FERRERO PRZECIWKO OHIM — TIROL MILCH (TIMI KINDERJOGHURT)
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (druga izba)

z dnia 14 pazdziernika 2009 r.*

W sprawie T-140/08

Ferrero SpA, z siedziba w Alba (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw
C. Gielena i F. Jacobacciego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktérej drugg strong w postepowaniu przed izba odwolawczg OHIM byla

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, z siedzibg w Innsbrucku (Austria),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
30 stycznia 2008 r. (sprawa R 682/2007-2) dotyczaca postepowania w sprawie
uniewaznienia migdzy Ferrero SpA a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jirimée (sprawozdawca) i S. Soldevila Fragoso,
sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 14 kwietnia 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sgdu w dniu 22 lipca
2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 marca 2009 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 8 kwietnia 1998 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego 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)], Tirol Milch
reg.Gen.mbH Innsbruck dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku We-
wnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdlnotowego znaku towa-
rowego.

Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:

KINDERJOGHURT
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 29 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi:

sjogurt, jogurt owocowy, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu z owocami;
dania gotowe i czeSciowo gotowe gléwnie na bazie jogurtu lub produktéw na bazie
jogurtu; kremy na bazie jogurtu”.

W dniu 14 stycznia 1999 r. skarzaca, Ferrero SpA, wniosla sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich towaréw, ktére zostana objete
rejestracja, powolujac sie na swoj wczesniejszy stowny znak towarowy KINDER
zarejestrowany we Wtoszech od dnia 28 stycznia 1965 r. pod numerem 168843 i po
przedluzeniu pod numerem 684985 dla towaréw nalezacych do klasy 30 i odpowiada-
jacych nastepujacemu opisowi: ,kawa, herbata, cukier, ryz, tapioka, sago, preparaty
zastepujace kawe; chleb, ciastka, ciasta, ciasto na ciasta i wyroby cukiernicze, spozywcze
kremy lodowe, miéd, melasa, drozdze i proszek do pieczenia; sél, musztarda; pieprz,
ocet, sosy; przyprawy; lody spozywcze; kakao, wyroby z kakao, tj. masa z kakao na
napoje na bazie kakao, masa czekoladowa; warstwy, gléwnie warstwy czekoladowe,
czekolada, praliny, ozdoby choinkowe z czekolady, wyroby czekoladowe z nadzieniem
alkoholowym, stodycze, wyroby cukiernicze, w tym ciasto stale i plynne na ciasta”.

Decyzja z dnia 29 wrzeénia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw na podstawie
art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009].

Powyzsza decyzje potwierdzita Czwarta Izba Odwotawcza w dniu 3 listopada 2003 r.
w sprawie R 1147/2000-4-.
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W nastepstwie oddalenia sprzeciwu zgloszenie znaku towarowego zostalo opubliko-
wane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 42/2004 z dnia 11 paz-
dziernika 2004 r.

W dniu 19 sierpnia 2005 r. skarzaca zlozyla wniosek o uniewaznienie rejestracji tego
znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie
art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009]. Wniosek ten zostal zlozony
w odniesieniu do wszystkich towaréw objetych rejestracja.

Na poparcie swojego wniosku o uniewaznienie skarzaca, powolujac sie na art. 8 ust. 1
lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, do ktérych odsyta art. 52 ust. 1 lit. a) tego
rozporzadzenia, wskazuje ww. w pkt 4 rejestracje znaku towarowego dokonana we
Wloszech, a takze 35 innych wczesniejszych praw wloskich, francuskich, hiszpanskich
i miedzynarodowych, wymienionych w pkt 5 skargi, z ktérych kazde zawiera element
skinder” oraz dodatkowy element i/lub elementy graficzne.

