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Il marchio giusto che fa la differenza

In una societaestremamenteconcorrenzialecome la nostra la
scelta del «brand giusto» che contraddistingueraf QI G &liA @

prodotti/serviziofferti daunimprenditoree fondamentale

Oggi,la qualita del prodotto e l'offerta di un buon servizio,non

bastanopiu per garantirela riuscitadi un business

E' il marchio che fa la differenza distingue dail concorrenti e
aggiungevalorel f £t Q2 T FS NI |
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Flrm

l

Il nome del medicinalefll ##na

All drugs have 3 nameas
+ Chemical name
« Generic (nonproprietary) name
« Trade (proprietary) name

- NOMECHIMICON- (idrossifeni) acetamide

-  NOMEGENERIC@paracetamolox{rilevaper la prescrizionee venditadei farmaci

equivalentiche contengonoil medesimoprincipioattivo);

- NOMECOMMERCIAL&D esempio« TACHIPIRINA»

Laricercadel nome con cui contraddistinguereun nuovo prodotto farmaceuticoinizia
solitamente molto prematuramente, dopo la cosiddetta W ¥ L3O i test clinici,
guando ancora non si ha la certezzache il farmaco arrivera effettivamente sul

mercata
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Lo sviluppodi un marchio (i.e.: nome commerciale)per un nuovo prodotto

farmaceuticoe un processocomplessochecoinvolge

aspetti legali reqgolator], linquistici di conoscenzadelle norme e delle

strateqie relative alla reqistrazione dei marchi nonché considerazionidi

marketing
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In Italia la disciplinadel marchioe contenutanel Codicedi Proprietalndustriale(D.Lgs
n. 30/20095 ma con riferimento, in particolare, al marchio farmaceuticodovranno
tenersiin considerazioneanchele disposizionin tema di denominazionecontenute
nel Codice Comunitariorelativo ai medicinali per uso umano (D.Lgsn. 2192006

nonchéil sistemadelleraccomandaziorir S®rdgatlsmoMondiale della Sanita(OMS)

Quindila fattispeciespecificadel marchiofarmaceuticodevetenerein considerazione

la necessitadi un coordinamento tra le procedure di reqistrazionedel marchio e

quellaperil rilascioRSf f Q! L /
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Law Flrm

Adz(i 2 NA T T Imims2ogeSnCdminérdd di un medicinale

Articolo 6(1) della Direttiva 2001/83/CEArt. 6 D.lvo 219/2006
oNessunmedicinale pud essereimmessoin_ commercioin uno Stato membro senza
dzy QI dzii 2 NI f1 @ A W @Ag@Bimkrgioddle autorita competentidi detto Stato
membrd' rilasciataa norma della presente direttiva oppure senzadzy” QI dzii 2 Nah 1
normadel regolamento(CEnN. 726/ 2004 in combinatodispostocon il regolamento(CE)
n. 19012006 del Parlamentoeuropeoe del Consigliodel 12 dicembre2006 relativo ai
medicinaliper usopediatricoe conil regolamento(CEN. 1394 2007.

Articolo 8(3) della Direttiva 2001/83/CEArt. 8 D.lvo 219/2006

dLa domandae corredata delle informazionie dei documenti seguenti, presentatiin
conformitaR St £ QM:f € S G 2

a) X

b) denominazione del medicinajexé
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La denominazione del medicinale

r‘\ S e _//-/f//f!/)ﬁ" el / /r/u)af/rr

affermachenelmomentoin cuif AICé concessaguestadiviene

la cartadi identita del farmacqg, poichéstabilisce

Il nome del medicinale la suacomposizionela descrizionedel metodo di fabbricazione le indicazioni

terapeutiche,le controindicazionke le reazioniavverse la posologiaa forma farmaceuticajl modo e la via di
somministraziongle misuredi precauzionee di sicurezzala adottare per la conservazionelel medicinalee per
la suasomministrazionai pazienti il riassuntodelle caratteristichedel prodotto; un modello dell'imballaggio

esterng il foglioillustrativo; la valutazionedeirischicheil medicinalepud comportareper I'ambiente

© 2017
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Law Flrm

Articolo 1(20) della Direttiva 2001 83/EC,come modificata dalla Dir. 2004 27/ECe
recepito senzamodifichet QI NJichrnga® ol D.lgs219 2006

a denominazione del medicinale

la denominazione,che puo essereun nome di fantasia non confondibile con la
denominazionecomune oppure una denominazione comune o0 scientifica
accompagnatada un marchio o dal nome del titolare RSt t QI dzi 2 NJA

Fff QAYYAAaA2YS AY O2YYSNDA 2 P¢
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B Law Flrm

Procedura Nazionale
Definizioni EU e IT di denominazione comune e di denominazione del medicinale

f QI NIITAO2t2 MOHMU RSffl S5ANBGI
a denominazione comune

la_denominazionecomune internazional¢ raccomandataR | £ £ Qh NH I y A
mondiale della sanita ovvero, in mancanzadi essa,la denominazionecomune

consuetudinaria *International Nonproprietary Name (INN)

& stato recepitocon piccole modifichér I £ £ QF NI A O2f 2 mX O2YY

a denominazione comune

la_denominazionecomune internazional¢ raccomandatadall'Organizzazione
mondialedella sanita(OMS),di norma nella versioneufficiale italiana o, se questa
non e ancoradisponibile,nella versioneinglesg soltanto, in mancanzadi questg e

utilizzatala denominazione comune consuetudindgria

© 2013
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Le denominazioni comuni internazional

La DClé un linguaggiocomune promossoR | £ f @dr @mdntificare i farmaci Il
sistemadelle denominazioncomuniinternazionalie stato varatonel 1953 ad opera
dellOMS, che pubblico in quell'anno la prima lista di International Non ¢
proprietory Names(INN9 per le sostanzdarmaceutiche

Oggif QS fc@mplexa@degliiNNssicomponedi piti di 7000nomi assegnata partire
RIf t @5Y & QE ésfoilmerdcrEscedi circal20-150nuoviINNognianno.
Essi sono costituiti da una radice, descrittiva del gruppo farmacologico cui

appartienela sostanzao la suaazione(stem), e una particella, senzasignificato,in
modo daformarela denominazioneconsiderata
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LaDenominazion€ComunelnternazionalgInternationalNon-proprietary Name
"INN") &, quindi, il nome unico attribuito R £ f Qh NB Moidialé dellar 2
Sanitaad ogni principio attivo (homedella sostanzdarmacologicamenteattiva
contenutanel farmaco)

LaDCle indicatasututte le confezionidei farmacie genericamentee scritta in
caratteripiccolisotto il nome commercialeconil qualele aziendefarmaceutiche
decidonodi contraddistingueral loro prodotto.

