WYROK SADU (trzecia izba)
z dnia 22 maja 2012 r.(*)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie stownego
wspolnotowego znaku towarowego FEMIFERAL — Wczeéniejszy stowny krajowy znak
towarowy Feminatal i wczes$niejszy graficzny znak towarowy feminatal — Wzglgdna
podstawa odmowy rejestracji — Podobienstwo oznaczen — Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-110/11

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

strona skarzaca,
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewngetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez D. Walicka, dziatajacg w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
w ktorej drugg strong w postepowaniu przed 1zbg Odwotawczag OHIM byta

Merck sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie (Polska),

majacej za przedmiot skarge na decyzj¢ Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 19
listopada 2010 r. (sprawa R 182/2010- 1) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu
migdzy Merck sp. z 0.0. a Asa sp. z o0.0.

SAD (trzecia izba),

w sktadzie: O. Czucz, prezes, 1. Labucka (sprawozdawca) i D. Gratsias, sedziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargg zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 18 lutego 2011 r.,



po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 13 lipca
2011 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 grudnia 2011 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

1 W dniu 18 wrzesénia 2006 r. skarzaca, Asa Sp. z 0.0., dokonata w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewng¢trznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze
zmianami [zastgpionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje¢, jest oznaczenie stowne
FEMIFERAL.
3 Towary, dla ktorych wystapiono o rejestracje, naleza do klasy 5 w rozumieniu

Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarow 1 ustug dla
celéw rejestracji znakdéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,,produkty farmaceutyczne i inne preparaty lecznicze, Zywnos¢
dietetyczna do celow leczniczych, suplementy zywnosciowe do celow leczniczych,
suplementy diety do celow leczniczych, dietetyczne $rodki spozywcze do celow leczniczych,
napoje do celow leczniczych, zywno$¢ dla niemowlat, dodatki odzywcze do celow
leczniczych”.

4 Zgltoszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspolnotowych Znakoéw Towarowych nr 66/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r.

5 W dniu 7 marca 2008 r. druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza, Merck
sp. z 0.0., wniosta na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgltoszonego znaku towarowego dla
towarow wskazanych w pkt 3 powyze;.



6 Sprzeciw zostat uzasadniony istnieniem nastepujacych wezesniejszych znakow
towarowych:

— polskiego stownego znaku towarowego Feminatal, zarejestrowanego w dniu 30
stycznia 2003 r. pod numerem 143 507, okre$lajagcego towary nalezace do klasy 5 i
odpowiadajace nastgpujacemu opisowi: ,,preparaty farmaceutyczne, witaminy”’;

— przedstawionego ponizej polskiego graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego
w dniu 1 pazdziernika 2007 r. pod numerem 195 270, okreslajacego towary nalezace do klasy
5 1 odpowiadajace nastgpujacemu opisowi: ,,preparaty farmaceutyczne, witaminy, suplementy
diety do celé6w medycznych, substancje dietetyczne przeznaczone do medycznego
stosowania, zywno$¢ dla niemowlat, zywnos¢ dla kobiet w cigzy do celow medycznych™:

feminatal

7 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawe odmowy rejestracji okreslong w art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009].

8 W dniu 22 grudnia 2009 r. Wydzial Sprzeciwoéw oddalit sprzeciw w catosci.

9 W dniu 25 stycznia 2010 r. druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza
wniosta do OHIM, dziatajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009, odwotanie
od decyzji Wydziatu Sprzeciwow.

10 Decyzja z dnia 19 listopada 2010 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotlawcza OHIM uchylita decyzj¢ Wydziatu Sprzeciwoéw 1 odrzucila zgloszenie
wspolnotowego znaku towarowego dla wszystkich wskazanych towaréw. Opierajac swa
analiz¢ na poréwnaniu z dwoma wczesniejszymi znakami towarowymi, Izba Odwotawcza
stwierdzita zasadniczo, ze w odniesieniu do rozpatrywanych znakéw towarowych istniato
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, glownie ze wzgledu na identyczno$¢ i
podobienstwo towaréw oznaczonych tymi znakami oraz podobiefnstwo oznaczen pod
wzgledem wizualnym i fonetycznym. Uznata ona rowniez, ze omawiane znaki miaty
charakter przecigtnie odrozniajacy, poniewaz zaden z przedstawionych dowodow nie
pozwolit na podtrzymanie twierdzenia skarzacej, jakoby element ,,femi” byl rozumiany przez
polskich odbiorcow jako wskazdwka, ze towary oznaczone omawianymi znakami
towarowymi sg przeznaczone dla kobiet.

