2 EVIPO

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETA INTELLETTUALE

Il Direttore esecutivo

DECISIONE N. EX-16-7 sulladozione
delle Direttive concernenti I'esame
effettuato dinanzi all’'Ufficio dell’lUnione
europea per la proprieta intellettuale sui
marchi dell’'Unione europea e sui disegni
e modelli comunitari registrati

Il Direttore esecutivo dell’Ufficio del’Unione europea per la proprieta intellettuale
(«I'Ufficio),

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio
del’Unione europea, modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 («(RMUEY), in particolare il relativo
articolo 128, paragrafo 4, letteraa), e il regolamento n. 6/2002 del Consiglio, del
12 dicembre 2011, sui disegni e modelli comunitari (RDC), in particolare il relativo
articolo 100,

considerando quanto segue:

In seguito alla consultazione del Consiglio di amministrazione conformemente
allarticolo 124, paragrafo 1, lettera 1), RMUE e l'articolo 101, lettera b), RDC,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1
Adozione delle Direttive

Sono adottate le seguenti «Direttive concernenti I'esame effettuato dinanzi all’Ufficio
dell'Unione europea per la proprieta intellettuale sui marchi dell’'Unione europea e sui
disegni e modelli comunitari registrati » allegate alla presente decisione:

A) MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

Parte A. Disposizioni generali
Sezione 3: Pagamento di tasse, spese e tariffe
Sezione 5: Rappresentanza professionale

Parte B. Esame
Sezione 2: Formalita
Sezione 4: Impedimenti assoluti alla registrazione
Capitolo 1, Principi generali
Capitolo 2, Definizione di MUE (articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)
Capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE)
Capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE)
Capitolo 5, Segni o indicazioni di uso comune (articolo 7, paragrafo 1,
lettera d), RMUE)
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Parte C.

Sezione 0:
Sezione 1:
Sezione 2:

Sezione 6:

Parte D.
Sezione 1:

Parte E.

Sezione 2:
Sezione 4:
Sezione 5:
Sezione 6:

Capitolo 6, Forme o altre caratteristiche imposte dalla natura di un prodotto,
con una funzione essenzialmente tecnica o un valore
sostanziale (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMUE)

Capitolo 7, Marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume (articolo 7,
paragrafo 1, lettera f), RMUE)

Capitolo 9, Marchi in conflitto con bandiere e altri simboli (articolo 7,
paragrafo 1, lettere h) e i), RMUE)

Capitolo 14, Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso (articolo 7,
paragrafo 3, RMUE)

Opposizione

Introduzione

Questioni di procedura

Doppia Identita e Rischio di confusione

Capitolo 1, Principi generali

Capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi
Capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione
Capitolo 4, Comparazione di segni

Capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore
Capitolo 6, Altri fattori

Capitolo 7, Valutazione globale

Prova dell’'uso

Annullamento
Procedimenti

Operazioni del registro
Trasformazione

Rinnovo

Consultazione dei fascicoli

Altri dati iscritti nel Registro

Capitolo 1, Domande riconvenzionali

B) DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

Esame delle domande di dichiarazione di nullita di disegni o modelli

Articolo 2
Abrogazione

La prassi dell'Ufficio contenuta nelle Direttive precedentemente in vigore concernenti
'esame, nella misura in cui corrisponde alle Parti indicate all’articolo 1, € abrogata.
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Articolo 3
Entrata in vigore

La presente decisione & pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’'Ufficio ed entra in vigore
il 1° febbraio 2017.
Fatto ad Alicante, il 12 dicembre 2016

Anténio Campinos
Direttore esecutivo
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DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME
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Nota dell’editore e introduzione generale

1 Obiettivo delle direttive

Lo scopo delle direttive sui MUE e delle direttive sui modelli e disegni comunitari
registrati consiste nel migliorare la coerenza, la prevedibilita e la qualita delle decisioni
dell'Ufficio. Volte a riunire sistematicamente i principi di prassi derivati dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dellUnione europea e delle commissioni di
ricorso dell’Ufficio, dalle decisioni del dipartimento Operazioni dell’Ufficio e dal risultato
dei Programmi di convergenza dell’Ufficio con gli uffici nazionali di Pl del’Unione
Europea., le direttive forniscono un’unica fonte di riferimento per la prassi dell’Ufficio
relativamente ai MUE e ai disegni e modelli comunitari registrati e sono destinate ad
essere un pratico strumento sia per il personale dell’Ufficio incaricato delle varie
procedure, sia per gli utenti dei servizi dell’Ufficio.

Le direttive sono state redatte per riflettere la prassi dell’Ufficio circa i casi piu frequenti.
Contengono esclusivamente istruzioni generali da adeguare alle peculiarita dei singoli
casi. Non sono testi legislativi e, pertanto, non hanno carattere vincolante. Laddove
necessario, sia le parti interessate sia I'Ufficio devono fare riferimento al RMUE, al
RDC e ai rispettivi regolamenti di esecuzione, al regolamento (CE) n. 216/96 della
Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle
commissioni di ricorso e, infine, allinterpretazione di questi testi sancita dalle
commissioni di ricorso e dalla Corte di giustizia del’Unione europea, compreso |l
Tribunale dell’Unione europea.

Dal momento che la giurisprudenza €& in costante evoluzione, anche le direttive
vivranno un certo progresso e saranno adeguate per riflettere gli sviluppi della prassi
dell’'Ufficio annualmente attraverso un continuo esercizio di revisione (vedi il punto 3 di
seguito).

2 Processo di revisione delle direttive

In qualita di unica fonte di riferimento sulla prassi dell’Ufficio per quanto riguarda i MUE
e i disegni e modelli comunitari registrati, le attuali direttive sono disponibili nelle cinque
lingue ufficiali dell’Ufficio. Inoltre, I'Ufficio provvedera regolarmente alla traduzione delle
direttive nelle altre lingue ufficiali del’lUE. Le direttive sono soggette alla revisione dei
circoli di conoscenza interdipartimentali dell’Ufficio nel contesto di un processo ciclico e
aperto: «ciclico» perché le prassi sono aggiornate su base annuale esaminando la
giurisprudenza dell’anno precedente e considerando le esigenze operative nonché
I'esito delle iniziative di convergenza; «aperto» perché gli interlocutori esterni sono
coinvolti nella definizione di tale prassi.

Il coinvolgimento degli uffici nazionali e delle associazioni di utenti non solo giova alla
qualitd delle direttive, ma dovrebbe anche agevolare la convergenza, ovvero |l
processo di analisi degli elementi condivisi nelle questioni per le quali vigono prassi
divergenti. Il fatto che le direttive siano rese disponibili in tutte le lingue dell’Unione
europea aumentera la consapevolezza degli Stati membri e degli utenti in merito alla
prassi dell’Ufficio e semplifichera l'individuazione delle differenze tra le prassi.

Il lavoro annuale € diviso in due «pacchetti di lavorox: il pacchetto di lavoro 1 (WP1)

copre un periodo di dodici mesi, da gennaio a dicembre, mentre il pacchetto di lavoro 2
(WP2) copre un periodo altrettanto lungo, da luglio a giugno dell’anno seguente.
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Nota dell’editore e introduzione generale

Il processo prevede le seguenti fasi:

a.

Preparazione dell’aggiornamento a cura degli interlocutori

Dal momento che sono stati informati sui progetti di revisione dell'Ufficio, in
particolare per quanto riguarda cio che deve essere rivisto e quando, gli uffici
nazionali e le associazioni di utenti sono invitati a presentare pareri prima di
gennaio (per il WP1) e prima di luglio (per il WP2). | pareri pervenuti oltre i termini
previsti saranno presi in considerazione durante il ciclo successivo o potranno
essere presentati durante la fase c.

Preparazione del progetto di direttive da parte dell’Ufficio

Nel corso di questa fase, il progetto di direttive viene redatto dai circoli di
conoscenza dell’Ufficio. Il processo ha inizio ogni anno a gennaio (per il WP1) e a
luglio (per il WP2). Vengono presi in considerazione giudizi e pareri presentati in
anticipo dagli utenti. Le tre fasi del processo — analisi, redazione del progetto e
discussione — devono essere completate tempestivamente. L’analisi coinvolge i
circoli di conoscenza, che traggono orientamenti dalla giurisprudenza dell’anno
precedente, studiano le conclusioni dei progetti di convergenza e tengono conto
dei pareri ricevuti dagli utenti dell’Ufficio e dagli interlocutori interni. Nella fase
successiva i circoli di conoscenza redigono il progetto di direttive; infine, i testi
vengono discussi dalle varie unita e dai vari dipartimenti dell’Ufficio.

Adozione delle direttive

Nell'ultima fase, il progetto di direttive viene fatto tradurre nelle lingue dell’Ufficio.
| testi e le traduzioni vengono diffusi presso le associazioni di utenti e gli uffici di
IP dellUE per ottenerne un riscontro prima della successiva riunione del
Consiglio di amministrazione dell’'Ufficio (CA). Dopo aver consultato il CA, ai
sensi dell’articolo 124, lettera l), del RMUE e dell’articolo 101, lettera b), del RDC,
il Direttore esecutivo adotta le direttive aggiornate. Le versioni nelle cinque lingue
dell’Ufficio costituiscono, nel loro insieme, il testo ufficiale, che si prevede venga
pubblicato rispettivamente a gennaio (WP1) e a luglio (WP2) di ogni anno. In
caso di discrepanze tra le varie versioni, fara fede il testo nella lingua di
redazione (linglese). Una volta adottate, le direttive saranno tradotte
regolarmente nelle altre lingue ufficiali del’Unione europea a titolo di cortesia e
per ragioni di trasparenza. Queste ulteriori traduzioni saranno pubblicate sul sito
Internet dell’'Ufficio e gli interlocutori esterni, siano essi uffici nazionali o
associazioni di utenti, potranno trasmettere i propri giudizi sulla loro qualita; tutte
le correzioni linguistiche effettuate sulla scorta di questi giudizi informali saranno
integrate nei testi senza alcuna procedura formale.

Procedura accelerata

Qualora un evento importante determini un impatto immediato sulla prassi
dell’'Ufficio (per esempio talune sentenze della Corte di giustizia), I'Ufficio pud
modificare le direttive attraverso una procedura accelerata al di fuori dei normali
tempi di esecuzione sopra indicati. Tuttavia, questa procedura costituisce
'eccezione alla regola. Dal momento che il processo & ciclico, tali modifiche
saranno sempre suscettibili di pareri e revisioni nel ciclo successivo.
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Nota dell’editore e introduzione generale

3 Struttura delle direttive

| punti trattati nel WP1 e nel WP2, rispettivamente, sono riportati di seguito. In casi
eccezionali, alcuni elementi della prassi potrebbero passare da un WP allaltro.
Qualora dovesse verificarsi una maodifica di questo tipo, le parti interessate riceveranno

le dovute informazioni.

MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA:

WP1
Parte A: Disposizioni generali
Sezione 3, Pagamento delle tasse, dei costi e delle spese

Sezione 5, Rappresentanza professionale

Parte B: Esame
Sezione 2, Formalita
Sezione 4, Impedimenti assoluti

Capitolo 1, Principi generali

Capitolo 2, Definizione di MUE (articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), RMUE)

Capitolo 3, Marchi privi di carattere distintivo
(articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE)

Capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo
1, lettera c), RMUE)

Capitolo 5, Segni o indicazioni di uso comune
(articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE)

WP2

Parte A: Disposizioni generali

Sezione 1, Modalita di comunicazione e termini

Sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti
Sezione 4, Lingua procedurale

Sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni
nel registro e correzione di errori

Sezione 7, Revisione

Sezione 8, Restitutio in integrum

Sezione 9, Allargamento

Parte B: Esame
Sezione 1, Procedimenti

Sezione 3, Classificazione
Sezione 4, Impedimenti assoluti

Capitolo 8, Marchi ingannevoli (articolo 7,
paragrafo 1, lettera g), RMUE)

Capitolo 10, Marchi in conflitto con
denominazioni  d'origine e  indicazioni
geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
RMUE)

Capitolo 11, marchi in conflitto con menzioni
tradizionali per i vini (articolo 7, paragrafo 1,
lettera k), RMUE)

Capitolo 12, Marchi in conflitto con specialita
tradizionali garantite (articolo 7, paragrafo 1,
lettera ), RMUE)

Capitolo 13, Marchi in conflitto con varieta
vegetali precedenti (articolo 7, paragrafo 1,
lettera m), RMUE)

Capitolo
europea

15, Marchi collettivi dell’Unione

Capitolo 16, Marchi di garanzia dell’Unione
europea

Capitolo 6, Forme o altre caratteristiche con una
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Nota dell’editore e introduzione generale

funzione tecnica essenziale, un valore estetico
sostanziale o imposto dalla natura stessa dei
prodotti (articolo 7, paragrafo 1, lettera ), RMUE)

Capitolo 7, Marchi contrari all’'ordine pubblico o
buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f),
RMUE)

Capitolo 9, Marchi in conflitto con bandiere e altri
simboli (articolo 7, paragrafo 1, lettere h) ed i),
RMUE)

Capitolo 14, Acquisizione del carattere distintivo
grazie all'uso (articolo 7, paragrafo 3, RMUE)

Parte C: Opposizione

Sezione 0, Introduzione
Sezione 1, Questioni di procedura
Sezione 2,. Doppia Identita e Rischio di confusione

Capitolo 1, Principi generali
Capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi

Capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di
attenzione
Capitolo 4, Comparazione di segni

Capitolo 5, Carattere distintivo del marchio
anteriore
Capitolo 6, Altri fattori

Capitolo 7, Valutazione globale

Sezione 6, Prova dell’'uso

Parte D: Annullamento

Sezione 1, Procedimenti

Parte E: Operazioni del registro
Sezione 2, Conversione

Sezione 4, Rinnovo
Sezione 5, Consultazione dei fascicoli

Sezione 6, Altri dati iscritti nel Registro

Capitolo 1, Domande riconvenzionali

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI:
WP1

Esame delle Domande di Nullita dei Disegni e Modelli

Direttive concernenti 'esame dinanzi all’ Ufficio, Introduzione generale

Parte C: Opposizione

Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del
titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)
Sezione 4, Diritti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMUE

Sezione 5, Marchi che godono di notorieta (articolo 8,
paragrafo5, RMUE)

Parte D: Annullamento

Sezione 2, Norme sostanziali

Parte E: Operazioni del registro
Sezione 1, Modifiche di una registrazione

Sezione 3, Marchi dell’'Unione europea come oggetto di
proprieta.
Capitolo 1, Trasferimenti

Capitolo 2, Licenze
Capitolo 3, Diritti reali
Capitolo 4, Esecuzione forzata

Capitolo 5, Insolvenza o

analoghe

procedure

Parte M: Marchi internazionali

WpP2

Esame delle domande per disegni e modelli comunitari
registrati
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Pagamento di tasse, spese e tariffe

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME

UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETA INTELLETTUALE
(EUIPO)

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 3

PAGAMENTO DI TASSE, SPESE E TARIFFE

Direttive concernenti I'esame dinanzi all'Ufficio, Parte A, Disposizioni generali Pagina 1

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Pagamento di tasse, spese e tariffe
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Pagamento di tasse, spese e tariffe

1 Introduzione

Articoli da 144a 144 quater e Allegato | RMUE
Articolo 6, REDC
Articolo 6, RTDC

Il regolamento specifico sul pagamento di tasse e tariffe in questioni relative al marchio
dell'Unione europea (MUE) é previsto negli articoli da 144 a 144 quater e nell’allegato |
al RMUE. L'elenco completo delle tasse € reperibile sul sito web dell'Ufficio.

Analogamente, per i disegni e modelli comunitari registrati (DMC), in aggiunta alle
disposizioni contenute nel regolamento base (RDC) e nel REDC, esiste un
regolamento specifico sulle tasse da pagare all'Ufficio (RTDC). Tale regolamento é
stato modificato nel 2007 in seguito all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra
relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e
modelli industriali.

Infine, il Direttore esecutivo dell'Ufficio ha il potere di fissare gli importi da versare
all'Ufficio per i servizi che esso puo rendere e ad autorizzare modalita di pagamento
aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel RMUE e nel RTDC.

Le differenze tra tasse, spese e tariffe sono le seguenti.

o Le tasse devono essere pagate all'Ufficio dagli utenti per il deposito e la gestione
dei procedimenti relativi a marchi, disegni e modelli; i regolamenti relativi alle
tasse determinano gli importi delle tasse e le modalita di pagamento. La maggior
parte dei procedimenti dinanzi all'Ufficio & soggetta al pagamento di tasse, come
la tassa di deposito di una domanda di marchio dell’'Unione europea o di disegno
0 modello comunitario registrato, la tassa di rinnovo ecc. Alcune tasse sono state
ridotte a zero (ad esempio, le tasse di registrazione per i marchi dell’Unione
europea, i trasferimenti per i marchi del’'Unione europea).

L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate
corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio (cfr.
articolo 144 RMUE), al fine di garantire la completa autonomia e indipendenza
dell'Ufficio. Le entrate dell'Ufficio comprendono principalmente il gettito delle
tasse dovute dagli utenti del sistema.

o Le spese si riferiscono alle spese delle parti nei procedimenti inter partes dinanzi
all'Ufficio, in particolare per la rappresentanza professionale (per i marchi si
vedano l'articolo 85, RMUE, e la regola 94, REMUE; per i disegni e modelli si
vedano gli articoli 70 -71, RDC e [l'articolo 79, REDC). Le decisioni in casi inter
partes devono contenere una decisione sulle tasse e sulle spese dei mandatari
abilitati e devono fissare I'importo. La decisione sulle spese, una volta divenuta
definitiva, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 86 RMUE.

o Le tariffe sono fissate dal Direttore esecutivo dell'Ufficio per le prestazioni di
servizi dell'Ufficio non previste nell'allegato | al RMUE (articolo 144 RMUE). Gli
importi delle tariffe fissate dal Direttore esecutivo dell’Ufficio sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e sono reperibili sul sito web nella sezione dedicata
alle decisioni del Direttore esecutivo dell’Ufficio. Ne sono esempi le spese per la
mediazione a Bruxelles o per determinate pubblicazioni edite dall'Ufficio.
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Pagamento di tasse, spese e tariffe

2 Modalita di pagamento

Articolo 144 bis, paragrafo 1, RMUE
Articolo 5 RTDC
Comunicazione n. 2/97 del Presidente dell'Ufficio del 3 luglio 1997

Tutte le tasse e le tariffe devono essere corrisposte in euro. | pagamenti effettuati in
altre valute non sono validi, non creano diritti e saranno rimborsati.

Le tasse da pagare all'Ufficio non possono essere pagate agli uffici nazionali o tramite
questi ultimi.

Le modalita di pagamento ammissibili sono, nella maggior parte dei casi, bonifici
bancari, addebiti su conti correnti aperti presso I'Ufficio e (solo per alcuni servizi online)
carte di debito o di credito. | pagamenti in contanti presso la sede dell'Ufficio e gli
assegni non sono piu accettati (decisione del 03/09/2008, R 524/2008-1, Teamstar /
TeamStar).

L'Ufficio non pud emettere fatture. Tuttavia, I'Ufficio fornira una ricevuta su richiesta
dall'utente.

2.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Le somme dovute possono essere inviate all'Ufficio mediante bonifico. Una tassa non
si considera pagata se l'ordine di bonifico viene impartito successivamente alla
scadenza del termine. Se la tassa viene inviata prima del termine, ma arriva dopo la
sua scadenza, in condizioni particolari I'Ufficio pud considerare la tassa regolarmente
pagata (cfr. punto 4.1 che segue).

2.1.1 Conti bancari

Il pagamento mediante bonifico bancario pud essere effettuato su uno dei due seguenti
conti bancari dell'Ufficio:

Banca

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

La Caixa

Explanada de Espafia, 11

Calle Capitan Segarra, 6

Indirizzo E-03002 Alicante E-03004 Alicante
SPAGNA SPAGNA
Codice Swift* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX

IBAN

ES8801825596900092222222

ES0321002353010700000888

Commissioni bancarie**

>0UR

>0UR

* Codice Swift: alcuni programmi informatici non accettano le ultime tre cifre XXX del
codice Swift/BIC. In questo caso, gli utenti devono indicare BBVAESMM o CAIXESBB.

** Commissioni bancarie: & importante fare in modo che lintero importo giunga
all'Ufficio, senza alcuna deduzione. Pertanto, in caso di bonifico, occorre indicare
«OUR» (a totale carico dell'ordinante) quale metodo di pagamento delle commissioni
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bancarie, al fine di consentire all'Ufficio di percepire l'intero importo dovuto. Tuttavia,
per i pagamenti SEPA € necessaria l'indicazione «SHA» predefinita nei pagamenti
SEPA. SEPA é un sistema comune europeo di pagamento utilizzato dalla maggior
parte delle banche in tutti gli Stati membri dell'lUE nonché in altri cinque paesi europei.

2.1.2 Dati da fornire contestualmente al pagamento

Articolo 144 bis, paragrafi 2 e 3, RMUE
Articolo 6 RTDC

Il pagamento di una tassa e l'indicazione della natura della tassa e della procedura a
cui si riferisce non sostituiscono gli altri requisiti formali rimanenti dell'atto procedurale.
Ad esempio, il pagamento della tassa di ricorso e l'indicazione del numero della
decisione impugnata non sono sufficienti ai fini della presentazione di un ricorso valido
(sentenze del 31/05/2005, T-373/03, Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; del 09/09/2010,
T-70/08, Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

Quando le informazioni fornite non consentono d'identificare correttamente la causale
del versamento, I'Ufficio stabilisce un termine entro il quale le informazioni mancanti
devono essere fornite; in mancanza di cio, il pagamento si considera non effettuato e
I'importo versato viene rimborsato. L'Ufficio riceve migliaia di pagamenti al giorno e
l'identificazione errata o insufficiente del fascicolo pud condurre a notevoli ritardi nel
trattamento degli atti procedurali.

| seguenti dati devono essere inclusi nel modulo di trasferimento con il pagamento:

o numero del procedimento (per esempio: humero di MUE, numero di opposizione,
numero di DMC, ecc.);

o nome e indirizzo del soggetto che effettua il pagamento o codice di
identificazione assegnato dall'Ufficio;

o natura della tassa, preferibilmente nella forma abbreviata.

Al fine di evadere rapidamente le pratiche relative ai pagamenti mediante bonifici
bancari e tenendo conto del fatto che pud essere utilizzato solo un numero limitato di
caratteri per i campi «ordinante» e «causale», si raccomanda di compilare tali campi
segue.

Nel caso di domande o rinnovi depositati attraverso mezzi elettronici, se l'utente
seleziona il bonifico bancario come modalita di pagamento, il sistema fornisce un
codice identificativo del pagamento nella ricevuta. Si consiglia di indicare il humero di
domanda di MUE e il codice identificativo del pagamento (ad es. 1639EDH2) nel
bonifico bancario per agevolare l'identificazione del pagamento da parte dell'Ufficio. In
guesto modo si contribuisce a garantire una tempestiva evasione delle domande.

Campo «causale»

o Utilizzare i codici riportati nelle tabelle seguenti, per esempio: MUE invece di:
«Tassa per il deposito di una domanda di marchio del’'Unione europea.
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o Rimuovere gli zeri iniziali nei numeri e non utilizzare spazi o trattini poiché
occupano spazio inutilmente.

o Iniziare sempre con il numero di marchio dellUnione europea o di disegno o
modello comunitario registrato, ad esempio MUE 3558961.

o Nel caso in cui il pagamento riguardi piu marchi o disegni e modelli, specificare
solo il primo e [lultimo, ad esempio MUE 3558961-3558969, e inviare
successivamente un fax con i dati completi dei marchi o dei disegni e modelli di
cui trattasi.

Codici per le causali

Causale Codice Esempio
Pagamento su conto corrente CC + numero di conto CC1361
Numero ID del titolare o OWN + numero ID, REP + REP10711
rappresentante (se noto) numero ID
Numero del marchio o del MUE 5104422
disegno o modello MUE, RCD + numero RCD1698
Denominazione sintetica del
marchio dell’'Unione europea o del «XYZABC» o0 «forma di bottiglia»
disegno o modello comunitario
registrato
Codice identificativo del 1632EDH2
pagamento
Codice dell'operazione:
Tassa di deposito di marchio
dell’'Unione europea o disegno o
modello comunitario registrato MUE, RCD
Tassa per domanda di
registrazione internazionale INT
Tassa di rinnovo RENEWAL OPP, REC, RENEWAL, INSP,
Tassa di opposizione OPP INT, TRANSF, CANC, CONV,
Tassa di annullamento CANC COPIES, APP
Ricorso APP
Registrazione REC
Trasferimento TRANSF
Trasformazione CONV
Consultazione dei fascicoli INSP
Copie autenticate COPIES
Esempi:

Motivo del pagamento Esempio di causale di versamento

Tassa di deposito (MUE = marchio dell’Unione

MUE 5104422 XYZABC; 1632EDH2
europea)

Tassa di deposito (DMC = disegno o modello

comunitario registrato) DMC 1234567 forma di bottiglia; 1632EDH2

Opposizione + soggetto che effettua il pagamento | MUE 4325047 OPP XYZABC REP10711

Domanda di registrazione internazionale MUE 4325047 INT XYZABC
Rinnovo (MUE) MUE 509936 RENEWAL; 1632EDH2
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Pagamento sul conto corrente n. 1361 CC1361
Copie autenticate MUE 1820061 COPIES

Trasferimento di disegni/modelli multipli (primo
1420061 - ultimo 1420065) + soggetto che effettua | DMC 1420061-1420065 TRANSF REP10711
il pagamento

Registrazione di una licenza per un marchio

N i MUE 4325047 REC LICENCE OWN10711
dell’Unione europea

Campo «ordinante»

Esempi per l'indirizzo

Indirizzo Esempio
Nome dell'ordinante John Smith
Indirizzo dell'ordinante 58 Long Drive
Citta e codice postale dell'ordinante London, ED5 6V8.

. Utilizzare un nome che possa essere identificato come ordinante, richiedente
(titolare o rappresentante) od opponente.

. Per il nome dell'ordinante, utilizzare solo il nome, senza abbreviazioni come
DIPL.-ING. PHYS., DR. ecc.

o Utilizzare la stessa identificazione per i pagamenti futuri.

2.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alle
comunicazioni tramite mezzi elettronici tra |'Ufficio e i suoi clienti: articolo 7, Pagamento
elettronico delle tasse mediante carta di credito

Allegato | A, RMUE

Articolo 5, paragrafo 2, RTDC

Il pagamento con carta di debito o di credito non & ancora possibile per tutte le tasse
dell'Ufficio. Solamente alcuni servizi online possono essere pagati mediante carta di
debito o di credito (ad esempio le domande e i rinnovi depositati elettronicamente). Il
pagamento con carta di debito o di credito consente all'Ufficio di utilizzare al meglio i
propri sistemi automatici interni, dando inizio pitu rapidamente al trattamento della
pratica.

| pagamenti mediante carta di debito o di credito sono immediati (v. punto 4.2 infra) e
non sono quindi consentiti per effettuare pagamenti posticipati (pagamenti da
realizzare nel termine di un mese dalla data di presentazione).

Per il pagamento di tutte le altre tasse non € attualmente previsto I'uso della carta di
debito o di credito. In particolare, la carta di debito o di credito non pud essere usata
per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 144, paragrafo 1, RMUE e all'articolo 3,
RTDC o per I'approvvigionamento di un conto corrente.
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Per il pagamento mediante carta di debito o di credito si devono fornire alcuni dati
essenziali. | dati rivelati non saranno archiviati dall'Ufficio in nessuna banca dati
permanente, ma saranno conservati solo fino al momento della loro trasmissione alla
banca. Qualsiasi voce registrata del modulo menzionera solo il nome della carta di
debito o di credito e le ultime quattro cifre del numero di carta di debito o di credito.
Grazie al server sicuro dell'Ufficio, che codifica tutte le informazioni immesse, |'utente
puo tranquillamente inserire il numero completo della propria carta di debito o di
credito.

2.3 Pagamento mediante conto corrente presso |'Ufficio

Decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'l1l gennaio 1996 relativa alle modalita
di apertura di conti correnti presso I'Ufficio, come modificata nel 1996, nel 2003 e nel
2006

Comunicazione n. 5/01 del Presidente dell'Ufficio del 29 giugno 2001 relativa alla
disponibilita degli estratti conto sul sito Internet dell'Ufficio

Comunicazione n. 11/02 del Presidente dell'Ufficio dell'll ottobre 2002 concernente
I'apertura di un altro conto bancario

E consigliabile aprire un conto corrente presso I'Ufficio perché per le richieste soggette
a scadenze, quali opposizioni o ricorsi, il pagamento viene considerato effettuato in
tempo utile anche se la documentazione pertinente per la quale viene effettuato il
pagamento (per esempio un atto di opposizione) & presentata l'ultimo giorno del
termine, purché il conto corrente disponga di fondi sufficienti (cfr. punto 4.3 che segue)
(decisione del 07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14). La data effettiva di
addebito & generalmente successiva, ma il pagamento € considerato effettuato alla
data di ricevimento da parte dell'Ufficio della richiesta relativa a un atto procedurale,
oppure come diversamente conveniente per la parte nel procedimento, conformemente
all'articolo 6 della decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio come modificata nel
2006.

Se la persona (parte del procedimento o suo rappresentante) che ha depositato la
domanda o l'atto procedurale corrispondente é titolare di un conto corrente presso
I'Ufficio, I'Ufficio addebitera automaticamente l'importo su tale conto corrente, a meno
che siano fornite, caso per caso, istruzioni in senso contrario. Affinché il conto possa
essere identificato correttamente, I'Ufficio raccomanda di indicare chiaramente il
numero ID assegnato dall'Ufficio al titolare del conto corrente presso I'Ufficio.

Il sistema di conti correnti & un sistema automatico di addebitamento, vale a dire che,
dopo l'identificazione del conto, I'Ufficio pud addebitare, in base allo svolgimento delle
procedure interessate e a condizione che siano presenti sul conto fondi sufficienti, tutte
le tasse e le tariffe da pagare entro i limiti delle suddette procedure, attribuendo ogni
volta una data di pagamento senza ulteriori istruzioni. L'unica eccezione a questa
regola si ha quando il titolare di un conto corrente che desideri escludere l'uso del
conto corrente per una tassa o una tariffa determinata ne informa I'Ufficio per iscritto. In
questo caso il titolare del conto pud comunque ripristinare in qualsiasi momento la
modalita di pagamento tramite conto corrente prima della scadenza del termine di
pagamento.

L'assenza di un'indicazione o l'indicazione errata dell'importo della tassa non ha alcun

effetto negativo in quanto sul conto corrente saranno addebitati automaticamente gli
importi relativi all'atto procedurale corrispondente per il quale il pagamento e dovuto.
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Se su un conto corrente i fondi disponibili non sono sufficienti, il titolare ricevera una
notifica dall'Ufficio e avra la possibilita di riapprovvigionare il conto, pagando il 20 % a
copertura dei costi amministrativi dovuti a causa della mancanza di fondi. Se il titolare
provvede in tal senso, il pagamento della tassa sara considerato ricevuto alla data in
cui il documento pertinente, in relazione al quale il pagamento & stato effettuato (ad
esempio, un atto di opposizione), viene ricevuto dall'Ufficio. Se il pagamento riguarda il
rimpinguamento di un conto corrente, é sufficiente indicare il numero di conto corrente.
Se il conto viene riapprovvigionato, il titolare deve garantire che i fondi siano sufficienti
per tutti i pagamenti dovuti o deve per lo meno indicare le priorita per le quali il denaro
deve essere utilizzato (decisione del 03/09/2008, R 1350/2007-1, schneider /
Schneider et al.).

L'Ufficio consente ai titolari di un conto corrente di accedere, mediante una
connessione Internet sicura, alle informazioni sul proprio conto corrente potendo
risalire almeno ai 12 mesi precedenti, attraverso il proprio sito web. Il servizio
comprende il saldo del conto, un elenco di tutte le operazioni, gli estratti conto mensili e
uno strumento di ricerca per reperire specifiche operazioni.

Il pagamento di una tassa mediante addebito su un conto corrente intestato a terzi
richiede un'autorizzazione esplicita per iscritto. Il pagamento si considera effettuato alla
data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio. L'autorizzazione deve essere
rilasciata dal titolare del conto corrente e deve indicare che una tassa specifica puo
essere addebitata sul conto. Se il titolare non € né la parte né il suo rappresentante,
I'Ufficio verifichera la presenza di tale autorizzazione. Qualora essa non risulti, I'Ufficio
invitera la parte interessata a presentare l'autorizzazione ad addebitare l'importo sul
conto dei terzi prima della scadenza del termine previsto per il pagamento, ove abbia
motivo di dubitare dell'esistenza di tale autorizzazione. La parte che chiede il
pagamento di una tassa addebitandola su un conto corrente intestato a terzi deve
presentare l'autorizzazione all'Ufficio al fine di consentire I'addebito sul conto.

La domanda di apertura di un conto corrente presso |'Ufficio deve essere inviata al
numero di fax generale: +34 965131344 o via e-mail al seguente indirizzo:
fee.information@euipo.europa.eu.

Il deposito iniziale minimo é di 3 000 EUR.

3 Termini di pagamento

Articolo 144, paragrafo 2, RMUE
Articolo 4 RTDC

Le tasse vanno versate alla data in cui diventano esigibili o prima della stessa.

Se é fissato un termine per effettuare un pagamento, allora quest'ultimo deve essere
effettuato entro tale termine.

Le tasse e le tariffe per le quali la data di esigibilita non risulta dalle disposizioni dei

regolamenti sono esigibili alla data di ricezione della domanda relativa al servizio cui si
riferiscono, per esempio una domanda di iscrizione.
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4 Data alla quale il pagamento si considera effettuato

Articolo 144 ter, paragrafo 1, RMUE

Articolo 7 RTDC

Articolo 7 della decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'll gennaio 1996
relativa alle modalita di apertura di conti correnti presso |'Ufficio, come modificata nel
1996, nel 2003 e nel 2006

Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alle
comunicazioni tramite mezzi elettronici tra I'Ufficio e i suoi clienti, articolo 7, Pagamento
elettronico delle tasse mediante carta di credito

La data alla quale un pagamento si considera effettuato dipende dalla modalita di
pagamento utilizzata.

4.1 Pagamento mediante bonifico bancario

Se il pagamento é effettuato mediante trasferimento o bonifico bancario su un conto
corrente dell'Ufficio, la data alla quale il pagamento si considera effettuato € la data in
cui la somma é accreditata sul conto corrente bancario intestato all'Ufficio.

4.1.1 Ritardi di pagamento, con o0 senza soprattassa

Qualora il pagamento sia ricevuto dall'Ufficio dopo la scadenza del termine,
guest'ultimo si considera osservato se all'Ufficio siano state presentate prove da cui
risulti che la persona che ha effettuato il pagamento a), entro il termine in questione,
abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare e
b) abbia versato una soprattassa pari al 10 % dell'importo dovuto (fino a un massimo di
200 EUR) (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte ai sensi della sentenza
del 12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38, e della decisione del
10/10/2006, R 0203/2005-1, Blue Cross).

Cio non vale per il pagamento ritardato della soprattassa. Se la soprattassa € versata
in ritardo, l'intero pagamento risulta in ritardo e non pud essere sanato con il
pagamento di una «soprattassa sulla soprattassa» (decisione del 07/09/2012,
R 1774/2011-1, LAGUIOLE (fig.), § 12-15).

La soprattassa non € dovuta se l'interessato fornisce la prova che il pagamento é stato
avviato piu di dieci giorni prima dello scadere del termine previsto.

L'Ufficio puo fissare un termine entro il quale il soggetto che ha effettuato il pagamento
posteriormente alla scadenza del termine pud presentare la prova che sia stata
soddisfatta una delle suddette condizioni.