Ex domperidone Peridon

- Ima/mi sospensione orale

.« ~=domperidone

=)

- Flacone da 200 mi
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IMPORTANTE! Vv QI 1 An8ny Bub registrare come marchio la cd.
DenominazioneComunelnternazionale(«DCl»)

Cio malgrado, vedremo che le norme vietano la registrazionedei segni
costituiti esclusivamenteda indicazioni descrittive o generiche e quindi
permettano che venganousati segniche richiamino espressionidescrittive
se accompagnateda valenze verbali, grafiche o terminologiche che in
gualche modo ne stemperino il carattere descrittivo. Cosiad esempiosi
potra registrare un marchio che contengala DCIl come prefisso o come

suffisso (ad esempio LEVOTUSSE un marchio validamente registrato

laddoveill principioattivo e la «levodropropizina

© 2017
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LA SCELTA DELLE AZIENDE DEL NOME (i %2
PER UN NUOVO PRODOTTO FARMACEUT/| j

E' quindi garantita all'imprenditore la_possibilita di _utilizzo di _un

marchio guale denominazionedel farmaco che intende immettere in

commercio

Inizialmenteil processoinizia con lo sviluppodi un elenco di nomi
candidatiche viene sottoposto generalmenteai consulentiin marchi
perché vengaesclusala presenzadi privative anteriori da parte di

terzi ovvero la confondibilita con marchi gia presenti sul mercato

(anchenon necessariamentaeqistrati).

© 2017
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La specificita delle ricerche di anteriorita per i
marchi farmaceutici

E sempliceimmaginare il dannoeconomicoperdzy” QI 1 fari@atditicache, arrivata

I £ f Q defepidelYp@rcorso, e cioé alla presentazionedel nome | f £ Q! @8y 1
farmaco, si veda rifiutato un marchio gia depositato in quanto la denominazione
proposta non e stata in precedenzacorrettamente valutata, avendo omesso di
controllarenon soloi Yeqistri marchiQt¥ensianchei registri dei Pharmain usenames

e quelli delle Agenziedel farmaca Talicontrolli dovrebberoessereinoltre completati
conricerchesvolte pressole Agenziedel farmaco nazionali(ove esistenti), come ad
esempio fAlla (Agenziaitaliana del farmaco) o il Swisscompendium of medicines
dovepossoncesseresvolticontrolli per nomedel farmacoo del principioattivo

© 2017
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| nomi vengono poi sottoposti a controlli linguistici affinché si evitino
connotazioniparticolarie non volute nei Paesidove il prodotto farmaceutico
verravendutoe cio ancheconriferimento allapronunciadei termini scelti

Una volta che viene selezionatoil nome, questo € sottoposto ad una

revisione da parte delle autorita regolatorie (sianoesseamericano«kED.A.»
(Food and Drug Administration),comunitaria kEMA» (EuropeanMedicines
Agency)p dei singolipaesi(AIFAIN ltalia) doveverrarichiestat QI dz{i 2 N& 1|
I £ £ QA Y Iikoinierch)¥ e hanno,in ultimaistanzaf Q2 i 8adiBere
seun nomefarmaceuticopuo essereutilizzatoo meno.

© 2017
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Procedura Centralizzata

Infatti, analogamente all'ordinamento italiano sopra evidenziato, anche per i
medicinalida approvarea livello comunitariocon AlCcentralizzatd Q 16, Ndmmal,
Reg CE26/2004 prevede quindi, salvo specificheeccezioni,che la domanda di
autorizzazione debba indicare il _marchio che verra utilizzato, con obbligo di
adottare dzy” Q dayenofihazionein tutti_gli StatiMembri della ComunitaEuropea

Articolo 6(1) del Regolamento Europed M26/2004:

0Ogni domanda di autorizzazionedi un medicinale per uso umano comprende
specificamenteed esaustivamentéde informazionie i documentidi cuil £ £ QI 8NII A
paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter 0 11 e I f f QI { delfaHiretiiva
2001/ 83/CEE£ ... a ¢ linforinazionie documentitengonoconto del carattere unicoe
comunitarioR S € f QI dzii #icNigsta é, krdnrie 2nycSsi eccezionaliriguardanti

f QF LILX AeDdirlttd @ yh&teria di marchi, prevedonof Qdzi A £ Hiluhal T 7
denominazioneunicaper il medicinale

© 2013
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Nel valutare la sicurezzadel prodotto per cui e richiestal'’AIC mediante procedura
centralizzataf Q 9 eaobbligataanchea considerarese il nome (anchedi fantasia)
proposto per un prodotto medicinalepossacreareun problemadi salute pubblica
0 potenzialirischidi sicurezza

Direttiva 2001/83/CE:

a (2) Lo scopoprincipaledelle norme relative alla produzione,alla distribuzionee
all'usodi medicinalideveesserequellodi assicurarela tutela della sanita pubblica

a (3) Tuttavia questo scopo deve essereraggiunto avvalendosidi mezziche non
ostacolinolo sviluppoR S f f Q AfgiiRad=uticaelgli scambidei medicinalinella

Comunita

a (12) Ad eccezionedei medicinali soggetti alla procedura di autorizzazione
comunitariacentralizzata X , dzy QI dzii 2 Nt £1 G Al YABsGiEn&réodi $in
medicinalerilasciatada uno Statomembrc (proceduradi autorizzazionenazionalé
ddeve esserericonosciutadalle autorita competentidegli altri Stati membriXé (con
procedura decentrata oppure con procedura di mutuo riconoscimento)

© 2013
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La denominazionescelta dovra essere rispettosa sia della disciplina farmaceuticasia della
disciplinain temadi proprieta industriale,con cid necessitandaispetto ad essala ricorrenzadei
requisiti della capacitadistintiva, della liceita, e novita, ivi inclusala non confondibilitacon la

denominazionecomune)

Ma non solo, la specificitadei marchifarmaceuticiha effetti ancheriguardo allatutela: laddove
la denominazione della specialitd medicinale costituisca una violazione di altrui diritti  sul
nome, accanto alla tutela ordinaria, & esperibile anche f Q A Y LJdz3 dirnanzilaR Glulice

Amministrativo del decreto di AICin commercio(sotto il profilo quanto meno della violazione
di leggee difetto di istruttoria in relazioneai controlli da esercitareanchesulladenominazione
dellaspecialita

Sipensiad esempioche f Q QBobd and Drug Administration)e t Q 9 (EuropeanMedicines
Agency)insiemerigettano circail 50% dei nomi propostia causadi rischidi confusioneper look-
alike o soundalike.

© 2017
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Flrm

Name Review Group

Al fine di individuare,in unafase precoce,eventualicriticita connesseal nome/i
(anchedi fantasia)proposto/i da un richiedente,f Q9 /aCHMPha istituito il
Name Review Group (NRG) responsabiledelle verifiche predette in sede
preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
farmaco,in applicazionalella

oGuidelineon the acceptabilityof namesfor

humanmedicinalproductsprocessed EMA Naime Reviow Group
throughthe centralisedoroceduré January 1,201
di seqguito indicata com&EMA/CHMP/287710/2014

-Revision6mM DSYVYI A2 HAampé o

N.B.: Va sottolineato che quando un richiedente/ MAH intende usare al posto

di un nome di fantasia il nome comune o il nome scientifico, insieme ad un
marchioo al nome deltitolare RS f £ QI dzi 2 N& QR IY¥ Mic@mindréio/ S
c'e comunqguela revisionedel NRG

© 2013
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Il NRGeé compostodai rappresentantidegli StatimembriR S f & grési@dutoda un
rappresentante EMA Anche rappresentanti della CommissioneEuropea e del
Segretariato EMA partecipano ai lavori del gruppa Altri esperti pertinenti (ad
esempioR S f f QdnacPnsultaticasoper caso

