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Il marchio giusto che fa la differenza

In una societàestremamenteconcorrenzialecome la nostra la

scelta del «brand giusto» che contraddistingueràƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁe i

prodotti/serviziofferti daun imprenditoreè fondamentale.

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

bastanopiù per garantirela riuscitadi un business:

E' il marchio che fa la differenza: distingue dai concorrenti e

aggiungevaloreŀƭƭΩƻŦŦŜǊǘŀ
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Il nome del medicinale

- NOMECHIMICO: N- (idrossifenil) acetamide;

- NOMEGENERICO: «paracetamolo»(rilevaper la prescrizionee venditadei farmaci

equivalentichecontengonoil medesimoprincipioattivo);

- NOMECOMMERCIALE: adesempio«TACHIPIRINA»

Laricercadel nomecon cui contraddistinguereun nuovoprodotto farmaceuticoinizia

solitamente molto prematuramente,dopo la cosiddettaΨŦŀǎŜLΩΣcioè i test clinici,

quando ancora non si ha la certezza che il farmaco arriverà effettivamente sul

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

farmaceuticoè un processocomplessochecoinvolge:

aspetti legali, regolatori, linguistici, di conoscenzadelle norme e delle

strategie relative alla registrazione dei marchi nonché considerazionidi

marketing.
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In Italia la disciplinadel marchioè contenutanel Codicedi ProprietàIndustriale(D.Lgs

n. 30/ 2005) ma con riferimento, in particolare, al marchio farmaceuticodovranno

tenersi in considerazioneanche le disposizioniin tema di denominazionecontenute

nel CodiceComunitario relativo ai medicinali per uso umano (D.Lgsn. 219/ 2006)

nonchéil sistemadelleraccomandazioniŘŜƭƭΩOrganismoMondialedellaSanità(OMS).

Quindila fattispeciespecificadel marchiofarmaceuticodevetenere in considerazione

la necessitàdi un coordinamento tra le procedure di registrazionedel marchio e

quellaper il rilascioŘŜƭƭΩ!L/.
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AǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩImmissione in Commercio di un medicinale

© 2013 

Articolo 6(1) della Direttiva 2001/83/CE - Art. 6 D.lvo 219/2006
άNessunmedicinale può essereimmessoin commercio in uno Stato membro senza
ǳƴΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commerciodelleautorità competentidi detto Stato
membro" rilasciataa norma della presentedirettiva oppure senzaǳƴΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜa
normadel regolamento(CE)n. 726/2004in combinatodispostocon il regolamento(CE)
n. 1901/2006del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 12 dicembre2006, relativo ai
medicinaliper usopediatricoe conil regolamento(CE)n. 1394/2007.

Articolo 8(3) della Direttiva 2001/83/CE - Art. 8 D.lvo 219/2006

άLa domanda è corredata delle informazioni e dei documenti seguenti,presentati in
conformitàŘŜƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻI:
a)Χ

b) denominazione del medicinale;Χέ
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La denominazione del medicinale

affermachenel momentoin cuiƭΩAICè concessa,questadiviene

la cartadi identità del farmaco, poichéstabilisce:

il nome del medicinale, la sua composizione; la descrizionedel metodo di fabbricazione; le indicazioni

terapeutiche,le controindicazionie le reazioniavverse; la posologia,la forma farmaceutica,il modo e la via di

somministrazione; le misuredi precauzionee di sicurezzadaadottareper la conservazionedel medicinalee per

la suasomministrazioneai pazienti; il riassuntodelle caratteristichedel prodotto; un modellodell'imballaggio

esterno; il foglio illustrativo; la valutazionedei rischicheil medicinalepuòcomportareper l'ambiente.
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Articolo 1(20) della Direttiva 2001/ 83/EC,comemodificata dalla Dir. 2004/ 27/ECe
recepitosenzamodificheƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ1 commav del D.lgs219/ 2006:

ά denominazione del medicinale:

la denominazione,che può essereun nome di fantasia non confondibile con la
denominazionecomune oppure una denominazione comune o scientifica
accompagnatada un marchio o dal nome del titolare ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ

ŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƛƴ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻΦέ
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Procedura Nazionale
Definizioni EU e IT di denominazione comune e di denominazione del medicinale

© 2013 

ƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мόнмύ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜǘǘƛǾŀ нллмκуоκ9/

ά denominazione comune:

la denominazionecomune internazionale* raccomandataŘŀƭƭΩhǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ
mondiale della sanità ovvero, in mancanzadi essa, la denominazionecomune

consuetudinariaέ * International Non-proprietary Name (INN)

è stato recepito con piccole modificheŘŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мΣ ŎƻƳƳŀ Ȋ ŘŜƭ 5ΦƭƎǎ нмфκнллсΥ

ά denominazione comune:

la denominazionecomune internazionale* raccomandatadall'Organizzazione
mondialedella sanità(OMS),di norma nella versioneufficiale italiana o, se questa
non è ancoradisponibile,nella versioneinglese; soltanto, in mancanzadi questa, è

utilizzatala denominazione comune consuetudinariaέ
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Le denominazioni comuni internazionali

La DCIè un linguaggiocomune promossoŘŀƭƭΩha{per identificare i farmaci. Il
sistemadelle denominazionicomuniinternazionaliè stato varatonel 1953ad opera
dell'OMS, che pubblicò in quell'anno la prima lista di International Non ς
proprietory Names(INNs) per le sostanzefarmaceutiche.

OggiƭΩŜƭŜƴŎƻcompletodegliINNssi componedi più di 7000nomi assegnatia partire
ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΣe questonumerocrescedi circa120-150nuovi INNognianno.

Essi sono costituiti da una radice, descrittiva del gruppo farmacologico cui
appartienela sostanzao la suaazione(stem),e una particella,senzasignificato,in
mododaformarela denominazioneconsiderata
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LaDenominazioneComuneInternazionale(InternationalNon-proprietaryName
"INN") è, quindi, il nome unico attribuito ŘŀƭƭΩhǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜMondiale della
Sanitàad ogni principio attivo (nomedellasostanzafarmacologicamenteattiva
contenutanel farmaco).

LaDCIè indicatasu tutte le confezionidei farmacie genericamenteè scritta in
caratteripiccolisotto il nomecommercialeconil qualele aziendefarmaceutiche
decidonodi contraddistinguereil loro prodotto.

Ex: domperidone/ Peridon
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IMPORTANTE: ¦ƴΩŀȊƛŜƴŘŀnon può registrare come marchio la cd.

DenominazioneComuneInternazionale(«DCI»).

Ciò 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

qualche modo ne stemperino il carattere descrittivo. Cosìad esempio si

potrà registrare un marchio che contenga la DCI come prefisso o come

suffisso (ad esempio LEVOTUSSè un marchio validamente registrato

laddoveil principioattivo è la «levodropropizina»
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LA SCELTA DELLE AZIENDE DEL NOME 
PER UN NUOVO PRODOTTO FARMACEUTICO

E' quindi garantita all'imprenditore la possibilità di utilizzo di un

marchioquale denominazionedel farmacoche intende immettere in

commercio.

