MUNDIPHARMA MOD KHIM — ALTANA PHARMA (RESPICUR)

RETTENS DOM (Anden Afdeling)
13. februar 2007

I sag T-256/04,

Mundipharma AG, Basel (Schweiz), ved advokat F. Nielsen,

sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
(KHIM), forst ved B. Miiller, derefter ved G. Schneider, som befuldmeegtigede,

sagsogt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemaerker og Design) og intervenient ved Retten:

* Processprog: tysk.
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Altana Pharma AG, Constanz (Tyskland), ved advokat H. Becker,

angaende en pastand om annullation af afgerelse truffet den 19. april 2004 af Andet
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og
Design) (sag R 1004/2002-2) vedrerende en indsigelsessag mellem Mundipharma
AG og Altana Pharma AG,

har

DE EUROPAISKE FALLESSKABERS RET
I FORSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.-W.H. Meij og
L. Pelikdnov4,

justitssekreteer: fuldmeegtig K. Andova,

under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
28. juni 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til
Rettens Justitskontor den 22. november 2004,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 22. november 2004,

og efter retsmodet den 24. januar 2006,
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afsagt folgende

Dom

Sagens baggrund

Den 7. oktober 1998 indgav intervenienten en ansegning til Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design) (herefter »Harmonise-
ringskontoret«) om registrering af ordmeerket RESPICUR (herefter det »ansegte
varemeerke«) som EF-varemeerke i henhold til Radets forordning (EF) nr. 40/94 af
20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11, s. 1), som @ndret.

De varer, som varemerkeansegningen vedrerer, henhgrer under klasse 5 i Nice-
arrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering af varer og
tjenesteydelser til brug ved registrering af varemserker, som revideret og eendret, og
svarer til folgende beskrivelse: »Behandlingsmidler til luftvejene«.

Denne ansegning blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 45/1999 af 7. juni
1999.

Den 1. september 1999 gjorde sagsegeren med henvisning til artikel 8, stk. 1, litra b),
i forordning nr. 40/94 indsigelse mod ansegningen om registrering. Indsigelsen var
stottet pa det tyske ordmeerke nr. 1 155 003 RESPICORT, indgivet den 21. august
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1989 og registreret den 1. marts 1990 for varer i klasse 5 i Nice-arrangementet, der
svarer til folgende beskrivelse: »Farmaceutiske produkter, preeparater til sundheds-
pleje; plastre« (herefter »det eeldre varemeerke«).

Ved afggrelse af 30. oktober 2002 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen.
Indsigelsesafdelingen mente ikke, at sagsageren havde bevist enten at have adkomst
til det eeldre varemeerke eller at have brugt det. Desuden konkluderede den, at der
ikke var risiko for forveksling mellem det anspgte varemeerke og det eldre
varemeerke.

Den 12. december 2002 péaklagede sagsogeren Indsigelsesafdelingens afgarelse.

Ved afgorelse af 19. april 2004 (herefter »den anfeegtede afgerelse«) annullerede
Andet Appelkammer Indsigelsesafdelingens afgarelse pad grund af veesentlige
formmangler, men afviste ikke desto mindre indsigelsen i sin helhed.

I den anfzegtede afgorelse mente appelkammeret ikke, at Indsigelsesafdelingen skulle
have forkastet indsigelsen pa grund af manglende bevis for at have adkomst til det
eeldre varemaerke. Imidlertid mente appelkammeret ikke, at sagsogeren i nedvendigt
omfang havde fort bevis for brugen af det zeldre varemeerke, og at der derfor kun
skulle antages at foreligge brug med hensyn til »receptpligtige aerosoldoserings-
apparater, der indeholder corticoider«, hvilket ikke var blevet bestridt af
intervenienten. Hvad angar tilstedeveerelsen af en risiko for forveksling konstaterede
appelkammeret, at de omhandlede varer var af samme art, og at der var en vis lighed
mellem de omtvistede tegn, men at dette blev opvejet af markante forskelle mellem
dem. Appelkammeret mente, at den bergrte kundekreds for henholdsvis det zeldre
varemarke og det anspgte varemaerke alene overlapper hinanden hvad angar fagfolk,
som dermed er den relevante kundekreds i den foreliggende sag. Henset til de
konstaterede forskelle konkluderede appelkammeret, at der ikke foreld risiko for
forveksling mellem det ansogte varemaerke og det seldre varemaerke.
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Retsforhandlinger og parternes pastande

Den 10. november 2005 anmodede Retten parterne om at besvare visse spgrgsmal.
Parterne har besvaret Rettens spergsmal inden for den fastsatte frist.

Sagsageren har nedlagt folgende pastande:

— Den anfegtede afgorelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Harmoniseringskontoret har nedlagt folgende péastande:

— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Intervenienten har tilsluttet sig Harmoniseringskontorets pastande.
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Formaliteten

Bade sagsogeren og intervenienten henviser i deres indleeg udtrykkeligt til
dokumenter, de har indleveret inden for rammerne af indsigelsesproceduren for
Harmoniseringskontoret. Intervenienten har ogsd henvist til begrundelser i
Indsigelsesafdelingens og appelkammerets afgorelser.