Il NRGsi riunisce 6 volte I t t Q(cirgayogni 2 mesi) Le sue conclusionisono
presentate per f QI LILINE ri@ltalsuc@eyshariunione plenaria del CHMP

| criteri applicati dal NRG al momento di rivedere l'accettabilita dei nomi di fantasia
proposti sono dettagliati in "CHMP/287710/201Revision &M DSY VYl A 2 H
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Submission of the (invented) name request by the Applicant/MAH

Posto che il medicinale sia ammissibileper la valutazioney St f Qld&la A
proceduracentralizzata,l richiedente deve informare f Q 9 raguiardo al/i nomel/i
(anchedi fantasia) proposto/i per il proprio medicinale non prima di 18 mesi e
preferibilmente 4-6 mesi prima della data prevista per la presentazionedella
R2YlYRIFI RA Fdzi2NATTFT A2yS |ffQAYYA&aahi
Il & Y 2 Rdetichiestadel nome LINR LJ2idsiér8esad una bozzadel "Riassunto
delle Caratteristichedel Prodotto" (RCPp ad un profilo del prodotto e di qualsiasi
altra informazionepertinente, devono essereinviate alla EMA all'indirizzo e-mail:

NRG@ema.europa.eu

Al richiedente viene consigliatodi proporre fino a 4 nomi di fantasiaper domanda
di autorizzazionel £ f QA Y YiA @adnm&gldSTutti | nomi proposti sono
esaminatiindipendentementedallapreferenzadellaazienda

© 2013
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In particolare, il nome (anche di fantasia) del prodotto medicinale:

A non deve causare confusione per come & scritto o per come viene pronunciato con il
nome (anche di fantasia) di un prodotto medicinale gia esistente (autorizzatmspeso o
revocato/in corso di valutazione);

A non deve richiamare connotazioni fuorvianti in merito agli utilizzi terapeutici,
farmaceutici anche rispetto a nomi simili o che alludono al nome di aziende
farmaceutiche;

A non deve essere fuorviante rispetto alla composizione del prodotto;

A non deve creare potenziali difficolta in termini di pronuncia nelle diverse lingue degli
Stati Membiri;

A non deve trasmettere qualsivoglia messaggio promozionale rispetto alle caratteristiche
terapeutiche e/o farmaceutiche e/o relative alla composizione del medicinale

A Non deve apparire offensivo o avere una connotazioned A y | LILING® udddualdiaki
delle lingue ufficiali della UE

A & sconsigliatol'uso solodi numeri, codicinumerici, acronimi, segnidi punteggiaturg

A etichettatura e design della confezione sono fattori importanti e vengono valutate
insiemeal nome;

A1 nomi di fantasianon dovrebberoderivare dagli INN e non dovrebbero contenere «INN
STEMS»

© 2013
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LeguidelinesR S t  id&anochei nomideiprodotti farmaceuticinon devona
wesprimereingannevoliconnotatiterapeuticio farmaceutic

wdisinformarea riguardodellacomposizionalel prodotto;
wanchesolopotenzialmentecausareconfusioneverbaleo visivg
wanchesolopotenzialmenteessereconfusicon nomigenericj

w convogliare messaggipromozionali o avere connotati negativi in ciascunadelle
lingueeuropee

Il primo motivo di rigetto dei nomi farmaceuticisecondof Q 9 ald similitudine con

esistentinomi farmaceuticiinventati o nomi di sostanzefarmaceutiche

© 2017
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Tribunaledi Milano, SezioneSpecializzatan Materia
di Impresa, sentenza del 27.05.2015 RGN n.
483232013

«X £ QlF dziil 2 NR 1 { QK X shycBrandeig'ds ogni specialitd medica involge tanto il
prodotto farmaceutico quanto la denominazione con la quale tale prodotto viene

commercializzatoLa denominazionéanoltre non puo, per ragioni pubblicistichee di tutela della

salute della persona, essereutilizzata per contraddistinguerealtri e diversi farmaci ¢ penaill
rischiodi confusionechene deriverebbeper il mercata Ecio salvoil decorsodi un congruolasso
di tempo (di_regola cinque anni) dalla cessazionedella commercializzazionedel prodotto

recantelo stessosegno(cfr. GuideLineeEMA). Lelinee Guidaqui richiamate,in accordocon la
Direttiva comunitaria 2003 94/CE, sono finalizzate a fornire ai richiedenti/titolari delle
autorizzazioni(rectiustitolari R S f f d@dli brientamenti sui criteri applicati dal ReviewGroup
autorizzazionedi un medicinalecorrispondal  Q @zai2nome unico(cfr. Reg CEn. 726/ 2004 art
6)»

© 2017
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Consultation with the Member States and WHO and NRG discussion/CHMP adoption

Il nome/i proposto/i (anchedi fantasia)e tutte le informazionidi basefornite dal
richiedente vengono inviate ad ogni contatto del NRG designato dalle autorita
nazionali competenti (ANC) degli Stati membri dell’'Unione europea, dalla
Commissiond=uropea(CE)e dall'Organizzazionmondialedellasanita(OMS)per la
loro revisione e vengono successivamenta&liscussinella riunione del NRGcome

LINBGA&G2 RIffl UDAARStAYySWO

Le conclusioni/raccomandaziomel NRGvengonopresentateper la loro adozione
alla successivaiunione plenariadel Committe for Medicinal Productsfor Human
Use(CHMP)dopo la qualeil richiedentesarainformato dell'esito della discussione
sull'accettabilita del nome/ i (anche di fantasia) prevista

per il proprio prodotto medicinale insieme con le ragioni e le fonti
delle obiezioni sollevate, laddove possibile.
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Rejection by NRG/CHMP of a proposed (invented) name

Nel casoin cui il NRG/ CHMPrigetti una propostadi nome (anchedi fantasia),il
richiedentehale seguentipossibilita

A presentareunanuovarichiestadi nomi (anchedi fantasia)

A fornire esaurienti giustificazioniper mantenere il nome (anche di fantasia)
proposto (rispondendocon particolareattenzionea tutte le obiezionisollevate)
Tali giustificazionisaranno riesaminate come descritto nella Wuideling€ Se |l
nome (anchedi fantasia)propostonon puo essereaccettatoprima dellarichiesta
di AIC,la domandadi autorizzazioneall'immissionein commerciopuo essere
presentatacon uno qualsiasdei nomi proposti (anchedi fantasia)o il nomedella
denominazionecomuneo quello delladenominazionescientificaaccompagnato
daun marchioo dalnomedelftitolare.

© 2013
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Rejection by NRG/CHMP of a proposed (invented) name

Entroun meseR | £ £ QI dePpardredgl SHMPsullarichiestadi autorizzazione

I £ £ QA Y YhnAcanamkrig/ilSrichiedente deve sceglieretra quelli accettabili il
nome (anche di fantasia) del proprio prodotto medicinale ed informare

f Q9a! S Af &ASIANBUGFINAFG2 RSt bwD adz |

Se nessun nome di fantasia adatto € stato individuato in tale fase, sara adottato il
parere utilizzando il nome comune o la denominazione scientifica accompagnata de
nome del titolare.
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Change of the (invented) name after the marketing authorisation is granted

Ai sensidel Regolamento(CE)1234 2008 il nome (anchedi fantasia)di un medicinale
puo esserecambiatodopo l'autorizzazioneall'immissionein commercioattraverso una
procedura di variazione di tipo | Aa conferma dell'inscindibilita e integrazione del
marchio rispetto all'AIC del medicinale cui appartiene.

