ALCON PRZECIWKO OHIM

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 26 pazdziernika 2006 r."

I — Wprowadzenie

1. Niniejszy spér dotyczy zagadnienia,
czy dwa znaki towarowe odnoszace si¢ do
dostepnych wylacznie na recepte produktéow
leczniczych — slowny znak towarowy
TRAVATAN i wcze$niejszy wloski slowny
znak towarowy TRIVASTAN — moga zostaé
pomylone, czego skutkiem bytaby odmowa
zarejestrowania znaku TRAVATAN
jako wspdlnotowego znaku towarowego.
Wszystkie dotychczasowe instancje, czyli
Wydzial Sprzeciwéw i izba odwotawcza
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(zwanego dalej OHIM) oraz Sad Pierwszej
Instancji, stwierdzity, ze takie prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w blad istnieje.

2. W postepowaniu odwotawczym nalezy,
z jednej strony, rozpatrzy¢, czy Sad stusznie
odrzucil niektére argumenty wnoszacego
odwolanie jako wniesione po terminie,
a z drugiej strony, czy Sad prawidtowo ocenit
istnienie prawdopodobienistwa wprowadze-

1 — Jezyk oryginalu: niemiecki.

nia w blad, w szczegélnosci w odniesieniu do
wlasciwego kregu odbiorcéw.

II — Ramy prawne

3. Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia

Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
2 :

wego ~ dotyczy wzglednej podstawy odmowy

rejestracji wynikajacej z prawdopodobien-

stwa wprowadzenia w blad:

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczeéniej-
szego znaku towarowego, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

a) [..]

2 — Dz.U.199%4, L 11, str. 1.
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b) z powodu identycznosci lub podobien-
stwa do wczesniejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobieristwa
towaréw lub ustug istnieje prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w btad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na
ktérym wczesniejszy znak towarowy jest
chroniony; prawdopodobieristwo wpro-
wadzenia w blad obejmuje réwniez praw-
dopodobienstwo skojarzenia z wczes-
niejszym znakiem towarowym”.

4. Motyw siédmy rozporzadzenia precyzuje
pojecie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w przypadku podobieristwa znakéw
towarowych oraz podobienstwa towaréw
lub ustug: ,prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu
czynnikéw, w szczegblnosci rozpoznawal-
nosci znaku towarowego na rynku, mogacego
powsta¢ skojarzenia ze znakiem uzywanym
lub zarejestrowanym, stopnia podobienstwa
miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem,
miedzy okreslonymi towarami lub uslu-
gami, stanowi szczegdlny warunek dla [...]
ochrony”.

5. Wczedniejszy znak towarowy moze
stanowi¢ przeszkode dla rejestracji nowego
znaku towarowego jedynie w przypadku, gdy
wczesniejszy znak towarowy jest rzeczywiscie
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uzywany. Artykut 8 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94 stanowi w zwiazku z tym:

»2. Na  wniosek zglaszajacego, wtasci-
ciel wczeéniejszego wspélnotowego znaku
towarowego,  ktory  zglosit  sprzeciw,
przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu
lat  poprzedzajacych  publikacje  zglo-
szenia wspolnotowego znaku towarowego,
wczeséniejszy wspdlnotowy znak towarowy
byt rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktérych jest on zarejestrowany i ktére
przytacza on jako uzasadnienie swojego
sprzeciwu lub ze istnieja usprawiedliwione
powody nieuzywania znaku, pod warunkiem
ze wczesniejszy wspélnotowy znak towa-
rowy byl w tym terminie zarejestrowany od
co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego
dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wczes-
niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl
uzywany tylko dla czesci towarédw lub ustug,
dla ktérych jest on zarejestrowany, do celéow
rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za
zarejestrowany tylko dla tej czesci towardw
lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych
krajowych znakéw towarowych okreslonych
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie we
Wspdlnocie uzywaniem w panstwie czlon-
kowskim, w ktorym wczesniejszy krajowy
znak towarowy jest chroniony”.
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III' — Okolicznosci powstania sporu
i wyrok Sadu

6. Sad przedstawil okolicznosci powstania
sporu w pkt 1-11 zaskarzonego wyroku
z dnia 22 wrzeénia 2005 r. w sprawie
T-130/03% w nastepujacy sposéb:

»1 W dniu 11 czerwca 1998 r. Alcon
Inc, na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) z p6Zniejszymi zmianami, zlozyta
w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnoto-
wego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, o ktdérego reje-
stracje wniesiono, jest stowne ozna-
czenie TRAVATAN.

3 Towary, dla ktérych wniesiono o reje-
stracje, naleza do klasy 5 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw

3 — W sprawie Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I1-3859.

i ustug dla celéw rejestracji znakdéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewido-
wanego i zmienionego, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: »oftalmiczne
preparaty farmaceutyczne«.

Zgloszenie to zostalo opublikowane
w  Biuletynie wspdlnotowych znakow
towarowych nr 23/99 z dnia 22 marca
1999 .

W dniu 22 czerwca 1999 r. Biofarma
SA, na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosla sprzeciw wobec reje-
stracji tego wspolnotowego znaku towa-
rowego. Sprzeciw zostal oparty na
podstawie odmowy rejestracji okreslonej
w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Sprzeciw zostal uzasadniony
istnieniem stownego krajowego znaku
towarowego TRIVASTAN, zarejestro-
wanego we Wloszech w dniu 27 stycznia
1986 r. pod numerem 394980.

Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw
okreslonych w zgloszeniu znaku towaro-
wego. Zostal on oparty na wszystkich
towarach  objetych  wczes$niejszym
znakiem  towarowym, a  miano-
wicie:  »preparatach  farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i $rodkach sani-
tarnych; substancjach dietetycznych
dla niemowlat i do celéw leczniczych;
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plastrach, materiatach opatrunkowych;
materiatach do plombowania zebdéw
i wyciskéw dentystycznych; $rodkach
odkazajacych; s$rodkach chwastobdj-
czych i do niszczenia robactwa« naleza-
cych do klasy 5.

