BIOFARMA PRZECIWKO OHIM — BAUSCH & LOMB PHARMACEUTICALS (ALREX)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (pierwsza izba)
z dnia 17 listopada 2005 r.”

W sprawie T-154/03

Biofarma SA, z siedziba w Neuilly-sur-Seine (Francja), reprezentowana przez
adwokatéw V. Gila Vege, A. Ruiz Lépez oraz D. Gonzalez Maroto,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez W. Verburga oraz A. Folliarda-
Monguirala, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktorej drugg strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postgpowania: niderlandzki.

IT - 4745



WYROK Z DNIA 17.11.2005 r. — SPRAWA T-154/03

Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.,, z siedziba w Tampa, Floryda (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata S. Klosa,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
5 lutego 2003 r. (sprawa R 370/2002-3), wydana w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Biofarma SA a Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.,

SAD PIERWSZE] INSTANC]JI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba)

w skiadzie: J.D. Cooke, prezes, R. Garcia-Valdecasas i V. Trstenjak, sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 2 maja 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
18 grudnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge zlozong w sekretariacie
Sadu w dniu 29 grudnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z replika zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 27 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 maja 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 6 kwietnia 1998 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 1. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z p6Zn. zm., Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc. (zwana dalej
»interwenientem”) ztozyla do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnegtrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to stowne oznaczenie ALREX.

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klasy 5 w rozumieniu Porozumie-
nia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastgpujagcemu opisowi: ,oftalmiczne preparaty farmaceutyczne,
tj. krople do oczu, roztwory, Zele i masci wykorzystywane do leczenia infekcji
i zapalen oka”.

W dniu 12 lipca 1999 r. Biofarma SA (zwana dalej ,skarzaca”), bedaca juz
uprawniong ze sfownych znakéw towarowych ARTEX, zarejestrowanych we Francji,
w krajach Beneluksu i w Portugalii dla towardw nalezacych do klasy 5
(wspecjalistyczny preparat farmaceutyczny wykorzystywany w dziedzinie kardiologii;
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preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; materialy do plombowania
z¢bow i odciskéw dentystycznych”), wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego, podnoszac, ze w odniesieniu do omawianych znakéw istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94,

W dniu 18 stycznia 2000 r. OHIM poinformowal skarzaca o dokonanej przez
interwenienta zmianie wykazu towaréw objetych zgloszonym znakiem towarowym,
posiadajacego od tej chwili nastepujace brzmienie: ,preparaty antyalergiczne,
sterydowe i oftalmiczne, tj. krople do oczu, roztwory, zele i masci wykorzystywane
do leczenia infekcji i zapaleni oka”. W tym samym piémie OHIM wezwat skarzaca do
poinformowania, czy podtrzymuje ona swéj sprzeciw, czego dokonala ona pismem
z dnia 4 lutego 2000 r.

Decyzja z dnia 28 lutego 2002 r. Wydziat Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw.
Stwierdzit on, ze z uwagi na podobieristwo oznaczeri ALREX i ARTEX oraz objetych
tymi znakami towaréw, istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad.

W dniu 25 kwietnia 2002 r. interwenient wnidst odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 5 lutego 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”), doreczona
skarzacej w dniu 4 marca 2003 r, Trzecia Izba Odwolawcza uchylita decyzje
Wydziatu Sprzeciwéw i odrzucita sprzeciw, opierajac sie w szczegélnosci na tym, ze
pomimo iz omawiane towary naleza do tej samej klasy, istnieje miedzy nimi
niewielki stopieri podobienistwa.
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Zadania stron
Na rozprawie, ktéra odbyta sie w dniu 4 maja 2005 r., wysluchano wystapieii stron
oraz ich odpowiedzi na pytania zadane przez Sad.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji oraz ,stwierdzenie, ze
w odniesieniu do znakéw towarowych ARTEX i ALREX, ktérymi oznaczone
sa podobne towary, faktycznie istnieje prawdopodobicristwo wprowadzenia
w blad”,

