LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94(2), in particolare I'articolo
140,

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo il regolamento) istituisce un nuovo
sistemadi marchi che consente di ottenere, richiendendolo all'Ufficio per I'armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato in appresso I'Ufficio), un marchio avente
efficaciain tutto il territorio della Comunita;

considerando che atale scopo il regolamento contiene, in particolare, le disposizioni necessarie per
una procedura che si concreta nella registrazione di un marchio comunitario, per la gestione dei
marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio, nonché per una procedura di
dichiarazione di decadenza o di nullitadi marchio comunitario;

considerando che, anorma dell'articolo 140 del regolamento, |le modalita della sua applicazione
sono fissate da un regolamento di esecuzione;

considerando che il regolamento di esecuzione va adottato conformemente alla procedura di cui
al'articolo 141 del regolamento;

considerando che il presente regolamento d .esecuzione stabilisce quindi le modalita di applicazione
delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario;

considerando che queste modalita devono garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle
procedure relative al marchio comunitario da espletare nell'ambito dell'Ufficio;

considerando che, conformemente all'articolo 116, paragrafo 1 del regolamento, tutti gli elementi
della domanda di marchio comunitario indicati nell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento stesso,
cosl come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione e prescrittadal presente regolamento d
.esecuzione devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiai della Comunita europesa;

considerando che non é tuttavia opportuno che il marchio, i nominativi, gli indirizzi, e date e altre
indicazioni analoghe siano tradotti e pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunita europesa;

considerando che I'Ufficio deve mettere a disposizione moduli tipo per le procedure dinanzi
all'Ufficio stesso, redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunit&;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato
per il marchio comunitario, istituito dall'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
.Articolo 1

Le modalitad .esecuzione del regolamento sono fissate come segue:

TITOLO | : MODALITA PROCEDURALI DELLA DOMANDA



Regola 1 : Contenuto delladomanda
1. Ladomanda di marchio comunitario contiene:
a) larichiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario;

b) il nome, I'indirizzo, la cittadinanza o nazionalita, lo Stato in cui il richiedente hail domicilio, la
sede o uno stabilimento: per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nhome, per le persone
giuridiche nonché per gli altri enti giuridici di cui al'articolo 3 del regolamento va specificatala
denominazione ufficiale, che puo essere abbreviata nel modo usuale e vaindicatalalegislazione
nazionale che i disciplina; possono essere indicati I'indirizzo per telegrammi e telescritti, nonché i
numeri telefonici e di telecopiaed eventuali altre indicazioni per I'invio di comunicazioni; per
ciascun richiedente s deve fornirein lineadi principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari,
viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo cheil richiedente ne indichi
uno come domicilio eletto;

¢) un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede laregistrazione del marchio secondo la
regolaz;

d) lariproduzione del marchio, secondo laregola 3;

€) se viene designato un rappresentante, il suo nome e indirizzo professionale, a normadellalettera
b); seil rappresentante ha piu di un indirizzo professionale o se vi sono due o pill rappresentanti con
diversi indirizzi professionali, nelladomanda s deve indicare quale indirizzo costituisce il
domicilio eletto; qualoranon venga data alcunaindicazione, si considera domicilio eletto I'indirizzo
indicato per primo;

f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento, la priorita di una domanda
precedente, una dichiarazione in tal senso, che indichi ladata di tale domanda e o Stato nel quale o
per il quale essa e stata presentata;

g) qualoravenga rivendicata, a normadell'articolo 33 del regolamento, la prioritadi un
.esposizione, unadichiarazione in tal senso, che riporti la denominazione dell'esposizione e la data
della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;

h) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 34 del regolamento, la preesistenza di uno o piu
marchi registrati in uno Stato membro, compresi i marchi registrati nel territorio del Benelux o
oggetto di unaregistrazione internazionale validain uno Stato membro (indicati in appresso come
marchi anteriori registrati, di cui all'articolo 34 del regolamento), una dichiarazione in tal senso, che
indichi gli Stati membri in cui o per cui eregistrato il marchio anteriore, la data di decorrenzadella
registrazione, il numero dellaregistrazione, i prodotti ed i servizi per i quali il marchio e registrato;

i) eventualmente, una dichiarazione in cui si chiede laregistrazione del marchio quale marchio
comunitario collettivo ai sensi dell'articolo 64 del regolamento;

j) l'indicazione a norma dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento, dellalinguain cui é stata
redattala domanda e della seconda lingua;

K) lafirmadel richiedente o del suo rappresentante.



2. Ladomanda di marchio comunitario collettivo deve contenere il regolamento d’ uso.

3. Ladomanda puo contenere una dichiarazione del richiedente di rinunciaad ogni diritto esclusivo
per un elemento del marchio che non sia distintivo, specificato dal richiedente stesso.

4. Se é presentata da piu persone la domanda contiene, in limiti di principio, la designazione di un
richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.

Regola 2 : Elenco dei prodotti e servizi

1. Per laclassificazione dei prodotti e dei servizi si applicala classificazione comune di cui
al'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la
registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato.

2. L'elenco dei prodotti e servizi e redatto in modo tale dafar risaltare chiaramente la natura dei
prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola
classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

3. | prodotti ei servizi sono raggruppati, in lineadi principio, per classi, in base ala classificazione
dell’Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui
appartiene eindicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

4. Laclassificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. | prodotti e
servizi, quindi, non possono essere considerati simili 1'uno all'altro, in quanto appartenenti alla
stessa classe della classificazione dell’Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi 1'uno
dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell’Accordo di Nizza.

Regola 3 : Riproduzione del marchio

1. Seil richiedente non pretende una particolare riproduzione, grafica o a colori, il marchio viene
riprodotto nella domanda secondo le usuali modalita di scrittura, ad esempio con stampa a macchina
di lettere, cifre e segni. E ammesso |'uso di minuscole e maiuscole e sara pubblicato e registrato
dall'Ufficio in questa forma.

2. Intutti i casi diversi daquelli di cui a paragrafo 1, il marchio e riprodotto su un foglio separato.
Le dimensioni del foglio non possono eccedereil formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21
cm) e la superficie utilizzata per lariproduzione (luce di composizione) non puo avere una
dimensione maggiore di 26,2 cm x 17 cm, || margine sul lato sinistro del foglio deve essere di
almeno 2,5 cm. |'esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura parte superiore

su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. Lariproduzione del marchio deve essere di
gualita tale da consentirne lariduzione o I'ingrandimento fino a8 cm in larghezza e 16 cm in altezza
per la pubblicazione sul Bollettino dei marchi comunitari. Nel foglio separato previsto per la
riproduzione, di cui devono essere fornite quattro copie, vanno anche indicati il nome e I'indirizzo
del richiedente.

3. Quando vienerichiesta laregistrazione a normadel paragrafo 2, la domanda contiene un
indicazione in tal senso. La domanda pud contenere una descrizione del marchio.



4. Nelladomanda vaindicato se viene chiestalaregistrazione di un marchio tridimensionale. La
riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e puo contenere fino a
sei diverse prospettive del medesimo.

5. Quando viene chiesta la registrazione a colori, la domanda contiene un .indicazione in tal senso;
sono altresi indicati anchei colori che compongono il marchio. Lariproduzione prevista dal
paragrafo 2 é costituita dallariproduzione a colori del marchio.

6. Il presidente dell'Ufficio puo stabilire, riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 2, che il marchio
possa essere riprodotto nel testo stesso della domanda anziché su un foglio separato; egli puo
stabilire inoltre che il numero di copie dellariproduzione del marchio possa essere inferiore a
quattro.

Regola 4 : Tasserelative alla domanda
La domanda & soggetta alle seguenti tasse:
a) unatassadi base e

b) unatassa per ciascunaclasse, oltre laterza, nell'elenco delle classi cui appartengono i prodotti o
servizi in base allaregola 2.

Regola 5 : Deposito della domanda

1. Sui documenti che costituiscono la domanda, I'Ufficio appone ladata di ricezione e il numero d
.ordine del fascicolo. I'Ufficio rilasciaimmediatamente a richiedente una ricevuta, da cui risultino
ameno il numero d .ordine del fascicolo, unariproduzione, descrizione o altraformadi
individuazione del marchio, il tipo eil numero dei documenti e la data di ricezione.

2. Qualora, anorma dell'articolo 25 del regolamento, la domanda venga presentata all'Ufficio
centrale della proprietaindustriale di uno Stato membro o all'Ufficio dei marchi del Benelux, questi
uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Primadi inoltrarla, gli stessi uffici
appongono sui documenti che costituiscono la domanda la data di ricezione ed il numero dei fogli.
I'ufficio acui e stata presentata la domanda rilasciaimmediatamente a richiedente unaricevuta da
cui risulti ameno lanatura e il numero dei documenti, nonché la data di ricezione.

3. Se haricevuto una domanda tramite |'ufficio centrale della proprietaindustriale di uno Stato
membro o I'Ufficio del marchi del Benelux, I'Ufficio appone sulladomanda ladata di ricezione ed il
numero d .ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma della seconda
frase del paragrafo 1, unaricevutadacui risulti ladatadi ricezione presso I'Ufficio.

Regola 6 : Rivendicazionedi priorita

1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell'articolo 30 del regolamento, la prioritadi unao
piu domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data
di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. La copia



deve essere autenticata dall'amministrazione che haricevuto |a domanda precedente; ad essava
unito un attestato di questa amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente.

2. Seil richiedente intende rivendicare la priorita di una o piu domande precedenti, a norma
dell'articolo 30 del regolamento, successivamente a deposito della domanda, |a dichiarazione di
priorita, corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositatala
precedente domanda, va presentata entro due mesi dalla data del deposito. Le informazioni e
documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro tre mesi dallaricezione della
dichiarazione di priorita.

3. Selalingua della domanda precedente o dell'attestato non € una della lingue dell'Ufficio,
I'Ufficio puo esigere cheil richiedente esibisca, entro un preciso termine che non puod essere
inferiore atre mesi, unatraduzione della domanda precedente e dell'attestato in una di queste
lingue.

4. 11 presidente dell'Ufficio puo stabilire che la documentazione cheil richiedente deve presentare
siameno completa di quanto previsto a paragrafo 1, purché I'Ufficio possa disporre delle
informazioni necessarie tramite altre fonti.

Regola 7 : Priorita di esposizione

1. Selapriorita di esposizione e rivendicata nella domanda a norma dell*articolo 33 del
regolamento, il richiedente presenta, entro tre mesi dal deposito della domanda, un attestato
rilasciato durante |'esposizione dall'autoritaivi competente per latutela della proprietaindustriale.
Datale attestato deve risultare che il marchio e stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti
0 servizi nonché ladata di apertura dell'esposizione ed eventualmente quelle del primo uso
pubblico, se queste due date non coincidono. I'attestato deve essere corredato di una descrizione
dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dalla suddetta autorita.

2. Seil richiedente intende rivendicare la priorita di esposizione successivamente alla presentazione
delladomanda, la dichiarazione di priorita, corredata dell'indicazione della denominazione
dell'esposizione e della data della prima presentazione del prodotti o dei servizi, deve essere
presentata entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e |'attestato di cui
al paragrafo 1 sono forniti al'Ufficio entro tre mesi dallaricezione delladichiarazione di priorita.

Regola 8 : Rivendicazione della preesistenza di un mar chio nazionale

1. Se nella sua domanda rivendica la preesistenza di uno o pit marchi anteriori registrati, ai sensi
dell'articolo 34 del regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dal
deposito della domanda. La competente autorita certificala conformita della copiaalarelativa
registrazione.

2. Seil richiedente intende rivendicare la preesistenza di uno o piu marchi anteriori registrati, ai
sensi dell'articolo 34 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione
di preesistenza. in cui vanno indicati gli Stati membri in cui o per cui il marchio é registrato, la data
dacui haeffetto laregistrazione, il numero dellaregistrazione nazionale ed i prodotti oi servizi per
i quali e stato registrato il marchio . deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito



delladomanda. || documento di cui al paragrafo 1 € presentato all'Ufficio entro tre mesi dalla
ricezione della dichiarazione di preesistenza.

3. L'Ufficio comunicaall'Ufficio dei marchi del Benelux e all'ufficio centrale della proprieta
industriale dello Stato membro interessato la rivendicazione della preesistenza.

4. 1| presidente dell'Ufficio pud stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare

siameno completadi quanto previsto a paragrafo 1, purché I'Ufficio possa disporre delle
informazioni necessarie tramite altre fonti.

Regola 9 : Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni for mali

1. Qualorala domanda non rispetti le condizioni relative alla data di deposito poiché:

a) non contiene:

i) larichiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario,

i) leinformazioni necessarie per identificare il richiedente,

iii) I'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dev .essere registrato, o

iv) lariproduzione del marchio, oppure

b) latassa di deposito non e stata corrisposta entro un mese dal deposito della domanda presso
I'Ufficio ovvero presso I'ufficio centrale della proprietaindustriale di uno Stato membro o Ufficio
del marchi del Benelux (qualorala domanda sia stata presentata a questi uffici), I'Ufficio comunica
al richiedente che, a causa di tali irregolarita, non e possibile conferire alla domanda una data di
deposito.

2. Seleirregolaritadi cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dallaricezione della
comunicazione, si considera come data delladomandail giorno in cui tutte le irregolarita risultano
sanate. Se le irregolarita non vengono sanate entro tale termine, la domanda non e trattata come
domanda di marchio comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite.

3. Se, nonostante sia stata attribuita una data di deposito, dall'esame della domanda risulta che:

a) le condizioni previste dalleregole 1, 2 e 3 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal
regolamento o dalle presenti regole non sono soddisfatte,

b) le tasse per classe di prodotto 0 servizio non sono state interamente versate all'Ufficio secondo
I'importo fissato dallaregola 4, lettera b), in combinato disposto con le disposizioni del regolamento
(CE) n. 2869/95(1), (nel prosieguo: regolamento sulle tasse),

¢) nel casoin cui siastatarivendicatala prioritaanormadelle regole 6 e 7 . 0 nella domanda o entro
due mesi dalladatadi deposito delladomanda . le altre condizioni stabilitein tali regole non sono
soddisfatte,



d) nel caso in cui sia stata rivendicata la preesistenza anormadellaregola 8 . o nelladomanda
ovvero entro due mesi dalla data di deposito delladomanda. le altre condizioni stabilitein tale
regola non sono soddisfatte,

I'Ufficio invitail richiedente a sanare le irregolarita constatate entro un preciso termine.