Inizialmenteil processoinizia con lo sviluppo di un elenco di nomi

candidatiche viene sottoposto generalmenteai consulentiin marchi

perché venga esclusala presenzadi privative anteriori da parte di

terzi ovvero la confondibilità con marchi già presenti sul mercato

(anchenon necessariamenteregistrati).
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La specificità delle ricerche di anteriorità per i 
marchi farmaceutici

Èsempliceimmaginare il dannoeconomicoperǳƴΩŀȊƛŜƴŘŀfarmaceuticache,arrivata

ŀƭƭΩǳƭǘƛƳƻstep del percorso, e cioè alla presentazionedel nome ŀƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀdel

farmaco, si veda rifiutato un marchio già depositato in quanto la denominazione

proposta non è stata in precedenzacorrettamente valutata, avendo omesso di

controllarenon soloiΨregistri marchiΩΣbensìanchei registri dei Pharmain usenames

e quelli delle Agenziedel farmaco. Talicontrolli dovrebberoessereinoltre completati

con ricerchesvolte pressole Agenziedel farmaconazionali (ove esistenti), come ad

esempioƭΩAifa (Agenziaitaliana del farmaco) o il Swisscompendiumof medicines,

dovepossonoesseresvolticontrolli per nomedel farmacoo del principioattivo
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I nomi vengono poi sottoposti a controlli linguistici affinché si evitino

connotazioniparticolarie non volute nei Paesidove il prodotto farmaceutico

verràvendutoe ciòancheconriferimento allapronunciadei termini scelti.

Una volta che viene selezionato il nome, questo è sottoposto ad una

revisioneda parte delle autorità regolatorie (sianoesseamericano«F.D.A.»

(Food and Drug Administration),comunitaria«EMA»(EuropeanMedicines

Agency),o dei singolipaesi(AIFAin Italia)doveverràrichiestaƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ

ŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commercio)chehanno,in ultima istanza,ƭΩƻƴŜǊŜdi decidere

seun nomefarmaceuticopuòessereutilizzatoo meno.
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Procedura Centralizzata

© 2013 

Infatti, analogamente all'ordinamento italiano sopra evidenziato, anche per i
medicinalida approvarea livello comunitarioconAICcentralizzataƭΩŀǊǘ. 6, comma1,
Reg. CE/726/2004 prevede quindi, salvo specificheeccezioni,che la domanda di
autorizzazione debba indicare il marchio che verrà utilizzato, con obbligo di
adottareǳƴΩǳƴƛŎŀdenominazionein tutti gli StatiMembri dellaComunitàEuropea.

Articolo 6(1) del Regolamento Europeo N° 726/2004:

άOgni domanda di autorizzazionedi un medicinale per uso umano comprende
specificamenteed esaustivamentele informazionie i documentidi cuiŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ8,
paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter o 11 e ŀƭƭΩŀƭƭŜƎŀǘƻI della direttiva
2001/83/CE.έ...ά¢ŀƭƛinformazionie documentitengonoconto del carattereunicoe
comunitarioŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜrichiesta e, tranne in casi eccezionaliriguardanti
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜdel diritto in materia di marchi, prevedonoƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜdi una
denominazioneunicaper il medicinaleέ
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© 2013 

Nel valutare la sicurezzadel prodotto per cui è richiestal'AICmedianteprocedura
centralizzata,ƭΩ9a!è obbligata anchea considerarese il nome (anchedi fantasia)
proposto per un prodotto medicinalepossacreareun problemadi salute pubblica
o potenzialirischidi sicurezza.

Direttiva 2001/83/CE:

ά(2) Lo scopoprincipaledelle norme relative alla produzione,alla distribuzionee
all'usodi medicinalideveesserequellodi assicurarela tutela della sanità pubblicaέ

ά(3) Tuttavia questo scopodeve essereraggiunto avvalendosidi mezziche non
ostacolinolo sviluppoŘŜƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀfarmaceuticae gli scambidei medicinalinella

Comunitàέ

ά(12) Ad eccezionedei medicinali soggetti alla procedura di autorizzazione
comunitariacentralizzata,Χ, ǳƴΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commerciodi un
medicinalerilasciatada uno Statomembroέ(proceduradi autorizzazionenazionale)
άdeveesserericonosciutadalle autorità competentidegli altri Stati membriΧέ(con
procedura decentrata oppure con procedura di mutuo riconoscimento)
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La denominazionescelta dovrà essere rispettosa sia della disciplina farmaceutica sia della

disciplinain tema di proprietà industriale,con ciò necessitandorispetto ad essala ricorrenzadei

requisiti della capacitàdistintiva, della liceità, e novità, ivi inclusala non confondibilitàcon la

denominazionecomune).

Ma non solo, la specificitàdei marchi farmaceuticiha effetti ancheriguardoalla tutela: laddove

la denominazionedella specialità medicinale costituisca una violazione di altrui diritti sul

nome, accanto alla tutela ordinaria, è esperibile ancheƭΩƛƳǇǳƎƴŀȊƛƻƴŜdinanzi al Giudice

Amministrativo del decreto di AICin commercio(sotto il profilo quanto meno della violazione

di leggee difetto di istruttoria in relazioneai controlli da esercitareanchesulladenominazione

dellaspecialità.

Si pensi ad esempiocheƭΩC5!(Food and Drug Administration)e ƭΩ9Ƴŀ(EuropeanMedicines

Agency)insiemerigettanocircail 50%dei nomi proposti a causadi rischidi confusioneper look-

alikeo sound-alike.
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Name Review Group 

© 2013 

Al fine di individuare,in una faseprecoce,eventualicriticità connesseal nome/i
(anchedi fantasia)proposto/i da un richiedente,ƭΩ9a!/ CHMPha istituito il
Name Review Group (NRG), responsabiledelle verifiche predette in sede
preliminare al rilascio dell'autorizzazioneall'immissione in commercio del
farmaco,in applicazionedella

άGuidelineon the acceptabilityof namesfor

humanmedicinalproductsprocessed

throughthe centralisedprocedureέ

di seguito indicata come "EMA/CHMP/287710/2014 

- Revision 6 -м DŜƴƴŀƛƻ нлмрέ.

N.B.: Va sottolineato che quando un richiedente / MAH intende usareal posto
di un nome di fantasia il nome comune o il nome scientifico, insieme ad un
marchioo al nome del titolare ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commercio,
c'ècomunquela revisionedel NRG.
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© 2013 

Il NRGè compostodai rappresentantidegliStatimembriŘŜƭƭΩ¦9e presiedutoda un
rappresentante EMA. Anche rappresentanti della CommissioneEuropea e del
SegretariatoEMA partecipano ai lavori del gruppo. Altri esperti pertinenti (ad
esempioŘŜƭƭΩha{ύsonoconsultaticasoper caso.

Il NRGsi riunisce 6 volte ŀƭƭΩŀƴƴƻ(circa ogni 2 mesi). Le sue conclusionisono
presentate per ƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜnella successivariunione plenaria del CHMP.

