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Nivea ® vince contro Neve
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Trevisan & Cuonzo avvocati ottiene dal Tribunale di Milano la dichiarazione

di nullita dei marchi "Weve" e "Neve Make up"

Un'importante sentenza del Tribunale di Milano (N. 9103 del 2015) riconosce la celebrita
internazionale del brand "Nivea ®" della societa tedesca Beiersdorf assistita dallo studio
Trevisan & Cuonzo e stabilisce che la parola "Neve" non puo essere utilizzata da altri
concorrenti come marchio nel settore cosmetico in quanto confondibile con Nivea.

La sentenza afferma il principio della confondibilita concettuale o etimologica tra marchi.
Secondo il Tribunale Neve é confondibile con Nivea (® in quanto questultima deriva
etimologicamente dal latino niveus/nivea,/niveum ossia "bianco come la neve". Proprio il
richiamo alla neve di Nivea & rende illecito I'uso di "Neve" da parte dei concorrenti nel
settore dei prodotti di bellezza. Pertanto il Tribunale ha dichiarato la nullita del marchio
Neve della concorrente e ne ha vietato 1'utilizzazione.

La sentenza & molto utile nel chiarire che — anche quando le parole che costituiscono i
marchi sono apparentemente diverse — vi puo essere confondibilita e quindi uso illecito
quando il consumatore possa "associare” mentalmente i due segni e quindi i rispettivi
prodotti. Tale associazione puo crearsi anche in via per cosi dire "subliminare” per motivi
legati all'origine storica ed etimologica delle parole.

La sentenza specifica pero che tale tutela é riservata sole a marchi particolarmente rinomati
dall'enorme valore economico e dalla forza suggestiva che deriva da molti decenni di
investimenti pubblicitari e successi sul mercato come appunto il celebre "Nivea®".
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Trevisan & Cuonzo vince per Nivea al
Tribunale di Milano

Con la sentenza numero 9103 del 2015, il Tribunale di Milano ha accettato la
richiesta della societa tedesca Beiersdorf titolare del marchio "Nivea" assistita
dallo studio Trevisan & Cuonzo e ha stabilito che la parola “Neve” non pud essere
utilizzata da altri concorrenti come marchio nel settore cosmetico in quanto
confondibile con "Nivea".

Per lo studio hanno agito i partner Gabriele Cuonzo (nella foto), Luca Trevisan
€ Lia Puntieri.

La sentenza, silegge in una nota dello studio, «afferma il principio della
confondibilita concettuale o etimologica tra marchi. Secondo il Tribunale Neve é
confondibile con Nivea» e pertanto ne ha dichiarato «la

nullita vietando l'utilizzazione».

«La sentenza € molto utile nel chiarire che — anche quando le parole che
costituiscono i marchi sono apparentemente diverse — vi puo essere confondibilita
e quindi uso illecito quando il consumatore possa “associare” mentaimente i due
segni e quindi i rispettivi prodotti», recita la nota, specificando che «tale tutela é
riservata solo a marchi particolarmente rinomati dall'enorme valore economico».
L e e ]

WA:,’,:‘L'-JI“H]U!I“);,L AVE TU.EBATE

URL: http://www.LmaLcommumtg Lt/trevisan-cuonzo-vinee-nivea-al-

tribunale-di-milano
@ GPG ASSOCIATI
comunicazione d'impresa
formazione manageriale



http://www.legalcommunity.it/trevisan-cuonzo-vince-nivea-al-tribunale-di-milano
http://www.legalcommunity.it/trevisan-cuonzo-vince-nivea-al-tribunale-di-milano

TOP LEGAL It DATA: 16-09-2015

Contenzioso

Trevisan & Cuonzo vince
con Nivea
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Il Tribunale di Milano, con sentenza n.9103/2015, ha dichiarato la nullita
dei marchi Neve e Neve Make Up della societa Neve Cosmetics,
esprimendosi a favore di Beiersdorf assistita da Trevisan & Cuonzo con i
socl Gabriele Cuonzo e Luca Trevisan.

