MUNDIPHARMA MOT HARMONISERINGSBYRAN — ALTANA PHARMA (RESPICUR)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 februari 2007 *

I mal T-256/04,

Mundipharma AG, Basel (Schweiz), foretritt av advokaten F. Nielsen,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), inledningsvis foretradd av B. Miiller, dérefter av
G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprak: tyska.
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Altana Pharma AG, Konstanz (Forbundsrepubliken Tyskland), foretratt av
advokaten H. Becker,

angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendamnd den 19 april 2004 (drende R 1004/2002-2) om ett invind-
ningsforfarande mellan Mundipharma AG och Altana Pharma AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikinova,

justitiesekreterare: handldggaren K. Andov4,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
28 juni 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 22 november 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 22 november 2004,

efter forhandlingen den 24 januari 2006,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten ingav den 7 oktober 1998 en anstkan om registrering som
gemenskapsvarumairke av ordmirket RESPICUR (nedan kallat det sokta varumdr-
ket) till harmoniseringsbyrin i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

De varor som registreringsansdkan avsdg omfattas av klass 5 i Niceéverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varuméirkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillaigg, och motsvarar f6ljande
beskrivning: "luftvigsterapeutika”.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 45/1999 av den
7 juni 1999.

Den 1 september 1999 invinde stkanden mot ansékan om registrering med
aberopande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Invindningen grundades pa det
tyska ordmarket nr 1155003 RESPICORT, som sokts registrerat den 21 augusti 1989
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och registrerats den 1 mars 1990 f6r varor i klass 5 enligt Nicedverenskommelsen
motsvarande foljande beskrivning: "lakemedel och hygienprodukter, plaster” (nedan
kallat det aldre varumairket).

Invindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 30 oktober 2002.
Invindningsenheten ansag att sokanden inte hade forebringat bevisning avseende
aganderitten till det dldre varumirket och for anvindningen av detta. Invindnings-
enheten fann vidare att risk for forvixling inte féreldg mellan det sokta varumérket
och det édldre varumarket.

Sokanden 6verklagade invindningsenhetens beslut den 12 december 2002.

Andra 6verklagandenamnden upphévde invindningsenhetens beslut genom beslut
av den 19 april 2004 (nedan kallat det angripna beslutet) p& grund av dsidoséttande
av visentliga formforeskrifter, men avslog emellertid invindningen i dess helhet.

Overklagandenimnden fann i det angripna beslutet att invindningsenheten inte
borde ha avslagit invindningen pé grund av att bevisning saknades om dganderitten
till det dldre varumirket. Overklagandenimnden ansig vidare att sokanden inte
hade styrkt anvindningen av det dldre varumérket i den méan som var nédvéndig och
att endast anvidndning for “receptbelagda sprayburkar innehéllande kortikoider”,
som inte ifrdgasatts av intervenienten, skulle beaktas. Betréffande risken for
forvaxling, slog overklagandendmnden fast att de ifrdgavarande varorna var av
samma slag och att det forelag viss likhet mellan de tva motstaende kdnnetecknen
som emellertid uppvigdes av markerade skillnader. Overklagandenimnden fann att
den omsittningskrets som berdrdes av det dldre varumairket respektive av det sokta
varumirket 6verlappade varandra endast i fraga om fackmén, vilka saledes utgjorde
den berérda omsittningskretsen i forevarande 4rende. Med beaktande av de
konstaterade skillnaderna fann 6verklagandendmnden att risk for forvixling inte
forelag mellan det sokta varumérket och det dldre varumairket.
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Forfarandet och parternas yrkanden

Den 10 november 2005 begirde forstainstansritten att parterna skulle besvara vissa
fragor. Parterna besvarade forstainstansrittens fragor inom den utsatta fristen.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har anslutit sig till harmoniseringsbyrans yrkanden.
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Huruvida talan kan tas upp till sakprévning

Bade sokanden och intervenienten har i sina svarsinlagor uttryckligen hinvisat till
skrivelser de ingett i samband med invindningsférfarandet vid harmoniserings-
byran. Intervenienten har dven hénvisat till skdlen i invdndningsenhetens och
overklagandendmndens beslut.

