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RJ~PllUBUCA ITALIANi\ 
" '; ,. , • > 

JN NOME ~EL_ rof~I ,Q lTA~lANO 
, TRHnlf',AU~ nJ VE•:NI~:t.IA 

... ' '~. • " ' : - ~ ··, u 

Il Tribunale dì Sp~·c,iallzz:lta in materia lmprcsn 

Tribunale dd tv1archl1~ Disegni c lV!oddH '-'-'''l"'q",'" 

composta dai Magistrali 

dott. Roberto Simon4" 

dottss,1. Aru1:1 Maria Marra Giudice rel111ore 

don. Luca Bm~ct.m.i Giudice 

ndla causa d vi l<:' in primo 
,, 

OENOFO~OS Aktichol:1g (AB), !.IPPr··._. 

francesco Mercurio 

comrc 
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CO"NVENUTA 

',{' 

Conclu:;ioni: 

Attrice;" ... /?nXfRa le condusmni come dafop;lio bn•iaw in via t1•fematlca'', l.e.: 

''IN ViA PRELi/>ilNAR.f. JSTRJ)ITORJA "' omissis ,,.,.NEl. ,J.,tt:RiTO G. rigetrare 

l 'azione di nullità spiegma mardrio 

connmitario lridirriensiormle n 1080843 dt tìtolarità'ddl 

· .-: · ,. '11 11 - t' > t.· .. ,-1."""l·~ d',,· ~,'l.tlWii SIJù::.-•aw da .r:mrrr: t::om·enu!a m ,tCJf1o e 111 ton. o: . r1ge .art . ,..,. "'"k "' , t ..., 

avverso f(: règlstra::ian.e · dr """"'~" .... conumltcwio il . . ()016.:/5 664 .. ()00 l. 

inlì:mdt1!0 i~t j(Uto e in 1 rigtltare i'ctzim.: di nullità spù::gaU; da parte 

lnto!11U<Iui e ìn dirirra.· J e dichiarare, con esreruionç alf'infera 

linilHle Eumpea. E 'i{iice1tà di 'qii(lfsìosi: la 

io. produ::.iom:. ·1 

t·ummercfali:z::ca.lonc. l 'fmptvra::ìone, 

in ··vtndila. lo 

la 

;.mbhlit:i::.za::ùJm?. in quals!as:i .fiYrmo e <.'cm quaLsiasi me::zr> v dei 

dt domn.:r qui conlt:.vraft {moddli 

alt m 

'xmrt:nlron:\::on/i:::wnr;:, cmmmqw::, consisren1e nella forma di una borsu di domw 

recante vino O'~<Tero prodoui mi es.>o 

.:omma l, nn !, 2 e 3 del 
Codice 

'intera ra 
lo produziom;, i'.ql}erlrt in vendfia, ia l'r:ndita. l'uso, fa 

commercializzazùme, l 'importazione. J:esporiazirme, 
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,'' 

A), B). C)}- o pn~.w.:it.•der<• d<ti nl(m;hio di JUtrnh1 da essf n:n:lio - r: di ogni altra 

comcnirorekonfo::ione, mrmmque consi!."terrre nella jòrma di una bor.>o di donna 

recante vino ov"'·em prodm!i ad essr; t4Jini, a pr!!:rcfndere dal m(.lrçhio di Jh"1rola da 

essi rç;calr;; L Ordinar11 alla Convenufa e ai suo! a;,·enrt causa i! driro dal 

commercio, :.:an r:stens!rme a/l 'imera Unione J::umprw, dei conumiwri',crmji.?zini 

per vhw a fimnn di borst'J di donna qui .comestati [modelli ;1), .l~). C)] - a 

presdndt•re dal marchfo d:. pc:rola da .· !t.v.> i n•caro · - e . di ng•1i a!o·o 

comenilore\confe::itmc cormmq;Ìe: cohsf~·teJ~te nel! a )rì;ma rR WUJ borsa d drm.na 
"" . ' .. . " . ~ . ' ~ ~ 

recante vino ovvd~o prodotti t;d ft.~.;,:~ e'tjfi.?f. a Jl;"CS;.iiKJcre cktf man::hi di parola da 

essi rer;ato; /-4 . . {isst:ir~ -un~: ,~<?mJ~,~·'d,:;;~~;~t F~;; ,'.. . ·~·ù;È~zirme ·(~ ino.s:scrran:za 
~. " .. • ~ ~.. ' i ' ~.~A ~ '. ~ -" . . .. ~ ' ._:" - '• '~~ " • 

successinmwme contatta w e J)('r · N:ardrr nel! 'esecuzione del! '.;mcmandtt 

.senteHza (si suggarisco'm.• i~:porti di 2tJb'eurn Ld fHJ:z:;o e quello di euro 
:· .' .... -.. o. 

per o~ni giorno di ritardo): N o;·dimu:Ì;, èo11 rstoisit>ne al! 'infcw 

lufli i df cui :mpm l! mutcriali ed aure::::f 

dmmi !Mai, parl!l:; ,.,.,a, . .,_,";. {IJT<.:c:atilK per 

CW1COfTt'I1ZQ in e.~.n~rc, ne!l 

del! 'e,'iplelwula is;rut;oria ovveHl in vù1 

deglì uJili reati::::ati daifa Cunvenut~;~. ai sensi 
CPl: laddow: .s accerti, nel corso del présente 

nom3ui il 

i 

la retraversione 

del! 'ultimv comma ddl 'art 125 

la 

danni pt.lliti datl'AUrù::e; Q ordinòrc.la pubblicazione de?! n'''"'""'"' 
""" ·-~ 

del presente procedimento, per du.:· 

.,,.,.,..,,,,,," e .wJtoliiteali, sui 

La i((?puhhlictr, ç i t; due rivìs:;~ di sennrc' ~he s,nranr;o .'iUCCf!.1·sNam<!rtle .rt 
' . 

spese delfa èom'c:nura r:d (l cn>:a de//t;; R. con riflnrfa di :spese, 

in particolare, come irtdict:1io 

ìe cortte.\'(fl:tioni 

doc. 

ne. !la OCN/Simte relmiw1mcnta ai 

rvtte le domundt 
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m·wrsarie pcrciur infàndme -in [arto ·ed: fw tiirlttn; in via ricom.-•enz!onate ~ 

(t<:cerwre e dichiarare lcì nu!lirà.·delia ·r~gislra:ifonl "del marchio comimiiarilì 

tl'idimensionale n J()8()J.f<fe1·25l[}JiiO!i in qz/:mta in contrasto cwz t'art_ 7, par. 

J, !eu. e) e ili) del Rcg n. :107!09/CJZ-e\·o-in"cnnfrasto c(m'l'ç;n_ ì, par. l. len e) O 

drd medì!simo regolamento e\.? p~.r i ml}fivi di cui fn non·,;fftYi; ~ ucct:rtare e 

dfd;inrar;: la nultità defìa regi.rlra:::iom; comuniwria corm: dìsegndtmoa\tll n 

fJ()l6./5664-000J, dcoslm\ri:gistraiiòne ·'de( JO't12\20fJ9. per conrenitori di 

bemnde, In qw:mto priva def requisiti df cui cdl'at·J. 4 dé! Reg. n. rY2002 CE dct 12 

dicembre 2()()} el o per i motivi di Cf! i· {r; nartafiì'U; '- tu::certare P. dichiarare la 

mtl!i1ò de!l~~ registrazione comunitaria come di::.egnvfmock-llo 11. 001M561i4-0{)02, 

<Ù!Jm.>:ilòìrexisJrazlon<' del l Oli 2\2009, 'per comt:niuwf. di bt'Vande. in qmmw priva 

dei J'l!l]Uisiti di cui al l 'art. 4 del Reg. n. 6\'2002. CE 

motivi di cui narratira. Si chìede 

({:d fn 

Js7a.~n:tto, nelle pagine na::iutiali'~iel auona11•Tm 

la Repuhhlica nmrché sul!è riviste di seu(;re 

- condannare !a società tl!trice 

Con atto di 

i2 dicembre 200) per i 

e con i rmmi in 

ddfaSerae 

tlel Ben• ·• e ··1 Grandi '~' 

AD 
innanzi per brevità solo Oenofcm.s1. soc!eitì. di diritt-o 

t:on s<;:d<: in 

di mm 
Stoccolma 

registrazione internazionale l 080843-'. 
la cnmunità 'l'umpea 

concememc tm marchio lridìmcnsi<ìna!e riferito <~ scatole e- çonlcnirod di carta 
0 

plaslica (cl<1SSC 16) e nlcoDifche, csduse le .: dì due 

rt>gi:::trazk•nì di moddlo co=mmhn~io n. 001645664-Ciom e n. OfJ1645664-0002 dci 

lO dicembre 2009 per _contenitori di: beva'm1c.', addebitav
9 

~1 
di 

'· 
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Soave) !a ctmtraftà:cione dd!"~; propr1: privative attraverso Ja pmduzìc'>ncr H 

confc?ionamcrno c la eommcrcia!ìzz!aione sul terrirorio naliormle di vino in 

conl:enitori di cartone a fi1rma di b~1rsa 'h dorma molto ::.ìmili l't quelli oggetto delle 

pmprk regìstrazioni e cne aveva, a sua voha, regisrmto come mode!H con:umltari, 

H n. 002961879 ed H n. 002061&79 dèl 22 gì,ugno 2Gl2. 