Decyzja z dnia 14 marca 2007 r. Wydzial Uniewazniers uniewaznil wspdlnotowy znak
towarowy TiMi KiINDERJOGHURT, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 4 maja 2007 r. Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck wniosta do OHIM na
podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009) odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Odwolanie to zostalo uwzglednione decyzja Drugiej Izby Odwotawczej z dnia
30 stycznia 2008 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”). Izba Odwotawcza uchylita
decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalita wniosek o uniewaznienie.
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Przede wszystkim Izba Odwotawcza stwierdzila zasadniczo, ze wprawdzie decyzje
Wydziatu Sprzeciwéw nie korzystaja z powagi rzeczy osadzonej, jednak merytoryczne
ustalenia i wnioski zawarte we wczesniejszych decyzjach OHIM sa dla Wydziatu
Uniewaznienn wiazace na podstawie zasady nemo potest venire contra factum
proprium, zgodnie z ktéra administracja jest zobowiazana do przestrzegania swoich
wlasnych decyzji, w szczegélnosci gdy decyzje te pozwolily stronom postepowania
naby¢ w sposéb legalny prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Nastepnie Izba
Odwolawcza potwierdzita ustalenia z decyzji Wydziatu Sprzeciwéw i decyzji Czwartej
Izby Odwotawczej z dnia 3 listopada 2003 r., zgodnie z ktérymi rozpatrywane znaki
towarowe oceniane jako calo$¢ sa rézne z uwagi na istotne réznice na plaszczyznach
wizualnej i fonetycznej. Wreszcie Izba Odwolawcza oddalila wniosek o uniewaznienie,
poniewaz nie zostata spelniona przestanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, tj. przestanka identycznosci lub podobieristwa oznaczen.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— tytulem zadania gléwnego — oddalenie skargi w catosci;
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania;

— pomocniczo, jezeli Sad uzna, Ze oznaczenia nie sa rézne — albo orzeczenie
w przedmiocie stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, jezeli uzna, iz
dysponuje wystarczajacymi informacjami, albo przekazanie sprawy do OHIM
celem dalszego postepowania;

— w tym ostatnim przypadku — zobowigzanie OHIM do pokrycia jedynie wlasnych
kosztow.

Co do istoty

W uzasadnieniu skargi skarzacy podnosi dwa zarzuty dotyczace, po pierwsze,
nieprawidlowego stosowania zasady powagi rzeczy osadzonej i po drugie, naruszenia
art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego blednego zastosowania zasady powagi
rzeczy osgdzonej

Argumenty stron

W ramach tego zarzutu skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza zaprzeczyta sama sobie,
stwierdzajac z jednej strony, ze decyzje Wydzialu Sprzeciwéw pozbawione sa skutku
negatywnego powagi rzeczy osadzonej, gdyz nie stoja na przeszkodzie dopuszczalnosci
pdZniejszego wniosku o uniewaznienie, z drugiej strony za$ twierdzac, Ze nie mozna
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tych decyzji zupelnie zlekcewazy¢ w przypadku orzekania w przedmiocie p6Zniejszego
wniosku o uniewaznienie w postepowaniu toczacym sie miedzy tymi samymi stronami,
w ktérym przedmiot i podnoszone zarzuty s3a identyczne. Decyzje Wydzialu
Sprzeciwéw nie sa bowiem wigzace w ramach pézniejszego postepowania w sprawie
uniewaznienia. Skarzaca przedstawia w tym wzgledzie cztery nastepujace powody:

Po pierwsze, skarzaca twierdzi, ze nowe elementy stanu faktycznego i dodatkowe
dowody przedstawione przed Wydzialem Uniewaznien, w szczeg6lnosci te wykazujace
renome znaku towarowego KINDER i rodziny znakéw KINDER, wystarczaja, zeby
znaczaco zmieni¢ przedmiot sporu w ten sposéb, ze wnioski wywiedzione z decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw nie beda juz istotne dla sprawy.

Po drugie, dokonane przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej decyzji rozréznienie
pomiedzy ,,skutkiem pozytywnym” a ,skutkiem negatywnym” powagi rzeczy osadzonej
jest sztuczne i nie ma podstawy prawnej. Albo decyzja korzysta z powagi rzeczy
osadzonej, albo nie.

Po trzecie, zasada nemo potest venire contra factum proprium przywotana
w zaskarzonej decyzji nie jest znana w postgpowaniu administracyjnym.

Po czwarte, oddalenie sprzeciwu i dokonanie w nastepstwie tego rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego nie moze dawaé wlascicielowi danego znaku
towarowego podstaw do powolywania sie na pewno$¢ prawa ani uzasadnione
oczekiwania, poniewaz prawo przewiduje mozliwos$¢ pézniejszego zakwestionowania
rejestracji poprzez zlozenie wniosku o uniewaznienie lub podniesienie zadania
wzajemnego w ramach powddztwa o naruszenie praw do znaku.

Z powyzszych argumentéw skarzaca wnosi, ze nalezy stwierdzi¢ niewaznos¢
zaskarzonej decyzji.
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OHIM najpierw podkresla, ze popiera twierdzenie zawarte w zaskarzonej decyzji
i w skardze, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podstawa faktyczna sporu ulegta
znacznej zmianie, Wydzial Uniewaznien nie jest zwiazany wynikiem postepowania
w sprawie sprzeciwu w zakresie, w jakim jest on zobowiazany do orzeczenia w nowej
sprawie.

