MADAUS PRZECIWKO OHIM — OPTIMA HEALTH (ECHINAID)

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANC]JI (pierwsza izba)
z dnia 5 kwietnia 2006 r.”

W sprawie T-202/04

Madaus AG, z siedziba w Kolonii (Niemcy), reprezentowanej przez adwokata
I. Valdelomara Serrano,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Novaisa Gongalvesa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM byta:

Optima Healthcare Ltd, z siedzibg w Cardiff (Zjednoczone Krélestwo),
* Jezyk postepowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
30 marca 2004 r. (sprawa R 714/2002-2) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Madaus AG a Optima Healthcare Ltd,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skladzie: ].D. Cooke, prezes, 1. Labucka i V. Trstenjak, sedziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu sie ze skargy zlozong w sekretariacie Sgdu w dniu 27 maja 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
6 pazdziernika 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 19 maja 2000 r. Optima Healthcare Ltd zlozyta w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z péZn. zm.
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Znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie sfowne ECHINAID.

Towary objete zgloszeniem naleza do klasy 5 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujgcemu opisowi: ,witaminy, suplementy zywnoéciowe,
preparaty na bazie roélin, preparaty medyczne i farmaceutyczne”.

W dniu 18 grudnia 2000 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wispdlnotowych Znakéw Towarowych nr 101/2000.

W dniu 16 marca 2001 r. Madaus AG bedacy wlascicielem miedzynarodowego
znaku towarowego ECHINACIN (skutecznego na terenie Hiszpanii, Francji, Wtoch,
Austrii, Portugalii oraz w krajach Beneluksu) dla towaréw nalezacych do klasy 5
okreslanych jako ,chemiczne produkty farmaceutyczne” wniosla sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw
objetych zgloszeniem, twierdzac, Ze w odniesieniu do dwéch omawianych znakéw
wystepuje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W decyzji z dnia 15 lipca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw,
uznajac, ze wobec faktu, iz przedrostek ,echina-” odnosi si¢ do nazwy roéliny
echinacea i nalezy go w zwiazku z tym uznaé za opisowy, nie wystepuje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. W konsekwencji fakt wystepowania
w obu znakach tego samego przedrostka nie wystarcza w jego ocenie do
przesadzenia o istnieniu prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.
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W dniu 20 sierpnia 2002 r. skarzgca — dzialajagc na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94 — odwolala sie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw do
OHIM.

Moca decyzji z dnia 30 marca 2004 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”),
doreczonej skarzacej w dniu nastepnym Druga Izba Odwolawcza OHIM oddalila
skarge. Uznala ong, iz w odniesieniu do dwéch omawianych znakéw nie wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad z tej zasadniczo przyczyny, ze
przecietny konsument, wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i przyzwy-
czajony do towardw, ktérych nazwa zawiera przedrostek ,echina-”, zwraca raczej
uwage na koncéwke tych znakéw niz na opisowy przedrostek ,echina-”, ktéry nie
ma dostatecznego charakteru odrézniajacego.

Na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy Sad (pierwsza izba) zdecydowatl
o otwarciu procedury ustnej i wyznaczyl termin rozprawy na 20 wrzesnia 2005 r.
Strony nie stawily sie. W zwiazku z przekazanym im sprawozdaniem na rozprawe,
strony nie przedstawily zadnych uwag.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie, ze przy podejmowaniu zaskarzonej decyzji OHIM dopuscil sie
bledu;

— stwierdzenie niewazno$ci wskazanej wyzej decyzji;
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— nakazanie OHIM wydania nowej decyzji, w ktérej — na podstawie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 — nie wyrazi on zgody na rejestracje zgloszonego
znaku towarowego z powodu wystepowania prawdopodobienstwa wprowadze-
nia w blad.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie dopuszczalnosci zadan skarzacej

W tresci trzeciego ze swoich zadan skarzaca domaga sie zasadniczo, by Sad nakazal
OHIM odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Z uwagi na to, ze przestanki dopuszczalnodci skargi oraz zawarte w niej zadania
naleza do zagadnien porzadku publicznego, Sad moze zbadaé je z urzedu,
a sprawowana przezen kontrola nie jest ograniczona do zarzutéw niedopuszczal-
no$ci podniesionych przez strony (wyrok Trybunalu z dnia 23 kwietnia 1986 r.
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w sprawie 294/83 Les Verts przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 1339, pkt 19; wyroki
Sadu: z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie T-130/89 B. przeciwko Komisji, Rec.
str. II-761, streszczenie, pkt 13 i 14 oraz z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie T-99/95
Stott przeciwko Komisji, Rec. str. I[-2227, pkt 22).

Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM zobowigzany jest do
podjecia niezbednych s$rodkéw w celu zastosowania sie do orzeczenia sadu
wspoélnotowego. Dlatego tez rola Sadu nie jest wydawanie OHIM zarzadzen
w tym wzgledzie. To Urzad zobowigzany jest zastosowac sie do zawartego w wyroku
Sadu rozstrzygniecia i jego uzasadnienia [wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform),
Rec. str. [1-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik
przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. 11-683, pkt 12, z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN),
Rec. str. 11-2251, pkt 22 oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03
Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz.
str. 1[-1401, str. 24].

Z powyzszych wzgledéw trzecie z zadan skarzacej jest niedopuszczalne.

Dalej nalezy stwierdzi¢, ze Zadania pierwsze i drugie skarzacej, dotyczace
stwierdzenia niewaznoéci zaskarzonej decyzji sa dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu swojej skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, ktéry dotyczy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz oczywistych bledéw
w ocenie. Zarzut ten dzieli sie na pie¢ czesci.
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W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu, dotyczacej nieprawidlowego okreslenia
wlasciwego terytorium i wlasciwego kregu odbiorcéw

Argumenty stron

Skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, ze, dokonujac w zaskarzonej decyzji oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, wziela ona pod uwage odbiorcéw
angielskich, podczas gdy niniejsza sprawa nie dotyczy terytorium angielskim, oraz ze
odniosta sie ona jedynie do odbiorcéw wyspecjalizowanych (farmaceutéw i lekarzy),
gdy tymczasem wlasciwy krag odbiorcéw obejmuje takze ,konsumentéw konco-
wych”, ktérzy sq ,przecietnymi konsumentami”.

W tym wzgledzie skarzaca wskazuje na decyzje Pierwszej [zby Odwolawczej z dnia
3 listopada 2003 r. (R 67/2003-1), w ktorej OHIM stwierdzil, iz przecietny
konsument, ktéry nabywa bez recepty lek na tagodny problem (np. dietetyczny), nie
jest szczegblnie uwazny podczas dokonywania tego zakupu. Na tej podstawie
skarzaca twierdzi, Ze w niniejszej sprawie wystepuje prawdopodobiefistwo
wprowadzenia przecietnego konsumenta w blad.

OHIM twierdzi, ze [zba Odwolawcza wcale nie uznala, ze wlasciwym terytorium jest
terytorium Zjednoczonego Krélestwa. Przeciwnie, stwierdzita ona, iz terytoriami
docelowymi sa terytoria Hiszpanii, Francji, Wloch, Austrii, Portugalii oraz krajéw
Beneluksu (pkt 20 i 23 zaskarzonej decyzji). OHIM twierdzi ponadto, iz Izba
Odwolawcza nie oparla swojej analizy na sposobie postrzegania znaku przez krag
odbiorcéw zlozony ze specjalistow, lecz ze — przeciwnie — wrzigla ona pod uwage
punkt widzenia przecietnego konsumenta stosownych towaréw (pkt 23 zaskarzonej

decyzji).
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Ocena Sadu

Pierwszej czeéci zarzutu brak jest uzasadnienia faktycznego, albowiem zawartym
w niej twierdzeniom zaprzecza wyrazna tre$¢ zaskarzonej decyzji. Po pierwsze,
w pkt 20, 21 i 23 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza wyraznie stwierdzila, ze
szeScioma wlasciwymi terytoriami sa terytoria Hiszpanii, Francji, Wtoch, Austrii,
Portugalii i krajéw Beneluksu. Odbiorcy zamieszkujacy te terytoria zostali uznani za
miarodajny krag odbiorcéw dla potrzeb oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad.

Whbrew twierdzeniom skarzacej Izba Odwolawcza nie oparla swojej oceny na
dowodach dotyczacych znaczenia slowa ,echinacea” dla anglojezycznych odbiorcéw.
Prawdg jest, ze w pkt 18 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uczynila odniesienie
do dwéch definicji tego stowa zawartych w stownikach angielskich, jednak stuzylo
ono wylacznie zbadaniu jego etymologii facinskiej. Na tej podstawie stwierdzita ona
jedynie, ze omawiane stowo jest naukowq nazwa rosliny uzywang w wielu jezykach,
nie wylaczajac jezykéw, ktérymi postuguja sie odbiorcy zamieszkujacy szes$é
wymienionych wyzej miarodajnych terytoriéw.