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

Argumenty stron

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie zarzut naruszenia przez Izbe
Odwolawcza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze, skarzaca podkresla, ze towary oznaczone spornymi znakami
towarowymi sa podobne z uwagi na ich identyczne charakter i przeznaczenie,
a mianowicie ich wykorzystanie do leczenia zdrowotnych probleméw ludzi
i wytwarzanie przez te same przedsiebiorstwa, w tych samych laboratoriach, jak
réwniez z uwagi na fakt, Ze s3 promowane na rynku przez te same podmioty, na
przyklad przedstawicieli medycznych, ze ich reklamy ukazuja sie w tych samych
czasopismach specjalistycznych, ze sa one sprzedawane w tych samych placéwkach,
tj. w aptekach, oraz sa podawane w tych samych miejscach, tj. szpitalach, o$rodkach
zdrowia itp.

Skarzaca dodaje, ze skoro lek przeciwko nadci$nieniu oznaczony wcze$niejszymi
znakami towarowymi ARTEX wystgpuje w formie tabletek, to w przyszioéci moze
on réwnie dobrze wystepowaé w innej formie galenowej celem ulatwienia jego
podawania w przypadku okreslonych kategorii chordb, na przyktad w formie kropli,
tj. w takiej samej formie co towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym
ALREX.

Po drugie, skarzaca podnosi, Ze samo poréwnanie wizualne oznaczeri ARTEX
i ALREX pozwala na ustalenie ich stopnia podobiefistwa. Ich podobienistwo
wizualne wynika z oczywistej zbieznosci pierwszej litery ,a” i dwéch ostatnich liter
»ex”. Posiadaja one réwniez wspdlng $rodkows spolgloske ,r”. Wszystkie te czynniki
wywierajg wrazenie wizualne prowadzace z fatwoscia do pomylenia tych nazw, co
nalezy uznaé¢ za wystarczajace dla wykazania istnienia prawdopodobiefstwa
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wprowadzenia w biad. Skarzaca podnosi w tej kwestii, ze lektura sporzadzonej
w podpiechu przez lekarza recepty moze prowadzi¢ do pomylek fatalnych
w skutkach, w przypadku gdy nazwy dwoch lekéw wykazuja taki stopief
podobieristwa. Jedyne réznice odnoszjce si¢ do $rodkowych liter stéw nie moga
by¢ dostizezone w pierwszym momencie. W istocie réznia si¢ one jedynie jedng ze
$rodkowych spéiglosel (,t” zamiast ,1”) i jej umieszczeniem w stosunku do innej
spolgloski wspdlnej dwém nazwom. Wszakze konsument zapamigtuje zwykle
pierwsze i ostatnie litery, a nie litery $rodkowe.

Réwniez na plaszczyznie fonetycznej prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
jest ewidentne, gléwnie z uwagi na to, ze samogloski ,a” i ,e” zostaly umieszczone
w tym samym miejscu w obu stowach. Ponadto poniewaz te dwa oznaczenia skladajg
sig jedynie z dwdch sylab, zbiezno$¢ ta ma duze znaczenie, tym bardziej ze brzmienie
samoglosek, a w szczegblnoéci samoglosek ,a” i ,e”, jest zapamigtywane
w pierwszym rzgdzie i w sposéb najbardziej klarowny. Poza tym fakt, ze samogtoska
»a" stanowi pierwsza litere obu oznaczen, wzmacnia dzwigczno$é nastepujacej po
niej spoigloski. Skarzaca wyjaénia réwniez, ze we Francji, w Portugalii i w krajach
Beneluksu, gdzie sporne znaki towarowe wystepowalyby jednoczeénie w przypadku
utrzymania w mocy zaskarzonej decyzji, druga sylabe tych znakéw towarowych
wymawia si¢ w cafodci z padajacym na nig akcentem tonicznym. Uéciéla ona, 7e
w sylabie tej samogloska ,e” Iaczy si¢ z koricowa spélgloska ,x” w ten sposéb, ze
wspomniang sylabe wymawia si¢ w jezyku francuskim jako litery ,k” i ,s” wymawiane
kolejno po sobie. W polaczeniu z samogtoska ,e” litera ,x” posiada zatem bardzo
silne brzmienie, ktére dominuje we wrazeniu caloci. Pierwsza sylaba w obu
przypadkach rozpoczyna si¢ literg ,a”, ktéra réwniez posiada bardzo silne brzmienie
i ma tendencjg do zmniejszenia i tak stabego samego w sobie brzmienia nastepujacej
po niej spélgloski (,1” w jednym przypadku i ,i” w drugim przypadku). Skarzaca
dodaje wreszcie, ze zaréwno jedna, jak i druga nazwa zawiera w érodku litere 1",
ktéra jest spélgloska szczelinowa.

