WYROK Z DNIA 28.10.2009 r. — SPRAWA T-80/08
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (ésma izba)

z dnia 28 pazdziernika 2009 r.*

W sprawie T-80/08

CureVac GmbH, z siedzibg w Tybindze (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
F. Grafa von Stoscha,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu poczatkowo przez M. Kicig, a nastepnie przez
S. Schiffnera, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Qiagen GmbH, z siedzibg w Hilden (Niemcy), reprezentowana poczatkowo przez
adwokata E. Kringsa, a nastepnie przez adwokatéw V. von Bomhard, A. Rencka oraz
T. Doldego,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
11 grudnia 2007 r. (sprawa R 1219/2006-1) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy CureVac GmbH a Qiagen GmbH,

_SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (6sma izba),

w skladzie: M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, N. Wahl i A. Dittrich,
sedziowie,

sekretarz: T. Weiler, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 19 lutego 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge ztozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 4 czerwca 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge ztozona w sekretariacie Sadu
w dniu 28 maja 2008 r.,
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 maja 2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 1 sierpnia 2003 r. interwenient, Qiagen GmbH, ztozyt w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspé6lnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L11,s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to oznaczenie stowne RNAiFect.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 1,519
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug
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dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadajg, dla
kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 1: ,produkty chemiczne przeznaczone dla przemystu i prac badawczych;
produkty chemiczne przeznaczone dla przemystu i prac badawczych przy obrébce
biopolimeréw; aktywne substancje biologiczne do uzytku laboratoryjnego w dzie-
dzinie naukowo-badawczej, mianowicie bufory i odczynniki, mianowicie stuzace
do wprowadzania czasteczek i grup czasteczek, mianowicie peptydéw lub kwaséw
nukleinowych, do komérek, mianowicie komérek prokariotycznych i eukariotycz-
nych; materialy chromatograficzne do uzytku przy separacji, czyszczeniu i izolacji
biopolimeréw oraz odczynniki i roztwory do przeprowadzania separacji chroma-
tograficznych, czyszczenia lub izolacji biopolimeréw; zestawy do wprowadzania
czasteczek i grup czasteczek, mianowicie peptydow lub kwaséw nukleinowych, do
komérek, mianowicie komérek prokariotycznych i eukariotycznych; odczynniki do
transfekcji’;

— klasa 5: ,preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i §rodki sanitarne”;

— Kklasa 9: ,urzadzenia i przyrzady naukowe, zwlaszcza przyrzady i urzadzenia
stosowane do badan i testéw w laboratoriach”.

Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 39/2004 z dnia 27 wrze$nia 2004 r.

W dniu 17 grudnia 2004 r. skarzaca, CureVac GmbH, wniosla sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego, podnoszac istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009].
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Podstawa sprzeciwu byla cze$¢ towarédw objetych wspdlnotowa rejestracja nr 2953768
stownego znaku towarowego RNActive, zgloszonego w dniu 29 listopada 2002 r.,
a zarejestrowanego w dniu 28 pazdziernika 2004 r., czyli nastepujacych towaréw
nalezacych do klas 11 5:

— klasa 1: ,produkty chemiczne przeznaczone dla przemystu i prac badawczych;
odczynniki do celéw badawczych”;

— Kklasa 5: ,produkty chemiczne do celéw medycznych, preparaty farmaceutyczne
i weterynaryjno-medyczne, zwlaszcza chemioterapeutyki do leczenia nowo-
twordéw, preparaty sercowe i preparaty do leczenia astmy, agonisci receptora
i antagoni$ci receptora, farmaceutyki do leczenia schorzen neurologicznych, do
leczenia choréb infekeyjnych; produkty sanitarne; substancje dietetyczne do celéw
leczniczych, zwlaszcza substancje do suplementéw zywno$ciowych; srodki
odkazajace, srodki grzybobdjcze, §rodki chwastobdjcze”.