Zadania stron



11 Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoS$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

12 OHIM wnosi do Sadu o:

- oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

13 Na poparcie skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

14 Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzita istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze sobg znakow
towarowych. W przeprowadzonej przez siebie ocenie podobienstwa fonetycznego oznaczen
nie uwzglednita w sposob wlasciwy specyfiki jezyka polskiego oraz konceptualnego
znaczenia, jakie oznaczenia te maja dla wtasciwego kregu odbiorcow. Ponadto Izba
Odwotawcza nie wzigta pod uwage niskiej dystynktywnosci elementu ,,femi” wystepujacego
w kolidujacych ze sobg znakach towarowych.

15  OHIM nie zgadza si¢ z argumentami skarzace;.

16  Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu
wiasciciela wezesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego,
identycznos$ci lub podobienstwa towardéw lub ustug oznaczonych tymi dwoma znakami
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad odbiorcow na terytorium, na ktorym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.
Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009 za znaki
wczesniejsze nalezy uzna¢ znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim, w



przypadku ktérych data dokonania zgloszenia jest wezesniejsza od daty dokonania zgtoszenia
wspolnotowego znaku towarowego.

17  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznac, ze dane towary pochodza z tego samego
przedsigbiorstwa lub z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo. Z orzecznictwa tego
wynika, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad winno by¢ oceniane catosciowo,
zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen i towarow przez wtasciwy krag
odbiorcow, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikow wystepujacych w danym
przypadku, a w szczegdlnosci wspodizaleznosci migdzy podobienstwem oznaczen a
podobienstwem oznaczonych towardow [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO

BEVERLY HILLS), Rec. s. 11-2821, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

18  Na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zaktada jednoczesne istnienie identycznosci lub
podobienstwa miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi oraz identycznosci lub
podobienstwa oznaczonych tymi znakami towarow. Sg to przestanki kumulatywne [zob.
wyrok Sadu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM —
easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. 11-43, pkt 42 i przytoczone tam
orzecznictwo].

19  Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecigtnego konsumenta danej kategorii
towarow, ktory jest whasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy
takze uwzgledni¢ okolicznos¢, ze poziom uwagi przecigtnego konsumenta moze ulegaé
zmianom w zaleznosci od kategorii rozpatrywanych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z
dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM — Altana Pharma

(RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

20  To wlasnie w $§wietle powyzszych zasad nalezy rozpatrzy¢ niniejszg skarge.

21  Co si¢ tyczy whasciwego krggu odbiorcow, Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 38
zaskarzonej decyzji, ze sktada si¢ on zard6wno z ogdtu polskiego spoleczenstwa, jak i ze
specjalistow w dziedzinie medycyny. Mimo ze swiadomos$¢ 1 uwage specjalistow uwaza si¢
za wigksza, Swiadomos$¢ konsumenta koncowego moze by¢ mniejsza w odniesieniu do
produktow farmaceutycznych.



22 Skarzaca podkresla, ze ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad powinna
zosta¢ przeprowadzona w odniesieniu do kregu odbiorcow sktadajacego si¢ wylacznie z
obywateli polskich.

23 Stwierdzajac, ze wlasciwy krag odbiorcow sktada si¢ zarowno z ogotu polskiego
spoleczenstwa, jak i ze specjalistow w dziedzinie medycyny, oraz ze terytorium wtasciwym
dla dokonania oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad jest Polska, Izba
Odwotawcza doszta w zasadzie do tego samego wniosku co skarzaca. Nalezy zatem
potwierdzi¢ te ustalenia.

