RICORSO N. 7709 UDIENZA DEL 27/1/2020
SENTENZA N. 30/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI

DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Dr. Massimo Scuffi - Componente
3. Prof. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore dr. Massimo Scuffi;
Sentiti i ricorrenti;
Sentito il rappresentante del controinteressato.
Sentito il rappresentante dell’ Ufficio italiano brevetti e marchi;
Letti gli atti;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

JENNIFER ZITO E FEDERICO VALEA

contrg

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* LE 2 #*



Molgimento del processo
Jenniter Zito ¢ Federico Valea depositavano domanda d) registrazone per il machio

.

ICar

per contraddistinguere i i prodotti delly

Classe 12; autocichi: automobili Automobili'autos etture: biciclelte: bicicli: carrelli da golr;
carrelh elevaton: carrozzine: carrozzelle per dizabih (sedic a rotelle): cicli, ciclomotan:
clettrici (motni. ) Pt veicol Terrestris clettriei (veicoli ) turgoncing: furgoncini
triciclo: Tungoni (vercoli): golf (carrenc da. ). monopattini ( veicoll). motocamozzette:
motociclelle: motacicli; moton per sewcolt terrestri: PASSCREM pRcumalic propulsiong
{meccanisam di.. ) per veicols tlerresin: reazione (moton a. --) 1xF vewoh terresirl; sedie a
rotelle per disabili: trasmissione (meccamsmi di_ ) por veicolt ternestri: tratton: tncich:
vercoh (peumatici per...). veicoli da locomocione tervestri. acres, acquatici ¢ Ierrovian:
verwcoli da nevel veicoli elettrici: veicoli milinan da traspono: veicoli spaziali: veicoh
1elecomandat divers dai ginatoli; vercoli terrestri {(moton per. ),
Praponeva oppasizione Ya Ucar Societe’ Anony me in base a marchio Ul anteriore UCAR
tegistrato per contraddistinguere i | prodotti e <ervizi delly classificazsone internazionale dei
prodolti e dei servizi della -
Classe 12: Veicoli; apparcechi di locomazione terrestn, aerei o nautici trannc rimorchi per
veicol;
Classe 38: Pubblicita. disinibuzione di volanuni. consulensa in materia J organizzazione ¢
gestione & atfhan commerciali, uflici di collocamento: aeysuno dei suddetti sen iz @ relativg
a nmorch per veicolr:
Classe 36: Assicurazioni, affur; finanziart. aflan monctari ¢ affan immobihari: casse di
previdenza: covissione f assegni di viaggio ¢ Ji lettere di credito valutazione di bems
iminobaliani, gestione di beni immobiliar:
Classe 37: Costruszioni ¢ nparazion: senvizn dinstallazione: opere pubbhiche, opere ruml:
iellamento di pogei: nolegeo d'utensili ¢ di materiali per costrusione. di bulldozer. di
macchine per sradicare alberi: manulenzione e pulitura §'edifici. di locali, di paviment
(restauro di facciate, disinfezione, derattizzazione): lavandena. FIPArazione ¢ trasionnazione
di aliu: ngenerazione o velcanizzazione di pocumatici: sen 12) di calvolar. manutenszione d
vewoh: viparazione di veicol: fessuno det suddettt senviz ¢ redativo ai rmorchi por seicoli,

Classe 39: Naleggio d autoveicoli: assistenza ¢ consulensa per la scelia dj veicoh: trasporio;
wiballaggio ¢ deposite di merci: Organizzagone di viazgi. distnbuzione di gomahi:
distritkezione di acqua ¢ di clettriciti: gestione di traspontatori, rimorchio manttiimo: scarico
¢ recupero di navic deposito e custodia i veshane, noleggie di trigonilen: nolepgio di
Avlonmesse: prenotazioni di posn di viaggio,

Classe 41 Prenotazione di posti per spetiacoli: Istruzione. tormazione: diverumento, attis 113
sporine ¢ culuralic pubblicazione di libp ¢ nsisie: prestrto di libn: sddesiramento Ji
amimali; produzione d spetlacoli ¢ d 1ifm: senvizi dimpresan: nolegeio di film. Jdi
registracioni  fonografiche, d'apparcccht di proiesiome cinematoprafica & accessori
seenopnafics per tcatri: organizzazione o dirczione di colloqui. confercnze e congressy:
organiczazione d° esposizioni per scopi cultural ed cducativi, spettacoli: lotierie,

