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RICORSO N. 6907 UDIENZA DEL:
f Q< /r‘ 2 —— -
SENTENZAN. .4 ,)/u % 19.06.20603
REPUBBLICA [TALIANA
[N NOME DEL POPOLO [TALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO [ PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Pres. Mario CORDA * - Presidente

2. Prof. Giorgio FLORIDIA - Componente
3. Cons. Giuseppe Maria BERRUTI - Componente
4. Prof. Paolo SPADA - Componente

Sentito il relatore Prof. Paolo Spada;
Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti ¢ Marchi;
Ascoltato il ricorrente/il rappresentante del ricorrente:
Letti gli atti;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PHARMACIA ITALIA s.p.a.

sk

premessa in fatto
1. Con nota del 18 luglio 2002, la societa, attuale ricorrente, ha
chiesto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la trascrizione degli atti di

trasferimento dei diritti d’uso esclusivo di 146 marchi registrati




[image: image2.jpg]internazionalmente; accompagnando la nota con la ricevuta del versamento
della tassa prescritta.

[n data 10 settembre 2002, la societd depositava “istanza di rituiro”
della nota di trascrizione, contemporaneamente chiedendo. con separata
istanza, il rimborso delle tasse corrisposte, in quanto *...il versamento
effettuato non & piu supportato da alcuna richiesta™

2. Con ministeriale 23 settembre 2002, [’Ufficio nfiutava di
procedere al richiesto rimborso “...in quanto non trattasi di un versamento
erroneamente effettuato, ma di un pagamento dovuto per il deposito di una
istanza di trascrizione pot ritirata”.

Contro tale provvedimento — che parte ricorrente dichiara nel
verbale di deposito pervenuto il 1° ottobre 2002 — & stato interposto ricorso
il 30 ottobre 2002, lamentando carenza di motivazione e violazione di legge
(artt. 50 e 38 r.d. 929/1942).

diritto

3. Il ricorso — da stimarsi tempestivo in assenza di documentazione
in atti della data di ricezione della ministeriale del 23 settembre — merita
accoglimento.

Pur non risultando il caso in esame (ritiro della nota di trascrizione)
fatto oggetto di una disciplina scritta di rango legislativo né regolamentare,
pit disposizioni in materia di registrazione del marchio legittimano
l'inferenza sistematica di una regola vigente che rende sine causa il
ne nel caso in cui la trascrizione non

pagamento della tassa di trascrizio

intervenga per ritiro della nota.





[image: image3.jpg][l riferirsi ["art. 50 della legge speciale dalla “tassa di trascrizione”
costituisce un primo indizio che alimenta la predetta inferenza.

Per altri adempimenti ai quali 'Ufficio procede su domanda della
parte. la legge distingue tra la tassa dovuta per la presentazione della
domanda e la tassa dovuta per I'atto richiesto. Cosi I’art. 38 L.m. distingue
tra “tassa di domanda” e “tassa di registrazione™ (1° comma) e prevede
esplicitamente (3° comma) che, in caso di rigetto o di rinuncia alla
domanda prima della registrazione, I’Ufficio trattenga la prima (la tassa di
domanda) e restituisca la seconda (la tassa di registrazione).

Il fatto che I’art. 50 non distingua tra tassa di nota di trascrizione e
tassa di trascrizione orienta — nella prospettiva dell’art. 38 — ad escludere
che una tassa sia dovuta per il solo deposito della nota ed 2 identificare il
presupposto del tributo nel completamento del ciclo procedimentale avviato
(cloe nella trascrizione). In assenza dell’esecuzione della formaliti
pubblicitaria, infatti, si stenterebbe a percepire — come glustamente si
afferma nel ricorso - quale sia il servizio “corrispettivo” del tributo, atteso
che sembra per I’interprete doveroso valorizzare il fatto che la legge parla di
tassa e non di imposta. Laddove, come nel caso della domanda di
registrazione del marchio, il servizio reso dall’amministrazione consiste nel
fatto stesso di ricevere la domanda (cfr. art. 3 comma 1 bis d.p.r. 540/1972
che ai fini della stessa ricevibilita della domanda fa carico all’Ufficio di
Wistruttoria preliminare all’apertura del procedimento di registrazione),
_ Allora ¢ |y legge a prevedere un tributo distinto da quello relativo al

"_PmWedimemo che riscontra la domanda e ad escludere la ripetibilita di
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[image: image4.jpg]quello ma non di quest’ultimo, quando 1'effetto utile non si ottiene (o non si
ottiene per fatto proprio dell’interessato — rinuncia).

Ma decisivo nel medesimo senso appare alla Commissione un altro
elemento normativo: Iart. 11 della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 641 - dedicato alle tasse dovute in materda di marchi - liquida
separatamente la tassa “per la domanda di primo deposito” (comma 1° lett.
a) e la tassa “per il rilascio dell’attestato di primo deposito o di quello di
rinnovazione” (lett. b); laddove liquida, in un’unica voce, la tassa dovuta
“per la trascrizione degli atti di trasferimento™ (comma 4° lett. ¢). Ancora
una volta, dunque, la legge identiﬁcz; il presupposto del tributo nel
compimento della formalita e non nella domanda di compierla; sicché, nella
specie, la ricorrente ha proceduto — ottemperando all’art. 43 1° comma n. 2
d.p.r. 795/1948) - ad un pagamento anticipato, rispetto al presupposto di
legge (trascrizione), della tassa dovuta, con conseguente ripetibilita del
tributo ove il ciclo procedimentale sia — come nella specie ¢ stato —
interrotto.

Né in senso diverso sembra deporre — come preteso dall’Ufficio nel
corso della discussione orale — Uart. 13 del d.p.r. 641/1972 (**il contribuente
puo chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate eniro il
termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o,
in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a lassa, dalla data della
comunicazione del rifiuto stesso”). La disposizione, infatti, non & intesa a

fissare le condizioni del rimborso — da stabilirsi secondo il diritto comune

. delle obbligazioni ex lege, ove non derogato da leggi speciali — ma a





[image: image5.jpg]® limitare nel tempo (tre anni dal giomo del pagamento erroneo o dal rifiuto
dell’atto sottoposto a tassa) I'esercizio della pretesa restitutoria.
P.Q.M.

La Commissione dei ricorsi accoglie il ricorso di PHARMACIA [TALIA

Cost deciso in Roma, il 19 giugno 2003 ég
Presidente Man RDA - Premdent (Q’ /L,

s.p.a.
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