4. Seleirregolaritadi cui al paragrafo 3, lettera a) non vengono sanate entro tale termine, I'Ufficio
respinge la domanda.

5. Seletasse per classe non sono state pagate nei termini, ladomandasi consideraritirata, a meno
che non risultino chiaramente le classi cui I'importo versato si riferisce. In mancanza di altri criteri,
per determinare le classi cui s riferisce I'importo versato I'Ufficio considerale classi nell'ordine
dellaclassificazione. Ladomandasi consideraritirata relativamente alle classi per le quali le tasse
non sono state pagate 0 hon sono state interamente pagate.

6. Seleirregolaritadi cui a paragrafo 3 riguardano larivendicazione della priorita, il diritto di
priorita decade per ladomanda di cui trattasi.

7. Seleirregolaritadi cui a paragrafo 3 riguardano larivendicazione della preesistenza, il diritto di
preesistenza decade per ladomanda di cui trattasi.

8. Seleirregolaritadi cui a paragrafo 3 riguardano soltanto alcuni dei prodotti e servizi, la
domanda e respintadall'Ufficio o il diritto di priorita o di preesistenza decade soltanto per i prodotti
el servizi di cui trattasi.

Regola 10 : Esame delle condizioni relative alla titolarita

I'Ufficio informail richiedente del fatto che egli non puo essere titolare del marchio comunitario ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento. Esso stabilisce il temine entro il quale il richiedente puo
ritirare la domanda o presentare osservazioni. Seil richiedente non e€in grado di contrastare le
obiezioni allaregistrazione, I'Ufficio respinge la domanda.

Regola 11 : Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Seil marchio € escluso dallaregistrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento per latotalitao
per una parte dei prodotti o servizi per i quali € richiesto, I'Ufficio comunica al richiedente gli
impedimenti che ostano alaregistrazione. I'Ufficio indicail termine entro il quale il richiedente puo
ritirare o modificare la domanda o presentare osservazioni.

2. Se, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento, la registrazione del marchio
comunitario € subordinata alla condizione che il richiedente dichiari che si impegna a non invocare
diritti esclusivi su elementi del marchio privi di carattere distintivo, I'Ufficio ne da comunicazione
al richiedente, precisando i motivi e invitandolo afornire totale dichiarazione entro un termine da
stabilito.

3. Seil richiedente non eliminaentro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione o non
ottempera nel termine al'onere di cui a paragrafo 2, I'Ufficio respinge in tutto o in parte la
domanda.



Regola 12 : Pubblicazione della domanda

La pubblicazione della domanda comprende:
a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) qualora venga nominato un rappresentante (se non si tratta di un rappresentante ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, primafrase del regolamento), il nome e I'indirizzo professionale dello
stesso; quando si tratti di piu rappresentanti con o stesso indirizzo professionale, si pubblicano
soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole e altri; nel
caso di piu rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto I'indirizzo
professional e determinato ai sensi dellaregola 1, paragrafo 1, letterae); nel caso di un gruppo di
rappresentanti ai sensi dellaregola 76, paragrafo 9, si pubblicano soltanto |la denominazione e
I'indirizzo professionale del gruppo;

¢) lariproduzione del marchio con le indicazioni e le descrizioni di cui allaregola 3; qualoravenga
chiesta laregistrazione a colori, sulla pubblicazione va apposta |'annotazione a colori e I'indicazione
dei colori che compongono il marchio;

d) I'elenco dei prodotti e dei servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'Accordo
di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartiene e
indicando i gruppi nell'ordine delle classi della stessa classificazione;

e) ladatadi deposito eil numero di fascicolo della domanda;

f) se del caso, indicazioni relative ala prioritarivendicata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento;

0) sedd caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorita di esposizione ai sensi
dell'articolo 33 del regolamento;

h) se del caso, indicazioni relative alle rivendicazione della preesistenza, ai sensi dell'articolo 34 del
regolamento;

1) sedel caso, I'indicazione che il marchio ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso che ne
e stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento;

J) se del caso, I'indicazione che la domanda viene depositata per il marchio comunitario collettivo;

K) se del caso, unadichiarazione con laqualeil richiedente rinuncia, anormadellaregola 1,
paragrafo 3 o dellaregola 11, paragrafo 2, al diritto esclusivo su un elemento del marchio;

) lalinguain cui e stata redatta la domanda presentata e la seconda lingua indicata dal richiedente
nella domanda, a norma dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento.

Regola 13 : Madifica della domanda



1. lI'istanza di modifica della domanda, in applicazione dell'articolo 44 del regolamento, riporta:
a) il numero di fascicolo della domanda;
b) il nome el'indirizzo del richiedente, conformemente allaregola 1, paragrafo 1, lettera b);

C) se e stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante,
conformemente allaregola 1, paragrafo 1, letterae);

d) I'indicazione dell'elemento della domanda da correggere o modificare e la versione corretta e
modificata di tale elemento;

e) selamodificariguardala rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio
modificata conformemente alaregola 3.

2. Se e soggetta al pagamento di unatassa, l'istanza di modificasi considera presentata soltanto
dopo il pagamento della stessa tassa. I'Ufficio informail richiedente in merito al mancato
pagamento, totale o parziale dellatassa.

3. Sele condizioni prescritte per |la modifica della rappresentazione del marchio non sono
soddisfatte, I'Ufficio comunicaa richiedente le irregolaritadi cui trattasi. Setali irregolarita non
vengono sanate nel termine indicato dall'Ufficio, I'istanza di modifica é respinta.

4. Selamodifica viene pubblicata a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, si
applicano le stesse disposizioni delle regole da 15 a 22.

5. 1l richiedente pud presentare un .unicaistanza di modifica affinché venga modificato lo stesso
elemento in due o piu domande da lui presentate. Se la domanda di modifica & soggetta al
pagamento di unatassa, questa e dovuta per ogni domanda da modificare.

6. | paragrafi dal a5 s applicano, altresi, alle domande intese a correggere il nome o I'indirizzo

professionale di un rappresentante designato dal richiedente. Tali domande non sono soggette a
tasse.

Regola 14 : Correzionedi errori nelle pubblicazioni

1. Se la pubblicazione della domanda contiene errori imputabili all'Ufficio, quest .ultimo li corregge
d .ufficio o su istanza del richiedente.

2. Allaistanza di correzione presentata dal richiedente, si applicano le stesse disposizioni della
regola 13. Larichiestanon e soggetta a pagamento di una tassa.

3. Le correzioni effettuate a norma della presente regola devono essere pubblicate.
4. Selacorrezione riguardal'elenco dei prodotti o dei servizi o larappresentazione del marchio, s

applicano le stesse disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento e delleregole da 15 a
22.

TITOLO Il : PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E PROVA DELI'USO



Regola 15 : Contenuto dell'atto di opposizione

1. L'opposizione puo essere fondata sull'esistenza di uno o pit marchi anteriori ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 2 del regolamento (marchi anteriori) o sull'esistenza di uno o piu atri diritti anteriori ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (diritti anteriori).

2. I'atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e contenere:
a) riguardo alla domanda contro cui viene proposta opposizione:
1) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta opposi zione;

i) I'indicazione dei prodotti e dei servizi elencati nella domanda di marchio comunitario contro cui
viene proposta opposi zione;

iii) il nome del richiedente che ha presentato |a domanda di marchio comunitario;
b) riguardo ai marchi anteriori o a diritti anteriori su cui si fondal'opposizione:

1) sel'opposizione si fonda su un marchio anteriore, un .indicazione in tal senso e I'indicazione che
il marchio anteriore € un marchio comunitario o I'indicazione degli Stati membri . o0 eventuamente
del Benelux . in cui il marchio anteriore € stato registrato o depositato oppure, seil marchio
anteriore é stato oggetto di registrazione internazionale, I'indicazione degli Stati membri .
eventualmente del Benelux . acui e stata estesa la protezione del marchio anteriore;

i) se disponibili, il numero di fascicolo o il numero di registrazione e la data di deposito, nonché la
datadi prioritadel marchio anteriore;

iii) sel'opposizione si fonda su un marchio anteriore notoriamente conosciuto, ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento, un .indicazione in questo senso e l'indicazione degli Stati
membri in cui il marchio anteriore & notoriamente conosciuto;

iv) se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore che gode di notorietaa sensi dell'articolo 8,
paragrafo 5 del regolamento, un .indicazionein tal senso el'indicazione del luogo in cui il marchio
anteriore € registrato o depositato, conformemente a punto i);

V) sel'opposizione si fonda su un diritto anteriore, un .indicazione in tal senso e I'indicazione degli
Stati membri in cui esiste tale diritto anteriore;

vi) unariproduzione ed eventual mente una descrizione del marchio anteriore o del diritto anteriore;

vii) i prodotti ei servizi per i quali il marchio anteriore e stato registrato o depositato o per i quali il
marchio anteriore & notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del
regolamento o gode di notorietaa sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento; I'opponente
deveindicare tutti i prodotti ei servizi per i quali il marchio anteriore € tutelato, nonché a quali
prodotti e servizi I'opposizione si riferisce;

C) riguardo all'opponente:



i) sel'opposizione e proposta dal titolare del marchio anteriore o del diritto anteriore, il nome e
indirizzo del medesimo, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab) e I'indicazione che si tratta del
titolare di tale marchio o diritto;

I1) se un licenziatario propone |'opposizione, il suo nome e indirizzo, secondo laregola 1, paragrafo
1, lettera b), nonché I'indicazione che e stato autorizzato a proporre opposizione;

iii) se l'opposizione e proposta dall'avente causa del titolare registrato del marchio comunitario che
non sia ancora stato registrato come nuovo titolare, un .indicazione in tal senso, il nome e l'indirizzo
dell'opponente, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab), e l'indicazione della data alla quale €
pervenuta all’

Ufficio ladomanda di registrazione del nuovo titolare o, in mancanza di questainformazione, la
datain cui tale domanda é stata inviata all'Ufficio;

iv) se I'opposizione fondata su un diritto anteriore viene proposta da persona che non siail titolare
del diritto stesso, il nome e I'indirizzo dell'opponente, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab),
nonché I'indicazione che essa € autorizzata ad esercitare tale diritto a norma dellalegislazione
nazionale applicabile;

V) se e stato designato un rappresentante dell'opponente, il nome e indirizzo professionale del
rappresentante secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae);

d) I'indicazione dei motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. All'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento si applicano, in
guanto compatibili, i paragrafi 1 e 2.

Regola 16 : Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione

1. L'atto di opposizione puo contenere indicazioni relative ai fatti, prove e osservazioni a sostegno
dell'opposizione stessa, corredate del relativi documenti d’ appoggio.

2. Sel'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, I'atto di opposizione &
corredato, in linea di principio, da prove relative allaregistrazione o a deposito del marchio
anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. Se l'opposizione si fonda su un marchio
notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento, deve essere
di preferenza corredata da prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio notoriamente
conosciuto o che gode di notorieta. Se l'opposizione si fonda su altri diritti anteriori, deve essere di
preferenza corredata da prove che attestino |I'acquisizione nonché I'ambito di tutela di tale diritto.

3. Leindicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio, di cui al
paragrafo 1, nonché le prove di cui al paragrafo 2, possono essere presentati, se non sono stati
presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo
al'avvio della procedura di opposizione, stabilito dall'Ufficio secondo laregola 20, paragrafo 2.

Regola 17 : Uso delle lingue nella procedura di opposizione



1. Sel'atto di opposizione non e redatto nellalingua della domanda di registrazione del marchio
comunitario, quando tale lingua & una delle lingue dell'Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal
richiedente nella domanda, I'opponente deve fornire una traduzione dell'atto di opposizione in una
di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per |'opposizione.

2. Sele prove a sostegno dell'opposizione, di cui allaregola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate
nellalingua della procedura d .opposizione, I'opponente deve fornirne unatraduzione in tale lingua,
entro un mese dalla scadenza del termine per I'opposizione o, eventualmente, entro il termine
stabilito dall'Ufficio secondo laregola 16, paragrafo 3.

3. Seprimadelladatain cui laprocedurad .opposizione dovrebbe iniziare, secondo laregola 19,
paragrafo 1, I'opponente o il richiedente informano I'Ufficio che per il procedimento di opposizione
s sono accordati sull'uso di unalingua diversa, a normadell'articolo 115, paragrafo 7 del
regolamento, |'opponente, qualoral'atto di opposizione non fosse stato presentato in tale lingua, ne
fornisce una traduzione nella lingua concordata con il richiedente entro un mese dalla suddetta data.

Regola 18 : Rigetto dell'opposizione per inammissibilita

1. Se accerta che |'opposizione non e conforme all'articolo 42 del regolamento o che I'atto di
opposizione non indica chiaramente contro quale domanda |'opposizione € proposta o quale siaiil
marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base |'opposizione viene proposta, I'Ufficio la
respinge in quanto inammissibile, sempreché e irregolarita non siano state sanate, entro la scadenza
del termine di opposizione. Se latassa d .opposizione non e stata pagata entro il termine di
opposizione, I'opposizione si considera non proposta. Se € stata pagata dopo |a scadenza del termine
per I'opposizione, latassa d .opposizione viene restituita alla parte opponente.

2. Se accerta che I'opposizione non e conforme ad altre disposizioni del regolamento o delle
presenti regole, I'Ufficio ne da comunicazione all'opponente, invitandolo a sanare leirregolarita
entro due mesi. Se le irregolarita non sono sanate nel termine, I'Ufficio respinge I'opposizionein
guanto inammissibile.

3. Ladecisione di rigetto per inammissibilita dell'opposizione a normadei paragrafi 1 0 2 viene
comunicata al richiedente.