Forstainstansritten anmérker hirvid att ansokan enligt artikel 21 i domstolens
stadga och artikel 44.1 c i forstainstansrittens réttegangsregler skall innehalla en
kortfattad framstillning av grunderna for talan. Enligt réttspraxis skall dessa
uppgifter vara tillrickligt klara och precisa for att svaranden skall kunna foérbereda
sitt forsvar och forstainstansritten skall kunna préva talan, i forekommande fall utan
att ha tillgang till andra uppgifter. Forstainstansritten har i 6vrigt fastslagit att texten
till ansokan visserligen kan stodjas genom hénvisningar till vissa avsnitt i bilagda
handlingar men att en generell hanvisning till andra handlingar inte kan uppvéga att
vasentliga uppgifter saknas i ansokan dven om dessa handlingar bilagts denna och
att det inte ligger forstainstansritten att i parternas stille forsoka soka relevanta
uppgifter i bilagorna (se forstainstansrittens beslut av den 29 november 1993 i
mal T-56/92, Koelman mot kommissionen, REG 1993, s. 1I-1267, punkterna 21 och
23, och forstainstansrittens dom av den 21 mars 2002 i mél T-231/99, Joynson mot
kommissionen, REG 2002, s. II-2085, punkt 154 och dar angiven réttspraxis). Denna
rattspraxis kan i enlighet med artikel 46 i riattegangsreglerna tillimpas dven pa
svarsinlagor fran motparten i ett invindningsforfarande vid 6verklagandendamnden,
som intervenerat vid forstainstansriatten. Den ovannamnda bestimmelsen &r
tillamplig i immaterialrattsliga mal enligt artikel 135.1 andra stycket i riattegangsreg-
lerna (férstainstansrittens dom av den 13 juli 2004 i mal T-115/02, AVEX mot
harmoniseringsbyran — Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 11).

Ansokan och intervenientens svarsinlaga kan inte liggas till grund f6r sakprévning
till den del de innehaller hénvisningar till skrivelser som sékanden och interve-
nienten gett in till harmoniseringsbyran och hanvisningar till harmoniseringsbyrans
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beslut i samband med invindningsférfarandet, eftersom de allménna hénvisningar
som dessa innehaller saknar samband med de grunder och argument som utvecklats
i ansokan och intervenientens svarsinlaga.

Provning i sak

Sokanden har &beropat en enda grund avseende att overklagandendmnden
asidosatte artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, genom att faststilla att risk for
forvaxling inte foreligger mellan det sokta varumérket och det dldre varumirket.
Sékanden har i sak grundat sin talan pa fem omstindigheter, namligen avgrans-
ningen av de varuslag som beaktades med avseende pa det dldre varumirket,
definitionen av omsittningskretsen, likheten mellan kannetecknen, det aldre
varumdrkets sdrskiljningsformaga och den omstindigheten att Deutsches Patent-
und Markenamt (den tyska patent- och varumérkesmyndigheten) faststallt att risk
for forvixling foreligger mellan samma kéannetecken.

Avgrinsningen av de varuslag som det dldre varumdrket och varuslagslikheten
ansetts omfatta

Det angripna beslutet

Overklagandenimnden ansdg i punkt 31 i det angripna beslutet att sokanden till svar
pé intervenientens begiran i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94
inte forebringat bevisning for att det édldre varumérket verkligen hade anvénts i
Tyskland. Overklagandenimnden fann att det dldre varumirket vid bedémningen av
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forvaxlingsrisken kunde anses omfatta endast de varor betriffande vilka interve-
nienten inte begirt att bevisning om verklig anvindning skulle férebringas, namligen
"receptbelagda sprayburkar innehéllande kortikoider”.

Parternas argument

Sokanden har inte ifragasatt 6verklagandendmndens slutsats att det inte styrkts att
det ildre varumirket verkligen anvints. Overklagandenimnden har emellertid
felaktigt inskrinkt sokandens ekonomiska rorelsefrihet genom att anse att det dldre
varumirket kunde beaktas endast till den del det omfattade “receptbelagda
sprayburkar innehéllande kortikoider”. Ett sddant synsdtt begrdnsar nidmligen
skyddet for det dldre varumarket till varor som verkligen saluférts. I motsvarande
fall har i tysk rdttspraxis ansetts att det inte fanns anledning att begrinsa skyddet till
receptbelagda varor.

Sokanden anser harvid att anvandningen av det dldre varuméarket maste anses styrkt
med avseende pa "luftvigsterapeutika”. I den mening som avses i forstainstans-
rittens dom av den 14 juli 2005 i mal T-126/03, Reckitt Benckiser (Espafa) mot
harmoniseringsbyran — Aladin (ALADIN) (REG 2005, s. II-2861), punkterna 45 och
46, utgér denna grupp en sirskild underkategori i den allménna kategorin
"lakemedel”.

Harmoniseringsbyrdn har anslutit sig till sokandens uppfattning och anmarkt att i
enlighet med domen i det ovanndmnda mélet ALADIN bor underkategorier
bestimmas i forhallande till den berdérda varans terapeutiska indikationer.
Harmoniseringsbyran anser hdrvid att “luftvigsterapeutika” utgdér en lamplig
underkategori.
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Intervenienten har anmérkt att sokandens ekonomiska frihet inte begrinsats,
eftersom denne fortfarande har mojlighet att saluféra nya varor under det dldre
varumairket i Tyskland. Med avseende p4 tillimpningen av domen i det ovannidmnda
malet ALADIN pé foérevarande mal anser intervenienten att den lampliga
underkategorin &r "glukokortikoider”.

