DOM AV DEN 17.10.2006 — MAL T-483/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 17 oktober 2006

I mal T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., Bridgewater, New Jersey (Férenta staterna), foretrétt
av advokaten R. Gilbey,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och

modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av S. Pétrequin, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Jerusalem (Israel),
* Rittegangssprak: franska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjirde
overklagandendmnd den 7 september 2004 (drende R 295/2003-4) om ett
invindningsforfarande mellan Armour Pharmaceutical Co. och Teva Pharmaceu-
tical Industries Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M.E. Martins Ribeiro och
K. Jiirimae,

justitiesekreterare: handliggaren K. Poched,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
8 december 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
2 maj 2005,

efter férhandlingen den 31 januari 2006,

foljande

Dom
Bakgrund till tvisten
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ingav den 12 april 2000 en ansékan om

registrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets
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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.

Det sokta varumérket utgors av ordkdnnetecknet GALZIN.

De varor som registreringsansokan avsidg omfattas av klass 5 i Niceéverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumérkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med édndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning: "farmaceutiska preparat fér behandling av Wilsons sjukdom”.

Denna ans6kan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 2/2001
av den 2 januari 2001.

Den 28 mars 2001 framstillde Armour Pharmaceutical Co., med stod av artikel 42 i
forordning nr 40/94, en invindning mot registreringen av det sokta varumérket for
samtliga varor som avsdgs i ansokan. Till stéd for invindningen aberopades det édldre
ordméirket CALSYN, som den 3 februari 1983 registrerades i Frankrike under
nummer 1 226 303 for varor som omfattas av klass 5 i Nicedverenskommelsen och
som motsvarar foljande beskrivning: “farmaceutiska och medicinska produkter,
sdrskilt kalciumpreparat”.

Till stod for invindningen gjordes gillande att det forelag risk for forvixling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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Genom beslut av den 28 februari 2003 bifll harmoniseringsbyrans invindnings-
enhet invindningen och avslog varumirkesansokan i dess helhet.

Den 17 april 2003 éverklagade motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyrans
éverklagandendmnd med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 invénd-
ningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran.

Genom beslut av den 7 september 2004 (nedan kallat det angripna beslutet) bif6ll
harmoniseringsbyrans fjirde overklagandenidmnd overklagandet, upphévde invédnd-
ningsenhetens beslut och forpliktade sokanden att ersitta kostnaderna. Over-
klagandenémnden faststéllde med stéd av artikel 43.2 in fine i forordning nr 40/94
att det éldre varumirket skulle anses vara registrerat for “farmaceutiska
kalciumpreparat”, att parterna inte hade ifragasatt invindningsenhetens uppfattning
pa den punkten och att den delade denna uppfattning. Det framgér vidare av det
angripna beslutet att, &ven om det foreligger en viss likhet mellan varuslagen och
mellan varumiérkena dr denna likhet inte s stor att det foreligger nigon risk for att
den franska omsittningskretsen forvixlar de produkter som saluférs under vart och
ett av dessa varumirken, med hénsyn dels till skillnaden mellan de motstaende
varumairkena, bland annat i fonetiskt hianseende, dels till det faktum att de aktuella
produkterna inte dr avsedda att behandla samma dkommor. Overklagandenimnden
ansdg mot bakgrund av produkternas beskaffenhet att omsittningskretsen, som
bestér av sdvil likemedelskonsumenter som medicinska fackmén, dr sdrskilt
uppmirksam pa de kidnnetecken som identifierar produkterna.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet,
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— faststilla invindningsenhetens beslut, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har 6verlatit &t forstainstansritten att bedéma huruvida det
foreligger risk for forvixling mellan de aktuella varumérkena. For det fall
forstainstansrétten faststiller att det inte foreligger ndgon risk for forvixling hos
de franska konsumenterna, yrkar harmoniseringsbyran att forstainstansrétten skall
ogilla talan och forplikta sokanden att ersdtta réttegdngskostnaderna. Fér det fall
forstainstansréitten finner att det foreligger risk for forvixling hos de franska
konsumenterna yrkar harmoniseringsbyran att forstainstansréitten skall ogiltigfork-
lara det angripna beslutet och forplikta motparten i forfarandet vid overklagande-
nimnden, om vederbdrande instéller sig, att ersitta réttegdngskostnaderna eller
forplikta vardera parten att béra sin rédttegdngskostnad.

Huruvida harmoniseringsbyrans yrkanden kan tas upp till sakprovning

Forstainstansritten kan enligt artikel 113 i dess rittegdngsregler, nir som helst pa
eget initiativ prova huruvida talan skall avvisas till foljd av att det foreligger ett
rittegangshinder som inte kan avhjélpas.