Po drugie, z tresci pkt 23 zaskarzonej decyzji wynika réwniez, ze Izba Odwolawcza
nie ograniczyla wlasciwego kregu odbiorcéw do odbiorcéw wyspecjalizowanych, to
jest farmaceutéw i lekarzy. Przeciwnie, wyraznie czyni ona odniesienie do
przecietnych konsumentéw towaréw tego rodzaju, co towary omawiane, mianowicie
roélin leczniczych i innych produktéw farmaceutycznych, domniemajac, ze
konsumenci ci sa dostatecznie poinformowani, uwazni i rozsadni. Zatem nie chodzi
tu o odbiorcéw wyspecjalizowanych.
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Jedli chodzi o podnoszona niespdjnoé¢ w praktyce decyzyjnej OHIM, nalezy
przypomnied, ze zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych ocenia sie wylacznie
na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 w $wietle wykladni dokonanej przez sad
wspélnotowy, nie za$ na podstawie wczeéniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [zob.
wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera
przeciwko OHIM — Heéritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. 11-2073,
pkt 57 oraz wskazane tam orzecznictwo].

W zwigzku z powyzszym pierwsza cze$¢ zarzutu nalezy oddalic.

W przedmiocie drugiej czeSci zarzutu, dotyczacej zastosowania szczegolnego
kryterium oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad z powodu specyficznych
cech produkiéw farmaceutycznych

Argumenty stron

Skarzaca uwaza, ze konkurujace ze sobg towary sa w czesci identyczne, a w czesci
podobne. ,Preparaty medyczne i farmaceutyczne” objete znakiem towarowym
ECHINAID sg w jej ocenie produktami identycznymi z ,chemicznymi produktami
farmaceutycznymi” oznaczanymi znakiem towarowym ECHINACIN, za$ chronione
pierwszym z wymienionych wyzej znakéw ,witaminy, suplementy zywno$ciowe
i preparaty na bazie roélin” sa do nich podobne. Skarzaca jest zdania, ze z uwagi na
to, iz blad w wyborze produktu farmaceutycznego moze mie¢ powazne konsekwen-
cje dla zdrowia, kryterium stosowane przy dokonywaniu oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do tego rodzaju towaréw powinno by¢ o wiele
bardziej surowe niz w przypadku innych towaréw i ustug.
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W odpowiedzi OHIM twierdzi, ze celem odmowy rejestracji majacej za podstawe
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 jest ochrona praw podmiotowych, mianowicie praw
wylacznych do wczeéniejszego znaku towarowego. Dlatego tez niebezpieczenistwa,
jakie moga wynikng¢ z ewentualnego wprowadzenia w blad, nie moga by¢ brane pod
uwage przy ustalaniu, czy prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w ogéle

wystepuje.

Ocena Sadu

Zgodnie z treécig art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
wladciciela wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli z powodu identyczno$ci lub podobienstwa do wcze$niejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym
wezesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad
wystepuje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, iz dane towary pochodza od tego samego
przedsiebiorstwa lub od przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo [wyroki Sadu:
z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia
(GRUPO SADA), 7Zb.Orz. str., II-1667, pkt 42 oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
T-126/03 Reckitt Benckiser (Espafa) przeciwko OHIM — Aladin (ALADIN),
Zb.Orz. str, 11-2861, pkt 78].

Z orzecznictwa tego wynika réwniez, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia
odbiorcéw w blad nalezy oceniaé calo$ciowo, majac na uwadze sposéb postrzegania
oznaczen oraz danych towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danej sprawie (zob.
wymieniony w pkt 29 powyzej wyrok w sprawie GRUPO SADA, pkt 43 oraz
wymieniony w pkt 29 powyzej wyrok w sprawie ALADIN, pkt 79 i wskazane tam
orzecznictwo).
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Calo$ciowa ocena, o ktérej mowa w pkt 30 powyzej, powinna by¢ przeprowadzona
w sposéb obiektywny i nie moga mie¢ na nig wplywu argumenty niezwigzane
z pochodzeniem handlowym towaru.

