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Il Tribunale di Yenezia — Sceione Specinlizzata in materia di Impresa anche quale

Tribunale doi Marchi v dei Disegni e Modcﬁ}b i,i.)muzlzmrz

compesta dai Magistrali

dotf. Roberto Simone Presidents
dott.zsa Annn Mara slarm Gindice relaton
dott. Luca Boceoni Girudice

ha pronunziate la seguents
SENTENZA

& in primo erada, iscritda al ni 590442012 RO.AA.CC. PEOINORSA

&

nella causa civil
da
OENOFOROS Akticholug (AB) mppgoe dif. dagh Avvi Francesco Terans &

Frangesco Moreurio =
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cooperativa, rappr. ¢ dif, dagli Avvi-A Rizzoli, A Tmproda, Arture Mazza

L) Do ?m,.
% o f:»', oL it Vo
e CUNVENUTA
£ A *
Conchusiont: . .

Attrice; ©.. precise le coiclusiont come da foplic brvigeo Invia telematica ™, e
VIN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA ... owissis .0 NEL MERITO G rigettare
Vuzione & nwilicg splegoia da parie “convermin k' resisiuzione F marchio
comuniiario tridiniensionale n. 1080843 df sitalarind deli girrice, perché infandata
in fatto e in divitio; 1. rigetiare 'azione 81 wullita splegara da parie comvenuia
evverso o regiserazione - dit modelln comuniiario n. 9016456630001, perché
inforddare in faro e in difttto: £ rigeeare Lazine 81 muliita spiegata de parte
comvenuta avwverso la regisirozione & modells domunitario 00164 3664-G003,
perché infondata ¢ in diritto: 3 Actertare e dickinrare, con estensione all ‘intera
Univne Enrapea.” ['illiceltts di ‘quicisint’ impicgd delta Convennta (inehusa ta
Jabbricazione. la  produzione. ufferra in wvendita, lo vesglite, Luve, Jo
comnnerciedissgrione.  imporiazions,” | ‘wsportazione,  le promosiose, o
pubblicizzazione, in gquelsiasi formo » con gualsiast memzo o modhidita} dei
contenitorilconfezion per ving a formeu o borsa di donne i contesiad fmoedell
Al B G} = a preseindere duf murchio o pardla da essi recotp - ¢ o ogni aliro
contenitoreleonfesione, comungue, consistente nella forma di une horsa di dorma
recante vino ovvero prodotti ad esso affini = prefoinders dal marohio i p&ré?{f
aa exsi vecato -, ai sensi delly disposizioni ‘commnitarie ¢ nazionali o Hirela de
Marchi Comunitavi regisirati nonvhé deit ar 2508, conmie 1, nn 1 ) e 3 del
Codice Civile: K. Conseguentemente. inibire utla Convennta ¢ gi Sucl sfesyt avent!
causy, i vig definitive ¢ et estensiony afintora Unione Buropew. o
Sabbricazione, lo produzione Pofferia in vendiia, o vendit Pusa. o
commercidlizzazione,  Uimportazione, Lesporiazione, e premuzione.  Ju
pubblicizzazions, i z;zta?fi%gf{‘ff Sorma ¢ con gualsiasi mes-o o modafind, dei

contenitoriiconferioni per vino a-forsie @i borsa df donng g canresiart modelli
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Al Bl CIF — a prescindere dod marchio o ;};,;zi'ﬁfg g essf recaio - ¢ o gl aitra
comenitore\confezions, comungue mﬁsi&mrsm nelia forma di wng borsa di dorna
recanie ving ovvern prodnli ad sy aqifing, w preseindere daf marchio di porole da
axsi recator Lo Ordinore alla Convenwta ¢ of sunt aveni! causa H ritiro ded
commercio, con estensione afl ‘terg Unione Eurapen, def mn{c:;mf{wg‘iesmfézz‘m
per ving u fowmin df borse di zz'«:wm gu 'canie,&msf [mad@fﬁ Al Bl Clif ~ a
prescindere  dal marchio ai ;zfemfa u*f.f essi reu;w - ¢ di ogni aftra

l‘x 1.

comeniioreic mge-mm* mngz;myf mm m’ma‘s. mz?&;r ;" }mm i fics I}arm d donna

#ecante ving awwe; P ﬂdﬂ:{z m:f exsa jfmx & gwsz'z;zéem dal mare: #ﬂ et r}aa ola da

R »u.« N A

essi ?'Et:'{?ff.?‘ M Fissare e &f;mvm ;:e’mwu ;nw wr; ;rsz’s:’cz:m:w o mmsw-msu}

R
2 ws : &

successivemenie contatintg e pe.r mrm rzggmiv mfe’ mm Z{"”If}l’&:;" a’ffif m:cmame’ze

sgmeuze (58 s:{;.fgmzusmw gfa m:;}m*ts & At J{} aﬂm ¥ aé‘ pezzo e guello off 5000 prrn

per ogni giorne & ritardol; K fi‘;‘dé}’}(éz"‘{f,e £oi é‘é?&’fﬁ.ﬁ‘ff}ﬂﬁ ailintere Unione
Europea. la éfﬁsfrzx:éans di #rati g pmd;;m di cut xopra ¢ dei mustevicli ed aversi
prevatemements wil z:::f:sf per fubbricare | prodoiti in questione nonché il relative
matericle pubbliciturio; 0. condanngre, fa - Convemia o visarcive ol Aprice |
deennd Jutil, patitf ¢ potiendi, arrecatile per effetto della coniraffazione o degli
afth di evncoreenza sleale posti In asserei nell aommontare che risulterd a seguito

detlespletanda fstruftoria pyvers I via equiraiva; P disporve la reiraversione

degli utili reatizzari dalfe Convernndy, af sensi dell 'ultimo comma delt’arr. 123
CPE laddove 3 accevsi, nel corse del présente giudizio. che essi eceedvno ln
misura del danni potitl dall Attrice:. o wz&m:m e pubblicazionz del dispositive
del presente ;;mcg;?:srw:m per due’ %‘{!3?8, £l ;;zuze:z f?{iglﬁﬂ ¢ con | caratteri in
grassero ¢ sr;mfmm;; suf w;zﬁmz‘r;qam;zdmzm .!5 Sn!ez#’?rc Corriere defla Serq,
La Bepubblicn, ¢ in dxztz riviste di resmm r!:e .m! anno successivamente indicate. o

comvenia ed a cwra gf@ffe{: cfzzt:‘mféf B con vitlorig i spese,

spexe della |
vompetenze gd onovori ol cousa {;:!g’wr { ‘5‘}’ e mr fJ 0 T

o p , .
- 1

Convenaia: ™ gi‘ﬁ’aﬁm ie éfawcfuf fooet pome odl wdienza del 22 gennaio 2014, e,

in particolure, come indicate nel Joglio ellegato’ ol predeito verbale: richiama,

\JIsSe N

altresi, le comestaziont veriwi:’mgm geilo medesime oceasions relorivanmente of e
doc. 37 & 407 Les Trel merito, In via principale - vespingere tuite le domeonde }
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ceversarie porchd imfondae -in fano ed by divites, In via rconvenzionale -
accertare ¢ dichiarare lo putlith-della-registraziond 'del murchiv comunitario
wridimensionale n J08(W 3 (el 237011200 in quanto in contrasto con Darvt. 7, par.

I lert. e} e dif) del Reg. n. 2070 CE $%0-in cantrasto con Vart. 7, par. 1. Jett. e} i}

del medesimo regolaments elo g}f}f i mtivi di cul i norvoetivar - aceertare ¢
dichinrare la wullith della vegistrazione commnizaria comue disegno\modell. n
YOI6436064-0001, deoshroVregisirazione ™ del- T0UN2009. per  comenitorl d
bevande, in quanio priva def requisisl di cui odl 'art, 4 déf Rey. n. 672002 CE del 12
dicembre 2001 ebo per ¢ mativi di Suiin narrétive; - aceertare o dichiorare la
millita delle regisirazione commitaria come disegnoimodeliv n 004643 A4,
deposito\regisirazione del 100 22008 per contenitori i bevande. in UG Priva

def veguisiti of enf all 'ort. 4 def Reg. n 612002.CF dei 13 dicembre 2081 2o per
martel i cui nareative. Siochiede oliresic « ordinere o pubbiicazione defla
serenzg, a cura delfa socivid convenwra-ed a spese delly atirice, per due volte in
glorni consecutivi, con rifieve nown inferiore a sedicd Boduli, a caratiere dhoppi del
normale fed in forsato now inferiore o 36 }amfﬁfﬁ}ﬁ conr 1 onomi delle parti in
gressetto, nelle pagine na=iopali de; quotidiani fi Sole240re, Corriore defla Sera e

La Repubblica nowchié sulle Fiviste di settore “Chvileé del Bere ” ¢ 1 Grandi Vini ™ .