Pismem z dnia 5 maja 2000 r. skar-
zaca zazadata od interwenienta, na
podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporza-
dzenia nr 40/94, przedstawienia dowodu
na to, ze w okresie pieciu lat poprzedza-
jacych publikacje zgloszenia wspdlnoto-
wego znaku towarowego wczesniejszy
znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany
w panstwie czlonkowskim, w ktérym
objety jest ochrona, w odniesieniu do
wszystkich towaréw, ktére zostaly przy-
toczone jako uzasadnienie sprzeciwu.
Pismem z dnia 29 maja 2000 r. inter-
wenient zostal wezwany do przedlo-
zenia tego dowodu w terminie dwdch
miesiecy.

W dniu 28 lipca 2000 r. interwenient
przekazal OHIM dokumenty majace na
celu wykazanie rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego we
Wtoszech. Wséréd tych dokumentéw
znajdowaly sie w szczegdlnosci faktury,
noty wyjasniajace, dotyczace leku inter-
wenienta, wyciag z wloskiego informa-
tora Informatore Farmaceutico oraz
wyciag z Pharmaceutical Trade Mark
Directory.

Decyzja z dnia 26 wrzesnia 2001 r.
Wydzial Sprzeciwdw uznal, Ze uzywanie
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11

wczesniejszego  znaku  towarowego
zostalo wykazane dla specyficznego
preparatu farmaceutycznego, tj. »obwo-
dowego srodka rozszerzajacego naczynia
krwionos$ne przeznaczonego do leczenia
obwodowych i moézgowych zaburzen
naczyn krwionoénych oraz nieprawidlo-
wosci naczyn krwionoénych oka i uchag,
i uwzglednil sprzeciw dla wszystkich
wskazanych towaréw. W konsekwencji,
biorac pod uwage fakt, ze znaki towa-
rowe sa podobne na plaszczyznie wizu-
alnej i fonetycznej oraz ze wystepuje
pewne podobienstwo towaréw, Wydzial
Sprzeciwéw odméwil rejestracji zglo-
szonego znaku towarowego z uwagi na
istnienie prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w btad, obejmujacego prawdopo-
dobienstwo skojarzenia we Wtoszech.

W dniu 13 listopada 2001 r. skarzaca,
na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosta do OHIM odwotanie
od decyzji Wydzialu Sprzeciwow.

Decyzja z dnia 30 stycznia 2003 r. (zwang
dalej »zaskarzona decyzja« Trzecia Izba
Odwotawcza nie uwzglednita odwotania.
Stwierdzila ona w istocie, iz z uwagi na
to, ze towary oznaczone omawianymi
znakami towarowymi wykazuja wysoki
stopien podobienistwa oraz ze znaki te
wykazuja silne podobieristwo na plasz-
czyznie wizualnej i fonetycznej, w odnie-
sieniu do omawianych znakéw towa-
rowych istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad, obejmujace praw-
dopodobienstwo skojarzenia”.
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7. Sad oddalil wniesiong przez Alcon skarge
na decyzje Izby Odwotawcze;j.

8. Sad stwierdzil niedopuszczalno$é¢ argu-
mentu, zgodnie z ktérym nie zostaly spet-
nione wymogi rzeczywistego uzywania
w rozumieniu wyroku w sprawie MFE
Marienfelde przeciwko OHIM (HIPOVI-
TON)*, poniewaz zostal on przedstawiony
zbyt pézno i nie moégl zostaé rozpatrzony
przez Izbe Odwotawcza (pkt 19 i nast.).

9. Alcon nie byt w stanie réwniez podwazy¢
stwierdzenia Izby Odwotawczej, zgodnie
z ktérym przedstawione przez interwe-
nienta dowody wykazuja rzeczywiste
uzywanie wczesniejszego znaku towarowego
dla ,obwodowego srodka rozszerzajacego
naczynia krwiono$ne przeznaczonego do
leczenia obwodowych i moézgowych zabu-
rzen naczyn krwiono$nych oraz nieprawi-
dlowosci naczyn krwiono$nych oka i ucha”
(pkt 29 i nast.).

10. Wreszcie, zdaniem Sadu, Izba Odwo-
fawcza stusznie utrzymala w odniesieniu do
tych dwoéch znakéw towarowych istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.
W tym przypadku istnialo bowiem bardzo
duze podobienstwo zaréwno towaréw
(pkt 55 i nast.), jak i oznaczen (pkt 65
i nast.). Prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w przypadku tych oznaczen istniato

4 — Wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01,
Zb.Orz. str. 11-2787.

w szczegblnosci w odczuciu konsumentéw
wloskich (pkt 72 i nast.).

IV — Odwolanie

11. Alcon kwestionuje stwierdzenie przez
Sad niedopuszczalnosci jego argumentu
dotyczacego wymogow rzeczywistego
uzywania oraz utrzymuje, ze Sad dokonatl
blednej oceny prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w blad, w szczegélnosci poprzez
nieuwzglednienie w wystarczajacym
stopniu roli oséb zawodowo trudniacych sie
medycyna.

12. Alcon wnosi zatem do Trybunatu:

1. o uchylenie zaskarzonego wyroku;

2. w zakresie w jakim jest to konieczne,
o przekazanie sprawy Sadowi celem
ponownego rozpoznania;
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3. o obciazenie Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) i/lub interwenienta
kosztami postepowania.

13. W gléwnych zarysach OHIM uwaza
odwolanie za bezzasadne, a w czesci réwniez
za niedopuszczalne i w zwigzku z tym wnosi
do Trybunatu o:

1. czesSciowe oddalenie odwolania w czesci
jako bezzasadnego i cze$ciowe odrzu-
cenie go jako niedopuszczalnego oraz

2. obcigzenie wnoszacego odwolanie kosz-
tami postepowania.

