorogato al 31 marzo 1996».

Noia al tiwoio dei capo I

— 1I regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, reca «Testo delle
disposizioni legislative in materia di marchi registrati», ed ¢ pubblicato
nclla Gazzetta Uffictale 29 agosto 1942, n.,203; esso € stato modificato
dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n 480 recante «Attuaziong della
direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante
ravvicinamento delle legislazioni degh Statt membri in materia di marchi
di impresa», pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzerta
Uffictale n. 295 del 16 dicembre 1992.

Nota all'art. 1;

— 1l testo dell'art 1 det R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi come
modificato dall’art. | del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ¢ 1l scguente:

«Art. 1. — 1. T diritts del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha 1l
dintto di vietare ai terzi, salvo proprio conscnso, di usare:

a) un scgno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servize dentici o affini, se a causa dell’identita o somiglianza {1a 1 segm
¢ dell'identitd o affinita fra i prodotti o servizi. possa determunarsi un
nschio di confustone per 1l pubblico, che pud consistere anche in un
rischio di associazionc tra i due segni;

b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
scrvizi non affini, sc il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza
e se I'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla nnomanza del marchio o reca
pregiedizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati alle Iettere a) ¢ b) del comma | il titolare del
marchio pud in particolarc victarc ai terzi'di apporre 1l segno sui
prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterl in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire 1 servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddi-
stintt dal segno stesso; di utthzzare il scgno nella corrispondenza
commerciale e nella pubblicita».

Nota all'art. 2:

— Tl testo dell’art. 4, comma 3, del R . 21 giugno 1942, n. 929,
cosi come sostituito dallart. 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ¢ il
scguente: «3. Salvo il disposto dell’art. 1, comma I, lettera b), la
registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicali
nella registrazione stessa cd a1 prodotti o servizi affini»

Nota alf'art. 3:

— 1l testo dell"art, 17 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi come
sostituito dail’art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ¢ 1l scgucnte:

«Art. 17. — 1. Non sono nuovi, ai scnsi del precedente articolo, i

scgni che alla data del deposito della domanda:

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

b) siano identici o simili ad un segno ga noto come marchio o
scgno distintivo di prodotti o scrvizi fabbricati, messi in commercio o
prestali da altn per prodotti o servizt identici o affini, sc a causa
dell’identitd o somiglianza tra i segni ¢ dellidentitd o affinita fra i
prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per 1l
pubblico, che puo consistere anche in un rischio di associazione {rd i duc
segni. S1 considera altresi noto il marchio «notoriamente conosciuto» ai
sensi delart. 6-bis della Convenzione di Parigi. L'uso precedente del
scgno, quando non importi notoricta di ¢sso, o importi notorictd
puramente focale, non toglie Ia novita. L'uso precedente del scgno da
parte del richiedente o del suo dante causa non ¢ di ostacolo alla
registrazione;

¢) siuno identici o simih a un segno gid noto come ditta,
denominazione o ragione sociale ¢ insegna adottalo da altri, se a causi
dell'idenuita o affinita fra Pattivita d'impresa da questi csercitata ed
prodotti o servizi per i quali il marchio € registrato possa determinars: un
rischio di confusione per 1l pubblico, che pud consistere anche in un
rischio di associazione fra 1 due segni. L'uso precedente del segno,
quando non imporli notorieta di ¢ss0, 0 1mporti notorieta puramentc
locale, non toglic 1a novitd. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del suo dante causa non € di ostacolo alla registrazionc;
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d) stano denter o sinuh ad un marchio gid da altn regictiato
nello Stato o con efficacia nello Stato m segunto « domanda depositata in
data anteniore o avenie effetto da data anteriore n forsa di un dirttto ds
priorita 0, se comumtarte, di una vahda nvendicazione di anteriorita,
per prodotin o servia identict o affini, se a causa dellidentta o
somighanza fra 1 segm ¢ dell'identtd o affimtd fra 1 prodotts o seivier,
possa determinarst un rischio di confusione per il pubblico che puo
congistere anche in un riseno di associazione fra 1 due segni. Non toglie
ta nowita 1 marchio anterrore che sia scaduto da oltre due anni ovvero
tre se st tratta dr maichio collettivo o possa considerarst decaduto per
non uso ai senst del succesuvo art 42 al momento della proposizione
della domanda prinapale o rnconvenzionale di nullitd,

¢} stano identicr o stmih ad un marchio @ma da altn registrato
ncllo Stato o con efficacia nello Stato, mn segurto a domanda depositata
n data antenore o avente effetto da data antenore m forza di un dintto
d: prionitd o, se comunitano, di una vahda rivendicazione di anteriontd,
per predotir o servizr non afiing, quando il marchio antersore goda nella
Comunita cconomica curoped, se comunitarto, o nello Stato, i
rnnomanza ¢ quando 'uso di quello successivo sensza giusto motivo
trarrcbbe ndebnamente vantaggio dal carattere disuntivo o dalia
rinoman/a del segno antentore o rechctebbe pregiudizio agh stesse.