Per maggiori informazioni sulle conseguenze del pagamento tardivo in particolari
procedimenti, si rimanda alle parti pertinenti delle direttive. Per esempio, le Direttive,
parte B, Esame, sezione 2, Formalita, sono incentrate sulle conseguenze in caso di
pagamento tardivo della tassa per il deposito della domanda, mentre le Direttive,
parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, trattano le conseguenze in
caso di pagamento tardivo della tassa di opposizione.
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4.1.2 Prova del pagamento e della data di pagamento

Articolo 76 RMUE

Articolo 144 ter, paragrafo 4, RMUE
Articolo 63 RDC

Articolo 7, paragrafo 4, RTDC

Puo essere presentato qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio:

o un ordine di bonifico bancario (per esempio un ordine SWIFT) sul quale figurano
timbri e data di ricezione da parte della banca interessata,

o un ordine di pagamento online inviato via Internet 0 una stampa di un
trasferimento elettronico, a condizione che rechi le informazioni relative alla data
del trasferimento, alla banca alla quale e stato trasmesso, nonché l'indicazione di
«avvenuto trasferimento».

Inoltre, possono essere presentate le seguenti prove:

o awviso di ricevimento di istruzioni di pagamento da parte della banca;

o lettere della banca dalla quale proviene il pagamento, nelle quali sia attestato il
giorno in cui é stato impartito I'ordine o effettuato il pagamento, con indicazione
della procedura per la quale & stato effettuato;

o dichiarazioni scritte dell'interessato o del suo rappresentante, giurate o solenni o
aventi un effetto analogo ai sensi della legislazione dello Stato in cui viene
redatta la dichiarazione.

Tali prove aggiuntive sono considerate sufficienti soltanto se supportate dalle prove
iniziali.

Il suddetto elenco non é esaustivo.
Se la prova non é chiara, I'Ufficio inviera una richiesta di ulteriori elementi di prova.

Se non viene presentata alcuna prova, la richiesta di procedimento per il quale il
pagamento é stato effettuato si considera non presentata.

Se la prova fornita € insufficiente o l'interessato non ottempera all'invito dell'Ufficio a
presentare ulteriori informazioni, il termine di pagamento si considera non osservato.

L'Ufficio puod altresi invitare l'interessato a pagare la soprattassa, entro il medesimo
termine. In caso di inottemperanza, il termine di pagamento si considera non
osservato.

In questo caso, la tassa o la tariffa eventualmente pagata, in tutto o in parte, verra
rimborsata, in quanto il pagamento non €& considerato non valido.
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Regola 96, paragrafo 2, REMUE
Articolo 81, paragrafo 2, REDC

Lingua delle prove: i documenti possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale
dellUE. Se la lingua dei documenti non € la lingua del procedimento, I'Ufficio pud
chiedere che ne venga fornita una traduzione in una delle lingue dell'Ufficio.

4.2 Pagamento mediante carta di debito o di credito

Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 modificata nel
2015

Il pagamento mediante carta di credito o di debito e considerato effettuato alla data in
cui sono andati a buon fine il relativo deposito elettronico o la relativa domanda
elettronica. Qualora I'operazione di addebito sulla carta di credito o di debito da parte
dell'Ufficio non vada a buon fine per qualsiasi motivo, il pagamento si considera non
effettuato. Cio vale anche nel caso in cui il pagante non sia responsabile del mancato
buon fine della transazione.

4.3 Pagamento mediante conto corrente

Decisione EX-96-1 del Presidente dell'Ufficio dell'l1 gennaio 1996 relativa alle modalita
di apertura di conti correnti presso I'Ufficio, come modificata nel 1996, nel 2003 e nel
2006

Se il pagamento € effettuato tramite un conto corrente aperto presso [|'Ufficio, la
decisione EX-96-1 del Presidente, come modificata, prevede che la data alla quale il
pagamento si considera effettuato € fissata in modo da essere conveniente per la parte
del procedimento. Ad esempio, per la tassa per il deposito di una domanda di marchio
dell’lUnione europea, I'addebito sul conto corrente avviene |'ultimo giorno del termine di
un mese stabilito per il pagamento della tassa. Tuttavia, il titolare del conto pud dare
istruzione all'Ufficio di addebitare la tassa sul conto immediatamente al momento della
ricezione della domanda di marchio del’Unione europea. Analogamente, all'atto del
rinnovo, il titolare del conto pud scegliere tra «Addebito immediato» o «Addebito alla
scadenza». Se una parte ritira la sua azione (opposizione, richiesta di annullamento,
ricorso, domanda di rinnovo) prima della fine del termine per effettuare il pagamento, le
tasse da addebitare alla scadenza del termine previsto per il pagamento non verranno
addebitate sul conto corrente e I'azione sara considerata come non presentata.

5 Rimborso delle tasse

Articolo 144 bis, paragrafo 3 e articolo 144 quater RMUE
Articoli 84, 154 e 156 RMUE

Articoli 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, RDC

Articolo 30, paragrafo 2, REDC
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La restituzione delle tasse €& esplicitamente prevista nei regolamenti. Il rimborso viene
effettuato tramite bonifico bancario o tramite conto corrente presso [|'Ufficio, anche
guando le tasse sono state pagate con carta di debito o di credito.

Di norma, se una dichiarazione soggetta al pagamento di una tassa € stata ritirata

prima o il giorno stesso in cui si ritiene effettuato il pagamento, la tassa sara
rimborsata.

5.1 Rimborso delle tasse per il deposito di una domanda

Regola 9, paragrafo 1, e regola 2 REMUE
Articoli 10, 13 e 22 REDC
Articolo 43, paragrafo 1, RMUE

In caso di ritiro di una domanda di marchio del’Unione europea, le tasse non sono
rimborsabili a meno che non pervenga all'Ufficio una dichiarazione di ritiro:

o se il pagamento é stato effettuato tramite bonifico bancario, prima o al piu tardi
lo stesso giorno in cui l'importo é stato effettivamente accreditato sul conto
bancario dell'Ufficio;

o se il pagamento é stato effettuato con carta di debito o di credito, lo stesso
giorno della presentazione della domanda contenente le istruzioni o i dati relativi
alla carta di debito o di credito;

o se il pagamento é effettuato tramite conto corrente, entro il termine di un mese
per il pagamento della tassa di base o, ove sia stata data istruzione scritta di
addebitare immediatamente il conto corrente, prima o al piu tardi lo stesso giorno
in cui tale istruzione é stata ricevuta.

Qualora la tassa di base per il deposito della domanda debba essere rimborsata,
verranno rimborsate anche eventuali tasse versate per le classi aggiuntive.

L'Ufficio rimborsa unicamente le tasse per le classi aggiuntive in quanto tali, qualora
siano state pagate in eccesso rispetto alle classi indicate dal richiedente nella
domanda di marchio dellUnione europea e se tale pagamento non € stato richiesto
dall'Ufficio oppure qualora, dopo aver esaminato la classificazione, |'Ufficio concluda
che sono state incluse classi aggiuntive non richieste al fine di coprire i prodotti e
servizi contenuti nella domanda originaria.

Per quanto riguarda i disegni e modelli, se sussistono irregolarita che influiscono sulla
data di deposito, cioé nel caso in cui non é possibile assegnare una data di deposito a
causa di tali irregolarita, e queste ultime non sono sanate entro il termine concesso
dall'Ufficio, la domanda di disegno o modello non e trattata come domanda di
registrazione del disegno o modello comunitario e le eventuali tasse pagate vengono
restituite. Al contrario, in nessun caso le tasse vengono rimborsate se il disegno o
modello richiesto e stato registrato.
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5.2 Rimborso dellatassa di opposizione

Regola 17, paragrafo 1, regola 18, paragrafo 5, e regola 19, paragrafo 1, REMUE

Se l'opposizione si considera non presentata (perché presentata oltre il termine di tre
mesi) o se la tassa di opposizione non € stata pagata per intero o é stata pagata dopo
la scadenza del termine di opposizione, I'Ufficio deve restituire la tassa, compresa la
soprattassa.

5.3 Rimborso delle tasse per i marchi internazionali che designano
I'UE

Decisione ADM-11-98 del Presidente dell'Ufficio relativa alla regolarizzazione di certi
rimborsi di tasse

Cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 3.13.
5.4 Rimborso delle tasse di ricorso
Le disposizioni in materia di rimborso delle tasse di ricorso sono contenute nella

regola 51 REMUE e nell'articolo 35, paragrafo 3, e nell'articolo 37 REDC.

5.5 Rimborso delle tasse di rinnovo

Articolo 47, paragrafo 8, RMUE

Le tasse pagate prima dell'inizio del primo termine di sei mesi per il rinnovo non
saranno prese in considerazione e saranno restituite.

Se le tasse sono state versate, ma la registrazione non viene rinnovata (vale a dire
quando la tassa é stata pagata solo dopo la scadenza del termine supplementare o la
tassa versata € inferiore alla tassa di base e la tassa per ritardato
pagamento/presentazione tardiva della domanda di rinnovo, o0 nei casi in cui non sono
state sanate altre irregolarita), le tasse sono restituite.

Quando il titolare ha dato istruzione all'Ufficio di rinnovare il marchio e
successivamente ritira totalmente o in parte (in relazione ad alcune classi) la richiesta
di rinnovo, la tassa di rinnovo sara rimborsata unicamente nei seguenti casi:

. se, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, I'Ufficio ha ricevuto il ritiro
della richiesta prima del pagamento;

. se, in caso di pagamento mediante carta di debito o di credito, I'Ufficio ha
ricevuto il ritiro della richiesta prima o alla data di ricezione del pagamento
mediante carta di debito o di credito;

. se, in caso di pagamento mediante conto corrente, se €& gia stato addebitato,
I'Ufficio ha ricevuto il ritiro della richiesta entro il termine di sei mesi fissato per il
rinnovo o, qualora fosse stata data istruzione per iscritto di addebitare
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immediatamente l'importo sul conto corrente, prima o al piu tardi alla data in cui
I'Ufficio ha ricevuto tale istruzione.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 4,
Rinnovo.

5.6 Rimborso di importi di entita trascurabile

Articolo 144 quater, RMUE

Articolo 9, paragrafo 1, RTDC

Decisione EX-03-6 del Presidente dell'Ufficio del 20 gennaio 2003 che definisce la
nozione di entita trascurabile dell'importo di una tassa o di una tariffa

Una tassa non € considerata pagata se non € stata versata per intero. In quest'ultimo
caso, la somma insufficiente gia pagata viene restituita dopo la scadenza del termine
fissato per il pagamento, poiché la tassa non ha piu alcuno scopo.

Tuttavia, per quanto €& possibile, I'Ufficio puo invitare l'interessato a completare il
pagamento entro il termine.

Nei casi in cui per tasse e tariffe sia corrisposta una somma superiore al dovuto,
I'importo in eccesso non viene rimborsato se di entita trascurabile e se la parte
interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso. L'importo di entita trascurabile é
fissato a 15EUR nella decisione EX-03-6 del Presidente dell'Ufficio del
20 gennaio 2003.

6 Riduzione delle tasse per una domanda di marchio
dell’Unione europea depositata per via elettronica

Allegato | A, paragrafo 2, RMUE
Decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013 modificata nel
2015

Ai sensi dell'allegato | A, paragrafo 2, RMUE, la tassa di base per il deposito di un
marchio individuale pud beneficiare di una riduzione se la domanda € stata depositata
per via elettronica. Le procedure e le norme applicabili per il deposito elettronico si
trovano nella decisione EX-13-2 del Presidente dell'Ufficio del 26 novembre 2013, in
combinato disposto con le condizioni e i termini relativi alle comunicazioni tramite
mezzi elettronici tra I'Ufficio e i suoi clienti all'interno della User Area, come stabilito in
tale decisione.

Affinché sia considerata una domanda di marchio del’'Unione europea depositata per
via elettronica ai sensi dell'allegato | A, paragrafo 2, RMUE, il dichiarante deve inserire
tutti i prodotti e/o servizi oggetto della domanda direttamente nello strumento
dell'Ufficio. Di conseguenza, il dichiarante non deve includere i prodotti e/o servizi in un
documento allegato o presentarli con un qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Se i
prodotti e/o servizi sono allegati in un documento o presentati all'Ufficio con un
qualsiasi altro mezzo di comunicazione, la domanda non sara considerata come
depositata per via elettronica e non pud beneficiare della riduzione delle tariffe
corrispondenti.
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7 Decisioni sulle spese

Articolo 85 RMUE
Regola 94 REMUE

7.1 Determinazione delle spese

La decisione che fissa I'importo delle spese comprende la somma forfettaria prevista
nella regola 94 REMUE per la rappresentanza professionale e le tasse (vedi sopra)
sostenute dalla parte vincente, indipendentemente dal fatto che siano state
effettivamente sostenute. La determinazione delle spese pud essere riveduta in
procedure specifiche ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, RMUE.

7.2 Esecuzione della decisione sulle spese

Articolo 86 RMUE

L'Ufficio non & competente per le procedure di esecuzione. Queste devono essere
svolte dalle autorita nazionali competenti.

7.2.1 Condizioni

La parte vincente puo ottenere I'esecuzione della decisione sulle spese, a condizione
che:

o la decisione contenga una decisione che fissa le spese a suo favore;
o la decisione sia divenuta definitiva;
o la decisione rechi I'ordine dell'autorita nazionale competente.

7.2.2 Autorita nazionale

Ciascuno Stato membro designa un'unica autorita nazionale al fine di verificare
l'autenticita della decisione e per apporre la formula esecutiva delle decisioni
dell'Ufficio che fissano I'ammontare delle spese. Lo Stato membro comunica le
coordinate di tale autorita all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione
(articolo 86, paragrafo 2, RMUE).

L'Ufficio pubblica tali designazioni nella propria Gazzetta ufficiale.

Sono reperibili riferimenti per i seguenti paesi:

Austria (GU UAMI 4/2004, pagg. 559 e 561)

Belgio (GU UAMI 4/2007)

Repubblica ceca (COM 2/14 del Presidente dell'Ufficio del 19 settembre 2014)
Danimarca (GU UAMI 10/2002, pag. 1883)
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Estonia (GU UAMI 10/2009)

Francia (GU UAMI 5/2002, pag. 886)
Germania (GU UAMI 6/2005, pagg. 853 e 855)
Irlanda (GU UAMI 3/2007)

Paesi Bassi (GU UAMI 12/1999, pag. 1517)
Slovacchia (GU UAMI 11/2004, pag. 1273)
Regno Unito (GU UAMI 12/1998, pag. 1381).

Altri Stati membri hanno incaricato un'autorita nazionale (ad esempio, nel caso della
Spagna, I'Ufficio tecnico generale del ministero di Giustizia ai sensi del regio
decreto 1523/1997), ma non I'hanno ancora notificato all'Ufficio o alla Corte di giustizia
dell'Unione europea.

7.3 Ripartizione delle spese

Nei procedimenti inter partes, la divisione Opposizione, la divisione Annullamento e le
Commissioni di ricorso devono adottare una decisione sulla ripartizione delle spese.
Tali spese comprendono, in particolare, i costi dei mandatari abilitati, se del caso, e le
tasse corrispondenti. Per ulteriori informazioni relative alla ripartizione delle spese nel
procedimento di opposizione, v. Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni
procedurali. Qualora la decisione contenga errori evidenti per quanto riguarda le spese,
le parti possono chiedere una rettifica (regola 53 REMUE) o una revoca (articolo 80
RMUE), a seconda delle circostanze (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali,
sezione 6, Revoca di decisioni, cancellazione di iscrizioni nel registro e correzione di
errori).

7.3.1 Procedimenti

a. La parte interessata deve chiedere all'autorita nazionale competente di apporre
la formula esecutiva alla decisione. Per il momento, le condizioni relative alle
lingue delle richieste, alle traduzioni delle parti pertinenti della decisione, alle
tasse e alla necessita di un rappresentante dipendono dalla prassi degli Stati
membri e non sono armonizzate, ma sono considerate caso per caso.

L'autorita competente appone la formula esecutiva alla decisione senza alcuna
altra formalita oltre alla verifica dell'autenticita del titolo. Per quanto riguarda le
decisioni errate sulle spese o sulla determinazione delle spese, cfr. il punto 7.3
che precede.

b.  Se sono state assolte le formalita, la parte interessata pud ottenere l'esecuzione
forzata. L'esecuzione € regolata dalle norme di procedura civile vigenti nel
territorio in cui essa viene effettuata (articolo 86, paragrafo2, RMUE).
L'esecuzione puo essere sospesa soltanto in virtu di una decisione della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarita degli atti
esecutivi € di competenza delle giurisdizioni del paese interessato (articolo 86,
paragrafo 4, RMUE).
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1 Introduzione - Principio della rappresentanza

Articoli 92 e 93 RMUE
Regola 76 REMUE

Per i marchi dell’'Unione europea (MUE), si applichera una nuova prassi relativamente
all'obbligo di essere rappresentati dinanzi allEUIPO e ai rappresentanti professionali
abilitati ad agire dinanzi al'EUIPO.

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile
organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico
europeo (SEE), formato dall'Unione europea e dall'lslanda, dal Liechtenstein e dalla
Norvegia, non sono tenute a essere rappresentate nelle procedure dinanzi all'Ufficio
(cfr. punto 3.1.1.).

Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile
organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE devono essere
rappresentate da un rappresentante con sede all'interno del SEE. Tale obbligo esiste
in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne l'atto di deposito di
una domanda di marchio dell’Unione europea. Cfr. il paragrafo 3.2.1 in appresso sulle
conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza é
obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell’Unione europea.

| rappresentanti ai sensi degli articoli 92 e 93 RMUE possono essere domiciliati nel
SEE.

Per i disegni e modelli comunitari registrati (DMC), il territorio di riferimento ai fini
dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i
rappresentanti ai sensi dell'articolo 78 RDC e I'UE. In questa sezione si fa riferimento
solo al SEE; tuttavia, i riferimenti a quest'ultimo dovrebbero essere sostituiti con UE per
i procedimenti relativia DMC.

La rappresentanza non € richiesta per le domande di rinnovo di marchi dell’'Unione
europea o disegni o modelli comunitari o per il deposito di una domanda di
consultazione di fascicoli.

In linea di principio, i rappresentanti non sono tenuti a presentare una procura ad agire
dinanzi all'Ufficio a meno che I'Ufficio non lo richieda esplicitamente ovvero dove, in
procedimenti inter partes, l'altra parte ne faccia espressamente richiesta.

Una volta designato un rappresentante, I'Ufficio comunichera esclusivamente con
guest'ultimo.

Per ulteriori informazioni su specifici aspetti della rappresentanza professionale nel
corso del procedimento dinanzi all'Ufficio in materia di marchi internazionali, si prega di
consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

La prima parte di questa sezione (punto 2) definisce i diversi tipi di rappresentanti.

La seconda parte di questa sezione (paragrafi da 3 a 6) tratta della nomina o della
mancata nomina di rappresentanti e della procura di questi ultimi.
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2 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

Articolo 92, paragrafo 3 e articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE
Regola 76, REMUE
Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC

In tutti gli Stati membri del SEE, la rappresentanza in procedimenti legali & una
professione regolamentata e pud essere esercitata solo in condizioni particolari. La
terminologia dell'articolo 93, RMUE, racchiude diverse categorie di rappresentanti alla
sezione «Rappresentanza professionale». Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, si
distinguono le seguenti categorie di rappresentanti:

gli avvocati (articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1,
lettera a), RDC) sono i rappresentanti professionali che, a seconda della legislazione
nazionale, sono sempre qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali (cfr.
punto 2.2);

gli altri professionisti (articolo 93, paragrafo 1, letterab), RMUE, e articolo 78,
paragrafo 1, lettera b), RDC) devono rispettare ulteriori condizioni e devono essere
iscritti in un elenco specifico tenuto dall'Ufficio a tale scopo (I'elenco «rappr. prof.
EUIPO»). Tra questi, occorre distinguere altri due gruppi: coloro che potrebbero
operare come rappresentanti solo in procedimenti relativi a DMC («elenco per i disegni
o modelli») e coloro che possono operare in procedimenti relativi sia a DMC sia a
marchi dell’Unione europea (cfr. punto 2.3 successivo). L'Ufficio fa collettivamente
riferimento a detti professionisti come «mandatari abilitati».

Diversi avvocati e rappresentanti professionali possono essere organizzati in entita
chiamate «associazioni di rappresentanti» (regola 76, paragrafo 9, REMUE) (cfr.
punto 3.4.3).

La categoria finale di rappresentanti sono i dipendenti che agiscono in qualita di
rappresentanti di una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio (articolo 92,
paragrafo 3, prima alternativa, RMUE) (cfr. punto 2.4.1 successivo) o i dipendenti di
persone giuridiche aventi legami economici con esse (articolo 92, paragrafo 3,
seconda alternativa, RMUE) (cfr. punto 2.4.2).

| dipendenti devono esseri distinti dai rappresentanti legali ai sensi del diritto
nazionale (cfr. punto 2.5 successivo).

2.1 Banca dati dei rappresentanti

Tutti coloro che ¢s’identificano come rappresentanti o dipendenti di singoli in
procedimenti dinanzi all'Ufficio e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa,
sono inseriti nella banca dati dei rappresentanti e ricevono un numero identificativo. La
banca dati ha una duplice funzione, giacché fornisce tutti i dati di contatto pertinenti
con il numero ID specifico per ogni tipo di rappresentante e l'informazione pubblica
contenuta nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i disegni o modelli.

Tutti i rappresentanti, comprese le associazioni di rappresentanti, devono indicare la

categoria di rappresentante cui appartengono, il loro nome e il loro indirizzo, secondo
la regola 1, REMUE.
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Un rappresentante puo avere diversi ID. Ad esempio, le associazioni di rappresentanti
possono avere diversi ID per indirizzi ufficiali diversi (da distinguere da indirizzi di
corrispondenza diversi, che possono essere identificati con un unico ID (cfr. le
Direttive, parte E, sezione 1, Modifiche di una registrazione). Singoli rappresentanti
possono avere un ID come rappresentante dipendente e un ID diverso come avvocato
nel loro diritto.

Un avvocato non puo, in linea di principio, figurare nella banca dati come
«rappresentante EUIPO», dal momento che non deve essere ammesso dall'EUIPO.
L'Ufficio, pertanto, respinge quasi invariabilmente le richieste di avvocati di essere
iscritti nell'elenco dei mandatari abilitati dinanzi all'EUIPO. L'unica eccezione & quando
un rappresentante dell'elenco e anche avvocato e tale doppia qualifica & consentita
dalla legislazione nazionale.

La banca dati dei mandatari abilitati & disponibile on-line. Nella banca dati i
rappresentanti sono identificati come: associazione, dipendente, avvocato (legale) e
rappresentante professionale. A livello interno, l'ultima categoria € suddivisa in due
sottocategorie: il tipo 1 € composto da avvocati specializzati in DMC, esclusivamente
autorizzati alla rappresentanza in questa materia ai sensi dell'articolo 78, RDC, e |l
tipo 2 da avvocati specializzati in marchi, disegni o modelli ai sensi dell'articolo 93,
RMUE.

2.2 Rappresentanza assunta da avvocati

Articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE
Articolo 78 RDC

Un avvocato € un mandatario abilitato che pud rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio,

automaticamente e senza ulteriore riconoscimento formale, a condizione che siano

soddisfatte le seguenti tre condizioni:

a) deve essere qualificato in uno degli Stati membri del SEE;

b)  deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;

c) deve avere il diritto, in tale Stato, di agire quale mandatario in materia di marchi
e/o di disegni e modelli.

2.2.1 Il termine «avvocato»

La direttiva 98/5/CE del 16/02/1998, GU CE L 77, 14/03/1998, del Parlamento europeo

e del Consiglio definisce il termine «avvocato» (cioé legale). | titoli professionali sono

individuati nella colonna «Terminologia per avvocato» di cui all'allegato 1 di questa

sezione.

2.2.2 Qualifica

Per qualifica in uno Stato membro del SEE si intende che la persona deve essere

ammessa all'esercizio della professione forense o alla pratica utilizzando uno dei
summenzionati titoli professionali identificati nellAllegato 1 ai sensi della
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corrispondente normativa nazionale. L'Ufficio non effettuera verifiche in tal senso, a
meno che non vi siano seri dubbi al riguardo.

2.2.3 Nazionalita e domicilio professionale

Non é prevista alcuna disposizione in materia di nazionalita. Pertanto, I'avvocato puo
avere la nazionalita di uno Stato non membro del SEE.

Il domicilio professionale deve essere ubicato nel SEE. Una casella postale non
costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale non deve
necessariamente essere l'unico domicilio professionale del rappresentante. Peraltro, il
domicilio professionale potrebbe essere sito in uno Stato membro del SEE diverso da
quello in cui l'avwocato € ammesso ad esercitare la professione forense. Tuttavia,
avvocati che abbiano unicamente un domicilio professionale al di fuori del SEE non
sono legittimati a rappresentare dinanzi all'Ufficio, anche se dovessero essere abilitati
a esercitare la professione forense in uno degli Stati membri del SEE.

Se un'associazione di rappresentanti come, ad esempio, uno studio o un ufficio legale,
ha diversi domicili professionali, essa puo agire in veste di rappresentante utilizzando
unicamente un domicilio professionale che sia sito nel SEE. L'Ufficio comunichera con
I'avvocato servendosi esclusivamente dell'indirizzo nel SEE.

2.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli

L'abilitazione ad agire in qualita di rappresentante in materia di marchi e/o di disegni o
modelli in uno stato deve includere l'abilitazione a rappresentare clienti dinanzi al
corrispondente ufficio nazionale della proprieta industriale. Questa condizione si
applica a tutti gli Stati membri del SEE.

Gli avvocati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), RMUE, che soddisfano le
condizioni esposte nel presente articolo acquisiscono automaticamente il diritto di
rappresentare i propri clienti dinanzi all'Ufficio. Cio significa, fondamentalmente, che se
un avvocato ha il diritto di agire in materia di marchi e/o disegni o modelli dinanzi
all'ufficio centrale della proprieta industriale dello Stato membro del SEE in cui si e
qualificato, sara anche in grado di agire dinanzi all'Ufficio. Gli avvocati non sono iscritti
nell'elenco di mandatari abilitati cui fa riferimento I'articolo 93, paragrafo 2, RMUE,
perché Il'abilitazione e le qualifiche professionali speciali citate nella suddetta
disposizione riguardano persone che appartengono a categorie di rappresentanti
specializzati in materia di proprieta industriale o marchi, mentre gli avvocati hanno, per
definizione, il diritto di rappresentare in tutte le questioni legali.

Se un legale (avvocato), cui & gia stato attribuito un numero di identificazione come
avvocato, chiede l'iscrizione nell'elenco, il numero verra mantenuto, ma lo stato
cambiera da «avvocato» a «rappresentante professionale». L'unica eccezione é
quando un mandatario abilitato dell'elenco € anche un avvocato ed & autorizzato, ai
sensi del diritto nazionale, ad agire in entrambi i contesti.

L'allegato 1 da una spiegazione dettagliata delle normative specifiche per la maggior
parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione
dagli uffici nazionali della proprieta industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza,
qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta
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all'ufficio nazionale in questione. L’Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla
presenza di eventuali incongruenze.

2.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti nell'elenco tenuto
dall'Ufficio

Articolo 93, paragrafo 1, lettera b); articolo 93, paragrafo 2, RMUE
Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC

Il secondo gruppo di persone abilitate a rappresentare professionalmente terzi dinanzi
all'Ufficio riunisce quelle persone i cui nomi figurano in uno dei due elenchi di
mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio, I'elenco rappr. prof. EUIPO e I'elenco disegni o
modelli.

Per questa categoria di mandatari abilitati, I'iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO o
nell'elenco disegni o modelli li abilita a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio. Un
rappresentante che é stato iscritto nell'elenco rappr. prof. EUIPO di cui all'articolo 93,
paragrafo 1, lettera b), ha diritto automaticamente a rappresentare terzi in materia di
disegni o modelli ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, e non verra
iscritto nello speciale elenco di mandatari abilitati competenti in tema di disegni o
modelli («elenco per i disegni o modelli»).

Se una persona che figura nell'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 93, RMUE, chiede di
essere iscritto nell'elenco per i disegni o modelli tenuto per i mandatari abilitati ad agire
esclusivamente in materia di disegni o modelli comunitari ai sensi dell'articolo 78,
paragrafo 4, RDC, la richiesta sara respinta.

L'elenco per i disegni o modelli & previsto solo per i mandatari abilitati che hanno diritto
a rappresentare i clienti dinanzi all'Ufficio in materia di disegni o modelli, ma non in
materia di marchi.

L'allegato 2 da una spiegazione dettagliata delle normative specifiche per la maggior
parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione
dagli uffici nazionali della proprieta industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza,
qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta
all'ufficio nazionale in questione. L’Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla
presenza di eventuali incongruenze.

L'iscrizione negli elenchi € subordinata alla compilazione di una richiesta, firmata
individualmente dalla persona interessata, utilizzando il modulo creato ad hoc
dall'Ufficio e disponibile online al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings.

Per poter essere iscritti nell'elenco occorre soddisfare tre requisiti:

a) il rappresentante deve essere cittadino di uno degli Stati membri del SEE;

b)  deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;

c) deve essere legittimato, conformemente alla legislazione nazionale, a

rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'ufficio nazionale della
proprieta industriale. A tal fine il rappresentante deve fornire un certificato che
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attesti tale condizione, rilasciato dall'ufficio nazionale della proprieta industriale di
uno Stato membro del SEE.
2.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

Le condizioni per l'iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO e nell'elenco per i disegni o
modelli dipendono dall'ordinamento giuridico dello Stato membro del SEE interessato.

Articolo 93, paragrafo 2, lettera c), RMUE
Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC

In numerosi Stati membri del SEE, l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio
nazionale in materia di marchi € subordinata al possesso di una qualificazione
professionale speciale (articolo 93, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, RMUE).
Pertanto, al fine di essere abilitata ad agire in veste di rappresentante, la persona deve
possedere la qualifica necessaria. In altri Stati membri del SEE, non esiste tale
requisito di una qualificazione speciale, vale a dire, la rappresentanza in materia di
marchi & aperta a chiunque. In tal caso, & necessario che la persona interessata abbia
regolarmente esercitato attivita di rappresentanza in materia di marchi o disegni e
modelli dinanzi all'ufficio nazionale in questione per almeno cinque anni (articolo 93,
paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, RMUE). Esiste inoltre una sottocategoria che
riunisce gli Stati membri del SEE che dispongono di un sistema di riconoscimento
ufficiale della qualificazione professionale richiesta per rappresentare terzi dinanzi
all'ufficio nazionale in questione. Tale riconoscimento, tuttavia, non & una condizione
indispensabile all'esercizio della rappresentanza professionale. In questo caso, le
persone la cui qualificazione professionale € riconosciuta sono dispensate da tale
condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

Per I'elenco dei paesi in cui sono richieste qualifiche professionali specifiche si rimanda
allallegato 1.

Prima alternativa - Qualificazione professionale speciale

Quando, nello Stato membro del SEE in questione, l'abilitazione & subordinata a una
qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte
nell'elenco devono aver acquisito tale qualificazione professionale speciale.

Se la persona conferma di lavorare per due associazioni di rappresentanti diverse o da
due indirizzi diversi, le si possono attribuire due diversi numeri, ma soltanto il primo
numero di identificazione sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E anche possibile
avere due numeri diversi, uno come avvocato e uno come rappresentante
professionale EUIPO, laddove tale doppia qualifica & prevista dalla legge nazionale
(per esempio, in Belgio e in Francia queste due funzioni non sono compatibili).

Seconda alternativa - Cinque anni di esperienza

Quando, nello Stato membro del SEE interessato, 'abilitazione non & subordinata al
possesso di una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di
essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente come rappresentanti
professionali per almeno cinque anni dinanzi al servizio centrale per la proprieta
industriale di uno degli Stati membri del SEE.
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Il Direttore esecutivo dell’Ufficio pud concedere I'esenzione da tale obbligo (cfr. punto
2.3.4).

Terza alternativa - Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE

Sono dispensate dalla condizione relativa all’esercizio della professione per almeno
cinque anni le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di
marchi e/o disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale
per la proprietd industriale di uno degli Stati membri del SEE, € riconosciuta
ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

2.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

Articolo 93, paragrafo 2, lettere a-b, RMUE e articolo 93, paragrafo 4, RMUE
Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell’elenco deve possedere la
cittadinanza di uno Stato membro del SEE e avere domicilio professionale o impiego
nel SEE. L'abilitazione a rappresentare in altri Stati membri del SEE, nonché
I'esperienza professionale ivi acquisita, pud essere presa in considerazione solo entro i
limiti di applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, RMUE. |l direttore esecutivo
dell’'Ufficio pud concedere I'esenzione da tale obbligo (cfr. punto 2.3.4 successivo).

2.3.3 Certificato

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE
Articolo 78, paragrafo 5, RDC

Il rispetto delle suddette condizioni, di cui all'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, deve
essere comprovato da un attestato rilasciato dal corrispondente ufficio nazionale.
Alcuni uffici nazionali rilasciano certificati individuali, mentre altri forniscono all'Ufficio
certificati in blocco. Essi inviano regolarmente elenchi aggiornati dei mandatari abilitati
a rappresentare i clienti dinanzi al loro ufficio (cfr. comunicazione n. 1/95 del
Presidente dell'Ufficio del 18/09/1995, GU UAMI 1995, 16). In caso contrario,
l'interessato deve allegare alla propria richiesta un certificato individuale (disponibile
online al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings).

2.3.4 Esenzioni

Articolo 93, paragrafo 4, RMUE
Articolo 78, paragrafo 6, RDC

In particolari circostanze, il Direttore esecutivo pud concedere una deroga alla
disposizione che impone di possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE,
nonché alla disposizione che impone di aver regolarmente esercitato la professione in
materia di marchi per almeno cinque anni, purché il mandatario abilitato dimostri di
aver acquisito la qualificazione richiesta in altro modo. Tale potere € di natura
discrezionale.
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Nei casi sinora sottoposti alla sua attenzione, il Direttore esecutivo ha concesso
deroghe alla disposizione in materia di nazionalita. Le esenzioni dall'obbligo dei cinque
anni di esperienza sono limitate al caso in cui una qualificazione ad agire come
rappresentante in materia di marchi, acquisita in altro modo, sia gia stata valida per il
periodo equivalente.

Sono compresi i casi in cui il mandatario abilitato, prima di diventare agente in materia
di proprieta industriale, sia stato responsabile delle attivita relative ai marchi all'interno
di una societa, senza aver personalmente agito dinanzi al corrispondente ufficio
nazionale. E necessario che l'esperienza sia stata acquisita in uno Stato membro del
SEE

2.3.5 Procedura per l'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE
Articolo 78, paragrafo 5, RDC

L'iscrizione nell'elenco entra in vigore dal momento della notifica di una decisione
favorevole, la quale contiene lindicazione del numero identificativo attribuito al
mandatario abilitato. Le iscrizioni nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i
disegni o modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Qualora uno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco non sia soddisfatto, e dopo che al
richiedente é stata data la possibilita di rispondere alla notifica di irregolarita dell'Ufficio
in tal senso, verra presa una decisione di rigetto a meno che il richiedente non ponga
rimedio a tale irregolarita. L'interessato pud presentare un ricorso contro guesta
decisione (articolo 58, paragrafo 1 e articolo 133, RMUE).

| mandatari abilitati possono ottenere gratuitamente una copia aggiuntiva della
decisione. | fascicoli relativi alle richieste di iscrizione nell'elenco rappr. prof. EUIPO o
nell’elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica.

2.3.6 Emendamento dell'elenco di mandatari abilitati

2.3.6.1 Cancellazione

Prima alternativa, su propria richiesta

Articolo 93, paragrafo 5, RMUE
Regola 78, paragrafi 1 e 6, REMUE
Articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC

L'iscrizione di un mandatario abilitato nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i
disegni 0 modelli sara cancellata su richiesta di detto mandatario.

