RICORSO N.7758 UDIENZA DEL 12/10/2020

SENTENZA N. 41/20

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. Dr. Massimo Scuffi - Componente
3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il relatore, Dr. Massimo Scuffi;
Sentito il rappresentante del ricorrente;
Sentito il rappresentante della parte controinteressata;
Letti gli atti;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SOC. AGRICOLA CAROBBIO
contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi
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Svolgimento del processo.

fa Socseta Agncola Carobbio stl, depositava domanda dv remistrazione dv marchio
nazionale “H Capreto™ per contraddistmguere 1 prodott nientrant nella classe 33 della
classihicazione dv Nizza (v ¢ spumanti)

La Carpmeto stl presentava opposiztone ner contronti di tutti 1 prodotte oichieste nella
domanda di registrazione avversa, basandost su duce marchr antenorn nazionah ¢ su un
marchio comumtano nspettivamente (1 prmi due)costitun dalla parola Carpimeto ed
thterzo costituto da una enchetta rettangolare contenente tale temune con rathigurata
sopra immagine dv un gentluomo del sericento a mezzo busto

[ "opponente mvocava Papphicazione dell'articolo 12, comma | lettera d)y epr ritenendo
sussistere wdentita o somghianza tra v marchn ¢ wdentita o attimita tra 1 prodott serviz ¢
conseguentemente. 1l nschio di Contusione assoCiazione per 1 consuniaton
Procedendo prelimmarmente dalla prova duso nel  quiquennio & comporto
Fesanmnatore -alla luce della coprosa ed esaustiva documentazione prodotta al nguardo
dall”opponente -osservava che Ielemento temporale era stato soddistatto poiche’ le
fatture, nella quast totality, facey ano nitenimento a periodi compresi nell arco di tempo
nlevante ¢ niguardavano chentr ubicat sul terntono tahano ¢ dell Umone Furopea
altry ¢lemenn di provasmolre attestavano che considerevole era stato 1l volume delle
vendite ¢ degh myestments pubbhcitac per cun nisultava sutficienteniente dimostrato
I"uso ettettivo der march relatvamente a prodott nientiant nella classe 33
Passando  quinde all esame comparatvo der prodotte osservava che tutte nentravano
nella stessa classe ed erano dunque identic

Quanto ar segme esst eivelavano un grado medio di sonugelanza a hivello fonetico ¢
visnvo mentre coneettualmente il grado d somighanza era basso perche” esprimevino
ditterent signiticazionn lessicali

Marchr anternion Marchio contro ¢ viene proposta
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distintive der seem a confronto erano dati
ce T Capiteto chie v marchi antenon
attere distintivo i virtu deft uso

Assumeva por che gh element dommanti ¢
dalla loro componente verbale - Carpineto
aveyano acguisito, nel corso degh anni un elevato car _
¢ della notoriet acquisita per cur erano da considerarst “torticon piw alto nschio d
confusione  per 1l consumatore medio normalmente mformato ¢ ragionevolmente

attento
Per tali ragiomt Dopposizione yvenina accolta ¢ nfiatata la continuazione dell wrer di

registrazione del segno del nchiedente

Proponeva ricorso la srl Agricola Carrobbio lamentando -prehminarmente- che non le
fosse stato assegnato termine per repheare sulle prove d'uso formite dalla controparte
avendo | esammatore chiuso istrattoria ¢ mandato il fascicolo m decisione

Da tanto dernvava dunque La nullua® dell mtero procedimento

Rilevava por che tutta la documentazione prodotta da contropartet fatture ¢ dephants)
era mconterente ¢ non provava m alcun modo eftettivo uso del marcho Carpineto
tenuto conto anche dell estgunta’ del fatturato che mal st concthava con Fammontare
enormemente supentore  delle spese pubbhicitane

Adduceva che il marchio Carpineto era desentivo m quanto significava bosco di
carpini ¢ o terreno coltivato a carpin con evidente attinenza nspetto a prodotu
rvendicatt per cui era debolissimo oltre ad avere natura geogralica perche” Carpineto
era il nome di un comune ialano nel terntono der castelh romani ¢ poteva associarsi
ad un vino della campagna lazale

[ marchio avverso pertanto non poteva qualificarst come “forte” ed era viziato da
nulhita

Assumeva che il proprio seeno 11 Capiteto era totalmente i fantasia ¢ privo di
qualsivogha sigmificato distinguendost da quello di controparte (Carpineto) dal punto
di vista fonetico ¢ visive considerata anche la presenza dy etichesta differensatncee
Negava i conclusione qualsiasi nischio di confusione specie in relazione al pubblico
di aifenmento ¢che non era certo 1l consumatore  medio generico bensit quello
particolarmente  attento ed avveduto essendo 1l vino da considerarst un_prodotto di
pregio ben distngembile nella proy emenza dall mtenditore

Resisteva con memonia di rephica la sel Carpmeto assumendo di aver ampramente
formito con memona a sostegno dell’opposizione la prova d'uso basata su ampia
documentazione i parte ndepositata a rnichiesta di controparte ¢ ¢he non ¢ra stato
dedotto alcun tondato argomento a contrario

Sottolimeava  anzr ¢he la divisione di oppostzione dell’ EUIPO pronunziandosi su
analogo conthitto tra la domanda di marchio Capiteto ed 1l marchio antenore
Carpmeto aveva  niconoscruto 1l nischio di contustone tra 1 segm con decisione pot
confermata  dalla Commussione (i ncorso ¢ divenuta detinitiva per mancata
IMpugnazione