2 Ar fim pievisti dal comma 1, lettere ) ed e), le domande
anterior: sono asstmilate a1 marchi anterion registrat, sotto niserva della
conseguenic regitrazionen

Nota all'art. 4

— Miesto detart 23 del R D 21 giugno 1942, n. 929, cosi come
sostitinto datl’art 23 del D Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ¢ 1] scguenter

«Art 23 — 1. La registrazione dv marchio, a favore di stramieri che |
non abbiano nel terntorio dello Stato le imprese da cw provengono 1 °

prodotti o-1.servizr contraddistinti dal marchio stcsso, puo essere
concessa se gh Statr ar qualr appartengono 1 nichiedenti accordano a
attading stahan reciproaitd di trattamento.

2 Tutt 1 benefia cife ¢ convenziom internazionalt riconoscono,
abbiano riconosciuto o riconosceranno agh stranient nel terntono dello
Stato, m materia di marchs, o1 intendono estest ai aottadim stalany,

Nota all'auit. 5+

— H testo delf’ait 48, comma 1, del R D. 21 giugno 1942, n 929,
cost come soshitutto dall’art 45 del D Lgs. 4 dicembre 1992, n 480, ¢ 1l
seguente «i. 11 titolate di un marchio d'unpiesa anteriore ar senss
defbart. 17, comma 1, lettere dJ ed e), e 1] itolare di un dintio di preuso
che imposti notorieta non puramente locale, 1 quah abbiano, durante
cingue anni consecutivy, tollerato, essendone a conoscenza, 'uso di un
marchio posteniore registrato uguale o simile, non possonc domandare
la dicharasione di nulhita del marchio posteriore n€ opporsi all’uso dello
stesso per 1 prodotir o servizi in iclazione 41 quah 1l detto marchio ¢ stato
usato sulla base del proprio marchio anterore o del proprio preuso,
salvo 1t caso i cut il marchio posteriore sig stato domandato mn
malafede B ttolare del marchio posteriore non puo opporst all’uso di
quchio anteriore © alla continuazione del preuson

Nota all'art 6

1 teso deffart 38 del! R D 21 grugno 1942, n 929, cosi come
sostiturto dall’art 54 del D Lgs 4 dicembre 1992, n 480, ¢ 1] seguente

'
«Art 58 — 1 Loncre di provare la nullia o la decadenza di un
marchio registrato mcombe 1in ogni caso a chy lo 1impugna

2 La prova dclla decadenza per non uso puo cssere fornita con
qualsiasi messo comprese le presunziomn semphci.

3 La decadenza ¢ ta nullitd del marchio hanno cfficacia ner
confiontt di tuttr quando stano dichiarate con senfenza passata m
grudicaton

Nota all are 7

I} testo dell’art 61 del R D 21 giugno 1942, n 929, cosi come
modificato daliare 57 dei D Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, € 1l seguente

«Art 61 — H utdlare dei diritti sul marchio registrato o in corso di
registranione puo chiedere al Presidente del Tribunale o al Pretore che
sta.disposta la descrizione o 1l sequestro degli oggetu, siano essi prodotts
o theret, o <tano involucr, costituenti violazione di tah diestt e dei mesz
adibit alla produsione der medesimi

L’autonita giudiziaria, assunte sommaric informazioni ¢ sentita, ove
lo cicda opportuno, la persona contro cui 1l ricorso ¢ proposto, provvede
d'urgensa e pud subordinare il sequestro alla prestazione di una
cduzione.

La descrizione ¢ il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con Passistenza, ove occorra, di uno o piu periti ed anche
con I'"mpicgo di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Gl interessati possono ésserc autorizzati ad assistere alle
vperazioni anche a mezzo di loro ruppresentanti, o ad essere assistiti da
teenici di Joro fiducia.

La descrizione puod concernere anche oggetti appartencnti a terzi,
purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro pud colpire anche
oggetti appartenenti a terzi, purché questi nc facciano commercion

Note all'art. 8;

— T testo dell’art 62 del R D. 21 giugno 1942, n, 929, cosi come
modificato dal D Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ¢ il seguente:

«Art 62 -— Sempre quando non venga diversamente stabilito ar fini
della giustizia penale, la descrizione ed 1l sequestro, che pon siano stat
ordinat in corso di grudizio, perdono ogm efficacia qualord entro otlo
aorn dalla loro csecuzone:

a) non sta notificuta copia del ricorso, e del decreto che b ordina,
a coloro nei confronti der quah il decreto venne emanaie,

b} non sta instaurato il giudizio di merito,

¢) non siano chiamati nel giudizio di merito, ¢ per la cenvalida
del sequestro, coloro ner confronu der quah 1l decreto venne cmidnato.

Colui contra il quale sia stata ordinata una descrizione o un
sequestro, divenuti efficaci ai termmm del comma precedente. ovvero
TICONOSCIU por'senza causa € percio revocati. ha diritto al nisarcimento
dei danni in confronto di chi ha otienuto la descrizione o 1l sequestro,
quando quests abbia agito con colpa».

— I testo dell’art 693 c.p.c, comma 2 ¢ comma 3, €1l seguente

«ln caso di eccezionale urgenza, istansa pud anche propors al
pretore del luogo in cmi la prova deve essere assunta.

