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La Divisione di Opposizione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà
intellettuale ritiene che l’uso di un aggettivo qualificativo debole, poiché
associato ad una caratteristica di due o più prodotti indispensabile o che
contiene  la  loro  essenza,  usato  per  identificare  due  o  più  prodotti  
appartenenti  a  settori  merceologici  diversi  ed  afferenti  ad  aziende
economicamente  non  collegate  tra  di  loro,  non  crea  nel  pubblico  di
riferimento  confusione  di  alcun  tipo,  né  sul  piano  visuale,  né  sul
piano fonetico né concettuale. Il segno non comunicherebbe nessun significato
e, pertanto, è un elemento distintivo.  L’impatto visivo, concettuale e
fonetico verrebbe assicurato dalla struttura, dalla lunghezza e da elementi
addizionali precipui del settore di riferimento di ciascun prodotto.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 574 773

 Ferrarelle S.p.A., Via di Porta Pinciana, 4, 00187 Roma, 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

Compagnia Italiana Sali S.p.A., Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, Italia
(richiedente), rappresentata da Silvia Locatelli, Corso Mazzini, 3, 27100
Pavia, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/07/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 574 773 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 14 061 758. L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 707 551. L’opponente ha
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invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere  b), RMC.

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.

a)          I prodotti

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

Classe 30:       Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e
sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria;
gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare
lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; aceto;
aceto di birra; acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso
culinario; alghe [condimenti]; alimenti a base di avena; alimenti a base di
farina;  amido  per  uso  alimentare;  anice  [chicchi];  anice  stellato;
aromatizzanti; aromi al caffè; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per
bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii
essenziali; avena frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto
contenuto proteico; barrette di cereali; bastoni di liquerizia [confetteria];
bevande  a  base  di  cacao;  bevande  a  base  di  caffè;  bevande  a  base  di
cioccolato; bevande a base di tè; bicarbonato di sodio per la cottura;
biscotti; biscotti di malto; biscottini; bonbons; brioches; budini; cacao;
cacao e latte; caffè; caffè e latte; caffè verde; cannella [spezia]; capperi;
caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; chiodi di garofano;
chow-chow [spezia]; chutney [condimenti]; cialde; cicoria [succedaneo del
caffè]; cioccolato; cioccolato e latte [bevanda]; composti aromatici per uso
alimentare;  condimenti;  confetteria;  confetteria  a  base  di  arachidi;
confetteria a base di mandorle; confetti; corn flakes; coulis di frutta
[salse]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; crema inglese; crêpes;
croccanti [pasticceria]; curcuma per uso alimentare; curry [spezia]; cuscus
[semolino];  dolci;  dolcificanti  naturali;  dolciumi  per  la  decorazione
dell’albero  di  natale;  erbaggi  conservati  [condimenti];  essenze  per
l’alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; estratti di
malto  per  l’alimentazione;  farina  di  fave;  farina  di  grano;  farina  di
granturco; farina di orzo; farina di patate per uso alimentare; farina di
senape; farina di soia; farina di tapioca per uso alimentare; farinata a base
di latte; farinata di mais con acqua o latte; farine alimentari; fermenti per
paste; fiocchi di avena; fiocchi di cereali essiccati; fior di farina per
l’alimentazione; focacce; fondenti [confetteria]; gelati; gelatina di frutta
[confettura]; gelatina per prosciutto; germi di grano per l’alimentazione
umana; ghiacci alimentari; ghiaccio, naturale o artificiale; ghiaccio per