Det bemerkes i denne forbindelse, at en steevning i henhold til artikel 21 i
Domstolens statut og artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement skal
indeholde en kort fremstilling af segsmalsgrundene. Ifelge retspraksis skal denne
fremstilling veere sa klar og preecis, at sagsogte kan tilretteleegge sit forsvar, og at
Retten kan treeffe afgorelse i sagen, i givet fald uden at métte indhente yderligere
oplysninger. Retten har i evrigt fastslet, at selv om selve steevningen kan stottes pa
henvisninger til bestemte afsnit i dokumenter, der vedlegges som bilag til
steevningen, kan en generel henvisning til andre dokumenter, selv om de er bilagt
steevningen, ikke afhjeelpe, at der mangler veesentlige oplysninger i steevningen, samt
fastslaet, at det ikke pahviler Retten at treede i stedet for parterne ved segning efter
de relevante oplysninger i bilagene (jf. Rettens kendelse af 29.11.1993, sag T-56/92,
Koelman mod Kommissionen, Sml. I, s. 1267, preemis 21 og 23, og Rettens dom af
21.3.2002, sag T-231/99, Joynson mod Kommissionen, Sml. II, s. 2085, preemis 154
og den deri neevnte retspraksis). Denne retspraksis geelder i henhold til procesreg-
lementets artikel 46, der i overensstemmelse med reglementets artikel 135, stk. 1,
andet afsnit, finder anvendelse pa sager vedrerende intellektuel ejendomsret, ogsé
for svarskriftet, der i en indsigelsessag for appelkammeret afgives af den anden part
og intervenient i sagen for Retten (Rettens dom af 13.7.2004, sag T-115/02, AVEX
mod KHIM — Ahlers (a), Sml. II, s. 2907, preemis 11).

Steevningen og intervenientens svarskrift skal, for sa vidt de henviser til dokumenter,
der er indleveret til Harmoniseringskontoret af henholdsvis sagsegeren og
intervenienten, samt til Harmoniseringskontorets afgerelser i forbindelse med
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indsigelsessagen, afvises, i det omfang den generelle henvisning, de indeholder, ikke
kan knyttes til anbringender og argumenter, der er gjort geeldende og udviklet i
henholdsvis steevningen og intervenientens svarskrift.

Realiteten

Sagsegeren har gjort et enkelt anbringende geeldende, der gér p3, at appelkammeret
har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det konkluderede, at
der ikke forela risiko for forveksling mellem det ansegte varemeerke og det zldre
varemarke. Sagsogeren stottede i det veesentlige dette anbringende pa fem forhold,
nemlig begreensningen af de varer, der blev taget hensyn til i forhold til det zldre
varemeerke, fastsettelsen af den bergrte kundekreds, ligheden mellem tegnene, det
eeldre varemeerkes seerpreeg samt den omstendighed, at Deutsches Patent- und
Markenamt (det tyske patent- og varemerkekontor) har konstateret, at der
foreligger risiko for forveksling mellem de nzevnte tegn.

Begreensningen af varer, som anses for at veere omfattet af det eldre varemcerke, og
ligheden mellem varerne

Den anfeaegtede afgorelse

I den anfegtede afgorelses punkt 31 er appelkammeret af den opfattelse, at
sagsogeren ikke som svar pa intervenientens begeering i medfor af artikel 43, stk. 2
og 3, i forordning nr. 40/94 har godtgjort, at der er gjort reel brug af det zldre
varemerke i Tyskland. Appelkammeret har heraf udledt, at alene varer, for hvilke
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intervenienten ikke har begeeret, at den reelle brug godtgeres — nemlig »recept-
pligtige aerosoldoseringsapparater, der indeholder corticoider« — kan anses for at
veere omfattet af det seldre varemeerke i forhold til vurderingen af, om der foreligger
risiko for forveksling.

Parternes argumenter

Sagsageren har ikke bestridt appelkammerets konklusion, hvorefter den reelle brug
af det @eldre varemeerke ikke er godtgjort. Selv om dette ikke er godtgjort, mener
sagsogeren, at appelkammeret uberettiget har begrenset sagsegerens ekonomiske
handlefrihed ved at anse, at der kun kan tages hensyn til det sldre varemaerke i det
omfang, det deekker »receptpligtige aerosoldoseringsapparater, der indeholder
corticoider«. Sagsegeren pastar nemlig, at en sadan tilgang begreenser beskyttelsen
af det eeldre varemeerke til varer, der reelt markedsfores. I tilsvarende sager er det i
tysk retspraksis anerkendt, at beskyttelsen ikke skal begrenses til receptpligtige
varer.

