POSTANOWIENIE TRYBUNALU (dziesiata izba)
z dnia 11 kwietnia 2013 r.(*)

Odwotanie — Artykut 181 regulaminu postepowania — Wspdlnotowy znak towarowy —
Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Wzgledna podstawa odmowy
rejestracji — Stowny znak towarowy FEMIFERAL — Sprzeciw wtasciciela wezesniejszego
stowno-graficznego znaku towarowego feminatal

W sprawie C-354/12 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej, wniesione w dniu 23 lipca 2012 r.,

Asa sp. 2 0.0., z siedzibg w Glubczycach (Polska), reprezentowana przez M. Chimiak,
adwokat,

wnoszaca odwotanie,
w ktorej druga strong postgpowania jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewng¢trznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez D. Walicka, dziatajacg w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instanciji,

TRYBUNAL (dziesiata izba),

w sktadzie: A. Rosas, prezes izby, E. Juhasz i C. Vajda (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokaott,

sekretarz: A. Calot Escobar,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzj¢ o orzeczeniu w drodze
postanowienia z uzasadnieniem zgodnie z art. 181 regulaminu postgpowania przed
Trybunatem,



wydaje nastepujace

Postanowienie

1 W odwotaniu Asa sp. z 0.0. wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia
22 maja 2012 r. w sprawie T-110/11 Asa przeciwko OHIM — Merck (FEMIFERAL)
(zwanego dalej ,,zaskarzonym wyrokiem’), na mocy ktorego Sad oddalit jej skarge o
stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w
ramach Rynku Wewng¢trznego (znaki towarowe 1 wzory) (OHIM) z dnia 19 listopada 2010 r.
(sprawa R 182/2010-1) (zwanej dalej ,,sporng decyzja”) dotyczacej postepowania w sprawie
sprzeciwu migdzy Merck sp. z 0.0. (zwang dalej ,,Merckiem”) a Asa sp. z 0.0.

Ramy prawne

2 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostato uchylone i zastapione
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), ktore weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r.

3 Artykut 8 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,,Wzgledne podstawy odmowy
rejestracji”, stanowi w swym ust. 1:

,» W wyniku sprzeciwu wtasciciela weczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje si¢, jezeli:

[..]

b)  zpowodu identycznosci lub podobienstwa do weze$niejszego znaku towarowego,
identycznos$ci lub podobienstwa towardw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktorym wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje rowniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym”.

4 Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 miat takie samo brzmienie jak
odpowiadajacy mu przepis rozporzadzenia nr 207/2009.



Okolicznosci powstania sporu

5 W dniu 18 wrzesnia 2006 r. wnoszaca odwotanie dokonata w OHIM zgloszenia
oznaczenia stownego ,,FEMIFERAL” do rejestracji w charakterze wspdlnotowego znaku
towarowego.

6 Towary, dla ktorych wystagpiono o rejestracj¢, nalezg do klasy 5 (,,produkty
farmaceutyczne i1 inne preparaty lecznicze, zywno$¢ dietetyczna do celow leczniczych,
suplementy zywnosciowe do celow leczniczych, suplementy diety do celow leczniczych,
dietetyczne $rodki spozywcze do celow leczniczych, napoje do celéw leczniczych, Zzywnos¢
dla niemowlat, dodatki odzywcze do celow leczniczych’) w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarow i ustug dla celow rejestracji
znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

7 W dniu 7 marca 2008 r. Merck, dzialajac na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94,
wnidst sprzeciw wobec rejestracji powyzszego oznaczenia jako wspdlnotowego znaku
towarowego. Sprzeciw ten zostal uzasadniony istnieniem wczesniejszych znakoéw
towarowych, a mianowicie, po pierwsze, polskiego stownego znaku towarowego feminatal,
zarejestrowanego w dniu 30 stycznia 2003 r. dla towardéw takze nalezacych do klasy 5 i
odpowiadajacych nastgpujacemu opisowi: ,,preparaty farmaceutyczne, witaminy”, oraz, po
drugie, przedstawionego ponizej polskiego graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego
w dniu 1 pazdziernika 2007 r. dla towaréw takze nalezacych do klasy 5 i odpowiadajacych
nastepujacemu opisowi: ,,preparaty farmaceutyczne, witaminy, suplementy diety do celow
medycznych, substancje dietetyczne przeznaczone do medycznego stosowania, zywnos¢ dla
niemowlat, zywnosc¢ dla kobiet w cigzy do celéw medycznych”:

feminatal

8 Decyzja Wydziatu Sprzeciwéw OHIM z dnia 22 grudnia 2009 r. wniesiony przez
Merck sprzeciw zostat oddalony w calosci.

9 W dniu 25 stycznia 2010 r. Merck wniést do OHIM odwotanie od tej decyzji. Sporng
decyzja Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM (zwana dalej ,,Izbag Odwotawczga”) uchylita
decyzje Wydziatu Sprzeciwoéw i odrzucila zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego dla
wszystkich towardw objetych zgloszeniem. Opierajac swa analize na pordwnaniu z dwoma
wczesniejszymi znakami towarowymi, Izba Odwotawcza stwierdzita zasadniczo, ze w
przypadku rozpatrywanych znakéw towarowych istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad, gtownie ze wzgledu na identycznos¢ i podobienstwo towaréw oznaczonych tymi



znakami oraz podobienstwo oznaczen pod wzgledem wizualnym i fonetycznym. Uznata ona
réwniez, ze wspomniane znaki majg charakter przeci¢tnie odrdzniajacy, poniewaz zaden z
przedstawionych dowoddéw nie pozwalal na podtrzymanie twierdzenia wnoszacej odwotanie,
jakoby element ,,femi” byt rozumiany przez polskich odbiorcéw jako wskazéwka, ze towary
oznaczone omawianymi znakami towarowymi sg przeznaczone dla kobiet.

Skarga do Sadu i zaskarzony wyrok

10 Pismem ztozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 18 lutego 2011 r. wnoszaca odwotanie
whniosla skarge majaca na celu stwierdzenie niewaznos$ci spornej decyzji.

11 Na poparcie swej skargi wnoszaca odwotanie podniosta jeden tylko zarzut, dotyczacy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Podniosta ona, ze Izba
Odwotawcza blednie stwierdzita istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w
przypadku kolidujacych ze sobg znakéw towarowych, nie uwzgledniajac w przeprowadzonej
przez siebie ocenie podobienstwa fonetycznego oznaczen specyfiki jezyka polskiego oraz
konceptualnego znaczenia, jakie oznaczenia te majg dla wlasciwego krggu odbiorcow.
Ponadto wnoszaca odwotanie zarzucata Izbie Odwotawczej, ze ta nie wziela pod uwage w
zaskarzonej decyzji niskiej dystynktywnos$ci elementu ,,femi” wystepujacego w kolidujacych
ze sobg znakach towarowych.

12 W zaskarzonym wyroku Sad oddalit skarge w catosci.

13 Sad przypomniat przede wszystkim ustanowione w orzecznictwie Trybunalu zasady
dotyczace stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. W szczegolnosci
wskazat on w pkt 17 zaskarzonego wyroku, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w
rozumieniu tego przepisu winno by¢ oceniane catosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania
danych oznaczen i towaréw przez wiasciwy krag odbiorcoéw i przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikow wystepujacych w danym przypadku, a w szczegdlnosci wspotzaleznosci
migdzy podobienstwem oznaczen a podobienstwem oznaczonych towardéw. Sad sprecyzowat
nastepnie w pkt 18 tego wyroku, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w
rozumieniu wyzej wskazanego przepisu zaktada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub
podobienstwa miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi oraz identycznos$ci lub
podobienstwa oznaczonych tymi znakami towarow. Wreszcie w pkt 19 wspomnianego
wyroku Sad przypomniat, ze przy dokonywaniu cato$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecigtnego konsumenta danej kategorii
towarow, ktory jest whasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny,
zauwazajac, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze ulega¢ zmianom w zaleznos$ci
od kategorii rozpatrywanych towaréw lub ustug.