H ricorso deve contenere Vindicazione der motvi delf’urgenza e dei
fattt sui quah debbono esscre interrogati i testimoni, e I'esposizone
sommarta delle domande o eccezioni alle qual la prova ¢ preordimatar

— 11 testo dell’art. 697 c.pc. € il seguente:

«Art 697 ( Provvedimentt in caso di eccezionale urgenzo} — n caso
d'eccezionale urgenza, 1l presidente del tribunale, 1l pretore o 1l
conciliatore pnd pronunciare i provvediment indicati negl articol 694 &
695 con decreto dispensando i} ncorrente dalla notificazione alle altre
party; in lal cds0 pud nomunare un procuratoie, che mtervenga per le
partt non presenur all’assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, & cura del cancellicre deve esscre
fatta notficazionc mmmedrata del decrcto alle partt non prescnu
all’assunzionen

— Il testo degh articoli 669-0ctus, 669-n0vies, 669-undeciescpe &
il scguente

«Art 609-octies { Provvedimento di accoghimento) — Lordmanza
di accoghmento, ove la domanda siz stata proposta prima deli'mizio
della causa dr merito, deve fissare un tcrmine perentono NON SUPCTIONE a
trenta glormi per inizio del gmadizio di menito, salva applicazione
dell'ultimo comma dell’art. 669-rovies

In mancansa di fissazione del termine da parte del grudice, la causa
dr merito deve essere tiziata entro 1 termine perentorio di trenta giorm

1l termunc decorre dalla pronuncia dell'ordmanza s2 avvenuia in
udienza o altnmentt dalla sua comunicazione»

«Art 669-novies (Inefficacw del provvedunento cautelare) — Sel
procecdimento di merito non € miziato rel teemme perentoro dr cu
all’art. 669-ocnes, ovvero se successivamenie al suo 1mzio st estingue il
proviedimento cautelare perde la sua efficacta

In entrambn 1 casi, il giudice che ha emesso 1} provvedimento. su
ricorso della parie interessata, convocate le parti con decreto in calee al
ricorso, dichiara, s non ¢ contestazione, con ordinanza avente
efficacia esccutiva clr}c il provvedimento ¢ divenuto nefficace ¢ da i
disposiziont necessarie per nipristinare la situasnone precedente. In cavo

1 —
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di contestazione I'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha
cmesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamen-
te csecutiva, salva la possibilitd di emanare jn corso di causa i
provvedimenti di cui all'art. 669-decies.

1 provvedimento cautelare perde altresi efficacia s non € stata
versaia la cauzione di cui ali'ant. 660-undecies, ovvéro se con sentenza,
anche non passata in giudicato, ¢ dichiarato inesistentc il diritto a
cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al
comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza, o, in
mancznza, con ordinanza a scguito di ricorso al giudice che ha emesso il
provvedimento.

Sc la causa di merito ¢ devoluta alla giurisdizione di un giudice
stranicro o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare,
oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi
efficacia:

1) se la parte che 'aveva richiesto non prescnta domanda di
esccutorieta in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i
termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle
convenzioni intcrnazionals;

2) sc sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in
giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente 1l diritto per il quale
1l provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia
del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si apptica il
sccondo comma del presente articolo».

«Aft. 669-undecies (Cauzione). — Con 1l provvedimento di
accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il
gudice pud imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzionc
per Ueventuale risarcimento dci1 danni».

— 11 testo dell’art. 675 c.p.c. ¢ il seguente:

«Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimenio). Ii
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia sc non €
cscguito entro 1l termine di trenta giorni dalla pronuncia».

Note ell'art. 9:

— I testo dellart. 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, comc
modificato dall’art. 58 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, ¢ il scgucnte:

«Art. 63. — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti sul
marchio registrato o in corso di registrazione, su richicsta della parte
interessata, puo esscre disposta, con sentenza provvisoriamentc
eseculiva, con 0 senza cauzione, la inibitoria dell’uso del marchio fino al
passaggio in giudicato della scntenza che abbia pronunciato sul mento.

La inibitoria pu¢ essere revocata con la sentenza che pronuncia sul
meriton.

— La legge 10 fcbbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina
delie genominazion: d oniginen, ¢ pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

Nota all’ert. 10+

— 11 testo dell’art. 24 dclla legge 10 febbraio 1992, n. 164, ¢ il
scguente:

«Art. 24 (Impiego delle denominazioni geografiche). — 1. Dalla
data di cntrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni
di origine ¢ le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate s¢
non mn conformita a quanto stabilito nci decrcti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 € vietato qualificare,
dirctlamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione
di onigine o I'indicazione geografica tipica in modo non espressamente
consentito dai decretr di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine
della presente legge, 'uso di nomi geografici inclusi in veriticri nomi
propri, ragront sociahh ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fatlorie e
simuli. Nei casi in cui detts nomi contengano in tutto o in parte tcrmini
geografici riservati ai vim DOCG, DOC e IGT o possano crearc
confusione con essi, ¢ fatto obbligo chei caratteri usati per indicarli non
superino 1 tre milhmetii di altezza per due di larghezza ed in ogni cag
non siano supertort ad un quarto. s1a in altezza chehin larghezza
usati per la denominazione del prodotto ¢ per indicazione dclla dma o
ragione sociale del produttore, commerciante o.imbotuigliatore, con
Posscrvanza di quanto stabilito ai sensi dell’art. 10.

e
[S]

4. 11 riconoscimento di una denominazione di origine o di una
indicazione geografica tipica esclude la possibilita di impiegare i nomi
geografici utihzzati per designarc marchi e comporta I'obbligo per i
nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma
3. Per i marchi piu antichi ¢ rinomati ¢ per nuove denominazioni di
origine, il Ministro dell’agricoitura ¢ delle foreste puo, con proprio
decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un
massimo di 10 anni.