I criteri applicati dal NRG al momento di rivedere l'accettabilità dei nomi di fantasia 
proposti sono dettagliati in "CHMP/287710/2014 - Revision 6 ςм DŜƴƴŀƛƻ нлмрέΦ
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Submission of the (invented) name request by the Applicant/MAH

© 2013 

Posto che il medicinale sia ammissibileper la valutazioneƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻdella
proceduracentralizzata,il richiedente deve informareƭΩ9a!riguardo al/i nome/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

ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƛƴ ŎƻƳƳŜǊŎƛƻΦ

Il άƳƻŘǳƭƻdi richiestadel nomeǇǊƻǇƻǎǘƻέΣinsiemead una bozzadel "Riassunto
delle Caratteristichedel Prodotto" (RCP)o ad un profilo del prodotto e di qualsiasi
altra informazionepertinente, devono essereinviate alla EMA all'indirizzoe-mail:

NRG@ema.europa.eu

Al richiedenteviene consigliatodi proporre fino a 4 nomi di fantasiaper domanda
di autorizzazioneŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commercio. Tutti i nomi proposti sono
esaminatiindipendentementedallapreferenzadellaazienda.
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In particolare, il nome (anche di fantasia) del prodotto medicinale:

Ånon deve causare confusione per come è scritto o per come viene pronunciato con il 
nome (anche di fantasia) di un prodotto medicinale già esistente (autorizzato-/sospeso o 
revocato/in corso di valutazione);

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

Ånon deve essere fuorviante rispetto alla composizione del prodotto;

Ånon deve creare potenziali difficoltà in termini di pronuncia nelle diverse lingue degli 
Stati Membri;  
Ånon deve trasmettere qualsivoglia messaggio promozionale rispetto alle caratteristiche 

terapeutiche e/o farmaceutiche e/o relative alla composizione del medicinale

ÅNon deve apparire offensivo o avereuna connotazioneάƛƴŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘŀέin una qualsiasi
delle lingueufficiali dellaUE;

Åè sconsigliatol'uso solodi numeri, codicinumerici,acronimi,segnidi punteggiatura;

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

ÅI nomi di fantasianon dovrebberoderivare dagli INN e non dovrebberocontenere«INN
STEMS»

© 2017



InnovationmattersΧ ƳƻǊŜ than just IP

LeguidelinesŘŜƭƭΩ9Ƴŀindicanochei nomi dei prodotti farmaceuticinon devono:

ωesprimereingannevoliconnotatiterapeuticio farmaceutici;

ωdisinformarea riguardodellacomposizionedel prodotto;

ωanchesolopotenzialmentecausareconfusioneverbaleo visiva;

ωanchesolopotenzialmenteessereconfusiconnomi generici;

ωconvogliaremessaggipromozionali o avere connotati negativi in ciascunadelle

lingueeuropee.

Il primo motivo di rigetto dei nomi farmaceuticisecondoƭΩ9a!è la similitudine con

esistentinomi farmaceuticiinventati o nomi di sostanzefarmaceutiche.
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Tribunaledi Milano, SezioneSpecializzatain Materia
di Impresa, sentenza del 27.05.2015 RGN n.
48323/ 2013

«ΧƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commercio di ogni specialità medica involge tanto il

prodotto farmaceutico quanto la denominazione con la quale tale prodotto viene

commercializzato. La denominazioneinoltre non può, per ragioni pubblicistichee di tutela della

salute della persona,essereutilizzata per contraddistinguerealtri e diversi farmaciςpena il

rischiodi confusionechene deriverebbeper il mercato. Eciò salvoil decorsodi un congruolasso

di tempo (di regola cinque anni) dalla cessazionedella commercializzazionedel prodotto

recante lo stessosegno(cfr. GuideLineeEMA). LelineeGuidaqui richiamate,in accordocon la

Direttiva comunitaria 2003/94/CE, sono finalizzate a fornire ai richiedenti/titolari delle

autorizzazioni(rectius titolari ŘŜƭƭΩ!L/ύdegli orientamenti sui criteri applicati dal ReviewGroup

NameǎǳƭƭΩŀŎŎŜǘǘŀōƛƭƛǘŁdei nomi proposti per i medicinali,prevedendoche ad ogni richiestadi

autorizzazionedi un medicinalecorrispondaƭΩǳǎƻdi un nomeunico(cfr. Reg. CEn. 726/2004art

6)»
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Consultation with the Member States and WHO and NRG discussion/CHMP adoption

© 2013 

Il nome/i proposto/i (anchedi fantasia)e tutte le informazionidi basefornite dal
richiedente vengono inviate ad ogni contatto del NRGdesignato dalle autorità
nazionali competenti (ANC) degli Stati membri dell'Unione europea, dalla
CommissioneEuropea(CE)e dall'Organizzazionemondialedellasanità(OMS)per la
loro revisione e vengonosuccessivamentediscussinella riunione del NRGcome

ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭƭŀ ϥDǳƛŘŜƭƛƴŜΨΦ

Le conclusioni/raccomandazionidel NRGvengonopresentateper la loro adozione
alla successivariunione plenaria del Committe for Medicinal Productsfor Human
Use(CHMP),dopo la quale il richiedentesaràinformato dell'esitodella discussione
s u l l ' a c c e t t a b i l i t à d e l n o m e / i ( a n c h e d i f a n t a s i a ) p r e v i s t a

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

© 2013 

Nel casoin cui il NRG/ CHMPrigetti una propostadi nome (anchedi fantasia),il
richiedenteha le seguentipossibilità:

Å presentareunanuovarichiestadi nomi (anchedi fantasia);

Å fornire esaurienti giustificazioni per mantenere il nome (anche di fantasia)
proposto(rispondendocon particolareattenzionea tutte le obiezionisollevate).
Tali giustificazionisaranno riesaminate come descritto nella ΨGuidelineΩ. Se il
nome(anchedi fantasia)propostonon può essereaccettatoprimadellarichiesta
di AIC, la domandadi autorizzazioneall'immissionein commerciopuò essere
presentataconuno qualsiasidei nomi proposti (anchedi fantasia)o il nomedella
denominazionecomuneo quello della denominazionescientificaaccompagnato
daun marchioo dalnomedel titolare.
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The EMA procedure for checking proposed (invented) names
Rejection by NRG/CHMP of a proposed (invented) name

© 2013 

Entro un meseŘŀƭƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜdel parere del CHMPsulla richiestadi autorizzazione
ŀƭƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜin commercio, il richiedente deve sceglieretra quelli accettabili il
nome (anche di fantasia) del proprio prodotto medicinale ed informare
ƭΩ9a! Ŝ ƛƭ ǎŜƎǊŜǘŀǊƛŀǘƻ ŘŜƭ bwD ǎǳƭƭŀ ǎǳŘŘŜǘǘŀ ǎŎŜƭǘŀΦ

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

© 2013 

Ai sensidel Regolamento(CE)1234/ 2008, il nome (anchedi fantasia)di un medicinale
può esserecambiatodopo l'autorizzazioneall'immissionein commercioattraversouna
procedura di variazione di tipo I A, a conferma dell'inscindibilità e integrazione del 
marchio rispetto all'AIC del medicinale cui appartiene.

Dato che il titolare saràtenuto a presentarela lettera di EMAdi accettazionedel nome
(anchedi fantasia)oggetto della domandadi variazione,si raccomandadi avanzarela
richiestadi valutazioneŀƭƭΩ9a!per il nome (anchedi fantasia)almeno4-6 mesiprima
delladatadi attuazioneprevistaper la presentazionedellanotifica di variazionedel tipo

I AIN
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© 2013 
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LA TUTELA DEL MARCHIO

Una volta scelto il nome, prima di iniziare a diffonderlo e a pubblicizzarlosarà
importante innanzituttotutelarloΧ.in primisdepositandolocomeMARCHIIO.

LaleggericonosceŀƭƭΩƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊŜƭΩŜǎŎƭǳǎƛǾƛǘŁŘŜƭƭΩǳǎƻdel segnodistintivo marchio

Art. 20, comma1, D.l.vo 10 Febbraio2005n. 30 (CodiceDella Proprietà Industriale
"C.P.I.")