Sprzeciw skierowano wylacznie przeciwko oznaczonym zgloszonym znakiem towa-
rowym towarom nalezacym do klas 115, z wylaczeniem towaréw nalezacych do klasy 9.

Decyzja z dnia 7 sierpnia 2006 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw, uznawszy, ze
nie istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad na terytorium Wspélnoty.

W dniu 15 wrzesnia 2006 r. skarzaca wniosta odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.
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Decyzja z dnia 11 grudnia 2007 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwolawcza oddalita odwolanie. Pierwsza Izba Odwolawcza podzielita stwierdzenie
Wydziatu Sprzeciwéw, ze poréwnywane towary byly identyczne lub w wysokim stopniu
podobne. W odniesieniu do rozpatrywanych oznaczen Izba Odwolawcza uznata, ze
chociaz maja one niewielkie znamiona odrézniajace, gdyz element ,rna” odpowiada
skrétowi angielskiego wyrazu ,ribonucleic acid” (po polsku ,kwas rybonukleinowy” i po
niemiecku ,Ribonukleinsiure”), te dwa znaki towarowe sa rdzne, oraz ze zaden
wlasciciel znaku towarowego nie moze monopolizowac¢ skrétu RNA lub zakazaé innym
przedsiebiorcom jego uzywania lub wlaczania do znakéw towarowych, w szczegélnosci
w branzy preparatéw farmaceutycznych. Zdaniem Izby Odwolawczej konsumenci
dobrze rozumieja znaczenie skrétu RNA i nie zakladaja, ze wszystkie znaki towarowe
rozpoczynajace sie od tego skrétu wskazuja na wspélne pochodzenie. Ich uwaga skupia
sie raczej na koncu stowa, ktéry ma wiekszy charakter odrézniajacy. Réznice istniejace
miedzy elementem ,ifect” a elementem ,ctive” pozwalaja wykluczy¢ jakiekolwiek
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— odmowe dokonania rejestracji zgloszonego znaku towarowego RNAiFect;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciagzenie skarzacej calo$cia kosztéw postepowania.

Podczas rozprawy skarzaca odstapita od drugiego zadania, co zostalo odnotowane
w protokole z rozprawy.
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Co do prawa

Argumenty stron

Skarzaca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca podkresla na wstepie, ze niektérych towaréw oznaczonych wcze$niejszym
znakiem towarowym oraz towaréw wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego nie
powinno si¢ uwazaé za czesciowo w wysokim stopniu podobne, ale Ze przeciwnie — sg
one identyczne, gdyz towary wymienione na drugim miejscu wchodza w skiad jej
wlasnych towaréw i tym samym sa objete w identyczny sposéb kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi.

Skarzaca uwaza nastepnie, ze znak towarowy RNActive nalezy uzna¢ za majacy
w kazdym razie przecietny charakter odrdzniajacy, jako ze zostal on zarejestrowany
jako wspodlnotowy znak towarowy. Zdaniem skarzgcej poniewaz oba znaki towarowe
skierowane sa do przecietnego konsumenta, ktéry nie zna znaczenia skrétu RNA,
wczeséniejszy znak towarowy ma co najmniej przecietny charakter odrézniajacy.

Skarzaca usci$la ponadto, Ze rozpatrywane oznaczenia sa podobne pod wzgledem
wizualnym, gdyz wyrazy te maja identyczny poczatek, i ze dla slownych znakéw
towarowych — oprocz zarejestrowanego znaku towarowego — wszelkie inne obiegowe
w kregu odbiorcéw sposoby odtwarzania, w szczegélnosci odtwarzanie majuskutami
lub minuskutami, objete sa zakresem ochrony. Skarzaca dodaje, ze podobienistwo
oznaczen pod wzgledem fonetycznym jest wyjatkowe z powodu identycznosci trzech
pierwszych liter oraz okolicznos$ci, ze ostatnie sekwencje dZzwiekowe réznia sie tylko
w spos6b minimalny. Co sie tyczy poréwnania oznaczen pod wzgledem koncepcyjnym,
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zdaniem skarzacej takze istnieje wyjatkowe podobienstwo, poniewaz wcze$niejszy znak
towarowy RNActive zawiera niemieckie okreslenie ,aktiv”, ktére moze by¢ postrzegane
jako synonim niemieckiego okreslenia ,effektiv’ lub jako oznaczajace ,wywierajacy
skutek”. To okreslenie zawarte jest w zgtoszonym znaku towarowym RNAiFect.

