WYROK Z DNIA 17.10.2006 r. — SPRAWA T-483/04

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANCJI (piata izba)
z dnia 17 pazdziernika 2006 r.”

W sprawie T-483/04

Armour Pharmaceutical Co., z siedziba w Bridgewater, New Jersey (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata R. Gilbeya,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Pétrequin, dzialajacg w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawczg OHIM byta

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, z siedziba w Jerozolimie (Izrael),
* Jezyk postepowania: francuski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
7 wrzesnia 2004 r. (sprawa R 295/2003-4), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy sp6lka Armour Pharmaceutical Co. a spéika Teva Pharmaceutical
Industries Ltd,

SAD PIERWSZE] INSTANCIJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, M.E. Martins Ribeiro i K. Jiirimie, sedziowie,
sekretarz: K. Poche¢, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 8 grudnia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
2 maja 2005 r,,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 31 stycznia 2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 12 kwietnia 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
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str. 1) z pézn. zm., Teva Pharmaceutical Industries Ltd zlozyta do Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
wniosek o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, bylo oznaczenie slowne
GALZIN.

Towary zgloszone do rejestracji naleza do klasy 5 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarédw i ustug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Wilsona.

W dniu 2 stycznia 2001 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspoélnotowych Znakéw Towarowych nr 2/2001.

W dniu 28 marca 2001 r. Armour Pharmaceutical Co. wniosla sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw
objetych wnioskiem o rejestracje na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94,
powolujac sie na weczeéniejszy stowny znak towarowy CALSYN, zarejestrowany na
jej rzecz we Francji w dniu 3 lutego 1983 r. pod numerem 1 226 303 dla towaréw
z klasy 5 porozumienia nicejskiego i odpowiadajacy nastepujacemu opisowi:
,preparaty farmaceutyczne i medyczne, a w szczegdlnosci preparaty na bazie
wapna”.

W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Decyzja z dnia 28 lutego 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uwzglednil sprzeciw
i odrzucit zgtoszenie znaku w calosci.

W dniu 17 kwietnia 2003 r. drugi uczestnik postepowania przed Izbg Odwolawcza
OHIM wnidst do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw na podstawie
art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 7 wrzeénia 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjg”), Czwarta Izba
Odwolawcza OHIM uwzglednila odwolanie i uchylila decyzje Wydzialu Sprzeci-
wéw, obcigzajac skarzacg kosztami postepowania. Izba Odwolawcza uznalta
zasadniczo, ze na mocy art. 43 ust. 2 in fine rozporzadzenia nr 40/94 wczesniejszy
znak towarowy uznaje sie za zarejestrowany dla ,preparatéw farmaceutycznych na
bazie wapna” oraz ze takie stwierdzenie zawarte w decyzji Wydzialu Sprzeciwéw nie
zostalo zakwestionowane przez uczestnikéw postepowania i ze zgadza sie z nim
réwniez Izba Odwolawcza. Ponadto w zaskarzonej decyzji stwierdzono, ze chociaz
istnieje pewien stopien podobienstwa miedzy towarami i miedzy znakami
towarowymi, jest on niewystarczajacy, aby prowadzi¢ do prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad odbiorcéw francuskich, polegajacego na niemoznosci
rozréznienia przez nich towaréw sprzedawanych pod tymi znakami, po pierwsze
zwazywszy na réznice w wystepujacych w sporze oznaczeniach, w szczegélnosci
réznice fonetyczne, a po drugie ze wzgledu na fakt, ze poréwnywane towary nie sg
przeznaczone do leczenia tych samych zaburzen. Wreszcie [zba Odwolawcza uznata,
ze zwazywszy na charakter towaréw, odbiorcy — konsumenci lekéw i personel
medyczny — zwracajg szczegélng uwage na oznaczenia identyfikujace towary.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
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— utrzymanie w mocy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM zwrécil sie do Sadu o ustalenie, czy istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad w wyniku niemozliwoéci rozréznienia dwéch poréwnywanych
znakéw towarowych. W razie uznania przez Sad, ze prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad konsumentéw francuskich nie wystepuje, OHIM wnosi do
Sadu o oddalenie skargi i obciazenie skarzacej kosztami postepowania. Jezeli
natomiast Sad stwierdzi, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad konsu-
mentéw francuskich wystepuje, OHIM wnosi o stwierdzenie niewaznoéci zaska-
rzonej decyzji i obcigzenie kosztami drugiego uczestnika postepowania przed Izba
Odwolawczy, jesli wezmie udzial w postepowaniu, lub orzeczenie, ze kazda strona
ponosi wlasne koszty.

W przedmiocie dopuszczalnosci zadan OHIM

Na podstawie art. 113 regulaminu Sadu Pierwszej Instancji Sad moze w kazdym
czasie z urzedu badaé, czy skarga jest niedopuszczalna z uwagi na bezwzgledne
przeszkody procesowe.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem nic nie stoi na przeszkodzie temu,
azeby OHIM przylaczyl sie do zadania strony skarzacej, tudziez nawet poprzestal na
odwolaniu sie w tym wzgledzie do uznania Sgdu, przedstawiajac wszystkie
argumenty, ktére uwaza za wlasciwe celem dostarczenia informacji Sadowi [wyroki
Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM —
Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. [1-1845, pkt 36; z dnia 25 pazdziernika
2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg),
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Zb.Orz. str. [1-4633, pkt 22]. Nie moze on natomiast formulowac zadan majacych na
celu stwierdzenie niewaznosci lub zmiane decyzji izby odwolawczej w zakresie,
w jakim nie zostala ona zaskarzona, ani tez przedstawia¢ zarzutéw, ktére nie zostaly
podniesione w skardze (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 12 pazdziernika
2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-9573, pkt 34;
ww. wyrok Cloppenburg, pkt 22).