5. 11 riconoscimento di una denominazione di origine esclude la
possibilita di impicgare la denominazjone stessa come indicazione
geografica tipica.

6. L’uso, cffcttuato con qualunque modaltd, su etichettc,
recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di
vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce
dichiarazione di conformita dcl vino alla indicazione e denominazione
usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni
geografiche tipiche, ai soli fini delletichettatura,i nomi di persone, i
nomi comuni ed i nomi csclusivamente catastali o toponomastici,
qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica
zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino
DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingencrare, nei
consumatori, confusione nella individuazione dci prodotti.

8. 1 nomi d1 aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il
nome della rispettiva locaiita, anche solo catastale, sono riconoscruti
come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1,
del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 lugho 1989, a1 soli
fini della facoltd di utilizzare lc menzioni previste dall’art. 2, paragrafo 3,
lettere ¢), d), f) ed h), pnmo e terzo alinea, del citato rcgolamento CEE
n. 2392/89. E comunque escluso, per queste indicazioni geografiche,
I'impiego in ctichetta dei nomi di vitignm.

Nota al titolo del capo 1II:

— I R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, rccante «Testo dclle
disposizioni legislative in materia di brevetti per modclli industrial», ¢
pubblicato nella Gazzerta Ufficiale 21 ottobre 1940, n. 247. Esso ¢ stato
modificato dalla legge 14 febbraio 1987, n 60, pubblicata nclla Gazzetta
Uffictale S marzo 1987, n. 53.

Note all’art. 11:

— 1l testo delf’art. 12 det R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, come
sostituito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 maggio 1977, n. 265,
pubblicata nclla Guazzetra Ufficiale del 7 giugno 1977, n. 153, ¢ 1
segucnte:

«Art. 12. — La tassa di concessionc pud csscre pagata o in unica
soluzione, o in tre rate quinquennali.

Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli
46 ¢ seguenti ¢ connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, riguardanti le tassc annuali di mantenimento in vigore dcl
brevetti per invenzioni industriahn,

— Iltesto del punto 2 dell’art. 10 del titolo 1V dellc tariffe allegate
al D.M. 28 dicembre 1995, & il scguente:
«2. Brevetto per modclli ¢ disegni ornamentali:
a) per la domanda di brevetto 50.000;
b) per il nlascio del brevetto, se la tassa ¢ pagata in una unica
soluzione 1.000 000;
¢) per 1l nlascio del brevetto, sc la tassa € invece pagata in
tre rate:
a) rata per il 1 quinquennio 500.000;
b) rata per il II quinquennio 600.000;
¢) rata per il HI quinquennio 1000 000;
d) per il nlascio del brevetto di un tutto o una scrie di modcll o

disegnt, a norma deti’art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n 1411, se
la tassa ¢ pagata in un’unica soluzione 2000 000;

¢) peril nlascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o
dlscgm a norma dcl’art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se
i tassa < inveeC pagata m L rate.

1) rata per I quinquennio 600.060,
2) rata per H quinquennio 1.000 000;
3) rata per 11 quinquennio .1.500.000».
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— 1l testo delle note dell’art. 10, titolo 1V, punto 2, delle tariffe
allegate al D.M. 28 dicembre 1995, ¢ il seguente:

«1. Con una sold'domanda puo essere chiesto il brevetto per non
pit di cento modelli o'disegni, purché destinati ad essere incorporati in
oggett inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale
dei modelli o disegni (art. 6 de! regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, ¢
successive modifiche).

2. 11 brevetto per modelli di utilita ed il brevetto per modelli e
disegni ornamentali durano rispettivamentc dieci e quindici anni dalla
data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).

3. La tassa diconcessione puo essere pagata o in un unica soluzione
0 in rale quinquennah (art. 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo
carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce utilita ai sensi
dell’art. 2 del decreto sopracitato, pud essere chiesto contemporanea-
mente il brevetto tanto per modelli ¢ per disegni ornamentali quanto per
modelli di utilitd, ma 'una e l'altra protezione non possono venire
cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli
conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce
la utilita, € applicabile I’art. 29 del regio decreto 29 giugrio 1939, n. 1127
(art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di
concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all’atto del
disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono
essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio.
Trascorso detto termine il pagamento pu¢ effettuarsi entro i sei mesi
successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3,
lettera b).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del
precedente art. 9».

Nota al titolo del capo 1V:

— I RD. 29 giugno 1939, n. 1127, recante «Testo delle
disposizioni legislative 1n materia di brevetti per invenzioni industriali»,
¢ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189. Esso é stato
modificato da ulimo dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1979, n. 215.

Note all’art. 12:

— 11 testo dell’art. | del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi
sostituito dail’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, il seguente:

«Art. 1. — 1 diritti di brevetto per invenzione industriale consistono
nella facoltd esclusiva di attuare I'invenzione e di trarne profitto nel
territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizini previsti da questo
decreto.

Tale facolta esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a
cui 'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto
stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo
consenso nel ternitorio dello Stato.

La facolta esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende,
quale che sia Poggetto dell’invenzione: a) agli atti compiuti in ambito
privato ed a fim non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla
preparazione estemporanea, € per unita, di medicinali nelle farmacie su
ricetta medica, e a1 medicinali cosi preparati».

Note all'art. 13-

— 11 testo dell’art. 2586, comma 2, del codice civile € 1l seguente:
«Se 1l metodo o processo ¢ diretto ad ottenere un prodotto industriale
nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo
possa formare oggetto di brevetto».