Sagsageren mener i denne forbindelse, at man skal anse brugen af det eldre
varemerke for at veere godtgjort for »behandlingsmidler til luftvejene«. Som
omhandlet i Rettens dom af 14. juli 2005, Reckitt Benckiser (Espafia) mod KHIM —
Aladin (ALADIN) (sag T-126/03, Sml. II, s. 2861, preemis 45 og 46), udger denne
gruppe en bestemt underkategori i den almene kategori »farmaceutiske produkter«.

Harmoniseringskontoret har tilsluttet sig sagsegerens standpunkt og bemeerket, at
underkategorierne i medfer af ALADIN-dommen skal defineres i forhold til de
terapeutiske indikationer for det pageeldende produkt. Harmoniseringskontoret
mener i denne forbindelse, at »behandlingsmidler til luftvejene« udger en passende
underkategori.
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Intervenienten har anfort, at sagsegerens gkonomiske frihed i det omfang, denne
stadig har mulighed for i Tyskland at markedsfere nye produkter under det sldre
varemeerke, ikke er begraenset. Hvad angar anvendelsen af ALADIN-dommen pa det
foreliggende tilfeelde mener intervenienten, at den passende underkategori er
»glucocorticoider«.

Rettens bemeerkninger

Artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 har felgende ordlyd:

»2. Pa begeering af ansggeren skal indehaveren af et eeldre EF-varemeerke, der har
rejst indsigelse, godtgere, at der inden for de seneste fem ar forud for
offentliggorelsen af EF-varemeerkeansegningen er gjort reel brug af det zeldre EF-
varemerke i Feellesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret,
og som leegges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at
brug ikke har fundet sted, forudsat at det eeldre EF-varemeerke pa dette tidspunkt
har veeret registreret i mindst fem ar. Godtgeres dette ikke, forkastes indsigelsen.
Har det eldre EF-varemserke kun veeret anvendt for en del af de varer eller
tjienesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af
indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse pa de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede eldre
nationale varemerker, dog saledes at brug i den medlemsstat, hvor det eldre
nationale varemaerke er beskyttet, treeder i stedet for brug i Feellesskabet.«
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Det folger af retspraksis, at nar et varemeerke er blevet registreret for en kategori af
varer og tjenesteydelser, der er tilstraekkelig bred til, at der inden for denne kategori
kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvsteendigt,
folger det af de neevnte bestemmelser, at beviset for, at en reel brug af varemeerket
for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun
medforer en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke varemaerket rent faktisk er blevet brugt, tilherer. Er et
varemerke derimod blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret
pé en sa preecis og afgreenset made, at det ikke er muligt at opdele den pageaeldende
kategori i underkategorier af betydning, méa beviset for, at der er gjort reel brug af
varemeerket for de neevnte varer eller tjenesteydelser, nodvendigvis omfatte hele
denne kategori med henblik pa indsigelsen (ALADIN-dommen, preemis 45).

Selv om formalet med begrebet delvis brug er, at varemeerker, der ikke er blevet
brugt for en givet varekategori, ikke bliver uanvendelige, ma det dog ikke have til
folge, at indehaveren af det sldre varemeerke mister enhver beskyttelse for varer, der
— uden at veere fuldsteendig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet
bevises af indehaveren — i det veesentlige ikke adskiller sig fra disse og herer til
samme gruppe, hvor enhver opdeling ville veere vilkarlig. Det bemeerkes i denne
forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemerkeindehaveren at godtgere
brugen af alle tenkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen.
Derfor kan begrebet »en del af de varer eller tjenesteydelser« ikke udvides til at
omfatte hele det markedsforte sortiment af lignende varer eller tjenesteydelser, men
kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgere
sammenheengende kategorier eller underkategorier (ALADIN-dommen, preemis
46).

Det skal bemzerkes, at selv om sagsogeren i den foreliggende sag ikke har godtgjort
den reelle brug af det aldre varemeerke for nogen varer overhovedet, star det ikke
desto mindre fast, at intervenienten ikke har begeret en sddan brug godtgjort hvad
angar »receptpligtige aerosoldoseringsapparater, der indeholder corticoider«. Sadan
som appelkammeret har bemaerket i punkt 25 i den anfeegtede afgorelse, pahviler det
ansggeren — i det omfang godtgerelsen af det varemeerkes brug, som indsigelsen
stottes pa, i medfer af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kun skal ske pa
anspgerens begeering — at bestemme udstreekningen af sin anmodning om at
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fremleegge bevis. I det omfang intervenientens anmodning om at fremlaegge bevis
saledes ikke omfattede »receptpligtige aerosoldoseringsapparater, der indeholder
corticoider«, er det ikke nedvendigt at undersege, om det eldre varemeerke i
Tyskland har veeret genstand for reel brug for disse varer.

Det skal herefter bemeerkes, at det eeldre varemeerke blev registreret for
»Farmaceutiske produkter, praeparater til sundhedspleje; plastre«. Denne kategori
af varer er tilstreekkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en
opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvsteendigt. Den omsteendighed,
at det aeldre varemerke kan anses for at veere brugt i forhold til »receptpligtige
aerosoldoseringsapparater, der indeholder corticoider«, medforer saledes kun en
beskyttelse for den underkategori, som disse varer tilherer.