L'attrìce lamemava, altresì, ~hc la 
1'cònd~ua suddetta {k:::;se luogo unche a 

violaziotlt: del divieto dì concorrenza· ~·:-:!eak' pe-r imitazione servì le. per 

Cpproprìaziouedi pregi: pel" arti <'?~~rdri aU~ corrett'ei".;.:a professionale .. 
' ' ~ .. 

Tanto premesso Oenofoms, com·enma in ·giudizio Cantina di Sosve davun!i 
~ -' '; "' ~.-;i ~1 .-. ~. _.: ~ 

alrime~aam Tribunak, di .:t<:i:cr!ai·t..'. e dichiarate per rìnter.a Unione 
' '" - . . . ~·~ - ~. 

Europea nHkcità dclfimpic:go dd i e: <::m~·fezion(d( >"l~o comcst~i~ e di ogni aHru 

confezione per vino c prodou·i "amni. con!>iS1enti nelle forme di borsa da dorma 

censurate c, per con:segueJìza. di 

Climt"nìton in di 

pLJbblicm:iOrJe Uè!lfl SL:nttrlZtL 

Canrion di Soave si cos.tìtuiva·in giudtzio c: chiedeva. in via principale, il 

delle doammde avversarie c, ln via la dì nLt!lità delle 

privatìve qu:1mo a! che tmn.rn'asl 

dì forma per w1 verso irnpost:t dalla namra stessa prodotto c per nJtm vèrso di 

forma M proùono}n violt:lzione dell'art 1, par. L !etL c, 

"· ·v ]l(]fl '('r": • ai mode HL rtc il ii) e w), re g. n .•. o . J or .. .-,. mcrr.re, co~1 

difetto di novità e di G1raUere mdivìdmHe; a sua volla chiede;•n la 

delka sentenza. 

memorie ex arL l 90 

c.p.c. 

Ocnoforos. società svedese attivn 

nell'acquistare vino da diversi produtwri e ccmmerdalìz?.aflo cmt propri 

matcfli. nel :i tutela deHe da una 

registra2.ione mttrnazinna!c n. lQ!SOS43 25 2.01 l dt:5>igmmte ìa 

. , ' 

l 
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____ ,_ _____________ ----.. \-----.,----

<:<Hnonità europe<1 ooncernei1tC . un ·rnarc:hio trìdìmensionaìe tLièrito n sento le e 

· ·1 r· _.. '"rt·· "' p1·.-·t·1"''; (clasiie l6ì e ~·vanrlc alcoo!lchl;;, e::.H.:hl5.:: k bi1-re conteni o 1 ur-~.:,~ "" v .. , ..... . . .· 

(d 0155c .D) e cii due reg1strazìrilli di i'nodd)t1 comw1imrio; la n. 001645hM~onm c 

la n. (I(J 1645 664·0002 dd J o diçembre 2009: :ri:èr coote:ilitori di bevaudc. . 

Cantina di Soave, a sua volta sòc.ietà~\lperat'lte\nel::>.;:ttore-Vinicoio, ha fnrmulando 

domande di nullità delle prìvatlYi.>dedotterì:ipétÙ;:~m'i.t>ntc aì :-ensi (.k·ll'a.rt. 52 Rt:g. 

n. 207\2009 CE e dell'are 24 lett:'bH~eg. 't.~Té1tìlìl· propunlbìh davunti al 

tribLHla!e adito qu:ak tribunale dl:CÌ'narcJli·cr;munhal:i art 96, lett. d). reg. n, 

CÌL e qtmle lt.ibunule dei disegni e" ntorleHr ,:C{}IJ'fUni.tari !::'< art 15 L !et t d), reg,. n. 6 

ci t., 

Conviene partire dall'esame di 

La domanda di nullltà dd marchio dì fnmia ·qui 

fondata. 

Il marchio i: 

in 

boT::u dnt.sta di chiusura a forma di 

parte posteriore é ripDrtma la , in stmnpatelio 

Dulrcsemplnrc del prc>dotto depositato si evince che alrintemo del descr!llo 

contenitore t: 

c.d. ha!'; fn box. 1<1 quale 
dì 

it q L!ello c~e! Yt;tn.1 

utili t ii di in1picgo, ç{Hm: sostenuto 

il 
'' 

di une semplice scatola òl cartone in un'<m=attivamc e ricercata 

çaratrcre fortemente di.s1intìvo immediatamente rkcmoscibile dal pubblico 

GOn<>umatmL l ."originalità della é!cel.ta, in rr:r~1ini ili ca,..,aciU. d j 
r sccon o a 

difesa di Ocuoforos, è: tanto più forte in qum1~0 non vi c alcun nesso sigmficativo 
tra ttna ricercmu 

Ù>! d(lf1tlS. ed il prOd<llto "Yioo. 

che il porJiogfn:'?.o 'vino in Allega. alt1·esl, 
ha 
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l 

apprezzamenti nella tcucr:Hura dì scul:n:~.:, còinc cmi1provato da diversi arth:;:olì 17n 

n~e (in pnrth;olare. quattro articoli prodotti" ;;un dcc. 4, tra cui l'articolc) $tll sìlo 

W>nv.bodeua-priv:J.da.cow dell'H &ce'mbre 2D! J, l"urlil.:Dlo :sul sito 

V>'\YW.Qcrfecr!vbasics.com def 3 gcnrwio 2; l'articolo .wl sito 
' -

bcstinpackaging.cllm dd 14 novembre 2010). mtmerosl premi a liv..-:l!o nazionale 

ed intt:rrmzionalc (si veda sub doc 

Award', 'C art o n board awttrd', 'Chine 

fieri: di :;ettNe; ha aggiunto 

promozionali sul prodotto, con1e ,~,..,.,,,..,.,,,.n 

c daglì C$CIDplari di pubblicità (dtrc. 

di aver eflèttualo invcsti1ntmi 

da r~prm e selezioni di (doc 6) 

ln tesi anorca H marchio di fon:na ez:xme consen!e di tutebre in 

distintiva ddla forma nella sul.l valen~ df: indicatore di 

sua attitudine :1 idèntificnre il·pfm.Intr,o che !.a m6\ coruc 

In va detto 

_, . 
(vino). DiYt:rsamente si sarebbe, dovuto··.ttenere nv~ la 

ossia della 

~·"·~·.--- da Ocnoforos. 

'~ di 

una borre ovvem ìn un gmppolo d'uv:1. come candh;bibìlmentc 

difesa m:ton::::~. n possesso della capacità ùìsrin1iva richiesta clJ.H'urL 7, ktt, b, reg. 
' . ' ' 

C.E 207\2006 non è, comunqu~- in contestazione. 

