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Oznaczenie ,,VIJAGUARA” nie moze zostac zarejestrowane jako wspoélnotowy znak
towarowy dla napojow

Uzywanie tego oznaczenia mogtoby bowiem powodowac czerpanie nienaleznej korzysci
Z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego VIAGRA

Rozporzadzenie w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego1 przewiduje pewne wyraznie
okreslone podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego. Otéz odmawia sie w szczegdlnosci
rejestracji znakéw towarowych identycznych z wczesniejszym znakiem towarowym lub don
podobnych, a w przypadku wcze$niejszego cieszacego sie renomg znaku towarowego, gdy
uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgtoszonego znaku towarowego powodowatoby czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego
badz tez dziatatoby na ich szkode.

W pazdzierniku 2005 r. polskie przedsiebiorstwo Viaguara S.A. wniosto do Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM) o rejestracje jako wspodlnotowego znaku towarowego
oznaczenia stownego VIAGUARA, w szczegdlnosci dla napojow energetycznych i napojow
alkoholowych.

Jednakze rejestracji tej sprzeciwita sie amerykanska spoétka Pfizer Inc., wtasciciel wczesniejszego
wspoélnotowego znaku towarowego VIAGRA (zarejestrowanego w szczegolnosci dla leku
przeznaczonego do leczenia zaburzen erekcji). W wyniku tego sprzeciwu OHIM odmowit
zarejestrowania oznaczenia VIAGUARA jako wspdlnotowego znaku towarowego.

Viaguara S.A. wniosta do Sadu o stwierdzenie niewaznosci tej decyz;ji.
W dzisiejszym wyroku Sad oddalit skarge i utrzymat w mocy decyzje OHIM.

Jesli chodzi o przestanke dotyczacg renomy wczesniejszego znaku towarowego, Sad uznat, ze
OHIM stusznie stwierdzit, iz znak towarowy VIAGRA cieszy sie renomg nie tylko wsrdd
konsumentéw odnosnych lekéw, lecz takze wérdd ogdtu spoteczenstwa.

Sad rozpatrzyt nastepnie podobienstwo kolidujacych ze soba oznaczen. W tym kontekscie
podkreslit, ze w odniesieniu do stownych znakoéw towarowych konsument zwraca na ogot wiekszg
uwage na poczatkowg czes¢ stowa. Tak wiec obecnos¢ tego samego rdzenia ,via” w kolidujgcych
ze sobg oznaczeniach tworzy silne podobienstwo wizualne, ktére jest ponadto wzmocnione
czedcig koncowg ,ra”, wspolng dla obu oznaczeh. Podobnie Sad stwierdzit, ze oznaczenia
wykazujg silne podobienstwo fonetyczne ize zaden element nie pozwala odrézni¢ oznaczen
koncepcyjnie. Sad orzekt zatem, ze kolidujace ze sobg znaki wykazujg silne podobienstwo.

Sad zauwaza, ze nawet jesli nie mozna ustali¢ bezposredniego zwigzku miedzy oznaczonymi
kolidujagcymi ze soba znakami towarami, ktére nie sg podobne, skojarzenie z wczesniejszym
znakiem towarowym pozostaje jednak mozliwe przy uwzglednieniu znacznego podobienstwa
oznaczen i uzyskanej przez wczesniejszy znak towarowy ogromnej renomy, wykraczajacej poza

! Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastgpione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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krag odbiorcéw zainteresowanych towarami, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany. Zatem
nawet przy zatozeniu, ze wobec odmiennosci towarow oznaczonych kolidujgcymi znakami
towarowymi kregi odbiorcow, do ktorych skierowane sa te znaki, nie naktadajg sie catkowicie,
mozliwe jest kojarzenie tych znakow towarowych.

Sad wypowiedziat sie na kohcu co do przestanki zwigzanej z ryzykiem czerpania nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego Viagra. Chodzi tu
o ryzyko, ze wizerunek cieszgcego sie renomg znaku towarowego lub odzwierciedlane przezen
cechy charakterystyczne zostang przeniesione na towary oznaczone zgtoszonym znakiem
towarowym, tak ze ich wprowadzenie na rynek zostanie utatwione przez to skojarzenie
z wczesniejszym cieszacym sie renomg znakiem towarowym. Sad stwierdzit w tym wzgledzie, ze
nawet jesli rozpatrywane napoje bezalkoholowe nie sg w stanie zapewni¢ w rzeczywistosci tej
samej korzysci co lek stuzacy leczeniu zaburzen erekcji, konsument bedzie sktania¢ sie do ich
zakupu, sadzac, iz odnajdzie wnich — zuwagi na przeniesienie pozytywnych skojarzen
wywotywanych przez wizerunek wczesniejszego znaku towarowego — podobne wiasciwosci, takie
jak podnoszenie libido. Ponadto w odniesieniu do produkowanych przez przedsiebiorstwo
Viaguara S.A. napojow alkoholowych zawierajgcych guarane nalezy stwierdzi¢, ze sama skarzaca
twierdzita, iz majg one inne efekty wzmacniajace i stymulujgce dla ducha i ciata oraz korzystne
wtasciwosci dla zdrowia, podobne do tych, ktérymi cechuje sie lek.

Sad zauwazyt w tym kontekscie, ze cho¢ produkt, ktdérego dotyczy znak towarowy Viagra, jest
lekiem stosowanym do leczenia zaburzen erekcji, wydawanym wytgcznie na recepte, to jednak nie
nawigzuje on nieodzownie do leczenia powaznego schorzenia, ale do wizerunku zywotnosci
i mocy, gdyz umozliwia osobom cierpigcym na zaburzenia erekcji poprawe zycia seksualnego
i jakosci zycia, oraz ze skojarzenie z takim wizerunkiem nie jest nie do pogodzenia z tym, ze lek
jest samoistnie ,powazny”. Jako ze rozpatrywany lek jest takze stosowany ,rekreacyjnie” przez
najmtodsze grupy wiekowe spoteczenstwa, Sad uscislit, ze taki wizerunek mégtby zostac
przeniesiony na towary niemedyczne, w szczegolnosci na napoje alkoholowe oznaczone
zgtoszonym znakiem towarowym, o innym charakterze, ktére sg spozywane podczas spotkan
i uroczystosci.

Sad stwierdzit, ze Viaguara S.A. probuje poprzez uzywanie znaku towarowego podobnego do
wczesniejszego znaku towarowego cieszgcego sie renomg dziataé wjego cieniu w celu
skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzysta¢ bez zadnej rekompensaty
finansowej wysitek handlowy wtozony przez wiasciciela wczesniejszego znaku towarowego
w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, tak aby promowacC swoje wiasne towary. Z tego
wzgledu odnoszenie korzysci ztakiego uzywania winno zostaé uznane za czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku towarowego Viagra.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zosta¢ wniesione do
Trybunatu w terminie dwéch miesiecy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktéow
instytucji Unii, ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa cztonkowskie, instytucje wspélnotowe oraz
jednostki moga, pod pewnymi warunkami, wnies¢ skarge o stwierdzenie niewazno$ci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sgdu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewazno$¢ aktu. Instytucja, ktérej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.

UWAGA: Wspdlnotowy znak towarowy jest objety ochrong na catym obszarze Unii Europejskiej
i wspotistnieje z krajowymi znakami towarowymi. Zgtoszenia do rejestracji w charakterze wspdélnotowego
znaku towarowego sg dokonywane w OHIM. Od decyzji tego urzedu przystuguje odwotanie do Sadu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek medioéw, ktéry nie wigze Sgdu.
Petny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogtoszenia
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogfoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” & (+32) 2 2964106
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