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Stiamo parlando di prodotti e servizi inerenti il mondo della cosmetica, del
trucco, di saponi e  prodotti per la profumeria.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla parola “Cléo”
rappresentata in lettere stilizzate di colore grigio, sottolineate e con
accento acuto nella lettera “e”. Le lettere che formano il suddetto termine
presentano, nella loro disposizione, una leggera inclinazione dal basso verso
l’alto procedendo da sinistra verso destra. Il marchio impugnato, è un
marchio figurativo composto da un solo termine “CLIOMAKEUP”, rappresentato in
lettere maiuscole di vari colori e diversa intensità. L’elemento “Cléo” del
marchio anteriore è inteso da una parte sostanziale del pubblico dell’Unione
europea come un nome femminile, comunemente utilizzato come abbreviazione di
Cleopatra, oppure di Cleophus, Cleora e Cleola. Non essendo descrittivo,
allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta
carattere distintivo. Riguardo il marchio impugnato, pur essendo composto da
un unico elemento verbale, i consumatori di riferimento lo scomporranno in
elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a
vocaboli a loro noti.

Pertanto, il pubblico del territorio di riferimento percepirà che il marchio
impugnato è composto da: un elemento verbale distintivo “CLIO” inteso per una
parte sostanziale del pubblico di riferimento come un nome proprio femminile
o che si riferisce a un personaggio della mitologia greca (musa della
storia); e da un elemento verbale non distintivo o debole, “MAKEUP”.
Quest’ultimo sarà percepito come le parole inglesi “MAKE UP” comunemente
utilizzate in tutti gli Stati membri come sinonimo di trucco, e dato che i
prodotti e servizi rilevanti si riferiscono a “cosmetici o prodotti e servizi
relativi alla cura della bellezza”, questo elemento si considera non 
distintivo (in alcuni casi meno distintivo) rispetto a “CLIO” poiché descrive
i prodotti come tale, una caratteristica degli stessi o allude all’idea
generale di prodotti di bellezza.
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Dato che non è stata provata la notorietà del marchio anteriore, la
valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul
carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel presente caso, il marchio
anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il
pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione.

Dato che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico
possa credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa
impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e tenuto
conto, nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello
di attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo
di acquisto dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la
Divisione d’Opposizione ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione
da parte del pubblico dell’Unione Europea. Per gli stessi motivi, il rischio
di confusione non sussiste anche per la ridotta parte del pubblico per la
quale Cléo e/o CLIO non hanno significato o hanno la stessa pronuncia.

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 232 851

 

Paglieri S.p.A., Strada Statale per Genova, km 98, 15122 Alessandria, Italia
(opponente),

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino,
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pyke S.r.l., Via Fontana, 25, 20122 Milano, Italia (richiedente),
rappresentata da Barzano’ & Zanardo, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia
(rappresentante professionale).

 

Il 19/10/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 232 851 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

MOTIVAZIONE:

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento
(CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE)
2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE)
2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’),



senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al
RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai
regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.
L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi
della domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 698 446 “ ”, vale a dire
contro alcuni prodotti compresi nelle classi 3, 16 e 35.

L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8
196 693 “ ”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b),
RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8,
PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il
rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in
questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla
medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in
rapporto di reciproca dipendenza.

Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza Decisione
sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 2 di 13 dei prodotti e dei servizi, il
carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e
dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono,
inter alia, i seguenti:

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati
per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli dentifrici. I prodotti e servizi
contestati sono i seguenti: Classe 3: Saponi; profumeria, prodotti di
profumeria, prodotti da toelette; cosmetici; necessaire per la cosmesi;
prodotti per la cura e la bellezza delle pelle e del corpo; olii essenziali;
lozioni per la cura e la bellezza dei capelli; unghie; autoadesivi per
disegni sulle unghie; smalti per unghie; ciglia posticce; prodotti per la
rasatura; prodotti per la depilazione; preparati cosmetici per trattamenti
dimagranti; incenso; pot-pourri profumati; prodotti per profumare la
biancheria.

Classe 16: Salviette di carta per togliere il trucco. Classe 35: Vendita on-
line di prodotti cosmetici, prodotti per la cura della bellezza; servizi di
vendita all’asta; approvvigionamento per conto terzi; raggruppamento di
prodotti per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti per la cura
della bellezza e pubblicazioni, in modo da consentire ai clienti di vedere
(anche in un negozio, in uno spazio espositivo a scopo commerciale, su un
catalogo commerciale generale o su un sito internet) ed acquistare questi
prodotti tramite qualsiasi mezzo anche di telecomunicazione; servizi di
vendita on-line o via internet e servizi di vendita di prodotti al dettaglio
e all’ingrosso per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti relativi
alla cura della bellezza. Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai
prodotti sui quali si basa l’opposizione (ad esempio, cosmetici nella classe
3 sono contenuti in entrambe le liste). Per motivi di economia procedurale,
la divisione Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei



prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi
effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a
quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in
cui l’opposizione possa essere esaminata. b) Pubblico di riferimento – grado
di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi
in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di
attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore
merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che si presumono identici sono
diretti si al grande pubblico a una clientela commerciale composta da
soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 3 di 13 c) I segni Marchio
anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). In sede di valutazione della somiglianza dei
segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi
coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare
fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore
capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile
stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle
somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla parola “Cléo”
rappresentata in lettere stilizzate di colore grigio, sottolineate e con
accento acuto nella lettera “e”. Le lettere che formano il suddetto termine
presentano, nella loro diposizione, una leggera inclinazione dal basso verso
l’alto procedendo da sinistra verso destra. Il marchio impugnato, è un
marchio figurativo composto da un solo termine “CLIOMAKEUP”, rappresentato in
lettere maiuscole di vari colori e diversa intensità. L’elemento “Cléo” del
marchio anteriore è inteso da una parte sostanziale del pubblico dell’Unione
europea come un nome femminile, comunemente utilizzato come abbreviazione di
Cleopatra, oppure di Cleophus, Cleora e Cleola. Non essendo descrittivo,
allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta
carattere distintivo.

Riguardo il marchio impugnato, pur essendo composto da un unico elemento
verbale, i consumatori di riferimento lo scomporranno in elementi che
suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro
noti (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T
146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Pertanto, il pubblico del territorio di riferimento percepirà che il marchio
impugnato è composto da: un elemento verbale distintivo “CLIO” inteso per una
parte sostanziale del pubblico di riferimento come un nome proprio femminile
o che si riferisce a un personaggio della mitologia greca (musa della



storia); e da un elemento verbale non distintivo o debole, “MAKEUP”.
Quest’ultimo sarà percepito come le parole inglesi “MAKE UP” comunemente
utilizzate in tutti gli Stati membri come sinonimo di trucco, e dato che i
prodotti e servizi rilevanti si riferiscono a “cosmetici o prodotti e servizi
relativi alla cura della bellezza”, questo elemento si considera non
Decisione sull’Opposizione distintivo (in alcuni casi meno distintivo)
rispetto a “CLIO” poiché descrive i prodotti come tale, una caratteristica
degli stessi o allude all’idea generale di prodotti di bellezza. Per la
ridotta parte del pubblico per la quale “Cléo” o “CLIO” non hanno significato
questi elementi sono distintivi. I marchi non presentano elementi che
potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto)
rispetto ad altri. Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere “C-L-*-O”.
Tuttavia, essi differiscono nella terza lettera, “é” del marchio anteriore
con accento vs. “I” del marchio impugnato e l’elemento non distintivo/debole
“MAKEUP” del marchio impugnato, nonché nella loro lunghezza (quattro lettere
nel marchio anteriore contro dieci lettere nel marchio contestato),
struttura, stilizzazione e colore delle lettere, così come nell’elemento
grafico del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in
media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse
regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “C-L-*-O”, presenti in
modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della
lettera “é” del marchio anteriore vs. “I” del marchio impugnato (ad eccezione
di alcuni paesi, come i paesi di lingua inglese, dove la pronuncia di “Cleo”
e “CLIO” è identica). La pronuncia differisce anche nel suono delle lettere
che formano l’elemento (non distintivo/debole “MAKEUP”) del marchio
impugnato. I marchi presentano un diverso numero di lettere e sillabe il che
influenza in modo significativo il loro ritmo e intonazione. Pertanto, i
segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo
concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il
contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che, per una parte sostanziale
del pubblico, entrambi i marchi saranno percepiti come diversi nomi
femminili, i segni, per questa parte del pubblico, non sono concettualmente
simili. Per la ridotta parte del pubblico restante, poiché una parte del
marchio impugnato, “MAKEUP”, sarà associata ad un significato, i marchi anche
in questo caso non sono concettualmente simili. Tuttavia, tale differenza
sarebbe da valutare nel contesto del ridotto (o nullo) carattere distintivo
di tale elemento. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del
marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione. Ad avviso dell’opponente, il
marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere
distintivo a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in
Italia, per una parte dei prodotti per i quali e stato registrato, vale a
dire, saponi, bagnoschiuma e cosmetici. La rivendicazione deve essere
adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio
anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di
valutazione del rischio di confusione.

Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il



carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono
un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato,
godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo
è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). L’opponente ha
depositato la seguente documentazione:  Allegato 1: Estratto della banca
dati EUIPO – eSearch con informazioni sulla registrazione del marchio “Cléo”,
datato 08/01/2017;  Allegato 2: Dichiarazione ex articolo 28(8), datata
03/2016, al fine di vedere inclusi nell’ambito di protezione della
registrazione dell’Unione Europea n. 8 196 693 i prodotti che, pur facenti
parte dell’elenco alfabetico della classificazione vigente al momento del
deposito, sono stati ritenuti da essere al di fuori del significato letterale
della titolazione della classe 3, rivendicata all’epoca del deposito stesso.
Ricevuta da parte dell’EUIPO datata 24/09/2016;  Allegato 3: Decisione
datata 22/08/2006 emessa dall’Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI) (CLEO vs CLIO). In questo caso entrambi i marchi sono denominativi e
non vanno accompagnati di altri elementi differenziatori;  Allegato 4:
Estratto dall’ l’enciclopedia collaborativa www.wikipedia.org, riguardo il
nome Cleo, in inglese, datato 08/01/2017;  Allegato 5: Varie pagine dal sito
web ufficiale dell’opponente www.paglieri.it, che riportano l’evoluzione e la
storia dell’azienda dalla sua fondazione in poi. Una delle pagine dedicata
agli anni ottanta mostra la linea di prodotti ‘Cléo’, con fotografie dei
seguenti prodotti: bagno al latte, crema fluida e latte sapone;  Allegato 6:
Documenti privati, non firmati, dove sono indicati tutti i quantitativi
venduti con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società
acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto,
dal 2008-2015. Un riassunto di questi dati viene riportato nella seguente
tabella:  Allegato 7: Campione delle fatture citate nel precedente allegato.
Nelle fatture i prodotti a marchio “Cléo” vengono indicati con il codice “CL”
riguardo i seguenti prodotti: crema extra idratante, nutriente, doccia,
sapone liquido, bagno schiuma, mousse. I nomi di alcuni distributori, come ad
esempio, Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 6 di 13 Auchan,
Bennet, Pam, Coop e Carrefour vengono elencati insieme ai loro indirizzi in
diverse città di Italia;  Allegato 8: Sondaggio “Paglieri Body Wash”,
condotto nel novembre 2015, avente ad oggetto il riconoscimento del marchio
“Cléo” nel mercato e condotto dalla società Winkle. Secondo tale studio “il
marchio non è tra quelli top of mind, il 5% delle persone intervistate lo
include in modo spontaneo tra i marchi di saponi e bagnoschiuma conosciuti,
mentre il 75% degli intervistati lo dichiara tra quelli conosciuti alla vista
di una lista dei maggiori brand presenti sul mercato italiano. Nella tavola a
pagina 6 dell’estratto prodotto relativa all’uso dei prodotti a marchio CLEO,
il 60% dichiara di averli utilizzati almeno una volta, dato che prova da solo
la diffusione del marchio anteriore di Paglieri. Tuttavia, il campione
statistico non è chiaro, non viene specificato il paese nel quale si è fatto
il sondaggio e nemmeno il totale di persone intervistate. Per tanto, non si
può trarne una conclusione esatta di questo documento;  Allegato 9:
Screenshot di data 09/01/2017 dello spot “Cléo”, al Festivalbar 2007 riguardo
lo spot pubblicitario del marchio “Cléo” del 1985 rispetto a bagno al latte
(spot disponibile nella pagina web: https://www.youtube.com/watch?
v=TUw0F9IJwK4);  Allegato 10: Due fotografie riguardanti la sponsorizzazione
di eventi come “Miss Muretto 2008” (dove appaiono diversi prodotti “Cléo” tra
i quali, scrub viso e mousse detergete;  Allegato 11: Estratti di quattro



articoli datati 2008 riguardanti lo spot di 15” che era on air dal 6 luglio
2008 sui canali Mtv italia, mtv Hits, mtv Gold e Mtv Pulse del prodotto “Cleo
Doccia Crema”. Gli articoli sono presenti rispettivamente sulle testate Adv
Express, Pubblico Today, Pubblicità Italia e Daily Net.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione
conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che il marchio
anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che
ne è stato fatto. La Divisione d’Opposizione non può negare che del marchio
dell’Unione europea n. 8 196 693, “ ” sia stato fatto un uso in certa misura,
negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto
della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente
l’esistenza di un più elevato carattere distintivo. La Corte ha fornito
alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito
mediante l’uso del marchio anteriore, nonché un elenco non esaustivo di
fattori. Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione
in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che
esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o
servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal
marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni
professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, § 23).
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 7 di 13 Riguardo agli spot
pubblicitari e le rassegne stampa contenuti negli allegati 9, 10 e 11, essi
da soli non sono in grado di fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio,
del grado di conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico
interessato. Il settore in cui opera l’opponente e in cui è stato utilizzato
il marchio sul quale si basa l’opposizione, ovvero quello dei prodotti per la
cura della bellezza e in particolare del corpo come, ad esempio, creme,
saponi, detergenti per la doccia, è un settore dove il numero di operatori
economici, e quindi di concorrenti, è assai elevato. La Divisione
d’Opposizione rileva come l’opponente non abbia fornito alcun documento
completo relativo alla quota di mercato detenuta dal marchio “Cléo” rispetto
ai prodotti rilevanti con rispetto alle vendite totali di questi tipi di
prodotti in Italia, per anno. Dai documenti dell’opponente non è possibile
eseguire una comparazione rispetto alla totalità di prodotti venduti in
Italia in questo settore. Manca, ad esempio, nel documento “Paglieri Body
Wash” di winkle (allegato 8), un elemento fondamentale la cui presenza è
necessaria al fine di stabilire l’acquisto mediante l’uso di un maggior
carattere distintivo. Ciò vale, a maggior ragione, in un settore del mercato,
quello dei prodotti di bellezza e in particolare della cura del corpo, che
nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un
numero esorbitante di marchi. Tra l’altro, nello studio non vengono
specificati i dettagli del campione statistico utilizzato. Non è chiaro se lo
studio sia stato condotto nel territorio rilevante e nemmeno quante persone
formino parte di quest’indagine. Pertanto, effettivamente, non si può trarne
una conclusione esatta in merito alla porzione di mercato riguardante il
marchio in oggetto. I documenti che provengono dall’impresa dell’opponente



hanno pertanto un valore probatorio relativo che, in mancanza di conferme da
parte di fonti terze, non sono sufficienti al fine di considerare
incontrovertibilmente il marchio anteriore come un segno che goda di un
elevato carattere distintivo. In particolare, le varie pagine dal sito web
ufficiale dell’opponente e le tabelle contenenti i quantitativi venduti
(anche se con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società
acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto,
dal 2008-2015) di cui all’allegato 6, oltre a non essere firmate, provengono
direttamente da dipendenti operanti all’interno della struttura societaria
dell’opponente. Come già rilevato sopra, dall’insieme delle prove è possibile
dedurre che il marchio dell’opponente sia stato usato in certa misura, in
Italia. Tuttavia, dalla documentazione appena menzionata non è possibile
evincere se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo
accresciuto dato che la maggior parte degli elementi di prova rilevanti hanno
ad oggetto documenti e affermazioni che o provengono da fonti non
indipendenti o non sono completi o non si riferiscono al periodo rilevante.
Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione e rassegne stampa, essi
non forniscono informazioni circa l’uso del marchio per tutti i prodotti
rilevanti. Inoltre, lo spot contenuto nell’allegato 9 è fuori del periodo
rilevante. Queste prove non apportano informazioni rilevanti circa il grado
di riconoscibilità tra il pubblico rilevante del marchio anteriore. L’unica
eccezione è rappresentata dall’allegato 8, che concerne il sondaggio condotto
dall’azienda winkle con riguardo prodotti per la cura del corpo “Cleo”. Detto
studio tuttavia si riferisce soltanto all’anno 2015. Oltre la mancanza di
dati menzionata sopra, nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni
2008-2013.  Da ciò deriva pertanto l’impossibilità di considerare questi
documenti, pur considerati nel loro insieme, come prova sufficientemente
indicativa della conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico
interessato nel periodo rilevante che conferisca al marchio stesso un’elevata
distintività. Come già menzionato, la restante documentazione, come ad
esempio l’estratto della bancadati EUIPO – eSearch, la dichiarazione ex
articolo 28(8), l’estratto di Wikipedia e le fatture provano di certo l’uso
del marchio anteriore riguardo ai prodotti rivendicati, ma non sono idonei,
anche considerati nel loro insieme, a permettere di riconoscere una loro
distintività elevata acquisita mediante il loro uso. In ultimo, riguardo alla
decisione emessa dall’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
di cui all’allegato 3, essa non si riferisce al marchio invocato e pe tanto
non si può invocare ai nostri fini. Di conseguenza, la valutazione del
carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul carattere distintivo
intrinseco del marchio. Nel presente caso, il marchio anteriore risulta, nel
suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e)
Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti e servizi dei
marchi in disputa sono stati ritenuti identici. I marchi sono simili in
misura media dal punto di vista visivo e fonetico, dato che gli elementi
verbali distintivi dei marchi differiscono in una sola lettera che, in alcuni
paesi del territorio rilevante, si pronunciano in modo identico. Tuttavia, da
un punto di vista concettuale i marchi non sono simili (anche se per una
ridotta parte del pubblico di riferimento la diversità concettuale si basa in
un elemento non distintivo o debole). La diversità concettuale, insieme alla



diversità grafica (di tipografia e colore delle lettere), alla diversa
lunghezza e struttura dei marchi, nonché all’elementi aggiuntivo del marchio
impugnato, “MAKEUP”, sono i motivi principali che determinano un’impressine
generale distinta tra i marchi, anche nei paesi dove gli elementi “CLÉO e
“CLIO” hanno la stessa pronuncia. Gli elementi differenziatori menzionati,
sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di
confusione fra i segni. L’elemento addizionale del marchio impugnato
“MAKEUP”, anche se non distintivo per alcuni prodotti o servizi o debole per
altri, non può essere completamente ignorato. Poiché anch’esso contribuisce
all’impressione generale determinata dal segno. Inoltre, le diverse
rappresentazioni dei marchi non passeranno inosservate agli occhi del
consumatore rilevante. Esse assumono particolare rilievo e si devono prendere
in considerazione nella valutazione del rischio di confusione (12/06/07,
C-334/05 P, Limoncello, § 41 e 42 e 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, §
46). Dato che si tratta di prodotti che si espongono alla vista del pubblico,
ossia prodotti per la cura del corpo e cosmetici, che si espongono in
farmacia, in negozi di cosmetici, negli scaffali di un supermercato e di
servizi di acquisto on-line, la percezione visiva dei marchi in questione
interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. Pertanto, l’aspetto visivo
assume uno speciale rilievo, per cui, si ritiene che le somiglianze tra i
marchi basate nella coincidenza di tre lettere, da un punto di vista visuale,
o delle prime quattro lettere, da un punto di vista fonetico, non siano
sufficienti a controbilanciare le differenze tra i segni. Decisione
sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 9 di 13 L’opponente richiama, a
sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse
dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in
quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto
delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è
stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza
è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere
valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente
prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198). Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano
carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte
dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di
adottare una decisione relativa ad un caso particolare. Nel caso in esame, i
precedenti richiamati dal dall’opponente ovvero:  Decisione del 05/03/2012,
B 2 252 347 “ ” vs. “CLEO”, il marchio impugnato è un marchio denominativo. 
Decisione del 31/07/2001, B 138 349 “CLEO” vs. “ ”, il marchio anteriore è un
marchio denominativo; si considera che la percezione visiva e fonetica dei
marchi non sarà influenzata da nessuna somiglianza concettuale o
dissimilarità. I primi due precedenti non sono rilevanti ai fini del presente
procedimento, dato che i segni non sono comparabili, giacché uno dei due
marchi è denominativo e mancano, quindi, visivamente degli elementi
differenziatori. Anche nell’ultimo caso il precedente invocato dall’opponente
non è rilevante dato gli elementi visivi differenziatori di entrambi i
marchi, non sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni
rischio di confusione fra i segni. Inoltre, l’opponente richiama a sostegno
delle proprie argomentazioni, la decisione:  OPP 06-0617/LAM emessa
dall’INPI, il 22/08/2006, “CLEO” vs. “CLIO”. Tuttavia, va osservato che le
decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti



fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per
l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema
autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale
(13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399). Sebbene la precedente decisione
nazionale non abbia carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le
conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta
considerazione, in particolare nel caso in cui tale decisione sia stata
adottata in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 10 di 13 Nel caso in esame,
il precedente invocato dall’opponente non è rilevante ai fini del presente
procedimento, perché i segni non sono comparabili, dato che entrambi sono
denominativi e le differenze visuali si basano soltanto nella terza lettera
“é” del marchio anteriore e la sua corrispondente, la lettera “I”, del
marchio impugnato. Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche
qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione Opposizione
riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte
potrebbero non essere le stesse. In virtù di quanto sopra, dato che
costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa
credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa
o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto,
nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello di
attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo di
acquisto dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la Divisione
d’Opposizione ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione da parte
del pubblico dell’Unione Europea. Per gli stessi motivi, il rischio di
confusione non sussiste anche per la ridotta parte del pubblico per la quale
Cléo e/o CLIO non hanno significato o hanno la stessa pronuncia. Pertanto,
l’opposizione deve essere respinta. L’opponente ha pure invocato l’articolo
8, paragrafo 5, RMUE per quanto concerne la registrazione del marchio
dell’Unione europea n. 8 196 693, “ ”. La Divisione procederà per tanto
nell’analisi di questo ulteriore motivo di opposizione. NOTORIETÀ – ARTICOLO
8, PARAGRAFO 5, RMUE In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in
seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio
impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a
prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la
registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è
registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione
europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà
nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia
un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso
senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o
recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli
impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo
5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti
condizioni:  I segni devono essere identici o simili.  Il marchio
dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere
precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene
proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in
relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.



 Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio
anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono
cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto
dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010,
T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41)

Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente
rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può
comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per
l’uso del marchio impugnato. a) Notorietà del marchio anteriore Ad avviso
dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito dell’uso
prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per una parte dei
prodotti per i quali è stato registrato nella classe 3: Saponi, bagnoschiuma,
cosmetici. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge
soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del
pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si
riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver
acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a
seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un
segmento più specializzato. Per determinare il livello di notorietà del
marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra
cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità,
l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli
investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. Le prove presentate
dall’opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente
distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state
esaminate in precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto
dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai
rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE. Come già stabilito nella summenzionata sezione della
presente decisione, le prove benché dimostrino in qualche misura l’uso del
marchio, forniscono scarse informazioni sull’ampiezza di tale uso. Il
materiale presentato non offre indicazioni in merito al grado di conoscenza
del marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre, non vi sono
indicazioni sulla quota di mercato del marchio né sull’ampiezza dell’opera di
promozione. Di conseguenza, le prove non dimostrano che il marchio sia
conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. In tali
circostanze Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 12 di 13 la
divisione Opposizione conclude che l’opponente non sia riuscito a dimostrare
che il marchio goda di notorietà Come precedentemente menzionato, la
notorietà del marchio anteriori è un requisito perché l’opposizione venga
accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è
stato dimostrato che il marchio anteriore gode di notorietà, una delle
condizioni necessarie stabilite nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è
soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta.

La divisione Opposizione ritiene che le prove presentate dall’opponente non
dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l’uso.

SPESE Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in



un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle
spese sostenute dall’altra parte. Poiché l’opponente è la parte soccombente,
deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del
procedimento. Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza
regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii),
REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente
sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi
stabilito.

Divisione Opposizione Orsola LAMBERTI Maria Clara IBAÑEZ FIORILLO Francesca
CANGERI SERRANO Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un
procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa
decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste.
Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per
iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica
della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata
redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso
si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata. L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà
essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione
Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza
regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima Decisione sull’Opposizione N.
B 2 232 851 pag. : 13 di 13 del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere
presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione
delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per
il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A,
paragrafo 33, RMUE).

Oltre ai Brevetti finanziabili anche i
Marchi – Italia Oggi del 24-10-2017

In Gazzetta i nuovi incentivi Smart&Start. Agevolazione a largo spettro

Aiuti anche al Marketing

Oltre ai Brevetti finanziabili anche i Marchi
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articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

FONDENTENERO – MANCANZA DI
DISTINTIVITA’ – EUIPO 07.07.2017

FONDENTENERO – EUIPO 07.07.2017

I prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono
relativi alla Classe 30: Cioccolato; prodotti a base di cioccolato; tavolette
di cioccolato; praline; caramelle al cioccolato; biscotti al cioccolato;
biscotti ricoperti di cioccolato; preparati per torte al cioccolato; creme
spalmabili al cioccolato; creme spalmabili al cacao; confetteria;
pasticceria. Si tratta quindi di prodotti di consumo di massa. Data la loro
natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del
consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto.

L’Ufficio rileva quanto segue:

Distintività della locuzione FONDENTENERO: Le due parole “fondente” e “nero”
sono percepite come sinonimi dello stesso tipo di prodotto che, nell’uso
corrente viene a volte chiamato cioccolato “fondente” e a volte cioccolato
“nero”. Infatti, il cioccolato fondente si caratterizza, tra l’altro, per
l’alta percentuale di cacao (e burro di cacao) rispetto, per esempio, agli
altri tipi di cioccolato al latte. Tuttavia, la percentuale di cacao varia
grandemente e l’offerta sul mercato si caratterizza per un’amplissima gamma
di cioccolati con diverse percentuali di cacao. È noto che più alta è la
percentuale di cacao più il cioccolato tenderà ad assumere una colorazione
più scura, più vicina al nero. Nella mente del consumatore si stabilisce
quindi una relazione biunivoca tra percentuale di cacao e, se così si può
dire, gradazione di “nero” nel senso che più alta è la percentuale di cacao
più il cioccolato e nero.

Non è verosimile pensare che la dicitura “FONDENTENERO” possa essere
percepita come inusuale o dotata d’un’originalità tale da essere considerata
come marchio dei prodotti della richiedente. D’altra parte, il concetto
veicolato dalla parola “FONDENTENERO” come sembra  ammettere anche la

http://www.aigalaspezia.it/art-70-l-diritto-autore-l-22-04-1941-n-633/
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richiedente, è descrittivo dei prodotti e delle loro qualità. Il fatto che
tale concetto non si applichi comunemente a tutti i prodotti della domanda
non pregiudica l’obiezione alla sua registrabilità poiché, innanzitutto, si
tratta di prodotti che sono per natura prodotti che possono essere a base di
o contenere come ingrediente il cioccolato nero o fondente e per i quali il
concetto è assolutamente applicabile.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e
regola 11, paragrafo 3, REMUE

 

Alicante, 07/07/2017

 

FRANCO MARTEGANI S.R.L. Via Carlo Alberto, 41 I-20052 Monza (MI) ITALIA

Fascicolo nº: 016401416 Vostro riferimento: 5321 Marchio: FONDENTENERO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ELAH DUFOUR S.p.A. Via Piandilucco, 22/Rosso I-16155
Genova ITALIA

In data 01/03/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), RMUE, per i motivi
esposti nella lettera allegata.

In data 12/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che
possono essere sintetizzate come segue:

1. L’originalità del segno nella sua componente verbale nasce dalla
giustapposizione di due sinonimi FONDENTE e NERO. La locuzione FONDENTE NERO
contenuta nel segno è solamente evocativa di un certo tipo di cioccolato e
non descrittiva. In particolare l’aggettivo “nero” evoca ma “non
necessariamente descrive” il colore del cioccolato fondente. Pertanto il
segno nel suo complesso dev’essere considerato distintivo a norma
dell’articolo 7, 1 lettera c) RMUE. Inoltre, la configurazione grafica del
segno e l’originalità lessicale della fusione delle parole “fondente” con
“nero” attribuiscono al segno nel suo complesso una valenza che non si
esaurisce nella sola locuzione. Conseguentemente, secondo la richiedente, se
vi è descrittività, questa si situerebbe solamente sul piano concettuale.
Pertanto il segno nel suo complesso dev’essere considerato distintivo a norma
dell’articolo 7, 1 lettera b) RMUE.

2. Il segno , attraverso un sostanziale uso dello stesso, è divenuto un
elemento caratterizzante e distintivo dei prodotti di cui alla classe 30. Ai



sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione
fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le
proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate
dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità
di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati
a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le
indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli
che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono
servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue
caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la
registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). È
altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del
pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata
dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di
prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Si
tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un
segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende
ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il
segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta
di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione
giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento
all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. Va da sé che, un
segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o
altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità
distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.
Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE, i segni che “…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del
marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del
servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il
prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in
occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza
si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli
negativa” (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren,
EU:T:2003:123, § 29).  Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve
essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per
cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento
alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito
dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 29). Il giudizio di merito dell’Ufficio si caratterizza per
il fatto che si inserisce all’interno di un procedimento di tipo
amministrativo che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga
misura ipotetica. Tale giudizio si compie sulla base di un ristretto numero



di elementi e, cioè: i prodotti oggetto della domanda così come appaiono
elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno
formalisticamente analizzato in se e per se.

In questo caso, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della
domanda sono Classe 30: Cioccolato; prodotti a base di cioccolato; tavolette
di cioccolato; praline; caramelle al cioccolato; biscotti al cioccolato;
biscotti ricoperti di cioccolato; preparati per torte al cioccolato; creme
spalmabili al cioccolato; creme spalmabili al cacao; confetteria;
pasticceria. Si tratta quindi di prodotti di consumo di massa. Data la loro
natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del
consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto. • Con riferimento al punto 1) l’Ufficio rileva quanto segue:

Distintività della locuzione FONDENTENERO: La stessa richiedente sembra
ammettere che le due parole “fondente” e “nero” siano percepite come sinonimi
dello stesso tipo di prodotto che, nell’uso corrente viene a volte chiamato
cioccolato “fondente” e a volte cioccolato “nero”. Infatti, il cioccolato
fondente si caratterizza, tra l’altro, per l’alta percentuale di cacao (e
burro di cacao) rispetto, per esempio, agli altri tipi di cioccolato al
latte. Tuttavia, la percentuale di cacao varia grandemente e l’offerta sul
mercato si caratterizza per un’amplissima gamma di cioccolati con diverse
percentuali di cacao. È noto che più alta è la percentuale di cacao più il
cioccolato tenderà ad assumere una colorazione più scura, più vicina al nero.
Nella mente del consumatore si stabilisce quindi una relazione biunivoca tra
percentuale di cacao e, se così si può dire, gradazione di “nero” nel senso
che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato e nero. Per una
dimostrazione di quanto sopra è sufficiente dare uno sguardo anche
superficiale alle pagine web che risultano da una ricerca su “cioccolato nero
e salute”: 
http://www.si24.it/2016/10/18/il-cioccolato-fa-bene-alla-salute-ecco-qualeman
giare-e-perche/302193/ Risulta evidente sia la sinonimia tra “fondente” e
“nero” che il collegamento tra percentuale e tipologia di cioccolato.
Pertanto, è ragionevole dedurre che la combinazione delle due parole FONDENTE
e NERO non faccia altro che enfatizzare l’elevata percentuale di cacao
contenuta nel prodotto. D’altra parte, la richiedente non ha apportato alcuna
prova di quanto da lei sostenuto e, cioè che la percezione del segno che ne
riceve il consumatore sia invece quella di un segno caratterizzato per la sua
arbitrarietà e originalità tanto da essere considerato distintivo
dell’origine commerciale dei prodotti della domanda. L’artificio della
combinazione e dell’accostamento di due elementi descrittivi, comprensibile
dal punto di vista delle esigenze di comunicazione marketing dell’impresa è,
tuttavia e, per l’appunto, quanto di più frequente e, quindi, d’ordinario
come forma di utilizzazione dei segni descrittivi ai fini pubblicitari o
marketing in generale. D’altra parte, la documentazione fornita dalla
richiedente tende a dimostrare piuttosto l’acquisito carattere distintivo del
segno invece che la sua distintività per sé e, quindi, 4 /10 sotto
quest’ultimo profilo, è irrilevante. Pertanto sembra all’Ufficio che, nella
mancanza di argomenti adeguati e prove sufficienti da contrapporre a quanto
appare da una semplice indagine internet, nonché dal probabile significato
attribuito alla denominazione in oggetto dal pubblico di riferimento (cioè il



grande pubblico che non frequentemente si sofferma a riflettere sulle
sottigliezze artistiche o la creatività del segno che ha davanti agli occhi)
sulla base della semplice logica linguistica dei significati delle singole
parole e di quello risultante dal loro mero accostamento, sia ragionevole
concludere che la denominazione di cui in oggetto, sia percepita, per lo meno
dalla grande maggioranza del pubblico di riferimento, come semplice
indicazione del tipo e caratteristiche dei prodotti della domanda, cioè:
cioccolato nero o fondente o amaro ad alta percentuale di cacao. Ciò riceve
una certa conferma dal fatto che nella confezione della barretta di
cioccolato “FONDENTENERO” e chiaramente indicata la percentuale di cacao
(72%. 75% e oltre per quei prodotti con la sola parola NERO nell’etichetta).
Distintività dell’elemento grafico: Argomenti analoghi valgano anche per la
parte grafica del segno . Senza entrare nella valutazione soggettiva delle
valenze artistiche del segno rivendicate dalla richiedente, e sufficiente
rilevare, da un lato, che non sempre sono apprezzate dalla maggioranza del
pubblico di riferimento, dall’altro, che l’uso di elementi geometrici di
forma triangolare è, anche qui, molto comune. Ed è una constatazione di fatto
che il segno di cui alla domanda non presenta oggettivamente nulla di
peculiare rispetto alla svariata quantità e tipologia dei segni triangolari
usati in commercio. D’altra parte, la stessa richiedente non entra in
dettagli nel giustificare il “valore artistico” del segno ma si limita a
delle dichiarazioni apodittiche. Distintività del segno nel suo complesso:
Come si è già rilevato nella nostra precedente comunicazione, il segno, nel
suo complesso, è costituito esclusivamente dalla combinazione di elementi
grafici elementari (triangolo nero e parola scritta in caratteri tipografici
standard) che, come già accennato, non si prestano a veicolare informazioni
rispetto all’origine commerciale dei prodotti ma che svolgono piuttosto una
funzione decorativa e da elementi verbali descrittivi. Innanzitutto, è
necessario ribadire quanto già affermato nella nostra precedente
comunicazione (vedi allegato) e cioè, che Il logo ha scarsa o nulla
originalità poiché consiste nella parola “FONDENTENERO” scritta in caratteri
piuttosto comuni. Gli elementi figurativi sottolineati dalla richiedente
incidono in modo del tutto trascurabile nella percezione del consumatore (si
tratta di elementi semplici e banali) quindi, l’elemento grafico non è
assolutamente adeguato per aggiungere un quid d’originalità al segno che,
anzi, risulta scontato nella sua configurazione. In altri termini, tenuto
conto dei prodotti cui fa riferimento, non è verosimilmente pensare che la
dicitura “FONDENTENERO” possa essere percepita come inusuale o dotata
d’un’originalità tale da essere considerata come marchio dei prodotti della
richiedente. D’altra parte, il concetto veicolato dalla parola “FONDENTENERO”
come sembra  ammettere anche la richiedente, è descrittivo dei prodotti e
delle loro qualità. Il fatto che tale concetto non si applichi comunemente a
tutti i prodotti della domanda non pregiudica l’obiezione alla sua
registrabilità poiché, innanzitutto, si tratta di prodotti che sono per
natura prodotti che possono essere a base di o contenere come ingrediente il
cioccolato nero o fondente e per i quali il concetto è assolutamente
applicabile. La richiedente al punto due delle sue osservazioni, fa valere
infine che l’elemento grafico o visivo del segno rende il segno nel suo
complesso distintivo a norma dell’articolo 7, n. 1, lett. b), RMUE. La
richiedente sostiene che semmai il segno fosse descrittivo solo
concettualmente, sarebbe comunque arbitrario dal punto di vista fonetico e



visivo. Quest’argomento va rigettato in quanto, di fatto e come detto più
sopra, il segno e descrittivo sotto tutti i suoi aspetti. Ciò nonostante e
per completezza di argomentazione, ad un simile marchio potrebbe riconosci un
carattere distintivo se, al di là della sua funzione descrittiva, esso
potesse essere effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti. Ciò si
dà nel caso in cui il marchio, che dal punto di vista del suo significato è
descrittivo, gli elementi grafici ulteriori sono sufficienti per sé soli a
concentrare su di loro l’attenzione del consumatore distraendola dal
significato descrittivo dell’elemento verbale rivelandosi con ciò
suscettibili di creare un’impressione duratura del marchio. Nel caso di
specie, in cui l’elemento verbale del segno complesso è descrittivo, affinché
il marchio nel suo insieme possa essere percepito come distintivo è
necessario che gli altri elementi grafici che lo compongono abbiano un tale
impatto sul segno da renderlo, nel suo insieme, distintivo. Tuttavia, è
necessario prendere atto del fatto che l’elemento grafico è piuttosto banale
e comunque non è in grado, per le ragioni esposte più sopra, di mascherare
questa valenza descrittiva della parte verbale/concettuale del segno di modo
che questo possa essere invece percepito nel solo suo solo aspetto arbitrario
o di fantasia e, cioè, come distintivo dell’origine commerciale del prodotto.
Pertanto, anche quest’argomento della richiedente non può essere accolto.

• Con riferimento al punto 2) l’Ufficio rileva quanto segue: La richiedente,
in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente
comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all’uso che ne è
stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti
della classe 30 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un
elemento descrittivo come quello che, secondo l’Ufficio, è oggetto della
domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di
marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco
per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell’uso fatto di esso
sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa,
per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda
EUTM come provenienti da un’impresa 6 /10 determinata, cioè quella del
titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere
dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve
provare l’acquisita distintività è il seguente: La prova (brochure,
packaging, campioni della merce, ecc.) dovrebbe mostrare esempi di come il
marchio è effettivamente utilizzato. A questo proposito è bene sottolineare
il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito
attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli
stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma
dell’articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l’articolo 7, paragrafo
3, EUTMR è necessario dimostrare l’uso qualificato, tale cioè che il pubblico
pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di
carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che
consentano all’ufficio di concludere che almeno una parte significativa della
sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui
trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015,
T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).
Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla



natura dell’uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla
sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. Qui sotto
riportiamo alcune riproduzioni tratte dalla documentazione presentata dalla
richiedente dalla quale non risulta che il segno sia stato mai utilizzato
come da deposito ma sempre in combinazione al logo registrato della
richiedente sovrapposto al segno di cui alla domanda:

Non si tratta di una discrepanza di poco conto in quanto, il logo NOVI, per
carattere distintivo intrinseco, dimensione e posizionamento nel complesso
dell’etichetta gioca un ruolo assolutamente prevalente: è in effetti in primo
piano. Inoltre, coem risulta da una semplice osservazione dall’insieme della
documentazione, l’uso dell’elemento grafico complesso (parola + figura) non è
affatto coerente in tutti i prodotti della richidente. Infatti, il comune
elemento verbale ha chiaramente una funzione descrittiva per tutti gli altri
tipi di cioccolato, per esempio: “Noisette”, “Gianduia”, “Bianco”, eccetera.
Ciò lascia supporre che il pubblico sia abituato a vedere nell’elemento
verbale solo l’informazione concernente il tipo di cioccolato. Ê poco
plausibile che lo stesso pubblico di riferimento possa discernere un uso
distintivo da un uso a titolo di marchio quando il titolare stesso dei segni
non ne fa un uso coerente e chiaro. In principio, all’uso di un marchio
sostanzialmente diverso non deve essere dato alcun peso. Tuttavia, è
possibile dimostrare il carattere distintivo acquisito di un segno che è
stato utilizzato insieme ad altri marchi (sentenza del 28/10/2009, T- 137/08,
verde/giallo, EU:T:2009:417, § 27), purché il consumatore interessato
attribuisca a quella parte del segno combinato una funzione indipendente e
autonoma di identificazione dell’origine commerciale (sentenze del
07/07/2005, C- 353/03). La Corte ha stabilito che anche se il marchio per cui
è chiesta la registrazione è stato utilizzato come parte di un marchio
registrato o in concomitanza con tale marchio, resta il fatto che, ai fini
della registrazione del marchio stesso, il richiedente deve dimostrare che il
marchio da solo, indipendentemente dalla presenza di un altro segno dotato di
carattere distintivo, identifica l’impresa determinata da cui provengono le
merci (sentenza del 16/09/2015, C-215/14, Kit Kat quattro barretta ricoperta
di cioccolato wafer, ECLI:EU:C:2015:604, § 66). Inoltre, la Corte ha
dichiarato in numerose occasioni che il materiale in cui appare sempre
visualizzato un segno che è privo di carattere distintivo sempre con altri
marchi che, al contrario, hanno tale carattere distintivo, non costituisce
prova che il 8 /10 pubblico percepisce il segno richiesto come un segno che
indica l’origine commerciale dei prodotti (sentenza del 07/09/2014, T-520/12,
Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45). La richiedente ha presentato una quantità
notevole di fatture e documentazione sulle spese pubblicitarie e di marketing
in genere che coprono il periodo 2014/2016.

Tuttavia non riportano alcun riferimento all’uso del solo elemento , tanto
meno al suo uso separato dal logo NOVI. All’opposto, dal materiale presentato
come, ad esempio, gli estratti di periodici o il materiale pubblicitario, si
evince che l’uso del elemento figurativo è fatto sempre in combinazione con
il marchio NOVI. Da quest’uso combinato dei due segni non è possibile
evincere automaticamente e con ragionevole certezza che la sola componente
abbia acquisito una sua autonoma rilevanza dal punto di vista della sua
distintività. Appare chiaro invece, lo sforzo o l’intenzione della



richiedente di associare i due segni in modo da creare un collegamento che
possa trasferire sul segno i valori marketing posseduti dall’elemento NOVI
senza dover ricorre ad una lunga e più dispendiosa attività promozionale
dell’elemento figurativo . Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che
l’uso peculiare del marchio richiesto fatto sempre in combinazione con il
logo registrato della richiedente NOVI si sia tradotto in una sua effettiva
ed autonoma distintività nonostante la sua intrinseca descrittività. Inoltre,
per ragioni di completezza, va detto che né gli argomenti né il materiale
allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi che
facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio
FONDENTENERO, l’intensività dell’uso e l’epoca del suo inizio; la proporzione
del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti
dalla richiedente; opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato
eccetera.

Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di
riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in
questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più
diretti di prova, poiché possono mostrare l’effettiva percezione del pubblico
interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima,
ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di
riferimento dell’Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia
acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per
cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), RMUE. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un
ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a
decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella
lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro
quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR
è stata pagata. 9 /10 Mauro BUFFOLO

 

 

 

 

 

 



MARCHIO DESCRITTIVO: *** *** LEATHER –
EUIPO 06.07.2017

Si tratta di un marchio figurativo *** *** LEATHER

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”

Il segno in questione, nonostante taluni elementi stilizzati piuttosto
semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la
qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto. Il consumatore di
riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese,
percepirà la dicitura “*** *** LEATHER” come un’espressione dotata di
significato, traducibile in italiano come “ cuoio o pelle *** di qualità
eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale”. Come
indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una
caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è necessariamente
privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE  Ad avviso dell’Ufficio, il
consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in
questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un
lungo processo di “familiarizzazione” con il prodotto. Tuttavia, il
richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europeae x articolo 7, RMUE, e
regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 06/07/2017

***

Marchio: *** *** LEATHER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ***

https://registrazione-marchi.infogiur.com/marchio-descrittivo-premium-italian-leather-euipo-06-07-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/marchio-descrittivo-premium-italian-leather-euipo-06-07-2017/


In data 12/01/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato
un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera
allegata.

In data *** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono
essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente indica la sua intenzione di impugnare la notifica di
rifiuto del marchio, poiché il segno è diffuso sul mercato, è distintivo e
permette di distinguere i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione
fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le
proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate
dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione
indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione
vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di
essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare
considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale
marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche
di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere
liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che
siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di
vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o
tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto
o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02,
Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nella lettera del 10/03/2017 il richiedente si è limitato ad affermare di
volersi opporre al rifiuto del marchio, in quanto esso sarebbe distintivo e
possederebbe distintività acquisita in seguito all’uso, senza fornire prove
al rispetto, nonostante la proroga dei termini concessa per presentare
osservazioni. L’Ufficio pertanto non può che confermare quanto indicato nella
notifica del 12/01/2017. Il segno in questione, nonostante taluni elementi
stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e
dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto.



Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di
lingua inglese, percepirà la dicitura “*** *** LEATHER” come un’espressione
dotata di significato, traducibile in italiano come “ cuoio o pelle *** di
qualità eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale”.
Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una
caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie,
necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di
riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l’elemento
identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente
qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di
“familiarizzazione” con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha
trasmesso prova alcuna al riguardo. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e 2 /3 dell’articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 184 491 è
respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell’articolo
59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR
è stata pagata.