L opposizione er basata «u pane der servizi del marchio ANICOOTT FCOMPIS)

nella Classe 39, Noleggio dautoveicoli, assistenza e consulenza per b scelta di veicoli:
rsporio; imballaggio © deposito o merct; Organizzazione di viages: distribuzione
glornahi: distrtbusione dj 40qua e di cletrica: geshione di trasponaton; rimorchiy maritima:
AERICo ¢ recupere di navi: deposito @ custodia vesiiario: noleggio di frigonien: nokeggio
di avlorimesse: prenotazioni di postedi viageio od era diretia contro witi | prodotit del segno
MOPOSIO ex adverag,

L epponcnie  richiamava  l'asticolo 12, conma 1. letera d) del epi (nschio &
contusione’associazione) Jamentando identita somiglianza 162 § marchi ¢ identita - affinis
ua v prodotti/seny iz

L esamunatore .mettendo a confronto i prodoiti del marchio nchicsto od § sen i21 del marchio
HNICTIONe OSSCMVava Nanzitutto che fa destinaztone o wso deghi uni consistera nel
trsportare da un tuogo ad un altro cose ¢ persone (era il caso dei veicoli termsstri, manthimi
o acrei o ferroviany o di concornery, insieme ad alini clementi. alla reslizzazione i veicoli
Quanto alle modalin Ji impicgo. <i rattava di prodhotti che si acendevano ¢ si guidas ano -



relativamente ai veicoli - o ai assemblavano e si montavano per quanto riguardava gh
clementi che b componevana |

H pubblico di rifertmento cra costituito da societd che costituivano od assemblavane veicoli.
nonche da peesone che intendevano spostarsi da un luogae ad un altm 0 socictd e enti pubblici
che ultizzavano mezzi ¢ veicoli per traspontane persone o merc

I."esaminatore .quindi. non riscontra alcuna aftinita ta i pradott det segno contestato ¢ larga
parte dei servize del marchio anteriore, finalizzati cssenzialmenie 2 fornine organizzazione e
prenotuzioni a chi intendeva viaggian o a noleggiare bani mobili o immobili. nonche a geslire
i"intera filiera della fogistica (dal trasporto sl im hallaggio ¢ al deposito dellamerci) o a curane
la somministrizione di beni ¢ servizi quali quotidiani, acqua o clenncitd o gestire fe attivita
di rimorchio ¢ recupero di imbarcazioni.

Rilevava wnvece un'affinng i grado  medioalto tra i podots  ariomahth ¢
automabili autovettire del segno opposto ¢ il noleggio di awtoveicoli del marchio antenore:
Cto i quanta vry prassi commerciale ormai consolidati nel scttore delle automobili (¢ dei
vercoh commerciali) che i produttori. oltre ai servizi i vendita o assistenza. oflrissero a
vonsuinaton anche "opportunita del noleggio o lungo termine o i feasing. sia dircttamenty,
i HAVEISO societi controflate o collegate.

Tale affimta™ avvinceva  anche § veicoli commerciali e pertante, gl altd prodotti del
nchiedente quahi - furgoncin, furgoncing a triceclo, furgom (vetcolipnonche’s veicoli clortriee
Fserviel d “assistenzia ¢ considenzu per la scela di veicols™ dell’opponenie erano poi i tipics
worvizi - complementari‘ausiliani alla vendita ¢ venivano  offenti  soliamente dal
preduttore venditore di veicoli dircttamente presso i Propar punii vendita o tramite attivita i
assisten?a ¢ consulenza svolta sia pur con modalita diverse - anche presso acquirenie - oel
caso di vewoli la cui produzione. . avveniva solo su ordinativo specifico (quali veicoli per
disabili, veicoli spazsali. ferrovian, aerei ¢ veicoli militari da Irasponao),

Rispetto ai servizi dell opponentedovevane pentanto considerarsi affine in wi grado clevara
quei prodotti - vercali - ded richicdente che venivano venduti direttamente dal produniore,
offrendo alls clientela 1 servizi di assistenza ¢ consulenza Xl scelta del mezzo pia idonco.
Fprodot ¢ 1 servizi a confronto. infatti, condividesano le siesse imprese produttrici e il
Mmuedesimo pubblico di riterimento per cui esisicva un rupporto di  complemnealancia
significativa tra i prodolti ¢ J servizi a confranto con rilerimento ai wr izi di "asusenza ¢
comaudenza per la scelta di veicoli™ ¢ gl autocicl. automober, automabili autovenir ¢
brciclente. bicicl, cdrrelli da Lol carrvllt vlevatori: cicli, ciclomotor: clettric {vewcoli
fergoncim. furgemcini o i, Surgoni tveieolis, passeggim. goll (carrette Jdu
currazzine, carrazzelfe per disabili fxedie o rotelle), monopatting fyeicoliy. motncarror=ctie
matociclette. motocicl, trattori: el veicali da locomozione i rreslrl. aeret, dcquulici ¢
ferroviare. veseolt da neve! veiceli eletteici: veicoli mlnare du trasporto, veicolt yaziol)
vetcols telecomandate diverst dai giocarsh