rinfrescare; glasse per torte; glucosio per uso culinario; glutine per uso
alimentare;  gomme  da  masticare;  granturco  macinato;  granturco  tostato;
granturco  tostato  e  soffiato  [popcorn];  halvah;  impasto  per  il  pane;
infusioni non medicinali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura
di prodotti alimentari; ketchup [salsa]; leganti per gelati; leganti per
salsicce;  lievito;  lievito  in  polvere;  lievito  [naturale];  liquirizia
[confetteria];  maccheroni;  maionese;  malto  per  l’alimentazione  umana;
maltosio; marinate; marzapane; melassa; menta per l’industria dolciaria;
miele; mousse al cioccolato; mousse [dessert ] dolci; muesli; nigella; noce
moscata; orzo frantumato; orzo mondato; pan pepato; pane; pane biscottato;
pane d’azzimo; pangrattato; panini; pappa reale per l’alimentazione umana,
non per uso medico; pasta di mandorle; pasta di semi di soia [condimento];
pasta per dolci; paste alimentari; paste [pasticceria]; pasti preparati a
base  di  noodle;  pasticceria;  pasticche  [confetteria];  pasticcini
[pasticceria]; pasticcio di carne; pepe; pesto [salsa]; pizze; polvere per
dolci; polveri per gelati; preparati fatti di cereali; preparati vegetali
succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera
la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata;
propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; riso; sago; sale di cucina; sale
di  sedano;  sale  per  conservare  gli  alimenti;  salsa  di  pomodoro;  salsa
piccante alla soia; salse [condimenti]; salse per insalata; salse per pasta;
sandwiches;  sapori  [condimenti];  sciroppo  di  melassa;  semi  di  lino  per
l’alimentazione umana; semola di avena; semolino; semolino di mais; senape;
snack a base di cereali; snack a base di riso; sorbetti [ghiacci edibili];
spaghetti; spezie; succedanei del caffè; sughi di carne [salse]; sushi;
taboulé; tacos; tagliatelle; tapioca; tè; tè ghiacciato; torte; torte di
riso; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglina [succedaneo della vaniglia];
vermicelli; yoghurt ghiacciato; zafferano [condimenti]; zenzero [spezia];
zucchero; zucchero candito; zucchero di palma.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30:       Sale per uso alimentare, composti a base di cloruro di sodio
per uso alimentare.

Prodotti contestati in classe 30

I prodotti contestati sale per uso alimentare sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di prodotti e servizi sebbene tramite una formulazione
leggermente diversa. Conseguentemente, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare
includono altri elementi oltre al cloruro di sodio per uso alimentare,
chiamato anche sale, per tanto, essi includono in quanto categoria più ampia
il sale di cucina dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione
non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi
sono  considerati  identici  ai  prodotti  dell’opponente.  Per  tanto,  questi
prodotti sono identici.

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 che risultano essere identici sono diretti al
grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia da medio sia
variabile da medio a basso, giacché, anche se oggi giorno ci sono molti tipi
di sali di diversi prezzi, di solito si tratta di un prodotto economico
destinato al consumo quotidiano.

c)          I segni

FONTE ESSENZIALE
GEMMA DI MARE ESSENZIALE

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 marchio anteriore è un marchio denominativo composto da due parole,
“FONTE”  ed  “ESSENZIALE”.  Il  segno  contestato  è  un  marchio  denominativo
composto da quattro parole “GEMMA”, “DI”, “MARE” ed “ESSENZIALE”.

La parola “ESSENZIALE”, compresa in entrambi i marchi, sarà intesa avente il
seguente  significato  che  costituisce  o  contiene  l’essenza  di  una  cosa,
oppure, con il significato di sostanziale, indispensabile da una gran parte
del pubblico di riferimento, come il pubblico di lingua italiana e dai
consumatori di altre lingue, tenendo conto che gli equivalenti nelle loro
lingue sono molto simili, come ad esempio “essential” in inglese, “essentiel”
in francese, “essentieel” in tedesco, “essencial” in portoghese, “esencial”
in spagnolo, ecc. Poiché, i prodotti rilevanti fanno riferimento a sali e
composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare si considera che
questa parola è debole riguardo ai prodotti della classe 30, dato che fa
riferimento a una delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, sia
alla loro essenza che alla loro condizione di indispensabile.