DIRITTICONFERITIDALLAREGISTRAZIONE

«i diritti del titolare del marchioŘΩƛƳǇǊŜǎŀregistrato consistononella facoltà di fare
usoesclusivodel marchio»

Il titolare ha pieno diritto di farne uso per contraddistinguerei prodotti/servizi,
vietandonedi conseguenzaƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻa terzi per benio serviziidenticio affini
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Il marchioentra nel patrimoniodei beni immaterialiŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ

(si parla di asset immateriali): è, infatti, autonomo rispetto al

bene che identifica, ha di per sé un valore economicoe può

essereoggettodi distinti rapporti giuridici.

Il marchio è iscritto a bilancio e può essere oggetto di

trasferimento:

contratti di cessione(totale o parziale)

contratti di licenza(esclusivao senzaesclusiva)
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I SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE
UN VALIDO MARCHIO

SecondoƭΩŀǊǘ. 7 C.P.I.: Possono costituire oggetto di

registrazione come marchio ŘΩƛƳǇǊŜǎŀtutti i segni

suscettibili di essere rappresentati graficamente, in

particolarele parole,compresii nomi di persone,i disegni,

le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della

confezionedi esso,le combinazionio le tonalità cromatiche,

purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di

ǳƴΩƛƳǇǊŜǎŀda quelli di altre imprese
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TIPOLOGIE DI MARCHI

Marchi denominativi in caratteri comuni o speciali
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Marchi figurativi

Ma
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Marchi misti

ŀƭǘǊŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜΥ ƳŀǊŎƘƛ ǎƻƴƻǊƛΣ Řƛ ŎƻƭƻǊŜΣ ƻƭŦŀǘǘƛǾƛΣ ŦƻǊƳŀ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻΧ
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I MARCHI DI FORMA

La forma del prodotto o del suo confezionamentopuò costituire un valido marchio, a condizioneche il segnoin

questione:

Å abbia una autonoma capacitàdistintiva agli occhidel consumatoremedio, tale che la semplicevisionedi quella

specificaforma siain gradodi creareimmediatamenteun idealecollegamentotra il prodotto/servizioconƭΩŀȊƛŜƴŘŀ

Å non sia costituito esclusivamente: dalla forma imposta dalla natura stessadel prodotto (la forma comunedi un

qualsiasiprodotto, cd forma necessariache non è monopolizzabile); dalla forma del prodotto necessariaper

ottenere un risultato tecnico; o dalla forma che dà un valore sostanzialeal prodotto (Le forme funzionali e i

modelli sono tutelabili attraversoil conseguimentodei modelli di utilità o la registrazioneper modelli industriali,

chehannoduratalimitata nel tempo

La giurisprudenzariconosceche la forma del prodotto può esserevalidamente registrata se è una

forma inusuale tale da far desumereƭΩƻǊƛƎƛƴŜdei prodotti sulla basedella loro forma (decisionipiù

convincentisonoquellesulsecondarymeaning)

Cortedi Giustizia: il casoPhilips/RemingtonC299/99: per la validità di un marchiodi forma ci si deve

basaresulladistintività.
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In applicazionedi questi criteri sono stati ritenuti NON REGISTRABILIIN QUANTOPRIVIDI CARATTERE

DISTINTIVO:

- TPG19.09.2001Henkel«Anchela presenzadi colori sul prodotto può non essererilevantenellepasticchedi

detersivoi colorsonopercepitidal consumatorecomeindicatividellapresenzadi diversiprincipiattivi»

- TPG5.03.2003Unilever

- TPG23.05.2007Procter& Gamble

9Ωstato ritenuto inveceREGISTRABILE:
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w9v¦L{L¢L 5L ±![L5L¢!ϥκw9DL{¢w!.L[L¢!Ω 5L ¦b 
MARCHIO

ASSOLUTI(del marchioin sé)

1.Rappresentazionegrafica

2.Capacitàdistintiva

3.Verità(=non ingannevolezzadel marchio)

4.Liceità(noncontrarietàalla legge,all'ordinepubblicoo al buon

costume)

RELATIVI(del marchiorispetto ad altri diritti anteriori)

5. Novità
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[! bh±L¢!Ω (art. 12 CPI)

9ΩREGISTRABILEun segnochenon siagiàstato depositato,registrato e/o utilizzato da terzi per

prodotti e/o serviziidentici e/o affini, in un dato territorio .

NON9ΩNUOVOil segnochealladata di depositodelladomandasia:

1-identico o simile a SEGNODL!ΩNOTOCOMEMARCHIOper prodotti o serviziidentici o affini

ҦǊƛǎŎƘƛƻdi confusione/associazione(LAbh¢hwL9¢!ΩDELSEGNOPREESISTENTEDEVEESSERE

ESTESAATUTTOILTERRITORIONAZIONALEOPARTERILEVANTEDIESSO);

2ςidentico o similea SEGNODL!ΩNOTOCOMEDITTA,DENOMINAZIONEO RAGIONESOCIALE,

INSEGNA,NOME A DOMINIO per prodotti o servizi identici o affini ҦǊƛǎŎƘƛƻdi

confusione/associazione

3-identico a MARCHIO REGISTRATOper prodotti o servizi identici (no rischio di

confusione/associazione);
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4-identico o simile a MARCHIOREGISTRATOper prodotti identici o affiniҦǊƛǎŎƘƛƻdi

confusione/associazione;

5-identicoo similea MARCHIOREGISTRATOper prodotti o servizianchenon affini, se

marchioanterioregodedi rinomanzaeƭΩǳǎƻdi quello successivosenzagiustomotivo

trarrebbeindebitamentevantaggiodal caratteredistintivoo dallarinomanzadel segno

anterioreo recherebbepregiudizioaglistessi;

6ςidentico o similea MARCHIODL!ΩNOTORIAMENTECONOSCIUTO(ai sensiŘŜƭƭΩŀǊǘ

6-bisdellaCUP)per prodotti o servizianchenon affini (sericorronole condizionidi cui

sopra)
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[! /!t!/L¢!Ω  5L{¢Lb¢L±! (art. 13 comma 1° C.P.I.)

Il segnopresceltodevepossedereil requisitoŘŜƭƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭƛǘŁin relazioneai prodotti e servizi,che

andrà a contraddistinguere, che consiste ƴŜƭƭΩidoneità a identificare i prodotti /servizi

contrassegnatirispetto a tutti i prodotti/servizidello stessogenerepresentisul mercato. Esempi

di marchichegodonodi capacitàdistintiva:
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Non hanno capacità distintiva:

1) LE DENOMINAZIONI GENERICHE utilizzate per

contraddistinguereil prodotto stesso:

Adesempio:

«FARMACEUTICO» per contraddistinguereun «farmaco»

«MEDICAL» per contraddistinguereun «dispositivomedico»

«SUPPLEMENTS» per contraddistinguere«integratorivitamici»

«FORMULAMEDICINE» per integratorialimentari
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2) LEINDICAZIONIDESCRITTIVEchead essisi riferiscono,comei segnichein

commerciopossonoservire a designarela specie,la qualità, la quantità, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero ƭΩŜǇƻŎŀdi

fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre

caratteristichedel prodotto o servizio.