Enligt réttspraxis finns det inget som hindrar att harmoniseringsbyrén stéller sig
bakom ett av s6kandens yrkanden eller ndjer sig med att overlita fradgan till
forstainstansritten samtidigt som den redogor for de argument som den anser att
forstainstansritten kan ha nytta av att kinna till (férstainstansréttens dom av den
30 juni 2004 i mal T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyran — Atofina
Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkt 36, och av den 25 oktober 2005
i mél T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyran (Cloppenburg), REG
2005, s. 11-4633, punkt 22). Dédremot kan den inte framstilla yrkanden om
ogiltigforklaring eller éndring av 6verklagandendmndens beslut med avseende pa en
punkt som inte &r omnédmnd i ansdkan eller dberopa grunder som inte dr ndmnda i
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ansokan (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 12 oktober 2004 i
mal C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrédn, REG 2004, s. [-9573, punkt 34,
och domen i det ovanndmnda malet Cloppenburg, punkt 22).

Det foljer av denna rittspraxis att lagenligheten hos det angripna beslutet i
forevarande fall skall provas med hinsyn till de grunder som har framstillts i
ans6kan, varvid dven harmoniseringsbyrans argument skall beaktas.

Provning i sak

Sokanden har till stod for sin talan dberopat tvd grunder avseende asidosittande av
artikel 43.2 och 43.3 respektive artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att den under invindningsforfarandet la fram bevis pa
att dess dldre varumirke CALSYN hade anvints for farmaceutiska kalciumpreparat,
dven om det allmdnt omfattar sédana farmaceutiska och medicinska produkter som
anges i klass 5 i Niceoverenskommelsen. Genom att i invindningsforfarandet enbart
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beakta de farmaceutiska kalciumpreparaten, asidosatte Overklagandendmnden
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.

Sékanden anser att det, nir det dldre varumairket omfattar ett antal varor och
tjdnster som till sin beskaffenhet skiljer sig &t, dr skiligt att i invindningsférfarandet
endast beakta det omrade inom vilket det 6ver fem ar gamla varumérket har anvénts
i syfte att undvika ett oskiligt dberopande av varumirken som omfattar en hel klass
eller flera klasser. I den man den specifika vara for vilken varumérket bevisligen har
anvints ingdr i en bestimd kategori i registreringen, skulle det medféra
oproportionerligt begrinsande effekter om det endast dr denna specifika vara som
beaktas vid beddmningen. Sa forhéller det sig i férevarande fall med hénsyn till att
farmaceutiska kalciumpreparat ingar i kategorin farmaceutiska produkter.

Sokanden anser att en sddan restriktiv tolkning av artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 som 6verklagandendmnden gjorde ér oférenlig med hur dganderétten skall
forstés enligt harmoniserad varumirkeslagstiftning. Vidare ar den diskriminerande i
forhallande till den betydelse som en icke anvind registrering, som dr mindre dn fem
ar gammal, tillméts i ett invindningsférfarande.

Harmoniseringsbyrdn har inledningsvis redogjort fér de principer som reglerar
bevisningen for att ett varumérke har anvénts. I det fall ett varumirke har
registrerats for samtliga allménna uppgifter angdende bendmningarna i en viss klass
och anviénts for vissa varor eller tjanster i nimnda klass, skall varumaérket i princip
anses ha anvints for just dessa varor eller tjinster. Varumérket kan &ven anses ha
anvénts for en viss underkategori, om det dr mojligt att faststélla en sddan, nér de
specifika varorna eller tjansterna dr tillrickligt likartade. Harmoniseringsbyran har
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emellertid tillagt att den typen av generalisering maste utféras med stor forsiktighet
och med beaktande av att skyddet f6r det dldre varumérket endast r motiverat om
det verkligen har anvints.

Harmoniseringsbyran har péapekat att det dldre varumérket dr registrerat for
"farmaceutiska och medicinska produkter, sirskilt kalciumpreparat” och att det
enbart har bevisats att varumérket har anvints for farmaceutiska kalciumpreparat,
da sdkanden i sin beskrivning av de varor som varumirket avser sjilv har angett
kalciumpreparat som en separat vara.

Sékanden kan siledes inte klandra invéindningsenheten och §verklagandenimnden
for att de, vid provningen av invindningen, kom fram till att skandens varumérke
enbart skulle anses vara registrerat for farmaceutiska kalciumpreparat. For det fall
det éldre varumirket skall anses ha anvénts for hela kategorin farmaceutiska
produkter trots att det endast har anvints for en mycket specifik produkt, anser
harmoniseringsbyrédn att det dldre varumirket skulle atnjuta ett oskiligt skydd i strid
med de principer som uppstills i artikel 43.2 i férordning nr 40/94.

Det angripna beslutet dr enligt harmoniseringsbyrdn i alla fall inte bristfilligt,
eftersom sokanden vare sig har kritiserat invindningsenhetens beslut i det avseendet
eller anfort detta argument vid 6verklagandendmnden.