Regola 19 : Inizio della procedura d .opposizione

1. Se non rigetta |'opposizione secondo laregola 18, I'Ufficio comunica l'opposizione a richiedente
invitandolo a presentare osservazioni nel termine indicato dall'Ufficio stesso. I'Ufficio fa presente al
richiedente che la procedura d .opposizione si considerainiziata due mesi dopo laricezione della
comunicazione, a meno che entro tale termine il richiedente non informi I'Ufficio del fatto che egli
ritirala sua domanda o limitala domanda ai prodotti e ai servizi non contemplati dall'opposizione.

2. L'Ufficio puo concedere, secondo laregola 71, una proroga del termine di cui al paragrafo 1,
seconda frase della presente regola se ne viene fatta richiesta congiuntamente dal richiedente e
dall'opponente.



3. Seladomandavieneritirata o limitataentro il termine di cui a paragrafo 1, seconda frase, o nel
corso della prorogadi tale termine, concessa a hormadel paragrafo 2, I'Ufficio informal'opponente
egli restituisce latassad .opposizione.

Regola 20 : Esame dell' opposizione

1. Seladomandanon vieneritirata o limitata, a sensi dellaregola 19, il richiedente presenta
osservazioni entro il termine indicato dall'Ufficio nella comunicazione di cui alaregola 19,
paragrafo 1, primafrase.

2. L'Ufficio invital'opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti,
le prove e le osservazioni, di cui allaregola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell'atto
di opposizione. Ogni comunicazione dell'opponente, viene trasmessa al richiedente, per dare a
guesti la possibilitadi rispondere entro il termine indicato dall'Ufficio.

3. Seil richiedente non presenta osservazioni, I'Ufficio puo decidere sull'opposizione in base ai
documenti di cui dispone.

4. L'Ufficio comunica all'opponente le osservazioni del richiedente e, quando neravvisi
I'opportunita, lo invita a pronunciarsi entro un preciso termine.

5. Seil richiedente riduce I'elenco dei prodotti e servizi anormadell'articolo 44, paragrafo 1 del
regolamento, |'Ufficio ne da comunicazione all'opponente e lo invitaadichiarare, entro un preciso
termine, se ed eventualmente contro quali prodotti e servizi residui intenda mantenere |'opposizione.

6. Quando I'opposizione si fonda su una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
2, letterab) del regolamento, I'Ufficio pud sospendere la procedura di opposizione fino a quando
non sia stata presa una decisione finale su tale domanda oppure fino a quando sussistano altre
circostanze che giustifichino la sospensione.

Regola 21 : Pluralita di opposizioni

1. Se nel confronti della stessa domanda di marchio comunitario sono state presentate piu
opposizioni, queste possono essere trattate dall'ufficio in un unico procedimento. I'Ufficio puo
decidere in seguito di non trattarle pit congiuntamente.

2. Se dall'esame preliminare di una o pit opposizioni risultache il marchio comunitario per il quale
e stata presentata la domanda di registrazione non puo essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o
servizi per i quali e statarichiestalaregistrazione, I'Ufficio puo sospendere le altre procedure di
opposizione. I'Ufficio informa le altre parti opponenti delle decisioni prese nel corso delle
procedure che vengono proseguite.

3. Dopo che la decisione di rigetto della domanda di marchio comunitario € divenuta definitiva, le
opposizioni per le quali era stata sospesa la decisione anormadel paragrafo 2 si considerano estinte
e le parti opponenti ne sono informate. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a
provvedere, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 4 del regolamento.



4. L'Ufficio rimborsail 50 % delle tasse d .opposizione pagate dagli opponenti la cui opposizione &
considerata estinta, anormadei paragrafi 1, 2, 3.

Regola 22 : Prova dell' utilizzazione

1. Nei casi in cui, anormadell'articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento, |'opponente deve
dimostrare |'utilizzazione o I'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, I'Ufficio
invital'opponente afornire le prove entro un preciso termine. Se I'opponente non fornisce tale prova
entro il termine stabilito, I'Ufficio rigetta |'opposizione.

2. Leinformazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare |'utilizzazione sono costituiti da
informazioni relative al luogo, al tempo, ala estinzione e alla natura dell'utilizzazione del marchio
anteriore per i prodotti ei servizi per i quali esso e registrato e sui quali si fondal'opposizione e
dallerelative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.

3. Le prove consistono, in lineadi principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad
esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e
dichiarazioni scritte di cui al'articolo 76, paragrafo 1, letteraf) del regolamento.

4. Sele prove fornite anormadei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedurad

.opposizione, I'Ufficio puod chiedere all'opponente di fornirne unatraduzione in tale lingua entro un
preciso termine.

TITOLO Il : PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Regola 23 : Registrazione del marchio
1. Latassadi registrazione prevista dall'articolo 45 del regolamento si compone di:
a) unatassadi basee

b) unatassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre laterza per cui il marchio deve essere
registrato.

2. Se non é stata proposta al cuna opposi zione 0 Se un .0pposizione proposta e stata definitivamente
estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, I'Ufficio chiede a richiedente di pagare latassa di
registrazione entro due mesi dallaricezione dellarichiesta.

3. Qualora non venga versata entro il termine prescritto, la tassa di registrazione puo essere
validamente pagata entro due mes a decorrere dalla comunicazione con cui S fa presente
I'inosservanza del termine stesso purché entro tali due mesi venga pagata altresi |a soprattassa
indicata nel regolamento sulle tasse.

4. Dopo il pagamento dellatassa di registrazione, il marchio con leindicazioni elencate nellaregola
84, paragrafo 2, eiscritto nel registro dei marchi comunitari.

5. Laregistrazione e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.



6. Se il marchio depositato non viene registrato, la tassa di registrazione é restituita.

Regola 24 : Certificato di registrazione

1. L'Ufficiorilasciaal titolare del marchio comunitario un certificato di registrazione contenente |
dati iscritti nel registro di cui allaregola 84, paragrafo 2 e la dichiarazione che tali dati sono
effettivamente nel registro stesso.

2. 11 titolare del marchio puo chiedere, previo pagamento di unatassa, che gli vengano rilasciate
copie, autenticate o non autenticate, del certificato di registrazione.

Regola 25 : Modifica dellaregistrazione

1. Ladomanda di modifica dellaregistrazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento
contiene:

a) il numero di registrazione;
b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab);

) seil titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del
rappresentante, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae);

d) I'indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e tale
elemento nella versione modificata;

€) unariproduzione del marchio modificato secondo laregola 3.

2. Ladomandasi considera non presentata fino a quando non e stata pagata larelativa tassa. Sela
tassa non € stata pagata o non € stata interamente pagata, I'Ufficio ne da comunicazione a
richiedente.

3. l'ufficio informail richiedente delle irregolarita, nei casi in cui non siano rispettate tutte le
condizioni stabilite per lamodificadellaregistrazione. Seil richiedente non sanaleirregolarita
entro un termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda.

4. Senel cas in cui laregistrazione della modifica & contestata a norma dell'articolo 48, paragrafo 3
del regolamento, si applicano le stesse disposizioni relative all'opposizione contenute nel
regolamento e nel presente regolamento d .esecuzione.

5. Puo essere presentata un .unica domanda per la modifica dello stesso elemento in due o piu
registrazioni dello stesso titolare. L e tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da
modificare.

Regola 26 : Modifica del nome o déll'indirizzo del titolare del marchio comunitario o del suo rappresentante
iscritto nell'elenco tenuto dall' Ufficio



1. Surichiestadel titolare, pud essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o
dell'indirizzo del titolare del marchio comunitario che non alteri I'identita del marchio comunitario,
ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento, e che non sia conseguenza di un trasferimento
totale o parziale del marchio registrato.

2. Ladomanda di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio registrato deve
contenere:

a) il numero di registrazione del marchio,
b) il nome el'indirizzo del titolare del marchio, quali risultano dal registro,

¢) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare del marchio, quali risultano dalla modifica,
secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab),

d) seil titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del
rappresentante, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae).

3. Ladomanda non e soggetta a pagamento di tasse.

4. Puo essere presentata una sola domanda per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o piu
registrazioni dello stesso titolare.

5. L'ufficio informail richiedente delleirregolaritanei casi in cui le condizioni per laregistrazione
dellamodifica non siano soddisfatte. Se le irregolarita non sono sanate entro il periodo indicato
dall'Ufficio, questo rigettala domanda.

6. | paragrafi dal a5 s applicano atresi per lamodificadel nome o dell'indirizzo del
rappresentante abilitato iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

7.1 paragrafi dal a6 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio comunitario. La

modifica varegistrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito ala domandadi marchio
comunitario.

Regola 27 : Correzioni di errori nél registro e nella pubblicazione della registrazione

1. L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nellaregistrazione del marchio o nella
pubblicazione dellaregistrazione, di propriainiziativa o su richiesta del titolare.

2. Seil titolare presenta unarichiestain tal senso, si applicalaregola 26. Larichiesta non e soggetta
al pagamento di tasse.

3. L’ Ufficio pubblicale correzioni apportate secondo |a presente regola.

Regola 28 : Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del mar chio comunitario

1. Ladomanda presentata a norma dell'articolo 35 del regolamento per rivendicare la preesistenza di
uno o pit marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, contiene:



a) il numero di registrazione del marchio comunitario;

b) il nome el'indirizzo del titolare del marchio comunitario, secondo laregola 1, paragrafo 1, lettera
b);

) seil titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del
rappresentante, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae);

d) I'indicazione degli Stati membri in cui o per cui il marchio anteriore é registrato, la data dalla
guale ha acquistato effetto laregistrazione, il numero dellaregistrazione ei prodotti ei servizi per i
quali il marchio anteriore € registrato;

€) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali viene rivendicata la preesistenza;

f) una copia della registrazione, autenticata dall'autorita competente.

2. L'Ufficio informail richiedente delleirregolaritanei casi in cui non siano rispettate le condizioni
per larivendicazione della preesistenza. Seil richiedente non sanaleirregolaritaentro il termine

indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda.

3. L'Ufficio informa dellarivendicazione di preesistenzal'Ufficio dei marchi del Benelux e gli uffici
centrali della proprietaindustriale degli Stati membri interessati.

4. 11 presidente dell'Ufficio puo stabilire che la documentazione cheiil richiedente deve presentare

siameno completa di quanto previsto a paragrafo 1, letteraf), purché I'Ufficio possa disporre delle
informazioni necessarie tramite altre fonti.

TITOLO IV : RINNOVO

Regola 29 : Awviso di scadenza
Almeno sai mesi prima della scadenza della registrazione, I'Ufficio informauil titolare del marchio
comunitario ei titolari di diritti registrati sul marchio comunitario, ivi compresi i licenziatari, chela

registrazione é prossima alla scadenza. |1 mancato avviso non incide sulla scadenza della
registrazione.

Regola 30 : Rinnovo dellaregistrazione
1. Ladomanda di rinnovo contiene:

a) qualora la domanda venga presentata dal titolare del marchio, il nome e indirizzo dello stesso,
secondo laregola 1, paragrafo 1, |ettera b);

b) qualorala domanda venga presentata da una persona all'uopo espressamente autorizzata dal
titolare del marchio, il nome e l'indirizzo della stessa nonché la prova di tale autorizzazione;

) seil titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del
rappresentante, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae);



d) il numero di registrazione;

€) l'indicazione cheil rinnovo e richiesto per tutti i prodotti ei servizi cui s riferiscela
registrazione, oppure, seil rinnovo non é richiesto per tutti i prodotti ei servizi per i quali e stato
registrato il marchio, I'indicazione delle class o dei prodotti e servizi per i quali vienerichiesto il
rinnovo, ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non vienerichiesto il
rinnovo, raggruppati secondo le class della classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni
gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene eindicando i gruppi
nell'ordine delle class di detta classificazione.

2. Letasse che, anorma dell'articolo47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo
del marchio comunitario sono le seguenti:

a) unatassadi base,

b) unatassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva allaterza, nell'elenco delle classi per le
quali si chiedeil rinnovo ai sens del paragrafo 1, letterae),

¢) eventualmente la soprattassa di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, per il versamento
tardivo dellatassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del
regolamento sulle tasse.

3. Seladomandadi rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo
47, paragrafo 3 del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste
dall'articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, I'Ufficio comunicaal richiedente le
irregolarita riscontrate. Se la domanda viene presentata da una persona espressamente autorizzata a
guesto fine dal titolare del marchio, quest .ultimo riceve copiadi tale comunicazione.

4. Seladomandadi rinnovo non viene presentata entro il termine previsto dall'articolo 47,
paragrafo 3, terza frase del regolamento o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se
le irregolarita riscontrate non vengono sanate nel termine, I'Ufficio constata che laregistrazione e
scaduta e ne da comunicazione al titolare del marchio comunitario, nonché, all'occorrenza, a
richiedente ed ai titolari di diritti iscritti nel registro. Qualora le tasse versate non siano sufficienti
per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali vienerichiesto il rinnovo, tale constatazione non
haluogo, se risulta chiaramente quali sono le class cui s riferisce I'importo versato. In mancanza di
altri criteri, I'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine della classificazione.

5. Se la constatazione effettuata a normadel paragrafo 4 € definitiva, I'Ufficio cancellail marchio
dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui e scadutala
registrazione.

6. Se laregistrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate ai sensi del
paragrafo 2 sono restituite.

TITOLOV : TRASFERIMENTO, LICENZE EALTRI DIRITTI, MODIFICHE

Regola 31 : Trasferimento



1. Ladomandadi registrazione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
contiene:

a) il numero di registrazione del marchio comunitario,
b) indicazioni sul nuovo titolare secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab),

C) | dati sui prodotti e servizi registrati ai quali si riferisceil trasferimento, qualora quest .ultimo non
abbia ad oggetto tutti i prodotti e servizi,

d) documenti dai quali risulti il trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2
e 3 del regolamento.

2. Ladomanda pud contenere, se del caso, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del
nuovo titolare secondo laregola 1, paragrafo 1, |etterae);

3. | trasferimenti a persone fisiche o giuridiche che non possano essere titolari di un marchio
comunitario ai sens dell'articolo 5 del regolamento non viene registrato.