Forstainstansréittens bedomning

Artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 har f6ljande lydelse:

”2. Pa begiran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumarke
vilken gjort en invandning, lagga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumarket
under en tid av fem ar fore dagen for offentliggorandet av ansékan om
gemenskapsvarumairke verkligen har anvénts inom gemenskapen for de varor eller
tjanster for vilka det &r registrerat och som ldggs till stod for invdndningen, eller for
att det finns skilig grund for att det inte anvénts, forutsatt att det &ldre
gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I
avsaknad av sadan bevisning skall invindningen avslas. Om det dldre gemenskaps-
varumairket endast har anvints for en del av de varor eller tjanster for vilka det
registrerats, skall det vid prévning av invindningen anses vara registrerat endast for
denna del av varorna eller tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nér det giller de éldre nationella varumérken som avses i
artikel 8.2 a, varvid anvindningen i den medlemsstat i vilken det dldre nationella
varumirket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.”
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Enligt rattspraxis foljer av de ovanndmnda bestdmmelserna att om ett varumérke
har registrerats for en kategori av varor eller tjanster som ér tillrickligt stor f6r att
flera underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin och dessa under-
kategorier kan beaktas sjilvstindigt, innebér bevis for verklig anvindning av en del
av dessa varor eller tjdnster, i ett invindningsforfarande, att varumirket dr skyddat
endast avseende den eller de underkategorier som omfattar de varor eller tjanster for
vilka varumairket verkligen har anvints. Om definitionen av de varor eller tjanster
for vilka ett varumérke har registrerats diremot ar sa exakt och avgrinsad att det
inte dr mojligt att dela upp den berérda kategorin i flera underkategorier skall, med
avseende pd invdndningen, beviset for att varumérket verkligen anvénts for varorna
eller tjansterna med nddvindighet omfatta hela kategorin (domen i det ovanndmnda
malet ALADIN, punkt 45).

Syftet med begreppet delvis anvindning 4r visserligen att varumérken som endast
har anvints for en kategori av en viss vara inte skall bli otillgéngliga. Detta far
emellertid inte leda till att innehavaren av det dldre varumérket frantas allt skydd
med avseende pé& varor som, utan att vara strikt identiska med de varor for vilka
verklig anviandning har kunnat visas, inte vésentligen skiljer sig fran dessa och som
tillhér en och samma grupp, som inte kan delas upp annat dr godtyckligt.
Forstainstansritten papekar hirvid att en varumérkesinnehavare i praktiken saknar
mdijlighet att visa att varumérket anvints for samtliga tankbara varianter av de varor
som omfattas av registreringen. Med begreppet "en del av de varor eller tjanster” kan
dérfor inte forstas all kommersiell utveckling av jamforbara varor eller tjanster, utan
enbart varor eller tjanster vilka skiljer sig tillrackligt at for att kunna utgora
sammanhdngande kategorier eller underkategorier (domen i det ovanndmnda maélet
ALADIN, punkt 46).

Forstainstansritten papekar att sdkanden i férevarande mal visserligen inte styrkt att
det dldre varumirket verkligen anvints betriffande nagon vara 6ver huvud taget.
Intervenienten har emellertid inte begirt att sidan anvindning skall styrkas med
avseende pa “receptbelagda sprayburkar innehéllande kortikoider”. Sasom 6ver-
klagandendmnden har funnit i punkt 25 i det angripna beslutet, aligger det
emellertid den som ansokt om registrering att avgransa sin begiaran om bevisning,
eftersom bevisning fo6r anvindning av det varumérke som invindningen grundas pé
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enligt artikel 43.2 i férordning nr 40/94 skall foérebringas endast pa begiran av
denne. Eftersom intervenientens begdran om bevisning inte avsag “receptbelagda
sprayburkar innehallande kortikoider”, 4r det inte nodvéndigt att underséka om det
aldre varumirket verkligen anvints i Tyskland betriffande dessa varor.

Forstainstansritten erinrar vidare om att det dldre varumirket registrerats for
"lakemedel och hygienprodukter, plaster”. Denna varukategori &r tillrackligt stor for
att kunna innehalla flera underkategorier som kan beaktas sjilvstindigt. Den
omstdndigheten att det dldre varumirket skall anses ha anvénts for "receptbelagda
sprayburkar innehallande kortikoider”, innebédr dérfor att varumérket ar skyddat
endast for den underkategori som omfattar de sistndmnda varorna.

