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SENTENZA N. 32/20

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. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Avv. Alberto Gambino - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, Prof. Avv. Alberto Gambino;
Letti gli atti;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
LIFESTYLE EQUITIES C.V.
contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi
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FATTO E PROCEDIMENTO

In data 8 maggio 2015, I’ Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Polo Club depositava la domanda

0 POLG
S

inclusi nella Classe 25 e nella Classe 41 della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (in

di registrazione del marchio nazionale n. 302015902349876 al fine di contrassegnare i prodotti

poi “Classificazione di Nizza™), ovvero rispettivamente:

= Abbigliamento, scarpe e cappelleria;
* Educazione, sport e spettacolo, organizzazione di eventi, in particolare eventi sportivi,

organizzazione di spettacoli, in particolare spettacoli di cavalli.

La registrazione veniva autorizzata e, il successivo 28 ottobre 2015, si provvedeva alla sua pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale dei Marchi di Impresa.

11 28 gennaio 2016 la Lifestyle Equities C.V. presentava opposizione alla registrazione ex art. 12, comma

1, lettera d) Cod. Prop. Ind. e art. 20, comma 1, lett. b) Cod. Prop. Ind. in qualita di titolare del:

= marchio europeo n. 005482484 atto a contraddistinguere i prodotti “Articoli di

abbigliamento, cappelleria” della Classe 25 della Classificazione di Nizza;

=  marchio europeo n. 009415787 diretto a designare i servizi “Educazione, formazione,

divertimento, attivita sportive e culturali” della Classe 41 della Classificazione di Nizza.

L’Opposizione aveva ad oggetto tutti i prodotti e i servizi inclusi nella domanda di registrazione della

Opposta.

Con ministeriale prot. n. 0079413 del 21 marzo 2016, I'Ufficio comunicava I’intervenuta opposizione
all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Polo Club, informando contestualmente entrambe le Parti
della facolta di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla

ricezione della comunicazione de qua.

Con memoria del 19 luglio 2016 — decorso il termine assegnato senza che si fosse giunti al predetto accordo

— la Lifestyle Equities C.V. formulava ulteriori osservazioni a supporto dell’opposizione, con le quali



lamentava ’esistenza del rischio di confusione e associazione tra i marchi in conflitto in considerazione

della somiglianza dei segni e dell’identita dei prodotti e dei servizi dai medesimi contrassegnati.

Il successivo 21 dicembre 2016 I’ Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Polo Club depositava le
proprie controdeduzioni, evidenziando I’esistenza di variazioni caratterizzanti il proprio segno sufficienti
a scongiurare il rischio di confusione o associazione con il marchio anteriore.

Contestualmente, 1'Opposta richiedeva che la Lifestyle Equities C.V. fornisse la prova d’uso del proprio

marchio ex art. 178, comma 4 Cod. Prop. Ind.

I1 18 gennaio 2017 veniva comunicata all’Opponente la proposizione dell’istanza in parola e, il successivo
17 marzo 2017, quest’ultima provvedeva a depositare la documentazione necessaria a provare I'uso

effettivo del proprio marchio.

In data 30 ottobre 2018 I’Ufficio emetteva la decisione n. 471, nella quale — dopo aver ritenuto assolto
I’onere probatorio circa I'uso effettivo del marchio anteriore esclusivamente con riferimento ai prodotti
designati nella Classe 25 della Classificazione di Nizza — respingeva I’Opposizione osservando che ™ [... ]
nel caso in esame non ricorre il presupposto del rischio confusorio, conseguentemente alla dissomiglianza
fonetica e concettuale tra i segni. Che poi il consumatore nel segmento dell'abbigliamento (non il
giocatore di polo) possa immaginare che | 'opponente americano abbia aperto un secondo club a Milano
(MEMORIA) appare ipotesi piuttosto fantasiosa e che comunque non attiene all'accertamento della
confondibilita tra i marchi.

Sussistono peraltro ulteriori elementi piu che sufficienti e conclusivi per negare la confondibilita tra i

marchi in questione .

I1 10 gennaio 2019 la decisione veniva notificata alla Lifestyle Equities C.V. che, in data 6 marzo 2019,
ricorreva dinnanzi a Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento

dell’ Ufficio.