14. Biofarma po raz pierwszy wzieta aktywny
udzial w postepowaniu podczas rozprawy
i przylacza si¢ do zadarn OHIM.
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V — Ocena
A — W przedmiocie pierwszego zarzutu
odwotania — Dopuszczalnos¢ argumentu

dotyczgcego rzeczywistego uzZywania wcze-
Sniejszego znaku towarowego

15. W pkt 20 zaskarzonego wyroku Sad
stwierdzit, ze ,w skardze [strona] skarzaca
nie zarzucila Izbie Odwotawczej naruszenia
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94,
w zakresie w jakim wymogi rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego
nie zostaly spelnione, a jedynie w zakresie,
w jakim dowdd rzeczywistego uzywania
przedstawiony przez interwenienta nie wyka-
zuje, ze wcze$niejszy znak towarowy byl
faktycznie uzywany w odniesieniu do prepa-
ratéw oftalmicznych”. Wywiddt on z tego, ze
wystapienie Alconu na rozprawie dotyczace
wymogow rzeczywistego uzywania stano-
wilo nowy zarzut, ktéry byl w konsekwencji
niedopuszczalny.

16. Alcon uwaza natomiast, ze przedsta-
wione przez niego twierdzenia dotyczace
rzeczywistego uzywania stanowily po prostu
nowy argument na poparcie wlasciwego
zarzutu, ktéry zostal oparty na naruszeniu
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.
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17. Na podstawie art. 42 § 2 regulaminu
Sadu nie mozna podnosi¢ nowych zarzutéw
w toku postepowania, chyba ze ich podstawa
sa okoliczno$ci prawne i faktyczne ujaw-
nione dopiero w toku postepowania. Jednak
argument, ktéry stanowi rozwiniecie zarzutu
podniesionego  wcze$niej  bezposrednio
lub posrednio w skardze, nalezy uznaé za
dopuszczalny®.

18. Stosowanie tego przepisu procesowego
zostalo zilustrowane w sprawach dotycza-
cych innych dziedzin niz prawo znakéw
towarowych. A zatem w sprawie, w ktdrej
pierwotnie podniesiony zarzut zostal oparty
na naruszeniu kilku przestanek stoso-
wania art. 87 ust. 1 WE, Trybunal uznat za
dopuszczalne rozwiniecie zarzutu argument,
zgodnie z ktérym omawiane dzialanie nie
faworyzowalo wylacznie przedsigbiorstw
W rozumieniu prawa o pomocy panstwa, ale
réwniez inne osoby’. Argument, zgodnie
z ktérym Komisja przeprowadzila niewy-
starczajaca analize wplywu na wymiane
handlows, réwniez zostal uznany za rozwi-
niecie zarzutu dotyczacego braku wplywu
na wymiane handlowa’. Trybunal uznat
ponadto za dopuszczalne rozwiniecie zarzutu

5 — Zobacz w odniesieniu do regulaminu Trybunalu, ktérego
brzmienie jest identyczne, wyroki: z dnia 19 maja 1983 r.
w sprawie 306/81 Verros przeciwko Parlamentowi, Rec.
str. 1755, pkt 9; z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
C-301/97 Niderlandy przeciwko Radzie, Rec. str. 1-8853,
pkt 166 i 169; z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02
Wilochy przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. 1-10901, pkt 85
i nast.

6 — Wyzej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Wiochy
przeciwko Komisji, pkt 87 i nast.

7 — Ibidem, pkt 1031 108.

argument dotyczacy uchybienia procedural-
nego wynikajacego z niewysluchania stron,
mimo ze pierwotnie podniesiony zarzut
zostal oparty na fakcie, iz materialne prze-
stanki przyjecia spornego s$rodka ochron-
nego nie zostaly wystarczajaco okreslone®,
Wreszcie Trybunal uznal argument, zgodnie
z ktérym wiek wymagany w procedurze
naboru urzednikéw winien stanowié¢ przed-
miot ogloszenia o konkursie, za rozwiniecie
zarzutu opartego na braku podstawy prawnej
stosowania granicy wiekowej .

19. Podobna sytuacja ma miejsce réwniez
w niniejszej sprawie. W skardze w pierwszej
instancji Alcon zakwestionowal stwierdzenia
dotyczace rzeczywistego uzywania w rozu-
mieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94. Biofarma nie przedstawila w jego
przekonaniu dowodu mogacego spowo-
dowac¢ wystarczajacg znajomo$¢ znaku towa-
rowego wérdéd wlasciwego kregu wloskich
odbiorcéw. Roéwniez uzywanie produktu
leczniczego do celéw okulistycznych nie
zostalo ustalone. Zgodnie z pkt 17 zaskar-
zonego wyroku Alcon ,podczas rozprawy,
celem zwrécenia uwagi na to, ze wymogi
rzeczywistego uzywania nie zostaly spel-
nione, w szczegdlnosci ze wzgledu na nikle
znaczenie handlowe wcze$niejszego znaku
towarowego, [...] powotal sie¢ na wyrok Sadu
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01
MEE Marienfelde przeciwko OHIM — Véto-
quinol (HIPOVITON), Zb.Orz. str. I1-2787".

8 — Wyzej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Niderlandy
przeciwko Radzie, pkt 157, 158 i 169.

9 — Wyzej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Verros
przeciwko Parlamentowi, pkt 7 i 10.
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20. Argumentacja ta w sposdb oczywisty
stanowi uzupelnienie przyczyn wskazanych
na poparcie zarzutu opartego na naruszeniu
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.
Nie chodzi tutaj zatem o nowy zarzut, ktéry
bylby niedopuszczalny, ale o dopuszczalne
rozwiniecie zarzutu podniesionego w odpo-
wiednim terminie. Stwierdzenie, zgodnie
z ktérym argument ten zostal przedstawiony
Sadowi pomimo uplywu terminu do uczy-
nienia tego, nalezy w konsekwencji uzna¢ za
btedne pod wzgledem prawnym.