La parola “FONTE” del marchio anteriore sarà intesa da una parte del pubblico
di riferimento come vena d’acqua a getto continuo e luogo da cui l’acqua
scaturisce (vedasi il Vocabolario online Treccani). Ciò vale sia per i
consumatori di lingua italiana che per i consumatori di altre lingue, tenendo
conto che gli equivalenti in altre lingue europee sono identici o molto
simili, come per esempio il termine “fonte” in portoghese e “fuente” in
spagnolo. Nonostante ciò, poiché, i prodotti rilevanti riguardano sale di
cucina, in classe 30, questa parola si considera distintiva, per il pubblico



di riferimento, giacché è priva di qualsiasi significato riguardo a tali
prodotti.

La parola “GEMMA” e l’espressione “DI MARE” del marchio impugnato saranno
intese da una parte del pubblico di riferimento, cioè dal pubblico italiano,
come “GEMMA” pietra preziosa e “DI MARE” proveniente dal mare, la massa
d’acqua che circonda la terraferma e ricopre gran parte della superficie
terrestre (vedasi il Vocabolario online Treccani). Inoltre, saranno intese
anche dai consumatori di altre lingue, in considerazione dal fatto che gli
equivalenti in altre lingue europee sono molto simili, come per esempio,
“gema” in spagnolo, “gemme” in francese, eppure “de mar” in spagnolo e “de
mer” in francese, rispettivamente.  Tenendo conto che i prodotti rilevanti
sono sale per uso alimentare, composti a base di cloruro di sodio per uso
alimentare, in classe 30, l’espressione “DI MARE” si considera debole per
questa  parte del pubblico di riferimento e, invece, distintiva per il resto
del pubblico. Tuttavia, la parola “GEMMA”, poiché è priva di qualsiasi
significato riguardo ai prodotti menzionati della classe 30, si considera
distintiva per il pubblico di riferimento.

Nonostante ciò, non si può escludere che per una parte del pubblico appena
menzionato, l’espressione “GEMMA DI MARE” suggerisca il concetto di salgemma,
detto anche alite o halite, o sale di miniera, costituito da cloruro sodico
(vedasi il Vocabolario online Treccani), giacché gli equivalenti nelle loro
lingue sono termini simili che evocano lo stesso concetto. È vero che
siccome, i prodotti rilevanti riguardano sale per uso alimentare, composti a
base di cloruro di sodio per uso alimentare, in classe 30, questa espressione
si considera allusiva, ma è anche vero che non lo è sino al punto da influire
materialmente sul suo carattere distintivo. Ciò significa che il suo grado di
distintività deve essere considerato normale.

Tuttavia, per quanto riguarda la restante parte del pubblico rilevante, anche
se si tratta di una parte ridotta, per la quale nessuno dei termini che
compongono  entrambi  i  marchi  hanno  alcun  significato,  per  tanto,  non
presentano  elementi  che  potrebbero  essere  considerati  più  distintivi  di
altri.

Il  marchio  anteriore  e  quello  contestato  non  presentano  elementi  che
potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto)
rispetto ad altri.

Visivamente, i marchi coincidono principalmente nelle lettere dell’elemento
“E-S-S-E-N-Z-I-A-L-E” considerato debole per una gran parte del pubblico di
riferimento e distintiva per il resto. Tuttavia, essi differiscono nella loro
struttura e lunghezza (due termini versus quattro) e nelle lettere degli
elementi del marchio anteriore che formano il termine distintivo, “F-O-N-T-E”
e le lettere che formano l’espressione del marchio impugnato “GEMMA DI MARE”
(distintiva, anche se per la parte del pubblico che riconosce comprende tutti
i termini “GEMMA” si considera elemento distintivo e “DI MARE” elementi
deboli).

Le prime parti dei marchi sono dissimili “FONTE” vs. ”GEMMA”/“GEMMA DI MARE”.
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. Di
conseguenza, i primi elementi dissimili dei marchi in questione (che inoltre
sono anche distintivi) devono essere presi in considerazione in sedi di
valutazione del rischio di confusione.

Ne discende che per una gran parte del pubblico di riferimento, come il
pubblico di lingua italiana e di altre lingue, per la quale, la parola
coincidente, “ESSENZIALE” è debole e l’inizio dei marchi e composto da
diversi termini addizionali sono distintivi, i segni sono simili in ridotta
misura.