Dato chell titolare saratenuto a presentarela lettera di EMAdi accettazionedel nome
(anchedi fantasia)oggetto della domandadi variazione,si raccomandadi avanzarela
richiestadi valutazionel t tf (pBrd home (anchedi fantasia)almeno4-6 mesiprima
delladatadi attuazioneprevistaper la presentazionadella notifica di variazionedel tipo

| AIN
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References

A Regolamento (CE) n. 726/2004, cosi come modificato da:
Reg. (CE) 1901/2006, Reg. (CE) 1394/2007, Reg. (CE) 219/2009

A Direttiva 2001/83/EC successive modifiche

A d SYiNIfAASR t NPOSRdAzZNBE¢S (GKS wdzZ Sa 3
Community, Notice to Applicants, Volume 2A, Chapter 4

~

AVS 2v (GKS |
SR (KNRdIzZAK

A aDdzA RS ¢
LINR OS a

Requlation (EC) No 1234/2008

A agt 2adai K2NAAlF GA2Y t NPOSRdAzZNY¥ f ! RGKH-OS |
19984/03)
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LA TUTELA DEL MARCHIO

Una volta scelto il nome, prima di iniziare a diffonderlo e a pubblicizzarlosara
importante innanzitutto tutelarloX.in primisdepositandolocomeMARCHIIO

Laleggericonoscel f f QA Y LINS Y RQ # &iNEsiel zgrddistintivo marchio

Art. 20, commal, D.l.vo 10 Febbraio2005n. 30 (CodiceDella Proprieta Industriale
"C.RPL")

DIRITTCONFERIDALLAREGISTRAZIONE

«i diritti del titolare del marchioR Q A Y LriéiStrtb consistononella facolta di fare
usoesclusivadel marchio»

Il titolare ha pieno diritto di farne uso per contraddistinguerei prodotti/servizi,
vietandonedi conseguenzé Q dzliaketzidpér befio serviziidenticio affini
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Il marchioentra nel patrimoniodei beniimmaterialiR St f QI |
(si parla di assetimmateriali} e, infatti, autonomo rispetto al
bene che identifica, ha di per sé un valore economicoe puo
essereoggettodi distinti rapporti giuridicl

Il marchio e iscritto a bilancio e puo essere oggetto di
trasferimenta

contratti di cessiongtotale o parziale)

contratti di licenza(esclusiva senzaesclusiva)

© 2017
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| SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE
UN VALIDO MARCHIO

Secondo f QI NIPl.: Possono costituire oggetto di

registrazione come marchio R QA Y LIS &il segni
suscettibili _di _essere rappresentati _graficamente In

particolarele parole,compresii nomi di persone,i disegni,
le lettere, le cifre, | suoni, la forma del prodotto o della
confezionedi esso,Je combinazionp le tonalita cromatiche,
purché siano atti_a distinquere i prodotti o i servizi di
dzy Q A Y tldNdelé di altre imprese

© 2017
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TIPOLOGIE DI MARCHI

Marchi denominativi in caratteri comuni o special
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Marchi fiqurativi
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Marchi misti

A7\
ge/b on

/

Ff ONB GALRE23IASY YI NOKA &a2y2NARAI RA O2f 2NB=
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| MARCHI DI FORMA

Laforma del prodotto o del suo confezionamentopuo costituire un valido marchio, a condizioneche il segnoin
questione

A abbia una autonoma capacitadistintiva agli occhidel consumatoremedio, tale che la semplicevisionedi quella
specificaforma siain gradodi creareimmediatamenteun idealecollegamentatra il prodotto/servizioconf QF T A Sy |

A non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessadel prodotto (la forma comunedi un
gualsiasiprodotto, cd forma necessariache non € monopolizzabile) dalla forma del prodotto necessariaper
ottenere un risultato tecnicg o dalla forma che da un valore sostanzialeal prodotto (Le forme funzionalie i
modelli sono tutelabili attraversoil conseguimentadei modelli di utilita o la registrazioneper modelli industriali,
chehannoduratalimitata nel tempo

La giurisprudenzariconosceche la forma del prodotto puo esserevalidamente registrata se € una
forma inusualetale da far desumeref Q2 Ndeidrogbd sulla basedella loro forma (decisionipit
convincentisonoquellesulsecondarymeaning

Cortedi Giustiziail casoPhilipsRemingtonC 299 99: per la validita di un marchiodi forma ci si deve
basaresulladistintivita.
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In applicazionedi questi criteri sono stati ritenuti NON REGISTRABIIN QOUANTOPRIVIDI CARATTERE
DISTINTIVO

- TPG19.09.2001 Henkel«Anchela presenzadi colori sul prodotto pud non essererilevante nelle pasticchedi
detersiva colorsonopercepitidal consumatorecomeindicatividellapresenzali diversiprincipiattivi»

- TPG6.03.2003Unilever

- TPG23.05.2007Procter& Gamble

9 Slato ritenuto inveceREGISTRABLILE
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wOv! L{L¢L 5L +![L5LG¢! Uy
MARCHIO

ASSOLUTdel marchioin sé)

1.Rappresentaziongrafica
2.Capacitaistintiva
3.Verita(=noningannevolezzdel marchio)

4 Liceita(non contrarietaallalegge,all'ordine pubblicoo al buon
costume)

RELATIMdel marchiorispetto ad altri diritti anteriori)

5. Novita

© 2017
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[ | b hfart t2QRI)

9 REGISTRABILR seghoche non siagia stato depositato, registrato e/o utilizzato da terzi per
prodotti e/o serviziidentici e/o affini, in un dato territorio .

NON9 RUOVQI segnochealladata di depositodelladomandasia:

1-identico o similea SEGNM L NQTOCOMEMARCHIOer prodotti o serviziidentici o affini
MNRA & d Konfasione/associazion@LAb h ¢ h w LDEKSEG@NCPREESISTENDEVEESSERE
ESTESATUTTAOLTERRITORNAZIONALE PARTRILEVANTEBIESSQ)

2 cidentico o similea SEGNM L NQTOCOMEDITTADENOMINAZIONG RAGIONEOCIALE,
INSEGNA,NOME A DOMINIO per_ prodotti o servizi identici o affini THNA & QIK A 2
confusione/associazione

3-identico a MARCHIO REGISTRAT(per_prodotti 0 servizi identici (no rischio di
confusione/associaziong)
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4-identico o simile a MARCHICREGISTRAT|j&r prodotti identici o affini TONJA &8 @ K A
confusione/associazione

5-identicoo similea MARCHIAGREGISTRATS2r prodotti o servizianchenon affini, se
marchioanteriore godedi rinomanzae { Q dahayello successiveenzagiusto motivo

trarrebbeindebitamentevantaggiodal caratteredistintivo o dallarinomanzadel segno
anteriore o recherebbepregiudizioaglistess)

6 cidentico o similea MARCHID L NQTORIAMENTEONOSCIUT@isensiR St f QI
6-bisdellaCUP)er prodotti o servizianchenon affini (sericorronole condizionidi cui

sopra)

© 2017
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| /1Lt L¢! @t 1Bcondmh EQRIL) +