Il Tribunale, affermando il principio della confondibilita concettuale o
etimologica tra marchi, ha stabilito che la parola “neve” non puo essere
utilizzata da altri concorrenti come marchio nel settore cosmetico in
quanto confondibile con Nivea.
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Il marchio e ’'asset piu importante

Il marchio é veramente 'asset piu importante per un’azienda. U'na recente
sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che la parola «Neve» non puo essere
utilizzata come marchio nel settore cosmetico perché troppo simile a Nivea, brand
internazionale del gruppo tedesco Beiersdorf (assistito in questa causa dallo Studio
Trevisan & Cuonzo). La sentenza afferma il principio della confondibilita
concettuale o etimologica tra marchi. Secondo il Tribunale, «Neve» é confondibile
con «Nivea» in quanto questultima deriva etimologicamente dal latino
niveus/nivea/niveum, ossia «bianco come la neve». Proprio il richiamo alla neve di
Nivea rende illecito I'uso di «Neve» da parte dei concorrenti nel settore dei prodotti di
bellezza. Il Tribunale ha cosi dichiarato la nullita del marchio Neve della concorrente e
ne ha vietato l'utilizzazione. Anche quando le parole che costituiscono i marchi
sono apparentemente diverse, stabilisce il giudice. vi puo essere
confondibilita e quindi uso illecito quando il consumatore possa

“associare” mentalmente i due segni e quindi i rispettivi prodotti. Tale
associazione puo crearsi anche in via per cosi dire «subliminale» per motivi legati

all'origine storica ed etimologica delle parole. In buona sostanza, il Tribunale di
Milano ha riconosciuto il valore economico del brand internazionalmente

riconosciuto e ha tutelato gli investimenti effettuati nel corso degli anni
dall’azienda detentrice per promuoverlo.

GPG ASSOCIATI




Un’esigenza che non sempre viene riconosciuta: gualche

anno fa, infatti. fu rigettata dell’'istanza presentata da
Lindt alla Corte di Giustizia Ue per registrare

globalmente l'immagine del coniglietto di cioccolato

con inearto dorato e nastro rosso. Lo stop & stato un

danno economico perché consente a gualsiasi

roduttore di doleinmi di replicare a grandi linee le
forme del famoso animaletto. Ecco perché ne abbiamo
parlato con Claudio Gandini, avwvocato specializzato nella
tutela della proprieta intellettuale.

«Mi capita spesso di dover difendere
I'importanza della registrazione di
marchi dalla diffusa diffidenza verso
procedure ritenute lunghe ed onerose.
Un marchio ci contraddistingue,
parla di noi, immediatamente. E
non vale solo per i grandi nomi, le
grandi imprese. Vale ancora di pin
per le piceole imprese, per chi

gioca e scomunette su se stesso. Un
marchio & un messaggio

importantissimo, che ci rende visibili.
Non possiamo perd limitarei a renderlo
graficamente allettante. Deve essere registrato e difeso. con forza se
necessario».

Fondamentale é il deposito del marchio presso 'Uami (Utficio per I'armonizzazione del
mercato interno), I'agenzia dellTUnione europea competente per la registrazione di
marchi, disegni e modelli validi in tutti i 27 paesi della Ue. «Questa procedura consente
di fare una ricerca anticipata e di ottenere un estensione valida su tutto il territorio
europeo. Se invece pensiamo al mondo i rivolgeremo a Wipo, agenzia delle Nazioni
ITnite. La ricerca presso le banche dati di Uami consente di verificare se ci

sono situazioni di conflitto con altri marchi simili. anche se poi sara
l'organismo presso cui si deposita a portare alla luce i possibili conflitti.