La cancellazione sara registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La notifica di

cancellazione verra inviata al rappresentante e la cancellazione sara pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
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Seconda alternativa, cancellazione automatica dall'elenco di mandatari abilitati

Regola 78, paragrafi 2 e 5, REMUE
Articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC

L'iscrizione di un mandatario abilitato nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell'elenco per i
disegni 0 modelli sara cancellata automaticamente

a) incaso di decesso o d’incapacita legale di detto mandatario abilitato;

b) qualora il mandatario abilitato non possieda piu la cittadinanza di uno Stato
membro del SEE; tuttavia, il Direttore esecutivo pud ancora concedere una
deroga a norma dell'articolo 93, paragrafo 4, lettera b), RMUE;

c) qualora il mandatario abilitato non abbia piu il domicilio professionale o l'impiego
nel SEE; oppure

d) qualora il mandatario abilitato non sia piu legittimato a rappresentare terzi dinanzi
al servizio centrale per la proprieta industriale di uno Stato membro del SEE.

Nel caso in cui il mandatario abilitato passi da essere un avvocato specializzato in
disegni o modelli ad essere un avvocato specializzato in marchi, sara eliminato
dall'elenco per disegni o modelli e iscritto nell'elenco rappr. prof. EUIPO.

L'Ufficio pud essere informato delle suddette circostanze in diversi modi. In caso di
dubbio, I'Ufficio, prima della cancellazione dalla lista, chiedera chiarimenti all'ufficio
nazionale in questione. Esso interpellera anche il mandatario abilitato per verificare la
possibilita che questi abbia il diritto di restare iscritto nell'elenco in virtu di un altro
fondamento di diritto o di fatto.

La cancellazione sara registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della
cancellazione sara notificata al mandatario e la cancellazione sara pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. L'interessato pud presentare ricorso contro tale decisione
(vedere Decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di
ricorso recante Istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di
ricorso).

2.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione nell'elenco di mandatari abilitati

Regola 78, paragrafi 3 e 5, RMUE
Articolo 64, paragrafo 3, REDC

L'iscrizione del mandatario abilitato nell'elenco rappr. prof. EUIPO o nell’elenco per i
disegni o modelli sara sospesa d'ufficio dall'Ufficio qualora l'abilitazione del mandatario
a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio nazionale della proprieta
industriale di uno Stato membro del SEE sia stata sospesa.

L'ufficio nazionale della proprieta industriale dello Stato membro del SEE interessato
deve, ove a conoscenza di tali eventi, informarne tempestivamente I'Ufficio. Prima di
prendere una decisione in merito alla sospensione dell'iscrizione, per la quale é
ammesso ricorso, I'Ufficio lo comunichera al rappresentante dandogli I'opportunita di
formulare le proprie osservazioni (vedere Decisione 2009-1 del 16 giugno 2009 del
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Presidium delle Commissioni di ricorso recante Istruzioni per le parti nei procedimenti
dinanzi alle Commissioni di ricorso).

2.3.7 Reinscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati

Regola 78, paragrafo 4, REMUE
Articolo 64, paragrafo 4, REDC

Una persona iscritta che sia stata cancellata dall'elenco potra, su sua richiesta, essere
iscritta nuovamente nell'elenco di mandatari abilitati qualora le condizioni che hanno
comportato la sua cancellazione o sospensione non sussistano piu.

In tal caso, dovra essere presentata una nuova richiesta seguendo la normale
procedura per l'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati (cfr. il punto 2.2).

2.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE
Articolo 77, paragrafo 3, RDC

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, sede, oppure uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, possono essere rappresentate
dinanzi all'Ufficio da una persona fisica alle proprie dipendenze («dipendente»).

Una persona fisica che ha domicilio al di fuori del SEE non pud designare un
rappresentante dipendente nel SEE.

Inoltre, i dipendenti delle suddette persone giuridiche potranno agire per conto di altre
persone giuridiche che abbiano legami economici con la prima persona giuridica
(decisione del 25/01/2012, R 0466/2011-4, FEMME LIBRE / FEMME et al., § 10) (cfr. il
punto 2.4.2 successivo). Cio si applica anche se queste altre persone giuridiche non
dovessero avere domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio nel SEE (cfr. il punto 2.4.2). Se una persona giuridica al di fuori del
SEE dovesse essere cosi rappresentata, non sara tenuta a nominare un
rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, cid in deroga alla
disposizione che prevede che le parti in causa nei procedimenti domiciliate al di fuori
SEE sono tenute a nominare un mandatario abilitato.

Regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE
Articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Sui moduli predisposti dall'Ufficio il dipendente che firma la domanda o richiesta dovra
indicare il proprio nome e barrare le caselle relative ai dipendenti, nonché compilare la
sezione a pagina 1 del modulo riservata ai rappresentanti o la scheda informativa
predisposta per i rappresentanti.

Regola 12, lettera b), e regola 84, paragrafo 2, lettera €), REMUE

() nomi(e) dei(l) dipendenti(e) non verranno(verra) pubblicati(o) alla voce
«rappresentanti» del Bollettino dei marchi dell’Unione europea.
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2.4.1 Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE
Articolo 77, paragrafo 3, RDC
Articolo 62, paragrafo 2, REDC

Nel caso di dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro, non si parla di
rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE. Come tale,
la regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMUE, non & applicabile per la ripartizione e la
determinazione delle spese in procedimenti inter partes (decisione del 03/02/2011,
R 0898/2010-1, MYBEAUTY (fig.) / BEAUTY TV et al., § 11 e 12).

La persona fisica o giuridica che & parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio
puod agire per il tramite dei propri dipendenti.

Per le questioni concernenti i MUE non €& necessario presentare una procura. L'Ufficio
pud chiedere una procura solo qualora sussista qualche dubbio. Tuttavia, per le
guestioni riguardanti i DMC, l'articolo 77, paragrafo 3, RDC, stabilisce che la procura
firmata & un requisito obbligatorio da inserire nel fascicolo. Non vi sono altri requisiti da
soddisfare, come ad esempio che i dipendenti siano qualificati per rappresentare terzi
dinanzi a uffici nazionali.

In genere, I'Ufficio non verifichera se effettivamente vi sia un rapporto di dipendenza
nei confronti della parte in causa nel procedimento; tuttavia, I'Ufficio potra farlo qualora
avesse motivo di dubitare dell'esistenza di un rapporto di dipendenza come, ad
esempio, qualora venissero comunicati indirizzi diversi o una stessa persona fosse
indicata come dipendente di diverse persone giuridiche.

2.4.2 Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con
legami economici

Articolo 92, paragrafo 3, RMUE
Articolo 77, paragrafo 3, RDC

| dipendenti di persone giuridiche possono assumere la rappresentanza di altre
persone giuridiche, purché tra le due persone giuridiche intercorrano rapporti
economici. In tal senso, sussistono rapporti economici quando vi & una dipendenza
economica tra due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel
procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente, o viceversa. Tale
dipendenza economica puo0 sussistere:

- perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo, oppure
- perché vi sono meccanismi di controllo della gestione.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione del 25.6.1980 (GU
L 195, 29/07/1980, pag. 35) riguardante la trasparenza dei rapporti finanziari tra gli
Stati membiri e gli enti pubblici, nonché ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 240/96
della Commissione del 31.1.1996 sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del
trattato a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31,
09/02/1996, pag. 2), un'impresa ha rapporti economici con un'altra,
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- se detiene piu della meta del capitale dell'altra impresa, oppure

- se detiene piu della meta dei diritti di voto, o

- se pud nominare piu della meta dei membri dell'organo direttivo, o
- se ha il diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Inoltre, secondo la giurisprudenza sull'articolo 106 del TFUE, sussistono rapporti
economici anche quando entrambe le imprese costituiscono un'unita economica
allinterno della quale la filiale o la societa affiliata non goda di una vera e propria
autonomia nel determinare la sua strategia di marketing.

D'altro canto, le condizioni di seguito enunciate non sono sufficienti a stabilire rapporti
economici:

- un rapporto in virtu di un contratto di concessione di licenza su un marchio,

- un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o
assistenza legale,

- un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di
franchising o di distribuzione esclusiva.

Se un dipendente-rappresentante intende invocare l'esistenza di legami economici,
dovra spuntare la corrispondente sezione del modulo ufficiale, indicando il proprio
nome, nonché il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro. Si raccomanda di dare
un'indicazione sulla natura del legame economico, a meno che esso non sia evidente
dai documenti presentati. Di norma, I'Ufficio non svolgera indagini al riguardo, a meno
che non abbia motivo di dubitare dell'esistenza dei legami economici. In tal caso,
I'Ufficio potra chiedere ulteriori chiarimenti e, ove necessario, ulteriori prove
documentali.

2.5 Rappresentanza legale e firma

La rappresentanza legale si riferisce alla rappresentanza di persone fisiche o giuridiche
attraverso altre persone, conformemente al diritto nazionale. Ad esempio, il presidente
di una societa ¢ il rappresentante legale di tale societa.

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica agisca come rappresentante legale, cio
va indicato sotto la o le firme, il o i nomi della persona o delle persone firmatarie ed il
loro titolo, per esempio “presidente”, “amministratore delegato”, “gérant”, “procuriste”,
“Geschaftsfihrer” o “Prokurist”.

Altri esempi di rappresentanza legale ai sensi della legislazione nazionale sono i casi in
cui i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando
una societa viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi la persona firmante
deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, nonostante non sia necessario
presentare una procura.

Va tenuto presente, tuttavia, che una persona giuridica che si rivolge all'Ufficio dal di
fuori del SEE deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all'interno del SEE.
Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne
I'atto di deposito di una domanda di marchio dell’Unione europea o di disegno o
modello comunitario registrato (la rappresentanza non e richiesta per le domande di
rinnovo di marchi dell’Unione europea o di disegni e modelli, o per il deposito di una
domanda di consultazione dei fascicoli). Cfr. il paragrafo 3.2.1 in appresso sulle
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conseguenze della mancata nomina di un rappresentante, quando la rappresentanza é
obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell’Unione europea.

3 Nomina di un rappresentante professionale

3.1 Condizioni nelle quali la nomina é obbligatoria

Ferma restando l'eccezione di cui al punto 2.4, la nomina di un rappresentante &
obbligatoria per parti in causa in procedimenti dinanzi all'Ufficio che non abbiano
domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel
SEE. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto
concerne il deposito di una domanda di marchio del’Unione europea o disegno e
modello comunitario.

Lo stesso vale per le registrazioni internazionali che designano la UE. Per ulteriori
informazioni su questo punto, si prega di consultare le Direttive, parte M, Marchi
internazionali.

3.1.1 Domicilio e sede di attivita

Il criterio per la rappresentanza obbligatoria & il domicilio, la sede o lo stabilimento
commerciale, non la cittadinanza. Pertanto, ad esempio, un cittadino francese
domiciliato in Giappone deve essere rappresentato, mentre un cittadino australiano
domiciliato in Belgio non deve esserlo. L'Ufficio verifichera tale criterio rispetto
allindirizzo comunicato. Se la parte in causa nel procedimento dovesse indicare un
indirizzo al di fuori del SEE, ma avvalersi di una sede o di uno stabilimento all'interno
del SEE, essa dovra fornire le informazioni e i chiarimenti del caso. Inoltre, I'eventuale
corrispondenza con la suddetta parte dovra essere inviata all'indirizzo sito nel SEE. |
criteri relativi alla sede oppure allo stabilimento industriale o commerciale effettivo e
serio non sono ritenuti soddisfatti se la parte in causa nel procedimento ha unicamente
una casella postale o un indirizzo di servizio nel SEE, né se il richiedente indica
l'indirizzo di un agente con domicilio professionale nel SEE. Una societa controllata
non costituisce uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo, dal
momento che possiede una propria personalita giuridica. Se la parte in causa nel
procedimento comunica come proprio indirizzo un indirizzo nel SEE, I'Ufficio non
indaghera ulteriormente, a meno che non vi siano motivi eccezionali che diano adito a
dubbi.

Per le persone giuridiche, il domicilio viene stabilito in base all'articolo 65 del TFUE. La

sede effettiva o il domicilio principale devono essere siti nel SEE. Non é sufficiente che
la legislazione cui & soggetta la societa sia quella di uno Stato membro del SEE.

3.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

\ Articolo 92, paragrafo 2, RMUE

In applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, il territorio in questione ¢ il territorio
del SEE, che comprende I'Unione europea nonché [llslanda, il Liechtenstein e la
Norvegia.
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3.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di nomina
obbligatoria

\ Articolo 93, paragrafo 1, RMUE

Se una parte in causa in un procedimento dinanzi all'Ufficio si dovesse trovare in una
delle situazioni contemplate dal punto 3.1, senza aver nominato nella domanda o
richiesta un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, oppure se la
conformita alla disposizione in materia di rappresentanza dovesse, in un momento
successivo, venire a mancare (ad esempio, in caso di ritiro del rappresentante), le
conseguenze legali dipenderanno dalla natura del procedimento in questione.

3.2.1 Durante la registrazione

Articolo 92, paragrafo 2, RMUE
Regola 9, paragrafo 3, REMUE

Se la rappresentanza dovesse essere obbligatoria e il richiedente un marchio
dell’Unione europea non dovesse designare un mandatario abilitato nel modulo di
domanda, l'esaminatore invitera il richiedente a nominare un mandatario entro il
termine di due mesi, nell'lambito della verifica delle condizioni formali di cui alla
regola 9, paragrafo 3, REMUE. Se il richiedente non dovesse rispettare la predetta
comunicazione, la domanda di marchio dell’Unione europea sara respinta.

Lo stesso iter viene seguito nel caso in cui la nomina di un rappresentante cessi di
esistere durante la procedura di registrazione in un momento successivo qualunque
prima dell'effettiva registrazione, ossia anche durante il periodo tra la pubblicazione
della domanda di marchio dell’'Unione europea e la registrazione dello stesso.

Se, nel corso della procedura di registrazione dovesse essere presentata una richiesta
specifica («collaterale») per conto del richiedente il marchio dellUnione europea,
come, ad esempio, una richiesta di consultazione di fascicoli, una richiesta di
registrazione di una licenza, oppure una richiesta di restitutio in integrum, non sara
necessario nominare nuovamente un rappresentante. Tuttavia, in caso di dubbio,
I'Ufficio potra richiedere una procura. In tal caso, [|'Ufficio comunichera con Il
rappresentante in questione e con il rappresentante per il richiedente l'iscrizione, se
diverso.

3.2.2  Durante l'opposizione

Per i richiedenti il marchio comunitario si applicano i paragrafi precedenti. La procedura
per porre rimedio alle carenze in materia di rappresentanza avra luogo al di fuori del
procedimento di opposizione, che termina con il rigetto della domanda di marchio
dell’'Unione europea se il richiedente non rispetta la comunicazione.

Regola 15, paragrafo 2, lettera h, punto (ii) e regola 17, paragrafo 4, REMUE

Per quanto riguarda la parte opponente, eventuali irregolarita in materia di
rappresentanza sono motivi validi per ritenere inammissibile I'opposizione. Qualora
l'atto di opposizione non riesca a contenere la designazione di un mandatario,
I'esaminatore, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, RMUE, invitera l'opponente a
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nominare un mandatario entro il termine di due mesi. A meno che questa condizione
non sia soddisfatta entro il termine fissato, I'opposizione sara respinta in quanto
inammissibile (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezionel, Procedimenti,
punto 2.4.2.6).

In caso di dimissioni del rappresentante, il procedimento prosegue con l'opponente
stesso, se quest'ultimo ha domicilio o sede nel SEE. L’altra parte viene informata delle
dimissioni del rappresentante. Se la parte il cui rappresentante si € dimesso ha
domicilio o sede fuori del SEE, viene inviata una lettera in cui si informa l'interessato
che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, RMUE, le parti che non hanno domicilio né
sede principale di attivita né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio
nel SEE devono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93,
paragrafo 1, RMUE, in tutti i procedimenti salvo nel deposito di una domanda e che
deve essere nominato un nuovo rappresentante entro il termine di due mesi.

In caso contrario I'opposizione sara respinta in quanto inammissibile.
Se vi € un cambiamento di rappresentante nel corso del procedimento di opposizione,

I'Ufficio informera l'altra parte mediante l'invio di copia della lettera e della procura (ove
presentata).

3.2.3 Annullamento

Regola 37, lettera c), punto (ii), e regola 39, paragrafo 3, REMUE

Nei procedimenti di annullamento, il paragrafo di cui sopra relativo alla parte
opponente si applica mutatis mutandis alla persona che richieda una dichiarazione di
decadenza o nullita di un marchio dell’'Unione europea.

Se il titolare del marchio dell’Unione europea comunitario dovesse risultare non piu
rappresentato, I'esaminatore lo invitera a nominare un rappresentante. Se tale
condizione non dovesse essere soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal
titolare del marchio dell’'Unione europea non verranno prese in considerazione e la
richiesta verra esaminata in base alle prove in possesso dell'Ufficio. Tuttavia, il marchio
dell’Unione europea non viene annullato semplicemente perché il titolare non € piu
rappresentato dopo la registrazione.

3.3 Nomina non obbligatoria di un rappresentante
Se la parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio non dovesse avere l'obbligo di
essere rappresentata, essa pud comunque nominare, in qualunque momento, un

rappresentante ai sensi dell'articolo 92 0 93, RMUE.

Una volta designato un rappresentante, I'Ufficio comunicherda esclusivamente con
quest'ultimo (v. il punto 4).
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3.4 Nomina/sostituzione di un rappresentante
3.4.1 Nomina/sostituzione esplicita

In genere, il rappresentante viene nominato nel modulo ufficiale dell'Ufficio che avvia la
corrispondente procedura, ad esempio il modulo di domanda o il modulo di
opposizione. E possibile nominare piu rappresentanti (fino a un massimo di due)
barrando l'apposita casella «rappresentanti multipli» e fornendo le informazioni
richieste per ciascun rappresentante aggiuntivo.

E possibile nominare un rappresentante anche in una comunicazione successiva.
Parimenti, & possibile sostituire un rappresentante in qualsiasi momento nel corso del
procedimento.

La nomina deve essere inequivocabile.

Si raccomanda vivamente di trasmettere la richiesta di registrazione della nomina di un
rappresentante per via elettronica, tramite il sito web dell’Ufficio (e-recordals).

La domanda di registrazione di una nomina deve contenere:

o il numero di registrazione o di domanda di MUE/DMC,;
o le generalita del nuovo rappresentante;
o la firma del/i soggetto/i richiedente/i la registrazione.

Quando la domanda non contiene tutte le informazioni sopra richieste, il richiedente la
registrazione é invitato a sanare tale irregolarita. La notifica & indirizzata al soggetto
che ha presentato la domanda di registrazione della nomina del rappresentante. Se il
richiedente la registrazione non provvede a sanare l'irregolarita, I'Ufficio respinge la
domanda.

Quando viene nominato un rappresentante, la notifica viene inviata alla parte che ha
presentato la domanda di registrazione della nomina, vale a dire al richiedente la
registrazione. Le altre parti interessate, compreso il rappresentante precedente in caso
di sostituzione se non ¢ il richiedente la registrazione, sono informate della nomina in
una comunicazione a parte solo una volta avvenuta la registrazione della nomina.

Se la domanda fa riferimento a piu di un procedimento, il richiedente la registrazione
deve scegliere, ai fini della domanda, una lingua che sia comune a tutti i procedimenti.
In assenza di una lingua comune, &€ necessario depositare domande di nomina
separate. Per ulteriori informazioni sulluso delle lingue, si rimanda alle Direttive,

parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

In assenza di un rappresentante durante il procedimento, una comunicazione inviata in
relazione a una specifica procedura (ad esempio, registrazione o opposizione),
accompagnata da una procura firmata dalla parte in causa nel procedimento, implica la
nomina del rappresentante. Cio vale anche nel caso in cui venga depositata una
procura generale nello stesso modo. Per informazioni sulle procure generali, vedere il
punto 5.2.

Se nel procedimento vi € gia un rappresentante, il rappresentato deve chiarire se il
precedente rappresentante sara sostituito.
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3.4.2 Nomina implicita

Domande, richieste ecc. depositate per conto delle parti da un rappresentante (di
seguito: il «xnuovo» rappresentante) diverso da quello che appare nel nostro registro (di
seguito: il «vecchio» rappresentante), saranno inizialmente accettate.

L'Ufficio inviera una lettera al «nuovo» rappresentante invitandolo a confermare la sua
designazione entro un mese e avvertendolo che, qualora non risponda entro il termine,
I'Ufficio presumera che non é stato nominato in qualita di rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante conferma la sua nomina, la domanda sara presa in
considerazione e |'Ufficio inviera ulteriori comunicazioni al «nuovo» rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante non risponde entro un mese o se conferma di non
essere il «nuovo» rappresentante, il procedimento andra avanti con il «vecchio»
rappresentante. La domanda e la risposta da parte del «nuovo» rappresentante non
verranno prese in considerazione e saranno inoltrate al «vecchio» rappresentante
unicamente a scopo informativo.

In particolare, quando la domanda porta alla chiusura del procedimento
(ritiri/limitazioni) il «nuovo» rappresentante deve confermare la propria nomina come
rappresentante in modo che la chiusura del procedimento o la limitazione possano
essere accettate. In ogni caso, il procedimento non sara sospeso.

3.4.3  Associazioni di rappresentanti

Regola 76, paragrafo 9, REMUE

Nel caso di un'associazione di rappresentanti (ad esempio, studi o associazioni di
avvocati, mandatari abilitati o entrambi), anziché nominare i singoli rappresentanti che
operano per la suddetta associazione, € possibile nominare l'associazione stessa.

Tale circostanza deve essere manifestata opportunamente, indicando solo il nome
dell'associazione di rappresentanti e non i nomi dei singoli rappresentanti che lavorano
nell'ambito di tale associazione. L'esperienza ha dimostrato che, in molti casi, vengono
fornite informazioni equivoche. In questi casi, |'Ufficio, ove possibile, interpretera tali
informazioni come nomina di un'associazione di rappresentanti con corrispondente
conferimento di procura. Tuttavia, ove lo ritenga opportuno, segnalera l'ambiguita al
rappresentante per evitare che si ripeta in futuro.

La nomina di un‘associazione si estende automaticamente a qualunque mandatario
abilitato che, dopo la nomina iniziale, si unisca all'associazione di rappresentanti. Per
contro, qualsiasi mandatario che lasci l'associazione di rappresentanti cessa
automaticamente di essere facoltizzato. Non & necessario, né consigliabile, fornire
all'Ufficio informazioni relative ai nomi dei rappresentanti dei quali si compone
l'associazione. Tuttavia, si raccomanda vivamente di notificare all'Ufficio eventuali
modifiche e informazioni relative ai rappresentanti che lasciano l'associazione. L'Ufficio
si riserva il diritto di verificare se un determinato rappresentante effettivamente operi
per I'associazione, qualora tale verifica sia giustificata tenuto conto delle circostanze
del caso.
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Articolo 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, REMUE

La nomina di un'associazione di rappresentanti non costituisce un'eccezione alla
regola generale secondo la quale solo i rappresentanti ai sensi dell'articolo 93,
paragrafo 1, RMUE, possono compiere atti legali dinanzi all'Ufficio per conto di terzi.
Pertanto, eventuali domande, richieste o comunicazioni dovranno essere firmate da
una persona fisica che possieda tale qualifica. Il rappresentante deve indicare il proprio
nome sotto la firma. Puo indicare il proprio numero ID individuale, se dato dall'Ufficio,
sebbene non sia necessario ottenerlo poiché prevale il numero ID dell'associazione.

3.4.4 NumeriID

In tutte le comunicazioni e in tutti i moduli inviati all'Ufficio € possibile sostituire, e
sarebbe auspicabile farlo, le informazioni riguardanti l'indirizzo e i recapiti per le
telecomunicazioni del rappresentante con l'indicazione del nome del rappresentante e
del numero identificativo attribuitogli dall'Ufficio. Tali numeri identificativi verranno
assegnati non solo al mandatario abilitato iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio (cfr.
supra il punto 2.2), ma anche agli avvocati e alle associazioni di rappresentanti. Inoltre,
se i rappresentanti o le associazioni di rappresentanti dovessero avere piu indirizzi,
verra attribuito loro un diverso numero identificativo per ciascun indirizzo.

I numero ID pud essere trovato consultando uno qualsiasi dei fascicoli del
rappresentante in questione attraverso il nostro sito web: www.euipo.europa.eu.

4 Comunicazione con i rappresentanti

Regola 77, REMUE

Tutte le notifiche o le altre comunicazioni inviate dall'Ufficio al rappresentante
debitamente facoltizzato avranno lo stesso effetto che avrebbero avuto se fossero
state trasmesse al rappresentato. Analogamente, tutte le comunicazioni inviate
all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato avranno lo stesso effetto che
avrebbero avuto se fossero state trasmesse dal rappresentato (decisione
del 24/11/2011, R 1729/2010-1 WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS (fig.) /
WENDYS et al., § 21).

Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 67, paragrafo 2, e regola 76, paragrafo 8,
REMUE

Una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio pud nominare rappresentanti
multipli, nel qual caso ciascun rappresentante potra agire congiuntamente o
separatamente, a meno che la procura presentata all'Ufficio non disponga
diversamente. L'Ufficio tuttavia, per motivi d’iter procedurale, comunichera solo con il
primo rappresentante citato, salvo nei seguenti casi:

- qualora il richiedente comunichi un indirizzo diverso come indirizzo di servizio,
conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e) del REMUE;

- qualora il rappresentante aggiuntivo venga nominato per una specifica procedura
collaterale (ad esempio, consultazione di fascicoli 0 opposizione), nel qual caso
I'Ufficio procedera di conseguenza.
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Articolo 92, paragrafo 4, RMUE
Regola 75, paragrafo 1, REMUE

Se, nel procedimento dinanzi all'Ufficio, vi sono piu richiedenti, pit opponenti o piu parti
in causa, deve essere espressamente nominato un rappresentante comune dal
richiedente del marchio del’Unione europea ecc. Sara considerato rappresentante
comune il primo richiedente dell’elenco che ha domicilio nel SEE o il suo mandatario,
se nominato. Se nessuno dei richiedenti & domiciliato nel SEE, essi sono tenuti a
nominare un mandatario abilitato ed il primo professionista dell’elenco nominato come
mandatario da uno qualsiasi dei richiedenti sara considerato il rappresentante comune.

Articoli 92 e 93, RMUE
Regola 67, REMUE

Qualora sia stato nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 92 e 93, RMUE,
I'Ufficio comunichera esclusivamente con tale rappresentante.

5. Procura

Articoli 92, paragrafo 3, e 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, REMUE

In linea di principio, i rappresentanti professionali non sono tenuti a depositare una
procura ad agire dinanzi all'Ufficio. Tuttavia, qualsiasi rappresentante professionale
(avvocato o mandatario abilitato EUIPO iscritto nell'elenco, compresa un‘associazione
di rappresentanti) che agisca dinanzi all'Ufficio deve depositare una procura da inserire
nei fascicoli qualora I'Ufficio lo richieda espressamente oppure ove vi siano piu parti nel
procedimento in cui il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio, se l'altra parte lo
richiede esplicitamente.

In questi casi, I'Ufficio invita il rappresentante a depositare la procura entro un
determinato termine (vedere le Direttive, parte A, sezione 1, Mezzi di comunicazione,
termini). La lettera avvertira il rappresentante che, qualora questi non risponda entro il
termine, I'Ufficio presumera che non é stato nominato in qualita di rappresentante e |l
procedimento proseguira direttamente con il soggetto rappresentato. Se la
rappresentanza dovesse essere obbligatoria, il soggetto rappresentato sara invitato a
designare un nuovo rappresentante e si applichera il punto 3.2, di cui sopra. Gli atti
compiuti dal mandatario, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati
come non avvenuti se il soggetto rappresentato non li conferma entro un termine
stabilito dall’Ufficio.

E necessario che la parte in causa nel procedimento firmi una procura. Nel caso delle
persone giuridiche, essa deve essere firmata da una persona che, conformemente alla
legislazione nazionale applicabile, sia legittimata ad agire per conto della suddetta
persona giuridica. L'Ufficio non lo verifichera.

E possibile presentare semplici fotocopie dell'originale firmato. Il documento potra
anche essere trasmesso per telefax. | documenti originali divengono parte integrante
del fascicolo e hon possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Le procure possono essere presentate sotto forma di procure speciali o generali.
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5.1 Procure speciali

Articolo 93, paragrafo 3, RMUE
Regola 76, paragrafo 1 e regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Le procure speciali possono essere conferite utilizzando I'apposito modulo predisposto
dall'Ufficio ai sensi della regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE. Si deve indicare la
procedura cui si riferisce la procura (ad es., «relativa alla domanda di marchio
dell’Unione europea numero 12345»). La procura sara poi estesa a tutti gli atti compiuti
durante il periodo del conseguente MUE. Si possono indicare diversi procedimenti.

Le procure speciali, qualora siano presentate utilizzando il modulo reso disponibile

dall'Ufficio o il modulo personale del rappresentante, possono contenere restrizioni
guanto al loro campo di applicazione.

5.2 Procure generali

Articolo 93, paragrafo 1, RMUE
Regola 76, paragrafo 1 e regola 83, paragrafo 1, lettera h), REMUE

Una procura generale autorizza il rappresentante, I'associazione di rappresentanti o il
dipendente a compiere tutti gli atti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio, tra cui, senza
che tale elenco sia limitativo, il deposito della domanda di marchio dell’'Unione europea
e la prosecuzione di tale procedura, la presentazione di opposizioni e di domande di
dichiarazione di decadenza o nullita, nonché tutti i procedimenti relativi ai disegni o
modelli comunitari registrati e ai marchi internazionali. La procura deve essere
depositata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio o un modulo che
abbia i medesimi contenuti. La procura deve contemplare tutti i procedimenti dinanzi
all'Ufficio e non pud contenere restrizioni. Ad esempio, se il testo della procura
dovesse riguardare «il deposito di domande di marchio del’Unione europea e la
prosecuzione di tale procedura, difesa compresa», la procura non sarebbe accettabile
in quanto non contempla la facolta di presentare opposizioni e domande di
dichiarazione di decadenza o nullita. Se la procura dovesse contenere le suddette
restrizioni, essa verra trattata come procura speciale.

5.2.1 Registrazione di procure generali

Dal mese di aprile 2002 e ai sensi della comunicazione n. 2/03 del Presidente
dell'Ufficio del 10/02/2003, ai rappresentanti non verra piu rilasciato un numero di
procura, né verra trasmessa alcuna notifica circa il trattamento interno delle procure
dopo la ricezione di queste ultime da parte dell'Ufficio. Tuttavia, il fatto che non si rilasci
pit. numeri alle procure non incide sull’attribuzione di numeri identificativi ai
rappresentanti inseriti nella banca dati dei rappresentanti.
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5.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta
espressamente dall'Ufficio

a) Se la rappresentanza non €& obbligatoria, il procedimento proseguira con il
soggetto rappresentato.

b)  Se la rappresentanza e obbligatoria, si applichera il punto 3.2 di cui sopra.

6 Ritiro della nomina di un rappresentante o di una procura

Il ritiro o la sostituzione di un rappresentante puo risultare da un'azione intrapresa dal
rappresentato, dal precedente rappresentante o dal nuovo rappresentante.

6.1 Azione intrapresa dal rappresentato

Regola 79, REMUE

Il rappresentato puo, in qualunque momento, revocare, mediante comunicazione scritta
e firmata trasmessa all'Ufficio, la nomina di un rappresentante o la procura conferitagli.
La revoca di una procura comporta la revoca della nomina del rappresentante.

Regola 76, paragrafo 6, REMUE

Se il rappresentato dovesse comunicare la revoca al suo rappresentante, ma non
all'Ufficio, tale revoca non avra valore in alcun procedimento dinanzi all'Ufficio finché
non verra notificata a quest'ultimo. Se la parte in causa nel procedimento dovesse
essere tenuta a farsi rappresentare, si applichera quanto esposto al punto 3.2
precedente.

6.2 Ritiro da parte del rappresentante

Il rappresentante puo dichiarare in qualsiasi momento, con una comunicazione firmata
all'Ufficio, che si ritira come rappresentante. La domanda deve indicare il numero del
procedimento (ad es. numero del marchio dell’Unione europea/disegno o modello
registrato, numero di opposizione, ecc.). Se dovesse dichiarare che, a partire da quel
momento, la rappresentanza €& assunta da un'altra persona, I'Ufficio prendera
debitamente nota della variazione e corrispondera con il nuovo rappresentante. Se |l
rappresentato dovesse essere tenuto a farsi rappresentare, si applichera quanto
esposto al punto 3.2 precedente.
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7 Decesso o0 incapacita legale del soggetto rappresentato
0 rappresentante

7.1 Decesso o incapacita legale del soggetto rappresentato

Regola 76, paragrafo 7, REMUE

In caso di decesso o di incapacita legale della parte autorizzante, il procedimento
prosegue con il rappresentante, a meno che la procura non contenga disposizioni
contrarie.

Regola 73, paragrafo 1, lettera a), REMUE

A seconda del procedimento, il rappresentante dovra richiedere la registrazione di una
variazione a beneficio del successore di diritto del rappresentato. Il rappresentante
potra tuttavia richiedere linterruzione del procedimento. Per ulteriori informazioni
sull'interruzione del procedimento di opposizione a causa di decesso o incapacita
giuridica, cfr. la parte C, sezione 1, Questioni procedurali.

Per la procedura di insolvenza, una volta designato un liquidatore, quest'ultimo
assumera la capacita di agire per conto della persona in bancarotta e potra o dovra,
nel caso di rappresentanza obbligatoria, nominare un nuovo rappresentante o
confermare la nomina del rappresentante esistente.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di insolvenza, vedere le Direttive, parte E,

Operazioni del registro, sezione 3, capitolo 5, il MUE come oggetto di proprieta,
Insolvenza o procedure analoghe

7.2 Decesso o incapacita legale del rappresentante

Regola 73, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 3, lettere a)-b), REMUE

In caso di decesso o incapacita legale di un rappresentante, il procedimento dinanzi
all'Ufficio verra sospeso. Se I'Ufficio non dovesse essere portato a conoscenza della
nomina di un nuovo rappresentante entro tre mesi dall'interruzione, I'Ufficio,

- qualora la rappresentanza non dovesse essere obbligatoria, comunichera alla
parte che autorizza che il procedimento, a partire da quel momento, riprendera
con loro;

- qualora la rappresentanza dovesse essere obbligatoria, comunichera alla parte
che autorizza le conseguenze giuridiche applicabili secondo la natura del
procedimento (ad esempio la domanda di marchio del’Unione europea verra
ritenuta ritirata o 'opposizione sara rifiutata) se non dovesse essere designato un
nuovo rappresentante entro due mesi dalla data di notifica della comunicazione
(decisione del 28/09/2007, R 0048/2004-4, PORTICO / PORTICO, § 13 e 15).
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Allegato 1

Terminologia nazionale

Abilitazioni/norme specifiche
per rappresentare clienti in

Terminologia nazionale per
persone con qualificazione

Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in

RaEe per «avvocato» materia di marchi, disegni e .speciale.—Avvogat'o spe.cializzato. materia di marchi, disegni e modelli
modelli' in breyettllmarchlldlsegnl o modelli ’
(il RAPPR. PROF. EUIPO)
Austria Rechtsanwalt Gli avvocati sono pienamente | Patentanwalt | notai possono rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale
abilitati. austriaco per la proprieta industriale grazie alla loro qualificazione
professionale speciale.
Di conseguenza, i notai possono chiedere di essere iscritti
nell'elenco dei mandatari abilitati.
Belgio Avocat, Advocaat, | Gli avvocati sono pienamente | In olandese: Merkengemachtigde Chiunque abbia un indirizzo nello Spazio economico europeo pud
Rechtsanwalt abilitati ma una stessa persona | In francese: Conseil en rappresentare clienti in materia di proprieta intellettuale.
non pud essere avvocato e, al | marques / Conseils en propriété
tempo stesso, mandatario | industrielle L'abilitazione non & subordinata alla necessita di una
abilitato. In tedesco: Patentanwalt qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di
essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente
come rappresentanti professionali per almeno cinque anni
dinanzi a un servizio centrale per la proprieta industriale di uno
Stato membro.
Bulgaria Apneokat / lMpaktukyBaw, | Gli avvocati non sono abilitati. Spetsialist po targovski marki / | E necessaria una qualificazione professionale speciale. L'ufficio
MpaBo Spetsialist po dizayni brevetti bulgaro puo certificare che qualcuno ha esercitato come
Advokat / Praktikuvasht Cneunanuct no TbproBCckM Mapku / | rappresentante per cinque anni.
Pravo Cneuuanuct no An3anHu
Croazia Odvjetnik Gli avvocati sono pienamente | Zastupnik Za Zigove E necessaria una qualificazione professionale speciale. I

abilitati.