- condamare Jg society extrice alis, integrade rifisone delie spese, In via fstruttoriv
, R T

O T T .
FATTO E MOTIVI BELLA DECT StoNE

Con atte di ciazione, rimatmente netificatn, Oenoforos Aktebolag AR [d'ors

innanzi per brevitd sole Oenoforos]. societa di diritto svedese von sede in

Stoccolma attiva nel sottore vineols, sulls premessa di essere tiokare di ung

regisrazione internazionale n. 1080843 designante la comunitd  europea

wontemene un marchio tridimensionale riferito a seatole e conteniton G cary g
plastica {classe 16) e bevande alcooliche, eschuse le birre {classe 333, ¢ di due
registrazioni di modello co;mmi’taﬁ};» 1 001645664-0001 e 1, 0016456640007 del

0 dicembre 2000 per contenitori di’ bevande, addebitava g Cantina Sociale

Jlucue

Cooperativa di Soave soc. coop. w'r {d'ora innansi per brevitg solo Cantina di

. 5,
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Soave] la w}}lmf’i&zimvz defle proprie privative anraverse la produzione, i
vonfzionamento ¢ la commercializzazione sul terrirorio nazionale di ving in
contenitori di cartone a forma di borsa da dosns molto simili & quelli oggento delle
propeic registrazioni ¢ che aveva, a sua volta, registrato come modelli comunitari,
il n. 002961872 ed il n. 02061879 dol 22 nw&na

Llattrice Tamentava, altresi, che Ia cmdozm suddetta desse luogo anche a
violazione del divicto & concorrenza steale por imitazione scwiia: per
appmpmz;mc di pregi ¢ pet arti mmnm al La i:csi-pé:{{ey paotemuml@.

Tanto premesso O&m%‘wms, wmemlm in gwdmw Cmima Cii Sogve davanti

% sv I

all’inestato Tribunale, a‘:hswfn:m d; &a;wme 2 du:iuarﬂrc pir{ §mt¢:m Ui ene
Fusopea "iliiccita dell'impiceo delie’ conl r:nom di vino contesiaie € dx ogni altra
confezione per ving ¢ pr{:iiom allint consistenti nelle forme di horsa da donna
censurate ¢, per couseguenza. di inibire il ritivo dal commercio, la distruzione dei
contenitont in guestione: formulava, altrest, dorsanda risarcitoria ed istanza di
pubblicaione della sentenza, !

Cantina di Soave si costituivadn gmdtma chicdeva. In via principale, il ripctto
delle domande avversarie ¢, In via riconvensionale, i declaratoria JF nulifd delle
privative attoree: in particobare, quanto ol marchio & {orma, ¢ooepiva chie trattivasi
di forma per un verso ithposta dala naura stessa del prodotto o per altro verso dl
forma che dd valors sostanziale 8 prodotio’in viclazione dell’art. 7, par. 1, letl. ¢,
iy e dif}, teg oo 200/09/CE. mentre, con-riferimentd ai modeill, ne eceepiva il
difetto di novitd e di carattere individudle; a sua volta chiedeva la pubblicozmone

» . ot

della sentenza, o
.o causa viene ora in decisione all’esito del.depiosito delle memoric ex an. 190

£.p.L.

Oenoforos. socierd svedese atliva nel sclfore vinicolo ka cui anivitd consiste
neliacquistare vino da diversi produtiori ¢ ne} commercializzarle con propsi
marchi, agisce nel presente ghudizio s tuela delle privative costituie da una
registrazione internaziomale n. 1080843 del 25 pennmic 2011 designante i
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comurith cusopea concernente untmarchio vidimensionale riferito a scanle e

) 2 ' Telie  meplies Lo Wikrs
comenitor] dicarts o plastica (claste 16} & bevande aleoolichy, escluse te bire

{ciusse 333 e di due reglstraziont di modello vomuniiario; la n, 8216436640001

la . 001643664-0002 del 10 dicembre 2009, pr contenitort i bevande,

Cantina di Soave, a sta volta sotistdroparante nel senore vinicolo. ha formulands
domande di nallitd delle pﬁzfaih'::fﬁ&do‘ﬁe»ﬁﬂpéﬁ‘iﬁ”mﬁ#n& al sensi dell’art. 32 Reg.
n. 2072009 CE e dell’art 24 éii:"h} Reg. ﬂ - G\2002- CE, proponill davanti al

tribunale adite quale tribunale dei’ mamha mmumﬁau ex art, 96, lewt. di reg. n 207

¢it. 2 quale frbunele dei dizeghi e mo&eﬁn Lmnmnim ex art. 81, lefl d) rep. 1. 6
eit.. st i E

Conviene partire dali‘esame di tli domande di nullita:

La domands di nullitd del marchic A forma qui fao valere da Qenoforos &
frmdata, < Y

il marchio & costiito, in dé‘?&&glit};fda un contenilere di eartone. riproducentc una
borsa du donna connotata dalls forina trapezcidale sia della parte fropale ¢ delly
pane posteriore sia -delle pani lateealis “con decert geomctriel 4 scacchicra,
differenzian in mode da creare Peffere della’ pun che s ripiega sul corpo della
bovsa dotata di chiusars a forma di 1ikbia rettangolare; sulla pavie frontale = sully
parte posteriore ¢ riportata fa parola *VERN SSA‘\GF ", i stampatello maiuscola,

Dall*esemplare del prodotio depositata «i evince che allfinterno del deseriito

contenitore € riposta una busiy in plastics comc:mzlze vinw, ¢if ohe da lunge alla
ed. Bag in box, la quale eongents, Ipéy- p’n‘hwim upt U vine, wn Hvello g
degradazione paragonabile a quelie del vetro ma d@mta di maggiors versatifjta «
utilitd di impicgo. come s%mnum ﬁal 4 gisieqa @{zgm'i

Assume Qenolbros che | 't mdrchm in questione ha concretizzale Uiden
tasformazione di una scmplice scaioks di cartone i un'sceattivanie e ricercaty

borsa da donna declinata in diverse versioni-¢ relon, eostiuente elemento con

caraticre jortemoente distingve immsdmtamcme riconoscibile dat pubiblics dei

sonsumatori. originalita della scelta, In wfm:m di capacild distintiva, sccondn |a

-

ditesy di Ocenoforos, i 1s if Feori A ign i
noforos, & tanto pid forte in quuzm non vi ¢ aleun nesso significative
Ha una ricercata borsa da donng ed i prodoto vino.

Allega. altresi, Pattrice ehe ] pockeging ‘vina in horsetia’ ha ricevnio
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. s cemtA e,

apprezzamenti nella leteratura di sumra, coine comprovato da dwa:s: articoli wa
fime {1n particolare. quattro articoli pmdozte sub doc. 4, va cui Varticols sul site

www. bodesa-privadacom  dell*1l &Tcémbre 2011, Tarticols  sul sito

wyrw perfectivbasics.com del 3 ;.cm;am 2012 Verdeolo sl sito
bestinpackaping.com del 14 novembre f?i}éﬁ} aumercsi premti a livello nazionale
ed infernazionale {5t veda sub doc % ‘Lﬁ,ar 1 f‘uwrd 2010 - Most lonovative
design’, ‘Pwiaxmids 2{3!9 Gcrlti A%\’&Id {ananbmxd ’awhﬂd ‘Chine
International Wine & hpmza (“om;:e.uzmn-%me: asvarded 2011 20127, premio
questo di cul & stata mgwmta GEHE ‘v&vmum s.rl., scmez 1 controllata da Oenoforos
distributrice dr:ﬁ _prodoto ‘vem‘s gz, fuan ddiigz Sﬂ'&ém‘ "kfmafdm C%m enge
Swekolm 20117, Bcapk:s Fax«:mtc 2011 chmw’j ed im uw@ﬁm forte ;Jia%u i
fiere i sciiors;  ha aggmmo Qefmia:m dr aver elfetuato  investmentt
promozionsli sl pradotio, conte cmer gcm: s:%a report e selezioni di forture {doc 6)
¢ dagli escplari di pubblicitd (doc. 7).

