WYROK Z DNIA 26.4.2007 r. — SPRAWA C-412/05 P

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 26 kwietnia 2007 r.”

W sprawie C-412/05 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
whniesione w dniu 23 listopada 2005 r.,

Alcon Inc., z siedziba w Hiinenberg (Szwajcaria), reprezentowana przez G. Breena,
solicitor, oraz J. Gleesona, SC, z adresem do doreczenn w Luksemburgu,

wnoszaca odwolanie,

w ktorej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: angielski.
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Biofarma SA, z siedziba w Neuilly-sur-Seine (Francja), reprezentowana przez V. Gila
Vege oraz A. Ruiz Lépez, abogados,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w slgladzie: A. Rosas, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovsky
i A. O Caoimh (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: J. Swedenborg, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 wrze-
$nia 2006 r.,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 pazdzier-
nika 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W swym odwotaniu Alcon Inc. wnosi o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji
Wspdlnot Europejskich z dnia 22 wrze$nia 2005 r. w sprawie T-130/03 Alcon prze-
ciwko OHIM — Biofarma (TRAVATAN), (Zb.Orz. str. 11-3859, zwanego dalej
»zaskarzonym wyrokiem”), w ktérym Sad ten uchylil skarge Alcon Inc. o stwierdzenie
niewaznosci decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 stycznia 2003 r.
(sprawa R 968/2001-3) o odmowie rejestracji oznaczenia stownego ,TRAVATAN”
w charakterze wspélnotowego znaku towarowego (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Artykut 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sadu Pierwszej Instancji przewiduje, ze
»[n]ie mozna podnosi¢ nowych zarzutéw w toku postepowania, chyba ze ich podstawa
s okolicznosci prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postepowania”.
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Zgodnie z art. 135 § 4 tego regulaminu ,[p]isma stron nie mogg zmienia¢ przedmiotu
sporu przed Izba Odwotawczy”.

Artykul 8 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wtasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

b) zpowodu identycznosci lub podobieristwa do wcze$niejszego znaku towarowego,
identyczno$ci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej na terytorium, na ktérym wcze$niejszy
znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem
towarowym”.
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s Artykul 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) tego rozporzadzenia ma nastepujace brzmienie:

»Do celow ust. 1 »wczesniejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéow, w odniesieniu do ktérych data ztozenia
wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnoto-
wego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo
pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

”

ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim [...]

6  Artykul 43 ust. 2 i 3 tego samego rozporzadzenia stanowi:

»2. Nawniosek zglaszajacego, wlasciciel wcze$niejszego wspdlnotowego znaku towa-
rowego, ktory zglosit sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprze-
dzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, wczesniejszy
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wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie w odnie-
sieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i ktére on przy-
tacza jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wcze$niejszy wspélnotowy znak towarowy
byl w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego
dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wcze$niejszy wspolnotowy znak towarowy byt
uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, do
celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej
czesci towardw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych okreslo-
nych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie [uzywaniem] w panstwie cztonkow-
skim, w ktérym wczesniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, uzywaniem
[uzywanie] we Wspdlnocie”.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 tego rozporzadzenia zglaszajacy moze w kazdej chwili wycofa¢
zgloszenie wspdélnotowego znaku towarowego lub ograniczy¢ zawarty w nim wykaz
towar6w lub uslug.

Artykut 64 ust. 1-3 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»1. Na decyzje Izb Odwotawczych w sprawie odwolain moga by¢ wnoszone skargi do
[Sadu Pierwszej Instancji].

I- 3595



WYROK Z DNIA 26.4.2007 r. — SPRAWA C-412/05 P

2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istot-
nego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub
kazdego przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy.

3. [Sad Pierwszej Instancji] ma wlasciwos¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub
zmiany zaskarzanej decyzji”.

o Zasada 13 pkt 1 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) okresla, co powinien zawiera¢ wniosek o zmiane
zgloszenia ztozony zgodnie z art. 44 rozporzadzenia nr 40/94.

Okolicznos$ci powstania sporu

10 W dniu 11 czerwca 1988 r. wnoszaca odwotanie zlozyla w OHIM wniosek o reje-
stracje w charakterze wspolnotowego znaku towarowego oznaczenia slownego
TRAVATAN dla ,oftalmicznych preparatéw farmaceutycznych”. Towary objete
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zgloszeniem naleza do klasy 5 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynaro-
dowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”),
ktora to klasa obejmuje ,,produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; $rodki sanitarne
do celéw medycznych; substancje dietetyczne do celéw leczniczych; zywno$¢ dla
niemowlat; plastry, materialy opatrunkowe; materiaty do plombowania zebéw, wosk
dentystyczny; srodki odkazajace; srodki do niszczenia robactwa, srodki grzybobdjcze,
srodki chwastobdjcze”.

W dniu 22 czerwca 1999 r. Biofarma SA (zwana dalej ,Biofarmga”), na podstawie
art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, wniosta sprzeciw wobec rejestracji tego wspélno-
towego znaku towarowego. Sprzeciw zostal uzasadniony istnieniem stownego krajo-
wego znaku towarowego TRIVASTAN (zwanego dalej ,wczeéniejszym znakiem
towarowym”), zarejestrowanego we Wloszech w dniu 27 stycznia 1986 r., i powo-
tywal wszystkie towary okreslone w zgloszeniu wczes$niejszego znaku towarowego,
a mianowicie ,preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; substancje
dietetyczne dla niemowlat i do celéw leczniczych; plastry, materialy opatrunkowe;
materialy do plombowania zebéw i wyciski dentystyczne; $rodki odkazajace; $rodki
chwastobdjcze i do niszczenia robactwa” nalezace do klasy 5. Sprzeciw ten dotyczyl
wszystkich towaréw okreslonych w zgloszeniu kwestionowanego znaku towarowego.

Wezwana do przedstawienia dowoddw rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego we Wloszech Biofarma przekazata OHIM w dniu 28 lipca 2000 r.
pewna ilo§¢ dokumentéw majacych stuzy¢ temu celowi.

Sprzeciw Biofarmy zostal uwzgledniony decyzja Wydziatu Sprzeciwéw OHIM z dnia
26 wrze$nia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, Ze uzywanie wczesniejszego
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znaku towarowego zostato wykazane dla specyficznego preparatu farmaceutycznego,
tj. ,obwodowego $rodka rozszerzajacego naczynia krwiono$ne przeznaczonego do
leczenia obwodowych i mézgowych zaburzen naczyn krwiono$nych oraz nieprawi-
dlowosci naczyn krwiono$nych oka i ucha”. W konsekwencji, biorac pod uwage fakt,
ze znaki towarowe sa podobne na ptaszczyznie wizualnej i fonetycznej oraz ze wyste-
puje pewne podobienstwo towaréw, odmoéwil on rejestracji w charakterze znaku
towarowego zgloszonego oznaczenia sfownego TRAVATAN ze wzgledu na istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, obejmujacego prawdopodobienstwo
skojarzenia z wcze$niejszym znakiem, we Wloszech.

W dniu 13 listopada 2001 r. Alcon wniosta odwotanie od tej decyzji do Trzeciej
Izby Odwotawczej OHIM, ktéra na mocy spornej decyzji oddalita je, utrzymujac
tym samym w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i podzielajac co do istoty jej
uzasadnienie.