«mandatario abilitato» € la persona che ha superato un esame per
rappresentanti TM dinanzi all'Ufficio croato.

Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio, Parte A, Norme generali

Pag. 26

DRAFT

VERSION 1.0

01/02/2017




Rappresentanza professionale

PAESE

Terminologia nazionale
per «avvocato»

Abilitazioni/norme specifiche
per rappresentare clienti in
materia di marchi, disegni e

modelli

Terminologia nazionale per
persone con qualificazione

speciale — Avvocato specializzato
in brevetti/marchi/disegni o modelli

(il RAPPR. PROF. EUIPO)

Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in
materia di marchi, disegni e modelli

Repubblica
ceca

Advokat

Gli avvocati .sono pienamente
abilitati.

Patentovy zastupce

La Repubblica ceca prevede un esame in due parti. Le persone
che hanno superato la parte B (marchi e denominazione di
origine) possono esercitare come rappresentanti in questo settore
e, di conseguenza, essere iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo
93, RMUE. Gli awvocati specializzati in brevetti, che hanno
superato entrambe le parti dellesame, sono abilitati a
rappresentare i richiedenti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Cipro

Aiknyépog - Dikigoros

SOLO gli avvocati sono abilitati.

nihil

Non pertinente

Danimarca

Advokat

Gli avvocati sono pienamente
abilitati.

Varemaerkefuldmaegtig

L'abilitazione non & subordinata alla necessita di una
qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di
essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente
come rappresentanti professionali per almeno cingue anni
dinanzi a un servizio centrale per la proprieta industriale di uno
Stato membro.

Estonia

Jurist, Advokaat

Gli avvocati non sono abilitati a
meno che non posseggano anche
la qualifica di agente di PI.

Patendivolinik

L'esame consiste di due parti indipendenti: da un lato, brevetti e
modelli di utilita e, dall'altra, marchi, disegni e indicazioni
geografiche. Entrambi i tipi di rappresentanti  sono
«patendivolinik». Le persone che hanno superato solo la parte
dellesame relativa ai brevetti non possono essere iscritte
nell'elenco ai sensi dell'articolo 93, RMUE. L'iscrizione nell'elenco
€ aperta a coloro che hanno superato la parte dell'esame relativa
a marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche.

Finlandia

Asianajaja, Advokat

Gli avvocati sono pienamente
abilitati.

In finlandese:
Tavaramerkkiasiamies
In svedese:
Varumaerkesombud

A partire dal 1°luglio 2014 [I'ufficio brevetti finlandese rilascera
certificati ai rappresentanti professionali che soddisfano le
condizioni previste dall'articolo 93, paragrafo 2, RMUE, per
I'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati.
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Terminologia nazionale

Abilitazioni/norme specifiche
per rappresentare clienti in

Terminologia nazionale per
persone con qualificazione

Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in

RaEe per «avvocato» materia di marchi, disegni e .speciale.—Avvogat'o spe.cializzato. materia di marchi, disegni e modelli
modelli' in breyettllmarchlldlsegnl o modelli ’
(il RAPPR. PROF. EUIPO)
Francia Avocat Gli avvocati sono pienamente | Conseil en Propriété Industrielle | L'INPI mantiene due diversi elenchi:
abilitati ma una stessa persona | marques et modeéles ou juriste.
non puo essere avvocato e, al La Liste des Conseils en propriété industrielle e la Liste des
tempo stesso, mandatario Personnes qualifiées en Propriété industrielle.
abilitato.
Soltanto coloro che sono iscritti nella «Liste des Conseils en
propriété industrielle» sono abilitati a rappresentare terzi dinanzi
all'ufficio brevetti francese. Pertanto solo queste persone hanno il
diritto di essere iscritte nell'elenco rappr. prof. EUIPO.
Germania Rechtsanwalt Gli avvocati sono pienamente | Patentanwalt Un «Patentassessor» non € abilitato ad agire come
abilitati. rappresentante professionale. Egli pud agire come dipendente-
rappresentante.
Grecia Aiknyépog - Dikigoros SOLO gli avvocati sono abilitati. | nihil Non pertinente
Ungheria Ugyvéd Gli avvocati sono pienamente | Szabadalmi Ggyvivé Per essere un mandatario specializzato in brevetti occorre una
abilitati, ma i consulenti legali o i qualificazione professionale speciale. | mandatari specializzati in
notai non sono autorizzati a brevetti sono autorizzati a rappresentare clienti in tutti i
esercitare come avvocati in procedimenti dinanzi I'Ufficio.
procedimenti relativi a questioni di Di conseguenza, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco
proprieta industriale. Di rappr. prof. EUIPO
conseguenza, non  possono
essere iscritti nell'elenco rappr.
prof. EUIPO.
Irlanda Barrister, Solicitor Gli avvocati sono pienamente | Trade Mark Agent La persona deve essere iscritta nel registro degli agenti TM
abilitati.
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Terminologia nazionale

Abilitazioni/norme specifiche
per rappresentare clienti in

Terminologia nazionale per
persone con qualificazione

Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in

RaEe per «avvocato» materia di marchi, disegni e .speciale.—Avvogat'o spe.cializzato. materia di marchi, disegni e modelli
modelli' in breyettllmarchlldlsegnl o modelli ’
(il RAPPR. PROF. EUIPO)
Islanda Légfraedingur Entrambe le legislazioni, sia | Umbodsmadur Non sono richieste qualifiche specifiche; tuttavia, di norma i
quella sui marchi sia quella sui rappresentanti e/o agenti sono mandatari europei in materia di
Légmadur disegni e modelli, contengono brevetti o rappresentanti di societa specializzate i cui dipendenti
disposizioni relative alla hanno acquisito competenze ed esperienza in questioni relative a
Héradsdomslogmadur rappresentanza  di  richiedenti brevetti, marchi, disegni e modelli.
stranieri  (cfr. articolo 35 della
Heestaréttarlogmadur legge n. 45/1997 in materia di Una persona la cui qualifica professionale che la abilita a
marchi e l'articolo 47 della legge rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni relative a
n. 46/2001 in materia di disegni e marchi e/o disegni e modelli dinanzi all'ufficio islandese dei
modelli della repubblica brevetti & riconosciuta ufficialmente in conformita dei regolamenti
d’Islanda). di detto Stato e non € subordinata al requisito di avere esercitato
la professione per almeno cinque anni.
Non sussistono tuttavia leggi o
regolamenti recanti  obblighi
relativamente a istruzione,
esperienza o qualifiche specifiche
di rappresentanti e/o agenti.
Italia Avvocato Gli avvocati sono pienamente | Consulenti  abilitati/Consulenti  in | La persona deve essere iscritta nel registro dei «consulenti in
abilitati. Proprieta Industriale proprieta industriale» («Albo») tenuto dal consiglio dell'ordine e il
registro deve essere comunicato all'Ufficio italiano brevetti e
marchi (<UIBM»).
Lettonia Advokats Gli avvocati possono | Patentu pilnvarotais / PreCu zimju | Vi & un esame sui marchi.
rappresentare solo clienti la cui | agents / Profesionals | | clienti la cui residenza permanente non & nell'Unione europea
residenza permanente e | patentpilnvarotais devono essere rappresentati da un mandatario abilitato.
nell'Unione europea. | notai non possono agire come rappresentanti di diritto.
I clienti la cui residenza
permanente non € nell'Unione
europea devono essere
rappresentati da un mandatario
abilitato.
Liechtenstein | Rechtsanwalt Gli avvocati sono pienamente | Patentwalt E richiesta una qualifica professionale specifica.

abilitati.
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S e Terminologia nazionale per
Abilitazioni/norme specifiche PR
. . . N persone con qualificazione e s L
Terminologia nazionale per rappresentare clienti in - e Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in
RaEe per «avvocato» materia di marchi, disegni e .spemale.—Avvoz':at'o spe.mallzzato. materia di marchi, disegni e modelli
modelli' in breyettllmarchlldlsegnl o modelli
(il RAPPR. PROF. EUIPO)

Lituania Advokatas Gli avvocati possono | Patentinis patikétinis. | clienti la cui residenza permanente non € nell'Unione europea

rappresentare solo clienti la cui devono essere rappresentati da un mandatario abilitato.
residenza permanente e | notai non possono agire come rappresentanti di diritto.
nell'Unione europea.
I clienti la cui residenza
permanente non € nell'Unione
europea devono essere
rappresentati da un mandatario
abilitato.

Lussemburgo | Avocat/ Rechtsanwalt Gli avvocati sono pienamente | In francese: Conseil en Chiunque abbia un indirizzo nello Spazio economico europeo pud
abilitati ma una stessa persona | marques / Conseils en propriété | rappresentare clienti in materia di proprieta intellettuale.
non pud essere avvocato e, al | industrielle
tempo stesso, mandatario | In tedesco: Patentanwalt L'abilitazione non & subordinata alla necessita di una
abilitato. qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di

essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente
come rappresentanti professionali per almeno cingue anni
dinanzi a un servizio centrale per la proprieta industriale di uno
Stato membro.

Malta Avukat, Prokuratur Legali | Gli avvocati sono pienamente Chiunque abbia una formazione giuridica, tra cui i notai, puo
abilitati. esercitare come agente di marchio. Non é richiesta l'attestazione

di qualificazione di avvocato che esercita da agente di marchi.
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Abilitazioni e Terminologia nazionale per
ilitazioni/norme specifiche PR
Terminologia nazionale per rappresentare clienti in persone con quallflcaglope Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in
RaEe per «avvocato» materia di marchi, disegni e .spemale.—Avvoz':at'o spe.mallzzato. materia di marchi, disegni e modelli
modelli' in breyettllmarchlldlsegnl o modelli ’
(il RAPPR. PROF. EUIPO)
Norvegia Advokat, Gli avvocati sono pienamente | n/a L’abilitazione non €& subordinata al possesso di qualifiche
Advokatfullmektig abilitati. professionali specifiche: i richiedenti liscrizione nell’albo devono
avere esercitato periodicamente in qualita di legali o mandatari
Se l'avvocato esercita in qualita di abilitati per almeno cinque anni dinanzi a un ufficio centrale di
procuratore legale, la procura non proprieta intellettuale.
€ necessaria.
Se l'avvocato esercita in qualita di
dipendente di una societa e
necessaria la procura, anche nel
caso in cui detto dipendente sia
un procuratore legale.
Polonia Adwokat, radca prawny Gli avvocati sono pienamente | Rzecznik Patentowy Il rappresentante deve essere iscritto nell’elenco degli avvocati
abilitati per le questioni MUE, specializzati in brevetti tenuto dall'ufficio brevetti polacco.
ma non per le questioni DMC.
Portogallo Advogado Gli avvocati sono pienamente | Agente Oficial da Propriedade | 5 anni di esperienza o qualificazioni speciali
abilitati. Industrial Un notaio non € un avvocato e, pertanto, puo chiedere di essere
iscritto nell'elenco
Romania Avocat Gli avvocati non sono | Consilier in proprietate industriala In Romania esistono tre elenchi. | rappresentanti sono tenuti a
pienamente abilitati. possedere qualificazioni speciali o cinque anni di esperienza e
devono essere membri di una camera nazionale. Per essere un
mandatario abilitato occorre una qualificazione professionale
speciale.
Slovacchia Advokat, Komerény | Gli avvocati sono pienamente | Patentovy zastupca In Slovacchia, gli avvocati («advokat») iscritti allassociazione
Pravnik abilitati. slovacca BAR possono esercitare come rappresentanti dinanzi al
servizio per la proprieta industriale della Repubblica Slovacca.
Slovenia Odvetnik Gli avvocati sono pienamente | Patentni zastopnik Gli avvocati che non sono iscritti nel registro sloveno come agenti
abilitati. di brevetti/marchi non sono abilitati a rappresentare terzi dinanzi
all'ufficio.
I notai non sono abilitati per diritto.
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Terminologia nazionale

Abilitazioni/norme specifiche
per rappresentare clienti in

Terminologia nazionale per
persone con qualificazione

Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in

RaEe per «avvocato» materia di marchi, disegni e .speciale.—Avvogat'o spe.cializzato. materia di marchi, disegni e modelli
modelli' in breyettllmarchlldlsegnl o modelli ’
(il RAPPR. PROF. EUIPO)
Spagna Abogado Gli avvocati sono pienamente | Agente Oficial de la Propiedad | L'iscrizione nell'elenco & subordinata a un esame
abilitati. Industrial
Svezia Advokat Gli avvocati sono pienamente | Patentombud L'abilitazione non & subordinata alla necessita di una
abilitati. qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di
essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente
come rappresentanti professionali per almeno cingue anni
dinanzi a un servizio centrale per la proprieta industriale di uno
Stato membro.
Paesi Bassi Advocaat Gli avvocati sono pienamente | Merkengemachtigde Chiunque abbia un indirizzo nello Spazio economico europeo pud
abilitati ma una stessa persona rappresentare clienti in materia di proprieta intellettuale.
non pud essere avvocato e, al
tempo stesso, mandatario L'abilitazione non & subordinata alla necessita di una
abilitato. qualificazione professionale speciale; le persone che chiedono di
essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente
come rappresentanti professionali per almeno cingue anni
dinanzi a un servizio centrale per la proprieta industriale di uno
Stato membro.
Regno Unito Barrister, Solicitor, | Gli avvocati sono pienamente | Registered Trade Mark Attorney Dopo un esame.
Registered Trade Mark | abilitati.

Attorney
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Allegato 2

L'elenco che segue indica i paesi in cui esiste un titolo per chi & abilitato a
rappresentare esclusivamente in materia di diseghi o modelli. Se il paese non &
nell’elenco vuol dire che il relativo diritto si estende anche in materia di marchi, e quindi

la persona abilitata non figurerebbe nell'elenco speciale per i disegni o modelli.

PAESE Avvocato spemallzza_to in disegni
o modelli

Repubblica ceca Patentgvy ;astupp € (Stess"’? .
denominazione di agente di marchi)

Danimarca Varemaerkefuldmaegtig

Estonia Patendivolinik

Finlandia Mallioikeusasiamies/
Monsterrattsombud

Irlanda Registered Patent Agent

Italia Consulente in brevetti

Lettonia Eatentpllnvarotals dizainparaugu
lietas

Romania Consilier de proprietate industriala

Svezia Varumaerkesombud

Regno Unito Registered Patent Agent
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1 Introduzione

Ogni domanda di marchio dell’Unione europea (MUE) deve rispettare determinate
formalitda. Lo scopo di queste Direttive € quello di definire la pratica dell’Ufficio in
relazione a tali formalita.

2. Deposito di domande

2.1 Richiedenti

Articolo 5, RMUE

Possono fare richiesta di marchio dell’Unione europea le persone fisiche o giuridiche,
compresi gli enti di diritto pubblico, indipendentemente dalla loro nazionalita o
domicilio.

2.2 Dove si puo depositare una domanda di marchio dell’Unione
europea

Articolo 25, paragrafo 1, RMUE
Regola 82, REMUE
Decisione EX-05-3 ed EX-13-2 del Presidente dell’Ufficio

Il richiedente deposita la domanda di marchio dellUnione europea direttamente presso
EUIPO.

Le domande di marchio del’Unione europea possono essere inviate allEUIPO
elettronicamente (per mezzo del deposito elettronico), via fax, per posta o corriere
privato, o consegnate di persona all’ufficio Ricevimento dell’Ufficio. Se l'utente decide
di depositare una domanda elettronicamente, I'Ufficio offrira la possibilita di una
procedura accelerata nota come Fast Track (per maggiori informazioni si prega di
controllare il sito web dell’Ufficio).

3 Le tasse

Allegato | RMUE

Articolo 26, paragrafo 2 e articoli 27, 144 bis e 144 ter, RMUE

Regola 9, paragrafo 5, REMUE

Decisione EX-96-1, modificata nel 1996, 2003 e 2006; decisione EX-13-2 del
Presidente dell’Ufficio
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3.1 Tasse in generale

Per la richiesta di un marchio del’'Unione europea sono applicabili le seguenti tasse:

_ Tassa d_l bas_e Tassa per una Tassa per ogni classe
Marchio (comprensiva di una seconda classe extra
classe)
Marchio individuale 1000 EUR 50 EUR 150 EUR
Marchio individuale
depositato 850 EUR 50 EUR 150 EUR
elettronicamente
Marchio collettivo 1800 EUR EUR 50 150 EUR
Marchio collettivo
depositato 1500 EUR EUR 50 150 EUR
elettronicamente

La tassa deve essere pagata in euro. | pagamenti effettuati in altre valute non sono
validi.

Per ulteriori informazioni sulle tasse, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni
generali, sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

3.2 Irregolarita nel pagamento delle tasse di base

Se la tassa di base non viene pagata entro un mese dalla data in cui I'Ufficio ha
ricevuto la domanda, la data di deposito provvisorio andra persa (cfr. punto 4 che
segue, Data di deposito).

Tuttavia la data di deposito pud essere mantenuta se viene presentata all’Ufficio la
prova che la persona che ha effettuato il pagamento (a) ha debitamente disposto un
ordine di trasferimento dellimporto del pagamento a un istituto bancario, entro il
periodo di riferimento per il pagamento, e (b) ha pagato una soprattassa pari al 10%
del totale dovuto (fino a un importo massimo di 200 EUR).

La soprattassa non sara dovuta se la persona fornisce la prova che il pagamento é
stato ordinato piu di 10 giorni prima dello scadere del termine di un mese.

3.3 Irregolarita nel pagamento delle tasse per classe

Quando la domanda riguarda piu di una classe di prodotti e/o servizi, € dovuta una
tassa supplementare per ogni classe aggiuntiva.

o Qualora le tasse versate o I'importo coperto dal conto corrente siano inferiori alla
somma totale delle tasse dovute per le classi selezionate nel modulo di
domanda, verra emessa una lettera di irregolarita con I'indicazione del termine di
due mesi per il pagamento. Se il pagamento non viene ricevuto entro il termine
specificato, la domanda si intendera ritirata per le classi non coperte dal
pagamento effettuato. In assenza di altri criteri per determinare quali classi si
intende coprire con l'importo pagato, I'Ufficio considerera le classi in base
all'ordine della classificazione (iniziando dalla classe piu bassa).
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o Qualora siano dovute tasse per classi aggiuntive a seguito della rettifica di
un’irregolaritd di classificazione, sara emessa una lettera d’irregolarita con
l'indicazione del termine di due mesi per il relativo pagamento. Se il pagamento
non viene ricevuto entro il termine specificato, la domanda si intendera ritirata per
le classi derivanti dalla ri-classificazione non coperte dal pagamento effettuato. In
assenza di altri criteri per determinare quali classi si intende coprire con 'importo
pagato, I'Ufficio considerera le classi in base all'ordine della classificazione
(iniziando dalla classe piu bassa).

3.4 Rimborsi delle tasse in caso di rinuncia

All'atto del ritiro della domanda di marchio dell’Unione europea, la tassa di domanda
(tasse di base e per le classi) sara restituita unicamente in talune circostanze.

Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali,
sezione 3, Pagamento delle tasse e delle spese.

4. Data di deposito

Articoli 26 e 27, RMUE
Regola 9, paragrafo 1, REMUE

4.1 Requisiti per la data di deposito

Una data di deposito viene concessa, nel caso in cui la domanda soddisfi i requisiti
seguenti:

la tassa di domanda e stata pagata;

la domanda € una richiesta di registrazione di un marchio dell’Unione europea;
la domanda contiene informazioni per identificare il richiedente;

la domanda contiene una riproduzione del marchio;

la domanda contiene un elenco di prodotti/servizi.

Se uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra non € soddisfatto, il richiedente ricevera una
lettera di irregolarita che lo invitera a fornire I'elemento mancante entro due mesi dalla
notifica della lettera di irregolarita. Il termine in questione €& improrogabile. Se
l'irregolarita riscontrata non viene sanata, la domanda di marchio dell’'Unione europea
si intendera «non depositata», tutte le tasse gia pagate saranno rimborsate. Se le
informazioni mancanti vengono fornite entro il termine fissato nella lettera di
irregolarita, la data di deposito verra modificata e diventera la data in cui tutte le
informazioni obbligatorie sono complete, compreso il pagamento.

411 Tassa

Articolo 26, paragrafo 2, RMUE
Regola 9, paragrafo 1, lettera b), REMUE
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La tassa di base e, ove opportuno, le tasse per le classi devono essere pagate entro
un mese dal deposito della domanda. Nel caso in cui la tassa non venga pagata entro
un mese, I'Ufficio rilascera una lettera di irregolarita (cfr. punto 3.2, che precede).

4.1.2 Richiesta

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera a); regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto i) e regola 83,
paragrafo 1, articolo e), REMUE

La domanda deve contenere una richiesta di registrazione di un marchio dell’'Unione
europea.

Si raccomanda vivamente di depositare la domanda di marchio dell’lUnione europea,
utilizzando il modulo di deposito elettronico dell'Ufficio, disponibile nelle lingue ufficiali
dell'Unione europea. In alternativa, su richiesta sono messi a disposizione del
pubblico anche moduli in formato .pdf, gratuitamente e in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea.

4.1.3 Richiedente

Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera a) e regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) REMUE

La domanda deve contenere informazioni che identifichino il richiedente, in particolare:
il nome, l'indirizzo e la nazionalita del richiedente e lo Stato in cui ha il domicilio o la
sede o una stabile organizzazione. Se 'EUIPO ha gia assegnato un numero ID al
richiedente, é sufficiente indicare tale numero ID e il nome del richiedente.

4.1.4 Riproduzione del marchio

Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera d), regola 3 e regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv)
REMUE

La domanda deve contenere una riproduzione del marchio in conformita con la
regola 3 del regolamento di esecuzione. Per ulteriori informazioni sui differenti tipi di
marchi, vedere il paragrafo 10.

4.1.5 Elenco di prodotti e servizi

Articoli 26 e 28 e articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera c) e regola 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii) REMUE

L’esistenza di un elenco di prodotti e servizi € una condizione necessaria per la
concessione di una data di deposito. Per indicare I'elenco di prodotti e servizi si pud
utilizzare un riferimento a un marchio dellUnione europea anteriore nell’apposito
campo del modulo di domanda di marchio del’'Unione europea.
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Per le domande depositate elettronicamente, cfr. punto 5.2 che segue.

4.2 Ricevuta della data di deposito
4.2.1 Domande depositate elettronicamente

Per le domande di marchio dell’Unione europea depositate elettronicamente, il sistema
rilascia una ricevuta di deposito elettronico automatica immediata, che contiene la data
di deposito provvisoria. Il richiedente deve conservare tale ricevuta.

4.2.2 Domande depositate con altri mezzi

Quando una domanda é ricevuta dall’Ufficio mediante qualsiasi altro mezzo che non
sia elettronico (cfr. punto 4.2.1 che precede), viene concessa una data di deposito
provvisoria e I'Ufficio rilascia una ricevuta con tale data di deposito. La data di deposito
verra considerata la data di ricevimento se il richiedente soddisfa i requisiti per la data
di deposito (cfr. punto 4.1 che precede).

5 Prodotti e servizi

51 Classificazione

Ogni domanda di marchio dell’'Unione europea deve contenere un elenco di prodotti e
servizi come condizione per la concessione di una data di deposito (cfr. punto 4.1.5
che precede).

L’elenco deve essere classificato in conformita con I'Accordo di Nizza (articolo 28,
paragrafo 1, RMUE).

L'ambito della protezione definito dall’elenco originale di prodotti e servizi non pud
essere esteso. Se il richiedente desidera proteggere altri prodotti o servizi dopo il
deposito, deve depositare una nuova domanda.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione di prodotti e servizi, consultare le
Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

5.2 Irregolarita formali specifiche per il deposito elettronico

Regola 82, paragrafo 1, e regola 9, paragrafo 3, lettera a), e regola 9, paragrafo 4,
REMUE

Decisione n. EX-13-2 del Presidente dell’Ufficio del 26 novembre 2013 relativa alle
comunicazioni tramite mezzi elettronici tra I'Ufficio e i suoi clienti («Decisione di base
sulla comunicazione elettronica»)

Le domande presentate elettronicamente sono sottoposte ai termini e alle condizioni
riguardanti le comunicazioni elettroniche con e da parte dell’Ufficio nella User Area
secondo quanto stabilito nella decisione n.EX-13-2 («Decisione di base sulla
comunicazione elettronica»).
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Per le domande presentate elettronicamente, I'elenco di prodotti e servizi deve essere
inserito nei campi di testo forniti a tale fine. Per compilare il proprio elenco di prodotti e
servizi i richiedenti possono scegliere di utilizzare dei termini preapprovati, che sono
tratti dalla Harmonised Database (HDB) e vengono automaticamente accettati a fini di
classificazione. |l ricorso ai termini preapprovati consente di snellire il processo di
registrazione dei marchi. Gli elenchi di prodotti e servizi presentati sotto forma di
allegato alla domanda depositata elettronicamente, o presentati separatamente, non
saranno ritenuti conformi ai termini e alle condizioni concernenti le comunicazioni
elettroniche con e da parte dell’Ufficio.

In tali casi I'Ufficio emettera una notifica di irregolarita in cui richiede il pagamento della
differenza tra la tassa di base ridotta per le domande presentate elettronicamente e la
tassa di base standard, ossia 150 EUR (300 EUR per i marchi collettivi).

Qualora l'irregolarita non venga risolta entro il periodo stabilito dall’'Ufficio nella sua
notifica, la domanda sara considerata ritirata per i prodotti e servizi presentati sia sotto
forma di allegato al modulo di domanda oppure presentati separatamente. Qualora non
siano stati inseriti prodotti e servizi nei campi di testo previsti e l'irregolarita non venga
sanata, la domanda verra rifiutata.

Ove disponibile, per indicare I'elenco di prodotti e servizi si pud utilizzare un riferimento
a un marchio dellUnione europea anteriore nell’apposito campo del modulo di
domanda di marchio dell’Unione europea. In questo caso, I'elenco di prodotti e servizi
sara importato automaticamente.

6 Firma

Regole 80, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3, REMUE

| moduli di domanda presentati via fax, posta, corriere privato o di persona devono
essere firmati o sul modulo stesso o in una lettera di accompagnamento. La firma puod
essere quella del richiedente o del suo rappresentante. Se una domanda trasmessa
all’'Ufficio non é firmata, I'Ufficio invitera la parte interessata a sanare l'irregolarita entro
un termine di due mesi. Se lirregolarita non viene sanata entro il termine indicato, la
domanda sara respinta.

Se una domanda viene depositata elettronicamente, lindicazione del nome del
mittente € considerata equivalente a una firma.

7 Lingue/traduzioni

Articolo 119 e 120, RMUE
Comunicazione n. 4/04 del Presidente dell’Ufficio

Una domanda di marchio dell’Unione europea puo essere depositata in una qualsiasi
lingua ufficiale del’'Unione europea. Sul modulo di domanda deve essere indicata una
seconda lingua fra le cinque lingue dell’Ufficio, vale a dire, spagnolo, tedesco, inglese,
francese e italiano.
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La versione del modulo di domanda puo essere in una lingua diversa da quella scelta
come prima lingua. Tuttavia il modulo di domanda deve essere compilato nella prima
lingua, compreso I'elenco di prodotti e servizi, I'indicazione di colore/i e la descrizione
del marchio, ove opportuno.

7.1 Prima e seconda lingua

Tutte le informazioni sul modulo di domanda devono essere nella prima lingua; in caso
contrario, viene inviata una lettera di irregolarita. Se lirregolarita non viene sanata
entro due mesi, la domanda sara respinta.

La seconda lingua serve come possibile lingua per procedimenti di opposizione e
annullamento e deve essere diversa dalla lingua selezionata come prima lingua. In
nessun caso € possibile modificare la scelta della prima e della seconda lingua una
volta depositata la domanda.

Al momento del deposito della domanda, il richiedente pud scegliere di fornire una
traduzione nella seconda lingua dell’elenco di prodotti e servizi e, se rilevante, della
descrizione del marchio e dell'indicazione del colore. Tuttavia, detta traduzione non &
necessaria se I'elenco di prodotti e servizi € costituito da termini tratti dalla HDB. Nel
caso in cui fornisca tale traduzione di propria iniziativa, il richiedente & tenuto a
garantire che la traduzione corrisponda al testo nella prima lingua. E molto importante
che il richiedente verifichi 'accuratezza della traduzione, poiché proprio la traduzione
fornita dal richiedente potra essere utilizzata come testo di partenza per ulteriori
traduzioni della domanda nelle restanti lingue dell’Unione europea (cfr. punto 7.3,
Lingua di riferimento per le traduzioni, che segue). In caso di discrepanza, la questione
relativa a quale versione linguistica prevalga dipende dal fatto che la prima lingua sia
una delle cinque lingue dell'Ufficio o meno. Se la prima lingua della domanda € una
delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la prima versione linguistica. Se la prima lingua
della domanda non é una delle cinque lingue dell'Ufficio, prevale la seconda lingua.

7.2 Lingua della corrispondenza

La lingua della corrispondenza é la lingua utilizzata nella corrispondenza tra I'Ufficio e il
richiedente durante il procedimento di esame fino alla registrazione del marchio.

Se la lingua che il richiedente ha scelto come prima lingua € una delle cinque lingue
dell’Ufficio, essa sara utilizzata come lingua della corrispondenza.

Solo nel caso in cui la prima lingua scelta non figuri tra le cinque lingue dell’Ufficio, &
possibile per il richiedente indicare la seconda lingua come lingua della
corrispondenza. Questa richiesta pud essere presentata sul modulo di domanda
selezionando la casella corrispondente oppure successivamente, sia in modo esplicito,
con una richiesta diretta, sia in modo implicito, inviando una comunicazione all’Ufficio
nella seconda lingua. Tuttavia, tale richiesta sara respinta nel caso in cui I'Ufficio abbia
gia emesso una notifica di irregolarita o una lettera di obiezione nella prima lingua.

Qualora il richiedente selezioni una delle cinque lingue dell’Ufficio come prima lingua,

indicando poi la seconda lingua come lingua della corrispondenza, I'Ufficio impostera la
prima lingua come lingua della corrispondenza e ne informera il richiedente.
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Esempio
. . . . . Lingua della corrispondenza
Prima lingua selezionata Seconda lingua selezionata 9 : p
selezionata
Francese Inglese Inglese

La lingua della corrispondenza diventera il francese.

Per ulteriori informazioni sulle lingue, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni
generali, sezione 4, Lingua procedurale.

7.3 Lingua di riferimento per le traduzioni

L'elenco dei prodotti e servizi viene tradotto nelle lingue ufficiali del’UE. La lingua di
partenza per le traduzioni € chiamata lingua di riferimento. Se la prima lingua della
domanda & una delle cinque lingue dell’'Ufficio, essa sara sempre la lingua di
riferimento.

Se la prima lingua della domanda non € una delle cinque lingue dell’Ufficio e Il
richiedente ha fornito una traduzione dei prodotti e servizi nella seconda lingua, la
lingua di riferimento sara la seconda lingua. Se non viene fornita nessuna traduzione,
la prima lingua sara la lingua di riferimento.

7.4 Traduzione di elementi plurilingui

Gli elementi plurilingui contengono informazioni sulla domanda che, in linea di
principio, devono essere tradotte. Tali elementi sono le descrizioni dei marchi e le
indicazioni di colore.

Se viene fornita una traduzione dei prodotti e dei servizi nella seconda lingua, I'Ufficio
controllera che siano stati tradotti anche tutti gli elementi plurilingui (descrizione/i del
marchio e indicazione/i di colore). Tuttavia, I'Ufficio non verifichera 'accuratezza della
traduzione. Se il richiedente ha fornito soltanto una traduzione parziale, ricevera una
lettera di irregolarita in cui vengono richieste le traduzioni aggiuntive entro due mesi
dalla notifica dell'irregolarita. Nel caso in cui il richiedente non fornisca le traduzioni
omesse, tutte le traduzioni fornite dal richiedente fino a quel momento saranno ignorate
e I'Ufficio procedera come se non fosse mai stata fornita alcuna traduzione. Le
traduzioni di colori semplici saranno aggiunte dall’Ufficio.

Prima di inviare la domanda per la traduzione, I'Ufficio si accertera che le informazioni
contenute negli elementi plurilingui siano corrette e accettabili. Pid avanti nel testo, ai
relativi punti, vi sono i dettagli sulle indicazioni colori e le descrizioni dei marchi (cfr.
punti 12 e 13 che seguono). Inoltre, prima di richiedere la traduzione di una domanda,
gli «elementi non traducibili» saranno identificati come tali mettendoli tra virgolette (**),
secondo la regola di formattazione concordata con il Centro di traduzione degli
organismi dell’'Unione europea (CdT).
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| seguenti elementi non vanno tradotti e saranno messi fra virgolette:

1.  descrizioni dei marchi: quando la descrizione accettabile del marchio si riferisce a
un elemento denominativo dello stesso, tale elemento non deve essere tradotto:

Descrizioni del marchio Marchio

MUE 10 003 317

Premium Choality

La parola “Rishta” in un testo stilizzato su uno
sfondo a forma di rombo con un effetto di
ombreggiatura e la dicitura “Premium Quality”, in un
carattere piu piccolo, su un blocco rettangolare
posizionato al di sopra della parola “Rishta” e sotto
al vertice superiore del rombo.

(Per informazioni sul’esame delle descrizioni dei marchi vedere il punto 13).

2. indicazioni colori: quando lindicazione del colore include un riferimento a un
sistema di codificazione internazionale (ad es. “Pantone”), deve essere
identificata fra virgolette perché non va tradotta:

Indicazione colori Marchio

MUE 10 171 452
Q

2]

Bla (“Pantone 3115"), Gra (“Cool Grey 9”).

(Per informazioni sul’esame delle indicazioni di colore, cfr. punto 12 che segue).

7.5 Limitazione di prodotti e servizi

Articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 95, lettera a), REMUE

Per informazioni sulle limitazioni relative a prodotti e servizi e lingue, cfr., Direttive,
parte B, Esame, Sezione 1, Procedimenti, punto 5.2.

8 Titolare, rappresentante e indirizzo per la corrispondenza

Articoli 3, 5, 92 e 93, RMUE
Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regole 26 e 76, REMUE
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8.1 Richiedente

Qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli enti di diritto pubblico (ad es.
un’universita) pud essere titolare di un marchio dell’'Unione europea. | depositi a nome
di una persona giuridica in corso di fondazione saranno accettati.

In una domanda di marchio del’'Unione europea il richiedente deve indicare il suo
nome, l'indirizzo, la nazionalita e lo Stato in cui ha il domicilio o la sede o una stabile
organizzazione. Se I'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero di ID in un caso
precedente, sara sufficiente indicare tale numero ID insieme al nome del richiedente.

L’Ufficio consiglia vivamente alle societa statunitensi di specificare lo stato di
costituzione, ove applicabile, in modo da differenziare chiaramente i vari titolari nella
banca dati. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. | nomi delle
persone giuridiche vanno indicati per intero e solo la forma giuridica pud essere
abbreviata nel modo usuale, ad es. PLC, S.A. Se la forma giuridica non é specificata o
e indicata in modo errato, si inviera una lettera di irregolarita con la richiesta di tale
informazione. Se non viene indicata la forma giuridica mancante o quella corretta, la
domanda sara respinta.