Cilnlirìil. di '"""'""
1
"" in ragione: 

__., della viulazìonc deWart. 7, n. 207\\09 EE 

sm1o esclusi dalla 

fbrma che dà U/1 voi ore sasran:ria!e ul prtlt!Ottt;'', · 

~ della vìolazi<m.e deH'ftft.. i, par. L !én, >;;',.i) de! medesimo n:golarnen1o secondo 

cui sono ~;~elusi dalla registrazione i <:;c;gni costituiti esclu,.h·amemc 

imposta dallttntihWa sN!!:Si.l del prodntte/\ 

La caustt di rml!ità costìtl.!ta da tale ultima çlisposizk<~ìe e 
Sì premette cht', al ~:t'lltri'lriC~, affermatosi 

'~ .,., 
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snvrapponibi!c all'art. 7 reg.' ·CE ck:· scct~ndo etti non potevano essere 

registrate le forme ~andardizzatc ed ustmlì dì \..tn. prodmto~ oggi ta li:wma 

;;tandnrdi'Z7:llt4 ed U$ttàle L.Sc!ude 1a cnpadti dir.;tinti,·a del mm·1;hìo ai sens~ delrarL 

13 c,p,L. L'impedin)tntq alla r,;:gEstra::•.it;ne 'previ:;:1o dalle nm111t: xu indil:litc va, 

invece, tYIIéSO nei senso di fodmr Che· :il-pt()dOt~Q dcv-e rlCCCS.Sariam~me tlS'S'l:lJ11('"fC 

per C.:>strc quei prodotto c noil UÌl alt~' (-;l V1l:la :hJb ah. 9 it Codice çommcntnto 

dcUa proprietà imluslr1ale· ·c i.nte!lettù~ic-à •cu~a·:ai O aHi e .'-\ J'vt Gamhino UTET 

gwridicu). Altrhnenti detto: noiJ ~. régistrabÙe ;)a iqrmv:cne il prodotto deve uvere 

per le sue caratteristiche d :'>trCfti~J~àll 'alì a·. fine del processo produHh:o 
. ~ - 1;. 

oYvem !a forma che esso ns,umc naturn!mente -~~~' csitt' del proccs~o prodmtivrL 

RiconG::vcere la regis:rmbìiità <.li 1.:f11<1, li:mna \;on1e marchio signif>chtrebbe 

artribulre Hl titolare tm ùmnopolio, poteru:lalmenlc illimltuto. st.l1 rhmh;aln del 

proccs!;n pro d uni v o. 

La dlfferen7a è, peraltro? 

distintivo causn di 

dal man.:hio in s~uìto all'uso che ne venga 

dalia formn che dà urrvaiorc sosran.ziaie al prodollO tmn è 

s:anabìle. 

F.hhene. nel ca~m di nella Ji bor;;;u regìstrnta come marchio 

per le scatole contc11enti vino nori;è ~à,;\•isabilè~ Òi;~ fol-n1~ in1posra dalla nntura de! 

p rodono, 

Passando 

regoJmncmo n. 

imerprerati ve·, 

~!,,' 

qw::stioni 

La rmlo della disposizione è riw•.l
1
1 flo, 'd< ·' .t· t 

't "' "' • .1mpe~.ure 111 monopolizzazione come 
rmm::hio di valcnr.e deHa forma diverse cd uit~rimi a quel!e che 

diano un vantaggio cm1correm.inle sos!an:ciale. 
l\ differenza degli smmu~nti rli tutela forma de! prodotto in 

istìwti dei disegni o mo-delli re-gi'ltmtì e ùi f~ito, per modeHo di 

del dìrittn d":.HHDre. che 
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;;" .. ":Il 

'' 

''' 

'_,l_ 

il marchio deve COtuìOlJ.!'Si pèr il tatlo dì diStflCCHrsi, almeno td<:àlmcnte, dal 

prodfltto per uasmen\!r(! un messaggio (si vcdn sub art. 9 ìl Codice commentato 

della proprietà industrktk e lntdlettuaJe :a cum di C. Galli e AJV'l. Gambi no UTET 

giuridica). 
. •, 

Ed infinti, 1\·selusiva sul marchin, potem:i~lmcnk illìmitaut, non hapér uggetto t.m 

prodotto ben si un segno che vcicola un messaggio sieehé quel! 'esclusiva non crea 

aUarml mom'lpolisticì non estcnclendo.si aHà sostanza del bene. 

Quan-do il rmm.:hi1; ~oindde COl1 tll1;!1 fot)Jl_fl e evidente 
" * .. . l l 

pur s~ptm:mdosi in 
' . 

modo ìdes!c da un prodotto, contirHJa ad c~sere una carmteristicn de! prodotto; da 
' o • " ' 

qui rcsigcma dcH'ordinmncntO ~li imp,e~i:"C .(.'~i' valori "?stanliaH di Clli la forma 

sia dotata rkadano In ùl1 n:gim~ ùf nwnopoHo, 

l n via di premessa si rilevrt che per ll,;rma 'iÌ intende 
"' ' ~ . l ~ ' • 

del prodotto de! doccnl<no Toblcronc, la: boniglia della Coca Cola o del ·., 
Campari) 

Nella noJ..ione di frmnu rienl:r.J 

privi di forma intrinseca. 

Si legge in C Sez. 

contro Dctltst:hes Patent~ 

' 

12 fcbbmio 200't C-21&!01 

liquido) che chi:' hmmo di per una in di principio non 

su:'>.siste un rapporto sufficientemente stneno tra la confezione cd H di 

che Ja confezione I'!Cfl es:::~re Rssim11tHR 

per i prodott! privi di forma com<: i prodotti lu confezione 

essere cquipnra!a alla dd prodono di nmdn dm b deve essere 

can:'lidcratn lu !irrmtl del prrx:.INLo , 
. . 

O<:C<ìne poi rilevare che il <:(m:\LU11iltme medio. prrtrebbe n;nn essere abih1ato ad 

ìnferir·:e l'ongine dì un· prodotto a partir~ dalla soia forma del 

prodotto o del suo confezìcnamenm ahre _C. Giust. CB 20 otrobrc 20 i l. 

C-344!l O P c C-345/l O 

Tamo premesso~ deve cmwenir:1i ~:ulrintcrpretvzln:J.e secondo disposizione 

in esame impedisce la J'cg!stra.ziorn: di queUe fo.rme che. inddono 111 manicm 

determinante, crl appunto 'so:;tanzi8ìe'. sulla nvìtivazkme ::t!l'acquistD. Le .. di 

del 

"' ,._ 
" "O 

ID 

'Ìli 
"' "~ 

(f) 

(") 
<( 
() 

:::;;: 
l o 

d 
() 
w 
f-
(f) 

o 
ll. 

m ) o 
o 

à. "' IJ) 

" E 
w 

f9 ~ 
f-w 
m 

.. - ~\ <( .. ....., ... "" (/) 
::::; 
w 

,) 
o 
:::;;: 
w 
-' 
--' w 
m 
m 
o 
o 

-Cil 
E 
li: 



-~ ~ '{o ., 

if:'t• :·~· " l.,. .• ' 
'>;; !- •"'··' 

non lo avrebbe acquistato se non avess~ avùto-qudla detenninata forrna. 

Se. infatti, prevale l'incideiJ:>..a ddln forma'in il t;,;onsuma1Nt: non acquist•..:rè< ìi 

pmdoHo in con.o;iclerazh:mr;; della provecienf.~J-'indica!a\:ial marchio ma per h forza 

attrattiva del suo rrspcrtn csterìnn.::\.::sieìièo.:·oueiiu1o ·attraverso una particolare 

realì7.z.azione del segno con la con.S'egu~nza dre·iJ mare h io perde o veci~ oscurata la 

sm1 fim;donè distintiva di ii1ditatvr~e .·di p1\)\'en'ieflza ed a.ss;umc un· estranea 

funzione estt!tica. 

l n tali tasi Finduzione alrntto di acquisto t!nlsce pei' risi~derc nelln for;;:a aHraniva 

della fonna che c~lamìra rattet.tiòne de1 coùsu-hltl(Orò (:,una volta memorizzatJ. lo 
t, .. " 

indirizzerà all'acquisto ndle sncccss1-v~ ~céris{òm' di iu:.:quisiO-
- ~ 

Per u.:;:are l<t sintesi ésprcft~iva tttiliiz<ltfJ da ·t~ulòn::volc dottrina. it chvicro di 

regìslraziont riguarderebbe le form~ caraùe[·lzzrttc ·dal fatto che ~:ssc, 

,·nluta:;e.ione dd pubblico, espri-!m:uiò ~b 

dd prodotto e non vehgano• in come st·gno distintivo 

du~ aggiunge· quako:;;a al valore 'prodm i(;· ;;1,1~ · piano :-\flfl;:') 

evocative di ·gratificanti dd prodotto 

pnwer del ìn 

veda sub nrL 9 il Codice comlnelilato delì01 

inrcUcttm~le a cura di C. Galli e A.M. Gambino 

Tali pdndpi sono stati 

rurma che dà \'!1lore <:n•ot"'"7' 

al pr0douo un vantagg!Q 

deterrrlÌil<lnte la propensione all'acgui:;w 

< ' 

... '"· 

giuridica). 

secondo Cl1Ì la 

in maniera 

di 

di esclusive monopo1istithe '(51 veda. '· Vchèzì8, 24 gennaio 2U01S 1n 
- --., 

, !nd, 

Va puntuuli:zzmo che l'ìntt:rprcthzìone de!!' art, i. par. 1, 
.,. .•. .r 

reg .. IL :!07 

eh. e dell'art. 1
) succcssìvament~: al '"'"""'"'" 

delle diseussionl suUo spedale ontùmento a 

l'l, tJS\2001) <:he ha sopprc>:ro i vecchi· modelli omamcmati {:1i veda Diritto 

Industriale !talìano ~ Massimo ~cuflì. Marln CEDAl\.L 2111 

individuate a prescindere dnìlli 
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forma. 

ln sintesi k !orme svno validamcnu.: registrobili come marchi purchc non siano 

mcm ibm\a del prooono c :>wJ!gano tma funzÌhne distintiva. 