Adesempio:

«NODEPRESSION» per «farmacianti-depressivi»

«3 A DAY» per «prodotti vitaminici»

«FORYOURHEAD!» per «analgesiciper il trattamento del maldi testa»
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IL MARCHIO ESPRESSIVO

Nella pratica, ed in particolare nel settore farmaceutico,è frequenteƭΩǳǎƻdi marchi

cherichiaminoin qualchemodo il prodotto o suecaratteristiche

MARCHIESPRESSIVIdotati di debole capacità distintiva perché hanno inerenza

concettuale/richiamanoil prodotto/servizio contraddistinto.
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Lagiurisprudenzaha ammessola validità di questo tipo di marchio purché

ƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻdescrittivo in essocontenuto sia accompagnatoda elementi di

differenziazionecostituiti da aggiuntedi suffissio prefissi, distorsioni della

parola,particolari combinazionianchegrafiche.

Sonostati ammessiquindimarchicome:
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IL MARCHIO DEBOLE

Il marchio espressivoviene, sotto il profilo della tutela,

definito MARCHIODEBOLE.

Essendo,infatti, la sua capacitàdistintiva affidata soltanto

alle modifiche o combinazioni di fantasia di elementi

descrittivi o generici, basteranno lievi varianti per

escluderne la confondibilità con altri marchi, dovendo

restare a disposizione di chiunque ƭΩǳǎƻŘŜƭƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ

espressivochene costituisconoil nucleo.
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IL MARCHIO FORTE

SidefinisceŀƭƭΩƻǇǇƻǎǘƻMARCHIOFORTEil marchiochenon rilevanulladel tipo di

prodotto checontraddistingueed è tale, in genere,il marchiodi pura fantasia. La

tutela del marchio forte è particolarmente intensa, sicché modifiche anche

notevoli non basterannoad evitare la contraffazione,qualora lascinosussistere

ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁsostanzialedel nucleo/cuoredel marchio
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L[ DL¦5L½Lh 5L /hbChb5L.L[L¢!Ω 

TRA MARCHI FARMACEUTICI 
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Nel mercato farmaceutico, come abbiamo visto, la distinzione tra

marchi cosiddetti deboli e marchi forti assumeuna connotazione

particolare.

Frai marchidebolisonoabitualmentemenzionatii marchidei prodotti

farmaceutici per la frequenzacon cui in questo settore si trovano

marchi appunto descrittivi/che riflettono (o comunque in parte

evocano) il principio attivo o gli effetti terapeutici che li

caratterizzanoo i componentio il campodi attività del prodotto
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RISCHIO DI CONFUSIONE 

Il rischiodi confusionefra i marchifarmaceuticiè statoaffrontato, sepur consoluzioni

non univoche,sotto il tradizionaleprofilo che vede contrapporsiforza/debolezzadei

marchi.

I presupposticostitutiviŘŜƭƭΩƛǇƻǘŜǎƛdel rischiodi confusionesono:

Å ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁo somiglianzatra segni

Å eƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁo affinità tra prodotti (o servizi).

Nel GIUDIZIODI /hbChb5L.L[L¢!Ωoccorre prendere in considerazioneanche il

pubblicorilevante.
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[! ±![¦¢!½Lhb9 59[[! /hbCLb5L.L[¢!Ω ¢w! L {9DbL

Non va condotto un esameparticolareggiatoed una separata

valutazionedi ogni singoloelementoma bisognaeffettuare una

valutazioneglobalee sintetica, un esamerelativo al complesso

degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici considerando

ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜgenerale, valutando la forza o debolezza del

marchio(PUMASABEL)
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SentenzadellaCassazioneCivile,Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984

E' noto che la distinzione fra i due tipi di marchio,άŘŜōƻƭŜέe άŦƻǊǘŜέΣsi

riverbera sulla loro tutela nel sensoche, per il marchio debole, anchelievi

modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità,

mentre,al contrario,per il marchio forte, devonoritenersi illegittime tutte le

variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino

sussistereƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁsostanzialedel άŎǳƻǊŜέdel marchio, ovvero il nucleo

ideologicoespressivodellostesso.

Ciò nonostante, le decisioni dei Tribunali in materia di confondibilità tra

marchifarmaceuticinon semprehannorispettato tale principio,giungendoa

conclusionia volte discordanti,o comunquepocoomogeneetra loro.
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NONsonostati giudicatiCONFONDIBILIi marchi(deboli):

ωORANGE/ ORANGENE(per detergente aromatizzatoŀƭƭΩŀǊŀƴŎƛŀύTrib. Milano 28

maggio1998;

ωDERMADEX/ DERMAX(percremaper la pelle);

ωSelevitE/ Selevit(perun farmacoa basedi selenioe vitaminaE);

ωREUMOFIL/ REUMUCILCortedi Milano 17.4.1986

ωCEFAM/ CEPANTribunaledi Milano (nellaCausaSoc. Ibi vs. MagisFarmaceuticidel

8 maggio1989)

PSYLLOGELςPSYLLOLAXTribTrieste2016Perintegratorealimentarea basedi fibre di

psillo (o plantagopsyllium) contro le irregolarità intestinali e le alterazionidella flora

batterica.
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ωBOTOX/ BOTOSKINTribunaledi Milano 19 Febbraio2004 (per farmaci a basedi

botulina(clorostridiumbotolinum);

ωDICOMAN5 / DIETOMANTribunaledi Milano 17 Dicembre1991(«man»= a basedi

glucomannano;

ωMESULID/ NIMESULENETrib. Milano 9.03.2000 per farmaci a basedel principio

attivo nimesulide

ωGALDERMA-VALDERMATrib. Firenze15giugno2012n. 2241
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Sonostati giudicatiCONFONDIBILIi seguentimarchideboli:

Å HerbAspirina/ Aspirina(App. Milano,30 marzo2010, Riv. Dir. Ind.

10, II, 233;

Å Enervit/EnerbestApp. Milano 18 maggio2001, Giur. Ann. Dir. Ind.

2001, pag. 871;

Å AZELAC/AZELAIC10 Trib. Roma10 novembre1996per prodotti a

basedi acidoazelaico;

Å CARBONDIFER/EUCARBONTrib. Trieste24settembre1999
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CEFAM  - CEPAN

Il Tribunale di Milano (nella CausaSoc. Ibi vs. Magis Farmaceuticidel 8

maggio1989) ha ritenuto confondibili i marchi deboliάCefamέe άCepanέ:

entrambiutilizzatiper contraddistingueresostanzeantibiotichedella famiglia

dellecefalosporine.

άIn presenzadi duemarchideboli,seè verochelievimodificazioniedaggiunte

ŀƭƭΩǳƴsegnorispettoŀƭƭΩŀƭǘǊƻsono sufficienti ad evitare la confondibilità, è

altrettanto vero cheanchei marchi deboli devonoin ogni casorisultare fra

loro non confondibili, e che quindi in ogni caso è necessarioche le

modificazioni,pur lievi,ŘŜƭƭΩǳƴsegnorispettoŀƭƭΩŀƭǘǊƻsianotali da evitare in

concreto il pericolodi confusionee da poter esserepercepitedai destinatari

del prodotto convaloredifferenzialeέ.
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SelevitE - Selevit

Trib. Bologna 14 giugno 1989

ha escluso che il marchio SelevitEdifferenziato, peraltro nei caratteri, nei colori e 
ƴŜƭƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ ŘŜƭƭŀ ƭŜǘǘŜǊŀ 9Σ  ǎƛŀ ŎƻƴŦƻƴŘƛōƛƭŜ Ŏƻƴ ƛƭ ƳŀǊŎƘƛƻ Selevit

dopo aver rilevato in termini generali che la capacità distintiva nel settore
farmaceutico sussistaάquando ƭΩǳǎƻdi parole comuni sia accompagnatoda
modificazioni,elisioni,troncamenti,tali da crearenuoviǘŜǊƳƛƴƛέed aver ritenuto
di dover qualificareάŘŜōƻƭŜέil marchioά{ŜƭŜǾƛǘέ(formato dalla combinazione
delle paroleάǎŜƭŜƴƛƻέe άǾƛǘŀƳƛƴŀέΣprincipali componentidel farmacoche esso
contraddistingue, con la conseguenteattenuata tutela sotto il profilo della
confondibilità
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EVASEN - EPASEN

Trib. di Milano 29Aprile 1996(Evapharmsrl vsN.B.F.)