L’indirizzo deve contenere, se possibile, la strada, il nhumero civico, la citta o la
provincia, il codice di avviamento postale e il paese. Il richiedente deve di norma
indicare un solo indirizzo, ma in presenza di diversi indirizzi, quello elencato per primo
sara registrato come recapito per le comunicazioni, a meno che il richiedente ne indichi
specificamente un altro.

Per ulteriori informazioni sulla comunicazione con ['Ufficio, consultare le Direttive,
parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalita di comunicazione e termini.

8.2 Rappresentante

Se il richiedente ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio nello Spazio economico europeo (SEE), non €& tenuto a essere
rappresentato.

Se il richiedente non ha il domicilio, la sede o uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio nel SEE, indipendentemente dalla sua nazionalita, deve
cercare un rappresentante che agisca in suo nome in tutti i procedimenti tranne il
deposito della domanda di marchio del’'Unione europea e il pagamento della tassa di
deposito. Ai sensi dell'articolo 93 RMUE, ogni rappresentante che depositi una
domanda presso 'EUIPO viene inserito nella banca dati dei rappresentanti e riceve un
numero ID. Se I'EUIPO ha assegnato un numero di identificazione al rappresentante,
sara sufficiente indicare soltanto tale numero ID e il nome.

Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, consultare le Direttive, parte A,
Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.
8.3 Cambio di nome/indirizzo

Il nome e l'indirizzo del richiedente possono essere modificati. Una modifica al nome
del richiedente &€ una modifica che non riguarda lidentita del richiedente, mentre il
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trasferimento € un cambiamento d’identita del richiedente. Per maggiori informazioni
sulla definizione di una modifica del nome e il suo confronto con un trasferimento,
vedere le Direttive, parte E, Operazioni di registrazione, sezione 3, Marchi del’'Unione
europea come oggetto di proprieta, capitolo 1, Trasferimenti.

8.4 Trasferimento di titolarita

Articolo 17, paragrafo 5 e articoli 24 e 87, RMUE
Regola 31, paragrafo 8, REMUE

Le registrazioni e le domande di marchio dellUnione europea possono essere
trasferite dal titolare/richiedente precedente a un nuovo titolare/richiedente,
principalmente a titolo di cessione o successione legale. Il trasferimento puo essere
limitato ad alcuni dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio e registrato o richiesto
(trasferimento parziale). Su richiesta, i trasferimenti dei marchi registrati sono iscritti nel
Registro, mentre i trasferimenti delle domande di MUE sono registrati nei fascicoli.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di trasferimenti di titolaritd vedere le
Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi del’Unione europea come
oggetto di proprieta, capitolo 1, Trasferimenti.

9 Categorie di marchi

I RMUE distingue due categorie di marchi: marchio individuale e marchio collettivo.

9.1 Marchi individuali

Articolo 5, RMUE

Qualsiasi persona fisica o giuridica, 0 persona a esse equivalente ai sensi della legge
nazionale applicabile, ivi comprese le autorita di diritto pubblico, pud essere titolare di
un marchio dell’'Unione europea individuale, indipendentemente dalla sua nazionalita o
dal suo domicilio.

9.2 Marchi collettivi

Articoli da 66 a 68, RMUE
Regole 3 e 43, REMUE

9.2.1 Carattere dei marchi collettivi

Un marchio collettivo & una categoria specifica di marchio che indica che i prodotti o
servizi recanti tale marchio provengono da membri di un’associazione, piuttosto che da
un solo operatore. Collettivo non significa che il marchio appartenga a piu persone
(co-richiedenti/co-titolari), né che esso designi/copra piu di un paese.
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I marchi collettivi possono essere utilizzati per commercializzare prodotti che sono
caratteristici di una regione particolare e possono essere usati insieme con il marchio
individuale del produttore di un determinato prodotto. Cido consente ai membri di
un’associazione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi dellUnione europea
collettivi consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e
marchi dell’'Unione europea collettivi.

9.2.2 Richiedenti di marchi collettivi

Possono depositare marchi collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori
di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno
la capacita, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di
stipulare contratti 0 compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone
giuridiche di diritto pubblico. Devono essere soddisfatti essenzialmente due criteri.
Innanzitutto, il richiedente deve essere un’associazione o un ente pubblico e, in
secondo luogo, deve esistere come entita a sé stante.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sostanziali dei marchi del’Unione europea
collettivi consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e
marchi dell’'Unione europea collettivi.

9.2.3 Documenti da depositare
Oltre alle informazioni da depositare quando si fa richiesta di marchio individuale, le

domande di marchio dell’Unione europea collettivo richiedono norme che disciplinino
'uso del marchio. Tali norme devono specificare:

1. il nome e la sede (registrata) del richiedente;

2. lo scopo dellassociazione o scopo per il quale & stata costituita la persona
giuridica di diritto pubblico;

3.  gli organismi autorizzati a rappresentare I'associazione o la persona giuridica;

4, le condizioni di ammissione dei membri;

5.  le persone autorizzate all’'uso del marchio;

6. eventuali condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;

7. se il marchio designa la provenienza geografica dei prodotti e servizi,

'autorizzazione delle persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona
geografica in questione a diventare membri dell’'associazione titolare del marchio.
9.2.4 Esame delle formalita relative ai marchi collettivi
9.2.4.1 Mancata presentazione del regolamento d’uso

Se il regolamento d’uso non viene presentato con la domanda, si inviera una lettera di
irregolarita con l'indicazione di un termine di due mesi per presentarle.

Qualora il termine di due mesi non venga rispettato, la domanda sara respinta
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9.2.4.2 Irregolarita nella presentazione del regolamento d’'uso

Se il regolamento d’'uso & stato presentato, ma non specifica le informazioni richieste
come indicato al paragrafo 9.2.3 che precede, si inviera una lettera di irregolarita con
I'indicazione del termine di due mesi per la presentazione delle informazioni mancanti.

Se lirregolarita non viene sanata entro il termine di due mesi, la domanda sara
respinta.

9.2.5 Modifiche della categoria di marchio (da collettivo a individuale)

Se una persona fisica ha fatto, per errore, domanda di marchio collettivo, vale a dire ha
erroneamente inserito/selezionato I'opzione «collettivo» nel campo della categoria di
marchio sul modulo di domanda, pud cambiare I'opzione da collettivo a individuale, dal
momento che i marchi collettivi non possono essere concessi alle persone fisiche. I
surplus di tasse pagato sara rimborsato.

Anche nel caso in cui una persona giuridica sostenga di avere fatto domanda di
marchio collettivo per errore, sara consentita la modifica e rimborsato il surplus di tasse
pagato. Tuttavia il deposito di un marchio collettivo non sarebbe considerato come
errore evidente, e la richiesta di modifica sarebbe respinta, qualora vi siano elementi
che indicano che il richiedente intendeva fare domanda di questa categoria di marchio,
ad esempio:

o la riproduzione del marchio include le parole «marchio collettivo»;

o oppure il nome del richiedente attesta che si tratta di un’associazione;
o oppure € stato presentato il regolamento d’'uso del marchio collettivo.

10 Tipo di marchio

Articoli 4 e 26 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE
Regola 3, REMUE

La suddivisione dei marchi in tipi serve a una serie di finalita pratiche. In primo luogo,
serve a stabilire il requisito giuridico del marchio da riprodurre; in secondo luogo, pud
aiutare I'Ufficio a comprendere cio che il richiedente intende registrare e, infine,
agevola le ricerche nella banca dati del’EUIPO.

Un marchio pud essere costituito da qualsiasi segno rappresentabile graficamente.
Una delle condizioni per il deposito € che vi sia una riproduzione del marchio sul
modulo di domanda. Il marchio deve essere riprodotto graficamente e tale riproduzione
non pud essere sostituita da una descrizione del marchio. Se il richiedente non
riproduce graficamente il suo marchio, si inviera una lettera di irregolarita e non si
registrera la data di deposito (cfr. punto 4, Data di deposito).

Nel caso in cui la domanda contenga una riproduzione del marchio senza specificare il
tipo di marchio desiderato, sulla base della riproduzione fornita e della descrizione del
marchio, I'Ufficio assegnera il tipo di marchio adeguato e informera il richiedente per
iscritto, fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali osservazioni.
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Qualora il richiedente abbia selezionato un tipo di marchio che non corrisponde alla
riproduzione del marchio o all’eventuale descrizione fornita, il tipo di marchio sara
corretto seguendo le indicazioni riportate al punto 10.9, Correzione del tipo di marchio.

Gli esempi relativi ai tipi di marchi presentati nelle presenti Direttive sono indicati
esclusivamente nell’ambito delle formalita senza pregiudizio rispetto al risultato del
procedimento d’esame.

Gli elementi denominativi sono costituiti da lettere dell’alfabeto di qualsiasi lingua
ufficiale dellUE, nonché da simboli della tastiera. Se un marchio, che non sia un
marchio denominativo, contiene un elemento denominativo qualsiasi che sia visibile
nella riproduzione, questo deve essere indicato nell'apposito campo. Cio consente di
cercare il marchio allinterno della banca dati e costituisce la base del controllo
linguistico realizzato sui marchi, che viene condotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione
europea.

10.1 Marchi denominativi

Un marchio denominativo € un marchio dattiloscritto con elementi tra cui lettere
(minuscole o maiuscole), parole (minuscole 0 maiuscole), numeri o caratteri tipografici
standard scritti in una sola riga. L’Ufficio accetta come marchio denominativo 'alfabeto
di qualsiasi lingua ufficiale del’UE. Un marchio costituito da testo scritto su piu di una
riga non sara classificato come marchio denominativo, in quanto viene considerato
marchio figurativo.

Esempi di marchi denominativi accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)
MUE 6 892 351 europadruck24
MUE 6 892806 | TS 840
MUE 6 907 539 |4 you
MUE 2 221 497 ESSENTIALFLOSS
MUE 0 631 457 DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MUE 1 587 450 ?WHAT IF!
MUE 8 355 521 EIA EAAHNIKO INZTITOYTO AIATPO®HZ (Greco)

MUE 8 296 832 DonuHata Ha Tpakuickute Lape (Cirillico)

10.2 Marchi figurativi
Un marchio figurativo € un marchio costituito da:

elementi solo figurativi,

una combinazione di elementi denominativi e figurativi o altri elementi grafici,
elementi denominativi in caratteri non standard,

elementi denominativi a colori,

elementi denominativi su piu di una linea,

lettere di alfabeti non-UE,

segni non riproducibili da una tastiera,

una combinazione di questi fattori.
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Conformemente alla prassi dell’Ufficio, i marchi raffiguranti un motivo sono da
considerarsi «figurativi».

Esempi di marchi figurativi (ai fini del’espletamento delle formalita)

MUE 1 414 366

Elemento puramente grafico senza colore

MUE 9 685 256

Elemento puramente grafico a colori l
]

MUE 4 705 414

Combinazione di un elemento grafico e di testo in
caratteri standard, senza colore

ROSE BRAND

uAr:
Gt

MUE 9 687 336

Combinazione di un carattere stilizzato e di
elementi figurativi, nessun colore

MUE 4 731 725

Combinazione di carattere stilizzato e di elementi
figurativi a colori

MUE 9 696 543

Elemento denominativo in carattere stilizzato senza "oup

colore

MUE 2 992 105 : ﬂ Fi
Elementi denominativi in carattere stilizzato senza

colore

MUE 9 679 358 FO Oc
Elementi denominativi in diversi tipi di carattere a

colori FGUSSEN OUTLET CENTER
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Esempi di marchi figurativi (ai fini del’espletamento delle formalita)

YVES ROCHER
LIFTING BIO
CULTURE BIO

MUE 9 368 457

Solo elementi denominativi, su piu di una riga

MUE 9 355 918 Heute handeln [§ ist
Slogan in due diversi tipi di carattere, lettere di varie tre n y

dimensioni, su piu di una linea e a colori

MUE 9 681 917

Elemento denominativo in alfabeto non-UE (cinese)

MUE 0 015 602

Motivo

MUE 7 190 929

Motivo

10.3 Marchi tridimensionali

Articolo 43, paragrafo 2, RMUE
Regola 3, paragrafo 4, REMUE
Comunicazione n. 2/98 del Presidente dell’Ufficio

Un marchio tridimensionale € un marchio costituito da una forma tridimensionale
(compresi contenitori, imballaggi e il prodotto stesso). La riproduzione fotografica o
grafica pud essere costituita da un massimo di sei prospettive della stessa forma, che
deve essere presentata in un unico file JPEG nel caso di domande depositate
elettronicamente o su un singolo foglio formato A4, nel caso di domande depositate su
supporto cartaceo. Sebbene si possano depositare fino a sei prospettive, & sufficiente
un’unica prospettiva della forma qualora la forma da proteggere possa essere
accertata da quell’'unica vista.

In alcuni casi, i richiedenti depositano diverse prospettive di un oggetto tridimensionale
su diversi fogli di carta (ad es. una pagina per immagine/prospettiva). In tal caso, si
deve sollevare un’irregolarita, fissando un termine affinché il richiedente indichi quale
delle riproduzioni depositate deve essere utilizzata come riproduzione della domanda
di MUE. Se un singolo foglio A4 o un singolo file JPEG si compone di piu di sei
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prospettive della stessa forma tridimensionale, verra sollevata un'irregolarita, fissando
un termine entro il quale il richiedente dovra rimuovere la prospettiva o le prospettive in
eccesso rispetto al numero massimo consentito, a patto che la modifica non vari in
modo sostanziale il marchio come depositato.

| richiedenti che presentano domanda di registrazione di un marchio tridimensionale
devono specificarlo nella domanda. Se non é indicato nessun tipo di marchio ed é stata
fornita una sola vista delloggetto e la descrizione del marchio — ove presente — non
specifica che il marchio depositato & tridimensionale, I'Ufficio lo tratterd come un
marchio figurativo.

Esempio

Non é stato selezionato nessun tipo di marchio per questo segno e non é stata fornita
nessuna descrizione. L'Ufficio trattera questo marchio come un marchio figurativo.

Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi tridimensionali (ai fini dell’espletamento delle
formalita)

i
I»
i ]

]

MUE 4 883 096

Quattro diversi disegni dello stesso oggetto s B

MUE 4 787 693

Sei fotografie dello stesso oggetto da diverse
prospettive, con testo

MUE 30 957

Due fotografie a colori che mostrano diverse
prospettive dello stesso oggetto
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Esempi di rappresentazioni accettabili di marchi tridimensionali (ai fini dell’espletamento delle
formalita)

MUE 8 532 475

Sei viste a colori che mostrano sei diverse
prospettive dello stesso oggetto

MUE 14 419 758

Combinazione di fotografie e disegni che mostrano
lo stesso oggetto.

MUE 12 718 681

Vista ingrandita dello stesso oggetto

Esempi di marchi non accettabili come marchi tridimensionali (ai fini dell’espletamento delle
formalita)

MUE 6 910 021

Cinque viste, che perd non mostrano lo stesso
oggetto

MUE 7 469 661 / \‘

Non e consentito altro testo a parte la riproduzione
del marchio (testo sotto la fotografia della bottiglia)

Spis Original Slivka
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Esempi di marchi non accettabili come marchi tridimensionali (ai fini del’espletamento delle

formalita)
MUE 9 739 731
La prima e la terza bottiglia mostrano due diverse ﬁ ﬁ ﬁ B
prospettive della stessa bottiglia, entrambe con un -

tappo grigio. La seconda bottiglia ha un tappo blu
ed e quindi un oggetto diverso da quello presentato
nella prima e nella terza bottiglia. La quarta
immagine € completamente diversa e mostra due
tappi di bottiglia e un’etichetta. Delle quattro
prospettive, soltanto la prima e la terza sono viste
dello stesso oggetto.

MUE 13 324 363

W H

Le prime quattro immagini e la sesta immagine
mostrano lo stesso marchio in 3D da prospettive
diverse; tuttavia, la quinta immagine € in contrasto
con le altre in quanto mostra un segno in 3D
diverso, dato che e stato manipolato. Le prospettive
di un oggetto in uno stato diverso (ovvero aperto
piuttosto che chiuso) non sono considerate
appartenenti allo stesso marchio.

MUE 13882 725 ' _

" =

. . - . 7?,/ o \kﬁ e
Le tre ultime immagini mostrano lo stesso marchio i ( )) y v W
in 3D (flacone chiuso) da diverse prospettive, ”” g KM )
tuttavia, la prima immagine & incoerente con le altre ' .
in quanto mostra un segno in 3D diverso, dato che =]
e stato manipolato (flacone aperto). e prospettive =
di un oggetto in uno stato diverso (ovvero aperto

piuttosto che chiuso) non sono considerate
appartenenti allo stesso marchio.

Nei casi di marchi non accettabili, quando per la domanda di un MUE tridimensionale
le prospettive depositate consistono di diversi oggetti, raffigurati su un unico foglio
formato A4 o in un file JPEG, lirregolaritd non pud essere sanata perché cancellando
uno o piu di questi diversi oggetti si altererebbe considerevolmente la riproduzione del
marchio (cfr. punto 19, Modifiche alla domanda di marchio del’Unione europea, che
segue). In questo caso, la domanda va respinta in quanto la riproduzione non mostra
una singola forma tridimensionale.

10.4 Marchi sonori

Articolo 4, RMUE
Decisione EX-05-3 del Presidente dell'Ufficio

Un marchio sonoro deve essere riprodotto graficamente utilizzando i consueti metodi di
riproduzione grafica dei suoni, in particolare la notazione musicale. Una descrizione del
suono a parole non e sufficiente (cfr. decisione del 27/09/2007, R 708/2006-4,
TARZAN YELL). Il testo di una canzone abbinato alle notazioni musicali e al ritmo &
accettabile. Un sonogramma da solo non & una riproduzione grafica accettabile di un
marchio sonoro, se non € accompagnato da un file elettronico contenente il suono.
Qualora il suono oggetto della domanda di marchio non possa essere rappresentato
nella notazione musicale convenzionale, ad esempio, il ruggito di un leone, un
sonogramma insieme con un file audio & I'unico mezzo per riprodurre il marchio.
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10.4.1 File audio elettronico

L’allegato di un file audio MP3 é facoltativo qualora sia stata fornita la notazione
musicale ed & possibile esclusivamente nei depositi elettronici. L'Ufficio non accettera il
deposito di un file audio elettronico da solo, dal momento che occorre una riproduzione
grafica. Nel caso in cui la domanda non contenga una riproduzione grafica del marchio,
sara sollevata un’irregolarita per la data di deposito (per ulteriori informazioni sulle date
di deposito, cfr. punto 4 che precede).

Il file audio deve essere in formato MP3 e le dimensioni del file non possono superare i
due megabyte. | requisiti dell’'Ufficio non consentono che il suono sia in stream o in
loop. Qualsiasi altro allegato o altri allegati non conformi a questi criteri si intenderanno
non depositati.

10.4.2 Notazioni musicali

Il richiedente puo depositare la notazione musicale da sola, soddisfacendo cosi la
condizione di riprodurre graficamente il marchio. In questi casi, € possibile allegare un
file audio elettronico, ma non € obbligatorio.

10.4.3 Sonogrammi

Il richiedente non pud depositare un sonogramma da solo (cfr. decisione del
27/09/2007, R 708/2006-4, TARZAN YELL). In questi casi & obbligatorio presentare un
file audio elettronico in quanto I'Ufficio e terzi non possono dedurre il suono dal
sonogramma da solo. Qualsiasi colore utilizzato in un sonogramma non fa parte del
marchio, dal momento che il richiedente sta facendo domanda di marchio sonoro.
Pertanto non occorre registrare nessuna indicazione di colore e, ove tale indicazione
venga fornita, essa sara cancellata dall’Ufficio.

Esempi di marchi sonori accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 8 116 337

Sonogramma accompagnato da un file audio

MUE 9 199 134

Sonogramma accompagnato da un file audio

MUE 1 637 859

Notazione musicale
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Esempi di marchi sonori accettabili (ai fini del’espletamento delle formalita)

MUE 6 596 258

Notazione musicale comprese le indicazioni
musicali

10.5 Colore intrinseco

Colore «intrinseco» significa che la protezione del marchio é richiesta per uno o piu
colori, indipendentemente da una forma o una configurazione specifica. Cido che é
protetto € la tonalita di colore(i) e, nel caso di piu di un colore, il rapporto e la posizione
dei vari colori, i quali devono essere sistematicamente disposti associandoli in un modo
predeterminato e uniforme (sentenze del 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb,
EU:C:2004:384, § 33; del 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).
La riproduzione di un marchio di un colore intrinseco deve consistere in una
riproduzione del colore (o dei colori) senza contorno. In caso di piu colori, va
specificata la proporzione di ciascun colore nel campo della descrizione del marchio.
Se nella domanda non & presente tale indicazione, I'Ufficio notifichera l'irregolarita al
richiedente concedendo un limite di due mesi entro cui fornire I'informazione richiesta.

Se la riproduzione contiene altri elementi, ad esempio parole o immagini, non si trattera
di un marchio di colore intrinseco, bensi di un marchio figurativo.
Per ulteriori informazioni sulla correzione del tipo di marchio, cfr. punto 10.9.

Al momento della presentazione di una domanda di marchio di colore intrinseco, non &
sufficiente fornire un semplice campione di colore: per il colore o i colori in questione
occorre fornire una descrizione verbale nel campo «Indicazione di colore(i)». Inoltre, si
raccomanda di indicare i codici di colore internazionalmente riconosciuti (sentenza del
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 31-38). Per ulteriori informazioni
sull'indicazione di colore, cfr. punto 12 che segue.

Ai sensi della regola 3, paragrafo 3 REMUE, una domanda di marchio di colore
intrinseco pud essere presentata mostrando il colore (0 i colori) applicato(i) ai prodotti e
ai servizi in questione. In tali casi é richiesta una descrizione del marchio per chiarire la
natura del marchio stesso.
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Esempi di marchi di colore intrinseco accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 962 076

Colore indicato: marrone

MUE 31 336
Colore indicato: lilla/viola

Descrizione: lilla/viola, unico colore come illustrato
nella riproduzione. | valori (coordinate specifiche
nello spazio colore) per il presente marchio sono:
L =>53,58 /- 08; A => 15,78 /- 05; B => 31,04 /- 05.
Il marchio si pud trovare nel «Pantone’s Process
Book» tra le tonalita con numero E 176-4 ed
E 176-3.

MUE 8 298 499

Colori _indicati: verde, «Pantone 368 C», antracite,
«Pantone 425 C», arancione, «Pantone 021 C»

Descrizione: il marchio & costituito dai colori verde:
«Pantone 368 C»; antracite: «Pantone 425 Cx;
arancione: «Pantone 021 C», come illustrato nella
figura; i colori sono applicati ad un componente di
base dell'esterno delle stazioni di servizio per
veicoli (benzinai) nel rapporto verde 60 %, antracite
30 % e arancione 10 %, creando l'impressione di
una stazione di servizio verde e color antracite
(predomina il verde) con piccoli dettagli arancioni.

MUE 4 381 471

Colori indicati: blu («Pantone 2747 C») e argento
(«Pantone 877 C»)

Descrizione: la protezione é richiesta per i colori blu
(«Pantone 2747 C») e argento («Pantone 877 C»)
giustapposti come indicato nella riproduzione del
marchio di colore oggetto della domanda. I
rapporto dei colori & 50 %-50 % circa.
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Esempi di marchi di colore intrinseco accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 11 055 811

Colori _indicati: verde chiarissimo, verde chiaro,
verde medio, verde scuro, verde scurissimo

Descrizione: il marchio € costituito da cinque strisce
di colori, posizionate orizzontalmente, una
direttamente sopra [laltra, essendo la loro
lunghezza diverse volte pit ampia della loro
altezza. La distribuzione del colore dall'alto verso il
basso €& la seguente: verde chiarissimo, verde
chiaro, verde medio, verde scuro e verde
scurissimo. Percentuale dei cinque colori: 20 %
ciascuno.

10.6 Ologrammi

Gli ologrammi sono particolarmente difficili da rappresentare graficamente dal
momento che una riproduzione cartacea non consente allimmagine di «cambiare»
come farebbe naturalmente su carta olografica. Tuttavia, con una chiara descrizione
del marchio e sufficienti prospettive del marchio, & possibile rappresentare
graficamente un ologramma. Pertanto, qualora si presenti domanda per un ologramma,
e possibile depositare pit di una riproduzione del marchio, purché le diverse
prospettive si trovino su un unico foglio formato A4, nel caso di depositi su supporto
cartaceo, o in un unico file JPEG nel caso di deposito elettronico.

10.7 Odori/marchi olfattivi

Odore o marchi olfattivi non sono attualmente accettabili. Questo perché una
riproduzione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, faciimente
accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva (sentenza del 12/12/2002, C-273/00,
Methylcinnamat, EU:C:2002:748). Come nel caso di tutti gli altri tipi di marchio, una
descrizione del marchio non pud sostituirne la rappresentazione grafica. Sebbene
possa essere grafica, la descrizione di un odore non & né chiara, né precisa o
oggettiva; di conseguenza, non si puo attribuire nessuna data di deposito perché |l
marchio non pud essere rappresentato graficamente. Tali casi (cfr. decisione del
04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour [gust].) non saranno
respinti, bensi considerati non depositati. Qualora venga depositata una presunta
rappresentazione grafica, la domanda verra respinta in conformita agli impedimenti
assoluti (vedere le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti e Marchi
collettivi dell'Unione europea).

10.8 Altri marchi
Altri marchi devono contenere l'indicazione nella descrizione del marchio di cid che si
intende per «altro». «Altri» marchi possono essere, ad esempio, marchi animati

(marchi di movimento), marchi di posizione o0 marchi con segni traccianti (strisce o fili
colorati applicati ad alcuni prodotti).
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Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 4,
Impedimenti assoluti e Marchi collettivi dell'Unione europea.

10.8.1 Marchi d’animazione (di movimento)

Il numero di riproduzioni del marchio & praticamente illimitato, purché esse siano
presentate tutte su un unico foglio formato A4, nel caso di depositi su supporto
cartaceo, 0 in un unico documento JPEG in caso di depositi elettronici. Poiché
I'obiettivo del richiedente e quello di proteggere il movimento specifico del marchio, una
descrizione del marchio che indichi che si tratta di un «marchio di movimento» & un
requisito formale

Le riproduzioni, insieme alla descrizione del marchio, devono spiegare chiaramente il
movimento da proteggere. Se il movimento non pu0 essere percepito (ad es. le
riproduzioni non sono in sequenza), o la descrizione del marchio non corrisponde alla
sequenza di riproduzioni, I'Ufficio inviera una lettera di irregolarita concedendo due
mesi di tempo per chiarire le riproduzioni e/o la descrizione. Se lirregolarita non viene
sanata entro il termine indicato, la domanda sara respinta.

Qualora le riproduzioni comprendano un colore, il colore (i colori) utilizzato(i) deve
(devono) essere indicato(i) a parole.

Esempi di marchi d’animazione accettabili (di movimento) (ai fini dell’espletamento delle
formalita)

MUE 5 338 629 / &/

Descrizione: il marchio & una sequenza animata
con due segmenti svasati che si uniscono nella
parte superiore destra del marchio. Durante la ’/ d
sequenza di animazione, un oggetto geometrico -

si muove verso lalto appoggiato al primo
segmento e poi verso il basso appoggiato al
secondo segmento, mentre singole linee —
allinterno di ogni segmento diventano da scure a
chiare. La punteggiatura nel marchio serve solo
per 'ombreggiatura. L’intera sequenza animata
ha una durata compresa fra uno e due secondi.

\

Riproduzioni: riproduzione del marchio solo in bianco
e nero con sfumature di grigio, senza indicazione di
colore.

MUE 13 225 107

Descrizione: tutte le rappresentazioni sono su Hotel? Hotel?
una superficie bianca. All'inizio, & leggibile
soltanto il testo «Hotel?» sullo sfondo bianco.
Tale testo € in blu, giallo e rosso. | caratteri sono
suddivisi in coppie di caratteri, con ciascuna
coppia di un singolo colore. La totalita del testo si
inclina in avanti verso lo spettatore. Come
risultato della rotazione il precedente testo
«Hotel?» si trasforma in «trivago». Questo testo
ha gli stessi colori (blu, giallo e rosso) del testo
precedente.

||“||

trivi trin

w
4]
(0]
[}

Colori: blu, rosso, nero, bianco, giallo.
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10.8.2 Marchi di posizione

Un marchio di posizione & un segno posizionato su una determinata parte di un
prodotto in una dimensione costante o in una determinata proporzione rispetto al
prodotto. Il segno deve essere riprodotto graficamente. Poiché ['obiettivo del
richiedente & quello di proteggere la collocazione o la «posizione» del marchio, una
descrizione del marchio che ne dettagli la posizione € un requisito formale. La
descrizione del marchio deve anche contenere lindicazione che si tratta di un
«marchio di posizione» e, qualora venga depositata una riproduzione a colori, il colore
utilizzato o i colori utilizzati devono essere indicati a parole.

Esempi di marchi di posizione accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 4 717 914
Indicazione colori: rosso
Descrizione: bordo rosso di 2 mm larghezza

lungo il bordo dell’apertura della caviglia e la
sezione dell’'allacciatura.

MUE 9 045 907
Colori indicati: rosso, nero e grigio

Descrizione: il marchio e costituito dalla
combinazione dei colori rosso, nero e grigio
applicati alle superfici esterne di un trattore, in
particolare rosso applicato al cofano, al tetto e ai
passaruota, grigio chiaro e scuro applicato al
cofano in una striscia orizzontale e il nero
applicato alla griglia anteriore del cofano, al telaio
e alle finiture verticali — come raffigurato nella
riproduzione illustrativa allegata alla domanda.

MUE 6 900 898

Descrizione: due curve che si incrociano in un
punto, inserite su una tasca; il marchio é
costituito da una cucitura decorativa fatta di due
curve che si incrociano in un punto, inserite su
una tasca; una delle curve & caratterizzata da
una forma ad arco ed é disegnata con un tratto
sottile, mentre la seconda & caratterizzata da una
forma sinusoidale, disegnata con un tratto
spesso; le linee tratteggiate irregolarmente
rappresentano il perimetro della tasca sulla quale
il richiedente non rivendica nulla e che serve
esclusivamente per indicare la posizione del
marchio sulla tasca.
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Esempi di marchi di posizione accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 8 586 489

Descrizione: il marchio € un marchio di posizione.
I marchio € composto da due linee parallele
collocate sulla superficie esterna della parte
superiore di una scarpa. La prima linea parte

dalla meta del bordo della suola e si inclina y '
allindietro verso il collo di una scarpa. La

seconda linea corre parallelamente alla prima e

prosegue in una curva a ritroso lungo la linea - - 4

posteriore di una scarpa fino al tallone e termina
sul bordo della suola. La linea tratteggiata indica
la posizione del marchio e non fa parte del
marchio.

I marchi di posizione non sono accettabili se la descrizione indica che la posizione pud
variare, per esempio, «ll marchio & costituito da [descrizione del dispositivo] applicato
all'esterno dei prodotti». La posizione del marchio deve essere definita chiaramente e
deve essere evidente nella riproduzione e nella descrizione.

Esempi di marchi di posizione / descrizioni inaccettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 8 682 213

Descrizione: si chiede la protezione del marchio || 5 raffigurazione con la descrizione non definisce
per una striscia posizionata sulla struttura esterna | chiaramente qual & il segno e come deve essere
di un martello pneumatico; la striscia viene | posizionato sui prodotti:

mostrata nella vista isometrica complessiva del
martello pneumatico come una fascia nera,
circolare, che € in risalto rispetto alle altre parti
della struttura mediante la sequenza visibile nella
vista supplementare, che mostra un particolare
ampliato (semicircolare) di questa striscia in una
vista laterale del martello pneumatico; il modello
e formato da numerose scanalature circolari; la R
striscia € posizionata su una sezione della ‘
struttura che, vista dalla punta a cono del
martello pneumatico, € uguale al secondo quarto
della lunghezza totale del martello pneumatico;
altre forme visibili nella riproduzione e/o nelle | (Non € chiaro dalla riproduzione da quale prospettiva
disposizioni non fanno parte del marchio. dovrebbe essere visibile il dettaglio semicircolare.)

&

10.8.3 Marchi con segni traccianti

| marchi con segni traccianti sono linee colorate o fili applicati a determinati prodotti.
Questi marchi sono molto diffusi nel settore tessile. Altri esempi sono le linee colorate
su tubi o cavi. La descrizione del marchio deve specificare che si tratta di un «marchio
con segni traccianti» e tutti i colori devono essere indicati a parole.

Esempi di marchi con segni traccianti accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 7 332 315

Descrizione: il marchio & costituito da un tubo o - . ]
un profilo estruso con linee continue sottili nere i
orizzontali equidistanti sulla parte esterna del ]
tubo o del profilo estruso, tra due linee rosse
parallele che corrono lungo la lunghezza del tubo
o del profilo estruso.
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Esempi di marchi con segni traccianti accettabili (ai fini del’espletamento delle formalita)

MUE 3 001 203
Colori indicati: oro su sfondo chiaro

Descrizione: striscia dorata inserita in un
cordoncino funzionale di colore chiaro, in
particolare un cordoncino per tende, tendaggi,
tovaglie e prodotti simili come contrassegno
identificativo.

10.9 Correzione del tipo di marchio
10.9.1 Regole generali

Qualora l'indicazione del tipo di marchio nella domanda sia chiaramente sbagliata o vi
sia una contraddizione evidente tra il tipo di marchio selezionato e la riproduzione del
marchio, compresa I'eventuale descrizione, I'Ufficio corregge il tipo di marchio e ne
informa il richiedente, concedendogli un termine di due mesi per l'invio di eventuali
osservazioni. Se non vi € alcuna risposta, la correzione effettuata dall’Ufficio s’intende
accettata dal richiedente. Se il richiedente non & d’accordo con la modifica, I'Ufficio
ripristina I'indicazione originale del tipo di marchio. Tuttavia, la domanda potra essere
respinta in seguito, poiché la natura del marchio non é chiara.

10.9.2 Esempi di irregolarita ricorrenti nel tipo di marchio
10.9.2.1 Marchi denominativi

Qualora il tipo di marchio scelto sia «denominativo», ma il marchio in realta & un
marchio «figurativo», come negli esempi di cui al punto 10.2 (rappresentazione in
diverse linee, caratteri stilizzati ecc.), I'Ufficio corregge il tipo di marchio e aggiorna
l'immagine figurativa nel sistema. L’Ufficio inviera una lettera al richiedente
informandolo della modifica e fissando un termine di due mesi per l'invio di eventuali
osservazioni. Se il richiedente non risponde entro il termine indicato, la modifica
s’intendera accettata. Se il richiedente presenta delle osservazioni opponendosi alla
modifica, e I'Ufficio non & d'accordo con le osservazioni, il tipo di marchio sara
cambiato e diventera nuovamente un marchio «denominativo», ma la domanda di
marchio sara respinta.

10.9.2.2 Marchi figurativi
Se non e stato indicato nessun tipo di marchio e il marchio € chiaramente figurativo, in
base agli esempi illustrati sopra, I'Ufficio definisce il tipo di marchio e il richiedente

viene informato di conseguenza.

Talvolta i marchi «figurativi» a colori vengono depositati erroneamente come «marchi
di colore». Inoltre le differenze nella tipologia dei marchi misti all'interno degli Stati
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membri del’UE possono portare a un'irregolarita nel tipo di marchio, in particolare per
gquanto riguarda i marchi che abbinano un elemento denominativo a uno figurativo e
che spesso sono depositati erroneamente come «altri» invece che come marchi
«figurativi». In questi casi, I'Ufficio provvedera a correggere il tipo di marchio in
«figurativo» e ne informera il richiedente, fissando un termine di due mesi per I'invio di
eventuali osservazioni.

Esempio 1

Marchio figurativo selezionato come marchio di colore intrinseco nella domanda di
marchio.