In tesi attorea il warchio di forma pugetto “di ezame consente di tutslare la capacitd
distintiva della forma nella sua valenza di indicatore di provenienza, ossia della
sua altilading 2 identificare thpfodotio che la reda come provenicnte da Qcmfbmg,
In vig penerale va detto che il marchio attorgo non € ‘da vilencrsi deseritfive ¢ di
user comune, in quanio zon vi & un collegamentt diretio con il prodotio contenuto
{vinol Diversamente si sarcbbe, doveta ritenere ove la forma fosse consistia jn
una hotic ovvern in on gmppaldd‘m;a; come condivisibiimente scgnalato dallz
difesa anoren. Ti possesso della capacna distintiva richiesta dall'art. 7, lett, b, reg.
CL 207\2006 non &, comunque. in contestazione. ,

Canting di Soave sosticne invece Ja nullith di tale marchio in ragione:

- della violarione dell’art. 7,par, 1, few e §ii}y del regolamento n, 20709 CE
secondo cul sone esclusi dalla re‘gisgmzimana i L%azgﬁf costitnii eselusivaemerie dalla
Sforma che dd wn valore sostenziale al prodoso”.”

- delia violazione dell*art. 7, par. 1. fer; ¢, §) del medesimo regalamenta secondo
cui sono esclusi dalla registrazione { segni costitaiti esclushvamente “dalla forma
mposta dalle natura stesya del prodntto™.

La causa di mullith costituta da wle nitmx*& disposizione & infondata,

Si premette che, al contrario, dellorientorento inferpretative  affermatos
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* F

anteriotmente alla disciplina invodotia dalla norma in csame, o dall’art, § ¢pi.
sovrapponibile all'art. 7 reg’ CE 207 cit.-sceondo cul non polevano <ssore
repistrate e forme standardizzate od usuall di un. prodento oggi la forma
standardizraia ed usuale escluide la copacit distntiva del marchio af sensi dellart
13 cpib. Limpedimento alla registrmiaz;;te 'pmtsis’m dalle norme su indicate va,
invece. inteso nel senso di forma chedl-prodotis deve necessarianienie assmmere
per essere quel prodotte € noft un altro {5 vida «’m%} art. 9l Codice commentato
della propristd indusiriale e intell leltiale aoura di . Clalli & A M. Gambino UTEY
giuridica), Alirimenti detto: nob & r%gi@tmbﬂg‘i* fz‘)mm‘ﬁhz il prodotto deve svere
por le sue cavatieristiche tipologlehie ‘%i?%.fllilfé%h allafine del processo produttivo
ovvero la forma che esso assume mmm!m:m ail gsito def processo produttive.

Riconoscere la registrabilitd ¢i una- tlé (btmaicome marchio significherebbe

ariribuire sl titolare wn monepolio, potenzialmente Mlimisto. sul risulmte del

A

¥

processo produttive.
La differenza & peralivo, moln rilévanie poich?, mentre 4 cavensa di carattere
distintivo previso quale causa di nuallied dall™del 7. par. 1-Jert, b) reo, 0. 207 il &
sanabile ui senst del par. 3 ‘del medesimo az;iéom nveril caratiere distintivo sia
acquisite dal marchio i seouto allvse che ne venga laue. Pimpedimento alka
wegisirnzione costitnito dalla forms che di unevalnre sostanviale ul prodolio nom @

vy

sanahile. ’ .

R Coe f

Ebbene. nel caso di specic nells forma di borsa g donna registrata come marchio
per le seatole comenenti vino mri"tf:;ax:"sfiéézbfi & \zm fotma imposta dalla natura del
pradotio. intesy come contenchte ((into Erfzi%::ig\"ééisié i{':l:;mémm)_

Passando ali"esame della ] ,}mmmi& v nia&,wm z‘:k%l aﬂ 7,par. L fetn e, () del

regodumento n. 20709 CEL mwr;;setz:zmg;y {ﬁc; la nm;ma pone non poche questions

@ gy
&3

terpretarive, s e
La ratio dells disposizione ¢ qazelﬁ di ampmfnm e monopolizzazione come
marchio ¢i valenze della forma diverse od ulterioni rispetta a quelle distintive che
diano un vantaggio concorrenziale sul piano sostanziale,
A differenza degli strumenti ¢ tatela defla forma del prodotto in 5, si penss agl
istituel dei diseeni o maodelli registrati & i f‘auo dei breveni per modeilo di GLHEN

def diritto d antors, che peraliro st caratterizzann per cssere g iempo deternyinate
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il marchio deve connotarsi per 16 fulie di distaccarsi, almeno ideslmente. dal

prodatto por wagmetiere un messaggio fjsi veda sub art. 9 i Codice commentato

della proprietd industriale e intellettuale a cura di €. Galli e AM. Gambine UTET

gluridica). ; '

Ed infatti, Peselusiva sul marchio, pa&enzi%lmcntc illimitata, non ha per oguetto un

prodotio benst ua segno che veicola un messaggio sicehé quell*esclusiva non crea
allarmii monoepolistici non cstendendosi alia iusﬁmm del bene.

Quande il marchio coincide con una f@rma & ewdmi& ehe, pzz: separandast n

medo ideate da un pmdmzo, mmmm gé mﬂsm unie carateristica ciaE prodotto; da

qui Uesigenza dell” ordinamento di lmpﬁ{[ﬂt d’re vatori «mmnmaiz £.§1 oni la forma
sia dotata ricadane inun wwsme d: mn;mgw ; ‘ %

1 via 4 promessa s1 rileva che per z'umm § m‘,erscie.i aqpﬁtao exteriore mmpis&sm’

Cald s

del prodotte (la forma del m@amidm ’Ermir,mrsa,a la borriglia delia Cocu Cola o del

Campari} ]
Nella nozione di formy rents anche Ja confezione, tanto pil se si tratta di prodott!
privi di forma intrinseca. P

Si legge in ¢, Giust, CE, Sez. VI, 12 febbraio 2004, C-218/01 {[Jenkel Kaa
contro Deutsches Patent- und Markenand, relativa a, confezione per detersivo
liquido) che per 1 prodotti che hanno di per sé una forma In via di principio non
sussiste un rapporto sufficientements Streto a E:i confezione ed il prodeone di
moda che Ja confezione non puo essere assimilata aﬁla forma del prodots mentre
per 1 prodond privi di forma inwinseca, come | prodotn Hguidi, la confeslone deve
cssere equiparata alla forma del prodotto d modo che la confezione deve essere
considerata lu {orma del prodotlo. | B A . ‘

Oegorre poi rilevare che 1l consumatore wedio potrehbe noi essers abituato ad

inferire I'origine commmerciale B une prodotte & partive dalla sola forma del

proederio o del suo confezionament {mra Jo alire C. Giust. CL 20 ottobre 2011,
cause rumie C-344000 P o C-245/10 9%, - o

Tanto premesso. deve convenirsi sull interpretazione secondo cul la disposizione

e

A

in esame impedisce la registrazione di quelle forme che, incidono v manicra

P

determinants, od appunto ‘sosgtanzianle’. sulls motivasione all’acouisto. fe i
determ . Th £

AN g
"

7
]
r_,»"’/f

welle forme obe buducons i consumatore all"acguisio dol prodotin af gunio che
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non lo avrebbe acquistato se non avesss asutoquctla dewrmingta forma

Se, infaiti, prevale Uincidenza della forma'in &6, il consumatore non acquistera i
prodotte in considerazione delia provenienza indicata dal marchio ma per la forza
attrattiva del suo aspotto ‘esteriorciosielico. ~oueniuto "ahraverse una particolare
reafizrazione del segno con la conveguenyza che'tl marchio perde 0 vede oscurata la
sua funwiond distintive di indicarore-di provesienza ed assume un'cstranea

a -
LY -

funzione estetics. C B .
In tali casi Vinduzione all'stto di acquisto T nis:;é pef risiedere nella forza atlrattiva
delta forma che calamin ]”mtaz‘;iﬁnc' del ::}:}ki;m}ﬁamre &, una volts memorizzald, o
inelirizmerd all*necguisto nelle s;tlcg:iissi_\;‘%“ z}‘séés{f}m‘ di doguisto.