Diverst dai servizi dedl’opponente eranu inveee da considerare 1 prodotti in classe 12 del
richiedente quah parti ¢ componenti

selettrect tmotors | j por vencolt tierestri: propulstone (meccanismi di ) per veicolt ierresies.
reacione (motori o ) per vetcall rereesici irasmisy fome {meccamsome di 1 per veicels
ferrestri, vereoli (pneumanci per. ) moton per veieoliterresivs, preumaltici™ veteols terreste
faators por | g,



Passando poi alls comparazione tra i segm

UCAR i Ca r

Marcheoor amicriory Murchio vontro cit vra
proposia P apposiziom

I'esaminatore nilavava che Nunico clemente di differenziazione em 1a vocale iniaale
(rspettivamente 17 od U™ iper cw o livella visivo essi erano da considerare simih a livello
molto alto come pure a livello fonctico mentre -al di fa* defly generica purodla “car” contenuta
i entrambi- nellltosicme s preseniisvano come nomi di fantasia © non crano
concettualmente confrontabili,

Assumeva che H marchio anteriore aveva un hivello distintivi intrinseco medio ¢ che 1l
pubblico di riferimento e dotato di un livello di attenzione medso alto in quanto 1 prodot
¢ b servaziodi cui tatasi erano in pante di fargo consumao ¢ destinat ad un pubblica moho
vastu (pnewnatici v bicicterte, servizi di noleggio ao1o o moia) ed 10 pane molto costoss ¢
diretti ad un pubblico decisamenie selezionato (eutoscllure o imbarcazioni, servizi di
consulenza per acquisto dr natanti ¢ vehivol

e conclusione -attraverso wna valutazione globale che tenesse conte i una cena
“interdipendenza” tma i fattori che entravano o considerazione ¢, in panicolare. della
somighanza dei marchy ¢ quella dei prodor o der servizi designan . Uflicio mieneva
sussistente 1l rischio di confusione in relazione @ seguenti prodoni contesiati autogich;
autosnobiliz aulomobiliamovetture: bicicletie; bicicli; carrclli da golt: carrelh elevatori:
cich, ciclomaton; cletrici (veicoh...): furgonciniz furgoncini a triciclo, furgoni (veicolin;
passeppinil golt (camrette da._ ) carrozzine: cormozzelle per disabili (sedic a rotelley:
monopatni (veicoli), motocirrogzetie; motocicletie: motocichi; trafton; tricicli; veicoli da
focomazione terrestni., acrer. acquatici ¢ ferovian: veicoht die neve, veicali eleltricr: veroh
militan da trasponto; veicoli spazialy; veicoli welecomandati diversi dar grocanoli

Respingevainvece Nopposizione . autorizzande  la prosecursione della dJomandza d marchio
an o relazione agli altri prodow an classe 12: clettrict (motori.. ) per seicoli weeresir,
propulsione (mcceanismi di.) per veieol terresiniy reazione tmoton a ) per veicoli
ternestric trasmissione (meceanismi di..) per veicolt weerestriy veicoh | pncumaticn per.. ).
motord per veicoli terrestn: pocumancs; seicoli 1erestri (motorn per. )

Proponcvano  nicorso Jenmiter Zito ¢ Federico Valea 1 quali nlevavano -censurando il
wiudizse espresso dalb esammatore subla  rilenota prassi commerciale nel seitore delie
automobili ¢ der vercol commercialy di otirire olne an servizn di vendits od assistenza anche
Poppontunna’ di noleggio o leasing che queste torme di Ninanziamenio 1acevano capo a
diversi istituti ¢ comungue non scguivano i modelli di auto

Adducevano che la tnolare del marchio anterione son operava sul mercato ilaliano ne’ si
rivolgeva ad un pubblico ahiano ¢ questo poteva influre syl tivelle di attenzione del
consumatorstfa lingua di registrazione e francese wd inglese) che Fimpressione
complessiva dei segni neutrabizzans le loro somighianze visive ¢ tonetiche :che la pronunzia
cra diversa ¢ ¢he b marchio dei ricnedenti era sisto depositato in lingua italiana ed itatiano
crit 1 pubhlico di riferimemtaiche tl propio segnn st nteriva a veicoh dotat di caratieristiche
speciali .non ordinari mezzi dt locomozione mu anteratiiviinteHigenti ed innovativi menire
Paheal marchio viguardava generici servizi in vari ambit per cur lattenzione modro-ahia del

[



consumatae precludeva rischi di confusione che marchi simili cramo sini registrati nell* Ul
senza ricevere appasizione alcuna dall vpponente.