Skarzaca kiadzie przy tym nacisk na fakt, ze konsument rzadko kiedy ma okazje do
bezpoéredniego poréwnania oznaczenn ALREX i ARTEX, i musi w tym wzgledzie
polega¢ na zachowanym w pamieci niedoskonalym wrazeniu.

II - 4751



19

20

21

22

WYROK Z DNIA 17.11.2005 r. — SPRAWA T-154/03

Skarzaca podnosi réwniez, ze krajowy urzad ds. wlasnodci intelektualnej, do ktérego
wniosta ona sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego ALREX we Frangji,
wskazal w decyzji z dnia 28 kwietnia 2000 r., ze oznaczenie ALREX stanowi imitacje
wczesniejszego oznaczenia i nie moze zatem korzysta¢ we Francji z ochrony z tytulu
znaku towarowego dla oznaczania identycznych lub podobnych towaréw.

W odniesieniu do przedstawionych przez interwenienta opakowari, przedstawionych
ponizej w pkt 35, skarzaca podnosi w replice, ze nalezy uwzgledni¢ wylacznie
faktyczny ksztalt, w jakim znaki towarowe ARTEX zostaly zarejestrowane
i poréwna¢ go z faktycznym ksztaltem znaku towarowego ALREX, o ktdrego
rejestracje wniesiono do OHIM. W niniejszej sprawie chodzi wszakze o dwa
oznaczenia pisane wielkimi literami, czysto mianownikowymi, bez elementéw
graficznych, koloréw, odmiennych liter lub cech pozwalajacych na ich rozréznienie.

Po trzecie, skarzaca wskazuje, ze Izba Odwolawcza wydaje si¢ zaktadad, iz
konsumentami sa specjalisci lub wyspecjalizowany personel, co nie jest prawda.
Koricowym konsumentem omawianych towaréw jest zawsze osoba chora, tj. osoba
dorosta lub wiekowa, posiadajaca pewne wyksztalcenie lub tez nie i posiadajaca
pewien poziom wiedzy ogélnej lub tez nie. Pielegniarz lub personel medyczny
szpitala mozZe poza tym pomyli¢ te dwa leki z uwagi na znaczne podobieristwo ich
nazw.

Po czwarte wreszcie skarzaca wyjasnia, Ze funkcjg znaku towarowego nie jest
wylacznie pozwolenie konsumentowi na uniknigcie uznania, iz towary lub ustugi
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ale réwniez zapewnienie mozliwosci
rozpoznania, w interesie konsumenta, samych towaréw. W przypadku leku
konsument zyczy sobie otrzymaé towar oznaczony okre$lonym znakiem towaro-
wym, poniewaz wigza sie z tym skutki korzystne dla jego zdrowia. W konsekwencji
konsument ten posiada szczegélny interes w tym, aby towar byl wyraznie oznaczony
i nie mégt by¢ pomylony z innym towarem, gdyz w przeciwnym wypadku mogloby
to mie¢ wplyw na jego zdrowie.
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Okolicznoéé, ze istnieja inne publiczne instytucje czy organy posiadajace
kompetencje w zakresie wydawania zezwolen na sprzedaz produktéw farmaceutycz-
nych, nie zwalnia organu posiadajacego kompetencje w zakresie rejestracji z wziecia
tej funkcji znaku towarowego pod uwage.