24 W zakresie porownania towaréw Izba Odwotawcza, odwotujac si¢ do decyzji Wydziatu
Sprzeciwow, potwierdzita, ze produkty farmaceutyczne 1 witaminy oznaczone wczesniejszym
stownym znakiem towarowym sg po cze$ci identyczne z produktami farmaceutycznymi i
innymi preparatami lecznicze, po cze$ci podobne do zywnosci dietetycznej do celow
leczniczych, suplementow zywnos$ciowych do celow leczniczych, suplementy diety do celow
leczniczych, dietetycznych srodkoéw spozywcezych do celéw leczniczych, napojéw do celow
leczniczych, dodatkéw odzywczych do celow leczniczych 1 wreszcie niepodobne do zywnosci
dla niemowlat, ktore to towary sg oznaczone zgloszonym znakiem towarowym. Uznata ona
réwniez, ze istnieje identycznos¢ miedzy zywnoscig dla niemowlat oznaczong wczesniejszym
graficznym znakiem towarowym i zgloszonym znakiem towarowym. Wobec tego, ze zadna
ze stron nie zakwestionowala tego stwierdzenia, nalezy je potwierdzic.

W przedmiocie porownania oznaczen

25  Calosciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w zakresie dotyczacym
wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen
nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich elementow odrozniajacych i dominujacych. Postrzeganie znakow
towarowych przez przecigtnego konsumenta rozpatrywanych towaréw odgrywa decydujaca
role w cato§ciowej ocenie tego prawdopodobienstwa. Przecigtny konsument postrzega zwykle
znak towarowy jako catos$¢ 1 nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob. wyrok
Trybunatu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker,

Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

26 Jezeli chodzi, po pierwsze, o porownanie wizualne, Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt
31 zaskarzonej decyzji, ze oba znaki towarowe, zar6wno znak zgloszony, jak 1 wczesniejszy
znak stowny, sktadaja si¢ z oSmiu liter oraz Ze oba te znaki majg ten sam przedrostek ,,femi” i
te samg koncowke ,,al”, r6znig si¢ za$ jedynie trzema literami umieszczonymi w srodku
tworzacego je wyrazu, czyli odpowiednio ,,n”, ,,a” 1,,t” z jednej strony 1,7, ,,” 1,1 z
drugiej strony. Z tego wzgledu te dwa oznaczenia zostaly uznane za podobne. Izba
Odwotawcza uznata ponadto, ze podobienstwo wizualne i fonetyczne istniato takze miedzy



zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym graficznym znakiem towarowym. W jej
ocenie nieznaczna stylizacja litery ,,f” we wcze$niejszym graficznym znaku towarowym nie
moze podwazy¢ ustalenia dotyczacego tego podobienstwa.

27  Skarzgca uwaza, ze przeprowadzona przez Izbe Odwolawczg analiza jest niekompletna,
poniewaz nie uwzglednia wszystkich okolicznosci wlasciwych dla rozpatrywanej dziedziny, a
w szczegolnosci specyfiki przemystu farmaceutycznego. Podnosi ona rowniez, ze
okolicznos¢, iz oba oznaczenia zawierajg t¢ samg liczbe liter, nie jest tu istotna.

28  Nalezy przychyli¢ si¢ do ustalen Izby Odwotawczej. Istotnie, zgodnie z tym, co
stwierdzila Izba Odwotawcza, oznaczenia ,,feminatal” i ,,femiferal” r6znig si¢ wylacznie
trzema literami umieszczonymi w $rodku tych oznaczen, ktore nie czynig samych oznaczen
r6znymi. Rownie stusznie Izba Odwolawcza stwierdzita, ze element graficzny wczesniejszego
graficznego znaku towarowego, w tym wypadku litera ,,f”, jest jedynie nieznacznie
stylizowany. Stylizacja ta ma w istocie jedynie niewielki wptyw na wizualne postrzeganie
wcezesniejszego znaku towarowego i w zaden sposob nie utrudni wlasciwemu konsumentowi
wyroznienia w tym znaku litery ,,f”.

29  Ponadto ocena podobienstwa wizualnego oznaczen nie moze uwzglednia¢
przywotanych przez skarzaca zasad tworzenia nazw lekow w przemysle farmaceutycznym.
Skarzaca powotata si¢ na regule stosowang przez Europejska Agencje Lekéw (EMA), wedtug
ktorej przy dokonywaniu rejestracji nazw handlowych produktéw medycznych
prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad nie istnieje, jezeli przynajmniej trzy litery w
takich nazwach handlowych sg r6zne. Wezwana przez Sad do przedstawienia dowodu na
istnienie takiej reguly skarzaca ztozyla jedynie dokumenty polskich organdw, ktorych
dopuszczalnos$¢ zostata zakwestionowana przez OHIM. W kazdym razie nalezy odnotowac,
ze EMA przy badaniu nazw handlowych produktow medycznych kieruje si¢ zupetnie innymi
dazeniami niz ochrona prawa wtasnosci intelektualnej, a mianowicie troskg o zdrowie
publiczne 1 zapobieganiem ryzyku zwigzanemu ze sprzedazg produktéw potencjalnie
niebezpiecznych dla konsumentow.