L'Ufficio cambiera il tipo di marchio da marchio di colore intrinseco a marchio figurativo
e inviera una lettera di conferma della modifica. Se il richiedente non & d’accordo, pud
presentare le sue osservazioni. Se I'Ufficio non & d’accordo con le osservazioni, si
ripristinera l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda sara respinta. Se
perd non vi e alcuna risposta entro il termine indicato, la modifica del tipo di marchio
s’intendera accettata e la domanda andra avanti.

Esempio 2

| seguenti marchi sono stati depositati come «altri» marchi:

MUE 9 328 121

MUE 9 323 346

Das Werkzeug

Quando il richiedente ha scelto come tipo di marchio «altro», invece di selezionare la
casella «figurativo», e ha aggiunto nel campo delle spiegazioni relativo alla tipologia
«altro marchio» termini quali «testo e logo», «marque sémi-figurative», «marca mixta»,
«Wort-Bild-Marke», o anche «colore intrinseco» (perché il suo marchio contiene
elementi a colori), ma il marchio oggetto della richiesta a chiaramente un marchio
figurativo secondo la definizione di cui sopra, I'Ufficio cambiera il tipo di marchio da
altro a figurativo e inviera una lettera al richiedente informandolo della modifica e
concedendogli due mesi per l'invio di eventuali osservazioni. Se il richiedente non
risponde entro il termine di due mesi, la modifica del tipo di marchio s’'intendera
accettata e la domanda procedera. Se il richiedente presenta delle osservazioni
opponendosi alla modifica, e I'Ufficio non & d’accordo con le osservazioni, I'Ufficio
ripristinera l'indicazione iniziale del tipo di marchio, ma la domanda di marchio sara
respinta.
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Esempio 3

In alcuni casi, i marchi possono essere depositati come, per esempio, «figurativi», ma
la raffigurazione e/o la descrizione del marchio mostrano che si intendeva un marchio
tridimensionale.

Domanda di MUE 10 318 897

Tipo di marchio scelto: figurativo

Descrizione: il marchio & composto di una forma
di scaffale per [I'esposizione di prodotti. Le
estremita dello scaffale hanno una forma ellittica.
Il bordo anteriore dello scaffale ha una forma
rastremata. La porzione del marchio mostrata a
linee tratteggiate non fa parte del marchio e serve
solo per mostrare la posizione del marchio

In questo caso la descrizione marchio che fa riferimento a «una forma di uno scaffale»
e in contraddizione con il tipo di marchio «figurativo». Pertanto al richiedente & stato
richiesto di modificare il tipo di marchio in «tridimensionale» o di eliminare la
descrizione del marchio.

11 Marchi in serie

A differenza di alcuni sistemi nazionali, il regolamento sul marchio del’Unione europea
non consente marchi in serie. Quando sono necessarie diverse versioni di un marchio,
occorre presentare una domanda di marchio dellUnione europea separata per
ciascuna di tali versioni.

Esempio 1

Un marchio denominativo depositato come «BRIGITTE brigitte Brigitte» non sara
«interpretato» come la parola «Brigitte», scritto o tutto maiuscolo o tutto minuscolo o
normale; esso sara considerato come il marchio denominativo contenente il nome
femminile «Brigitte» tre volte.

Non sara inviata nessuna lettera di irregolarita e non saranno accettate modifiche al
marchio.

Esempio 2

Un marchio denominativo depositato come «Linea Directa/Direct Line/Ligne Directe»
non sara «interpretato» come il termine «linea diretta», o in spagnolo o in inglese o in
francese; esso sara considerato come un marchio che contiene tutte e tre le versioni
linguistiche nella stessa sequenza, cosi come figurano nella domanda. Non sara
inviata nessuna lettera di irregolaritd e non saranno accettate modifiche al marchio.

11.1  Molteplici riproduzioni figurative

Nella domanda presentata tramite il deposito elettronico, la riproduzione del marchio
deve essere caricata sotto forma di un unico file JPEG. Quando viene utilizzato il
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modulo di domanda in formato cartaceo, la riproduzione del marchio deve essere
allegata su un unico foglio formato A4.

Il foglio A4 o il file JPEG deve contenere solo la raffigurazione del marchio oggetto
della domanda e nessun’altra informazione aggiuntiva di sorta (tranne l'indicazione
della corretta posizione del marchio qualora non sia evidente, vedere regola 3,
paragrafo 2, REMUE).

Se una domanda depositata in formato cartaceo contiene piu di un foglio A4 che
mostra diversi marchi, anche se molto simili, I'Ufficio emette una lettera di irregolarita
esortando il richiedente a scegliere un marchio tra le diverse varianti presentate. Se il
richiedente vuole proteggere anche gli altri marchi, dovra presentare una nuova
domanda per ciascuno degli altri marchi che desidera registrare. Quando non vi e
alcuna risposta alla lettera di irregolarita entro il termine ivi fissato, la domanda sara
respinta.

Nei casi in cui una domanda, presentata elettronicamente o su carta, contenga un file
JPEG o un foglio A4 che mostra cido che potrebbe essere considerato come la
riproduzione di pit di un marchio, la combinazione di tutte quelle varianti nel suo
insieme, cosi come appaiono su quella pagina, sara considerata come il marchio per il
quale si chiede la protezione. Non sono consentite modifiche alla riproduzione del
marchio.

@ iktoos.com

g}) iktocs.com
@ iktoos.com
MUE 8 975 286 @ lk!oo?com

t}) iktocs.com

iktoos.com g «= i @

iktoos

Dal momento che il file JPEG allegato alla domanda di cui sopra conteneva tutte le
immagini di cui sopra in una sola pagina, I'insieme delle variazioni di logotipi e colori e
testi € considerato un unico marchio.

12 Indicazione di colore

Regola 3, paragrafo 5, e regola 80, REMUE

| marchi denominativi e i marchi sonori non possono essere a colori, poiché sono la
parola (o le parole) e il suono (o i suoni) a essere protetti, anche se un sonogramma é
rappresentato a colori.

Si puo presentare domanda per marchi figurativi, tridimensionali, ologrammi e «altri»
marchi a colori o senza colori.
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I marchi di colore intrinseco sono un tipo specifico di marchio e vengono spiegati nel
precedente punto 10.5.

Quando un marchio deve essere registrato a colori, occorre presentare, insieme alla
domanda, una riproduzione a colori del marchio e i colori utilizzati indicati a parole.
All'indicazione del colore si pud aggiungere un codice colore internazionale come ad
esempio un numero Pantone, sebbene tale numero non possa sostituire l'indicazione a
parole (ad es. verde, blu, rosso). Inoltre, anche una rivendicazione di colore come le
«sfumature di verde» (o sfumature di un colore specifico) & accettabile.

Nero, grigio e bianco possono essere definiti «colori». L’indicazione dei colori fatta dal
richiedente («bianco e nero» 0 «nero, grigio e bianco», ecc.) &€ soggetta alle stesse
regole di qualsiasi altra indicazione di colore.

Se viene fornita una riproduzione a colori, I'Ufficio ritiene che la domanda contenga
implicitamente una rivendicazione di colori e di conseguenza la considera come una
domanda di registrazione di un marchio a colori. Dopo il deposito del colore, non e
possibile modificare la domanda per convertire il marchio in bianco e nero (cfr.
decisione del 25/08/2010, R 1270/2010-4, Form von Priufképfen (3D MARKE)). L’'unica

possibilita alternativa per il richiedente &€ presentare una nuova domanda con una
riproduzione in bianco e nero.

Se, in una domanda di marchio di colore, i colori grigio, bianco e nero non sono usati
soltanto per creare contrasto o per delimitare il contorno del marchio, anche questi
dovranno essere dichiarati.

Espressioni come «multicolore», «di vari colori», «in ogni possibile combinazione» o
«in qualsiasi percentuale» non sono accettabili (cfr. decisione del 25/08/2010,
R 1270/2010-4, Form von Prufkdpfen (3D MARKE)).

Se ¢ stata omessa l'indicazione del colore (o dei colori) I'Ufficio proporra il colore (o i
colori) al richiedente, fissando un termine per l'invio di una risposta. Se non riceve
alcuna risposta prima della scadenza di tale termine, l'inserimento del colore (o dei
colori) indicato dall’'Ufficio s’intendera accettato. Se il richiedente non & d’accordo con
I'inserimento dei colori, I'Ufficio cancellera I'indicazione. Tuttavia, in questi casi, se il
richiedente non riesce a indicare accuratamente i colori, la domanda sara respinta.

Se non e possibile stabilire il colore (o i colori), I'Ufficio chiedera al richiedente di fornire
I'indicazione del colore (o dei colori). Se il richiedente non invia un’accurata indicazione
di colore entro il termine, la domanda sara respinta (regola 3, paragrafo 5, e regola 9,
paragrafo 4, REMUE).

Se la domanda contiene una rivendicazione di colore ma non € stata ricevuta alcuna
riproduzione a colori del marchio, vi &€ una discrepanza formale tra il marchio oggetto
della domanda e il colore (o i colori) rivendicati. L'Ufficio correggera qualsiasi
indicazione di colore (cioé nero, bianco e/o grigio) e ne informera il richiedente.

L’'unica eccezione a questa regola € quando la domanda e presentata a mezzo fax,
nel qual caso il richiedente deve (di sua iniziativa) inviare una riproduzione a colori per
posta entro un mese dall’invio della domanda. Tale termine di un mese non puo essere
prorogato. Se la riproduzione a colori viene ricevuta entro tale termine, la riproduzione
originale in bianco e nero viene sostituita dalla nuova riproduzione a colori. Se |l
ricorrente non invia la riproduzione del marchio a colori, I'Ufficio non ne fara richiesta.
Se una riproduzione a colori non viene presentata entro il termine di un mese, qualsiasi
indicazione di colore sara convertita in nero, bianco e/o grigio, a seconda dei casi, e il
richiedente ne sara informato.
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Se la riproduzione di un marchio viene depositata tramite mezzi diversi dal fax e in
bianco e nero — compreso il grigio — essa non puo essere modificata in un marchio a
colori, anche se il marchio in bianco e nero e stato presentato insieme a una
rivendicazione di colore, un’indicazione di colore e/o una descrizione che faccia

riferimento a colori.

E da notare che indicazioni quali «trasparente» o «senza colore», «incolore» non sono
indicazioni di colore e non saranno accettate. Se la riproduzione di un marchio mostra,
ad esempio, un oggetto «incolore» fatto di vetro o di un materiale simile su uno sfondo
colorato, la descrizione del marchio € il luogo adatto per spiegare che I'oggetto in

BN

gquestione € incolore ed € mostrato su uno sfondo colorato che non fa parte del

maurchio.

Esempi di indicazioni di colore (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 10 275 519

Nessuna indicazione di colore

Non é richiesta nessuna indicazione di colore.
Tuttavia il bianco e il nero possono essere
rivendicati dal richiedente se questi colori sono
da considerarsi una caratteristica del marchio.

WVIS!ON

FITNESS

MUE 8 401 572

colori:
rosso,

Indicazione
marrone,
marrone

crema,
rosa,

blu, arancione,
giallo, nero, Vverde,

I nero deve essere indicato in quanto la
domanda € per un marchio a colori e il nero non
€ usato esclusivamente per creare un contrasto e
delimitare una sagoma, bensi e usato per la
coda, gli occhi, il naso e le orecchie.

MUE 10 456 762

Nessuna indicazione di colore

Non é richiesta nessuna indicazione di colore.
Tuttavia nero, bianco e grigio possono essere
rivendicati se sono da considerarsi una
caratteristica del marchio.

MUE 9 732 793

Indicazione colori: rosso, arancione, giallo, verde
menta, verde acqua, blu, viola, rosa

In questa domanda il nero deve essere
rivendicato in quanto si tratta di un marchio a
colori e il nero viene utilizzato non per creare
contrasto e delimitare contorni, bensi per le
lettere.

powerhoop
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Esempi di indicazioni di colore (ai fini dell’espletamento delle formalita)
MUE 10 336 493

Indicazione colori: viola, blu, giallo, bianco,
arancione, rosso e nero.

I nero viene rivendicato, sebbene [I'Ufficio
accetterebbe l'indicazione del colore senza |l
nero in quanto quest'ultimo & utilizzato solo per
delimitare i contorni delle parole «POP-UP!»

Nei casi in cui I'indicazione del colore includa informazioni non pertinenti a questo
campo, ma rilevanti per un altro campo della domanda, I'Ufficio sposta il testo nel
campo di riferimento. Ne sono esempi i casi in cui I'indicazione del colore include una
descrizione del marchio o un elenco di prodotti e servizi.

13 Descrizioni dei marchi

Regola 3, paragrafo 3, REMUE

Una descrizione del marchio € obbligatoria per le domande di marchio dell’Unione
europea il cui tipo di marchio & «altro». Cio dipende dal fatto che & necessaria una
spiegazione di cosa si intende per «altro» per chiarire la portata della protezione
(definire la natura di cid che deve essere protetto). Se la descrizione manca o non é
chiara, sara sollevata ur’irregolarita. Se I'irregolarita non viene sanata, il marchio sara
respinto.

Analogamente, qualora si faccia domanda di combinazioni di colori intrinseci occorre
indicare la proporzione dei colori.

I marchi denominativi non possono avere una descrizione del marchio; se viene inclusa
una descrizione, I'Ufficio la eliminera e ne informera il richiedente.

Per i restanti tipi di marchi, la descrizione del marchio non e obbligatoria, ma puod
essere utile per aiutare I'Ufficio a determinare la natura del marchio o a chiarirne la
riproduzione. Se la descrizione non corrisponde alla riproduzione del marchio, al
richiedente verra chiesto di eliminarla o modificarla. La riproduzione non pud essere
modificata perché essa corrisponda alla descrizione del marchio.

Se la domanda di marchio dell’'Unione europea é destinata a essere utilizzata come
base per una domanda internazionale, il richiedente dovrebbe prendere in
considerazione la possibilita di includere una descrizione del marchio alla sua
domanda di marchio del’lUnione europea, in quanto una descrizione del marchio & un
requisito formale in alcuni paesi. Per maggiori informazioni sulle domande
internazionali, consultare le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

Una descrizione del marchio puo definire solo cio che si pud vedere nella riproduzione
del marchio o sentire in un marchio sonoro. Non deve contenere un’interpretazione di
cio che si intende per una determinata combinazione di lettere o di elementi grafici o di
cio che il designer aveva in mente o I'indicazione che il marchio sara utilizzato solo in
alcuni Stati membri ecc. Né & possibile affermare nella descrizione di un marchio che il
marchio pud contenere, per esempio, i colori blu e verde o rosso e giallo; la descrizione
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deve indicare o blu/verde o rosso/giallo — vale a dire cio che si vede nella riproduzione
del marchio a colori.

La riproduzione del marchio, insieme alla descrizione eventualmente fornita, deve
essere sufficiente per fare vedere e comprendere all’'Ufficio cid che si intende
registrare.

Un marchio che é costituito o comprende lettere di un alfabeto non-UE, per il quale il
richiedente fornisce la traslitterazione o la traduzione insieme a una traslitterazione del
termine nella descrizione del marchio, € accettabile.

Se la descrizione del marchio non corrisponde alla riproduzione del marchio, I'Ufficio
sollevera un’irregolarita e il richiedente avra due mesi di tempo per sanarla. Se
I'irregolarita non viene sanata:

1. I'Ufficio respinge la domanda di marchio dell’Unione europea (per «combinazioni
di colori intrinseci» e «altri» marchi che richiedono una descrizione del marchio
per spiegare la portata della protezione);

2.  ['Ufficio cancellera la descrizione (in tutti gli altri casi, poiché la descrizione non &
obbligatoria).

Quando la descrizione di un marchio viene cancellata, il richiedente ne sara informato.
La riproduzione di un marchio non pud essere modificata in alcun caso per
corrispondere alla sua descrizione.

Se la descrizione del marchio comprende informazioni che non costituiscono una
descrizione pertinente e non sono rilevanti per nessun altro campo sul modulo di
domanda (ad es. il testo interpreta il significato/simbolismo del marchio o indica in quali
Stati membri il marchio verra utilizzato), I'Ufficio cancellera la descrizione del marchio e
ne informera il richiedente.

Se la descrizione del marchio comprende informazioni che non costituiscono una
descrizione pertinente, ma sono pertinenti per un altro campo, I'Ufficio spostera il testo
nel campo corrispondente.

Ne sono esempi i casi in cui i colori sono menzionati nel campo della descrizione del
marchio, sono validi come indicazione di colore e saranno inseriti nell’apposito campo
per l'indicazione dei colori. Se i prodotti e i servizi sono menzionati nel campo della
descrizione invece che nel campo dei prodotti e servizi, I'Ufficio li cancellera dalla
descrizione del marchio e se non figurano gia nella specificazione, I'Ufficio
comunichera al richiedente che puo aggiungerli.

Questo principio si applica mutatis mutandis in tutti i casi in cui le informazioni
necessarie sul marchio sono inserite in un campo sbagliato della domanda.

Una descrizione del marchio puo essere modificata o aggiunta dopo il deposito del
marchio al fine di descrivere con maggiore chiarezza il contenuto del marchio, ad es. il
movimento raffigurato. Tuttavia tale modifica non deve alterare la natura del marchio in
modo sostanziale. Una modifica della descrizione non € possibile dopo la
registrazione.
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Esempi di descrizioni di marchi accettate (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 1 915 248

Tipo di marchio: figurativo

Descrizione: marchio costituito dalla parola
«ALBALUNA» scritta in caratteri speciali, in cui la
lettera «L» si sovrappone alla sagoma di un
quarto di luna.

Acao

MUE 2 023 950

Tipo di marchio: figurativo

Descrizione: il marchio consiste nella parola
«AlA» in rosso, in caratteri maiuscoli stilizzati,
con la lettera «i» sormontata da un cerchio rosso,
inserita in un ovale bianco delimitato da una
cornice rettangolare verde, il tutto contornato da
un bordo dorato.

MUE 8 837 502

Tipo di marchio: altro (posizione)

Descrizione: il marchio di posizione consiste di un
logo composto da un rettangolo con gli angoli
arrotondati con un bordo di color chiaro tutto
intorno e le due lettere di colore chiaro «PP»
disposte I'una accanto all’altra su uno sfondo
scuro. |l logo viene visualizzato su uno schermo
durante la trasmissione di un programma
televisivo o altro programma nell’angolo
superiore destro dello schermo.

MUE 6 453 104
Tipo di marchio: tridimensionale

Descrizione: marchio tridimensionale costituito da
una forma di bottiglia che e piu larga al centro
rispetto alla base. Questa bottiglia ha una
peculiare decorazione a spirale costituita da una
linea punteggiata dorata, interrotta da farfalle
dorate; alla fine della linea, nella parte anteriore,
ci sono due figure di farfalla, una grande e una
piccola, in rosso con un contorno doppio nero e
dorato. Sotto queste due figure vi & la parola
«BELLAGIO» in lettere maiuscole bianche con un
contorno rosso; ancora piu sotto vi sono le parole
«The Beautiful Life» in caratteri dorati. La bottiglia
e chiusa con un tappo rosso bordeaux su cui vi
sono diverse farfalle dorate allineate.
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Esempi di descrizioni di marchi accettate (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 1 027 747

Tipo di marchio: altro (posizione)

Descrizione: striscia rossa, posizionata
longitudinalmente lungo una calzatura, che copre
parzialmente la zona posteriore della suola e
parzialmente la zona posteriore della calzatura.
Qualsiasi elemento modellato sulla suola o sulla
parte posteriore della calzatura e/o le
caratteristiche di produzione non fanno parte del
marchio.

MUE 7 332 315

Tipo di _marchio:

traccianti)

altro (marchio con segni

Descrizione: il marchio é costituito da un tubo o
un profilo estruso con linee continue sottili nere
orizzontali equidistanti sulla parte esterna del
tubo o del profilo estruso, tra due linee rosse
parallele che corrono lungo la lunghezza del tubo
o del profilo estruso.

MUE 2 818 334
Tipo di marchio: altro (movimento)

Descrizione: due mani formano una «T» nella
quale, dalla posizione dello spettatore, la mano
destra, aperta di piatto con le dita rivolte verso
I'alto (in modo che solo il bordo stretto della mano
e visibile) si muove dalla parte in alto a sinistra
dellimmagine verso il centro, mentre la mano
sinistra, anch’essa aperta con le dita rivolte verso
I'alto e viste di lato, si sposta dalla parte alta a
destra dellimmagine verso il centro; entrambe le
mani poi si riuniscono al centro dell'immagine
dove le dita rivolte verso l'alto della mano destra
toccano la superficie della mano sinistra piu o
meno al centro; lo spettatore vede quindi una
vista laterale della mano sinistra che scende e si
va a posare sulle dita della mano destra che sale;
grazie a questo movimento lo spettatore a questo
punto puo riconoscere la lettera «T».

VAl 2l
121
VANAN
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Esempi di descrizioni di marchi accettate (ai fini dell’espletamento delle formalita)
MUE 5 090 055

Tipo di marchio: sonoro

Descrizione: il marchio consiste nell'urlo del
personaggio immaginario di «TARZAN»; l'urlo si
svolge in cinque fasi diverse, vale a dire una nota
tenuta, seguita da un ululato, seguito da una nota
tenuta, ma a una frequenza piu alta, seguita da
un ululato, seguito da una nota tenuta alla
frequenza iniziale, ed & riprodotto dalle
raffigurazioni in basso; la riproduzione superiore
e un grafico, nell'arco di tempo dell'urlo, della
curva normalizzata della forma d’onda della
pressione dell'aria e la riproduzione inferiore &
uno spettrogramma normalizzato dell'urlo che
consiste in una raffigurazione tridimensionale del
contenuto in frequenza (colori illustrati) rispetto
alla frequenza (asse verticale) nel tempo dell'urlo
(asse orizzontale). Il marchio é riprodotto anche
nel file elettronico allegato contenente il suono.

Tipo di marchio: figurativo /
Descrizione: il marchio e costituito da tre forme / /

blu e tre forme rosse, rivolte in direzioni opposte.

Fraenrs

peares g o

Esempio della descrizione di un marchio che non sarebbe accettata (ai fini dell’espletamento
delle formalita)

Tipo di marchio: figurativo
Descrizione del marchio: il marchio & costituito da
due mani che afferrano laria (questo non

sarebbe accettabile, perché & un'interpretazione,
non una descrizione).

14 Dichiarazioni di rinuncia

Una dichiarazione di rinuncia &€ una dichiarazione con la quale il richiedente rinuncia a
qualsiasi diritto esclusivo per un elemento della riproduzione del marchio che non é
distintivo. A partire dal 23/03/2016, per via del regolamento modificativo, non si
possono piu presentare richieste di rinuncia e I'Ufficio non pud piu richiederle.

Per maggiori dettagli sulle rinunce, consultare la Direttive, Parte C, Opposizione,
Sezione 2, Doppia identita e rischio di confusione, Capitolo 3, Comparazione di segni.

15 Priorita (ai sensi della Convenzione)

Articoli 29 e 31, RMUE
Regole 6 e 9, REMUE
Decisione EX-03-5 e decisione EX-05-05 del Presidente dell’ Ufficio

Per effetto del diritto di prioritd, la data di prioritd si fa coincidere con quella del
deposito della domanda di marchio dell’Unione europea ai fini della determinazione
dell’anteriorita dei diritti.
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| principi di prioritd sono stati definiti per la prima volta nella Convenzione di Parigi per
la protezione della proprieta industriale del 20 marzo 1883, sono stati rivisti diverse
volte, modificati I'ultima volta nel 1979 e ratificati da molti Stati contraenti. L’articolo 4 di
tale convenzione — per quanto riguarda i marchi — corrisponde all’articolo 29 RMUE.

Il «diritto di priorita ai sensi della convenzione» €& un diritto limitato nel tempo, che
decorre a partire dal primo deposito regolare di un marchio. Per deposito nazionale
regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data in cui la domanda
e stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale
domanda (articolo 4, paragrafo 3 della Convenzione di Parigi). Esso pu0 essere
rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito, a condizione che il paese del
primo deposito faccia parte della Convenzione di Parigi o del’lOMC, o di un paese con
un accordo di reciprocita (cfr. regola 101 del regolamento di esecuzione -
Pubblicazione della reciprocita da parte della Commissione).

Gli Stati e le altre entita menzionate di seguito, inter alia, non fanno parte di alcuna
convenzione applicabile in materia né beneficiano degli accordi di reciprocita. Pertanto
le rivendicazioni di priorita basate su depositi in questi paesi devono essere respinte.

Stati indipendenti (non facenti parte della Convenzione di Parigi, del’lOMC o di accordi
di reciprocita):

Afghanistan (AF)
Aruba (AW)

Isole Cook (CK)
Eritrea (ER)
Etiopia (ET)

Kiribati (KI)

Isole Marshall (MH)
Micronesia (Stati federati di) (FM)
Nauru (NR)

Palau (PW)
Somalia (SO)
Tuvalu (TV)

Altre entitd (non facenti parte della Convenzione di Parigi, del’lOMC o di accordi di
reciprocita):

Abkhazia (GE-AB)
Samoa americane (AS)
Anguilla (Al)

Bermuda (BM)

Isole Cayman (KY)
Isole Falkland (FK)
Guernsey (GG)

Isola di Man (IM)
Jersey (JE)

Montserrat (MS)

Isole Pitcairn (PN)
Sant'Elena (SH)
Somalia (SO)

Isole Turks e Caicos (TC)

Direttive concernenti 'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame Page 42

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Formalita

o Isole Vergini britanniche (VG).

Una rivendicazione di priorita di un marchio dell’Unione europea anteriore & accettabile
se a tale marchio dell’Unione europea € stata concessa una data di deposito. Una
rivendicazione di priorita di una registrazione internazionale non & accettabile perché si
applica il principio del primo deposito (articolo 29, paragrafo 4, RMUE — cfr. punto 15.1
che segue) e la rivendicazione di priorita pud essere fondata solo sul marchio di base
pertinente.

Il richiedente pud rivendicare la priorita di uno o pit domande di marchio anteriori,
ovvero di una domanda nazionale (o del Benelux) presentata in 0 per uno degli Stati
facenti parte della Convenzione di Parigi, un membro del’lOMC, uno Stato per il quale
la Commissione abbia confermato la reciprocita, o una domanda di marchio
dell’'Unione europea (cfr. punto 15.1 che segue, «Principio del primo deposito» per le
informazioni sulle domande che rivendicano la priorita di piu di una domanda
anteriore).

E riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di prioritd qualsiasi deposito avente
valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale applicabile.

Tali rivendicazioni possono essere formulate nella domanda di marchio dell’'Unione
europea stessa 0 successivamente al deposito della domanda, nel qual caso il
richiedente deve presentare la dichiarazione di priorita, indicando la data e il paese in
Cui e per cui e stata depositata la domanda precedente, entro un termine di due mesi
dalla data di deposito.

La rivendicazione pud essere implicita, pertanto la presentazione dei documenti di
priorita (entro il termine di due mesi) sara interpretata come una dichiarazione di
priorita. Le ricevute di deposito semplici, contenenti le informazioni relative a paese e
data della domanda precedente (o delle domande precedenti), sono accettate.

Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorita presso I'EUIPO, Il
richiedente deve fornire all’Ufficio il numero (o i numeri) di deposito della domanda
precedente (o delle domande precedenti).

Se il marchio in questione & a colori, & obbligatorio inviare fotocopie a colori della
precedente domanda (o delle precedenti domande).

La priorita sara concessa se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

1. la precedente domanda (o le precedenti domande) & (sono) un primo deposito
regolare («primo deposito»);

2. il marchio nella domanda precedente (o nelle domande precedenti) e il MUE
oggetto della domanda sono gli stessi;
3. i prodotti e servizi sono identici o sono contenuti in quelli della domanda

precedente (delle domande precedenti) (é sufficiente che un prodotto o servizio
sia lo stesso);

4. il titolare € lo stesso;

5. il deposito del MUE viene effettuato entro 6 mesi dalla data di deposito della
domanda precedente;

6. la priorita deve essere rivendicata con la domanda o entro 2 mesi dalla data di

deposito.

E possibile rivendicare sia la priorita sia la preesistenza in base alla stessa

domanda/registrazione precedente, se il primo deposito e stato registrato a tempo
debito.
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15.1 Principio del primo deposito

La domanda precedente deve essere un primo deposito regolare e non puo avere la
stessa data della domanda di marchio dell’Unione europea. L’Ufficio, pertanto,
verifichera (i) che non sia stata presentata alcuna rivendicazione di priorita sulla
domanda precedente (o sulle domande precedenti) e (ii) che nessuna rivendicazione di
preesistenza fatta per la domanda di MUE riguardi un marchio che abbia una data di
deposito anteriore a quella della domanda (o delle domande) da cui é rivendicata la
priorita. L’Ufficio verifichera altresi che la domanda di marchio dell’Unione europea sia
depositata entro sei mesi dalla data di deposito della domanda precedente (o delle
domande precedenti).

Se viene rivendicata la priorita di piu di una domanda precedente, i prodotti e/o servizi
che rientrano in ciascuna di tali domande devono essere diversi affinché sia rispettato il
principio del primo deposito. Per ulteriori esempi, cfr. punto 15.8.1 che segue.

15.2 Triplice identita

L’Ufficio verifichera che la domanda di marchio dellUnione europea e i documenti di
priorita contengano lo stesso marchio, facciano riferimento allo stesso richiedente e
abbiano almeno un prodotto o servizio in comune.

15.2.1 Identita dei marchi

L’Ufficio e alcuni uffici dei marchi dellUnione europea hanno convenuto sull’adozione
di una prassi comune nell’ambito della Rete europea dei marchi, disegni e modelli, in
merito all’identita dei marchi depositati in bianco e nero e/o in scala di grigi, rispetto a
guelli depositati a colori. Gli uffici ritengono che la Nota sulla prassi comune sia un
riflesso dell’attuale giurisprudenza che un marchio depositato in bianco e nero e/o in
scala di grigi non é identico allo stesso marchio depositato a colori, a meno che le
differenze nel colore o nelle sfumature di grigio siano talmente insignificanti da poter
passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (sentenza del 19/01/2012,
T-103/11, Justing, EU:T:2012:19, § 24; sentenza del 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83 e sentenza del 09/04/2014, T-623/11, Milanéwek cream fudge,
EU:T:2014:199). Una differenza insignificante tra due marchi & una differenza che
un consumatore ragionevolmente attento percepira solo esaminando i due
marchi affiancati.

Il principio di cui sopra si applica a tutti i casi in cui i marchi sono raffrontati ai fini delle
rivendicazioni di priorita. Per quanto riguarda i marchi denominativi, nella maggior parte
dei casi il marchio oggetto di domanda sara da considerarsi lo stesso rispetto al
marchio anteriore, nel caso in cui la differenza sussista solo nel rispetto del carattere
tipografico o nell’uso di lettere maiuscole in un marchio e minuscole nell’altro. Inoltre,
una differenza nella punteggiatura o nellaggiunta di uno spazio tra due parole
solitamente non pregiudichera l'identitd di un marchio (cfr. decisione del 09/10/2012,
R 797/2012-2, Water Jel; decisione del 15/07/1998, R 10/1998-2, THINKPAD).

L’Ufficio verifichera inoltre il tipo di marchio della domanda precedente, poiché un tipo
di marchio diverso puo significare che la domanda di marchio del’'Unione europea &
diversa dal marchio anteriore. Per esempio, un marchio figurativo non & uguale a un
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marchio tridimensionale o a un marchio di posizione. Tuttavia un marchio denominativo
pud essere considerato uguale a un marchio figurativo se in quest’ultimo vengono usati
caratteri standard (cfr. gli esempi riportati al punto 15.7.2).

Nellambito della valutazione dei marchi, [I'Ufficio verifichera altresi qualsiasi
indicazione di colore presente nella domanda precedente.

15.2.2 Identita dei prodotti e servizi

L’Ufficio verifica che vi sia almeno un prodotto o servizio corrispondente negli elenchi
contenuti nel primo deposito e nella domanda di marchio dell’'Unione europea. L'esame
non si estendera a tutti i prodotti e servizi contenuti negli elenchi e non si limitera ai
numeri delle classi.

15.2.3 Identita del titolare

La prioritd pud essere rivendicata dal richiedente della prima domanda o dal suo
successore di diritto. In quest’ultimo caso, il trasferimento deve avere avuto luogo
prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e deve
essere fornita la documentazione pertinente. |l diritto di priorita come tale pud essere
trasferito indipendentemente dal fatto che la prima domanda sia trasferita nel suo
complesso. La priorita pud essere quindi accettata anche se i titolari della domanda di
marchio dell’'Unione europea e del diritto anteriore sono diversi, a condizione che
venga fornita la prova della cessione del diritto di priorita; in questo caso, la data di
esecuzione della cessione deve essere precedente alla data di deposito della
domanda di marchio dell’'Unione europea.

Le imprese controllate o consociate del richiedente non vengono considerate titolari
identici al richiedente.

Qualora il richiedente della prima domanda dichiari di aver cambiato nome dopo |l
primo deposito e deposita la domanda di marchio del’'Unione europea con il nuovo
nome, il richiedente & considerato la stessa persona.

Per la distinzione tra un cambio di home e un trasferimento, consultare le Direttive,
parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell’Unione europea come oggetto
di proprieta, capitolo 1, Trasferimenti.

15.3 Requisiti di priorita non soddisfatti

Se la rivendicazione di priorita non soddisfa nessuno dei requisiti di cui sopra, il
richiedente ¢ invitato a sanare l'irregolarita o a presentare osservazioni.

Se non vi & alcuna risposta 0 se le irregolarita non sono sanate entro il termine
stabilito, I'Ufficio comunichera la perdita dei diritti al richiedente e fissera un termine di
due mesi durante il quale il richiedente puo chiedere una decisione formale suscettibile
di ricorso sulla perdita di diritti.

Se il richiedente chiede formalmente una decisione entro il termine, I'Ufficio emettera
una decisione formale sulla perdita di diritti.
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15.4 Documenti di priorita non forniti

Se insieme alla domanda non sono stati allegati documenti di priorita, I'Ufficio
effettuera controlli per determinare se €& possibile reperire on line le informazioni
pertinenti. Se non € possibile reperire on line le informazioni per concedere la
rivendicazione di priorita, I'Ufficio inviera una lettera al richiedente facendone richiesta.
Al richiedente sara assegnato un termine di due mesi per sanare lirregolarita; di
norma, tale termine non sara prorogato. Di solito, la lettera di irregolarita sara emessa
prima della scadenza del termine iniziale per presentare i documenti di priorita (tre
mesi a decorrere dalla data di ricevimento della rivendicazione di priorita). In questo
caso, il termine di due mesi per sanare l'irregolarita sara calcolato a partire dalla data
di scadenza del termine iniziale per la presentazione dei documenti di priorita.
Conformemente alla decisione n. EX-03-5, non sono necessarie copie autenticate.
Semplici ricevute di deposito che non contengono tutte le informazioni necessarie per
'esame della rivendicazione di priorita (ad es. contengono soltanto numeri di classe
per i prodotti e i servizi della domanda precedente e non la versione intera del testo
che indica tutti i prodotti e servizi) non sono accettabili.

15.5 Linguadelladomanda anteriore

Se la lingua della domanda precedente non & una delle lingue ufficiali del’Unione
europea, I'Ufficio invitera il richiedente a presentare una traduzione entro tre mesi. Il
termine per il deposito della traduzione pud essere prorogato su richiesta del
richiedente. La proroga in questo caso puo arrivare fino a due mesi.

15.6 Verifica della data di priorita dopo la modifica della data di
deposito

Se la domanda di marchio dell’Unione europea presenta una modifica della data di
deposito, I'Ufficio e tenuto a verificare che la nuova data di deposito sia ancora entro
sei mesi dalla rivendicazione di priorita.

15.7 Esempi di rivendicazioni di priorita

15.7.1 Primo deposito

Nell'esempio che segue, la rivendicazione di priorita di piu di una domanda anteriore &

accettabile in quanto i prodotti che rientrano in ciascuna di tali domande precedenti
sono diversi e, pertanto, € rispettato il principio del primo deposito.