— 11 testo dcll’art. 2 del RD. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi
sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, ¢ il seguente:

«Art. 2. — Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo
industriale ne attribuisce al titolare 'uso esclusivo.

L’esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto
direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. Ove il
prodotto sia nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo
prova contraria, con il metodo o processo che € oggetto del brevetton.

Note all'art. 14:

— II testo dell’art. 6 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi
sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, ¢ il seguente:

«Art. 6. — Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di
deposito della domanda di brevetto o alla data di prioritd abbia fatto
uso nella propria azienda dell'invenzione pud continuare a usarne nel
limiti del preuso..

Tale facolta & trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui
Pinvenzione viepe utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione é
a carico del preutente».

— 11 testo dell’art. 2598 del codice civile € il séguente:

«Art. 2598. (Atti di concorrenza sleale). — Ferme le disposizioni
che concernono la tutela dei scgni distintivi e dei diritti di hrevetto
compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i
nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti ¢ con l'attivita di un
concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita di
un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di
pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; -

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme “ai principi della correttezza professionale ¢ idoneo a
danneggiare Paltrui azienda».

Nota allart. 15:

— Il testo del’art. 13, comma 1, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127,
cosi sostituito dall’art. 8 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, é il seguente:
«Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all’'ordine pubblico o
al buon costume; l'attuazione di upa invenzione non pud essere
considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo
fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell’art. 53 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi come
sostituito dall’art. 52 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ¢ il seguente:

«Art. 53. — 1. L’introduzione o la vendita nel territorio dello Stato
di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli 'membri della Comunitd
europea non costituisce attuazione dell’invenzione».

Note all'art. 17:

— Iltesto dell’art. 54 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni, ¢ il seguente:

«Art. 54. — Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o
quattro anni dalla data di deposito della domanda e questo termine
scade successivamente al precedente; qualora il titolare del brevetto o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu licenziatari, non
abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzionc nel
territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati
membri della Comunita europea ovvero I’abbia attuata in misura tale da
nsultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo essere
concessa licenza obbligatoria per 'uso non esclusivo dell'invenzione
medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

La licenza obbligatoria di cui al precedente comma pud ugualmente
venire concessa:

1) qualora I'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese;

2) se Pinvenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata
senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a
domanda precedente. In tal caso la licenza pud essere rilasciata al
titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare
Pinvenzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del
precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni
hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria & concessa
soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto
posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi
presenti istanza per Papposizione della riserva stessa.

Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una
licenza contrattuale a eque condizioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni
brevettate appartenenti all’amministrazione militare ¢ a quelle tenute
segrete ai sensi dell’art. 41 del presente decreton.

— 13 —
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— Perl testo dellart 54-pis, comma S, del R D 29 giugno 1939,
n 1127, mtrodotio datturtr 2 del D P.R: 26 febbruio 1968; n 849, veds
nota all'art 18 in appresso

Nota all upr 18

— Il"testo dellart 54-hbs del R D. 29 giugno 1939, n 1127,
mtrodotto dall'art. 2 del D P R 26 fcbbraio 1968, n 849, ¢ il seguente

«Arl 54-brs -~ La licenzz obbligatoria non viene concessa se bt
mancata o insufficiente altuazione ¢ dovuta a cause indipendents dalla
volonta del titolare del brevetto o dcl suo avente causa. Non sono
comprese fra talt cause la mancanza di mezzi finanzian e, qualora 1l
prodolio stesso sia dTuso all’cstero, la mancanza di nchiesta nel
mercato  interno  del  prodotte  brevettuto  od  ottenuto con )
procedimento brevettato.

La licenza obbhigatoria pud essere concessa soltanto  contro
corresponsione, da parte det hcenzatano ed a favore del titolare del
brevetio o dor suor avenli causa, di un equo compenso ¢ purché ol
;nchiedente la heenza fornsca fe necessane garanzie n ordine a una
soddinfacente attuasione detb imvenzione 4 norma delle condiziom fissate
netla bicenzy medeaima

f.a icenza obbligatorta non puo essere accordata af contrahiattore
della mvensone

La hieenza obblisatorna ¢ concessa per durata non superiore alia
nmanente durata del brevetto o, salvo che vi sia i consenso del iotare
del brevetto o deb suo avente cuusa, puo essere trasfenta soltanto con
Pascnda del huenziatano o conl ramo particdlare dr questa nel gquale la
|I§tn/‘| sIessd viene Ulll)’./d!d

La concessione de'la heensza obbbgdtoria non pregiudica lesercizio,
anche da parte del beensatano, della azone giodinana cica la vahdita
del brevette o der dintte che ne denvano»

Nota ail ait 19

Htesto degly arucob da 1 a Sdel D PR OIS apnile 1994, n 360.
concerpente «Regolarmento recante semplhificazionc del procedimento di
concessione di beenza obblivatona per uso non esclusivo del brevetto di
mvensione», ¢ 1 seguente

«Art 1 (Oggetto del regolamenio). - 1 H presente regolanmiento
disaphing 1 procedimento di eoncesstone di heenza obhhigatoria per uso
non esclusivo di imvenzicne industriale»