Forstainstansrittens bedémning

S&som framgar av nionde skilet i férordning nr 40/94 har lagstiftaren ansett att det
endast dr berittigat att skydda &ldre varumirken i den utstrickning som dessa
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varumirken faktiskt anvinds. I enlighet med detta foreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 att den som ansoker om ett gemenskapsvarumirke kan fordra
bevisning for att det dldre varumérket verkligen har anvénts inom det omrade dér
det atnjutit skydd under en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av den
varumirkesansokan mot vilken invindning gérs (forstainstansréttens dom av den 12
december 2002 i mal T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniserings-
byran — Harrison (HIWATT), REG 2002, s. 1I-5233, punkt 34, och av den
6 oktober 2004 i mal T-356/02, Vitakraft-Werke Withrmann mot harmoniserings-
byran — Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. I[-3445, punkt 25).

Enligt regel 22.2 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 decem-
ber 1995 om genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), skall bevis om
anvéndning utgoras av information om plats, tid, omfattning och typ av anvéindning
av det dldre varumdrket (domen i det ovannidmnda malet VITAKRAFT, punkt 27).

Det dr i forevarande fall klarlagt att det &ldre varumirket har registrerats for
"farmaceutiska och medicinska produkter, sirskilt kalciumpreparat”, som ingdr i
klass 5 i den mening som avses i Niceéverenskommelsen. Det dr dven klarlagt att
sokanden, p& begiran av motparten i forfarandet vid 6verklagandendmnden, har
bevisat verkligt bruk av det dldre varumiarket med stéd av handlingar av vilka det
framgar att varumadrket i fraga verkligen har anviénts for saluféring av farmaceutiska
produkter, och sirskilt kalciumpreparat.

Artikel 43.2 sista meningen i forordning nr 40/94, liksom artikel 43.3 i samma
forordning, i vilken bestimmelserna i artikel 43.2 utvecklas, i frdga om é&ldre
nationella varumérken, skall emellertid tolkas sa att de syftar till att undvika att ett
varumérke som bara anvénds delvis kommer i atnjutande av ett utstrickt skydd
uteslutande med anledning av att det har registrerats for ett stort antal varor eller
tjdnster. Vid tillimpningen av dessa bestimmelser skall dirfér omfattningen av de
varu- eller tjanstekategorier for vilka det dldre varumérket har registrerats beaktas, i
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synnerhet allméngiltigheten av den formulering som anvénts for att beskriva
ndmnda kategorier, och detta i férhillande till de varor eller tjanster vars verkliga
anvindning har visats (forstainstansrittens dom av den 14 juli 2005 i mal T-126/03,
Reckitt Benckiser (Espaiia) mot harmoniseringsbyrdn — Aladin (ALADIN), REG
2005, s. 11-2861, punkt 44).

Av ovannimnda bestimmelser foljer att om ett varumérke har registrerats for en
kategori av varor och tjdnster som ér tillrickligt stor for att flera underkategorier
skall kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan férekomma
sjdlvstindigt, medfor beviset for verklig anvindning av en del av dessa varor eller
tjdnster, i ett invindningsforfarande, endast skydd for den eller de underkategorier
till vilka de varor eller tjanster fér vilka varumdrket verkligen har anvénts. Om
definitionen av de varor eller tjinster for vilka ett varumirke har registrerats
ddremot dr sd exakt och begrinsad att det inte dr mojligt att dela upp den berérda
kategorin i flera underkategorier skall, i friga om invéndningen, beviset for att
varumérket verkligen anvénts fér varorna eller tjdnsterna anses tidcka hela kategorin
(domen i det ovanndmnda mélet ALADIN, punkt 45).

Det skall i det avseendet papekas att det dldre varumérket har registrerats for
"farmaceutiska och medicinska produkter, sirskilt kalciumpreparat”. Denna beskriv-
ning rymmer uppenbarligen en tillrickligt vid produktkategori, det vill siga
farmaceutiska produkter i allmédnhet, under vilken kategori det gar att inordna olika
underkategorier som kan forekomma sjilvstindigt. Begreppet farmaceutiska
produkter omfattar produkter som dr tillrdckligt olikartade i friga om dndamél
och slutkonsumenter, beroende pa deras sirskilda terapeutiska indikationer, deras
distributionskanaler och p& huruvida de ér receptbelagda eller inte, for att man skall
kunna dela in dem i underkategorier. Sokanden har for Gvrigt sjélv, bland de
produkter som varumérket omfattar, separat angett underkategorin “kalciumprepa-
rat”.
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Sokanden har séledes endast bevisat att det dldre varumérket verkligen har anvénts
for en del av de produkter eller tjanster som ingar i en vid produktkategori, som kan
omfatta flera sjélvstindiga underkategorier.

Hérav foljer att 6verklagandendmnden tillimpade artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 pd ett korrekt sitt nir den vid sin prévning av invdndningen enbart
beaktade "farmaceutiska kalciumpreparat”.

Denna slutsats paverkas inte av sékandens resonemang.