Wreszcie skarzaca uwaza, ze z powodu identyczno$ci towaréw, przecietnego
charakteru odrézniajacego wczeéniejszego znaku towarowego i stopnia podobienstwa
wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego istnieje prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w bfad odbiorcéw.

OHIM i interwenient wnosza o oddalenie wspomnianego zarzutu.

Ocena Sqgdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeséniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli ,z powodu identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym
wczeséniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieristwo wprowadzenia
w btad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem
towarowym”.

Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8
ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 207/2009] przez wcze$niejsze znaki towarowe
nalezy rozumie¢ wspélnotowe znaki towarowe oraz znaki towarowe zarejestrowane
w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje
jest wezesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo
[zob. wyrok Sadu z dnia 10 wrzesnia 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific
przeciwko OHIM — Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70 i przy-
toczone tam orzecznictwo; zob. takze analogicznie wyroki Trybunalu: z dnia
29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29; z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s.I-3819, pkt 17].

Ponadto prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcéw w blad nalezy oceniaé
calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych
w danym przypadku (zob. ww. w pkt 23 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71 i przytoczone
tam orzecznictwo; zob. analogicznie wyroki Trybunatu: z dnia 11 listopada 1997 r.
w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. [-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie
C-425/98 Marca Mode, Rec. s. [-4861, pkt 40).

Owa calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zaklada pewna
wspélzalezno$é branych pod uwage czynnikéw, w szczegdlnosci miedzy podobien-
stwem znakow towarowych a podobienistwem oznaczonych towaréw lub uslug.
W zwiazku z tym niski stopieni podobiernstwa oznaczonych towaréw lub ustug moze by¢
kompensowany wysokim stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie
[wyrok Trybunatu z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziari
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48; wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. s. [1-4335, pkt 25]. Wspolzaleznos¢ pomiedzy tymi czynnikami
zostala wyrazona w motywie si6dmym rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym
pojecie podobienistwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw, a w szczegdlnosci od
rozpoznawalno$ci znaku towarowego na rynku, mogacego powsta¢ skojarzenia ze
znakiem uzywanym lub zarejestrowanym i stopnia podobienistwa miedzy znakiem
towarowym a oznaczeniem oraz miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami (zob. ww.
w pkt 23 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co wiecej, calosciowa ocena w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa kolidujacych ze sobg oznaczen powinna opieraé sie na
wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych. W istocie z brzmienia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym ,[...] istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia [odbiorcéw] w blad”, wynika, Ze sposéb postrzegania znakéw
towarowych przez przecigtnego konsumenta danej kategorii towaréw lub ustug
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odgrywa decydujaca role w calos$ciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad. Przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie
dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob. ww. w pkt 23 wyrok w sprawie
CAPIO, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze analogicznie ww. w pkt 24
wyrok w sprawie SABEL, pkt 23; ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 25).

Na potrzeby calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad przeciet-
nego konsumenta danej kategorii towaréw uwaza sie za wlasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze
przecietny konsument rzadko kiedy ma mozliwos¢ dokonania bezposredniego
poréwnania miedzy poszczegdlnymi znakami i w tym zakresie musi ufaé ich
niedoskonalemu obrazowi zachowanemu w pamieci. Nalezy réwniez pamietad, ze
poziom uwagi przecietnego konsumenta moze rézni¢ sie w zaleznosci od kategorii
danych towaréw lub ustug [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie
T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. s. [1-4359, pkt 28;
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel
(DIESELIT), Zb.Orz. s. 11-1887, pkt 38; zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26].