··~ Se i principi sin qui riportali ~ono chiurl ne!la !ow enunciazi<mc, in concreto il 

tiiscrimcn tra fCJ$ÌStra:~ìrme con~cntitu e 'n~gistnv:ione vielilin può rìsultilre 

ì ndefinhc e mobile. E tale d<lto è onco;. di 'pi\l'lgc.ce.ntunto ne! caso di polchè 

il man:h[o attorco dguatda non un prodotto i bensì un contenitore. 

Pur clmsapevoli della mobilì!à dt;l .ccmlin~~ fh~endo appìiemtiòrtù dei principi sopra 
' ' • ;-;,' ' • t ' ' -~ l "x ·.,.. • 

enuncì<~ti deve rit.em:rsi il marchio di fon:rl<r àttorco non adempia alla funzione . - · .. \-. ·, .; >'~· ,· . ' . . . 
dì identi!ic;Jre r origine cumrnercia!e del prodòtt?·- . . 

t ' ~ ' ,_ ~-\ .w., "-

Cùtlten~m( ii vin~)· COnltlll!fCJ.IlÌi:Uato. rwr>n:t•!n per La forma prcsçe!ta per le 
' . .l 

l'originalità dell'ideo di :::~ssodarc nn vi.no 1 ad tm3 b~)rsa da donna: più che 

ricoi1egare il prodol!D Ì\'Ì contenuto alla lo commen::iali?z;a, calamita 

confezione 

La stessa difesn dì o n 

abbia lafòrma di una ww 
l 

::;orla di rivolu:?iòllt! del J;e!trm!.'' (si veda·a r<-~i g dell'atto di finisce per 
' 

avvalornre 1 di Cantina dì So1rve'lche Jn del 
~~ . 

in dctermimmc sull'apprez;r.mnemo dd prodotto. Tamo pìù se l'obicHivo 
t1 

~immagine, come sostenulo 

hianw che in 

e comt: 
' . ·.'~ 

do<:. 5 nuorco, 
o ... •• ·'i· 

" ' 'f" ' 
d~1 0~M!(•r0<>;~è 

'"' 
sono principalmei;le:: &mii; di 

bestinpackag:ing.com prodotto 

tmento 

'"'·"'"'''"' dd sito 

che il wrger della 

cl i 

wrgt~l group WC./S consumers wlm: t n Sri•cden arp, mowly agcd twcr 25. 
!~ . 

Un riscontro obiettivo ddl<1 S0-;>tanz:i<1h~ delta 6 dcsumibik dal doc, li . 
Il dì parte convenuta. costituil.J da un artk:t)tCl comparso su 'Agdsole', periodico 

" , ,a . 

<lei profc:ssionisli dd settore agdc.:llo e dd .;.omrileto agr<Ja!itncntru'c dc!ln (cstata 
.l 

'Il Sole 24 ore' dei no•·cmbrc li lWç si mtribt1is(:c il succi.:sso çormm-rci<tlc cld 

~-' O r 11 · ' ·l 'P ., "' '' l· ,r; l prVI.l01to . efl\}1Df05 a, a conlc-7.mne SI· egge,: ··quum•O , a .lf!n ..... jt:l i niOIWCO, 

!l 
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. ·' 

E· la rm:t(f!lìr<l forse più CIPlJYi)p,;ieifa.· per'spiega;·c. il clamoroso S14t'asso del/(' 

l'em:fife di un bkmd CabemN SauvigFÌr;n p"Fopo<:!O da tim imp(lrtaton: svedese ... "). 

Nel caso di spède. peraltro, mm 'può··:<nii~tiersl •cHe h condizionare l 'acquisto dd la 

conlezione cli vino o::om.merdaliz.zato do. ()emJforos sia !a fom:a in quanto segno 

distintivo e per la sua va1en:z.a di m~ssaggj(, 'invece ahe 1a forma in sè, 

Non vi Sl:';f'l.O clementi, inràiti, per dicnbrc· che la~HìrÌml'registrn.ta da Ocnofoms 

come marchio sia espressi\'a ·di un 11'h~s.qaggi6 pre~aÌentc sulla forma t! sia t~l!c da 
~ "' .;; ~~ 

condì;;o.ionarc la decisione di ·acquisto ìn quanto mess<.lggio. 

A~sume Oenoforos dte non c p1ausibik so!:acncre che i con:;umntorL si determinmo 

sWacquisto del vino 

attirare ratten:àonc sul prbdou~~vino" ,, 

Se tosi fr;ssc per i marchi. di. ìonria avenzi ad i!· c.ontenenle e non i l 

conltml\0 r1,)l\ sarebbe 

C;l.S<' di esclusione dall<~ 

che r acquisto è 

consuma m re 

ques! 'ultimo. 

E' Ufh) 

stik fortemente rkoncisdbJk: e cnrm.lnk;h.i un dislintivo di !ìKtrta 

lnddere in qt1antu mJe suu·apprczzat~H:nt·o· derpdbhlicb. 
]\'o n 

Coca 

la hag ìrt 

16 stesso 

ddla bibita 

che la forma delhi <Jnche in asscn:;::;'! del marchio denomimlLÌvn. vnn:bhe 

dal pubb!k(> a quell,a nP·:·"··<~. tvi<~ 

Tali connotazioni non :Rmo evim;ibilj daUa documentazione in ntlL 

H marchio in questiont' è stàto rlt!gisln11o nel_ 2011 ed a 

mtrice lo >J1~ci1!t:o padwginr:; è stato landatf> nel 20JO ne! ml!'rcatc.;~ 

dunque in un ambi lo 1trrìtorìal.meme limitato: 

L'uso di tale marchio r'lOn si c cnraÌterb:zaw 
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.... , ' ' 

:::cttcirc .c ~al.1e ~t,~,:~ prom~'>-p.ub~lldtadc. . J~ . . . · , 
Tranas1, miatll, dt pubbh<:aZ!om e parteelpa:.<:mm che per numero e frequenza non 

' Il 

appaiono idonee a conferire nlhl. (hrmu in e:-,amè una particolare di::;tìnLivi!à 

Gli articoli on fine d~positatì in cstratt<~ da siii \Wb sono molto limiiari (quattro). 

La parte::ip117.ÌMe a ferit> di selto~e (n gittdi~ar~ dalle d.aie si traUa di 4\5 esibizioni 
•• 

a cui si aggiunge !a fiera Vinhnly 20 l l ~ 20}2 :.:_due_ 32 Ms uttoreo) e le spese 
"'. : .. 

sostenute per ìl prodotto 'Vemissag~' (F.urò 97 9HtOO in tm hiennù). emergenti 
• ' < .. • .~ c ·:,, ' ... l l 

dal doc. 6 arwreo, non appaiono partìcoLiHJ;entè' signilicn:Gve. . 
. , . . ' . . r!• • . . .. . • .. 

l premi, t<'ìluriì coMeguiti in spazi cst~aru.:.fafta·t'~~rrirorìo della VE pensi ai premi 
~.. ' • ... : ~·- ;: - ":~~ ·.. N~ "' o J < '') ' 

assegnati in per ~é cOn>tn-lonO dì ra\•vi~rm." nella forma in qae;st!one 

u!Hizzam come contenito~e di vin~ ·u1~ ~art:i~:j;j;~r~ ~ urig1~a!e pregt(J esteti<:(} o 
' ' .~~~~ .. 

connotazione ma non la· v:1!eni;r' di se~nr; e Ed i 
. . . . . l. . . • . 

premi suddeHi lìnisrono per confcmwrc éhc ofigifwlità e cnnmeristiche estetiche, 

de!%!inatc a essere appn:::t.zau: i11 iùodo da un pubblico femminile, 
t! ; 

fbciilìJ::r.ano raltenzìnm: dd 

forma in sé p HL dc su! produttore. 