Z danych Swiatowej Organizacji Zdrowia i hiszpariskiego ministerstwa zdrowia
i konsumpcji skarzaca wnioskuje, iz nie nalezy do rzadkosci, ze dwie osoby cierpiace,
odpowiednio, na nadci$nienie tetnicze, leczone z pomoca ARTEX, i na zapalenie
spojéwek bedace skutkiem sezonowych alergii, dla ktdrego przepisywany jest
ALREX, naleza do tego samego kregu rodzinnego lub zawodowego lub tez ze ten
sam pacjent cierpi na te dwa schorzenia, wobec czego nie jest wyjatkiem, iz oba leki
znajdujg sie w tym samym miejscu w tym samym czasie.

Skarzaca dodaje w tym zakresie, Ze jak wskazuja o§wiadczenia zlozone pod przysiega
lub $wiadectwa ekspertéw, ktére moze ona przediozyé, pomylenie tych dwéch lekéw
moze wywolaé istotne konsekwencje, w szczegélnosci w przypadku uzycia
zewngetrznego, gdyz ARTEX moze réwnie dobrze w przyszloéci wystgpowad
w formie kropli. W ramach oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad
nalezy zatem wzig¢ pod uwage zagrozenia dla zdrowia w przypadku pomylenia.

W odniesieniu do podobiefistwa towaréw OHIM, powolujac si¢ na wyrok Trybunatu
z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. 1-5507, pkt 23,
przyznaje, ze w przypadku poréwnania preparatéw farmaceutycznych z innymi
preparatami farmaceutycznymi, wystepuje z zasady podobieristwo. Stwierdza on
jednakze, iz stopienn podobienstwa moze sig¢ réznié, w szczegdlnosci w przypadku
preparatéw wykorzystywanych do leczenia odmiennych probleméw zdrowotnych.
Nawet jesli przeznaczenie wszystkich preparatéw farmaceutycznych jest identyczne,
tj. leczenie probleméw zdrowotnych, to charakter tych probleméw moze si¢ réznié
w ten sposdb, ze istnieje jedynie niewielki stopieri podobieiistwa, co przy ocenie
wszystkich istotnych czynnikéw moze prowadzi¢ do wniosku, ze nie istnieje
prawdopodobieiistwo wprowadzenia w blad.
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Infekcje oka i nadci$nienie sa leczone przez réinych specjalistéw i w réznych
miejscach, co wiagze si¢ réwniez z istnieniem odmiennych kanatéw dystrybucji.
Ponadto sposéb podawania tych dwoch preparatéw takze sie rézni. Podczas gdy
ARTEX jest oferowany w formie tabletek lub pigulek przyjmowanych doustnie,
ALREX jest dostepny w formie substancji mniej lub bardziej plynnej, stosowanej
miejscowo na ludzkim ciele. Rynek lekéw wykorzystywanych w celu zmniejszenia
infekcji i zapaleri oka jest zatem odmienny od rynku lekéw przeznaczonych do
leczenia nadci$nienia.

Wreszcie nawet je$li mozliwe jest, ze w przyszloSci ARTEX nie bedzie jedynie
preparatem w formie tabletek lub pigulek, ale réwniez w formie kropli, to nie ma to
miejsca w chwili obecnej. Zdaniem OHIM, nie mozna wszakze dokonywaé
poréwnania towaréw na podstawie ewentualnych zmian wprowadzonych
w przyszloéci.

W odniesieniu do podobienistwa oznaczetn OHIM wskazuje, ze Izba Odwolawcza
stwierdzila, iz oba oznaczenia ARTEX i ALREX sa popularnymi nazwami
preparatéw farmaceutycznych skladajacymi si¢ ze standardowych sylab, bez
jakiegokolwiek elementu charakterystycznego lub zaskakujacego. Tak wigc rejestr
wspdlnotowych znakéw towarowych w klasie 5 zawiera 296 zarejestrowanych
znakéw towarowych konczacych si¢ sufiksem ,ex”.