W niniejszej sprawie znak towarowy stanowigcy podstawe sprzeciwu jest wspdlnoto-
wym znakiem towarowym. Z tego wzgledu, jak to zostalo stwierdzone przez Izbe
Odwolawczg w pkt 14 zaskarzonej decyzji, badanie nalezy rozszerzy¢ na obszar Unii
Europejskiej.

Jak zauwazyt Wydzial Sprzeciwéw na stronie 4 decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. i jak
wynika to z pkt 17 zaskarzonej decyzji, wlasciwy krag odbiorcéw stanowia konsumenci
zainteresowani spornymi towarami. W szczegdlnosci towary z klasy 5 sa przeznaczone
dla farmaceutéw oraz konsumentéw koncowych dostatecznie poinformowanych,
uwaznych i rozsadnych [wyrok Sadu z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04
Madaus przeciwko OHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. s. 1I-1115, pkt
23], ktérych cechuje wszakze wysoki stopien uwagi i ktérzy przy dokonywaniu wyboru
korzystaja z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistéw (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-3569, pkt 61; ww. wyrok w sprawie ECHINAID, pkt 33). Jesli chodzi
o produkty chemiczne z klasy 1, skierowane sg one do wyspecjalizowanego kregu
odbiorcéw (w szczegdlnosci chemikéw i personelu laboratoryjnego), ktéry wykazuje
tym samym jeszcze wyzszy stopien uwagi.
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To wlasnie w $wietle powyzszych rozwazan nalezy przeprowadzi¢ badanie dokonane;j
przez Izbe Odwotawcza oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przy-
padku kolidujgcych ze sobg oznaczen.

— W przedmiocie podobienistwa towaréw

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w celu dokonania oceny podobienistwa towaréw
lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny
stosunek, w ktérym moga one pozostawaé. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci
charakter towaréw lub uslug, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, jak réwniez to, czy te
towary lub ustugi konkuruja ze sobg, czy tez sie uzupelniaja (zob. ww. w pkt 23 wyrok
w sprawie CAPIO, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie, wbrew twierdzeniom skarzacej, rozpatrywane towary nie sa
identyczne, ale w cze$ci identyczne, a w czesci podobne, tak jak stusznie stwierdzita
to Izba Odwotawcza w pkt 15 zaskarzonej decyzji, odsytajac do decyzji Wydziatu
Sprzeciwow: zatem wystarczy stwierdzi¢ przykladowo, ze ,zestawy do wprowadzania
czasteczek i grup czasteczek” oraz produkty chemiczne do celéw medycznych sa
w wysokim stopniu podobne, ale mimo to nie mozna ich uwazac za identyczne.

Wynika z tego, Ze zaskarzona decyzja musi by¢ utrzymana w mocy w odniesieniu do
analizy podobienstwa rozpatrywanych towaréw.
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— W przedmiocie podobieristwa oznaczen

Jak juz wskazano w pkt 26 powyzej, caloiciowa ocene prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa rozpatrywanych znakéw, nalezy oprze¢ na wywieranym
przez nie calo$ciowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych [zob. wyrok Sadu z dnia 14 paZdziernika 2003 r.
w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), Rec. s. 11-4335, pkt 47; ww. w pkt 23 wyrok w sprawie CAPIO,
pkt 88 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie ww. w pkt 24 wyrok w sprawie
SABEL, pkt 23].

Z orzecznictwa wynika takze, ze dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej czesciowo identyczne
w jednym lub kilku z ich istotnych aspektéw (ww. w pkt 25 wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 30; ww. w pkt 23 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 89).

Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 17 zaskarzonej decyzji, ze bez wzgledu na istnienie
podobienistwa wynikajacego z identycznosci trzech pierwszych liter rozpatrywanych
oznaczen réznice pomiedzy okresleniami ,iFect” oraz ,.ctive” sa tak duze, ze wykluczaja
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.

W tym wzgledzie nalezy poréwnywac¢ nastepujace oznaczenia:

Wcze$niejszy znak towarowy Zgloszony znak towarowy

RNACctive RNAIiFect
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Po pierwsze, co sie tyczy pordwnania wizualnego, nalezy stwierdzi¢, ze oba
rozpatrywane oznaczenia skladaja sie z jednego wyrazu zawierajacego osiem liter,
z ktorych trzy pierwsze, pisane majuskutami, sg identyczne. Nastepnych pie¢ liter
wczeséniejszego znaku towarowego jest pisanych minuskutami, podobnie jak w przy-
padku zgloszonego znaku towarowego z wyjatkiem piatej litery, ,f”.

Podobienistwa wynikajace z identycznosci trzech pierwszych liter sa jednak znacznie
zminimalizowane obecno$cig pieciu koncowych liter rozpatrywanych oznaczen,
ktére — mimo ze cztery spoérdéd nich sa wspoélne dla obu oznaczenn — nie pojawiaja
sie w tej samej kolejnosci, co prowadzi do bardzo réznego postrzegania wzrokowego
rozpatrywanych oznaczen. Zatem calo$ciowe wrazenie wywierane przez omawiane
oznaczenia wskazuje na réznice wizualne.

Whbrew temu, co twierdzi skarzaca, z zaskarzonej decyzji nie wynika, by Izba
Odwolawcza ograniczyla si¢ jedynie do przeprowadzenia rozbioru rozpatrywanych
oznaczen bez dokonania calo$ciowej oceny pod wzgledem wizualnym. W istocie —
nawet jesli jest godne pozatowania, ze zaskarzona decyzja nie formutuje tego bardzo
wyraznie — Izba Odwotawcza, uznajac w pkt 17 zaskarzonej decyzji, Ze pomimo
wspdlnego elementu ,rna”, uwaga skupi sie raczej na koncu stowa, ktéry ma bardziej
odrézniajacy charakter, i wyciagajac z tego wniosek, ze ta duza réznica pozwala
wylaczy¢ wszelkie prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, przeprowadzita
calo$ciowa analize omawianych oznaczen.

Ponadto nawet gdyby — jak twierdzi skarzaca — oba oznaczenia byly pisane albo
majuskutami, albo minuskutami, nalezy stwierdzi¢, ze w kazdym razie podobiernistwo
wizualne nie byloby silniej wyrazone, gdyz réznica wynikajaca z pozycji pieciu
koncowych liter pozwalalaby zawsze na zréwnowazenie podobienistwa wynikajacego
z identycznosci trzech pierwszych liter.

Po drugie, w odniesieniu do poréwnania fonetycznego nalezy stwierdzi¢, ze o ile oba
oznaczenia rozpoczynaja si¢ od trzech liter ,,r”, ,n” i ,a”, ich zakoniczenie pozwala na ich
dos$¢ wyrazne odréznienie. Te dwa oznaczenia wymawia si¢ zatem w bardzo odmienny
sposdb, tak ze nawet gdyby przyjac istnienie podobienistwa, nalezaloby je uzna¢ za co
najwyzej niezwykle stabe. Ponadto w razie gdyby wlasciwy krag odbiorcéw dopatrywat
sie zwigzku pomiedzy samogloskami ,a” oraz ,i” zgloszonego znaku towarowego,
réznica fonetyczna bylaby jeszcze bardziej dostrzegalna. Natomiast w zwyklej sytuacji
jest malo prawdopodobne, Ze z jednej strony konsument bedzie podwaja¢ samogtoske
»a” wczesniejszego znaku towarowego, aby wymdwi¢ oznaczenie ,r-n-a-active”,
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chociaz oznaczenie to zawiera tylko jedno ,a”, a z drugiej strony — ze ten sam
konsument bedzie pomijaé gloske ,i” przy wypowiadaniu zgloszonego znaku
towarowego, wymawiajac ,r-n-a-fect”. Zreszta nawet przy takim zaloZeniu nie
czyniloby to w Zadnym razie wspomnianych oznaczen fonetycznie podobnymi.