«Art 2 Prisentazione dell'ntarza) — 1 Chiongue Yogha ottencie
ta hieerza obbhigatoria pei Fuso non esclusivo i imvenzione industriale
deve presentare istanza motrvata atPUffico iaiiano brevetts e marchy,
tndicando T2 mesura ¢ lc modalita di pagamento del compenso ofterto
L. Ufficio itahano brevethr ¢ marche da pronta notiza dellistansa,
mediante raccomandala con avviso di ricevimento, al titolare dil
brevetio ¢ a coloro che abbrano acquistato diritti sun brevetto i base ad
allt trasertt o annotilin

“«Art 3 7 Presentazione dr opposizione ). — 1 Entro sessanta giorm
dal ricevimento delld raccomandata, it utolare del brevetto e tutti coloro
che ne hanno dirtto in base ad atti trascrith 0 annotati possono oppors
all’accoghmento della istanza ovvero dichiarare di non accetiare la
misura ¢ e modabta dr pagamento del compenso L'opposiztone deve
cawere motivitlan

«Art. 4 (Tentativo di conaliazione) — 1 1n caso di opposizions
entro quarantacigne  grorne dalle scadenza del termunce per la
presentazione delle stesse, 1'Ufficio itahiano brevetls € marchs convoea
per un fentatwo di canciliazione T'istante, il titolare det brevetto ¢ futt
coloro che hanno dinttr 1 base ad atle traseat o annotats

2 L atto di convocazione ¢ inviato w soggetts dv cur al comima
precedente medinte raccomandita con avviso di ricevinento o iranute
altri meza1, anche mlormatcer purche siffatte inodahitd garantincano ung

sullfiviente certezza dell’lavvenuto ncevimento della comumicasztone

3 Nedlatto di convocazione PUMao itahaero brevetti ¢ matcha
deve comuniare ¢ tasmettere atf'stante copa delle opposisiom
prosentale

4 Listante, puo presentare controdeduzions sonitte aoli Gifiaio

idhano bicvety ¢ marchr entto l quirto giotno antecedente allo
svolpiaento della quntone

5 No querantacngue gorm successivi alla rumone per i
tenlativo di concilianone, 11 Mimistero dellindusina, del commeraio ¢
deil'artigianato concede la hieenza o respinge Distanvzan,

«Art 5 (Ternune per la conclwsiore del procedimeniey - 101
ternine per la conclusione det procedimento ¢ dr centottanta grormi,
decorrentt datia data di presentazione della domandas

Nota all art 20

— Periftestadegh arucolide Sdel D PR [8apnle 1994, n 360, <
veda la nota all’art 19

Nota all art 21

-— Hiesto dellart 54-scvies det R D29 gmiugno 1939.n 1127, con
come sostitutto dall’art 26 del D PR 22 giugno 1979, n 338 ¢ ol
seguente

«Art S4-venes - Nel deereto drcomesstone della heenza vengono
delerminaie fa durata, le modahtd per Fattuazione, le garanzic ¢ le altre
condizioni elie qualt, eventuatmente, ¢ subordinata la concesmione La
asurd ¢ le modalia di pagamento del compenso. 1n caso di opposiZzione
presentaty ar senst delf'art S4-quater sono determimate a norma
deilart 50, secondo comma.

Le condiziom della hieenza possono, con decreto del Ministro
detfindustnia, del commercio ¢ delllattigranato,  essere vartate su
nchiesta di ognuna delle partt interessate, gualora sussistane vahdi
molivi al nguardo

Per la nodificanone det compenso st apphea Part SO, terro
commad

La heenza ¢ revocata con decrcto del Mimstro delllindusting, ded
commercio ¢ dellarigianato. qualora non nsulimo  adempiute ke
condiziont stabibite per Fatiuazione detl invensione oppure 1l titolare
delia fieensze non abhia provveduto al pagamento del compenso nella
nusura e con le modahta prescriite Nel caso in cunil itolare del brevetto
per  quale si statd coneessa hieerizg obbligatand o 1l suo avente causad,
conceda 'uso del brevetto medesimo a condizionn pru vantaggiose di
guctie stabihiie per Lo heenza obbligatona, le condizoni stesse sono estese
alla heenza obbhigatona, su stanza del hieenagtano

La comumcastone alle partninteressate det proviedimeniy adottati ¢
cltcttuala a cura dldbUthicto centiale bieved.

1l decreto di concesstone dedla heenza, quello dy varazzone ddic
condizion relatine quello direvoca € L deternunazione o la varnazone
del compenso sono pubblicatt net Bollettino der breveti ¢ annotatr net
registra der brevettn

Nota ait art 22

— Htesto deil’at 60, secondo comnii, del R 1) 29 wrugno 1939,
N H27, e successive modificazton, ol seguente «l’espropriaziene preo
essere hmtata af dindto dr usare dell imvenzione per o bisogm dello
Stato»

Nota ali art 23
- testo delurt 77 del R 1,29 giugno 1939 0 27 ¢ sucwes ave
modificasnon, ¢ o sepuente

«Art 77 - Loncre di provare la sullita o la decadereza d un
brevetto per mvenzione industruile ncombe 1n ognt caso ¢ e impugna
11 hievetton
Nota all art 24

- Hiestodellan 81 del R 1D 29 megno 19390 FI27, v suaiessine
modiheszong ¢l sezuente

«Art 81 I utolare da dintr di brevetio per mnvanziong
ndustriate pud chicdere al presidente det tribunale o al pretore chie st
arsposty ha deseriztone ol sequestro degl oggetty prodoetts n v zolastong
dr tale dintr ¢ dar meszzt adibiti adla produszione der madosinn

Liautorite erudinana assuntc sommaric informazors ¢ sentils ove
{0 creda opportune la persona contto cus 1l 1ienrso ¢ propasto provsede
dutgenza ¢ puo subordinae i sequestto sita prostazione di una
cazone
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La descrizione e 1l sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
glUdl?ldl‘lO con l'assistenzd, ove occorra, di uno o pitl peniti ed anche con
limpicgo di mezz1 teemcy ds accertamento, fotografict o di altra natura.
Gli interessati possono cssere autonzzati ad assisterc alle opcrazioni,
anche a mezzo di loto rappresentant: o ad essere assistiti da tecruci di
loro fiducia.

