ALCON PRZECIWKO OHIM — BIOFARMA (TRAVATAN)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (trzecia izba)

7 dnia 22 wrzeénia 2005 r.”

W sprawie T-130/03

Alcon Inc,, z siedziba w Hiinenberg (Szwajcaria), reprezentowana przez G. Breena,
solicitor, oraz J. Gleesona, barrister,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Palmero Cabezas oraz S. Laitinen,
dzialajace w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postgpowania: angielski.
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Biofarma SA, z siedzibg w Neuilly-sur-Seine (Francja), reprezentowana przez
V. Gila Vege, A. Ruiz Lopez oraz D. Gonzélez Maroto, avocats,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
30 stycznia 2003 r. (sprawa R 968/2001-3), wydang w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Alcon Inc. a Biofarma SA,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba)

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Cziicz, sedziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 17 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 17 pazdziernika 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 6 pazdziernika 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 kwietnia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 11 czerwca 1998 r. Alcon Inc, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z pézniejszymi zmianami, zlozyla w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie
wspolnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest slowne oznaczenie
TRAVATAN.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 5 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,oftalmiczne preparaty
farmaceutyczne”.

Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie wspdlnotowych znakéw towaro-
wych nr 23/99 z dnia 22 marca 1999 r.
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W dniu 22 czerwca 1999 r. Biofarma SA, na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosla sprzeciw wobec rejestracji tego wspdlnotowego znaku towaro-
wego. Sprzeciw zostal oparty na podstawie odmowy rejestracji okreélonej w art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw zostal uzasadniony istnieniem

“stownego krajowego znaku towarowego TRIVASTAN, zarejestrowanego we
Wiloszech w dniu 27 stycznia 1986 r. pod numerem 394980.

Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw okreslonych w zgloszeniu znaku towaro-
wego. Zostal on oparty na wszystkich towarach objetych wczesniejszym znakiem
towarowym, a mianowicie: ,preparatach farmaceutycznych, weterynaryjnych
i $rodkach sanitarnych; substancjach dietetycznych dla niemowlat i do celéw
leczniczych; plastrach, materiatach opatrunkowych; materiatach do plombowania
zgbéw i wyciskéw dentystycznych; $rodkach odkazajacych; §rodkach chwastobdj-
czych i do niszczenia robactwa” nalezacych do klasy 5.

Pismem z dnia 5 maja 2000 r. skarzaca zazadala od interwenienta, na podstawie
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, przedstawienia dowodu na to, Ze w okresie
pigciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspSlnotowego znaku towarowego
wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiécie uzywany w Paristwie Czlonkowskim,
w ktérym objety jest ochrona, w odniesieniu do wszystkich towaréw, ktére zostaly
przytoczone jako uzasadnienie sprzeciwu. Pismem z dnia 22 maja 2000 r.
interwenient zostal wezwany do przedlozenia tego dowodu w terminie dwdch
miesiecy.

W dniu 28 lipca 2000 r. interwenient przekazat OHIM dokumenty majace na celu
wykazanie rzeczywistego uzywania wezesniejszego znaku towarowego we Wioszech.
Wsréd tych dokumentéw znajdowaly sie w szczegdlnosci faktury, noty wyjasniajace,
dotyczace leku interwenienta, wyciag z wloskiego informatora Informatore
Farmaceutico oraz wyciag z Pharmaceutical Trade Mark Directory.
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Decyzja z dnia 26 wrzeénia 2001 r. Wydzial Sprzeciwdéw uznal, ze uzywanie
wczeéniejszego znaku towarowego zostalo wykazane dla specyficznego preparatu
farmaceutycznego, tj. ,obwodowego $rodka rozszerzajacego naczynia krwionogne
przeznaczonego do leczenia obwodowych i mézgowych zaburzen naczyri krwiono$-
nych oraz nieprawidlowos$ci naczyn krwiono$nych oka i ucha”, i uwzglednit sprzeciw
dla wszystkich wskazanych towaréw. W konsekwencji, biorgc pod uwage fakt, ze
znaki towarowe sa podobne na plaszczyZnie wizualnej i fonetycznej oraz ze
wystepuje pewne podobieristwo towaréw, Wydzial Sprzeciwéw odméwil rejestracji
zgloszonego znaku towarowego z uwagi na istnienie prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, obejmujgcego prawdopodobieristwo skojarzenia we Wto-
szech.