Po trzecie, co si¢ tyczy poréwnania koncepcyjnego, prawda jest, ze w przypadku
rozpatrywanych towaréw docelowy krag odbiorcéw bedzie albo — w szczegdlnosci jesli
chodzi wyspecjalizowany krag odbiorcéw — postrzegal trzy pierwsze litery jako
odnoszace sie do angielskiego skrétu kwasu rybonukleinowego (ribonucleic acid),
albo — jesli chodzi o 0g6t odbiorcéw — zakladad, ze te inicjaly odnosza sie co najmnie;j
do elementu o charakterze medycznym lub chemicznym, nawet jesli nie zna ich
dokladnego znaczenia. Tak jak podniesli na rozprawie zaréwno OHIM, jak
i interwenient, nierzadko w rozpatrywanej dziedzinie producenci odnosza sie do
zwigzkéw chemicznych lub zwiazkéw czasteczek, aby uwypukli¢é domniemang
skutecznos¢ oferowanego na sprzedaz preparatu farmaceutycznego.

Jednakze odpowiednie zakoriczenia oznaczen (,ctive” w przypadku pierwszego, a ,ifect”
w przypadku drugiego), ktére maja rézne znaczenia, réwnowaza podobienstwo
wynikajace ze wspdlnego elementu ,rna”. Rozwinieta przez skarzaca, w szczegélnosci
podczas rozprawy, argumentacja, zgodnie z ktéra niemiecki konsument bedzie w stanie
ustali¢ zwiazek pomiedzy ,ifect” i angielskim wyrazem ,effect”, kojarzonym przez niego
w rezultacie z wyrazem ,active” na tej podstawie, ze oba okreslenia odnosza sie do
pojecia skuteczno$ci badz terminu ,efektywny”, wymaga zbyt duzo wysitku zwiazanego
z dekonstrukcja oznaczenia ze strony zainteresowanego konsumenta w celu ustano-
wienia skojarzenia pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami i wydaje sie zbyt malo
prawdopodobna, by ja mozna bylo uwzglednic.

O ile pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami wystepuje pewne podobieristwo
koncepcyjne, o tyle wynika ono z okolicznosci, ze element ,rna” jest wspdlny dla
rozpatrywanych oznaczen, jednak jego przeciwwage stanowi odmienno$¢ znaczen
wynikajaca z ich zakonczen.
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— W przedmiocie prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad

Nalezy przypomnie¢, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad wystepuje, gdy
stopienn podobienstwa rozpatrywanych znakéw towarowych i stopien podobienstwa
towaréw lub ustug oznaczonych tymi znakami sa facznie wystarczajaco wysokie (ww.
w pkt 25 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 45).

W niniejszym przypadku juz w pkt 32 powyzej stwierdzono, Ze rozpatrywane towary sa
w cze$ci identyczne, a w czesci w wysokim stopniu podobne.

Oba oznaczenia sg w rzeczywistosci zbudowane na wspélnym elemencie ,rna”. Nalezy
jednak nalezy stwierdzi¢, ze — tak jak ustalil to Wydzial Sprzeciwdéw i co nie zostato
zakwestionowane przez Izbe Odwotawcza w pkt 16 i 17 zaskarzonej decyzji — element
ten ma co najwyzej ograniczony charakter odrézniajacy, nawet jesli cze$¢ konsumentéw
nie zna dokladnie znaczenia rozpatrywanego skrétu, ale zakladalaby istnienie
posredniego odniesienia zwlaszcza do zwiazku chemicznego lub zwiazku czasteczek.