21. Jednakze w pkt 23 zaskarzonego wyroku
Sad oparl odmowe réwniez na drugim argu-
mencie. Jego zdaniem kontrola sprawowana
przez Sad nie moze wykraczaé poza ramy
faktyczne i prawne sporu, ktéry byl przed-
miotem postepowania przed izba odwo-
fawcza. Dodaje on, ze w $wietle akt sprawy
Alcon nie zakwestionowal rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towaro-
wego ani przed Izba Odwolawczg, ani przed
Wydzialem Sprzeciwéw, a wrecz wyraznie
zrezygnowal z zakwestionowania dowodu
tego uzywania . Alcon wskazal jedynie swe
watpliwosci co do tego, by wczesniejszy znak
towarowy b}/l uzywany w stosunku do towaru
podobnego . To dlatego Sad stwierdzil, ze
przedstawione w przedmiocie rzeczywistego
uzywania obiekcje byly niedopuszczalne
réwniez z powodu tego, ze nie stanowily
przedmiotu sporu w postepowaniu przed
Izba Odwolawcza.

10 — Zobacz drugie uwagi przedstawione w postepowaniu przed
Wydzialem Sprzeciwdw, zatacznik 7 do skargi w pierwszej
instancji, karta 70.

11 — Zobacz uzasadnienie odwolania wniesionego do Izby
Odwolawczej, zalacznik 3 do skargi w pierwszej instancji,
karta 34.
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22. Ten drugi argument na poparcie odrzu-
cenia obiekcji wobec rzeczywistego uzywania
jest zgodny z brzmieniem art. 135 § 4 regula-
minu Sadu. Zgodnie z tym przepisem pisma
stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu
przed izbg odwolawcza. W zakresie w jakim
Alcon zrezygnowal z zakwestionowania
dowoddéw przedstawionych w tym zakresie,
rzeczywiste uzywanie nie stanowilo przed-
miotu sporu w postepowaniu przed Izba
Odwotawcza. A zatem Sad slusznie odrzucit
ten argument jako niedopuszczalny.

23. Alcon twierdzi wprawdzie, ze takie
ograniczenie przedmiotu sporu w postepo-
waniu przed Sadem do kwestii, ktére stano-
wily przedmiot sporu w postepowaniu przed
izbg odwotawczy, prowadzi do utrzymywania
w mocy decyzji, ktére w $wietle pdzZniejszego
orzecznictwa okaza sie oczywiscie niezgodne
z prawem, jednak nie ma on racji. W przy-
padku gdy strona stale krytykuje okreslony
element stosowania prawa przez OHIM,
moze ona naturalnie zakwestionowal ten
element z mozliwoscia powodzenia, jezeli
w miedzyczasie Sad rozstrzygnal te kwestie
prawna w sposéb dla niej korzystny. Jednak
gdy strona zrezygnuje — tak jak uczynil to
w niniejszej sprawie Alcon — z podniesienia
zarzutéw dotyczacych okreslonego zagad-
nienia, to nawet pdzniejsze orzecznictwo nie
moze uprawniac jej do podniesienia po raz
pierwszy takiego zarzutu w postepowaniu
przed Sadem.

24. Pierwszy zarzut odwotlania nalezy zatem
oddali¢.
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B — W przedmiocie drugiego zarzutu odwo-
tania — Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzgdzenia nr 40/94

25. W drugim zarzucie odwolania Alcon
podnosi argumenty w przedmiocie zasto-
sowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, ktére mozna podzieli¢c na sze$é
odrebnych czesci zarzutu.

1. W przedmiocie szdstej czesci zarzutu —
Ograniczenie wykazu towaréw

26. W szdstej czesci zarzutu, ktéra nalezy
rozpatrzy¢ w pierwszej kolejnosci, Alcon
kwestionuje poréwnywane przez Izbe Odwo-
fawcza i Sad towary. Alcon wyraznie ogra-
niczyl przed Izba Odwolawcza opis swych
towar6w do ,oftalmicznych preparatéw
farmaceutycznych do leczenia jaskry” i w ten
sposéb dodatkowo zmniejszyt podobienistwo
towardéw.

27. W pkt 51-55 zaskarzonego wyroku Sad
wskazal, ze ograniczenie to nie zostalo doko-
nane zgodnie z wymogami art. 44 rozporza-
dzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporzadzenia

Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonujacego rozporzadzenie
nr 40/94 ", Ograniczenie wykazu towaréw
zawartego w zgloszeniu wspdlnotowego
znaku towarowego musi nastapi¢ wyraznie
i bezwarunkowo. Alcon nie zlozyl zadnego
wniosku o zmiane zgloszenia, a jedynie
potwierdzil gotowo$¢ dokonania ograni-
czenia. Dlatego przy rozpatrywaniu zglo-
szenia znaku towarowego nalezalo wziac
pod uwage wszystkie oftalmiczne preparaty
farmaceutyczne.

28. Co do zasady Alcon byl uprawniony do
ograniczenia specyfikacji towar6w w poste-
powaniu przed Izbg Odwolawcza, poniewaz
art. 44 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
dopuszcza ograniczenie zawartego w zglo-
szeniu wykazu towaréw lub uslug w kazdej
chwili. Dopiero w postepowaniu sadowym
ograniczenie napotyka na przeszkode
w postaci art. 135 § 4 regulaminu Sadu,
poniewaz mogloby ono zmieni¢ przedmiot
sporu

29. W utrwalonym orzecznictwie Sad
stusznie jednak wymaga, by ograniczenie

12 — Dz.U.L 303, str. 1.
13 — Wyrok z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P
KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 58.
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zawartego w zgloszeniu wykazu towardéw
bylo dokonywane wyraznie i bezwarun-
kowo ', Ograniczenie to moze mie¢ bowiem
istotny wplyw na zakres ochrony z tytulu
znaku towarowego oraz — co jest widoczne
w niniejszej sprawie — na zdolnos¢ rejestra-
cyjna znaku.

30. Poniewaz Alcon nie zlozyl o$wiad-
czenia w przedmiocie ograniczenia, a jedynie
potwierdzil gotowo$¢ jego dokonania, Sad,
nie wypaczajac oswiadczenia ztozonego przez
Alcon, zasadnie mdgt dojs¢ do wniosku, ze
wykaz towaréw nie zostal ograniczony.