Sokanden har inledningsvis papekat att d&ven om det &r skiligt att, i det fall det dldre
varumérket omfattar en grupp varor eller tjinster som dr av olika beskaffenhet,
préva invindningen enbart med beaktande av det omrade inom vilket det Gver fem
ar gamla varumirket anvénds, i syfte att undvika ett oskiligt &beropande av
varumirken som avser en hel klass eller flera klasser, dr det i vart fall
oproportionerligt att begriansa denna provning till specifika produkter inom en
kategori.

Forstainstansritten anser for det forsta att det i artikel 43.2 i férordning nr 40/94
hénvisas till varor och tjénster och inte till de varukategorier eller varuklasser for
vilka varumérket har registrerats. Uttrycket "farmaceutiska kalciumpreparat”’, som
beaktades vid provningen av invindningen, avser for det andra inte enbart en
specifik produkt utan en sjilvstindig och tillrickligt vid underkategori, vilket inte
kan betraktas som en oproportionerlig begrénsning i forevarande fall. Sdsom redan
har anforts ovan i punkterna 29 och 30 dverensstimmer detta stéillningstagande med
forstainstansrittens réttspraxis.
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Vad betriffar sokandens argument att en sadan restriktiv tolkning av artikel 43.2 i
forordning nr 40/94 ér diskriminerande i férhallande till den betydelse som en icke
anvind registrering, som dr mindre dn fem ar gammal, tillméts i ett invdndnings-
forfarande, néjer sig forstainstansritten med att konstatera att det inte foreligger
ndgon diskriminering i den man de tva situationerna inte &r lika. Det krdvs ndmligen
inga bevis pa att ett varumirke som har registrerats for mindre &n fem &r sedan
verkligen har anvints. Syftet med denna femarsperiod dr ndmligen att méjliggora ett
kommersiellt utnyttjade av varumarket. Enligt artikel 50 i forordning nr 40/94 ér det
endast om varumirket under en sammanhingande femadrsperiod inte har varit i
verkligt bruk i gemenskapen for de varor eller tjénster for vilka det dr registrerat som
registreringen kan forklaras upphévd till f6ljd av att varumérket inte har anvénts.

Mot bakgrund av det ovan anforda kan talan inte bifallas p& den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 8.1 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har for det forsta bestritt 6verklagandendmndens slutsats att produkterna
inte dr av tillrdcklig liknande slag.

Sokanden anser att de tvd produktsorterna utgor farmaceutiska produkter som &r av
liknande slag, framtagna av samma typ av tillverkare och producerade och
distribuerade via samma kanaler. Den ena produkten beskrivs utifran dess aktiva
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substans och den andra utifran dess terapeutiska indikation. Det ankom pa
motparten i forfarandet vid overklagandenimnden att visa att, trots denna
uppenbara likhet, de forutsittningar under vilka de bégge produkterna skrivs ut
och konsumeras i sjilva verket undanrdjer all risk for att konsumenten skall
konfronteras med bigge produkterna samtidigt. Nagon bevisning som talar i denna
riktning har emellertid inte forebringats. Inte heller har det bevisats att likemedels-
formen och det sitt pd vilket produkterna tillfors kroppen undanrgjer all risk for
forvixling.

Sokanden har tillagt att det inte gar att utesluta all risk f6r forvixling enbart genom
att konstatera att tvad farmaceutiska produkter dr avsedda att behandla olika
dkommor. Det ankom p& motparten i forfarandet vid Sverklagandenimnden att
bevisa, och pa éverklagandendmnden att forsikra sig om, att en och samma patient
inte far utskrivet eller kan konsumera bidda medicinerna samtidigt. Motparten i
forfarandet vid overklagandendmnden och 6verklagandendmnden underlit att gora
detta.

Sokanden har for det andra gjort géllande att 6verklagandenimnden underlét att
definiera omsittningskretsen och bedéma risken for forvixling hos denna grupp.
Det pépekas att omsittningskretsen pa likemedelsomradet bestar av hela befolk-
ningen, vilket inkluderar dels fackmdn inom hélso- och sjukvirdsomradet, sésom
likare, apotekare och sjukskoterskor, dels alla potentiella konsumenter av
farmaceutiska produkter, inklusive personer som redan har reducerad visuell,
kognitiv eller intellektuell kapacitet och som dessutom kan vara forsvagade av
sjukdomen.

Sokanden menar dessutom att risken for att omsittningskretsen skall forvixla
produkterna inte endast foreligger vid inkopstillfillet. Risken for forvixling efter
kopet har sedan linge beaktats i Forenta staterna. Medicinen tas ndmligen i regel
under en viss tid och patienten fir, nir han viljer en medicin ur sitt husapotek, inte
lingre vigledning av ndgon fackman pa hilso- och sjukvirdsomradet.
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Sokanden har for det tredje jamfort de motstiende kénnetecknen.