Ponadto o ile prawda jest, ze konsument przywiazuje zwykle wieksza wage do
poczatkowej czesci wyrazu, poniewaz wypowiada sie ja silniej [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie T-325/04 Citigroup przeciwko OHIM — Link
Interchange Network (WORLDLINK)], niepublikowany w Zbiorze, pkt 82], o tyle nie
mniej prawdziwe jest stwierdzenie, ze krag odbiorcéw nie bedzie co do zasady
postrzegal elementu opisowego lub nieznacznie odrézniajacego, stanowigcego
cze$¢ zlozonego znaku towarowego, jako elementu odrézniajacego i dominujacego
w ramach wywieranego przez ten znak calo$ciowego wrazenia (zob. ww. w pkt 29 wyrok
w sprawie ECHINAID, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

Otéz — jak stwierdzono — ze wzgledu na to, ze wspélny element obu rozpatrywanych
oznaczen, czyli ,rna”, ma co najwyzej ograniczony charakter odrdzniajacy, nie pozwala
on na wskazanie pochodzenia handlowego towardw. Stusznie zatem Izba Odwotawcza
stwierdzita w pkt 17 zaskarzonej decyzji, ze rozpatrywane sufiksy spornych oznaczen,
czyli ,ctive” i ,ifect”, nalezy uzna¢ za elementy odrézniajace i dominujace, ktére
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przyciagaja uwage konsumentéw, poniewaz sa one bardziej odrdzniajace niz
poczatkowy element ,rna” (zob. podobnie ww. w pkt 29 wyrok w sprawie ECHINAID,
pkt 55).

Ponadto, jak stwierdzono w pkt 44 powyzej i jak to stwierdzil stusznie OHIM, btedne
jest twierdzenie, ze zakoniczenia tych oznaczen sa postrzegane jako identyczne poprzez
skojarzenie, poniewaz niemiecki wyraz ,activ’ wcale nie jest synonimem ,effectiv’, co
pozwala na dokonanie rozr6znienia pomiedzy znakami towarowymi. Z tego wzgledu te
réznice znaczeniowe beda umozliwia¢ danym konsumentom odréznienie omawianych
oznaczen.

Zatem, mimo Ze wspolny element obu oznaczen, czyli ,rna”, znajduje si¢ na pierwszej
pozycji, ta identyczno$¢ nie pociaga za soba prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad, gdyz element ten ma ograniczony charakter odrézniajacy, co spowoduje, ze
uwaga odbiorcéw skupi sie na zakornczeniu oznaczen, ktére sa w ramach calo$ciowej
oceny rézne pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym. Te dwa
oznaczenia wywoluja zatem odmienne wrazenie.

Wynika z tego, ze w niniejszym przypadku stopien identycznosci lub bardzo silnego
podobienistwa omawianych towardw jest zréwnowazony stabym stopniem podobien-
stwa oznaczen oraz nieznacznie odrézniajacym, a wrecz opisowym, charakterem skrétu
»SRNA”, w zwigzku z czym nalezy wykluczy¢ wszelkie prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w btad docelowego kregu odbiorcéw. W rezultacie Izba Odwolawcza stusznie
stwierdzita, ze w przypadku rozpatrywanych znakéw towarowych nie istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad docelowego kregu odbiorcow.

Zreszta nawet przy zalozeniu, ze wszystkie rozpatrywane towary sa — jak twierdzi
skarzaca — identyczne, analiza przeprowadzona w pkt 34—53 powyzej nie pozwolilaby
na wysuniecie innego wniosku w odniesieniu do braku prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad.
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55 Z calo$ci przedstawionych rozwazan wynika, ze jedyny zarzut skarzacej nie zastuguje
na uwzglednienie, a zatem skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow

s6  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) CureVac GmbH zostaje obciazona kosztami postepowania.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 pazdziernika
2009 r.

Podpisy
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