Z ww. orzecznictwa wynika, ze w niniejszej sprawie nalezy zbada¢ zgodnosé
z prawem zaskarzonej decyzji w $wietle zarzutéw sformulowanych w skardze, majac
réwniez na wzgledzie argumenty przedstawione przez OHIM.

Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, oparte na naruszeniu
odpowiednio art. 43 ust. 2 i 3 i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

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

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze w toku postepowania w sprawie sprzeciwu przedstawita dowédd
na to, iz jej wczesniejszy znak towarowy CALSYN byl uzywany w odniesieniu do
preparatéw farmaceutycznych na bazie wapna, chociaz obejmuje on ogdélem
preparaty farmaceutyczne i medyczne z klasy 5 porozumienia nicejskiego.
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Uwzgledniajac w postepowaniu dotyczgcym sprzeciwu jedynie preparaty farmaceu-
tyczne na bazie wapna, [zba Odwotawcza naruszyta art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94.

Skarzgca uwaza zasadniczo, Ze mozna sobie wyobrazi¢, iz w przypadku gdy
wczesniejszy znak towarowy oznacza grupe towaréw i ustug o réznym charakterze,
wzgledy stusznosci kaza uwzgledni¢ w toku postepowania w sprawie sprzeciwu
jedynie te dziedzine, w ktérej znak towarowy, zarejestrowany ponad pie¢ lat temu,
jest uzywany, aby unikngé¢ takiego powolywania sie na znaki towarowe obejmujace
jedna lub kilka klas, ktére ma charakter naduzycia. Jednakze poniewaz konkretny
rodzaj towaru, dla ktérego zostalo udowodnione uzywanie znaku, nalezy do danej
kategorii objetej zgloszeniem, ograniczenie uwzglednianych towaréw wylacznie do
tego konkretnego rodzaju towaru mialoby nieproporcjonalny skutek ograniczajacy.
Ma to miejsce w niniejszym przypadku, gdyz preparaty farmaceutyczne na bazie
wapna naleza do kategorii preparatéw farmaceutycznych.

W opinii skarzacej tak restrykcyjna wykladnia art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94, jaka przyjeta Izba Odwolawcza, nie jest zgodna z definicja prawa wlasnosci
przewidziang w zharmonizowanych prawodawstwach dotyczacych znakéw towaro-
wych, a ponadto ma charakter dyskryminujacy w stosunku do uwzglednionego
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu zakresu rejestracji nieuzywanego znaku
towarowego sprzed mniej niz pieciu lat.

OHIM przedstawil najpierw zasady regulujace kwestie dowodu uzywania znaku
towarowego. Wskazal on, Zze jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany dla
wszystkich nazw rodzajowych towaréw nalezacych do opisu danej klasy, lecz byl
uzywany w odniesieniu do konkretnych rodzajéw towaréw i ustug z tej klasy,
zasadniczo nalezy uznaé, ze znak towarowy byl uzywany w odniesieniu do tych
konkretnych towaréw i ustug. Mozna réwniez uzna¢, ze znak towarowy byt uzywany
w odniesieniu do oddzielnej podkategorii, jezeli mozliwe jest jej wyodrebnienie
dzieki temu, ze konkretne towary lub uslugi posiadaja wystarczajace cechy wspélne.
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OHIM dodal jednak, ze przy tego typu uogélnieniu nalezy postepowaé niezwykle
ostroznie, pamietajac, ze ochrona wczeéniejszego znaku towarowego jest uzasad-
niona jedynie w takim zakresie, w jakim byl on rzeczywiscie uzywany.

W niniejszym przypadku OHIM uznal, Ze wczeéniejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany dla ,,preparatéw farmaceutycznych i medycznych, a w szczegdlnosci
preparatéw na bazie wapna”, jego uzycie zostalo udowodnione wyltacznie
w odniesieniu do preparatéw farmaceutycznych na bazie wapna, a sama skarzaca
wydzielita w opisie towaréw objetych jej znakiem towarowym preparaty na bazie
wapna.

Skarzgca nie moze zatem zarzucaé Wydzialowi Sprzeciwéw i Izbie Odwolawczej, ze
rozpatrujac sprzeciw uznaly znak towarowy skarzacej za zarejestrowany wylacznie
dla preparatéw farmaceutycznych na bazie wapna. W opinii OHIM stwierdzenie, ze
wczesniejszy znak towarowy byl uzywany w odniesieniu do calej kategorii
preparatéw farmaceutycznych, podczas gdy byl uzywany tylko dla konkretnego
rodzaju towaru, oznaczaloby objecie wczeéniejszego znaku towarowego nienalezna
ochrona i byloby sprzeczne z zasadami okre$§lonymi w art. 43 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94.

OHIM stwierdzil w kazdym razie, ze zaskarzona decyzja nie zawiera w tym
wzgledzie zadnego uchybienia, gdyz skarzgca nie podniosta tej kwestii w odwolaniu
od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw i nie podniosla tego argumentu w toku
postepowania przed Izba Odwotawcza.