Inledningsvis anfors i likhet med 6verklagandendmnden att kidnnetecknen CALSYN
och GALZIN saknar begreppsmissig innebord for genomsnittskonsumenten, vilket
innebér att de motstiende varumirkena har stark sirskiljningsférmaga. Sékanden
har dberopat domstolens och férstainstansrittens rittspraxis av vilken det framgar
att ju hogre sdrskiljningsformaga det dldre varumérket har, desto stérre ér risken for
forvixling. Eftersom 6verklagandenimnden faststillde att varumérket CALSYN é&r
ett arbitrirt varumdirke och har sirskiljningsférmaga, borde den ha fist storre
avseende vid den totala likheten #n skillnaderna i detaljer. Overklagandenimnden
gjorde emellertid precis tvértom.

Sokanden har ddrmed kritiserat 6verklagandendmnden for att felaktigt ha kon-
centrerat sin bedémning pé skillnader i visuella och fonetiska detaljer mellan de
bada varumirkena, nir den borde ha jimfort det helhetsintryck som de béda
varumérkena ger i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt hénseende.

Betriffande den visuella jaimforelsen har s6kanden papekat att de bada kénneteck-
nen har lika manga bokstiver och dr sldende lika med hdnsyn till att de
gemensamma bokstiverna "a” "1” och "n” stir i samma ordning. Overklagande-
ndmnden har i det avseendet kritiserats for att inte ha beaktat de visuella likheterna
mellan de stora bokstdverna "C” och "G”, som endast skiljer sig at genom ett litet
streck som ldtt kan utelimnas nir bokstaven "G” skrivs f6r hand. Bokstéverna ”s”
och "z” dr i visuellt hinseende ocksa vildigt lika dd deras geometriska former helt

enkelt dr spegelvinda,

Betriffande den fonetiska jimférelsen har 6verklagandendmnden kritiserats for sin
subtila bedémning av skillnaderna i detalj mellan de bdda kdnnetecknen, som ir
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omdjliga for omsittningskretsen dr sirskilja. Det har anforts att bokstéverna "c” och
”g” har en mycket likartad klang som inte alltid uppfattas, bland annat av personer
med nedsatt horsel, eller av dldre personer och personer med utlindsk hdrkomst.

Detsamma giller for bokstdverna ”s” och "z”.

Sokanden har vidare kritiserat ¢verklagandenidmnden for att pa ett godtyckligt sitt
ha faststdllt att fonemen "yn” och ”in” uttalas pd olika sétt. Det anfors att
kombinationen av bokstiverna "yn” édr foga kind i det franska spraket, i vilket
bokstaven "y” fonetiskt dr identisk med bokstaven ”i” pa sd sitt att omsdttnings-
kretsen, forutom en minoritet som kan engelska eller kidnner till de fonetiska regler
som harmoniseringsbyran har hinvisat till, spontant uttalar "yn” pd samma sitt som
”in”. De enda skillnaderna i "lufttryck” mellan bokstdverna "c” och ”g” respektive "z”
och ”s” och eventuellt i uttalet av "yn” och ”in” minskar inte pa nagot sitt de
fonetiska likheter som, sedda ur ett helhetsperspektiv, foreligger mellan de tva

varumaérkena.

Sokanden har slutligen hdvdat att man vid en helhetsbeddmning méste beakta att de
visuella och fonetiska intrycken inte kan bedémas var for sig, eftersom det ménskliga
sinnet, for att ett ord och i synnerhet ett arbitrdrt sddant skall kunna uttalas, soker
visualisera ordet mentalt, varvid motsatsen dr lika riktig. Varumérkenas starka
fonetiska likhet innebér att en konsument memorerar varumirkena visuellt och
skriftligen aterger dem pd ett mycket likartat sdtt ndr han inte har bada varumérkena
framfor sig samtidigt. Pa samma sitt leder en stark visuell likhet till ett likartat uttal
nédr konsumenten stodjer sig pé sin visuella minnesbild.

Sokanden har slutligen hidvdat att 6verklagandenimnden borde ha konstaterat att
likheterna mellan de béda kéinnetecknen &r storre dn skillnaderna och att
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produkterna, trots skillnaderna med avseende pa deras terapeutiska indikationer,
skall anses vara av liknande slag.

Harmoniseringsbyrdn har for det forsta angett att den delar sékandens och
éverklagandenémndens uppfattning i frdga om avgrdnsningen av omsittnings-
kretsen, det vill siga fackmén inom hélso- och sjukvirdsomradet och den franska
allmédnheten.

For det andra har harmoniseringsbyrdn bedémt likheten mellan varuslagen. Det har
i det avseendet anforts att det framgar av riktlinjerna om invindningsforfaranden att
farmaceutiska produkter i regel anses vara varor som i hog utstrickning dr av
liknande slag, d&ven om graden av varuslagslikhet minskar om de farmaceutiska
indikationerna ér vildigt olika.

De produkter som det dldre varumiarket CALSYN avser och for vilka dess
anvindning har bevisats utgdr farmaceutiska kalciumpreparat. Det framgar av
bevisen pd anvindning att produkten CALSYN ér en injicerbar kalcitoninlésning
som enbart siljs pa recept (Forteckning II) och som foreskrivs till patienter som lider
av hyperkalcemi (kalciumbrist och progressiv urkalkning av skelettet) och i syfte att
behandla sjukdomar som angriper skelettet (i synnerhet Pagets sjukdom, en
skelettsjukdom som leder till bendeformationer).

