SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE -
art. 127 Codice Proprieta Industriale

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
art. 127 Codice Proprieta Industriale

[1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale,
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello
Stato oggetti in violazione di un titolo di proprieta industriale valido ai
sensi delle norme del presente codice, & punito, a querela di parte, con la
multa fino a 1.032,91 euro.] (1)

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle
domande del giudice ai sensi dell’articolo 121-bis ovvero fornisce allo
stesso false informazioni & punito con le pene previste dall’ articolo 372
del codice penale , ridotte della meta (2).

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al
vero, tendenti a far credere che 1’'oggetto sia protetto da brevetto, disegno
o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che 1lo
contraddistingue sia stato registrato, € punito con la sanzione
amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo,
chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa
registrazione € stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita comporta
la illiceita dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore
o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini
commerciali.

(1) Comma abrogato dall’articolo 15, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n.
99

(2) Comma inserito dall’ articolo 18 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
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PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - art.
126 Codice Proprieta Industriale

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
art. 126 Codice Proprieta Industriale

1. L’autorita giudiziaria puo ordinare che l’ordinanza cautelare o la
sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta industriale sia
pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto
conto della gravita dei fatti, in uno o piu giornali da essa indicati, a
spese del soccombente.
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RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE
DEI PROFITTI DELL’AUTORE DELLA
VIOLAZIONE — art. 125 Codice Proprieta
Industriale

RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEI PROFITTI
DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE
art. 125 Codice Proprieta Industriale

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e liquidato secondo le disposizioni
degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti
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gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il
mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati
dall’'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da
quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo farne la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e
alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore
della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza
dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso pud chiedere la restituzione
degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.

(1) Articolo sostituito dall’ articolo 17 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
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MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI -
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MISURE CORRETTIVE E SANZIONI CIVILI
art. 124 Codice Proprieta Industriale

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta
industriale possono essere disposti l’'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell’'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e
1l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita .

L’inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere
emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta industriale (2).
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2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice puo fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta
industriale pud essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti
la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore
della violazione. Non puo essere ordinata la distruzione della cosa e
1’avente diritto puo conseguire solo il risarcimento dei danni, se la
distruzione della cosa e di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta industriale sono
suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo
essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita di
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del
diritto (2).

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta
industriale, pu0 essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti
in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in
proprieta al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno.

5. E altresil in facolta del giudice, su richiesta del proprietario degli
oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della
residua durata del titolo di proprieta industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore della
violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di
produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta
industriale pud chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al
prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra stabilito dal giudice
dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta industriale non
si pud disporre la rimozione o la distruzione, ne pud esserne interdetto
1’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.

Nell'applicazione delle sanzioni l’autorita giudiziaria tiene conto della
necessaria proporzione tra la gravita delle violazioni e le sanzioni, nonché
dell’'interesse dei terzi (3).

7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in
questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le
parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.

(1) Rubrica sostituita dall’ articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
(2) Comma sostituito dall’ articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

(3) Comma modificato dall’ articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140



Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

I1 presente articolo e aggiornato al 16.06.2016

EFFICACIA ERGA OMNES - art. 123 Codice
Proprieta Industriale

EFFICACIA ERGA OMNES
art. 123 Codice Proprieta Industriale

1. Le decadenze o le nullita anche parziali di un titolo di proprieta
industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate
con sentenza passata in giudicato.
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LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DI NULLITA’
E DI DECADENZA - art. 122 Codice
Proprieta Industriale

LEGITTIMAZIONE ALL’'AZIONE DI NULLITA' E DI
DECADENZA
art. 122 Codice Proprieta Industriale

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’'azione diretta ad
ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita di un titolo di proprieta
industriale puo” essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa
d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’ articolo 70 del codice di
procedura civile l’intervento del pubblico ministero non & obbligatorio (1).
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2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita di un marchio per
la sussistenza di diritti anteriori oppure perché 1’uso del marchio
costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta
industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio
costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché
la registrazione del marchio e stata effettuata a nome del non avente
diritto, pu0 essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e
dal suo avente causa o dall’avente diritto.

3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita di un disegno o
modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all’articolo 43,
comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione € stata effettuata
a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce
utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter
della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta
industriale — testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28
aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un
particolare interesse pubblico nello Stato, pud essere rispettivamente
esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa

o dall’'avente diritto oppure da chi abbia interesse all’'utilizzazione.

4. L'azione di decadenza o di nullita di un titolo di proprieta industriale e
esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel
registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso (2).

5. Le sentenze che dichiarano la nullita o la decadenza di un titolo di
proprieta industriale sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio italiano
brevetti e marchi.

6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di
titoli di proprieta industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano
brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio (3).

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, 1’autorita
giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito,
dispone che tale comunicazione venga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi
copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta industriale (4).