W dniu 13 listopada 2001 r. skarzaca, na podstawie art. 5762 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 30 stycznia 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Trzecia Izba
Odwolawcza nie uwzglednila odwolania. Stwierdzita ona w istocie, iz z uwagi na to,
ze towary oznaczone omawianymi znakami towarowymi wykazuja wysoki stopieri
podobieristwa oraz ze znaki te wykazuja silne podobienstwo na plaszczyZnie
wizualnej i fonetycznej, w odniesieniu do omawianych znakéw towarowych istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, obejmujace prawdopodobienistwo
skojarzenia.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,
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— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

13

14

15

OHIM wnosi do Sadu o:

- oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie dwa zarzuty. Pierwszy zarzut zostal
oparty na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, w zakresie w jakim
dowdd rzeczywistego uzywania przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje, Ze
wczesniejszy znak towarowy byt faktycznie uzywany dla preparatéw oftalmicznych.
Drugi zarzut zostat oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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Podczas rozprawy skarzaca podniosla réwniez zarzut oparty na naruszeniu art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, w zakresie w jakim nie zostaly spelnione wymogi
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego.

W przedmiocie dopuszczalnosci zarzutu podniesionego podczas rozprawy

Podczas rozprawy, celem zwrdcenia uwagi na to, Ze wymogi rzeczywistego uzywania
nie zostaly spelnione, w szczegélnoéci ze wzgledu na nikle znaczenie handlowe
wezesniejszego znaku towarowego, skarzaca powotlala sie na wyrok Sadu z dnia
8 lipca 2004 r. w sprawie C-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM —
Vétoquinol (HIPOVITON), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze.

OHIM i interwenient twierdza, ze zarzut lub argument przedstawiony w trakcie
rozprawy jest niedopuszczalny, gdyz po raz pierwszy zostal podniesiony w toku
postepowania przed Sadem.

Na podstawie art. 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sadu nie mozna podnosié
nowych zarzutéw w toku postepowania, chyba Ze ich podstawa sa okolicznosci
prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postepowania.

Przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze w skardze skarzaca nie zarzucila Izbie
Odwolawczej naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, w zakresie
w jakim wymogi rzeczywistego uzywania wczeéniejszego znaku towarowego nie
zostaly spelnione, a jedynie w zakresie, w jakim dowdd rzeczywistego uzywania
przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje, Ze wczeéniejszy znak towarowy byl
faktycznie uzywany w odniesieniu do preparatéw oftalmicznych.
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2 Nalezy wskaza¢ nastepnie, ze skarzaca w zaden sposéb nie wykazala istnienia
nowych okolicznoéci faktycznych lub prawnych w rozumieniu art. 48 § 2 akapit
pierwszy regulaminu.

2 W konsekwencji zarzut podniesiony podczas rozprawy nalezy odrzucié jako
niedopuszczalny.

23 W kazdym badz razie, nawet jedli zarzut ten nalezatoby interpretowaé jako argument
dotyczacy pierwszego zarzutu przedstawionego w skardze, nalezy przypomnieé, Ze
niniejsza skarga ma na celu kontrole zgodnosci z prawem decyzji wydanej przez Izbe
Odwotlawcza OHIM [wyroki Sadu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01
DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. 11-701, pkt 18, oraz z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. str. 1I-2251, pkt 67]. W konsekwencji kontrola sprawowana przez
Sad nie moze wykracza¢ poza ramy faktyczne i prawne sporu, ktéry byl
przedmiotem postgpowania przed Izba Odwolawcza [wyroki Sadu z dnia 5 marca
2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Tablette ovoide), Rec.
str. 11-383, pkt 16, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 ,Drie Mollen
sinds 1818” przeciwko OHIM — Nabeiro Silveira (Galdxia), dotychczas nieopu-
blikowany w Zbiorze, pkt 45].

u W niniejszej sprawie Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze wymogi rzeczywistego
uzywania wezesniejszego znaku towarowego zostaly spelnione. Z akt sprawy wynika,
ze w toku postgpowania przed OHIM — ani przed Wydzialem Sprzeciwéw, ani
przed Izba Odwolawcza — skarzaca nie zakwestionowala faktu, iz dowdd
przedstawiony przez interwenienta wykazuje rzeczywiste uzywanie wczeéniejszego
znaku towarowego w odniesieniu do okreslonego towaru. W istocie w postepowaniu
przed Wydzialem Sprzeciwéw skarzaca sama o$wiadczyla, Ze ,odnotowala
przedstawienie dokumentacji na dowod uzywania znaku towarowego TRIVASTAN
we Witoszech” i ze nie zamierza ,kwestionowaé tej okolicznoéci’. Natomiast
podniosta ona, ze dokumenty przedstawione przez interwenienta nie wskazywaly na
to, iz omawiany towar, oznaczony wczesniejszym znakiem towarowym, byt
wykorzystywany jako preparat oftalmiczny, a jedynie, Ze mdgt on byé wykorzys-
tywany w takim celu.
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Z powyzszego wynika, ze argumenty skarzacej nalezy odrzuci¢. W rezultacie
przedmiotem rozpoznania istoty sprawy sa jedynie zarzuty podniesione
w postepowaniu przed OHIM, w brzmieniu przedstawionym powyzej w pkt 15.