14 To wlasnie w Swietle powyzszych zasad Sad dokonat catosciowej oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd w niniejszej sprawie.

15  Po pierwsze, co si¢ tyczy whasciwego kregu odbiorcéw, Sad potwierdzit w pkt 23
zaskarzonego wyroku dokonane przez Izb¢ Odwotawczg ustalenie, ze wlasciwy w niniejszej
sprawie krag odbiorcow sktada si¢ zarowno z ogétu polskiego spoteczenstwa, jak i ze
specjalistow w dziedzinie medycyny, oraz ze terytorium witasciwym dla dokonania oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad jest Rzeczpospolita Polska.

16  Po drugie, takze w zakresie poroéwnania towaréw Sad potwierdzit, w pkt 24
zaskarzonego wyroku, wniosek Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym towary oznaczone
kolidujacymi ze sobg znakami sg w czesci identyczne i w czg$ci podobne.

17  Po trzecie, w odniesieniu do podobienstwa kolidujacych oznaczen Sad wskazat w pkt
25 zaskarzonego wyroku, ze calo$ciowg ocen¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w
zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa
kolidujacych ze sobg oznaczen nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie catosciowym
wrazeniu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrozniajacych i dominujacych.

18  Przede wszystkim, co si¢ tyczy pordwnania na ptaszczyznie wizualnej, Sad przychylit
si¢ w pkt 28 zaskarzonego wyroku do ustalen Izby Odwolawczej, zgodnie z ktorymi
oznaczenia ,,feminatal” i ,,femiferal” sg podobne, poniewaz maja ten sam przedrostek ,,femi” i
te samg koncowke ,,al”, r6znig si¢ za$ jedynie trzema literami umieszczonymi w Srodku
tworzacego je wyrazu. W tym wzgledzie uznal on, Ze nieznaczna stylizacja litery ,,f” we
wczesniejszym graficznym znaku towarowym ma jedynie niewielki wptyw na jego wizualne
postrzeganie i w zaden sposob nie utrudni wlasciwemu konsumentowi wyroznienia litery ,,f”
we wezesniejszym znaku towarowym. Sad stwierdzit ponadto w pkt 29 tego wyroku, iz
wnoszaca odwolanie nie przedstawita dowodu na istnienie podnoszonej przez nig reguly
dotyczacej tworzenia nazw handlowych lekéw, stosowanej przez Europejska Agencje Lekow
(EMA), zauwazajac, ze w kazdym wypadku przy badaniu takich nazw EMA kieruje si¢
zupetnie innymi celami niz ochrona prawa wiasnosci intelektualne;.

19  Nastepnie, jezeli chodzi o porownanie na plaszczyznie fonetycznej, Sad potwierdzit w
pkt 34 zaskarzonego wyroku przyjety przez Izbe Odwotawcza wniosek, ze kolidujace ze soba
oznaczenia wykazuja pewien stopien podobienstwa fonetycznego. W tym wzgledzie
zauwazyt on, Ze rozpatrywane oznaczenia pokrywaja si¢ w dwoch pierwszych sylabach ,.fe” i
,,mi” 1 maja podobng koncowke, odpowiednio ,tal” i ,,ral”, roznigc si¢ trzecia sylabg —
odpowiednio ,,na” 1 ,,fe” — na ktora zgodnie z zasadami polskiej wymowy pada akcent. Sad
uznat, ze istniejgce migdzy omawianymi oznaczeniami réznice, wynikajace z odmiennosci ich
trzecich i czwartych sylab, nie wystarcza do zniesienia podobienstwa tych oznaczen w
calo$ci, nawet gdyby sylabom akcentowanym przypisa¢ szczegodlne znaczenie.