Pit nel dettaglio, la Ricorrente contestava |'erroneita della decisione nella parte in cui le differenze visive,
fonetiche e concettuali caratterizzanti i marchi in conflitto erano state ritenute sufficienti a scongiurare il

rischio di confusione e associazione tra i medesimi.

II 6 luglio 2020 si svolgeva I'udienza fissata ai fini della trattazione del ricorso, nella quale le Parti
venivano autorizzate a costituirsi esclusivamente tramite il deposito di memorie scritte, a causa

dell’emergenza sanitaria Covid-19.

A tal fine il 25 giugno 2020 I’ Ufficio depositava la propria memoria, nella quale richiamava le osservazioni

precedentemente formulate in merito all’insussistenza del rischio di confusione.

[l successivo 2 luglio 2020 la Lifestyle Equities C.V. depositava le proprie note conclusive nelle quali

precisava ulteriormente le conclusioni gia rassegnate.



In data 20 luglio 2020 si svolgeva la Camera di consiglio relativa all’'udienza del 6 luglio 2020.

MOTIVI DI DIRITTO

La Lifestyle Equities C.V. contesta |’erroneita della decisione emessa dall’Ufficio in quanto quest’ultimo,

nell’ammettere la registrazione del marchio |E ., avrebbe omesso di valutare globalmente e
sinteticamente le caratteristiche dei segni in conflitto, i relativi elementi distintivi e dominanti nonché il
carattere distintivo del marchio anteriore che — ove correttamente esaminati — avrebbero comportato il

rigetto della domanda di registrazione ex art. 12, comma I, lett. d) Cod. Prop. Ind.
La censura € infondata.

Come noto I'art. 12 Cod. Prop. Ind. — rubricato “Novita” — stabilisce che non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei a ingenerare nel pubblico di riferimento il rischio
di confusione o associazione con un marchio gia registrato, in virtu della identita o somiglianza dei

rispettivi segni e dell’identita o affinita dei relativi prodotti o servizi.

[n tale ipotesi, infatti, il marchio successivo non assolverebbe la funzione ad esso assegnata
dall’ordinamento ovvero, come precisato dalla Suprema Corte, quella di “[...] identificare il prodotto o il
servizio per il quale ¢ richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a
distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese. In altri termini, la funzione essenziale del
marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identita di origine
del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo di distinguere senza confusione possibile un
prodotto o un servizio da quelli di provenienza diversa” (Corte Cassazione civile , sez. |, 15 marzo 2016,

n. 5079).

Al fine di verificare la sussistenza del rischio confusorio occorre valutare tutti i fattori potenzialmente
idonei a determinarlo — come la somiglianza dei prodotti e dei servizi; la somiglianza dei segni: il carattere

distintivo del marchio anteriore efc. — riferendoli. di volta in volta. alla situazione fattuale ricorrente.

Nel compiere tale indagine ¢ necessario tenere in considerazione la percezione dei segni da parte del
pubblico destinatario dei beni (o dei servizi), cosi da poter valutare secondo un giudizio prognostico se il
consumatore medio possa essere indotto a confondere o associare i marchi in conflitto (Corte di Giustizia,

C-251/95, sentenza 11 novembre 1997, Sabel BV c¢. Puma AG, Rudolf Dassler Sport).

Con riferimento a tale ultimo profilo ¢ d’uopo evidenziare che i consumatori conservano in memoria un

ricordo imperfetto dei segni utilizzati che vengono percepiti esclusivamente nel loro complesso, con la



conseguenza che il giudizio di confondibilita deve essere compiuto globalmente e sinteticamente € non

esaminando wti singuli gli elementi caratterizzanti ciascun marchio (Cassazione civile , sez. I , 6 aprile
2018, n. 8577).

All’esito di tale valutazione, il rischio di confusione dovra essere riconosciuto allorquando il consumatore
mediamente attento, avveduto e informato possa essere indotto a ritenere che i beni o i servizi provengano
dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate (Tribunale di Bologna sentenza del 19
ottobre 2017; Corte di Giustizia, sentenza 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH c. Klijsen Handel BV).

Nel compiere tale esame non puod tralasciarsi la valutazione circa il carattere distintivo del marchio
anteriore, dal momento che il Legislatore ha istituito due differenti regimi di tutela dei marchi che

divergono a seconda che questi ultimi presentino o meno capacita distintiva accresciuta.