Per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una ridotta
parte di questo pubblico, i segni si considerano simili in grado medio.

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 del termine “E‑S-S-E-N-Z-I-A-LE”,
presenti in modo identico in entrambi i segni, le quali fanno parte di un
termine  da  considerarsi  per  una  gran  parte  dei  consumatori  debole.  La
pronuncia  differisce  nel  suono  delle  lettere  “F-O-N‑T-E”  del  marchio
anteriore e “G-E-M-M-A” “D-I” “M-A-R-E” del marchio impugnato, che non hanno
controparte nel marchio anteriore.

Sotto questo profilo si applicano le stesse considerazioni anteriori, per
tanto, per una gran parte del pubblico di riferimento, i segni sono simili in
ridotta misura.

Per il resto del pubblico di riferimento, i segni si considerano simili in
grado medio.

Sotto il profilo concettuale,  i marchi coincidono nel contenuto semantico
del termine “ESSENZIALE”, il quale è tuttavia, come visto nei paragrafi
anteriori, un termine debole per una gran parte del pubblico di riferimento e
un  termine  distintivo  per  una  ridotta  parte  di  questo  pubblico.  Essi
differiscono nel contenuto semantico (indicato in precedenza) dei restanti
termini,  “FONTE”  del  marchio  anteriore  e  “GEMMA”  del  marchio  impugnato
(entrambi distintivi) e “DI MARE” (debole per una parte del pubblico di
riferimento) oppure, come già spiegato prima, per alcuni consumatori di una
parte  del  pubblico  di  riferimento  nell’espressione  distintiva,  anche  se
allusiva, “GEMMA DI MARE” del marchio impugnato.

In ogni caso, per la gran parte del pubblico di riferimento che comprende il
significato  del  termine  “ESSENZIALE”,  indipendentemente  dal  fatto  che
comprendano tutti, alcuni degli elementi addizionali di entrambi i marchi, i
segni sono concettualmente simili in ridotta misura, in quanto che coincidono
nel concetto del termine “ESSENZIALE”, considerato debole in relazione con i
prodotti rilevanti.

Per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una ridotta



parte del pubblico, dato che nessuno dei marchi nel suo complesso e nemmeno
nessuno dei loro componenti ha un significato, non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, per tanto, questo aspetto 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.

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.

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
debole, per una gran parte del pubblico di riferimento, come il termine
“ESSENZIALE” secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente
decisione.

e)          Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono stati ritenuti
identici.

Per una gran parte del pubblico di riferimento, i marchi sono simili in
ridotta misura, sia sul piano visuale, che sul piano fonetico e concettuale.
Tuttavia, per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una
ridotta parte di questo pubblico, i marchi sono simili in grado medio sul
piano visuale e fonetico,  nella misura in cui il termine “ESSENZIALE” non
verrà compreso da detta parte di pubblico, ma non sono comparabili  su piano
concettuale.

I marchi hanno in comune l’elemento “ESSENZIALE”, indipendentemente dal fatto
che, (i) per una gran parte del pubblico di riferimento, sarà riconosciuto
come  un  termine  debole,  poiché  il  medesimo  sarà  associato  ad  una
caratteristica  dei  prodotti  in  questione,  “indispensabile”  oppure  “che
contiene la loro essenza” e, (ii) per il resto del pubblico di riferimento,
anche se si tratta di una ridotta parte, il segno non comunica  nessun
significato e, pertanto, è un elemento distintivo. Inoltre, in entrambi i
marchi, questo termine occupa la stessa posizione, ossia l’ultima.