Ericorrentt chiedevano pertanto -in nforma delia decisione-accoglimeme della dumanda
r regasteazione per it 1 prodoiti della cliasse 12,

Cun successiva memaona esplicativa ribadivano poi che  eventuali atfinita” tra proxdotn ¢
servizi andavana rivist al ribasso considerato it pubblico di riferimento ¢ -contratiamente af
rilievi del"Utticio -i marchi si somigliavano solo superficialmente senza ereare ateun rischio
di confusione posta lu difterenza dell'clemento aggivntivol =i ed uTrispetto al weonine
“Car” inun contesto di - debolezza dei segmi

Svolgimento del processo
La decisone ¢ logicamente motivita su tatte i puBt censurmll ¢ non neniks rlorma

Invero - relazione al confronto tra prodotti e serviz) tontrassegnati dai segni in conflitto -I'assunto
secondo cui non esisterebbe affinta’ -rispettivamente di grado medio e di grado elevato -tra
autovellure e noleggio owero tra vendita diveicali e servizi di assistenza/consulenia per la scalta
pw’ wdonea da parte del pubblico di riferimento non ¢ candivisibile

Vie' infatti complementarieta’ tra i menzionati prodatti e servizi in quanto it consumatore ricerca
cd acguwista entrambi in forza di motivacioni quanto meno correlate e dungue e’ indolto a ritenere
resistenza diuna “affinita’ tuncionale” tra i relativi settori merceologici con supposta proveniensza
da una medesima forma produttiva, (c.d rischio d assocrazionelindipendentemente dalla identita’
dei canall di distribuzione (ex miulis Cass 43867201 5

Correttamente dunque I'esaminatore ha messo in risalto che i venditorifprodutton - oltre ai
servizi di vendita ed assistema -possono fornire anche servizi commerciah correlati quali
'opportunita’ di noleggi o leasing attraverso centri collegati ai punt distnbutivi .

Del resta nella sud memona conclusiva la ricorrente sembra voler contestare non tanto
Vatfinita' in s¢’ quanto piuttosto la sua intensita’ da degradare a livello medio basso . rilievo
questo che comunque non determinerebbe modifiche nelle valutazioni finali basate sulla
comparazione dei segni ¢ la loro forte somiglianza foriera o rischr  contusori.

Ora ,premesso che il marchio comunitario e destinato ad avere efficacia su tutto i
territorto dell't/E  compresa I'italia {ed a prescindere dalla hngua tecnica adotiaty nel
dossier)e che non v'e’ ragione di ritenere sia stato inoperativo nel nostro paese non
essendovi stata alewna richicsta di provie J uso ¢ indubbio che il pubblico i riterimento
sin comune e -vista il genere di prodotli ¢ di servizi-di media avvedulesza trattandosi (salvo
cecezioni dervami da un pubblice piv” selezionato jdi beni in genere di ponmale fruizione.

Pertanto una valutazione globale dei segni in disCussIone non puo’ portare che a ritenere la
stretto contigunta’ visiva .fonetica ¢ concettuate degli stessi caratterizzati entramby dal fonema
dominante CAR preceduto dalle vocali "U™ ed “1* {nspettivamente in carattere minuscolo e
maiuscolalche non svolgono peraltro autonoma funzione distintiva ne’ sono in grado di
difterenziare adeguatamente 13 combinazioni con il termine principale nella percezione elo
nelricordo det pubblico che non e’ di regota in grado di procedere ad un confronto diretto ed
analitico ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta trattenuta nella memoria

Ne” vale richiamare la teoria del marchio debole ¢ della minima variante sufficente a
Afferenziarlo al cospetto di una pressocche’ totale sovrapposizione  delle lettere che
compongoeno il noto termine inglese rispetto al quale la diversita’ della vocale aggiunta non
e in grado di fornire all'insieme una efficace discontinuita’,

ILricorso va pertanto nigettato con conferma delta decistone impugnata.
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