HALIBORANGE contro HALYKOO – Divisione
di Opposizione 11.10.2017

HALIBORANGE contro 
 

I prodotti contestati sono relativi alla Classe 5: Integratori alimentari per
uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici.

https://registrazione-marchi.infogiur.com/haliborange-contro-halykoo-divisione-di-opposizione-11-10-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/haliborange-contro-halykoo-divisione-di-opposizione-11-10-2017/


Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine
“HALIBORANGE”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal
termine “HALYKOO”, rappresentato con le prime quattro lettere “HALY” in
maiuscole e in grassetto e le ultime tre lettere “Koo” in caratteri di
fantasia, che simulano, in un modo altamente stilizzato, due occhi che
guardano verso sinistra e un sorriso. Data la differenza nella parte grafica,
il pubblico percepirà l’elemento verbale del marchio impugnato come due
parole indipendenti, ovvero “HALY” e “Koo”. Al di sotto di questo termine si
trovano le parole in lingua inglese “Research with babies in mind.” che
tuttavia risultano quasi illeggibili a causa della loro ridottissima
dimensione. Di conseguenza, questi elementi non verranno presi in
considerazione ai fini della comparazione trai segni.

L’elemento “HALIBORANGE” del marchio anteriore e l’elemento “HALYKOO” del
marchio impugnato, sia esso inteso come formato da due parole o meno, non
hanno un significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, distintivi.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede
anche un elevato carattere distintivo a seguito dell’uso prolungato e
intensivo che ne è stato fatto in Italia per i prodotti per i quali e stato
registrato nel settore degli integratori.

La Divisione d’Opposizione non può negare che del marchio italiano n. 1 479
939, “HALIBORANGE” sia stato fatto un uso, anche intenso, negli anni
antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente
opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l’esistenza di un
più elevato carattere distintivo.

Per la Divisione di Opposizione non sussiste alcun rischio di confusione da
parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 592 767

 

Eurospital S.p.A., Via Flavia, 122, 34147 Trieste, Italia (opponente),
rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198
Roma, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

APR Applied Pharma Research S.A., Via Corti 5, 6828 Balerna, Svizzera
(richiedente), rappresentata da Dragotti & Associati S.r.l., Via Nino Bixio
7, 20129 Milano, Italia e da DLA Piper Studio Legale Tributario Associato,
Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentanti professionali).

 



Il 11/10/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 592 767 è totalmente respinta.1.

 

L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.2.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento
(CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE)
2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE)
2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’),
senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al
RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai
regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della
domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 279 566 “”, vale a dire contro
tutti i prodotti compresi nella classe 5. L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio italiano n. 1 479 939, “HALIBORANGE”, sulla
registrazione di marchio italiano n. 1 638498, “” nonché sul marchio italiano
non registrato “HALIBORANGE”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione con entrambi i marchi, l’articolo
8, paragrafo 5, RMUE soltanto in relazione con il marchio n. 1 479 939 e
l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione con il marchio non registrato
“HALIBORANGE”.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa



ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 479 939 dell’opponente.

 

 

I prodotti1.

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 5:         Preparati medicinali e farmaceutici.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 5:         Integratori alimentari per uso medico, integratori
vitaminici e integratori dietetici.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità

 

I prodotti contestati integratori alimentari per uso medico sono compresi
nell’ampia categoria di preparati medicinali dell’opponente. Pertanto, sono
identici.

 



I prodotti contestati integratori vitaminici e integratori dietetici sono
simili ai preparati farmaceutici dell’opponente. Essi hanno uno scopo simile
e sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione.
Inoltre, essi si dirigono al medesimo pubblico e possono avere gli stessi
produttori.

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti identici e simili sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

 

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni
farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione
del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, Zydus, EU:T:2012:124,
§ 36 e giurisprudenza citata).

 

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato
di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti
prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che
i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto
tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

 

 

I segni1.

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 



La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine
“HALIBORANGE”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal
termine “HALYKOO”, rappresentato con le prime quattro lettere “HALY” in
maiuscole e in grassetto e le ultime tre lettere “Koo” in caratteri di
fantasia, che simulano, in un modo altamente stilizzato, due occhi che
guardano verso sinistra e un sorriso. Data la differenza nella parte grafica,
il pubblico percepirà l’elemento verbale del marchio impugnato come due
parole indipendenti, ovvero “HALY” e “Koo”. Al di sotto di questo termine si
trovano le parole in lingua inglese “Research with babies in mind.” che
tuttavia risultano quasi illeggibili a causa della loro ridottissima
dimensione. Di conseguenza, questi elementi non verranno presi in
considerazione ai fini della comparazione trai segni.

 

L’elemento “HALIBORANGE” del marchio anteriore e l’elemento “HALYKOO” del
marchio impugnato, sia esso inteso come formato da due parole o meno, non
hanno un significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, distintivi.

 

I marchi oggetto di confronto non presentano elementi che potrebbero essere
considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di
maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere “HAL”. Tuttavia, essi
differiscono nelle lettere “-IBORANGE” del marchio anteriore e “-YKOO” del
marchio impugnato. I marchi differiscono anche nella loro rappresentazione,
ossia una parola vs. due, e nella stilizzazione delle lettere del marchio
impugnato.

 

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi coincide nel suono delle
lettere “HALI/Y”, presenti in modo identico in entrambi i marchi, giacché la
pronuncia delle lettere “I” del marchio anteriore e “Y” del marchio impugnato
è identica in lingua italiana. La pronuncia differisce nel suono delle
lettere “-BORANGE” del marchio anteriore e “-Koo” del marchio impugnato. Il
marchio anteriore presenta un diverso numero di lettere e sillabe il che



influenza in modo significativo il loro ritmo e intonazione.

 

Di conseguenza, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del
territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio
impugnato come elementi, per quanto altamente stilizzati, in grado di evocare
il concetto di due occhi e un sorriso, come sopra spiegato, l’altro segno non
ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non
sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono
concettualmente simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede
anche un elevato carattere distintivo a seguito dell’uso prolungato e
intensivo che ne è stato fatto in Italia per i prodotti per i quali e stato
registrato nel settore degli integratori. La rivendicazione deve essere
adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio
anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di
valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è
tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio
anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo
dovuto alla loro notorietà nel mercato, godono di una tutela più ampia
rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998,
C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

 

L’opponente ha depositato la seguente documentazione:

 

Allegato 1: Cartella con un gran numero di fatture emesse da Eurospital
per vendite di prodotti, tra i quali sono compresi i prodotti a marchio



“HALIBORANGE”, nel periodo 2004-2015. Il fatturato è in Euro con
indicazione, tra altre informazioni, della regione italiana di
destinazione della spedizione dei prodotti e del fatturato.

Questo allegato include documenti addizionali:

Cartella 2: Informazione scientifica con la corrispondenza che
Eurospital ha intrattenuto con il Ministero della Salute dal 1983
al 2013 relativa al materiale informativo riguardante i farmaci
“HALIBORANGE” destinato a medici pediatri. Nella sotto cartella
“1983” è presente una prescrizione sanitaria relativa al farmaco
“HALIBORANGE”. Nella sottocartella “1986” sono presenti varie
cartoline scritte a mano, inviate ad Eurospital da diversi medici
pediatri di diverse province italiane, in risposta al sondaggio
avviato da Eurospital con riguardo i prodotti “HALIBORANGE”.
Cartella 3: Diverse copie dei listini prodotti della divisione
farmaci di Eurospital datate 1995-2015. Alcuni di essi risultano
essere stati depositati alla CCIAA di Trieste.
Cartella 4: Copia di diversi documenti relativi alla registrazione
del marchio “HALIBORANGE” datate 1952-2012.
Cartella 5: Copia di diversi documenti provenienti dal Ministero
Sanità/Salute o allo stesso Ministero, inviati da Eurospital a
partire dal 1955 riguardo i presupposti amministrativi per la
produzione e la commercializzazione dei prodotti “HALIBORANGE
Emulsione” e compresse classificabili come farmaci.
Cartella 6: Copia dei documenti relativi a vari prodotti inviati al
Ministero della Salute italiano prima dell’avvio della
commercializzazione dei diversi integratori alimentari
“HALIBORANGE”. I vari documenti sono spesso corredati di copia
degli astucci di confezionamento dei prodotti o altri stampati.
Cartella 7: Varie copie di esempi pubblicitari, vale a dire,
fotografie che includono l’indicazione “Eurospital” di diversi
campioni di integratori inclusi in varie riviste specializzate,
come per esempio “Area Pediatrica” e “Il Giornale del Farmacista” e
anche in riviste non specializzate, come “Gioia” oppure “Donna in
Forma”, con informazione sui vari prodotti recanti il marchio
“HALIBORANGE”. La data in alcuni esempi è stata scritta a mano, in
altri si riferisce al periodo 1996-2015 e in altri è assente. Tra
tutti, una ventina di esempi appartengono al periodo 2010-2015.
Cartella 8: Schede Farmadati con dati sui prodotti “HALIBORANGE” e
variazioni dal 24/02/1995 al 20/12/2015.
Cartella 9: Copie relative alle comunicazioni dell’impresa
Eurospital con riguardo alle variazioni di prezzo di diversi
farmaci, tra i quali si trovano “HALIBORANGE” Emulsione e Compresse
(periodo 1995-2012).
Cartella 10: Copie di astucci, campioni e di schede tecniche di
prodotti “HALIBORANGE”. Le date di questo documento sono state
messe a mano e vanno dal periodo 1993-2015.
Cartella 11: Tabulati di prodotti con informazione proveniente dal
Comitato Interministeriale Prezzi o dal Ministero della Sanità, tra
i quali i prodotti “HALIBORANGE”, da 1986-1994.



Cartella 12: Copie del pagamento delle tasse di concessione
governativa (1985-1995) con indicazioni dell’impresa Eurospital
S.p.A e due prodotti recanti il marchio “HALIBORANGE”.

 

Allegato 2: Studio realizzato dall’IMS datato 22/03/2016 relativo alle
vendite effettuate in Italia ai consumatori nell’ambito mercato
prescrizione, da Eurospital, il quale appare come il terzo classificato,
dopo Dicofarm e Humana Italia, nel periodo 2012-2015:

 

Riguardo Haliborange compresse e Haliborange Gocce:

 

Inoltre, si sono vendute 18.480 unità di Haligorange Emulisione, da Aprile ad
ottobre 2015, per un valore complessivo di € 238.106.

 

Dai dati rilevati da IMS Eurospital ha raggiunto le seguenti quote di
mercato:

Per I prodotti Haliborange Fosfoenergy e Haliborange Immunostimolante, IMS
certifica che Eurospital ha venduto:

 

 

Allegato 3: Dichiarazione scritta dal Dott. Pietro Cavalli, Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo della società Eurospital S.p.A.,
resa in base alle risultanze del conto economico gestionale dell’impresa
con i costi pubblicitari e comunicazione scientifica per i prodotti
della gamma “Haliborange” negli anni 2010-2015:

 

Allegati 4(a) e 4(b): contenuti notarizzati del sito internet della
richiedente con informazione e immagini dei i prodotti “HALYKOO”.
Allegato 5: sito web dell’opponente con informazione e immagini dei
prodotti “HALIBORANGE”.
Allegato 6: Estratto del contratto di sponsorizzazione tra Eurospital e
la Caprimed S.r.l. provider di servizi di Formazione continua in Sanità
destinati ai pediatri.
Allegato 7: Documento non datato contenente informazioni sui prodotti
“HALIKOO” soluzioni specifiche per i bambini.
Allegato 8: 4 pagine con informazione sulla gamma completa di prodotti
“HALIBORANGE” riguardo vitamine e altri integratori in diversi formati.
Tre di esse sono non datate mentre l’ultima reca la data 2015.
Allegato 9: Copia di un comunicato stampa di 7 pagine, da



valuerelations.it di data 23/11/2016, sull’ingresso nel mercato italiano
di fidia Farmaceutici con i prodotti HALYKOO.
Allegato 10: Copia del documento “Management summary” sviluppato da
Eurospital, con informazione sugli integratori e sullo sviluppo del
marchio “HALIBORANGE”.
Allegato 11: Estratti di diversi siti web di varie aziende che si
dedicano alla commercializzazione di integratori.
Allegato 12: Copie di vari contratti di sponsorizzazione datati 2014 e
2015, tra l’azienda Eurospital e altre aziende in alcuni convegni negli
anni 2014 e 2015.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione
conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che il marchio
anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che
ne è stato fatto.

 

La Divisione d’Opposizione non può negare che del marchio italiano n. 1 479
939, “HALIBORANGE” sia stato fatto un uso, anche intenso, negli anni
antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente
opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l’esistenza di un
più elevato carattere distintivo.

 

La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere
distintivo acquisito mediante l’uso del marchio anteriore, nonché un elenco
non esaustivo di fattori.

 

Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in
particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che
esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o
servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal
marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni
professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 23).

 

Riguardo agli investimenti pubblicitari, di cui si danno l’ammontare di spesa
nell’affidavit contenuto nell’allegato 3, essi da soli non sono in grado di
fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del grado di conoscenza del
marchio anteriore da parte del pubblico interessato.

 

Il settore in cui opera l’opponente e in cui è stato utilizzato il marchio
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sul quale si basa l’opposizione, ovvero quello degli integratori alimentari,
è un settore nel quale il numero di operatori economici, e quindi di
concorrenti, è assai elevato. Peraltro, la Divisione d’Opposizione rileva
come l’opponente non abbia fornito alcun documento completo relativo alla
quota di mercato di Eurospital rispetto ai prodotti rilevanti (integratori
alimentari per uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici),
ottenuta dalle vendite di prodotti “HALIBORANGE” con rispetto alle vendite
totali di integratori in Italia per anno. Dai documenti dell’opponente non è
possibile effettuare una comparazione rispetto alla totalità di prodotti
venduti in Italia, in questo settore. Manca nel documento dell’IMS (allegato
2), quindi un elemento fondamentale la cui presenza è necessaria al fine di
stabilire l’acquisto mediante l’uso di un maggior carattere distintivo. Ciò
vale, a maggior ragione, in un settore del mercato, quello degli integratori,
che nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un
numero esorbitante di marchi. Tra l’altro, nella memoria dell’opponente, si
specifica che si tratta delle vendite effettuate ai consumatori nell’ambito
“mercato prescrizione”, il quale è un settore molto più ampio del mercato
degli “integratori”.

 

Come già rilevato sopra, dall’insieme delle prove è possibile dedurre che il
marchio dell’opponente sia stato usato intensivamente, in Italia. Tuttavia,
dalla documentazione depositata non è possibile evincere se il marchio
anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dato che la
maggior parte degli elementi di prova rilevanti hanno ad oggetto documenti e
affermazioni che o provengono da fonti non indipendenti o si riferiscono a
periodi non rilevanti.

 

I documenti che provengono dall’impresa dell’opponente hanno pertanto un
valore probatorio relativo che, in mancanza di conferme da parte di fonti
terze, non è sufficiente al fine di incontrovertibilmente considerare il
marchio anteriore come un segno che goda di un elevato carattere distintivo.

 

In particolare, nel caso in esame la mancanza di prove oggettive è quantomeno
evidente. Le dichiarazioni contenute negli affidavit di cui all’allegato 3 e
gli estratti della pagina web dell’opponente, provengono direttamente da
dipendenti operanti all’interno della struttura societaria dell’opponente.

 

Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, essi non forniscono
informazioni circa l’uso del marchio, senza aggiungere nulla circa il loro
grado di riconoscibilità tra il pubblico rilevante. L’unica eccezione è
rappresentata dal documento 2 incluso nell’allegato 1, che concerne varie
cartoline scritte a mano inviate ad Eurospital da diversi medici pediatri
operanti in  diverse province italiane, in risposta al sondaggio avviato da
Eurospital con riguardo “HALIBORANGE”. Dette cartoline tuttavia si



riferiscono all’anno 1986. Nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni
2010-2015. Da ciò deriva pertanto l’impossibilità di considerare questo
documento come prova sufficientemente indicativa della conoscenza del marchio
anteriore da parte del pubblico interessato nel periodo rilevante che
conferisca al marchio stesso un’elevata distintività.

 

Come già menzionato, la restante documentazione, come per esempio l’elevato
numero di fatture, le comunicazioni con il Ministero italiano della
Salute/Sanità, i certificati di registro o di rinnovo dei marchi, è integrata
da elementi che provano di certo l’uso del marchio anteriore riguardo ai
prodotti rivendicati, ma non sono idonei, anche considerati nel loro insieme,
a permettere di riconoscere una loro distintività elevata acquisita mediante
il loro uso.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel caso presente,
il marchio anteriore risulta, nel loro complesso, privo di qualsiasi
significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai
prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio
anteriore deve essere considerato normale.

 

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti sono in parte identici e in parte simili.

 

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico.
Da un punto di vista concettuale non sono simili. In particolare, i marchi
sono simili visivamente unicamente nella misura in cui coincidono nelle prime
tre lettere “HAL” e foneticamente nelle prime quattro lettere “HALI/Y”.

 

Gli elementi differenti tra i marchi, sono chiaramente percettibili e
sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. Nel presente
caso la complessità nella rappresentazione degli elementi grafici nel marchio
impugnato non passerà inosservata tra i consumatori. Dato che l’impressione
visuale di un segno ha un ruolo importante nella sua percezione da parte del
pubblico rilevante, ad esempio nel caso dei prodotti, come in questo caso gli
integratori, che si spongono alla vista del pubblico, come per esempio in
farmacia, erboristerie, negozi biologici, o anche negli scafali di un
supermercato, si ritiene che le somiglianze tra i marchi basate nella



coincidenza delle prime tre lettere da un punto di vista visuale o delle
prime quattro lettere da un punto di vista fonetico non siano sufficienti a
controbilanciare le differenze tra i segni.

 

Considerato quanto precede, anche qualora l’identità o similitudine dei
prodotti, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio
italiano n. 1 638 498 per il marchio figurativo “”.

 

Quest’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al
marchio contestato dal momento che ècomposto da due elementi denominativi
“HALIBORANGE” e “Vitaday” (distintivo per una parte del pubblico rilevante)
tutti e due rappresentati in lettere bianche su un fondo verde e arancione.
Bisogna sottolineare che anche se tale marchio copre un elenco di prodotti
più ampio (tutta la classe 5: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti
igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico; alimenti per
bebè; impiastri; materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per
impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali
nocivi; fungicidi; erbicidi) alcuni di questi prodotti sono identici ai
prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale,
in questo caso, l’esame dell’opposizione si sarebbe effettuato come se tutti
i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che
rappresenterebbe lo scenario più favorevole per l’opponente. Nonostante ciò,
il risultato non può essere diverso. Di conseguenza, il rischio di confusione
non sussiste.

 

L’opponente ha pure invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE per quanto
concerne la registrazione di marchio italiano n. 1 479 939 “HALIBORANGE”. La
Divisione procederà per tanto nell’analisi di questo ulteriore motivo di
opposizione.

 

 

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

 

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il
marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che



i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici,
simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore,
qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo
sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio
nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello
Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato
possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

 

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione
previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

I segni devono essere identici o simili.

 

Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà,
inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di
marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il
territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi
per i quali è stata formata opposizione.

 

Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

 

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno
qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08,
Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, §  41). Nondimeno, è necessario osservare
che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni.
In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il
[richiedente][titolare] dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio
impugnato.

 

Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo
per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in
assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun
giusto motivo.

 

 



Notorietà del marchio anteriore1.

 

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito
dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per i
prodotti per i quali è stato registrato nella classe 5: Preparati medicinali
e farmaceutici, integratori alimentari.

 

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto
quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il
pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà
è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o
del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un segmento più
specializzato.

 

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in
considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la
quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e
la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati
dall’impresa per promuoverlo.

 

Le prove presentate dall’opponente per dimostrare la notorietà e il carattere
altamente distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate in
precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto dall’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che
sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

 

Come già stabilito nella summenzionata sezione della presente decisione, le
prove paiono dimostrare l’uso del marchio, ma non offrono indicazioni
sufficienti sulla diffusione della sua conoscenza presso il pubblico
interessato. Inoltre, non vi sono indicazioni sulla quota di mercato del
marchio. In tali circostanze la Divisione d’Opposizione conclude che
l’opponente non sia riuscito a dimostrare che il marchio sui quali si basa
l’opposizione gode di notorietà.

 

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriori è un
requisito perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio
anteriore gode di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite
nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l’opposizione
dev’essere respinta.



 

 

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE –
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

 

L’opposizione è anche bassata sul marchio denominativo non registrato
“HALIBORANGE” utilizzato, ad avviso dell’opponente, nella normale prassi
commerciale e ha portata non puramente locale, in Italia, da più di 50 anni,
in particolare per integratori alimentari per uso pediatrico.

 

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella
normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio
richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una
normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina
detto segno:

 

sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di
presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data
di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda
di marchio dell’Unione europea;

 

questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un
marchio successivo.

 

I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi
soggetti ai seguenti requisiti:

 

il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi
commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del
deposito del marchio impugnato;

 

conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito
del marchio impugnato l’opponente ha acquisito diritti sul segno sul
quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un
marchio successivo;

 



le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere
proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

 

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di
tali condizioni, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non
registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale,
secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può
essere accolta.

 

 

Il diritto ai sensi della legislazione applicabile1.

 

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti; tuttavia, in procedure
concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli
argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE (nella versione in
vigore al momento in cui è iniziata la fase di contraddittorio del
procedimento), se l’opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso
indicato all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’opponente deve fornire, la
prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata
della protezione di tale diritto.

 

Pertanto, spetta all’opponente presentare tutte le informazioni necessarie ai
fini della decisione, anche attraverso l’individuazione della legge
applicabile e fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua corretta
applicazione. Ai sensi della Giurisprudenza, spetta all’opponente “…l’onere
di presentare all’UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli
soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui
chiede l’applicazione, … ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di
tale normativa” (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Gli elementi di prova da presentare devono consentire alla divisione
Opposizione di stabilire con certezza che uno specifico diritto è previsto
dalla legge in questione nonché quali siano le condizioni per l’acquisizione
di tale diritto. Gli elementi di prova devono altresì chiarire se il titolare
del diritto ha la facoltà di vietare l’uso di un marchio posteriore nonché
quali siano le condizioni in base alle quali il diritto può prevalere ed
essere applicato nei confronti di un marchio posteriore.

 

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l’opponente è tenuto a citare
le disposizioni della legislazione applicabile relative ai presupposti che



disciplinano l’acquisizione di diritti nonché le disposizioni relative alla
portata della protezione del diritto. L’opponente è tenuto a fornire un
riferimento alla disposizione giuridica pertinente (numero dell’articolo,
unitamente al numero e al titolo della norma) e il contenuto (testo) della
disposizione giuridica, riportandolo nella documentazione presentata o
mettendolo in evidenza in una pubblicazione allegata alla presentazione (ad
esempio estratti da una gazzetta ufficiale, contributi giuridici o sentenze
giudiziali). Poiché l’onere di provare il contenuto della normativa
applicabile ricade sull’opponente, egli è tenuto a presentarne il testo in
lingua originale. Qualora non si trattasse della lingua del procedimento,
dovrà inoltre produrre una traduzione completa delle disposizioni giuridiche
richiamate, in conformità alle norme standard di prova.