Pep usare lu sintesi espressiva ufilizzata da ;E‘ELEL(}TQWM& dotteina. 1 divicto di
regisirazione figuardershbe e fofmé carat%%ﬁzz;‘ﬁci'dal fatto che esso. nells
valutarione del pubblico, ffza‘prihmriérﬂh pécg‘i&’*ﬁmf;‘iéﬁzta& di- carattore funzionale
ad esigticn, del prodotto & non venpinoin rilievo, lnvece, come segno distintive
che aggiungs’ qualcosa al valore del ‘prodotlo -sul” piano ideale poiché sono
evocative di suggestions " gratificanti per Pacquirdnie del prodotto incidenti mt
selling power del marchio, fatispdciein i sl parla pin di ‘marche’ che di
‘marcht” (st veda sub art. 9 J Codice commentate della proprietd industtiale o
intelleituale a curn di C. Galli @ AM. Gambino | UTET giuridica).

Tah principi sono siath recepitt in pronwizie glursprudenziale secondo cui la
lorma che da valore sostanziale al prodotio € quelia forma che non svolge wlouna
funzione (dentificativa defla provenienza e dell'origine del prodotio raa assegna
unicamepte al prodotls un mntﬁggi{} coppetitive tale :ia influenzare Ty maniers
determinante fa propensiops alf acquisto ciﬁf consumstere insuscenibile di divenire

sggelio dl esclusive mr}ﬂomhstrchg {8 \f;d’a f ‘mmzﬂ 24 ﬂem‘am 2008 in Rav

Dir. Ind. 2008, 11, 513). e

Va pol puntualizzato che Fhita‘:rprefaziem zieii"arzr Topar. 1, lett ¢, Hi), reg. . 207
cit. e dell"art. ¥ ¢.p.k., successivamente sl wmfmmmm nell’ordinamento vipente
deile discussioni sullo speciale ornaments Sf‘g.ﬂ)m delia riforma del 2001 {d. kgs
g UB2001) che ha soppresso i wez:;c:hx mogicih omamemall {5 veds Diriuo
Industriale ftaliano — Massime Scuf fi. Mario Franzosi CEDAM. 2013 wa
individuato a prescindere dalla gradevolerza ounon gradevolerzy edetics dells
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forma, ,

In sinwsi le forme suno validameme registesbili come marchl pucchd non sianc
mcra forma def prodotio € svolpans ung fuazf@ae distintiva.

Se i principt slo qui dportall song chisy nff%ki fore snunciazions, in coneretlo
discrimen T4 registravions um\:mhm £ rcgmtmxmna vigtata pu risudtare
indefinito e rhobile. E tale dato & anwr di ;)m%%wentmm nel casa di specic poiché
il marchio attoreo riguards non un pmdom in 's¢ bensi un contenitore.

Pur Lﬂmapfvﬁiz éﬁéiia mabtlita dgi Lﬁmm& fngem’k) appilmumng dei principi sopra

enunciati deve ritenersi chie il ma;fr:hza di ﬁ:rrma. 'zticmc} rzcu‘:a asﬁsmpm alig funzione

. Tyt i i ‘
di identificare Vorigine z‘ﬂmmemai«“ éai pméotm, ,

Lg forma pfreawim per le seatole wrztemm 11 vino mmmﬁmmﬁw%u oaprio pcr

Poriginalisa delliden d§ assmmc un vmo ad una i}s}lsa m donna, pid che
K

riculiegare i prodotto ivi conlenuto a]ia wuem ch:, lo commercializza, calamita

(i ae
Pattenzione del consumatore per fa su proprie i forra airaltiva e fa concentra sulla

confezione. ' P ; E
{a stessa difesn i Oencforos, nell enfast 3?‘!%@5& netl affermare che gl articoli on
fne “sopo concordt nel riienere che §l mmje‘mmw i ving s wnr contenitore che
abbic lo forme df uno elegame borse df a’fr?h’ﬂﬂ! mmfz:m:ﬁ st assaiida novila, una
serta di riveduzions del sefiore” (51 vedsa pag, 8 dell"aiie di citazions) fAnisce per
avvalorore affermazione i Cantina &1 %mxa che la forma del sontenitore incide
in manivra deerminanc syl apprezzainento d{:l prodotte, Tanto pit e 1° @bumw
di riferimento (tgrges) & il pubblico ﬁzrlimzm? notorismente pitt atenio
AV hmmagine, come sostenito dall’ amzc:r; come wnf(:z‘maﬂ neliarticola del sito

ok

b@gimpaithammz com prodotto “»zz’t; dg:{,_., &tmrtze st legee che il rurger della

i

—m-

besgr In box ‘\mmbssxge lanciata da Denoforos ;} Qﬁliwﬁi) da consumaton di vioo
S . .

o

¥

Manco che n Svezia sono principalmente donds di e superiore al 25 anni (7 %he
targes proup was consumers of white wine iy Ssiifs:*g’z}e}z are mosty aged over 23,7,

Un riscontro oblettiva della rilevanze sastanziale della forma ¢ desumibile dal doe.
11 di parte convenuta, costituito da un grt_icq%e?mmparso su ‘Agrisole”, periodico
dei profussionisti del scltore agricalo e del w&apasé& sgroalimentare della wsiata
11 Sole 24 ore” del novembre 2011 ove st aﬁrzéumc i succusso comumircinle del

prodatio Oenofbros alla conlezione (Vi si- Efsgfw “gurmmdn Debia . fa il monaco,

©
™~

o
k)
o)
3
8

=

7]
[}
2]
<
Q
=
[e}
Q
3%}
I
4]
[0}
o

o
o

[}

0N

7]

33

£
]
<
[
=
w
o
<
2]
pr
L
(@]
=
i
3
=
w
o

©
o
2

©

£
=
i



*
e

E fa metatora forse piis af})wzpm::f@ pér’afpz‘wzzrﬁ;ﬁ clamorosu successn defie
vendite di wir blend Caberrniet &aswsg;mﬁ progésto da'un impartatore yvedese ..7).
Nel caso di specie. peraltzo, ﬂm’;‘m{mazsm:‘c‘mi*ch‘e a condizionare Uacguisio della
confezione di vino commerciahzzaty da Bemfcir@ﬂs sia lu {orma in quante segno
distintive ¢ per Ja sua valenza di messaggio tnvece che la forma in sé.

Non v sono elementi, infafti, per ritencre-che laiforma registrata da Oenoforos
coine tugrchio sia r:':;prﬁﬁlt*a i un messageio mavaéemu sulla fovma o sia tale da
condizionare 1a decisione d; '»mqm;m in quanm mmsagvm.

Assume Genoforos che non &-plausibile sogicnere The | consumatori si determinino
ail*acquiste de! vino dulla medesima. commercializzato con 11 rivendicato
innovative packaging cmumm dalla-‘bay in box" registats come marchio di

forma, i quale nvece -gr i‘;‘%e alla xug capacitd disiintiva- ha solo lo scopo di

attirare i atienziong sul fwmdmia VIO, ol T T

Se cosi fosse per i archi"di formia aventi ad opgetwo il contenente ¢ non il
conlenuwo noh shrebbe mal ¢onfipurabile (o lo saschbe molta difficilmente un
caso di esclusione dalla possihilita 4i valida registrazione poichié sempre potrebbe
sostenersi che I'acquisto & detemitur dhul orientfaihenti & dulle preferenze del

consumatore sul contcnuio, ¢ dungue salle gualith, sull’origine e sul prezzo 4

e e

gquest uiimo.

E’ poi una affermazione prima di grova dife ohk Ta forma in esame cspeime uno
stile fortemente riconoscibile e comunichi un ‘mc*:isaggin distintive di marca wle da
incidere in quanto tale mﬂl‘appmzzmzmtzf dei’éﬁﬁb? ito. ’

Non puly cerlo paraponarst la bog n dox anorea-ul éésm della bouiglia dolla bibin
Coea Col, Ja quale veicola 16 stessé Tnessaggio del marchio “Coca Cota’ ul punto
che a Jorma delig bottiglia. anche in assenza del marchio denominativo. verrebhe
ugualmenie rleondotts dal pebblico a quella i‘ﬁ‘ *mds

Tali connotazioni nor sono evingibili datlla dusumeﬁtﬂzimm i aifi.