Zaskarzony wyrok

Pismem, ktére wplynelo do sekretariatu Sadu Pierwszej Instancji w dniu 17 kwietnia
2003 r., wnoszaca odwolanie zlozyla skarge o stwierdzenie niewaznosci spornej
decyzji. Na poparcie skargi podniosta ona dwa zarzuty dotyczace, odpowiednio,
naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Na wstepie, przed przystapieniem do badania tych zarzutéw, Sad Pierwszej Instancji
w pkt 17-22 zaskarzonego wyroku orzekl, ze zarzut podniesiony przez wnoszaca
odwotanie podczas rozprawy, oparty na wyroku Sadu Pierwszej Instancji z dnia
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8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Véto-
quinol (HIPOVITON) (Zb.Orz. str. 11-2787), zgodnie z ktérym nie zostaly spelnione
przeslanki uznania wcze$niejszego znaku towarowego za rzeczywiscie uzywany
miedzy innymi ze wzgledu na jego nikle znaczenie handlowe, musi zosta¢ odrzucony
jako niedopuszczalny. W tym zakresie, po przywotaniu brzmienia art. 48 § 2 akapit
pierwszy swojego regulaminu Sad stwierdzil po pierwsze, Zze wnoszaca odwotanie
w swej skardze zarzucita Izbie Odwotawczej naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporza-
dzenia nr 40/94 nie dlatego, ze przeslanki te nie zostaly spelnione, a jedynie dlatego,
ze dowdd rzeczywistego uzywania przedstawiony przez Biofarme nie wykazal, ze
wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do preparatéw
oftalmicznych, a po drugie, ze wnoszaca odwolanie w zaden sposéb nie wykazata
istnienia nowych okolicznosci faktycznych lub prawnych w rozumieniu powolanego
art. 48.

W pkt 23 zaskarzonego wyroku Sad dodal, ze ,w kazdym badz razie” nawet jesli
zarzut ten nalezaloby interpretowac jako argument dotyczacy zarzutu przedstawio-
nego w skardze, sprawowana przez Sad kontrola zgodnosci z prawem spornej decyzji
nie moze wykracza¢ poza ramy faktyczne i prawne sporu, ktéry byl przedmiotem
postepowania przed Izba Odwotawczg. Natomiast w pkt 24 tego wyroku Sad stwier-
dzil, Ze w toku postepowania przed OHIM wnoszaca odwotanie nie zakwestiono-
wala faktu, iz dowdd przedstawiony przez Biofarme wykazuje rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego w odniesieniu do okre$lonego towaru, gdyz sama
o$wiadczyla, ze ,odnotowala przedstawienie dokumentacji na dowdd uzywania
znaku towarowego TRIVASTAN we Wloszech” i ze nie zamierza ,kwestionowac tej
okolicznosci”. W zwiazku z tym w pkt 25 omawianego wyroku Sad orzekl, ze argu-
menty skarzacej nalezy odrzucic.

Nastepnie, w pkt 29-33 zaskarzonego wyroku, Sad oddalit pierwszy zarzut podnie-
siony przez wnoszaca odwolanie, uzasadniajac, ze Izba Odwolawcza slusznie
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stwierdzila, iz dowdd przedstawiony przez Biofarme wykazal rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego. W tej kwestii, w pkt 30 i 31 Sad uznat po prostu,
ze skoro jednym ze wskazan leczniczych leku opatrzonego znakiem towarowym
TRIVASTAN jest leczenie nieprawidfowosci naczyn krwionos$nych oka i skoro
dowiedzione zostalo, ze byl on sprzedawany przez okres kilku lat, to wymaganie
dowiedzenia, ze lek ten byl rzeczywiscie przyjmowany przez pacjentéw cierpiacych
na nieprawidtowosci naczyn krwiono$nych oczu, jest zbyteczne.

Jesli chodzi o drugi zarzut, to Sad, po przypomnieniu w pkt 45-47 zaskarzonego
wyroku wladciwych przepiséw oraz orzecznictwa dotyczacego prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zwiazku z wcze$niejszym znakiem towarowym, w pkt 48 i 49
tego wyroku stwierdzil:

,48.W niniejszej sprawie wczesniejszy znak towarowy TRIVASTAN zostal zareje-
strowany we Wtoszech, ktére to panstwo stanowi zatem terytorium wlasciwe
z punktu widzenia stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

49. Bezsporne jest, ze omawiane towary sa lekami wymagajacymi przepisu lekarza
przed ich sprzedaza konsumentom koncowym w aptekach. W rezultacie
wlasciwym kregiem odbiorcéw sa tutaj nie tylko konsumenci koncowi, ale
rowniez specjalisci, tj. lekarze przepisujacy lek oraz farmaceuci sprzedajacy prze-
pisany lek”.

I - 3600



20

21

22

23

ALCON PRZECIWKO OHIM

Sad stwierdzit dalej, w pkt 50 zaskarzonego wyroku, ze poréwnania zar6wno omawia-
nych towardw, jak i spornych oznaczen nalezy dokonywaé w $wietle powyzszych
rozwazan.

W pierwszej kolejnosci, w odniesieniu do poréwnania towaréw Trybunat w pkt 51-53
zaskarzonego wyroku odrzucil na wstepie ograniczenie wykazu towaréw, jakiego
wnoszaca odwolanie jakoby dokonala, stwierdzajac w pkt 53 wyroku, ze nie ztozyta
ona wniosku o dokonanie zmiany zgloszenia znaku towarowego zgodnie z art. 44
rozporzadzenia nr 40/94 i zasada 13 rozporzadzenia nr 2868/95.

W pkt 55 tego wyroku Sad stwierdzil zatem, ze poréwnywanymi towarami sa
yoftalmiczne preparaty farmaceutyczne i obwodowy $rodek rozszerzajacy naczynia
krwionosne przeznaczony do leczenia obwodowych i mézgowych zaburzen naczyn
krwionos$nych oraz nieprawidlowosci naczyn krwionosnych oka i ucha”.

W tym zakresie, w pkt 57 zaskarzonego wyroku Sad zauwazyl przede wszystkim, ze
towary te maja ten sam charakter (preparaty farmaceutyczne), ten sam cel lub prze-
znaczenie (leczenie zaburzen oka, wynikajacych tudziez niewynikajacych z zabu-
rzen naczyniowych), skierowane sa do tych samych konsumentéw (specjalistow,
wlaczajac w to lekarzy i farmaceutéw, oraz rzeczywistych uzytkownikéw koricowych,
czyli pacjentéw cierpiacych na zaburzenia oka), korzystaja z tych samych kanatéw
dystrybucji (co do zasady apteki) oraz wykazuja potencjalnie uzupetniajacy charakter.
Wywidd! z tego, Ze nie ma zatem zadnych watpliwosci, iz moga one by¢ wytwarzane
lub sprzedawane przez tych samych przedsigbiorcéw.
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Nastepnie, w pkt 58 zaskarzonego wyroku Sad odrzucil argument wnoszacej odwo-
tanie, zgodnie z ktérym towary te nie sa podobne, poniewaz produkt Biofarmy
jest tabletka przyjmowana droga ustna, podczas gdy produkt skarzacej wystepuje
w formie kropli oftalmicznych. Zdaniem Sadu ta réznica w przyjmowaniu leku nie
moze w istocie przewaza¢ w niniejszej sprawie nad wspolnym charakterem i prze-
znaczeniem obu produktéw.

Wreszcie, w pkt 59 i 60 zaskarzonego wyroku Sad odrzucil jako nieistotny argument
wnoszacej odwotanie, zgodnie z ktdrym jej lek jest przepisywany przez oftalmologa,
podczas gdy lek Biofarmy jest przepisywany przez specjaliste w dziedzinie zaburzen
naczyn krwionoénych.

W drugiej kolejnosci, w odniesieniu do poréwnania obu oznaczen, w pkt 66 zaskarzo-
nego wyroku Sad na wstepie orzekl, ze [zba Odwolawcza, uznajac, iz na ptaszczyznie
wizualnej oznaczenia sa podobne, nie popelnita bledu. W tym zakresie, w pkt 65 tego
wyroku Sad podnidst, ze:

»65. [...] Izba Odwotawcza prawidtowo stwierdzila, ze na plaszczyZnie wizualnej oba
oznaczenia sa prawie tej samej dlugosci i zawieraja siedem liter wspélnych —
»t, »r¢, »V«, »a«, »t«, »a« i »n« — umieszczonych w tym samym porzadku.
Wskazala ona réwnie stusznie, Ze rozpoczynaja sie one od tych samych liter
»t« 1 »r« i posiadaja te sama koncowke »tan«. Nalezy wskaza¢, ze w ramach
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poréwnania na plaszczyZnie wizualnej okoliczno$¢, iz dwie pierwsze litery nie
tworza calej pierwszej sylaby, nie ma w niniejszej sprawie znaczenia. Nalezy
zatem stwierdzi¢, ze calo$ciowe wrazenie wywierane na skutek tych wizualnych
podobienstw ukazuje, zZe oznaczenia sa podobne. Izba Odwolawcza stusznie
stwierdzila zatem, Ze réznice w omawianych oznaczeniach, wynikajace z faktu,
iz trzecia litera kazdego z oznaczen jest odmienna (samogloski »i« i »a«) oraz
wystepowanie dodatkowej litery we wcze$niejszym znaku towarowym (spot-
gloska »s«) nie moga zmienic tego wrazenia, gdyz te elementy wizualne sa malo
dostrzegalne”.