4. Ladomanda s considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata larelativa tassa. I'Ufficio
notificaa richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, dellatassa.

5. Costituisce prova sufficiente del trasferimento, ai fini del paragrafo 1, letterad), il fatto che:

a) ladomanda di registrazione del trasferimento sia firmata dal titolare registrato o dal suo
rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante,

b) ladomanda, se e presentata dall'avente causa, sia corredata di una dichiarazione, firmata dal
titolare registrato o dal suo rappresentante, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione
dell'avente causa,

¢) ladomanda sia corredata del formulario di trasferimento o del documento di trasferimento di cui
allaregola 83, paragrafo 1, lettera d), debitamente compilati, e siafirmata dal titolare registrato o
dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante.

6. I'Ufficio informail richiedente delle irregolaritanei casi in cui le condizioni prescritte per la
registrazione del trasferimento dall'articolo 17, paragrafi da 1 a4 del regolamento nonché dai
paragrafi da 1 a4 della presente regola o da altre regole applicabili non sono soddisfatte. Sele
irregolarita constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la
domanda di registrazione del trasferimento.

7. Puo essere presentata un .unica domanda di registrazione di trasferimento per due o piu marchi,
purchéil titolare registrato e I'avente causa siano gli stessi per ogni marchio.

8. | paragrafi dal a7 s applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. 11

trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alladomanda di marchio
comunitario.

Regola 32 : Trasferimenti parziali



1. Qualorariguardi soltanto alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio é stato registrato,
ladomanda di registrazione del trasferimento indicai prodotti e servizi ai quali il trasferimento
parziae s riferisce.

2. | prodotti ei servizi contemplati dalla registrazione originaria sono ripartiti fraregistrazione
residuale e nuova registrazione in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.

3. Laregola 31l s applicaalle domande di registrazione di trasferimenti parziali alla presente regola.

4. L'Ufficio predispone un fascicol o separato per |a nuova registrazione, che consiste in una copia
completa del fascicolo dellaregistrazione originaria e nella domanda di registrazione del
trasferimento parziale; copiadi tale domanda deve essere inserita nel fascicolo dellaregistrazione
residuale. I'Ufficio assegna ala nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.

5. Ladomanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per laregistrazione originaria é
considerata pendente anche per laregistrazione residuale e per la nuovaregistrazione. Setale
domanda é soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non e
tenuto a pagare a cuna tassa supplementare per la domanda stessa.

Regola 33 : Registrazionedi licenze e di altri diritti

1. Alleregistrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di unalicenza, la costituzione o la
cessione di un diritto reale su un marchio comunitario, nonché alle registrazioni di atti di esecuzione
forzata, si applicano le stesse disposizioni dellaregola 31, paragrafo 1, lettere a), b) e ¢), paragrafo
2, paragrafo 4 e paragrafo 7. Tuttavia, seil marchio comunitario & oggetto di procedure fallimentari
0 procedure analoghe, larichiesta della competente autorita nazionale di un .iscrizione in tal senso
nel registro non é soggetta a tasse.

2. Se per un marchio comunitario viene rilasciata licenza soltanto in relazione ad una parte dei
prodotti e dei servizi per i quali il marchio é registrato o soltanto per una parte della Comunita o per
un periodo limitato, nella domanda di registrazione vaindicato per quali prodotti e servizi o per
guale parte della Comunita o per quale periodo e concessalalicenza.

3. L'Ufficio informail richiedente dellairregolaritanei casi in cui le condizioni prescritte per la
registrazione dagli articoli 19, 20 e 22 del regolamento, nonché dai paragrafi 1 e 2 o da atreregole
non siano soddisfatte. Se leirregolarita constatate non sono sanate entro il termine indicato
dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.

4. | paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Le

licenze, i diritti reali ei provvedimenti di esecuzione forzata vengono annotati nel fascicolo tenuto
dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio comunitario.

Regola 34 : Indicazioni particolari all'atto della registrazione di licenze

1. Lalicenza di un marchio comunitario e iscrittanel registro come licenza esclusiva seil titolare
del marchio oiil licenziatario ne fanno domanda.



2. Lalicenzadi un marchio comunitario e iscrittanel registro come sottolicenza quando € concessa
daun licenziatario lacui licenza siaiscrittanel registro.

3. Lalicenzadi un marchio comunitario € iscritta nel registro come licenza limitata a determinati
prodotti 0 servizi o come licenza territorialmente limitata quando e concessa soltanto per una parte
del prodotti o servizi per i quali il marchio é registrato o soltanto per una parte della Comunita.

4. Lalicenzadi un marchio comunitario € iscritta nel registro come licenzatemporanea se €
concessa per un periodo determinato.

Regola 35 : Cancellazione o modifica dellaregistrazione di licenze e di altri diritti

1. Laregistrazione di cui allaregola 33, paragrafo 1 viene cancellata su richiesta di unadelle
persone interessate.

2. Ladomanda deve contenere:

a) il numero di registrazione del marchio comunitario e

b) I'indicazione del diritto per il quale viene chiestala cancellazione dellaregistrazione.

3. Ladomandadi cancellazione dellaregistrazione di licenze e di altri diritti S considera presentata
soltanto dopo il versamento della tassa dovuta. 1| mancato versamento, totale o parziale, dellatassa
viene comunicato dall'Ufficio al richiedente. Non € invece soggetta atasse larichiesta della
competente autorita nazionale di cancellazione di un .iscrizionein caso di fallimento o procedure
analoghe che interessano il marchio comunitario.

4. Ladomanda deve essere corredata dei necessari documenti che dimostrino |'avvenuta estinzione
del diritto registrato oppure di unadichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro
diritto consentono alla cancellazione.

5. L'Ufficio informauil richiedente dellairregolarita nei casi in cui le condizioni per la cancellazione
dellaregistrazione non siano soddisfatte. Se le irregolarita non vengono sanate entro il termine
indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione.

6. | paragrafi dal, 2, 4 e5 s applicano altresi allarichiestadi modificadellaregistrazione di cui
alaregola 33, paragrafo 1.

7. | paragrafi dal a6 s applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui allaregola
33, paragrafo 4.

TITOLO VI : RINUNCIA

Regola 36 : Rinuncia
1. Ladichiarazione di rinuncia, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento, contiene:

a) il numero di registrazione del marchio comunitario;



b) il nome e l'indirizzo del titolare, secondo laregola 1, paragrafo 1, lettera b);

C) se é stato designato un rappresentante, il nome e I'indirizzo professionale del rappresentante, ai
sensi dellaregola 2, paragrafo 1, letterae);

d) se larinuncia viene fatta soltanto per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio e
registrato, i prodotti ei servizi per i quali viene fattalarinunciao i prodotti ei servizi peri quali s
desidera che il marchio rimanga registrato.

2. Seil diritto di un terzo connesso al marchio comunitario € iscritto nel registro, € sufficiente, come
provadel suo consenso allarinuncia, che unadichiarazione di consenso allarinuncia siafirmata dal
titolare del diritto o dal suo rappresentante. Se unalicenza é stata registrata, larinunciaviene
registratatre mesi dopo ladatain cui il titolare del marchio comunitario ha dimostrato al'Ufficio di
aver informato il licenziatario della propriaintenzione di rinunciare. Se, prima della scadenza del
termine suddetto, il titolare fornisce all'Ufficio la prova del consenso del licenziatario, larinuncia
viene immediatamente registrata.

3. I'Ufficio informalil dichiarante delle irregolarita, nel casi in cui le condizioni relative alarinuncia

non sono soddisfatte. Se le irregolarita non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo
nega l'iscrizione dellarinuncia nel registro.

TITOLO VII : DECADENZA E NULLITA

Regola 37 : Domanda di dichiarazione di decadenza o di nullita

Ladomanda di dichiarazione di decadenza o nullita del marchio comunitario, di cui all'articolo 55
del regolamento, deve contenere:

a) riguardo allaregistrazione per laquae si chiede la dichiarazione di decadenza o nullita:

1) il numero di registrazione del marchio comunitario per il quale si chiede la dichiarazione di
decadenza o nullita;

if) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio comunitario, per il quale si chiede la dichiarazione
di decadenza o nullitg;

iii) I'indicazione del prodotti e dei servizi registrati per i quali si chiede ladichiarazione di
decadenza o di nullitg;

b) riguardo ai motivi su cui si fondala domanda:

i) nel caso delladomanda ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 del regolamento, una
dichiarazione delle cause di decadenza o di nullitainvocate a sostegno della stessa;

i) nel caso delladomanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento, indicazioni da cui
risulti il diritto sul quale e basata la domanda nonché, se del caso, indicazioni da cui risulti cheil
richiedente e legittimato afar valere il diritto anteriore quale motivo di nullita;



iii) nel caso delladomanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento, indicazioni da cui
risulti il diritto sul quale e basata la domanda, nonché indicazioni da cui risulti cheil richiedente e
titolare di uno del diritti anteriori di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a
norma della legislazione naziona e applicabile, e legittimato afar valere tale diritto;

iv) i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno di tali motivi;
C) riguardo al richiedente:
1) il nome e I'indirizzo, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterab);

I1) qualora sia stato nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del
rappresentante, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae).

Regola 38 : Uso delle lingue nella procedura di decadenza o nullita

1. Seladomandadi dichiarazione di decadenza o di nullita non é redatta nella lingua della domanda
di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua € una delle lingue dell'Ufficio la
dichiarazione di decadenza o di nullita deve fornire una traduzione della sua domandain una di
gueste lingue entro un mese dal deposito della stessa.

2. Sele prove presentate a sostegno della domanda non sono redatte nella lingua della procedura di
decadenza o nullita, il richiedente deve fornire latraduzione in tale lingua entro due mesi dal
deposito.

3. Se entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio comunitario, della
comunicazione di cui allaregola 40, paragrafo 1, il richiedente la dichiarazione di decadenza o di
nullita oppure il titolare del marchio comunitario informano I'Ufficio che si sono accordati sull'uso
di una diversalingua procedurale, a normadell'articolo 115, paragrafo 7 del regolamento, il
richiedente, qualorala domanda non sia stata redattain tale lingua, deve fornirne un .apposita
traduzione entro un mese a decorrere dalla data di cui sopra.

Regola 39 : Rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullita per inammissibilita

1. Sel'Ufficio accerta che la domanda non e conforme all'articolo 55 del regolamento o allaregola
37 o ad dtre disposizioni del regolamento o delle presenti regole, ne da comunicazione al
richiedente, invitandolo a sanare le irregolarita entro un preciso termine. Se le irregolarita non sono
sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo rigetta la domanda per inammissibilita.

2. Qualoral'Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate, ne da comunicazione al
richiedente e lo informa che la domanda sara considerata presentata soltanto dopo che le tasse
dovute saranno state versate all'Ufficio entro un preciso termine. Se sono state versate dopo la
scadenza di tale termine, le tasse vengono restituite al richiedente.

3. Ladecisione di rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullitaa normadel
paragrafo 1 viene comunicata al richiedente. Il richiedente viene altresi informato quando la
domanda s considera non presentata ai sensi del paragrafo 2.



Regola 40 : Esame della domanda di dichiarazione di decadenza o nullita

1. Senon larigetta, anormadellaregola 39, I'Ufficio trasmette |la domanda a titolare del marchio
comunitario, invitandol o a presentare osservazioni entro un preciso termine.

2. Seil titolare del marchio comunitario non trasmette osservazioni, |'Ufficio puo decidere sulla
decadenza o nullitain base ai documenti di cui dispone.

3. L'Ufficio trasmette le osservazioni del titolare del marchio comunitario al richiedente e, quando
neravvis lanecessita, |o invitaapronunciarsi in merito entro un preciso termine indicato.

4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell'articolo 56, paragrafo 1 del regolamento, nonché le
relative osservazioni vengono trasmesse alle parti.

5. Nei casi in cui il richiedente, in forza dell'articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3 del regolamento,

deve comprovare I'utilizzazione o I'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, si
applicano le stese disposizioni dellaregola 22.

Regola 41 : Pluralita di domande di dichiarazione di decadenza o di nullita per uno stesso mar chio

1. Qualora vengano presentate piu domande di dichiarazione di decadenza o di nullita relativamente
ad un medesimo marchio comunitario, I'Ufficio puo trattarle in un .unica procedura. I'Ufficio pud
decidere, in seguito, di non trattarle piu congiuntamente.

2. Si applicano le stesse disposizioni dellaregola 21, paragrafi 2, 3 e 4.

TITOLO VIII : MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI

Regola 42 : Disposizioni applicabili

Ledisposizioni delle presenti regole si applicano a marchi comunitari collettivi anormadella
regola 43.

Regola43

Regolamento d .uso per i marchi comunitari collettivi

1. Il regolamento d .uso, qualora non corredi ladomanda di marchio comunitario, ai sensi
dell'articolo 65 del regolamento, e presentato all'Ufficio entro due mesi dalladata di deposito della
domanda stessa.

2. 1l regolamento d .uso per i marchi comunitari collettivi contiene le seguenti indicazioni:

a) nome e sede (registrata) del richiedente;



b) scopo dell'associazione o scopo per il quale é stata costituita la persona giuridica di diritto
pubblico;

C) organismi autorizzati a rappresentare |'associazione o la persona giuridica;

d) condizioni di ammissione dei membri;

€) persone abilitate ad usare il marchio;

f) eventuali condizioni per I'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;

g) eventualmente, |'autorizzazione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase del regolamento.