I den anfwegtede afgorelse var appelkammeret af den opfattelse, at det eldre
varemeerke kun skulle tages i betragtning i det omfang, det omfattede varer, hvis
reelle brug ikke var bestridt. Appelkammeret definerede siledes en underkategori,
som var identisk med disse varer, nemlig »receptpligtige aerosoldoseringsapparater,
der indeholder corticoider«.

Denne definition er uforenelig med artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, som
fortolket i lyset af ALADIN-dommen, hvilken bestemmelse i henhold til samme
forordnings artikel 43, stk. 3, finder anvendelse p& eeldre nationale varemaerker.

Det skal i denne forbindelse bemeerkes, at varens eller tjenesteydelsens formal eller
anvendelse — i det omfang forbrugeren forst og fremmest seger en vare eller en
tjenesteydelse, som kan opfylde hans seerlige behov — udger et veesentligt led i
forbrugerens afgorelse af sit valg. Formals- eller anvendelseskriteriet er saledes, i det
omfang det anvendes af forbrugerne forud for ethvert keb, et primeert kriterium i
definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser.
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Formaélet med og anvendelsen af et behandlingsmiddel er udtrykt i dets terapeutiske
indikationer. Den af appelkammeret anvendte definition stotter sig imidlertid ikke
pé dette kriterium, eftersom definitionen ikke angiver, at de pageeldende varer har til
formal at behandle helbredsproblemer, og eftersom den ikke preeciserer karakteren
af disse problemer.

Det skal tilfgjes, at de af appelkammeret valgte kriterier — nemlig leegemiddel-
formen, det aktive stof og den omstendighed, at medicinen er receptpligtig — ikke
som hovedregel er egnet til at definere en underkategori af varer i ALADIN-
dommens forstand, i det omfang deres anvendelse ikke opfylder de ovennaevnte
kriterier om varernes formal og anvendelse. En bestemt lidelse kan nemlig ofte
behandles med flere leegemidler, der har forskellige leegemiddelformer og indeholder
forskellige aktive stoffer, og hvoraf visse kan fis i hdndkeb, hvorimod andre er
receptpligtige.

Heraf folger, at appelkammeret ved at undlade at tage hensyn til de pageldende
varers formal og anvendelse har anvendt en vilkérlig underkategori af varer.

Af de grunde, der er anfort i preemis 29 og 30 ovenfor, bar underkategorien for varer,
hvorunder de varer, hvis reelle brug ikke er bestridt, henherer, fastszettes pa grundlag
af kriteriet om terapeutisk indikation.

Den af intervenienten foreslaede underkategori — nemlig »glucocorticoider« — kan
ikke tiltreedes. Denne definition bygger nemlig pa kriteriet om det aktive stof.
Saledes som anfort i preemis 31 ovenfor er et sadant kriterium generelt ikke egnet til
i sig selv at definere underkategorier af behandlingsmidler.
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Den af sagsegeren og Harmoniseringskontoret foreslaede definition — nemlig
»behandlingsmidler til luftvejene« — er derimod egnet i det omfang, den dels bygger
pé de pigeldende varers terapeutiske indikation, dels gar det muligt at definere en
tilstreekkelig preecis underkategori i ALADIN-dommens forstand.

Pa baggrund af ovenstdende skal det fastslas, at det eeldre varemeerke i forhold til
denne sag skal anses for at veere registreret for »behandlingsmidler til luftvejene«.

Det skal endnu en gang bemaerkes, at denne konstatering ikke har indflydelse pa
appelkammerets konklusion, som er udtrykt i punkt 38 i den anfaegtede afgorelse, og
som ikke er bestridt af parterne, hvorefter de af de to omtvistede varemeerker
omfattede varer er af samme art.

Da den anfegtede afgorelse imidlertid anferer, at beskyttelsen for det eeldre
varemeerke kun finder anvendelse pa »receptpligtige aerosoldoseringsapparater, der
indeholder corticoider«, er den beheeftet med en fejl, hvis virkning det er nedvendigt
at undersege i forhold til appelkammerets vurdering af, om der forela risiko for
forveksling.

Den bergrte kundekreds

Parternes argumenter

Sagsegeren har gjort geeldende, at de behandlingsmidler til luftvejene, som ifolge
denne er omfattet af begge de omtvistede varemeerker, dels omfatter varer, der kan
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fas i handkeb, dels omfatter receptpligtige varer. Den berorte kundekreds bestar
saledes af medicinske fagfolk og endelige forbrugere — nemlig patienterne.

Harmoniseringskontoret har principielt tilsluttet sig sagsegerens standpunkt, idet
det har preeciseret dels, at der skal tages hensyn til de tyske forbrugere, dels at de
endelige forbrugere, der er patienter, som er ramt af en alvorlig luftvejssygdom, vil
udvise et middelhgijt til hojt opmeerksomhedsniveau.

