RICORSO N. 7491 UDIENZA DEL 28/11/2016
SENTENZAN. O 4, / Az
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. Vittorio RAGONESI - Presidente
3. Prof. Mario LIBERTINI - Componente
4. Prof.ssa Valeria FALCE - Componente

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;
Sentito il rappresentante del ricorrente;
Letti gli atti;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

HENKEL CORPORATION

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi
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Svolgimento del processo

In data 30 7.2012 la Henkel Corporation ha presentato domanda di
registrazione di marchio nazionale n. MI2012C007680 consistente ncl
segno denominativo: SUPER GLUE in caratteri standard maiuscoli (i
colore scuro, per contraddistinguere i prodotti delle classi 1 ¢
16:rispettivamente " Adesivi (materie collanti) destinarl ail'indusivic” o
"Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domesiice”

La domanda, ritenuta registrabile, & stata pubblicata sul Bolletting
ufficiale dei marchi di imprese n.17 del 15.11.2012.

L.a societd tedesca UHU GmbH & Co. KG, 1n data 147220070 ba
depositato atto di opposizione contro tutti i prodoiti della domanda &
registrazione relativi alle classi 1 e 16, basandolo sul proprio marchio
internazionale anteriore, n.702871 registrato il 6.10. 1998, Ukl 500k
GLUFE in caratteri standard maiuscoli di colore scure, che profegee
prodotti della classe 1 "Adesivi per uso industriale” ¢ deila classe 16
"Adesivi per la cartoleria o per uso domestico™.

[.'opponente ha invocato l'applicazione dell'art.12, ¢.17, lett.d) del 8.1
ritenendo sussistente il rischio di confusione fra i consumater: dovito
all'identitd o somiglianza fra i marchi e all'identita ¢ affinita fra |
prodotli e servizi rivendicati.

Ha contestato inoltre che fosse stata fornita la prova d’uso.
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11 Ministero dello sviluppo UIBM accoglieva l'opposizione .
¢ respingeva la domanda di registrazione di marchio nazionale

MI2012C007677 per tutti i prodotti richiesti.



Condannava I’opponente alle spese del procedimento.
Avverso la detta decisione ha presentato ricorso innanzi a quesia
Commissione la Henkel Corporation.

Ha resistito con memoria la Uhu GMBH & Co KG.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente contesta la decisione dell’Ufficia
laddove ha riconosciuta fornita idonea prova d’uso del marchis nel
quinquennio anteriore alla domanda.

Con il secondo motivo contesta la confondibilita tra i segni.

Il primo motivo appare infondato.

L’opponente, attuale resistente, ha prodotto in giudizic la
documentazione che segue ,relativa nella quasi totalita al quinquennio di
uso che rileva in giudizio:

a} una confezione del prodotto UHU SUPER GLUE MINIS contenente

tre tubetti di tale prodotto;

b) una "Certificazione di qualitd" a firma del Responsabile det contralio

della qualita della spa UHU BOSTIK rilasciata in data 2.12.2014;

c¢) un estratto del Catalogo generale dell'anno 2008 che riporta i

marchio UHU SUPER GLUE;

dy due fatture di vendita dell'anno 2008 della spa UHU BISON;

e)n.38 fatture di vendita dell'anno 2009 emesse dalle societys 1H1]
BISON ed UHU BOSTIK;; f) fatturato della vendita dei vari prodottt. fia
i quali quello di interesse, nel 2008 e 2009; /
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oyn. S fatture di vendita emesse dalla spa UHU BOSTIK nel 20145

hy una fattura emessa dalla societd opponente a UHU BOSTIK per i
prodotto in argomento;

i) n.5 fatture di vendita emesse dalla spa UHU BOSTIK nel 2010,

1) n. 5 fatture di vendita (delle quali una al di fuori del quinquennic
indicato) emesse dalla spa UHU BOSTIK nell'anno 2012;

m) una fattura di vendita (fuori del quinquennio indicato) omessa dallz

societd opponente a favore della spa ND LOGISTIC ITALIA.

Ritiene la Commissione che tale ampia documentazione sia idonea 2
fornire la prova dell’uso del marchio .

I documenti in questione si riferiscono infalti al quingueonio
antecedente la domanda e riguardano clientela presente sul territorio
italiano. |

Sotto tale profilo, si rileva che ¢ ben vero, come sostenuic dalia
ricorrente , che la documentazione dianzi elencata non si tieriscs
interamente a prodotti recanti il marchio oggetto di contestazione,
Tuttavia si osserva che si rinvengono circa 20 fatture relative ali’anne
2009 ed una per anno 2008 riguardanti esercizi commerciall in
diverse parti d’ Italia ove risulta la fornitura del prodotto UHU Super
Glue. Nel catalogo generale dei prodotti riferibili alla UHU per Panno
2008 noltre, & incluso anche il prodotto recante il marchio
CONtroverso.