Precisava che il marclio Carpineto era molto dittuso ¢ nato nel mondo con pagwe
pubblicitanie comparse m molte paest curoper ¢ dava atto della puntuale disamina
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swolta m sede di opposizione dove era stata accertata la identita des prodott
confronto ¢ la elevata similitudine der segm a hvello visivo ¢ fonetico mentre
articolo “1L " aggiunto ed il diverso carattere prafico del sepno erano staty grustamente
ritenutt elementt msignificant

Ribadiva accerescimento della capacita distintiva del marchio antenore ¢ ne
escludeva qualsiasi collegamento con il Comune laztale  scarsamente conosciuto ¢
piuttosto associato alla produzione di castagne fermo restando che il nome geogratico
ben poteva costituire  un marchio valido nella misura i cur non ¢ra associabile al il
prodotto contraddistinto :

Rilevava mfine che vim ¢ bevande alcoliche erano prodott dh Targo consumo ed
consumaton facevano parte del grande pubblico normalmente mformato ed avveduto
per ¢ tutte gl element segnalan conducevano al riconoscimento del nisehio di
confusione come accertato nella decisione contestata

Moaotivi della decisione
Va premesso che non ¢ previsto nell’ambito del procedimento ammumstratnvo i
opposizione assegnazione di termimi per controbattere alle contrapposic osservaziont
¢ o produziont salvo ovviamente 1l hbero dintto di rephica del quale- peraltro- s da
atto nella decisione impugnata come non esercitato a fronte della allegata
documentazione di sostegno prodotia m due nprese da parte opponente
Nel mento osserva la Commissione come vada senz altro confermato il piadizio d
esaustivita ed wdoneta’ den dat tormite sulla prova d uso
Luchette xvolunm d affare fatture di venditaspese promozionali. chientela nazionale ed
itrermazionale .manitestaziom Henstiche premn ¢ neonoscimentt d qualia” articoh &
Stampa su v iste spectalizzate attestano nel loro msieme un uso mtenso ed effettivo del
marchio dell opponente il cun sito web del resto rimanda anche a celebr v dimecha
della casa toscana contermando una certa nnomanza del seeno presso b consumatose
consumatore-per anticipare un altra doghanza del ncorrente-che resti comungque
quello mediamente mformato ¢ ragrionevolmente avyeduto
a seelta der vime non nchiede mbattr un grado elevato dir attenzione  ¢che ¢ proprio
dell mtenditore perche” trattast di un articolo destinato i eenerale al erande pubbhico
ed ogeetto di distribuzione anche ner supermarcat dove possono riny enirst accanto a
talune marche di quahita eccellente vime a basso costo. restando cost aceresciuto il
rischio contusorio
Quanto poralla contutazione der dau allegat dall opponente per sminurne lavahdita’
probatoria - essa non basta ad acereditare un quadro complessivo diverso da quello
rtenuto dall”esanminatore la sutficienza delle iformaziont fornite niguardo al luogo al
pentado di tempo.all estensione ed alla natura dell uso dovendo essere valutata nella
st nterezza combmata tra 1 ovan Latton rdevant ed  una lettura volutamente
parcellizzata ¢ separata su crascuno d esst non puo” essere idonea a tale scopo
Per passare quindi alla comparazione der segnn nilent paciicamente a classt di prodott
denticr ntiene la Commissione di convahidare 1l giudizio dell”esamimatore anche sul
rrtenuto nschio di contusione der nispettng termm Carpimeto ¢ Capiteto caratterizzat
da vicimanza tonetica ¢ visinva



I-ssi hanno imfatt m comune sene lettere su nove nella medesima sequenza armicolo
I anteposto ad uno  di esst non assume alcuna funzione differenziatnee ma solo
accessonala pronunzia delle due parole ner snom ntmo ed mtonazione ¢ silare ©
come tale suscettibile di imprimerst nel ncordo  del consumatore medio che potra’
altrest” supporre che vi sia un collegamento economico tra due imprese ¢he trattano lo
stesso genere di prodottorymo)
I rischio contusono anche sul prano dell”associazione discende por dal fatto che il
marchio Carpincto-che non puo” ritenerst viziato da nullita™ quale nome geogratico
perche” nterto ad un precolo comune lazale scarsamente conosciuto fuon dall” ambito
terrtonale di appartenenza ¢ comunque  assume un connotato da fantasia perche
prmvo dr atimenza con la produzione vimicola -¢ un marchio torte scollegato da
prodott ¢che contrassegna oltre che  dr una certa nmmomanza come emerge  dalle
produziont documentah teste” enate i matena d prova d uso
La mumma alterazione sillabica adottata nella struttura del segno contrapposto non
¢ dunque suthiciente a svolgere una donea funzione diffeienziatnee
Non puo essere itine sottaciata la yvalenza rattorzativa del precedente emiesso m sede
FUTPO dove la Commissione di ncorso =sul priano eurounitano-ha confermato la
decisione assunta nell identico procedimento tra le medesime parti ¢ (R1712 201 7-3
I Capiteto-Carpimeto jnconoscendo la confusorieta tran segm contrapposti
a decisione va pertanto confermata ed il ncorso neettato con spese compensate stante
la pecubamta der protih dibattuto in hite

PO
la Commissione ngettal ncorso Spese compensate
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