W przedmiocie pierwszego zarzutu, opartego na naruszeniu arf. 43 ust. 2 i 3
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza blednie uznala, Ze dowdd uzywania
wczeéniejszego znaku towarowego wykazywal, iz byl on rzeczywiScie uzywany we
Wioszech w odniesieniu do preparatéw oftalmicznych. W istocie dokumenty
przedstawione przez interwenienta wskazywaly jedynie, ze produkt mégt byé
wykorzystywany w ramach leczenia oftalmicznego.

OHIM podnosi, ze na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94
interwenient nie jest w zaden sposéb zobowigzany do dowiedzenia szczegdlnego
uzywania znaku towarowego do oznaczania towaréw bedacych przedmiotem
wniosku o rejestracje. Uzywanie znaku towarowego jako oznaczenia handlowego
oznacza, ze oznaczenie jest uzywane i miedzy innymi pelni funkcje powigzania
pomigdzy towarami i uslugami oznaczonymi znakiem towarowym a przedsiebiorca
lub spétka odpowiedzialnymi za ich sprzedaz, czyli jako wskazéwka pochodzenia.
Skarzaca nie kwestionuje wszakze, iz przediozone dokumenty dowodza uzywania
wezeéniejszego znaku towarowego jako oznaczenia handlowego w odniesieniu do
towaru, ktéry moze by¢ wykorzystywany w ramach leczenia oftalmicznego.

Interwenient podtrzymuje, ze przedstawil dowody wykazujace, ze leczenie
oftalmiczne stanowi czgé¢ wskazan leczniczych produktu oznaczonego wczeéniej-
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szym znakiem towarowym, dopuszczonych przez wloskie wiadze medyczne, oraz ze
lek byl sprzedawany przez okres kilku lat (tj. od 1995 do 1999 r.). Nie mozna
wymagaé przedstawienia dowodu na to, ze lek byl rzeczywiicie przyjmowany przez

Ocena Sadu

Przede wszystkim nalezy wskazaé, Ze nawet jeéli skarzaca nie wskazuje wyraznie
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, jej argumentacje nalezy rozumieé jako
zarzut oparty na naruszeniu tego przepisu. W istocie, biorac pod uwage, ze podnosi
ona zasadniczo, iz dowdd uzywania przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje
uzywania przez niego znaku towarowego w odniesieniu do preparatéw oftalmicz-
nych, argument ten wskazuje, ze w pierwszej kolejnoéci nalezy zbadaé ewentualne
naruszenie tego przepisu, a jedynie w dalszej kolejnoéci ewentualne blgdne
poréwnanie towaréw dokonane w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia,

W postepowaniu przed OHIM nie zostalo zakwestionowane, ze wczeéniejszy znak
towarowy byl uzywany do oznaczania preparatu leczniczego. Z akt sprawy, a
w szczegbélnosci z noty wyjasniajacej dotyczacej leku interwenienta i z wyciagu
z wloskiego informatora Informatore Farmaceutico wynika w istocie, ze znak
towarowy TRIVASTAN oznacza obwodowy $rodek rozszerzajacy naczynia krwio-
nosne, wykorzystywany w neurologii, otorynolaryngologii, oftalmologii, angiologii
i geriatrii oraz precyzyjniej jest wskazany dla leczenia ,obwodowych i mézgowych
zaburzeri naczyn krwionoénych oraz nieprawidtowosci naczyri krwionosnych oka
i ucha”.

Nalezy stwierdzi¢, ze skoro jednym ze wskazari leczniczych leku jest leczenie
nieprawidlowosci naczyfi krwionoénych oka i skoro dowiedzione jest, ze byt on
sprzedawany przez okres kilku lat, co nie zostalo zakwestionowane, to mégt on by¢
wykorzystywany do leczenia tych zaburzen. W tych okolicznosciach wymaganie
dowiedzenia, ze lek ten byl rzeczywiscie przyjmowany przez pacjentéw cierpiacych
na nieprawidlowosci naczyii krwionoénych oczu jest zbyteczne, a nawet byloby
trudne.
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W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza, stwierdzajac, ze dowdd
przedstawiony przez interwenienta wykazuje rzeczywiste uzywanie wczeéniejszego
znaku towarowego w odniesieniu do ,obwodowego $rodka rozszerzajacego naczynia
krwionosne przeznaczonego do leczenia zaburzen naczyi krwionoénych oraz
nieprawidlowosci naczyn krwiono$nych oka i ucha”, nie naruszyla art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

W rezultacie pierwszy zarzut skarzacej nalezy oddalic.