Si!Hci conf~.:zimtc plù che ccmtcrmto, sulla 

'il 
D'a!trrt part1~, il sm:cesso con1mercinle 

coslituiw previ!>to d.aH'art 

207\\1}9 atteso che rare impedimentn '(: 

dell'art 7, par. .3, reg. n. 

applica ovc il carattere distintivo 

faUo. 

Inoltre. lt1 

2, c.p.c. 

virw''venduto da Oenoforos nella 

a. sanare 

del regotamcn!o 

non considerati dal 

in. 

ìl divietò Mn ~i 

thene 

La furrnazion~ del documento in.cr(Jca :;uè.:cs:;;iya alla s,cru:lenza del termìne per il 
l t 

di memot'i>t dnlla (tardìvn) lH qnàle 
~~ . 

non può in tal modo supcrare prcdnsioni già forrpatesi. 

caso l'indagine ]n 

UE. è. cmn.: ~~ 
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crm,fèziom! di 'f.i'ine in a fro.x>~VçPIJis.)·é•ge:~' ed &'·quindi inconferente ai tini dd!a 

validità del marchio auoreo sotto ·a prtrhlti qui mèsil,;;· in' discussione ( fhrma eh~ di! 

valore )iostanzia!e lll prodt>Ut~}:· ;•·· 

Jnline. la prc~enJ:a della scriftil '~VE't?J-i.fSSA.GE''·llori \\tlé ad attribuire validità a! 

man:hio qui considerato nelln suu pottat<r·df'fn<Jn::ì:ìio'di tbrmrL 

Passando alr esame th~lk do~Ì1ande ~· d'r.i'n~i!ìtà · d .iii e· registrazionì di modello 

ct)munitario n. 002645664·éiOO! e ~- .'602645664-0002 per difetto dì liov[t?l e. di 

S dcLRegolamento TL 6\2002 

Jl mocleHo di Orn:~otoJros n. 0()2645664-DOO l lia ~d oggt::!to la sÌ> la sagormJ. di un 

comeniu>rc incolmù ic cui parti .. frontale, posterÌon: e latc-ntli, hanno 

parte memrl:) il modello n. 002645664-

0002 rigu::~rd::t la rnedeJ>ìma sagorna con raggiunta 

a st:acch1era sulla patta. e sul corpo del 

<;enapç/giallo, la 

m 

Né l'lino né !"altro modeH0 "n,_.,.,,~nt<J.no sérilta. N~ nell'un 

a.!cilu 

i! 

nero e 

Assume Cantina dì Soave del d;.:: !la 

26 lugìf(; 2ÒiJ7 di'titolhrità della E&G (ìallo 

ì'Ìndtore di un premio cmnç:: 

ììera intemazionalc di Lm{dra ;Clè! 

vino in Gran Bretagna {doc. 

lì dtato mnddio comunitario 

art d 

utlf~ha!~): oér'là 
, . 

. '' 
' . o' -. ~ ~!. ' ~ 

A' 
uf 

forrna trapezoìùalc, frontale c btemle,pon ~m !embo che si sovTappone al pi.mndlo 

lh;ntale f<mm~JJdo una patta con' cÌ1it;.::;ura 

r'reml:sso che la \'Onli>«HlZkme tra 'i moddli rcgistmti e nnn tra h: 

t:nncreti:zzazionl di tali modelli, ·va detto dw il parametro di rlfc!'imemo è 

l' util i:t;<':ìlime inlormato, 

Prevede rart. 4 dd Regolamt:nto n. 6\2002 che lm discgm.1 l1 muddlv Sll:<~i!.l 

rR'lrutili?..:t.ator~ informato un'impressione generale che differisca in modo 
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·~ . ,, 
. .1, 

'l 

disegno o modeHo che sia stato divulgato al pnbbJJ,;.) ;:ulteriormente aUa data dd 

deposito della dl1m.:mdn di n::gistrazinnc. li 
. 11 

Prevede poi rart. 5 dcl rcgolarmmifl n. 6\2{;02 CE elle un disegno o modello 

comunìlario registrato si considera nw)vo quando lie:>stm di;;egn(:'l n modelJo 
. . :: ·r 

identico sia sta lo dh'ttlgato al pubbliè-ò, ahtcriùnncmc aH a dma di dcpcsìto della 
~ ;R-

dornanda dì rcgistra?.:imie. Disegni e modcliì ~l 'reputano identicì qu;1ndo le loro 
' ' h j'f" . l d JJ~ ·.1 .. caf".attensflc c C~ l h:nscono so tanto per ettag I 1m evanlL 

. - .• ' •l ' 
Ebbené, deve ritenersi che i\mprcssione' generale provocata nelrutllizzatorc 

infàm•ato d~i modelli di Òcnofort)'s ~- dt~ q'uei.lJ di E&c' Gallo \.vin~ry sia diversa 
.·· _,. " ' •:; ... ·; ':j:,: ' • . . 

poichc. quanto alla fmma. pm essemlo aççorrruau1i dalla forma trapczoidolc, 
.l 

n:HH1e11i di Oenoforos hmmo conform sqt~adrati nu:·ntre quello di E&G Gallo 

Winery h<1 profili arrn10ndati. · · ·ij. : 
!! modi:-llo di Ocnntbros n. D01645664~0Ut)21 presenta, inoltre, decori lo 

differernitmo nn(:nr più dal model!ù E&G Galln :~Vintl)'. 

Cantina di ScJ.'lVe h;~ anche coNestnio cbe i motielli registr::ni 

privi di carnHere: individuale 

arnplamente mJte nel mertmo 

forme· bnn;1.1l e 

per i<~ 

men1 

Le soprn svohe con al reqtìislto rilevano anche 

ai fin l dd dd C<1tatterc in<llvidtJo!e, che ·~·a·dunqùe ritenuto 
. . ~~ 

Le domande dì nullità dt-ì mm.ll'l]i comunitari sonh condusivamemc infondute. 
. ! l l • "' :1 C>' ' tm'l. e~ammare e tiOmcm< c '-il·.conttat•2ZlOlle avutr; 

modelli suddetti. . ~~ . 
ai 

" .. 
. ~ . ' ' il " 

La dichiarata nulHlà del m.orcbi11. di forrrm' t>sduclè, ìnfaui. la configurabllità della 

lamentata crmtmiia.zione. ' ·.. ,. !~~ . · . . 
. . . 

Jn.vcsthc d'ella CCilSUm di comrafr'i1zionc :;ono mìò specHko cnmei:imrc di cartone, 

denominato , ed n.hri due' cmrte!lìtotÌ. sempre di cartone: denominati 
~~ 

"!vfocleiJq B' c 1uttì code da 
' i 

Il pdmù cmuenilore è di cmtone, in· vari ..:Ò!ori .. 1di fqrn-m squadrata trapc;roidnlc, 
.. ·f. ' .• . con decoro evocunw l'effetto c.d. 'maJeiaYSI!" c',cux: !rapuntato, con paltt.t èhe s1 

' ' ! • .i l ' t'!3L !' ' i' ' ' ' npu:ga su la patte antenore ue, comcmrorc con .~w.nn. con nngo11 nn,or;r,ntl m tmta 

unita e cmcli110 iìmgcnte da manica Sulb fn'mta!~ del contenitore compdn~ h 
,,, . 

., 
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maiuscolo. .! • ' 

Il ~econdo ctmtenìtore. corri.è d~~umioiht.daìlairegi51r<Jzionc cc,mè modeUo su cui 

infi"t:; e dd quale non c<>nst:i'-1'liìlM:~~tati prodr;ni.· esemplari cencrctl, ,t un 

ecmtenit<lre incolùre di fmma ti"ape-;.:;ciìqaie, axrpi:ond<!l!t Stli bordi iater.'lli 7 de!!e SiJÌC 

facl:e ameritne c posteriore int:nttc !dfdécc late-r<~lì sono'di forma !riang<JLare. 