Intervenienten har gjort geeldende, at den med det eeldre varemeerke tilsigtede
kundekreds bestir af medicinske fagfolk, eftersom alle glucocorticoider er recept-
pligtige. Folgelig mener intervenienten, at denne kundekreds af fagfolk i den
foreliggende sag er den berorte kundekreds. Intervenienten har tilfojet, at patienter i
hvert fald udviser et seerlig hejt opmeerksomhedsniveau i valget af midler til
behandling af alvorlige helbredsproblemer sasom de i sagen omhandlede.

Rettens bemaerkninger

Det skal indledningsvis bemeerkes, at i forbindelse med helhedsvurderingen af
risikoen for forveksling skal der tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af de
pégeeldende varer, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmeerksom og velunderrettet.
Der mé ogsa tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmeerksomhedsniveau
kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf.
analogt Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml.
I, s. 3819, preemis 25 og 26).
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Herefter skal det i lighed med Harmoniseringskontoret for det forste bemeerkes, at
den bergrte kundekreds bestar af tyske forbrugere, idet det eeldre varemaerke er
registreret i Tyskland.

For det andet er det ikke i den foreliggende sag bestridt, at kundekredsen, der er
berort af de af det ansegte varemeerke omfattede varer — nemlig behandlingsmidler
til luftvejene — udgeres dels af patienter, som er de endelige forbrugere, dels af
medicinske fagfolk.

Hvad angar de varer, i forhold til hvilke det @eldre varemeerke anses for at veere
registreret, folger det af parternes skriftlige indleeg og af deres svar pa spergsmal
stillet under retsmodet, at blandt behandlingsmidlerne til luftvejene er visse
receptpligtige, mens andre kan fas i handkeb. Eftersom visse af disse varer kan kebes
af patienterne uden recept, skal den relevante kundekreds for varerne anses for at
omfatte — ud over medicinske fagfolk — endelige forbrugere.

Det skal i lighed med intervenientens opfattelse for det tredje bemaerkes, at eftersom
mange luftvejssygdomme er alvorlige lidelser, er de ramte patienter generelt godt
oplyste, og seerligt opmerksomme og velunderrettede, nér det drejer sig om at veelge
det passende leegemiddel til dem selv.

Det skal saledes fastslas, at den bergrte kundekreds bestéar dels af tyske medicinske
fagfolk, dels af tyske patienter, som lider af luftvejssygdomme, idet sidstnaevnte
generelt udviser et opmeerksomhedsniveau, der er hgjere end gennemsnittet.
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Ligheden mellem tegnene

Parternes argumenter

Sagsageren har gjort geeldende, at ordene »respicort« og »respicur« har en meget
hoj grad af lighed, fordi de har en lignende leengde, og fordi syv af deres bogstaver er
de samme og star i samme reekkefolge. Fonetisk er forskellen mellem »o« og »u«
meget lille, og tilfajelsen af konsonanten »t« i slutningen af »respicort« kan naesten
ikke opfattes. De to vokaler har nemlig en afdeempet lyd og skaber dermed en
tilsvarende virkning. Ydermere udtales bogstavet »t« i slutningen af »respicort«
normalt ikke pa tysk, eller det udtales kun svagt, eftersom bogstaverne i slutningen
af ord ofte »sluges«. Sagsegeren mener siledes, at bogstavet »t« i slutningen af ordet
ikke opfattes, og det sd meget desto mere som »respicort« ikke er et tysk ord, men
en fantasibetegnelse, og at det pa den baggrund meget vel kan veere, at det udtales
uden bogstavet »t« i slutningen. Begrebsmeessigt mener sagsogeren ikke, at de
berorte forbrugere er tilbgjelige til at skille de omtvistede varemeerker i to, nemlig
dels »respi«, dels »cur« eller »cort«. Sagsegeren har tilfojet, at de pégeeldende
endelige forbrugere i hvert fald ikke er i stand til at forstd betydningen af disse
bestanddele.

Harmoniseringskontoret har gjort geeldende, at de omhandlede varemeerker kun har
en svag grad af lighed. Det har i denne henseende anfort, at bestanddelen »respi« af
den bererte kundekreds opfattes som vaerende beskrivende, og at den derfor ikke
opfattes som en angivelse af en handelsmeessig oprindelse. Ifelge Harmoniserings-
kontoret kan det saledes ikke bidrage til at fastsla en lighed mellem de omhandlede
tegn. Bestanddelen »cort« opfattes af fagfolk og en del af de endelige forbrugere som
en henvisning til »corticoider«. Tilsvarende fortolkes bestanddelen »cur« af samme
grupper i kundekredsen som en henvisning til ordene »kur« eller »kurere«.