OHIM przyznaje, ze oznaczenia sa podobne, jednakze stwierdza, iz kwestia tego, czy
znaki towarowe wykazuja wystarczajace podobienistwo, aby stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, jest zalezna od innych czynnikéw, ktére
nalezy wzia¢ pod uwage. Czynnikami tymi sg w szczegdlnoéci znajomosé znaku
towarowego na rynku, skojarzenie z uzywanym lub zarejestrowanym oznaczeniem,
ktére moze on wywolaé, stopied podobiefistwa miedzy znakiem towarowym
a oznaczeniem oraz stopieri podobiefistwa oznaczonych towaréw lub ustug (wyrok
Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. 1-6191,
pkt 22). Na rozprawie OHIM dodal w tej kwestii, iz specjaliSci wiaza oznaczenie
ARTEL z francuskim slowem ,artére”.
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W odniesieniu do danego kregu odbiorcéw OHIM wskazuje, ze Izba Odwolawcza
stwierdzita w pkt 11 decyzji, iz biorac pod uwage fakt, ze leki przeznaczone do
leczenia nadci$nienia sg dostepne wylacznie na recepte, sklada si¢ on z ekspertéw.
OHIM dodaje, ze w wyroku z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon
przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), (Rec. str. I1-411, pkt 42) Sad
stwierdzil, iz docelowy krag odbiorcéw oftalmicznych preparatéw farmaceutycznych
i roztworéw jatowych stosowanych w chirurgii okulistycznej sktada sig z odbiorcéw
wyspecjalizowanych w medycynie, obejmujac w szczegdlnosci okulistéw i chirurgéw
okulistéw. Odbiorcy ci ze wzgledu na swoja wiedze sa bardziej uwazni niz przecietni
konsumenci, uznani za wlasciwie poinformowanych i dostatecznie uwaznych
i rozsadnych.

OHIM wskazuje réwniez, ze skoro act. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie
zawiera jakiegokolwiek odniesienia dotyczacego momentu, w jakim moze zaistnieé
wprowadzenie w blad, brak jest podstaw do przyjecia zalozenia, Ze moment
wprowadzenia w blad ograniczony jest do chwili zakupu. Wprowadzenie w biad
moze mie¢ miejsce w chwili, gdy towar oznaczony znakiem towarowym znajduje sie
w obrocie. Jednakze skoro stwierdza si¢ brak prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w chwili zakupu, to brak jest podstaw, aby przypuszczaé, ze moze byé inaczej
w jakimkolwiek innym momencie, przykladowo w chwili przyjmowania leku, chyba
ze dotyczy to innych kategorii odbiorcéw o réznych poziomach uwagi. W niniejszej
sprawie nie s3 wszakze rozwazane rézne kategorie odbiorcéw.

OHIM powoluje si¢ réwniez na wyrok Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. 1I-1589,
pkt 52, w ktdrym w nastepstwie ustalenia, iz krag odbiorcéw skiada sie z ekspertéw,
stwierdzono, Ze stopiefi podobiefistwa omawianych znakéw towarowych nie jest
wystarczajaco wysoki, aby w odniesieniu do nich mozna byto przyznaé istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad. Wniosek ten potwierdzony jest,
zdaniem OHIM, faktem, iz whadciwy krag odbiorcéw jest wysoce wyspecjalizowany
w dziedzinie danych towaréw i uslug, a w konsekwencji moze wykazywaé wysoki
stopien uwagi przy wyborze tych towaréw i ustug.
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OHIM stwierdza wreszcie, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz ewentualne
zagrozenie dla zdrowia nie moze odgrywaé jakiejkolwiek roli przy ocenie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 nie zawiera w tym wzgledzie jakiejkolwiek wskazéwki. Przepis ten ma na
celu wylacznie zakaz rejestracji znakéw towarowych w przypadku wystapienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonego do
rejestracji znaku towarowego i innego wczesniej zarejestrowanego znaku towaro-
wego.