E, infatti, se ¢ vero che il carattere distintivo debole del marchio non incide sulla sua attitudine alla
registrazione — con la conseguenza logico-giuridica che anche un marchio debole pud legittimamente
essere registrato — ¢ altresi vero che una capacita distintiva limitata influisce sull’intensita della tutela ad

esso accordata dall’ordinamento.

In particolare “i cosiddetti marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto
per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello
stesso, ovvero per [ 'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto
esclusivo™, in tali casi “sono sufficienti ad escluderne la confondibilita anche lievi modificazioni od
aggiunte " (Cassazione civile , sez. [, 25 gennaio 2016 , n. 1267; in senso conforme Cassazione civile , sez.

[, 14 maggio 2020 , n. 8942)

Diversamente, nel caso di marchio cd. forte — ovvero quello che risulti concettualmente autonomo dai
prodotti o dai servizi che contrassegna — si considerano illegittime le modificazioni che seppure rilevanti
ed originali “ne lascino comunque sussistere l'identita sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo,
che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine
individualizzante " (Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2016 , n. 1267; vd. anche Cassazione civile sez.

I, 18 giugno 2018, n.15927).

Posto quanto sopra — all’esito della valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, della
somiglianza dei segni e dell’identita e affinita dei prodotti — si ritiene che nel caso de quo il rischio di

confusione e associazione tra i marchi in conflitto debba essere escluso.



Piu nel dettaglio, con riferimento alla somiglianza dei segni sotto il profilo visivo, si rileva che il marchio

&
POLO CLUB . . .
¢ di tipo complesso, essendo costituito da elementi figurativi ed elementi verbali. In particolare,
il marchio contiene la locuzione BEVERLY HILLS POLO CLUB e I'immagine di un cavallo e un

giocatore di polo, rappresentato con un contrasto di colore all’altezza della blusa.

Tanto il cavallo quanto il giocatore di polo sono definiti nei loro tratti essenziali in modo da essere
complessivamente identificabili, cosi come gli altri elementi che li caratterizzano (ovvero i filamenti e la

sella del cavallo).

Sopra il giocatore di polo compare la scritta BEVERLY HILLS — con forma semiarcata — e al di sotto dello

stesso |'espressione POLO CLUB.

Nell'immagine acquista rilievo preponderante la direzione intrapresa dal cavallo che domina
complessivamente la percezione del segno e che ¢ diretta verso destra; esattamente come il giocatore di

polo che viene ritratto in posizione atta a eseguire uno swing, ovvero un colpo in avanti a destra.

Anche nel marchio viene rappresentato un giocatore di polo del quale tuttavia — a causa della
colorazione neutra — non sono visibili i relativi dettagli, sicché I"immagine del giocatore forma un unicum

con il cavallo.

La posizione assunta dal cavallo ¢ direzionata verso sinistra e anche il giocatore di polo viene rappresentato

nell’atto di eseguire il cd. back revers, ovvero un rovescio all’indietro a sinistra.

In particolare, in tal caso, sono visibili esclusivamente la mano sinistra del giocatore di polo pronta a

colpire la palla collocata in basso a sinistra e le zampe anteriori del cavallo rivolte verso I’alto.

A ci0 si aggiunga che I'immagine del giocatore € sovrapposta allo stemma del comune di Milano, essendo
centrata sulla croce di San Giorgio — in rosso su sfondo bianco — al di sopra della quale ¢ apposta una

corona turrita su cui € apposta la scritta MILANO POLO CLUB con forma arcata.

[l grado di somiglianza visivo, pertanto, ¢ di tipo medio. Infatti sebbene il marchio successivo rappresenti
come quello anteriore un cavallo e un giocatore di polo, esso se ne differenzia nel complesso per

I’inserimento della croce di San Giorgio e per la diversa collocazione del cavallo e del giocatore.

Anche sotto il profilo fonetico il grado di somiglianza dei marchi ¢ di tipo medio.



Il marchio anteriore, infatti, si compone dei termini BEVERLY HILLS POLO CLUB — dunque di venti
lettere e otto sillabe — lette dal consumatore italiano da sinistra verso destra, iniziando dalla scritta collocata

in alto (Beverly Hills) per poi proseguire verso il basso (Polo Club).
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Di contro il marchio si compone di quattordici lettere e sei sillabe e condivide con il marchio
anteriore esclusivamente |’espressione POLO CLUB, in quanto nel marchio successivo I'indicazione

geografica BEVERLY HILLS ¢ sostituita dal lemma MILANO.