Tale secondo documento riveste particolare rilevanza perché il fatto che
un prodotto sia contenuto in una catalogo generale vuol dire che o

stesso era pubblicizzato su tutto il territorio nazionale e quindi oggetio
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di vendita .

Inoltre il volume delle vendite evincibile dalla documentazicne in
esame , ancorche non elevato, appare idoneo a dimostrare 'uso effettivo
del marchio. Dallo stesso risultano infatti per Panno 2008 vendite per
olire 38 mila euro e per il 2009 per oltre nove mila euro. Trattasi di cifre
che, correlate con le fatture, sono comunque idonee a dimostrare una
diffusione del marchio estesa su tutto il territorio nazionale .

Del resto la stessa Corte di Giustizia (caso C-416/04) ha chiarito che
non vie una regola de minimis al di sotto della quale 'uso deve
considerarsi non avvenuto poiché anche un uso limitato  pud essere
compatibile con una effettiva presenza sul mercato .

Si osserva infine che € privo di rilevanza che le fatture siano state messe
da societa diverse dalla ricorrente ( societa di diritte tedesco} in quanio
¢ incontestato che la Uhu Bison spa e la Uhu Bostik spa  fanno tuite
parte dello stesso gruppo Bolton onde ¢ evidente che il prodotio recants
il marchio controverso & stato distribuito con il consense della societa
titolare del marchio e c¢id vale ai fini della dimostrazione dell uso del
marchio.

Resta da dire circa la contestazione della ricorrente circa "affinita dei
prodotti relativi alla classe 1 "Adesivi per uso indusiriale” ed alla classe
16 "Adesivi per la cartoleria o per uso domestico”.

Tale doglianza appare infondata,

La Commissione condivide infatti gli argomenti svolti in proposito dal

[1%

provvedimento impugnato secondo cui gl adesivi industricd
debbono essere considerati affini a quelli per cartolerie o per wnso

domestico in quanto, sebbene utilizzati spesso in seitori diversi



condividono natura, scopo, modalita d'uso e canali di distribuzione ¢
vendita; traftasi infatti di sostanze chimiche idonce ad assemblore
oggetti di varia natura e loro parti

Seppure i prodotti della classe 1 sono prevalentemente destinati cd
utenti professionali non & escluso che il pin vasto pubblico i
riferimento (es. consumatori che svolgono attivitdr di "bricolage” o i
artigianato) possa farne uso ritenendo che essi provengano dalic
medesima impresa o da altra a questa collegata. .

I suddetti argomenti sono del resto gli stessi affermati in fattispecie
analoghe dall’EUIPO (Board of appeal n.R1147/2010-4: R1403/20]3-
4; R2304/2010-2; Divisione di opposizione n.BI1258245 ¢ BI500555
vedi altresi EUIPQ decisione 19.7.12 della divisione di ansullamento
n. 5020 C)).

Resta da ultimo da esaminare la doglianza con cui si censura il
provvedimento amministrativo per non avere preso in esame la parols
UHU nella comparazione tra i segni al fine di valutarne "identiciia o Ia
somiglianza.

Il motivo di censura limitato a siffatto aspetto , contenuto in otto righe,
anche se pil ampiamente illustrato con la memoria ,appare privo di
fondamento posto che il provvedimento impugnato prende in esane i
termine UHU in ciascuno dei tre distinti esami { visivo, fonetico e
concettuale) effettuati al fine di valutarne la confondibilita.

Inoltre anche in questo caso la valutazione dell’ Amministrazione appare
corretta ai fini dell’accertamento della confondibilita tra i segni perché
essa ha considerato che delle tre parole che costituiscono it marchio

URU Super Glue ben due sono contenute nel segno della ricorrente. /a
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A tale proposito non puo non condividersi I’osservazione contenuta ncl
provvedimento impugnato secondo cui la parola Glue ( colla in
inglese) non ha per il consumatore italiano alcun significato particolare.
Da cid necessariamente deriva che il carattere prevalente sotto il profilo
distintivo del lemma UHU ¢ affievolito dal fatto di essere affiancato dal
termine GLUE che per il consumatore medio italiano appare un lemma
sganciato da qualunque significato particolare e da qualunque
riferimento al prodotto e dotato, quindi, di forza distintiva
particolarmente accentuata apparendo come un segno di fantasia.

[l ricorso va in conclusione respinto con condanna della ricorrente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Roma 28.11.16