20  Wreszcie, co si¢ tyczy poroOwnania na ptaszczyznie konceptualnej, Sad potwierdzit w
pkt 39 i 40 zaskarzonego wyroku wniosek Izby Odwotawczej, zgodnie z ktorym nie mozna
byto przeprowadzi¢ poréwnania konceptualnego w odniesieniu do konsumenta koncowego,
poniewaz zaden z elementow tworzacych kolidujace ze soba oznaczenia nie posiada
znaczenia semantycznego w jezyku polskim. Wskazat on, takze w pkt 39 tego wyroku, ze
wystepowanie w jezyku polskim stéw zawierajacych element ,,femi”, takich jak
»feministyczna” czy ,,feminizm”, nie jest wystarczajace do tego, by przeci¢tny konsument
mogt przypisa¢ elementom stownym rozpatrywanych znakéw konkretne znaczenie. Ponadto
Sad zauwazyt w pkt 41 wspomnianego wyroku, ze nawet gdyby nalezato uzna¢, iz wlasciwy
krag odbiorcow bylby w stanie odczyta¢ w rozpatrywanych oznaczeniach odniesienie do
produktéw przeznaczonych dla kobiet, to przy takim zatozeniu trzeba by bylo stwierdzi¢, ze
oznaczenia te sa podobne.

21  Zwazywszy na ogol powyzszych ustalef, Sad uznat w pkt 54 zaskarzonego wyroku, ze
Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila w niniejszej sprawie, iz w przypadku kolidujacych
ze sobg znakoéw towarowych istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. W tym
wzgledzie Sad wskazat w pkt 46 tego wyroku, zZe btad, ktory popehita Izba Odwotawcza, nie
przeprowadzajac konceptualnego porownania omawianych oznaczen takze w odniesieniu do
odbiorcéw wyspecjalizowanych, nie moze prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznos$ci spornej
decyzji. Uznat on bowiem, iz dokonanie przez Izb¢ Odwotawczg ustalenia, ze rozpatrywane
towary sa w czesci identyczne 1 w czgsci podobne oraz Ze omawiane oznaczenia sg podobne
na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej dla czgsci wlasciwego kregu odbiorcoéw
stanowionej przez konsumentéw koncowych, dato jej podstawy do wywiedzenia z tego w
przypadku wspomnianych oznaczen, bez naruszenia zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w rozumieniu tego przepisu.
Ponadto w pkt 49 wspomnianego wyroku Sad odrzucit argument wnoszacej odwotanie oparty
na nieznacznie odrozniajagcym charakterze elementu ,,femi”. Sad uznat poza tym w pkt 52
zaskarzonego wyroku, ze wnoszgca odwotanie nie mogta skutecznie powotywac si¢ na
krajowe decyzje dotyczace rejestracji dokonanych juz w panstwach cztonkowskich w wyniku
podobnych zgtoszen, aby podwazy¢ wniosek, do ktorego Izba Odwotawcza doszta w
przedmiocie zgtoszenia do rejestracji oznaczenia ,, FEMIFERAL”.

Zadania stron przed Trybunalem

22 W odwotaniu Asa sp. z 0.0. wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku,
przekazanie sprawy Sadowi do ponownego rozpoznania oraz o obcigzenie OHIM kosztami
postepowania.

23 OHIM wnosi do Trybunatu o oddalenie odwotania i o obcigzenie wnoszacej odwotanie
kosztami postgpowania.



W przedmiocie odwolania

24 Zgodnie z art. 181 regulaminu postgpowania, jezeli odwotanie jest w catosci lub w
czesci oczywiscie niedopuszczalne lub oczywiscie bezzasadne, Trybunat moze, w kazdej
chwili, na wniosek s¢dziego sprawozdawcy i po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika
generalnego, odpowiednio odrzuci¢ lub oddali¢ to odwotanie w cato$ci lub w czgéci w drodze
postanowienia z uzasadnieniem, i to bez przeprowadzenia czesci ustnej postepowania.