Overklagandenimnden ansag i det angripna beslutet att det ildre varumirket skulle
beaktas endast i den man det avsadg varor, betriffande vilka verkligt bruk inte
bestritts. Overklagandenimnden faststillde dirfér en underkategori som &verens-
stimde med dessa varor, namligen “receptbelagda sprayburkar innehallande
kortikoider”.

Denna definition &r oférenlig med artikel 43.2 i férordning nr 40/94, sasom denna
tolkats mot bakgrund av domen i det ovanndmnda malet ALADIN. I enlighet med
artikel 43.3 i forordning nr 40/94 kan denna bestimmelse tillimpas pa &ldre
nationella varumérken.

Det skall hiarvid papekas att den ifrdgavarande varans eller tjanstens avsedda
anvandning eller 4ndamdl ar vésentligt ndr konsumenten traffar sitt val, eftersom
denne framfor allt soker en vara eller en tjanst som motsvarar hans sirskilda behov.
Eftersom konsumenterna tillimpar det fore varje kop, dr kriteriet avsedd anvénd-
ning eller éndamal dérfér grundldggande nir en underkategori varor eller tjanster
faststalls.
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Den avsedda anvidndningen eller dndamélet for ett terapeutiskt preparat uttrycks
genom dess terapeutiska indikation. Den definition som 6verklagandendamnden valt
har emellertid inte grundats pa detta kriterium, eftersom det inte anges att de
ifrdgavarande varorna dr avsedda for behandling av hélsoproblem och eftersom det
inte anges vilket slags hilsoproblem det 4r friga om.

Forstainstansritten tilligger att de omstdndigheter som o6verklagandendmnden
utgatt fran, nimligen likemedelsformen, den aktiva substansen och nédvéindigheten
av att en lakare skriver ut recept, i allménhet inte dr limpliga for att faststélla en
underkategori av varor i den mening som avses i domen i det ovannimnda malet
ALADIN, eftersom de ovannidmnda kriterierna avseende varans avsedda anvindning
eller dandamal inte beaktas vid tillimpningen av dessa omstindigheter. Ett visst
hélsotillstind kan néamligen ofta behandlas med olika likemedel som har olika
lakemedelsformer och som innehéller olika aktiva substanser, och vissa av dem kan
séljas fritt medan andra &r receptbelagda.

Hirav foljer att overklagandenimnden, genom att underlata att beakta de
ifrdgavarande varornas avsedda anvindning eller dndamal, faststillde en godtycklig
underkategori varor.

Av de skil som anforts ovan i punkterna 29 och 30 skall den underkategori varor
betriffande vilka verkligt bruk inte bestritts bestimmas pa grundval av kriteriet
terapeutisk indikation.

Den underkategori som intervenienten foreslagit, namligen "glukokortikoider”, kan
inte godtas. Denna definition grundas namligen pa kriteriet aktiv substans. Sasom
visats ovan i punkt 31 dr emellertid ett sadant kriterium i allménhet inte ensamt
lampligt for att faststélla underkategorier av terapeutiska produkter.
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Den definition som sékanden och harmoniseringsbyran féreslagit, ndmligen
"luftvéigsterapeutika”, dr lamplig dels eftersom den grundas pa de ifragavarande
varornas terapeutiska indikation, dels eftersom den gor det mojligt att faststilla en
tillrackligt exakt underkategori i den mening som avses i domen i det ovanniamnda
malet ALADIN.

Med beaktande av vad ovan anforts finner forstainstansritten att det dldre
varumirket med avseende pa forevarande mal skall anses vara registrerat for
"luftvégsterapeutika”.

Forstainstansritten finner vidare att detta konstaterande inte inverkar pa den
slutsats som 6verklagandendmnden uttryckt i punkt 38 i det angripna beslutet och
som parterna inte ifrdgasatt, namligen att de varor som de motstiende varumirkena
omfattar var av samma slag.

Det angripna beslutet innehaller emellertid ett fel, eftersom det i detta anges att
skyddet for det dldre varumérket endast omfattar “receptbelagda sprayburkar
innehallande kortikoider”. Forstainstansratten skall undersoka vilken inverkan detta
fel har haft pa 6verklagandendmndens bedémning av risken for forvixling.

Omsdittningskretsen

Parternas argument

Sokanden har hdvdat att luftvigsterapeutika, som de tva motstdende varumirkena
avser enligt denne, omfattar dels produkter som far séljas fritt, dels receptbelagda
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produkter. Omsittningskretsen bestar darfor av bade medicinska fackmin och
slutkonsumenter, det vill sidga patienter.

Harmoniseringsbyran har i princip anslutit sig till sokandens instéllning, men har
preciserat dels att tyska konsumenter skall beaktas, dels att slutkonsumenterna, som
utgbrs av patienter med allvarliga luftvigssjukdomar, har en medelhog till hog
uppmirksamhetsniva.