Interwenient, ktéry podziela argumenty OHIM, podkresla w szczegélnosci fakt, iz
tabletki sprzedawane przez skarzgca sa opakowane w przezroczyste opakowania
plastykowe, podczas gdy krople oftalmiczne sprzedawane sa przez interwenienta
w malych butelkach, kt6rych korek jest zaopatrzony w kroplomierz, tak jak to oddaja
ponizsze ilustracje:

Nawet w przypadku gdyby omawiane towary wystepowaly w takiej samej formie,
czynniki podlegajace uwzglednieniu w ramach oceny ich stopnia podobiefistwa
zgodnie z ww. wyrokiem w sprawie Canon wskazuja wyraznie, iZ nie sa one podobne,
a przynajmniej, iz wykazuja one jedynie bardzo niewielki stopiert podobiesistwa.
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W trakcie rozprawy interwenient wskazal dwa wyroki Sadu ogloszone po dniu
whniesienia jego odpowiedzi na skarge. W wyroku z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie
T-169/03 Sergio Rossi przeciwko OHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Zb.Orz.
str. 11-685, Sad orzekl, ze torby damskie i obuwie damskie, nawet jesli stanowia
artykuly garbarskie, nie moga zosta¢ uznane za podobne, poniewaz nie s3 wzajemnie
zamienne i nie s3 w stosunku do siebie konkurencyjne. W wyroku z dnia 15 lutego
2005 r. w sprawie T-296/02 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral
(LINDENHOFE), Zb.Orz. str. II-563, Sad orzeki, iz wina musujace, z jednej strony,
i piwa, koktajle oraz wody mineralne, z drugiej strony, nie sa podobne, gdyz
konsumenci maja zwyczaj spozywac je w odmiennych okolicznosciach i przy innych
okazjach.

W odréznieniu od OHIM interwenient nie sadzi, by sporne oznaczenia byly
podobne. Stwierdza on, ze zgodnie z pkt 25 wyroku Trybunatu z dnia 22 czerwca
1999 1. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, nalezy wzigé
pod uwage w szczegdlnoéci odrézniajace i dominujace elementy znakéw towaro-
wych. Koncéwka ,ex” jest wyjatkowo czesta dla wszystkich rodzajéw znakéw
towarowych i towaréw, zwlaszcza w dziedzinie farmaceutyki. Nawet jesli Izba
Odwotawcza stwierdzita ,pewne podobieiistwo” wynikajace z liczby identycznych
liter, a mianowicie poczatkowej litery ,a” i konicowki ,ex”, podkreslita ona wizualna
réznice spowodowang umieszczeniem litery ,t” w $rodku oznaczenia ARTEX
i uznala, ze réinica ta posiada wielkie znaczenie dla wizualnego wrazenia
wywieranego przez krétkie oznaczenia takie jak wystepujace w niniejszym
przypadku.

Interwenient stwierdza wreszcie, Zze prawo znakéw towarowych nie ma na celu
ochrony pacjentéw przed niewlasciwym stosowaniem leku. Odpowiedzialnosé ta
nalezy do wiasciwosci innych organéw niz OHIM. Ponadto hipoteza zatrucia
pacjenta cierpigcego zarazem na nadci$nienie i infekcjg lub zapalenie oka, ktéremu
zostalyby przepisane obydwa omawiane preparaty, jest absurdalna, poniewaz
zaklada, iz przez diugi okres czasu nie odvéznilby on kropli od tabletek. Od
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pacjentéw cierpigcych na stosunkowo powazne schorzenie, takie jak nadciénienie,
nalezy wszakze oczekiwaé szczegdlnej ostroznosci w zakresie przyjmowanych przez
nich lekéw.

Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
uprawnionego z wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wezesniejszego
znaku towarowego, identycznoéci lub podobiefistwa towar6w lub uslug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad 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 wczesniejsze znaki towarowe nalezy rozumieé
miedzy innymi znaki towarowe zarejestrowane w paristwie cztonkowskim, ktérych
data zgloszenia jest wczeéniejsza od daty zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodar-
czo, i powinno by¢ ono oceniane calo$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania
danych oznaczenn i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku.

Calo$ciowa ocena oznacza pewng wspélzalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw,
a w szczegllnosci podobienstwa znakdw towarowych i podobieristwa oznaczonych
towaréw lub ustug. Tak wiec niski stopieni podobiefistwa oznaczonych towaréw lub
ustug moze zosta¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobiefistwa znakéw
i odwrotnie (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 17, oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 19).
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W niniejszej sprawie wczedniejsze znaki towarowe ARTEX sa zarejestrowane
we Francji, w krajach Beneluksu i w Portugalii, ktére stanowig zatem terytorium
whasciwe dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do wlaéciwego kregu odbiorcéw zaréwno OHIM, jak i interwenient
utrzymuja, ze leki, ktérych dotyczy niniejsza sprawa, sa przepisywane przez réznych
specjalistéw. Nalezy jednakze stwierdzi¢, ze leki te sa wystarczajaco powszechne, aby
mogly by¢ przepisywane réwniez przez lekarzy ogdlnych.