30  Co wigcej, nalezy przypomniec, ze poczatkowa cze$¢ znaku towarowego moze
przycigga¢ uwage konsumenta w wiekszym stopniu niz czes$ci nastepujace po niej [zob.
podobnie wyroki Sadu: z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach potaczonych T-183/02 i
T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Gonzalez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de
Espana (MUNDICOR), Rec. s. 11-965, pkt 81; z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03
L’Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. 11-949, pkt 64, 65].

31  Cosig tyczy, po drugie, poréwnania fonetycznego, Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt
32 zaskarzonej decyzji, ze rozpatrywane oznaczenia sktadaja si¢ z czterech sylab, ze
pokrywaja si¢ one w dwoch pierwszych sylabach ,,fe” i,,mi” oraz ze maja podobna



koncowke, odpowiednio ,,tal” i ,,ral”. Oznaczenia te rdznig si¢ w wymowie ich trzeciej sylaby
»fe”’ 1,,na”, na ktore zgodnie z zasadami polskiej wymowy pada akcent.

32 Skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, ze zaden z ekspertow rozstrzygajacych w sprawie
nie pochodzit z Polski. W konsekwencji zaskarzona decyzja nie przystaje do realiow
analizowanej sprawy i jezyka polskiego. Mimo ze wykorzystane elementy stowne pochodzg z
jezyka obcego, bedg one wymawiane zgodnie z zasadami jezyka polskiego. A zatem
zasadnicze r6znice miedzy trzecimi — akcentowanymi i co za tym idzie, dobrze styszalnymi
sylabami omawianych oznaczen oraz réznica mi¢dzy ich czwartymi sylabami sprawiaja, ze
oznaczenia te s3 odmienne pod wzgledem fonetycznym.

33 Bardziej konkretnie skarzaca powotuje si¢ na wyrok Sadu z dnia 1 lutego 2005 r. w
sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. 11-287,
pkt 58, 59, celem stwierdzenia, po pierwsze, ze z powodu roznych narodowosci jego
pracownikow lub cztonkow OHIM ma mozliwo$¢ potwierdzenia ewentualnie czynnikow
definiujacych wymowg przecigtnego konsumenta polskiego, a po drugie, ze wymowa stowa
obcego pochodzenia nie jest koniecznie taka sama jak wymowa w jezyku pochodzenia.

34  Nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwotawcza ocenita kolidujace ze sobg oznaczenia w
sposob calos$ciowy z uwzglednieniem zasad wymowy w jezyku polskim, poniewaz akcent
przypadajacy na trzecia sylab¢ zostat uznany za czynnik ostabiajacy podobienstwo oznaczen.
Niemniej, podobnie jak to uczynita Izba Odwotawcza, nalezy stwierdzi¢, ze istniejace migdzy
omawianymi oznaczeniami réznice, wynikajace z odmiennosci ich trzecich i czwartych sylab,
nie wystarcza do zniesienia podobienstwa tych oznaczen w cato$ci, nawet jesli przypisa¢
szczegblne znaczenie sylabom akcentowanym. W konsekwencji rozpatrywane oznaczenia
wykazuja pewien stopien podobienstwa pod wzgledem fonetycznym, co zostalo stwierdzone
przez Izbe Odwotawcza.