25 W niniejszej sprawie nalezy skorzysta¢ z tego uprawnienia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia nr 207/2009

Argumentacja stron

26 W zarzucie pierwszym, dotyczacym naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr
207/2009, wnoszaca odwotanie zarzuca Sagdowi, po pierwsze, dokonanie btednej oceny
kryterium przecietnego konsumenta, po drugie, dokonanie btednej i nieckompletnej oceny
charakteru odr6zniajacego wczesniejszego znaku towarowego, po trzecie, dokonanie blednej
oceny podobienstwa wizualnego kolidujacych ze soba oznaczen, po czwarte, dokonanie
btednej oceny podobienstwa fonetycznego tych oznaczen, po piate, dokonanie btednej oceny
podobienstwa konceptualnego oznaczen i po szoste, dokonanie btednej oceny istnienia w
odczuciu przecigtnych konsumentéw prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

27  Nawstepie OHIM podnosi, ze w przewazajacej wigkszosci argumenty wnoszacej
odwotanie wysuwane w ramach zarzutu pierwszego dotyczg ustalen faktycznych dokonanych
przez Sad na poparcie jego rozumowania, ktore — zZ zastrzezeniem wypadkow przeinaczenia —
nie moga by¢ przedmiotem zaskarzenia w ramach odwotania. Ponadto OHIM uwaza, ze
zastrzezenia wnoszacej odwotanie sg czgsto niezrozumiate, gdyz s jednoznacznie sprzeczne
z uzasadnieniem zaskarzonego wyroku. W pozostalym zakresie, co si¢ tyczy przywotywane;j
przez wnoszaca odwotanie w ramach jej zarzutu dotyczacego btednej oceny podobienstwa
wizualnego kolidujacych ze sobg oznaczen ,,zasady trzech liter”, OHIM wskazuje, Ze mimo
wezwania Sadu wnoszaca odwotanie nie przedstawita dowodu na istnienie takiej zasady.
OHIM uwaza rowniez, ze stanowisko Sadu jest zgodne z orzecznictwem Trybunatu.

Ocena Trybunatu



28  Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu z taczne;j
lektury art. 256 TFUE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej wynika, iz jedynie Sad jest wlasciwy, po pierwsze, do dokonania ustalen
faktycznych, chyba Ze nieprawdziwos¢ jego ustalen wynika z przedtozonych mu dokumentow
zawartych w aktach sprawy, i po drugie, do dokonania oceny tych okolicznosci faktycznych
(zob. wyrok z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie C-100/11 P Helena Rubinstein i L’Oréal
przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 84). Po dokonaniu ustalen lub
oceny okolicznosci faktycznych przez Sad Trybunat jest uprawniony na podstawie art. 256
TFUE do przeprowadzenia kontroli kwalifikacji prawnej tych okolicznosci 1 skutkow
prawnych, ktore wywiodt z nich Sad (zob. wyrok z dnia 21 wrze$nia 2006 r. w sprawie
C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-8935, pkt 106 i przytoczone tam
orzecznictwo).

29  Ponadto z utrwalonego orzecznictwa Trybunatu wynika réwniez, ze nie jest on
wlasciwy do dokonywania ustalen faktycznych ani tez co do zasady nie jest uprawniony do
oceny dowodow, na ktorych Sad opart swoje ustalenia. Jezeli bowiem dowody te uzyskano w
prawidtowy sposob przy poszanowaniu ogdlnych zasad prawa i wymogoéw proceduralnych
dotyczacych cigzaru dowodu i postgpowania dowodowego, wylacznie do Sadu nalezy ocena,
jaka wagg nalezy przywiazywaé do przedtozonego mu materialu dowodowego. Ocena ta nie
stanowi wigc, z wyjatkiem wypadkow przeinaczenia tych dowodow, kwestii prawnej, ktora
jako taka podlega kontroli Trybunatu (zob. wyrok z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie
C-260/09 P Activision Blizzard Germany przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-419, pkt 51).