Harmoniseringskontoret har ydermere bemeerket, at de forskellige vokaler »o« og
»u« samt tilstedeveerelsen af bogstavet »t« i slutningen af det eeldre varemeerke
visuelt skaber en maerkbar distance. Fonetisk slutter det ansegte varemaerke pa en
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lang og dyb lyd pa grund af kombinationen af bogstaverne »u« og »r«. Den sidste
bestanddel i det eldre varemeerke er derimod kendetegnet ved den harde lyd af
bogstavet »t«, som udtales af den tyske kundekreds. Begrebsmeessigt er den forskel,
der eksisterer mellem de sidste bestanddele af de to tegn, af en sddan karakter, at den
opvejer eventuelle visuelle og fonetiske ligheder.

Intervenienten har i princippet tilsluttet sig Harmoniseringskontorets anbringender.
Intervenienten har tilfajet, at hvad angdr bestanddelen »respi«, som henviser til
ordet »respiratoriske, skal der tages hensyn til det friholdelsesbehov, der er knyttet
til dette ord.

Rettens bemeerkninger

Som det fremgar af fast retspraksis, skal helhedsvurderingen af risikoen for
forveksling for sa vidt angdr de omtvistede varemeerkers visuelle, lydlige eller
begrebsmeessige lighed veere baseret pa helhedsindtrykket af varemaerkerne, idet der
bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har serpreeg eller dominans (jf. Rettens
dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. 1I, s. 4335, preemis 47 og den deri
neevnte retspraksis).

I denne forbindelse kan betydningsmzessige forskelle, der adskiller de to omtvistede
varemeerker, i vidt omfang opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der eksisterer
mellem disse varemeerker. For at der kan blive tale om en sddan opvejning kreeves
det imidlertid, at mindst et af de omhandlede varemerker fra den relevante
kundekreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds
uden videre kan forsta, og at det andet varemeerke ikke har en sidan betydning, eller
at det har en helt anden betydning (BASS-dommen, preemis 54).
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Det er i lyset af disse regler, at det skal efterproves, om der er en lighed mellem det
ansggte varemeerke RESPICUR og det zeldre varemaerke RESPICORT.

For det forste skal det fastslas, at der visuelt i forhold til alle bergrte forbrugere er
lighed mellem de omhandlede varemserker, fordi de bestér af et enkelt ord, de har en
lignende leengde, og de har de seks forste bogstaver »respic« og det ottende bogstav
»r« til feelles. Hverken forskellen mellem vokalerne »u« og »o« pa det syvende
bogstavs plads eller tilfojelsen af det niende bogstav »t« i slutningen af det zeldre
varemerke er af en sddan beskaffenhed, at man kan se bort fra denne visuelle lighed.

Hvad angér den fonetiske sammenligning udtales de omtvistede varemeerker for det
andet i tre stavelser, idet udtalelsen af de to farste stavelser, »respi«, er den samme i
begge tilfeelde. Udtalelsen af den tredje stavelse, henholdsvis »cur« og »cort,
indbefatter bade ligheder, som formidles gennem konsonanterne »c« og »r«, og
forskelle, som skyldes sondringen mellem »u« og »0«, samt bogstavet »t« i det sldre
varemeerke. P4 denne baggrund er disse forskelle ikke tilstraekkelige til at opveje, at
de to forste stavelser er ens, og at udtalen af tredje stavelse grundet forekomsten af
konsonanterne »c« og »r« udviser ligheder. Det skal siledes fastslds, at der er en
fonetisk lighed.

Hvad for det tredje angar den begrebsmaessige lighed skal det indledningsvis fastslas,
at selv om gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemaeerke som en helhed
og ikke undersoger de forskellige detaljer (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen,
preemis 25), er det ikke desto mindre sadan, at han i sin opfattelse af et ordmeerke
skiller det ad i ordbestanddele, som for ham har en konkret betydning eller minder
om ord, han kender (Rettens dom af 6.10.2004, sag T-356/02, Vitakraft-Werke
Withrmann mod KHIM — Krafft (VITAKRAFT), Sml. I, s. 3445, preemis 51).
Sagspgerens argument om, at de omtvistede varemeerker ikke skilles ad af
forbrugeren, kan saledes ikke umiddelbart tiltreedes uden at efterprove de seerlige
omstendigheder i sagen.
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Herefter skal det fastslas, at den begrebsmeessige opfattelse af de omtvistede
varemaerker i den foreliggende sag vil veere forskellig for de to grupper, som udger
den bergrte kundekreds. Fagfolkene vil generelt pa grund af deres viden og erfaring
veere i stand til at forstad den begrebsmeessige betydning af de ord, som de forskellige
bestanddele i de omtvistede varemserker henviser til, nemlig »respiratorisk« for
»respi«, »kur« eller »kurere« for »cur« og »corticoider« for »cort«. Ved at skille de
to varemeerker ad i deres respektive bestanddele vil fagfolkene séledes fortolke det
ansogte varemeerke som verende en »kur mod luftvejsproblemer« og det eldre
varemsrke som en betegnelse for »corticoider til luftvejene«. Disse to fortolkninger
antyder en vis begrebsmeessig forskel, idet betydningen af det eldre varemserke er
mere specifik end betydningen af det ansegte varemeerke, men de har alligevel det
overordnede begreb med tilknytning til respiration til felles. Selv om den
begrebsmeessige forskel siledes sveekker den visuelle og fonetiske lighed, som er
konstateret ovenfor, er den dog ikke tilstraekkelig til at opveje ligheden i fagfolkenes
bevidsthed.