Dalej Sad stwierdzil, w pkt 70 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza nie popel-
nita bledu, stwierdzajac istnienie podobienstwa fonetycznego spornych oznaczen.
W tym zakresie, w pkt 69 tego wyroku Sad orzekt:

»69. [...] oba oznaczenia skladaja sie ze stéw majacych te sama dlugos¢ fonetyczna,

ten sam poczatek (»tr«), te sama koncéwke (sylabe »tan«), prawie identyczne
srodkowe gloski (»va« i »vas«) umieszczone w tym samym porzadku, jako
ze wiekszos¢ fonemdw jest identyczna i pojawia sie w tym samym porzadku.
Nalezy wskaza(, ze istnienie tak licznej ilo$ci wspdlnych elementéw nie pozwala
wloskiemu konsumentowi na wyrazne dostrzezenie malych odrebnosci
tych oznaczen, co stwarza mozliwo$¢ wywotlania u niego pewnego poczucia
dezorientacji”.

Wreszcie, w pkt 74 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze pomiedzy omawianymi
oznaczeniami nie wystepuje podobienstwo koncepcyjne.
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W tych okolicznosciach, w pkt 75, 76 i 80 tego wyroku Sad uznal, ze biorac pod
uwage znaczne podobienistwo towarédw oraz wizualne i fonetyczne podobieristwo
oznaczen, zachodzi w odniesieniu do nich niebezpieczenistwo wprowadzenia w btad,
gdyz odbiorcy mogliby uzna¢, iz dane towary pochodza z tego samego przedsigbior-

stwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. W konsekwencji
Sad oddalit drugi zarzut skarzgcej, a tym samym oddalif skarge w catosci.

Zadania stron

Wnoszaca odwotanie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— jesli zajdzie taka potrzeba, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
Sad Pierwszej Instancji, oraz

— obciazenie OHIM lub Biofarmy, albo obu tych stron, kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Trybunatu o oddalenie odwotania i obciazenie wnoszacej odwolanie
kosztami postepowania.
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s Biofarma, ktdra nie zlozyla odpowiedzi na odwolanie, lecz ktéra zostata wystuchana
na rozprawie, przylacza sie do argumentacji przedstawionej przez OHIM.

Odwolanie

33 Na poparcie wniosku o uchylenie zaskarzonego wyroku wnoszaca odwotanie podnosi
zarzut dotyczacy dopuszczalnos$ci zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94, a takze zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

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

Argumentacja stron

s+ Wnoszaca odwolanie uwaza, ze Sad blednie stwierdzil niedopuszczalno$é¢ zarzutu
opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie
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dotyczacym spelnienia przeslanek wymaganych do ustalenia rzeczywistego uzywania
wczedniejszego znaku towarowego, ze wzgledu na okoliczno$¢, ze byl to zarzut
nowy. Poniewaz w postepowaniu przed OHIM wnoszaca odwolanie kwestionowata
okolicznosci uzywania wczesniejszego znaku towarowego, to znaczy fakt rzeczy-
wistego uzywania tego znaku we Wtoszech dla preparatu oftalmicznego, podnosi
ona, ze Sad powinien byl dopusci¢ dodatkowe twierdzenia przedstawione przez nig
w ramach tego zarzutu.

W kazdym razie wnoszaca odwolanie uwaza, ze zarzut ten oparty jest na kwestiach
prawnych, ktére pojawily sie w toku postgpowania, to znaczy na ww. wyroku
w sprawie MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON).
W pkt 35 tego wyroku, ogloszonego po wniesieniu skargi, w wyniku ktérej wydany
zostal zaskarzony wyrok, Sad dokonatl nowej wykladni obowiazujacych przepiséw
w rozumieniu nadanym im w wyroku z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01
Ansul, Rec. str. [-2439, orzekajac, ze jesli chodzi o zakres uzywania wczesniejszego
znaku towarowego, to nalezy przede wszystkim mie¢ na uwadze, z jednej strony,
handlowy wymiar ogétu czynnosci stanowigcych uzywanie, a z drugiej strony,
dlugosc¢ okresu, w ktérym czynnosci te mialy miejsce, jak réwniez czestotliwo$é tych
czynnosci.

Wnoszaca odwolanie twierdzi dalej, ze Sad naruszyl prawo réwniez w pkt 23-25
zaskarzonego wyroku, orzekajac, ze nawet gdyby omawiany zarzut byt dopuszczalny,
to musi on ograniczy¢ sie do badania zgodnosci z prawem decyzji [zby Odwotawczej,
opierajac si¢ na stanie faktycznym i prawnym, jaki przedstawiono Izbie Odwolaw-
czej. Zdaniem wnoszacej odwolanie, jesli takie rozumowanie byloby poprawne, to
nie mozna by stwierdzi¢ niewaznosci spornej decyzji Izby Odwolawczej, nawet gdyby
byla oczywiscie btedna w $wietle aktualnej wykladni prawa dokonanej przez Sad lub
Trybunat.
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Zdaniem OHIM twierdzenia wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérymi uzywanie
znaku towarowego nie mialo charakteru rzeczywistego, stanowi nowy zarzut,
poniewaz w ramach pierwotnego zarzutu podnoszonego przed Izba Odwotawcza
wnoszaca odwolanie twierdzila jedynie, ze nie zostalo wykazane, by wczesniejszy
znak towarowy byl uzywany dla preparatu o specyficznym zastosowaniu leczniczym,
to znaczy o zastosowaniu oftalmicznym, nie podwazajac rzeczywistego charakteru
tego uzywania. To nowe twierdzenie zmienia przedmiot sporu okreslony w postepo-
waniu przed Izbg Odwolawczg, z naruszeniem art. 135 § 4 regulaminu Sadu, skoro
zmierza do ponownego badania spornej decyzji pod wzgledem kwestii, ktére nie byty
jej przedmiotem.

Ocena Trybunatu

Jesli chodzi o twierdzenie zawarte w pierwszej czeéci argumentacji przedstawionej
w ramach omawianego zarzutu, zgodnie z ktérym Sad btednie zinterpretowat art. 48
§ 2 akapit pierwszy swojego regulaminu, to nalezy przypomnie¢, ze wedlug tego
przepisu nie mozna podnosi¢ nowych zarzutéw w toku postepowania, chyba ze ich
podstawg sa okolicznosci prawne i faktyczne ujawnione dopiero w jego toku.

W niniejszej sprawie, jak wynika z pkt 17-22 zaskarzonego wyroku, Sad uznal,
ze w braku nowych kwestii faktycznych lub prawnych zarzut podniesiony przez
wnoszaca odwolanie na rozprawie, zgodnie z ktérym nie zostaly spetnione przestanki
wymagane do uznania, ze wcze$niejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany,
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w szczegblno$ci ze wzgledu na nikle znaczenie handlowe tego znaku, musi zostac
odrzucony jako niedopuszczalny, poniewaz stanowi nowy zarzut w rozumieniu
powolanego postanowienia regulaminu Sagdu. Wnoszaca odwolanie w swej skardze
zarzucita bowiem Izbie Odwotawczej naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94, nie dlatego, ze przestanki te nie zostaly spelnione, a jedynie dlatego, ze
dowdd rzeczywistego uzywania przedstawiony przez Biofarme nie wykazal, ze
wczesniejszy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do preparatéw
oftalmicznych.