TITOLO IX: TRASFORMAZIONE

Regola 44 : |1stanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione della domanda di marchio comunitario o di marchio comunitario
registrato in domanda di marchio nazionale a norma dell'articolo 108 del regolamento contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'istante secondo laregola 1, paragrafo 1, lettera b);

b) sel'istante ha designato un rappresentate, il nome e I'indirizzo professionale del medesimo
secondo laregola 1, paragrafo 1, |etterae);

¢) il numero di fascicolo della domanda di marchio comunitario o il numero di registrazione del
marchio comunitario;

d) ladata di deposito della domanda di marchio comunitario o del marchio comunitario e, se del
caso, indicazioni circalarivendicazione di priorita per ladomanda di marchio comunitario o per il
marchio comunitario, ai sensi degli articoli 30 e 33 del regolamento, e circa unarivendicazione di
preesistenza, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento;

€) lariproduzione del marchio, qual e contenuta nella domanda o nellaregistrazione;
f) gli Stati membri per i quali érichiestalatrasformazione;

0) sel'istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali € stata presentatala domanda o per i
quali é stato registrato il marchio, I'indicazione dei prodotti e dei servizi per i quali vienerichiestala
trasformazione e, se latrasformazione viene richiesta per piu di uno Stato membro e I'elenco dei
prodotti e dei servizi non €10 stesso per tutti gli Stati membri, I'indicazione dei prodotti e dei servizi
per ogni singolo Stato membro;

h) se latrasformazione e richiesta anormadell'articolo 108, paragrafo 4 del regolamento, un
indicazione in tal senso;

i) se latrasformazione € richiesta a normadell'articolo 108, paragrafo 5 del regolamento, a seguito
del ritiro di unadomanda di registrazione, un .indicazione in tal senso eladataallaqualela
domanda di registrazione e stataritirata;



j) selatrasformazione é richiesta a norma dell'articolo 108, paragrafo 5 del regolamento, in
conseguenza del mancato rinnovo dellaregistrazione, un .indicazione in tal senso e ladatain cui e
scaduto il periodo di tutela; il termine di tre mesi di cui all'articolo 108, paragrafo 5 del regolamento
decorre dal giorno successivo al'ultimo giorno in cui pud essere presentatala domanda di rinnovo a
normadell'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento;

K) se latrasformazione e richiesta a norma dell'articolo 108, paragrafo 6 del regolamento, un
indicazionein tal senso, ladatain cui ladecisione del giudice e passatain giudicato e copiadi tale
decisione.

2. Ne casi in cui siarichiesta, copiadelladecisione del giudice di cui al paragrafo 1, letterak), tale
copia deve essere presentata nellalinguain cui e stata redatta la decisione.

Regola 45 : Esame dell'istanza di trasformazione

1. L'Ufficio respinge I'istanza di trasformazione qualora non e gia conforme ai requisiti stabiliti
nell'articolo 108, paragrafo 1 del regolamento o non sia stata presentata entro il previsto termine di
tre mesi.

2. Seentroil previsto termine di tre mesi non e stata pagata latassa di trasformazione, I'Ufficio
informail richiedente che I'istanza di trasformazione e considerata come non presentata.

3. Se non sono soddisfatte le atre condizioni per latrasformazione fissate dallaregola 44 e dalle
altre regole che disciplinano tale tipo di istanza, I'Ufficio ne da comunicazione a richiedente in
proposito, invitandolo a sanare le irregolarita entro un preciso termine. Se le irregolarita constatate
non vengono sanate entro tale termine, I'Ufficio respinge I'istanza di trasformazione.

Regola 46 : Pubblicazione dell'istanza di trasformazione

1.LI'istanza di trasformazione che riguardi una domanda di marchio comunitario gia pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari a norma dell'articolo 40 del regolamento, o che riguardi un
marchio comunitario, viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.

2. Lapubblicazione dell'istanza di trasformazione deve contenere:

a) il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio per il quale viene chiestala
trasformazione;

b) gli estremi della precedente pubblicazione della domanda o della registrazione nel Bollettino dei
marchi comunitari;

¢) l'indicazione degli Stati membri per i quali viene chiesta la trasformazione;
d) sel'istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali € stata presentatala domanda o per i

quali il marchio e stato registrato, I'indicazione dei prodotti e servizi per i quali erichiestala
trasformazione;



€) se latrasformazione e richiesta per piu Stati membri e l'elenco dei prodotti e servizi non e€lo
stesso per tutti gli Stati membri I'indicazione dei prodotti e servizi per ciascuno Stato membro;

f) ladata dell'istanza di trasformazione.

Regola 47 : Trasmissione agli uffici centrali della proprietaindustriale degli Stati membri
Se l'istanza di trasformazione e conforme alle disposizioni del regolamento e delle presenti regole,
I'Ufficio latrasmette immediatamente agli uffici centrali della proprietaindustriale degli Stati

membri . 0 al'Ufficio dei marchi del Benelux . indicati nell'istanza stessa. I'Ufficio informail
richiedente della data di trasmissione.

TITOLO X : PROCEDURA DI RICORSO

Regola 48 : Contenuto del ricorso
1. Il ricorso contiene:
a) il nome el'indirizzo del ricorrente ai sensi dellaregola 1, paragrafo 1, lettera b);

b) seil ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del
rappresentante, secondo laregola 1, paragrafo 1, letterae);

¢) l'indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell'annullamento richiesti.

2. 1l ricorso e presentato nellalingua della procedurain cui € stata redatta la decisione impugnata.

Regola 49 : Rigetto del ricorso per in ammissibilita

1. Seil ricorso non e conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alaregola 48,
paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lacommissione di ricorso lo rigettain quanto inammissibile, a
meno che le irregolarita non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo
59 del regolamento.

2. Selacommissione di ricorso accertacheil ricorso non & conforme ad altre norme del
regolamento o ad altre disposizioni delle presenti regole, in particolare allaregola 48, paragrafo 1,
lettere @) e b), ne da comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregol arita accertate entro
un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibileil ricorso se questo
non e regolarizzato in tempo.

3. Selatassadi ricorso € stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso,

di cui al'articolo 59 del regolamento, il ricorso € considerato non presentato e latassadi ricorso &
restituitaa ricorrente.

Regola 50 : Esamedel ricorso



1. Allaproceduradi ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, |le stesse norme relative al
procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

2. Ladecisione della commissione contiene:
a) la dichiarazione che essa e stata adottata dalla commissione di ricorso;
b) la data della pronuncia;

¢) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato ala
decisione;

d) il nome del cancelliere;

e) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;

f) le questioni oggetto della decisione;

g) una concisa esposizione dei fatti;

h) la motivazione,

1) il dispositivo, compresa, se necessario, la decisione sulle spese.

3. Ladecisione éfirmatadal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché
dal cancelliere di dettacommissione.

Regola 51 : Rimborso dellatassa di ricorso

Il imborso dellatassa di ricorso e disposto, in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del
ricorso, qualorarisulti equo a seguito della violazione di forme sostanziali. In caso di revisione
pregiudiziale il rimborso e disposto dall'organo la cui decisione e stataimpugnata e, negli altri casi,
dallacommissione di ricorso.

TITOLO XIVDISPOSIZIONI GENERALI

Parte A : Decisioni e notificazioni dell' Ufficio

Regola 52 : Forma delle decisioni

1. Ledecisioni dell'Ufficio sono scritte e motivate. In caso di procedura orale dinanzi all'Ufficio, le
decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle
parti.

2. Ledecisioni dell'Ufficio contro le quali € ammesso ricorso devono contenere |'avvertenza scritta
cheil ricorso deve essere presentato all'Ufficio per iscritto, entro due mesi dalla data della notifica
della decisione impugnata. Nell'avvertenza e inoltre opportuno richiamare |'attenzione delle parti



sugli articoli 57, 58 e 59 del regolamento. Le parti non possono far valere I'omissione
dell'avvertenzarelativa alla possibilita di presentare ricorso.

Regola 53 : Rettifica di errori nelle decisioni

Nelle decisioni dell'Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di
trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d .ufficio o su richiesta della parte
interessata, dall'organo che ha emesso la decisione.

Regola 54 : Constatazione della perdita di un diritto

1. L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 77 del regolamento nei casi in cui constati che
in base al regolamento o alle presenti regole si e verificatala perdita di un diritto senza che sia stata
pronunciata una decisione, e richiama |'attenzione dello stesso sul contenuto essenziale del
paragrafo 2 della presente regola.

2. Seritiene che la constatazione dell'Ufficio non siafondata, I'interessato pud chiedere una
decisione dell'Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui a paragrafo 1. La decisione viene
adottata unicamente se I'Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, I'Ufficio
rettificala propria constatazione e ne informail richiedente.

Regola 55 : Firma, nome, bollo

1. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio deve recare I'indicazione
dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti
devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanzadi firma, recare il bollo dell'Ufficio
apposto o prestampato.

2. 1l presidente dell'Ufficio puo consentire che si usino altri mezzi per indicare I'organo o la
divisione dell'Ufficio e del nome dei funzionari responsabili dell'Ufficio, o un contrassegno diverso
dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni effettuate mediante telecopia o altri
mezzi tecnici di comunicazione.

Parte B : Procedura orale eistruzione

Regola 56 : Citazione alla proceduraorale

1. Nellacitazione delle parti alla procedura orale ai sensi dell'articolo 75 del regolamento si fa
menzione del disposto del paragrafo 3 della presente regola. |1 termine di citazione non puo essere
inferiore a un mese, salvo accordo delle parti su un termine piu breve.

2. Quando redige la citazione, I'Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere
discuss ai fini delladecisione.



3. Sela parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all'Ufficio la procedura
stessa puo essere proseguita in sua assenza.

Regola 57 : Istruzione da parte dell' Ufficio

1. Sel'Ufficio ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti, oppure procedere ad un
sopralluogo, adotta atal fine unadecisionein cui indicail mezzo istruttorio da esperire ei fatti
giuridicamente rilevanti da provare, noncheil giorno, I'oraeil luogo. Se I'audizione di testimoni o
di periti e stata chiesta da una parte, la decisione dell'Ufficio stabilisceil termine entro il quale la
parte richiedente deve comunicare al'Ufficio il nome e l'indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali
essa desideral'audizione.

2. 1l termine per la citazione di parti, testimoni e periti non e inferiore ad un mese, salvo accordo fra
gli interessati su un termine piu breve. La citazione contiene:

a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, dal qualerisultinoil giorno, I'oraeil luogo
dell'audizione, nonchéi fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti saranno sentiti;

b) i nomi delle parti della procedura, nonchéi diritti dei testimoni e dei periti a norma dellaregola
59, paragrafi da2 a5.

Regola 58 : Mandato a periti

1. L'Ufficio decide laformain cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia.
2. 1l mandato del perito deve contenere:

a) una precisa descrizione dell'incarico;

b) il termine per |a presentazione dellarelazione peritale;

c) ladesignazione delle parti della procedura;

d) I'indicazione di quanto spettaal perito anormadellaregola 59, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Le parti ricevono copia dellarelazione peritale scritta.

4. Le parti possono ricusare il perito per motivi di incompetenza o per gli stessi motivi in base ai
guali pud essere ricusato un esaminatore o un membro di unadivisione o di una commissione di

ricorso anormadell'articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento. Sullaricusazione decide I'organo
dell'Ufficio a quale spettala designazione del perito.

Regola 59 : Spese ddll'istruzione

1. I'Ufficio pud subordinare I'esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di
chi hachiesto I'esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.



2. | testimoni e periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad hanno diritto ad un congruo
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. I'Ufficio pud altresi concedere un anticipo. La prima
frase del presente paragrafo si applica anche per i testimoni e periti che si presentano all'Ufficio
senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualita di testimoni o periti.

3. | testimoni ai quali spettail rimborso a normadel paragrafo 2, hanno diritto ad una congrua
indennita per il lavoro assunto; i periti hanno diritto agli onorari per I'attivita prestata. Quando i
testimoni ei periti sono stati citati dall'Ufficio di suainiziativa, I'indennita e gli onorari vengono
loro corrisposti dopo |'adempimento dei compiti.

4. Gli importi e gli anticipi daversare anormadei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente
dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Gli importi sono calcolati in base alle
stesse disposizioni relative alle retribuzioni e ai rimborsi spese per i funzionari dei gradi aA 8 ad A
4, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunita europee e nell'allegato V11 di tale Statuto.

5. Gli importi dovuti o versati, anormadei paragrafi dal a4 sono acarico in viadefinitiva,

a) dell'Ufficio, qualora esso abbia ritenuto, di propriainiziativa, che fosse necessarial'audizione dei
testimoni o periti,

oppure

b) della parte interessata, qual ora essa abbiarichiesto I'audizione di testimoni o periti, fattasalvala
decisione di ripartizione e di fissazione delle spese anorma degli articoli 81 e 82 del regolamento e
dellaregola 94; detta parte rimborsa all'Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.

Regola 60 : Verbaledelle procedureorali e dél'istruzione

1. Dellaprocedura orale e dell'istruzione si redige verbale, che deveriportarei principali elementi
della procedura orale e dell'istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti e le deposizioni delle
parti, dei testimoni o dei periti, nonchéil risultato dei sopralluoghi.

2. 1l verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte € letto o sottoposto ai medesimi
affinché lo possano esaminare. |'esecuzione di questa formalita e I'approvazione del verbale da parte
della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualorail verbale non sia
approvato, si annotano le obiezioni sollevate.

3. 1l verbale é firmato dal funzionario che lo haredatto e dal funzionario che ha condotto |a
procedura orale o l'istruzione.

4. Le parti ricevono copie del verbale.

5. L'Ufficiorilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione della procedura
orale, in forma scritta a macchina o in forme a lettura elettronica. Il rilascio dellatrascrizione ai
sensi della primafrase, € subordinato a pagamento delle spese sostenute dall'Ufficio per la
trascrizione stessa. L e spese sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

Parte C : Notifiche



Regola 61 : Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall'Ufficio consistono
nell'originale del documento da notificare o in una copia autenticata dall'Ufficio o recante il bollo
dell'Ufficio o in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non & necessaria per le copie di
documenti presentate dalle parti.

2. Lanotificaavviene:

a) per posta, secondo laregola 62;

b) mediante consegna a mano, secondo laregola 63;

¢) mediante deposito nella casella postale presso I'Ufficio, secondo laregola 64;
d) mediante pubblicazione, secondo laregola 65;

€) mediante telecopia e atri mezzi tecnici di comunicazione, secondo laregola 66.

Regola 62 : Notifica per posta

1. Sono notificati mediante |ettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno
decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'Ufficio
prescrive tale formadi notifica. Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro
termine sono notificate mediante | ettera raccomandata, qualorail presidente non disponga
altrimenti. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.