31. W pozostalym zakresie nie mozna dopa-
trzy¢ sie uchybienia proceduralnego w fakcie,
ze Izba Odwotawcza nie wezwala Alconu do
jasnego okreslenia jego stanowiska. Z punktu
widzenia ekonomiki procesowej takie wykla-
rowanie byloby bez watpienia uzyteczne,
jednak nie istnieje jakikolwiek przepis, ktéry
zobowigzywalby izbe odwotawcza do doma-
gania sie takiego wyklarowania. Przeciwnie,
zasada 13 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95
wymienia szereg innych brakéw formal-
nych, o ktérych OHIM musi powiadomic
zglaszajacego, wyznaczajac mu termin do
ich uzupelnienia, jezeli wymogi w zakresie
wniosku o zmiane zgloszenia nie sa spel-
nione. Obowiazek ten zaklada jednak, ze
zostal zlozony wniosek o dokonanie zmiany.

14 — Zobacz orzecznictwo wskazane w pkt 51 zaskarzonego
wyroku.
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32. W niniejszej sprawie brak jest podstaw,
by nalozy¢ na OHIM dalsze, nieprzewi-
dziane wyraznie obowigzki w zakresie udzie-
lania informacji. Podobnie jak znaczna cze$¢
stron w postepowaniu przed OHIM, Alcon
jest duzym przedsiebiorstwem miedzynaro-
dowym, ktére winno posiada¢ wystarczajaca
wiedze, by mdc samodzielnie uczestniczyé
w postepowaniu z zakresu znakéw towaro-
wych, lub tez odwolac¢ si¢ do pomocy wykwa-
lifikowanych pelnomocnikéw, tak jak uczynit
on to w niniejszym przypadku. Alcon winien
byt zatem sam zda¢ sobie sprawe, ze o$wiad-
czenie o gotowosci ograniczenia wykazu nie
jest réwne samemu ograniczeniu wykazu.

33. W konsekwencji Sad nie naruszyl
prawa w zakresie, w jakim — podobnie jak
Izba Odwotawcza — dokonal poréwnania

towaré6w w oparciu o towary wskazane
w zgloszeniu znaku towarowego, a miano-
wicie oftalmiczne preparaty farmaceutyczne.
Ta cze$¢ zarzutu jest zatem bezzasadna.

2. W przedmiocie drugiej czesci zarzutu —
Poréwnanie towaréw

34. Ze stwierdzen dotyczacych szdstej czesci
zarzutu wynika réwniez, ze takze druga cze$¢
zarzutu jest bezzasadna, o ile nie nalezy
wczesniej stwierdzic jej niedopuszczalnosci.
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35. W tej czeSci zarzutu Alcon zarzuca
Sadowi, iz ten nie zazadal od Biofarmy przed-
stawienia dowodu na istnienie podobien-
stwa miedzy dwoma omawianymi towarami.
Wskazuje on, ze TRAVATAN jest poda-
wany w postaci kropli do oczu, podczas gdy
TRISVASTAN istnieje w postaci tabletek.
Juz sam ten fakt wystarczy jego zdaniem, by
wykluczy¢ podobienstwo tych towaréw.

36. W zakresie w jakim ta cze$¢ zarzutu
odnosi sie do faktycznego pordwnania
towardw, jest ona niedopuszczalna. Zgodnie
z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu
Trybunatu Sprawiedliwosci odwolanie jest
ograniczone do kwestii prawnych. Tak wiec
jedynie Sad jest wlasciwy do ustalenia i doko-
nania oceny istotnego stanu faktycznego oraz
do dokonania oceny dowodéw. Ocena tego
stanu faktycznego i dowoddéw nie stanowi
zatem, z zastrzezeniem przypadkéw ich prze-
inaczenia, kwestii prawnej podlegajacej jako
taka kontroli Trybunalu w postepowaniu
odwotawczym '°. W niniejszej sprawie nic nie
wskazuje jednak na przeinaczenie przez Sad
dowoddw, co nie bylo zreszta podnoszone
przez Alcon.

37. W tej czesci zarzutu Alcon kwestio-
nuje jednak réwniez okreélenie towardw,

15 — Zobacz specyficznie w odniesieniu do prawa znakéw
towarowych wyroki: z dnia 7 pazdziernika 2004 r. w sprawie
C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. 1-9165, pkt 39; z dnia 15 wrzeénia 2005 r. w sprawie
C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-7975,
pkt 43; podobnie zobacz wyrok z dnia 19 wrze$nia 2002 r.
w sprawie C-104/00 P DKV/OHM]I, Rec. str. I-7561, pkt 22,
oraz bardziej ogélnie wyroki: z dnia 11 lutego 1999 r.
w sprawie C-390/95 P Antillean Rice Mills i in. przeciwko
Komisji, Rec. str. I-769, pkt 29; z dnia 15 czerwca 2000 r.
w sprawie C-237/98 P Dorsch Consult przeciwko Radzie
i Komisji, Rec. str. [-4549, pkt 35 i 36; z dnia 7 stycznia
2004 r. w sprawach pofaczonych C-204/00 P, C-205/00 P,
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg
Portland i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-123, pkt 49.

ktérych poréwnania dokonano. Zagadnienie,
czy poréwnanie winno ogranicza¢ sie do
dwoéch okreslonych produktéw leczniczych
w postaci, w jakiej sa przyjmowane, stanowi
kwestie prawng, ktéra moze zostaé rozpa-
trzona w postepowaniu odwolawczym.

38. Alcon myli sie jednak twierdzac, ze decy-
dujacym kryterium jest to, iz Travatan przyj-
mowany jest w postaci kropli do oczu. Jak
to juz zostalo wskazane, zgloszenie znaku
towarowego obejmuje grupe towaréw skla-
dajaca sie z oftalmicznych preparatéw farma-
ceutycznych. Grupa ta obejmuje produkty
lecznicze sprzedawane w roéznej postaci,
wlaczajac w to takze leki, ktére — podobnie
jak poréwnywany produkt leczniczy — ofero-
wane s3 réwniez w postaci tabletek.