Ewentualne negatywne skutki niewlasciwego uzywania produktu farmaceutycznego
wynikaja z mozliwego pomylenia sie konsumenta co do tozsamosci towaru lub co do
jego wlasciwosci, nie za$ co do jego pochodzenia handlowego w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w ktérym wymieniona zostala podstawa
odmowy rejestracji.

W kazdym razie nalezy stwierdzié, ze na ile rozwazania dotyczace niewlasciwego
uzywania produktu maja znaczenie przy dokonywaniu oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
zostaly one uwzglednione przez OHIM poprzez okreSlenie cech danych konsu-
mentéw. Jak stusznie stwierdzil OHIM w zaskarzonej decyzji, wlasciwy krag
odbiorcéw sklada si¢ w niniejszej sprawie z przecietnych konsumentéw dwéch
rodzajéw produktéw. Jesli chodzi o produkty farmaceutyczne, stwierdzi¢ nalezy, ze
Izba Odwolawcza podzielita sposéb rozumowania zastosowany przez Wydzial
Sprzeciwéw, zgodnie z ktérym przy dokonywaniu wyboru produktu konsumenci
korzystaja z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistéw. Jesli za§ chodzi
o produkty zielarskie — konsumentéw uwaza sie za dostatecznie poinformowanych,
uwaznych, rozsadnych i przyzwyczajonych do korzystania z produktéw, ktérych
znak towarowy zawiera przedrostek ,echina-”. Mozna przypuszczaé, ze konsumenci
zainteresowani tego rodzaju produktami troszcza sie o swoje zdrowie w szczegdlny
sposéb i w zwiazku z tym prawdopodobienistwo, ze pomyla oni rézne wersje tych
produktéw jest mniejsze. Innymi slowy, ewentualne ryzyko, ze bledny wybér i — co
za tym idzie — niewlaéciwe uzywanie produktu wywolaja negatywne skutki,
kompensowane jest tym, ze dany przecietny konsument jest w wysokim stopniu
poinformowany i uwazny.

Z powyzszego wynika, ze druga cze$¢ zarzutu réwniez podlega oddaleniu.
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W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu, dotyczgcej braku opisowego charakteru
przedrostka ,echina-"

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza dopuscita sie bledu w ocenie, stwierdzajac,
ze przedrostek ,echina-” ma opisowy charakter, a w kazdym razie, Ze nie ma on
charakteru odrézniajacego.

Wyraz ,echinacea” nie jest okre§leniem lacifiskim, lecz angielskim, za$ wlasciwego
kregu odbiorcéw nie stanowig Anglicy i tylko niewielka grupa angielskojezycznych
odbiorcéw rozumie znaczenie slowa ,echinacea” i jest w stanie dostrzec zwigzek
z przedrostkiem ,echina-”.

Liczba zarejestrowanych w réznych krajach znakéw towarowych, ktére zawieraja
przedrostek ,echin-” lub ,echina-”, umieszczonych na li§cie przedstawionej przez
Optima Healthcare Ltd nie jest zbyt istotna i w zwigzku z tym nie wystarcza, by
wykazaé, ze omawiany przedrostek jest ,powszechnie” uzywany, ani ze docelowy
konsument rozumie jego znaczenie.

Ponadto ta cze$¢ bedacych w konflikcie oznaczen, ktéra postrzegana jest przez
konsumentéw jako najbardziej charakterystyczna pod wzgledem fonetycznym,
mianowicie ,echina-”, jest identyczna w obu przypadkach. A zatem konsument
nie bedzie w stanie rozrézni¢ tych dwéch oznaczen.

Wreszcie skarzaca powoluje sie na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej z dnia
18 czerwca 2003 r. (R 121/2002-4), w ktérej uznala ona, ze w odniesieniu do znakéw
SELENIUM-ACE i Selenium Spezial A-C-E zachodzi prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad. W decyzji tej stwierdzone zostalo, ze oznaczajace sktadnik
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chemiczny slowo ,selenium” nie tylko stanowi cze$¢ pierwszego z wymienionych
wyzej znakéw towarowych, lecz postrzegane jest ono przez przecietnego kon-
sumenta jako najbardziej charakterystyczny element tego znaku i z tego wzgledu
nalezy je uzna¢ za dostatecznie odrézniajace. W konsekwencji nalezy stwierdzié
wystepowanie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

OHIM twierdzi, ze stowo ,echinacea” nie jest sfowem angielskim, lecz ze nalezy ono
do ,wspélczesnej” laciny, niezwigzanej z Zzadnym szczegélnym krajem, czy
terytorium. Lacina uzywana jest powszechnie zaréwno w przemysle farmaceutycz-
nym, jak i w medycynie.