« Esistono pero regole da seguire. Tutte le persone fisiche o giuridiche possono
effettuare una registrazione di un marchio comunitario presso I'Ufficio di Alicante,
pagando la relativa tassa. I funzionari di Uami procedono alla verifica formale della

regolarita della domanda. In contemporanea gli esaminatori redigono una ricerca sui
marchi e sulle domande di registrazione depositate precedentemente. La relazione di
ricerca viene trasmessa a colui che ha richiesto la registrazione. Un marchio puo
essere depositato per una o pin classi, che fanno riferimento alle attivita
che il marchio vuole tutelare. Chi deposita sceglie le aree per le quali
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intende depositare il marchio. Quando gli uffici di Uami decidono di pubblicare il
marchio, informano di questa pubblicazione 1 titolari di marchi comunitari o di domande
di marchio comunitario anteriori. Entro tre mesi dalla pubblicazione. i titolari di
marchi depositati anteriormente a livello comunitario o nazionale. possono
presentare opposizione alla registrazione. Quando perviene notizia di
un’opposizione non ci si deve spaventare: infatti occorre verificare se le classi richieste
siano le stesse. Inoltre se 'opposizione si fonda su un marchio registrato da pin
di cingue anni. il richiedente puo chiedere a colui che si oppone di provare

che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodottio
servizi per i guali esso é stato registrato. In mancanza di questa prova, [TTami

considera il marchio di colui che si oppone decaduto per non uso e rigetta d utficio
l'opposizione, senza entrare nel merito. E la divisione di opposizione dell'Tfficio di
Alicante a decidere, ma contro questa decisione & previsto il ricorso avanti alle

Commissioni di ricorso. Le relative decisioni possono essere oggetto di due
ulteriori istanze di ricorso. davanti al Tribunale dell’'Unione Europea e
successivamente davanti alla Corte di giustizia dell’'Unione europea, giudice
guest'ultimo di sola legittimita. Se & consentito questo livello di difesa,
evidentemente la legislazione ha capito che un marchio & una ricchezza che va tutelata e
che devono essere ascoltate le richieste di tuttis.
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Nivea, Tribunale di Milano annulla
marchio concorrente Neve: “Confonde
consumatori”

Numeri & News

diF. Q. | 16 settembre 2015

Il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il marchio
cosmetico Neve, vietandone l'utilizzazione in quanto confondibile
con la storica Nivea della societa tedesca Beiersdorf. Secondo i
giudici, infatti, la parola “Neve” non puo essere utilizzata da altri
concorrenti come marchio nel settore cosmetico perché altro non &
che la traduzione dal latino della parola nivea, ossia “bianco come la
neve”.

Secondo la sentenza, quindi, anche quando le parole che
costituiscono i marchi sono apparentemente diverse vi puo essere
confondibilita e quindi uso illecito quando il consumatore
possa “associare” mentalmente i due segni e quindi i rispettivi
prodotti. Tale associazione puo crearsi anche in via per cosi dire
“subliminale” per motivi legati all'origine storica ed
etimologica delle parole.

URL: http//www.ilfattoquotidiane.it/2015/09/1&/nivea-tribunale-di-milano-anmnullo-
warchio-concorrente-neve-confonae-consumatort/204221 6/

@ GPG ASSOCIATI
comunicazione d'impresa
formazione managel



http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/16/nivea-tribunale-di-milano-annulla-marchio-concorrente-neve-confonde-consumatori/2042216/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/16/nivea-tribunale-di-milano-annulla-marchio-concorrente-neve-confonde-consumatori/2042216/

Giomaleiifiie)

DATA: 17-09-2015

Nivea fa causa al marchio
cruelty free Neve: non ’avesse

mali fatto

17/09/2015 - di Stefania Carboni ¥

11 colosso ha vinto il primo grado di giudizio contro la piccola azienda di
cosmetici italiani. La loro colpa? Un nome del marchio troppo simile. Parte

la campagna #IostoconNeve
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#StoConNeve
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1 Nivea trascina in aula la Neve Cosmetics. La colpa del marchio di cosmetici
cruelty free? Fa confondere i consumatori con una parola troppo simile. Non
solo: con questa accusa il colosso multinazionale ha vinto il primo grado di
giudizio. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.9103/2015, ha infatti dichiarato
la nullita dei marchi Neve e Neve Make Up della societa Neve Cosmetics,
esprimendosi a favore di Beiersdorf. Secondo il giudice il termine “Neve” non
pud essere utilizzato da altri concorrenti sul mercato dei prodotti per la cura

della persona.