(1) Comma sostituito dall’articolo 19, comma 3, lettera a), della Legge 23
luglio 2009, n. 99.

(2) Comma modificato dall’'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
131.

(3) Comma modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23
luglio 2009, n. 99.

(4) Comma modificato dall’'articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23
luglio 2009, n. 99.
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DIRITTO D'INFORMAZIONE - art. 121 BIS
Codice Proprieta Industriale

DIRITTO D’INFORMAZIONE
art. 121 bis Codice Proprieta Industriale

1. L’Autorita giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito puo
ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che
vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di
merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente
legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un
diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi
oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in
attivita di violazione di un diritto;

Cc) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona
implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o
nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’'altro comprendere il nome
e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori
e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei
grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantita prodotte,
fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di
cui al comma 1.

4. I1 richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle persone da
interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma
1 le informazioni indicate dalla parte; puo altresi rivolgere loro, d’'ufficio
0 su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le
circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del


http://www.uibm.gov.it/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/diritto-d-informazione-art-121-bis-codice-proprieta-industriale/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/diritto-d-informazione-art-121-bis-codice-proprieta-industriale/

codice di procedura civile .

(1) Articolo inserito dall’ articolo 15 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
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RIPARTIZIONE DELL’'ONERE DELLA PROVA -
art. 121 Codice Proprieta Industriale

RIPARTIZIONE DELL’'ONERE DELLA PROVA
art. 121 Codice Proprieta Industriale

1. L'onere di provare la nullita o la decadenza del titolo di proprieta
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto
dell’articolo 67 l’'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La
prova della decadenza del marchio per non uso pu0 essere fornita con
qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti
dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo ottenere che il
giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla
controparte. Pud ottenere altresi che il giudice ordini alla controparte di
fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono
violazione dei diritti di proprieta industriale (1).

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di
pirateria di cui all’ articolo 144 , il giudice pud anche disporre, su
richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte (2).

3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e
di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio
puo ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non
ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte
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puo nominare piu di un consulente.

(1) Comma modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16
marzo 2006, n. 140.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 marzo
2006, n. 140 e successivamente modificato dall'articolo 53, comma 1, del
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
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RIPARTIZIONE DELL’'ONERE DELLA PROVA -
art. 121 Codice Proprieta Industriale

RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
art. 121 Codice Proprieta Industriale

1. Le azioni in materia di proprieta industriale i cui titoli sono concessi o
in corso di concessione si propongono avanti 1'autorita giudiziaria dello
Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle
parti. Se 1’azione di nullita o quella di con traffazione sono proposte
quando il titolo non e stato ancora concesso, la sentenza puo essere
pronunciata solo dopo che 1'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze,
dispone la sospensione del processo, per una o piu  volte, fissando con il
medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire (1).

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorita
giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e,
se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo
quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne
domicilio ne dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte
davanti all’autorita giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o
il domicilio. Qualora ne l’attore, ne il convenuto abbiano nel territorio
dello Stato residenza, domicilio o dimora e competente l’autorita giudiziaria
di Roma.

3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di
brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio
esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni
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notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita giurisdizionali

ordinarie o amministrative. I1 domicilio cosi eletto pu0 essere modificato
soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a

cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprieta industriale appartiene ai
tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi
dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’articolo 80 del
regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore
possono essere proposte anche dinanzi all’autorita giudiziaria dotata di
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

(2)

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si
applicano altresi’ alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via
cautelare (3).

(1) Comma sostituito dall’'articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009,
n. 99.

(2) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
131.
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Codice Proprieta Industriale

GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 120 Codice Proprieta Industriale

1. Le azioni in materia di proprieta industriale i cui titoli sono concessi o
in corso di concessione si propongono avanti 1'autorita giudiziaria dello
Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle
parti. Se l’azione di nullita o quella di con traffazione sono proposte
quando il titolo non & stato ancora concesso, la sentenza puo’ essere
pronunciata solo dopo che l’'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze,
dispone la sospensione del processo, per una o piu  volte, fissando con il
medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire (1).

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorita
giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e,
se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo
quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne
domicilio ne dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte
davanti all’autorita giudiziaria del luogo in cui 1'attore ha la residenza o
il domicilio. Qualora ne l’'attore, ne il convenuto abbiano nel territorio

dello Stato residenza, domicilio o dimora e competente l’autorita giudiziaria
di Roma.

3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di
brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio
esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni
notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita giurisdizionali
ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi eletto puo essere modificato
soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a
cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprieta industriale appartiene ai
tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi
dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’articolo 80 del
regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore
possono essere proposte anche dinanzi all’autorita giudiziaria dotata di
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

(2)

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si
applicano altresi’ alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via


https://registrazione-marchi.infogiur.com/giurisdizione-e-competenza-art-120-codice-proprieta-industriale/

cautelare (3).

(1) Comma sostituito dall’'articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009,
n. 99.