De farmaceutiska produkterna for behandling av Wilsons sjukdom som avses i den
omtvistade ansokan skall anvindas vid behandling av en ovanlig genetiskt drftlig
sjukdom som innebér att koppar lagras i kroppen. Sddana produkter skrivs ut av
likare och ges ut pd recept med hidnsyn till deras mycket speciella terapeutiska
indikationer.

I - 4127



53

54

55

56

57

DOM AV DEN 17.10.2006 — MAL T-483/04

Harmoniseringsbyran har slutligen hivdat att de aktuella produkterna ér av liknande
slag i den meningen att de utgér farmaceutiska produkter, men i mindre grad med
hinsyn till att deras terapeutiska indikationer skiljer sig at. Overklagandenimndens
bedémning i det avseendet dr darfor korrekt.

For det tredje har harmoniseringsbyrén jamfort kidnnetecknen i visuellt, fonetiskt
och begreppsmissigt hinseende.

Betriffande den visuella jimforelsen papekas att det finns visuella likheter mellan de
motstiende kidnnetecknen, eftersom de har samma antal bokstiver (sex), varay tre ir
identiska och placerade i samma ordning och p& samma plats ("a”, ”1” och "n”) och
de stora bokstéverna "G” och "C” respektive bokstdverna "z’ och ”s” liknar varandra.
Bokstaven ”y” i det dldre varumirket skiljer emellertid kdnnetecknen &t, sdsom

overklagandendmnden har papekat.

Betriffande den fonetiska bedémningen har harmoniseringsbyran gjort gillande att
de tvd kdnnetecknen &r tvastaviga och att stavelserna "cal” och "gal” respektive "zin”
och 7syn” ligger vildigt ndra varandra. Pa franska kan dndelserna ”in” och “yn” utan
dtskillnad uttalas [in] (som i orden sinistre och sinusite, eller som i orden synonyme,
synergie) eller [é] (som i orden sincére, singe och lapin eller som i orden synthese
och syndicat), eftersom vokalerna ”y” och ”i” foljer samma uttalsregler. Harmoni-
seringsbyran overlater &t forstainstansritten att uttala sig om 6verklagandendmn-
dens fonetiska beddmning.

Nér det giller den begreppsmissiga jamforelsen av kinnetecknen anser harmonise-
ringsbyran, i likhet med vad 6verklagandenimnden har angett, att varumérkena
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saknar innebord for omsattningskretsen, varfor det inte gar att dra ndgon slutsats i
det avseendet.

Harmoniseringsbyrdn har mot bakgrund av de visuella och fonetiska likheterna
kommit fram till att kinnetecknen liknar varandra ur ett helhetsperspektiv.

For det fjarde har harmoniseringsbyrdn gjort en helhetsbedomning av risken for
forvaxling. Till att borja med hénvisas till réttspraxis av vilken det framgar att lag
varu- eller tjénsteslagslikhet kan kompenseras av hog varumérkeslikhet och omvént.
Vid helhetsbedémningen av risken for forvixling antas genomsnittskonsumenten,
enligt harmoniseringsbyran, vara normalt informerad samt skiligen uppmirksam
och medveten. Det skall emellertid beaktas att genomsnittskonsumentens upp-
mérksamhet kan variera beroende pé vilken typ av varor eller tjinster det dr friga
om.

Vidare anfdérs att genomsnittskonsumenten i regel & mer uppmérksam pa
receptbelagda farmaceutiska produkter dn péd receptfria sddana, eftersom graden
av uppmirksamhet dessutom kommer av produktens farmaceutiska indikationer.
Harmoniseringsbyran har i forevarande fall pdpekat att de aktuella farmaceutiska
produkterna ér receptbelagda, vilket innebér att man i likhet med &verklagande-
ndmnden kan utgd ifrdn att konsumenternas uppmaérksamhet ligger pa en ganska
hog niva.

Harmoniseringsbyran éverlater slutligen at forstainstansritten att bedéma huruvida
likheten mellan kidnnetecknen och mellan varuslagen innebér risk for férvixling hos
de franska konsumenterna.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett dldre
varumérke invinder, det varumérke som ansékan géller inte kunna registreras "om
det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det éldre varumérket och de
varor eller tjdnster som omfattas av varumarkena dr identiska eller dr av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumadrket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det
dldre varumirket”. Vidare skall med &ldre varumirken enligt artikel 8.2 a ii i
forordning nr 40/94 forstas varumirken som har registrerats i en medlemsstat och
for vilka ansbkan om registrering gjorts tidigare dn ansbkan om registrering av
gemenskapsvarumarket.