H marchic m goestiony & stadn mgmmm el gemudo 2001 ed a deia 4 PTEe
atinice 1o specifico pockaging & stato Jancisto pel 2010 nel mercato svedose, ¢
dunque in un ambito territorialmente Hmitato. ;

L uso di tale marchio non si & carsherizzato in termini di particelare intensitd per

58

L e .
quanto desumibile dalle podhlica Soni Wi fine o ddlle parecipaziont & fiere d;
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setiore o dalle spese promo-pubblicinrie i

Trattasi, indatt, dv pubblicazioni ¢ panﬁ'c‘!paf,;@m che per murnero € frequenza non
¥
sppaions idones g conferire alla forma in esamie ura particolare distinlivitd,

i articall s fine depostiati [n cstratto da sl *;«t!} sono molto lireian (quatteo).
[.a partevipaxione o ferie di seliore {n gmdmare dalle daie si waita di 4\5 esibizioni
]
ol s aanmﬁﬂe fg flers \’smmh 2011 a: ?S‘i“) ~ due. ?; Biy uttorea) e le spese

sosgnute per il pmémto Vﬁf&!xﬁ&g&‘ {Fm*f:a fﬁ“?’ S16.00 in un bienmio, emergenti

x Low !

dal doc. 6 anoreo, non appaiono pamu}m mem;sf :«pgmlmama
AR e BT 4
[ premi, aluoi cangec-um in spaz twmzm ali& wmmm _ciz,lla UL ¢si pmxsa al premi

Wi i _ua?, e

assegnati in Cina), dz pu 56 umwmﬁm &1 mvwxm nefla forma in qumi;onef

L e ea g

wilizzat come contenitore di s:mo m yﬁm;wiaze e uwgmdie *Jmuu} estetico o
COnBOIZIoNS msxm&lﬁ: ma non ma::ha ia mfam " segho e d; messaggic. Bd ans i
premi swddeti {iniscone per confermare che t’zifibiﬂ'ihié = mmne*mz;xha esigtiche
destinale a4 cssere apprezzale in special r 50 da un pubblico fﬁ:ﬁimmzi@,
focalizzano Mallenzione del pubblico sulld von f zione pitr ohe sul contenuto, sulla
forma in 5& pill che sul produttore. i

D aften parte, il suceesso commerciale del wino vendute da Oenoforos nella hug in
hox in esame, anthe ove provate, non ;V;l:fébb&: a. sanare Pimpedimento alla
registrazione castituito previsio dall’art. 7 @a"'%l lett. €, 11} del regolamento CE n.
207TMD afteso che wale impedimenty 2 tra qﬂ::ﬂi non considerati dal disposio
dell’art. 7, pay, 3. reg. n. 207 it peri qizali! cmm: s &deun, 1l divietd don @
applica ove il carattere distintive sia'aequisito d{j marchio in seguito all’use che ne
venga fatle. - %}

Inclire. fa ricerda demoscopivy mmmz%mmia &iﬁ f”}cnmfmms deposiata unttamenic
alla memoria ex art 183, co. 6.3, ¢. p c‘ L{I’di‘cd mzmmdo alta prova di falii che
avrebbero dovuio essere pmwu gxum il ieﬂsrzma dem memoria ex ot 183, co. 6.
2, cpe o f -

La formazione del documento in cpm,d summmm alla scadenza del termine per il
deposito i wle memotis dipende dajla mrdwa} iniziativa di Oepoforos, 1o quile
non pud in 1al modo superare preclustont gl fc%:émmm

In ogni caso Uindagine in pavoly, perakteo f«;vcitvzz n U8 A ¢ non invece nel

territorio della UE, & come si afferma nel titole radotto in lisgun ialiana,
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S

finalizzata a “determinure’ Deventuale probabilite: o confusione velativa allu
confezione di ‘Wineg in ¢ box Vernissage” ed & quindi mconferente al fini defla

validitd del marchio sttoreo sofio i pri:ﬁh} qui- messo i discussione (forma che di

« .
LN < .

valore sostanziale al prodotie) = SN T el
Infine. Ja presenza della serifta “V EPJ\HSSAGH”&?@’%&& ad artribuire validit al
marchio qui considerato nella sua pottata-di'marchic' di forma

Fassando all"esame dalic domaﬁdérét mihza delie’ registrazioni i nmd@??c;

comunitario n. 0026456640001 ¢ n 362&4 664-0002 per difetto di novita e di
carattere individuale richiesti dagli ﬁm 4'¢ § del Regolamento n. 612002 CE.

11 madelfo di Oneoforos n. HU2643664-0001 ha ad oggetto la sola sagoma di un
contenilore incolore lo cul purti. frontale, posteriore e laterali, hanno forma
wapezoidale con una patta sulla parte adteriare, mentre il modello n. 002564 3664-
0002 rigusrda ke medesima sagoma con Vagglonta diclement decorativi quali il
moiive 2 seacchiers sulla patta e sul corpo del comtenitore. in colord nere &
seiape/giallo, la fibbia rettangolare ¢ gl angol rinforzati di colore scuro.

Me Uune sé Faliro modello ”p?‘t‘\ rmm alouna sérieta, N nellun modello né
nell aliro compare alcln a:f;{;:iiﬂéi} con i:{mk':i{}ﬂ(:: di'manico. )

Assume Cantina di Soave che entrambi | modelli sarebbero privi del requisito della
novith sulla scorta delln ameri“miﬁé ‘éhézz?u'ité dalla repistrazione det modello
comunitario n. 785391 del 26 lmghe 2007 dirtilolint della E&G Gallo Winery,
vincitore di un premio come ‘Best Puckaging a,nfj Design’ nel 2008, assegnato alla

fiera internazionale di Londid det ‘2@&3‘5@ teilizzato’ per la commercializzazione di

RN
A

viggo in Gran Bretagna Jémﬁ 12, 14, ,;,\} T
i} citato modelke comunitario E&G Ga@l@ Winery i*;warc.?a up contenilore dalla
forma trapezoidale, frontale e faterale, con yn lembo che st sovrappune a) panncllo
[rontale formando una patta cam’cllg(ij{.@ma rettangolare,

Premesso che la comparazione va fatta tea "1 modetli registrati ¢ pon tra ke
concretizzazioni di tall modelll, va detn che il pwrametro di riferimento ¢
Uutilizraiove informato.

Prevede I'art. 4 del Regolaments n. 692002 che un discgno o muodelly soscud
neiluitlizentore  infornato we’ smpra,mom: gmu&!c che differisea in modo

significative dallimpressione generaif: aissaaf’ezm i il otihvzatore da qualsiasi

Son
n

Rl e P

£

5

g

i

M

P

)

v

M

Ey

o
2
[$]
K=l
0
£
.®
™
Q
0
o)
<
[3)
=
o]
O
1
=
[
o
a
©
fa]
(=]
0
0
[
E
w
<
=
=
(i
o
<
©
puu}
i
9]
=
}
T}
—
i
o
o]
Q
2
ot
£
[




- oin Q
el e P M a B N ¥
LU, L TRRED 5w .

disegno o modeile che sk staro divalpato af g%ui;bi}w anderiormente alla data del
depasiwy della domanda di registrazione. i
Prevede poi Uart. 5 del regolarienio n. 6\2{}&«, CFE che un disegno o maodelic
comuniiarie registrato 51 considers nuove :quandﬁ nessun dissgne o modelo
identico sia stato divulgato al pnibbﬁé;é-’ﬁutriiinncmc alta dma di depesito della
domanda di registazione, Dissgni e modelli 5 mfmt:ma identici quando Iz loro
caratteristiche diieriscons soltaiﬁu pf:r df‘mgif zrrilef‘aniz,

Ehbend, deve ritenersi che | zmpzcﬁszt}m gcmmk prm'a:scam neli‘utifizzatore
ilormate d*u madelli ﬁi szchqﬁrm & da qméio di E& ifz Io W.zmrj; sia diversa

poichd, guanto alla Iaxmay pm ﬁsswdﬂ ﬁccon;]mmis da h forma Imp@zmdfx?ﬁ, i

modelli di Ocnoforos hanno contorni m:pw%fan mtre qzmim gt BE&G E:&H

v

Winery b probli srrotondat,

N modello di Ocnoforos n. G01645864-00021 prosenta, inohire, decorl che
differepziano angor pit dal modello E&G Gaﬂﬁ”’ﬁ“ mery, 7