Intervenienten har havdat att det dldre varumarket riktas till medicinska fackman,
eftersom samtliga glukokortikoider dr receptbelagda. Omsittningskretsen utgors
darfor i forevarande mal av dessa fackmin. Intervenienten har tillagt att patienterna
i vart fall visar prov pad en sirskilt hog grad av uppmirksamhet nir de viljer
terapeutiska produkter for sddana allvarliga hilsoproblem som dem som ér i fraga i
forevarande mal.

Forstainstansréittens bedomning

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att en normalt informerad och skiligen
uppmairksam och medveten genomsnittskonsument av det ifragavarande varuslaget
skall beaktas vid helhetsbedomningen av risken f6r férvixling. Det skall &ven beaktas
att genomsnittskonsumentens uppmérksamhet kan variera beroende pa vilket varu-
eller tjansteslag det dr fraiga om (se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkterna 25 och 26).
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Forstainstansritten finner darefter, i likhet med vad harmoniseringsbyran har gjort
gillande, att omsittningskretsen bestar av tyska konsumenter, eftersom det dldre
varumadrket registrerats i Tyskland.

I forevarande mal har det for det andra inte bestritts att omséittningskretsen
avseende de varor som avses med det sokta varumérket, ndmligen luftvigsterapeu-
tika, bestar av patienter i egenskapen av slutkonsumenter och av medicinska
fackman.

Betraffande de varor som det dldre varumairket skall anses vara registrerat for, foljer
det av parternas skrivelser och av deras svar pé fragor som stillts vid férhandlingen
att vissa luftvigsterapeutika dr receptbelagda medan andra far siljas fritt. Eftersom
patienter kan kopa vissa sddana varor utan recept skall omséttningskretsen f6r dessa
varort, forutom medicinska fackmin anses omfatta slutkonsumenterna.

Forstainstansritten finner, i likhet med vad som gjorts géllande av intervenienten,
for det tredje att eftersom manga luftvigssjukdomar &r allvarliga dkommor, dr de
patienter som drabbats i allménhet vil informerade och sirskilt uppmérksamma och
medvetna i friga om att vilja lampligt lakemedel.

Forstainstansritten finner darfor att omséttningskretsen bestar av tyska medicinska
fackmén och av tyska patienter som lider av luftvigssjukdomar, samt att de
sistndmnda i allménhet &r mer uppmérksamma &n genomsnittet.
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Kinneteckenslikheten

Parternas argument

Sokanden har hivdat att orden respicort och respicur dr mycket lika varandra,
eftersom de &r lika langa och eftersom sju av bokstdverna ar identiska och star i
samma ordning. I fonetiskt hinseende ar det mycket liten skillnad mellan vokalerna
o och u och tillagget av konsonanten t i slutet av respicort ar knappt mérkbar. De
béda vokalerna far namligen ett ddmpat ljud och ger darfor ett liknande resultat. Pa
tyska uttalas inte heller t i slutet av respicort eller uttalas endast svagt, eftersom
slutbokstéver oftast "sviljs”. Darfor uppfattas inte t i slutet av ordet och detta géller
sd mycket mer som respicort inte dr ett tyskt ord, utan ett fantasiord. Det 4r darfor
mycket mojligt att det uttalas utan t i slutet. Sokanden anser att slutkonsumenterna i
begreppsmissigt hdnseende inte kommer att dela upp de motstaende varumérkena i
tva delar, namligen respi och cur respektive cort. S6kanden har tillagt att de berérda
slutkonsumenterna i vart fall inte kommer att kunna forstd inneborden av
bestandsdelarna.

Harmoniseringsbyran har hivdat att de ifragavarande varumirkena endast foreter
smd likheter. Harmoniseringsbyran har hirvid anfort att omséttningskretsen
kommer att uppfatta bestdndsdelen respi som beskrivande och att den dérfor inte
kommer att uppfattas som en uppgift om det kommersiella ursprunget.
Bestandsdelen kan dérfor inte bidra till att de ifrdgavarande kannetecknen liknar
varandra. Fackmin och en del slutkonsumenter kommer att uppfatta att
bestdndsdelen cort syftar pa kortikoider. Samma grupper kommer att uppfatta att
bestdndsdelen cur syftar pa orden kur eller bota.