Nastepnie OHIM stwierdzil, ze co sie tyczy z kolei spraw, w ktérych elementy faktyczne
i prawne sg identyczne, nalezy wprowadzi¢ istotne rozréznienie pomiedzy z jednej
strony wymogiem spo6jnos$ci, do zachowania ktdrej zobowiazany jest organ admini-
stracyjny wlasciwy w sprawie rejestracji znakéw towarowych poprzez stosowanie takich
samych zasad prawnych w kazdej sprawie i poprzez uwzglednianie w miare mozliwos$ci
precedenséw w sprawach identycznych lub podobnych, a z drugiej strony spoczywa-
jacym na tej instancji obowiazkiem takiego samego rozstrzygniecia jak we wcze$niejszej
sprawie ze wzgledu na prawnie wiazacy charakter wczeéniejszej decyzji wydanej przez
te instancje albo wyzsza instancje administracyjna lub sadowa.

W tym wzgledzie OHIM twierdzi, ze ,wymdg spojnosci” oznaczajacy wprowadzenie
mniej lub bardziej wiazacych wewnetrznych wytycznych, uwag praktycznych lub
kontroli jako$ci jest zgodnie z orzecznictwem ograniczony zasada legalnosci. Z zasady
tej wynika, ze dany organ nie jest zwiazany wcze$niejsza decyzja obarczona btedem.
W szczegélnosci, w zwiazku z tym, ze decyzje dotyczace rejestracji oznaczenia jako
wspdlnotowego znaku towarowego wydawane przez OHIM na podstawie rozporza-
dzenia nr 40/94 wynikaja z wykonywania kompetencji ograniczonej, a nie uprawnien
dyskrecjonalnych, zgodno$c¢ tych decyzji z prawem nalezy ocenia¢ jedynie na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykladnia dokonang przez sad wspélnotowy,
nie za$ na podstawie wczesniejszej praktyki decyzyjnej OHIM lub izb odwolawczych
tego urzedu.

W konsekwencji i niezaleznie od kwestii stosowania zasady nemo potest venire contra
factum proprium OHIM twierdzi, ze zasady tej w niniejszej sprawie nie mozna
interpretowaé w taki sposéb, ze Wydzial Uniewaznien jest zwiazany wcze$niejszymi
decyzjami Wydziatu Sprzeciwéw lub izby odwotawczej wydanymi w tej samej sprawie.
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Ponadto taka wykladnia jest zgodna z lektura a contrario art. 62 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 64 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009), zgodnie z ktérym
uzasadnienie i rozstrzygniecie decyzji izb odwolawczych wiaze jedynie ,pierwsza
instancje”, w przypadku gdy sprawa zostata przekazana do ponownego rozpatrzenia
przez instancje, ktéra wydala zaskarzong decyzje, i w zakresie, w jakim okolicznosci
faktyczne danej sprawy pozostaja takie same.

Ponadto OHIM zgadza si¢ z argumentem skarzacej, zgodnie z ktérym oddalenie
sprzeciwu i dokonanie w nastepstwie tego rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego nie mogg stwarza¢ uzasadnionych oczekiwan.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza faktycznie naruszyla prawo, stwierdzajac,
ze Wydzial Uniewaznien byt zwiazany wcze$niejsza decyzja Wydziatu Sprzeciwéw.

Jednakze zdaniem OHIM przed stwierdzeniem niewaznosci zaskarzonej decyzji nalezy
ustali¢, czy Izba Odwolawcza wlasciwie orzekta co do istoty sprawy. W konsekwencji
w ramach niniejszego postepowania nalezy oceni¢ zasadno$¢ zaskarzonej decyzji
w odniesieniu do analizy, jaka Izba Odwolawcza przeprowadzila w przedmiocie
podobienstwa oznaczen w kontekscie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

Ocena Sadu

W ramach tego zarzutu nalezy zbada¢ znaczenie, w kontekscie postepowania w sprawie
uniewaznienia w OHIM, dokonanych przez Izbe Odwolawcza ustalen i wnioskéw
wyciagnietych z nich we wczesniejszej decyzji wydanej w ramach postepowania
w sprawie sprzeciwu pomiedzy tymi samymi stronami i dotyczacego tego samego
znaku wspélnotowego.
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W tym wzgledzie nalezy najpierw zauwazy¢, ze niezaleznie od odpowiedzi na to pytanie
Izba Odwolawcza w pkt 32-46 zaskarzonej decyzji dokonata odrebnej i kompletnej
merytorycznej analizy sporu dotyczacej w szczegdlnos$ci podobienistwa rozpatrywanych
oznaczen, ktora stanowi przedmiot drugiego zarzutu skarzace;j.