Dunque la pronuncia dei marchi diverge per I'utilizzo della locuzione MILANO in sostituzione

dell’espressione BEVERLY HILLS.

Con riferimento al profilo concettuale, i marchi in conflitto rinviano entrambi alla nozione di “polo club™,
da intendersi quale circolo di polo regolarmente iscritto alla Federazione Italiana Sport Equestri presso cui
viene praticato lo sport del polo, ovvero — secondo la definizione fornita dall’Enciclopedia Treccani — uno
“sport equestre che si svolge fra due squadre di quattro cavalieri ciascuna, i quali, per mezzo di
un 'apposita mazza (1,30 m di lunghezza), sospingono una palla di legno o di caucciu (90 mm di diametro),

cercando di mandarla nella porta avversaria™.
In aggiunta, come gia rilevato, entrambi i segni contengono un’indicazione geografica.

Tuttavia, mentre nel marchio anteriore viene richiamata la citta di Beverly Hills — ubicata negli Stati Uniti
e appartenente alla Contea di Los Angeles — nel marchio successivo si rimanda alla citta italiana di Milano,
rinomata nel settore della moda e per i prodotti di abbigliamento, ovvero i beni contrassegnati dai marchi

in esame.
Alla luce di quanto sopra si ritiene, dunque, che la somiglianza concettuale tra i segni sia di grado medio.
Per quanto concerne I'identita o I'affinita dei prodotti e dei servizi si osserva, invece, quanto segue.

I prodotti “articoli di abbigliamento, cappelleria” inclusi nella classe 25 della Classificazione di Nizza e

contrassegnati da entrambi i marchi in conflitto risultano tra loro coincidenti.

Diversamente, con riferimento ai servizi di cui alla classe 41 della Classificazione di Nizza, deve
condividersi la valutazione compiuta dall’Ufficio in ordine al mancato espletamento da parte della

Ricorrente dell’onere probatorio richiesto dall’art. 178, comma 4 Cod. Prop. Ind.
[n particolare 1"Ufficio, in relazione alla prova d’uso ex art. 178 Cod. Prop. Ind., ha statuito che:

5- L’opponente ha prodotto la seguente documentazione:



1) Report di alcuni licenziatari italiani del marchio BEVERLY HILLS POLO CLUB relativi alle royalties
dovute all’'opponente (MOFRA S.r.l, anni 2011-2015; MAFRAT S.r.l., anni 2011-2012: DREAM PRJECT
S.r.l, anni 2013-2014:

2) Rassegne stampa di riviste e blog di moda anno 2012 e press release opponente anno 2012 e 2015;

3) Fotografie attestanti la presenza e diffusione dei marchi dell 'opponente e la partecipazione ad eventi
europei,

4) pubblicazione dei top licensor nel mondo anni 2010, 2011, 2012 e 201 3.

5) Catalogo collezione Winter Flash 2011;

6) Master licence per vendita di abbigliamento intimo (underwear)in diversi Paesi europei; nell 'Prova 3
Materiale promozionale;

7) Per i servizi della classe 41 , documentazione di un torneo in California.

6 - L 'opponente sottolinea che le variazioni che posso riscontrarsi nelle singole rappresentazioni dei
marchi nelle prove d'uso non alterano, modificano o pregiudicano in alcun modo il carattere distintivo
del marchio, identificato nell 'elemento figurativo del giocatore di polo a cavallo che risulta sempre lo
stesso (CONTRODEDUZIONI, pag.4)..

[.]

11- Dall’esame della documentazione inviata e in applicazione dei principi sopra richiamati, emerge
quanto segue:

- affidabilita delle prove:

i documenti prodotti, in particolare le fatturazioni, il materiale promozionale e indirettamente i siti web,
pur non avendo taluni (in particolare le fotografie, All. 3), data o riferimenti certi, nel loro insieme
trovano correlazioni significative quanto alla produzione e commercializzazione dei prodotti della classe
25 attraverso lo strumento della licenza, i cui effetti vanno rapportati al licenziante opponente, titolare
del marchio. La documentazione prodotta attraverso le riviste specializzate nel settore delle licenze
indicano posizioni a livello internazionale di tutto rilievo quanto all 'utilizzazione attraverso lo strumento
delle licenze portanti sempre in evidenza il marchio BEVERLY HILLS POLO CLUB e il suo logo (All. 4).
- tempo dell 'uso:

tutti i dati forniti rientrano nel periodo quinquennale legalmente rilevante e sono anteriori alla data della
domanda del marchio contestato.