Il segnopresceltodevepossederél requisitoR S f f Q2 MikeRzoyfdaipradott e servizi,che

andra a contraddistinguere, che consiste y Siflohe®ad a identificare i prodotti _/servizi

contrassegnatrispetto a tutti i prodotti/servizidello stessogenerepresentisul mercata Esempi

di marchichegodonodi capacitadistintiva

ANGSTROM _
N

BRACCO
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Non hanno capacita distintiva:

1) LE DENOMINAZIONI GENERICHE utilizzate per
contraddistinguerel prodotto stesso

Adesempio:

«FARMACEUTIG@er contraddistinguerain «farmaco»
«MEDICAL per contraddistinguerain «dispositivomedico»
«SUPPLEMENS> Ber contraddistinguera<integratorivitamici»

«FORMULAMEDICINE per integratorialimentari
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2) LEINDICAZIONDESCRITTI¢Ee ad essisi riferiscono,comei segnichein
commerciopossonoservire a designarela specie,la qualita, la quantita, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero f QS Lif O
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristichedel prodotto o servizio

Adesempio
«NODEPRESSI®Ner «farmacianti-depressivi»
«3 A DAY per «prodotti vitaminici»

«FORYOURHEAD®? per «analgesicper il trattamento del mal di testa»

© 2017
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IL MARCHIO ESPRESSIVO

Nella pratica, ed in particolare nel settore farmaceutico,e frequente { Q diartarchi
cherichiaminoin qualchemodo il prodotto o suecaratteristiche

MARCHIESPRESSIdbtati di debole capacita distintiva perché hanno inerenza
concettuale/richiamanoil prodotto/servizio contraddistinto.

P r

Thermacare '

e ———

PER | DOLORI DELLA SCHIENA
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Lagiurisprudenzeha ammessola validita di questo tipo di marchio purché

f OSt Sdescyttiv®in essocontenuto sia accompagnatoda elementi di

differenziazionecostituiti da aggiunte di suffissio prefissi, distorsioni della

parola, particolari combinazionianchegrafiche

i
. T . e/ 1Bm
Sonostati ammessijuindimarchicome s

'\ amplifon

N-Acetilcisteina
Flacone da 200 mi
con misurino
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IL MARCHIO DEBOLE

Il marchio espressivoviene, sotto il profilo della tutela,
definito MARCHIMEBOLE

Essendojnfatti, la sua capacitadistintiva affidata soltanto
alle modifiche o combinazioni di fantasia di elementi
descrittivi o genericl, basteranno lievi varianti per
escluderne la confondibilita con altri marchi, dovendo
restare a disposizione di_chiunque f QdRSf f QS S
espressivachene costituisconoll nucleo.

© 2017
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IL MARCHIO FORTE

Sidefiniscel f f Q2 MAREHI@G@RTH marchiochenonrilevanulladel tipo di

prodotto che contraddistingueed e tale, in genere,il marchiodi purafantasia La
tutela del marchio forte e particolarmente intensa, sicché modifiche anche
notevoli non basterannoad evitare la contraffazione,qualoralascinosussistere

f QA R&stanAaleke! nucleo/cuoredel marchio

Aulin®100 mg s S i
granulato per
sospensione orale

nimesulide

N g s e R e § S G e

4 compresse
rvesine con flm

30 bustine
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L[ DL!5L%Lh 5L / hbCh

TRA MARCHI FARMACEUTICI
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Nel mercato farmaceutico, come abbiamo visto, la distinzione tra
marchi cosiddetti deboli e marchi forti assume una connotazione
particolare

Frai marchidebolisonoabitualmentemenzionatii marchidei prodotti
farmaceutici per la frequenzacon cui in questo settore si trovano
marchi appunto descrittivi/che riflettono (o0 comungue in parte
evocano) il principio attivo o gli effetti terapeutici che i
caratterizzanoo i componentio il campodi attivita del prodotto

© 2017
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RISCHIO DI CONFUSIONE

Il rischiodi confusionefra i marchifarmaceuticie stato affrontato, se pur consoluzioni
non univoche,sotto il tradizionaleprofilo che vede contrapporsiforza/debolezzadei
marchi

| presupposticostitutiviR S f f Qdellid2hio8i &akhfusionesona
A f QA R &spridliankara segni
A ef QA R &affinith tiatprodotti (o servizi)

Nel GIUDIZIODI / h b Ch b 5 L aocdofreLpfehd@re in considerazioneanche il
pubblicorilevante.
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[! ! ['¢! %Lhb9 59[[! /ht

Non va condotto un esame particolareggiatoed una separata
valutazionedi ogni singoloelemento ma bisognaeffettuare una

valutazioneglobale e sintetica un esamerelativo al complesso

degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici considerando

f QA Y LINBeherale2vgligando la forza o debolezza del
marchio(PUMASABEL)

© 2017
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Sentenzadella Cassazion€ivile,Sez |, 27 febbraio 2004 n. 3984

E' noto che la distinzionefra i due tipi di marchio,d RS o 2t 2 NI S ¢
riverberasullaloro tutela nel sensoche, per il marchio debole, anchelievi

modificazioni 0 aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilita

mentre, al contrario, per il marchioforte, devonoritenersiillegittime tutte le

variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino
sussisteref Q A R Sogténkialedel & O dz2déBréarchio, ovvero il nucleo
Ideologicoespressivalello stesso

Cio nonostante, le decisionidei Tribunali in materia di confondibilita tra
marchifarmaceuticinon semprehannorispettato tale principio, giungendoa
conclusiona volte discordanti,o comungquepocoomogenedra loro.
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NONsonostati giudicatiCONFONDIBILnarchi(deboli):

«WORANGE ORANGENEHper detergente aromatizzatol f f QI Nib. Wilahd 28
maggiol998

wDERMADEXDERMAXper cremaper la pelle),
wSelevitE Selevit(perun farmacoa basedi selenioe vitaminaE)
wREUMOFIL REUMUCICortedi Milano 17.4.1986

wCEFAM CEPANTribunaledi Milano (nellaCaus&asoc Ibi vs. MagisFarmaceuticdel
8 maggiol1989

PSYLLOGEIPSYLLOLAKib Trieste2016Perintegratorealimentarea basedi fibre di
psillo (o plantagopsyllium contro le irregolaritaintestinali e le alterazionidella flora
batterica

© 2017




3 BM
InnovationmattersX Y zhiddjust IP Bacchinl Mazzlell

wBOTOX BOTOSKINTibunaledi Milano 19 Febbraio2004 (per farmacia basedi

botulina (clorostridiumbotolinum),

wDICOMANs / DIETOMANTibunaledi Milano 17 Dicembrel991 («man»=a basedi

glucomannang

wMESULIOD NIMESULENErib. Milano 9.03.2000 per farmaci a base del principio

attivo nimesulide

wWGALDERMA/ALDERMATib. Firenzel5 giugno2012n. 2241
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Sonostati giudicatiCONFONDIBIL$eguentimarchideboli:

A HerbAspirina/ Aspirina(App. Milano, 30 marzo2010Q, Riv Dir. Ind.
10, 11,233,

A Enervit/EnerbestApp. Milano 18 maggio2001, Giur Ann Dir. Ind.
2001, pag 871,

A AZELAC/AZELAIO Trib. Romal0 novembre1996 per prodotti a
basedi acidoazelaicQ

A CARBONDIFER/EUCARBQND. Trieste24 settembre1999
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CEFAM- CEPAN