Nalezy stwierdzi¢, ze jak podnidst to rzecznik generalny w pkt 20 swojej opinii,
analiza dokonana przez Sad obarczona jest bledem w zakresie oceny prawnej. Argu-
mentacja, zgodnie z ktéra nie zostaly spelnione przestanki wymagane do uznania, ze
wcze$niejszy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany, wpisuje si¢ logicznie w ramy
zarzutu opartego na braku dowodu rzeczywistego uzywania tego znaku dla prepa-
ratéw oftalmicznych. Oprécz tego, ze oparta jest ona na naruszeniu tego samego
przepisu rozporzadzenia nr 40/94, ktérego dotyczy powyzszy zarzut, to ma na celu,
podobnie jak ten zarzut, zakwestionowanie faktycznego gospodarczego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego w handlu. Stanowi przez to rozszerzenie omawia-
nego zarzutu, ktére musi by¢ uznane za dopuszczalne (wyroki z dnia 19 maja
1983 r. w sprawie 306/81 Verros przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 1755, pkt 9, oraz
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02 Wlochy przeciwko Komisji, Zb.Orz.
str. 1-10901, pkt 86).

Jednakze btad w zakresie oceny prawnej w pkt 17-22 zaskarzonego wyroku nie ma
takiego charakteru, by mégt podwazy¢ caly wyrok, a przez to argumenty podnie-
sione przez wnoszaca odwolanie w tym zakresie musza by¢ pominiete jako pozba-
wione znaczenia. Odrzucenie przez Sad argumentacji dotyczacej przestanek uznania
wcze$niejszego znaku towarowego za rzeczywiscie uzywany znajduje wystarczajace
oparcie prawne w innych ustaleniach dokonanych w tym wyroku (zob. podobnie
wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja przeciwko CAS
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Succhi di Frutta, Rec. str. I-3801, pkt 68 oraz z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie
C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-10107, pkt 46-51).

W tym zakresie, jak wynika z zaczynajacych si¢ od stéw ,w kazdym badz razie”
pkt 23-25 zaskarzonego wyroku, ktérych dotyczy druga czes¢ argumentacji podnie-
sionej przez wnoszaca odwolanie w niniejszej sprawie, Sad stwierdzil, ze nawet
jesli argumenty dotyczace przestanek wymaganych do uznania, iz wczeéniejszy
znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany, nalezy interpretowaé jako zwigzane
z zarzutem podniesionym w skardze, to musza by¢ one tak czy inaczej oddalone
z innego wzgledu. Poniewaz skarga wniesiona do Sadu miala na celu kontrole zgod-
nos$ci z prawem spornej decyzji, kontrola ta nie moze bowiem wykracza¢ poza ramy
faktyczne i prawne sporu wszczetego przed Izba Odwotawczg. Natomiast w pkt 24
tego wyroku Sad w ramach dokonywania niezaleznej oceny okolicznosci faktycz-
nych stwierdzil, Ze w toku postepowania przed OHIM wnoszaca odwotanie wyraznie
wskazala, ze nie kwestionuje faktu, iz dowdd przedlozony przez Biofarme wykazuje
rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku towarowego dla okreslonego towaru, co
nie jest sporne w niniejszym postgpowaniu.

Whbrew temu, co twierdzi wnoszaca odwolanie, Sad stusznie odrzucil sporna argu-
mentacje jako niedopuszczalng, powolujac sie na omawiana tu druga podstawe.
Wnoszaca odwolanie nie ma uprawnienia do zmiany przed Sadem granic sporu,
ktéore wynikaja z roszczen i twierdzen podniesionych przez nia i przez wnosza-
cego sprzeciw przed OHIM (zob. podobnie wyrok z dnia 12 pazdziernika 2004 r.
w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-9573, pkt 26 oraz ww.
wyrok w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 58).

Z jednej strony, z art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze zaréwno stwier-
dzenie niewaznosci, jak i zmiana decyzji izby odwolawczej moze nastapi¢ wylacznie
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w przypadku braku wlasciwos$ci, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego,
naruszenia traktatu WE, rozporzadzenia nr 40/94 lub kazdego przepisu prawnego
dotyczacego ich stosowana lub naduzycia wladzy. Tak wiec kontrola takiej decyzji
przeprowadzana przez sad wspdlnotowy nie wykracza poza kontrole jej zgodnosci
z prawem, a jej przedmiotem nie jest ponowne badanie stanu faktycznego ustalo-
nego przez instancje OHIM, ktére wymagaloby uwzglednienia nowych okolicznosci
faktycznych, na ktére sie przed tym sadem powolano (zob. podobnie wyroki z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7057,
pkt 50, oraz z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul,
Zb.Orz. str. 1-2213, pkt 54).

Z drugiej strony, z art. 135 § 4 regulaminu Sadu wynika, Ze strony toczacego sie przed
nim postepowania nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu, ktéry zostal okreslony
w postepowaniu przed izba odwotawcza.

W konsekwencji, poniewaz Sad w ramach niezaleznej oceny stwierdzil, Ze wnoszaca
odwotanie wyraznie zrzekla si¢ w postepowaniu przed OHIM mozliwosci kwestiono-
wania faktu, ze wcze$niejszy znak towarowy spetnit przestanki uznania go za rzeczy-
wiscie uzywany, mégl on w sposéb zgodny z prawem stwierdzi¢ niedopuszczalnosé
spornej argumentacji podniesionej po raz pierwszy na wyznaczonej przez niego
rozprawie.

Z powyzszego wynika, ze pierwszy zarzut winien zosta¢ oddalony jako w czesci
pozbawiony znaczenia dla sprawy, a w cze$ci nieuzasadniony.
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W przedmiocie drugiego zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia nr 40/94

W przedmiocie pierwszej czesci drugiego zarzutu, dotyczacej okreslenia wlasciwego
kregu odbiorcéw

— Argumentacja stron

W ramach pierwszej czesci swego drugiego zarzutu wnoszaca odwolanie twierdzi,
ze Trybunal w pkt 49 zaskarzonego wyroku naruszy! prawo przez bledna wyktadnie
pojecia ,,opinii publicznej [kregu odbiorcéw]”, poniewaz nie stwierdzil, ze konsu-
menci konicowi nie dokonuja zadnego wyboru, kupujac preparaty wydawane z prze-
pisu lekarza. Okoliczno$¢ ta oznacza bowiem, ze w przypadku sprzedazy takiego
towaru konsumentowi koricowemu nalozony znak towarowy nie pelni funkcji pole-
gajacej na gwarantowaniu tozsamos$ci towaru przez umozliwienie konsumentowi
odréznienia tego towaru od towaréw majacych inne pochodzenie. Tym samym
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad konsumenta koncowego nie zachodzi.
Stanowisko takie podzielane bylo zaréwno przez izby odwolawcze, jak i przez sady
wspdlnotowe (wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon prze-
ciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. 1I-411, pkt 42, podtrzy-
many w tym zakresie przez Trybunal w postanowieniu z dnia 5 pazdziernika 2004 r.
w sprawie C-192/03 P Aldon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8993, pkt 30).

Zdaniem wnoszacej odwolanie wynika z tego, ze Sad powinien byl ograniczy¢ defi-
nicje kregu odbiorcéw wylacznie do specjalistéw w dziedzinie ochrony zdrowia, to
znaczy lekarzy i farmaceutéw, oraz ze przy ocenie istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad nie nalezato bra¢ pod uwage konsumentéw koncowych.
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OHIM twierdzi, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad nie ogranicza sie do
przypadkéw bezposredniego wprowadzenia w btad, w ktérych towar opatrzony okres-
lonym znakiem towarowym jest mylony z innym towarem noszacym znak towa-
rowy konkurenta. Poniewaz podstawowa funkcja wspdlnotowego znaku towaro-
wego sprowadza sie do stuzenia jako wskazéwka pochodzenia towaru, wystarczy, ze
wlasciwy krag odbiorcéw przypisuje to samo pochodzenie dwém towarom noszacym
takie same lub podobne znaki towarowe. Pacjenci bowiem moga przypisywac to samo
pochodzenie omawianym towarom, nawet jesli przy dokonywaniu zakupu ich wybér
jest w pewien sposob sterowany i nawet jesli ich zetkniecie sie z oboma znakami towa-
rowymi ma miejsce w réznym czasie, podczas dokonywania odrebnych zakupdw.
Decyzje izb odwotawczych, w ktérych zajeto przeciwne stanowisko, nie sa wiazace dla
sadow wspolnotowych. Co do przywolanych przez wnoszaca odwotanie wyrokéw, to
dotycza one innych przepiséw rozporzadzenia nr 40/94, to znaczy art. 7 ust. 1 lit. d)
oraz art. 50 ust. 1 lit. a).