Cantina di Ss}m'f: ha anche contestalo che i mude li registrat da Senofbros sone

privi 4 caratiers individuale poiché m’f&bh@m ad oggetle [orme- banuli e

applamente nole nel mercoio insuscestibiti di acqnsswc carattere mdividuale per la

merd waspostdions in settore diverso da guello &1 torigine. ; o

Le consideraziont sopra svolie con riguarde al requisito della novitd rilevang anche

al fini del requisito del casatiere iz}divﬁdum%&e_cl‘ze%’a‘quiw ritenuto sussistente,

. e g . . \ .
Le domunde i nullith dei swodells comunitar mn‘@ eonclusivamente Infondate,

Oceorre ora esaminare le domande atdree dz cmtraﬂaa one avuto Hguardo al

s

modelli suddetti, .
t.a dichiaratn nuliita del marchio di formy éx&:ia{lm infaiti, la configurabilita della

lamentata conirafluzione, T l C
Tnvestite della consura di contraffazione sonc uno spéciﬁs:a contenitore di carlone,
denomioato ‘Modello A%, ed alri due m%‘[‘imiimg sempre di carlone, denominati
“Modello B” ¢ *Modello €7 tutid riproducenti L‘*ﬁr‘i: da donna. .

| prime comenitore & di cartone, i van color, éx forma squadrata iraperoidalc,
can decora evocunte Peffetto ¢.d. “marelassé’, ¢'tiod trapuntato, con palia che i
ripiega sufla parte anteriore del conienitore con ﬁé%}iau con angedi rinforzatl in tinta

anita e cording limgente da mapico. Salla parw: fromale.del contenitore compare ln
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serittn “VOLERE, con accento grave sulld prima “E7. ih caratteri 2 stampatelio
paigscolo. AR :

1l secondo contenitors. comé desumibile’dallaegistrazione come modelio su eui
infrg € del quale non consta -sianciuati prodotti- esemplari- concretl, 2 un
contenitore incolore di forma trapexoidale, arrororidas sul bordi laternli, delle sole
facce anteriore ¢ posteriore ffentre ke ficoe Taterali sane di forma triangolare,

il terzo contenitore presenta’ fadée Antétiare « pdsteriore di forma trapezoidale con
bordi laterali arrotondati “inentre E{: ffﬁu B &tfz‘i‘aﬁ rsdne iriangolard: rioroduce

"effeutn *matelassé’; abn m patta nié hammmb'"rmfmmh & dotdta df w cordinn 4

5o

figira 1a eritta in stampatello matuscolo

mo” di manieo: sulla’ p&m, anterivie
“YOLERE, con aeconto grave'sulla prima "B L L

11 secomdo cd i} terzo contenitore sond siati registrar come modelll comunitar con
| numert 0020661879-0001 e 002061879-0002 del 22 'giugm} 2012 per contenitor
4 bevande fdoc. 13 auoren), sénza rivepdicazione di cofori, privi entrambi di

b

critta, cording con funzioné di manico: if maedellp 06206875001 € prive mwhe di

: p
T S

decorn ‘matclassé’. Co ,

Avverse 1 conereld ewzz“;%iaré di contenttori- opia deseriti ed | modelli come
registrati 5§ & diretio Paddebite di contraffazions.
In fznio, prima di procedere alla Verifica- della sussisienza defla imerterenza, si
rileva che Cantina di Soave nel costitnirsi in’ gindizio ha-affermato di aver cossato
di wiilizzare 1 contenitori corrispondential ¢t "Maodalln A7 per spirito transativo
anferiormenis ‘ﬂé m}xaurwum ‘delipresents’ ‘giddizio . sepuito defle contestaziond

o

avversaric, Al fine di s:mmpmmr@ 13 mrcmss.m?ﬁvia crnvenutn ha depositate la nota

H

di eredito datata 26 luglio 2012 f;u ﬁmum u.,‘i 3L mﬁggm 2012, da oo st rivava che

la societd che m;wra'zm\cxsia i oéucew ; :;ﬁ’*:‘?enmm Lucaprind &4, avova

rititato 1l materiale reso comispondente alle bag i box s marchio VOLERE del
“Modello A7 per un valore di Buro 29.636.06- (doc. -4 delln vonvenaia).

lnoiwre, nelle more del presente giudizio Cantina di Soave ha sostiluito alla parota

VOLERE™ fa parols "VIAMA®, che Oenoforos ha comungue comestalo ritenendo

che st (ratti di vermine eguelmentc assonante sispetio o " VERNISSAGE".

L attrice, al fine di swentive fale affermazionc. all'ndienza fssuta per b

precigazione Jelle conclusioni ha aliesta 4 f-'pmdum wudteriore docunicente {doc,

5o,
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40) costituto da 1na dichiarazione, détata 17 getnaio 2014, corredata di fotografie
& scontrini di acquisto, del sign. Terfﬁz‘.f Proctor in.cui ‘questi afferma di essersi
Tecato presso un importante ri\./enditdré;aI"ciettagﬁo di bevande alcoliche e prodotti
associati del Maryland (U SAje di':évetvi"tmwito in vendita, esposti sugli scaffali
del reparto ‘Box Wine', 1 prodom deda GOI}VBl‘lutc‘, “Viama' ¢ ‘Volere’ e di aver
acquistaro un prodotto per mascuna d1 qacs?c M ch,e rionché di aver fotografato 1
prodotti; il predetto affelma 1n01tre m, avar appreso dal vmednettore del nesozio,
sign. Brewster, 11 quale z'z!emzva che 1 atruale scorm cz’z _pmdon‘z Viama' e
‘Volere' fasse Slam acqumm'z’a chZ mczrm nell oz‘z‘abre 70J 3’” il Proctm abgumee
che nel rendere tale du.hxala.zmne il vn..edzrettoze 31 uvolgeva aun, altr:cs 1mplecato
del Servizio Clienti per chmdcme coni&rma ncevmdone m cenno ch Assenso,
Ebbene, 1ale documento, arteso il tenore della dmhlara?mm apr escmdcrc dalla sua
armissibilitd (si tratta di un Clc)cmc“lto scnpravvanmm ma introdotto nel Processo
per iniziativa dell’attrice che, pero ne‘wpm*e allcga,z gmm idones a comprovare I’
incolpevole intempestivita della nchmta? sul qualu non e stato possibile instaurare
un edsguato contraddittorio), rion & idoneo & comprovare alcunchg.
Il documento contiene, infatt,. diohiarya‘.éfaﬁiﬁché: a\(rébbero necessita di essere
confermate in gindizio dal Plroct@iv"'Néhpud-‘s,‘otta@ersi che & scarsamente verosimile
che un qualsiasi avventore délldimpoftam‘te' negozio in questione abbia oftenuto di
conferire con il suo vicedirettors . per doqmsue mformazzom in ordine all’epoca
delle ultime forniture dei prodotti. Vaama = ‘aneze Ed in ogni caso va detto che
le affermazioni rese dal Proctor sul punto sorio de relato ed esprimono wn’ opinione
¢ non una informazione in ta‘rmini'di?.'c‘éftézijai‘ Tarito meno si pud assegnare una
portata probataria al cenno di-assel;‘ﬁé -i::‘i”féfitd ad jn‘ipiejéa‘to del iiékgozio :
Quanto alle fotografie, private delle dwhlarazmm che consentono di attribuire loro

una collocazione spazm-tcmposaie non,. hmmo uiameztﬁ probatoria. Esse peraltro,

consistono nella rmmdwzmne det cartom dg mao i, Cantina di Soave collocati au
scaffali anonimi senza possibilitd - alcuna. di identificazione del negozio in /%
questione, ' u | G :

Infine, lo sconfrino di acquists in, data 16 gennaio 2014 fa riferimento a prodoti 3
“Volere Purse Wine Rose” & “Voleve flzr:&,@’:Wz‘;‘f}ﬁ?.”ME-KZOI‘/Z?EI’ZOZ"-’, ¢ ¢id non prova 3

che si trattasse di confezioni di vino gorrigpenidanti al -“Modella A, posto che 13 A
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scritta “VOLERE’ & presente sia sulle scatole 481 *Madello A’ sia sulle scatole del
“Modelle C”. o I

E* ben pitt attendibile, conclusivamente; la produzione. documentsle di Cantina di
Soave al fine di comprovare la-cessiziond delte fabbricazione dell'impiego delle
scatale corrispondenti al ‘Modelio A% = W g o

Tanto accertato in fatto; va'ribadits che, 41 find dul}c.‘ valutazione di contraffazione,
il confronto deve effettarsi comp‘a‘r’ o .‘-:.1?1mpre:sa*-1onei generale | suscitata
nell’utilizzatore informato del edsili o uumnfﬁ-@b-i 0601 e n. 001645664-0002 ¢

dall’esemplare provenishte da Camma dl Soave:, v
Il confronto’ consente di ravvlsme o mtfﬁltmema tra il primo dei contenitori
utilizzati da Cantina di Soave .come-t;entemtm—e;d,ll',"wno} e.d. ‘Modlelo A” ed il
modello di Qenoforos n. 001645664-0002." AR ’

Ricordato che deve tenersi ‘conto in mafrgmr misuta :iellc: somiglianze di caraftere

generale che non dei dettaghi che segnano unig. differenza poiché sono le prime e
non i secondi a provocare “al cid. imprassione gemerale, va ritenuio che
nell’utilizzatore informato, fermo che in entrambi i casi si trafta di contenitori che
riproducono borse da donna, I'impressioné generale & suscitata dalla forma
complessiva squadrata ¢ trapezoidale delle facce anteriore e posteriore e delle
facee laterali, dalla presenza della patta ¢ degli angoli rinforzati, -

Non ¢, invece, ravvisabile imterfersnza: rispetfo ai modello di Oenoforos n.
001645664-0001 posto che il contenitofé utilizzato da Cantina Sociale di Soave

presenta differenze significative de; quali all"wtilizzatore informato non possono

sfuggire. I modello di Oenoforos suddeéfro; s, :i,pefté};‘riprbducefuzia scatola a forma

di borsa ma priva di decori, di fibbia, d Hiiforz

;An Sintesi una seatola che “appare

grezza, appena abbozzalo, 'farma ad xm szeZ!c.r Llementare da un punio di vista

espressivo formale, c:zZ punio a’a po!em Zeazﬁzmameme anche che un utilizzatore

informarto possa davvero percepzr& -nella Stem la figuro di una borsa da donna’,

per dirla con le parale usate dalla dzre:sa, dz Oenoforos per descrivere il modello
registrato da E.&J. Gallo Winery (si vada‘a pag: 40 della comparsa conclusionale).

Neppure ¢ ravvisabile la lamentata contraffazione all’esito del confronto tra i
modelli di Oneoforos e I"altvo esemplare toncréto utilizzato da Cantina Sociale di <

Soave, ¢.d. ‘Moello C*, - 1 R A
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Le forme avrotondate sui lati delle faéce'antér‘iorcz e'posteriore di quest’ultimo, le
forme triangolari delle facce. laterali, | é¥ferio ‘inatelassé’ su tutte le facce,
I'assenza di patte e di angoli rinforzati, 1& presenza di cordino a mo’ di manico
provocano un’impressione - gererale . nell‘wilizzators informato molto diversa
dall’impressione generale generata dal modello’di Oc‘:nofqr'os costituto dalla sola
sagoma, n. 001645664-0001, come puréy' dal modello n. 001645664-0002. In tali
registrazioni sono presenti forme squadrate & 1a patta e nella registrazione n.
001645664-0002 sono presenti ahche angoil rmtorzan e decon a SCﬁCChleI'a., futti
elementi assenu nel *“Modello (7 della cosvenuta. '_
Analoghe considerazioni conducono #d dscludere 1s coniraffazione dei modelli di

Oenoforos da parte de modelli’ mgzqt; ot d;"*‘"Ca‘;’;t'ﬁza'S‘ocialc di Soave rispetto ai

modelli registati di Oenoforos.” R

Oenoforos ha formulato, altrem domanda @i comorranza sleale con rxtenmento a

ciascuna delle fattispecie previste dalllart) ”75 98 &

In particolare, "attrice ha'rivolto alla ’coménti’ta“l’addebitd di imitazione servile

confusoria, anche nella forma della - concorrenza. sleale dipendente dalla

contraffazione del marchio e dei modelli aliegati, nonché 1’addebito di imitazione

servile-che, se pure non confusoria, sia perd-idonea a generare un agganciamento

che mirl a sfruttare il svecesso. del coricorrente riproducendone le forme di

presentazione esterfore del pmd‘otto;,} ha segnalato anche la non casualita

dell’assonanza tra la scritta “VERNISSAGE’ ¢ la scritta “VOLERE’ presenti sulle

scatole. |

L’ addebito & infondato.

Con rifermento all’imitazione servile comfusoria, i contenitori costituiti dalla

tipologia di scatola costituita dal SC)'nté.lili‘.ﬁt)r‘S;“é; Eéx‘di arrotondati ad effetto

‘matelassé’ e priva.di parta e di- mgah Hifrzat ‘manca. in radice Pidentita o

somiglianza dei prodotti\contendtori tale o ghnevars confusions 4§ prodotti, ~

L'impiego della seritta *\ZOL,.,RL;:,»mn it ‘mn seei:aller condotra della convenuta

connotazioni di illiceird e,_l:tik:mﬁé‘cm;f’émml@;;-{f‘zjtj;n-‘ ,egrawisabi?;e I"assenanza rispetro 8

: a VERNISSAGE affermata dalls difesa:attores i€ & ravvisabilé una analogia di
significato. Equivalenti considerazioni: valgono. con riferimento all’impiego della
parola “VIAMA”, sostituita alla-parola “VOLERE', ..
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N

Tali considerazioni conducono ad escludsie i} presupposto della imitazione servile
¢ della confusorieta. T

Parte convenuta ha affermato di‘aver comimercializzato unicamente negli U.S.A. i
contenitori del tipo ‘Modello A%e-di a;vezi;ceg'ss;tmale Attivitd successivamente alla
interlocuzione stragiudiziale'con Oepoforol, ©+ '

Ebbene, non vi & prova, gravante su ’pwe’ifamie‘e, che # ‘Modello A’ sia stato
impiegato anche nel -territ‘drib“sie"lf’fUﬁiéne:"‘eﬁ;rb‘ﬁe’a' sicché non & ravvisabile il
compimento nel territorio dell’ Unioe dl Condrrenza sleale per imitazione servile
quanto al ‘Modello A’, néppurs nélla forma di- concorrenza sieale dipendente,
ravvisabile in ipotesi di qoﬁtraffalzimme: 'd“i'unéﬁ-priif'a:tiva;l ed in.particolare, nel caso
di specie; del modello registrate r. 001 645‘36’6?1'—-00 02..

Oenoforos ha lamentato anche la configurabilita di condotie di appropriazione di
pregl al sensi dell’art. 2558072 g, poiché, secondo 1a sua prospettazione,
ricorre appropriazione dei pregi tutte’ e ol che"si sia in presenza di una
imitazione di carafteristiche. pecuhan ciall altrui prodotto ed ogri volta che la
condotia della concorrente’ sxa 1donea g ingenerare nel pubblico la convinzione
che il prodotto imitato o 1"1mpresa u,omraffatmcc,-ab“mano le stesss qualitd & progi
del prodotto o dell’impresa concorrente; & tale. ultimo riguardo parte attrice si
ducle dell’impiego, con finalits di agganciaménto, da parte di Cantina di Soave
nella pagina web dell’espressione ‘Wike Couture’ che richiama I’espressione
‘Fashion Wine’, wilizzata da Oenoforos fel stiol messaggl pubblicitari.

Neppure tale fattispecie & rayvisabileis

Non vi & prova che Cantina di Soave nell?Ll-txl_iz:Eare*i-:cdiitenitc)ri corrispondent], al
‘Modelio B’ ed al *Modellg ‘C’{(il fModél}_oﬁ";é stato utilizzato solo negliTU.5.4),
51 sla agganciata all’attivité'della.lr‘cc};mqmﬁjte. Oénoforos ed abbia riversato la
notorieta ed it successo di'quest’ultima, aitraverso Vimitazions del packaging, sul
proprio prodotto. | ' ‘
Si & gd detio che il ‘Modello. B® ed. il Modf:lio C" non costltuxscono imutazione
delle scatole con cui Oendforos meritié le scatole corrispondenti al Modello A, sl

ripete, non sono state utilizzate per vendere vino nella Unione.