Il Tribunale di Milano (nella CausaSoc Ibi vs. Magis Farmaceuticidel 8
magqio 1989 ha ritenuto confondibili i marchi deboli cCefant e dCeparg:
entrambi utilizzati per contraddistingueresostanzeantibiotiche della famiglia

delle cefalosporine

dn presenzali duemarchideboli,seé verochelievimodificazionied aggiunte
I t f s@gimyfispetto |  f Csbrio suffid@enti ad evitare la confondibility &
altrettanto vero cheanchei marchideboli devonoin ogni casorisultare fra
loro non confondibili, e che quindi in ogni caso € necessarioche le
modificazioni,pur lievi, R S t Se@rdmjspetto | f f SlardoialNIR evitare in
concreto il pericolodi confusionee da poter esserepercepitedai destinatari
del prodotto convalore differenzial€t.
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Flrm

SelevitE Selevit

Trib. Bologna 14 giugno 1989

ha escluso che il marchiBelevitEdifferenziato, peraltro nei caratteri, nei colori e
ySEttQFr3IaAadzydlr RSttt f SaGSSHevit9 > anil
dopo aver rilevato in termini generali che la capacita distintiva nel settore

farmaceutico sussistadgquando f Q dda @arole comuni sia accompagnato da

modificazioni,elisioni,troncamenti,tali da crearenuovitit S NJYed gvergitenuto

di dover qualificared RS 6 # in&chiod { St Garhiaid &alla combinazione
delleparoled & St S ¢ W2 & | prikcypdli Eamponentidel farmaco che esso
contraddistingue, con la conseguente attenuata tutela sotto il profilo della
confondibilita
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Flrm

EVASENEPASEN

Trib. di Milano 29 Aprile 1996 (EvapharnsrivsN.B.F)

¢l marchio EVASENegistrato e usato per contraddistinguere un prodotto
farmaceutico per uso topico per la cura e la prevenzionedelle ragadi del seno
non e confondibile con il marchio EPASENadottato per contraddistinguereun
integratore dietetico (coneffetto anchecontrof QA y @S O @& seho}y Sy (i 2

Laconvenutasi e difesacosi la dizione EPASEMIludead & 9 t digladefinente a
livello internazionaleta€ldo eicosapentenoicdcon funzione, assiemeal DHA, di

regolatore dei meccanismiimmunitari e protettivi delle membrane cellulari, in
particolare del seno) ed a & { 9 indicantei componenti Selenioe Vitamina E
(esplicanti una particolare azione sinergica protettiva sui meccanismi di
ossidazione)
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INOFERTCHIROFER

Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, RGn 15660/2013

«ll segnodistintivo Inofert, essendomeramentedescrittivo del suo componente
(inositolo) e della sua finalita terapeutica (fertilita), debba essereconsiderato
debole, talche ancheridotte differenziazionisono sufficienti ad escludereogni
confusorieta Vadetto, inoltre, cheil segnodistintivo di parte conventapresenta

differenze grafiche, fonetiche e concettuali piu che idonee ad escludereogni

confusionetra i prodotti delle parti»
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AFTER BITE&ZCare after bite

Per contraddistinguereunalinea di prodotti farmaceuticiper la curadelle punture di
Insetti «after bite» =dopo morso/dopopuntura

«pare al Tribunaleche siffatta dicitura incontri ab origine il divieto di reqistrabilita di

cui I f f. OB NBi, consistendo esclusivamenteR I f f Q A V &ekchtlivd delay S
funzionee destinazionedel prodotto | f £ Q dzii A«fopdplintuta»REByY § Q ABAA S
ancora

«Xla funzionedi lenitivo degli effetti del morso degli insetti e la sua modalita di
applicazione <dopo puntura> costituisce un impedimento dal punto di vista
normativo, f f QI LILINBEdnipdlistitadeRfofidna<after bite> comeelemento
distintivo, conriferimento a prodotti cheabbianoforte aderenzaconcettualee nesso
logicoconla funzionelenitiva»
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GALDERMA/ALDERMA

Trib. Firenzel5 qiugno2012n. 2241

Haconclusoper la mancanzadi rischiodi confusione

onella considerazionee percezionepubblicail termine DERMA,
legato o menoad altro termine o compostoin unaparolaconun
prefisso,costituiscetermine di usofrequentee comune,normale
e diffuso, consueto Y St f QA Wpdist®&@ 2n ambito
farmaceutico o cosmeticoo comunque legato alla cura del

COrpce
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OKI¢ KOKITUSSBbKITussKoKiDee KoKimucill

DompéFarmaceuticiSp.a. chiedeche vengaaccertatala responsabilitadella Pool PharmaSr.l. per la
contraffazionedei marchiin suatitolarita OKI,OKITASk LEVOtussll Tribunale di Milano, Sezione
Specializzatan Materia di Marchi con sentenzan. 7204 del 27.06.2017 ha dichiarato che «i segni
KoKiTusKoKiDee KoKiMucikonocostituiti da espressionverbaliunitarie, nellequali la parola<KoK»

viene accompagnatada un elementofortemente evocativodella natura e destinazionedel farmaca
<tuss>, <mucib,<dec>, Risultaquindievidentecheil termine di fantasia<kokr>, va a costituireil nucleo
ideologicoin cuisiriassume QI (i {1 iAdivideRlikzgrédc.d. <cuore>Ylei segnicomplessin questione,
dotato di autonoma potenzialitaevocativanella memoriadel consumatorX9 {ddubbiocheil lemma
Okipresentaunaforte assonanzaonil lemmakKoKj siasotto il profilo dellasomiglianzaverbale,siasul
piano RS f f QI &andigaltayitb Ehe il secondoappare quasi completamentesovrapponibileal

primo.
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Voltaren- Voltasport

[ Q! Llha segnalatoche «ll marchioVoltaren (di Novartis
AG)e un marchioforte ed ha un caratteredistintivoelevato,

In ragione del suo intenso e continuato sfruttamento

commerciale» e dichiarato «f Q A Y Ratmdigidnta, sia
sotto il profilo visivo, sia sotto quello fonetico sia infine
sotto quello concettuale» negando la possibilita a

Therapicors.r.l. diregistrareil marchioVoltasport
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IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA'

IN AMBITO COMUNITARIO
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CALCITECCALCITAB

Anchein ambito di giurisprudenzacomunitariaemergonodifferenze nei giudicati dettate dalle
peculiaritadei singolicasi Bastipensare,a mero titolo esemplificativo,che con decisionedel 9
ottobre 2008 in merito alla similitudine tra i marchi dCalcite€ e é¢Calcitalf & Q! (o EUIPO)
ha affermato che mentre il prefissoCALChon € in gradodi crearedistinzionefra i medicinali,le
desinenzek+Te& e &-Tak€ possonofare la differenzaescludendola confindibilita.