2. Le notifiche adestinatari che non hanno il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunitae
che non hanno nominato un rappresentante a norma dell'articol o 88, paragrafo 2 del regolamento,
vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all'ultimo
indirizzo del destinatario noto all'Ufficio. Lanotificasi considera effettuata all'atto
dell'impostazione.

3. Lanotificafatta per lettera raccomandata, con o senzaricevutadi ritorno, si considera effettuata
al destinatario nel decimo giorno successivo all'impostazione, salvo che lalettera non venga
recapitata, 0 venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all'Ufficio provare
I'avvenuto recapito e, se del caso, la data dello stesso.

4. Lanotificamediante lettera raccomandata, con o senzaricevuta di ritorno, s considera effettuata
anche se lalettera e stata respinta dal destinatario.

5. Nellamisurain cui non siainteramente disciplinata dai paragrafi da 1 a4, la notifica per posta e
soggetta allalegislazione dello Stato sul cui territorio e effettuata.

Regola 63 : Notifica mediante consegna a mano



Lanotifica pud essere effettuata nei locali dell'Ufficio mediante consegna a mano del documento da
notificare al destinatario, il quale ne dichiararicevuta.

Regola 64 : Notifica mediante deposito nella casella postale presso |' Ufficio

Per i destinatari per i quali e stata costituita presso I'Ufficio una casella postale, la notifica puo
effettuarsi anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito va
data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento va annotatala datain cui e stato effettuato il
deposito. Lanotificas considera effettuata il quinto giorno successivo a deposito.

Regola 65 : Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione

1. Lanotificamediante telecopia s effettua trasmettendo o I'originale o una copia, secondo laregola
61, paragrafo 1, del documento da notificare. Il presidente determinale modalitadi tale formadi
notifica.

2. Le modalita di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal
presidente dell'Ufficio.

Regola 66 : Notifica mediante pubblicazione

1. Se non é possibile conoscere I'indirizzo del destinatario o se la notifica secondo laregola 62,
paragrafo 1 e risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell'Ufficio, la notifica avviene
mediante pubblicazione, da effettuarsi almeno nel Bollettino dei marchi comunitari.

2. Il presidente dell'Ufficio determina le modalita della pubblicazione, nonché il giorno da cui
decorreil periodo di un mese, al termine del quale il documento si considera notificato.

Regola 67 : Notifica al rappresentante

1. Se e stato designato un rappresentante o seil richiedente citato per primo in una domanda
comune € considerato il rappresentante comune, ai sensi dellaregola 75, paragrafo 1, le notifiche
vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.

2. Se per una parte sono stati designati piu rappresentanti, e sufficiente lanotificaad uno di essi, a
meno che non sia stato indicato un apposito indirizzo per le notifiche, secondo laregola 1, paragrafo
1, letterae).

3. Se piu parti hanno designato un rappresentante comune, e sufficiente che il documento sia
notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.

Regola 68 : Correzionedi irregolarita della
notifica



Se un documento e pervenuto a destinatario e I'Ufficio non €in grado di provarne laregolare
notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si
considera notificato alla data determinata dall'Ufficio come data di ricezione.

Regola 69 : Natifica di documenti in caso di pluralita delle parti

| documenti presentati dalle parti che contengono proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia
aproposte sostanziali devono essere notificati d .ufficio alle altre parti; 1a notificazione non e
necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente I'adozione
delladecisione.

ParteD : Termini

Regola 70 : Computo dei termini
1. | termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.

2. Il termine decorre dal giorno successivo aquello in cui si € prodotto I'evento rilevante ai fini della
decorrenza; |'evento rilevante puo essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo
disposizioni contrarie, quando |'atto consiste in una notifica, Si considera evento rilevante il
ricevimento del documento notificato.

3. Il termine di uno o piu anni, scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al
mese ea giorno in cui si € prodotto I'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell'anno
di scadenza non esiste giorno corrispondente aquello in cui si e prodotto I'evento suddetto, il
termine scade I'ultimo giorno del mese dell'anno di scadenza.

4. 11 termine € di uno o piu mesi, scade nel giorno corrispondente per denominazione aquello in cui
s e prodotto I'evento rilevante ai fini delladecorrenza. Seil giornoin cui si € prodotto |'evento
I'ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente aquello in cui
s e prodotto I'evento suddetto, il termine scade |'ultimo giorno del mese di scadenza.

5. 1l termine di una o piu settimane, scade nel giorno corrispondente per denominazione aquelloin
Cui si e prodotto I'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Regola 71 : Durata dei termini

1. I termini che in forza del regolamento o della presente regola devono essere indicati dall'Ufficio,
non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o
uno stabilimento al'interno della Comunita e in tutti gli altri casi non puo essere inferiore a due
mesi né superiore asai. Se le circostanze lo giustificano, I'Ufficio pud prorogare i termini, su
richiesta dell'interessato, presentata prima della scadenza del termine originario.

2. Se vi sono due o piu parti, I'Ufficio puo subordinare la proroga del termine al'accordo delle atre
parti.



Regola 72 : Proroga dei termini in casi speciali

1. Seil termine scade in un giorno in cui I'Ufficio non € aperto per laricezione dei documenti
oppurein un giorno in cui per motivi diversi daquelli indicati al paragrafo 2 lanormale
corrispondenza non viene distribuita nellalocalitain cui ha sede I'Ufficio, il termine e prorogato al
primo giorno successivo aquello in cui I'Ufficio e aperto per ricevere i documenti o lanormale
corrispondenzaviene distribuita. Primadell'inizio di ciascun anno civile il presidente dell'Ufficio
fissai giorni di cui allaprimafrase.

2. Seil termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un
.Interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione in uno Stato membro o tra
uno Stato membro e I'Ufficio, il termine € prorogato fino al primo giorno successivo alafine di
questo periodo di interruzione o turbativa per le parti che hanno il domicilio o la sede in questo
Stato, o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in questo Stato. Nel caso
incui lo Stato di cui trattasi € lo Stato in cui ha sede I'Ufficio, la presente disposizione si applicaa
tutte le parti. La durata di tale periodo e stabilitadal presidente dell'Ufficio.

3. | paragrafi 1 e 2 s applicano, atresi, ai termini previsti dal regolamento o dalle presenti regole
per gli atti da compiere presso gli uffici di cui al'articolo 25, paragrafo 1, letterab) del
regolamento.

4. In caso di ritardo delle notifiche dell'Ufficio relative all'indicazione della scadenza dei termini, in
seguito a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o
perturbato il normale funzionamento dell'Ufficio, gli atti che devono essere compiuti entro i termini
possono essere validamente compiuti entro un mese a decorrere dalla notifica effettuata con ritardo.
I'inizio e lafine dell'interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell'Ufficio.

ParteE : Interruzione della procedura

Regola 73 : Interruzione della procedura
1. Laproceduradinanzi all'Ufficio e interrotta:

a) in caso di decesso o incapacitadi agire, siadel richiedente o del titolare del marchio comunitario,
ovvero della persona facoltizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del
marchio comunitario, arappresentare I'uno o I'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sui
poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 89 del regolamento, la procedura e
interrotta soltanto su domanda del rappresentante;

b) seil richiedente o il titolare del marchio comunitario si trovano nell'impossibilita giuridica di
proseguire la procedura dinanzi all'Ufficio a causa di un .azione intentata contro i loro beni;

c) in caso di decesso o di incapacitadel rappresentante del marchio comunitario o se egli si trova
per motivi giuridici nell'impossibilitadi proseguire la procedura dinanzi al'Ufficio acausadi un
.azione intentata contro i suoi beni.



2. Se conosce I'identita della persona facoltizzata a proseguire dinanzi ad esso la proceduranei casi
di cui al paragrafo 1, lettere @) e b), I'Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle atre
parti che la procedura sararipresa alla scadenza di un preciso termine.

3. Nel caso cui a paragrafo 1, lettera c), la procedura viene ripresa quando I'Ufficio € informato
dellanominadi un nuovo rappresentante del richiedente o quando I'Ufficio ha notificato alle altre
parti I'annuncio dellanomina di un nuovo rappresentante del titolare del marchio comunitario. Se,
entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione della procedura, non ha ricevuto un annuncio
relativo allanominadi un nuovo rappresentante, I'Ufficio comunicaal richiedente o d titolare del
marchio comunitario che:

a) nel casi incui s applical'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, la domanda di marchio
comunitario € considerata ritirata se I'annuncio non é fatto nel due mesi che seguono la
comunicazione stessa;

b) nel casi cui non si applical'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, la procedura e ripresa conil
richie dente o con il titolare del marchio comunitario a decorrere dal giorno della comunicazione
stessa.

4. | termini in corso nel riguardi del richiedente o del titolare del marchio comunitario alla data di
interruzione della procedura, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano
adecorrere per intero dal giorno dellaripresa della procedura.

Parte F : Rinuncia allariscossione for zata

Regola 74 : Rinuncia alla riscossione for zata

Il presidente dell'Ufficio puo rinunciare alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa
€ esigua 0 quando lariscossione € troppo incerta.

Parte G : Rappresentanza

Regola 75 : Designazione del rappresentante comune

1. Seladomanda di marchio comunitario € depositata da pit persone e se non viene designato un
rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda é considerato come
rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti e tenuto a designare un rappresentante
abilitato, questo é considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per
primo nella domanda non abbia designato un rappresentante abilitato. Le stesse disposizioni si
applicano, per i terzi che intervengano congiuntamente per proporre un .opposizione o presentare
unarichiestadi dichiarazione di decadenza o di nullita nonché per i contitolari di un marchio
comunitario.

2. Se, nel corso della procedura, avviene un trasferimento di diritti in favore di piu persone e se
gueste persone non hanno designato un rappresentante comune, si applicail paragrafo 1. Selasua
applicazione e impossibile, I'Ufficio invitagli aventi causa a designare un rappresentante comune,



entro il termine di due mesi. Se non si risponde a questo invito, I'Ufficio designa un rappresentante
comune.

Regola 76 : Procura

1. | rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio depositano presso quest .ultimo una procura firmata,
dainserire nel fascicolo. La procura puo riguardare una o piu domande, oppure uno o pit marchi
registrati.

2. Puo essere depositata una procura generale con cui si facoltizzail rappresentante a gestire tutti gli
affari in materiadi marchi della parte che dala procura

3. Laprocura puo essere redattain una delle lingue dell'Ufficio, a scelta, e nellalingua della
procedura, se questa non e unadelle lingue dell'Ufficio.

4. Qualora all'Ufficio venga comunicatala nominadi un rappresentante, la relativa procura deve
essere presentata entro un termine indicato dall'Ufficio. Qualorala procura non sia presentata entro
il termine previsto, la procedura sara proseguita con il rappresentato. Senzal'approvazione del
rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante sono considerati non avvenuti, fatta eccezione per
la presentazione della domanda. I'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento rimane
impregiudicata.

5. | paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, atresi, agli atti di revocadelle procure.

6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale finché |'estinzione
della procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

7. Salvo contraria disposizione dell'atto di procura, questa non si estingue, nei confronti dell'Ufficio,
con lamorte del rappresentato.

8. Se una parte ha nominato piu rappresentanti, questi possono agire, malgrado qualsiasi
disposizione contraria della procura, sia congiuntamente sia separatamente.

9. Laprocura conferita ad una associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun
rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attivita in seno all'associazione stessa.

Regola 77 : Rappresentanza

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente
facoltizzato produce gli stess effetti che avrebbe se fosse inviata a rappresentato. Qualsiasi
comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi
effetti che avrebbe se fosse statainviata dal rappresentato.

Regola 78 : Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati

1. Il mandatario viene radiato dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 89 del
regolamento qualora ne facciarichiesta.



2. Il mandatario viene radiato d .ufficio dall'elenco:
a) in caso di decesso o di incapacitalegale;

b) se non possiede piu la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell'Ufficio
non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, |ettera b) del regolamento;

¢) senon hapiu il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunita;

d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, letterac),
prima frase del regolamento.

3. L'iscrizione di un mandatario abilitato & sospesa su iniziativa dell'Ufficio, qualora sia stata
sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi al'Ufficio centrale
della proprietaindustriale dello Stato membro di cui al'articolo 89, paragrafo 2, lettera c), prima
frase.

4. A suarichiesta, presentata a norma dell'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento, ogni persona
radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati qualora non sussistano piu le
condizioni per laradiazione.

5. Qualorasi verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3, I'Ufficio dei marchi del Benelux e
gli uffici centrali della proprietaindustriale degli Stati membri interessati ne informano
immediatamente I'Ufficio.

6. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Ufficio.

ParteH : Communicazioni scritte e moduli

Regola 79 : Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi

Ladomanda di registrazione del marchio comunitario e qualsiasi altra domanda contemplata dal
regolamento come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue:

a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta,
consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi; non é necessarialafirmasugli alegati
del documenti presentati;

b) inviando per telecopia un originale firmato, secondo la regola 80;

¢) mediante telescritto o telegramma, secondo laregola 81,

d) trasmettendo il contenuto della comunicazione mediante mezzi el ettronici, secondo laregola 82.

Regola 80 : Comunicazioni mediante telecopia



1. Seladomandadi registrazione del marchio presentata all'Ufficio mediante telecopia contiene una
riproduzione del marchio, ai sensi dellaregola 3, paragrafo 2, che non soddisfi le condizioni
stabilite datale regola, il numero richiesto di riproduzioni originali deve essere fornito all'Ufficio
secondo laregola 79, lettera @). Se leriproduzioni pervengono al'Ufficio entro un mese dalla data
di ricezione dellatelecopia, ladomanda si considera pervenuta all'Ufficio aladatain cui €
pervenuta latelecopia. Se le riproduzioni pervengono all'Ufficio dopo la scadenza di detto termine e
lariproduzione € necessaria per ottenere una data di deposito, ladomandasi considera pervenuta
al'Ufficio alladatain cui sono pervenute le riproduzioni.