30 Tymczasem w odwotaniu, w ramach zarzutu pierwszego, wnoszaca odwotanie
krytykuje pod wieloma wzgledami dokonane przez Sad ustalenia okolicznos$ci faktycznych i
ich oceng, nie przedstawiajac dowodow pozwalajacych przyjaé, ze Sad przeinaczyt
przedlozone mu dowody.

31  Itak, po pierwsze, argumentacja wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktorg Sad dokonat
btednej oceny kryterium przecigtnego konsumenta, oparta na wezesniejszych orzeczeniach
polskich sadéw 1 samego Sadu ogranicza si¢ w rzeczywistosci do podwazenia ustalen Sadu
dotyczacych cech wlasciwego kregu odbiorcow. Otoz ustalenia dotyczace uwagi, sposobu
postrzegania czy podej$cia konsumentéw wchodzg w zakres oceny o charakterze faktycznym
(wyrok z dnia 4 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-8109, pkt 51). To samo odnosi si¢ do ustalenia poziomu uwagi tych odbiorcéw
(zob. podobnie postanowienie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie C-461/09 P Wellcome
Foundation przeciwko OHIM, pkt 20). W tych okoliczno$ciach argumentacja ta musi zostac¢
uznana za oczywiscie niedopuszczalna.

32 Po drugie, argumentacja wnoszacej odwotanie, zgodnie z ktorg Sad dokonat biednej 1
niekompletnej oceny z jednej strony samoistnego charakteru odrdzniajgcego wczesniejszych
znakow towarowych, gdyz nie wzial pod uwage orzeczen polskich sadow, przedtozonych mu



celem wykazania nieznacznie odrdzniajgcego charakteru tych znakow, i z drugiej strony
charakteru odrozniajacego elementow stownych ,,femi” i ,,natal” tworzacych wczesniejsze
znaki towarowe, ma gtownie na celu sktonienie Trybunatu do dokonania nowej oceny
okolicznosci faktycznych na podstawie ponownego rozpatrzenia materiatu dowodowego
zawartego w aktach sprawy. Tymczasem charakter odrozniajacy wczesniejszych znakow
towarowych 1 ich poszczegdlnych elementéw wchodzi w zakres oceny o charakterze
faktycznym, ktora nie jest obj¢ta kontrolg Trybunatu w ramach odwotania (zob.
postanowienie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie C-599/11 P TofuTown.com przeciwko
OHIM i Meica, pkt 32). A zatem t¢ argumentacj¢ nalezy uzna¢ za oczywiscie
niedopuszczalna.

33 Po trzecie, w swej argumentacji odnoszacej si¢ do btednej oceny przez Sad
podobienstwa wizualnego kolidujacych ze sobg oznaczen wnoszaca odwotanie nie wskazuje
na zadne naruszenie prawa, ktérego Sad miatby si¢ dopusci¢ w ramach tej oceny. Wnoszaca
odwotanie, opierajac si¢ gtdéwnie na tych samych argumentach co podnoszone przed Sadem,
ogranicza si¢ do skrytykowania zawartych w zaskarzonym wyroku ustalen faktycznych
dotyczacych oceny podobienstwa wspomnianych oznaczen.

34 W zakresie, w jakim wnoszaca odwotanie zarzuca Sagdowi naruszenie prawa poprzez
nieuwzglednienie ,,zasady trzech liter”, stosowanej jej zdaniem przez EMA przy rejestracji
nazw handlowych produktow medycznych, wystarczy przypomnie¢, ze zgodnos$¢ z prawem
decyzji izb odwolawczych jest oceniana wytacznie na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009,
zgodnie z jego wyktadnig dokonang przez sad Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-3569, pkt 65). A zatem
Sad nie naruszyt prawa, przypominajac w pkt 29 zaskarzonego wyroku, ze przy badaniu nazw
handlowych produktéw medycznych EMA kieruje si¢ zupetnie innymi celami niz ochrona
prawa wlasnosci intelektualnej. Argument wnoszacej odwolanie jest zatem oczywiscie
bezzasadny.