Ocena Sadu

Jak wynika z motywu dziewiatego rozporzadzenia nr 40/94, prawodawca uznal, ze
ochrona wcze$niejszego znaku towarowego jest uzasadniona wylacznie w takim
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zakresie, w jakim byl on rzeczywiécie uzywany. Na podstawie motywu dziewiatego
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze zglaszajacy wspdlnotowy znak
towarowy moze zada¢ przedstawienia dowodu na to, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego bedacego
przedmiotem sprzeciwu wczeéniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie nuzywany na
terytorium, na ktérym jest on chroniony [wyroki Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison
(HIWATT), Rec. str. [I-5233, pkt 34; z dnia 6 paZdziernika 2004 r. w sprawie
T-356/02 Vitakraft-Werke Withrmann przeciwko OHIM — Krafft (VITAKRAFT),
Zb.Orz. str, 11-3445, pkt 25].

Zgodnie z zasadg 22 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) dowdd, ze wczesniejszy
wspoélnotowy znak towarowy byl rzeczywiScie uzywany, powinien wskazywaé
miejsce, czas, zakres oraz charakter uzywania wczesniejszego znaku towarowego
(ww. wyrok w sprawie VITAKRAFT, pkt 27).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze wczeéniejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany dla ,preparatéw farmaceutycznych i medycznych, a w szczegdlnosci
preparatéw na bazie wapna”, nalezacych do klasy 5 porozumienia nicejskiego.
Bezsporne jest réwniez, ze na wniosek drugiego uczestnika postepowania przed Izba
Odwotawczg skarzaca przedstawila dowdéd na uzywanie wczesniejszego znaku
towarowego w postaci dokumentéw wykazujacych jego rzeczywiste uzywanie do
sprzedazy preparatéw farmaceutycznych, a konkretnie preparatéw na bazie wapna.

Artykut 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez art. 43 ust. 3
tego rozporzadzenia, ktéry reguluje stosowanie przepisu art. 43 ust. 2 w odniesieniu
do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych, nalezy interpretowaé w ten
sposdb, ze sluza one zapobiezeniu szerokiej ochronie znaku towarowego
wykorzystywanego jedynie cze$ciowo wylacznie z uwagi na to, Ze zostal on
zarejestrowany dla szerokiej gamy towaréw lub uslug. A zatem w ramach stosowania
tych przepiséw nalezy wzia¢ pod uwage zakres kategorii towaréw lub uslug, dla
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ktérych wcezesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany, a w szczegdlnosci
stopien ogdlnoséci poje¢ uzytych do opisu wspomnianych kategorii, majac na
wzgledzie towary lub ustugi, dla ktérych rzeczywiste uzywanie zostalo skutecznie
wykazane [wyrok Sadu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser
(Espafia) przeciwko OHIM — Aladin (ALADIN), Zb.Orz. str. II-2861, pkt 44].

Z wyzej wskazanych przepiséw wynika, ze w przypadku gdy znak towarowy zostal
zarejestrowany dla danej kategorii towaréw lub ustug, ktéra jest na tyle szeroka, aby
mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych wystepowaé
niezaleznie od siebie, w postepowaniu w sprawie sprzeciwu dowdd rzeczywistego
uzywania znaku towarowego dla czeéci tych towaréw lub ustug zapewnia ochrone
jedynie dla tej lub tych podkategorii, do ktérych nalezg towary lub uslugi,
w odniesieniu do ktérych znak towarowy byl faktycznie wykorzystywany. Natomiast
jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany dla towaréw lub uslug zdefiniowanych
w sposob na tyle precyzyjny, ze dokonanie istotnych podzialéw wewnatrz danej
kategorii nie jest mozliwe, wtedy, dla potrzeb postepowania w sprawie sprzeciwu,
dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla wspomnianych towaréw lub
ustug bezwzglednie obejmuje cala te kategorie (ww. wyrok w sprawie ALADIN,
pkt 45).

W tym wzgledzie nalezy przypomniel, ze wcze$niejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany dla ,,preparatéw farmaceutycznych i medycznych, a w szczegdlnosci
preparatéw na bazie wapna”. Opis ten obejmuje bezsprzecznie kategorie towardw,
ktéra jest na tyle szeroka (preparaty farmaceutyczne ogélem), aby mozna bylo
wyodrebni¢ w niej rézne podkategorie, ktére mogg by¢ rozpatrywane w sposéb
niezalezny. Pojecie preparatu farmaceutycznego obejmuje w istocie towary, ktére na
tyle réznia sie od siebie pod wzgledem przeznaczenia i konsumentéw koncowych,
w zalezno$ci od konkretnych wskazan terapeutycznych, a takze pod wzgledem
kanaléw dystrybucji (wydawane na recepte albo dostepne bez recepty), aby mozna
byto wyodrebni¢ wsréd nich rézne podkategorie. Ponadto skarzgca sama wydzielita
w opisie towaréw objetych znakiem towarowym podkategorie odpowiadajacy
~preparatom na bazie wapna”.
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W powyzszych okoliczno$ciach nalezy uznaé, ze dowdd rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego zostal przedstawiony wylacznie w odniesieniu do
cze$ci towaréw lub ustug objetych szeroka kategoria towaréw mogaca obejmowac
rézne odrebne podkategorie.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza, ktéra podczas rozpatrywania sprzeciwu
uwzglednila wylgcznie ,preparaty farmaceutyczne na bazie wapna”, prawidlowo
zastosowala art, 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty skarzgcej nie wykazaly, by bylo inaczej.