OHIM jest zdania, ze przedstawiona przez Optima Healthcare Ltd lista ponad
trzydziestu znakéw towarowych zawierajacych przedrostek ,echin-” lub ,echina-”,
ktére zostaly zarejestrowane w jednym lub wigkszej liczbie terytoriéw branych pod
uwage w niniejszej sprawie, stanowi dowdd na to, ze w oczach zamieszkujacych te
terytoria odbiorcéw stowo ,echinacea”, a — co za tym idzie — réwniez przedrostek
»echin-” posiadajag opisowy charakter. OHIM podnosi takze, ze skarzaca nie
kwestionowala powyzszych stwierdzenn w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeci-
Wow.

Potwierdzeniem istnienia takiego charakteru opisowego sa takze wyniki poszukiwan
stowa ,echinacea” w Internecie dla kazdego ze stosownych jezykéw. Poszukiwania te
daly 1940 wynikéw na stronach w jezyku hiszpanskim, 2630 wynikéw na stronach
w jezyku francuskim, 6080 wynikéw na stronach w jezyku wloskim, 1160 wynikéw
na stronach w jezyku portugalskim, 36 600 wynikéw na stronach w jezyku
niemieckim i 7360 wynikéw na stronach w jezyku niderlandzkim.

Z uwagi na swdj opisowy charakter przedrostek ,echina-” nadaje sie tylko
w niewielkim stopniu — jesli w ogéle — do wyrézniania towaréw pochodzacych
od takiego czy innego przedsigbiorstwa. Dlatego tez przecietny konsument,
wla$ciwie poinformowany i dostatecznie uwazny nie moze oprzeé¢ si¢ na tym
przedrostku, aby rozrézni¢ konkurujace ze soba znaki towarowe. Konsument ten nie
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dojdzie do przekonania, ze znaki towarowe ECHINACIN i ECHINAID pochodza od
tego samego przedsiebiorstwa z tego powodu, ze maja wspélny przedrostek
»echina-”. Przedrostek ten stanowi wyrazne i bezposrednie odniesienie do skladu
i wlasciwosci towaréw, nie za§ do producentéw tych towaréw.

Ocena Sadu

Sad stwierdza, iz OHIM slusznie uznal, Ze przedrostek ,echina-” ma charakter
opisowy i ze w zwiazku z tym, gdy odbiorcy zamieszkujacy stosowne terytoria zetkna
sie ze zgloszonym znakiem towarowym uzytym dla towaréw nalezgcych do klasy 5,
dojda do przekonania, Ze odnosi sie on do produktéw wytworzonych na bazie
roéliny ,echinacea”.

Stuszno$¢ powyzszego wniosku dotyczacego charakteru opisowego zgloszonego
znaku towarowego potwierdzaja dowody bedace przedmiotem analizy dokonanej
przez Izbe Odwotawcza w szczegélnosci w pkt 18-21 zaskarzonej decyzji. Stowo
»echinacea” jest facinskim terminem naukowym na okre$lenie rosliny wykorzys-
tywanej w sektorach produktéw farmaceutycznych i zielarskim, gdzie powszechnie
uzywa sie lacinskich nazw roslin. Potwierdza to duza liczba rejestracji przedrostkéw
sechin-” i ,echina-” na stosownych terytoriach. Zatem OHIM zasadnie uznal, ze
w oczach danych przecietnych konsumentéw przedrostek ,echina-” odnosi si¢ do
skladu produktu, a nie do jego pochodzenia handlowego.

Z powyzszego wynika, ze trzeciej czesci zarzutu nie mozna uwzglednié.
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W przedmiocie czwartej czedci zarzutu, dotyczgcej blednej oceny prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blgd

Argumenty stron

W pierwszej kolejnosci skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ktéra uznala, iz
przyrostki ,-id” i ,-cin” stanowia dominujace elementy bedacych w konflikcie
znakdéw towarowych, ze nie dokonata ona poréwnania oznaczen, biorgc za podstawe
sposéb ich postrzegania przez konsumentéw, mianowicie jako calo$¢. Przypomina
ong, ze zdaniem Trybunalu przecietny konsument zwykle postrzega znak towarowy
jako caloéé, nie poddajgc analizie jego poszczegblnych elementéw (wyrok Trybunalu
z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 23).