35  Po czwarte, w argumencie, zgodnie z ktérym Sad dokonal btednej oceny podobienstwa
fonetycznego kolidujacych ze sobg oznaczen, wnoszaca odwotanie poprzestaje na krytyce
zawartych w zaskarzonym wyroku ustalen faktycznych. Argumentacja ta, niewskazujaca na
jakiekolwiek naruszenie prawa, ktérego mialby si¢ dopusci¢ Sad, musi zosta¢ odrzucona jako
oczywiscie niedopuszczalna.

36  Po piate, co si¢ tyczy argumentacji wnoszacej odwotanie, zgodnie z ktorg Sad dokonat
btednej oceny podobienstwa konceptualnego kolidujacych ze sobg oznaczen, wystarczy
stwierdzi¢, iz wnoszaca odwotanie nie podnosi zadnego naruszenia prawa, ktérego Sad
mialby si¢ dopusci¢ w tym wzgledzie. W rezultacie argumentacje te takze nalezy odrzucié
jako oczywi$cie niedopuszczalng.



37  Po széste, jezeli chodzi o argumentacj¢ wnoszacej odwotanie, zgodnie z ktorg Sad,
mimo ze prawidlowo zdefiniowat kryteria oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
w przypadku dwoch kolidujacych ze sobg oznaczen, to jednak btednie zastosowat te kryteria
W niniejszej sprawie, nalezy stwierdzi¢, ze tego rodzaju argumentacja pokrywa si¢ z
omowiong juz w pkt 31-36 niniejszego postanowienia i z przyczyn, o ktérych mowa powyzej,
rowniez podlega odrzuceniu jako oczywiscie niedopuszczalna.

38  Z powyzszego wynika, ze niniejszy zarzut podlega w czesci odrzuceniu jako
oczywiscie niedopuszczalny 1 w pozostatym zakresie oddaleniu jako oczywiscie bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego w zakresie, w jakim podniesiono w nim naruszenie przez
Sqd art. 9 TUE poprzez zastosowanie w podobnych sprawach odmiennych kryteriow
prawnych

Argumentacja stron

39  Wnoszaca odwotanie utrzymuje zasadniczo, ze Sad naruszyt prawo, a w szczegolnosci
zasady réwnego traktowania i pewnos$ci prawa, gdyz nie uwzglednit kryteriéw oceny i metod
badania zawartych we wczesniejszych decyzjach OHIM 1 nie dopuscit jako dowodow
orzeczen sadow krajowych.

40  OHIM wskazuje, ze zasada réwnosci traktowania musi by¢ stosowana w zgodzie z
przestrzeganiem zasady legalnosci. Ponadto OHIM podnosi, Ze jego wczesniejsza decyzja,
ktora wnoszaca odwotanie przywotuje na poparcie zarzutu drugiego, nie jest istotna,
poniewaz dotyczy okolicznos$ci faktycznych odmiennych od tych wystepujacych w niniejsze;j
sprawie. Jezeli chodzi o wczesniejsze orzeczenia sagdéw krajowych, OHIM stwierdza, ze Sad
nie wykluczyl co do zasady ich znaczenia, lecz orzekl, ze stanowig one jedynie jeden z
czynnikow, ktdre — nie bedac czynnikami rozstrzygajacymi — moga by¢ brane pod uwage
przy dokonywaniu rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego. Zdaniem OHIM orzeczenia
polskich sadow, na ktére powotuje si¢ w niniejszej sprawie wnoszaca odwotanie, nie dotycza
ani tych samych znakéw, ani poréwnywalnych stanow faktycznych.