 

L’opponente è altresì tenuto a fornire elementi probatori adeguati
comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della
tutela del diritto invocato, nonché elementi probatori comprovanti
l’effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al
marchio contestato. In particolare, ha l’obbligo di addurre argomentazioni
convincenti a sostegno della tesi che la legislazione applicabile impedirebbe
efficacemente l’uso del marchio contestato.

 

Qualora l’opponente invochi la Giurisprudenza nazionale per dimostrare la
fondatezza delle proprie domande, questi deve altresì fornire all’Ufficio la
relativa Giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non
solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica.

 

Nel caso di specie, l’opponente non ha fornito informazione sulla protezione
giuridica accordata al tipo di segno commerciale invocato dall’opponente,
vale a dire il marchio italiano non registrato “HALIBORANGE”. L’opponente non
ha fornito alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o
sulle condizioni che l’opponente stesso deve rispettare per potere vietare
l’uso del marchio contestato ai sensi delle legislazione italiana. I
riferimenti generici alla legislazione nazionale non sono di per sé
sufficienti.

 

Per tanto, l’opposizione è quindi infondata ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 4, RMUE.

 

 

SPESE

 



Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese
sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo
3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima
del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

Divisione Opposizione
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Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere
rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà
essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di
determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento



della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

Minilacci – Marchio descrittivo –
Euipo 30.06.2017

MINILACCI – MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 30.06.2017
 

Stiamo parlando della Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per
cucire e per decorazioni in tessuto; Aghi e spilli per entomologia; Stringhe
per scarpe; Stringhe per calzature; Calzature (Stringhe per -); Stringhe
[cordoni]; Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni
in tessuto; Cordoni trecciati; Ganci [mercerie]; Ganci a molla [chiusure] per
indumenti; Ganci per calzature; Strisce elastiche con impugnature per fissare
pantaloni a stivali da equitazione; Strisce elastiche con fermaglio per
fissare pantaloni a stivali da equitazione; Lacci per stivali; Lacci in
tessuto per confezionare; Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Lacci per
orlare indumenti.

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dell’espressione “MINILACCI” in
lingua italiana.  Si tratta di un’espressione composta da vocaboli (MINI e
LACCI) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari
generici, non specializzati. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla
dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente
conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, e cioè: lacci di
dimensioni minime, mini-lacci, appunto.

L’ Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità
di elaborare mentalmente l’impressione ricevuta dalla percezione del segno,
né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo
“minilacci” un’espressione che è comunque il risultato del mero e non
particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che,
come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande
pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda.

 

https://registrazione-marchi.infogiur.com/minilacci-marchio-descrittivo-euipo-30-06-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/minilacci-marchio-descrittivo-euipo-30-06-2017/


Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

Alicante, 30/06/2017

CREATIVA SAS DI DERTON DAVIDE &C. VIA CASELLI 25/1 I-31030 ALTIVOLE ITALIA
Fascicolo nº: 016340887

Vostro riferimento: Marchio: minilacci

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: CREATIVA SAS DI DERTON DAVIDE &C. VIA CASELLI 25/1
I-31030 ALTIVOLE ITALIA

In data 17/02/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 2,
RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che
possono essere sintetizzate come segue:

1. La richiedente sostiene che “Il termine mini è nato da una intuizione che
si riassume nel nostro slogan “ma io non inciampo” di cui mini ne è
l’acronimo”. A conferma della mancanza di una diretta relazione tra il nome e
la sua funzione o caratteristica la richiedente riporta alcuni link di
articoli che trattano del marchio e dai quali non emerge il collegamento tra
il termine mini e il significato di piccolo/corto. o
http://www.rossettoeguai.it/2014/06/30/mini-lacci/; o
https://www.aw-lab.com/blog/mini-lacci-free-immagination/; o
http://www.aiutodislessia.net/il-problema-di-allacciare-le-scarpe-erisolto-mi
ni-lacci-elastici/; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel.
+34 965139100 • www.euipo.europa.eu o
http://www.impossibilefermareibattiti.it/2014/11/minilacci-gordon-ponie-go-se
24.html; o http://thefashionwings.blogspot.it/2014/09/super-inventions.html

2. Inoltre la richiedente afferma che “per quanto riguarda il logo, la sua
grafica è distintiva della caratteristica forma squadrata che il prodotto può
disegnare una volta indossato (in allegato alcuni esempi)”

3. Invita inoltre a prendere in considerazione l’avvenuta registrazione del
segno in Italia e, quindi, a rivedere la sua obiezione in merito alla domanda
di registrazione del marchio in oggetto. Ai sensi dell’articolo 75 RMUE,
l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai
quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente,
l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione alla registrazione per
tutti i prodotti della domanda e cioè: Classe 26: Accessori per
abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Aghi e
spilli per entomologia; Stringhe per scarpe; Stringhe per calzature;
Calzature (Stringhe per -); Stringhe [cordoni]; Accessori per abbigliamento,
articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Cordoni trecciati; Ganci



[mercerie]; Ganci a molla [chiusure] per indumenti; Ganci per calzature;
Strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da
equitazione; Strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali
da equitazione; Lacci per stivali; Lacci in tessuto per confezionare;
Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Lacci per orlare indumenti. Vietando
la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità
di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati
a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le
indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli
che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono
servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue
caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la
registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Va da
sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di
capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7
RMUE. È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da
parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è
influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01,
Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere
descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non
empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per
lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In
altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione
possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più
verosimile con riferimento all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma
applicabile.

Con riferimento al punto 1) l’Ufficio rileva quanto segue:

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dell’espressione “MINILACCI” in
lingua italiana. Come già indicato nella notifica precedente (vedi allegato),
si tratta di un’espressione composta da vocaboli (MINI e LACCI) del tutto
comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non
specializzati. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame
gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo
acchito e spontaneamente dal consumatore, e cioè: lacci di dimensioni minime,
mini-lacci, appunto. Contrariamente a quanto sostiene la richiedente,
l’Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità
di elaborare mentalmente l’impressione ricevuta dalla percezione del segno,
né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo
“minilacci” un’espressione che è comunque il risultato del mero e non



particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che,
come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande
pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda. Infatti, la valutazione
d’insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in
un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi,
possano poi costituire nel loro complesso, un’espressione dotata di
distintività sufficiente. Dall’uso della parola “minilacci” che compare nei
siti indicati dalla richiedente non si può desumere un uso distintivo del
segno ovvero un uso scollegato dalla funzione descrittiva dello stesso, come
sostiene la richiedente poiché non è offerta alcuna alternativa per indicare
il prodotto stesso. Quindi, gli elementi di prova sono oggettivamente ambigui
e non permettono di dedurre la distintività del segno. Pertanto, l’insieme
della parte denominativa “MINILACCI” rimane pur sempre una locuzione
sprovvista di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto
della specificità dei prodotti cui fa riferimento, la dicitura “MINILACCI”
non è verosimilmente percepita come inusuale o, come sostiene la richiedente,
“di fantasia”, dal consumatore di riferimento ma, invece, come nome generico
del prodotto.

Con riferimento al punto 2) l’Ufficio rileva quanto segue:

La richiedente al punto due delle sue osservazioni, fa valere che l’elemento
grafico o visivo del segno rende il segno stesso distintivo a norma
dell’articolo 7, n. 1, lett. b), RMUE. Il segno, come s’è detto, è
descrittivo dei prodotti secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
In compenso, ad un simile marchio va riconosciuto carattere distintivo se, al
di là della sua funzione descrittiva, esso può essere immediatamente
percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine
commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti. In altri termini, il
marchio che dal punto di vista del suo significato è descrittivo può
diventare distintivo quando questi elementi grafici ulteriori sono
sufficienti per concentrare su di loro l’attenzione del consumatore
distraendola dal significato descrittivo dell’elemento verbale rivelandosi
con ciò suscettibili di creare un’impressione duratura del marchio. Nel caso
di specie, in cui l’elemento verbale del segno complesso è descrittivo,
affinché il marchio nel suo insieme possa essere percepito come distintivo è
necessario che gli altri elementi grafici che lo compongono abbiano un tale
impatto sul segno da renderlo, nel suo insieme, distintivo. Tutto ciò
premesso, è necessario prendere atto del fatto che, da un lato, la parte
denominativa del segno richiesto è, come s’è detto, meramente descrittiva e
che, dall’altro lato ed oggettivamente, l’elemento grafico, benché certamente
dotato di un certo carattere di fantasia e non banale, non è comunque in
grado di mascherare questa valenza descrittiva del segno di modo che questo
possa essere invece percepito nel solo suo solo aspetto arbitrario o di
fantasia e, cioè, come distintivo dell’origine commerciale del prodotto.
Pertanto, anche quest’argomento della richiedente non può essere accolto. •
Con riferimento al punto 3) l’Ufficio rileva quanto segue: Per quanto
riguarda la decisione dell’Ufficio nazionale italiano di concedere la
registrazione del segno cui fa riferimento il richiedente, in base alla
giurisprudenza consolidata, si deve righettare l’argomento in quanto: ”il



regime dell’Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il
proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e
si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale … Di
conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell’Unione
europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme
dell’Unione. Pertanto l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non
sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui
tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale
armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente
all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso”.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), e c) dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 16 340 887 è respinta per tutti i prodotti della
classe 26 oggetto della domanda, e cioè: Classe 26: Accessori per
abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; aghi e
spilli per entomologia; stringhe per scarpe; stringhe per calzature;
calzature (stringhe per -); stringhe [cordoni]; accessori per abbigliamento,
articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; cordoni trecciati; ganci
[mercerie]; ganci a molla [chiusure] per indumenti; ganci per calzature;
strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da
equitazione; strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali
da equitazione; lacci per stivali; lacci in tessuto per confezionare;
chiusure a gancio e a laccio ad anello; lacci per orlare indumenti.

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro
la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere
presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno
della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in
cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR
è stata pagata.

 

 

Marchio UE senza segno distintivo – Il
sole 24 ore 03-10-2017

https://registrazione-marchi.infogiur.com/marchio-ue-senza-segno-distintivo-il-sole-24-ore-03-10-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/marchio-ue-senza-segno-distintivo-il-sole-24-ore-03-10-2017/


Proprietà intellettuale dal 1° ottobre in vigore l’ultimo tassello della
riforma avviata nel 2016.

Marchio UE senza segno distintivo.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Tricovel contro Tricogenina, Hair Care
System – Divisione di Opposizione
28.09.2017

Tricovel contro Tricogenina Hair Care System –
Divisione di Opposizione 28.09.2017
 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione appartengono alla Classe 3:
Prodotti topici per il trattamento dei capelli; preparati per pulire i
capelli. I prodotti contestati sono relativi alla Classe 5: Preparati e
trattamenti per i capelli.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro
canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché
la loro concorrenzialità o complementarità.

I preparati e trattamenti per i capelli sono simili ai prodotti del marchio
anteriore. Essi possono coincidere in pubblico, metodo d’uso, scopo e canali

http://www.aigalaspezia.it/art-70-l-diritto-autore-l-22-04-1941-n-633/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/tricovel-contro-tricogenina-hair-care-system-divisione-di-opposizione-28-09-2017/
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di distribuzione.

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico.
Concettualmente, i marchi sono simili in misura ridotta per il pubblico
professionale mentre non sono concettualmente simili per il pubblico in
generale. In particolare, i marchi sono simili unicamente nella misura in cui
coincidono nell’elemento ‘TRICO’. Gli elementi differenti tra i marchi sono
chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione
fra i marchi.

Si ritiene che le somiglianze tra i marchi non siano sufficienti a
controbilanciare le differenze.

Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da
parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’assenza di un rischio di confusione si applica a maggior ragione a quella
parte di pubblico per cui l’elemento ‘Hair Care System’ è distintivo. Il
motivo risiede nel fatto che, in ragione del carattere distintivo di tale
elemento, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una
somiglianza tra i segni.

Il rischio di confusione non sussiste.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 782 202

 

Giuliani S.p.A., Via Palagi, 2, 20129 Milano, Italia (opponente),
rappresentata da Barzano’ & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121
Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Mesotech S.r.l., Via Mazzini 52, 80022 Arzano Napoli, Italia (richiedente)

 

 

Il 28/09/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:



 

L’opposizione n. B 2 782 202 è totalmente respinta.1.

 

L’opponente sopporta l’onere delle spese.2.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 15 340 557 ‘’. L’opposizione si basa, inter
alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 5 949 995
‘TRICOVEL’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione europea n.
5 949 995.

 

 

I prodotti1.



 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 3: Prodotti topici per il trattamento dei capelli; preparati per
pulire i capelli.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 5: Preparati e trattamenti per i capelli.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I preparati e trattamenti per i capelli sono simili ai prodotti del marchio
anteriore. Essi possono coincidere in pubblico, metodo d’uso, scopo e canali
di distribuzione.

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili sono diretti sia al
grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati
di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

 

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni
farmaceutiche, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è



relativamente elevato, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno
su prescrizione medica (15/12/2010, T‑331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;
15/03/2012, T‑288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

 

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato
di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti
prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che
i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto
tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

 

 

I segni1.

 

 

Il territorio di riferimento è l’Union europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al
fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o
altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti
abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può
essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo
l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non
distintivi.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

L’elemento ‘TRICO’ sarà inteso dal pubblico professionale come ‘primo e
secondo elemento (in tale caso sempre atono) di composti del l. scientifico
nei quali significa “pelo, capello’. Per tale parte del pubblico tale
elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento. Per il pubblico in



generale tale elemento non ha un significato ed è pertanto distintivo.

 

L’elemento ‘GENINA’ del segno impugnato sarà inteso dal pubblico
professionale come il nome di un composto molecolare che migliora lo stato
capillare. Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in relazione ai
prodotti di riferimento. Per il pubblico in generale tale elemento non ha un
significato ed è pertanto distintivo.

 

L’elemento ‘Hair Care System’ del segno impugnato sarà inteso da una parte
del pubblico, in particolare il pubblico di lingua inglese, come ‘sistema di
cura dei capelli’. Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in
relazione ai prodotti di riferimento. Per un’altra parte del pubblico tale
elemento non ha un significato ed è pertanto distintivo.

 

L’elemento ‘mesotech’ del segno impugnato sarà inteso dal pubblico
professionale come un riferimento al fatto che i prodotti in questione sono
di applicazione intercapillare (‘meso’ è primo elemento di composti,
particolarmente attivo nel l. scient., nei quali significa ‘medio, che si
trova in una posizione intermedia’ e ‘tech’ è abbreviazione di tecnologia).
Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in relazione ai prodotti
di riferimento. Per un’altra parte del pubblico tale elemento, nel suo
complesso,  non ha un significato ed è pertanto distintivo.

 

L’elemento figurativo del segno impugnato sarà associato al cuoio capelluto.
Tale elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento.

 

La divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in
relazione alla parte del pubblico per cui ‘Hair Care System’ ha un
significato ed è debole.

 

Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘TRICO’. Essi, tuttavia,
differiscono in ‘VEL’ del marchio anteriore, ‘GENINA’, ‘HAIR CARE SYSTEM’ e
‘MESOTECH’, e negli elementi grafico/figurativi del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle regole di pronuncia nelle



diverse parti del territorio, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle
lettere ‘TRICO’, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel
suono delle lettere ‘VEL’ del marchio anteriore, ‘GENINA’, ‘HAIR CARE SYSTEM’
e ‘MESOTECH’ del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

 

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Per il pubblico in
generale i marchi non sono concettualmente simili sebbene tale differenza
abbia poco peso dal momento che gli elementi di differenziazione sono deboli.
Per il pubblico specializzato i marchi sono concettualmente simili in misura
ridotta.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è
particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di
modesta capacità distintiva per una parte del pubblico di riferimento,
secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 



 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico.
Concettualmente, i marchi sono simili in misura ridotta per il pubblico
professionale mentre non sono concettualmente simili per il pubblico in
generale. In particolare, i marchi sono simili unicamente nella misura in cui
coincidono nell’elemento ‘TRICO’. Gli elementi differenti tra i marchi sono
chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione
fra i marchi.

 

Si ritiene che le somiglianze tra i marchi non siano sufficienti a
controbilanciare le differenze.

 

Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da
parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

L’assenza di un rischio di confusione si applica a maggior ragione a quella
parte di pubblico per cui l’elemento ‘Hair Care System’ è distintivo. Il
motivo risiede nel fatto che, in ragione del carattere distintivo di tale
elemento, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una
somiglianza tra i segni.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 3 702 511 per il marchio denominativo ‘BIOGENINA’.

 

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al marchio
contestato dal momento che l’inizio è completamente diverso. Inoltre, tale
marchio copre lo stesso elenco o un elenco più ristretto di prodotti.
Pertanto, il risultato non può essere diverso. Di conseguenza, il rischio di
confusione non sussiste.

 

 

 

SPESE

 



Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese
sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7,
lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le
spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi
stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un
rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 93 RMUE e, pertanto, non
ha sostenuto spese di rappresentanza.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 



FORNO BUONO – EUIPO 07.06.2017

FORNO BUONO  – EUIPO 07.06.2017
È evidente che il termine FORNO , in associazione con l’aggettivo “BUONO”,
possa essere inteso come facente parte di un’espressione che in lingua
italiana equivale, senza la necessità di ulteriori sforzi interpretativi
particolarmente complessi, a “bottega del fornaio di qualità
soddisfacente/conveniente”. Trattandosi di prodotti da forno, è chiaro che i
suddetti termini semplicemente indichino la loro comune origine produttiva,
trasmettendo un’informazione ovvia e diretta sui prodotti stessi.

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e
regola 11, paragrafo 3, REMUE Alicante

07/06/2017 PERANI & PARTNERS SPA Piazza San Babila, 5 I-20122 Milano ITALIA
Fascicolo nº: 016009144

Vostro riferimento: C007809 Marchio: FornoBuono

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: DECO INDUSTRIE S.COOP.P.A. Via Caduti del Lavoro, 2
I-48012 Bagnacavallo (RA) ITALIA

In data 15/12/2016 la Divisione d’Esame, dopo aver riscontrato che il marchio
in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato
un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera
allegata. In data 12/04/2017 la richiedente ha presentato le sue
osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Nel caso in esame non vi è una correlazione diretta e palese tra
l’espressione “FORNO BUONO” e i prodotti per i quali è richiesta la
registrazione. Il principale significato del termine “FORNO” non è “bottega
del fornaio”, quanto piuttosto la “costruzione in muratura a volta, con
apertura semicircolare o rettangolare (detta bocca) che viene scaldata con
fascine accese o elettricamente […]”, come esplicitato nella prima
definizione attinta dal Vocabolario Treccani. Per il consumatore di lingua
italiana il sostantivo “FORNO” è principalmente utilizzato per denotare uno
specifico apparecchio di riscaldamento. Il “FORNO” è quindi un prodotto
ascrivibile alla classe 11 della classificazione di Nizza e il carattere

https://registrazione-marchi.infogiur.com/forno-buono-euipo-07-06-2017/


descrittivo di detto termine varrebbe soltanto per prodotti compresi nella
suddetta classe. Non è poi il “FORNO” ad essere “BUONO”, quanto i prodotti
cotti al suo interno.

2. L’Ufficio ha già concesso numerose registrazioni analoghe contenenti il
termine “FORNO” e per prodotti della stessa tipologia nella classe 30, quali
“FORNO DI QUALITÀ”, “I PIACERI DEL FORNO”, “PANE FORNO ITALIANO”, “IL FORNO
DELLE BUONE IDEE”, “BONFORNO”, “FORNO A LEGNA”, “ANTICO FORNO A LEGNA”,
“FORNOCOTTO” e molti altri. Avenida de Europa, 4 •

3. Il marchio de quo avrebbe acquisito nel corso degli anni nel territorio di
riferimento, ossia l’Italia, un carattere distintivo in seguito all’uso che
ne è stato fatto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE in particolare
per quanto riguarda prodotti di panetteria, biscotti, panettoni, pandori,
colombe e dolci per le feste. Sin dal 1995 il marchio de quo è noto al
pubblico di lingua italiana per prodotti quali piadine, dolci lievitati,
cofrette, ecc. La richiedente ha infatti ottenuto risultati commerciali
estremamente confortanti dal settore dei dolciari e dei sostitutivi del pane
grazie ai propri brands, per le promozioni dei quali investe da anni in
Italia e all’estero. Le fatture allegate dimostrerebbero l’uso del marcio
prima del suo deposito e vari articoli di giornale pubblicati tra l’anno 2009
e l’anno 2013 sarebbero la prova della costante crescita di popolarità tra i
consumatori italiani. Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a
prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha
potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle
argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere
la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce
che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da
segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. È giurisprudenza
consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed
esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione
vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di
essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare
considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale
marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche
di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere
liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che
siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di
vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o
tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto
o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02,



Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nel presente caso, come già rilevato nella precedente comunicazione, i
prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda, ovvero
preparati fatti di cereali; farine alimentari; alimenti a base di farina;
piadine; focacce; tigelle; crostini; pizza; tortillas; paste alimentari; pane
e prodotti della panificazione; biscotti; fette biscottate; crackers;
grissini; panettoni; pandori; colombe; pasticceria e prodotti di pasticceria
nella Classe 30 sono prodotti di consumo quotidiano e sono principalmente
destinati al consumatore medio la cui consapevolezza sarà quella del
consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto. Il marchio contiene vocaboli in italiano ed è pertanto di lingua
italiana il pubblico di riferimento rispetto al quale devono essere esaminati
gli impedimenti assoluti. La richiedente sostiene innanzitutto che il termine
“FORNO” possieda un significato principale, ossia quello di costruzione in
muratura a volta, con apertura semicircolare o rettangolare (detta bocca) che
viene scaldata con fascine accese o elettricamente e non sarà associato
all’idea di “bottega del fornaio, in cui si cuoce e si vende il pane”, come
rilevato dalla Divisione d’Esame. Tuttavia, è palese che quanto asserito
dalla richiedente, per quanto verosimile, costituisca un quadro
interpretativo piuttosto limitato, e in particolar modo siain contrasto con
la più ricorrente giurisprudenza sul tema. Infatti, perché l’EUIPO possa
opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio
previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della
domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come
quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È
sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che
questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno
denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della
detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura
aggiunta). Nel presente caso, come anche ammesso dalla richiedente, almeno
uno dei significati del termine “FORNO” è quello citato poc’anzi. È evidente
che detto termine, in associazione con l’aggettivo “BUONO”, possa essere
inteso come facente parte di un’espressione che in lingua italiana equivale,
senza la necessità di ulteriori sforzi interpretativi particolarmente
complessi, a “bottega del fornaio di qualità soddisfacente/conveniente”.
Trattandosi di prodotti da forno, è chiaro che i suddetti termini
semplicemente indichino la loro comune origine produttiva, trasmettendo
un’informazione ovvia e diretta sui prodotti stessi. Per quanto riguarda gli
elementi figurativi del marchio, la richiedente non ha sollevato alcuna
obiezione su quanto rilevato dalla Divisione d’Esame nella precedente
comunicazione, il cui contenuto al riguardo si cita integralmente: gli
elementi figurativi sono così minimi per natura da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme, e al limite non fanno che trasmettere
informazioni ovvie e dirette circa gli ingredienti dei prodotti nella Classe
30. Alla luce di tutto quanto precede, va da se che il marchio de quo sia
pure da ritenersi privo di carattere distintivo che permetta di distinguere i
prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7,



paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE. 3 /7 La richiedente allega poi
la circostanza secondo la quale l’Ufficio ha già concesso numerose
registrazioni analoghe contenenti il termine “FORNO” e per prodotti della
stessa tipologia nella classe 30, quali “FORNO DI QUALITÀ”, “I PIACERI DEL
FORNO”, “PANE FORNO ITALIANO”, “IL FORNO DELLE BUONE IDEE”, “BONFORNO”,
“FORNO A LEGNA”, “ANTICO FORNO A LEGNA”, “FORNOCOTTO” e molti altri. Per
quanto riguarda il suddetto argomento della richiedente in base a cui diverse
registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, secondo la
giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un
segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una
competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto,
la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere
valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal
giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e
09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). “Come risulta dalla
giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di
trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità,
secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso
a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Anche senza entrare in dettaglio nell’analisi della lista di marchi prodotta
dalla richiedente come Allegato B, è evidente che si tratti di marchi che
presentano caratteristiche diverse e tratti chiaramente dissimili,
soprattutto dal punto di vista semantico, a causa della loro composizione.
Anche questo argomento della richiedente deve pertanto essere rigettato. La
richiedente sostiene infine che il marchio de quo avrebbe acquisito nel corso
degli anni nel territorio di riferimento, ossia l’Italia, un carattere
distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE in particolare per quanto riguarda prodotti di panetteria,
biscotti, panettoni, pandori, colombe e dolci per le feste. Per quanto
concerne il suddetto argomento secondo il quale il segno avrebbe acquisito
capacità distintiva in seguito all’uso, va ricordato che In forza
dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla
registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello
stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha
acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione,
un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno
che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal
pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un
prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico della
richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali
disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo
operatore economico … . In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che
l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige
che quantomeno una 4 /7 frazione significativa del pubblico pertinente
identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la



condizione per l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso può
essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in
relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate … . In
secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in
seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della
Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b), c) e d), del detto regolamento … . In terzo luogo, occorre tener
conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un
carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e
la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi
identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta … . In
quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un
marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì
essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta
la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … .
((10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999,
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington,
EU:C:2002:377, § 63). Come già chiarito nella precedente comunicazione, il
pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti in questione è composto
da consumatori medi di lingua italiana. Di conseguenza, l’estensione
geografica dell’obiezione è unicamente relativa all’Italia, pertanto le
informazioni inerenti altri paesi non sono rilevanti al fine della
determinazione della distintività acquisita in seguito all’uso. Nel caso
presente è necessario determinare se una parte significativa del pubblico
italiano sia stata “esposta” al segno in esame per un “congruo” periodo di
tempo in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno
stesso come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale. Al
fine precipuo di dimostrare che il proprio marchio ha acquisito per i
prodotti per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in
seguito all’uso che ne è stato fatto la richiedente ha prodotto in data
07/04/2017 la seguente documentazione: 5 /7 • Allegato C: Articolo contente
informazioni sull’attività e le vendite della richiedente in forma di tabelle
e un’intervista al direttore commerciale. Il marchio de quo non compare in
quanto tale nell’allegato. • Allegato D: Catalogo di prodotti della
richiedente estratto dalla relativa pagina web. Il marchio de quo compare
solo sulle confezioni di panettoni, pandori e “dolce Gran Cioccolato”. Su
altri prodotti il marchio presenta caratteristiche distinte, in particolare
per quanto riguarda forma e colori. • Allegato E: Numerose fatture emesse
dalla richiedente nel periodo compreso tra gli anni 2012 e 2017 relative a



prodotti elencati come “FORNOB” e “FORNOBUONO” distribuiti a clienti siti nel
territorio italiano. • Allegato F: Raccolta di articoli di giornale
pubblicati tra il 2009 e il 2013 nei quali si fa riferimento a vari marchi,
tra i quali compare “FORNOBUONO”, e si descrive il successo dell’azienda in
termini di vendite e aumento di assunzioni per far fronte alle crescenti
necessità produttive. • Allegato G: Articolo del 17/12/2014 pubblicato sul
quotidiano “Il Resto del Carlino” nella sezione “Storie di Aziende” nel quale
sono contenute informazioni circa l’attività economica della richiedente e
nel quale si cita il “buon andamento dei marchi Pineta e FornoBuono”. Ad
avviso della Divisione d’Esame, la documentazione trasmessa non è in grado di
fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo. Per quanto riguarda le
fatture di cui all’allegato E esse sono indubbiamente in grado di fornire
informazioni rilevanti per quanto riguarda l’uso del marchio in relazione a
prodotti nella Classe 30. Tuttavia, si tratta di informazioni che potrebbero
risultare utili al fine di dimostrare l’uso effettivo ai sensi dell’articolo
42, paragrafo 2, RMUE, non di certo per dimostrare l’acquisizione del
carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
3, RMUE. Si consideri infatti che a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE,
è necessario dimostrare un uso qualificato, tale che il pubblico di
riferimento percepisca come distintivo un segno che intrinsecamente è privo
di carattere distintivo, mentre il motivo alla base della prova dell’uso
effettivo è completamente diverso, ossia limitare il numero di marchi
registrati e protetti e di conseguenza il numero di conflitti fra loro. Per
quanto poi concerne i documenti di cui agli allegati C, D, F e G è evidente
che non si trovi in essi alcuna informazione, che sarebbe di fondamentale
importanza per attribuire a essi un certo peso probatorio, relativa alla loro
diffusione, sia in termini di volume complessivo che di copertura
territoriale. Non è dato di sapere ad esempio quale tiratura abbiano avuto i
numeri pertinenti. È palese che la richiedente non abbia fornito cifre
globali relative al fatturato per quanto concerne in dettaglio il marchio de
quo, né abbia specificato le quote di mercato detenute dal marchio, né abbia
trasmesso risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di
associazioni professionali e camere di commercio. La Divisione d’Esame
sottolinea altresì che la richiedente non ha prodotto alcun dato relativo
agli investimenti pubblicitari sostenuti, la cui entità avrebbe potuto
fornire un quadro più completo e preciso della situazione per quanto concerne
il marchio 6 /7 . Giova notare che tali elementi di prova sono da
considerarsi, secondo la giurisprudenza dell’Unione, come “direct proof”
dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta
“secondary evidence”, costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e
dal materiale pubblicitario. Tale “secondary evidence”, se può essere utile
per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di
sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d’une surface de
verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44). La Divisione d’Esame non può esimersi
dal rilevare come nessuno degli elementi di prova qualificati come “direct
proof” sia stato presentato dalla richiedente nel presente caso. Sulla base
delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare
con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di
riferimento sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame in modo tale
da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine
imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che l’applicazione dell’articolo



7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa. Per le ragioni di cui sopra,
e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 009 144 è
respinta per i seguenti prodotti: Classe 30 Preparati fatti di cereali;
farine alimentari; alimenti a base di farina; piadine; focacce; tigelle;
crostini; pizza; tortillas; paste alimentari; pane e prodotti della
panificazione; biscotti; fette biscottate; crackers; grissini; panettoni;
pandori; colombe; pasticceria e prodotti di pasticceria. La domanda può
proseguire per i rimanenti prodotti. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha
facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR
è stata pagata. Andrea VALISA

TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO
09.06.2017

TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 09.06.2017
 

Si tratta di  un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come
descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come “un modo
normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche
essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che
non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non  avrà
bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per
comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei
prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i
due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un’espressione,
nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo,
cioè come precedentemente sottolineato: ” creme del tipo gelatinoso concepite
per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi “.

 

https://registrazione-marchi.infogiur.com/traumgel-marchio-descrittivo-euipo-09-06-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/traumgel-marchio-descrittivo-euipo-09-06-2017/


Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e
regola 11, paragrafo 3, REMUE

 

Alicante, 09/06/2017

LUNATI & MAZZONI S.R.L. Via Carlo Pisacane, 36 I-20129 Milano ITALIA
Fascicolo nº: 016289712

Vostro riferimento: 12335MCM438 Marchio: TRAUMGEL

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ESI S.P.A. Corso Ferrari 74/6 I-17011 ALBISOLA
SUPERIORE (Savona) ITALIA

 

In data 15/02/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato
un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera
allegata.

In data 14/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che
possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio è distintivo perché include un elemento grafico che mostra un
notevole grado d’immaginazione e impatto visivo in grado, di per sé, di
attrarre l’attenzione del consumatore.

2. Gli elementi verbali che costruiscono il segno possono essere suggestivi
ma non esclusivamente descrittivi. Infatti, il segno in questione richiede
una certa immaginazione e diversi passaggi mentali per il pubblico pertinente
perché questo possa giungere alla stessa conclusione dell’Ufficio. A sostegno
delle sue argomentazioni la richiedente cita la sentenza della Corte C-389/99
Baby-dry del 20 settembre 2001.

3. Infine, la ricorrente sostiene che marchi simili sono già stati registrati
dall’Ufficio, in particolare:  l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione
fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le
proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate
dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i
seguenti prodotti Classe 3: Gel idratanti [cosmetici]; Gel per il corpo; Gel
per le mani; Gel per uso cosmetico; Gel per il viso; Cosmetici sotto forma di
gel; Gel per massaggi, non ad uso medico; Gel all’aloe vera per uso
cosmetico; Gel per massaggi non ad uso medico; Creme non medicate; Creme
dermatologiche [non medicate]; Idratanti per la pelle; Emollienti per la
pelle; Prodotti per il trattamento della pelle. L’obiezione viene mantenuta
per i rimanenti prodotti. Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel
antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel
all’aloe vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel



topici per uso medico e terapeutico. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti
esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per
designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. È
giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione
indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione
vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di
essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare
considerazioni diverse, secondo l’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02
P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio
dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone
che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o
servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente
utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o
indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro
registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di
vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o
tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto
o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02,
Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Per quanto riguarda il punto 1 l’Ufficio osserva quanto segue:

Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l’Ufficio ribadisce
che la struttura del segno di cui viene chiesta la registrazione è piuttosto
ovvio e ordinaria. Il marchio appare in caratteri di stampa piuttosto comuni.
La costruzione del segno con il rettangolo e l’elemento verbale scritto in
parte in corsivo ed in parte no, al suo interno è banale ed il consumatore
non vi presterà loro grande attenzione. Questi elementi, infatti, per loro
natura e dimensioni, non sono in grado di imprimere un’effettiva e durevole
impressione nella mente del consumatore né, d’altra parte, sono in grado di
deviare l’attenzione di quest’ultimo dal significato della parola. Essi
incidono, per le loro dimensioni, posizione e caratteristiche, in un modo del
tutto trascurabile e in ogni caso non sono tali da distogliere l’attenzione
del pubblico interessato dal messaggio trasmesso dall’elemento verbale.
L’Ufficio ritiene pertanto che, anche se il segno in questione contiene degli
elementi figurativi, essi non possiedono una caratteristica tale da dotare il
marchio nel suo complesso, di un livello sia pur minimo di carattere
distintivo. Per quanto riguarda il punto 2 l’Ufficio osserva quanto segue:
Come indicato nella nostra comunicazione precedente, la combinazione delle
parole TRAUM e GEL sebbene non appaia in alcun dizionario, è facilmente
intelligibile e comprensibile dai consumatori dei prodotti in questione che,
come si è rilevato nella nostra precedente comunicazione, sono costituiti da
un consumatore medio. Le due componenti TRAUM e GEL rimangono indipendenti in
modo che i consumatori possono distinguere ciascuna di esse nel suo



significato. La combinazione, come rilevato in precedenza, obbedisce ad un
schema che consiste nel combinare le parole descrittive lasciando trasparente
il loro significato in modo da convogliare un nuovo concetto che tuttavia è
sempre correlato alle caratteristiche dei servizi di cui trattasi. Non si
tratta, quindi, della creazione di un neologismo dotato di un significato
arbitrario. Un neologismo, infatti, è registrabile nella misura in cui sia
distintivo e non descrittivo. Ciò è evidente quando, come nel caso presente,
si tratta di indicare oggetti o servizi nuovi per i quali la loro
identificazione è necessariamente nuova e descrittiva allo stesso tempo.
Infatti, come sottolineato dalla richiedente, il valore distintivo (o
descrittivo) di un segno va valutato alla luce del pubblico di riferimento o
dal punto di vista del consumatore del prodotto o servizio in oggetto.
Contrariamente al caso Baby-Dry citato dalla richiedente, dove il consumatore
deve compiere una seri di passaggi mentali per passare dal concetto di Baby-
dry (bebè-secco/asciutto) a il significato realmente veicolato in forma
ordinaria e, cioè: “mantiene il bebè asciutto”, nel presente caso la
costruzione è effettivamente quella ordinaria e comune nel settore per
indicare la funzione o la natura del prodotto. In altri termini, mentre detta
costruzione caratterizzata, come si è detto, dalla combinazione di due o più
elementi descrittivi è quanto di più comune nel settore farmaceutico, per cui
il consumatore non lo percepisce come inusuale, ciò non vale necessariamente
per i pannolini o per altri tipi merceologici. Pertanto il significato
veicolato dal segno non sarà, da questo tipo di pubblico, percepito come
combinazione inusuale di termini di per se descrittivi. Si tratta quindi di
un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in
quanto percepito dal pubblico di riferimento come “un modo normale per
designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel
linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è
necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non  avrà bisogno di
fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il
carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui
alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con
il risultato che essi lo percepiscono come un’espressione, nel complesso,
significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come
precedentemente sottolineato: ” creme del tipo gelatinoso concepite per
essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi “.

Per quanto riguarda il punto 3 l’Ufficio osserva quanto segue: Per quanto
riguarda l’argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni
simili sono state accettate dall’EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata
le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno
come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di
questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla
base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern,
EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio
della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di



legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un
illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 67).

Di conseguenza, dato il carattere descrittivo del segno per i servizi
menzionati, si deve necessariamente concludere che il segno sia pure privo di
qualsiasi carattere distintivo ai sensi della lettera b) del paragrafo 1
dell’articolo 7 RMUE.

Conclusioni:

Per i motivi di cui sopra e ai sensi dell’articolo 7(1)(b) e (c) EUTMR e
articolo 7, paragrafo 2 EUTMR, l’applicazione per l’Unione Europea il marchio
n. 16 289 712 TRAUMGEL è respinta per i prodotti rivendicati nella classe 5
e, cioè: Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel
per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all’aloe vera per uso
terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel topici per uso medico
e terapeutico.

 

FONTANA 1915 contro CFONTAN –
Divisione di Opposizione 13.09.2017

Fontana 1915 contro CFONTAN – Divisione di
Opposizione 13.09.2017
 

Fontana 1915 contro Cfontan

 

Stiamo parlando di due realtà aziendali che producono borse; borsette;
valigie; zaini; portafogli. Il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è
composto dagli elementi “FONTANA 1915”.

L’elemento «FONTANA» del marchio anteriore sarà inteso, tra le altre cose,
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come il termine usato per designare in lingua italiana una fonte d’acqua
artificiale con uno o più getti, in genere costruzione di carattere
prevalentemente ornamentale, destinata a regolare l’efflusso all’aperto
dell’acqua proveniente direttamente dalla sorgente o da acquedotto. È pure
lecito attendersi che questo termine possa essere inteso come un cognome
italiano, diffuso in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Non
essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di
riferimento, presenta carattere distintivo. È poi legittimo attendersi che
l’elemento “1915” del segno anteriore possa essere associato, oltre che
semplicemente a un numero di quattro cifre, a un particolare anno del
ventesimo secolo. Questo elemento potrà essere inteso come l’anno di
fondazione o creazione, ad esempio, dell’impresa responsabile del marchio e
dei prodotti ad esso associati, o ancora come l’anno di creazione del marchio
stesso.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine “CFONTAN”
riprodotto in lettere maiuscole nere. Al di sopra di questo elemento si trova
una quadrato nero suddiviso in quattro sezioni costituite da due spazi
arrotondati bianchi e due spazi attraversati da cinque linee oblique. Questo
elemento figurativo, pur non essendo particolarmente originale, possiede un
grado normale di distintività. L’elemento «CFONTAN» del segno contestato non
ha in sé un significato. Tuttavia, non si può escludere che almeno una parte
del pubblico di lingua italiana possa riconoscere nel termine “CFONTAN” la
presenza di un elemento, ovvero la sequenza di lettere “FONTAN”, che ricorda
dal punto di vista semantico il termine “FONTANA”. In ogni caso, questo
elemento del marchio impugnato è da ritenersi distintivo.

Poiché i prodotti sono identici e simili e a causa delle somiglianze visive,
fonetiche e concettuali, sussiste un rischio di confusione per la parte del
pubblico di riferimento, in special modo in considerazione del fatto che le
differenze esistenti tra i segni sono nella loro maggioranza limitate ad
elementi ed aspetti secondari. È infatti  possibile che il pubblico di
riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una
variante del marchio anteriore “FONTANA 1915”, configurato in modo diverso a
seconda del tipo di prodotti che designa.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n.
1 470 607 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 789 884

 

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26, 20135 Milano, Italia
(opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei
Tintori, 25 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)



 

c o n t r o

 

Carmelo Fontana, Via Visignano Sud 56/m, 56021 Cascina (PI), Italia
(richiedente), rappresentato da Brevetti Dott. Ing. Digiovanni Schmiedt
S.r.l., Via Aldrovandi 7, 20129 Milano, Italia (rappresentante
professionale).

 

Il 13/09/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 789 884 è accolta per tutti i prodotti contestati.1.

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 619 976 è totalmente2.
respinta.

 

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.3.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 15 619 976. L’opposizione si basa, inter
alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607. L’opponente ha
invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 



Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607.

 

 

I prodotti1.

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 18:       Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non
compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse;
borsette; borse a tracolla; borse porta documenti; marsupi; borse per la
spesa, fatti in pelle, tela o maglia; astucci in pelle o tessuto; borse a
bauletto; sporte; pochette; ventiquattrore; valigie; portabiti da viaggio;
zaini; borsoni da viaggio; bauli; portafogli; borsellini; portachiavi;
beauty-case vuoti.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 18:       Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; portamonete;
sacchi a mano; portadocumenti; cinture.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.



 

I prodotti del marchio impugnato borse; borsette; valigie; zaini; portafogli
sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i
sinonimi).

 

I portadocumenti includono, in quanto categoria più ampia le borse porta
documenti dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può
scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono
considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I prodotti portamonete del marchio impugnato si sovrappongono con i
borsellini dell’opponente in quanto tra i borsellini si trovano articoli la
cui funzione precipua è per l’appunto quella di portamonete. Pertanto, sono
identici.

 

I prodotti sacchi a mano del marchio impugnato sono compresi nell’ampia
categoria di borse dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti cinture del marchio impugnato includono tra gli altri prodotti
quali le tracolle, che sono articoli in forma di cintura (strisce di cuoio o
stoffa) usati per sostenere prodotti quali, per l’appunto, le borse a
tracolla dell’opponente. Oltre ad avere la medesima origine e i medesimi
canali di distribuzione, questi prodotti condividono pure lo stesso pubblico
di riferimento oltre a poter essere complementari. Pertanto, sono da
ritenersi simili.

 

 

Pubblico di riferimento – grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali
prodotti.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



I segni1.

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è composto dagli elementi
“FONTANA 1915”.

 

L’elemento «FONTANA» del marchio anteriore sarà inteso, tra le altre cose,
come il termine usato per designare in lingua italiana una fonte d’acqua
artificiale con uno o più getti, in genere costruzione di carattere
prevalentemente ornamentale, destinata a regolare l’efflusso all’aperto
dell’acqua proveniente direttamente dalla sorgente o da acquedotto. È pure
lecito attendersi che questo termine possa essere inteso come un cognome
italiano, diffuso in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Non
essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di
riferimento, presenta carattere distintivo.

 

È poi legittimo attendersi che l’elemento “1915” del segno anteriore possa
essere associato, oltre che semplicemente a un numero di quattro cifre, a un
particolare anno del ventesimo secolo. Questo elemento potrà essere inteso
come l’anno di fondazione o creazione, ad esempio, dell’impresa responsabile
del marchio e dei prodotti ad esso associati, o ancora come l’anno di
creazione del marchio stesso.

 

In questo caso, questo elemento deve quindi essere considerato di modesta
capacità distintiva per tutti i prodotti.

 

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine “CFONTAN”
riprodotto in lettere maiuscole nere. Al di sopra di questo elemento si trova
una quadrato nero suddiviso in quattro sezioni costituite da due spazi
arrotondati bianchi e due spazi attraversati da cinque linee oblique. Questo
elemento figurativo, pur non essendo particolarmente originale, possiede un
grado normale di distintività.



 

L’elemento «CFONTAN» del segno contestato non ha in sé un significato.
Tuttavia, non si può escludere che almeno una parte del pubblico di lingua
italiana possa riconoscere nel termine “CFONTAN” la presenza di un elemento,
ovvero la sequenza di lettere “FONTAN”, che ricorda dal punto di vista
semantico il termine “FONTANA”. In ogni caso, questo elemento del marchio
impugnato è da ritenersi distintivo.

 

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati
chiaramente più distintivi né più dominanti (visivamente di maggiore impatto)
rispetto ad altri.

 

Per quanto poi concerno il segno impugnato, si deve tener presente che quando
i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi
figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di
solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘FONTAN’ dei termini
normalmente distintivi “FONTANA” del marchio anteriore e “CFONTAN” del
marchio impugnato.

 

Tuttavia, essi differiscono nel numero di modesta capacità distintiva “1915”
del marchio anteriore nonché negli elementi aggiuntivi, tutti distintivi, del
marchio impugnato, ovvero nella prima lettera “C” del termine “CFONTAN”
nonché nella caratterizzazione grafica e nell’elemento figurativo.

 

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle
lettere “FONTAN”, presenti in modo identico in elementi distintivi di
entrambi i segni. La pronuncia differisce nella pronuncia del numero
aggiuntivo del marchio anteriore, che è tuttavia da considerarsi dalla
distintività debole, nella ultima lettera “A” di “FONTANA” del marchio
anteriore e nella prima lettera ‘C’ del marchio impugnato, entrambe facenti
parte di elementi distintivi.



 

Alla luce delle suddette considerazioni, i segni sono da considerarsi
foneticamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi.  Per almeno una
parte del pubblico di lingua italiana i segni saranno associati a un
significato simile, dato che per quanto riguarda il segno impugnato, si deve
considerare che pur non avendo un significato in sé, potrà essere associato
al significato spiegato sopra. Pertanto, i segni sono concettualmente simili
in media misura, anche considerando la sostanziale secondarietà, per le
ragioni di cui sopra, dell’elemento numerico aggiuntivo del marchio
anteriore.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere
distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale
rivendicazione.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di
modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione
c) della presente decisione.

 

 



Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in
parte identici e in parte simili. I suddetti prodotti sono diretti al grande
pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

 

I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in medio
grado.