Harmoniseringsbyran har vidare anfért att den omstandigheten att vokalerna o och
u ar olika och att slutbokstaven t aterfinns i det dldre varumirket innebidr en
markbar skillnad i visuellt hinseende. 1 fonetiskt hinseende avslutas det sokta
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varumirket med ett langt ljud i lagt tonldge pd grund av sammansittningen av
bokstdverna u och r. Den sista delen i det dldre varumirket karaktériseras ddremot
av det harda ljudet i bokstaven t, som uttalas av den tyska allmidnheten. Skillnaderna
mellan slutdelarna i de tvad kinnetecknen dr sddana att eventuella visuella och
fonetiska likheter neutraliseras i begreppsmissigt hinseende.

Intervenienten har i princip anslutit sig till vad harmoniseringsbyran anfort.
Intervenienten har tillagt att det finns ett frihallningsbehov for bestandsdelen respi,
som hanfor sig till ordet respiratorisk.

Forstainstansréittens bedomning

Sasom framgar av fast rattspraxis skall helhetsbedomningen av risken for forvéxling,
vad giller de motstiende varumirkenas visuella, fonetiska eller begreppsméssiga
likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena astadkommer med hénsyn
sarskilt till deras sérskiljande och dominerande bestindsdelar (se forstainstans-
rittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot
harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003,
s. [1-4335, punkt 47 och dir angiven réttspraxis).

Skillnaderna i begreppsmassigt hanseende mellan de motstdende varumérkena kan i
detta hdnseende vara sadana att de till stor del uppviger de visuella och fonetiska
likheterna mellan dessa varumirken. For att sddana skillnader skall uppvigas fordras
emellertid att dtminstone ett av de ifrdgavarande varumérkena har en tydlig och
bestimd betydelse fran omsittningskretsens synpunkt, si att denna omedelbart
forstar betydelsen. Det fordras vidare att det andra varuméirket saknar sidan
betydelse eller har en helt annan betydelse (domen i det ovanndmnda mélet BASS,
punkt 54).
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Forstainstansritten skall mot bakgrund av dessa bestimmelser underséka huruvida
likhet foreligger mellan det s6kta varumarket RESPICUR och det éldre varumirket
RESPICORT.

Forstainstansritten finner forst och framst att de ifragavarande varumérkena med
avseende pd samtliga berérda konsumenter liknar varandra i visuellt hianseende,
eftersom de bestdr av ett enda ord, &r lika langa och eftersom de sex forsta
bokstaverna respic och den attonde bokstaven r dr desamma. Denna visuella likhet
paverkas inte av att den sjunde bokstaven, vokalerna u respektive o, inte éar
densamma och inte heller av att en nionde bokstav t lagts till i det dldre varumairket.

Vid en fonetisk jamforelse kommer de tva motstdende varumérkena for det andra att
uttalas som tre stavelser, varav de tvé forsta respi dr identiska for bada varumirkena.
Uttalet av den tredje stavelsen, cur respektive cort, foreter likheter pa grund av
konsonanterna ¢ och r, samtidigt som det foreter olikheter pa grund av skillnaden
mellan vokalerna u och o och pa grund av bokstaven t i det dldre varumérket. Dessa
skillnader &r emellertid inte tillrdckligt stora for att uppviga att de tva forsta
stavelserna 4r identiska och den likhet som astadkoms av konsonanterna ¢ och r nér
den tredje stavelsen uttalas. Forstainstansritten finner darfor att likhet foreligger i
fonetiskt hdnseende.

Forstainstansritten erinrar betréffande likheten i begreppsméssigt hinseende forst
och frimst om att genomsnittskonsumenten visserligen vanligtvis uppfattar ett
varumirke som en helhet och inte dgnar sig at att underséka varumirkets olika
detaljer (domen i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25), men
nér han ser ett ordkdnnetecken delar han emellertid dnda upp det i ordelement som
har en konkret innebord for honom eller som liknar ord som han kénner till
(forstainstansrittens dom av den 6 oktober 2004 i mal T-356/02, Vitakraft-Werke
Withrmann mot harmoniseringsbyran — Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-
3445, punkt 51). Sokandens argument att konsumenterna inte delar upp de
motstaende varumirkena kan déarfor inte godtas a priori utan att en undersékning
gors av de sarskilda omstandigheterna i mélet.
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Forstainstansritten finner dérefter att de tva grupper som omséttningskretsen bestar
av i forevarande maél kommer att uppfatta de motstiende varumirkena olika.
Fackmiénnen kan tack vare sina fackkunskaper och sin yrkeserfarenhet i allménhet
forstd den begreppsmissiga inneborden hos de ord som de olika delarna av de
motstdende varumirkena syftar pa, namligen respiratorisk for respi, kur eller bota
fér cur och kortikoider f6r cort. Genom att dela upp de bada varumérkena i sina
bestandsdelar kommer de att tolka det sokta varumérket som en “kur for
luftviagsbesvir” och det dldre varumérket som en beteckning for “kortikoider
avsedda for luftvdgarna”. Dessa tolkningar pavisar vissa begreppsmaissiga avvikelser,
eftersom det dldre varumirket har en mer specifik innebord dn det sokta
varumairket. Badda for emellertid tankarna till andningen. Den begreppsméssiga
skillnaden forsvagar visserligen de visuella och fonetiska likheter som fastslagits
ovan, men den 4r dirmed inte tillrackligt uttalad for att uppviga dessa likheter med
avseende pa fackméinnen.