I marchi si differenziano nella loro struttura, lunghezza e nei loro elementi
addizionali che formano il loro inizio “FONTE” e “GEMMA”/ “GEMMA DI MARE”
termini  distintivi  per  la  totalità  del  pubblico  di  riferimento.  Questi
elementi iniziali svolgono un ruolo decisivo sull’impatto visivo, fonetico e



concettuale creando una distanza significativa tra i marchi in conflitto,
giacché sono gli elementi che causeranno un maggiore impatto nel consumatore
(anche nel consumatore che percepirà  l’espressione del marchio impugnato
“GEMMA DI MARE” come  allusiva, giacché, nel suo complesso, la sua capacità
di identificare i prodotti non viene diminuita)

Tuttavia, anche per la ridotta parte del pubblico di riferimento per cui i
termini che compongono i segni sono privi di significato, e sono dunque
distintivi, si ritiene che la differenza tra i marchi relativa alla struttura
dei segni, alla loro lunghezza e alla posizione dell’elemento coincidente sia
un fattore decisivo in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le differenze visive tra i marchi così come indentificate nel corso della
presente decisione, sono particolarmente rilevanti, poiché i prodotti in
questione sono di consumo quotidiano (sale ed altri componenti per uso
alimentare) normalmente acquistati in supermercati o stabilimenti in cui i
prodotti sono presentati in scaffali e, pertanto, la componente visiva del
segno presenta un importanza maggiore. Per tali prodotti, le differenze
visive determinate principalmente dalla struttura e lunghezza dei marchi
(quattro elementi nel caso del marchio impugnato e due nel caso del marchio
anteriore) e i diversi termini iniziali addizionali, considerati distintivi
per la totalità del pubblico di riferimento,  sono rilevanti per determinare
l’assenza  di  rischio  di  confusione.  Queste  considerazioni  si  applicano
altresì  nell’ipotesi  in  cui  l’elemento  che  i  marchi  hanno  in  comune,
“ESSENZIALE”, non sia compreso da una parte del pubblico di riferimento e non
sia considerato, quindi, un elemento debole. A quanto detto deve aggiungersi
che il grado di attenzione del consumatore in questi casi, si considera basso
trattandosi di prodotti alimentari di consumo quotidiano e in generale di
costo ridotto.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’Ufficio ritiene che gli elementi di
differenziazione tra i marchi in conflitto, siano sufficienti per contrastare
l’unico elemento coincidente tra di loro, “ESSENZIALE” situato alla fine di
entrambi i segni e considerato distintivo soltanto per una ridotta parte del
pubblico  di  riferimento  che  in  ogni  caso  presterà  più  attenzione  agli
elementi iniziali che, come detto sono dotati di carattere distintivo per
tutto il pubblico di riferimento.

Per dovere di completezza, si sottolinea altresì che 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 dall’opponente, ovvero:

·                La decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell’EUIPO
del 16/11/2015, R 3221/2014-4 “ ” vs. “THE MASTERS SPRUCE MEADOWS MASTERS”;

·                La decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell’EUIPO
del 11/11/2015, R 1419/2014-4 “ ” vs. “RAW”;

·                La decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO
del 05/10/2015, R 2827/2014-5 “CROWN EASYCLEAN” vs. “ ”;

·                La decisione della Commissione di Ricorso allargata
dell’EUIPO del 18/09/2013, R 1462/2012-G “ULTIMATE GREENS” vs. “ ” and “ ”;

·                La decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell’EUIPO
del 22/05/2002, R 252/2001-4 “THEESSENTIALS”; Le prime quattro decisioni non
sono rilevanti ai fini del presente procedimento, poiché i segni non sono
comparabili con quelli del caso in specie, giacché, nel caso in esame si
tratta di due marchi denominativi, di diversa struttura, composti da più di
un elemento verbale, tra i quali i primi sono diversi e distintivi. Per
quanto riguarda l’ultima decisione, si tratta di una decisione ex parte,
riguardo la distintività del segno “THEESSENZIALS” (non “ESSENZIALE”), classi
3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 e, inoltre, come ben sottolineato dalla parte
opponente dipende principalmente dalle circostanze della fattispecie.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti
decisioni trasmesse alla Divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al
caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non
sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto,
l’opposizione deve essere respinta.

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.

La Divisione d’Opposizione

Michele M.
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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).