άil marchio EVASENregistrato e usato per contraddistinguere un prodotto

farmaceuticoper uso topico per la cura e la prevenzionedelle ragadi del seno

non è confondibile con il marchio EPASEN,adottato per contraddistinguereun

integratore dietetico (coneffetto anchecontroƭΩƛƴǾŜŎŎƘƛŀƳŜƴǘƻdel seno)έ

Laconvenutasi è difesacosì: la dizioneEPASENallude adά9t!έsigladefinente a

livello internazionaleƭΩacido eicosapentenoico(con funzione,assiemeal DHA,di

regolatore dei meccanismiimmunitari e protettivi delle membrane cellulari, in

particolare del seno) ed a ά{9bέindicante i componenti Selenioe Vitamina E

(esplicanti una particolare azione sinergica protettiva sui meccanismi di

ossidazione)
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INOFERT - CHIROFERT

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

«Il segnodistintivo Inofert, essendomeramentedescrittivo del suocomponente

(inositolo) e della sua finalità terapeutica (fertilità), debba essereconsiderato

debole, talchè ancheridotte differenziazionisono sufficienti ad escludereogni

confusorietà. Va detto, inoltre, cheil segnodistintivo di parte conventapresenta

differenze grafiche, fonetiche e concettuali più che idonee ad escludereogni

confusionetra i prodotti delleparti»
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AFTER BITE ςZCare after bite

Percontraddistinguereuna linea di prodotti farmaceuticiper la curadelle punture di

insetti «after bite» = dopomorso/dopopuntura

«pare al Tribunalechesiffatta dicitura incontri ab origine il divieto di registrabilitàdi

cui ŀƭƭΩŀǊǘ. 13 CPI, consistendo esclusivamenteŘŀƭƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜdescrittiva della

funzionee destinazionedel prodottoŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ«dopopuntura»ŘŜƭƭΩƛƴǎŜǘǘƻη. Ed

ancora:

«Χla funzione di lenitivo degli effetti del morso degli insetti e la sua modalità di

applicazione <dopo puntura> costituisce un impedimento dal punto di vista

normativo,ŀƭƭΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀȊƛƻƴŜmonopolisticadel fonema<after bite> comeelemento

distintivo, conriferimento a prodotti cheabbianoforte aderenzaconcettualee nesso

logicoconla funzionelenitiva»
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GALDERMA-VALDERMA

Trib. Firenze15giugno2012n. 2241

Haconclusoper la mancanzadi rischiodi confusione

άnella considerazionee percezionepubblica il termine DERMA,

legatoo menoad altro termineo compostoin unaparolaconun

prefisso,costituisceterminedi usofrequentee comune,normale

e diffuso, consueto ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻlinguistico in ambito

farmaceutico o cosmetico o comunque legato alla cura del

corpoέ
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OKI ςKOKITUSS/KoKiTuss/ KoKiDece KoKimucil

DompéFarmaceuticiS.p.a. chiedeche vengaaccertatala responsabilitàdella PoolPharmaS.r.l. per la

contraffazionedei marchi in sua titolarità OKI,OKITASKe LEVOtuss. Il Tribunale di Milano, Sezione

Specializzatain Materia di Marchi con sentenzan. 7204 del 27.06.2017 ha dichiarato che «i segni

KoKiTuss, KoKiDece KoKiMucilsonocostituiti da espressioniverbaliunitarie,nellequali la parola<KoKi>

viene accompagnatada un elementofortemente evocativodella natura e destinazionedel farmaco.

<tuss>, <mucil>,<dec>, Risultaquindievidentecheil terminedi fantasia<koki>, va a costituireil nucleo

ideologicoin cuisi riassumeƭΩŀǘǘƛǘǳŘƛƴŜindividualizzante(c.d. <cuore>)deisegnicomplessiin questione,

dotato di autonomapotenzialitàevocativanella memoriadel consumatoreΧ9Ωindubbioche il lemma

Okipresentauna forte assonanzaconil lemmaKoKi, siasotto il profilo dellasomiglianzaverbale,siasul

pianoŘŜƭƭΩŀǎǎƻƴŀƴȊŀfonetica, tanto che il secondoappare quasi completamentesovrapponibileal

primo».
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Voltaren - Voltasport

[Ω¦L.aha segnalatoche «Il marchioVoltaren (di Novartis

AG)è un marchioforte edha un caratteredistintivoelevato,

in ragione del suo intenso e continuato sfruttamento

commerciale» e dichiarato «ƭΩƛƴŘǳōōƛŀsomiglianza, sia

sotto il profilo visivo, sia sotto quello fonetico sia infine

sotto quello concettuale» negando la possibilità a

Therapicons.r.l. di registrareil marchioVoltasport.
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IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITA' 

IN AMBITO COMUNITARIO
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CALCITEC - CALCITAB

Anchein ambito di giurisprudenzacomunitariaemergonodifferenzenei giudicati dettate dalle

peculiaritàdei singolicasi. Bastipensare,a mero titolo esemplificativo,che con decisionedel 9

ottobre 2008, in merito alla similitudine tra i marchiάCalcitecέeάCalcitabέΣƭΩ¦!aL(ora EUIPO)

ha affermatochementre il prefissoCALCInon è in gradodi crearedistinzionefra i medicinali,le

desinenzeά-Tecέeά-Tabέpossonofare la differenzaescludendola confindibilità.

Al contrariocondecisionedel 25 luglio2007ƭΩ¦!aLin sededi opposizioneavevaaffermato chei

marchi

CALCITAB - CALCITAD

eranovisivamentesimili conconseguentepossibilitàdi confusione.
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CALSYN - GALZIN
Trib. I grado CEE, Sez. V 17 ottobre 2006 n. 483

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

άi segni sono privi di significato concettuale per il consumatore medio, sicchè i due 
marchi in conflitto hanno carattere fortemente distintivoέ

[Ŝ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŜ ƴƻƴ ǎƻƴƻ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘƛ ǇŜǊ ŜǎŎƭǳŘŜǊŜ ƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Řƛ ǳƴ ǊƛǎŎƘƛƻ Řƛ ŎƻƴŦǳǎƛƻƴŜ

VERADENT ςALOE VERA DENT
Divisione di Opposizione n. B 2 833 237 EUIPO del 30/04/2018

Ha affermato che «DENTnon ha significatoed è pertanto distintivo eƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ
ALOEè inveceinteso comeil nome di una pianta e pertanto non è distintivo dal
momentoche è percepitocomeun riferimento alle caratteristichedei prodotti in
questione»,che sussisteun grado di confusioneelevato e che il marchio ALOE
VERADENTnon può essereregistrato.
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(C-597/12)

ZEBENIX ZEBEXIR

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

OPPO: no confusione

BoA:dec. R1212/2009 del 6.06.2011 marchi differenti

TG: dec. 9.10.2012 certa similarità visiva

CdG: dec. 17.10.2013 viene annullata la dec. Trib per difetto di motivazione      
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STERILLIUM ςSTERILINA

(T-114/12)

(cl. 5) (cl. 3,5)

OPPO: no 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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RAFFORZAMENTODELMARCHIODEBOLE: SECONDARYMEANING

[ΩŀǊǘ. 13 CPIprevedela possibilitàcheun marchio,originariamenteprivo di caratteredistintivo e quindi

debole,possaacquisiredistintività e divenireforte a seguitodi un suousocommercialee pubblicitario

di misuraconsistente: è il fenomenodel c.d.άsecondarymeaningέ.