La descrizione pud concernere anche oggetti appartenenti a terzi,-

purché non adibiti ad uso personale. 1l sequestro puo colpire anche
oggett appartencnti a terzi, purché questi ne facciano commercion.

Note all'art. 25-

— lltestodcllart. 82del R.D 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificaziont, € il seguente:

«Art 82, — Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini
della giustizia penale, la descrizione ed 1l sequestro, che non siano stati
ordinatt in corso di giudizto, perdono ognt efficacia qualora cntro otto
grorni dalla loro esecuzione ,

a) non sta notificata copia del ricorso ¢ del decreto che h ordina
d coloro ner confronti dei quali 1l decreto venne emanato:

b) non sia nstaurato 1l giudizio di merito,

¢) non siano chiamati nel giudizio di merito e per la convalida
del sequestro, coloro nei confrontt der quali 1l decreto venne cmanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un
scquestro, divenuti mefficact a1 termim del comma precedente, ovvero
riconosciuti poi senza causa e percio revocals, ha dintto al nsarcimento
der danni in confronto di chi ha ottenuto la descnzxonc o il sequestro,
quando questi abbia agito con colpa»

— Per il testo delt'art. 693 cp.c, commi 2 € 3, st veda la nola
all'art. 8.

— Per il testo dell’art 697 ¢pc, comm 2 ¢ 3, si veda la nota
allart. 8.

— Per il testo degh articol 669-ocites, 669-novies € 669-undecics
cpc, st veda la nota all'art 8.

— Per i testo dell’art. 675 cpc

Nota alf’art 26

— Htestodell’art 83del R D.29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni, € 1l seguente:

«Art. 83. — Nel corso del giudizio per violazione dei diritt: di
brevetto dinvenzione mndustriale, su richiesta della parte interessata,
puo cssere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o
senza cauzione, la mibitoria della fabbricazione o dell’'uso di quanto
forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza
defimtiva,

La mibitorna pud essere revocdta con la sentenza che pronuncia sul
merito»,

, st veda la nota all’art. 8

Nota all'art. 27

— 1l testo dell’art 83-brs del R D. 29 giugno 1939, n. 1127 cosi
aggunio dalPart. 34, D.P R. 22 giugno 1979, n. 338, € il scguente:

«Art. 83-bis. — I provvediment1 di cui agli articoli 81 e 83 possono
essere chiesti dal richiedente dal momento in cu1 la domanda ¢ resa
accessibile a1 terzi, oppure net confrontr delle persone alle quali la
domanda ¢ stata nouficata ai scnsi dell’art 4».

Nota al utolo del capo V.

— 11 testo della legge 21 tebbraio 1989, n. 70, recante «Norme per
la tutela giuridica della topografia der prodotti a semiconduttor» ¢
pubbliwcata nclla Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1989, n. 52.

Nota all'art. 28
— 1 testo dell’art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, € il
scguente.
«Art. 5 (Riconosumento der diritti). — 1. T dintti esclusivi di cui
all'art 4 sono riconosciuti quando:
a) la topografia risponda ai requisiti di cui all’art. 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la
topografia sia stata oggetto di precédente sfruttamento commerciale in
qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro 1l termine
di cui all’art. 7;

¢) al momento del primo sfruttamento commerciale o della
richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato
membro della Comunita economica europea, ovvero residente o avente
stabile organizzazione industrialec o commerciale nel territorio di uno di
detta Stati,

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una
convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche
I'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali I'ltalia,
pur in assenza di convenzion: internazionali bilaterali per la protezione
della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita,
se la protezione accordata dalla legge dell’altro Stato a favore di cittadim
o persone giuridiche itahane ¢ analoga alla protezione prevista dalla
presente leggen.

Note all'art. 29-

— Tlitestodell'art. 18, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70,
¢ 1l seguente: «3. Se gh att indicati alle lettere a) e b) dellart. 17
avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un
prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della
topografia registrata ha dintto ad un equo compenso e lautore della
contraffazione ha diritto di ottenere una hcenza ad eque condizioni per
continuare a struttare la topografia nei limiti dell’uso fatto prima che
essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione s1 nfiuti di
rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili,
gli articolt 5-quater, quinguies e sexies del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127».

— Per il testo degli articoli 54-quater € 54-qunquies del R.D. 29
grugno 1939, n. 1127, aggwunti dal’art. 2 del D.P.R. 26 febbraio 1968,
n. 849, abrogati dall’art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360 e
reintrodotti dal presente provvedimento, si vedano gli articoh 19 ¢ 20 del
provvedimento stesso.