W przedmiocie drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, zZe omawiane towary nie wykazuja wystarczajacych podobien-
stw, aby uzasadni¢ wniosek OHIM; twierdzi réwniez, ze sporne znaki towarowe nie
sq podobne, jesli wzigé pod uwage ich odmiennosci wizualne i fonetyczne, oraz ze
w konsekwencji w odniesieniu do znakéw towarowych nie zachodzi jakiekolwiek
prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad lub skojarzenia.

W odniesieniu do podobieristwa towaréw skarzgca twierdzi, ze OHIM niestusznie
nie wzigl pod uwage formy towaru. W istocie produkt interwenienta jest tabletka
przyjmowana droga ustng, podczas gdy produkt skarzacej wystepuje w formie kropli
oftalmicznych.

Ponadto jako ze towary te sa dostgpne jedynie w aptekach i na recepte, konsument
nabywa produkt, ktéry zostal juz dla niego wybrany i okrelony przez lekarza.
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Zdaniem skarzacej, z uwagi na to, ze znak towarowy TRAVATAN jest uzywany dla
preparatu oftalmicznego wykorzystywanego do leczenia jaskry, wlasciwe leczenie
jest przepisane przez oftalmologa, podczas gdy lek TRIVASTAN jest przepisywany

_ przez specjaliste w dziedzinie zaburzeri naczyn krwiono$nych. Oba produkty sa
zatem przepisywane przez wyspecjalizowanych lekarzy, a odpowiediiié zalecenia sa~ —

spelniane i realizowane przez farmaceute. Jest prawie niemozliwe, by farmaceuta
pomylil forme produktéw lub ich przeznaczenie (tj. krople oftalmiczne przezna-
czone do leczenia jaskry i $rodek rozszerzajacy naczynia krwiono$ne w formie
pigulki wykorzystywanej ogélnie w leczeniu zaburzei naczyn krwionoénych).
Skarzaca podkredla, ze produkt interwenienta wydaje si¢ by¢ przeznaczony do
ogoblnego leczenia probleméw naczyniowych.

Poza tym skarzgca rozmyslnie ograniczyla specyfikacje swojego produktu do
»oftalmicznych preparatéw farmaceutycznych do leczenia jaskry”, dodatkowo
zmniejszajagc wszelkie podobienistwo towaréw. Izba Odwolawcza nie dokonala
whadciwej oceny w tej kwestii.

W odniesieniu do podobieristwa oznaczeri skarzaca utrzymuje, ze jeéli chodzi
o podobienistwo wizualne, to wywierane caloéciowe wrazenie wskazuje, iz
podobieristwa, nawet jeli istnieja, to nie sa wystarczajace do stwierdzenia, ze
oznaczenia s3 podobne. Wbrew stwierdzeniu Izby Odwolawczej, dwie pierwsze
litery kazdego stowa, ,t” i ,t”, nie stanowig dominujacej czeéci prefiksu kazdego ze
znakéw towarowych, gdyz prefiks ,tr” pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia bez
towarzyszacej mu samogloski i to wlagnie ta samogloska pozwala konsumentowi na
wymowienie sylaby. W rezultacie wladciwego poréwnania nalezaloby dokonaé na
podstawie kazdej sylaby jako catosci, czyli prefiksu ,tra” i prefiksu ,tri”.

W odniesieniu do podobieristwa fonetycznego skarzaca podnosi, iz réznice sa
wystarczajace do odrdznienia znakéw towarowych, tym bardziej ze réznice te sa
polaczone z odmienno$ciami wizualnymi. W istocie istnieje bardzo latwo
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n

dostrzegalna réznica we wloskiej wymowie ,tri” i ,tra”. Ponadto dolaczenie
spélgloski ,,s” nadaje znakowi TRIVASTAN istotng osobliwo$¢ fonetyczng.

Skarzgca utrzymuje, Ze znaki towarowe réznia si¢ pod wzgledem koncepcyjnym.
Prefiks ,tri” wczedniejszego znaku towarowego oznacza ,potréjny” lub ,trzy razy”,
a sylaba ,vas” odnosi si¢ do ,naczyn krwiono$nych”. W konsekwencji znaczenie
wceze$niejszego znaku towarowego TRIVASTAN jest fatwo rozréznialne dla
specjalistéw takich jak lekarze i farmaceuci, gdyz oznacza, ze produkt ma potréjne
dzialanie i jest wykorzystywany przy zaburzeniach naczyii krwionoénych. Sufiks
»tan” jest pozbawiony znaczenia i nie posiada charakteru odrézniajacego, i nawet
jedli jest wspdlny dla porédwnywanych znakéw towarowych, wystepuje réwniez
w wielu innych znakach towarowych odnoszacych sie do towaréw nalezacych do
klasy 5. Zgloszony znak towarowy TRAVATAN nie posiada zadnego znaczenia,
poniewaz mamy tutaj do czynienia z wymyslonym slowem, pomimo ze pierwsze
litery wywodza sie z pojecia , Travoprost”, ktére stanowi powszechna miedzynaro-
dowa nazwe produktu skarzacej.

