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LE OPPOSIZIONI AI MARCHI IN ITALIA

La procedura oppositiva appena introdotta in Italia ha tre fonti normative:

• la sezione II del Capo IV del Codice della proprietà industriale;

• gli artt. 46-63 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale;

• il recentissimo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2011 recante i termini e  le modalità 
di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune  modalità di applicazione delle norme sulla procedura di 
opposizione.

Si tratta di una tutela amministrativa e preventiva che ha come fine solo quello di impedire la registrazione di un mar-
chio ritenuto confondibile al proprio marchio anteriore o al proprio nome famoso o a quei segni usati nel campo delle
arti, delle scienze, dello sport et similia che – per la loro notorietà – non possono essere appropriati se non dai legittimi
titolari a prescindere dal fatto che siano o meno registrati. 

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrà solo statuire circa l’esistenza
o meno di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e quello (opposto) successivamente depositato, essendo
ad essa preclusa la possibilità di decidere alcunché sul risarcimento dei danni sofferti dal titolare del diritto anteriore.

Tale azione potrà essere esercitata solo in sede giudiziale presso una delle dodici sezioni specializzate in proprietà in-
dustriale.

Anche l’eventuale conflitto tra un marchio di fatto (non registrato) e un marchio depositato da un terzo successivamente
all’uso anteriore è materia esclusivamente riservata alla sede giudiziale ovvero a una delle dodici sezioni specializzate
in proprietà industriale.

Le opposizioni possono essere depositate contro le domande di marchio italiane o internazionali che designano l’Italia
entro tre mesi dalla pubblicazione di quella domanda nel Bollettino dei Marchi Italiani oppure dal primo giorno del
mese successivo alla pubblicazione di quella domanda nel Bollettino dei Marchi Internazionali.

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi controllerà – in primis – la ammis-
sibilità formale dell’opposizione (compreso il pagamento della tassa di Euro 250) e informerà il richiedente il marchio
(ovvero colui che ha ricevuto l’opposizione) circa l’esistenza dell’opposizione.

Nella comunicazione informativa la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in-
formerà le parti circa l’esistenza di un periodo di “raffreddamento” di due mesi  nel quale le parti possono raggiungere
un accordo.

L’esperienza del marchio comunitario ha dimostrato che molte opposizioni vengono risolte tramite accordi stragiudiziali
direttamente tra le parti.

Scaduto (infruttuosamente) il “periodo di raffreddamento” verrà concesso all’opponente un ulteriore periodo di due
mesi per il perfezionamento del proprio fascicolo formalizzando i titoli su cui ha basato la propria opposizione.
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Di fatto questo è l’inizio della fase di contraddittorio ove gli esaminatori della Direzione Generale Lotta alla Contraffa-
zione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fisseranno i termini reciproci per lo scambio delle memorie di replica.

Il richiedente il marchio potrà anche optare per la divisione della propria domanda di registrazione ai sensi dell’art.
158 del Codice della Proprietà Industriale ottenendo così la registrazione per quei prodotti per cui il marchio non è
stato opposto.

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi deve decidere entro due anni potendo
alternativamente accogliere l’opposizione, rigettarla o accoglierla solo per alcuni prodotti/servizi e non per altri.
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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11.05.2011
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