Hvad angir de endelige forbrugere er det nsevnt ovenfor, at deres opmeerk-
somhedsniveau er hajere og deres viden starre end gennemsnittet pd grund af den
alvorlige karakter af de lidelser, de har. I de to omhandlede varemeerker vil de saledes
veere i stand til at udskille bestanddelen »respi« og forstd dets begrebsmeessige
indhold, som er en henvisning til den generelle karakter af deres helbredsproblemer.
Deres begrensede kendskab til medicinsk terminologi gor det dog ikke muligt for
dem at opfatte de begrebsmeessige henvisninger til bestanddelene »cur« og »cort«.
Begrebsmaessigt er de omtvistede varemeerker séledes ens pa grund af bestanddelen
»respi«, der er identisk og den eneste bestanddel, som har et klart og bestemt
begrebsmaeessigt indhold.

De ovenfor anforte konklusioner vedrerende opfattelsen af de omtvistede vare-
meerker kan ikke drages i tvivl af Harmoniseringskontorets argument om, at
bestanddelen »respi« ikke kan bidrage til ligheden mellem tegnene, fordi den har en
beskrivende karakter. P& trods af denne beskrivende karakter bidrager denne
bestanddel, som er placeret i begyndelsen af de to varemaerker, som udger to af de
tre stavelser, og som er leengere end den anden bestanddel i hvert varemeerke, nemlig
i et ikke ubetydeligt omfang til det helhedsindtryk, de omhandlede tegn giver. Hvad
desuden angér fagfolkene er det neevnt ovenfor, at de opfatter alle de omtvistede
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varemarkers bestanddele som veerende beskrivende for anvendelsen eller for det
virksomme stof i de pageeldende varer. Sidstneevnte kundekreds vil saledes ikke veere
tilbgjelig til at tilleegge en given bestanddel nogen seerlig betydning, men vil opfatte
de to varemeerker ud fra hvert deres begrebsmeessige helhedsindtryk.

Endelig kan intervenientens argument neevnt i preemis 51 ovenfor vedrerende det
friholdelsesbehov, der er knyttet til bestanddelen »respi«, heller ikke eendre de
ovenfor neevnte konklusioner angiende opfattelsen af de omtvistede varemeerker.
Konklusionen, at der ud fra en helhedsbetragtning er en lighed mellem de
omtvistede varemeerker, kan nemlig ikke anses for at fore til, at der gives eneret pé
bestanddelen »respi«.

Henset til det foregiende skal det fastslas, at de omtvistede varemeerker for fagfolk i
nogen grad ligner hinanden og for de endelige forbrugere i hgj grad ligner hinanden.
For de endelige forbrugere ligner varemeerkerne nemlig hinanden visuelt, fonetisk
og begrebsmeessigt. Fagfolk opfatter derimod en vis begrebsmeessig forskel mellem
de to varemeerker, men den er ikke tilstreekkelig til helt at opveje den visuelle og
fonetiske lighed, der er konstateret.

Det eldre varemcerkes scerpreeg og risikoen for forveksling

Parternes argumenter

Sagsegeren har gjort geldende, at det @eldre varemaerkes seerpraeg er gennemsnitlig.
I denne forbindelse har sagsegeren bemaerket, at »respicort« er en fantasibetegnelse,
og at selv om bestanddelen »respi« henviser til ordet »respiratorisk«, vil den berorte

II - 472



64

65

66

67

MUNDIPHARMA MOD KHIM — ALTANA PHARMA (RESPICUR)

kundekreds ikke tilskrive den anden bestanddel »cort« noget beskrivende indhold,
sa meget desto mere som den ikke er adskilt fra den anden bestanddel og derfor vil
veere mindre synlig. Det seldre varemeerkes seerpreeg styrkes ifolge sagsogeren af den
omsteendighed, at brugen af »hentydende tegn« er almindelig praksis inden for
leegemiddelsektoren.

I den foreliggende sag mener sagsogeren sammenfattende, at varerne er af samme
art, at der er en hgj grad af lighed, og at det sldre varemeerke har et gennemsnitligt
seerpreeg. Sagsogeren har konkluderet, at der foreligger risiko for forveksling mellem
det zeldre varemeerke og det ansogte varemeerke.

Harmoniseringskontoret har gjort geeldende, at det eldre varemeerke har en meget
svag grad af seerpreeg. Det har anfort, at bestanddelen »respi« generelt opfattes som
en henvisning til ordet »respiratorisk«, og at bestanddelen »cort« opfattes — i hvert
fald af fagfolk — som en henvisning til »corticoider«. Ifslge Harmoniseringskontoret
bestir det zldre varemerke saledes udelukkende af beskrivende bestanddele.
Harmoniseringskontoret har ogsa bemeerket, at sagsogeren ikke har fundet stotte for
sit argument om den almindelige brug af »hentydende tegn« inden for leegemiddel-
sektoren.

