
MM contro MM MARMO MECCANICA Divisione
di Opposizione 08-10-2018

I prodotti oggetto di contestazione sono relativi alla Classe 7: Macchine e
macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura;
attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

Il marchio anteriore è formato da due “M”poste all’interno di un cerchio di
colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro. Il marchio impugnato è
composto da una griglia formata da quadrati all’interno dei quali si trovano
una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” le tre lettere “SPA”.

Sul lato destro vi sono i  termini “MARMO MECCANICA”.

Per il pubblico di lingua italiana il termine Spa è acronimo di Società per
Azioni e i termini MARMO MECCANICA designano un tipo di roccia calcarea o ciò
che riguarda macchine che hanno rapporto con essa.

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e
quindi l’opposizione deve essere respinta.

 

 

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

 

Mille Miglia Engineering S.r.l., Via Ettore de Sonnaz, 17, 10121 Torino,
Italia (opponente), rappresentata da Serena Corbellini, Via Frascarolo, 45,
15046 San Salvatore Monferrato (AL), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

 

Marmo Meccanica – S.p.A., Via Sant’Ubaldo, 20, 60030 Monsano (AN), Italia
(richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti,
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13, 60035 Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale).

 

Il 08/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.1.

 

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

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 16 921 777 per il marchio figurativo .
L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
15 112 253 per il marchio figurativo . 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 i seguenti:

 

Classe 7:         Macchine e macchine utensili per il trattamento di
materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la
manipolazione.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 7:         Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici
laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso
industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione
per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe
circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per
piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine
utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici
elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici
industriali [lucidatrici].

 

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali
si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione
d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra
elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i
prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è
per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e
quindi l’opposizione deve essere respinta.

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 sono considerati essere identici o simili
sono diretti 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.

 

 

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).

 

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 formato da due elementi identici posti all’interno di
un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro la cui
forma rammenta quella di due lettere stilizzate, la cui posizione però,
contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente nelle proprie osservazioni
del 13/0272018, fa sì che esse siano più facilmente ricollegabili ad una
lettera “M” e una lettera “W”. Non si può, tuttavia, escludere che almeno una
parte del pubblico possa vedere gli elementi, la cui forma è per l’appunto
identica, come due lettere “M” delle quali la seconda è collocata in
posizione capovolta. Nessuno degli elementi del marchio anteriore ha un
significato in relazione ai prodotti nella classe 7. Il marchio è quindi
distintivo.

 

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è composto da una griglia
formata da nove quadrati posti in file di tre. All’interno dei tre quadrati



superiori si trovano rispettivamente da sinistra una lettera “M” maiuscola
nera,  un’altra lettera “M” e, in quadrati ancora più piccoli, le tre lettere
“SPA”. Nell’ultimo quadrato, in basso a destra, si trova un elemento di assai
ridotte dimensioni, la cui natura è indefinibile proprio a causa delle
ridotte dimensioni. Questo elemento è da considerarsi pertanto trascurabile e
non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

 

Il marchio è inoltre caratterizzato dalla presenza, sul lato destro, dei due
termini “MARMO MECCANICA” raffigurati in forma verticale per mezzo di lettere
minuscole di colore nero.

 

Mentre le lettere “M” ed “M” sono da considerarsi normalmente distintive,
così come i le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, per la parte del
pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua
bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l’appunto le
lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, nel caso in cui ad essi vengano
attributi dei significati. Si pensi ad esempio all’idea di “SPA”, che sarà
compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare
genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del
Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il
significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto
quella, assegnerà ai termini “SPA” e “MARMO MECCANICA”. Questi termini hanno
contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti,
mentre le tre lettere “SPA” del marchio impugnato sono comunemente utilizzate
in Italia come acronimo di “Società per azioni” e definiscono una società di
capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini “MARMO
MECCANICA” saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che
designa un tipo di roccia calcarea, e dall’altro un aggettivo/sostantivo che
fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda
le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

 

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

 

Per quanto riguarda entrambi i segni, si deve tenere 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, considerato che le coincidenze esistenti tra i segni sono
irrilevanti, dato che le lettere “M” sono raffigurate utilizzando
caratteristiche assai differenti,  e in considerazione dei restanti elementi
dei segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di
pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei
segni coincide nelle lettere “M”, e ancora di più nel caso nel segno
anteriore vengano riconosciute due lettere “M” invece che una lettera “M” e
una lettera “W”. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “SPA” e
“MARMO MECCANICA” del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno
anteriore. In questo caso diversa rilevanza è assunta da questi ultimi
elementi a seconda della loro distintività.

 

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno tracciare due
conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se,
infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che
riconoscerà due lettere “M” nel segno anteriore, e intenderà gli elementi
verbali “SPA” e “MARMO MECCANICA” come elementi descrittivi, i segni sono
foneticamente simili in media misura, dato che l’attenzione si concentrerà
per l’appunto sulle due lettere “M”, per un’altra parte del medesimo
pubblico, la quale leggerà “M” e “W” nel marchio anteriore e percepirà gli
ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono
foneticamente simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’unico
elemento che i segni hanno in comune sono le lettere “M”, i segni sono
concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli
ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore,
anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera “W” nel secondo
elemento.

 

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.

 

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare
che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione)
quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in
questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla
medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente
collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di
riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o
servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato
globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze
del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in
particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

I prodotti sono stati considerati essere, per motivi di economia procedurale,
come se fossero identici a quelli del marchio anteriore. Essi sono diretti a
una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale il quale nel presente caso
presterà un grado di attenzione medio.



 

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente
simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di
riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo
interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere
“M” ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio
impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare
percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di
riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

 

Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere
“M”, anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi
radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa
circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per
quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha
specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o
dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di
vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell’esistenza di
un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore
produce un’impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi
senz’altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, §
60).

 

Nel presente caso, come poc’anzi ribadito, i segni producono un’impressione
visiva assai diversa, sia in virtù della loro particolare veste grafica che
degli elementi aggiuntivi.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene quindi che non sussista rischio di
confusione dopo aver considerato tutte le circostanze, anche qualora i
prodotti fossero identici e a maggior ragione per le restanti sezioni del
pubblico di riferimento, quali ad esempio quelle costituite da consumatori
che non comprenderanno, tra gli altri, i termini “MARMO MECCANICA”. Le
differenze visive e fonetiche sono evidenti e sufficienti per
controbilanciare le scarse somiglianze.

 

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

 

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 d’Opposizione

 

Aldo BLASI Andrea VALISA María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

 

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.

 

 

 