A zatem nawet jeéli nalezaloby stwierdzié, ze wystepuje pewne podobieristwo
oznaczen pod wzgledem wizualnym lub fonetycznym, wplyw tego podobieristwa nie
moze by¢ przesadny, w szczegdlnosci ze wzgledu na réznice formy produktéw oraz
kontekst medyczny, w ktérym sa one sprzedawane.

Ponadto skarzgca podnosi, ze wczesniejszy znak towarowy nie posiada samoistnego
charakteru odrdzniajacego oraz Zze nie przedstawiono zadnego dowodu na jego
renome lub jego powszechna znajomoé¢. W istocie jesli wezesniejszy znak towarowy
nie cieszy si¢ powszechna znajomoscia u odbiorcdéw, a jego przedstawienie wykazuje
niewielka iloé¢ elementéw fantazyjnych, to zwykle podobienistwo znakéw towaro-
wych nie wystarcza, aby zaistnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
(wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec.
str. [-6191, pkt 25).
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Ponadto Europejska Agencja ds. Lekéw przyznala licencje na sprzedaz towaru
skarzacej opatrzonego znakiem towarowym TRAVATAN na calym terytorium Unii
Europejskiej.

OHIM i interwenient popieraja oceng dokonang przez Izbe Odwolawcza.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wiasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wprowadzenia
w biad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym. Poza tym na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 przez ,wczeéniejsze znaki towarowe” nalezy rozumieé
miedzy innymi znaki towarowe zarejestrowane w Panstwie Czlonkowskim, ktérych
data zgloszenia jest wczeéniejsza od daty zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodar-
czo.
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Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad podlega
caloéciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczen
oraz towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich okolicznosci konkretnego przypadku, a w szczegdélno$ci wzajemnej
zalezno$ci pomiedzy podobienstwem oznaczen a podobieristwem oznaczanych
towaréw lub uslug [wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31-33 oraz powolywane orzecznictwo).

W niniejszej sprawie wczesniejszy znak towarowy TRIVASTAN zostal zarejestro-
wany we Wloszech, ktdre to panstwo stanowi zatem terytorium wlaéciwe z punktu
widzenia stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Bezsporne jest, ze omawiane towary sa lekami wymagajacymi przepisu lekarza przed
ich sprzedaza konsumentom konicowym w aptekach. W rezultacie wiasciwym
kregiem odbiorcéw sa tutaj nie tylko konsumenci koricowi, ale réwniez specjalici, tj.
lekarze przepisujacy lek oraz farmaceuci sprzedajacy przepisany lek.

W $wietle powyzszych rozwazann nalezy dokonaé poréwnania, po pierwsze,
omawianych towardw i, po drugie, spornych oznaczen.

— W przedmiocie poréwnania towaréw

Tytulem wstepu nalezy wypowiedzie¢ sie co do ewentualnego ograniczenia wykazu
zgloszonych towaréw do ,oftalmicznych preparatéw farmaceutycznych do leczenia
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jaskry-", czego dokonala, jak sama utrzymuje, skarzaca. W tym wzgledzie nalezy
przypomnie¢, ze dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad musi dotyczy¢é wszystkich
towaréw okre$lonych w zgloszeniu znaku towarowego. Aby moéc uwzglednié
ograniczenie wykazu towaréw lub ustug zawartego w zgloszeniu znaku towarowego,
musi ono zosta¢ dokonane zgodnie ze specyficznymi wymogami, na wniosek
o dokonanie zmiany zlozonego zgloszenia, zgodnie z art. 44 rozporzadzenia nr 40/94
oraz zasada 13 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towaro-
wego (Dz.U. L 303, str. 1) [ww. wymieniony wyrok w sprawie Tablette ovoide, pkt 13,
oraz wyrok Sadu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen
przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 30]. Ponadto ograniczenia wykazu towaréw zawartego w zgloszeniu
wspélnotowego znaku towarowego nalezy dokonaé w sposéb wyrazny
i bezwarunkowy [zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. 1I-753, pkt 61 i 62, oraz z dnia
10 listopada 2004 r. w sprawie T-396/02 Storck przeciwko OHIM (Ksztalt cukierka),
dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 20].