Vid prévningen av huruvida det foreligger risk for forvixling, det vill siga huruvida
det finns en risk att allménheten kan tro att varorna eller tjéinsterna i fraga kommer
frdn samma foretag eller i forekommande fall fran féretag med ekonomiska band,
skall en helhetsbedomning goras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet (domstolens dom av den 29 september 1998 i mél C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkterna 16 och 29, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkterna 17 och 18, forstainstans-
rittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmonise-
ringsbyrdn — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. [I-4359, punkterna 25 och 26).

Vid denna helhetsbedémning foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, ddribland varumirkeslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten. Lag varu-
eller tjansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varuslagslikhet och omvint
(domen i det ovanndmnda malet Canon, punkt 17, i det ovannimnda mélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och i det ovanndmnda malet Fifties, punkt 27).

Det dldre varumirket i forevarande fall ar registrerat i Frankrike. Vid tillimpningen
av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall dérfor den franska omsittningskretsens
uppfattning beaktas.
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Da de aktuella produkterna utgdrs av farmaceutiska produkter bestir vidare
omsittningskretsen av dels medicinska fackmén, dels patienter i egenskap av
slutkonsumenter (forstainstansrittens dom av den 22 september 2005 i
mal T-130/03, Alcon mot harmoniseringsbyrin — Biofarma (TRAVATAN),
REG 2005, s. [1-3859, punkt 49, och av den 17 november 2005 i mal T-154/03,
Biofarma mot harmoniseringsbyrdn — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX),
REG 2005, s. [1-4743, punkt 46).

Sokanden kan dérfor inte vinna framging med sitt pastéende att $verklagande-
ndmnden underlit att avgransa omsittningskretsen. Det framgar ndmligen tydligt av
punkt 10 i det angripna beslutet att 6verklagandenimnden, sedan den hénvisat till
den franska konsumenten, faststillde att omsittningskretsen bestod av “savil
likemedelskonsumenter som medicinska fackmén”. Fdérstainstansritten finner
siledes att 6verklagandendmnden gjorde en korrekt avgrinsning av omsittnings-
kretsen.

Bedomningen av varuslagslikheten skall ske med beaktande av samtliga relevanta
faktorer som dr kinnetecknande f6r forhallandet mellan dessa varor. Bland dessa
faktorer ingdr bland annat deras art, de tilltinkta koparna, anvindningsomradet
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det
ovannimnda maélet Canon, punkt 23).

Det pdpekas att overklagandenimnden fann att de motstiende varorna var
farmaceutiska produkter bada tva, och att de dirfor var av liknande slag. Skillnaden
bestod i att de inte hade samma terapeutiska indikationer. Aven sdkanden har
vitsordat detta genom att pastd att farmaceutiska produkter i regel skall anses vara
av liknande slag, men att produkterna i fraga dr tidnkta att behandla olika &kommor.
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Det framgdar av sdkandens skrivelser att verklagandendmndens bedémning endast
ifragasdtts med avseende pa graden av likhet.

Forstainstansritten nojer sig med att pipeka att de aktuella produkterna ér av
samma art (farmaceutiska produkter), har samma syfte (behandling av hilsoproblem
hos ménniskor), har samma tilltinkta képare (medicinska fackmén och patienter),
saluférs genom samma distributionskanaler (i allménhet apotek) och &r av sddant
slag att de eventuellt kompletterar varandra. Skillnaden dem emellan ligger dock i
att de inte har samma terapeutiska indikationer.

Eftersom likheterna mellan varuslagen overviger skillnaderna, faststiller
forstainstansritten att det, sdsom overklagandenidmnden med rétta gjorde i det
angripna beslutet, foreligger en viss grad av likhet mellan de ifrdgavarande
varuslagen.

Helhetsbedomningen av risken for forvixling skall, vad giller de motstdende
kdnnetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmaissiga likhet, grunda sig pa
det helhetsintryck som kénnetecknen &stadkommer med hénsyn sdrskilt till deras
sirskiljande och dominerande bestindsdelar (se forstainstansrittens 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 rittspraxis).

Nir det giller den begreppsmassiga jamforelsen pépekas att 6verklagandendmnden
kom fram till att de motstdende varumirkena saknade begreppsmaéssig innebérd for
genomsnittskonsumenten och att sékanden inte har ifrdgasatt denna slutsats.
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Forstainstansritten anser att gverklagandenidmndens bedémning &dr korrekt da de
motstdende kinnetecknen inte dr betydelsebidrande.

Vad den visuella beddmningen betréffar papekar forstainstansritten att de bada
kdnnetecknen dr rena ordmirken bestdende av samma antal bokstiver (sex), varav
tre dr identiska och stdr i samma ordning och pd samma plats ("a”, ”1” och "n”). De
stora bokstéverna "G” och "C” liknar dessutom varandra, pd sd sétt att det inte gar
att utgd ifran att den forsta bokstaven i vart och ett av kinnetecknen drar till sig
konsumentens blick. Tvirtemot vad 6verklagandenidmnden angav konstaterar
forstainstansritten dessutom att bokstdverna "z” och ”s” liknar varandra. Det &r
riktigt sdsom overklagandendmnden angav att bokstaven "y” i det dldre varumérket
drar till sig blicken for att den sa séllan férekommer i det franska spriket. Denna
egenhet ricker dock inte i sig for att kidnnetecknen skall anses klart olika.
Forstainstansritten anser att det i ett helhetsperspektiv foreligger visuell likhet
mellan de tvd kidnnetecknen.