W pierwszej kolejnosci skarzaca stwierdzita zasadniczo, ze o ile w przypadku
wczesniejszego znaku towarowego stuzacego do oznaczania grupy towaréw i uslug
o odmiennym charakterze nalezy uznaé za sluszne uwzglednienie do celéw
postepowania w sprawie sprzeciwu dziedziny, w ktérej znak towarowy majacy
wiecej niz pie¢ lat jest uzywany, aby zapobiec naduzyciom polegajacym na
powolywaniu sie na znaki towarowe sluzace do oznaczania calej klasy towaréw
lub ustug lub kilku catych klas, to jednak uwzglednianie wylacznie konkretnego
rodzaju towaru w ramach danej kategorii nalezy uzna¢ za nieproporcjonalne.

W tym wzgledzie Sad uznal po pierwsze, ze art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
nie odnosi sie do kategorii lub klas towaréw, dla ktérych znak towarowy zostal
zarejestrowany, lecz do towaréw i uslug. Po drugie okreslenie ,preparaty
farmaceutyczne na bazie wapna”, ktére to towary zostaly uwzglednione w ramach
rozpatrywania sprzeciwu, nie dotyczy wylacznie konkretnego towaru, lecz odrebnej
i dostatecznie szerokiej podkategorii, czego w niniejszym przypadku nie mozna
uzna¢ za nieproporcjonalne ograniczenie. Jak wynika z pkt 29 i 30 powyzej, takie
stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Sadu.
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Nastepnie, jezeli chodzi o argument skarzacej, ze tak restrykcyjna wykladnia art. 43
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 bylaby dyskryminujagca w stosunku do zakresu
ochrony przyznanego w postepowaniu w sprawie sprzeciwu nieuzywanemu znakowi
towarowemu zarejestrowanemu przed mniej niz piecioma laty, w opinii Sadu nie
mozna méwi¢ o zadnej dyskryminacji, gdyz te dwie sytuacje nie sg poréwnywalne.
W rzeczywisto$ci nie wymaga sie dowodu rzeczywistego uzywania znaku
towarowego zarejestrowanego krécej niz pigé lat, wlasnie dlatego ze okres pieciu
lat zostal przewidziany, aby umozliwi¢ gospodarcze wykorzystanie znaku towaro-
wego. Zgodnie z art. 50 rozporzadzenia nr 40/94 dopiero po uplynieciu
nieprzerwanego okresu pieciu lat, w trakcie ktérego znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany we Wspélnocie w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla
ktérych zostal zarejestrowany, mozna stwierdzi¢ jego wygasniecie z powodu braku
rzeczywistego uzycia.

W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé pierwszy zarzut za bezpodstawny.

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

Argumenty stron

W pierwszej kolejnoéci skarzaca podwaza stwierdzenie Izby Odwolawczej, jakoby
miedzy poréwnywanymi towarami nie wystepowal wystarczajacy stopien podobien-
stwa.

W opinii skarzacej w obydwu przypadkach chodzi o podobne preparaty
farmaceutyczne, pochodzace od tego samego rodzaju producentéw, produkowane
i dystrybuowane w tym samym obiegu. Jeden zostal opisany przez odniesienie do
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skladnika czynnego, drugi — do wskazania terapeutycznego. Drugi uczestnik
postepowania przed Izba Odwolawcza powinien wykazaé, ze pomimo tego
powierzchownego podobieristwa, zasady przepisywania i zazywania tych preparatéw
oddalaja wszelkie prawdopodobiefistwo, ze konsument bedzie mial z nimi do
czynienia jednoczeénie. Tymczasem zaden taki dowdd nie zostal przedstawiony.
Podobnie nie przedstawiono dowodu na to, ze postaé preparatéw i sposéb ich
podawania oddalaja wszelkie prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad.

Skarzaca dodala, ze aby wyeliminowaé prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad,
nie wystarczy stwierdzi¢, ze poréwnywane preparaty farmaceutyczne sg przezna-
czone do leczenia réznych dolegliwosci. Drugi uczestnik postepowania przed Izba
Odwolawczg powinien wykazaé i upewnic sie, ze ten sam chory nie moze otrzymac
recepty na obydwa preparaty jednocze$nie lub jednoczesénie ich zazywaé, czego nie
uczyniono.

W drugiej kolejnosci skarzaca podniosta, ze Izba Odwolawcza nie okreslita kregu
odbiorcéw i nie ocenila prawdopodobieristwa wprowadzenia ich w blad. Przy-
pomniala réwniez, ze w sektorze lekéw krag odbiorcéw stanowi cale spoteczenistwo,
w tym personel medyczny, jak na przyklad lekarze, farmaceucdi i pielegniarki, oraz
wszystkie osoby mogace zazywal preparaty farmaceutyczne, w tym osoby
o ograniczonych mozliwosciach wzrokowych, kognitywnych lub intelektualnych,
ktére moga by¢ dodatkowo oslabione przez chorobe.

Ponadto skarzaca twierdzi, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw
w blad nie jest ograniczone do momentu zakupu, a wprowadzenie w blad po
zakupie od dawna jest uwzgledniane po drugiej stronie Atlantyku. W istocie lek jest
zazwyczaj zazywany przez pewien okres, a chory, ktéry wybiera preparaty ze swojej
apteczki, nie jest wspomagany przez personel medyczny.
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W trzeciej kolejnosci skarzaca przeprowadzita poréwnanie wystepujacych w sporze
oznaczen.