39. Réwniez te cze$¢ zarzutu nalezy zatem
oddali¢.

3. W  przedmiocie  pierwszej  czesci

zarzutu — Wlasciwy krag odbiorcéw

40. W pierwszej cze$ci zarzutu Alcon
podnosi, ze OHIM btednie okreslit wlasciwy
krag odbiorcéw.
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41. W pkt 49 zaskarzonego wyroku Sad
stwierdza:

»Bezsporne jest, Ze omawiane towary sa
lekami wymagajacymi przepisu lekarza przed
ich sprzedaza konsumentom koricowym
w aptekach. W rezultacie wlasciwym kregiem
odbiorcéw sa tutaj nie tylko konsumenci
konicowi, ale réwniez specjalisci, tj. lekarze
przepisujacy lek oraz farmaceuci sprzedajacy
przepisany lek” '°.

42. W rozwazaniach dotyczacych prawdo-
podobienstwa wprowadzenia w blad zawar-
tych w pkt 68 i nast. oraz w pkt 72 i nast. Sad
potwierdzil analize przeprowadzona przez
Izbe Odwolawcza na podstawie sposobu
postrzegania znakéw przez konsumentéw.
Jedynie w pkt 73 zostali wymienieni jako
mogacy wchodzi¢ w sklad wlasciwego kregu
odbiorcéw specjalisci z zakresu medycyny,
przy czym dokonane stwierdzenia zostaly
oparte na sposobie postrzegania znakéw
przez konsumentéw.

43. Alcon kwestionuje mozliwosé, by
wlasciwy krag odbiorcéw obejmowat réwniez

16 — Podobnie wyrok pierwszej izby Sadu z dnia 17 listopada
2005 r. w sprawie T-154/03 Biofarma przeciwko OHIM —
Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), Zb.Orz.
str. 11-4743, pkt 45; odwotanie o sygn. C-95/06 P, ktére
zostalo wniesione w tej sprawie, zostato cofniete.
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odbiorcéw koncowych. Poniewaz dostep do
tych produktéw jest uzalezniony od przepisu
lekarza, decyzja o ich nabyciu jest podej-
mowana wylacznie przez lekarza. W konse-
kwencji pod uwage winien by¢ brany jedynie
sposob postrzegania przez osoby zawodowo
trudniagce sie medycyna. W ten spos6b
rozstrzzgaly juz inne 1lzby odwotawcze
OHIM Sqd i Trybunat ',

44. OHIM i Biofarma uwazajg natomiast, ze
sposéb postrzegania znakdéw przez pacjentow
jest réwnie wazny. OHIM podkresla, ze
w chwili zetkniecia sie ze znakiem towa-
rowym pacjent nie moze si¢ pomyli¢ co do
pochodzenia oznaczonego towaru. Jego
sposob postrzegania moze by¢ pozbawiony
znaczenia wylacznie w  przypadku, gdy
zetkniecie sie z danym znakiem towarowym
jest wykluczone®. Biofarma wskazuje przy
tym praktyczny przyklad pomylenia dwéch
produktéw leczniczych znajdujacych sie
w apteczce domowe;j.

45. Ta cze$¢ zarzutu dotyczy z jednej
strony elementu o charakterze faktycznym,

17 — Alcon powoluje si¢ na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej
OHIM z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie R 304/2003-1 Pierre
Fabre Medicament, S.A. przeciwko Fujisawa Deutschland
GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — Alcon wskazuje na wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), Rec. str. 11-411, pkt 42.

19 — Alcon wskazuje na postanowienie z dnia 5 pazdziernika
2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM,
Zb.Orz. str. I-8993, pkt 30.

20 — Wydaje si¢ to mie¢ miejsce w przypadku znaku towarowego
BSS, ktory okresla produkt stosowany w  chirurgii
okulistycznej, ktérego charakter odrézniajacy jest zalezny od
sposobu postrzegania go przez osoby zawodowo trudnigce
sie medycyng (zob. ww. w przypisie 19 postanowienie
w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 30).
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a mianowicie okreslenia odbiorcéw, do
ktérych skierowane sa omawiane towarowy,
. .. . 21

i w tym zakresie jest niedopuszczalna

46. Z drugiej strony ma ona jednak za przed-
miot wyktadnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 w zwigzku z odgranicze-
niem zainteresowanego kregu odbiorcéw.
Zaklada ona ponadto, Ze Sad w niewystar-
czajacym stopniu uzasadnit swe stwierdzenia,
poniewaz wlaczenie do tego kregu konsu-
mentéw koncowych nie zostalo uzasad-
nione, mimo argumentéw przeciwnych.
Oba te aspekty dotycza kwestii prawnych,
a zatem w tym zakresie ta cze$¢ zarzutu jest
dopuszczalna.

47. Trybunal opiera swa ocene na calo-
$ciowym wrazeniu wywieranym przez znak
towarowy na przecietnym konsumencie
rozpatrywanej kategorii towaréw lub ustug **.
Co do zasady sposéb postrzegania znaku
przez konsumentéw lub odbiorcéw korco-
wych odgrywa decydujaca role, poniewaz
wszystkie procesy sprzedazy maja na celu

21 — Zobacz pkt 36 niniejszej opinii.

22 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
Sabel, Rec. str. I-6191, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec.
str. 1-3819, pkt 25, ktére dotycza art. 4 ust. 1 lit. b)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1), ktérego brzmienie jest identyczne
z brzmieniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

zakup towaru przez krag takich os6b>.
Stwierdzenie to wigze jednak jedynie w przy-
padku, gdy decyzja o zakupie podejmowana
jest przez odbiorce koricowego.

48. W przypadku lekéw wydawanych
wylacznie z przepisu lekarza wybdr miedzy
poszczegélnymi produktami nie jest dokony-
wany w chwili zakupu, lecz podczas porady
lekarskiej. Z uwagi na ryzyko zwigzane z ich
przyjmowaniem leki te sa poddane szcze-
golnej kontroli lekarza, ale tez farmaceuty.
W tej dziedzinie istnieja przepisy prawa
wtérnego, ktére posuwaja sie do wprowa-
dzenia ograniczen w handlu wewnatrz-
wspolnotowym >, Zgodnie z art. 88 ust. 1
tiret pierwsze dyrektywy 2001/83/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listo-
pada 2001 r. w sprawie wspdlnotowego
kodeksu odnoszacego sie do produktéw lecz-
niczych stosowanych u ludzi® paristwa
czlonkowskie zakazuja reklamy adresowanej
do ogdtu spoleczenstwa produktéw leczni-
czych, ktére dostepne sa jedynie na recepte.
W konsekwencji w dziedzinie lekéw wydawa-
nych wylacznie z przepisu lekarza o zakupie
winni decydowac specjalisci z zakresu medy-
cyny, a nie konsumenci konicowi.

