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L'uso effettivo di un marchio dell’Unione Europea

Nella decisione n. T-346/21 del caso Hecht Pharma
v. EUIPO, il Tribunale dell’Unione Europea chiarisce
e consolida alcuni principi da tener conto nella
valutazione dell’uso effettivo di un marchio.

Fatti

I 21 settembre 2009, la societa Gufic Biosciences Ltd.
depositava la domanda di registrazione dell’Unione
Europea n. 8613044 del marchio verbale GUFIC per
prodotti nelle classi 3, 5 e 29, regolarmente concessa
il 21 giugno 2010. Successivamente, nel 2017, la
societa Hecht Pharma GmbH depositava un’azione di
decadenza per mancato uso nei confronti della relativa
registrazione.

La Divisione di Annullamento accoglieva I'azione per
tutti i prodotti rivendicati dalla registrazione, ritenendo
che il marchio non fosse stato utilizzato in modo
effettivo negli ultimi cinque anni; tuttavia, dopo aver
presentato ricorso dinanzi la Commissione dei Ricorsi
EUIPO, la Gufic riusciva a dimostrare I’uso del marchio
per ‘medicine’ nella classe 5 esibendo le relative
fatture di vendita e riuscendo dunque a mantenere la
registrazione per tali prodotti.

Il ricorso al Tribunale dell’Unione Europea da parte
di Hect Pharma GmbH

A seguito della decisione, la Hecht Pharma presentava
ricorso al Tribunale dell’Unione Europea indicando
che le prove d’uso presentate dalla Gufic in secondo
grado non avrebbero dovuto essere ammesse sulla
base delle seguenti argomentazioni:

a) non ci sarebbe stato alcun uso ‘pubblico ed
esterno’ del marchio, in quanto il modello di
distribuzione attuato dalla Gufic non era conforme
alla normativa tedesca vigente: le fatture di vendita
presentate dalla Gufic provenivano infatti da
intermediari e non da farmacie, unici importatori
e distributori autorizzati per questa tipologia
di prodotti ai sensi del Medicinal Products Act
tedesco (Arzneimittelgesetz - AMG).

Il Tribunale ha ritenuto infondato tale motivo in quanto
I’EUIPO non & chiamato a pronunciarsi su un tema non
di sua competenza specificando peraltro che 'articolo
18 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea
non reca alcun riferimento alla legittimita o meno
dell’'uso di un marchio da cui deriva che, nell’ambito
della valutazione relativa all’'uso di un marchio,
I’EUIPO é tenuto a valutare se vi € stato o meno un

uso effettivo del marchio e non se esso sia stato
legittimo o meno.

Di tale circostanza, peraltro, viene fatta menzione
nelle stesse Guidelines (nello specifico, al paragrafo
8 ‘irrilevanza dell’uso illecito’, Sezione 7, Parte C) nel
quale si afferma che ‘'utilizzo di un marchio, idoneo
a soddisfare il requisito dell’'uso effettivo di cui agli
articoli 18 e 47 RMUE, richiede I'accertamento fattuale
dell’'uso effettivo. Sotto tale profilo, l'uso sara
«effettivo» anche nel caso in cui I'utilizzatore violi
norme giuridiche”.

Pertanto, nel caso in esame, I'utilizzo del marchio
e correttamente stato considerato effettivo per
‘medicinali’ nonostante il relativo sistema di
distribuzione non sia conforme alla normativa tedesca.

b) La promozione e la pubblicita dei prodotti
contraddistinti dal marchio sono ritenute altresi in
violazione della normativa tedesca. Lilliceita di tali
attivita promozionali e pubblicitarie determina la
mancanza di un legittimo uso effettivo del marchio.

Sulla base della medesima motivazione, il Tribunale
rigetta il secondo motivo di ricorso precisando inoltre
che la promozione e la pubblicita di prodotti/servizi
contraddistinti da un marchio non sono strettamente
necessarie per dimostrarne l'uso effettivo di cui
occorre. Tale uso, come noto, va valutato in primo
luogo tenendo conto di altri fattori quali I'effettivita
della vendita dei prodotti/della fornitura dei servizi
contraddistinti dal marchio.

c) Il segno “Gufic” non sarebbe stato utilizzato come
marchio ma meramente come denominazione
sociale e gli elementi aggiunti, nell’'uso, allo stesso
sono tali da alterarne il carattere distintivo.
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Il Tribunale rigetta le argomentazioni della ricorrente
sostenendo che non solo I'aggiunta degli elementi
indicati sopra non altera il carattere distintivo del
marchio (peraltro verbale) ma che, nel settore
farmaceutico, € prassi comune usare diversi marchi
caratterizzati da diverse vesti grafiche su prodotti
diversi. Il Tribunale afferma altresi che, nel caso di
specie, il marchio GUFIC é stato utilizzato sui prodotti
in modo tale da essere percepito come marchio dal
pubblico di riferimento.

d) | prodotti per i quali il marchio € stato utilizzato non
possono essere considerati ‘medicinali’ in quanto
privi di effetto farmacologico.

Per il Tribunale neppure tale aspetto & rilevante: i
prodotti sono comunque venduti nelle farmacie, dietro
prescrizione medica e in un packaging che permette ai
consumatori di percepirli e riconoscerli come farmaci.

Conclusioni

Le prove d’uso devono consistere in «indicazioni
riguardanti il luogo, il tempo, I'estensione e la natura
dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione,
per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso é stato
registrato e sui quali si basa I’'opposizione» e vengono
considerate valide dall’Ufficio (Divisione di Opposizione
o di Annullamento) a prescindere dalla liceita dell’'uso;
I’eventuale violazione di normative di singoli Stati
membri va dunque valutata dalle competenti autorita
nazionali.

Si ricorda in questa sede che I'articolo 55, paragrafo
2, RDMUE prevede che i documenti o altri elementi
di prova debbono essere contenuti in apposti allegati
a una memoria e che essi vanno numerati in ordine
progressivo.

| documenti presentati per attestare I’'uso di un marchio

devono inoltre essere menzionati in un indice che

precisi, per ciascun documento allegato, i seguenti

dati:

1. il numero di ciascun allegato;

2. una breve descrizione del documento e, se del
caso, il numero di pagine;

3. il numero di pagina della memoria in cui il
documento & citato.

E altresi possibile precisare, nell'indice degli allegati, a
quali sezioni specifiche di un documento si vuole fare
riferimento a sostegno delle proprie argomentazioni.

Carlo Lamantea
Mauro Delluniversita
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