Al contrariocondecisionedel 25Iuglio2007f _Q | linaddedi opposizioneavevaaffermato chei
marchi

CALCITABCALCITAD

eranoVvisivamentesimili con consequentepossibilitadi confusione
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CALSYNGALZIN

Trib. | grado CEE, Sez. V 17 ottobre 2006 n. 483

Marchio denominato anteriore di Armour Pharmaceutical e marchio comunitario
richiesto da TEVA)

4 segni sono privi di significato concettuale per il consumatore medio, sicché i due
marchi in conflitto hanncarattere fortemente distintive

[ S RAFFSNBYI S y2y &a2y2 adFFAOASYUGA LISN

VERADENJALOE VERA DENT

Divisione di Opposizione n. B 2 833 237 EUIPO del 30/04/2018

Ha affermato che «DENTnhon ha significatoed & pertanto distintivoet QSt SY S
ALOEe inveceinteso comeil nome di una pianta e pertanto non e distintivo dal
momento che e percepitocome un riferimento alle caratteristichedei prodotti in
guestione»,che sussisteun grado di confusioneelevato e che il marchio ALOE
VERADENThoON puo esserereqistrata
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(G597/12)

ZEBENIX ZEBEXIR

(MC anteriore per cl. 3,5,42) (domanda di reg. MC per cl. 3,5)
OPPONo confusione

BoA:dec. R1212/2009 del 6.06.2011 marchi differenti
TG dec. 9.10.2012 certa similarita visiva

CdGdec. 17.10.2013 viene annullata la dec. Trib per difetto di motivazione
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Flrm

STERILLIUFKISTERILINA

(T-114/12)
BRDEL Y & terilina
Sterillium
(cl. 5) (cl. 3,5)

OPPOnNo confusione (marchi non simili)
BoA no confusione (marchi non simili)

Trib. UE marchi solo lievemente simili, ma non confusione («steril» non molto distintivo e suffissi
diversi)
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RAFFORZAMENTEIMARCHIMEBOLESECONDARWEANING

[ QI18ldPIprevedela possibilitache un marchio,originariamenteprivo di carattere distintivo e quindi
debole,possaacquisiredistintivita e divenireforte a seguitodi un suousocommercialee pubblicitario
di misuraconsistente e il fenomenodel c.d. 6secondarymeaning.

Ly GSYlI RA YI NOKA 2 SSedordanietmiirsef 1 TR/ 2 YORYA2ZA RORKSS) (1524
volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacita distintiva per genericita, mera
descrittivita 0 mancanza di originalita, acquisti in seguito, tali capacita in conseguenza del relativo uso
RA YSNDFG2> O02aWl OKS f Q2NRAYIFYSyYyG2 &aix OGNBRGI |
adistintivita¢  F GG NF GSNE2 dzy YSOOF yAayYza RACKESSRIY O €t AR |
26/01/1999, n. 697.

Lagiurisprudenzaha negato la possibilita del rafforzamentoconf Q di&l @archio FLUIMUCIIper un
farmaco contro le affezionibronchiali,affermandoche dil nucleocaratterizzanteil marchioin esame
mantienesemprela debolezzache gli derivadalla suastruttura intrinsecadi combinazioneli elementi
descrittivi, gia noti, aventi aderenzaconcettualeconil prodotto medesim@é (App. Milano 12.01.1979
checonfermavalrib. Milano 24.03.1977)
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LA VOLGARIZZAZIONE

Nel 18991a Bayerregistravail marchioAspirin. Il termine divennetermine genericoper indicare
f QL OSGAT &l £t AOAE AO2
Negli USAla Corte Federalenel 1921 ha disposto che il termine ASPIRINAosse un termine

genericonon piu soggettoa privativa Noncosineglialtri Stati,tra i qualil'ltalia

Sentenzadel Trib. di Milano del 24.06.2005 ha riconosciutoche il termine ASPIRINAon ha
persola suacapacitadistintivaed harilevatof QA y S @éi presuppbstidggettividel fenomeno
dellavolgarizzazionallalucedellaseguenteconsiderazione

ocostituiscefatto notorio che a |j dzl f cheité iBduale richieda al farmacista italiano una
confezionedi Aspirina,sivedeconsegnarecometale il prodotto della Bayere non altri€

La Corte di Appello di Milano, con sentenza30.03.2010 ha confermato la sentenzadi primo
grado,ribadendoche essocontinuainvecead essereun marchio forte e di granderinomanzae
riconoscendacheil nomeAspirinadanchey S f £ QA Y Yeoll&tivoelintdsdubilmentelegato
alla compressali acetilsalicilicoprodotta e commercializzatada oltre centoanni conil marchio

Aspiringe
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IL CONSUMATORE DI RIFERIMENTO

Invero le possibili divergenze riscontrabili nelle valutazioni relative al possibile rischio di
confusionedei marchisonoprobabilmentedovute ad dzyinf2iale disaccordocircail consumatore
di riferimento del settore farmaceuticoe dunquela tipologia di utenti su cui si debbabasarela
valutazionestessa

In particolare, la tradizionale disputa giurisprudenzialevede contrapporsi da un lato un
consumatoremedio (comeutente finale) dotato di normaleattenzionee diligenzae R I £ @bl f O
consumatoremolto piu esperto (in particolaremedici,farmacistied operatori del settore).

A secondadel consumatoreche si decideradi tenere in considerazioneyvariera il rischio di
confusionetra i due marchi partendo dal diversogrado di esperienzale conseguentdivello di
attenzione)delle due possibilitipologie di consumatore

Tali possibili dubbi (e relativi rischi di giungere a conclusionitra loro discordanti) circa il
consumatorea cui fare riferimento possonoessererisolti qualoravi sia una chiaradistinzione
tra farmacivenduti previa prescrizionemedicae farmacic.d. da banca
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Su tale punto, infatti, la giurisprudenzasembra essere concorde con le
Decisioniche gia dal 1986 stabilivanoche qualoranon siaraggiuntala prova

che si tratti di farmaci vendibili dietro prescrizionemedica, il consumatore
mediosiidentificacont Q dz{fi&ale.i S

Conestremachiarezzail Tribunale di Milano nella Sentenzadel 17 aprile

1986(Causasoclst. Tosivs SocAusoniaFarmaceuticy stabiliva,infatti, che

¢ y QS &phkita di distinguere marchi farmaceutici puo essere
riconosciutaa medici farmacistied in genereagli operatoridel settore

farmaceutico [X] solo quando si tratti di medicinali vendibili

esclusivamentsuprestazionanedica.
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Lasuccessivavoluzionegiurisprudenzialdha mantenutotale punto di
partenza arrivando nel 2006 (Tribunale di Roma 10 febbraio 2006
nella Causa Johnson & Johnson Medical Spa vs. Mediolanum

FarmaceuticiSpg a stabilire,conaltrettanta chiarezzache

OSeil giudizio e relativo a marchi utilizzati per contraddistinguereprodotti
farmaceutici destinato ad esserescelti e selezionatida personale medico
gualificato,ancheminime differenzesono sufficientia scongiurarel pericolo
di confondibilitz€ (Nel casodi speciesi discutevain ordine alla confondibilita

tra il marchioPRISMA PROMOGRANPRISMA
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Flrm

Trib. Milano 9 settembre 2010, Giur. Ann. Dir. Ind., pag 1377

«Nel settore dei prodotti farmaceuticida banco,per i quali non
occorre la ricetta medica, la percezione del marchio e
particolarmente significativa nel determinare la scelta del
consumatore, senza che si possa supporre una particolare
attenzione nel leggere la denominazione RSt f QI |

produttrice»
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Law Flrm

Tuttavia,se da un lato la possibilediscriminantetra farmacisu prescrizionee
farmaci da banco puo aiutare ai fini di una corretta individuazionedel
consumatorea cuifare riferimento, R I f f foh deribkaBssercichiarezzasui
criteri da adottare nel casoin cui si prescindadalle modalita di vendita del
prodotto farmaceutico