άLƴ ǘŜƳŀ Řƛ ƳŀǊŎƘƛƻΣ ƭŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘƻ άSecondaryMeaningέΣ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ŎƘŜ ǎƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ǘǳǘǘŜ ƭŜ 

volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera 

descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito, tali capacità in conseguenza del relativo uso 

Řƛ ƳŜǊŎŀǘƻΣ ŎƻǎƜ ŎƘŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ǎƛ ǘǊƻǾŀ ŀ ǊŜŎŜǇƛǊŜ ƛƭ άŦŀǘǘƻέ ŘŜƭƭŀ ŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀ Řƛ ǳƴŀ 

άdistintivitàέ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƻ Řƛ άŎƻƴǾŀƭƛŘŀȊƛƻƴŜέ ŘŜƭ ǎŜƎƴƻ όΧύ ά /ŀǎǎΦ Civ. Sez. I, 

26/01/1999, n. 697.

Lagiurisprudenzaha negato la possibilitàdel rafforzamentoconƭΩǳǎƻdel marchio FLUIMUCILper un

farmacocontro le affezioni bronchiali,affermandocheάil nucleocaratterizzanteil marchio in esame

mantienesemprela debolezzachegli derivadalla suastruttura intrinsecadi combinazionedi elementi

descrittivi,già noti, aventi aderenzaconcettualecon il prodotto medesimoέ(App. Milano 12.01.1979,

checonfermavaTrib. Milano24.03.1977)
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LA VOLGARIZZAZIONE

Nel 1899la Bayerregistravail marchioAspirin. Il termine divennetermine genericoper indicare

ƭΩŀŎŜǘƛƭǎŀƭƛŎƛƭƛŎƻ

Negli USAla Corte Federalenel 1921 ha disposto che il termine ASPIRINAfosse un termine

genericononpiù soggettoa privativa. Noncosìneglialtri Stati,tra i quali l'Italia

Sentenzadel Trib. di Milano del 24.06.2005 ha riconosciutoche il termine ASPIRINAnon ha

persola suacapacitàdistintivaed ha rilevatoƭΩƛƴŜǎƛǎǘŜƴȊŀdei presuppostioggettividel fenomeno

dellavolgarizzazioneallalucedellaseguenteconsiderazione:

άcostituisce fatto notorio cheάǉǳŀƭǎƛŀǎƛcliente il quale richieda al farmacista italiano una

confezionedi Aspirina,si vedeconsegnare,cometale il prodotto della Bayere non altriέ

La Corte di Appello di Milano, con sentenza30.03.2010 ha confermato la sentenzadi primo

grado,ribadendocheessocontinuainvecead essereun marchio forte e di granderinomanzae

riconoscendocheil nomeAspirinaάancheƴŜƭƭΩƛƳƳŀƎƛƴŀǊƛƻcollettivo è indissolubilmentelegato

alla compressadi acetilsalicilicoprodotta e commercializzatada oltre centoanni conil marchio

Aspirinaέ

© 2013 



InnovationmattersΧ ƳƻǊŜ than just IP

IL CONSUMATORE DI RIFERIMENTO 

Invero le possibili divergenze riscontrabili nelle valutazioni relative al possibile rischio di

confusionedei marchisonoprobabilmentedovuteadǳƴΩinizialedisaccordocircail consumatore

di riferimento del settore farmaceuticoe dunquela tipologiadi utenti su cui si debbabasarela

valutazionestessa.

In particolare, la tradizionale disputa giurisprudenzialevede contrapporsi da un lato un

consumatoremedio (comeutente finale)dotato di normaleattenzionee diligenzaeŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻun

consumatoremolto più esperto(in particolaremedici,farmacistied operatoridel settore).

A secondadel consumatoreche si deciderà di tenere in considerazione,varierà il rischio di

confusionetra i due marchi partendo dal diversogrado di esperienza(e conseguentelivello di

attenzione)delleduepossibilitipologiedi consumatore.

Tali possibili dubbi (e relativi rischi di giungere a conclusioni tra loro discordanti) circa il

consumatorea cui fare riferimento possonoessererisolti qualora vi sia una chiaradistinzione

tra farmacivenduti previaprescrizionemedicae farmacic.d. da banco.
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Su tale punto, infatti, la giurisprudenzasembra essere concorde con le

Decisionichegià dal 1986stabilivanochequaloranon sia raggiuntala prova

che si tratti di farmaci vendibili dietro prescrizionemedica, il consumatore

mediosi identificaconƭΩǳǘŜƴǘŜfinale.

Con estrema chiarezzail Tribunale di Milano nella Sentenzadel 17 aprile

1986(CausaSoc.Ist. TosivsSocAusoniaFarmaceutici) stabiliva,infatti, che:

ά¦ƴΩŜƭŜǾŀǘŀcapacità di distingueremarchi farmaceutici può essere

riconosciutaa medici, farmacistied in genereagli operatoridel settore

farmaceutico [Χ] solo quando si tratti di medicinali vendibili

esclusivamentesuprestazionemedicaέ.
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Lasuccessivaevoluzionegiurisprudenzialeha mantenutotale punto di

partenza arrivando nel 2006 (Tribunale di Roma 10 febbraio 2006

nella Causa Johnson & Johnson Medical Spa vs. Mediolanum

FarmaceuticiSpa) a stabilire,conaltrettanta chiarezza,che:

άSe il giudizio è relativo a marchi utilizzati per contraddistinguereprodotti

farmaceutici destinato ad esserescelti e selezionatida personalemedico

qualificato,ancheminimedifferenzesonosufficientia scongiurareil pericolo

di confondibilitàέ(Nel casodi speciesi discutevain ordine alla confondibilità

tra il marchioPRISMAe PROMOGRAMPRISMA).
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Trib. Milano 9 settembre2010, Giur. Ann. Dir. Ind., pag. 1377:

«Nelsettoredei prodotti farmaceuticida banco,per i quali non

occorre la ricetta medica, la percezione del marchio è

particolarmente significativa nel determinare la scelta del

consumatore, senza che si possa supporre una particolare

attenzione nel leggere la denominazione ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ

produttrice»

© 2017



InnovationmattersΧ ƳƻǊŜ than just IP

Tuttavia,seda un lato la possibilediscriminantetra farmacisuprescrizionee

farmaci da banco può aiutare ai fini di una corretta individuazionedel

consumatorea cui fare riferimento,ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻnon sembraessercichiarezzasui

criteri da adottare nel casoin cui si prescindadalle modalità di vendita del

prodotto farmaceutico.