Det har ovan visats att slutkonsumenternas uppmérksamhetsniva och kunskaper ar
hogre dn genomsnittet, eftersom de besvir de lider av ér allvarliga. De kan dérfor
urskilja bestindsdelen respi i de tva ifrigavarande varumirkena och forstd det
begreppsmissiga innehallet som syftar pd den allmdnna karaktiren hos deras
hilsoproblem. Deras begrinsade kunskaper om medicinsk terminologi gor det
emellertid inte mojligt for dem att uppfatta den begreppsmissiga syftningen hos
bestdndsdelarna cur och cort. I begreppsmissigt hinseende liknar darfor de
motstdende varumirkena varandra for denna grupp p& grund av den identiska
bestindsdelen respi, som &ar den enda del som har ett tydligt och bestamt
begreppsmissigt innehall.

Harmoniseringsbyrans argument att bestandsdelen respi inte medf6r att varumér-
kena liknar varandra eftersom den ar beskrivande, foranleder inte forstainstans-
ritten att dndra ovanniamnda bedémning av hur de motstiende varumérkena
uppfattas. Den ovanndmnda bestindsdelen 4r placerad i borjan av respektive
varumirke, omfattar tvd av tre stavelser i vart och ett av dessa och ar langre dn
ovriga delar i dem. Trots att denna bestandsdel &r beskrivande, utgor den darfor en
icke forsumbar del av helhetsintrycket av de ifrdgavarande kdnnetecknen. Ovan har
angetts att den del av omsittningskretsen som utgors av fackmén uppfattar samtliga
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delar i de motstiende varumirkena som beskrivande med avseende pa de
ifrdgavarande varornas dndamadl eller aktiva substans. Denna del av omsittnings-
kretsen kommer dirfor inte att vara bendgen att ge en viss bestindsdel nigon
sarskild innebord, utan kommer att uppfatta det begreppsmissiga helhetsintrycket
av de tva varumérkena.

Ovan angivna slutsatser om hur de motstiende varumirkena uppfattas paverkas inte
heller av intervenientens ovan i punkt 51 angivna argument avseende ett
frihallningsbehov for bestandsdelen respi. Slutsatsen att de motstaende varumir-
kena liknar varandra vid en helhetsbedomning kan namligen inte anses innebara
ndgon ensamritt till bestandsdelen respi.

Med beaktande av vad ovan anforts finner forstainstansritten att de motstdende
varumdrkena liknar varandra i mattlig omfattning ur fackménnens synvinkel och i
stor omfattning ur slutanvindarnas. Ur de sistndmndas synvinkel liknar nidmligen
varumirkena varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmaéssigt hinseende. Fack-
ménnen uppfattar ddremot en viss begreppsmissig skillnad mellan de tvé
varumirkena, som emellertid inte &r tillricklig for att fullstindigt uppviga den
faststillda visuella och fonetiska likheten.

Det dldre varumdrkets sdrskiljningsformdga och risken for forvixling

Parternas argument

Sokanden har havdat att det édldre varumérket har medelhog sarskiljningsformaga.
Sokanden har hérvid anmérkt att respicort &r ett fantasiord och att bestandsdelen
respi visserligen syftar pa ordet respiratorisk, men att den andra bestandsdelen, cort,
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inte har nagon beskrivande innebord for de berérda konsumenterna, sérskilt som
den inte ar skild fran den andra bestandsdelen och darfor marks mindre. Det aldre
varumadrkets sirskiljningsformaga stirks av att det inom ldkemedelssektorn ar
brukligt att anvinda kidnnetecken som ger vissa associationer.

Sokanden anser sammantaget att varorna i férevarande mal dr av samma slag, att
kénnetecknen liknar varandra i hog grad och att det dldre varumérket har medelhog
sarskiljningsférmaga. Sékanden har hirav dragit slutsatsen att risk for forvixling
foreligger mellan det &dldre varumairket och det sokta varumérket.

Harmoniseringsbyran har havdat att det &ldre varumirket har mycket lag
sdrskiljningsformaga. Harmoniseringsbyran har anfért att bestindsdelen respi i
allménhet kommer att uppfattas som en hanvisning till ordet respiratorisk och att
atminstone fackmén kommer att uppfatta bestdndsdelen cort som en hanvisning till
kortikoider. Det &ldre varumirket bestir saledes enbart av beskrivande bestands-
delar. Harmoniseringsbyran har dven anmarkt att sokanden inte anfort nagot stod
for pastiendet att det inom likemedelssektorn ar brukligt att anvinda kidnnetecken
som ger vissa associationer.