Po drugie, skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej bledne zastosowanie pojecia
~przecietny konsument”, polegajace na wzieciu pod uwage wylacznie profesjonalis-
téw, a nie konsumentéw koncowych. Wystapienie tego btedu mozna wywnioskowaé
z pkt 23 zaskarzonej decyzji, w ktérym Izba Odwolawcza stwierdza, ze konsumenci
omawianego rodzaju produktéw przyzwyczajeni sg do znakéw towarowych
zawierajacych przedrostek ,echina-”. Tymczasem tego typu produkty wcale nie sg
bardzo powszechne na rynku. Nadto mozna sobie wyobrazi¢, ze odbiorcy ci —
nieczesto majacy okazje dokonywania bezposredniego poréwnania réznych znakéw
towarowych, lecz zmuszeni do polegania na niedoskonalym obrazie tych znakéw
zachowanym w ich pamieci — uznaja towary oznaczane bedacymi w konflikcie
znakami towarowymi za nalezace co prawda do dwéch réznych gam produktéw,
lecz pochodzace od tego samego wytwoércy [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties),
Rec. str. [1-4359, pkt 49].

Na zakoniczenie skargi skarzaca wskazuje na decyzje Trzeciej Izby Odwolawczej
z dnia 25 kwietnia 2001 r. (R 816/1999-3). W decyzji tej [zba Odwolawcza uznala, ze
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istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia przecietnego konsumenta w blad
w odniesieniu do dwdéch znakéw towarowych A-MULSIN i ALMOXIN dla
produktéw farmaceutycznych, ktére to produkty maja mniej wiecej ten sam sktad
i uzywane sa do tych samych celéw. Izba Odwolawcza stwierdzila w szczegélnosci,
ze w przypadku lekéw na lagodne dolegliwosci, takich jak tabletki od bélu gltowy,
tabletki nasenne, czy olejki do masazu, przecietny konsument jest w mniejszym
stopniu uwazny. Zwykle dokonuje on zakupu tego rodzaju produktéw, nie czytajac
ulotki i niekoniecznie proszac o porade farmaceute. Tymczasem to wlasnie
w momencie zakupu moze dojé¢ do pomytki. Izba Odwolawcza uznala ostatecznie,
ze o ile uwazny konsument jest w stanie rozrézni¢ wymienione wyzej znaki
wzrokowo w szczegélnosci z powodu myélnika, o tyle przecietny konsument nie
zapamieta niewielkiej réznicy fonetycznej miedzy tymi znakami.

W kwestii zarzutu pierwszego OHIM twierdzi, ze — przeciwnie — je$li oznaczenie
nalezy rozpatrywaé jako calo$¢, niezwykle istotne jest uwzglednienie przy
dokonywaniu calo$ciowej oceny takze poszczegélnych elementéw kazdego ozna-
czenia [wyrok Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit
przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589]. Zgodnie
z orzecznictwem Trybunalu charakter odrézniajacy znaku towarowego jest jednym
z czynnikéw, ktére nalezy bra¢ pod uwage przy dokonywaniu oceny prawdopodo-
bienistwa wprowadzenia w blad (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 24; wyroki
Trybunalu z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507,
pkt 18 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Rec. str. 1-3819, pkt 25). Aby mdc stwierdzi¢, ze dany znak towarowy posiada
charakter odrézniajacy, nalezy wzig¢ pod uwage samoistne cechy tego znaku, w tym
okoliczno$¢, czy posiada on, czy tez nie, jakiekolwiek elementy opisujace towary lub
ustugi, dla ktérych zostal on zarejestrowany (wyrok Trybunatu z dnia 4 maja 1999 r.
w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec.
str. [-2779, pkt 49 i 51, oraz wymieniony wyzej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 22 i 23). Ocena wystepowania wizualnego, brzmieniowego lub
koncepcyjnego podobienistwa rozpatrywanych znakéw towarowych winna by¢
oparta na calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki, przy szczegdlnym
uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych (ww. wyroki:
w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22 i 23).
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Z powyzszego wynika, ze jesli znak towarowy zawiera w sobie element opisowy,
elementu tego nie mozna uzna¢ za dominujacy, albowiem ocena prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elementach, ktére nie sa
chronione przepisami dotyczgcymi znakéw towarowych. Dlatego tez OHIM jest
zdania, ze Izba Odwolawcza stusznie uznata, iz obecno$¢ w obu znakach przedrostka
-echina-” nie wystarcza dla stwierdzenia wystepowania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad.