Podniosla ona przede wszystkim, zgadzajac sie¢ z opinia Izby Odwolawczej, ze
przecietny konsument nie nadaje oznaczeniom CALSYN i GALZIN znaczenia
koncepcyjnego, gdyz dwa wystepujace w sporze znaki wyraznie sie odrézniaja.
Skarzaca powolala sie¢ na orzecznictwo Trybunalu i Sgdu, zgodnie z ktérym
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im silniejszy jest
charakter odrézniajacy znaku towarowego. Stwierdzajac, ze znak towarowy
CALSYN jest znakiem fantazyjnym i majacym znamiona odrézniajace, Izba
Odwolawcza powinna byla nada¢ wieksze znaczenie ogélnym podobienstwom niz
szczegélowym réznicom. Tymczasem przyjela ona zupelnie przeciwng metodologie.

W tym wzgledzie skarzgca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze w trakcie analizy
niestusznie skupila sie¢ na szczegélowych réznicach wizualnych i fonetycznych
miedzy znakami towarowymi, podczas gdy powinna byla poréwnac ogélne wizualne,
fonetyczne i koncepcyjne oddzialywanie tych dwu znakéw towarowych.

Jezeli chodzi o poréwnanie pod wzgledem wizualnym, skarzaca wskazala, ze
poréwnywane oznaczenia maja takg sama liczbe liter i sa wyraznie podobne, gdyz
wspolne litery ,a”, ,I” i ,n” wystepuja w tej samej kolejnosci. W zwigzku z tym
zarzuca Izbie Odwolawczej, ze nie wzieta pod uwage podobiefistwa wizualnego
miedzy wielkimi literami ,,C” i ,G”, ktére réznia sie jedynie jedna malg kreska, tatwa
do pominiecia, jezeli litera ,,G” jest pisana recznie. Dotyczy to réwniez liter ,s” i ,z”,
ktére wizualnie sg bardzo zblizone, gdyz ich forma geometryczna jest po prostu
odwrécona.

Jezeli chodzi o poréwnanie pod wzgledem fonetycznym, skarzgca zarzuca Izbie
Odwolawczej, ze przeprowadzila szczegélowa analize réznic miedzy dwoma
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oznaczeniami, ktére nie sg dostrzegalne dla miarodajnego kregu odbiorcéw.
Skarzaca uwaza, ze brzmienie liter ,¢” i ,g” jest bardzo zblizone, a réznica miedzy
nimi moze zosta¢ niedostrzezona, w szczegdlno$ci przez osoby nieposiadajace
normalnych zdolno$ci sluchowych, osoby starsze lub obcokrajowcéw. Dotyczy to
réwniez liter ,s” i ,2”.

Ponadto skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze w sposéb arbitralny orzekla
o wystepowaniu réznicy w wymowie miedzy zgloskami ,yn” i ,in”. Skarzaca
zauwazyla, ze polaczenie glosek ,,yn” wystepuje bardzo rzadko w jezyku francuskim,
w ktérym litera ,y” jest utozsamiana fonetycznie z litera ,,i”, co oznacza, ze odbiorcy,
poza niewielka grupa znajaca jezyk angielski lub zasady fonetyczne, na ktére
powoluje sie OHIM, instynktownie wymdwig grupe liter ,,yn” jak ,in”. Zatem jedyna
réznica w ,przeplywie powietrza” miedzy — odpowiednio — literami ,c” a ,g” oraz
miedzy ,z” a ,s”, a takze ewentualna rdéznica w wymowie miedzy ,yn” i ,in” nie
niweluja ogélnego podobienistwa fonetycznego miedzy dwoma znakami towaro-
wymi.

Wreszcie skarzgca stwierdzila, ze ogdélne poréwnanie musi uwzgledniaé fakt, ze
odbiér wizualny i fonetyczny nie moze by¢ analizowany osobno, gdyz ludzki umyst
stara sie wizualizowa¢ wypowiadane slowo, w szczegdlnosci stowo fantazyjne, i na
odwrét. Zatem znaczne podobienstwo fonetyczne prowadzi do zapamietania
wzrokowego, a wiec bardzo zblizonego odtworzenia zapisu dwu znakéw towaro-
wych przez konsumenta, ktéry nie ma ich jednocze$nie przed soba. Znaczne
podobienstwo wizualne prowadzi réwniez do zblizonej wymowry, jezeli konsument
odwoluje sie do swojej pamieci wzrokowej.

Podsumowujac, skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza powinna byla stwierdzi¢
przewage podobienstw nad réznicami miedzy dwoma oznaczeniami oraz — pomimo
odmiennych wskazan terapeutycznych — uznaé towary za podobne.
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OHIM stwierdzit w pierwszej kolejnosci, ze podziela opinie skarzacej i Izby
Odwotawczej co do okreslenia docelowego kregu odbiorcéw, to jest personelu
medycznego i ogdtu spoleczenstwa we Francji.

Po drugie OHIM przedstawil analize podobiefistwa towaréw. W tym wzgledzie
stwierdzil, ze zgodnie z wytycznymi dotyczacymi postepowania w sprawie sprzeciwu
preparaty farmaceutyczne sa zazwyczaj uwazane za bardzo podobne do innych
preparatéw farmaceutycznych, chociaz stopiern podobienistwa moze by¢ mniejszy,
jezeli wskazania farmaceutyczne wyraznie sie réznia.