2. L'Ufficio informail mittente nel casi in cui la comunicazione pervenuta mediante telecopiasia
incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circala precisione dellatrasmissione, invitandolo
ad effettuare, entro un preciso termine, la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la
presentazione dell'originale secondo laregola 79, lettera d). Se questarichiesta é soddisfatta entro il
termine indicato, la data di ricezione dellaritrasmissione o dell'originale si considera come data di
ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualorai difetti riguardino
I'attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del marchio, si applicano le
disposizioni sulladata di deposito. Se larichiesta non € soddisfatta entro il termine stabilito, la
comunicazione si considera non ricevuta.

3. Le comunicazioni inviate al'Ufficio mediante telecopiasi considerano debitamente firmate se
sullatelecopia compare lariproduzione dellafirma.

4. 1| presidente dell'Ufficio pud stabilire condizioni supplementari per I'invio di comunicazioni
mediante telecopia, in particolare per |'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e
I metodi di indicazione del mittente.

Regola 81 : Communicazioni per telescritto o
telegramma

1. Seladomanda di registrazione di marchio presentata all'Ufficio per telescritto o telegramma
contiene lariproduzione del marchio, secondo laregola 3, paragrafo 2, si applicano le stesse
disposizioni dellaregola 80, paragrafo 1.

2. Se lacomunicazione € effettuata per telescritto o telegramma, si applicano le stesse disposizioni
dellaregola 80, paragrafo 2.

3. Selacomunicazione e effettuata per telescritto o telegramma, I'indicazione del nome del mittente
e considerata equivalente allafirma.

Regola 82 : Comunicazioni tramite mezzi
elettronici

1. Seladomanda di registrazione di marchio presentata tramite mezzi elettronici contiene una
riproduzione del marchio secondo laregola 3, paragrafo 2, si applicano le stesse disposizioni della
regola 80, paragrafo 1.

2. Se la comunicazione € presentata tramite mezzi elettronici, si applicano le stesse disposizioni
dellaregola 80, paragrafo 2.



3. Selacomunicazione e presentata all'Ufficio tramite mezzi elettronici, I'indicazione del nome del
mittente e considerata equivalente alla firma.

4. 1| presidente dell'Ufficio determinale condizioni necessarie per I'invio delle comunicazioni

tramite mezzi elettronici, in particolare per |'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della
comunicazione ei metodi di indicazione del mittente.

Regola 83 : Moduli

1. L'Ufficio mette a disposizione moduli gratuiti per:

a) la presentazione della domanda di marchio comunitario;

b) la presentazione dell'opposizione allaregistrazione del marchio comunitario;

) lapresentazione dellarichiesta di modifica della domanda o della registrazione, per correggere
nomi o indirizzi oppure errori;

d) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento, nonché il formulario di
trasferimento e il documento di trasferimento ai sensi dellaregola 31, paragrafo 5;

€) la presentazione della domanda di registrazione dellalicenza;

f) ladomanda di rinnovo della registrazione del marchio comunitario;

g) ladomandadi dichiarazione di decadenza o nullita del marchio comunitario;

h) larichiestadi restitutio in integrum;

1) la presentazione del ricorso;

J) il conferimento della procuraal rappresentante, sotto forma speciale o generale.
2. I'Ufficio puo predisporre altri moduli gratuiti.

3. I'Ufficio mette adisposizione i moduli di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le lingue ufficiali della
Comunita.

4. L'Ufficio mette i moduli gratuitamente a disposizione dell'Ufficio dei marchi del Benelux e degli
uffici centrali della proprietaindustriale degli Stati membri.

5. L'Ufficio pud anche mettere a disposizione moduli alettura elettronica.
6. Le parti di una procedura dinanzi al'Ufficio devono, in lineadi principio, usare moduli forniti

dall'Ufficio o copie di 0 moduli aventi lo stesso contenuto e formato, ottenuti con strumenti di
trattamento elettronico del dati.



7. 1 moduli devono, in lineadi principio, essere compilati in modo tale da consentire di immettere
automaticamente in un elaboratore elettronico i dati in contenuti, ad esempio tramite
riconoscimento del caratteri o scansione.

Partel : Informazione del pubblico

Regola 84 : Registro dei marchi comunitari

1. Il registro del marchi comunitari puo essere tenuto in forma di base elettronica di dati.
2. Sono iscritti nel registro del marchi comunitari:

a) ladatadi presentazione della domanda;

b) il numero del fascicolo della domanda;

c¢) ladata della pubblicazione della domanda;

d) il nome, I'indirizzo, la cittadinanza o nazionalita del richiedente elo Stato in cui hail domicilio,
la sede 0 uno stabilimento;

e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualoranon si tratti di un rappresentante ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento; quando vi siano piu rappresentanti
s iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo,
seguiti dalle parole e altri; nel caso dell'associazione di rappresentanti, si iscrivono soltanto il nome
el'indirizzo dell'associazione;

f) lariproduzione del marchio conindicazioni circail tipo di riproduzione, salvo se si trattadi un
marchio contemplato dallaregola 3, paragrafo 1; in caso di registrazione di marchio a colori,
I'annotazione a colori e I'indicazione dei colori utilizzati, se necessario, una descrizione del marchio;
g) ladenominazione dei prodotti e servizi, raggruppati in base alle classi della classificazione
dell’Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui
appartiene eindicando i gruppi nell'ordine delle classi di tale classificazione;

h) leindicazioni relative alarivendicazione di prioritaai sensi dell'articolo 30 del regolamento;

i) leindicazioni relative allarivendicazione di prioritadi esposizione ai sensi dell'articolo 33 del
regolamento;

J) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a normadell'articolo
34 del regolamento;

K) I'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento, ha acquistato
efficacia distintivain seguito all'uso che ne e stato fatto;

I) una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia al diritto esclusivo su un elemento del marchio ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento;

m) I'indicazione che si tratta di un marchio comunitario collettivo;



n) lalinguain cui e stata presentatala domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella
sua domanda, ai sens dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento;

0) ladata di iscrizione del marchio nel registro e il numero dellaregistrazione.

3. Nel registro dei marchi comunitari si iscrivono inoltre, con larelativa data di annotazione:
a) le modificazioni del nome, dell'indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalita del
titolare del marchio comunitario, oppure dello Stato in cui egli hail domicilio, la sede 0 uno

stabilimento;

b) le modificazioni del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualoranon s tratti di un
rappresentante ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento;

¢) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello
stesso;

d) le modificazioni del marchio ai sensi dell'articolo 48 del regolamento e le correzioni di errori;

€) lamenzione dellamodifica del regolamento d .uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 69
del regolamento;

f) I'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio anteriore registrato di cui
al'articolo 34 del regolamento, a norma dell'articolo 35 del regolamento;

0) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 17 del regolamento;

h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento eil tipo di
dirittorede;

i) gli atti di esecuzione forzataai sensi dell'articolo 20 del regolamento nonché gli atti relativi a
procedure di fallimento e procedure analoghe ai sensi dell'articolo 21 del regolamento;

j) laconcessione o il trasferimento dellalicenza ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, ed
eventuamente il tip dellalicenza ai sensi dellaregola 34;

K) il rinnovo dellaregistrazione ai sensi dell'articolo 47 del regolamento e la data da cui ha effetto,
nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4 del regolamento;

|) lamenzione della data di scadenza della registrazione a norma dell'articolo 47 del regolamento;
m) ladichiarazione di rinuncia del titolare del marchio ai sensi dell'articolo 49 del regolamento;

n) ladata di presentazione delladomandaai sensi dell'articolo 55 del regolamento o della domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullitaai sensi dell'articolo 96, paragrafo 4 del regolamento;

0) ladataeil tenore della decisione sulla domanda o sulla domanda riconvenzionale ai sensi
dell'articolo 56, paragrafo 6 o dell'articolo 96, paragrafo 6, terza frase del regolamento;

p) lamenzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2
del regolamento;



) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera
e);

r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
s) lamodifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e]).

4. 11 presidente dell'Ufficio puo stabilire che vengano registrati atri dati oltre aquelli elencati nel
paragrafi 2 e 3.

5. Ogni variazione del registro viene comunicata a titolare del marchio.

6. Su richiesta dell'interessato, I'Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati 0 non autenticati,
dietro pagamento di una tassa.

Parte J : Bollettino dei marchi comunitari e Gazzetta ufficiale ddl' Ufficio

Regola 85 : Ballettino dei marchi comunitari

1. Il Bollettino dei marchi comunitari € una pubblicazione periodica. I'Ufficio pud mettere a
disposizione del pubblico il Bollettino sotto forma di CD-ROM o in qualsias atraformaalettura
elettronica.

2. Sul Bollettino dei marchi comunitari vengono pubblicate le domande e leiscrizioni nel registro,
come pure gli altri dati concernenti le domande o le registrazioni dei marchi da pubblicarein forza
del regolamento o delle presenti regole.

3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento o delle presenti regole vengono
pubblicati nel Bollettino dei marchi comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui
sono pubblicati va considerata come data di pubblicazione delle informazioni stesse.

4. Lapubblicazione delle iscrizioni concernenti laregistrazione del marchio che non contenga
alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda, avviene mediante riferimento ai dati
contenuti nella pubblicazione della domanda.

5. Gli elementi delladomanda di marchio comunitario indicati nell'articolo 26, paragrafo 1 del
regolamento come pure qualsiasi altrainformazione la cui pubblicazione sia prescritta dallaregola
12, sono pubblicati, se necessario, in tutte le lingue ufficiali della Comunita.

6. L'Ufficio prende in considerazione la traduzione presentata dal richiedente. Selalinguadella
domanda non € una delle lingue dell'Ufficio, vieneinviataa richiedente la traduzione nella seconda
lingua indicata dal richiedente stesso. Quest’ ultimo puo proporre modifiche alla traduzione entro un
termine indicato dall'Ufficio. Seil richiedente non risponde entro tale termine o se I'Ufficio ritiene
che le modifiche proposte non siano adeguate, viene pubblicata la versione proposta dall'Ufficio.

Regola 86 : Gazzetta ufficiale dell' Ufficio



1. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio € una pubblicazione periodica. I'Ufficio puo mettere a
disposizione del pubblico le Gazzette ufficiali sotto formadi CD-ROM o in atre forme alettura
elettronica.

2. La Gazzetta ufficiale e pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. 1l presidente dell'Ufficio puo stabilire
che determinate informazioni siano pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunita.

Regola 87 : Banca di dati

1. L'Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di registrazione di marchi
eadleiscrizioni nel registro. I'Ufficio puo anche mettere a disposizione il contenuto di questa banca
di dati sotto formadi CD-ROM o in altre forme alettura el ettronica.

2. 1l presidente dell'Ufficio stabilisce le condizioni di accesso allabancadi dati eil modo in cui il
contenuto di tale banca di dati puo essere messo a disposizione tramite | ettura el ettronica, nonché le
relative tariffe.

Parte K : Consultazione e conservazione dei fascicoli

Regola 88 : Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

Sono esclusi dalla consultazione, a norma dell'articolo 84, paragrafo 4 del regolamento, i seguenti
documenti:

a) i documenti concernenti |'astensione o laricusazione di cui all'articolo 132 del regolamento;

b) i progetti di decisioni e di altre pronuncie nonché altri documenti destinati alla preparazione di
decisioni e altre pronuncie;

c) le parti di fascicolo riguardo ale quali I'interessato abbia manifestato, prima della presentazione
dellarichiestadi consultazione, uno specifico interesse di riservatezza, a meno che la consultazione
di tali parti non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

Regola 89 : Modalita della consultazione

1. Laconsultazione del fascicolo del marchio comunitario per il quale sia stata presentata domanda
0 Sia stata effettuata la registrazione e concessa nell'originale o in copia oppure tramite mezzi
tecnici di memoria, seil fascicolo é stato cosi memorizzato. Le modalita della consultazione sono
stabilite dal presidente dell'Ufficio. Larichiestadi consultazione dei fascicoli &€ considerata
effettuata soltanto in seguito a versamento dellarelativa tassa.

2. Néellarichiesta di consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio comunitario s
deveindicare e dimostrare che il richiedente:

a) ha acconsentito alla consultazione oppure



b) ha affermato che dopo laregistrazione del marchio faravalerei diritti che ne discendono contro
il richiedente che sollecita |a consultazione.

3. Laconsultazione haluogo nella sede dell'Ufficio.

4. Surichiesta, € consentita la consultazione mediante trasmissione di copie. Le copie sono soggette
a pagamento di unatassa.

5. Surichiesta, I'Ufficio rilascia, dietro pagamento di unatassa, copie autenticate o non autenticate
della domanda di marchio comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmesse
anormadel paragrafo 4.

Regola 90 : Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Ferme restando le restrizioni dell'articolo 84 del regolamento e dellaregola 88, I'Ufficio puo, su
richiesta e dietro pagamento di unatassa, comunicare informazioni contenute nel fascicoli di marchi
comunitari per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. I'Ufficio

puo tuttavia esigere che si faccia uso della possibilita di richiedere la consultazione del fascicolo,
gualoraneravvisi I'opportunitain considerazione della quantita di informazioni dafornire.

Regola 91 : Conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio conservai fascicoli relativi ai marchi comunitari per i quali sia stata presentata
domanda o sia stata effettuata la registrazione per un periodo di ameno cinque anni a partire dalla
fine dell'anno in cui:

a) ladomanda e stata rigettata o ritirata, oppure deve considerarsi ritirata;

b) laregistrazione del marchio comunitario sia giunta a definitiva scadenza a norma dell'articolo 47
del regolamento;

C) siastataregistratala definitivarinunciaa marchio comunitario ai sensi dell'articolo 49 del
regolamento;

d) il marchio comunitario risulti definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo 6 o dell'articolo 96, paragrafo 6 del regolamento.

2. 1l presidente dell'Ufficio determinalaformain cui si debbono conservarei fascicoli.

PartelL : Assistenza amministrativa

Regola 92 : Informazioni e comunicazioni reciprochetral'Ufficio e le competenti autorita degli Stati membri

1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietaindustriale degli Stati membri si comunicano
reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sulla presentazione di domande di marchi
comunitari o di marchi nazionali, nonché sulle procedure che riguardano tali domande e i marchi



successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni dell'articolo 84
del regolamento.