Ocena Trybunatlu

41  Po pierwsze, w zakresie, w jakim wnoszgca odwotanie zarzuca Sagdowi
nieuwzglednienie rozwazan zawartych we wczesniejszych decyzjach OHIM, nalezy
stwierdzi¢, ze Sad prawidtowo przypomnial w pkt 53 zaskarzonego wyroku, iz OHIM jest
zobowigzany wykonywac¢ swe kompetencje w zgodzie z ogolnymi zasadami prawa Unii,
takimi jak zasady rownego traktowania i dobrej administracji. ROwnie stusznie Sad odnidst



si¢ we wspomnianym pkt 53 zaskarzonego wyroku do utrwalonego orzecznictwa Trybunatu,
zgodnie z ktorym przestrzeganie zasady rownego traktowania musi pozostawaé w zgodzie z
poszanowaniem zasady legalno$ci, a w konsekwencji trafnie orzekt, ze kazde zgloszenie do
rejestracji musi zosta¢ rozpatrzone w sposob doktadny i kompletny.

42  Tymczasem w okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy okazato si¢, ze
zgltoszeniu do rejestracji staneta na przeszkodzie podstawa odmowy rejestracji okreslona w
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 z uwagi na istnienie w przypadku
weczesniejszych znakow towarowych i znaku, o ktorego rejestracje wystgpiono,
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad. Wynika stad, iz wnoszaca odwotanie nie moze
skutecznie powolywac si¢ na wezesniejsze decyzje OHIM celem obalenia wniosku, do
ktérego Sad doszedt w zaskarzonym wyroku (zob. podobnie wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w
sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-1541,
pkt 78, 79). Ponadto wnoszaca odwotanie sama przyznaje, ze okoliczno$ci faktyczne lezace u
podstaw wczesniejszej decyzji OHIM, na ktorg powotala si¢ na poparcie zarzutu drugiego,
r6znig si¢ od wystepujacych w niniejszej sprawie.

43 Po drugie, w zakresie, w jakim wnoszgca odwotanie zarzuca Sgdowi naruszenie zasad
réwnego traktowania i pewnos$ci prawa poprzez niedopuszczenie jako dowodow
wezesniejszych orzeczen sadow krajowych, podkreslenia wymaga, ze Sad prawidlowo orzekt
w pkt 52 zaskarzonego wyroku, iz rejestracje dokonane juz w panstwach cztonkowskich
stanowig jedynie jeden z czynnikow, ktore — nie bedac czynnikami rozstrzygajagcymi — moga
by¢ brane pod uwagg przy dokonywaniu rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.
Nalezy dodac¢, ze zaden przepis rozporzadzenia nr 207/2009 nie wymaga, by OHIM, a na
etapie postepowania w sprawie skargi — Sad, musiat zaja¢ w podobnej sytuacji takie samo
stanowisko jak organy krajowe (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-551, pkt 49).

44 W rezultacie nalezy uznaé, ze Sad, nie naruszajac zasady rownego traktowania, mogt
pozostawi¢ bez uwzglednienia powolywane przez wnoszacg odwotanie dowody oparte na
orzeczeniach polskich sadow.

45  Ponadto w zakresie, w jakim wnoszaca odwotanie zarzuca OHIM i Sadowi ogdlnie
ingerencj¢ w kompetencje sagdow krajowych, wystarczy stwierdzi¢, ze wnoszaca odwotanie
nie wykazala naruszenia prawa, ktérego miatby dopusci¢ si¢ Sad w tym wzgledzie.

46 A zatem drugi zarzut odwotania jest oczywiscie bezzasadny.

47  Wobec powyzszego niniejsze odwotanie nalezy w czesci odrzucic jako oczywiscie
niedopuszczalne 1 w pozostalym zakresie oddali¢ jako oczywiscie bezzasadne.



W przedmiocie kosztow

48  Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postgpowania, majagcym zastosowanie do
postgpowania odwotawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM
wnibst o obcigzenie wnoszacej odwotanie kosztami postepowania, a wnoszaca odwotanie
przegrata sprawe, nalezy obcigzy¢ ja kosztami niniejszego postepowania odwotawczego.

Z powyzszych wzgledow Trybunat (dziesigta izba) postanawia, co nastgpuje:

1) Odwolanie zostaje w czeSci odrzucone i w pozostalym zakresie oddalone.

2)  Asasp. z 0.0. zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Podpisy

* Jezyk postepowania: polski.