Harmoniseringskontoret har pd baggrund af den svage grad af lighed mellem
tegnene og af det eeldre varemeerkes svage grad af seerpreeg konkluderet, at det kan
udelukkes, at der i den foreliggende sag er risiko for forveksling.

Intervenienten har tilsluttet sig Harmoniseringskontorets synspunkt og har tilfgjet,
at det eldre varemeerkes svage grad af seerpreeg bekreeftes af maengden af
registrerede varemeerker, der indeholder bestanddelene »respi« og »cort«.
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Rettens bemaerkninger

Risikoen for forveksling er ifolge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen
kan antages, at de pageldende varer eller tjenesteydelser hidrorer fra den samme
virksomhed eller i givet fald fra gkonomisk forbundne virksomheder.

Ifplge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for
forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de
pégeeldende tegn og de omhandlede varer. Der skal herved tages hensyn til alle
relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem
de pageeldende varer og tjenesteydelser star i et indbyrdes aftheengighedsforhold (jf.
Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, preemis 29-33, og af
22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM — DaimlerChrysler
(PICARO), Sml. 11, s. 1739, preemis 49 og 50 og den deri neevnte retspraksis).

Det er fastsldet ovenfor, dels at de pageeldende varer er af samme art, dels at de
omtvistede varemeerker for fagfolk i nogen grad ligner hinanden og for de endelige
forbrugere i hgj grad ligner hinanden.

Hvad angar det eeldre varemeerkes seerpraeg skal det bemeerkes, at det af begge
kategorier i den bergrte kundekreds vil blive anset for at veere beskrivende, om end i
forskelligt omfang. Som det nemlig er anfort ovenfor i forbindelse med efterpre-
velsen af den begrebsmaessige lighed, opfatter fagfolk de to bestanddele som en
beskrivelse af formalet og det aktive stof i de pagaeldende varer, mens de endelige
forbrugere ikke tilskriver bestanddelen »cort« noget bestemt begrebsmeessigt
indhold, om end de er i stand til at forstd henvisningen i bestanddelen »respi«.
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Det aldre varemaerke kan séledes anses for at have et sveekket serpraeg i forhold til
den bergrte kundekreds, navnlig i forhold til medicinske fagfolk. I denne forbindelse
kan sagsggerens argument om den hyppige brug af »hentydende tegn« inden for
leegemiddelsektoren ikke tiltreedes, dels fordi sagsegeren ikke pd nogen made har
fundet stotte for, at dette er tilfeeldet, dels fordi sagsegeren ikke har forklaret
relevansen af denne omstendighed i forhold til det ldre varemaerke i det konkrete
tilfeelde.

Uanset at det eldre varemeerkes svage seerpreeg gor det muligt at udelukke risikoen
for forveksling i forhold til den professionelle kundekreds — dels pa grund af
indbyrdes afheengighed af de faktorer, der er relevante ved vurderingen af risikoen
for forveksling, dels fordi der er storre risiko for forveksling, jo storre adskillelses-
evnen er i det sldre varemerke, som indsigelsen stottes pa (Lloyd Schuhfabrik
Meyer-dommen, preemis 20) — er denne omstendighed ikke tilstreekkelig hvad
angar de endelige forbrugere, for hvem de omtvistede varemeerker i hgj grad ligner
hinanden.

Det skal séledes fastslas, at der i de endelige tyske forbrugeres bevidsthed foreligger
risiko for forveksling mellem det ansegte varemeerke og det eeldre varemeerke.
Sagsogerens eneste anbringende skal saledes tages til folge, og den anfegtede
afgorelse skal derfor annulleres, uden at det i den foreliggende sag er nedvendigt at
efterprove relevansen af afgerelsen fra Deutsches Patent- und Markenamt, som
sagsegeren har henvist til.

Sagens omkostninger

I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, paleegges det den tabende part at
betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Harmoniserings-
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kontoret har tabt sagen og ber derfor paleegges at beere sine egne omkostninger og
betale sagsogerens omkostninger i overensstemmelse med dennes pastand. Da
sagsogeren ikke har nedlagt péstand om, at intervenienten skal betale sagens
omkostninger, bgr sagsggeren pélegges at beere sine egne omkostninger i
forbindelse med interventionen. Endelig ber det paleegges intervenienten at beere
sine egne omkostninger.

Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Afgorelsen truffet den 19. april 2004 (sag R 1004/2002-2) af Andet
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemeerker og Design) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret baerer sine egne omkostninger og betaler sag-
sogerens omkostninger, bortset fra omkostningerne i forbindelse med
interventionen.

3) Sagsegeren bzrer sine egne omkostninger i forbindelse med interven-
tionen.
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4) Intervenienten bzarer sine egne omkostninger.

Pirrung Meij Pelikanova

Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 13. februar 2007.

E. Coulon J. Pirrung

Justitssekreteer Afdelingsformand
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