- luogo ed estensione dell 'uso:

dal fatturato globale, ripartito tra il mercato interno tedesco ed il resto dell’Europa, emerge che il marchio
é stato usato con continuita e diffusione territoriale nel territorio comunitario e in particolare in Italia
(ove specialmente a partire dal 2012 é stata organizzata una rete di concessionari e distribuzione) e Gran
Bretagna, da considerarsi territorio rilevante;

- natura dell 'uso:



l'uso del marchio si é espresso attraverso la fornitura di servizi coerenti con i trasporti e relativa
assistenza, per loro natura territorialmente diffusi, attraverso l'apposizione del logo dell 'opponente sui
mezzi di trasporto, moduli di fatturazione, contenitori e materiali d'appoggio;

- oggetto dell 'uso:
l'uso del marchio ha interessato articoli di abbigliamento in generale, ai quali vanno assimilati, in
ragione della loro affinita, valigie/bauli (luggage) inclusi nella classe 18, anche se le loro finalita ed usi
sono diversi, dal momento che sono spesso commercializzati negli stessi punti vendita e prodotti dagli
stessi fabbricanti (decisione UIBM 04/02/2013, n. 170/2011, confermata da Sentenza CR n. 12/13, del
17/09/2013, CHAMPION/CO CAMPIONE)
- pubblicita e promozione
Diversa documentazione attesta la partecipazione dell opponente ad eventi di rilievo nel settore della
moda (all.3 e 5).
Marchio n.9415785 BEVERLY HILLS POLO CLUB, classe 41
12- Per quanto riguarda i sevizi in oggetto, |'opponente ha unicamente (all.7) documentazione relativa
all’organizzazione di un torneo di polo sponsorizzato nell 'area di Los Angeles, California.
La prova, pertanto, é palesemente irricevibile perché non attiene all 'uso del marchio nella Unione

Europea o suo territorio rilevante”

Orbene. un simile documento ¢ stato del tutto correttamente ritenuto inidoneo a provare |'uso effettivo del

3

cLun
marchio n. 9415785 poiché, come osservato dall’Ufficio, non attiene all’utilizzo del segno

all’interno di un’area territorialmente rilevante.

Fermo restando quanto sopra si sottolinea che, ai fini della valutazione del rischio confusorio, occorre
tenere in considerazione il carattere distintivo del marchio anteriore, il quale — non presentando alcun

collegamento con i prodotti contrassegnati — deve ritenersi di tipo accresciuto.

Resta inteso che il carattere distintivo del marchio deve apprezzarsi tenendo conto del complesso dei fattori
pertinenti a ciascun segno, delle variazioni introdotte nel marchio successivo e pur sempre assumendo

quale parametro di riferimento la percezione dei marchi in conflitto da parte del pubblico interessato.

Sul punto, secondo I'insegnamento della Corte di Giustizia, la concordanza analogica tra I’elemento
figurativo di due marchi non pud essere invocata ex se per ritenere esistente il rischio di confusione e
associazione (Corte di Giustizia, C-251/95, sentenza 11 novembre 1997, Sabel BV ¢. Puma AG, Rudolf
Dassler Sport ).



Cio tanto piu in un caso come quello di specie, in cui il marchio successivo presenta variazioni idonee ad

escludere la confondibilita dei segni da parte del pubblico di riferimento.

Infatti, nel caso sottoposto ad esame, il complesso dei fattori pertinenti ai marchi in conflitto — ovvero le

differenze visive, fonetiche e concettuali dei segni; il settore di mercato coinvolto efc. — consente di
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escludere che il consumatore medio possa essere indotto a confondere il marchio ~ con il marchio
"
¥
roLocus - . . . . . .
o a ritenere che questi ultimi facciano capo a imprese economicamente collegate tra loro.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.

[n virtu del principio di soccombenza, le spese di giudizio del presente procedimento vengono poste a

carico della parte Ricorrente.

POM

Rigetta il ricorso e condanna la Lifestyle Equities C.V. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in

Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2020

[1 Componente Relatore
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