— Ocena Trybunalu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad wynikajacego z podobieristwa, po pierwsze, pomiedzy zglo-
szonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem towarowym i po drugie,
pomiedzy towarami lub ustugami oznaczanymi tymi znakami, musi by¢ oceniane
z punktu widzenia opinii publicznej [kregu odbiorcéw] na terytorium, na ktérym
wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony.

W niniejszej sprawie, po stwierdzeniu w pkt 48 zaskarzonego wyroku, ze skoro
wczedniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany we Wloszech, to terytorium
tego panstwa czlonkowskiego stanowi terytorium wlasciwe dla celéw stosowania
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powolanego art. 8, Sad w pkt 49 tego wyroku doszedl do wniosku, Ze poniewaz
omawiane towary sa lekami wymagajacymi przepisu lekarza przed ich sprzedaza
konsumentom konicowym w aptekach, wlasciwym kregiem odbiorcéw sa tutaj nie
tylko konsumenci konicowi, ale réwniez specjalisci w dziedzinie ochrony zdrowia, tj.
lekarze przepisujacy lek oraz farmaceuci sprzedajacy przepisany lek.

Wedlug orzecznictwa podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentowi lub koicowemu odbiorcy okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonej znakiem towarowym, pozwalajagc mu na odréznienie, bez ryzyka wpro-
wadzenia w btad, tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug majacych inne pocho-
dzenie (zob. w szczegdlnosci wyroki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99
Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30 oraz z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie C-37/03 P
BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 27).

Aby znak towarowy mogl spelnia¢ swoje zadanie jako podstawowy element systemu
niezaktéconej konkurencji, ktérego stworzenie jest celem traktatu, musi on gwaran-
towaé, ze wszystkie towary lub uslugi nim opatrzone oferowane sa pod kontrola
jednego przedsigbiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za ich jako$¢
(zob. podobnie wyrok z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec.
str. I-5507, pkt 28).

Wobec tego prawdopodobienistwem wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jest prawdopodobienistwo, ze odbiorcy przekonani
beda o pochodzeniu okres$lonych towaréw lub ustug od tego samego przedsigbior-
stwa, lub ewentualnie, od przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97, Rec. str. 1-3819, pkt 17).
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W niniejszej sprawie, biorac pod uwage przywolane orzecznictwo, Sad stusznie
uznal — czego zreszta nie kwestionuje zadna ze stron postepowania — ze specja-
lisci w dziedzinie ochrony zdrowia powinni by¢ objeci zakresem pojecia wlasciwego
kregu odbiorcéw dla celéw art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz
funkcja znaku towarowego jako wskazowki pochodzenia jest réwniez istotna dla
posrednikéw uczestniczacych we wprowadzaniu towaru do obrotu, przyczyniajac
sie do okreslania ich zachowan rynkowych (zob. podobnie wyrok z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie C-371/02, Rec. str. I-5791, pkt 23 i 25).

Jednakze, wbrew twierdzeniom wnoszacej odwotanie, okolicznos¢, ze posrednicy,
tacy jak specjalisci w dziedzinie ochrony zdrowia, moga wptywac na wybory doko-
nywane przez konsumentéw koncowych lub nawet je determinowac, nie moze sama
w sobie catkowicie wykluczy¢ prawdopodobienistwa wprowadzenia tych konsu-
mentéw w btad co do pochodzenia omawianych towardéw.

Skoro bowiem w pkt 49 zaskarzonego wyroku Sad w ramach niezaleznej oceny
okolicznosci faktycznych stwierdzil, ze omawiane towary sprzedawane sa konsu-
mentom koncowym w aptekach, mégl on stusznie z tego wywnioskowac, ze nawet
jesli na wybdr towaru maja wplyw lub go determinuja posrednicy, to tego rodzaju
prawdopodobienstwo wprowadzenia konsumentéw w blad istnieje, skoro konsu-
menci moga styka¢ si¢ z tymi towarami, cho¢by podczas dokonywania zakupu
kazdego z towaréw odrebnie, w réznym czasie.

Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem w calo$ciowej ocenie prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad sposéb postrzegania znakéw towarowych przez
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przecietnego konsumenta danej kategorii towaréw lub uslug odgrywa decydujaca role
(ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25 oraz wyrok z dnial2 stycznia
2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-643,
pkt 38).

Ponadto Trybunal orzekl juz, ze przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ doko-
nania bezpoéredniego poréwnania réznych oznaczen i musi opiera¢ sie na zacho-
wanym w pamieci niedoskonalym ich obrazie (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuh-
fabrik Meyer, pkt 26, oraz wyrok z dnia 23 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-107/03 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 44).

Ponadto, skoro bezsporne jest, ze caly proces wprowadzania omawianych towaréw
do obrotu ma na celu nabywanie ich przez konsumentéw koncowych, to Sad mégt
stusznie uzna¢, ze rola, jaka odgrywaja posrednicy, nawet jesli sa nimi specjalisci
w dziedzinie ochrony zdrowia, ktérych wcze$niejszy udzial jest niezbedny dla sprze-
dazy tych produktéw konsumentom, musi by¢ czesciowo réwnowazona przez wysoki
stopient uwagi, jaki konsumenci moga wykazywac przy ich przepisywaniu, biorac
pod uwage, Ze omawiane towary to produkty farmaceutyczne, a tym samym przez
mozliwo$¢ wplywu ze strony konsumentéw na uwzglednianie przez wspomnianych
specjalistow ich sposobu postrzegania omawianych znakéw towarowych, a w szcze-
goélnosci ich wymagan lub preferencji.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze Trybunatl orzekt juz, iz w przypadku, gdy
towary lub ustugi, ktérych dotyczy wniosek o rejestracje, sa przeznaczone dla
ogdtu konsumentéw, to nalezy stwierdzi¢, ze wtasciwy krag odbiorcow sklada sie
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z przecietnych konsumentéw, wtasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych
i rozsadnych (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych C-473/01 P
i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 33 oraz wyrok
z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. 1-8317, pkt 24).

Wynika z tego, ze Sad nie naruszyl prawa, wlaczajac konsumentéw koricowych do
wlasciwego kregu odbiorcow dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

Whniosku tego nie moga podwazy¢ argumenty opierane przez wnoszaca odwolanie
na podstawie niektorych orzeczen izb odwolawczych lub sadéw wspdlnotowych.

Decyzje izb odwotawczych wydawane na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, a doty-
czace rejestracji oznaczen jako wspélnotowych znakéw towarowych, stanowia decyzje
zwiazane, a nie oparte na swobodnym uznaniu. Dlatego tez zgodnos$¢ z prawem
decyzji izb odwolawczych nalezy ocenia¢ wylacznie na podstawie tego rozporza-
dzenia z uwzglednieniem jego wyktadni dokonywanej przez sady wspdlnotowe, nie
za$ na podstawie wczesniejszej praktyki decyzyjnej (ww. wyrok w sprawie BiolD
przeciwko OHIM, pkt 47, wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P
Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-551, pkt 48).
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Jesli chodzi o postepowanie, w ktérym wydany zostal ww. wyrok Sadu w sprawie
Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) oraz ww. postanowienie
Trybunatu w sprawie Alcon przeciwko OHIM, na ktére powoluje sie wnoszaca
odwotanie na poparcie swojej argumentacji, to wystarczy stwierdzi¢, ze sprawa ta
dotyczyla zgloszenia znaku towarowego niezwiazanego z towarami sprzedawanymi
koncowym konsumentom w aptekach, lecz ,oftalmicznymi preparatami farmaceu-
tycznymi, sterylnymi roztworami uzywanymi w chirurgii oftalmicznej”, w stosunku
do ktérych Sad moégl zgodnie z prawem stwierdzi¢, ze zwykly charakter rozpatry-
wanego znaku towarowego musial by¢ oceniany z punktu widzenia odbiorcéow
specjalizujacych sie w dziedzinie medycyny, dla ktérych znak ten byl przeznaczony,
to znaczy oftalmologéw i chirurgéw oftalmologéw wykonujacych swéj zawdd na
terenie Unii Europejskie;j.