Neppurepuo servirea far chiarezzasul punto la giurisprudenzacomunitaria

che, al contrario, sembra giungere a conclusioni in possibile contrasto,
alcune tendenti a risolvere la disputa in maniera alternativa (il pubblico
rilevante e soltanto quello degli intermediari, medici/farmacisti, o del
consumatore finale), o in senso cumulativo (entrambi le tipologie sono
possibiliconsumatoridatenere in considerazione)
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A confermadi tale assenzali omogeneita si puo consideraread esempiola decisione
del 7 _novembre 2002 della Corte R Q! LILESPPOiR cui si stabiliva un criterio
genericoin baseal quale per quanto riguardai prodotti farmaceuticiva considerato

chei consumatorisonoalguantoaccortisultema dei medicinalie fanno attenzioneal

nome del farmaco e si avvalgono dei consigli di professionisti Tuttavia, tale

orientamentonon e del tutto confermatodalle piu recentidecisioni

Al contrario, una decisionedel Tribunale di Primo Grado della Comunita Europea
(SezV,17-10-2006N.483) stahilivache

onellavalutazionedelrischiodi confusiondra marchirelativi a prodotti farmaceutici,il
pubblicoda prenderein considerazione costituito da un lato dai professionistidel
settoremedico,R I f f @Hi paziehtih quanto consumatorifinalié.
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Ancora,la_Corte di GiustiziaR S ftn€) ta8od ¢ w! + | @ohtlo & ¢ wL =" G ¢ ! |
412/05 DEL26/04/2007P,Alcon/UAMI,Raccpag I-3569 punti 52-63.

nel casoin cui i prodotti in questione siano medicinaliche per esserevenduti ai
consumatori nelle farmacie necessitanodi una ricetta medica, il pubblico di
riferimento e costituito sia dai consumatorifinali, sia dai professionistidel settore

sanitariqg vale a dire i medici che prescrivonoil medicinalenonchéi farmacistiche
vendono il farmaco prescritto. Ancorchéla scelta di tali prodotti sia influenzatao
determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori puo
comunque sussistere,dal momento che essiben possonotrovarsi di fronte a tali
prodotti, Ij dzI Y R Qle yoefaBoni di acquisto di ciascuno di questi prodotti
consideratindividualmentesiverifichinoin momentidifferenti
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Tribunale UE 9 febbraio 2011, Ineos HealthcarelLtd v. OHIM & Teva
PharmaceuticalndustriesLtd ¢ T-222/ 09

anchenel casodi medicinalierogati esclusivamente fronte di ricetta

medica,non puo escludersicheil consumatoremedio possafar parte
del pubblico di riferimento. Pertanto, la commissionedi ricorso ha
correttamenterilevato che il pubblicodi riferimento era compostosia
daprofessionistdel settore sanitario,siada consumatorimedi.
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TRA PRODOTTI/SERVIZI

Il rischiodi confusionerichiedecongiuntamente Q| Ftid probatti

IMPORTANTE QI LJLJ- Nlid&eyrBdétii 4d una stessaclassenon significanecessariamentehe si
tratta di prodotti affini e, al contrario,f QI LJLJ Mid$eyr8dgtii & due classidifferenti non significa
chenon sonoaffini.

Lagiurisprudenzdradizionalmenteaffermachedebbonoesseregiudicatiaffini i prodotti cheperlaloro
intrinseca natura e per la destinazionealla soddisfazione deqli stessi bisogni siano diretti alla

medesimaclientela.

CANON«y St t Qdelia bofnigjliankatra i prodotti sidevetener conto, tra le altre cose,della natura
dei prodotti, del loro pubblicodi destinazione del modoin cui vengonousati e sesitratta di prodotti
in competizionegli uni congli altri oppurecomplementars
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Secondauna diversatesi il concettodi affinita deveriferirsi alla possibilita che, nella
opinione dei consumatori,i prodotti, ancorchémerceologicamentediversi, possano
essereattribuiti ad unamedesimaimpresa(in coerenzacon la funzionedi indicazione
di provenienzadel marchio)

In breve, il consumatorepuo ragionevolmentepensareche i prodotti provengono
dallamedesimampresa

Puo cosiaccadereche venganoconsideratiaffini anche prodotti merceologicamente

diversi,comead esempioprodotti di abbigliamentoe gioielli
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Peresempio,applicandaguestiprincipi,la giurisprudenzeHARITENUT@FFINI

A cerotti e le bendetubolari elastichea rete per fasciareogni parte del corpo (Trib. Roma27 maggio
1982 haritenuto tra loro affini)

ANONSONGnvecestati ritenuti AFFINIad esempio

Adpp. Milano 3 luglio 1990 ha negato che vi fosse affinita tra due prodotti farmaceuticidi analoga
composizionemadestinatit Q dayuBoumanoef Q| &d tsbldhimale

A\pp. Milano 27 ottobre 1995 non sonotra loro affini un farmaco per la cura dei reumatismi o di
patologie di natura traumatica ed una specialitaindicata non per una patologia ma per le gambe

stancheed impigrite dallo scarsomoto
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In ambito comunitario le DIRETTIVEEONCERNENTIQ 9 { Sl MARCHI
COMUNITARDELL'UNIONEUROPEAPARTEC cOPPOSIZIONEEZIONR
CAPITOLQ COMPARAZIONEEIPRODOTHSERVIZI)

Prodotti farmaceuticiversoprodotti farmaceutici

- Sedativivsantidolorifici. Questiprodotti farmaceuticisonomolto simil..

- Antiepilettici vs prodotti farmaceutici eccettofarmaciper combatterele
malattie legateal sistemanervosocentrale Questiprodotti farmaceutici
sono considerati simili (sentenzadel 24/052011, T-161/10, EPlex
EUT.2011:244, § 24-25).

- Contraccettivivslavaggioculari. Bassdivello di somiglianza
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Sonopoi consideratisimili al Prodotti farmaceutict

- | prodotti dietetici per usomedicg
- 1 cosmeticj
-f QF £ A Y Dgrbdmbik 2 v S

- | disinfettanti
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MARCHIO FARMACEUTICO
DECADENZE E MOTIVI LEGITTIMI PER IL NON LU

art. 24 CodiceProprietalndustriale

A penadi decadenzal marchiodeveformare oggettodi uso

effettivo da parte del titolare o con il suo consensoper |

prodotti o serviziperi quali e stato registrato, entro cinque
annidallaregistrazioneg tale usonon deveesseresospeso

per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il

mancatousonon siagiustificatoda un motivo leqgittimo
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USO EFFETTIVO

Sidefinisced dz&F T S (diluh @echio quello finalizzato al reale sfruttamento commerciale
dellostessoy’ St € Qtlefad A ( 2

- produzione
- promozione
- commercializzazioneéi un prodotto/erogazione di un servizio

Non vi sono principi normativi o prassiamministrative e/o giurisprudenzialiche definiscono
chiaramentela nozionedi & dz&6ZF F S dal pugté di vista qualitativo o quantitativo, ma va
semprevalutatoil casoconcreto,considerandda naturadei prodotti e dei servizi(i.e. prodotti di
lussoo di largoconsumo),il costodeglistessif QS ydlldicéntorrenzasul mercato, il target dei
consumatori
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