35  Co sig tyczy poczynionego przez skarzacg odestania do wyzej wymienionego wyroku w
sprawie HOOLIGAN, nalezy stwierdzi¢ z jednej strony, ze mozliwo$¢ skonsultowania si¢
przez OHIM ze swymi pracownikami lub cztonkami réznych narodowos$ci w celu ustalenia
wymowy przeci¢tnego konsumenta nie moze stanowi¢ dla niego obowiazku, a z drugiej
strony, ze w pkt 58 wspomnianego wyroku Sad wyraznie wskazat, iz trudno z pewnoscia
ustali¢ wymowe stlowa obcojezycznego przez przecigtnego konsumenta w jego jezyku
ojczystym. Wyrazone przez Izb¢ Odwotawcza w pkt 32 zaskarzonej decyzji zastrzezenia co
do sposobu, w jaki rozpatrywane oznaczenia b¢dg wymawiane, sg zgodne z zasadami wyzej
wspomnianego wyroku.

36  Po trzecie, co si¢ tyczy porownania konceptualnego, Izba Odwotawcza stwierdzita w
pkt 33 zaskarzonej decyzji, ze nie ma pewnosci, iz polscy odbiorcy rozpoznaja wspolne
odwotanie do koncepcji ,,femina” lub ,,feminin” w rozpatrywanych oznaczeniach. W



szczegblnosci wskazata ona na fakt, ze polskim odpowiednikiem stowa ,,féminin” jest
,kobiecy”, natomiast inne wyrazy takie jak ,,feministka”, ,,feministyczna” czy ,,feminizm”
zawierajg przedrostek ,,femini”, a nie ,,femi”. Jednoczesnie inne elementy sktadajace si¢ na
rozpatrywane oznaczenia, a mianowicie ,,feral” i ,,natal” nie majg znaczenia w jezyku
polskim. A zatem wspomniane oznaczenia beda prawdopodobnie postrzegane jako stowa
wymyslone, w zwigzku z czym nie mozna dokona¢ poréwnania konceptualnego.

37  Skarzaca podnosi, ze omawiane oznaczenia rdznig si¢ pod wzgledem konceptualnym,
poniewaz odbiorcy, zwazywszy na to, iz w jezyku polskim istnieja stowa zawierajace element
,femi”, dojda do przekonania, ze element stowny ,,feminatal” odnosi si¢ do preparatéw
farmaceutycznych dla kobiet w cigzy, natomiast ,,femiferal” oznacza preparaty
farmaceutyczne dla kobiet zawierajace zelazo.

38  Nalezy zauwazy¢, ze o ile przecig¢tny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako
cato$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegodlnych detali, o tyle w przypadku oznaczenia
stownego rozdzieli to oznaczenie na wyrazy, ktore maja dla niego konkretne znaczenie lub sa
podobne do znanych mu stow [zob. podobnie ww. wyrok Sadu w sprawie RESPICUR, pkt
57; wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie T-146/06 Sanofi-Aventis przeciwko
OHIM — GD Searle (ATURION), niepublikowany w Zbiorze, pkt 58]. W wyroku z dnia 6
pazdziernika 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wiithrmann przeciwko OHIM —

Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. s. 11-3445, pkt 51, Sad sprecyzowat, ze jest mozliwe, iz
wlasciwy konsument bedzie dokonywat rozbioru oznaczenia stownego nawet wowczas, gdy
tylko jeden z tworzacych je elementow jest mu znany.

39 W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, wzorem Izby Odwotawczej, ze zaden z
elementow tworzacych omawiane oznaczenia — czyli ani wspolny im element ,,femi”, ani tez
odmienne elementy ,,natal” i ,,feral” — nie ma znaczenia semantycznego w j¢zyku polskim.
Wystgpowanie przedrostka ,,femi” w takich wyrazach jak ,,feministka”, ,,feministyczna” czy
»feminizm” nie jest wystarczajgce do tego, by przecietny konsument mogl przypisac
znaczenie elementom stownym tworzacym rozpatrywane znaki. W konsekwencji przecietny
konsument polski nie bedzie w stanie wyr6zni¢ w omawianych oznaczeniach znanych sobie
stow.

40 A zatem Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze nie mozna byto przeprowadzié¢
poréwnania konceptualnego w odniesieniu do konsumenta koficowego.

41  Ponadto, nawet gdyby nalezato uzna¢, ze wtasciwy krag odbiorcéw bylby w stanie
odczyta¢ w rozpatrywanych oznaczeniach odniesienie do produktow przeznaczonych dla
kobiet, to przy takim zatlozeniu trzeba by bylo stwierdzi¢, ze oznaczenia te s3 podobne.