Primo deposito Paese Prodotti/servizi MUE depositato Prodotti/servizi
6 aprile Italia Profumi
9 maggio Germania Borse 11 settembre P“’“.”T?" borse,
abbigliamento
23 maggio Spagna Abbigliamento

Nell’esempio che segue le due precedenti domande di marchio sono state depositate
esattamente per gli stessi prodotti. La rivendicazione di priorita sulla base della
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domanda greca va respinta in quanto il marchio & stato oggetto di domanda in Spagna

prima; di conseguenza, la domanda greca non € piu un primo deposito

Primo deposito Paese Prodotti/servizi MUE depositato Prodotti/servizi
6 aprile Spagna Formaggio, vino Formaggio, vino
7 aprile Grecia Formaggio, vino 4 ottobre Formaggio, vino

Nellesempio che segue, non si puo rivendicare la prioritd da un primo deposito in
Somalia, dal momento che la Somalia non & uno Stato membro della Convenzione di
Parigi o dell’Organizzazione mondiale del commercio e non ha alcun accordo di
reciprocita confermato dalla Commissione europea. Pertanto il primo deposito in Italia
€ quello considerato per la rivendicazione di priorita; I'altro deposito non pud essere
preso in considerazione.

Primo deposito Paese Prodotti/servizi MUE depositato Prodotti/servizi
. . Automobili, Automobili,
5 aprile Somalia . .
magliette magliette
7 luglio ltalia Automobili 2 ottobre Automobili
magliette magliette

15.7.2 Raffronto fra marchi

Gli esempi che seguono, nell'ambito dei quali viene valutata l'identita dei marchi,
illustrano rivendicazioni di prioritd accettabili ed inaccettabili ai fini delle formalita.
Come spiegato nel punto 15.2.1 che precede, saranno accettate solo «differenze
insignificanti» tra la domanda MUE ed il marchio invocato ai sensi della rivendicazione
di priorita, laddove tali differenze non siano ritenute responsabili di alterare il
significato, la pronuncia e l'impatto visivo dei marchi.

Esempi di rivendicazioni di priorita accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE (marchio denominativo) Rivendicazione di priorita (marchio denominativo)

EVAL EVAL

Domanda di MUE (marchio denominativo) Rivendicazione di priorita (marchio denominativo)

Luna Luna

Domanda di MUE (marchio figurativo) Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)
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Esempi di rivendicazioni di priorita accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

vy

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Esempi di rivendicazioni di priorita inaccettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE (colore intrinseco)

Rivendicazione di priorita (colore intrinseco)

Domanda di MUE (marchio denominativo)

Chocolate Dream

Rivendicazione di priorita (marchio denominativo)

Chocalate Dream
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Esempi di rivendicazioni di priorita inaccettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

<
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Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)
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Esempi di rivendicazioni di priorita inaccettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Domanda di MUE (marchio figurativo)

Rivendicazione di priorita (marchio figurativo)

Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi (ai fini del’espletamento delle formalita)

Percy & Reed

Percy & Reed

Primo marchio Domanda di MUE lo stesso non lo stesso
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
Percy & Reed Percy + Reed
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
Percy & Reed Percy and Reed
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
Percy & Reed Percy & Reed
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
Percy & Reed Percy & REED
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
Percy & Reed PERCY & REED
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
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Altri esempi per quanto riguarda i marchi denominativi (ai fini del’espletamento delle formalita)

Primo marchio Domanda di MUE lo stesso non lo stesso
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
POPEYE POPeye
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
POPEYE PopEye
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
POPEYE POP-EYE
Marchio denominativo: Marchio denominativo:
X
POPEYE POP EYE
Marchio denominativo Marchio denominativo
X*
POPEYE® POPEYE
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
POPEYE POPEYE!?
Marchio denominativo Marchio denominativo
X
POPEYE POPEYES
Marchio denominativo | Marchio denominativo
X

POPEYE

POPEYE-

* | simboli ™ e ® non sono considerati parti del marchio.

Esempi relativi all’identita tra segni figurativi rispetto a marchi denominativi (ai fini
dell’espletamento delle formalita)

Domanda di marchio

Primo marchio A lo stesso non lo stesso
dell’Unione europea
Marchio figurativo
Marchio denominativo Percy & Reed «

Percy & Reed

(marchio figurativo in
carattere standard)

Marchio figurativo

Marchio denominativo Peg:cy
Reed X
Percy & Reed
(parole distribuite su piu
righe)
Marchio figurativo
Marchio denominativo
Percy & Reed X

Percy & Reed

(rivendicazione di colore)
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Altri esempi per quanto riguarda i marchi figurativi (ai fini dell’espletamento delle formalita)

. . Domanda di marchio
Primo marchio A lo stesso non lo stesso
dell’Unione europea
A A .
ACHROMIN ACHROMIN
A A X
ACHROMIN
A A o
ACHROMIN o ACHROMIN

* | simboli ™ e ® non sono considerati parti del marchio.

15.7.3 Raffronto fra prodotti e servizi

Il primo esempio qui di seguito € la situazione piu consueta: la domanda anteriore
corrisponde pienamente alla domanda di marchio dell’Unione europea.

Primo deposito Paese P&S MUE depositato P&S MUE

1° ottobre

5 aprile Regno Unito Cappelli, scarpe Cappelli, scarpe

Nel prossimo esempio, entrambe le rivendicazioni di priorita possono essere accettate
perché la domanda numero XY 1234 & il primo deposito rispetto a «automobili» e la
domanda numero XY 1235 ¢ il primo deposito per quanto riguarda gli «aerei».

PTE Paese N. domanda JP P&S it P&S MUE
deposito depositato

5 aprile Giappone XY 1234 Automobili

5 aprile Giappone XY 1235 Aerei 2 ottobre Aufé?gib'“’

Nel prossimo esempio, la rivendicazione di priorita riguarda «cappelli» e «scarpe» che
sono comuni al primo deposito e alla domanda di marchio dell’lUnione europea. Non si
applichera nessuna priorita rispetto a «borse».

Primo deposito Paese P&S MUE depositato P&S MUE
. Automobili, Cappelli, scarpe,
5 aprile USA cappelli, scarpe 1° ottobre borse
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Nell'ultimo esempio, si rivendica la priorita per i primi depositi in Francia, Canada e
Cina. La domanda di marchio del’'Unione europea € stata presentata entro sei mesi da
ciascuno dei primi depositi e le rivendicazioni di prioritd saranno accettate, sebbene
per quanto riguarda i «cappelli» la domanda canadese non costituisca un primo
deposito («cappelli» figura nella domanda francese che era stata depositata prima).
Confrontando le date e gli elenchi di prodotti e servizi delle tre priorita, le rivendicazioni
di priorita saranno accettate.

Primo deposito Paese P&S MUE depositato P&S MUE
5 aprile Francia Cappelli, scarpe
. Automobili,
6 aprile Canada cappelli, birra 5 ottobre
Cappelli, scarpe,
. . Vino, servizi di automobili, birra,
7 aprile Cina o - R
telecomunicazione vino, servizi di
telecomunicazione

15.7.4 Rivendicazioni di priorita fondate su marchi in serie

Una serie di marchi & composta da diversi marchi che si assomigliano fra loro per
quanto riguarda dettagli importanti e differiscono solo per quanto riguarda questioni di
carattere non distintivo. Mentre il regolamento sul marchio del’'Unione europea non
consente il deposito di marchi in serie, alcuni uffici nazionali (ad es. Regno Unito,
Australia ecc.) lo consentono, e cosi una serie di marchi depositati in un’unica
domanda pud contenere numerosi marchi molto simili. Quando il primo deposito
consiste di un marchio in serie, si vedranno due o piu riproduzioni del marchio
leggermente diverse. La rivendicazione di priorita € accettabile per quanto riguarda la
riproduzione che €& identica a quella che mostra il marchio oggetto di domanda di
marchio dell’Unione europea.

Esempi di rivendicazioni di priorita fondate su marchi in serie

Rivendicazione di priorita

Primo deposito MUE accettabile

Serie di marchi

Pulse Cafe Pwlise Cafe si
Pwlise Cafe

Serie di marchi

Café@Home
CAFE@HOME
Café@Home
CAFE@HOME

CAFE@HOME Si

15.7.5 Rivendicazione di priorita per marchi tridimensionali o «altri» marchi

Alcuni uffici nazionali di Pl non consentono il deposito di piu di quattro riproduzioni nel
caso di marchi tridimensionali o altri marchi.

Se una domanda di marchio dell’'Unione europea rivendica la priorita di tale primo
deposito, e con la domanda di marchio del’'Unione europea vengono depositate sei (0
piu, nel caso di «altri» marchi) riproduzioni/prospettive del marchio, i marchi in
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guestione saranno comunque considerati identici se le presentazioni del primo
deposito coincidono con una parte di cio che é stato inviato per la domanda di marchio
dell’'Unione europea e se l'oggetto € senza dubbio lo stesso.

15.7.6 Rivendicazioni di priorita che riguardano marchi collettivi

La priorita pud essere rivendicata da un marchio collettivo quando si fa domanda di un
marchio dell’Unione europea individuale e viceversa.

16 Priorita di esposizione

Articolo 33, RMUE
Regola 7, REMUE

La priorita di esposizione comporta la rivendicazione come data di priorita della
domanda di marchio dell’Unione europea della data in cui i prodotti o i servizi oggetto
della domanda di marchio dell’Unione europea sono stati esposti ufficialmente con il
marchio depositato a un’esposizione ufficialmente riconosciuta. Il richiedente puod
rivendicare la priorita di esposizione entro sei mesi dalla prima presentazione. La prova
della presentazione deve essere depositata.

Come per la «priorita ai sensi della Convenzione», la priorita di esposizione puo essere
rivendicata o nella domanda o successivamente al deposito della domanda di marchio
dell’Unione europea. Se il richiedente intende rivendicare la prioritd di esposizione
successivamente alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorita,
corredata dell'indicazione della denominazione dell’esposizione e della data della
prima presentazione dei prodotti o dei servizi, deve essere presentata entro due mesi
dalla data di deposito.

Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorita il richiedente deve fornire
all'Ufficio un attestato rilasciato durante I'esposizione dall’autorita competente. Da tale
attestato deve risultare che il marchio é stato effettivamente utilizzato per i relativi
prodotti o servizi, la data di apertura dell’esposizione ed eventualmente quella del
primo uso pubblico, se queste due date non coincidessero. L’attestato deve essere
corredato di una descrizione dell’effettivo uso del marchio, debitamente certificata

dall’autorita.

La priorita pud essere concessa solo se la domanda di marchio del’Unione europea
viene depositata entro sei mesi dalla prima presentazione a un’esposizione
riconosciuta a tal fine, ovvero un’esposizione internazionale ai sensi della Convenzione
del 22 novembre 1928. Tali esposizioni sono molto rare e l'articolo 33, RMUE non
protegge la presentazione ad altre esposizioni nazionali. Le esposizioni si possono
reperire sul sito web del Bureau International des Expositions [Ufficio internazionale
per le esposizioni] di Parigi: http://www.bie-paris.org/site/en.

Per quanto riguarda la triplice identita del marchio, il richiedente e I'elenco di prodotti e
servizi, valgono gli stessi criteri delle «priorita ai sensi della Convenzione», menzionati
al punto 15 che precede.

La rivendicazione pud essere implicita. Se non vi €& alcuna indicazione della
rivendicazione nella domanda, la presentazione dei documenti di priorita relativi
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all’esposizione (entro il termine di due mesi) sara interpretata come una dichiarazione
di priorita.

17 Preesistenza

Articolo 34, RMUE
Regole 8 e 28 e regola 96, paragrafo 2, REMUE
Comunicazione 2/00, decisione EX-03-5 e decisione EX-05-5 del Presidente dell'Ufficio

[l titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio
registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di
una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una
domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio
dell’lUnione europea per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore &
stato registrato o contenuti in essi, pud avvalersi, per il marchio dell’'Unione europea,
della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel
quale o per il quale e stato registrato.

L’'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento € che il titolare del
marchio dell’Unione europea che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua,
continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore
avesse continuato a essere registrato.

Cio significa che la domanda di marchio del’Unione europea rappresenta un
consolidamento di registrazioni nazionali precedenti. Se un richiedente rivendica la
preesistenza per uno o pit marchi anteriori nazionali registrati e la rivendicazione di
preesistenza viene accettata, il richiedente pud decidere di non rinnovare le
registrazioni nazionali precedenti ma continuera a essere nella stessa posizione in cui
sarebbe se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato negli Stati
membri in cui sono stati registrati i marchi anteriori.

La preesistenza ai sensi dell'articolo 34, RMUE deve essere rivendicata con la
domanda o entro due mesi dalla data di deposito della domanda di marchio dell’Unione
europea. | documenti a sostegno della rivendicazione devono essere forniti entro tre
mesi da quest'ultima. La rivendicazione di preesistenza pud essere implicita. Se il
richiedente invia solo i documenti relativi alle registrazioni precedenti entro due mesi
dalla data di deposito della domanda di marchio dellUnione europea, I'Ufficio
interpretera l'invio come una rivendicazione di preesistenza riguardante tali
registrazioni precedenti.

La preesistenza pud essere rivendicata non solo per le registrazioni nazionali
precedenti, ma anche per una registrazione internazionale che produce effetti in uno
Stato dellUE. Non e tuttavia possibile alcuna rivendicazione di preesistenza per una
registrazione anteriore di marchio dell’Unione europea 0 per registrazioni locali, anche
se il territorio fa parte del’Unione europea (ad es. Gibilterra).

17.1 Armonizzazione delle informazioni sulla preesistenza
Per poter gestire correttamente i casi di preesistenza, tutte le voci di preesistenza nel

sistema devono avere lo stesso formato di quello utilizzato nelle banche dati degli uffici
nazionali.
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Per migliorare 'armonizzazione tra gli uffici del’EUIPO e gli uffici di Pl partecipanti, €
stato introdotto un elenco dei formati richiesti per i casi di preesistenza (vedere
Allegato 1). L’elenco fornisce una descrizione del formato/dei formati usato/i in ogni
ufficio nazionale, nella misura in cui € stato stabilito.

Pertanto, quando si controlla la preesistenza, I'Ufficio deve verificare se il formato della
preesistenza nel sistema corrisponde al formato utilizzato a livello nazionale.

17.2 Esame della preesistenza
Una rivendicazione valida deve contenere le seguenti indicazioni:

1. lo Stato o gli Stati membri dellUE nei quali o per i quali il marchio anteriore, per il
gquale é stata rivendicata la preesistenza, é stato registrato;

2. la data di deposito della registrazione in questione;

3. il numero della registrazione in questione;

4, i prodotti o servizi per i quali il marchio é registrato.

Ai sensi della decisione n. EX-05-5 del 01/06/2005, il titolare non e tenuto a presentare
una copia della registrazione se le informazioni richieste sono disponibili on line. Se la
copia della registrazione non viene presentata, I'Ufficio provvedera prima alla ricerca
delle informazioni necessarie sul sito web dell'ufficio pertinente e, soltanto qualora tal
informazioni non fossero reperibili, richiedera la copia della registrazione al titolare
tramite una notifica di irregolarita. Conformemente all'articolo 3 della decisione
n. EX-03-5, la copia della registrazione in questione deve consistere in una copia (sono
sufficienti semplici fotocopie) della registrazione e/o del certificato di rinnovo o di un
estratto del registro, o in un estratto del bollettino nazionale pertinente, o in un estratto
o tabulato di una banca dati ufficiale. Estratti e tabulati provenienti da banche dati
private non sono accettati. Esempi di estratti non accettati sono DEMAS, MARQUESA,
COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oppure COMPUMARK, SAEGIS.

La preesistenza pud essere richiesta solo per una registrazione precedente, non per
una domanda precedente.

L’Ufficio deve verificare sia che il marchio anteriore fosse registrato quando é stata
presentata la domanda di marchio del’Unione europea, sia che la registrazione
anteriore non fosse scaduta quando é stata rivendicata la preesistenza (sulla durata
della protezione dei marchi nazionali consultare le Direttive, parte C, Opposizione,
sezione 1, Questioni di procedura).

Se la registrazione anteriore era scaduta quando €& stata fatta la richiesta di
preesistenza, quest’ultima non puo essere rivendicata, sebbene il diritto nazionale dei
marchi di riferimento preveda un periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo.
Nonostante alcune legislazioni nazionali consentano un periodo di tolleranza, se non
viene pagato il rinnovo, il marchio s’intende non registrato dal giorno in cui doveva
essere rinnovato. Pertanto la rivendicazione di preesistenza non €& accettabile, a meno
che il richiedente non dimostri di aver rinnovato la registrazione anteriore (o le
registrazioni anteriori).

La preesistenza rivendicata per il MUE decadra qualora il marchio anteriore la cui
preesistenza e rivendicata sia dichiarato nullo o decaduto. Se il marchio anteriore é
decaduto, la preesistenza decadra a condizione che la decadenza si applichi prima
della data di deposito o della data di priorita di tale marchio dell'Unione europea
(articolo 34, paragrafo 3, RMUE).
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Nel contesto di un allargamento dellUE, occorre tenere presente quanto segue. Se un
marchio nazionale di un nuovo Stato membro, o una registrazione internazionale con
effetto in un nuovo Stato membro, sono stati registrati prima di presentare la
rivendicazione di preesistenza, la preesistenza puo essere rivendicata anche se la
data di priorita, deposito o registrazione del MUE a cui la rivendicazione di
preesistenza si riferisce € anteriore alla data di priorita, deposito o registrazione
del marchio nazionale/della Rl con effetto nel nuovo Stato membro. Infatti, il
marchio dell’'Unione europea in questione ha effetto nel nuovo Stato membro soltanto a
partire dalla data di adesione. Il marchio nazionale/la Rl con effetto nel nuovo Stato
membro e per il quale/la quale viene rivendicata la preesistenza € quindi «anteriore» al
marchio dell'Unione europea al sensi dell’'articolo 35, RMUE, a condizione che il
marchio nazionale/la Rl con effetto nel nuovo Stato membro goda di una data di
priorita, deposito o registrazione anteriore alla data di adesione.

Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili per nuovi Stati membri

Paese della . . L
MUE Data di deposito rivendicazione di el depos_lto o alliite
: anteriore
preesistenza

2 094 860 TESTOCAPS 20/02/2001 Cipro 28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON 19/10/2001 Ungheria 08/11/2001
352 039 REDIPEN 02/04/1996 Bulgaria 30/04/1996
7 037 307 HydroTac 17/07/2008 Croazia 13/10/2009

Spiegazione: In tutti i casi, sebbene la data di deposito della domanda di marchio
dell’lUnione europea sia anteriore alla data di deposito del marchio per il quale viene
rivendicata la preesistenza, poiché tutti i paesi interessati hanno aderito all’'Unione
europea dopo la data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea (vale
a dire 01/05/2004 per Cipro e Ungheria e 01/01/2007 per Bulgaria e Romania), ed & da
tale data che la domanda di marchio del’Unione europea ha la protezione negli Stati
membri, la preesistenza pud essere rivendicata per qualsiasi marchio nazionale
depositato prima della data di adesione.

Se la rivendicazione di preesistenza € regolare, I'Ufficio I'accetta e — una volta
registrata la domanda di MUE — ne informa l'ufficio centrale (o gli uffici centrali) della
proprieta industriale dello Stato membro interessato (o degli Stati membri interessati)
(regola 8, paragrafo 3, REMUE).

Ai sensi dell’articolo 35 RMUE, la preesistenza puo essere rivendicata anche dopo la
registrazione del marchio dell’Unione europea. Per ulteriori informazioni, consultare le
Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.

17.3 Identita dei marchi

L’esame delle rivendicazioni di preesistenza & limitato ai requisiti formali e all'identita
dei marchi (cfr. la comunicazione del Presidente n. 2/00 del 25/02/2000).

Per quanto riguarda il requisito della triplice identita (stesso titolare, stesso marchio,

stessi prodotti e servizi), spetta al richiedente accertarsi che tali requisiti siano
soddisfatti. L’Ufficio verifichera soltanto se i marchi sono gli stessi.
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Il raffronto tra le riproduzioni dei marchi ai fini delle rivendicazioni di preesistenza
corrisponde a quello relativo alle rivendicazioni di priorita descritto al punto 15.2.1 che
precede.

17.4 Prodotti e servizi

| richiedenti possono rivendicare la preesistenza per parte dei prodotti e servizi della
registrazione anteriore (o delle registrazioni anteriori). Di fatto, la rivendicazione di
preesistenza sara valida nella misura in cui esista una sovrapposizione fra i prodotti e
servizi della domanda di marchio dellUnione europea e la registrazione cui si fa
riferimento. Il richiedente non é tenuto a specificare tali prodotti e servizi, ma puo
semplicemente rivendicare la «preesistenza per tutti i prodotti presenti nel marchio
anteriore nella misura in cui siano presenti anche nella domanda di marchio
dell’'Unione europea» (rivendicazione generica di preesistenza).

17.5 Trattamento delle irregolarita nell’esame della preesistenza

Se la rivendicazione di preesistenza non ¢é valida, se la registrazione anteriore non é
identica alla domanda di marchio del’Unione europea, se la preesistenza viene
rivendicata fuori tempo (cioé dopo il termine di due mesi a decorrere dal deposito della
domanda di marchio dell’'Unione europea), ovvero i documenti di preesistenza non
sono accettabili e non & possibile reperire on line le informazioni pertinenti, I'Ufficio
invia una lettera di irregolarita.

Se le irregolarita non vengono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, il richiedente
sara informato per iscritto della perdita dei diritti. Allo stesso tempo, al richiedente verra
comunicato che puo richiedere una decisione formale entro due mesi dalla notifica.

Se entro il termine il richiedente presenta una richiesta formale di una decisione,
I'Ufficio emette una decisione formale sul rifiuto della rivendicazione di preesistenza.

17.6 Esempi di rivendicazioni di preesistenza

Esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE Rivendicazione di preesistenza
(marchio denominativo) (marchio denominativo)
CELOTAPE Celotape
Domanda di MUE Rivendicazione di preesistenza
(marchio denominativo) (marchio denominativo)
Daisys Gingerbread Daisy’s Gingerbread
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Esempi di rivendicazioni di preesistenza inaccettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

Domanda di MUE: 9 817 735 Rivendicazione di preesistenza
(marchio figurativo) (marchio figurativo)
VHS VHS
— ==
| — .
BRNO ERNO
Domanda di MUE Rivendicazione di preesistenza
(marchio denominativo) (marchio denominativo)
Great changes in education PLC Grate changes in education PLC
Domanda di MUE 8 786 485 Rivendicazione di preesistenza
(marchio figurativo) (marchio figurativo)

il
Domanda di MUE 14 061 881 Rivendicazione di preesistenza
(marchio figurativo) (marchio figurativo)

Per ulteriori esempi di rivendicazioni di preesistenza accettabili e inaccettabili, cfr.
punto 15.7.2 che precede.

18 Trasformazione

La trasformazione & una caratteristica giuridica introdotta dal Protocollo di Madrid per
attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni tra la registrazione
internazionale e il marchio di base. Nel caso in cui la registrazione internazionale che
designa 'UE venga annullata su richiesta dell’ufficio di origine per quanto riguarda tutti
o alcuni dei prodotti e servizi, il titolare della registrazione internazionale puo
depositare una domanda di marchio del’Unione europea per la registrazione dello
stesso marchio in relazione ai prodotti e servizi che sono stati annullati. Tale domanda
sara trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale
o della successiva designazione del’UE e gode della stessa priorita, ove esista. Per
maggiori dettagli sulla trasformazione, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali.
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19 Modifiche alla domanda di marchio dell’lUnione europea

Articoli 43 e 44, RMUE
Regola 3 e regola 13, lettera a), REMUE

Il richiedente pud in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell’Unione
europea o limitare I'elenco di prodotti e servizi in essa contenuti. Altre modifiche sono
previste solo per correggere determinati errori.

Qualsiasi modifica richiesta lo stesso giorno del deposito della domanda di marchio
dell’'Unione europea sara accettata.

Questa parte delle Direttive descrivera soltanto la prassi dell’Ufficio concernente le
modifiche della riproduzione del marchio. Per ulteriori dettagli sul ritiro o sulle
limitazioni, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti.

19.1 Modifiche allariproduzione del marchio
La prassi dell’Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio & molto rigorosa. Le

due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato,
sono cumulative:

I'errore deve essere owvio, e
o la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Anche nel caso in cui la modifica non sia sostanziale, se I'errore non € evidente I'Ufficio
non accettera la modifica.

Nei casi in cui la posizione desiderata di un marchio non sia evidente, la riproduzione
del marchio deve indicare la posizione corretta aggiungendo la parola «alto» alla
riproduzione del segno. Se la domanda viene depositata per via elettronica, la
posizione insolita pud essere indicata nella descrizione del marchio.

Nei casi in cui il posizionamento desiderato di un marchio non sia evidente (per es. un
marchio contenente un elemento denominativo viene depositato in posizione verticale)
e non vi sia alcuna indicazione del posizionamento previsto nella domanda, il
richiedente potra modificare la posizione del marchio su richiesta. L’insolito
posizionamento del marchio, infatti, sara considerato un errore evidente.

Se una rivendicazione di priorita o di preesistenza viene depositata simultaneamente
alla domanda di marchio dellUnione europea, un errore evidente pud essere
dimostrato confrontando il marchio «corretto» nella rivendicazione in questione con il
marchio che figura nella domanda di marchio del’Unione europea. Tuttavia, se la
rivendicazione di priorita o di preesistenza viene presentata dopo la domanda di
marchio dell’Unione europea, non si pud prendere in considerazione nessuna prova da
tali rivendicazioni.

Se l'errore € owvio, il marchio deve quindi essere valutato in base al criterio successivo,
vale a dire se la modifica richiesta altera sostanzialmente il marchio depositato.
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Esempio di una modifica accettabile (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 546 010 Modifica proposta

Marchio depositato come «TOPFLOW» «TOP FLOW»

Nel modulo di domanda il richiedente ha rivendicato la priorita per il marchio «TOP FLOW», indicando
che era owvio che fosse stato fatto un errore di battitura. La modifica non & stata considerata sostanziale
in quanto I'aggiunta di uno spazio tra le parole «TOP» e «FLOW» non altera il significato e la pronuncia

del marchio e limpatto visivo della modifica € basso (decisione del 05/08/2002 R 851/1999-2,
TOPFLOW).

Esempi di modifiche inaccettabili (ai fini dell’espletamento delle formalita)

MUE 321 109 Modifica proposta

Marchio depositato come «RANIER» «RAINIER>»

Questa modifica non sara consentita in quanto la correzione mostra I'aggiunta di un’altra lettera «I», che
cambierebbe sostanzialmente il marchio depositato. «<RANIER» e «RAINIER» sono due parole diverse.

MUE 6 013 668 Modifica proposta
Marchio depositato come «ELECTROLITIC

BOLUS» «ELECTROLITYC BOLUS»

Questa modifica non sara consentita in quanto la corretta ortografia inglese di questa parola é
«ELECTROLYTIC». Di conseguenza, il marchio depositato aveva 1 lettera errata, mentre la proposta di
modifica ne avrebbe 2. Cio altererebbe sostanzialmente il marchio ed & quindi inaccettabile.

Nel caso di elementi figurativi, possono essere modificati solo elementi di minore
importanza e questi saranno trattati caso per caso. «Rinnovare» l'aspetto di un
marchio figurativo (prassi frequente nel settore per adattare I'aspetto di un marchio
figurativo al design attuale e alle tendenze della moda di tanto in tanto), non sara
consentito.

MUE 6 538 524
MUE depositato Modifica proposta

VilafoFOB-DiiA - | Vitafol-0B-DHA

7 e

Il richiedente ha presentato una rivendicazione di priorita con la domanda di MUE che mostrava che il
primo deposito consisteva in un’unica riproduzione del marchio. Inoltre la domanda di marchio dell’'Unione
europea conteneva una descrizione del marchio che descriveva un’unica riproduzione del marchio e non
le due immagini che erano state depositate. Pertanto I'errore € stato considerato ovvio. La richiesta di
modifica €& stata tuttavia respinta in quanto la modifica avrebbe alterato sostanzialmente il marchio da
quello che era stato depositato.

Fatti salvi i principi e gli esempi di cui sopra, qualsiasi alterazione del marchio che
sarebbe ammissibile dopo la registrazione sara consentita anche per quanto riguarda
una domanda di marchio dell’Unione europea.

Per quanto riguarda le modifiche di un marchio del’Unione europea registrato, Si
rimanda alle Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una
registrazione.
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20 Conversione

Articolo 112, paragrafo 1, e articolo 113, paragrafo 1, RMUE
Regola 44, paragrafo 1, lettera f), REMUE

Il richiedente di un marchio dell’Unione europea o il titolare di un marchio dell’Unione
europea registrato puo richiedere la conversione della sua domanda o del suo marchio
dell’lUnione europea registrato. Per maggiori informazioni sulla conversione vedere le
Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 2, Conversione.
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Allegato 1:

Formato richiesto per le preesistenze
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Codice

Numero di registrazione
colore

Completare secondo I'esempio

Inserire I'anno

Inserire la lettera specificata

Completare se esiste il valore

Casella inutilizzata o non definita (per il momento)

,r"\ Aggiungere degli zero davanti al numero di registrazione se le cifre
Fok
d di quest'ultimo sono inferiori al previsto.

A I Esempio

/\‘ Posizione

3

0O00291A
1 2 3 4 5 6 7

g 9 10 11 12 13

E E Esempio

01315
J_,\‘ Posizione 1 2 3 4 5

6 7 & 9 10 11 12 13

AT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C ... che rappresenta il
primo, secondo... trasferimento parziale)

E S Esempio

J_,\ Posizione 1 2 3 4
" Dal 10/03/1982

MOOOOS36 5B1
5 6 7 8 9

10 11 12 13

B ‘ Esempio

BOOOO3655YAST
A Posgione '3 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

LV Esempio M 1 U
3 4

126
Posicine 1 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1992

LV: le prime due posizioni devono essere sempre "M" e uno spazio " "; le due
posizioni successive sono obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al
numero se quest'ultimo ha meno di 2 cifre) e sono seguite da uno spazio " ". Le
ultime 3 posizioni sono obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al
numero se quest'ultimo ha meno di 3 cifre).

ES: la prima posizione deve essere sempre "M", seguita da sette cifre
obbligatorie che indicano il codice identificativo della registrazione (vanno
aggiunti degli zeri davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 7 cifre) e da
una lettera: "B", "C", "D"... e da un numero, qualora ve ne siano e siano usatiin
caso di trasferimento/divisione parziale.

M T Esempio 4 5 6 8

Posizione 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13

BG: se presente, la prima lettera indica che si tratta di una "voce specchio" nel
registro bulgaro. In questo caso il numero termina in "ST" (che sta per
"seniority", vale a dire "preesistenza"). Il numero potrebbe essere seguito da
una o due lettere prima delle lettere ST: la lettera “Y” & stata usata fino al 1999
per differenziare i marchi registrati solo per servizi E/O le lettere A, B, C, D...
indicano un parziale trasferimento del marchio.

F I Esempio 2 5 0 8 4 1 E
> 6 7

Posizione 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

BX |eme 19 286 97

Posizione 1 2 3 4 5 & 7 & 9 10 11 12 13

Dal 1971
CY Esempio 6 5 3
Posizione 1 2 32 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13

C Z Esempio 6

Posizione 1

ST
wo

5 9 A
5 6 7

& 9 10 11 12 13

Dal 5/1900
PL |e==o 1 7 4 8 46
Posone 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 28/12/1918

Fl: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il
primo, secondo, terzo... trasferimento/divisione parziale)

PL: deve figurare solo il numero (le lettere o i caratteri NON devono essere
presi in considerazione)

Esempio 1 8 5 8 D 0 4
b= 7

Posizione 1 2 3 4 [ g 9 10 11 12 13
Dal 1976 al 1991 e a partire dal 2000

F I t Esempio

Posizione

9 2 45 6 8
1 2 5 6

3 4

01
7 8 9 10 11 12 13

Dal 1992 al 1999

PT Esempio 5 5 1 1

posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RO |«» 048903A
A Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ a

CZ: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che
rappresenta il primo, secondo, terzo... trasferimento parziale)

FR: due posizioni obbligatorie che identificano I'anno "aa", seguito da 6 cifre
obbligatorie

RO: se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera "R", ad es. "2R")
NON devono essere prese in considerazione.

Il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il
primo, secondo, terzo... trasferimento parziale).

Direttive concernenti 'esame dinanzi all’Ufficio, Parte B, Esame

Pagina 64

DRAFT

VERSION 1.0

01/02/2017




Formalita

D E Esempio

Posizione

= 2

De 52 3 84
2 3 4 5 6 7 8 9% 1011 12 13

Usato solo nella RDT

( B Esempio

Posizione

SRS

11002 3A
2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13

SE Esempio 692566
1 2 3 4 5 &6 7 8 % 10 11 12 13
Posizione
S| Esempio 9975680
1 2 3 4 5 & 7 8 9% 10 11 12 13
Posizione .
Fino al 1999

DE: le prime due posizioni devono essere sempre due "D" seguite dalle cifre
nel numero.

GB: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... a seconda del

numero di parti - si usa nel caso in cui I'ID sia diviso).

SlI: due cifre obbligatorie che identificano I'anno di registrazione "aa", seguito
dal numero (un valore maggiore o uguale a 70 000).

Esempio 613523
1 2 3 4 5 &

D E Posizione

Esempio

7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13

Posizione Dal 1994 al 2007

GR Esempio 2 5 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Posizione
Esempio Z 950032
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13
Posizione .
HR Fino al 2000
F Y Esempio £/2 000102 2
ik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Posizione
Dal 2000

G| | 200085680
1 2 3 4 5 &6 7 8 9% 10 11 12 13

Posizione

Dal 2000

DE: la prima posizione deve essere sempre "3", le 2 posizioni obbligatorie
successive identificano I'anno "aa", seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno
aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 5 cifre). Se il
numero termina con un "punto” e un "numero", cancellare entrambi.

HR: la prima posizione deve essere sempre "Z", le posizioni successive

obbligatorie indicano I'anno (2 o 4 cifre), seguito da 4 cifre obbligatorie.

SlI: quattro cifre obbligatorie che identificano I'anno di registrazione "aaaa",
seguito dal numero (un valore maggiore o uguale a 70 000).

DE Esempio 302011013 360
1 2 32 4 5 5 7 2 5 10 11 12 13
AN

Posizione
Dal 2008

]

Esempio 020869
HU 1 2 3 4 5 & 7 B 5% 10 11 12 13
J_;-\ Posizione
IE Esempio ? ? 'D S 6‘ 9 B
Posizione 1 2 3 4 5 & 7 & 5 10 11 12 13
Dal 1989

e
L= N
W
o
wn o

, 6 F
SK Esempio £ 7

Posizione

g8 5 10 11 17 13

DE: le prime 2 posizioni devono essere sempre "3" e "0", le 4 posizioni
successive identificano I'anno "aaaa", seguito da 6 cifre obbligatorie (vanno
aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 6 cifre). Se il
numero termina con un "punto” e un "numero", cancellare entrambi

IE: il numero potrebbe essere seguito da una lettera.

SK: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta
il primo, secondo... trasferimento parziale).
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DK gsempo ¥ R 2010 00382
bosin 1 2 3 4 5 6 7 8 9% 10 11 12 13
_,K\\_ osizione

Dal 1894

[l =
ra 2
w o
g
wo
o=l

526 2
7 08 9 10 11 12 13

I I Esempio

J_,\\ Posizione

LT Esempio 346838 A
1 2 3 4 5 6 7 8B 9% 10 11 12 13

Posizione
Dal 10/1993

REGISTRAZIONE

INTERNAZIONALE (OMPI)
A\

01657128

' Esempio
1 2 3 4 5 & 7 8 9% 10 11 12 13

Posizione

DK: le prime 3 posizioni devono sempre essere “VR” (marchio individuale
registrato), “VG” (marchio normale registrato con la vecchia normativa), o
“FR” (marchio collettivo registrato) E uno spazio " ", le quattro posizioni
obbligatorie successive identificano I'anno "aaaa", seguito da uno spazio" ",
seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero davanti al numero se
guest'ultimo ha meno di 5 cifre).