W niniejszym przypadku towary oznaczone wczeéniejszym znakiem towarowym
CALSYN, ktérego uzywanie zostalo udowodnione, sa preparatami farmaceutycz-
nymi na bazie wapna. Z przedstawionych dowodéw wynika, ze preparat CALSYN
jest roztworem do iniekcji na bazie kalcytoniny, sprzedawanym wylacznie na recepte
(»lista II”) i podawanym pacjentom w szczegblnosci w przypadku stwierdzenia
hiperkalcemii (niedoboréw wapnia i stopniowego odwapnienia kos$ci) oraz w celu
leczenia chordb atakujacych kosci (w szczegd6lnosci choroby Pageta, choroby koséca
prowadzacej do deformacji kosci).

Preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Wilsona wymienione w zgloszeniu
bedgcym przedmiotem sprzeciwu sa przeznaczone do leczenia rzadkiej dziedzicznej
choroby genetycznej, ktéra powoduje nagromadzenie si¢ miedzi w organizmie. Tego
rodzaju preparaty sa przepisywane przez lekarza i wydawane na recepte, ze wzgledu
na szczeg6lne wskazania terapeutyczne.

I - 4127



53

54

55

56

57

WYROK Z DNIA 17.10.2006 r. — SPRAWA T-483/04

Podsumowujac, OHIM stwierdzil, Ze poréwnywane preparaty sa podobne ze
wzgledu na ich charakter preparatéw farmaceutycznych, lecz podobiefistwo to jest
ograniczone, z uwagi na ich rézne wskazania terapeutyczne. Ocena Izby
Odwolawczej w tej kwestii byta zatem prawidlowa.

W trzeciej kolejno$ci OHIM przeprowadzil poréwnanie oznaczen pod wzgledem
wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

Jezeli chodzi o poréwnanie wizualne, zauwazyl on, ze wystepujace w sporze
oznaczenia wykazuja podobienstwo wizualne, poniewaz zawieraja taka samg liczbe
liter (sze$¢), w tym trzy identyczne, wystepujace w tym samym porzadku i w tym
samym miejscu (,a”, ,1” i ,n”), jak réwniez Ze pewne podobienstwo wystepuje miedzy
wielkimi literami ,G” i ,C” oraz literami ,z” i ,s”. Litera ,y” wczesniejszego znaku
towarowego odréznia jednak oba oznaczenia, co stwierdzita Izba Odwolawcza.

Jezeli chodzi o poréwnanie fonetyczne, OHIM stwierdzil, ze obydwa oznaczenia sa
dwusylabowe, a sylaby ,cal” i ,,gal” oraz ,zin” i ,syn” sa bardzo podobne. Koncéwki
LAn” i ,,yn” moglyby by¢ wymawiane identycznie w jezyku francuskim jako [in] (jak
w wyrazach ,sinistre”, ,sinusite” lub ,synonyme”, ,synergie”) lub [€] (jak w wyrazach
»sinceére”, ,singe”, ,lapin” lub ,synthese”, ,syndicat”), gdyz samogloska ,,y” podlega
takim samym zasadom, co samogloska ,i”. OHIM zwrécit sie do Sadu o wydanie
rozstrzygniecia w kwestii analizy fonetycznej przeprowadzonej przez Izbe Odwola-
wezg.

Jezeli chodzi o poréwnanie koncepcyjne oznaczeri, OHIM — podobnie jak Izba
Odwolawcza — stwierdzil, ze znaki towarowe sa pozbawione znaczenia dla
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wlasciwego kregu odbiorcéw, dlatego tez nie mozna wyciggna¢ zadnego wniosku
w tej kwestii.

Ze wzgledu na stwierdzone podobienstwa wizualne i fonetyczne OHIM orzekl
0 ogdélnym podobienstwie oznaczen.

W czwartej kolejnosci OHIM przeprowadzil ogdélng ocene prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad. W tym wzgledzie najpierw powolal sie na orzecznictwo,
zgodnie z ktérym niewielkie podobienistwo okreslonych towaréw lub ustug moze
zostaé zréwnowazone wysokim stopniem podobiefistwa znakéw towarowych
i odwrotnie. W opinii OHIM przecietny konsument, ktérego nalezy wzia¢ pod
uwage przy ocenie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, powinien by¢
wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Jednakze nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze si¢ rézni¢
w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug.

Nastepnie OHIM uznal, ze zgodnie z ogdlng zasady przecietny konsument jest
bardziej uwazny, jezeli ma do czynienia z preparatami farmaceutycznymi
wydawanymi na recepte niz z preparatami dostepnymi bez recepty, przy czym jego
uwaga zalezy ponadto od wskazan terapeutycznych preparatu. W niniejszym
przypadku OHIM stwierdzil, ze poréwnywane preparaty farmaceutyczne sa
wydawane na recepte, a zatem mozna zgodzi¢ sie z Izba Odwolawczg, ze stopien
uwagi konsumentdéw jest raczej wysoki.

Podsumowujac, OHIM zwrdcil sie do Sadu o ocene, czy podobienstwo oznaczen
i towaréw moze wywolywaé prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad konsu-
mentéw we Francji.

II - 4129



63

65

WYROK Z DNIA 17.10.2006 r. — SPRAWA T-483/04

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
sjezeli z powodu identycznoéci lub podobieristwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobienstwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym”. Ponadto na mocy art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia
nr 40/94 wczeéniejsze znaki towarowe oznaczaja znaki towarowe zarejestrowane
w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wezeéniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku
towarowego.

Prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad oznacza ryzyko, ze krag
odbiorcéw moze dojé¢ do przekonania, iz towary lub ustugi opatrzone danymi
oznaczeniami pochodza z tego samego przedsiebiorstwa albo, w danym przypadku,
z przedsiebiorstw gospodarczo powigzanych. Prawdopodobiefistwo to nalezy
ocenia¢ w sposéb cato$ciowy, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw
danego przypadku [wyroki Trybunatu z dnia 29 wrzes$nia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. str. [-5507, pkt 16 i 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 17 i 18; wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit
Liberto (Fifties), Rec. str. I1-4359, pkt 25 i 26].