Jesli chodzi o drugi z podniesionych zarzutéw, OHIM przypomina, Zze Izba
Odwolawcza wzieta pod uwage sposéb postrzegania znakéw przez przecietnych
konsumentéw witamin, suplementéw zywno$ciowych, preparatéw na bazie roélin,
preparatéw medycznych i farmaceutycznych, nie za$ przez profesjonalistéw, to jest
lekarzy i farmaceutéw. Jeli produkty te dopuszczone sg do sprzedazy bez recepty,
oznacza to, iz wladze sanitarne uznaly, ze przecietny konsument tego rodzaju
towaréw jest dostatecznie poinformowany i moze samodzielnie dokonywaé wyboru.
Nadto przecietny konsument tych produktéw jest konsumentem typowym,
interesujacym sie¢ w sposéb szczegdélny produktami zdrowotnymi pochodzenia
naturalnego, posiadajacym prawdopodobnie minimum wiedzy na ich temat
i zwracajagcym uwage na szczegblne wlasciwosci produktéw zawierajacych
echinacee,

OHIM jest zdania, ze przecietny konsument tych produktéw, ktéry zna ich
wlasciwosci, postrzegal bedzie omawiany przedrostek jako odnoszacy sie do natury
produktéw, a nie do ich pochodzenia handlowego. W zwigzku z tym, ze poziom
uwagi przecietnego konsumenta moze sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju towaréw
(ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26), nie ma powodu, by sadzi¢,
ze w przypadku produktéw zdrowotnych przecietny konsument nie jest uwazny przy
dokonywaniu ich zakupu, szczegélnie jesli — jak twierdzi skariaca — w razie
nieprawidlowego korzystania z tych produktéw moze wystapi¢ powazne ryzyko dla
zdrowia.
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Ocena Sadu

Sad przypomina, ze krag odbiorcéw nie bedzie co do zasady postrzegal elementu
opisowego stanowiacego cze$¢ zlozonego znaku towarowego jako elementu
odrézniajacego i dominujacego w wywieranym przez ten znak calo$ciowym
wrazeniu (ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 53).

Jak zostalo to juz stwierdzone w pkt 44 powyzej, z uwagi na to, ze wystepujacy w obu
znakach przedrostek ,echina-” ma charakter opisowy, nie pozwala on na
rozréznienie pochodzenia handlowego towaréw. OHIM stusznie zatem uznal, iz
to wlasciwe koncéwki bedacych w konflikcie oznaczen, mianowicie ,-id” i ,-cin”,
nalezy uznaé za elementy odrézniajace i dominujace, ktére przyciagaja uwage
konsumentéw.

Jesli chodzi o rzekome niewlaiciwe zastosowanie pojecia ,przecietny konsument”,
na ktére powoluje sie skarzaca, wskazujac na pkt 25 zaskarzonej decyzji, wystarczy
stwierdzi¢, ze w punkcie tym nie ma mowy o profesjonalistach, lecz o ,,danym kregu
odbiorcéw”. Okreslenie to zdefiniowane zostalo w pkt 23, w ktérym Izba
Odwotawcza wyraznie wskazuje na przecietnego konsumenta omawianych towaréw.
Domniemywa sie, Ze konsument ten jest dostatecznie poinformowany, uwazny
i rozsadny. Sprzecznie z tym, co twierdzi skarzaca, OHIM nie ograniczyl zatem
swojego badania wystepowania prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad do
konsumentéw z grona profesjonalistéw, lecz w oczywisty sposéb uwzglednil
postrzeganie znaku przez koncowych konsumentéw omawianych produktéw.

O ile stuszne jest twierdzenie skarzacej, ze przecietny konsument rzadko ma okazje
dokonania bezposredniego poréwnania poszczegdlnych znakéw towarowych, lecz
musi polega¢ na niedoskonalym obrazie tych znakéw zachowanym w pamieci, to
jednak z uwagi na opisowy charakter przedrostka ,echina”, okoliczno$¢ ta nie ma
W niniejszej sprawie znaczenia.
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Wreszcie, jesli chodzi o powolanie sie przez skarzaca na decyzje Trzeciej Izby
Odwolawczej, omdwienie problemu zawarte jest w pkt 24 powyzej.

Z powyzszego wynika, ze czwartg cze$¢ zarzutu nalezy oddalié.