Note all’art. 30

— lHltestodell’art. 19, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70,
¢ il seguente: «2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 & consentita la
prosecuzione dell’attivitd intrapresa, nei limit1 dei contratti gid stipulati e
delle scorie esistenti, ma il titolare der diritti esclusivi ha diritto alla
corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le
parti, per la determinazione ¢ le modalita di pagamento del compenso, si
applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 5¢ del
rego decreto 29 giugno 1939, n. 1127».

— Il testo dell’art. 50, commi 2 ¢ 3, del R.D. 29 giugno 1939,
n. 1127, ¢ 1l seguente:

«Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare
dell’accettazione dell’offerta, anche se non € accettato il compenso. In
quest’'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita di
pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto
d1 tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato
dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione
dei ncorsi. II collegio degli arbitratori- deve procedere con equo
apprezzamento. Se‘la determinazione ¢ manifestamente iniqua od
erronca, oppure s una delle parti rifiuta di nominare il proprio
arbxtratore la determinazione ¢ fatta dal giudice.

Il compenso puo essere modificato negli stessi modi prescritti per la
determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati
fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia
fissato».

Nota all'art. 31:

-— Per il testo dell’art. 2598 del codice civile, si veda la nota
all’art. 14.
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Piazza G Verdt, 10 - 00109 Roma, versando I'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del ¢/c postale n 387001 Le
nserzioni, come da norme riportate nefla testala della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni -
presso le lhibrerie concessionarie consegnando gh avvisi a mano, accompagnat dal relativo importo

Pirazza G. Verd:, 10) e

PREZZI £ CONDIZIONI D! ABBONAMENTO - 1996

Gl abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 71996
+ semestralr dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° lugho al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogm tipo di abbonamento comprende gli indici mensil:

Tipo A - Ahbonamanto ai fascicolt della serte generale,

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale

inclusi 1 supplemeatt ordinart
arnuaie L. 385000
- semestrale L. 211000

Tipo B - Abhonamento ar fascicolr della serie speciale
destinata agiy ath dey giudizi davants alta Corte
costituzionale
- annuaie L 72.500
- semestrale L 50.000

Tips € - Abhonamento ar fascicoly della serie speciale
destinata aqbi attr delie Comunita europee -
annuale L. 216.000
- semestrale L 120000

Integrando 1l versamecnto relativo al tipo di abbonomento della Gazzetta Utticiate, parte prima, prescelto con la somma di L. 96 000, s/ avra dinitto a ricevere

{Indice repertorio annuale cronologico per materie 1936

Preszo ¢ vendita di un fascicolo della serie generale

destinata alle legg! ed aI regolament regionaflt
- annuale
- semestrale

Tipo E - Abbonamento ai fascicoh della serie speciale

destinata a1 concorsi indettr dalio Stato e dalle
altre pubbiiche amministraziont

- annuale

- semestrale

Tipo F - Abbonamento a1 fascicoll della serie generale,

inclus) 1 supplementi ordinari, ed ai fascicol
delle quattro sene speciah

- annuale

- semestrale

Prez7o di vendita di un tascicolo delie serie spaciali 1 I e 1ll, ogmt 16 pagine o frazione

Frezzo di vendta di un fascicolo della IV serie speciale ~Concors: ed esami»

Prezzo di vendita di un fascicolo indict mensii, ogni 16 pagine o frazione
Supplementt ordinart per la vendita a fascico!t separat:, ogni 16 pagine o frazione
Supplementi straord:nars per 1a vendita a fascicolr separati ogmni 16 pagine o frazione

Sunplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abhur amento annuale
Prezzo di vendita dr un fascicolo ogni 16 pagine o frazione

Supplemente strasrdinario «Conto riassuntivo cel Tesoro»

Abbcnamento annuale
Prezzo o vendnta dv un fascicolo

Garzzetta Ufficiale su PAICROFICHES - 1996
(Serse gz2neraie - Supplementi ordinari -eSene speciall)
Abhbonamento annuo medianie 52 spedizioni setimanah raccomandate
Venaita singola per ogm mucrofiches fino a 96 pagine cadauna
per agni 85 pagtne successive
Spese per wnballagg.o e spedizionpe raccomandata

NB - Le microfiches sono dispombits dal 1 gennaio 1983 — Per | estero 1 suddett prezzs sono aumentah det 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonarmt 6o annuale
Abbonamento semestrale
Prezzo di vendita ¢ un fascicolo, ognv 16 pagine o frazione

! prezzi a1 vendita, 1.1 abbonamento ed a lascicoli separati, per | eslero, nonché quelli di vendita de: fascicoli delle annate arretrate

cornprest 1 fascicol: der supplement: ordinari e straordinari, sonc raddoppiati
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72000
49.0600

215.500
118.000

742 000
410.000

1400
1.400
2.750
1.400
1.500
1.500

134.030
1.500

87.500
8 000

1 200.000
1500
1500
4 000

360 C90
220 000
1 550

L 1mporto degh abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Isituto Poligratico e Zecca delio Stato L'invioder |

tascicoh disquidati che devono essere richiesti all’Amministrazione entro 30 grormi dalla data di pubblicazione. € subordinato alla

trasmuissione di una fascetta del relaiivo abbonamento

Per informazioni o prcnotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - €0100 ROMA
abbonament & (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni & (06) 85082150/85082276 - .nserzion: € (08) 85082 1458508289
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