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Regeste

Motivi assoluti d'esclusione

Erwagungen

E.1l

Fatta eccezione delle decisioni previste adl'art. 32 dellaLegge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale
(TAF), invirtu dell'art. 31 LTAF, giudicai ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
dellaLegge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalla autorita menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato del 6
marzo 2007 costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. In qualitadi destinatario la
ricorrente é toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione
al'annullamento o alla modificazione della stessa. Essa ha dunque diritto aricorrere (art. 48
cpv. 1 PA). Il termine e laformadi ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA),
I'anticipo equivalente alle presunte spese processuali € stato versato entro il termine
impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti
adempiuti (art. 48 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E.2

Giustal'art. 2 litt. adellaLegge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e
delleindicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11) sono
esclusi dalla protezione come marchi i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si
siano imposti come marchi per i prodotti oi servizi ai quali si riferiscono. 1l motivo
dell'esclusione di tali segni dalla protezione come marchi € giustificato dalla necessita di
lasciarli allalibera disposizione di ognuno o dalla mancanza di carattere distintivo
(Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwei zerischen Markenrecht
unter Beriicksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts, Zurigo 2002,
art. 2 n. 34 [in seguito: Willi, MschG]). Si considerano di dominio pubblico quei segni che
non sono idonei ad identificare prodotti e servizi e che non possono essere compresi quale
indicazione di provenienza di una determinata azienda (cfr. Lucas David, in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/M uster- und Modellgesetz, Basilea
1999, MSchG art. 2 n. 5[in seguito: David, Kommentar M SchG). Appartengono a dominio
pubblico in particolare elementi figurativi semplici, primitivi o banali come per esempio
guadrati, rettangoli, triangoli, linee, ecc. (cfr. David, Kommentar MSchG, art. 2 n. 31). Per
avereforzadistintivaai sensi dell'art. 2 LPM un segno figurativo deve quindi differenziarsi
dacio che e semplice e banale. L'appartenenza di un segno a dominio pubblico si valuta
secondo |'impressione che lascia nell'insieme (cfr. Eugen Marbach, in: Roland von
Buren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, vol.
[11, Kennzeichenrecht, Basilea 1996, Markenrecht, pag. 35 [in seguito: Marbach,



Markenrecht]). La concessione della protezione come marchio in relazione afigure
geometriche relativamente semplici non e apriori esclusa, a meno che queste siano
descrittive dei prodotti o servizi in questione. E possibile che nel marchio siano inclusi
elementi che non sono di dominio pubblico, perd la componente principale deve avere
carattere distintivo oppure gli elementi di carattere distintivo devono marcare I'impressione
d'insieme (David, Kommentar MSchG, art. 2 n. 8).

E.3

L'autorita inferiore ha respinto la registrazione del segno in disaminain quanto di dominio
pubblico. Essadefinisce il segno in narrativa come unaforma geometrica banale
rappresentata da strisce di lunghezza uguale ed in linea parallela. Essa sostiene che questa
regolaritadial'impressione che il segno siaun campione di una superficie che

potenzia mente potrebbe estendersi all'infinito. Il pubblico di riferimento non vi
intravedrebbe il rinvio ad un'impresa determinata. Secondo laricorrente, il marchio non
rappresenta tuttavia un campione di un motivo arighe né viene percepito come tale dai
consumatori. Essa rimprovera all'autorita inferiore essenzialmente il fatto di considerare il
segno come riproducibile sull'intera superficie dei prodotti e di trarre da tale considerazione
la conclusione della mancanza di carattere distintivo, equivalendo in sostanza ad una
gualsiasi decorazione dell'intero tessuto. Non e pertanto corretto ritenere che i consumatori
non riconoscerebbero il segno in questione quale indicazione di provenienza. Laricorrente
sottolinea che la registrazione non é stata chiesta per un motivo arighe che potrebbe
potenzialmente ripetersi al'infinito per coprire anche tutta la superficie del prodotto. Il
marchio e rivendicato esclusivamente come marchio figurativo, con unaforma,
un'inclinazione e con componenti ben determinate. Esso sarebbe sufficientemente originale
per distinguere un prodotto da un'altro nella stessa manierain cui, per esempio, un piccolo
coccodrillo, un giocatore di polo 0 una piccola bandiera bicolore rossa e bianca con bordi
blu, sono distintivi per i prodotti che contrassegnano. In atre parole, nel caso concreto
I'apposizione del contestato segno per esempio su di una camicia bianca, non costituirebbe
una decorazione bensi un'indicazione distintiva dell'origine del prodotto.

E. 41

LaLPM definisce il marchio come un segno atto adistinguere i prodotti oi servizi di
un‘azienda da quelli di un'altra azienda. Parole, |ettere, cifre, rappresentazioni grafiche,
forme tridimensionali, sole o combinate traloro oppure con colori, possono in particolare
costituire marchi (cfr. art. 1 LPM).