Emma D.
! @hutck

W Segui

Lo sanno quelli di @NIVEAIltalia che la reputazione &

importante? Pessima mossa
#iostoconneve
20:55 - 16 Set 2015
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NIVEA FA CAUSA A NEVE: LA CAMPAGNA SOCIAL - Sulla pagina
Facebook la Neve Cosmetics spiega la situazione: «Per chi ce lo sta
chiedendo la causa intentata dalla multinazionale tedesca ha lasciato a bocca
aperta noi per primi. Siamo certi di non aver nulla in comune con il colosso
internazionale e cid che rappresenta. Come sapete siamo un'azienda piccola,
giovane e di indole assolutamente pacifica. Abbiamo affrontato gquesta causa
con limpegno, 'onesta e la limpidezza che ci contraddistinguono.
Continueremo a combattere. Si tratta solo del primo grado di giudizio, &
ovviamente nostra intenzione presentare ricorso in appello, forti della nostra
buona fede e pronti a difendere i nostri diritti e quelli della nostra clientela.

Avere il vosiro appoggio in questo ambito ci regala ancaora pid
determinazione, grazie di cuore per il supporto».

Neve Cosmetics
0ot - @

Per chice lo sta chiedendo: Ia causa intentata dalla multinazionale
tedesca ha lasciato a bocca aperta noi per primi. Siamo certi di non aver
nulla in comune con il colosso internazionale e cio che rappresenta.
Come sapete siamo un'azienda piccola, giovane e di indole
assolutamente pacifica.

Abblamo affrontato questa causa con Iimpegno, l'onesta e la limpidezza
che ci contraddistinguono. Continueremo a combattere!

Si tratta solo del primo grado di giudizio, € ovviamente nostra intenzione
presentare ricorso in appelio, forti della nostra buona fede e pronti a
difendere i nostri diritti e quelli della nostra clientela.

Avere il vostro appoggio in questo ambito ci regala ancora pil
determinazione, grazie di cuore per il supporto.

Con affetto,
Io staff Neve Cosmetics. @

e Mi piace B Commenta A Condividi

Piace a 5115 persone. Pil pertinente «

Poche ore dopo |a sentenza del tribunale perd il popolo della rete non si é
arreso. Sui social & partita la campagna #iostoconNeve: con commenti dei
consumatori su Twitter e sulla pagina Fb del colosso.

Chiara Francioli ' W Segui '
@chiarafrancioli —_—

sara che l'azienda & tedesca e non pub saperlo, ma per un

orecchio italiano & arduo confondere Nivea con Neve

#iostoconMNeve

11:26 - 17 Set 2015
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Silvia Lago | W segui |
e ©Selyao —
Vergogna @Nivea | #loStoConNeve se compro

@NeveCosmetics & perché so che non & #Niveal
0815 - 17 Set 2015 - Como, Lombardia, Italia
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p;‘ Maria Sciortino ¥ Segui
o @MariaSciortino1 T -

Ho da dire una cosa sola a riguardo: VERGOGNAI
@NIVEAIltalia #iostoconneve
22:51 - 16 Set 2015
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NIVEA FA CAUSA A NEVE: LA SENTENZA Come ha fanno due aziende
(con grafiche differenti e produzioni differenti) ad esser simili? Una
spiegazione utile a far luce sul ragionamento dei giudici la fornisce._il
comunicato dei legali Trevisan & Cuonzo che hanno assistito la
multinazionale. «La sentenza afferma il principio della confondibilita
concettuale o etimologica tra marchi. Secondo il Tribunale Neve &
confondibile con Nivea® in quanto quest'ultima deriva etimologicamente dal
latino niveus/nivea/niveum ossia “bianco come la neve"». Tutta colpa del
latino insomma. Anche se restano ancora due gradi di giudizio.
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NIVEA VINCE CONTRO NEVE