Dlatego tez pierwsza cze$¢ drugiego zarzutu musi zostaé oddalona jako
nieuzasadniona.

W przedmiocie drugiej czesci drugiego zarzutu, dotyczacej podobienstwa produktow

— Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad naruszyl prawo, nie wymagajac od Biofarmy
przedstawienia dowoddéw zarzucanego podobienstwa towaréw. Twierdzi tez, ze Sad
nie wzial réwniez pod uwage, a przynajmniej nie w wystarczajacym stopniu, istot-
nych okolicznosci zwigzanych z omawianymi produktami, w szczegdlnosci postaci
tych produktéw oraz roli specjalistow w dziedzinie ochrony zdrowia, ktdrzy je prze-

pisuja i wydaja.
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OHIM zwraca uwage, ze pojecie podobieristwa towaréw stanowi kwestie prawna,
ktora powinna by¢ w postepowaniu badana z urzedu. Jesli chodzi o konieczno$¢
uwzglednienia postaci omawianych produktéw, to w ocenie OHIM element ten
nie jest istotny, chyba ze wykaz towaréw w ramach zgloszenia znaku towarowego
okresla posta¢, w jakiej sa one uzywane, co w niniejszej sprawie nie zachodzi. Posta¢
produktu jest jednym z elementéw w ramach wprowadzania produktu do obrotu,
ktéry ma charakter niezalezny wzgledem zgloszonego znaku towarowego i moze
z czasem ulega¢ zmianie. Ten sam wniosek odnosi sie do okolicznosci, ze produkty te
sprzedawane sa na recepte; jest to rowniez element niezalezny wzgledem produktéw
zamieszczonych na wykazie towaréw objetych wnioskiem o rejestracje wspélnoto-
wego znaku towarowego.

— Ocena Trybunatu

Nalezy na samym wstepie odrzuci¢, jako niedopuszczalny, argument wnoszacej
odwolanie, za pomoca ktérego przez odwolywanie sie do zakresu dowodéw, jakie
powinna przedstawi¢ Biofarma, zmierza ona w istocie do ponownego zakwestio-
nowania czysto faktycznej oceny dokonanej przez Sad w pkt 57-60 zaskarzonego
wyroku, na podstawie ktérej orzekl on, w pkt 62 tego wyroku, ze stwierdzajac, iz
omawiane towary wykazuja wysoki stopienn podobieristwa, Izba Odwotawcza nie
popelnita biedu.

Wnoszaca odwolanie nie moze wymagac, aby Trybunat zastapil swoja wlasna oceng
faktow ocene dokonang przez Sad. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z art. 225
WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci wynika bowiem, ze
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odwotanie ogranicza sie do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sad jest wlasciwy do
ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego, jak réwniez do oceny $rodkéw dowo-
dowych. Ocena tego stanu faktycznego i sSrodkéw dowodowych nie stanowi zatem —
z zastrzezeniem przypadkoéw ich wypaczenia — kwestii prawnej podlegajacej jako
taka kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolawczym (zob. wyrok z dnia 23 marca
2006 r. w sprawie C-206/04 P Miilhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-2717, pkt 41
oraz ww. wyrok w sprawie Rossi przeciwko OHIM, pkt 26).

Jesli chodzi o argument, ze Sad nie wzial pod uwage kryteriow istotnych dla oceny
podobienstwa omawianych towaréw, to nalezy przypomnie¢, iz zgodnie z orzecz-
nictwem, aby dokona¢ takiej oceny, nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki
charakteryzujace istniejacy stosunek pomiedzy tymi towarami. Czynniki te obejmuja
w szczegblnosci ich charakter, przeznaczenie, sposob uzycia, jak réwniez ich konku-
rencyjno$¢ lub komplementarno$é¢ (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Canon,
pkt 23).

Nalezy podnie$¢, ze w niniejszej sprawie, zgodnie z powyzszym orzecznictwem,
w pkt 57 zaskarzonego wyroku Sad prawidlowo ocenit charakter omawianych
towar6w, ich przeznaczenie, sposéb wprowadzania do obrotu oraz ich konkuren-
cyjnos¢ i komplementarnos¢, zanim doszedl do wniosku, ze Izba Odwotawcza nie
popelnila btedu, stwierdzajac, iz wykazuja one wysoki stopien podobienistwa. Zatem
wnoszaca odwolanie bezzasadnie zarzuca Sadowi nieuwzglednienie czynnikéw istot-
nych dla oceny podobienistwa tych towaréw.

Ponadto, jesli chodzi o zarzut wnoszacej odwotanie, ze Sad nie uwzglednit w nale-
zytym stopniu kryterium dotyczacego postaci omawianych produktéw, to nalezy
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stwierdzi¢, ze w pkt 58 zaskarzonego wyroku Sad zbadal zastosowanie tego kryte-
rium dla potrzeb oceny podobienstwa produktéw. Niemniej jednak stwierdzil, ze
istniejaca réznica w przyjmowaniu lekéw nie moze w istocie przewaza¢ w niniejszej
sprawie nad wspolnym charakterem i przeznaczeniem obu produktéw.

Zarzucajac Sadowi nieprawidlowe uwzglednienie kryterium postaci omawianych
produktéw, wnoszaca odwolanie zmierza jednoczesnie do tego, by Trybunat zastapit
swoja ocena faktow ocene dokonana w tym zakresie przez Sad. W konsekwencji,
poniewaz wnoszaca odwolanie nie powotuje si¢ na jakiekolwiek wypaczenie faktow
lub dowoddéw przedtozonych Sadowi, podniesiony argument musi zosta¢ oddalony
jako niedopuszczalny zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 71 niniejszego
wyroku.

Wreszcie, jesli chodzi o zarzut wnoszacej odwolanie, ze Sad nie wzial pod uwage
okolicznosci, iz omawiane produkty wydawane sa przez specjalistow z dziedziny
ochrony zdrowia jedynie na recepte, to argument ten musi zosta¢ oddalony jako
nieuzasadniony z tych samych wzgledéw, ktére zostaly podane w pkt 51-63 niniej-
szego wyroku, poniewaz kwestionuje on definicje wlasciwego kregu odbiorcéw okres-
lona w zaskarzonym wyroku.

W konsekwencji druga czes¢ omawianego zarzutu nalezy w czesci odrzuci¢ jako
niedopuszczalng, a w czesci oddali¢ jako nieuzasadniong.
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W przedmiocie trzeciej czesci drugiego zarzutu, dotyczacej podobieristwa oznaczen

— Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie zarzuca Sagdowi naruszenie prawa przez dokonanie poréwnania
omawianych oznaczen bez prawidlowego okreslenia wlasciwego kregu odbiorcéw,
z punktu widzenia ktérego nalezy ocenia¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad.

W odniesieniu do podobienistwa wizualnego wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad
btednie orzekl, iz ogdlne wrazenie wywolywane przez wizualnie zbiezne elementy
obu znakéw prowadzi do wniosku, Ze znaki te sa podobne. W ramach ogélnej oceny
nalezy bowiem podnies¢, ze nawet jesli zbieznosci takie wystepuja, to nie sa one
wystarczajace do stwierdzenia, iz oba znaki towarowe sa wizualnie podobne. Poréw-
nanie na gruncie wizualnym musi by¢ dokonane z punktu widzenia osoby nalezacej
do wlasciwego kregu odbiorcow.

W odniesieniu do podobienstwa fonetycznego wnoszaca odwotanie podnosi, ze Sad
btednie orzekt, iz omawiane znaki towarowe sa podobne na tej ptaszczyznie. Domi-
nujace prefiksy w kazdym ze znakéw towarowych mozna bowiem latwo rozréznic,
a ponadto sa one catkiem inaczej wymawiane. Co wiecej, zdaniem wnoszacej odwo-
tanie okoliczno$¢, ze przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ dokonania bezpo-
$redniego poréwnania réznych znakéw towarowych, pozbawiona jest w niniejszej
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sprawie znaczenia, poniewaz omawiane produkty sa przepisywane przez lekarzy
specjalistow. W kazdym razie nie mozna przecenia¢ skutku ewentualnych zbiez-
nosci, zwlaszcza biorac pod uwage réznice co do postaci obu produktéw i szczegdl-
nego kontekstu medycznego, w jakim kazdy z nich jest sprzedawany.