W niniejszej sprawie skarzaca, w piémie procesowym przedstawiajgcym zarzuty
odwotania z dnia 28 stycznia 2002 r., stwierdzila nastgpujaco:

»Celem ulatwienia zadania [Izbie Odwotawczej] zglaszajacy potwierdzaja gotowoéé
do ograniczenia wykazu towaréw bedacych przedmiotem zgloszenia nr 847590 [do]
»oftalmicznych preparatéw farmaceutycznych do leczenia jaskry«”.

Nalezy przypomnieé, ze wymogi ograniczenia nie zostaly spelnione poprzez
sformufowanie ,potwierdzaja gotowo$¢”, jako ze skarzaca nie zlozyta wniosku
o dokonanie zmiany zgloszenia znaku towarowego zgodnie z wyzej wskazanymi
przepisami.
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W tych okolicznosciach nie mozna zarzuci¢ Izbie Odwotawczej, ze nie uwzglednita
ona utrzymywanego ograniczenia wykazu towaréw zawartego w zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego.

W konsekwencji poréwnywanymi towarami sa ,oftalmiczne preparaty farmaceu-
tyczne” i ,obwodowy $rodek rozszerzajacy naczynia krwionosne przeznaczony do
leczenia obwodowych i mézgowych zaburzenn naczyn krwiono$nych oraz niepra-
widlowoéci naczyn krwionoénych oka i ucha-",

Aby dokonaé oceny podobieristwa omawianych towaréw lub ustug, nalezy wziaé pod
uwage wszystkie istotne czynniki, ktére charakteryzuja wzajemny stosunek tych
towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja miedzy innymi charakter towardw, ich
przeznaczenie, sposéb uzytkowania, jak réwniez to, czy konkuruja one ze sobg, czy
tez si¢ uzupelniaja (zob. analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).

W niniejszej sprawie, jak slusznie utrzymuje OHIM, towary maja ten sam charakter
(preparaty farmaceutyczne), ten sam cel lub przeznaczenie (leczenie zaburzer oka,
wynikajacych tudziez nie wynikajacych z zaburzeii naczyniowych), skierowane sg do
tych samych konsumentéw (specjalistéw, wlaczajac w to lekarzy i farmaceutéw, oraz
rzeczywistych uzytkownikéw koncowych, czyli pacjentéw cierpiacych na zaburzenia
oka), korzystaja z tych samych kanaldw dystrybucji (co do zasady apteki) oraz
wykazuja potencjalnie uzupelniajacy charakter. Nie ma zatem zadnych watpliwosci,
ze moga one by¢ wytwarzane lub sprzedawane przez tych samych przedsigbiorcéw.

Nalezy odrzucié¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym towary te nie sa podobne,
poniewaz produkt interwenienta jest tabletka przyjmowang droga ustng, podczas
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gdy produkt skarzacej wystepuje w formie kropli oftalmicznych. Ta réznica
w przyjmowaniu leku nie moze w istocie przewazaé w niniejszej sprawie nad
wspdlnym charakterem i przeznaczeniem obu produktéw.

Ponadto argument skarzacej, iz jej lek jest przepisywany przez oftalmologa, podczas
gdy lek interwenienta jest przepisywany przez specjaliste w dziedzinie zaburzen
naczyfn krwionoénych, nie jest istotny. W istocie, biorac pod uwage, ze lek
interwenienta moze by¢ wykorzystywany w leczeniu nieprawidiowosci naczyni
krwionoénych oka, nie mozna wykluczy¢, iz to raczej oftalmolog, a nie specjalista
w dziedzinie zaburzeri naczyn krwionoénych, jest lekarzem, ktdry opiekuje sie
pacjentem cierpigcym na tego typu zaburzenia.

W konsekwencji z uwagi na to, ze produkt oznaczony wczeéniejszym znakiem
towarowym moze by¢ wykorzystywany w leczeniu nieprawidlowosci naczyn
krwionoénych oka, nawet jeéli nie jest on przeznaczony do ogdlnego leczenia
probleméw naczyniowych, jak to podnosi skarzaca; nalezy go uznaé za analogiczny
z oftalmicznym preparatem farmaceutycznym, gdyz w obu przypadkach mamy do
czynienia z zaburzeniami oka.

W rezultacie, stwierdzajac, ze omawiane towary wykazuja wysoki stopient
podobieristwa, 1zba Odwolawcza nie popelnila biedu.

— W przedmiocie poréwnania omawianych oznaczefi

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, caloéciowg ocene prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego
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lub koncepcyjnego podobieristwa spornych oznaczen, nalezy oprzeé¢ na wywieranym
przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy uwzglednieniu w szczegdlnoéci ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych [wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz powolywane orzecznictwo].