 

Di fatto essi coincidono nella maggior parte delle lettere che li formano,
poste nella loro quasi totalità nel medesimo ordine. La sequenza di lettere
“FONTAN” costituisce la maggior parte dell’elemento distintivo del marchio
anteriore, ovvero “FONTANA”. Lo stesso vale per l’elemento “CFONTAN”, il
quale, rispetto all’elemento figurativo del marchio impugnato, ha un impatto
più forte sul consumatore, per le ragioni spiegate nella sezione c) della
presente decisione.

 

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi
del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Poiché i prodotti sono identici e simili e a causa delle somiglianze visive,
fonetiche e concettuali, sussiste un rischio di confusione per la parte del
pubblico di riferimento, in special modo in considerazione del fatto che le
differenze esistenti tra i segni sono nella loro maggioranza limitate ad
elementi ed aspetti secondari.

 

È infatti  possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore
“FONTANA 1915”, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti
che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n.
1 470 607 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 



Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 anteriore porta
all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per
tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare
gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02,
Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7,
lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI Andrea VALISA María ClaraIBÁÑEZ
FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta



la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere
rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione.
Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere
presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione
delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per
il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A
paragrafo 33 RMUE).

 

Mimi Mua – Mia & Mimi – Divisione di
Opposizione 13.09.2017

Mimi Mua – Mia & Mimi – Divisione di
Opposizione 13.09.2017
 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri relativi alla
Classe 25:       Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Gli elementi “MIMI MUA” del marchio anteriore e “MIA” e “MIMI” del marchio
impugnato non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.

Il marchio impugnato, la cui natura e figurativa, contiene altresì, posto tra
le due parole “MIA” e “MIMI”, il simbolo stilizzato, internazionalmente
riconosciuto e utilizzato in nomi di ditte, di una cosiddetta e commerciale
(&), che verrà inteso, per l’appunto, come una semplice congiunzione dalla
distintività particolarmente limitata.

https://registrazione-marchi.infogiur.com/mimi-mua-mia-mimi-divisione-di-opposizione-13-09-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/mimi-mua-mia-mimi-divisione-di-opposizione-13-09-2017/


Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tenendo presente che i prodotti sono identici e i marchi sono simili, è
inevitabile concludere che, nonostante le differenze esistenti tra gli
elementi verbali, sussista un rischio di confusione almeno, ma non
necessariamente solo, per la parte del pubblico di riferimento di lingua
lituana e polacca, la quale non riconoscerà significato alcuno negli elementi
verbali dei marchi

 

OPPOSIZIONE N. B 2 811 704

 

Shaofeng Pan, Via M. Buonarroti, 15/A, 50013 Campi Bisenzio (FI), Italia
(opponente), rappresentato da Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Viale Don
Minzoni, 41, 50129 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Pentex Limited, 93-100 Christian Street, London E1 1RS, Regno Unito
(richiedente), rappresentata da Revomark, 5 Cranwell Grove, Lightwater Surrey
GU18 5YD, Regno Unito (rappresentante professionale).

 

Il 13/09/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 811 704 è accolta per tutti i prodotti contestati.1.

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 714 108 è totalmente2.
respinta.

 

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.3.

 



 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 15 714 108. L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 13 908 702. L’opponente ha
invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

 

I prodotti1.

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

 

Classe 25:       Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.

 

 

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 



Classe 25:       Abbigliamento, scarpe e cappelleria.

 

Abbigliamento, scarpe e cappelleria sono identici poiché essi sono contenuti
in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al
grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

I segni1.

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto
precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che
designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una



parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi “MIMI”, “MIA” e “MUA” sono privi di significato in taluni
territori. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla
lingue nelle quali suddetti elementi non saranno associati ad alcun
significato, come per esempio il lituano e il polacco.

 

Come già rilevato poc’anzi, gli elementi “MIMI MUA” del marchio anteriore e
“MIA” e “MIMI” del marchio impugnato non hanno significato e sono, pertanto,
distintivi. Il marchio impugnato, la cui natura e figurativa, contiene
altresì, posto tra le due parole “MIA” e “MIMI”, il simbolo stilizzato,
internazionalmente riconosciuto e utilizzato in nomi di ditte, di una
cosiddetta e commerciale (&), che verrà inteso, per l’appunto, come una
semplice congiunzione dalla distintività particolarmente limitata.

 

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono nel termine “MIMI”, benché posto in un caso
all’inizio del segno e in un altro alla fine, nonché in due delle tre lettere
dei termini “MIA” e “MUA”. Tutti questi elementi sono, come visto poc’anzi,
distintivi. Tuttavia, essi differiscono nella seconda lettera dei termini
distintivi “MIA” e “MUA” nonché nel simbolo di e commerciale “(&)” del
marchio impugnato, il quale però possiede un carattere distintivo
particolarmente limitato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media
misura.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di
pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei
segni coincide nel suono delle lettere “MIMI” e “M-(*)-A”, presenti in modo
identico in entrambi i segni ed essendo elementi distintivi. La pronuncia
differisce nel suono della seconda lettera dei termini “MUA” e “MIA”, nonché
nel suono che deriva dalla pronuncia del segno di “e commerciale”, ovvero
“e”, il quale ha però una distintività limitata.

 

Di conseguenza, i segni sono da considerarsi foneticamente simili in media
misura.

 



Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel
complesso. Nonostante il simbolo di e commerciale del segno impugnato evochi
un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una differenza concettuale,
in quanto tale elemento possiede una assai limitata capacità distintiva e non
può indicare l’origine commerciale di uno dei marchi. L’attenzione del
pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di
fantasia, che non hanno un significato.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è
particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

 

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti nella classe 25 coperti dai marchi in disputa sono stati
riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale,
in considerazione del loro settore merceologico, presterà un grado di
attenzione medio.

 



I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura. Di fatto, la
grande maggioranza dei loro elementi coincide. Il termine “MIMI” è
identicamente incluso in entrambi i segni. Il termine “MUA” del marchio
anteriore trova la sua corrispondenza nel primo termine “MIA” del segno
impugnato, con l’eccezione della lettera posta nel mezzo di questi due
termini. Delle sette lettere che compongono i marchi, sei sono quindi
identiche. È poi vero che il segno impugnato, di natura figurativa, contiene
un elemento aggiuntivo, ossia il segno di e commerciale. Tuttavia, per le
ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, esso non potrà che
svolgere un ruolo del tutto secondario data la sua assai limitata capacità
distintiva.

 

Si deve tenere poi conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi
del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza
tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare,
una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor
grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un
maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Alla luce di quest’ultimo principio, tenendo presente che i prodotti sono
identici e i marchi sono simili, è inevitabile concludere che, nonostante le
differenze esistenti tra gli elementi verbali, sussista un rischio di
confusione almeno, ma non necessariamente solo, per la parte del pubblico di
riferimento di lingua lituana e polacca, la quale non riconoscerà significato
alcuno negli elementi verbali dei marchi. Ciò anche in considerazione del
fatto che le rimanenti differenze esistenti tra i segni sono circoscritte a
elementi secondari. Come precedentemente precisato nella sezione c) della
presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico
di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione
Europea n. 13 908 702 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende
che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti
contestati.

 

 



SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7,
lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI Andrea VALISA María ClaraIBÁÑEZ
FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere
rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione.



Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere
presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione
delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per
il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A
paragrafo 33 RMUE).

 

 

Rafforzata la tutela dei marchi – Il
sole 24 ore – 14-09-2017

Diritto dell’economia. Nulla la registrazione solo “ostruzionistica”

Rafforzata la tutela dei marchi

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

BUFFALO BEEF – Quinta Commissione di
Ricorso 26.07.2017

https://registrazione-marchi.infogiur.com/rafforzata-la-tutela-dei-marchi-il-sole-24-ore-14-09-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/rafforzata-la-tutela-dei-marchi-il-sole-24-ore-14-09-2017/
http://www.aigalaspezia.it/art-70-l-diritto-autore-l-22-04-1941-n-633/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/buffalo-beef-quinta-commissione-di-ricorso-26-07-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/buffalo-beef-quinta-commissione-di-ricorso-26-07-2017/


Buffalo Beef –  Quinta Commissione di ricorso
26.07.2017
Buffalo Beef  è un marchio figurativo per la classe di prodotti e servizi la
Classe 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette;
carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne
surgelata-  e la Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della
vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne.

L’esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi obiettati,
il marchio fosse descrittivo dato che il pubblico, costituito dal consumatore
medio di lingua inglese, percepirà il segno come un’indicazione che i
prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto,
l’esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da
un’espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la
qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi
obiettati. Inoltre, l’esaminatore affermava che, data la connotazione
puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere
distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da
non potere aggiungere distintività alcuna. Infine,  l’esaminatore ravvisava
come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la
natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

La richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio
è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e,
pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione
di segno distintivo dell’origine dei prodotti e servizi della richiedente
rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno
predomina il carattere meramente evocativo e non descrittivo poiché evoca nel
consumatore l’idea del “ranch” americano, ovvero il personaggio di Buffalo
Bill. – L’Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi)
simili sotto l’aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO
o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese
Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel
2001 dalla richiedente stessa.

 

 

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 26 luglio 2017

Nel procedimento R 529/2017-5

Buffalo Beef Società Agricola a r.l. Via Galatina, 4 – Fraz. S. Angelo in
Formis 81043 Capua (CE) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da G.D.
Di Grazia D’alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli,
Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15



436 827

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys (Presidente e
Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro) Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: italiano 26/7/2017, R
529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 maggio 2016, Buffalo Beef Società
Agricola a r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio
figurativo dell’Unione europea per i seguenti prodotti e servizi:

Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Roast-beef;
Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; carne di bufalo; Carne conservata;
Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta;
Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne;
carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne;
Prodotti a base di carne lavorata; uova; olii e grassi commestibili;
Acciughe; Brodi; Brodi ristretti; Conserve di frutta; Conserve di legumi;
Frullati; Verdure trattate; Gelatine commestibili; Olio di oliva; Olio extra
vergine d’oliva; Juliennes [preparati di verdure per zuppe]; Legumi
conservati; Legumi cotti; Legumi secchi; Macedonia di frutta; Macedonia di
verdure; Margarina; Preparati per fare la minestra; Succhi vegetali per la
cucina; Succo di pomodoro per la cucina; Yogurt; bevande a base di yogurt;
Dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; Gelatine, marmellate,
composte, frutta e verdura spalmabili; Patate chips; Salse; Latte; Prodotti
lattieri; prodotti caseari e loro succedanei; latticini; formaggi; formaggio
tipo ricotta; burro; succedanei del formaggio; salse al formaggio; Bevande a
base di latte; mozzarella; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti
principalmente di carne, pesce o verdure; condimenti costituiti
principalmente di carne e/o pesce e/o verdure e/o formaggi; Frutta, funghi ed
ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi);

Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per
asporto e della consegna a domicilio di alimenti, bevande, prodotti caseari,
formaggi, carne, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria;
amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi;
assistenza nella gestione degli affari; consultazione professionale di
affari; dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari;
distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; fiere (organizzazione di)
per scopi commerciali o pubblicitari; informazioni commerciali diffuse
tramite siti web; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori;
marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o
pubblicitari; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la
vendita al dettaglio; promozione delle vendite per i terzi; servizi di
consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising;
servizi di consulenza nella gestione commerciale in materia di franchising;
servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di
alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti
lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne],



selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli,
magliette, borse; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al
dettaglio, magazzini all’ingrosso, tramite cataloghi di vendita per
corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o
26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 2 programmi di televendita;
Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di
alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti
lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne],
selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli,
magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare
comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti e bevande;
Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto;
ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Alloggi temporanei;
Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; Prenotazione di abitazioni
temporanee; Prenotazione di ristoranti; servizi di ristoranti; Servizi di
ristoranti self-service; Servizi alberghieri; Servizi di bar; Servizi di
campi di vacanze [alloggio]; Servizi di catering.

2 In data 29 giugno 2016 l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per una parte dei
prodotti e servizi rivendicati. In particolare, i prodotti e servizi
obiettati dall’esaminatore erano i seguenti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere
b) e c) EUTMR Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef;
Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne
surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di
carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce;
prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne
lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita
per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di
vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti,
cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a
beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti,
cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti,
bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai
consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43
– Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione
mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a
domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di
ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di
catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) EUTMR Class 29 – Carne di
manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina;
Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per
asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti
di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro
trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di
una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per
consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti
prodotti.

3 L’esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi



obiettati, il marchio fosse descrittivo dato che il pubblico, costituito dal
consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un’indicazione
che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte.
Pertanto, l’esaminatore concludeva che il segno fosse costituito
essenzialmente da un’espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette
sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta
oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l’esaminatore affermava che, data la
connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di
carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in
natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine, 26/7/2017, R
529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 3 l’esaminatore ravvisava come il segno
potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità
e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

4 In data 12 agosto 2016 la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio
allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole
stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al
segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell’origine dei
prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese.
Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente evocativo
e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l’idea del “ranch” americano,
ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L’Ufficio ha già registrato numerosi
marchi (anche solo denominativi) simili sotto l’aspetto concettuale poiché
tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio
registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è
stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa. – L’impedimento
sollevato dall’esaminatore è in contrasto con l’articolo 12, paragrafo 1,
RMUE. 5 Con decisione del 19 gennaio 2017 (“la decisione impugnata”),
l’esaminatore rifiutava la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne
conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata;
carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola;
hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria;
piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 –
Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della
consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o
all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne,
carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di
una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne
di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli,
magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare
comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di
ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti
che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti;
servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-
service; servizi di bar; servizi di catering. 6 L’esaminatore decretava che
la domanda di marchio poteva proseguire per i rimanenti prodotti e servizi
rivendicati. 7 In data 16 marzo 2017 la richiedente presentava ricorso
avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento nella misura in
cui l’esaminatore aveva rifiutato la domanda di marchio per i prodotti e
servizi citati al punto 5 della presente decisione. L’Ufficio riceveva la



memoria contenente i motivi di ricorso in data 17 maggio 2017. 26/7/2017, R
529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

4 Motivi del ricorso La richiedente essenzialmente allega che, contrariamente
a quanto concluso dall’esaminatore, il segno non è sprovvisto di capacità
distintiva e che esso non descrive i prodotti e servizi rivendicati. Secondo
la richiedente il segno in esame è solo evocativo, ma non per questo
descrittivo. A sostegno di tali affermazioni, la richiedente argomenta che
sin dall’anno 2001 il medesimo segno è stato registrato in Italia sotto il n.
1 473 642. Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle
regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

10 Il ricorso è altresì fondato visto che la decisione impugnata è inficiata
da errore di natura procedurale nella misura in cui l’esaminatore ha fornito
una motivazione incongruente e sotto certi aspetti incomprensibile. Pertanto,
il fascicolo deve essere trasmesso al Dipartimento Operazioni per un nuovo
esame. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

11 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi
dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

12 Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono
esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o
indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o
altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

13 Infine, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE sono
esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il
pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica
del prodotto o del servizio.

14 Secondo il paragrafo 2, dell’articolo 7 RMUE, il paragrafo 1 si applica
anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione
europea. Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i
segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per
le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da
tutti (v. per analogia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25, e 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35; v.
anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).

15 Il carattere distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato,
da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la
registrazione del segno è richiesta e, dall’altra, in relazione alla
percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (v. 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26). 26/7/2017, R 529/2017-5,
Buffalo beef (fig.) 5



16 Si reputa che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento sia composto
prevalentemente da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente
attenti e avveduti (v. 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 30; v.
altresì, per analogia, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). I consumatori in questione presteranno un livello di
attenzione medio relativamente alla maggioranza dei prodotti e servizi
richiesti. Questa considerazione è in linea con la decisione impugnata e non
è stata oggetto di contestazione da parte della richiedente.

17 Ciononostante, la Commissione ritiene che una parte dei servizi della
classe 35 si dirigano a imprese e professionisti cui livello di attenzione
sarà più elevato.

18 Inoltre, la porzione del pubblico da prendere in considerazione nella
fattispecie è quella formata dai consumatori anglofoni nell’Unione europea.
Quindi, il marchio deve essere esaminato tenendo conto della percezione dei
consumatori nei territori di Regno Unito, Irlanda e Malta.

19 È indubbio che, stante le definizioni fornite dal dizionario della lingua
inglese, i due elementi verbali che compongono il segno hanno i seguenti
significati per il pubblico di riferimento: “BUFFALO”: The name of several
species of oxen; esp. a. Bos bubalus, originally a native of India,
inhabiting most of Asia, southern Europe, and northern Africa. It is tamed in
India, Italy, and elsewhere (http://www.oed.com/view/Entry/24304?
rskey=GINoNp&result=1&isAdvanced=false#eid). “BEEF”: 1. The flesh of an ox,
bull, or cow, used as food. Often preceded by words indicating the exact part
of the animal, e.g. sirloin, ribs of beef, etc. seabeef n. beef pickled for
use at sea (http://www.oed.com/view/Entry/16953? rskey=HKqCAO&result=1#eid).

20 Perciò, i due elementi verbali che compongono il segno in esame saranno
compresi come “BUFALO” e “CARNE”, rispettivamente. A titolo di chiarezza, la
Commissione riporta in seguito le rispettive definizioni fornite dal
dizionario della lingua italiana. “BUFALO”: (ant. bùffalo; ant. e region.
bùfolo) s. m. (f. -a) [lat. tardo bufălus, class. bubălus, dal gr. βούβαλος].
– 1. a. Nome attribuito a diverse specie di mammiferi ruminanti bovini del
genere Bubalus, che hanno caratteristiche comuni: pelame scarso, coda di
media lunghezza con ciuffo terminale, fronte convessa, arti corti e grossi,
corna triangolari e rugose alla base, rotonde e lisce superiormente. Sono di
solito suddivisi in due gruppi: il b. asiatico e quello africano. Allo stato
domestico, importate anche in Italia, le varie specie sono utilizzate come
animali da lavoro, da carne e da latte. b. B. americano, nome dato
impropriam. al bisonte (http://www.treccani.it/vocabolario/bufalo/). “CARNE”:
1. Parte muscolare del corpo dell’uomo e degli animali
(http://www.treccani.it/vocabolario/carne/). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo
beef (fig.) 6 21 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione
concorda con l’esaminatore che il segno sia composto prevalentemente da
un’espressione in un inglese corretto che significa “carne di bufalo”, o
anche “carne di bisonte”.

22 La Commissione è quindi tenuta a valutare se l’esaminatore abbia
correttamente valutato detto significato convogliato dal segno in relazione
ai prodotti e servizi oggetto della domanda.



23 In seguito a un’analisi delle considerazioni svolte dall’esaminatore,
circa i prodotti e servizi inizialmente obiettati e quelli per cui è stata
respinta la domanda di marchio, e dopo aver confrontato gli impedimenti
sollevati nella lettera di rifiuto provvisorio con quelli su cui è stata
fondata la decisione impugnata, la Commissione ritiene che quest’ultima sia
inficiata da varie incongruenze che non permettono alla parte interessata di
conoscere con esattezza l’ambito e le ragioni del rifiuto. Quindi, la
valutazione dell’esaminatore è da considerarsi erronea.

24 In particolare, la Commissione nota che il rifiuto provvisorio emesso
dall’esaminatore concerneva non solo gli impedimenti di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, bensì anche l’impedimento di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del medesimo regolamento. Invece, la
decisione impugnata si riferisce solo ai primi due senza fornire motivazione
alcuna, in relazione al terzo motivo di impedimento.

25 La Commissione non ravvisa nessuna valida ragione per giustificare il
cambio d’approccio da parte dell’esaminatore, il quale, nella decisione
impugnata, si discosta in parte, senza però spiegarne le ragioni, da certe
considerazioni esposte nella lettera di rifiuto provvisorio. In effetti, nel
confutare gli argomenti presentati dalla richiedente, l’esaminatore sembra
essersi “dimenticato” di aver sollevato, per certi prodotti e servizi,
un’obiezione che era fondata sulla presunta ingannevolezza del segno. I
prodotti e servizi in questione erano i seguenti: Classe 29 – Carne di manzo;
Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe
35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e
della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di
salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro
trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di
una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per
consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti
prodotti. 26 Inoltre, la decisione impugnata appare contradittoria e carente
di motivazione adeguata circa il criterio che aveva spinto l’esaminatore ad
obiettare, e in seguito rifiutare, la domanda di marchio per determinati
prodotti e servizi, quando, invece, questa veniva accettata per prodotti e/o
servizi molto simili sennonché identici a quelli rifiutati.

27 In tal senso, giova ricordare che le argomentazioni iniziali
dell’esaminatore si riferivano ai seguenti prodotti e servizi richiesti:
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE Classe 29 – Carni; Carne di
vitello; Roast-beef; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne
secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne;
Conserve di carne; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 7 Carne in
scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di
salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe
35 – Servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro
trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di
salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in
particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di
salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per
consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti



prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi
di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio
di consegna a domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie;
servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar;
Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE Classe 29 –
Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame;
Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della
vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne],
selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o
all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina,
Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di
pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e
acquistare comodamente detti prodotti.

28 Conseguentemente, nella lettera di rifiuto provvisorio, la domanda di
marchio veniva obiettata per i seguenti prodotti e servizi richiesti: Classe
29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca;
carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di
carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per
salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a
base di carne lavorata; Carne di manzo; Carne di vitello; Prosciutti;
Polpette; Pollame; Selvaggina; Salame; Classe 35 – Servizi di ordinazione
online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di
alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il
loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di
salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, i
particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di
salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per
consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti
prodotti. Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto
e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di
salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro
trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di
una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per
consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti
prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi
di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio
di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie;
servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar;
servizi di catering.

29 Infine, l’esaminatore, nel confermare come a suo avviso il segno fosse
solo descrittivo e sprovvisto di capacità distintiva ai sensi articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, concludeva che esso non fosse
registrabile per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-
beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne
surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di
carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce;
prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne
lavorata; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 8 Classe 35 – Servizi
di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna



a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o
all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne,
carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di
una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne
di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli,
magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare
comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di
ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti
che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti;
servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-
service; servizi di bar; servizi di catering.

30 La Commissione non può non notare come, oltre ad essere stata
inspiegabilmente respinta in base a solo una parte dei motivi inizialmente
sollevati, la domanda di marchio non fosse stata tuttavia rifiutata per i
seguenti prodotti e servizi richiesti, i quali, ad avviso di questa
Commissione, possono riferirsi ad alimenti a base di carne di bufalo o di
bisonte: Classe 29 – Brodi; Brodi ristretti; Gelatine commestibili; Preparati
per fare la minestra; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti
principalmente di carne, condimenti costituiti principalmente di carne;
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro
trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di
salumeria, detti servizi possono essere forniti da punti vendita al
dettaglio, magazzini all’ingrosso, tramite cataloghi di vendita per
corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o
programmi di televendita.

31 Detti prodotti e servizi si riferiscono ad alimenti che possono includere
o essere composti da carne di bufalo e/o di bisonte. Dunque, seguendo la
linea di ragionamento dell’esaminatore, il marchio avrebbe dovuto essere
considerato descrittivo e privo di capacità distintiva anche per questi
prodotti e servizi della richiedente.