Neppurepuò 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 è soltanto quello degli intermediari, medici/farmacisti, o del

consumatore finale), o in senso cumulativo (entrambi le tipologie sono

possibiliconsumatorida tenere in considerazione).
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A confermadi tale assenzadi omogeneità,si può consideraread esempiola decisione

del 7 novembre 2002 della Corte ŘΩ!ǇǇŜƭƭƻEUIPOin cui si stabiliva un criterio

genericoin baseal quale per quanto riguardai prodotti farmaceuticiva considerato

chei consumatorisonoalquantoaccortisul tema dei medicinalie fannoattenzioneal

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

orientamentonon è del tutto confermatodallepiù recentidecisioni.

Al contrario, una decisionedel Tribunale di Primo Grado della Comunità Europea

(Sez.V,17-10-2006N.483) stabilivache:

άnellavalutazionedel rischiodi confusionetra marchirelativi a prodotti farmaceutici,il

pubblicoda prenderein considerazioneè costituito da un lato dai professionistidel

settoremedico,ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻdai pazienti in quanto consumatorifinaliέ.
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Ancora, la Corte di GiustiziaŘŜƭƭΩ¦9nel casoά¢w!±!¢!bέcontro ά¢wL±!{¢!b" C-

412/05DEL26/04/2007P,Alcon/UAMI,Racc. pag. I-3569, punti 52-63.

nel caso in cui i prodotti in questione siano medicinali che per esserevenduti ai

consumatori nelle farmacie necessitano di una ricetta medica, il pubblico di

riferimento è costituito sia dai consumatorifinali, sia dai professionistidel settore

sanitario, vale a dire i medici che prescrivonoil medicinalenonché i farmacisti che

vendono il farmaco prescritto. Ancorchéla scelta di tali prodotti sia influenzatao

determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori può

comunquesussistere,dal momento che essi ben possonotrovarsi di fronte a tali

prodotti, ǉǳŀƴŘΩŀƴŎƘŜle operazioni di acquisto di ciascuno di questi prodotti

consideratiindividualmentesiverifichinoin momentidifferenti
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TribunaleUE9 febbraio 2011, Ineos HealthcareLtd v. OHIM & Teva

PharmaceuticalIndustriesLtdςT-222/ 09

anchenel casodi medicinalierogatiesclusivamentea fronte di ricetta

medica,non può escludersiche il consumatoremedio possafar parte

del pubblico di riferimento. Pertanto, la commissionedi ricorso ha

correttamenterilevato che il pubblicodi riferimento era compostosia

daprofessionistidel settoresanitario,siadaconsumatorimedi.
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[! ±![¦¢!½Lhb9 59[[ΩL59b¢L¢!Ω h !CCLbL¢!Ω 
TRA PRODOTTI/SERVIZI 

Il rischiodi confusionerichiedecongiuntamenteƭΩŀŦŦƛƴƛǘŁtra prodotti.

IMPORTANTE:ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀdi due prodotti ad unastessaclassenon significanecessariamentechesi

tratta di prodotti affini e, al contrario,ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀdi dueprodotti a dueclassidifferenti non significa

chenonsonoaffini.

Lagiurisprudenzatradizionalmenteaffermachedebbonoesseregiudicatiaffini i prodotti cheper la loro

intrinseca natura e per la destinazionealla soddisfazione degli stessi bisogni siano diretti alla

medesimaclientela.

CANON: «ƴŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛdella somiglianzatra i prodotti si devetener conto, tra le altre cose,della natura

dei prodotti, del loro pubblicodi destinazione,del modo in cui vengonousati e sesi tratta di prodotti

in competizionegli uni congli altri oppurecomplementari»
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Secondouna diversatesi il concettodi affinità deveriferirsi alla possibilità che,nella

opinione dei consumatori, i prodotti, ancorchémerceologicamentediversi, possano

essereattribuiti ad una medesimaimpresa(in coerenzaconla funzionedi indicazione

di provenienzadel marchio).

In breve, il consumatorepuò ragionevolmentepensareche i prodotti provengono

dallamedesimaimpresa.

Puòcosìaccadereche venganoconsideratiaffini ancheprodotti merceologicamente

diversi,comeadesempioprodotti di abbigliamentoe gioielli
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Peresempio,applicandoquestiprincipi,la giurisprudenzaHARITENUTOAFFINI:

Åi cerotti e le bende tubolari elastichea rete per fasciareogni parte del corpo (Trib. Roma27 maggio

1982: haritenuto tra loro affini)

ÅNONSONOinvecestati ritenuti AFFINI, adesempio:

ÅApp. Milano 3 luglio 1990: ha negatoche vi fosseaffinità tra due prodotti farmaceutici di analoga

composizionema destinatiƭΩǳƴƻadusoumanoeƭΩŀƭǘǊƻad usoanimale

ÅApp. Milano 27 ottobre 1995: non sono tra loro affini un farmaco per la cura dei reumatismi o di

patologie di natura traumatica ed una specialità indicata non per una patologia ma per le gambe

stancheed impigrite dallo scarsomoto
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In ambito comunitario le DIRETTIVECONCERNENTI[Ω9{!a9SUI MARCHI

COMUNITARIDELL'UNIONEEUROPEA(PARTECςOPPOSIZIONE- SEZIONE2

CAPITOLO2 COMPARAZIONEDEIPRODOTTIESERVIZI)

Prodotti farmaceuticiversoprodotti farmaceutici

- Sedativivsantidolorifici. Questiprodotti farmaceuticisonomolto simili.

- Antiepilettici vsprodotti farmaceutici, eccettofarmaciper combatterele

malattie legateal sistemanervosocentrale. Questiprodotti farmaceutici

sono considerati simili (sentenza del 24/05/2011, T-161/10, E-Plex,

EU:T:2011:244, § 24-25).

- Contraccettivivslavaggioculari. Bassolivellodi somiglianza
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Sonopoi consideratisimili ai Prodotti farmaceutici:

- i prodotti dieteticiper usomedico;

- i cosmetici;

-ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜper bambini;

- i disinfettanti
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MARCHIO FARMACEUTICO
DECADENZE E MOTIVI LEGITTIMI PER IL NON USO

art. 24CodiceProprietàIndustriale

A penadi decadenzail marchiodeveformareoggettodi uso

effettivo da parte del titolare o con il suo consenso,per i

prodotti o serviziper i quali è stato registrato,entro cinque

anni dalla registrazione,e tale usonon deveesseresospeso

per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il

mancatousononsiagiustificatoda un motivo legittimo
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USO EFFETTIVO

SidefinisceάǳǎƻŜŦŦŜǘǘƛǾƻέdi un marchio quello finalizzatoal reale sfruttamento commerciale

dello stessoƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻdella:

- produzione

- promozione

- commercializzazionedi un prodotto/erogazionedi un servizio

Non vi sono principi normativi o prassi amministrative e/o giurisprudenzialiche definiscono

chiaramentela nozionedi άǳǎƻŜŦŦŜǘǘƛǾƻέdal punto di vista qualitativo o quantitativo, ma va

semprevalutato il casoconcreto,considerandola naturadei prodotti e dei servizi(i.e. prodotti di

lussoo di largoconsumo),il costodeglistessi,ƭΩŜƴǘƛǘŁdellaconcorrenzasul mercato,il target dei

consumatori.
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