Harmoniseringsbyrén har kommit till slutsatsen att risk for férvaxling inte kan anses
foreligga i forevarande mal, eftersom kénnetecknen liknar varandra i ringa
utstrickning och det dldre varumérket har lag sérskiljningsférmaga.

Intervenienten har anslutit sig till harmoniseringsbyrins uppfattning. Intervenienten
har tillagt att slutsatsen att det dldre varumaérket har lag sarskiljningsférmaga styrks
av att ménga registrerade varumérken innehéller bestandsdelarna respi och cort.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt fast rittspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger risk f6r
forvixling goras en helhetsbedomning med utgdngspunkt i hur omsittningskretsen
uppfattar de ifrdgavarande kidnnetecknen och varorna och mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kinneteck-
enslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (se forstainstansrittens dom av den
9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 29-33,
och av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran
— DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkterna 49 och 50 och dir
angiven rittspraxis).

Forstainstansritten har ovan fastslagit att de ifrigavarande varorna dr av samma slag
och att de motstdende varumirkena liknar varandra i mattlig omfattning ur
fackménnens synvinkel och i stor omfattning ur slutanvéndarnas.

Forstainstansritten anmérker betriffande det &dldre varumérkets sérskiljnings-
féormaga att de tvd delarna av omsittningskretsen kommer att uppfatta detta
varumairke som beskrivande, om dock i olika mén. Sdsom angetts ovan i samband
med bedoémningen av den begreppsmissiga likheten uppfattar fackminnen
nédmligen de tva bestindsdelarna som beskrivande for den ifrdgavarande varans
avsedda anvandning och aktiva substans. Slutkonsumenterna ser diaremot ingen
bestimd begreppsméissig innebérd i bestandsdelen cort men forstir emellertid
hanvisningen i bestdndsdelen respi.
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Det dldre varumirkets sérskiljningsformaga kan dérfér anses vara lag for omsitt-
ningskretsen och i synnerhet f6r medicinska fackman. S6kandens pastaende att det
inom sektorn for terapeutiska produkter dr brukligt att anvinda kinnetecken som
ger vissa associationer kan hirvid inte godtas, eftersom ndgon bevisning inte
aberopats till stod for pastiendet och eftersom sokanden inte forklarat pa vilket sitt
denna omsténdighet ir relevant med avseende pé det dldre varumaérket.

Visserligen kan, dels pa grund av samspelet mellan de faktorer som ér relevanta vid
bedémningen av risken for forvixling, dels pa grund av att ju hogre sérskiljnings-
féormaga det dldre varumirke som lagts till grund for invindningen har, desto storre
ar risken for férvéaxling (domen i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 20), den omstindigheten att det &dldre varumirket har lag sérskiljnings-
formaga gora det mojligt att utesluta att risk for forvaxling foreligger med avseende
pé fackminnen. Denna omstindighet dr emellertid inte tillrdcklig med avseende pa
slutanvindarna, for vilka de motstdende varumirkena liknar varandra i stor
omfattning.

Forstainstansritten finner darfor att risk for forvixling mellan det sokta varumérket
och det dldre varumirket foreligger hos den tyske slutkonsumenten. Talan skall
dédrfor bifallas pd den enda grunden och det angripna beslutet skall saledes
ogiltigforklaras. Harvid finns inte anledning att bedoma vilken relevans det av
sokanden aberopade beslutet av Deutsches Patent- und Markenamt har f6r
férevarande mal.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom harmoniseringsbyran har
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tappat malet, skall den, férutom att béra sin rattegangskostnad, forpliktas att ersitta
so6kandens rattegangskostnad upp till vad denne har yrkat. Sokanden har inte yrkat
att intervenienten skall forpliktas att ersétta rittegdngskostnaderna och s6kanden
skall dérfor bara sin kostnad som hénfor sig till interventionen. Intervenienten skall
slutligen béra sin rittegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som har fattats av andra éverklagandenimnden vid Byran fér
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 19 april 2004 (irende R 1004/2002-
2) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall béra sin rittegangskostnad och ersitta sékan-
dens rattegangskostnad, utom den kostnad som hidnfor sig till inter-
ventionen.

3) Sokanden skall bira sin rittegangskostnad som hinfor sig till inter-
ventionen.
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4) Intervenienten skall béra sin rittegangskostnad.

Pirrung Meij Pelikanova

Avkunnad vid offentligt sammantriade i Luxemburg den 13 februari 2007.

E. Coulon J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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