W tych okolicznosciach nalezy podsumowaé, ze pomimo stwierdzei dokonanych
w pkt 30 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza nie zastosowata w niniejszej sprawie
zasady powagi rzeczy osadzonej. W konsekwencji zarzut pierwszy opiera sie na
btednym zalozeniu prawnym, dlatego tez nalezy go oddalic.

Jednakze przed przystapieniem do badania zarzutu drugiego nalezy zauwazy¢, ze Izba
Odwolawcza w pkt 17-29 zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzila, iz zasada powagi
rzeczy osadzonej, zgodnie z ktéra nie mozna podwaza ostatecznego charakteru
orzeczenia sagdowego, nie ma zastosowania do stosunku miedzy ostateczna decyzja
w sprawie sprzeciwu a wnioskiem o uniewaznienie, zwazywszy w szczeg6lnosci na to, ze
po pierwsze, postepowania przed OHIM maja charakter administracyjny, a nie sadowy,
i po drugie, ze wlasciwe przepisy rozporzadzenia nr 40/94, tj. art. 52 ust. 4 i art. 96 ust. 2
(obecnie art. 53 ust. 4 i art. 100 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009) nie przewiduja
podobnej zasady.

Izba Odwolawcza, w pkt 30 zaskarzonej decyzji, réwniez slusznie zauwazyla, ze
w przypadku gdy nalezy orzec w przedmiocie wniosku o uniewaznienie w postepowaniu
toczacym sie miedzy tymi samymi stronami, w ktérym przedmiot i podnoszone zarzuty
sa identyczne, nie mozna zupelnie zlekcewazy¢ ustalen zawartych w ostatecznej decyzji
w sprawie sprzeciwu, pod warunkiem ze na owe ustalenia i rozstrzygniete kwestie nie
wplywaja nowe okolicznoséci faktyczne, dowody lub nowe zarzuty. Powyzsze
twierdzenie jest bowiem jedynie szczegélnym wyrazem orzecznictwa, zgodnie
z ktérym wczesniejsza praktyka decyzyjna OHIM stanowi czynnik, ktéry moze by¢
wziety pod uwage przy ocenie, czy dane oznaczenie nadaje sie do zarejestrowania
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko
OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 45, 53].
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Natomiast Izba Odwotawcza nie miata racji, stwierdzajac w pkt 30 zaskarzonej decyzji,
ze w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia instancje OHIM zwigzane sa
ustaleniami dokonanymi w ostatecznej decyzji wydanej w ramach postepowania
w sprawie sprzeciwu, zgodnie z zasadg nemo potest venire contra factum proprium,
z ochrona praw nabytych, jak réwniez z zasadami pewnosci prawa i uzasadnionych
oczekiwan. I tak, po pierwsze, poniewaz zasada powagi rzeczy osadzonej nie dotyczy
decyzji, nawet ostatecznej, wydanej w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu,
decyzja ta nie moze dawac podstawy ani dla praw nabytych, ani dla uzasadnionych
oczekiwan co do wyniku péZniejszego postepowania w sprawie uniewaznienia. Po
drugie, gdyby uwzgledni¢ argumentacje Izby Odwolawczej w tym wzgledzie,
podwazenie rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego stanowigcego przedmiot
decyzji w sprawie sprzeciwu w drodze wniosku o uniewaznienie w postepowaniu
toczacym sie miedzy tymi samymi stronami, w ktérym przedmiot i podnoszone zarzuty
sa identyczne, byloby pozbawione wszelkiej skutecznosci, nawet jezeli na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94 jest to mozliwe, na co wskazuja przedstawione powyzej
rozwazania.

W zwiazku z powyzszym wniosek Izby Odwotawczej dotyczacy wiazacego charakteru
ustalent dokonanych w decyzji ostatecznej w sprawie sprzeciwu w ramach pézniejszego
postepowania w sprawie uniewaznienia jest btedny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)i art. 8ust. 5
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

W ramach zarzutu drugiego skarzaca twierdzi, po pierwsze, ze renoma jej réznych
wczesniejszych znakéw towarowych nie zostala nalezycie uwzgledniona przez Izbe
Odwotawcza.
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W tym wzgledzie skarzaca przypomina najpierw, ze w konteksécie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 renoma i charakter odrézniajacy petnia ,kluczowa role”,
natomiast w kontekscie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia stanowia one
podstawowe czynniki stuzace ustaleniu istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia

w blad.