Ta calo$ciowa ocena zaklada pewna wspélzalezno$é miedzy branymi pod uwage
czynnikami, a w szczegdlnosci miedzy podobienstwem znakéw towarowych oraz
podobieristwem towaréw lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopief
podobieristwa miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami moze by¢ zréwnowa-
zony znaczacym stopniem podobienistwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie
(ww. wymienione wyroki w sprawie Canon, pkt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19;
Fifties, pkt 27).

W niniejszej sprawie wczedniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany we Francji.
Dlatego tez stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wymaga
odwolania sie do percepcji odbiorcéw francuskich.
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Ponadto jezeli poréwnywane towary sa preparatami farmaceutycznymi, wlasciwym
kregiem odbiorcéw sg czlonkowie personelu medycznego i pacjenci jako koricowi
konsumenci [wyroki Sadu z dnia 22 wrze$nia 2005 r. w sprawie T-130/03 Alcon
przeciwko OHIM — Biofarma (TRAVATAN), Zb.Orz. str. I1-3859, pkt 49; z dnia
17 listopada 2005 r. w sprawie T-154/03 Biofarma przeciwko OHIM — Bauch &
Lomb Pharmaceuticals (ALREX), Zb.Orz. str. 1I-4743, pkt 46].

W tym wzgledzie nalezy odrzuci¢ zarzuty skarzacej, zgodnie z ktérymi Izba
Odwotawcza nie okreslita docelowego kregu odbiorcéw. W istocie z pkt 10
zaskarzonej decyzji wynika wyraznie, ze Izba Odwolawcza stwierdzila, po odwotaniu
sie do konsumentéw francuskich, ze odbiorcy obejmujg ,jednoczesnie konsumen-
tow lekéw i czlonkéw personelu medycznego”. Sad stwierdza zatem, ze Izba
Odwolawcza prawidlowo okreslita wlasciwy krag odbiorcéw.

Jezeli chodzi o podobiefistwo poréwnywanych towaréw, nalezy uwzglednié
wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towardw.
Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci charakter towaréw, ich przeznaczenie, sposéb
uzywania, podobnie jak to, czy towary te konkuruja ze sobg, czy tez sie uzupelniajg
(ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23).

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza uznala zasadniczo,
iz wystepujace w sporze towary sg preparatami farmaceutycznymi i na tym opiera sie
podobienistwo miedzy nimi, natomiast réznice wynikaja z odmiennych wskazan
terapeutycznych. Stwierdzita to réwniez skarzaca, podnoszac po pierwsze, Ze
preparaty farmaceutyczne powinny by¢ co do zasady uwazane za towary podobne,
a po drugie, Ze poréwnywane towary maja rézne przeznaczenie. Z pism skarzacej
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wynika, ze nie podwaza ona oceny Izby Odwolawczej dotyczacej istniejacego stopnia
podobienistwa.

W tym wzgledzie wystarczy stwierdzi¢, ze poréwnywane towary maja ten sam
charakter (preparaty farmaceutyczne), to samo przeznaczenie (leczenie dolegliwosci
u ludzi), sa skierowane do tych samych konsumentéw (pracownicy sektora
medycznego i pacjenci), sa wprowadzane do obrotu tymi samymi kanalami
dystrybucyjnymi (zazwyczaj w aptekach) i potencjalnie sie uzupelniajg. Natomiast
réznica miedzy nimi wynika z odrebnych wskazan terapeutycznych.

W zwiazku z tym nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na to, iz elementy podobne towaréw
przewazaja nad elementami odmiennymi — jak stusznie wskazala Izba Odwolawcza
w zaskarzonej decyzji — pomiedzy omawianymi towarami wystepuje pewien stopieti
podobienstwa.

Jezeli chodzi o podobienstwo wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne wystepujacych
w sporze oznaczen, calo$ciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad
powinna opiera¢ sie na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy
szczegblnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [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. [1-4335,
pkt 47 i wskazane tam orzecznictwao].

Jezeli chodzi w pierwszym rzedzie o poréwnanie na plaszczyZnie koncepcyjnej,
nalezy stwierdzi¢, ze w opinii Izby Odwolawczej wystepujace w sporze znaki
towarowe byly pozbawione znaczenia dla przecietnego konsumenta oraz ze opinia ta
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nie zostala podwazona przez skarzaca. W tym wzgledzie Sad uwaza, ze analiza Izby
Odwolawczej jest prawidlowa, a wystepujace w sporze oznaczenia nie posiadaja
zadnego znaczenia.

Nastepnie, jezeli chodzi o poréwnanie na plaszczyZnie wizualnej, Sad uznal, Ze
obydwa oznaczenia maja zdecydowanie charakter stowny i zawieraja te sama liczbe
liter (sze$¢), w tym trzy identyczne w tym samym porzadku i w tym samym miejscu
(»a”, »I” i ,n”). Sad uznal réwniez, ze wielkie litery ,G” i ,C” wykazuja pewne
podobiefistwo i w zwiazku z tym nie mozna z pewnoscia stwierdzi¢, ze pierwsza
litera kazdego znaku towarowego moze przyciagna¢ wzrok konsumenta. Ponadto
w przeciwienstwie do Izby Odwotawczej Sad stwierdzil, ze litery ,z” i ,8” réwniez
wykazujg podobienistwo. Prawda jest, jak stwierdzita Izba Odwolawcza, ze litera ,y”
we wczesniejszym znaku towarowym przycigga uwage, poniewaz jest rzadko
spotykana w jezyku francuskim. Jednakze na podstawie wylacznie tej cechy nie
mozna zdecydowanie rozrézni¢ poréwnywanych znakéw towarowych. Sad uznal, ze
znaki te s3 ogélnie podobne wizualnie.