OHIM twierdzi, ze wszystkie te argumenty s3 niedopuszczalne, gdyz wnoszaca odwo-
tanie ogranicza si¢ do kwestionowania ustalen faktycznych dokonanych przez Sad.

— Ocena Trybunalu

Argument, ze Sad naruszyl prawo, dokonujac poréwnania omawianych oznaczen bez
prawidlowego okreslenia wlasciwego kregu odbiorcéw, musi od razu zosta¢ oddalony
jako nieuzasadniony, z tych samych wzgledéw, ktére zostaly podane w pkt 51-63
niniejszego wyroku, poniewaz kwestionuje on definicje wlasciwego kregu odbiorcéw
okreslona w zaskarzonym wyroku.

Co do twierdzenia wnoszacej odwolanie, ze omawiane oznaczenia nie moga by¢
mylone na gruncie fonetycznym, zwlaszcza biorac pod uwage posta¢ produktéw
i szczegdlny kontekst medyczny, w ktérym sa one sprzedawane, to nalezy podnie$¢,
ze Sad w tym zakresie, w pkt 64—70 zaskarzonego wyroku, przeprowadzil ocene
o charakterze czysto faktycznym i w pkt 75 i 76 swego wyroku doszed! do wniosku,
ze pomiedzy omawianymi oznaczeniami wystepuje podobiefistwo wizualne
i fonetyczne.
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W konsekwencji zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 71 niniejszego
wyroku, skoro w niniejszej sprawie nie zarzucano wypaczenia faktéw i dowodéw
przedstawionych Sadowi, trzecia cze$¢ drugiego zarzutu musi zosta¢ w tym zakresie
odrzucona jako niedopuszczalna.

Ponadto, co do zarzutu wnoszacej odwolanie, ze Sad przy ocenie podobienstwa
wizualnego i fonetycznego obu oznaczen nie uwzglednit okolicznosci, iz wlasciwy
krag odbiorcéw obejmuje, poza konicowymi konsumentami, specjalistéw z dziedziny
ochrony zdrowia, to argumenty te tacza sie z czwarta czescia omawianego zarzutu.
Zostana one zatem rozpatrzone w ramach tejze czesci.

W przedmiocie czwartej czesci drugiego zarzutu, dotyczacej prawdopodobienstwa
wprowadzenia w biad

— Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie podnosi, ze chociaz Sad stwierdzit, ze wlasciwy krag odbiorcow
obejmuje obok koricowych uzytkownikéw takze lekarzy i farmaceutéw, to w istocie
nie wzial tego pod uwage i dokonal oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad tylko z punktu widzenia przecietnego konsumenta. Natomiast Izba Odwo-
tawcza w swojej decyzji stwierdzila, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
lekarzy i farmaceutéw, dotyczace omawianych towardw, jest nikte.
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OHIM podnosi, ze argumenty przedstawione w tym zakresie sa niedopuszczalne,
poniewaz nie stanowia one argumentéw prawnych na poparcie twierdzen wnoszacej
odwolanie, ze Sad blednie zinterpretowat art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
lub wypaczyt fakty.

— Ocena Trybunatu

W ramach rozpatrywanej tu czesci drugiego zarzutu wnoszaca odwotanie zmierza
do wykazania, ze Sad naruszy! prawo przez niezbadanie prawdopodobienstwa wpro-
wadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcéw okreslonego w zaskarzonym wyroku
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w odniesieniu do oznaczen,
ktérych dotyczy sprawa.

Whbrew twierdzeniom OHIM, kwestionujac przez to spdjnos¢ rozumowania Sadu
przy stosowaniu tego przepisu, wnoszaca odwolanie podnosi kwestie prawna doty-
cz3ca stosowania prawa wspolnotowego przez Sad. Dlatego tez druga czes$¢ drugiego
zarzutu jest dopuszczalna.

Jesli chodzi o uzasadnienie tej cze$ci zarzutu, to nalezy przypomnie¢, ze w pkt 48
zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, iz w niniejszej sprawie wlasciwe terytorium
stanowi terytorium Wtoch. Ponadto z pkt 51-63 niniejszego wyroku wynika, ze Sad
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w pkt 49 zaskarzonego wyroku stusznie uznal, iz wlasciwy krag odbiorcéw sklada
sie zaréwno z koricowych konsumentdw, jak i niektorych specjalistéw z dziedziny
ochrony zdrowia. Wynika z tego, ze dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zwiazanego
z omawianymi towarami nalezy ocenia¢, jak to stwierdzit Sad w pkt 50 zaskarzonego
wyroku, odnoszac sie do sposobu postrzegania tych towaréw przez tak okreslony
wlasciwy krag odbiorcow.

Dlatego tez w pkt 62-76 zaskarzonego wyroku Sad slusznie ocenial prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia w blad przez omawiane oznaczenia z punktu widzenia
konicowych konsumentéw.

Natomiast z zaskarzonego wyroku nie wynika w spos6b dostateczny, czy Sad dokonat
systematycznej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad specjalistéw
z dziedziny ochrony zdrowia.

W pkt 63 zaskarzonego wyroku Sad ocenit podobieristwo wizualne pomiedzy oboma
oznaczeniami w sposéb ogoélny, nie precyzujac, w jakim zakresie ocena ta dotyczy
konsumentéw konicowych, a w jakim specjalistow z dziedziny ochrony zdrowia,
przez dokonanie, w zaleznosci od potrzeby, podziatu lub rozréznienia oceny w zalez-
nosci od okreslonej czesci wlasciwego kregu odbiorcéw.
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Podobnie jest w odniesieniu do podobienstwa fonetycznego pomiedzy oboma ozna-
czeniami. Chociaz Sad w pkt 69 zaskarzonego wyroku oparl swa ocene w tym zakresie
na postrzeganiu tych oznaczen przez ,konsumentéw wloskich”, to nie wskazat tutaj,
w jakim zakresie ocena ta znajduje zastosowanie jednocze$nie do konsumentow
koncowych i do specjalistow z dziedziny ochrony zdrowia. Nie budzi watpliwosci,
ze w pkt 57 zaskarzonego wyroku dotyczacym oceny omawianych towaréw przez
»konsumentéw” Sad rozumie zaréwno uzytkownikéw koncowych, jak i specjalistéw
w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednakze pojecie to uzyte w innej czesci tego samego
wyroku jedynie w celu okre$lenia narodowosci odnosi sie raczej, w braku innych
wskazowek, do uzytkownikéw koncowych niz do specjalistow, tym bardziej, ze z akt
postepowania przed Trybunatem wynika, Ze sporna decyzja bedaca przedmiotem
zaskarzonego wyroku dotyczyla wylacznie konsumentéw koncowych w ramach
wlasciwego kregu odbiorcéw.

Kwestia postrzegania oznaczen przez specjalistéw w dziedzinie ochrony zdrowia
stanowita $rodek ciezkos$ci argumentacji dotyczacej zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 podnoszonej przez wnoszaca odwotanie zaréwno przed Sadem,
jaki i w postepowaniu odwotawczym przed Trybunalem.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze zaskarzony wyrok dotkniety jest
brakiem uzasadnienia w odniesieniu do powyzszych kwestii, a zatem Trybunal nie
dysponuje wystarczajacymi podstawami do dokonania jego kontroli w tym zakresie.

Zgodnie z orzecznictwem kwestia, czy uzasadnienie wyroku Sadu jest wewnetrznie
sprzeczne lub niewystarczajace, stanowi kwestie prawna, ktéra moze by¢ jako taka
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podnoszona w ramach odwolania (wyroki z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C-401/96 P
Somaco przeciwko Komisji, Rec. str. I-2587, pkt 53 oraz z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie C-446/00 P Cubero Vermurie przeciwko Komisji, Rec. str. I-10315, pkt 20).