LT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A, B, C... che rappresenta il
primo, secondo... trasferimento parziale)

Se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera "R", ad es. "2R") NON
devono essere prese in considerazione. Il numero potrebbe essere seguito da
una lettera A, B, C... che indica che la Rl & stata soggetta a trasferimento
parziale ("cessione parziale" nella terminologia dell'Accordo di Madrid)
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Codice Numero di registrazione
colore Completare secondo I'esempio
Inserire I'anno

Inserire la lettera specificata
Completare se esiste il valore

Casella inutilizzata o non definita (per il momento)

Aggiungere degli zero davanti al numero
di registrazione se le cifre di quest’ultimo
sono inferiori al previsto.

N O
w O
~ N
v O

1A
6 7

8 9 10 11 12 13

=~ O
N
w W

Esempio
E E Posizione

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Esempio 0
l \T Posizione 1

LV Esempio M 10 126
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A,
B, C ... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento
parziale)

ES BemPe IM 0 0 00365 B 1
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 10/03/1982

Posizione

BG Esempio BOOOO3655YAST
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BG: se presente, |la prima lettera indica che si tratta di
una "voce specchio" nel registro bulgaro. In questo
caso il numero termina in "ST" (che sta per "seniority",
vale a dire "preesistenza"). Il numero potrebbe essere
seguito da una o due lettere prima delle lettere ST: la
lettera “Y” e stata usata fino al 1999 per differenziare i
marchi registrati solo per servizi E/O le lettere A, B, C,
D... indicano un parziale trasferimento del marchio.

ES: la prima posizione deve essere sempre "M", seguita da
sette cifre obbligatorie che indicano il codice identificativo
della registrazione (vanno aggiunti degli zeri davanti al
numero se quest'ultimo ha meno di 7 cifre) e da una

e siano usati in caso di trasferimento/divisione parziale.

lettera: "B", "C", "D"... e da un numero, qualora ve ne siano

FI Esempio 12 5 0 8 4 1 E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Posizione

Fl: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A,
B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo...
trasferimento/divisione parziale).

EBsempio 11 9 2 8 6 9 7
BX Posizione |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dal 1971

H

Y Esempio 6 531
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Posizione

9 A

Esempio 5
CZ . 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Posizione

= QO
N
w W
PR

Posizione
Dal 1992

spazio " "; le due posizioni successive sono obbligatorie

ha meno di 2 cifre) e sono seguite da uno spazio " ". Le
ultime 3 posizioni sono obbligatorie (vanno aggiunti degli
zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 3 cifre).

LV: le prime due posizioni devono essere sempre "M" e uno

(vanno aggiunti degli zero davanti al numero se quest'ultimo

MT Esempio |4 5 6 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Posizione
Dal 05/1900
PL Esempio 17 48 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Posizione

Dal 28/12/1918

PL: deve figurare solo il numero (le lettere o i caratteri
NON devono essere presi in considerazione).

gsempio |1 8 5 8 0 0 4
1 2 3 45 6 7

F R Posizione

8 9 10 11 12 13

PT Esempio [5 5 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Posizione

Dal 1976 al 1991 e a partire dal 2000
92456801

Esempio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1992 al 1999

Posizione

CZ: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A,
B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo...
trasferimento parziale)

FR: due posizioni obbligatorie che identificano I'anno
"aa", seguito da 6 cifre obbligatorie.

Eempio ID D 652 3 8 4
DE Posizione |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Usato solo nella RDT

4110023A
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

G B Esempio

Esempio 10 4 8 9 0 3 A
RO Posizione |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
— T

0
s

RO: se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la
lettera "R", ad es. "2R") NON devono essere prese in
considerazione.

Il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A,
B, C... che rappresenta il primo, secondo, terzo...

trasferimento parziale).

Posizione

DE: le prime due posizioni devono essere sempre
due "D" seguite dalle cifre nel numero.

GB: il numero potrebbe essere seguito da una lettera
(A, B, C... a seconda del numero di parti - si usa nel caso
in cui I'ID sia diviso).

Esempi061352
1 2 3 4 5

Posizione

o W

7 8 9 10 11 12 13

DE Fino al 10/1994

L))
[SINVo}
w N
>~ U
Ciie)]
[l

S E Esempio

Posizione

7 8 9 10 11 12 13

9975680
12 3 4 5 6 7

Esempio
S I Posizione

8 9 10 11 12 13

Esempi039501325
6 7 8 9 10 11 12 13

Posizione 123 45
Dal 1994 al 2007

DE: la prima posizione deve essere sempre "3", le 2
posizioni obbligatorie successive identificano I'anno
"aa", seguito da 5 cifre obbligatorie (vanno aggiunti
degli zero davanti al numero se quest'ultimo ha meno
di 5 cifre). Se il numero termina con un "punto" e un
"numero", cancellare entrambi.

Esempio
GR o ]25111
Posizione 143 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fino al 1999
A SI: due cifre obbligatorie che identificano I'anno di
Esempio 9500 3 registrazione "aa", seguito dal numero (un valore
Posizione |1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 maggiore o uguale a 70 000).

H R Fino al 2000

Esempio -
Position 220001 Sl Esempio 2 00085
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Posizione 1|z|3|4 5|6|7|8|9 10|11|12|13
Dal 2000 Dal 2000

HR: la prima posizione deve essere sempre "Z", le
posizioni successive obbligatorie indicano I'anno
(2 0 4 cifre), seguito da 4 cifre obbligatorie.

SlI: quattro cifre obbligatorie che identificano I'anno di
registrazione "aaaa", seguito dal numero (un valore
maggiore o uguale a 70 000).

DE Esempio 1370 2 01101 3 360
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HU Esempio 10 2 0 8 6 9
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
.

Dal 2008

Esempio

SK - 133196 F
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DE: le prime 2 posizioni devono essere sempre "3" e "0",
le 4 posizioni successive identificano I'anno "aaaa",
seguito da 6 cifre obbligatorie (vanno aggiunti degli zero
davanti al numero se quest'ultimo ha meno di 6 cifre). Se
il numero termina con un "punto" e un "numero",
cancellare entrambi.

|E Esempio 7 7 0 8 6 9 B
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1989

SK: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A,
B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento
parziale).

IE: il numero potrebbe essere seguito da una lettera.

REGISTRAZIONE
INTERNAZIONALE (WIPQO)

Bempo [0 1 6 5 7 1 2 B
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DK Esempio |y/ R 2010 003 8 2
Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dal 1894

DK: le prime 3 posizioni devono sempre essere “VR”
(marchio individuale registrato), “VG” (marchio normale
registrato con la vecchia normativa), o “FR” (marchio
collettivo registrato) E uno spazio " ", le quattro posizioni
obbligatorie successive identificano I'anno "aaaa",
seguito da uno spazio " ", seguito da 5 cifre obbligatorie
(vanno aggiunti degli zero davanti al numero se
guest'ultimo ha meno di 5 cifre).

IT Esempio 10 0 0 1 3 75 2 6 2
X Posizione |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Esempio |3 4 6 8 8 A
LT Posizone [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dal 10/1993

LT: il numero potrebbe essere seguito da una lettera (A,
B, C... che rappresenta il primo, secondo... trasferimento
parziale).

Se presenti, le prime 2 posizioni (una cifra e/o la lettera
"R", ad es. "2R") NON devono essere prese in
considerazione. Il numero potrebbe essere seguito da
una lettera A, B, C... che indica che la Rl e stata soggetta
a trasferimento parziale ("cessione parziale" nella
terminologia dell'Accordo di Madrid).

Formati validi dei codici identificativi delle registrazioni di marchi internazionali e nazionali per preesistenze di MUE —
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Impedimenti assoluti alla registrazione — Principi generali

1 Obiezione motivata

Ciascuno degli impedimenti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, & sufficiente
per il respingimento di un marchio dell’lUnione europea.

Per un’amministrazione sana e per motivi di economia procedurale, I'Ufficio sollevera
tutte le obiezioni alla registrazione del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
RMUE, non appena possibile e preferibilmente in un’unica soluzione. Cio é
particolarmente importante nei casi in cui il richiedente non possa superare I'obiezione
dimostrando che il segno ha acquistato carattere distintivo in seguito alluso (ad
esempio, quando viene invocato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera €), RMUE).

Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE é
indipendente e richiede un esame separato. Di conseguenza, quando sono invocati
diversi impedimenti assoluti alla registrazione, occorre sollevare un’obiezione motivata
specificando i singoli impedimenti alla registrazione e fornendo una motivazione chiara
e distinta per ciascun impedimento. Anche nei casi in cui alcuni impedimenti si
sovrappongono, ciascun impedimento dev’essere motivato in virtd dellinteresse
generale alla base di ciascuno di essi.

Ad esempio, se si riscontra che un marchio denominativo ha un significato semantico
che da luogo a un’obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE,
la notifica degli impedimenti deve trattare ciascuno di tali impedimenti in paragrafi
distinti, menzionando chiaramente se la mancanza di carattere distintivo derivi dalle
stesse considerazioni o da considerazioni distinte da quelle che hanno portato a
ritenere il marchio descrittivo.

Occasionalmente, pud verificarsi che gli argomenti addotti dal richiedente o una
limitazione (ritiro parziale) dell'elenco di prodotti e servizi possano rendere applicabili
altri impedimenti. In questi casi, la parte interessata avra sempre la possibilita di
presentare osservazioni.

2 Dialogo con il richiedente
Nel corso del procedimento di esame, I'Ufficio promuovera il dialogo con il richiedente.

In ogni fase del procedimento, le osservazioni presentate dal richiedente saranno
valutate con attenzione.

L'Ufficio considerera altresi di propria iniziativa nuovi fatti o argomenti che vadano a
favore dell'accettazione del marchio. La domanda puo essere respinta soltanto se al
momento di prendere la decisione, I'Ufficio & convinto che l'obiezione sia fondata.

Se vengono sollevati diversi impedimenti, il richiedente deve superarli tutti, dato che il
rifiuto pud basarsi su un solo impedimento (sentenza del 19/09/2002, C-104/00 P,
Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

o Mancata presentazione di osservazioni da parte del richiedente
Se il richiedente non ha presentato osservazioni, nel caso in cui la domanda debba
essere respinta, la comunicazione trasmessa al richiedente include la lettera di

obiezione iniziale (o le lettere di obiezione iniziali), dichiara che la domanda «e
respinta» e avverte il richiedente che ha facolta di presentare ricorso.
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o Presentazione di osservazioni da parte del richiedente

Se il richiedente contesta i motivi indicati nella comunicazione originaria, la decisione di
rigetto conterra prima la motivazione originale, per poi passare alla confutazione degli
argomenti del richiedente.

Se per I'Ufficio & necessario fornire nuovi fatti o argomenti a sostegno della decisione
di rigetto, egli deve concedere al richiedente l'opportunita di presentare osservazioni al
riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva.

o Limitazione dei prodotti e servizi

Qualora il richiedente cerchi di superare |'obiezione limitando I'elenco dei prodotti e
servizi, & possibile che cid renda applicabile un nuovo impedimento, ad esempio,
l'esistenza di un carattere ingannevole oltre che del carattere descrittivo. In questo
caso sara sollevata un'altra obiezione, al fine di dare al richiedente I'opportunita di
formulare le proprie osservazioni su tutti gli impedimenti ritenuti pertinenti.

E inammissibile che, quando la registrazione & richiesta per determinati prodotti o
servizi, l'autorita competente possa registrare il marchio solo a condizione che tali
prodotti 0o servizi non presentino una certa caratteristica (sentenza del 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, 8§ 114). Ad esempio, se il marchio richiesto
fosse «Teatro», una specificazione che rivendicasse «libri, tranne libri sul teatro» non
dovrebbe essere accettata. Per contro, sono accettabili limitazioni formulate di solito
positivamente, come per esempio «libri di chimica.

o Prova dell'acquisizione del carattere distintivo

Per quanto riguarda la prova dell'acquisizione del carattere distintivo (articolo 7,
paragrafo 3, RMUE), il richiedente ha il diritto di rivendicare che il suo marchio ha
acquisito un carattere distintivo grazie all'uso e a presentare la relativa prova dell'uso.

I momento in cui il richiedente deve trasmettere la sua prova dell'uso € posteriore alla
lettera di obiezione e anteriore alla decisione finale da parte dell'Ufficio. A tale riguardo,
il richiedente pud presentare una richiesta di proroga dei termini dopo la lettera di
obiezione a norma della regola 71, REMUE.

Se il marchio é accettato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sara inviata
alcuna lettera di rigetto.

Se la prova dell'uso non dimostra l'acquisizione del carattere distintivo, il rigetto deve
contenere una spiegazione del motivo per cui il marchio é soggetto a uno degli
impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, nonché una spiegazione separata
del motivo per cui non viene accolta la rivendicazione del richiedente riguardo
all'acquisizione del carattere distintivo.

3 Decisione

Dopo il dialogo con il richiedente, I'Ufficio emanera una decisione di rigetto della
domanda se ritiene che l'obiezione sia fondata nonostante i fatti e gli argomenti
presentati dal richiedente.
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La decisione includera l'obiezione iniziale, conterra una sintesi degli argomenti
presentati dal richiedente, affrontera gli argomenti e le dichiarazioni del richiedente e
fornira i motivi e una spiegazione dettagliata del perché non sono convincenti.

Se il richiedente ha presentato la prova dell'acquisizione del carattere distintivo in
seguito all'uso e tale prova e considerata sufficiente per superare I'obiezione, I'Ufficio
emanera una comunicazione che respinge qualsiasi huovo argomento avanzato dal
richiedente e ribadisce I'obiezione (o le obiezioni), ma accetta il marchio sulla base
dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito alluso. Se la prova non é
considerata sufficiente, sara emanata una decisione che conterra una motivazione
separata relativa alla rivendicazione del carattere distintivo acquisito.

L'obiezione pud essere accantonata in parte se |'Ufficio ritiene che (i) alcuni degli
impedimenti siano stati superati o (ii) tutti gli impedimenti siano stati superati per alcuni
dei prodotti e servizi.

La decisione indichera che la domanda € stata respinta (in tutto o in parte, con
indicazione dei prodotti e servizi respinti), avvertendo il richiedente che ha facolta di
presentare ricorso.

4 Criteri europei

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE € una disposizione comunitaria e va interpretata in
base a criteri europei uniformi. Non & corretto applicare criteri diversi in materia di
carattere distintivo, basati su tradizioni nazionali diverse, o applicare standard diversi,
cioé piu blandi o piu severi, per la violazione dell'ordine pubblico o del buon costume, a
seconda del paese di cui si tratti.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se
esiste un impedimento anche soltanto per una parte del’Unione europea (UE).

Cio significa che, ai fini di un rigetto, e sufficiente che il marchio sia descrittivo o privo
di carattere distintivo in una qualsiasi lingua ufficiale del’lUE (sentenza del 03/07/2013,
T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Per quanto riguarda altre lingue, la domanda di marchio dovra essere respinta se il
marchio da luogo a un’obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE in una
lingua compresa da una parte significativa del pubblico di riferimento almeno in una
parte dell'Unione europea (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti
assoluti alla registrazione, capitolo 4, Marchi descrittivi (articolo 7, paragrafo 1,
lettera ¢), RUME, punto 1.2.1 criterio di riferimento, e la sentenza del 13/09/2012,
T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Allorché un'obiezione non €& basata su un significato semantico di una parola,
I'impedimento riguarda di norma l'intera Unione europea. Tuttavia, la percezione del
segno da parte del pubblico di riferimento, la prassi commerciale o lI'uso dei prodotti e
servizi rivendicati possono essere diversi nelllambito dell’Unione europea.
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5 Criteri irrilevanti

Spesso i richiedenti avanzano argomenti gia dichiarati irrilevanti dal Tribunale di primo
grado e dalla Corte di giustizia. Tali argomenti devono essere respinti menzionando i
rispettivi passaggi delle sentenze applicabili.

51 Termine non utilizzato

Il fatto che non possa essere accertato un uso descrittivo del termine oggetto della
domanda é irrilevante. L'esame ex articolo 7, paragrafo 1, letterac), RMUE, va
effettuato in termini probabilistici (assumendo che il marchio venga usato in relazione
ai prodotti o servizi rivendicati). Risulta chiaramente dal testo dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, che é sufficiente che il marchio «possa servire» per
designare caratteristiche dei prodotti e servizi (cfr. la sentenza del 23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

5.2 Imperativo di disponibilita

Di frequente i richiedenti argomentano che gli altri operatori non hanno bisogno del
termine richiesto, in quanto avrebbero la possibilita di usare indicazioni piu dirette e
obiettive o avrebbero a loro disposizione dei sinonimi per descrivere le rispettive
caratteristiche dei prodotti. Tutti questi argomenti devono essere respinti in quanto
irrilevanti.

Sebbene alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera ¢), RMUE vi sia un interesse
pubblico affinché i termini descrittivi non siano registrati come marchi, in modo da
rimanere a libera disposizione di tutti i concorrenti, non & necessario che I'Ufficio
dimostri I'esigenza, presente o futura, o un interesse concreto di terzi a usare il termine
descrittivo richiesto (insussistenza di un «konkretes Freihaltebedulrfnis», ossia di un
concreto imperativo di disponibilita) (sentenze del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 61).

Il fatto che esistano sinonimi o altri modi, anche pit comuni, per esprimere il significato
descrittivo € quindi irrilevante (sentenza del 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 42).

5.3 Monopolio di fatto

Il fatto che il richiedente sia I'unico operatore a offrire i prodotti e servizi in relazione ai
quali il marchio & descrittivo non ha rilevanza ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1,
lettera c¢), RMUE. Tuttavia, in questo caso, € piu probabile che il richiedente ottenga un
risultato positivo dimostrando I'acquisizione del carattere distintivo.

54 Duplice significato

Un argomento avanzato di frequente dai richiedenti € quello secondo cui i termini
richiesti avrebbero pit di un significato, uno dei quali non sarebbe descrittivo dei
prodotti/servizi. Tale argomento deve essere respinto. Ai fini di un rigetto ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, é sufficiente che almeno uno dei possibili
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significati del termine sia descrittivo in relazione ai prodotti e servizi di riferimento
(sentenza del 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confermata
dalla sentenza del 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Dato che l'esame deve concentrarsi sui prodotti/servizi oggetto della domanda,
argomenti relativi ad altri possibili significati della parola (o delle parole) che
compongono il marchio richiesto (che sono estranei ai prodotti/servizi in questione)
sono irrilevanti. Analogamente, se il marchio oggetto della domanda &€ un marchio
denominativo composto, cid che conta ai fini dell'esame € il significato, se presente,
associato al segno considerato nel suo complesso, e non i possibili significati dei suoi
singoli elementi considerati separatamente (sentenza dell'08/06/2005, T-315/03,
Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

6 Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi

Quasi tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione, in particolare quelli piu frequenti
della mancanza di carattere distintivo, del carattere descrittivo, del carattere generico e
del carattere ingannevole, devono essere valutati in relazione ai prodotti e servizi
concretamente rivendicati.

Se viene sollevata un'obiezione, I'Ufficio deve dichiarare espressamente quale
impedimento (o impedimenti) si applicano al marchio in questione per ciascun prodotto
0 servizio rivendicato.

E sufficiente che un impedimento si applichi ad un'unica categoria omogenea di
prodotti e/o servizi. Una categoria omogenea € considerata un gruppo di prodotti e/o
servizi che hanno un nesso sufficientemente diretto e concreto tra loro (sentenza del
02/04/2009, T-118/06, Ultimate Fighting Championship, EU:T:2009:100, § 28). Quando
per una categoria 0 un gruppo di prodotti o servizi viene riscontrato lo stesso
impedimento (o gli stessi impedimenti), I'esaminatore pud limitarsi ad una motivazione
generale per tutti i prodotti o servizi interessati (sentenza del 15/02/2007, C-239/05,
The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

Segno N. della causa

BigXtra C-253/14 P

Il Tribunale ha confermato il respingimento, con motivazione globale, per i prodotti e servizi delle
Classi 16, 35, e da 41 a 43 in considerazione dell'esistenza di un collegamento sufficientemente concreto
e diretto fra tutti questi prodotti e servizi per i quali «BigXtra» sara percepito come indicazione di sconti o
altri vantaggi (punto 48).

Segno N. della causa

PIONEERING FOR YOU T-601/13

Il Tribunale ha ammesso una motivazione globale per i prodotti e servizi delle Classi 7, 9, 11, 37 e 42 dal
momento che il significato promozionale del segno richiesto sarebbe percepito in modo identico per
ciascuno di essi (punti 36-37).

Per quanto riguarda la descrittivita, un'obiezione va mossa non soltanto per quei
prodotti e servizi per i quali il(i) termine(i) che costituisce(costituiscono) il marchio
oggetto della domanda sia(siano) direttamente descrittivo(i), ma anche per la vasta
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categoria che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile o
prodotti/servizi specifici per i quali il marchio oggetto della domanda & direttamente
descrittivo. In assenza di una limitazione adeguata da parte del richiedente, I'obiezione
relativa al carattere descrittivo riguarda necessariamente la vasta categoria in quanto
tale. Ad esempio, «Eurohealth» deve essere respinto per «assicurazioni» nel loro
insieme e non solo per le assicurazione sanitarie (sentenza del 07/06/2001, T-359/99,
Eurohealth, EU:T:2001:151, § 33).

Un'obiezione va mossa anche per quei prodotti e servizi che sono collegati in modo
diretto a quelli a cui si riferisce il significato descrittivo. Inoltre, se il significato
descrittivo riguarda un'attivita complessa che comporta l'uso di diversi prodotti o servizi
menzionati separatamente nella specificazione, I'obiezione li riguarda tutti (cfr. la
sentenza del 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, per una serie di prodotti e
servizi collegati o applicati all'offerta di assistenza a distanza agli automobilisti).

E possibile rivendicare prodotti e servizi come cosiddetti prodotti o servizi ausiliari,
nel senso che sono idonei a essere impiegati con prodotti o servizi principali o a
facilitare I'uso di questi ultimi. Di solito, cio riguarda la carta e i manuali d'istruzione per
i prodotti ai quali appartengono o con cui sono imballati, la pubblicita e le riparazioni. In
guesti casi, i prodotti ausiliari sono, per definizione, intesi per essere utilizzati e venduti
assieme al prodotto principale (per esempio, veicoli e manuali d’istruzione). Ne segue
che se il marchio richiesto & considerato descrittivo del prodotto principale, logicamente
dovra essere considerato descrittivo anche dei prodotti ausiliari che sono ad esso cosi
strettamente collegati.

7 Tempestivita delle obiezioni

Le obiezioni devono essere formulate il piu rapidamente possibile. Nella maggior
parte dei casi, I'Ufficio solleva la propria obiezione ex officio prima della pubblicazione
della domanda di MUE.

L’Ufficio pud riaprire 'esame degli impedimenti assoluti su iniziativa propria in
gualsiasi momento prima della registrazione (articolo 40, paragrafo 3, RMUE) e, in
particolare, dopo aver ricevuto da terzi osservazioni in relazione all’esistenza di un
impedimento assoluto alla registrazione o a seguito di una decisione provvisoria delle
Commissioni di ricorso che propone di riesaminare la domanda di MUE impugnata
per impedimenti assoluti.

Per quanto riguarda le osservazioni di terzi, esse devono essere presentate entro la
fine del periodo di opposizione o prima che venga presa la decisione finale su
un’opposizione quando & stata depositata un’opposizione (articolo 40, paragrafo 2,
RMUE) L'Ufficio puo quindi decidere di riaprire la procedura di esame a seguito di tali
osservazioni. Cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 1, Procedimenti, paragrafo 3.1.

Nel caso di registrazioni internazionali in cui € designata I'Unione europea, |'Ufficio
pud sollevare un'obiezione fintantoché il periodo di opposizione (un mese dopo la
ripubblicazione) non e iniziato (regola 112, paragrafo 5, REMUE) e qualsiasi
dichiarazione provvisoria precedentemente inviata sarebbe revocata.
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8 Dichiarazioni di rinuncia

Ai sensi del regolamento n. 2015/2424 che maodifica il regolamento n. 207/2009 sul
marchio dell’Unione europea, non €& piu possibile depositare una dichiarazione di
rinuncia per indicare che non si richiede la protezione per uno specifico elemento di un
marchio.

L’Ufficio valutera le dichiarazioni di rinuncia depositate prima della data di entrata in
vigore del regolamento di cui sopra, in base alla precedente prassi applicabile:

o di norma, una rinuncia non aiutera a superare un'obiezione per impedimenti
assoluti;

o guando un marchio &€ composto da una combinazione di elementi, ciascuno dei
quali in sé é chiaramente non distintivo, non € necessaria una dichiarazione di
rinuncia sui singoli elementi. Ad esempio, se un periodico ha come marchio
«Alicante Local and International News» con un elemento figurativo distintivo, i
singoli elementi denominativi di cui & composto non necessitano di rinuncia;

o se la dichiarazione di rinuncia del richiedente non supera l'impedimento alla
registrazione, la domanda deve essere respinta nei limiti del necessario;

ove il richiedente abbia accluso alla sua domanda una dichiarazione di rinuncia per un
elemento non distintivo, tale rinuncia rimarra anche se |['Ufficio non la ritiene
necessaria. Le dichiarazioni di rinuncia per elementi distintivi saranno respinte
dall'Ufficio poiché, in caso contrario, la portata della protezione del marchio non
sarebbe chiara.

Direttive concernenti 'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame Pagina 9

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME SUI
MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETA INTELLETTUALE
(EUIPO)

PARTE B

ESAME

SEZIONE 4

IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA
REGISTRAZIONE

CAPITOLO 2

Definizione di MUE
(articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE)

Direttive concernenti 'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame Pagina 1

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Indice

1 Osservazioni generali.......ccccccceeeveveviiiiiinnenenn. Error! Bookmark not defined.

2 Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUEError! Bookmark not defined.

2.1 Odori/marchi OHfattiVi ......ceciiei e e 5
2.2 MAICNT QUSTALIVE 1eveeriiiiiiiiiiieiieeieieiiee ittt nennnennnne 6
P2 T Y/ -1 o3 T =T 0] [0 PSSO 6
2.4 Marchi di MOVIMENTO ..ot e et e e e e e e e eeees 8
2.5 MarChi di COIOT@ .. e e 10
2.6 Marchio di POSIZIONE ....cuuuiiii i 11
2.7 Rappresentazione 3D di UNO SPAZI0.......ccccevuiiiiiiiiieeeieeeceee e, 12
3 Relazione con altre disposizioni RMUE........ Error! Bookmark not defined.
Direttive concernenti 'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame Pagina 2

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

1 Osservazioni generali
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE sancisce |'obbligo da parte dell’Ufficio di
respingere i segni che non sono conformi all'articolo 4, RMUE™.

In base all'articolo 4, RMUE, possono costituire marchi dell’Unione europea tutti i segni
che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a
condizione che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese.

Per poter costituire un marchio nel senso dell'articolo 4, RMUE, l'oggetto di una
domanda deve soddisfare tre condizioni:

(a) deve costituire un segno,

(b) deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica,

(c) deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa
da quelli di altre imprese (sentenza del 25/01/2007, C-321/03, Transparent bin,
EU:C:2007:51, § 28).

a) Segni

In base allarticolo 4, RMUE, possono costituire marchi comunitari tutti i segni a
determinate condizioni. Benché gli esempi particolari elencati nella presente
disposizione siano tutti segni bidimensionali o tridimensionali visivamente percettibili,
I'elenco non & esaustivo.

D’altronde, per non privare di sostanza l'articolo 4, RMUE, la presente disposizione
non pud essere interpretata tanto estensivamente da permettere di qualificare
necessariamente come segno qualsiasi oggetto indeterminato. Pertanto, idee e
concetti astratti o caratteristiche generali di prodotti non sono sufficientemente specifici
al punto di essere qualificati come segno, in quanto potrebbero applicarsi a una varieta
di diverse manifestazioni (sentenza del 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter,
EU:T:2010:153, § 25).

Per questo motivo, la Corte ha respinto, per esempio, una domanda relativa a un
«contenitore di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un
aspirapolverey, in quanto 'oggetto consisteva non in un tipo particolare di contenitore,
bensi, in via generale e astratta, in tutte le forme immaginabili di un contenitore
trasparente con una moltitudine di aspetti differenti (sentenza del 25/01/2007,
C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35 e 37).

b)  Riproduzione grafica
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un segno che non possa essere

riprodotto graficamente sara escluso dalla registrazione come marchio del’Unione
europea.

! Le modifiche all’Articolo 4 RMUE introdotte dal Regolamento No 2015/2424 entreranno in vigore il
01/10/2017. Tali modifiche non sono pertanto state prese in considerazione in questa versione delle
direttive.
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La funzione del requisito della riproduzione grafica € quella di definire il marchio
stesso, al fine di determinare l'oggetto esatto della protezione conferita dal marchio
registrato al suo titolare.

E stato chiaramente stabilito dalla giurisprudenza che una rappresentazione grafica ai
sensi dell'articolo 2 della direttiva sui marchi, che corrisponde all'articolo 4, RMUE,
deve consentire al segno di essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso
immagini, linee o caratteri, che la rappresentazione sia chiara, precisa, di per sé
completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oqggettiva (sentenza del
12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46-55, e sentenza del
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 28-29).

Il requisito dell’«oggettivita» significa che il segno deve essere percepito in modo
inequivocabile e coerente nel tempo, in modo da costituire una garanzia
dell'indicazione di origine. L'oggetto della riproduzione e specificamente quello di
evitare qualsiasi elemento di soggettivita nel processo di identificazione e di percezione
del segno. Di conseguenza, i mezzi di rappresentazione grafica devono essere
inequivocabili e oggettivi.

Inoltre, nei casi in cui un segno é definito sia da una riproduzione grafica sia da una
descrizione testuale, affinché la rappresentazione sia precisa, intelligibile e obiettiva, la
descrizione deve coincidere con cid che si vede nella riproduzione grafica (decisione
del 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS

(al.).

Segno N. della causa

Descrizione: “sei superfici disposte geometricamente in MUE n. 8 316 184
tre coppie di superfici parallele, con ogni coppia disposta 14/06/2012, T-293/10, Colour per se,
perpendicolarmente alle altre due coppie caratterizzate EU:T:2012:302

da: (i) due superfici adiacenti aventi colori diversi e (ii)
ciascuna superficie avente una struttura a griglia formata
da bordi neri che dividono la superficie in nove segmenti
uguali”.

Il Tribunale ha considerato che la descrizione del marchio fosse troppo difficile da capire. Un segno cosi
definito non & un marchio di colore intrinseco, bensi un marchio tridimensionale, o figurativo, che
corrisponde all'aspetto esterno di un particolare oggetto con una forma specifica — un cubo rivestito di
quadrati con una particolare disposizione di colori. Anche se la descrizione fosse stata chiara e
facilmente comprensibile — cosa che non si e verificata — avrebbe comunque contenuto una
contraddizione intrinseca, poiché riguarda la vera natura del segno (punti 64 e 66).

c)  Carattere distintivo

L’articolo 4, RMUE, fa riferimento alla capacita di un segno di distinguere i prodotti di
un’impresa da quelli di un’altra. Contrariamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE, che riguarda il carattere distintivo di un marchio relativamente a prodotti o
servizi specifici, I'articolo 4, RMUE, riguarda soltanto la capacita astratta di un segno di
costituire un’indicazione di origine, indipendentemente dai prodotti o dai servizi in
questione.

Solo in casi del tutto eccezionali € concepibile che un segno non possieda neppure la
capacita astratta di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra.

Direttive concernenti 'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame Pagina 4

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Un esempio calzante di mancanza di capacita astratta nel contesto di qualsiasi
prodotto o servizio potrebbe essere ad esempio il termine “Marchio”.

2 Esempi di domande di marchi respinti o accettati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), RMUEPer questioni riguardanti la formalita relative ad alcuni dei tipi di marchi
citati di seguito, consultare le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalita,
paragrafo 10.

2.1 Odori/marchi olfattivi

| requisiti di rappresentazione grafica di un marchio olfattivo non sono soddisfatti
attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il
deposito di un campione olfattivo o attraverso una combinazione di tali elementi
(sentenza del 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69-73).

Attualmente, non esiste un mezzo per rappresentare graficamente gli odori in modo
soddisfacente. Non esiste una classificazione internazionale generalmente accettata di
odori che consentano, come i codici colore internazionali o la notazione musicale, di
identificare un segno olfattivo obiettivamente e con precisione attraverso l'attribuzione
di un nome o di un codice preciso per ogni odore (sentenza del 27/10/2005, T-305/04,
Odeur de fraise mdre, EU:T:2005:380, § 34)

Ecco alcuni esempi di possibili riproduzioni grafiche di un odore, nessuna delle quali €
peraltro soddisfacente:

o Formula chimica
Poche persone riconoscerebbero 'odore in questione in una tale formula.

o Campione olfattivo

Il deposito di un campione olfattivo non costituirebbe una riproduzione grafica ai
sensi dell'articolo 4 RMUE, in quanto un campione olfattivo non &
sufficientemente stabile o durevole.

o Riproduzione grafica e descrizione verbale
| requisiti di riproduzione grafica non sono soddisfatti attraverso:

o una riproduzione grafica dell'odore;
o una descrizione verbale dell'odore;
o una loro combinazione (riproduzione grafica e descrizione verbale).

Segho N. della causa

MUE n. 1122 118

Descrizione del marchio: odore di fragole mature

27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mire, EU:T:2005:380, § 34

La Corte ha considerato che I'odore di fragole muta da una varieta all'altra e la descrizione «odore di fragole
mature» puo riferirsi a diverse varieta e pertanto a odori distinti. La descrizione non € stata giudicata né
univoca né precisa e non ha eliminato tutti gli elementi di soggettivita nel processo di identificazione e di
percezione del segno rivendicato. Analogamente, lI'immagine di una fragola rappresenta solo il frutto che
emana un odore presumibilmente identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l'odore rivendicato e,
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‘ pertanto, non rappresenta una riproduzione grafica del segno olfattivo.

2.2 Marchi gustativi

Le argomentazioni menzionate al paragrafo 2.1 sono applicabili in modo analogo ai
marchi gustativi [decisione del 04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial
strawberry flavour (gust.)].

2.3 Marchi sonori

Conformemente alla sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation,
EU:C:2003:641, 8§55, un suono deve essere rappresentato graficamente «in
particolare attraverso immagini, linee o caratteri» e la rappresentazione deve essere
«chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed
oggettiva».

Quelli che seguono non sono mezzi validi per rappresentare graficamente un suono:
o Descrizione di un suono mediante parole

Una descrizione costituita da alcune note di un brano musicale, ad esempio «le
prime 9 note di Fur Elise», o una descrizione del suono mediante parole, ad
esempio «il canto del gallo» manca quantomeno di precisione e di chiarezza e
pertanto non consente di determinare I'estensione della tutela richiesta (sentenza
del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).

o Onomatopea

Sussiste una sfasatura tra I'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e |l
suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa
intende imitare foneticamente (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical
notation, EU:C:2003:641, § 60).

. Soltanto note musicali

Una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come mi, re diesis, mi, re
diesis, mi, si, re, do, la, non costituisce una riproduzione grafica. Tale
descrizione, che non e né chiara, né precisa, né di per sé completa, non
consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che
compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che
costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per
definire il marchio stesso (sentenza del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation,
EU:C:2003:641, § 61).

Direttive concernenti 'esame dinanzi all'Ufficio, Parte B, Esame Pagina 6

FINAL VERSION 1.0 01/02/2017



Impedimenti assoluti