Wreszcie jezeli chodzi o poréwnanie fonetyczne, Sad stwierdzil, ze obydwa znaki sg
dwusylabowe, a pierwsze sylaby ,cal” i ,gal” kazdego znaku sa wypowiadane
w podobny sposéb, gdyz brzmienie spélglosek ,,¢” i ,,g” jest bardzo zblizone. Ponadto
w przeciwiefistwie do stwierdzei Izby Odwolawczej Sad uznal, ze w jezyku
francuskim zgloski ,yn” i ,in” sq bardzo czesto wymawiane w identyczny sposéb.
Dlatego tez Sad doszed! do przekonania, ze Izba Odwotawcza nieprawidlowo uznala,
iz wystepujace w sporze znaki towarowe nie sa podobne pod wzgledem
fonetycznym.

W $wietle powyzszych uwag Sad uznal, Ze poréwnywane znaki towarowe sg
zasadniczo podobne, a w konsekwencji — ze Izba Odwotawcza nieprawidtowo
stwierdzila, iz wystepujace w sporze oznaczenia réznig sie od siebie, w szczegdlnosci
pod wzgledem fonetycznym.

1I - 4133



77

78

79

80

WYROK Z DNIA 17.10.2006 r. — SPRAWA T-483/04

Jezeli chodzi o ogblna ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, Sad
zauwaza, ze Izba Odwolawcza stwierdzita wystepowanie pewnego stopnia podo-
biefistwa miedzy towarami i miedzy znakami towarowymi, lecz uznala go za
niewystarczajacy, aby doprowadzi¢ do prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad
w wyniku niemozliwosci rozréznienia towaréw sprzedawanych pod kazdym ze
znakéw. Do takiego wniosku doprowadzito Izbe Odwolawczg miedzy innymi
stwierdzenie, ze — zwazywszy na charakter towaréw — odbiorcy, obejmujacy
jednoczesnie konsumentéw lekéw i czlonkéw personelu medycznego, zwracaja
szczeg6lng uwage na oznaczenia identyfikujace towary.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
przecietny konsument, ktérego nalezy wzigé pod uwage przy ocenie ogdélnego
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, powinien by¢ wlasciwie poinformo-
wany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny. Zgodnie z tym samym orzecznictwem
nalezy réwniez uwzgledni¢ fakt, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze
réznié sie w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug (ww. wyrok Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

Sad uznal, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta preparatéw farmaceutycz-
nych musi by¢ ustalany ad casum, w zalezno$ci od okolicznosci sprawy,
a w szczegblnosci od wskazan terapeutycznych danych preparatéw. Sad uznal
réwniez, ze w przypadku lekéw wydawanych na recepte (jak te wystepujace
w niniejszej sprawie) poziom uwagi jest zasadniczo wyzszy, jako Ze sa one
przepisywane przez lekarza, a nastepnie sprawdzane przez farmaceute, ktéry wydaje
je konsumentom.

Jednakze okoliczno$¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z oséb, ktérych poziom
uwagi mozna uzna¢ za wysoki, nie pozwala wykluczy¢ ryzyka, ze odbiorcy dojda do
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przekonania, iz towary te pochodza z tego samego przedsiebiorstwa albo, w danym
przypadku, z przedsiebiorstw gospodarczo powiazanych, z uwagi na podobiefistwo
miedzy wystepujacymi w sporze towarami i oznaczeniami. Sad stwierdzil, Ze wniosek
dotyczgcy braku prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, do ktérego doszta Izba
Odwolawcza, opieral sie na blednym zalozeniu, ze oznaczenia znacznie sie od siebie
réznig, w szczegdlnosci pod wzgledem fonetycznym, oraz ze réznice te mogly
zréwnowazy¢ poziom podobiefistwa miedzy towarami. Taka ocena nie moze zostaé
zaakceptowana, gdyz wystepujace w sporze oznaczenia wykazuja wyrazne podo-
bienistwa wizualne i fonetyczne, o ktérych mowa w pkt 74 i 75 powyzej.

W tych okolicznosciach Sad uznal, wbrew rozstrzygnieciu w zaskarzonej decyzji, ze
jesli chodzi o ogblne wrazenie, to z uwagi na podobienistwo miedzy poréwnywanymi
towarami i podobienistwo wizualne i fonetyczne miedzy dwoma znakami
towarowymi réznice je dzielace nie sa wystarczajace, aby wykluczy¢ prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia wlasciwego kregu odbiorcéw w blad.

Z ogdtu powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy uwzgledni¢ drugi zarzut skarzacej,
majacy na celu stwierdzenie naruszenia przez Izbe Odwolawcza art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Wobec tego nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢ 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,
a zaskarzona decyzja zostala uniewazniona, nalezy — zgodnie z zgdaniem skarzacej
— obciazy¢ go kosztami wlasnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarzgca.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 7 wrze$nia 2004 r. (sprawa R 295/2003-4).

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

Vilaras Martins Ribeiro Jiirimée

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 pazdziernika
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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