49. Nawet jezeli mimo to bra¢ ogélnie pod
uwage réwniez pacjenta, poniewaz — jak

23 — Wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02
Bjornekulla Fruktindustrier, Rec. str. [-5791, pkt 24.

24 — Wyrok z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie C-322/01
Deutscher Apothekerverband, Rec. str. [-14877, pkt 119.

25 — Dz.U. L 311, str. 67.
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podkreslit OHIM podczas rozprawy — moze
on wplynag¢ na wybdr leku przepisanego
przez lekarza, to jego wplyw w przypadku
lekéw dostepnych na recepte ma bardzo
niewielkie znaczenie w poréwnaniu z odzpo—
wiedzialnoscia lekarza za podjeta decyzje °,

50. W szczeg6lnosci wplyw, jaki moze
wywrze¢ pacjent, nie moze prowadzi¢ do
nadania mu cechy wlasciwie poinformowa-
nego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
konsumenta omawianych produktéw. Okre-
$lenie przecietnego konsumenta winno raczej
odnosi¢ sie do grupy osoéb, ktéra decyduje
o nabywaniu lekéw dostepnych na recepte,
czyli lekarzy, ktérzy te leki przepisuja.

51. Réwniez podkreslane przez OHIM
i Biofarme ryzyko pomylenia produktéw
przez pacjenta, ktéry niezaleznie od faktu
przepisania leku moze si¢ zetkna¢ ze znakiem
towarowym, nie ma istotnego znaczenia
z punktu prawa znakéw towarowych.
W istocie wyroku w sprawie Ruiz-Picasso

26 — Zobacz wyroki Bundesgerichtshof (Niemcy) z dnia
15 pazdziernika 1992 r. w sprawie I ZR 259/90 CORVATON
przeciwko CORVASAL  (Gewerblicher =~ Rechtsschutz
und Urheberrecht 1993, 118, 119); z dnia 2 lutego 1989 r.
w sprawie I ZR 150/86 Herzsymbol (Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428); z dnia
25 stycznia 1990 r. w sprawie I ZR 83/88 L-THYROXIN
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453,
455). Analogicznie zobacz decyzje Hearings Officer S.J.
Proberta z UK Patent Office (Zjednoczone Krélestwo) z dnia
29 stycznia 1998 r. [zgloszenie nr 1582474 przedstawione
przez Dallas Burston Ashbourne Limited i sprzeciw
nr 42375 Warner-Lambert Company (DICLOTARD),
dostepne pod adresem http://www.patent.gov.uk/tm/legal/
decisions/inter1998/001198.pdf, str. 13, wers 12 i nast.].
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i in. przeciwko OHIM Trybunatl uznat, ze dla
oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad rozstrzygajacy jest moment dokony-
wania wyboru miedzy towarami i znakami
towarowymi”’. Trybunal uznal natomiast,
ze inne momenty, w ktérych konsument
z uwagi na niski poziom uwagi moze by¢
bardziej podatny na wprowadzenie w blad,
odgrywaja drugorzedna role **.

52. Dlatego tez nalezy przychyli¢ sie do
przedstawionej przez Alcon tezy, zgodnie
z ktora wlasciwy krag odbiorcéw w przy-
padku lekéw wydawanych z przepisu lekarza
winien sklada¢ sie oséb zawodowo trud-
nigcych sie medycyna, a nie z pacjentéw.
Mimo przedstawionej mu w tym wzgledzie
argumentacji Sad nie rozstrzygnal kwestii
prawnej dotyczacej okreslenia odbiorcéw
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 ani nie wyjasnil przyczyn, dla
ktérych — wbrew argumentom Alconu —
uwzglednit on w ramach tego kregu réwniez
konsumentéw koncowych.

53. W konsekwencji nalezy uznad, ze uzasad-
nienie zaskarzonego wyroku jest w najlep-
szym przypadku niewystarczajace, zaréwno
jesli chodzi o wykladnie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, jak i w zakresie
uwzglednienia w ramach kregu odbiorcow
konsumentéw koncowych. Jezeli Sad rze-

27 — Wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P,
Zb.Orz. str. 1-643, pkt 40.

28 — Ibidem (pkt 41 i nast.).
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czywiscie wyszedl z zalozenia, ze — nieza-
leznie od rozpatrywanych towaréw — oceny
zawsze nalezy dokonywaé w odniesieniu do
przecietnego konsumenta koncowego, to do
niewystarczalnosci uzasadnienia nalezaloby
ponadto dodac¢ btedng wykladnie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

54. Uwzglednienie konsumentéw korco-
wych moze niemniej zosta¢ uzasadnione
w niniejszym przypadku, jednak z innych
przyczyn. W niniejszej sprawie nie nalezy
bowiem poréwnywa¢ dwdch lekéw wyda-
wanych z przepisu lekarza, tylko, z jednej
strony, oftalmiczne preparaty farmaceu-
tyczne wskazane w zgloszeniu znaku towa-
rowego i z drugiej strony, leki wydawane
z przepisu lekarza sprzedawane pod znakiem
towarowym TRIVASTAN. Jak wskazal Alcon
w odpowiedzi na pytanie zadane podczas
rozprawy, na rynku wloskim nie wszystkie
oftalmiczne  preparaty  farmaceutyczne

wymagaja recepty.

55. W przypadku znakéw towarowych dla
towaréw niewymagajacych recepty sposob
ich  postrzegania przez konsumentéw
konicowych jest bardzo istotny. Te produkty
lecznicze moga by¢é wprawdzie nabywane
réwniez za namowg lekarza, jednak decyzja
co do ich zakupu bedzie czesto naleze¢ do
samego konsumenta koncowego. To dlatego
reklama tych lekéw skierowana jest réwniez
do konsumentéw konicowych *,

29 — Zobacz art. 88 ust. 2 dyrektywy 2001/83.