1T SETTEMERE 2015

Un’importante sentenza del Tribunale di
Milano (N. 9103 del 2015) riconosce la
celebrita internazionale del brand Nivea
della societa tedesca Beiersdorf assistita
dallo studio Trevisan & Cuonzo e
stabilisce che la parola ‘Weve non puo
essere utilizzata da altri concorrenti come
marchio nel settore cosmetico in quanto
confondibile con Nivea. La sentenza
afferma il principio della confondibilita
concettuale o etimologica tra marchi.
Secondo il Tribunale, Neve é confondibile
con Nivea in quanto questultima deriva
etimologicamente dal latino
niveus,/nivea,/niveum ossia “bianco come la
neve”. Proprio il richiamo alla neve di Nivea
rende illecito 'uso di ‘Weve’ da parte dei
concorrenti nel settore dei prodotti di bellezza. Pertanto il Tribunale ha dichiarato la
nullita del marchio Neve della concorrente e ne ha vietato l'utilizzazione.

Quota gratuito
il primo on

NEEG o e EXE 0 © 3 Latest news | creativity
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Trevisan & Cuonzo vince con Nivea

Il Tribunale di Milano, con sentenza n.9103/2015, ha dichiarato la nullita
dei marchi Neve e Neve Make Up della societa Neve Cosmetics,
esprimendosi a favore di Beiersdorf assistita da Trevisan & Cuonzo con i
soci Gabriele Cuonzo e Luca Trevisan.

Il Tribunale, affermando il principio della confondibilita concettuale o
etimologica tra marchi, ha stabilito che la parola “neve” non pud essere
utilizzata da altri concorrenti come marchio nel settore cosmetico in
quanto confondibile con Nivea.
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v Trevisan & Cuonzo vince con
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I Trbuonale di Milano, con seatensza

0.9103,/2015, ha dichiarato la nullita

dei marclu Meve & Meve Make Up

dells societa Neve Cosmetics,

esprimendosi a favore di Beiersdorf

assastita da Trevisan & Cuonzo coni

soc: (Gabriels Cuonzo e Luca

Trewizan. Il Tobunale, affermande il

poncipio della confondibilita

concettuale o etimologica tra marehs,

ha stabdlite [._.]
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#iostoconneve, ecco la vicenda tra
Nivea e Neve Cosmetics

Neve cosmetics é stata citata in giudizio dalla storica Nivea a causa della somiglianza tra

i nomi dei due brand

di: Redazione di Target Donna nu n
6 settembre 5

Neve Cosmetics, giovane casa cosmetica piemontese, nata nel 2009 e specializzata nella

realizzazione di prodotti minerali, & stata citata in giudizio dalla famosa Nivea, della societa
tedesca Beiersdorf.

I giudici hanno confermato cio che Nivea contestava, ossia che la parola “neve” & confondibile
da parte dei consumatori con “nivea”. Il tribunale di Milano ha deciso che la parola “neve” non
puo essere utilizzata da nessun altro brand del settore cosmetico, poiché & la traduzione dal
latino della parola “nivea” (bianco come la neve). Il marchio Neve, tramite la propria pagina di
Facebook, afferma di essere rimasto letteralmente a bocca aperta per la causa da parte della
multinazionale tedesca, ma rassicura i fan dicendo che questo & stato solo il primo grado di
giudizio e che faranno ricorso in appello.

Per chi ce lo sta chiedendo: la causa intentata dalla multinazionale tedesca ha lasciato a bocca

aperta noi per primi. Siamo certi di non aver nulla in comune con il colosso internazionale e cio

che rappresenta. Come sapete siamo un‘azienda piccola, giovane e di indole assolutamente

pacifica. Abbiamo affrontato questa causa con l'impegno, l'onesta e la limpidezza che ci

contraddistinguono. Continueremo a combattere! Si tratta solo del primo grado di giudizio, é

0 g1

owiament

endere i nostri diritti e quelli della nostra clientela. Avere il vostro appoggio in questo ambito

. =
- o/, N COra ot A7 arazie di ¢ o ool i £ #iostoconneve, ecco la vicenda tra "]
cl regala ancora piu aeterminazione, grazie di cuore per il supporto. Nivea e Neve Cosmetics

Intanto sui social network é subito scattata la solidarieta da parte degli utenti, fan e non, che
si sono schierati a sostegno della giovane casa cosmetica attraverso l'utilizzo dell'hashtag
#iostoconneve.
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