Vad slutligen giller den fonetiska jaimforelsen pépekar forstainstansrétten att de
bada kdnnetecknen dr tvastaviga och att de forsta stavelserna "cal” och “gal” i vart
och ett av kiinnetecknen uttalas pa ett likartat sitt, eftersom de tva konsonanterna
”¢” och ”g” har liknande klang. I motsats till vad 6verklagandenimnden angav
péapekar forstainstansritten att fonemen “yn” och "in” pa franska ofta uttalas pa
samma sitt. Férstainstansritten anser ddrfor att 6verklagandendmnden har gjort sig
skyldig till en felaktig bedomning nir den kom fram till att de motstiende

kdnnetecknen skilde sig at i fonetiskt hinseende.

Forstainstansritten anser dérfor att det i ett helhetsperspektiv foreligger likhet
mellan de tva kénnetecknen och att 6verklagandenimnden foljaktligen gjorde sig
skyldig till en felaktig bedémning genom att faststéilla att de motstdende
kdnnetecknen skilde sig at, sérskilt i fonetiskt hinseende.
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Nir det giller helhetsbeddomningen av risken for forvixling papekar forstainstans-
ritten att overklagandendmnden ansag att, d&ven om det foreligger en viss likhet
mellan varuslagen och mellan varumirkena, dr denna likhet inte s& stor att det
foreligger ndgon risk for forvixling av de produkter som saluférs under vart och ett
av dessa varumirken. For att komma fram till denna slutsats fann Gverklagande-
ndmnden bland annat att, mot bakgrund av produkternas beskaffenhet, omsitt-
ningskretsen, som bestédr av savil likemedelskonsumenter som medicinska fackmén,
dr sarskilt uppmirksam pa de kinnetecken som identifierar produkterna.

Det framgar av fast réttspraxis att i samband med denna helhetsbedomning
forvintas genomsnittskonsumenten av varorna i friga vara normalt informerad samt
skiligen uppmirksam och medveten. Det skall enligt samma rittspraxis dven
beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan variera beroende pa
vilket varu- eller tjinsteslag det dr fraga om (domen i det ovanndmnda mélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Forstainstansritten anser att frdgan om hur uppméarksam genomsnittskonsumenten
dr pd farmaceutiska produkter maste beddmas mot bakgrund av omsténdigheterna i
det enskilda fallet, ddribland den aktuella produktens terapeutiska indikationer.
Forstainstansritten anser dven att receptbelagda likemedel, saisom dem i fore-
varande mdl, i regel dgnas storre uppmérksamhet, med hinsyn till att de skrivs ut av
likare och direfter kontrolleras av den apotekare som ldmnar ut dem till
konsumenten.

Enbart det forhallandet att omsittningskretsen antas bestd av sérskilt upp-
mirksamma personer utesluter inte, mot bakgrund av den likhet som foreligger
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mellan de motstidende produkterna och kidnnetecknen, att allmdnheten kan tro att
varorna kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med
ekonomiska band. Forstainstansrétten anser att 6verklagandendmndens slutsats att
det inte foreligger risk for forvaxling grundar sig pa ett felaktigt antagande, ndmligen
att kidnnetecknen klart skiljer sig fran varandra, bland annat i fonetiskt hinseende,
och att dessa skillnader kompenserar for likheterna mellan varuslagen. Denna
bedémning kan inte godtas eftersom, sdsom redan har angetts ovan i punkterna 74
och 75, de motstiende kinnetecknen uppvisar stora visuella och fonetiska likheter.

Forstainstansritten anser dérfér, i motsats till vad som faststélldes i det angripna
beslutet, att mot bakgrund av varuslagslikheten och den visuella och fonetiska
varumirkeslikheten ér skillnaderna mellan kdnnetecknen vid en helhetsbedémning
inte tillrickliga for att undanrdéja risken for forvixling hos omsittningskretsen.

Av det ovanstdende foljer att talan skall vinna bifall pad s6kandens andra grund,
under vilken det har gjorts géllande att 6verklagandenimnden asidosatte artikel 8.1
b i forordning nr 40/94. Det angripna beslutet skall siledes ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersiitta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har
yrkat att harmoniseringsbyrdn skall forpliktas att ersétta rittegangskostnaderna.
Eftersom harmoniseringsbyrdn har tappat mélet pd sa sitt att 6verklagandendmn-
dens beslut ogiltigforklaras, skall s6kandens yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av fjirde oOverklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyrian) den 7 september 2004 (irende
R 295/2003-4) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran forpliktas att bdra sin rittegingskostnad och att
ersitta sokandens riittegangskostnad.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 17 oktober 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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