W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blgd

42  Calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaktada pewna
wspotzaleznos¢ branych pod uwage czynnikow, zwlaszcza podobienstwa znakow
towarowych i podobienstwa oznaczonych nimi towaréw. Stad tez niski stopien podobienstwa
oznaczonych towaréw moze by¢ zrownowazony wysokim stopniem podobienstwa samych
znakow i odwrotnie [wyrok Trybunatu z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. s. 1-5507, pkt 17; wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach potaczonych
T-81/03, T-82/03 1 T-103/03 Mast Jagermeister przeciwko OHIM — Licorera Zacapaneca
(VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. 11-5409, pkt 74].

43 W niniejszej sprawie, jak to zostato stwierdzone w pkt 24 powyzej, towary oznaczone
rozpatrywanymi znakami sa po czgsci identyczne i po czgéci podobne. Jednoczes$nie ustalono
podobienstwo oznaczen pod wzgledem wizualnym i pewne podobiefistwo na ptaszczyznie
fonetycznej. Wreszcie nie mozna byto przeprowadzi¢ poréwnania konceptualnego w
odniesieniu do konsumenta koncowego.

44  Nalezy jednak zauwazy¢, ze w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza nie dokonata oceny
oznaczen pod wzgledem konceptualnym w odniesieniu do odbiorcéw wyspecjalizowanych. Z
pkt 33 zaskarzonej decyzji wyraznie wynika, ze porownanie to zostato przeprowadzone
wylacznie w odniesieniu do przecigtnego konsumenta polskiego. Na rozprawie OHIM
podniost, ze Izba Odwotawcza mogta skoncentrowac si¢ na ogole odbiorcow.

45 W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ orzecznictwo przytoczone w pkt 19 powyzej,
zgodnie z ktorym przy dokonywaniu catosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad nalezy wzia¢ pod uwage przecigtnego konsumenta danej kategorii towarow, ktory jest
wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny. Jednakze, jak to zostato
stwierdzone w pkt 21 powyzej, wlasciwy w niniejszej sprawie krag odbiorcow sktada si¢ z
ogobtu polskiego spoteczenstwa oraz ze specjalistdw w dziedzinie medycyny. Wynika z tego,
ze na Izbie Odwotlawczej cigzyl obowigzek poréwnania omawianych oznaczen pod wzgledem
konceptualnym rowniez w odniesieniu do odbiorcéw wyspecjalizowanych.

46  Blad ten nie moze jednak prowadzi¢ do stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyz;ji.
Wobec tego bowiem, ze w ramach oceny stanu faktycznego w pkt 28—33 zaskarzonej decyzji
Izba Odwotawcza stwierdzila, ze rozpatrywane towary sg po czesci identyczne i po czgséci
podobne oraz Ze omawiane oznaczenia s3 podobne na ptaszczyznach wizualnej i fonetyczne;j
dla czesci whasciwego kregu odbiorcow stanowionej przez konsumentéw koncowych, mogla
ona, nie naruszajac zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, wywies¢ stad w
pkt 43 1 52 zaskarzonej decyzji, ze w przypadku wspomnianych oznaczen istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie



wyrok Trybunatu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-3569, pkt 99).

47  Co wigcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jezeli w szczegdlnych
okolicznosciach danego przypadku stwierdzony btad nie moze mie¢ decydujacego wptywu na
wynik postgpowania, argumentacja oparta na takim btedzie jest bezskuteczna i w rezultacie
nie moze wystarczy¢ do uzasadnienia stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie T-222/09 Ineos Healthcare przeciwko OHIM —
Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt
33 i przytoczone tam orzecznictwo].

48  Skarzaca zwraca takze uwage na fakt, ze element ,,femi”, wspdlny rozpatrywanym
znakom, ma charakter nieznacznie odr6zniajacy. Podnosi w szczegdlnosci, ze polscy
konsumenci beda postrzega¢ go jako odniesienie do kobiet 1 tym samym beda kojarzy¢
towary oznaczane znakami zawierajagcymi ten element jako przeznaczone dla kobiet.