E.4.2

[l carattere distintivo concreto del marchio deve essere esaminato tenuto conto della
rappresentazione cosi come viene depositata per laregistrazione (DTF 120 |1 310 The
Original, DTAF B-7423/2006 Webstamp, RKGE in sic! 2006, 265 consid. 5 Tetrapack) e
valutato da una parte, rispetto ai prodotti 0 ai servizi per cui érichiestalaregistrazione e,
dall'altra, rispetto alla comprensione che ne hail pubblico destinatario. Giova quindi qui di
seguito esaminare se il segno in narrativa, composto dalla combinazione di 15 righe, di cui
8 scure e 7 chiare alternate, al'interno di un rettangol o, che scende con un‘inclinazione di
450, da sinistraverso destra, € di dominio pubblico e pertanto in base all'art. 2 LPM escluso
dalla protezione come marchio.

E.51



Laregistrazione di figure semplici, geometriche come rettangoli, triangoli, quadrati, cerchi,
punti o righe non e di per se esclusa. Un segno costituito da una combinazione di elementi
privi, ciascuno, di carattere distintivo, puo possedere tale carattere se il modo in cui i diversi
elementi sono combinati, rappresenta qualcosa di piu della semplice somma degli elementi
di cui € composto. L'originalita di un marchio composto da elementi di per se senzaforza
distintivarisiede nel fatto che questi stessi elementi sono combinati in maniera sorprendente
(cfr. DTFinsicl 2000, 286 consid. 3c Runde Tablette; cfr. RKGE in sic! 2000, 702 consid.
4 Tablettenform). L'Istituto ha ravvisato che il segno depositato, in quanto figura
geometrica elementare, si differenzia da un rettangolo usuale unicamente per il fatto di
essere suddiviso in diversi rettangoli di dimensioni ridotte uguali traloro. Questo aspetto &
stato ritenuto dall'l Pl ancorainsufficiente per rendereil segno distintivo. Unatale
suddivisione in righe é inadatta a conferire al rettangolo che le contieneil carattere
distintivo concreto sufficiente per poter essere protetto come marchio. In altre paroleil
segno in rassegna non differisce in maniera sufficiente dalla forma geometrica semplice di
un rettangol o, con la conseguenza che il segno € percepito come semplice variazione banale
di un rettangolo.

E.5.2

I marchio deve servire ad individualizzare il prodotto o il servizio che contrassegna,
segnatamente consentire ad identificare la provenienza dei prodotti o del servizi per i quali
s rivendicalaregistrazione. |l carattere distintivo di un marchio pud quindi essere valutato
solamente, da una parte, rispetto ai prodotti 0 ai servizi per cui erichiestalaregistrazione e,
dall'altra, rispetto alla comprensione che ne hail pubblico destinatario. Eventuali
motivazioni per le quali si chiede laregistrazione sono ininfluenti cosi comeirrilevante &
I'uso futuro che se ne faradel marchio (cfr. per tutto Willi, MSchG, art. 2 n. 10). In concreto
quindi, il segno deve essere valutato indipendentemente dal fatto che si trovi, per esempio,
su indumenti, borsette, ombrelli, scarpe, pelletteria ecc. Segni formati dalla combinazione
regolare eripetitivadi semplici elementi sono spesso percepiti come motivi apportati sulla
superficie esterna o sulla confezione di un prodotto. Motivi a strisce, con figure
geometriche semplici non sono certamente inusuali per prodotti delle class rivendicate
dallaricorrente. In particolare, combinazioni arighe di svariati elementi sono
frequentemente utilizzati come elementi decorativi per stoffe, capi d'abbigliamento, oggetti
di cuoio, borse, ombrelli ecc. Si deverilevare chei prodotti designati dal marchio richiesto
sono prodotti di consumo corrente, destinati alla generalitadel consumatori, ovvero
acquirenti comuni di detti prodotti. Come rettamente ritenuto dall'autorita inferiore, da
questo punto di vista, il segno depositato risulta essere consueto per la categoriadi prodotti
per i quali € qui richiestalaregistrazione. || consumatore, da parte sua, non percepisce tali
elementi comerinvii all'origine dei prodotti, bensi €il loro carattere ornamentale ad essere
in primo piano. Oltre a questo bisogna anche rilevare che lafigura, senza un particolare
sforzo di riflessione o dimmaginazione (DTF 128 111 454, consid. 2.1., L. David, MSchG,
art. 2 n. 5), é€in un certo qual modo descrittivadei prodotti, per i quali laricorrente ha
presentato domanda. Vi e di fatto motivo di mantenere disponibile per I'uso generale, in
relazione a questi prodotti e servizi, un segno composto da queste linee. Al marchio oggetto
della domanda non pud quindi venir riconosciuto carattere distintivo sufficiente ai fini della
registrazione.