W przedmiocie pigtej czesci zarzutu dotyczgcej nieuwzglednienia ,,zasady wzajemnej
zaleznosci”

Argumenty stron

Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej niezastosowanie ,zasady wzajemnej zalez-
nosci”. Zgodnie z ta ,zasady” przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodo-
bieistwa wprowadzenia w blad nalezy uwzgledni¢ pewna wzajemny zalezno$é
miedzy branymi pod uwage czynnikami. W szczegdlnosci niski stopieri podobien-
stwa miedzy oznaczanymi towarami lub uslugami moze by¢ kompensowany
wysokim stopniem podobiefistwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie (ww.
wyrok w sprawie Canon, pkt 15-18).

Skarzgca jest zdania, ze Izba Odwolawcza powinna byla uznaé wystepujacy
w niniejszej sprawie wysoki stopient podobiefistwa miedzy towarami za dostatecznie
kompensujacy niewielkie réznice miedzy oznaczeniami.
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OHIM przyznaje, ze calo$ciowa ocena prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad
uwzglednia stopien wzajemnej zaleznosci miedzy branymi pod uwage czynnikami
i ze wystepujace w niniejszej sprawie towary, objete bedacymi w konflikcie
oznaczeniami, sg identyczne. Jednak identyczno$¢ towaréw powinna by¢ réwnowa-
zona nasileniem charakteru odrézniajacego znakéw. Z uwagi na to, ze w sklad
wystepujacych w niniejszej sprawie znakéw towarowych wchodzi opisowy
przedrostek, charakter odréznigjacy tych znakéw ogranicza sie do ich koncédwek,
na ktérych skupiona jest uwaga konsumentéw. W konsekwencji zakres ochrony
wezesniejszego znaku towarowego jest do$é ograniczony.

Ocena Sadu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad uwzglednia pewna wzajemng zalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw,
a w szczeg6lnosci podobienstwa znakéw towarowych oraz podobiefistwa oznacza-
nych nimi towaréw lub uslug. W ten sposéb niewielki stopien podobiefistwa
towaréw lub uslug moze by¢ kompensowany duzym stopniem podobiefistwa
oznaczen i na odwrét [ww. wyrok Sadu w sprawie Canon, pkt 17 oraz wyrok Sadu
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-3/04 Simonds Farsons Cisk przeciwko
OHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA), Zb.Orz. str. 11-4837, pkt 33].

Skarzaca twierdzi, ze dokonana przez OHIM ocena prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad obarczona jest bledem z uwagi na to, ze w zaskarzonej decyzji brak
jest wzmianki o tym, co skarzaca nazywa ,zasada wzajemnej zaleznosci” ustalona
w orzecznictwie (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 17).

O ile wymieniony wyzej argument nalezy rozumie¢ jako zmierzajacy do wykazania,
ze stosowne orzecznictwo uznaje ,zasade wzajemnej zaleznosci” za autonomiczna
zasade prawa, jest on pozbawiony podstaw. Rozwazania dotyczace wymienionej
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wyzej ,zasady” stanowia tylko jeden z licznych czynnikéw, ktére nalezy bra¢ pod
uwage przy dokonywaniu calodciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w konkretnej sprawie. Wynika z tego, ze sam brak wzmianki o tym czynniku
w zaskarzonej decyzji nie pozwala domniemywac¢, Ze przeprowadzona w niej ocena
prawdopodobieistwa wprowadzenia w blad jest obarczona bledem.

Majac na wzgledzie wszystkie czynniki wziete pod uwage przy dokonywaniu oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, wymienione w zaskarzonej decyzji,
w szczegolnosci zas wskazane tam dowody wspdlistnienia na wlasciwych terytoriach
licznych znakéw towarowych sktadajacych sie z przedrostka ,echin-” lub ,echina-”
oraz réznych koncédwek, nalezy stwierdzi¢, ze argumentacja skarzacej nie dowodzi
wystepowania zadnego bledu w rozumowaniu Izby Odwolawczej.

Z powyzszego wynika, ze pigta cze$¢ zarzutu nalezy oddali¢. W konsekwencji skarga
podlega oddaleniu w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sgdu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
w niniejszym przypadku, zgodnie z zadaniem OHIM nalezy obciazy¢ ja kosztami
poniesionymi przez ten urzad.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Cooke Labucka Trstenjak

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon ].D. Cooke
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