Poza tym z uwagi na to, iz tabletki sprzedawane przez skarzacg, jak i krople
oftalmiczne sprzedawane przez interwenienta sy przyjmowane przez pacjentéw
w domu, stanowia oni réwniez, jako konsumenci koficowi, czgéé wlasciwego kregu
odbiorcéw, tak jak aptekarze, w ktérych placéwkach leki te sq sprzedawane,

Tak wigc do wiaéciwego kregu odbiorcéw naleza zaréwno specjalisci z zakresu
medycyny (lekarze specjaliéci, lekarze ogdlni i aptekarze), jak tez, w przeciwienstwie
do rozwigzania przyjetego przez Izbg Odwolawcz, pacjenci.

W odniesieniu do poréwnania towaréw nalezy przypomnie¢, ze dla celéw oceny
podobienistwa omawianych towaréw lub ustug nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie
istotne czynniki, ktére charakteryzuja wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug.
Czynniki te obejmuja w szczegdélnosci ich charakter, przeznaczenie, sposéb ich
wykorzystania, jak réwniez to, czy sa one wzgledem siebie konkurencyjne, czy tez sie
uzupelniaja (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23).
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W niniejszej sprawie, jak stusznie utrzymuje skarzgca, omawiane towary maja ten
sam charakter (preparaty farmaceutyczne), wywoluja ten sam skutek lub posiadaja to
samo przeznaczenie (leczenie probleméw zdrowotnych ludzi), skierowane sa do tych
samych konsumentéw (specjalisci z zakresu medycyny i pacjenci) i wykorzystuja te
same kanaly dystrybucji (z zasady apteki).

Jednakze, jak podnosza OHIM i interwenient, towary te ani nie uzupelniaja si¢ ani
nie sa wzgledem siebie konkurencyjne. Biorac pod uwage wczeéniej wskazane
elementy podobne, ta réznica pomigdzy omawianymi towarami nie jest jednakze
wystarczajaca, aby wykluczy¢ sama w sobie mozliwo$¢ istnienia prawdopodobieri-
stwa wprowadzenia w blad.

Poza tym nalezy odrzuci¢ argument interwenienta, zgodnie z ktérym preparaty nie
sa do siebie podobne, gdyz podaje si¢ je w odmienny sposéb. W istocie réznica ta nie
moze w niniejszym przypadku przewaza¢ nad jednakowymi charakterem
i przeznaczeniem omawianych towaréw.

W tych okolicznosciach, z uwagi na to, iz elementy podobne towaréw przewazaja
nad elementami odmiennymi, nalezy stwierdzi¢, jak to slusznie wskazala Izba
Odwolawcza w zaskarzonej decyzji, ze pomiedzy omawianymi towarami wystepuje
pewien stopiefi podobienistwa.

W odniesieniu do poréwnania oznaczen nalezy przypomnied, jak to réwniez wynika
z utrwalonego orzecznictwa, iz caloéciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad opiera sig, jesli chodzi o wizualne, fonetyczne i koncepcyjne
podobieristwo spornych oznaczed, na wywieranym przez nie wrazeniu calosci,
z uwzglednieniem w szczegdlnosci ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych
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[zob. 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).

53 Jedynie interwenient twierdzi, Ze oznaczenia ALREX i ARTEX nie s3 podobne.
Wskazuje on w szczegélnosci na fakt, ze koricdwka ,ex” jest wyjatkowo czesta dla
wszystkich rodzajéw znakéw towarowych, zwlaszcza w dziedzinie farmaceutyki.

s¢  Jednakze, jak zauwazyl Wydziat Sprzeciwdw, oba oznaczenia skladaja sie ze stowa
zawierajacego pig¢ liter. Jedyng réznica jest to, iz jedno zawiera litere ,t” pomiedzy
literami ,1” i ,,”, a drugie litere ,I” pomiedzy literami ,a” i ,v”. Poza tq réznica cztery
z pigciu liter sg identyczne i zostaly umieszczone w tym samym porzadku: ,arex”,
Wizualne podobieristwo oznaczen jest zatem bardzo duze.