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze w pkt 65 i 69 zaskarzonego wyroku Sad w niewystar-
czajacy sposob uzasadnil swoja ocene dotyczaca istnienia podobienistwa wizualnego
i fonetycznego badanych oznaczen z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw
obejmujacego réwniez okreslonych specjalistow z dziedziny ochrony zdrowia.

Jednakze powyzszy brak wystarczajacego uzasadnienia nie jest w stanie podwazy¢
zaskarzonego wyroku. Skoro bowiem w ramach niezaleznej oceny okolicznos$ci
faktycznych przeprowadzonej w pkt 56-75 zaskarzonego wyroku Sad stwier-
dzil istnienie znacznego podobienistwa pomiedzy badanymi towarami, jak réwniez
istnienie podobienistwa wizualnego i fonetycznego pomiedzy badanymi oznacze-
niami z punktu widzenia czes$ci wlasciwego kregu odbiorcéw zlozonej z konsu-
mentéw koncowych, to nie naruszajac art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
mogt w pkt 76 i 80 powyzszego wyroku wywnioskowaé z tego, ze istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w btad zwigzane z tymi oznaczeniami, w rozumieniu
powolanego przepisu.

W $wietle powyzszych uwag, mimo niewystarczajacego uzasadnienia pkt 65 i 69
zaskarzonego wyroku nie ma podstaw do jego uchylenia, skoro tak czy inaczej calos¢
uzasadnienia tego wyroku stanowi wystarczajaca podstawe dla jego sentencji, to
znaczy dla oddalenia przez Sad skargi na sporna decyzje (zob. podobnie ww. wyroki
w sprawie Komisja przeciwko CAS Succhi di Frutta, pkt 68 i KWS Saat przeciwko
OHIM, pkt 46-51).
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11 W konsekwencji czwarta cze$¢ drugiego zarzutu musi zosta¢ oddalona jako pozba-
wiona znaczenia.

W przedmiocie pigtej czes$ci drugiego zarzutu, dotyczacej ograniczenia wniosku
o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego

— Argumentacja stron

102 Zdaniem wnoszacej odwolanie Sad btednie stwierdzil, ze Izbie Odwotawczej OHIM
nie mozna zarzuca¢ braku uznania, iz o$§wiadczenie wnoszacej odwotanie zlozone
w piSmie w postepowaniu przed Izba Odwolawcza, w ktérym potwierdzita ona
zamiar ograniczenia wykazu towaréw w zgloszeniu znaku towarowego do oftalmicz-
nych produktéw farmaceutycznych przeznaczonych do leczenia jaskry, stanowito
wyrazng propozycje zmiany wniosku na wypadek, gdyby Izba Odwotawcza zdecy-
dowala sie uwzglednic sprzeciw. W braku procedury ustnej wnoszaca odwotanie nie
miala w istocie mozliwosci przewidzenia prawdopodobnego stanowiska Izby Odwo-
tawczej przed wydaniem przez nia decyzji. Tymczasem zaproponowana zmiana
wykazu towaréw pozwolitaby na dalsze podkreslenie réznic pomiedzy towarami
wnoszacej odwolanie a towarami Biofarmy.

103 Zdaniem OHIM ocena dokonana przez Izbe Odwolawcza nie moze by¢ kwestiono-
wana na obecnym etapie postepowania. Ponadto wnoszaca odwolanie nie przedsta-
wila zadnego uzasadnienia opartego na przepisach prawa lub na wypaczeniu faktéw,
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ktére pozwolitoby na podwazenie podstaw, w oparciu o ktére Sad w pkt 53 zaskar-
zonego wyroku orzekl, ze wymagania dotyczace dokonywania ograniczenia wniosku
nie zostaly spelnione. Kwestia, czy ograniczenie zaproponowane przez wnoszacg
odwotanie spelniato przestanki art. 44 rozporzadzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporzg-
dzenia nr 2868/95, jest kwestia faktyczng, ktérej badanie nie nalezy do kompetencji
Trybunatu. Drugi zarzut jest wiec w tym zakresie niedopuszczalny.

— Ocena Trybunatu

Jesli chodzi o dopuszczalno$é rozwazanej tu czesci drugiego zarzutu, to nalezy stwier-
dzié, ze wnoszaca odwolanie wbrew twierdzeniom OHIM nie podnosi, ze o$wiad-
czenie zawarte przez nia w piSmie w postepowaniu przed Izba Odwotawcza spetnia
wymagania przewidziane w rozporzadzeniach nr 40/94 i 2868/95, lecz zarzuca, ze
Sad nie wzial tego o$wiadczenia pod uwage, nawet jesli nie spetnia ono powyzszych
wymagan.

Nalezy stwierdzi¢, ze w ten spos6b wnoszaca odwolanie zarzuca Sadowi btedna inter-
pretacje prawa wspdlnotowego, a zatem podnosi kwestie prawna. W konsekwencji ta
cze$¢ drugiego zarzutu jest dopuszczalna.
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Jesli chodzi o uzasadnienie tej czesci zarzutu, to nalezy przypomnie¢, zZe na gruncie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 ocena prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w blad zwigzanego z okre$lonymi towarami musi dotyczy¢ wszystkich
towaréw wymienionych w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego.

Na mocy art. 44 ust. 1 tego rozporzadzenia zglaszajacy moze w kazdej chwili ogra-
niczy¢ zawarty w zgloszeniu wykaz towaréw. Pismo w sprawie zmiany zgloszenia na
podstawie tego przepisu musi spelnia¢ wymagania okreslone w zasadzie 13 rozporza-
dzenia nr 2869/95.

W ramach omawianej tu czesci drugiego zarzutu wnoszaca odwotanie nie kwestio-
nuje, iz nie zlozyla takiego pisma. Twierdzi jednak, ze w braku procedury ustnej
w postepowaniu przed Izba Odwotawczg wyrazna propozycja ograniczenia wykazu
towaréw sformulowana w niniejszej sprawie w pismie przedlozonym w postepo-
waniu przed Izba Odwotawczg powinna byla zosta¢ wzieta pod uwage przy podejmo-
waniu przez Izbe decyzji o uwzglednieniu sprzeciwu.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze ani rozporzadzenie nr 40/94, ani rozporzadzenie
nr 2868/95 nie przewiduje tego rodzaju obowiazku. Jak bowiem wynika z pkt 107
niniejszego wyroku, zadanie ograniczenia wykazu towaréw na mocy tego rozpo-
rzadzenia musi mie¢ posta¢ wniosku o zmiane zgloszenia spetniajacego okreslone
wymagania. Jak stusznie orzekl Sad w pkt 51 zaskarzonego wyroku, tego rodzaju
ograniczenie musi by¢ dokonane w sposéb wyrazny i bezwarunkowy.

I-3630



110

111

112

113

ALCON PRZECIWKO OHIM

Dlatego tez skoro w niniejszej sprawie bezsporne jest, ze propozycja sformulowana
przez wnoszaca odwolanie w piSmie w postepowaniu przed Izba Odwolawcza nie
spelnia tych wymagan, to Sad slusznie orzek! w pkt 53 i 54 zaskarzonego wyroku, ze
Izbie Odwotawczej nie mozna zarzucad, iz nie wzieta tej propozycji pod uwage.

W konsekwencji pigta czes$¢ drugiego zarzutu musi zosta¢ oddalona jako nieuza-
sadniona.

Poniewaz zaden z zarzutéw wnoszacej odwotanie nie zostal uwzgledniony, odwo-
tanie nalezy oddalic.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postgpowania odwo-
tawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wnidst o obcig-
zenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania, a ta przegrala sprawe, nalezy
obciazy¢ ja kosztami postgpowania poniesionymi przez OHIM. Poniewaz Biofarma
nie wniosta o obcigzenie wnoszacej odwotanie kosztami postepowania, nalezy orzec,
ze ponosi ona swoje wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledow Trybunal (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Alcon Inc. ponosi poza wlasnymi kosztami takze koszty poniesione przez
Urzad Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM).

3) Biofarma SA ponosi wlasne koszty.

Podpisy
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