49  Nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nieprawidlowo odnosi si¢ w sposdb oderwany do
elementu stownego ,,femi”. W istocie istotnymi tutaj elementami stownymi kolidujacych ze
soba znakéw sg z jednej strony ,,feminatal” 1 z drugiej strony ,,femiferal”. Jednoczesnie
nalezy przypomnie¢, jak to zostalo juz stwierdzone w pkt 39 powyzej, Ze elementy stowne
tworzace rozpatrywane znaki nie majg znaczenia w jezyku polskim. W niniejszej sprawie
niemozliwe jest zatem dokonanie stwierdzenia, ze element stowny ,,femi”, ktory tworzy
rozpatrywane znaki towarowe, ma charakter nieznacznie odrdzniajacy.

50  Ponadto nawet przy zatozeniu, ze wczesniejszy znak towarowy wykazuje nieznacznie
odrdzniajacy charakter, okoliczno$¢ ta nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w danym przypadku.

51 W istocie, chociaz przy ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad nalezy
uwzgledni¢ charakter odr6zniajacy wcezesniejszego znaku towarowego, to stanowi on tylko
jeden z elementow, ktore nalezy bra¢ pod uwage w ramach tej oceny. A zatem nawet gdy
wczesniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odr6zniajacy, prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad moze zaistnie¢ w szczegolnosci z powodu podobienstwa oznaczen i
podobienstwa danych towardéw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2007 r. w
sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM),

Zb.Orz. s. 11-5213, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo].

52 Co sie tyczy decyzji krajowych, na ktore powotlata si¢ skarzaca, nalezy przypomnie¢, ze
w mysl utrwalonego orzecznictwa rejestracje dokonane juz w panstwach cztonkowskich
stanowig jedynie jeden z czynnikoéw, ktore — nie bedac czynnikami rozstrzygajagcymi — moga



by¢ brane pod uwage przy dokonywaniu rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego
[wyroki Sgdu: z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble przeciwko
OHIM (Ksztatt mydta), Rec. s. I1-265, pkt 61; z dnia 19 wrze$nia 2001 r. w sprawie
T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okragta czerwono-biala tabletka), Rec. s. I1-2597, pkt
58].

53  Z orzecznictwa wynika rowniez, ze OHIM jest zobowigzany wykonywac swe
kompetencje w zgodzie z ogdlnymi zasadami prawa Unii. O ile przez wzglad na zasady
rownego traktowania i dobrej administracji OHIM musi bra¢ pod uwagg¢ decyzje wydane juz
w odniesieniu do podobnych zgtoszen i ze szczegdlng uwaga rozwazy¢, czy w danym
przypadku rozstrzygnigcie winno brzmie¢ tak samo, o tyle stosowanie tych zasad musi
pozostawaé w zgodzie z poszanowaniem zasady legalnosci. Co wigcej, ze wzgledow
pewnosci prawa, a doktadniej dobrej administracji, kazde zgtoszenie do rejestracji musi
zosta¢ rozpatrzone w sposob doktadny i kompletny, tak aby unikng¢ nieprawidtowego
rejestrowania znakow towarowych. Owo badanie musi mie¢ miejsce w kazdym konkretnym
przypadku. Rejestracja o0znaczenia jako znaku towarowego zalezy bowiem od specyficznych
kryteriow, ktore znajduja zastosowanie w kontekscie stanu faktycznego danej sprawy i stuza
weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objete podstawa odmowy rejestracji (zob. podobnie
wyrok Trybunatu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza
Technopol przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 7377 i
przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie, jak wynika to z pkt 1651 powyzej,
Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita, ze podstawa odmowy okreslona w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie rejestracji zgloszonego znaku towarowego,
w zwigzku z czym skarzaca nie moze skutecznie powotywac si¢ na wezesniejsze decyzje
OHIM celem podwazenia tego ustalenia.

54  Zwazywszy na powyzsze, [zba Odwolawcza prawidtowo stwierdzita, ze w przypadku
wczesniejszych znakow towarowych 1 zgtoszonego znaku towarowego istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. Nalezy zatem oddali¢ jedyny zarzut skarzacej, a
takze skarge w calosci.

W przedmiocie kosztow

55  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postgpowania przed Sadem kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

56  Wobec tego, ze skarzaca przegrata sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM —
obcigzy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledow



SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

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

Czucz

Labucka

Gratsias

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 maja 2012 r.

Podpisy

* Jezyk postepowania: polski.