32 Infine, la Commissione non comprende la ragione per la quale l’esaminatore
abbia deciso obiettare e in seguito rifiutare la domanda di marchio per
servizi quali “servizi di raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di
prodotti, in particolare di piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli,
magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare
comodamente detti prodotti”, i quali nulla hanno a che vedere con la carne di
bufalo o di bisonte.

33 Ai termini dell’articolo 75, secondo periodo, RMUE, le decisioni
dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai
quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

34 Orbene, tenuto conto di tutte le circostanze e le considerazioni
summenzionate, la Commissione ritiene che la decisione impugnata presenti una
motivazione incongruente, che non riflette in maniera chiara e certa il
ragionamento su cui si fonda la misura adottata dall’esaminatore, in modo che
la parte interessata possa legittimamente conoscere le ragioni del rifiuto e
che la Commissione stessa possa debitamente esercitare la sua funzione di
controllo.



35 Stante la consolidata giurisprudenza, la decisione impugnata deve
contenere una motivazione chiara e coerente al fine di consentire agli
interessati di conoscere i motivi sui quali essa si fonda e di disporre degli
elementi sufficienti per 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 9
esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (19/05/2010, T-464/08,
Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of
orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.) /
SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN
(3D), EU:C:2016:918, § 24-28). 36 Pertanto, la decisione impugnata deve
essere annullata e l’istanza deve essere rinviata alla Dipartimento
Operazioni per la prosecuzione della procedura in linea con quanto stabilito
dall’articolo 64, paragrafo 1, RMUE.

37 La Commissione invita, in particolare, l’esaminatore a valutare ex novo la
sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione in relazione a tutti i
prodotti e servizi richiesti, fornendo una motivazione congrua ed adeguata
relativamente a ciascun impedimento ravvisato e a ciascuna categoria omogenea
di prodotti e servizi.

38 Poiché nel caso di specie è ravvisabile una violazione procedurale di
carattere sostanziale ai sensi della regola 51, lettera b), REMC, si ritiene
equo disporre il rimborso della tassa di ricorso. 26/7/2017, R 529/2017-5,
Buffalo beef (fig.)

10 Dispositivo

Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide:

1. Il ricorso è accolto;

2. Il fascicolo è trasmesso all’esaminatore per un nuovo esame della domanda
di marchio relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti;

3. La tassa di ricorso deve essere rimborsata. Signed G. Humphreys Signed A.
Pohlmann Signed V. Melgar Registrar: Signed H.Dijkema 26/7/2017, R
529/2017-5, Buffalo beef
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Givova contro Giova –  Divisione d’Opposizione
09.08.2017
GIVOVA  contro  GIOVA

 

La Classe di riferimento è la classe 25 che racchiude scarpe e articoli di
abbigliamento.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “GIVOVA”.

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine “GIOVA”,
chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da
una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera “G” e un segno “+”
che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera “A”,
oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell’elemento verbale e
formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una
freccia e un trattino orizzontale.

Gli elementi “GIVOVA” del marchio verbale anteriore e “GIOVA” del marchio
figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute
alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l’appunto questa

https://registrazione-marchi.infogiur.com/givova-contro-giova-divisione-dopposizione-09-08-2017/
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circostanza è controbilanciata dal fatto che si deve tenere presente che sarà
il termine “GIOVA” ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto
all’elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti
somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un
rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non
attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale
ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 770 587

 

Giovanni Acanfora, Via Carlo Alberto, 60, 80045 Pompei (NA), Italia
(opponente), rappresentato da Gennaro Cirillo, Via Santa Lucia, 15, 80132
Napoli, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Giova Como Limited, 1301 Bank of America Tower Suite 1598 12 Harcourt Road,
Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese
(richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. Srl, Via Visconti
di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 09/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 770 587 è accolta per tutti i prodotti contestati.1.

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 559 461 è totalmente2.
respinta.

 

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.3.



 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 15 559 461. L’opposizione si basa, inter
alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 7 328 735.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e
l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 7 328 735.

 

 

 

I prodotti1.

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

 

Classe 25:       Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.



 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 25:       Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale;
Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo;
Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi;
Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera;
Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle;
Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la
ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera;
Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia;
Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di
abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento
da esterno resistente alle intemperie; Articoli d’abbigliamento per lo sport;
Capi d’abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i
guanti da golf]; Articoli d’abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento
premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti
[abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento];
Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body
[abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori
[abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero
abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging
[abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging
[abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di
abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da
pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la
parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del
corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima);
Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a
maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo
sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie
senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da
maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni
[pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings
[pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti;
Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni
di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne;
Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da
cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna;
Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non
sportive]; Pagliaccetti; Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da
allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di
tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in
gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Sandali e scarpe da spiaggia;
Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo
libero; Sandali; Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali
invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da
equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature]; Ballerine



[calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche];
Calzature da lavoro; Cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia;
Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di
pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile
pescatore; Berretti; Berretti (cappelleria); Berretti sportivi; Berretti con
visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti
da notte; Cappelli e berretti per lo sport.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti contestati abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento
formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da
uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per
ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento
da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in
pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la
ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera;
Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia;
Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di
abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento
da esterno resistente alle intemperie; Articoli d’abbigliamento per lo sport;
Capi d’abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i
guanti da golf]; Articoli d’abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento
premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti
[abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento];
Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body
[abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori
[abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero
abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging
[abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging
[abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di
abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da
pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la
parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del
corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima);
Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a
maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo
sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie
senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da
maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni
[pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings
[pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti;
Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni
di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne;
Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da



cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna;
Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non
sportive]; Pagliaccetti contestati sono identici agli articoli di
abbigliamento dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe
le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente
includono i prodotti contestati.

 

I prodotti contestati cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia;
Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di
pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile
pescatore; Berretti; Berretti (cappelleria); Berretti sportivi; Berretti con
visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti
da notte; Cappelli e berretti per lo sport sono compresi nell’ampia categoria
di cappelleria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da
allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di
tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in
gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da
bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero;
Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature
ortopediche]; Calzature da lavoro sono identici alle scarpe dell’opponente, o
in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi
(inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono
inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

 

I prodotti contestati sandali (ripetuto due volte); Sandali da bagno;
Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per
motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli
[calzature] sono differenti tipi di calzature che presentano una marcata
affinità con le scarpe nella Classe 25 dell’opponente, dal momento che tutti
questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i
piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici
nonché distribuiti attraverso gli stessi canali. Alla luce di queste
considerazioni, questi prodotti sono da considerarsi simili in alto grado.

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del



consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in alto
grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.

 

 

I segni1.

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto
precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che
designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una
parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi verbali “GIVOVA” e “GIOVA” sono privi di significato in taluni
territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di
conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun
contenuto semantico ai suddetti elementi verbali, come per esempio la parte
del pubblico rilevante di lingua spagnola o inglese.

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “GIVOVA”.



 

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine “GIOVA”,
chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da
una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera “G” e un segno “+”
che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera “A”,
oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell’elemento verbale e
formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una
freccia e un trattino orizzontale.

 

Come visto poc’anzi, gli elementi “GIVOVA” del marchio verbale anteriore e
“GIOVA” del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono,
pertanto, distintivi.

 

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Per quanto riguarda il marchio contestato, si deve tener conto del fatto che
quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi
figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di
solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “G-I-(x)-O-V-A” dei termini
distintivi “GIVOVA” e “GIOVA”. Tuttavia, essi differiscono nella
stilizzazione delle suddette lettere e nell’elemento figurativo aggiuntivo
nel caso del segno contestato e nella terza lettera ‘V’ del marchio
anteriore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di
pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei
segni coincide nel suono delle lettere “G-I-O-V-A”, presenti in modo identico
in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della terza lettera
“V” del segno anteriore, che non ha controparte nel segno contestato.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

 



Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del
territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio
contestato come frecce e segni “più”, come sopra spiegato, l’altro segno non
ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non
sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono
concettualmente simili, per quanto limitatamente ad elementi il cui impatto,
come esplicitato poc’anzi, è minore.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere
distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale
rivendicazione.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

 

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in
parte identici e in parte simili in alto grado.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i
fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una



somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di
somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).

 

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi
del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Nel presente caso, i marchi sono simili in alto grado da un punto di vista
fonetico e simili in medio grado da un punto di vista visivo. Per quanto
riguarda il loro contenuto semantico, la differenza dovuta alla presenza di
simboli (la freccia, il segno più) nel marchio contestato è di natura
secondaria, data la genericità di questi simboli e il minor impatto degli
elementi figurativi rispetto agli elementi verbali nei segni, per le ragioni
esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

 

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute
alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l’appunto questa
circostanza è controbilanciata dal fatto che, come messo in evidenza nella
sezione c) della presente decisione, si deve tenere presente che sarà il
termine “GIOVA” ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto
all’elemento figurativo.

 

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti
somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un
rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non
attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale
ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola. Come
precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento
dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio deve
considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve
essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 7 328 735 porta
all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per
tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare



gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02,
Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

Infine, poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di
cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere
all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7,
lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Angela DI BLASIO Andrea VALISA María ClaraIBÁÑEZ
FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a



condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere
rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione.
Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere
presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione
delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per
il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A
paragrafo 33 RMUE).

Kuboraum contro – Kuboraum Divisione
d’Opposizione 09.08.2017

Kuboraum contro – Kuboraum Divisione d’Opposizione
09.08.2017
Kuboraum contro  Kuboraum

Stiamo parlando delle seguenti Classi:

Classe 9:    Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti
per occhiali.

Classe 35:  Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti
vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per
occhiali, lenti per occhiali, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per
corrispondenza, telefonici e per televendita.

https://registrazione-marchi.infogiur.com/kuboraum-contro-kuboraum-divisione-dopposizione-09-08-2017/
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Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola
‘Kuboraum’. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e
altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico
standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene
rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere
tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella
pubblicazione ufficiale è irrilevante. Le differenze nell’uso di lettere
minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere
minuscole e lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola
’KUBORAUM’ riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario,
ad eccezione della lettera “O”, la quale presenta forma quadrata anziché
arrotondata.

L’elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante
ed è, pertanto, distintivo.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla
sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così
limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno,
al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come
“KUBORAUM”.

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a
causa dell’identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla
luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione
d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 497 959

 

Kuboraum Berlin Graziotin Eusebi Pincin GbR, Köpenicker Str. 96, 10179
Berlino, Germania (opponente),

 

c o n t r o

 

Foval S.r.l., Via Erizzo 159-Z.I., 31049 Valdobbiadene (TV), Italia
(richiedente), rappresentata da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio 6,
31100 Treviso, Italia  (rappresentante professionale).

 

Il 09/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 



 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 497 959 è accolta parzialmente, ossia per i1.
seguenti prodotti e servizi contestati:

 

Classe 9:    Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti
per occhiali.

 

Classe 35:  Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti
vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per
occhiali, lenti per occhiali, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per
corrispondenza, telefonici e per televendita.

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 500 368 è respinta per2.
tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti
prodotti e servizi.

 

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.3.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della
domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 500 368. L’opposizione si basa,
inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 966 431.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di



cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 966 431.

 

 

I prodotti e servizi1.

 

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 9:         Occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per
occhiali, occhiali da sole.

 

Classe 18:       Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non
compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e
ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

 

Classe 25:       Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 9:         Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali;
lenti per occhiali.

 

Classe 14:       Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria;
pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.



 

Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione
commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione,
amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature
per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, metalli preziosi e
loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti
cronometrici, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza,
telefonici e per televendita.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 9

 

Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali
sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

 

Prodotti contestati in classe 14

 

I prodotti contestati metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria;
pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici non presentano punti di
contatto rispetto ai prodotti del marchio anteriore sui quali è fondata
l’opposizione, vale a dire, occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti
per occhiali, occhiali da sole in Classe 9, cuoio e sue imitazioni, articoli
in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e
valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di
selleria in Classe 18, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria in
Classe 25. In effetti, tali prodotti hanno natura, destinazione e metodo
d’uso completamente diversi. Inoltre, essi vengono distribuiti attraverso
canali commerciali distinti ed hanno di solito un’origine commerciale del
tutto diversa. In particolare, per quanto riguarda i gioielli la Divisione di
Opposizione sottolinea che essi sono indossati per ornamento personale. Anche
questo aspetto può interessare l’abbigliamento, ma la principale funzione di
quest’ultimo è vestire il corpo umano. Come sopra, la loro natura e quella
dell’abbigliamento sono diverse. Non hanno gli stessi canali di distribuzione
e, ancora una volta, non sono né concorrenti né complementari. È vero che
oggi stilisti che producono abbigliamento di moda vendono con il loro marchio
anche accessori di moda, come occhiali e gioielli. Tuttavia, questa non è la
regola, e vale piuttosto per gli stilisti di successo (dal punto di vista
economico). Alla luce di tutto quanto sopra i prodotti del marchio impugnato



nella Classe 14 e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25
sono da ritenersi dissimili.

 

Servizi contestati in classe 35

 

I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici
prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene
la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e
servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento
che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi
luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i
servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

 

Pertanto, i servizi contestati servizi di gestione, organizzazione,
amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature
per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all’ingrosso, al
dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita sono
simili in basso grado rispetto a occhiali; montature per occhiali; astucci
per occhiali; lenti per occhiali dell’opponente.

 

Tuttavia, i servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti
vendita a beneficio di terzi di metalli preziosi e loro leghe, oreficeria,
gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici,
all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per
televendita e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 del
marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i
servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano
altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel
raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi,
consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di
acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti.
Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso.
Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi
di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli
specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo
quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti
dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel
presente caso in quanto i prodotti in questione non sono dissimili.

 

I servizi contestati di pubblicità consistono nel fornire a terzi assistenza
nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la
vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un
vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di



realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo
diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che
studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le
necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e
dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di
tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet,
ecc.

La natura e lo scopo dei servizi di pubblicità sono fondamentalmente diversi
dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti o dalla fornitura di molti
altri servizi. Il mero fatto che alcuni prodotti, quali ad esempio i prodotti
nelle Classi, 9, 18 e 25 del marchio sul quale si basa l’opposizione, possano
apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la
somiglianza con questi ultimi. Pertanto, i servizi di pubblicità deve essere
considerata dissimili dai prodotti del marchio sul quale si basa
l’opposizione.

 

I rimanenti servizi di gestione di affari commerciali; amministrazione
commerciale; lavori di ufficio sono servizi prestati in genere da società
specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste
raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al
fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di
fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e
acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali
le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del
prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì
qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di
“assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”, ad
esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie,
come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come
trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare
nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività
di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi
prodotti, come creare un’identità aziendale, eccetera.

Detti servizi non presentano affinità di alcun tipo se confrontati con i
prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25  del marchio
anteriore. Questi prodotti e servizi hanno una diversa natura, origine, scopo
e canali di distribuzione. Neppure sono detti prodotti e servizi
complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi
dissimili.

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 



Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o
simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi
nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. Si ritiene che il grado
di attenzione sia medio.

 

I segni1.

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola
‘Kuboraum’. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e
altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico
standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene
rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere
tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella
pubblicazione ufficiale (ad esempio il Bollettino MUE) è irrilevante. Le
differenze nell’uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche
quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

 

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola
’KUBORAUM’ riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario,
ad eccezione della lettera “O”, la quale presenta forma quadrata anziché
arrotondata.

 

L’elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante
ed è, pertanto, distintivo.

 



I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono in tutte le loro lettere, con la sola
differenza costituita dalla stilizzazione delle lettere del segno impugnato.
Pertanto, essi sono da ritenersi visivamente molto simili

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di
pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei
segni è la medesima, essendo formati dalle stesse lettere nello stesso
ordine. Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il
pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è
particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e
servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore
deve essere considerato normale.



 

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti e servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati
essere in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte
dissimili.

 

I prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado
sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35,
anche ad un pubblico professionale. In entrambi i casi il grado di attenzione
sarà medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere
considerato normale.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i
fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una
somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di
somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).

 

Nel presente caso, i marchi sono identici da un punto di vista fonetico e
visivamente simili in alto grado. L’aspetto concettuale non influenza la
presente comparazione.

 

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla
sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così
limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno,
al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come
“KUBORAUM”.

 

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a
causa dell’identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla
luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione
d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

 

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la



somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per
l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su
tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere
accolta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

 

Registrazione di marchio tedesco n. 302 012 005 540 per il marchio
denominativo “KUBORAUM”.

 

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a
confronto e copre gli stessi prodotti, il risultato non può essere diverso in
relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata
respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di
confusione non sussiste.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove
le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o
qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una
ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e
servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte
sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione



 

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione
d’Opposizione 28.08.2017

1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione
d’Opposizione 28.08.2017
Le classi di prodotti e servizi oggetto dell’opposizione sono la classe 18:
borse, borsette e la classe 25: Articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore ‘1969’ sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe
essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo
o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere
distintivo.

La divisione d’Opposizione ritiene che il numero ‘1969’ potrà essere
percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della
lettera ‘V’ nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale.
Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i
numeri a quattro cifre che iniziano con ‘19’ con una data, dal momento che
questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e

https://registrazione-marchi.infogiur.com/1969-contro-19-v-69-italia-divisione-dopposizione-28-08-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/1969-contro-19-v-69-italia-divisione-dopposizione-28-08-2017/


hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la
separazione effettuata dalla lettera ‘V’ tra ‘19’ e ‘69’ non è sufficiente
per evitare la percezione dell’elemento ‘1969’ come anno formato da quattro
cifre.

L’elemento ‘Italia’ del segno contestato sarà percepito come tale. Dal
momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è
non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa
all’origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante
rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione
secondaria e ridotta dimensione.

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere
distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne
l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato
dall’opponente e relativo ai prodotti identici o simili.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 638 933

 

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Stati Uniti
d’America   (opponente), rappresentata da Studio Legale SIB, Corso dei
Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l., Via Daniele Crespi, 1, 21052
Busto Arsizio (VA), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco
Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia
(rappresentante professionale).

 

Il 28/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 638 933 è accolta parzialmente, ossia per i1.
seguenti prodotti contestati:

 



Classe 18: Borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle
portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle;
portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta
pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta
pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio.

 

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente:
abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni;
pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti;
reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte;
impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a
vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie;
calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive,
stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle;
gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio;
scarpe in cuoio. 

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 593 883 è respinta per2.
tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.3.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 14 593 883. L’opposizione si basa sulle
registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 8 928 442, n. 838 664 e n. 11
392 057. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore
alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente,
l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che
precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è



stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato
per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si
fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato
uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in
questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova,
l’opposizione è respinta.

 

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso dei
marchi sui quali si basa l’opposizione, ovvero,  marchi dell’Unione europea 
n. 8 928 442, 838 664 e n. 11 392 057.

 

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato pubblicato in data
14/10/2015.

 

La richiesta di prove d’uso in relazione al marchio dell’Unione europea n.
11 392 057 non è ammissibile poiché era diretta contro un marchio che, alla
data di pubblicazione della domanda di marchio contestata, non era registrato
da almeno cinque anni.

 

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile in relazione
ai restanti marchi, dal momento che tali marchi erano stati registrati più di
cinque anni prima della data pertinente summenzionata. E’ stato, pertanto,
chiesto all’opponente di dimostrare che i marchi su cui si basa l’opposizione
erano oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo tra 14/10/2010
e 13/10/2015 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso dei marchi in relazione ai prodotti
sui quali si basa l’opposizione, ovvero:

 

Marchio dell’Unione europea n. 8 928 442

 

Classe 18:  Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi
in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e
bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

 



 

Marchio dell’Unione europea n. 838 664

 

Classe 25:  Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso
consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la
natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i
servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa
l’opposizione.

 

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso
all’opponente fino al 28/09/2016 per presentare le prove dell’uso dei marchi
anteriori. Il 09/08/2016 l’Ufficio ha concesso una proroga del termine per
presentare le prove d’uso fino al 28/11/2016. L’opponente ha presentato le
prove d’uso il 25/11/2016 (entro il termine). Parte di tale documentazione
era stata trasmessa dall’opponente anche  il 17/05/2016.

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

Copie di articoli e redazionali datati 1999 e 2015 e apparsi su riviste
pubblicate in Gran Bretagna, Francia e Germania e siti online contenenti
un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di
abbigliamento.

 

Copie di pubblicità datate nel periodo 2011-2012 apparse su riviste in
Gran Bretagna contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad
articoli di abbigliamento.

 

Copie di estratti dal sito Archive.org relativi al sito gap.eu in cui
appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento e
datati 10/2013

 

Copie di foto relative alla campagna pubblicitaria sul marchio ‘1969’ in
alcuni negozi nell’Unione Europea.

http://www.gap.eu


 

Copie di brochure datate 2011 e 2012 in cui appare il marchio 1969 in
relazione ad articoli di abbigliamento.

 

Copie di estratti di ordini datati 2011 e 2012 inviati a società che
producono per conto dell’opponente ed aventi ad oggetto il
confezionamento di articoli di abbigliamento.

 

Copia di un conteggio del numero di visite al sito gap.eu da parte di
consumatori europei nel periodo 2010-2012.

 

Copie di immagini relative alla apertura di un negozio a Roma.

 

Copie di cartelloni pubblicitari in Gran Bretagna, Francia, Irlanda e
Italia relativi a prodotti di abbigliamento a marchio 1969.

 

Copie di immagini di vetrine di negozi in Gran Bretagna, Irlanda e
Francia in cui appare il marchio ‘1969’.

 

Copia di una dichiarazione giurata del vice presidente di Gap Inc.
datata 11/11/2016 in cui si dichiara che il fatturato relativo alla
vendita di articoli di abbigliamento e accessori contraddistinti dal
marchio 1969 è stato di oltre 7 milioni di dollari nel 2013, di oltre 10
milioni di dollari nel 2014 e di oltre 12 milioni di dollari nel 2015.

 

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura
dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come
marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di
una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera
a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

 

Il materiale probatorio dimostra che il marchio 1969 è stato utilizzato per
articoli di abbigliamento. Questi prodotti non rientrano in nessuna delle
categorie di prodotti per le quali il marchio anteriore dell’Unione europea
n. 8 928 442 è registrato. Di conseguenza, l’opponente non ha dimostrato
l’uso del marchio per i prodotti per i quali esso è registrato, ma per
prodotti diversi, per i quali non gode di protezione.

http://www.gap.eu


 

La Divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall’opponente non
sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore n. 8 928 442 è stato
utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il
periodo di riferimento.

 

Ne discende che in relazione al marchio anteriore dell’Unione europea n. 8
928 442 l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 42,
paragrafo 2, RMUE, e della regola 22, paragrafo 2, REMUE.

 

L’esame pertanto procederà in relazione al marchio dell’Unione europea n. 838
664.