Rowniez na plaszczyZnie fonetycznej oznaczenia posiadaja te sama strukture, tj. dwie
sylaby kaide, z ktérych pierwsza zawiera dwie litery, a druga trzy litery. Oba
oznaczenia rozpoczynaja si¢ na litere ,a” i koncza sig sufiksem ,ex”. Ponadto diuga
i tizeciq litere kazdego z oznaczen stanowia spélgloski, z kt6rych jedna jest wspélna
(litera ,t").

©
<«
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Wreszcie na plaszczyznie koncepcyjnej, nawet jesli OHIM podniést w trakcie
rozprawy, ze specjali§ci wiaza oznaczenie ARTEX z francuskim stowem ,artére”, co
Wrydzial Sprzeciwéw uznal ponadto za niewystarczajace, aby przewazy¢ nad
podobieristwami wizualnymi i fonetycznymi oznaczeri, nalezy odpowiedzie¢, po
pierwsze, iz przy zalozeniu, ze byloby to prawda, specjaliéci nie tworza samodzielnie
whasciwego kregu odbiorcéw, jak to zostalo ukazane powyzej w pkt 45 i 46, i po
drugie, iz odbiorcy zamieszkujacy dane terytorium, tj. kraje Beneluksu, Portugalie
i Francje, nie s3 wylacznie francuskojezyczni.

W tych okolicznosciach wbrew rozwigzaniu przyjetemu w zaskarzonej decyzji,
nalezy stwierdzi¢, iz dwa sporne oznaczenia wykazuja wysoki stopieri podobierstwa.

W konsekwencji, majac na uwadze, po pierwsze, wysoki stopiefi podobiefistwa
omawianych oznaczeri i po drugie, stopien podobienistwa rozwazanych towaréw,
dzielace je réznice nie sa wystarczajace, aby z punktu widzenia wlasciwego kregu
odbiorcéw wykluczy¢ istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Na podstawie tego, co zostalo ustalone powyzej, Sad uwaza, iz istnieje
prawdopodobiefistwo, ze odbiorcy ci beda sklonni uzna¢, iz towary oznaczone
spornymi oznaczeniami pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub przedsie-
biorstw powigzanych gospodarczo.

II - 4762



60

6l

62

63

BIOFARMA PRZECIWKO OHIM — BAUSCH & LOMB PHARMACEUTICALS (ALREX)

Wreszcie istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad jest dodatkowo
poparte faktem, ze wlasciwy krag odbiorcéw rzadko kiedy ma mozliwoéé dokonania
bezpo$redniego pordwnania poszczegSlnych znakdéw towarowych i musi polegaé¢ na
ich niedoskonalym wrazeniu zachowanym w pamigci [ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 26, oraz wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. 11-2939,
pkt 37].

W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze w odniesieniu do znakéw towarowych ALREX
i ARTEX istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8
ust, 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,

Z ogblu powyzszych rozwazaii wynika, ze nalezy uwzgledni¢ zarzuty skarzacej
majgce na celu stwierdzenie naruszenia przez Izbe Odwolawczg art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Wobec tego nalezy stwierdzi¢ niewazno$é¢ zaskarzonej
decyzji.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z Zadaniem skarzgcej — obcigzy¢ go kosztami poniesionymi przez
skarzacq. Z uwagi na to, ze skarzgca nie wniosha o obcigzenie interwenienta kosztami
postepowania, nalezy postanowi¢, iz interwenient ponosi wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE) INSTANC]I (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 5 lutego 2003 r. (sprawa R 370/2002-3).

2) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez skarZaca.

3) Interwenient pokrywa wlasne koszty.

Cooke Garcfa-Valdecasas Trstenjak

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 listopada
2005 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas
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