H terzo çont~nimre prescnta'focèt: àntètinre e·pO:rrt>iìnrc di fbrma trapcz!Jidale con 

bordi laterali arrotondad··inentrc ··Jctr.:ii.''f;·: later<J]i '>ono trimgolari~ rioroduce 
'... . '. ~ • • ~ t 

r efTeuo 'm::nel!lssé' ;·n i. m ha patta ~ne ha:angol1~rinJÒr?11Ìi: è dntat<t dì un cordino a 
i ~ ". 

di manìco: st1Un ·parte a111eri6l~e la ''scrHtn in stamp:.~tdlo maiu~ct;Jo 

""VOLERE", con accento gravc':m11i prima . 

H secomlo c.d n terzo contel'oltOrc sonò sÙ>!i 

i nmncri 002066I879~0UOI e D0206liì79-000:2 giugno 2012 per 

ca:r.mne dì colori. pri'vi al bevande 

scritta, cordino con funzione di mnnito; il "'""l"'·l!<" 

decrrro ':rmltd;Hsé'. 

come 

ln !imo, prima di 

riìcva che Caotina di Smwè ne~ eo.'>tituir'si 1ri 

sl 

hn·a!Iermato di aver cessato 

èitl.· 'Modello A· p<:r spit'ito tmn:mHivo 

unteri<rrmeme all'instauràziorK: 'ÌL 

avvcr~mrie. Al fine di compiovareJD: Cirtosta'n~a~la\:o·nvénuta ha la noia 
' ;:-""J... . 't.' • . 

di credj!o datB1a <;U fafttira·dcl· 31, niagg[o 2012, da cnì si rlc,:tva che 
' .... ' ~ ~ .~ : l 4. r , , ", " ~ 

J.a sncietà che nlat-eriatJl1ente j:wodi.tci::\·o. i~ 'é<1ptenìti'Hi aveva 

it materiale re;;u corrbprmdenie hag in box u mardw VOLERE dd 

'Modello A' pe~' un v alme di 29Ji36J.ln· (d0c:. 4 deHn convenuta). 

nulle more del presentt~ Can~ina di S<Jilve ha sosliluim alla 

'VOLERE' la parola 'VJA~vfA', che ~a co1nestato rhr:nexido 

sl traiti di termine egualmcmc !lssonaiJte risp<::Ho a 'VERNISSAGE'. 

L· attrice, al di smentire tal r.: af1erm~zionc, aH' udien:m rrssata per !a 

del! e ha c-hiesto 
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40) COStitUtO da Lma dichiarazione;· datata• 17 gennaio 201'4, COrredata di fotografie 

e scontrini di acquisto, del sign, Terry :rr.octor in cni questi afferma. di essersi 

recato presso un importante rivendito'ré,al"dettaglio di bevande alcoliche e prodotti 

associati del Maryland (U. S.A.) e di ave.i:vi'trovàto in .vendita, esposti sugli sca±Iali 

del reparto 'Box Wine',_ i :prod(nti!d~lla-~onvenuta·'Vian1a' e 'Volere' e di aver 

acquistato un prodotto. per cias.ciln~ :di queste '·rÌ.1arche' :nonché di aver fotografato i 

prodotti; il predetto afferrrta, inoltre;· cÙ av.er appre~o dal vicedirettore del negoz_io) 

sion. Brewster, il quale "rittme1)à èh~-· 'j ';~ÙuaÙ. scorta. d~ prodotti 'Vietmct' e 
/;;:' . . : , . •·. ',," "•l' ... : ·.·· ,, , ' .. : .' ' 

'Volere; .fasse stata acquistata all\~~ircct niÙl 'ottobre 201 3;'; il P~octor agghm.ge 

che nel rendere tale dichiàr~io~e ìl :vic6~ùr~tto1~e- si rivolgeva a un. aJtro impiegato 

del Servizio Clienti per chiedeme con±èrma, 'ric~~endon~ i~1 cenn6 'd. i assenso. 

Ebbene, tale docùmento, atteso il t~nore d~lle dichiarazim1i: a prescindere dalla sua 

ammissibilità (sì tratta di un ctoc~nnentd stlpra~venuto ma introdotto nel processo 

per iniziativa dell'attrice che, però, neppure allega ragioni idonee a comprovare l' 

incolpevole intem'pestività della ;bhiesta, sùl quale non è stato possibile instaurare 

un adeguato contraddittorio); non .è idoneo .a·ccnn:pr.òvarè alcunché. 

Il documento contiene, rnfatti, dichia~aiioni chè avrebbero necessità di essen~ 

confennate in giudizio dal Proctor. :Né,pù6- sottacersi che è scarsamente verosimile 

che un qualsiasi avventore dtll'ìmportantè negozìo in questione abbia ottenuto di 

conferire con il suo vicedirettore per ~équisire informazioni in ordine all'epoca 

delle ultime forniture dei prodotti 'Viama' e 'Volere, Ed in ogni caso va detto che 

le affermazioni rese dal Proctor sul punto smio de"J·elcao ed esprimono un'opinione 

e non una ìnformazione in termini'dLcertezza: Tarito meno si pùò assegnare una 

portata probatcn·iùtl cenno di·assel1sò ~i'ferito. ad impie~ato delne.gozio, 

Quanto alle fotogra:lìe, private delle 'ctichiar~~i.cini che consentono di attribuire loro 

una collocazione spazio-temporale; 11oq hanr~o idoneità probatoria, Esse, peraltro, 

consistono nella .riproduzione ct·çi cartoni di vino di .. Cantina di Soave collocati su 

scaffali anonimi senza poss!biÙtà · alc1.ma', .di identificazione del negozio in 

questione. 

Infine, lo scontrino di acquisto in. daia .. 16' gennaio 2014fa ritèrilnento a prodotti 

"Volere Purse Wine Rose" e .~'Volerc.l'urse· ·U(ine.MeJ;lot!Pinot", e ciò non prova 

che si trattasse di confezioni di vino· qorrisppridenti al·'Modello A', posto che la 

'• / 
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scritta 'VOLERE' è presente sia sulle- scatole dél •Mo'dello A' sia sulle scatole del 

'Modello C'. ',; .. 

E~ ben uiù attendibile, conclusi:va:n:ierite; :ja prodt\zione documentale di Cantina di ... . 

Soave ·al· fine di cmnprovare la· cessazi:one ",;lèlhr :i}lbbricazione dell 'irnpiego delle 

scatole corrispondenti al 'Modello-A\,.. , ( :.· .. ·:. ·· · , . 

Tanto accertato in fatto; va'ribàdittY che: ·aft1iii :doHa valutazione di contraffazione, 

il confronto deve effet-tuarsi'-. c'ompar~i.:ndo· .. pi\:npress.ione ·. generale . st1scitata 

nell 'ùtilizzatoie informato daì thocidfH n::: o o 164S~64.;QdO 1 e n. QO 164 5664~0002 e 

dall'esemplare proveniente' da Cantit1a d.rsoàve;, : . > : · 

11 confronto· consente di ravvis~~e/ ilri'intel;fei:~n# ·tra il primo dei contenitori 

utilizzati da Cantina di Soave .come· C(~nt~nftorè: di _vino, c.d. 'Modlelo A' ed il 

modello di Oenoforos n. 001645664~0Ò02:• 

Ricordato che deve tenersi ·conto· in Inaggi(}r· misuta 'delle somiglianze di carattere 

generale che non dei dettagli che· st;guarib utià>di.fferenza poiché sono le prime e 

non i secondi a pròvocare ·al c:d. ili:tprèss1otl© generale,· va ritenuto che 

nell'utìliz:zator.e informato, fenno che In entrartibi i casi si tratta di contenitori che 

riprodJ.LCono borse da donna, l 'impressione generale è suscitata dalla forma 

complessiva squadrata e trapezoidale delle facce anteriore e posteriore e delle 

facce laterali, dalla presenza della patta e degli angoli rinforzati. 

Non è, invece, ravvisabile imer±èrenza. rispetto. ·ai modello di Oenoforos n. 

001645664-000 l posto che il èontenìtore ìitili;:;zato 'dà Cantina Sociale di Soave 

presenta diffetenz~ signific4.tive le; quali all'utìlizzatore informato non possono 
. . . .' .l•. :·:· . '·'. . 

sfuggire. Il modello di Oenofèlr'os st~dde~tq;' sùip,ete,ixiproquce:ùna scatola a forma 
1 ' ,' • ., ,, .·., • : • •',•,• •', , ',•' ., • 

di borsa ma priva di d~cori) çU fibbià,·drrf.iifor.zi;:iri_$ints:si una sç;atola che "appare 
. ' . ,. : -'· .. , .. •·. . . 

grezza, appena abbozzcrtcr, fermà ·Q. d:·~~~ J:rtigll~' (d~h~éntare dt:~ un punto di vista 
•. ,, .,·· . l'' .· '" ' ' ' ,. ' . 

espressivo .formale, al punto da.pòtùs,i }~gitt:irn.c;mente. anche che. un utiliz:zatore 
• '. • • ., ,,... ' o 

informato possa davvero percèpiré nella ·-~t~ssa là figura di una borsa da donna", 

per dirla con le parole usate dalla diÌèsa.'di Oe.noforos pe~· descrivere il modello 
. ' ' ~ 

registrato da E.&l Gallo Winery(si veda a pag;40 clella comparsa conclusionale). 

N epp1.!re è ravvisabile la lamentata conti·affaziot:J.e all'esi t o del confronto tra i 

modelli di Oneoforos e l'altro esemplare i::oncrèto utilizzato da Cantina Sociale di 

Soave, c.d. 'Moello C', · · · · '· 

'•i: ... l. 18 
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Le !'orme arrotondate sui lati delle facce anteriore e-'posteriore di quest'ultimo; le 

fanne triangolari delle facce ia:terali, :l'effetto· ~inatelassé' su tutte le facce, 

l'assenza di patte e di angoli rinforzati;. l~ presenza di cordino a mo' di manico 

provocano tm'i:mpressione · gerieràle nell~utilizZ:atorè informato molto diversa 

dalllimpressione genel'ale generata dal modelh di Oenoforos costituto dalla sòla 

sagoma; n. 001645664~0001, come pure dal modello n. 001645664~0002. In tali 

registrazioni sono presenti forme squadrate 'e la patta e nella registrazione n. 

001645664~0002 sono presenti anche ~ng~ii rllitorzat1 ~·decori a scacchiera, tutti 

elementi' assenti nel 'Modello C' deli~'coriveri.ut~. ,, 

Analoghe considerazioni conducono act' ésdàdei:e ·la ~ontraffazione dei modelli· di 

Oenoforos da parte 'cte, modelli: regì~tHati' d,~ ·:c~11tina ·Sociale di Soave rispetto ai 

modelli registrati di Oenoforo~. 
• ', •,'' • '1 '~: '.' '; .• 

Oenoforos ha forrnulato; altresì, d·6maridà: :di,'conbòrienza sleale con riferimento a 

ciascuna delle fattispecie previste daWart.' ::d98 c~c.: · , 
In panicolare, l'attrìce ha t·ivolto alla ·canvemita j;addebito di imitazione servile 

confusoria, anche nella forma della . concorrer.za. sleale dipendente dalla 

contraffazione del marchio e dei mocklli allégatl,-nonché P addebito di imitazione 

servile che, se pure non confus;oria, sia: p'erò·idonea a genet'at·e un agganciamento 

che miri a sfruttare n successo. del · c.èn:icou:ente riproducendone le forme di 

presentazione esteriore .del prodotto;. lia segnalato anche la non casualità 

dell'assonanza tra la scritta 'VERNISSAGE) e la scritta 'VOLERE' presenti sulle 

scatole. 

L'addebito è infondato, 

Con rifemlento all'imitazione $ervile confusoria, contenitori costitLtiti dalla 

tipologia di scatola costiMta . dal "oni~nito1:e, ·a. bordi. arrotondati, ad effetto 

'matelassé' e priva· di. p\,ìtta ~' dt _!l:JX.i?Qtl :rlhfòrzàd manca in. radice l'identità o 

somiglianza dei prodotti\()op.Ù;;r~tori Ùle· da g;~;neri~r6 -corifusione tra i prodotti. 

L'impiego della scritt:!t V.OLERH\J.l.On::ittrfh~·,:i.sce: aU~:.condotta della convenuta 

connotazioni di illiceità amiconcovrè!~;i~ltvNon e. iavl(isabile l'assonanza rispeno 
.. , .·. •. . l 

a VER-NISSAGE affermata dalta difèsa·.'attoù::a i1{ è ravvisa bile tma analogia di 

significato. Equival~nti corisiderfiiionLv~lgOIÌo, .con riferimento all'impiego della 

parola ~viAMA', sostituita alla:p1;1.rql~t ':VOI;,ERJ$' .. · . 
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Tali considerazioni conducono ad 'esdud;·ùe:H·presupposto della imitazione servile 

e della confusorietà. '',., '•· ,. ' 
'" 

Parte convem~ta. ha aÌfermato di avft commerciali:l!zato unicamente negli US.A i 

contenitori del. tipo 'Modello N ,·e di :<l\lel~·céssa:tò.tale attività successivamente alla 

interloci..~zìone stragiudiziaktoh' Oenofo:to:S; <-' · ·.· ·· 
Ebbene, non vì e prova, gravante -su :pattE) -attrice~ che H 'Modello A' sia stato 

impiegato a~1.che nel · territd:rib' · dell':Ui1iòne Niròpe~ sicché non è ravvisabile il 

compimento nel territorio dèll 'Unii:nì.-e di, 80n:òòitenza· sltÙtl.e per imitazione servile 

quanto al 'Modello A'; nèp'pure. nella -fanna di· concorrenza ·sieale dipendente, 

ravvisabile in ipotesì di contraffazione; 'di ~tn~'.privat1va~' ed in:. particolare, nel caso 

di specie; del modello l'egistrato· n: Ù0-164S6M;;0002:.· · : · • 

Oenoforos ha lamentato anche la configurabilità di condotte di appropriazione di 

pregi ai sensi deWart. 2598 n. ·2 ·c4c. 'pòiChé, secondo la sua prospett'azione, 

ricone approP,nazwne dei pregi tUtte Ie -'vbìte' 'Chè · si sia ih prese11.za di una 

imitazione eli caratteristiche· peculiari dell 'a~tnd pi·odotto ed o gt'l.i volta che la 

cohdotta della cori.con·ente • sia ·idonea' à:d-:ihg·eneral'é nel pt.1bblico la convinzione 

che il prodotto irnitato o l;ilnpresU: còntùiff'attric~·abhiano le ·stesse qualità e pregi 

del prodotto o dell'impresa concon-ente;' ·a tale ultimò riguardo pm:te attrice si 

duole dell'impiego, con finalità di agganciamento, da parte di Cantina dì Soave 

nella pagina vveb deWespressione 'Wìrie· Cotn.ure' che richiama l'espressione 

~Fashion Wine', "I .. tti.lizzata da Oenoforos.ne~ si.ioi messaggi pubbliCitari. 

N eppure tale fattispècie è rayvisab{le,::: . ·: · ,, ·'. ·. . .. 

Non vi è prova. che Ca.ntin<ì. d~: Sqave nell\:t-tilitzare i·,cmitenit9l'i corrispondenti. al 

'Modello B' ed a1 'ModeUo C':(il 'ModeU_o:A.-;-è ·stato utilizzato solo negli U.S.A), 

sì sia agganciata all'attività della .còncorì:~ri.te O.enòforos ed abbia riversato la 
' '', ,' ,.1 ., • • . • ' ' . . 

notorietà ed il successo di quest'ulth+fa.;_att:cav~rso t\rnitt].zione del packaging, sul 

proprio prodotto. , . 

Si è già detto che il 'Modello B'. ed il 'ModeHo C' non costituiscono imitazione 

delle scatole con cui Oenoforos men:t~'è le scatole con·ispondenti al Modello A, si 

lipete, non sono state utilizzate per 'V~ndere vino nella Unione. 

Con riguardo all'impiego deli'espressicirie .'Win.e Couture' da parte della 

conventlta, èsso nòn può considerarsi'idòned.ad e'va·c~re·ì ·contenitori di Oenoforos, 
•'!' 
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Quest'ultima non può, peraltro, rivendicare l'esclusiva di accostamento del 

consumo di vino a comportamento alla moda o alla mondo della moda. 

Infine, Oenoforos ha addebitato a Can.tina :sociale di Soave di presentarsi sul 

mercato attraverso l'imitazione del prodotto 'Vernissage' con immagine identica 

alla propria con l 'intento di sfmttate la rinomanza del prodotto attoreo ed il lavoro 

progettuale di essa deducente, fattisp0cie·riconducibile al disposto dell'ati. 2598 n. 

3 c.c .. 

L 'imitazione ~ervile è stata escli.~fìa. Ciò· puntualizzato,. Oenoforos non può 

li vendicare l' escll.~si va sull' ideà ri~endi·eita, i. e .. l 'utilizzo come contenitore di 

bevande d{ una scatola di cartone à fonùa di ·borsa da donna. Diversamente 

opinando si darebbe luogo ad una esclusiva perenne, quale quella conseg1-tente al 

divieto di concorrenza sleale, su un;ideà Ìrivece che su una forma concreta e 

storica assunta da quell'idea. Tali éonsìdei·azioni v~lgono anche la concorrenza 

sleale non confusoria. 

Gli addebiti sin qui esaminati sono quelli esposti in atto di citazione; ad essi deve 

limitarsi l' esarne delle condotte della convenuta ·.al fine di verìficarne la 

riconducibilità all'art 2598 e~c ... · Diverse ed ulteriori condotte addebitate 

successivamente incontrano la preclusione· relativa. ali' onere di allegazione. 

Conclusivamente non sono ravvisabili ct'ntdotte anticoncon·enziali. 

Restano da esarnlnare le conseguenze d,ella ravvisata contraffazione, si ripete tra il 

primo esernplare di contenitore lJtiiizzato da Cantina. di Soave, c.d, 'Modello A', 

ed il modello di Oenoforos n. 001645664-0Ò02; 

Sul pllnto si segnala che Cantine: di·:soave:ha affermato di aver rimniciato, dopo la 

conispondenza intercorsa con Ja:contròpai:te·· .ante. causam; all'utilizzo di quella 

tipologia di contenitori per nor1 inco!tere,nd dschio di vedersi J~ivolgere accuse di 

contraffazione. · '' ; '; .: . · 

Tale cessazione,· se può incidete,sù1db;~rq.J,~onto;d~fdrumo~ non 'è tale da incidere 

sulla domanda di inibitoria poiché Jèt~'i:tò · di <ù~a .. -scelta, volontaria e, dunque, non 

irreversibile. 

Alla convenuta va; pertanto, inibito, di prodù:rre, commercializzare, importare, 

esportare e pubblicizzare nel teirìtoJ:io.jdàl)<'Unione e'l..!ropea i .contenitori per la 

vendita di vino liproducenti l'ese;inplate $opra esaminato E;. descritto. 
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Al fine di garantire l'effettività del divit:t.o:.:v::r"f1ssa:ti ht'p~male di Et1.ro l 00,00 per 

oarJ.Ì violazione del!' inibitoria·st1CCessl:Va;al12>"~l'eàenté'.•Sentenza. ~ .~ 

Non essendovi evidenza di utilizzci' nel~'tertiiiorio del!ZUri.ione europea di tali tipi di 

ca·ntenitori non ha ragione di es~feri: impalHJto:l',ordlne di'ritiro dal commercio. 

Infine, non è giustificata . h ptlbblicazione ·ii'ella c sentenza che l'art. 126 c.p.i. 

dconnetie alla valutazione della·'~gravitàdei_fi:Uti'1 : · 

N el caso di specie non vi è 'prova della 'sussi~ten.za del·presupposto (''gravità dei 

fatti") giustificante la concessi011è della detta·, misura, n quale finirebbe per tradursi 

in una forma indiretta di pubbliCità :per OenQ.foros'Ìnvece che in una misura a 

tutela della violazione della privativa~ : ''; ., .' : 

Infine, va· esaminata la domanda risarcito;ria, · 

Da quanto emerge dàlle dithiarazion1 ·delle pani e dalla documentazione hì atti 

l'utilizzo dei contenitori riteimti:in·'contraùàziob:e n(n'l. ha avt1to luogo nel territorio 

dell'Unione E1.~ropea bensì negli Stati'UriitL' · .: . · · ,. ' : · 

Il danno asseritamente patito (mancata diffusione del proprio prodotto in U S.A. a 

seguito della oonimercializza.zion1i"dd r;ùodeli.o A negli Stati Uniti) essendosi 

verificato in ambito te11'it0rial~ ave ,;i{. 'h16dell0' comunitari-o cOntraffatto 

001645664-0002 non vale, non· è stiscettlbik di costituire oggetto di doglianza 

davanti a questo Tribunale. Ptevede,. inta~ti; l'art 83 reg. CE 6\2002. dedicato a 

disciplinare la "Sfera di competenza in matéria di contraffazione'', che H], Un 

tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 82, 

paragrafi l, 2; 3 o 4 pu'ò pronunciarsi' in-merito agli cttti di contraffazione 

commessi, o che si minacèia di comme'ttere, ne]. :r~rritorio di qualsiasi .Stato 

i\llembro. 2. Un tribunale dei disegnf · e: m,odelli çornunitari competenti a norma 
' ''· .. ' /, ' ' ' . . ~ 

de !l 'cJrticolo 82, paragrafo 5 può pr;mJ.'fJCiarsi· soltanto tn merito agli atti i 
. ' ' '• ' ~ ~ ', ' ; ' ' 

contraffazione commessi, o che sf minaccia di commettere, nel térritorio dello 

Stato membro n cui tale tribuno)eèsittiato. ~· ... 

Sotto altro profilo, si rile;va che non vi è prova che_ in Italia si sia verificato un 

evento di dann~, inteso sia come fatto . generil.tore sia come consegllenza 

pregi t~dizievo le. 

Non ptlÒ quindi Oenoforos invocare la 'disciplina italiana, come ha invece fattQ; 

quanto a quella statunite:o:se~ ~ss~cjn:J,on:,l~>stata ~nepflure allegata (art. 62 L n. 

"'•: .:?. ,:·' ;.: .. ·. 
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218\1995). : . ~ ,· . ~· ;:~ i .. ·~; 1 ' l ' 

Ogni . altra questione; eècez.tone,, argornerit~ioile ri.n121ne assorbita dalle 

considerazion.i che precedono. , · · \ 

La re.ciproca soccombenza git~stifica la cdmperrsàziane tntègrale delle spese di lik 
·' :: :' 

· "P.Q:M~ .. .,·· 

J, 

Il Tribunale, m composizione co-llegiale 'definitivarneùte pronunziando, così 

provvede: 

dichiara la nullità della registrazione internazionale n. l 080843 del 25 ge1maio 

20 11 designante la comunità· europea cqncernente un marchio tridimension?-le 

riferito a scatole e contenitori di carta Q. plastica (classe 1'6) e bevande alcooliche, 

escluse le bine (classe 33), di titolari ti qi .Oe;noforos Aktiebolag AB; 

rigetta la domanda di nullità ·detl~ regi,$trazioni di modello comunitario n .. 

001645664-000 l e n. 001645664-0002 del l O dicembre 2009, per contenitori di 

bevande, di titolarità di OenofO'ros A1ctiebq1ag AB; .. , 

accoglie la domanda. di contraffazion~· del modello comunitario n, 00 1645664p 

0002 dei l O dicembre 2009, per contenitori dì bevande, di titolarità di Oenoforos 

Aktiebolag AB posta in essere da Ca:ntil1Jl Sociale Coopere;tiva di Soave- Azienda 

agricola cooperativa attraverso l jimpiego. dei cont~nìtod costituiti dall'esemplare 

prodotto in originale sub doc .. l l. da Oe:tioforo's Al~tiebolag AB; 

per l'effetto, inibisce alla coil.venuta la produzione, la COJnmerdalizzazione, 

l'espOliazione, l'importazione e la pubblicizzazione dei detti contenitori nei 

territorio dell'Unione Europea;· 

fissa a presidio della inibitoria la. penaie di. Eui·o l 00,00 per ogni vi o l azione 

successiva alla presente sentenza; 

rigetta ogni altra domanda; 

spese compensate. · .·.' ... 

Così deciso nella camera di consiglio d~l r:ti:tlE\tZO 2015. 

Il Giudice estensore 

(dott.ssa Anna Marìa Marra) 

!'l<' 

Il Presidente 

(dot_s~ploSimone) 
{<., ;1~~ 
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