H caso “Provolons Valpadana”

di Elio De Tuflio e Paul Bodenham, Studio Legale De Tullio & Partners in collaborazione
con Camera di Commercio ftalo - Argentina (CaCla)

1 presente caso illustra come i

Consorzio Provolone Vaipadana,
titolare del marchio “PROVOLG-
NE VALPADANA e DISEGNO*” (ve-
di figura), abbia avviato 2 con-
duso con successo la procedura
di registrazione relativa al proprio
marchio figurativo in Argentina,
nonostante alcuni ostacoli incon-
trati nef corso del relativo iter. |I
Consorzio Provolone Valpadana
& un'associazione che ha come
scopo la gestione della produ-
zione, ta commeicializzazicne,
nonché la gestione delle scorte
del farmaggio Provolone Valpa-
dana, fornendo assistenza tecni-
ca e legale e svolgendo attivita di
sviluppo, organizzazione, promo-
zione e informaziche alle aziende
produttrici associate e consorzia-
te. il Consorzio gestisce, inoltre,
la DOP Provolone Vaipadaria e
svolge le attivita df promozione
delta predetia denominazione e
dell'omonimo marchio, Nel cor-
so della procedura di registrazio-
ne del marchio, avviata con il de-
posito, presso l'Instituto-Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI),
della domanda di registraziona 11,
2704350 del 28 setiembre 2006
per prodotli rentranti nella classe
merceologica 29 flatte e prodott
derivati dal latte); ¢ stata solleva-
tain data 15 gennaio 2007 Vop-
posiziene n. 448925 da parte del
Centro de laIndustria Lechera, sul
base del fatto che la denomina-
Zione oggetto della domanda
avrebbe potuto indurre in errore
I consumatori con riguardo alla
qualita dei prodotti {a causa, in
particolare, della presenza nella
parte denominativa det marchio
del termine PROVOLONE ritenu-
to dall'opponente come “gena-
rico”). '

In realta sono gia presenti sul-
mercato argentino altri formaggj
(ad esempio la ¢.d. Provoleta) de-
nominati genericamente con pa-

+

role ritenute simili o confondibil-
mente simili 2l termine Provolone
che, tuttavla, non hanno nulia a
che fare con e risultano molto di-
versi dal Provolone Valpadana e
dai suol processi di lavorazione.
A questo punto fe scelte pos-
sibili erano le séguenti; ritirare la
domanda e depositare una nuova
domanda relativa al solo marchio
figurativo {c.d. logo) senza la par-
te verbale, proseguire nelf'opoc-

‘sizione contestando fe argomen-

tazioni dell'opponente, accettare
una riegoziazione con l'opponen-
te finalizzata a superare I'opposi-
zione ed ottenere fa registrazione
def marchio in tempi rapidi. La pli-
ma soluziong, che avrebbe com-
portato ulterion costirelativi alia
chiusura della prima procedurg e
al depositc df una nuova doman-
da (anch'essa con estti incert), &
stata scartata. Anche la secon-
da scluzione avrebbe comporta-
to rischi ancora pitz elevati a costi
esponenzialirente pidt alti, I} Con-
sorzio ha optata per Fultima alter-
nativa, privitlegiando una soluzio-

" ne cha consentisse df Gttenere Ja

registrazione del marchio in tempi
rapidi e a costi contenuti,
Pertanto si2 valutata Fopportu-
nita di avvio defla fase negoziale.
Una volta presi contatti con J'op-
ponente, il Consorzio ha manife-
stato al Centro de la Industria Le-
chera la propria disponibility ad
accogliere eventuali opposte ri-
chieste, i Centro de la Indusiria

Lechera ha chiesto che il Consor-
zio finunciasse ad eventuali-diritt]
di esclusiva sul termine PROVO-
LONE (in quantc tale termine, 3
detta dell‘'opponente, non sareh-
be monopolizzabile e potrebbe
indtirre in confusionei consuma-
tor. .

Tale rinuncia & apparsa co-
me l'unico possibile strumento
per ottenere la registrazione del
marchio figurativo senza incorre-
re nella decadenza della doman-
da. Infatti, nel case in cui entro
un anno dalla data di notifica

" deli’'opposizione non fosse stato

trovaic un accordo o non fosse
stata avviata la catisa of merito, la
domanda relativa ad un marchio
- oggetto di opposiziene - sareb-
be decaduta automaticaments,
In quieste casoa notifica ufficiale
della presentazione dell'opposi-
zione da parte del INP| & avvenu-
ta in data 13 febbraio 2008 per
cuifa procedura si sarebbe dov-
ta comunque risalvere entro it 13
febbraio 2009,

Alla lucé del fatto che.it Con-
sorzio aveva manifestato la pro-
pria disponibilita ad aderire al-
|a richiesta del Centro de I3 In-
dustria Lechera, l'opponente ha
formalizzato il fitiro del'opposi-
zione nei tempi uti per evitare Ja
decadenza della-domanda. Suc:
cessivamente & stata preseniata
dal Consorzio al INPI tutiz la do-
cumentazione avente ad oggetto
le nuove specifiche e descrizioni
necessarie per la registrazione det
marchio, incluse le nuove riven-
dicazioni concordate con Foppo-
nente. )

Il procedimento di registrazione
si & concluso con Iavvenuta regi-
strazione, da parte dell'iNPt, del
marchio PROVOLONF VALPADA-
NA con numero 2234433 del 19
novernbre 2008 (al quale sequira
il rilascic def relativo certificato di
registrazione).
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- Mastellone Hnos SA’&'una so-
Cieta che produce’ generi-alimen-
tari, leader nel settare dei prodotti
abasé di latte e derivati contraddi-
tinti dal farchio La-Serenisima.

fondata dalla famiglia Mastellone,
‘Mastellorie Hnos SA ha iniziato 4.
-produrre mozzarelle'ed altri tipi di
-formaggi italiant (coma il provelo-

ntemente nella zona di Bue-.

ssivamente Mastellone
“Hnos SA ha sviluppato fa propria
“attivita commefciale, - con una
‘particolare-attenzione alla qualita
& all'ifnovazio) - fing al punto
in cui'il marchio La Serenisima &

eritato; sl mercato-are :

a comnyérciale”

;considerate un fattore decisivo di -

S

lio De Tullio & Paul Bodenham, Studio Le
. ' con Camera di Commercio

ata:come - azjenda familiare:

e e la ricotta); distribuendoli gre- -

di e
=~ e identificare Addve lin
. odothi. oo

nidale, le esportazioni song -

ne basata suinvestimanti consicle-
-revoliin impianti industriali capaci
di-produrre ed esportare prodotti
su-largd scala. : '
-Lastrategia di Mastellone Hnos

SA @ incentrata, quindi, nori so- -

to sulla qualit3 dei propri:prodotti
‘ma anche sU injziative promozio-
nali e campagne Dpubblicitarie (in
"particolaré in te levisione e survi:
ste specializzate), -~ ¢ 7

. Mastellone Hnos 5A ha Svilup-
pato una strategia basata sulla.
Valorizzazione del brand ‘anche
- all'estera’.in particolare, ‘a fivello

internazionate, la societd hadepa-

sitato domande nazicnali inogni
-singolo Paese (tale scelta & stata

- dettata dal fatto che l'Argentina

‘nonha ratificatol’Accorda oilpro-
‘tacollo di Madrid). . c

Aparte il marchio LA SERENIS!-
A la socicta ha registrato altri
archi presso I'iNPI e piu pre-
samente FORTUNA, ARMIONIA
CASANTQ - al fine dilanciare
gedi pro*

- In'data 21 'seﬁénib_re, 2006 13

- Lorte Civile e Commerciale Fede-

- tale d'Appellp di Buénos Alres, i

- Divisione Civile, hia confermato
+ la dedisionedi primo. grado-nel-

la causa Mastelione Hnos, S.A. v. -
fafiana Bustilio-che aveva ordi-

nato'la riassegnazione al ricorren-

te del ome a dominio fortina,

s omar. -In questo caso Mastel- -
tudia Le
Arww.bercun.comisitio/novedades detali

gale Befc-u[n"Achgadbs i Buenos

- 1l caso “La Serenissima™

gale De Tullio & Partners in coflaborazione
{talo - Argentina (CaClA)

lone Hnos SA aveva depositato
ur ricorso cautelare nei confron-
ti della Sig.ra Bustillo, deducenda
che guestultima, essendo titola-
_re di pid off 50 nomi a domiinio di
. cui molttidentici a’‘marchi appar-
tenenti a lerzi, aveva registrato it
norme g dominiq'fértuna.com.—ar
inmala fede - con il fine utimo di
cederlo a titolo oneroso - ¢ che fa

registrazione del nome a doriinia-

fortuna.comi,ar costituiva un uso
indebito del marchio FORTUNA!.
- taCorte d'Appello, confermarn-
do l'ordinanza di prima grado, ha
stabilito che, per quantd riguarda
il primo requisito del fumus-boni
iurfs, )attivita di'progetiazione e
vendita:di paginé web svolta dal-
la Bustilio non la tegittimaya are-
-gistrare un.neme.a dominio iden-
tico al marchio FORTUNA di tito-
larita.della ricorrente (registrato'e
utilizzato sul mercato prima deffa.
data di.registrazione det nome a
dominio-contestato). Sn
- Coniiferimento al secont pre-
supposte det perculum in‘mora,
la Corte ha ritenyta-che’la Ma-
stellone Hnos SA aveva il-dirjfto-
di farsi riassegnare il nome 3 do-
minio-contestato in quanta titola-
re di un-marchio identica e che la
resistente aveva illecitamente im-
pedito alfa ricorrente di eseicitare
il propric diritto di utifizzare & e

gistrare il propria marchio come
-nome g dominio.”.” i L.

Alres), Las marcas predeminan’sobre.
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