Con riguardo all’impiego dell’espressions *Wine Couture’ da parte - della

convenuta, €550 non pud considerarstidonso d4d evacare  contenitor di Oenoforas,
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Quest'ultima non pud, peraltro, rivendicare 1'esclusiva di accostamento del
consumo di vino a comportamento alla'moda o alla mondo della moda.

Tnfine, Qenoforos ha addebitato a Cantina ‘Sociale di Scave di presentarsi sul
mercato attraverso imitazione del prodotto “Vernissage’ con immagine identjca
alla propria con |'intento di sfruttare la rinomanza del prodotto attoreo ed il lavoro
progettuale di essa deducente, fattispecie riconducibile al disposto dell’art. 2598 n.
3c.c.. ' S o

[imitazions servile & stata escliéh. C‘ii’:{i puntualizzato, Oenoforos non pud
rivendicare 'esclusiva sﬁll”ideé‘ri{réhdi'éé;téi; e I'utilizzo come contenitore di
bevande di una scatola di cartone & forma di ‘borsa da donna. Diversamente
opinando si darebbe luogo ad Li'na'ééc;iusiw‘}a“:pcre:r;ne, quale-quella conseguente al
divieto di concorrenza sleale, sy un’ided invece che sy una forma concreta e
storica assunta da quell’idea. Tali considerazioni valgono anche la concorrenza
sleale non confisoria. 7‘

Gli addebiti sin qui esaminati sono quelli esposti in atto di citazione; ad essi deve
limitarsi l'esame delle condotte della convenuta al fine di verificarme la
riconducibilitd all’art. 2598 ec.. Diverse ed ulteriorl condoetie addebitate
successivamente Incontrano la preclusione relativa.all’ onere di allegazione.
Conclusivamente non seno ravvisabilj condotte anticoneorrenziali.

Restano da esaminare le conseguenze della ravvisata contraffazione, si ripete fra il
primo esemplare di contenitore utilizzato da Cantina di Soave, ¢.d. ‘Modello A
ed il modello di Oenoforos n. 001643664-0002.

Sul punto si segnala che Cantina di‘Seave ha affermato di aver rinunciato, dopo la
corrispondenza intercorsa con-la. contropaite dnte. causam, all'utilizzo di quelia

tipologia di contenitori per non incorvere el viséhio di vedersi rivolgere accuse di

contraffazione.
Tale cessazione, s¢ pud incidare ;Stflfx:iéaz@i‘fﬁ;éﬁm ;dél" danmo; non s tale da incidere
sulla domanda di inibitoria >pdiéhié‘:ﬁf‘;g§ff.‘ﬁjo',d':i‘:'xiﬂa“éc‘eltg‘ volontaria e, dunque, non
irreversibile. R

Alla convenuta va, pertanto, inibito. di prodie, commercializzare, importare,
gsportare e pubblicizzare nel I:ém’ite),l.‘iid‘.;dailfUnione guropea i contenitori per la >

vendita di vino riproducenti 'esemplare sopra esaminato e descritto, -/

Eadt
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Al fine di garantire I’effettivitd del divieio va fissats la-penale di Buro 100,00 per
ogni violazione dell’inibitoria succeisivaial{@presentéisentenza,

Non essendovi evidenza di utilizzo nebtertiforio dell:Unione europea di tali tipi di
contenitori non ha ragione di gssere fmpartio 1) gyding diritiro dal commercio.
Infine, now & giustificata .la- pubbhc;azxonewdeila sentenza che Part. 126 cpd.
riconnette alla valutazione della“gravitd dei fati?: -~ ‘

Nel caso di specie non vi & prova delld sussistenza del presupposto (“gravird dei
Jartf”y giustificante la concessiont della detta:misura, il quale finirebbe per tradursi
in ung forma indiretta di pubblicitd per Oanlgfbros’-_invece che in una misura a
tutela della violazione 'della privativa, ¢ oo e

[nfine, va esaminata la domanda usarc:ltona

Da quanto emerge dalle dichiarazioni-delle parti ¢ dalla documentazione in atti
Putilizzo dei contenitori ritenutiin’ c"cmrafmzmm non ha avuto luoeo nel territario
dell’Unione Europea bensi mgh Sta Usiith o0 7o

1l danno assari“tam&nte patito (mancata diffusione del proprio prodotto in U.8.A. a
seguito della cormercializzazions deél modello- A negli Stati Uniti) essendosi
verificato in- ambito teivitorisle ove: i odsllo . comunitario  contraffatto
001645664-0002 non vale, now & stist:etﬁbila,._di costitnire oggetto di doglianza
davanti a questo Tribunale. Pi‘evedé;'infa;r;tig Vari, 83-reg. CF 6\2002, dedicato a
disciplinare la “Sfera di competenza in ':«mzz‘;ér.ia di contraffazione”, che “1. Un
tribunale dei disegni e modslli comunitari- competente « norma dell’articolo 82,
paragrofi 1, 2, 3 o 4 pud 'piﬂomzrzei@sin ‘in"-mer%‘la agh ani di conrraffuzione
commessi, o che si minaceic a’z cammsrfere nel ggrritorio di- qualsiasi Szam
Membro, 2. Un !rzbunale dez dzsafrm @ moa{ellz comunitari competenti o norma
dell 'articolo 82, pamgmfo 5 puo pmnmcmm saZlanm m merito agli ari |
contraffazione commessi, 0 che 51, mmaccm di c:ommezrere nel territorio dello
Stato membro n cul tale fwbu?’zai’e é sztuam' G ,

Sotto altro profﬂa si-rileva che non vi & pmva che in Itaha si sia verificato un
evento di dan.nq, inteso sia come raﬁo ,_generatqre sia come conseguenza

pregiudizievole.

Non pud quindi Qenoforos. invocare la discipling -italiana, come ha invece fatto; |

Q’!L;JJ UAO

quanto a quells statunitense gasar nON. gt Stata neppure allegata (art. 62 1 n,

R R

!,

B
>
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81995). . el sl e
Ogni -altra questione, eccezione, drgofmentazione rimane assorbita dalle

considerazioni che precedono. -
La-reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

CRQIML
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunziando, cosi
provveds: S “ |
dichiara la nullita della registrazione internazionale n. 1080843 del 23 gennaio
2011 designante la comunit&eu»‘ropea'_cq'ncafnente un marchio tridimensionale
riferito a scatole & contenitor] di 'cmé,orjpla;ética (classe 16) e bevande alcooliche,
escluse Je birre (classe 33), di titolaritd di Ognoforos Akticbolag AB;
rigetts la domanda di nullitd delle registrazioni di .medello comunitario n.
001645664-0001 & n. 001645664-0002 del 10 dicembre 2009, per contenitorl di
bevande, di titolarita di Oenoforos A}cﬁiébqlag'AE;;a o '
accoglie la domanda, di GOIltf&ff&_ZiOl’l@zdelj modello comunitario n. 001643664~
0002 del 10 dicembre 2009, per contenitor di bevande, di titolaritd di Qenoforos
Aktiebolag AB posta in essere da(;?a;l‘zma' Spciale Cooperagtiva di Soave — Azienda
agricola cooperativa attraverso V'impiego dei contenitori eostititi dall’esemplare
prodotto in originale sub doc. 11.da O@nofmﬁé Algtiebo!a,g AB:
per leffetto, inibisce alla comvenutda 1 produziorie, la coliilnercialiizazion&,
'esportazione, l'importazione e la pubblicizzazione dei detti contenitori nel
territorio dell’Unione Europea; ' '
fissa a presidio della inibitoria la penale di ‘Euro 100,00 per ogni violazione
successiva alla presente sentenza;
rigetta ogni altra domanda;
spese compensate, o

Cosl deciso nella camera di consiglio del 13:marzo 2015.

Il Giudice estensore * ~ Il Presidente

(dott.ssa Anna Maria Marra) u(dotf:ﬁqn;s)ﬂoSimonc)

JXMMQM,_. : - K
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