2. I'Ufficio e le autorita giudiziarie o amministrative degli Stati membri si scambiano direttamente
le comunicazioni derivanti dall'applicazione del regolamento o delle presenti regole. Tali
comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali della proprietaindustriale
degli Stati membri.

3. Le speserelative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all'autorita che effettua
le comunicazioni, che sono esenti da tasse.

Regola 93 : Consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorita giudiziarie o amministrative degli
Stati membri

1. La consultazione da parte delle autorita giudiziarie o amministrative degli Stati membri dei
fascicoli dei marchi comunitari per i quali sia stata presentata la domanda o effettuata la
registrazione puo avvenire nell'originale o in copia; negli atri casi non si applicano le disposizioni
dellaregola 89.

2. Le autoritagiudiziarie degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad
essi, consentire aterzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall'Ufficio o delle relative copie.
Queste consultazioni si effettuano secondo e modalita stabilite dall'articolo 84 del regolamento.
I'Ufficio non pud imporre tasse per tali consultazioni.

3. Nellacomunicazione dei fascicoli o delle relative copie I'Ufficio segnala alle autorita giudiziarie
degli Stati membri le limitazioni ale quali I'articolo 84 del regolamento e la regola 88 sottopongono
la consultazione del fascicolo relativo al marchio comunitario per il quale sia stata presentatala
domanda o effettuata la registrazione.

ParteM : Spese

Regola 94 : Ripartizione e deter minazione delle spese

1. Laripartizione delle spese ai sensi dell'articolo 81, paragrafi 1 e 2 del regolamento € stabilita
nella decisione sull'opposizione, nella decisione sulladomandadi dichiarazione di decadenza o di
nullita del marchio comunitario oppure nella decisione sul ricorso.

2. Laripartizione delle spese in base all'articolo 81, paragrafi 3 e 4 del regolamento e fissatain una
decisione sulle spese adottata dalla divisione di opposizione, dalla divisione di annullamento o dalla
commissione di ricorso.

3. 1l calcolo delle spese ei documenti giustificativi devono essere uniti allarichiesta di
determinazione delle spese prevista al'articolo 81, paragrafo 6, prima frase del regolamento. Questa
richiesta @ ammissibile soltanto quando la decisione per la quale la determinazione delle spese €
stata chiesta € passata in giudicato. La determinazione delle spese avviene previa verificadellaloro
attendibilita.



4. Larichiesta, presentata a norma dell'articolo 81, paragrafo 6, seconda frase del regolamento, di
revisione della decisione del cancelliere in merito alla determinazione delle spese deve essere
motivata e presentata all'Ufficio entro un mese dalla notifica dellaripartizione delle spese. Essae
considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per larevisione.

5. Ladivisione d .opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decidono
in merito allarichiestadi cui a paragrafo 4 senza proceduraorale.

6. Le tasse che |la parte soccombente deve sostenere a norma dell‘articolo 81, paragrafo 1 del
regolamento si limitano alle tasse versate dall'altra parte per |'opposizione, per ladomanda di
dichiarazione di decadenza o di nullita e per il ricorso.

7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente devono
essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell'articolo 81, paragrafo 1 del regolamento
entro i limiti del seguenti importi massimi:

a) spese di una parte per il viaggio di andata e ritorno trail luogo di residenza o di lavoro ed il luogo
della proceduraorale o dell'istruzione, pari alla:

) tariffaferroviariadi prima classe, supplementi consueti compresi, seil tragitto complessivo e
inferiore o pari a 800 chilometri per ferrovia;

ii) tariffaaereadi classe turistica se il tragitto complessivo é superiore a 800 chilometri per ferrovia
0 se comprende unatraversata marittima;

b) spese di soggiorno di una parte, pari alle indennita giornaliere applicabili ai funzionari di grado
daA 4 ad A 8 stabilite all'articolo 13 dell'allegato V11 dello Statuto del funzionari delle Comunita
europes;

c) spese di viaggio del rappresentanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1 del regolamento, dei
testimoni e del periti, pari al'importo risultante dall'applicazione dellalettera a);

d) spese di soggiorno dei rappresentanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1 del regolamento, dei
testimoni e del periti, pari al'importo risultante dall'applicazione dellalettera b);

€) spese d .istruzione sotto forma di audizione di testimoni, perizia o sopralluogo:
fino a 300 ECU per procedurg;

f) spese per larappresentanza, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1 del regolamento,
i) dell'opponente nella procedura d .opposizione:

fino a250 ECU;

i) del richiedente nella procedurad .opposizione:

fino a 250 ECU;

iii) del richiedente nella procedura di decadenza o di nullita del marchio comunitario:



fino a400 ECU;

iv) del titolare del marchio nella procedura di decadenza o di nullita del marchio comunitario:
fino a 400 ECU;

V) del ricorrente nella proceduradi ricorso:

fino a500 ECU;

vi) dell'opponente nella procedura di ricorso:

fino a500 ECU

qualorain unadelle citate procedure I' .istruzione comprenda l'audizione di testimoni, periziao
sopralluogo, e stabilito un importo massimo supplementare per larappresentanza di 600 ECU per
procedura;

0) se laparte vincente € rappresentata da vari rappresentanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1 del
regolamento, la parte soccombente deve sostenere le spese di cui ale lettere c), d), ef) per un solo
rappresentante;

h) la parte soccombente non e tenuta a rimborsare alla parte vincente costi, spese o onorari diversi
daquelli di cui alelettere daa) ag).

ParteN : Lingue

Regola 95 : Domande e dichiar azioni
Fatto salvo il disposto dell'articolo 115, paragrafo 5 del regolamento,

a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio comunitario puo essere
redatta nellalinguain cui e stata presentata la domanda di marchio comunitario o nella seconda
linguaindicata dal richiedente nella domanda;

b) ogni domanda o dichiarazione relativa ad un marchio comunitario registrato puo essere redattain
unadelle lingue dell'Ufficio, a scelta. Tuttavia, se la domanda viene presentata su moduli messi a
disposizione dall'Ufficio secondo laregola 83, puo essere usata una qualsiasi versione nelle lingue
ufficiali della Comunitadi tali moduli, purché il modulo sia compilato in una delle lingue
dell'Ufficio.

Regola 96 : Procedura scritta

1. Salveledisposizioni dell'articolo 115, paragrafi 4 e 7 del regolamento e le disposizioni contrarie
del presente regolamento d .esecuzione, in caso di procedura scritta dinanzi all'Ufficio le parti
possono usare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio. Selalingua sceltanon € lalingua procedurale,
esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di
presentazione del documento originario. Seil richiedente del marchio comunitario € I'unica parte



della proceduradinanzi all'Ufficio e selalinguain cui e redattala domanda di marchio comunitario
non é una della lingue dell'Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal
richiedente nella sua domanda.

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere
utilizzati nelle procedure dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della
Comunita europea. Selalinguain cui tali documenti sono redatti non e lalingua procedurale,
I'Ufficio puo chiedere che entro un termine da indicato ne venga presentata una traduzione
nellalingua procedurale, o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell'Ufficio.

Regola 97 : Proceduraorale

1. Chiunque sia parte di una procedura orale dinanzi all'Ufficio puo usare, in luogo dellalingua
procedurale, unadelle altre lingue ufficiali della Comunita, purché provvedaa servizio di
interpretazione nella lingua procedurale. Se si tratta di procedura orale riguardante la domanda di
registrazione di un marchio, il richiedente puo usare o lalingua della domanda o la seconda lingua
dalui indicata.

2. Néella procedura orale riguardante la domanda di registrazione di un marchio, i funzionari
dell'Ufficio possono usare o lalingua della domanda o la seconda lingua indicata dal richiedente. In
tutte le altre procedure orali possono usare, in luogo dellalingua procedurale, una delle atre
lingue dell'Ufficio, purché, le parti della proceduravi abbiano consentito.

3. Nel corso dell'istruzione le parti, i testimoni ei periti che devono essere sentiti ma che non sanno
esprimersi a sufficienza nellalingua procedural e possono usare una delle lingue ufficiali della
Comunita europea. Se |'esperimento del mezzo istruttorio é stato disposto su richiestadi unadelle
parti della procedura, le parti, i testimoni ei periti che si esprimono in lingue diverse dallalingua
procedural e possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede
al'interpretazione nellalingua procedurale. Nelle procedure riguardanti la domanda di registrazione
di un marchio comunitario pud essere usata, anziché lalingua della domanda, la seconda lingua
indicata dal richiedente. In tutte le procedure in cui vi siauna sola parte I'Ufficio, su richiesta della
parte interessata, puo consentire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo.

4. Previo accordo di tutte le parti e dell'Ufficio, nella procedura orale puo essere usata una qualsiasi
dellelingue ufficiali della Comunita europea.

5. Se necessario, I'Ufficio pud provvedere a proprie spese al'interpretazione nellalingua
procedurale o, eventualmente, nelle sue altre lingue ufficiali, a meno che tale interpretazione non sia
acarico di unadelle parti.

6. Le dichiarazioni rese nel corso della procedura orale dai funzionari dell'Ufficio, dalle parti, dai
testimoni e dai periti in unadelle lingue ufficiali dell'Ufficio vengono iscritte averbalein tale
lingua. Le dichiarazioni rese in un .altralingua vengono scritte a verbale nellalingua procedurale.
Le modifiche al testo della domanda di registrazione del marchio comunitario vengono iscritte a
verbale nellalingua procedurale.

Regola 98 : Autenticazione di traduzioni



1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, I'Ufficio pud esigere che entro un
termine da esso indicato venga presentato un attestato in cui si certifica che latraduzione
corrisponde all'originale. Se |'attestato riguarda latraduzione di una domanda precedente, ai sensi
dell'articolo 30 del regolamento, tale termine non puod essere inferiore atre mesi, con decorrenza
dalladata di deposito delladomanda. Se I'attestato non viene presentato nel termine stabilito, il
documento e considerato non presentato.

2 || presidente dell'Ufficio pud stabilire le modalita dell'autenticazione.

Regola 99 : Valore giuridico della traduzione
Salvo prova contraria, I'Ufficio presume che la traduzione corrisponda a testo originale.

Parte O : Organizzazione dell' Ufficio

Regola 100 : Ripartizione delle attribuzioni

1. Il presidente dell'Ufficio designa gli esaminatori e ne fissail numero, designai membri delle
divisioni di opposizione e delle divisioni di annullamento e i membri delladivisione legale di
amministrazione dei marchi. Egli ripartisce le attribuzioni tra gli esaminatori e le divisioni.

2. |l presidente dell'Ufficio puo stabilire che acuni esaminatori siano anche membri delle divisioni
di opposizione, delle divisioni di annullamento e delladivisione legale e di anministrazione dei
marchi e chei membri di dette divisioni possano essere anche esaminatori.

3. Il presidente dell'Ufficio puo conferire agli esaminatori e ai membri delle divisioni di
opposizione, delle divisioni di annullamento e della divisione legale e di amministrazione dei
marchi altre attribuzioni oltre alle competenze che spettano loro ai sensi del regolamento.

4. 1| presidente dell'Ufficio pud conferire ad altri funzionari dell'Ufficio, che non siano esaminatori

o membri di unadelle divisioni di cui a paragrafo 1, I'esecuzione di compiti che incombono in linea
di principio agli esaminatori, alle divisioni di opposizione, ale divisioni di annullamento o ala
divisione legale e di amministrazione dei marchi, e che non presentino particolari difficolta.

TITOLO XII : RECIPROCITA

Regola 101 : Pubblicazione della reciprocita

1. Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non
firmatario della Convenzione di Parigi o dell’Accordo che istituisce I'Organizzazione mondiale del
commercio concede a cittadini degli Stati membri della Comunitalareciprocitadi trattamento ai
fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 3, nonché
dell'articolo 29, paragrafo 5 del regolamento.

2. Quando constati che & concessa lareciprocitadi cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla
pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazetta ufficiale delle Comunita europee.



3. L'articolo 5, paragrafo 1, letterad), |'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 29, paragrafo 5 del
regolamento hanno effetto nei confronti dei cittadini degli Stati in questione dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee della comunicazione di cui al
paragrafo 2, ameno che in tale comunicazione non siaindicata atal fine una data anteriore. Il loro
effetto cessadalladata di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee di una
comunicazione della Commissionein cui si constata che non viene piu concessa lareciprocita, a
meno che in tale comunicazione non siaindicata atal fine una data anteriore.

4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale
dell'Ufficio.

Articolo 2 : Disposizioni transitorie

1. Ledomande di registrazione del marchio comunitario presentate nei tre mesi precedenti ladata
stabilita a norma dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento sono contrassegnate dall'Ufficio con
ladatadi presentazione determinata conformemente a detta disposizione e con la data effettiva di
ricezione della domanda.

2. Per tali domandeil periodo di prioritadi sei mesi di cui agli articoli 29 e 33 del regolamento
decorre dalla data stabilita a norma dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento.

3. L'Ufficio puo rilasciare unaricevuta al richiedente anteriormente alla data stabilita a norma
dell'articolo 143, paragrafo 3 del regolamento.

4. L'Ufficio pud esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 143,
paragrafo 3 del regolamento e mettersi in comunicazione con il richiedente affinché questi sani
eventuali irregolarita primadi tale data. Le decisioni relative atali domande possono essere adottate
soltanto dopo detta data.

5. Per tali domande |'Ufficio non effettua alcunaricercaai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 del
regolamento, indipendentemente dal fatto che sia stata 0 non sia statarivendicata la prioritadi cui
agli articoli 29 0 33 del regolamento.

6. Seladatadi ricezione della domanda di registrazione di un marchio comunitario da parte
dell'Ufficio, dell'ufficio centrale della proprietaindustriale di uno Stato membro o dell'Ufficio dei
marchi del Benelux e anteriore all'inizio del termine di tre mesi di cui all'articolo 143, paragrafo 4
del regolamento, ladomanda si considera non presentata. |1 richiedente ne viene informato e la
domanda gli viene rispedita.

Articolo 3: Entratain vigore

Il presente regolamento entrain vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta
ufficiale delle Comunita europee.



Il presente regolamento e obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1995.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione



