Sentenza n. 9111/2015 pubbl. il 28/07/2015
RG n. 75817/2011
Repert. n. 7982/2015 del 28/07/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente rel.
Dott. Silvia Giani Giudice
Dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di | Grado iscritta al N. 75817/2011 R.G. promossa da:

R & D HONG KONG LIMITED (c.f. ), con il patrocinio degli avv. VEREA SILVIO e
MURARO KARIN PAOLA (MRRKNP69H45F205N) Via Meravigli, 16 20123
MILANO; BOSSHARD MARK (BSSMRK70C28B300I) VIA MERAVIGLI, 16 20123
MILANO; BALESTRIERO MARIA (BLSMRA75L45E512F) VIA SAN MAURILIO,
24 20123 MILANO; ARENA SIMONA (RNASMN76C70F205A) VIA CUCCHIARI, 9
20155 MILANO;

e
SLINGROUP SRL (c.f. 03935720288 ), con il patrocinio degli avv. VEREA SILVIO e

MURARO KARIN PAOLA (MRRKNP69H45F205N) Via Meravigli, 16 20123
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MILANO; BOSSHARD MARK (BSSMRK70C28B300I) VIA MERAVIGLI, 16 20123
MILANO; BALESTRIERO MARIA (BLSMRA75L45E512F) VIA SAN MAURILIO,
24 20123 MILANO; ARENA SIMONA (RNASMN76C70F205A) VIA CUCCHIARI, 9
20155 MILANO;

ATTRICI
contro:

THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DI SANTO
GIAN PAOLO e

PRL FASHIONS OF EUROPE SRL (C.F. 03263610960 ), con il patrocinio dell’avv. DI
SANTO GIAN PAOLO e

CONVENUTE
E con la chiamata di
GIANGI s.r.1., con I’avv. Nicoletta Colombo
e

MOCELLINI Roberto, con I’avv. Valerio Vezzoni

Conclusioni delle parti, come precisate all’udienza del 18/3/15
Per le attrici:

voglia I’'Ill.Lmo Tribunale adito - respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, ed

eccezione - cosi giudicare:

In via preliminare:

1) Accertare e dichiarare la litispendenza — rispetto alle domande di contraffazione e
concorrenza sleale gia esercitate dalle societa The Polo/Lauren Company L.P. e PRL
Fashions of Europe S.r.l., attrici nel precedente processo meglio descritto in
narrativa, attualmente pendente inter partes in fase di appello (e gia rubricato, in
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prime cure, come Trib. Milano, sezione impresa A, n.r.g. 46663/10) — delle domande
riconvenzionali di contraffazione e concorrenza sleale esercitate in questo processo
dalle stesse societa The Polo/Lauren Company L.P. e PRL Fashions of Europe S.r.l.
contro le societa Slingroup S.rl. e R&D Ltd e — per D'effetto — dichiarare
inammissibili ovvero comunque respingere tali domande riconvenzionali di
contraffazione e concorrenza sleale nonché le tutte domande relative alle rispettive
pronunce consequenziali;

2) accertare e dichiarare 1’inesistenza e/o nullita della procura alle liti di The
Polo/Lauren Company L.P. e - per I’effetto dichiararne - la contumacia e dichiarare
inammissibili ovvero comunque respingere tutte le domande riconvenzionali
formulate in atti dal contumace;

nel merito:

3) accertare e dichiarare che il marchio italiano n. 936.359, rinnovato con il n.
1.292.875 “Harvey Miller Polo Club est. 1876 ed il marchio “Harvey Miller Polo
Club est. 1876 + figura di giocatore a cavallo” che forma oggetto del marchio
comunitario n. 2.565.083 non sono stati depositati in malafede e non sono carenti di
novita rispetto ai seguenti marchi registrati (e ai corrispondenti segni di fatto) delle
convenute:

) marchio nazionale n. 1.039.777, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 419.085;

i)  marchio nazionale n. 1.006.466, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 648.761;

li)  marchio nazionale n. 1.235.223, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 745.271, a sua volta rinnovazione del marchio n. 481.804;

Iv)  marchio nazionale n. 1.006.468, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 648.981;

v)  marchio nazionale n. 1.355.174, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 911.389;

vi)  marchio nazionale n. 1.277.480;

vii)  marchio comunitario n. 4.049.201;

viil) marchio comunitario n. 4.164.976;

IX)  marchio comunitario n. 8.612.814;

X)  marchio nazionale n. 1.299.998, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 830.312, a sua volta rinnovazione del marchio n. 358.857;

Xi)  marchio denominativo nazionale n. 1.136.219, che rappresenta
rinnovazione del marchio n. 718.061.

4) accertare e dichiarare che 1’uso da parte delle attrici dei segni distintivi:

a) “Harvey Miller Polo Club est. 1876 sia come marchio denominativo che nella
configurazione che forma oggetto della registrazione italiana n. 936.359 rinnovata
con il n. 1.292.875;
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b) “Harvey Miller Polo Club est. 1876 + figura di giocatore a cavallo” che forma
oggetto del marchio comunitario n. 2.565.083
non rappresenta né atto di concorrenza sleale né contraffazione dei seguenti marchi
registrati (e dei corrispondenti segni di fatto) delle convenute:
Xil)  marchio nazionale n. 1.039.777, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 419.085;
xiil) marchio nazionale n. 1.006.466, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 648.761;
Xiv) marchio nazionale n. 1.235.223, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 745.271, a sua volta rinnovazione del marchio n. 481.804,;
XV) marchio nazionale n. 1.006.468, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 648.981;
xvi) marchio nazionale n. 1.355.174, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 911.389;
Xvii) marchio nazionale n. 1.277.480;
xviii) marchio comunitario n. 4.049.201;
XixX) marchio comunitario n. 4.164.976;
XX)  marchio comunitario n. 8.612.814;
Xxi) marchio nazionale n. 1.299.998, che rappresenta rinnovazione del
marchio n. 830.312, a sua volta rinnovazione del marchio n. 358.857;
xxi) marchio denominativo nazionale n. 1.136.219, che rappresenta
rinnovazione del marchio n. 718.061.

5) accertare e dichiarare 1’avvenuta convalidazione del marchio “Harvey Miller Polo
Club est 1876” che forma oggetto della registrazione italiana n. 936.359 rinnovata
con il n. 1.292.875 e — per I’effetto — accertare e dichiarare la validita del marchio e
liceita dell’uso di quel segno da parte delle attrici (Sia come segno denominativo che
nella configurazione oggetto di registrazione) per tutti i prodotti inclusi nelle classi
nn. 3, 9, 18, 25 e 28, e per i prodotti affini, tra i quali - in particolare — quelli inclusi
nelle classi 14 e 16;

6) accertare ¢ dichiarare ’avvenuta convalidazione — limitatamente al territorio italiano
- del segno “Harvey Miller Polo Club est. 1876 + figura di giocatore a cavallo” che
forma oggetto del marchio comunitario n. 2.565.083 e — per I’effetto - accertare e
dichiarare la validita del marchio e la liceita dell’'uso di quel segno sul territorio
italiano da parte delle attrici per tutti i prodotti inclusi nelle classi nn. 9 e 18 e per i
prodotti affini, tra i quali — in particolare — quelli inclusi nelle classi 3, 14, 16, 25 e
28;

In via istruttoria:

7) Si chiede I’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

a) “Vero che la societa Workshop 1954 S.r.l. stipulava con R&D un contratto di
licenza per i marchi italiani nn. 936.359 (‘Harvey Miller Polo Club est. 1876°)
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e 936.360 (giocatore a cavallo), per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2001 ed il 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 19 ed in particolare gli allegati) ed in
forza di tale contratto a partire dal 2001 e fino al 2010 vendeva sul territorio
italiano prodotti contrassegnati dai segni costituiti dal giocatore a cavallo e
dalla scritta ‘Harvey Miller Polo Club est. 1876° completa di giocatore a
cavallo quali abbigliamento (in particolare polo, magliette, camicie,
pantaloni, maglioni e cravatte), borse ed orologi”;

b) “Vero che nei prodotti di cui al capitolo a) i segni oggetto dei due marchi
concessi in licenza venivano utilizzati insieme”;

C) “Vero che Workshop 1954 S.r.l. rivendeva parte dei capi distinti dai marchi
concessi in licenza alla societa Ger.com S.r.l., la quale a sua volta rivendeva
gli stessi a terzi;

Si indica quale teste la sig.ra Nadia Carpanese, residente in 35030 Selvazzano

Dentro (PD), via Vivaldi 22, ex responsabile commerciale di Workshop.

d) “Vero che Metro Servizi Logistici S.p.A. ha acquistato da R&D, \Workshop
1954 S.r.l. e Ger.com S.r.l. prodotti quali abbigliamento (in particolare polo,
magliette, camicie, pantaloni, maglioni e cravatte), borse ed orologi
contraddistinti dai segni costituiti dal giocatore a cavallo e dalla scritta
‘Harvey Miller Polo Club est. 1876 completa di giocatore a cavallo™;

e) “Vero che gli acquisti di cui al capitolo d) venivano effettuati da Metro Servizi
Logistici S.p.A. direttamente o tramite il Centro Acquisti Metro di Hong Kong
per il mondo, prima denominato Gemex Trading Limited, poi MGB Metro
Group Buying HK Limited”,

f) “Vero che Metro Servizi Logistici S.p.A. ha rivenduto in Italia — tramite
diversi suoi punti vendita siti in tutto il Paese - per diversi anni, e sicuramente
in modo continuativo dal settembre 2004 al settembre 2009 i prodotti di cui ai
capitolid) ed e)”’;

g) “Vero che, in adempimento agli ordini di fornitura dei prodotti di cui ai
capitoli d), e) ed f), Metro Servizi Logistici S.p.A. tollerava un margine di
difformita tra il quantitativo ordinato e quello fornito pari ad una percentuale
del 5-10% in piu 0 in meno”;

Si indica quale teste il sig. Antonio Bottaro, residente in 20151 Milano, via

Pinerolo 72, ex Direttore Acquisti Uomo di Metro Servizi Logistici S.p.A..

h) “Vero che Gros Market Italia S.r.l. ha acquistato da Workshop 1954 S.r.l. e
Ger.com S.r.l. prodotti quali abbigliamento (in particolare polo, magliette,
camicie, pantaloni, maglioni e cravatte), borse ed orologi contraddistinti dai
segni costituiti dal giocatore a cavallo e dalla scritta ‘Harvey Miller Polo
Club est. 1876’ completa di giocatore a cavallo”;

1) “Vero che Gros Market Italia S.r.l. ha rivenduto in Italia — tramite diversi suoi
punti vendita siti in tutto il Paese - per diversi anni, e sicuramente in modo
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continuativo dal settembre 2004 al settembre 2009 i prodotti di cui al capitolo
h)”;

l) “Vero che il doc. 31 costituisce un ordine trasmesso da Gros Market a
Ger.com. S.r.l. con riferimento ai prodotti di cui al capitolo h);

Si indica il teste sig. Walter Biffi, residente in 20853 Biassono (MB), via Carlo

Cattaneo 35, ex Direttore Acquisti di Gros Market Italia S.r.l.

m) “Vero che Il Gigante S.p.A. ha acquistato da R&D, Workshop 1954 S.r.l e
Ger.com S.r.l. prodotti quali abbigliamento (in particolare polo, magliette,
camicie, pantaloni, maglioni e cravatte), borse ed orologi contraddistinti dai
segni costituiti dal giocatore a cavallo e dalla scritta ‘Harvey Miller Polo
Club est. 1876’ completa di giocatore a cavallo”;

n) “Vero che Il Gigante S.p.A. ha rivenduto in Italia — tramite diversi suoi punti
vendita siti in tutto il Paese - per diversi anni, e sicuramente in modo
continuativo dal settembre 2004 al settembre 2009 i prodotti di cui al capitolo
m)”;

Si indica quale teste il sig. Gianpiero Lacchini, presso Gartico Soc. cons. ar. .,
con sede in 20091 Bresso (MI), via Clerici 342, ex Responsabile dell’Ufficio Acquisti
Uomo de Il Gigante S.p.A..

0) “Vero che sia negli ordini de Il Gigante S.p.A, Gros Market Italia S.r.l., Metro
Servizi Logistici S.p.A., Gemex Trading Limited e MGB Metro Group Buying
HK Limited attinenti a prodotti quali abbigliamento (in particolare polo,
magliette, camicie, pantaloni, maglioni e cravatte), borse ed orologi
contraddistinti dai segni costituiti dal giocatore a cavallo e dalla scritta
‘Harvey Miller Polo Club est. 1876’ completa di giocatore a cavallo, che nelle
proposte di fornitura e nelle fatture relative ai medesimi prodotti formulate da
R&D, Workshop 1954 S.r.l. e Ger.com S.r.l., che nella corrispondenza
intercorrente tra gli stessi soggetti in relazione a tali prodotti, questi ultimi
venivano indicati semplicemente con le diciture “Harvey Miller”, “H. Miller”,
“HM” etc.;

p) “Vero che sia negli ordini de Il Gigante S.p.A, Gros Market Italia S.r.l., Metro
Servizi Logistici S.p.A., Gemex Trading Limited e MGB Metro Group Buying
HK Limited attinenti a prodotti quali abbigliamento (in particolare polo,
magliette, camicie, pantaloni, maglioni e cravatte), borse ed orologi
contraddistinti dai segni costituiti dal giocatore a cavallo e dalla scritta
‘Harvey Miller Polo Club est. 1876° completa di giocatore a cavallo, che nelle
proposte di fornitura dei medesimi prodotti formulate da R&D, Workshop
1954 S.r.l. e Ger.com S.r.l., che nella corrispondenza intercorrente tra gli
stessi soggetti in relazione a tali prodotti, il ricamo corrispondente al
giocatore a cavallo veniva indicato con espressioni come “chest (rounded)

99 [13 bl (13

pocket & embroidery”, “embroidered only Horse”, “neck band in contrast
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b1 99 ¢¢

same colour as embro”, “emb horse at chest”, “small embroidery logo on chest
pocket”, “embroidery Harvey Miller”, “embroidery”, “embroidery horse logo”,
etc.;
Si indicano a testi la sig.ra Nadia Carpanese, il sig. Antonio Bottaro, il sig.
Walter Biffi, il sig. Gianpiero Lacchini, come sopra gia individuati.
In ogni caso:
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge.

Per le convenute:

Le convenute, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso,
richiamate integralmente le argomentazioni, deduzioni e produzioni gia in atti, instano
per ’accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:

IN VIA PRELIMINARE

1. Accertare la carenza di legittimazione attiva delle societa attrici per i motivi

esposti in atti
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

2. Respingere comunque con ogni miglior formula tutte le domande nessuna esclusa
formulate dalle attrici e dai terzi chiamati siccome inammissibili e infondate in
fatto e in diritto.

IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO

3. accertare e dichiarare la nullita, decadenza e comunque invalidita del marchio
nazionale “HARVEY MILLER POLO CLUB est. 1876” n. 1292875 in classe 3,
9, 18, 25 e 28 e per prodotti affini, tra i quali — in particolare — quelli inclusi nelle
classi 14 e 16 per i motivi, nessuno escluso, esposti in narrativa e nei precedenti
atti difensivi;

4. accertare e dichiarare la nullita, decadenza e comunque invalidita del marchio
comunitario “HARVEY MILLER POLO CLUB est. 1876” n. 2565083 in classe 9
e in classe 18 e per prodotti affini tra i quali — in particolare — quelli inclusi nelle
classi 3, 14, 16, 25 e 28 per i motivi, nessuno escluso, esposti in causa;

5. accertare e dichiarare la nullita, decadenza e comunque invalidita del marchio
nazionale “GREENWICH POLO CLUB” n. 1292699 in classe 3, 9, 18, 25 e 28 di
titolarita della attrice R&D (Hong Kong) Limited per i motivi, nessuno escluso,
esposti in causa;

6. accertare e dichiarare la nullita, decadenza e comunque invalidita del marchio
nazionale “HARVEY MILLER NORTHAMPTON POLO CLUB SPORT est.
1876 n. 1347653 in classe 3, 9, 14, 18 e 25 per i motivi, nessuno escluso, esposti
in corso di causa;
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7. accertare e dichiarare comunque che [Dattivita di produzione /o
commercializzazione e/o promozione e/o pubblicizzazione e/o ogni altra attivita
comunque attuata — anche in via indiretta — con 1’utilizzo dei marchi di cui ai
numeri da 3 a 6 che precedono e comunque meglio descritti in corso di causa e/o
di qualsiasi altro segno composto o contenente i segni e/0 i marchi di cui ai
menzionati atti difensivi, costituisce contraffazione dei Marchi anteriori di
titolarita delle esponenti convenute, nonché concorrenza sleale ai piu diversi titoli
e, conseguentemente, disporre I’inibitoria della contraffazione — comunque attuata
in fase di produzione, vendita, distribuzione, promozione e/o pubblicizzazione di
prodotti e/o0 materiali recanti comunque i marchi in contraffazione — e cio anche in
corso di causa;

8. Condannare le attrici e i terzi chiamati al risarcimento dei danni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 CPI, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti in base agli atti
di causa ed alle presunzioni che ne derivano, anche in via equitativa, con
reversione — quanto meno — a favore delle convenute degli utili realizzati dalle
attrici e dai terzi chiamati, siccome derivanti dagli illeciti di contraffazione di
marchio e di concorrenza sleale per cui e causa, nella misura in cui eccedano il
lucro cessante;

9. Ordinare alle attrici ¢ ai terzi chiamati, ai sensi dell’art. 124 CPI il ritiro dal
mercato e la distruzione dei prodotti nonche di tutto il materiale promozionale e
pubblicitario recanti i marchi per cui e causa;

10. Fi
ssare una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila), o a quelle diverse somme che
siano ritenute opportune, dovuta dalle attrici e dai terzi chiamati alle convenute
per ogni violazione o inosservanza (da calcolarsi per ogni singolo capo
riproducente comunque gli illegittimi marchi ex adverso) constatata
successivamente alla emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nella
esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa;

11.Ordinare la pubblicazione dell' emananda sentenza per due giorni di seguito con
caratteri tipografici corpo almeno quarantotto, con i nomi delle parti e dei Marchi
in grassetto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e "La Repubblica", sia nelle
versioni cartacee che on-line, nonché — per almeno 60 giorni — sul sito web delle
attrici e dei terzi chiamati, in cui siano indicati gli estremi della controversia,
I’organo giudicante, il dispositivo e le motivazioni principali della controversia,
disponendo che la pubblicazione avvenga a cura delle societa convenute, ed a
spese delle attrici e dei terzi chiamati e stabilendo altresi che le convenute avranno
il diritto all’tmmediata rifusione delle spese per la pubblicazione dietro semplice
esibizione della fattura della concessionaria di pubblicita e/o della societa editrice
dei quotidiani

IN VIA ISTRUTTORIA
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12.0Ordinare alle attrici ed a1 terzi chiamati 1’esibizione delle scritture contabili
(registri IVA, acquisti e vendite, registri di carico e scarico magazzino e le fatture
clienti e fornitori), e comunqgue di ogni documento che permetta di individuare
I’entita complessiva delle vendite dei prodotti riconducibili ai marchi delle attrici
e/o dei terzi chiamati e gli utili scaturenti da queste vendite;
13.Disporre, ove occorrer possa, CTU contabile sulle scritture e sulla
documentazione di cui al punto 12 che precede, volte a determinare i volumi
complessivi delle vendite relative ai prodotti di cui al citato canale di
commercializzazione e gli utili scaturenti da dette vendite.
14.Autorizzare la prova per testi e interrogatorio formale sulle seguenti circostanze
rispetto alle quali si articolano i capitoli di prova di seguito trascritti
1. “Vero che in data 27 settembre 2011 [’Ufficio Agenzia delle Dogane di Ancona, nella
persona del funzionario Francesco Mastromatteo ha contattato la societa RL al fine di
ottenere chiarimenti sulla titolarita del polo player apposto su una partita di sciarpe
provenienti dalla Cina, in quanto considerato in violazione dei Marchi di POLO
RALPH LAUREN”
Teste: dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via
San Barnaba 27,
Sig. Jacopo Giannoni presso Istorea s.r.l., in Castiglione del Lago (PG), Via Nazario
Sauro n. 7/b
2.“Vero che i prodotti di cui al punto 1 che precede, nella fattispecie sciarpe recanti il
marchio “Harvey Miller e in particolare il c.d. “Polo Player Harvey Miller”, sono
state poste sotto sequestro dall’Ufficio delle Dogane di Ancona in quanto recanti falsa
indicazione di origine made in Italy”

Testi:

dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via San
Barnaba 27;

Sig. Jacopo Giannoni presso Istorea s.r.l., in Castiglione del Lago (PG), Via Nazario
Sauro n. 7/b

3. “Vero che i prodotti di cui ai punti 1 e 2 che precedono indicavano falsamente di
essere fabbricati in Italia, mentre provenivano dalla Cina”

Testi:

dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via San
Barnaba 27;

Sig. Jacopo Giannoni presso Istorea s.r.l., in Castiglione del Lago (PG), Via Nazario
Sauro n. 7/b

4."“Vero che le attivita di monitoraggio a protezione dei marchi POLO RALPH
LAUREN sono gestite a livello centralizzato negli Stati Uniti”’
Teste:
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dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via San
Barnaba 27

5.“Vero che in relazione ai marchi figurativi le attivita di monitoraggio a protezione dei
marchi POLO RALPH LAUREN sono svolte attraverso la verifica delle pubblicazioni
da parte degli Uffici Marchi nazionali”’

Teste:

dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via San
Barnaba 27

6. “Vero che le societa RL vennero a conoscenza della presenza sul mercato italiano di
prodotti di abbigliamento recanti i marchi Harvey Miller in contestazione nell odierno
giudizio nel mese di marzo 2010, a seguito della segnalazione ricevuta da un
distributore”

Testi:

dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via San
Barnaba 27,

Sig. Jacopo Giannoni presso Istorea s.r.l., in Castiglione del Lago (PG), Via Nazario
Sauro n. 7/b;

1. “Vero che in data 23 luglio 2013 é stato effettuato un blocco dalla Autorita di
vigilanza del commercio della Repubblica Ceca di prodotti recanti il c.d. Polo Player
“Harvey Miller” come da documento n. 28 che mi si rammostra.”

8. “Vero che i prodotti recanti il c.d. Polo Player “Harvey Miller” bloccati
dall’Autorita di Vigilanza del Commercio della Repubblica Ceca di cui al capitolo 7
che precede provenivano da societa italiane come da documento 31 che mi si
rammostra.”’

9. “Vero che prodotti recanti il c.d. Polo Player “Harvey Miller” per cui é causa sono
stati reperiti su siti Internet e sul territorio della Repubblica Federale di Germania e
che tali prodotti indicavano un licenziatario italiano come da documento n. 30 che mi si
rammostra.”’

10.“Vero che la royalty normalmente applicata nel settore moda per la concessione di
licenze di sfruttamento di marchi e segni distintivi riferibili ai piu importanti stilisti e
creatori di moda sono nell ordine dell’8/10% sul fatturato realizzato dal licenziatario.”
11. “Vero che la royalty normalmente applicata dalle societa PRL per la concessione di
licenze di sfruttamento dei propri marchi e segni distintivi sono nell ordine dell’ 8/10%
sul fatturato realizzato dal licenziatario.”

Testi:

dr.ssa Giulia Spessotto, presso RL FASHIONS OF EUROPE s.r.1. in Milano Via San
Barnaba 27:

12. “Vero che il Gruppo Metro opera in ltalia attraverso centri di distribuzione
all’ingrosso ad accesso limitato ai soli professionisti nei quali i settori di maggiori
rilevanza attengono al c.d. comparto “food”.”
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13. “Vero che gia nell’anno 2000 ero a conoscenza dell esistenza del marchio Ralph
Lauren nella versione che mi si rammostra come da doc. sub n. 1v e che in ragione del
mio ufficio conoscevo i marchi del Gruppo Ralph Lauren.”

Testi: Sig. Antonio Bottaro, residente in Via Pinerolo n. 72 20151 — Milano -

14. “Vero che il Gruppo Gros Market opera in Italia esclusivamente attraverso centri di
distribuzione ad accesso limitato ai soli professionisti, prevalentemente focalizzati sul
comparto food.”

15. “Vero che gia nell’anno 2004 ero a conoscenza dell esistenza del marchio Ralph
Lauren nella versione che mi si rammostra come da doc. sub n. 1v e che in ragione del
mio ufficio conoscevo i marchi del Gruppo Ralph Lauren ”

Testi: Sig. Walter Biffi, residente in Via Cattaneo n. 35 20853 — Biassono - Milano

16 . “Vero che il Gigante S.p.A. & una societa che gestisce una catena di supermercati in
diverse localita italiane”

17. “Vero che le vendite il Gigante S.p.A. sono in netta prevalenza legate al settore

food”

18. “Vero che i supermercati il Gigante basano la loro strategia promozionale sul motto
“gli specialisti del fresco”, con cio intendendosi prodotti alimentari freschi”’

19. “Vero che nel periodo ero a conoscenza dell esistenza del marchio Ralph Lauren
nella versione che mi si rammostra come da doc. sub n. 1v”

20. “Vero che nell’anno 2004 ero a conoscenza dell esistenza della azienda Polo Ralph
Lauren e dei marchi e segni distintivi da quest ultima utilizzati.”

Testi: Sig. Gianpiero Lacchini c/o Gartico Soc. cons. a r.l. con sede in Via Clerici 342
Bresso (Ml)

21. “Vero che anteriormente al deposito dei segni Harvey Miller e Greenwich Polo
Player ¢ stata effettuata una ricerca di anteriorita per accertare se vi fossero marchi gia
registrati anteriormente in potenziale conflitto e che tale ricerca ha evidenziato i marchi
delle societa Ralph Lauren come anteriorita rilevanti”

Testi: Sig.ra Nadia Carpanese, residente in via Vivaldi n. 22 Selvazzano Dentro (PD).
Con ogni piu ampia riserva e con salvezza di onorari e spese.

Per il terzo chiamato Mocellini, v. verbale udienza 18/3/15

**k*x

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato il 6/12/11 R&D (Hong Kong) Limited e Slingroup s.r.1.,
rispettivamente titolare e licenziataria dei marchi italiano n. 936.359 “Harvey Miller
Polo Club est. 1876, rinnovato al n. 1.292.875, e comunitario n. 2.565.083 “Harvey
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Miller Polo Club est. 1876 + figura di giocatore a cavallo”, chiamavano in giudizio The
Polo Lauren Company e PRL Fashions of Europe per sentire accertare che gli stessi non
sono stati depositati in mala fede e non sono carenti di novita rispetto ai marchi della
convenute, nonché accertare I’avvenuta convalidazione del marchio 936.359, rinnovato
al n. 1.292.275, con conseguente validita del segno e legittimita del suo uso ed infine
accertare la convalidazione del marchio comunitario n. 2.565.083 per i prodotti inclusi
nelle classi 9 e 18 e per i prodotti affini, tra cui quelli inclusi nelle classi 3, 14, 16, 25 e
28.

Le attrici premettevano che tra le parti era gia in corso una controversia giudiziale, che
aveva ad oggetto altri marchi, alla quale chiedevano in via preliminare la riunione.

Si costituivano le convenute rilevando di essere The Polo/Lauren Company, societa del
gruppo “Ralph Lauren” titolare di una serie di marchi figurativi nazionali e comunitari
aventi ad oggetto il “Polo Player” e PRL Fashions of Europe s.r.l. licenziataria degli
stessi e pure narrando le vicende processuali che le vedevano contrapposte alle attrici.

In via preliminare, le convenute eccepivano I’invalidita della procura alle liti delle
attrici, nonche la carenza di legittimazione attiva delle attrici, che avevano ceduto i
marchi in questione, unitamente ad altro marchio italiano ed a uno registrato in Benelux,
ad una societa di San Marino, Giangi s.r.l., limitatamente ai prodotti inclusi in classe 25
“sciarpe, stole, cappellini, guanti, e foulards”.

Le convenute contestavano nel merito le pretese attoree, rilevando come il marchio
comunitario n. 2565083 fosse gia stato dichiarato nullo in sede UAMI per la classe 25,
ed altresi svolgevano domanda riconvenzionale di nullita dei marchi in questione, in
quanto carenti di novita e comunque registrati in mala fede e di decadenza per non uso.
Inoltre le convenute chiedevano dichiararsi la nullita e decadenza, per le medesime
ragioni, del marchio nazionale n. 1292699, nonché di quello n. 1347653 di titolarita di
Roberto Mocellini e di Giangi s.r.l. e comunque di accertare che I’uso di tutti i marchi in
causa rappresenta contraffazione e concorrenza sleale ai loro danni. Di conseguenza le
convenute chiedevano ed ottenevano di essere autorizzate alla chiamata in causa dei
terzi Giangi e Mocellini.

Si costituiva Giangi s.r.l., contestando nel merito le domande proposte nei suoi confronti
dalle convenute e svolgendo domanda di manleva nei confronti di R&D e di Mocellini,
cedenti dei marchi a suo favore.

All’udienza del 12/3/13 le attrici eccepivano la nullita della procura rilasciata alle
convenute, mentre il G.I. riteneva incerti i fatti costitutivi posti dalle convenute a
fondamento delle pretese nei confronti da Giangi e ordinava il deposito di un atto
integrativo ex art. 164, IV e V c.p.c.

Si costituiva anche Roberto Mocellini, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei
suoi confronti, stante la diversita del segno di sua titolarita (in parte ceduto a Giangi)
rispetto a quelli di titolarita delle attrici e comunque sottolineando di non averlo mai
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usato, sicche nessuna contraffazione poteva essergli addebitata. Pertanto, il convenuto
concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
All’udienza del 23/10/13 venivano quindi concessi i termini di cui all’art. 183,VI c.p.c.
All’'udienza del 28/1/14 il G.I., ritenute non utili le prove orali, ordinava alle attrici ed a
Giangi e Mocellini I’esibizione delle scritture contabili.
All’atto del deposito delle scritture contabili, le attrici svolgevano eccezione di
litispendenza in relazione alle pretese di contraffazione e concorrenza sleale, svolte nei
loro confronti dalle convenute, gia proposte nel precedente giudizio, nel quale si
chiedeva dichiarare contraffattorio e concorrenzialmente sleale ogni uso del “polo
player” nel contesto dei marchi e dell’attivita delle attrici, depositando atto di citazione e
precisazione delle conclusioni ivi svolte.
All’'udienza del 14/10/14 i1 G.I. rilevava che Giangi e Mocellini non avevano
ottemperato all’ordine di esibizione.
All’udienza del 19/11/14 il G.1., ritenuto non opportuno disporre CTU, anche all’esito
della produzione di copia della consulenza svolta nell’altro procedimento, gia rimesso in
decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni I’'udienza del 18/3/15. In quella
sede le convenute allegavano di essere addivenute ad un accordo transattivo con Giangi
e quindi rinunciavano alla domanda nei suoi confronti e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Nelle more delle difese finali, veniva depositato atto di rinuncia agli atti 18/5/15 nei
confronti di Giangi, accettato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Innanzitutto, entrambe le difese contrapposte hanno svolto eccezioni preliminari in
ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Il Collegio, in relazione alle eccezioni sulla validita della procura di The Polo/Lauren
Company Itd, rileva come la convenuta abbia depositato atto notarile attestante
registrazione della procura alle liti legalizzata ai sensi della Convenzione del’ Aja
5/10/61, rilasciata dal Vice-Presidente di PRL International Inc., General Partner di The
Polo Lauren Company L.P ed autenticata secondo le leggi dello Stato di New York e
federali USA (all. A conv.).

Secondo il diritto anglosassone (con cio riferendosi a quell’insieme di principi che
trova applicazione al di la del semplice perimetro del Regno Unito), le “Limited
Partnership” -quali I’ odierna attrice The Polo Lauren L.P.- sono prive di personalita
giuridica e di rappresentanza organica autonoma, essendo rappresentate dai soci
illimitatamente responsabili, cioe i General Partners (che si contrappongono ai Limited
Partners, in una forma che puo ricordare lo schema delle societa in accomandita
semplice, in cui, peraltro, soci accomandatari possono essere anche altre societa).
Pertanto la rappresentanza esterna della odierna attrice é demandata alla sua General
Partner, PRL International Inc., quindi ai suoi organi rappresentativi. In proposito, la
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difesa attorea ha esibito atti giustificativi dei poteri della Vice Presidente di PRL
International., che ha rilasciato la procura, sicché non vi ¢ motivo per ritenerne I’
invalidita.

Quanto alla regolarita della procura di R&D, va considerato che Iattrice ha prodotto
procura autenticata -secondo la legge vigente nel Canton Ticino, ove é stata rilasciata-
da pubblico ufficiale locale e munita di Apostille della Cancelleria di Stato del Canton
Ticino.

Come € noto, se la legge regolatrice del processo € sempre la lex loci, il rilascio della
procura ¢ regolato dalla legge dello Stato in cui avviene, salvo il limite dell’ordine
pubblico internazionale.

La legge sul notariato elvetica prevede, all’art. 87, che il Notaio certifichi ’autenticita
delle firme nei soli casi in cui siano apposte in sua presenza o che il notaio stesso si sia
personalmente accertato, per telefono, dal sottoscrivente, persona a lui conosciuta, che
quest’ultimo ha apposto la firma o il segno. Non pare che I’avere parificato alla
sottoscrizione con presenza fisica, I’accertamento telefonico -rivolto a persona
conosciuta dal notaio e da lui effettuato personalmente- violi quei fondamentali principi
che costituiscono le basi della comunita nazionale in cui si invera il limite
all’applicazione della norma straniera indicato come “ordine pubblico internazionale”
dall’art. 16 DIP.

Quanto al rilascio della procura sostanziale a Severino Albertoni, da parte dei legali
rappresentanti di R&D la convenuta ha prodotto atto reso da notaio pubblico di Hong
Kong, la cui firma e stata legalizzata con Apostille, con cui veniva attestata la qualita di
legali rappresentanti in capo a Diego ed Eros Mocellini. E’stato inoltre allegata una
copia autentica, collazionata dall’avv. Galli di Lugano, di un atto di conferimento di
poteri dai Mocellini ad Albertoni, confermata con dichiarazione di scienza ed implicita
ratifica, con dichiarazione resa sempre dai Mocellini avanti al Notaio Luca di Abano
Terme (citta di residenza dei legali rappresentanti di R&D- Hong Kong).

Malgrado la macchinosita della strumentazione prescelta per il conferimento della
procura sostanziale, pare al Tribunale che la stessa debba considerarsi sostanzialmente e
formalmente rilasciata.

Sempre in via preliminare deve dichiararsi 1’estinzione rapporto processuale tra le
convenute e Giangi, come da atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. depositato
congiuntamente dai legali, muniti del relativi poteri, in data 18/5/15, con indicazione di
compensazione delle spese. L’estinzione del rapporto con le convenute travolge anche la
domanda subordinata di manleva svolta da Giangi verso i suoi danti causa, che peraltro
non risulta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

Validita dei marchi delle attrici
Innanzitutto deve premettersi che le convenute -appartenenti al noto Gruppo Ralph
Lauren, titolare di celeberrimi marchi nel settore della moda (a cominciare da quello
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patronimico)- resistono in giudizio ed agiscono in via riconvenzionale quale titolare e
licenziataria di una serie di marchi nazionali e comunitari aventi ad oggetto 1’ elemento
figurativo del “giocatore di polo”, il primo dei quali n. 419085 registrato il 14/4/86, su
domanda depositata il 10/6/83 (doc. 1) e rinnovato il 26/5/03 per la classe 25
(abbigliamento). Sono fatte valere peraltro dieci ulteriori registrazioni (una del 17/7/97
relativa alla scritta “The Polo Club”) per varie classi merceologiche.

Si tratta di marchi registrati (doc. 1 conv.)) come figurativi, ma sono evidentemente
complessi, con componenti grafiche-denominative, nelle quali la figura del polo player,
per la rilevanza assunta nel contesto del segno, va a costituire il nucleo ideologico in cui
si riassume 1’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”) dei segni, dotato di autonoma
potenzialita evocativa nella memoria del consumatore

In estrema sintesi, i marchi delle convenute proteggono la raffigurazione grafica di un
giocatore di polo, in posizione latero-frontale, intento a colpire la sfera. Si tratta di un
segno sicuramente oggi divenuto, piu che rinomato, celebre nel mercato dell’
abbigliamento sportivo, quantomeno italiano (piu di altri sensibile ai prodotti “firmati”)
e che a livello internazionale é stato inserito, nel suo complesso grafico-denominativo,
sin dal 2009 nel novero dei cento marchi piu noti nel mondo (doc. 3 att.).

Le attrici allegano il carattere “debole” del segno, in quanto, al pari del sintagma “polo
club” rimanda al concetto di gioco del polo, il cui nome ¢ divenuto termine indicativo
del tipico capo di abbigliamento dei giocatori (maglietta con colletto).

Tuttavia, pur se si tratta di elemento grafico latamente associabile all’ abbigliamento
sportivo in questione, appare dotato, nella sua peculiarita ed originalita grafico-
concettuale, di un indubbio carattere distintivo (peraltro assai rafforzato nel tempo in
ragione dell’ intensa campagna promozionale cui le attrici lo hanno sottoposto).

Per il vero, il monopolio conferito dai marchi di cui sono titolari le convenute non puo
estendersi ad ogni altra possibile configurazione grafica di giocatori di polo, che per la
genericita di riferimento indiretto al capo di abbigliamento potrebbe anche considerarsi
inappropriabile ex art. 13 lett. b) CPI, ma solo ed esclusivamente a quella particolare
raffigurazione.

Ed infatti le attrici hanno prodotto una serie di marchi aventi ad oggetto le piu varie
configurazioni di giocatori di polo, registrati per la classe 25. Tuttavia, anche
prescindendo dalla loro effettiva utilizzazione, nessuno di essi riproduce in modo
pedissequo il “polo player” del gruppo Ralph Lauren.

Se si tratta di figurazione grafica di per sé in registrabile, quindi monopolizzabile da un
singolo imprenditore, non puo sfuggire come alcuni dei marchi registrati da R&D (per lo
piu gia oggetto di altra decisione di questo Tribunale), pur se in un caso accompagnati
da una dicitura differente, si approprino proprio di tale espressione figurativa quale
elemento distintivo dominante (anzi, pressoché esclusivo).

Infatti, nei segni di cui si controverte i cavalieri siano raffigurati nella medesima postura,
con il braccio destro alzato nell” atto di colpire una sfera, leggermente inclinati verso il
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basso, anche il cavallo solleva la zampa in frenata ed identiche sono le proporzioni tra
cavallo e cavaliere.

Owvviamente il confronto, ai fini della valutazione della potenzialita confusoria ex art. 12
CPI, va fatto tra i segni come registrati, prescindendo dal loro concreto uso ed anche
dalla notevole diversita qualitativa dei prodotti (quale emerge da talune produzioni in
giudizio).

Con riferimento all’elemento grafico dei segni di R&D, da un raffronto complessivo e
sintetico delle due raffigurazioni, I’ una appare quale immagine pressoché speculare
dell” altra, risultando pressoché impercettibile quel puntino che indicherebbe 1a presenza
della sfera ai piedi del cavallo. E’ di tutta evidenza, quindi che una siffatta operazione
non introduce, anche rispetto all’ insieme, elementi di differenziazione sufficienti ad
escludere I’interferenza con i segni anteriori dell’ attrice (diverso ragionamento dovra
farsi per il marchio di titolarita di Mocellini, su cui infra).

Appare poi indubbio che il polo player rappresenta il cuore distintivo tanto dei segni
delle convenute che dei marchi complessi della R&D, rispetto al quale, nel secondo
caso, I’elemento denominativo appare del tutto secondario e privo in s¢ di autonomia
distintiva

Siffatta scelta pud determinare un rischio di confusione sulla provenienza dei beni,
anche sotto il profilo del rischio di associazione, inteso come probabile errore del
pubblico circa I’ esistenza di rapporti contrattuali o di gruppo fra il titolare e il secondo
registrante.

Infatti, a fronte di beni di identica natura offerti al mercato, il pubblico di riferimento —
che ha a che fare con I’ immagine mnemonica del primo segno- € indotto ad attribuire
agli stessi la medesima origine imprenditoriale o, quantomeno, a ritenere 1’ esistenza di
rapporti contrattuali o di gruppo. La presenza di tante e tali somiglianze grafiche induce
infatti a presumere che ci si trovi di fronte a marchi di serie, che anche ove
accompagnati da elementi denominativi differenti, si associano naturalmente tra loro,
evocando comuni o collegate fonti di produzione.

La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia
invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novita, e quelle in materia di
ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione (v. Corte Giust. in
C-252/07) imporrebbe di considerare pure la naturale espansivita dell’impresa titolare
del segno precedentemente registrato (cfr. Cass. 3508/06) il cui apprezzamento non puo
aver luogo con giudizio ex post, dovendo verificarsi se la potenzialita normale di
espansione del primo titolare possa risultare pregiudicata dal segno successivo, per la
potenziale confusione indotta sul mercato in ordine all’ origine dei servizi
contrassegnati.

Ed invero, considerato quanto usualmente accade per le “firme” del campo
dell’abbigliamento e della moda in genere, vanno ritenuti affini, oltre a pelletteria ed
accessori vari (per cui I’attrice ha registrato ed utilizza 1 marchi), anche prodotti quali
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gioielli e cartoleria, nei quali la registrazione di un segno interferente pregiudicherebbe
I’evoluzione naturale sul mercato, con evidente pericolo di confusione.

Peraltro, indipendentemente dal loro effettivo uso la convenuta risulta titolare di marchi
registrati per tutte le categorie per cui R&D ha chiesto la tutela.

Le convenute allegano altresi la rinomanza dei segni di cui sono titolari, anche ai fini
della carenza di novita ex art. 12 lett. €) CPI, sul presupposto che la registrazione dei
marchi in contestazione ed il loro uso consentirebbero a R&D di trarre indebitamente
vantaggio dalla rinomanza dei segni del gruppo Ralph Lauren e contemporaneamente ne
pregiudicherebbero la forza distintiva e la capacita di essere portatori di un messaggio
rilevante nel giudizio del pubblico (che non si esaurisce nella sola indicazione di
origine), sfruttandone le potenzialita evocative.

Invero, il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta
necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia
conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi
contraddistinti (CG 14/7/99 General Motors), requisito da valutarsi tenuto conto della
quota di mercato detenuta dal marchio, dell”’ intensita ed estensione geografica e della
durata del suo uso, nonche dell’ entita degli investimenti realizzati per promuoverlo (cft.
Cass. 21086/05).

Le norme comunitarie (e poi quelle nazionali) hanno inteso tutelare il diritto esclusivo
sul segno come elemento attrattivo e comunicazionale, impedendone 1’ appropriazione
ogni volta che questa possa determinare, in via alternativa, un indebito vantaggio per I’
usurpatore o in pregiudizio al titolare.

Esistono vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalita della popolazione
a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori,
cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di 1a dell” ambito merceologico ¢
del rischio di confusione in senso stretto (dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato
agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative
del segno rinomato).

La diverso livello di rinomanza incide pero sull’ onere della prova, ben potendo, in caso
di segni notori, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta
necessario, a livelli piu bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova piu
compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando 1’ entita della promozione
pubblicitaria e la penetrazione della stessa.

Ora, se nel momento attuale la documentazione prodotta ed anche il “notorio”
depongono nel senso della altissima rinomanza dei marchi di Ralph Lauren, la
valutazione sulla mancanza di novita dei segni impugnati va collocata nel tempo al
momento della domanda di registrazione.

Con queste premesse in via generale, vanno esaminati i singoli marchi azionati e le
contrapposte domande delle parti attrici e convenute.
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Marchio italiano n. 1292699, e stato concesso il 27/5/10 su domanda depositata il
22/5/08 (doc. 13 conv.) per le classi 3, 9 18, 25 e 28, del quale risulta attualmente
titolare R&D, in esito a cessione il 30/4/10 da parte di Workshop 1954. Si tratta di un
marchio denominativo-figurativo in cui il polo player con le caratteristiche sopra
rilevate risulta accompagnato dalla dicitura Greenvich polo club.

Per le considerazioni sopra esposte il marchio attoreo deve ritenersi del tutto privo del
requisito della novita ex art. 12 CPI per la sua valida registrazione e deve essere
dichiarato nullo.

Marchio Comunitario 2565083 depositato il 5/2/02, concesso il 6/3/09 figurativo e
consistente nella dicitura Harvey Miller Polo Club est. 1876 accompagnato dal polo
player.

Come accennato, le attrici chiedono accertarsi la sua originaria validita e convalidazione
per i prodotti di cui alle classi 9 e 18, nonché per i prodotti affini, mentre le convenute
chiedono in via riconvenzionale accertarsene nullita, decadenza e comunque invalidita.
Ora, il Collegio non puo che constare la propria carenza di giurisdizione in proposito.
Invero, il sistema delineato dal Legislatore Comunitario (Reg. CE 207/09) sancisce la
competenza esclusiva a conoscere in via principale delle domande sulla validita del
marchio comunitario all’Ufficio per I’ Armonizzazione del Mercato Interno (cft. artt. 51,
52, 56 e seg.), residuando ai Tribunale nazionali dei marchi comunitari solo le
competenze in tema di contraffazione di cui all’art. 96.

Ed invero, ’'UAMI, a fronte dell’opposizione della The Polo Lauren Company, ha gia
dichiarato la nullita in via definitiva della registrazione limitatamente alla classe 25
(docc. 15 e 16 conv.).

Malgrado I’opposizione dell’odierna convenuta fosse rivolta alla decisione nel suo
complesso, UAMI ha ritenuto di non accoglierla in relazione alle altre due classi, per
carenza di affinita tra i beni destinati ad essere contrassegnati. Tale decisione non puo
essere messa in discussione in questa sede nazionale.

In ogni caso, potrebbe rilevarsi come le attrici sarebbero pure prive di interesse ex art.
100 c.p.c. a svolgere domande quali la convalidazione in relazione alle classi 18 e 9,
mancando il presupposto implicito della carenza di novita, essendo stato il marchio
attoreo ritenuto valido —per le predette classi- anche a fronte del segno antecedente delle
convenute.

Analogamente, le domande riconvenzionali che debbono essere ritenute ammissibili ex
art. 100 RMC sono solo quelle di chi sia convenuto in contraffazione, per 1’assoluta
preminenza delle pronunce di UAMI nella materia, che deve essere sempre assicurata
laddove vi sia un interesse, non difensivo, ma principale ad una dichiarazione sulla
validita del segno (v. anche il disposto del VII comma dell’art. 100 RCM).

Owvviamente, tali considerazioni non precludono I’esame dell’illiceita dell’utilizzazione
del marchio comunitario, eventualmente sotto il profilo della concorrenza sleale ex art.
2598 c.c.
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Marchio Italiano 936.359, rinnovato al n. 1.292.875 (doc. 15 a e b att. e 12 conv.),
depositato il 25/2/00 e rinnovato con deposito il 22/2/10, registrato il 27/5/10. E’ un
marchio meramente denominativo, “Harvey Miller Polo Club est. 1876, di titolarita di
R&D e ceduto parzialmente a Giangi.

Per I’assenza dell’elemento figurativo del Polo Player, di per sé il marchio non potrebbe
considerarsi invalido ex art. 12 CPI.

Nemmeno la particolare notorieta delle convenute puo infatti loro consentire di
monopolizzare il termine “polo”, riferito allo sport a cavallo e che peraltro oggi
costituisce anche denominazione generica del tipo di indumento, avente caratteristiche
simili a quelle indossati dai giocatori (tipica ipotesi di sineddoche).

Tuttavia, pare al Collegio che il segno sia stato registrato dalla R&D nel contesto di una
piu vasta operazione, mirante esclusivamente a disturbare la legittima attivita delle
convenute e, soprattutto, approfittare parassitariamente del relativo accreditamento sul
mercato.

Non puo infatti sfuggire come la registrazione che qui ci occupa rappresenta una mera
scomposizione del segno complesso contenente il polo player, di cui alla registrazione
comunitaria e di quella nazionale n. 1292876 (gia oggetto di esame da questo Tribunale
in altro giudizio).

II CPI prevede —nell’art. 19,II- in proposito una norma di chiusure del sistema dei
marchi, che, al di la delle ipotesi di lesione di un diritto anteriore altrui (gia altrimenti
tutelate) sancisce un impedimento assoluto alla registrazione, rappresentato dalla mala
fede del registrante.

Oltre alle ipotesi usuali di violazione di una aspettativa legittima altrui, viene
considerato rientrante nella fattispecie ogni atto meramente emulativo, finalizzato allo
scopo di ostacolare un terzo nella sua attivita imprenditoriale.

In tali casi, il segno viene invero fin dall’origine registrato non allo scopo di usarlo
regolarmente a fini distintivi della propria attivita imprenditoriale, ma con 1’esclusivo
obbiettivo di utilizzarlo per turbare quella altrui, attraverso escamotage di vario genere,
quali quelli cui si assiste nei rapporti tra gli odierni contendenti.

Il Tribunale pertanto ritiene di poter dichiarare nullo il marchio per registrazione in
mala fede.

Marchio italiano 1347653, registrato il 28/9/10 su domanda 5/9/08 (doc. 14 conv.), per
le classi 3, 9, 14, 18 e 25, originariamente di titolarita di R&D e ceduto a Giangi,
(limitatamente a parte dei beni di classe 25, a sciarpe stole ecc. classe 25).

Il titolo pare poi pacificamente essere divenuto di titolarita di Mocellini.

Si tratta di un marchio denominativo-figurativo, nel quale la dicitura Harvey Miller
Northampton Polo Club Sport est. 1876, si accompagna ad un “polo player” differente.
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Infatti, il giocatore, sempre a cavallo, é raffigurato di profilo con mazza appoggiata sulla
spalla e rivolta all’indietro, mentre il cavallo ¢ in posizione di salto.

Anche in gquesto caso, in astratto non potrebbe ritenersi violato quel particolare elemento
grafico del polo player (frontale-di tre quarti, con la mazza pronta a colpire ed il cavallo
al galoppo) che costituisce il cuore distintivo dei segni azionati dalle convenute.

Quindi, sempre in astratto, non vi sarebbe interferenza con la privativa anteriore delle
convenute.

Tuttavia, come per il marchio che precede, il Collegio ritiene che anche tale
registrazione, che riprende il medesimo elemento denominativo gia utilizzato con il polo
player contraffattorio presenti i medesimi connotati di mala fede in fase di registrazione,
che costituisce un impedimento assoluto e ragione per la dichiarazione di nullita.

Contraffazione e concorrenza

All’accertamento della nullita dei marchi consegue di qualificare il loro uso, ove
accompagnato dal polo player, anche come mero elemento decorativo del capo di
abbigliamento, alla stregua di contraffazione dei segni di titolarita delle convenute ex
art. 20 CPI e comunque atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Viene in particolare in questione il disposto dell” art. 20 lett. ¢) CPI, che impedisce
comunque 1’ appropriazione parassitaria dei messaggi attrattivi comunicati dal marchio
rinomato.

Nel caso di specie, il segno di titolarita della The Polo/Lauren, rappresentato dalla
stilizzazione del giocatore di polo, nel 2010 aveva sicuramente i requisiti per essere
ritenuto rinomato, come risulta attestato dalla amplissima campagna pubblicitaria di cui
e stato oggetto per piu di un decennio e dall’inserimento del marchio nel 2009 tra i cento
piu noti al mondo.

Va quindi considerata —in concreto- la sussistenza del requisito dell” indebito vantaggio,
rappresentato dall’ agganciamento parassitario dei prodotti dell’ imitatore all’ immagine
del marchio imitato, che consente loro di collocarsi sul mercato sfruttando tutte le
valenze evocative del segno rinomato, acquisendo cosi uno spazio specifico (anche
come “cloni” o imitazioni di basso prezzo) che altrimenti non avrebbero occupato. L’
evidente agganciamento parassitario al messaggio simbolico e suggestivo del marchio
delle convenute, ottenuto nella commercializzazione, come gia sottolineato, non risulta
escluso dalla presenza dell” elemento denominativo, che nel caso concreto appare dotato
di minore o nulla capacita distintiva (rectius evocativa) rispetto al segno grafico.

Siffatta attivita confusoria e parassitaria determina la possibilita per le convenute di
accedere all’ apparato sanzionatorio di cui agli artt. 124 e segg. ed in particolare,
I’inibitoria, assistita da fissazione di penale di euro 100,00 per ogni capo contraffattorio
che verra ulteriormente messo in commercio, 1’ordine di ritiro dal mercato e distruzione
dei prodotti e di tutto il materiale promozionale e pubblicitario recante i marchi per cui e
causa.
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Risarcimento dei danni

Le convenute hanno chiesto la condanna delle attrici e dei terzi chiamati al risarcimento
dei danni, da liquidarsi secondo i criteri di cui all’art. 125 CPI.

Come € noto, non e in proposito sufficiente il mero accertamento di condotte
contraffattive e confusorie, infatti “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del
danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con
caratteristiche e finalita punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal
titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente I'arricchimento se non
sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un
altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si
riferisce solo all™an debeatur” (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto
potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilita o di
verosimiglianza secondo I"'id quod plerumque accidit™) e non alla effettiva sussistenza
del danno e alla sua entita materiale, permane la necessita della prova di un concreto
pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del
danno per equivalente pecuniario (cosi Cass. 15814/08, analogamente, proprio in tema
di violazione dei diritti di marchio Cass. 16647/08)

Anche se I’art. 125, CPI alleggerisce tale onere, offrendo criteri presuntivi per la
liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c (tra i quali le c.d. “royalties presunte” e 1’utile
del contraffattore), debbono essere effettuate alcune considerazioni in fatto.

I1 G.I. ha ordinato 1’esibizione delle scritture contabili di attrici e terze chiamate, cui solo
le prime hanno adempiuto, producendo tutti i documenti contabili relativi alla
commercializzazione di capi, contraddistinti dai marchi in contestazione, comunque
contenenti il polo player.

All’esito, le attrici hanno prodotto copia della relazione del CTU resa in altra causa
avente ad oggetto marchi differenti, ma il medesimo comportamento contraffattivo
generale e I’atto di precisazione delle conclusioni in quella sede delle odierne convenute
(I attrici), che chiedeva valutare, sotto il profilo risarcitorio, le medesime condotte di
abuso del polo player qui azionate.

Ed invero, in quella sede il G.1., ritenuta la centralita distintiva da assegnare alla figura
del polo player, ha chiesto al CTU di quantificare i prodotti importati e venduti da
Slingroup recanti qualsiasi segno distintivo che lo contenesse, accompagnato o meno da
altre indicazioni o segni, il relativo fatturato e 1’utile marginale lordo.

Dalla lettura della relazione peritale e relativi atti, emerge come i prodotti in questione
fossero tutti contrassegnati dal polo player accompagnato dalla dicitura “Harvey Miller
Polo Club” o “Harvey Miller est. 1876” e che negli anni dal 2009 al 2012 il fatturato sia
stato complessivamente pari ad euro 1.543.950. Nessun prodotto € risultato essere stato
commercializzato con i soli segni denominativi.
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Quindi una nuova pronuncia risarcitoria si scontrerebbe con il principio del ne bis in
idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che e norma di ordine pubblico processuale, che
non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa
domanda. L’effetto -non essendo passata in giudicato la pronuncia antecedente (soggetta
a gravame)- impone di dichiarare la relativa domanda delle convenute improcedibile (in
attesa che il passaggio in giudicato la renda radicalmente inammissibile).

Quanto a Mocellini, I’ordine di esibizione ha avuto esito negativo, ma le convenute non
si sono in alcun modo offerto di provare che il terzo chiamato abbia effettivamente
svolto attivita di commercializzazione di capi contraffattori. Pertanto, la domanda di
risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti non puo trovare accoglimento.

Se sotto il profilo delle conseguenze patrimoniali le pretese delle convenute non possono
essere accolte, puo invece essere concessa la diversa forma di risarcimento in via
specifica rappresentata dalla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per
una volta, a caratteri doppi del normale sul quotidiano La Repubblica, versione cartacea
ed on line, a cura delle convenute ed a spese delle attrici e del terzo chiamato Mocellini.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto le attrici ed il terzo chiamato Mocellini
devono essere condannati a rifonderle alle convenute, nella misura qui liquidata, in
considerazione dei parametri di cui all’art. 4 DM 140/12, di euro 35.000,00, oltre
accessori di legge e 15% spese non ripetibili.

P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande introdotte con atto di citazione
notificato il 6/12/11 da R&D (Hong Kong) Limited e Slingroup s.r.l. nei confronti di
The Polo Lauren Company e PRL Fashions of Europe, ogni altra domanda ed eccezione
disattesa;

A) dichiara I’estinzione ex art. 306 c.p.c. del rapporto processuale tra le convenute e
GIANGI s.r.l;

B) dichiara la propria carenza di giurisdizione ex artt. 96 e 100 RMC sulle domande
relative al Marchio Comunitario n. 2565083 depositato il 5/2/02, concesso il
6/3/09 figurativo e consistente nella dicitura Harvey Miller Polo Club est. 1876
accompagnato dal polo player.

C) in accoglimento delle domande riconvenzionali dichiara la nullita del Marchio
italiano n. 1292699, concesso il 27/5/10 su domanda depositata il 22/5/08 (doc.
13 conv.) per le classi 3, 9 18, 25 e 28, per carenza di novita ex art. 12 CPI,

D) dichiara la nullita del marchio Italiano n. 936.359, rinnovato al n. 1.292.875 (doc.
15ae b att. e 12 conv.), depositato il 25/2/00 e rinnovato con deposito il 22/2/10,
registrato il 27/5/10, per registrazione in mala fede ex art. 19,11 CPI;

E) dichiara la nullita del marchio italiano n. 1347653, registrato il 28/9/10 su
domanda 5/9/08 (doc. 14 conv.), per le classi 3, 9, 14, 18 e 25, per registrazione in
mala fede ex art. 19,11 CPI,
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F) inibisce alle attrici ed al terzo chiamato Mocellini, ogni ulteriore promozione,
vendita, distribuzione, importazione esportazione pubblicizzazione di prodotti
comunque recanti i marchi in questione, con fissazione di penale di euro 100,00
per ogni capo contraffattorio che verra ulteriormente messo in commercio, ordina
il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti e di tutto il materiale
promozionale e pubblicitario recante i marchi per cui e causa;

G) dichiara improcedibile, per violazione del principio del ne bis in idem, la domanda
di risarcimento dei danni, anche ex art. 2598 c.c, svolta dalle convenute nei
confronti delle attrici;

H) rigetta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di Roberto Mocellini;

I) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, a
caratteri doppi del normale sul quotidiano La Repubblica, versione cartacea ed on
line, a cura delle convenute ed a spese delle attrici e del terzo chiamato Mocellini;

J) condanna le attrici ed il terzo chiamato a rifondere alle convenute le spese di lite,
come sopra liquidate in euro 35.000,00, oltre accessori di legge e 15% spese non
ripetibili.

K)manda la Cancelleria a comunicare la presente sentenza all’'UIBM, per le
annotazioni di sua competenza.

Cosi deciso in Milano, Camera di Consiglio del 18/6/15.

Il Presidente est.
Dott. Paola Gandolfi
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