(2) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.
131.
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PATERNITA’ — art. 119 Codice Proprieta
Industriale

PATERNITA'
art. 119 Codice Proprieta Industriale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica 1’'esattezza della
designazione dell’inventore o dell’autore, ne la legittimazione del
richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle
convenzioni internazionali. Dinnanzi 1’Ufficio italiano brevetti e marchi si
presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure
al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata puo essere rettificata soltanto su
istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona
precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal
richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una
dichiarazione di consenso di quest’ultimo (1).

3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza
esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o
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della registrazione e tenuto a designarlo come inventore o come autore
1'Ufficio, lo annota sul registro e ne da notizia nel Bollettino Ufficiale.

(1) Comma modificato dall’articolo 51 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
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RIVENDICA — art. 118 Codice Proprieta
Industriale

RIVENDICA
art. 118 Codice Proprieta Industriale

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo presentare una
domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla
registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi pud, se il titolo di proprieta industriale non
e stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui
decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della
prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello
della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita della domanda
iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del
marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in
cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita della domanda
iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.
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3. Se il brevetto e stato rilasciato oppure la registrazione e stata
effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi puo in
alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure
dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullita del brevetto o della registrazione concessi a nome
di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita, per una
nuova varieta vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della
registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che
1’avente diritto si sia valso di una delle facolta di cui al comma 3, la
nullita pud essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di
disegni e modelli.

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a
dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala
fede, puo essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui
trasferita da parte dell’autorita di registrazione.
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VALIDITA’ ED APPARTENENZA - art. 117
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VALIDITA’ ED APPARTENENZA
art. 117 Codice Proprieta Industriale
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle

azioni circa la validita e 1'appartenenza dei diritti di proprieta
industriale.
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RINVIO — art. 116 Codice Proprieta
Industriale

RINVIO
art. 116 Codice Proprieta Industriale

1. Sono applicabili alle nuove varieta vegetali le disposizioni della sezione
IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
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LICENZE OBBLIGATORIE ED ESPROPRIAZIONE
— art. 115 Codice Proprieta
Industriale

LICENZE OBBLIGATORIE ED ESPROPRIAZIONE
art. 115 Codice Proprieta Industriale

1. Il diritto di costitutore puo’ formare oggetto di licenze obbligatorie non
esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le
disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza
obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla
determinazione della misura e delle modalita’ di pagamento del compenso in
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caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento,
mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore,
licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’'utilizzazione di nuove
varieta’ vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del
bestiame, nonche’ per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia
sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

5. I1 decreto di concessione della licenza puo’ prevedere 1'obbligo per il
titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale
di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varieta’ vegetali, sentito il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 50 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
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DENOMINAZIONE DELLA VARIETA’ - art.
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DENOMINAZIONE DELLA VARIETA’
art. 114 Codice Proprieta Industriale

1. La varieta deve essere designata con una denominazione destinata ad essere
la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta.

Essa non pud consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una
prassi stabilita per designare talune varieta. Essa non deve essere
suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue
caratteristiche, al valore o alla identita della varieta o alla identita del
costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra
denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione
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per la protezione delle nuove varieta vegetali (UPOV), una varieta
preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che
quest’altra varieta non esista piu e la sua denominazione non abbia assunto
alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella gia registrata in uno degli
Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove varieta vegetali
(UPOV) per designare la stessa varieta.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e
4 e registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni
sono comunicate alle autorita competenti degli Stati aderenti all’UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varieta anche
dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui,
conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti
anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. E consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa,
un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione
varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
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DECADENZA DEL DIRITTO - art. 113
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DECADENZA DEL DIRITTO
art. 113 Codice Proprieta Industriale

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni
relative alla omogeneita e alla stabilita non sono piu effettivamente
soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte
dell’'amministrazione competente:
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a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i
documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento
della varieta;

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta
successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e dichiarata
dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
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NULLITA’ DEL DIRITTO — art. 112 Codice
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NULLITA’ DEL DIRITTO
art. 112 Codice Proprieta Industriale

1. Il diritto di costitutore & nullo se e accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita e sulla distinzione non
erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita e sulla stabilita non
sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto
di costitutore, ove il diritto di costitutore & stato conferito
essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal
costitutore;

c) il diritto di costitutore e stato conferito a chi non aveva diritto e
1’avente diritto non si sia valso delle facolta accordategli dall’articolo
118.
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DIRITTI PATRIMONIALI - art. 111 Codice
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DIRITTI PATRIMOIALI
art. 111 Codice Proprieta Industriale

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta vegetali, tranne il
diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varieta vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto
di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’'articolo 64.
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DIRITTO MORALE - art. 110 Codice
Proprieta Industriale

DIRITTO MORALE
art. 110 Codice Proprieta Industriale

1. I1 diritto di essere considerato autore della nuova varieta vegetale pud
essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e
dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte,
dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche
di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
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