 

I documenti presentati, in particolare i diversi articoli e redazionali e le
pubblicità, dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto nell’Unione
europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti
i documenti: francese, inglese e tedesco. Pertanto, le prove si riferiscono
al territorio di riferimento.

 

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di
riferimento.

 

Sebbene sia vero che l’opponente non ha presentato fatture, le diverse prove
nel loro insieme forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni
sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e
sulla frequenza dell’uso. Le prove sono distribuite in modo piuttosto
uniforme nel tempo e si riferiscono a diversi paesi nell’Unione europea.
Inoltre, il materiale pubblicitario è piuttosto consistente e gli articoli e
redazionali sono di portata nazionale.

 

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura
dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come
marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di
una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera
a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

 

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una
parte dei prodotti per i quali esso è registrato.



 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio
allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire
l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad
esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti
conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del
marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia
usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita
dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del
marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di
riferimento.

 

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo
e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione
europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione
si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo
e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

 

Classe 25:  Articoli di abbigliamento.

 

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione
prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa



ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alle registrazione di marchio dell’Unione europea dell’opponente n.
838 664.

 

I prodotti1.

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 25: Articoli di abbigliamento.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 3: Cosmetici in generale, comprendenti: profumi; profumi solidi;
deodoranti; saponi; saponi liquidi; saponette; bagni schiuma; dentifrici;
shampoo; olii essenziali; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e
per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli; creme per il
viso; mascara; eye liner; ombretti; matite per il trucco; terre per il viso;
rossetti; fondotinta; creme per il corpo; smalti per unghie; rinforzanti per
unghie; olii e creme abbronzanti; detersivi; candeggianti; ammorbidenti;
saponi; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati
per pulire, lucidare, sgrassare, raschiare e abradere.

 

Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle;
cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle;
ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed
altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle;
borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in
pelle; cinghie in finta pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi



[pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; astucci da viaggio in
pelle; rivestimenti in pelle per mobili; borse per la spesa in pelle; cuoio;
cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili
di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in
cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in
cuoio; corregge in cuoio; tracolle in cuoio; cuoio per finimenti; scatole in
cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin
[imitazione del cuoio].

 

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente:
abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni;
pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti;
reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte;
impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a
vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie;
calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive,
stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle;
gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio;
scarpe in cuoio.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 

Prodotti contestati in classe 3

 

I prodotti contestati non sono simili ai prodotti dell’opponente, i quali
consistono in abbigliamento. Tali prodotti differiscono in natura, scopo,
metodo d’uso, produttori e canali di distribuzione. Essi, inoltre, non sono
complementi né in competizione tra loro.

 

Prodotti contestati in classe 18

 

I prodotti contestati borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle;
cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in
pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette
in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in
finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio sono collegati



agli articoli d’abbigliamento dell’opponente. E’ probabile, infatti, che i
consumatori considerino i prodotti contestati come accessori complementari
dei prodotti dell’opponente dal momento che questi vengono normalmente
abbinati tra loro. Va, altresì, rilevato che tali prodotti possono essere
distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti
collegati e trovarsi negli stessi punti vendita al dettaglio.  Essi,
pertanto, sono considerati simili.

 

I restanti prodotti contestati valigie; bauli; pelle; ombrelli da sole;
ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di
selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; astucci da viaggio
in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; cuoio; cuoio grezzo; cuoio
sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni
di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili;
passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in
cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in
cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio] non sono simili ai
prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura e scopo e vengono
normalmente fabbricati da diverse imprese e non si trovano negli stessi punti
vendita. Essi, inoltre, non sono complementari né sono in competizione tra
loro.

 

 

Prodotti contestati in classe 25

 

I prodotti contestati abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere,
comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche;
pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere;
busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards;
cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive;
giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti;
vestaglie; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in
pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio sono
compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente.
Essi sono, pertanto, identici.

 

I prodotti contestati calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe,
scarpe sportive, stivali e sandali; scarpe in cuoio sono simili ai prodotti
dell’opponente. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione
coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi
magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno
strettamente collegati.

 



 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono
diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

 

I segni1.

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento
dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Per
ragioni di economia processuale, la divisione d’Opposizione reputa opportuno
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua
italiana.

 

Il marchio anteriore ‘1969’ sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe



essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo
o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere
distintivo.

 

La divisione d’Opposizione ritiene che il numero ‘1969’ potrà essere
percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della
lettera ‘V’ nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale.
Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i
numeri a quattro cifre che iniziano con ‘19’ con una data, dal momento che
questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e
hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la
separazione effettuata dalla lettera ‘V’ tra ‘19’ e ‘69’ non è sufficiente
per evitare la percezione dell’elemento ‘1969’ come anno formato da quattro
cifre.

 

L’elemento ‘Italia’ del segno contestato sarà percepito come tale. Dal
momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è
non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa
all’origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante
rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione
secondaria e ridotta dimensione.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle cifre 1-9-6-9. Essi differiscono nella
lettera ‘V’, nella parola Italia e nella leggera stilizzazione del segno
impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, IL marchio anteriore sarà pronunciato come il
numero o l’anno ‘1969’. Come segnalato anteriormente, è probabile che una
larga parte del pubblico rilevante pronunci i numeri ‘19’ e’69’ del segno
impugnato come il numero o l’anno ‘1969’, nonostante la presenza della
lettera ‘V’ nel mezzo che pertanto sarà pronunciata prima o dopo il numero.
Si ritiene altresì probabile che la parola ‘Italia’ non sarà pronunciata dal
pubblico rilevante essendo carente di carattere distintivo e in ragione della
sua ridotta dimensione e posizione secondaria.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 



 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni
saranno associati ad un significato simile, essi sono molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo
intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi
di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove
presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto
“Valutazione globale”).

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

 

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti sono in parte identici, in parte simili ed in parte dissimili.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale
per le ragioni esposte sopra, le quali sono essenzialmente riconducibili al
fatto che i marchi contengono la cifra ‘1969’.



 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità
di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo
imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i
fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una
somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado
di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un
maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore
confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore
effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i
prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese
economicamente collegate.

 

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il
marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o
servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista
un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua
italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base
della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente n. 838
664.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti
considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei
prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione
dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e
diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 



Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere
distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne
l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato
dall’opponente e relativo ai prodotti identici o simili. In effetti il
risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un
elevato carattere distintivo.

 

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo
accresciuto del marchio su cui si fonda l’opposizione in relazione ai
prodotti dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi
è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il
risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore godesse di un
carattere distintivo accresciuto.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 11 392 057 per il marchio verbale ‘GAP 1969’.

 

Tale diritto anteriore contiene l’elemento ‘GAP’ che è il primo elemento del
marchio che non è presente nel segno impugnato e che costituisce un
importante elemento di differenziazione tra segni, anche in virtù del suo
carattere distintivo. Nel caso di questo diritto anteriore, ‘1969’ sarà
percepito come riferimento all’anno in cui è stata fondata la società
titolare del marchio. Tale elemento avrebbe, pertanto, un carattere
distintivo debole.  Alla luce di quanto precede, pertanto, non sussisterebbe
un rischio di confusione in relazione a tale marchio anteriore.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove
le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o
qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una
ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti
contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su
una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie
spese.



 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

 

TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione
d’Opposizione 16.08.2017

TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione
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d’Opposizione 16.08.2017
 

Parliamo di due realtà, Tuttoespresso srl che ha depositato il marchio
anteriore “tutto” e dell’azienda Pagliero & Calvetti S.r.l. del marchio
impugnato “tutto capsule”

Sono entrambi marchi che operano nell’ambito della produzione e
commercializzazione del caffè e quindi la classe di riferimento è la
Classe 30: Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.

Analizziamo i singoli prodotti:

I  prodotti contestati caffè; tè sono identicamente coperti dal marchio
anteriore, i succedanei del caffè hanno un alto grado di somiglianza con il
caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico,
canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in competizione
tra loro.

Il cacao è simile al caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in
pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in
competizione.

Lo zucchero non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti
hanno un diverso metodo d’uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in
diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non
sono complementari ne sono in competizione tra loro.

Per cui l’opposizione  è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti
contestati: Classe 30: Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 584 566

 

Tuttoespresso S.r.l., Via Fatebenefratelli, 22, 20121 Milano (MI), Italia
(opponente), rappresentata da Studio Legale SIB, Corso dei Tintori, 25, 50122
Firenze, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Pagliero & Calvetti S.r.l., Via della Repubblica 9, 10036 Settimo Torinese,
Italia (richiedente), rappresentata da A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27,
10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

 



Il 16/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 584 566 è accolta parzialmente, ossia per i1.
seguenti prodotti contestati:

 

Classe 30: Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 182 315 è respinta per2.
tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e
servizi.

 

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.3.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi
della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 182 315, ovvero contro
tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si
basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 2 318 962. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.

 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione europea
n.  2 318 962.



 

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore
alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente,
l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che
precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è
stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato
per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si
fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato
uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in
questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova,
l’opposizione è respinta.

 

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso dei
marchi sui quali si basa l’opposizione, inter alia, marchio dell’Unione
europea n.  2 318 962.

 

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il
marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data
pertinente summenzionata.

 

La domanda contestata è stata pubblicata il 22/06/2015. Quindi è stato
chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa
l’opposizione era oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo
tra 22/06/2010 e 21/06/2015 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti
e servizi sui quali si basa l’opposizione, ovvero:

 

Classe 11:  Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di
vapore, di cottura, di refrigerazione, di essicamento, di ventilazione, di
distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine
elettriche da caffé, loro parti e accessori.



 

Classe 30:  Caffé, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del
caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria,
gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare;
sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

 

Classe 32:  Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche;
bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare
bevande.

 

Per ragioni di economia processuale la divisione d’Opposizione esaminerà le
prove d’uso unicamente in relazione ai prodotti nella classe 30 e presupporrà
l’uso del marchio per i prodotti nelle classi 11 e 32.

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso
consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la
natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i
servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa
l’opposizione.

 

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso
all’opponente fino al 04/07/2016 per presentare le prove dell’uso. Il
29/06/2016 l’Ufficio ha concesso all’opponente una proroga del termine fino
al 04/09/2016. L’opponente ha presentato le prove d’uso il 02/09/2016 (entro
il termine).

 

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto
a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la
Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini
generali, senza divulgare tali dati.

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

Tabella con i dati di fatturato relativi alle vendite di prodotti
contraddistinti dal marchio ‘Tutto’, divisi per Paese, anno e tipologia
di prodotto;
Numerose fatture di vendita emesse su vari clienti In Austria, Francia,
Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna datate



nel periodo 2010-2015 in cui appare il marchio ‘Tutto’ in particolare
per caffè e tè. Gli importi e i quantitativi sono significativi.

 

Fotografie di macchine da caffè contraddistinte dal marchio ‘Tutto’.

 

Manuale d’uso di una macchina da caffè.

 

Fotografie dei packaging di alcuni prodotti contraddistinti dal marchio
‘Tutto’ e, particolare, caffè in cialde, bevande solubili. Bustine di
zucchero e palette.

 

Estratti dal sito www.t-club.com.

 

Le fatture dimostrano che i luoghi in cui l’uso è avvenuto sono Austria,
Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna. Tale
circostanza può essere dedotta, dalla valuta menzionata, euro e dagli
indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di
riferimento e dimostrano che il marchio è stato utilizzato nell’Unione
europea.

 

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di
riferimento.

 

I documenti presentati, in particolare le fatture, forniscono alla Divisione
d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito
territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

 

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una
parte dei  prodotti.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio
allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire
l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad
esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti
conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del



marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia
usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo
e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti e servizi da esso
coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione
europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione
si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo
e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

 

Classe 30:  Caffé, tè.

 

I riferimenti ai restanti prodotti del marcio anteriore sono scarsi o
inesistenti.

 

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione
prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.



 

 

I prodotti e servizi1.

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 11:  Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di
vapore, di cottura, di refrigerazione, di essicamento, di ventilazione, di
distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine
elettriche da caffé, loro parti e accessori. (l’uso è stato presupposto per
ragioni di economia procedurale)

 

Classe 30: Caffè, tè.

 

Classe 32:  Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche;
bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare
bevande. (l’uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)

 

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 30:      Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; zucchero.

 

Classe 35:  Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione
commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su
Internet.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi
includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei
servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il
metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 



Prodotti contestati in classe 30

 

I prodotti contestati caffè; tè sono identicamente coperti dal marchio
anteriore.

 

I succedanei del caffè hanno un alto grado di somiglianza con il caffè
dell’opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di
distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

 

Il cacao è simile al caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in
pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in
competizione.

 

Lo zucchero non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti
hanno un diverso metodo d’uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in
diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non
sono complementari ne sono in competizione tra loro.

 

 

Servizi contestati in classe 35

 

I servizi impugnati pubblicità; gestione di affari commerciali;
amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita
di capsule su Internet sono diversi dai prodotti del marchio anteriore. Essi
differiscono in natura, scopo, pubblico rilevante, canali di distribuzione e
origine commerciale. Inoltre, non sono complementari ne in competizione tra
loro.

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.



 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia
misura sono diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di
attenzione sia medio.

 

 

 

I segni1.

 

 

TUTTO
Marchio anteriore Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto
precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che
designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una
parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune ‘TUTTO’ sarà inteso in taluni territori, per esempio in
Italia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla



italiano.

 

L’elemento ‘TUTTO’ sarà inteso come ‘L’intera quantità, l’intero numero, il
pieno complesso, senza esclusione di alcuna parte o di alcuni elementi
dell’insieme’. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i
prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

L’elemento ‘CAPSULE’ del segno impugnato sarà inteso come ‘qualsiasi
involucro di forma tondeggiante o cilindrica che ha funzione protettiva o è
usato come contenitore’. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono caffè,
tè, cacao e zucchero, tale elemento è debole per tali prodotti dal momento
che verrà percepito come un riferimento all’involucro in cui tali prodotti
sono contenuti.

 

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi
figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di
solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Il marchio anteriore, ‘TUTTO’, è interamente compreso – e ha un ruolo
distintivo autonomo – nel segno impugnato ed è altresì il suo primo elemento.
I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo
elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale
circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso
destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte
iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Visivamente, i segni coincidono nel termine ‘TUTTO’ che è l’unico elemento
del marchio anteriore e il primo elemento del segno impugnato. Tuttavia, essi
differiscono nella parola ‘CAPSULE’ e negli elementi figurativi del segno
impugnato.



 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle
lettere ‘TUTTO’, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel
suono delle lettere ‘CAPSULE’ del segno contestato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni sono
pertanto concettualmente molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è
particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

 

 



Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I prodotti e servizi sono in parte identici, in parte simili in varia misura
ed in parte dissimili.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.
In particolare, i marchi coincidono in ‘TUTTO’ che è l’unico elemento del
marchio anteriore e il primo elemento nonché l’elemento maggiormente
distintivo del segno impugnato.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i
segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o secondari.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità
di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo
imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i
fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una
somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado
di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un
maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore
possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che
contengono ‘TUTTO’. A sostegno della propria tesi, il richiedente richiama un
certo numero di marchi registrati nell’Unione europea.

 

La Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati
non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la
situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile
presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i
marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le
prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati
esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti ‘TUTTO’ e sono
quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del
richiedente dev’essere respinta.



 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista
un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua
italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base
della registrazione del marchio dell’Unione dell’opponente. Come
precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento
dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti
considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei
prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione
dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e
diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

 

Come visto anteriormente le prove d’uso non sono state esaminate in relazione
ai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 11 e 32. Tali prodotti
sono chiaramente dissimili ai servizi rivendicati dal marchio contestato e,
pertanto, anche supponendo che l’opponente abbia dimostrato l’uso in
relazione a tali prodotti il .risultato non può essere diverso per i prodotti
e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul marchio dell’Unione europea n.
2 960 946 per il marchio verbale ‘TUTTOESPRESSO’ per prodotti nelle classi 9,
11, 30 e anch’esso soggetto a prova d’uso. Con riferimento ai prodotti nelle
classi 9 e 11  va rilevato che essi sono chiaramente dissimili dai prodotti e
servizi  rivendicati dal marchio contestato.

 

L’opponente ha presentato le stesse prove d’uso per entrambi i marchi posti a
base dell’opposizione, pertanto, il risultato non può essere diverso in
relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata
respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di
confusione non sussiste.

 

 

SPESE



 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove
le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o
qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una
ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e
servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte
sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
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I servizi sui quali si basa l’opposizione sono relativi alla Classe 43:
  Alloggi temporanei. I servizi contestati sono nello aspecifico  Alloggi per
vacanze. 

Gli elementi “CA’ DEI FRATI”, che costituiscono l’intero marchio denominativo
anteriore, e “CORTE DEI FRATI” sono privi di significato in taluni territori,
per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Il segno impugnato
presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole “THE
HISTORICAL SUITES HOME”.

L’ elemento “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno contestato sarà inteso
nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a “La
casa delle suites storiche”.

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato
descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza
servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi
servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristica positiva
dei suddetti servizi, i quali sarebbero “per definizione” la sede (home) di
suites storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le
differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad
elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di
confusione.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 727 249

 

Azienda Agricola Ca’ Dei Frati di Dal Cero Pietro e Figli Società Agricola,

https://registrazione-marchi.infogiur.com/ca-dei-frati-contro-corte-dei-frati-divisione-dopposizione-11-08-2017/
https://registrazione-marchi.infogiur.com/ca-dei-frati-contro-corte-dei-frati-divisione-dopposizione-11-08-2017/


Via Frati, 22, 25019 Sirmione, Fraz. Lugana (BS), Italia (opponente),
rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento
(FE), Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Paginoro S.r.l., Via Marconi 1, 37011 Bardolino (VR), Italia (richiedente).

 

Il 11/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 727 249 è accolta per tutti i servizi contestati.1.

 

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 330 772 è totalmente2.
respinta.

 

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.3.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 330 772. L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 582 278. L’opponente ha
invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 



Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di
cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da
imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione
dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di
diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori
includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei
servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di
riferimento.

 

I servizi1.

 

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

 

Classe 43:       Alloggi temporanei.

 

I servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 43:       Alloggi per vacanze.

 

Gli alloggi per vacanze contestati sono compresi nell’ampia categoria degli
alloggi temporanei dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

 

Pubblico di riferimento –grado di attenzione1.

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al
grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



 

 

I segni1.

CA’ DEI FRATI CORTE DEI FRATI
Marchio anteriore Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento
dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi “CA’ DEI FRATI”, che costituiscono l’intero marchio denominativo
anteriore, e “CORTE DEI FRATI” sono privi di significato in taluni territori,
per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Il segno impugnato
presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole “THE
HISTORICAL SUITES HOME”.

 

Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

 

Gli elementi che formano il marchio anteriore, come già accennato poc’anzi,
non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per i
termini “CORTE DEI FRATI” del segno impugnato.



 

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati
chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

 

Il segno impugnato presenta poi, nella sua parte superiore, un elemento
figurativo che consiste in uno stemma od emblema la cui dimensione non
permette peraltro di divisarne le caratteristiche in dettaglio. Non essendo
nel suo complesso descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i servizi di
riferimento, presenta carattere distintivo.

 

Tuttavia, l’elemento “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno contestato sarà
inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente
a “La casa delle suites storiche”.

 

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato
descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza
servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi
servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristiche positiva
dei suddetti servizi, i quali sarebbero “per definizione” la sede (home) di
suites storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

 

L’elemento denominativo “CORTE DEI FRATI” insieme all’elemento figurativo del
segno anteriore costituiscono nel loro insieme l’elemento dominante del segno
impugnato in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto alle parole
“THE HISTORICAL SUITES HOME” in virtù in particolare della loro maggior
dimensione.

 

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve poi tener conto del fatto che
quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi
figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di
solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera “C” dei termini
distintivi “CA’” del marchio anteriore e “CORTE” del segno impugnato nonché
nel secondo e terzo termine, entrambi normalmente distintivi, “DEI FRATI”.



 

Tuttavia, essi differiscono nei restanti elementi dei termini “CA’” e
“CORTE”, nell’elemento figurativo, che pur essendo co-dominante ha un minore
impatto per le ragioni viste poc’anzi e nei termini che compongono l’elemento
non distintivo “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle
lettere “C” dei primi termini distintivi di entrambi i segni, ovvero “CA’” e
“CORTE” e nel suono delle lettere dei termini distintivi “DEI FRATI”.  I
segni differiscono nella pronuncia delle restanti lettere dei termini “CA’” e
“CORTE” e nei termini dell’elemento non distintivo “THE HISTORICAL SUITES
HOME” del segno impugnato, il quale non ha controparte nel segno anteriore.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel
complesso. Nonostante l’espressione “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno
impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una
somiglianza concettuale, in quanto tale elemento è non distintivo e non può
indicare l’origine commerciale di uno dei marchi. L’attenzione del pubblico
di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia,
che non hanno un significato.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

Carattere distintivo del marchio anteriore1.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è
particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua



notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il
marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in
questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

 

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione1.

 

I servizi nella Classe 43 coperti dai marchi in conflitto sono stati
riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale
presterà un grado di attenzione medio.

 

I marchi sono simili in medio grado da un punto di vista visivo e in alto
grado da quello fonetico. Ciò è dovuto alla presenza, nel segno impugnato, di
un elemento figurativo il quale, pur aggiungendo un gradiente di
differenziazione tra i segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c)
della presente sezione avrà comunque un minore impatto. Per quanto riguarda
poi gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato, ovvero l’espressione
“THE HISTORICAL SUITES HOME”, essi presentano un carattere non distintivo, in
particolare per i consumatori di lingua inglese presi in esame.

 

Alla luce di queste due circostanze particolari, sarà quindi l’elemento
“CORTE DEI FRATI” del segno impugnato a svolgere un ruolo preponderante nella
percezione del segno da parte dei consumatori. Questo elemento verbale, che è
pure elemento dominante, presenta numerosi punti di contatto con il marchio
denominativo anteriore “CA’ DEI FRATI”. Due dei tre termini che compongo
questi elementi sono infatti identici, mentre il primo termine è
contraddistinto dalla medesima lettera iniziale.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i
fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una
somiglianza dei marchi e tra i servizi come nel presente caso. Pertanto, un
minor grado di somiglianza tra i servizi può essere compensato da un maggiore
grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).



 

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha
la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve
fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le
differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad
elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di
confusione.

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore
confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore
effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i servizi
designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente
collegate.

 

Si ribadisce pertanto che considerato quanto sopra, sussiste un rischio di
confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come
precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento
dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Di conseguenza, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio
dell’Unione Europea n. 10 582 278 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne
discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi
contestati.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del



procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7,
lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI Andrea VALISA Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi
dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta
con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere
rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione.
Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere
presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione
delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per
il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A
paragrafo 33 RMUE).

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Due marchi si somigliano? Esame da
fare a 360 ° – Italia Oggi –
09-08-2017

Due marchi si somigliano? Esame da fare a 360 °

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
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