E.53



Laricorrente ha tuttavia ripetutamente sostenuto che non s tratta di un campione con
carattere ornamentale bensi di un segno ben definito nelle sue dimensioni. Non € pertanto
corretto ritenere che i consumatori non riconoscerebbero il segno in questione quale
indicazione di provenienza. Ma alla conclusione di negare il carattere marchio si giunge
anche, seil segno, anziché essere considerato come campione illimitato, si ritiene chele
linee corrono diagona mente e sono limitate nelle loro dimensioni e non coprono tuttala
superficie come un elemento composto dalinee che si ripetono all'infinito. La composizione
delle strisce, per i prodotti in questione e dall'ottica dei consumatori, lascia pensare in prima
linea ad un motivo banale per tessili, indipendentemente dalla sua disposizione diagonale e
dalle sue dimensioni.

E.6

Laricorrente adduce inoltre esempi di marchi figurativi, che malgrado laloro semplicita,
sono registrati come marchi. In particolare essafariferimento ai marchi, IR 300802 -
300805, IR 300807, IR 799035, IR 414034, IR 414035, IR 414036, IR 414037, IR 391692,
386331 (per tutti doc. E), IR 391692 (doc. F). Nel caso del marchio 799035 trattasi di un
segno a strisce, ondulate che danno I'impressione di una bandiera. Tale segno non ein alcun
modo comparabile con quello qui in esame. Anche il marchio svizzero 386331 e composto
darighe che vanno in un crescendo da sinistra verso destra e che possono dare I'impressione
della parte centrale di una calzatura. Gli altri marchi 414035, 414034, 414036, 414037,
391692 sono quelli che presentano la maggiore analogia in quanto anche questi sono
rappresentati datre strisce uguali e parallele. Non va tuttavia dimenticato che questo
marchio si e affermato da anni sul mercato che con il passare del tempo ha acquisito laforza
distintiva sufficiente da permettere a pubblico di riferimento, in particolare sportivi, di
vedervi |'origine aziendale dei prodotti contraddistinti. Da quanto precede si conclude
quindi che |'autorita inferiore osserva a giusta ragione che | e situazioni menzionate nel
ricorso non sono paragonabili al caso di specie. Anche volendo ammettere che singole
registrazioni indicate dallaricorrente possano essere confrontate con il segno in esame sia
In merito al segni in comune siain merito a servizi per i quali Sono registrati, non s
puod concludere che esiste una prassi illegale costante. Da quanto precede, laricorrente non
puo appellarsi con successo al diritto di paritadi trattamento nell'illegalita.

E.7

In riassunto, il rifiuto di registrazione del segno in questione per le classi richieste, motivato
con |'impressione di segno decorativo e banale, che come tale non viene percepito come
rinvio diretto ad un'impresa ben precisa, segnatamente motivato con la carenza del segnoin
narrativa di carattere distintivo concreto, si rivela sostenibile e non violail diritto federale.
Questo se si considerail segno come figuradai contorni non nettamente delineati ma anche
selo s interpreta come rettangolo dai contorni ben definiti ed un‘inclinazione specifica.

L 'apprezzamento dell'l Pl, secondo cui lafigura, composta da quindici linee o rettangoli,
collocati sistematicamente in uno schema chiaramente definito, non e eccezionalmente fuori
dal comune o fantasiosa al punto tale da meritare la protezione come marchio per il suo
carattere distintivo, risulta sostenibile. Sulla base di quanto esposto il ricorso s rivela quindi
essere infondato e va respinto.

E.8

Visto I'esito della procedura, le spese processuali sono messe a carico dellaricorrente che
soccombe (art. 63 cpv. 1 PA). Latassadi decisione € stabilitain funzione dell'ampiezza e



della difficolta della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi a Tribunale amministrativo federale, TS- TAF, RS 173.320.2).
Ladomanda di registrazione di un marchio & una causa con interesse pecuniario (DTF 133
[1 490). Nelle cause con interesse pecuniario, latassadi giustiziasi determinain base al
valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Il valorelitigioso in materiadi proprietaintellettuale é
difficile da determinare (Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterial gliterrecht,

Schwei zerisches |mmaterial guter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], val. 1/2, 2. ed. 1998, pag.
29; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterial guiterrechte und Firmen, sic!
6/2001 pag. 559/560). Secondo dottrina e giurisprudenza, sullabase di valori empirici, il
valore litigioso nell'ambito della registrazione di marchi pud essere situato di solito trai
50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 111 342 consid. 3.3 con rinvii). In casu non vi sono
elementi per cui dovers distanziare da questi valori. Le spese processuali vengono pertanto
fissate afr. 2'000.-, importo che verra computato con I'anticipo di fr. 2'500.- versato in data
18 maggio 2007. Visto I'esito del ricorso, alaricorrente non viene assegnata alcuna
indennita atitolo di speseripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). L'autorita inferiore protesta spese e
ripetibili. Giustal'art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi a Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2], le autorita
federai e, di regola, le altre autorita con qualita di parte non hanno diritto ad un'indennita a
titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.