56. Spos6b  postrzegania znakéw przez
konsumentéw koncowych winien by¢ brany
pod uwage w szczeg6lnosci w ramach zale-
canej w niniejszej sprawie analizy prawdo-
podobienstwa wprowadzenia w btad w przy-
padku grupy towaréw obejmujacej leki
wydawane z przepisu lekarza i leki niewy-
magajace recepty, z jednej strony, i lekéw
wydawanych z przepisu lekarza, z drugiej
strony. Jezeli w wyniku pomylki konsument
konicowy bedzie chcial naby¢ bez recepty lek
wydawany z przepisu lekarza, farmaceuta
odmoéwi mu wydania leku. Natomiast jezeli
w wyniku pomytki poprosi on o lek niewy-
magajacy recepty, mimo ze z uwagi na swe
dolegliwosci, pragnal on naby¢ lek wydawany
z przepisu lekarza, ryzykuje on nabyciem
produktu, ktéry nie bedzie mu w niczym
przydatny.

57. Zadane przez Alcon ograniczenie wlasci-
wego kregu odbiorcéw do lekarzy byloby
w niniejszej sprawie dopuszczalne tylko
w przypadku, gdyby prawdopodobieristwo
wprowadzenia w btad moglo zosta¢ dowie-
dzione odrebnie w odniesieniu do oftalmicz-
nych preparatéw farmaceutycznych wyda-
wanych z przepisu lekarza. Wymagaloby to
jednak podzialu wykazu towaréw oznaczo-
nych omawianym znakiem towarowym.

58. Co do zasady mozna ograniczy¢ dopusz-
czenie do rejestracji danego znaku towaro-
wego lub jej odmowe tylko do czesci wykazu
towaréw nim oznaczonych. Zgodnie z art. 43
ust. 5 zdanie pierwsze rozporzadzenia
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nr 40/94 zgloszenie znaku towarowego jest
bowiem odrzucane jedynie w stosunku do
towaréw lub uslug, w przypadku ktérych
rejestracja jest wykluczona w wyniku wnie-
sienia sprzeciwu.

59. Powyzsze nie odgrywa jednak w niniej-
szym przypadku zadnej roli, poniewaz Alcon
nie dokonat podzialu grupy rodzajowej oftal-
micznych preparatéw farmaceutycznych
i ani OHIM, ani sady nie moga z wlasnej
inicjatywy skorygowa¢ wykazu towaréw
objetych znakiem towarowym. Wprawdzie
mozliwa jest odmowa rejestracji w odnie-
sieniu do poszczegdlnych, wyraznie nazwa-
nych towaréw lub grup towardw, jednak
dalsze podzialy grup towaréw stanowityby
naruszenie przyslugujacej zglaszajacemu
znak towarowych swobody rozporzadzania
swymi prawami. Ponadto prowadzitoby to do
naruszenia wymogéw formalnych w zakresie
ograniczenia wykazu towaréw oraz, jezeli
dalszy podzial zostalby dokonany w ramach
postepowania sadowego, do zmiany stanu
faktycznego, na podstawie ktérego rozstrzyg-
nat OHIM ™.

60. W konsekwencji Sad mogl stwierdzi¢
istnienie  prawdopodobienistwa  wprowa-
dzenia w blad jedynie w oparciu o sposéb
postrzegania znakéw przez konsumentéw
konicowych. Pierwsza cze$¢ drugiego zarzutu
odwolania, mimo uchybienn prawnych, nie

30 — Wyroki: Bundespatentgericht (Niemcy) z dnia 20 listopada
1997 r. w sprawie 30 W (pat) 123/97 Plantapret
[Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725
(727)] i Bundesgerichtshof (Niemcy) z dnia 12 lutego 1998 r.
w sprawie I ZB 32/95 salvent przeciwko Salventerol [BGH
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, str. 924
(925)], prowadzace zasadniczo do analogicznych wnioskéw.
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prowadzi jednak do uchylenia zaskarzonego
wyroku.

4. W przedmiocie czesci trzeciej i czwartej
zarzutu — Poréwnanie oznaczen

61. W czesciach trzeciej i czwartej zarzutu
Alcon kwestionuje przeprowadzone pod
wzgledem wizualnym i fonetycznym pordéw-
nanie oznaczen. W ten sposo6b jednak krytyka
Alconu dotyczy wylacznie dokonanych przez
Sad stwierdzen o charakterze faktycznym. Te
czesci zarzutu sa zatem niedopuszczalne >

5. W przedmiocie piatej czesci zarzutu —
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad

62. W zakresie, w jakim Alcon kwestionuje
ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad, opiera sie on zasadniczo na fakcie,
ze lekarze i farmaceuci nie zostali w wystar-
czajacym stopniu uwzglednieni w ramach
jego oceny. Jednak, jak zostalo to juz stwier-
dzone powyzej, wystarczy prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad konsumentéw
konicowych, poniewaz wykaz towaréw ozna-
czonych znakiem towarowym TRAVATAN
obejmowal réwniez leki wydawane bez
recepty %2 Ta czeé¢ zarzutu pozbawiona jest
zatem zasadnosci.

31 — Zobacz pkt 36 niniejszej opinii.
32 — Zobacz pkt 54 niniejszej opinii.
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VI — W przedmiocie kosztéow zostaje obcigzona, na zadanie strony prze-
ciwnej, strona przegrywajaca  sprawe.
Poniewaz odwolanie podlega oddaleniu,
63. Zgodnie z art. 122 w zwigzku z art. 118 kosztami postepowania nalezy obcigzy¢
i 69 § 2 regulaminu Trybunalu, kosztami Alcon.

VII — Whnioski

64. Proponuje zatem Trybunalowi, by orzekl w nastepujacy sposéb:

1. Odwolanie zostaje oddalone.

2. Alcon Inc. zostaje obcigzony kosztami postepowania.
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