Stownymi oznaczeniami podlegajacymi poréwnaniu sg:

— TRAVATAN: zgloszony znak towarowy;

— TRIVASTAN: wczeéniejszy znak towarowy.

Skarzaca podnosi, ze istniejagce pomiedzy tymi oznaczeniami podobienistwa nie s
wystarczajace, aby ustali¢ ich identyczno$¢ pod wzgledem wizualnym oraz ze Izba
Odwolawcza, zamiast rozwazy¢ pierwsza sylabe w calosci, blednie wyodrebnila dwie
pierwsze litery omawianych oznaczen jako element dominujacy prefiksu wystepu-
jacego w kazdym z nich.

Argumentu skarzacej nie mozna podzielié. Izba Odwolawcza prawidlowo stwier-
dzila, ze na plaszczyznie wizualnej oba oznaczenia sa prawie tej samej dlugoéci
i zawierajg siedem liter wspdlnych — ,t”", ,t”, ,v", ,a", ,t", ,a” i ,n” — umieszczonych
w tym samym porzadku. Wskazala ona réwnie slusznie, Ze rozpoczynaja si¢ one od
tych samych liter ,t”" i ,t” i posiadaja te samg koiicéwke ,tan”. Nalezy wskazad, ze
w ramach poréwnania na plaszczyznie wizualnej okoliczno$é, iz dwie pierwsze litery
nie tworza calej pierwszej sylaby, nie ma w niniejszej sprawie znaczenia. Nalezy
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zatem stwierdzi¢, ze calodciowe wrazenie wywierane na skutek tych wizualnych
podobienstw ukazu)e, ze oznaczenia sg podobne, Izba Odwolawcza slusznie
stwierdzita zatem, ze réznice w omaw1anych oznaczeniach, wynikajace z faktu, iz
trzecia litera kazdego z oznaczeri jest odmienna (samogloski ,i” i ,a”) oraz
wystepowame dodatkowe) litery we wczesme)szym “Znaku towarowym™ (spoigloska -
»,8") nie moga zmieni¢ tego wrazenia, gdyz te elementy wizualne s3 malo
dostrzegalne.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza, uznajac, iz na plaszczyznie
wizualnej oznaczenia s3 podobne, nie popehita bledu,

W odniesieniu do podobieristwa fonetycznego skarzaca podnosi, ze Izba Odwola-
wcza nie wzigta w wystarczajacy sposéb pod uwage fonetycznego wplywu
poszczegélnych cech znakéw towarowych, ktére uznata za nieznaczace. Rozbiez-
noéci pomiedzy oznaczeniami wystarczaja jednakze do fonetycznego odréznienia
ich, poniewaz przez osoby wloskojezyczne sa one wymawiane w spos6b oczywiscie
rézny.

W tym wzgledzie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze z uwagi na to, iz przemgtny
konsument bardzo rzadko ma mozliwoé¢é dokonania bezposredniego poréwnania
poszczegélnych znakéw towarowych i zwykle musi ufaé wywieranemu przez nie
niedoskonalemu wrazeniu fonetycznemu zachowanemu w pamieci, oraz biorac pod
uwage bardzo podobne brzmienie dwdch plerwszych sylab spornych oznaczen
i identyczne brzmienie ostatniej sylaby tych oznaczer, wywieraja one w odczuciu
przecigtnego konsumenta podobne calo$ciowe wrazenie fonetyczne.
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Nalezy zgodzi¢ sie z interwenientem, Ze oba oznaczenia skiadaja si¢ ze stéw
majacych te sama diugo$é fonetyczng, ten sam poczatek (,tr”), te sama koncéwke
(sylabg ,tan”), prawie identyczne $rodkowe gloski (,va” i ,vas”) umieszczone w tym
samym porzadku, jako ze wiekszo$¢ foneméw jest identyczna i pojawia si¢ w tym
samym porzadku. Nalezy wskazaé, Ze istnienie tak licznej ilosci wspélnych
elementéw nie pozwala wloskiemu konsumentowi na wyrazne dostrzezenie malych
odrebnoéci tych oznaczeii, co stwarza mozliwo$¢ wywolania u niego pewnego
poczucia dezorientacji.

W rezultacie Izba Odwolawcza, stwierdzajac, ze istnieje podobieristwo fonetyczne
spornych oznaczeri, nie popelnita bledu.

W odniesieniu do poréwnania oznaczeri na plaszczyinie koncepcyjnej skarzaca
podnosi, ze oznaczenia réinig sie od siebie, gdyz zgloszony znak towarowy
TRAVATAN nie posiada zadnego znaczenia, podczas gdy pierwsza sylaba
wcze$niejszego znaku towarowego TRIVASTAN oznacza ,potréjny”, a jego druga
sylaba ,vas” odnosi si¢ do przymiotnika ,naczyniowy”. Jedyna sylaba wspdlna obu
oznaczeniom nie posiada szczegdlnego znaczenia, ani charakteru odrézniajacego
w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 5.

Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze dla konsumenta wloskiego stowa ,trivastan”
i ytravatan” nie posiadaja Zadnego znaczenia.

Oceng dokonang przez Izbe Odwolawcza nalezy jedynie podzieli¢. W istocie nie jest
mozliwe, by wczedniejszy znak towarowy TRIVASTAN posiadat dla wlasciwego
kregu odbiorcéw, nawet jesli obejmuje on réwniez specjalistéw, znaczenie produktu
o potréjnym dziataniu wykorzystywanego w leczeniu zaburzei naczy krwiono$-
nych. Nawet jesli odbiorcy moga rozumie¢ ,tri” jako odniesienie do ,potréjny”, to
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nie jest oczywiste, co ma byé ,potréjne”. Ponadto, jak to stwierdzit OHIM, w jezyku
wloskim istniejg stowa, ktére rozpoczynaja si¢ od ,tri”, w ktérych jednakze owo ,tri”
nie ma znaczenia ,potréjny” [na przyklad ,tributario” (fiskalny lub podatkowy) lub
stribolare” (sprawia¢ bal)].

W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze dla wloskiego konsumenta stowa ,travatan”
i ytrivastan” nie posiadaja konkretnego znaczenia oraz ze wobec tego pomiedzy
omawianymi oznaczeniami nie wystepuje podobienistwo koncepcyjne.

W rezultacie nalezy uznaé, ze istnieje znaczne podobieristwo wizualne i fonetyczne
spornych oznaczen, jak réwniez, ze brak jest podobienstwa koncepcyjnego tych
oznaczen.

Biorac pod uwage znaczne podobieristwo towaréw oraz wizualne i fonetyczne
podobiefistwo oznaczen, nalezy wskazaé, ze w odniesieniu do nich zachodzi
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

W odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym wczeéniejszy znak
towarowy nie posiada renomy, nalezy odnotowad, Ze interwenient nigdy nie
powolywal sie na renome swojego znaku towarowego.

Ponadto w odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym wcze$niejszy znak
towarowy nie posiada samoistnego charakteru odrézniajacego, nalezy stwierdzi¢, ze
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skarzaca nie przedstawita w tym wzgledzie zadnego dowodu. Ponadto Izba
Odwolawcza nie oparla swej argumentacji dotyczacej prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad na wysoce odrézniajacym charakterze wezeéniejszego znaku
towarowego. W istocie o ile celem oceny zaistnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad nalezy uwzgledni¢ charakter odrézniajacy wczeéniejszego
znaku towarowego (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24), to
stanowi to tylko jeden spoérdd elementéw odgrywajacych role w ramach tej oceny.
A zatem nawet wobec istnienia wczeéniejszego znaku towarowego o charakterze
nieznacznie odrézniajacym prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad moze
zaistnie¢, w szczegdlnodci z powodu podobieristwa oznaczen i wskazanych towaréw
lub ustug [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03
L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 61].

Poza tym jeéli chodzi o nadmienienie przez skarzaca faktu, ze Europejska Agencja
ds. Lekdéw przyznata licencje na wprowadzenie na rynek jej produktu pod znakiem
towarowym TRAVATAN, wystarczy stwierdzié, ze poniewaz skarzaca nie nad-
mienifa tego w postgpowaniu przed OHIM ani tez nie przedlozyla w tym
postepowaniu zadnego dowodu w tym wzgledzie, argument ten jest niedopusz-
czalny. Ponadto w przypadku niniejszej sprawy jest on pozbawiony znaczenia, gdyz
owa ewentualna licencja nie wplywa na oceng zaistnienia prawdopodobieiistwa
wprowadzenia w blad, dokonywana na podstawie rozporzadzenia nr 40/94.

W tych okolicznoéciach nalezy wnioskowaé, ze stopien podobieristwa omawianych
towaréw i oznaczen jest wystarczajaco wysoki, aby mozna bylo stwierdzi¢, ze
odbiorcy mogliby uznaé, iz dane towary pochodza z tego samego przedsigbiorstwa
lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych gospodarczo.

W konsekwencji drugi zarzut skarzacej, a co za tym idzie — skarge w calosci, nalezy
oddalié.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zosta)e obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Z uwagi na to, ze skarzaca przegrala
sprawe, nalezy — zgodnie z zgdaniem OHIM i interwenienta — obcigzyé ja
poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE]J INSTANCII (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania,

Jaeger Tiili Czicz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 wrzeénia
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger
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