Nastepnie, mimo ze w pkt 35 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza potwierdzita
decyzje Wydzialu Uniewaznienn w odniesieniu do powszechnej znajomosci wczesniej-
szego znaku, w dalszej kolejnosci nie uwzglednita tej powszechnej znajomosci przy
dokonywaniu oceny charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku towarowego
i nie dokonala poréwnania tego znaku ze spornym znakiem towarowym.

Ponadto, stwierdzajac w pkt 35 zaskarzonej decyzji dotyczacym oceny dowoddéw
powszechnej znajomosci wcze$niejszego znaku towarowego, ze badania wykazaly
réwniez, iz wyraz ,kinder” jest spontanicznie kojarzony z wyrobami cukierniczymi
oznaczonymi znakiem towarowym KINDER, Izba Odwolawcza niestusznie zmniej-
szyla game towaréw, z ktérymi wiaze si¢ renoma znaku towarowego KINDER. Prawid-
fowa ocena doprowadzitaby bowiem do wniosku, ze znak towarowy KINDER jest
kojarzony nie tylko z wyrobami cukierniczymi, ale takze z czekolada, jajkami
w czekoladzie, deserami (w tym deserami mlecznymi) i batonami czekoladowymi.

Wreszcie wbrew twierdzeniom Izby Odwolawczej w celu dokonania oceny podobieri-
stwa dwdch oznaczen nalezy uwzgledni¢ renome znaku towarowego. W tym wzgledzie
skarzaca przypomina orzecznictwo, zgodnie z ktérym znaki towarowe, ktére maja
charakter wysoce odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na
rynku — ciesza si¢ wigksza ochrona niz te, ktérych charakter jest mato odrézniajacy.
Wprawdzie wspomniane orzecznictwo dotyczy przypadkéw podobienistwa w ramach
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, jednak renome nalezy takze uwzgledniaé
jako istotny czynnik w rozpatrywanym przypadku, w ramach oceny podobiernstwa
dwéch oznaczerr na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia. W tym wzgledzie
skarzaca twierdzi, ze istnienie zwigzku pomiedzy zakresem renomy a podobieristwem
znakéw towarowych zostalo uznane w dawnym prawie znakéw towarowych Beneluksu
w tym sensie, ze im silniejszy jest znak towarowy lub im wigksza jego renoma, tym
tatwiej zaakceptowac istnienie skojarzenia z tym znakiem lub podobieristwa do niego.
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Po drugie, nawet jezeli towary oznaczone spornym znakiem towarowym i towary
oznaczone znakami wcze$niejszymi nie s identyczne i nie naleza do tej samej klasy, nie
zmienia to faktu, Ze sa one wyraznie do siebie podobne. Zwazywszy bowiem na fakt, ze
w odczuciu konsumentéw towary zwigzane z rodzina znakéw towarowych zawiera-
jacych wyraz ,kinder” bardzo kojarzg si¢ z mlekiem i ogélnie z produktami mlecznymi,
uzycie oznaczenia TiMi KINDERJOGHURT w potaczeniu z towarami na bazie jogurtu
mogloby wywotywa¢ u konsumenta silne skojarzenie miedzy produktami zwiazanymi
z ta rodzing znakéw towarowych a produktami oznaczonymi spornym znakiem
towarowym.

Po trzecie, skarzaca polemizuje takze z tym, ze Izba Odwotawcza w zaskarzonej decyzji
nie uwzglednila faktu, iz skarzaca jest wlascicielem duzej rodziny znakéw towarowych,
ktére zawieraja element ,kinder” lub sie z niego skladaja w polaczeniu z innymi
symbolami odrézniajgcymi lub opisowymi.

Tymczasem istnienie nawet serii lub rodziny znakéw towarowych stanowi istotny
czynnik w ocenie istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad. Prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w btad moze by¢ bowiem wywotane mozliwoscia skojarzenia
spornego znaku towarowego z wcze$niejszymi znakami towarowymi wchodzacymi
w sktad serii, jezeli sporny znak towarowy odznacza sie takim podobienstwem do tych
ostatnich, ktére moze skloni¢ konsumenta do uznania, ze znak ten nalezy do tej samej
serii, i — co za tym idzie — Ze oznaczane nim towary majg to samo pochodzenie
handlowe co towary oznaczane znakami wcze$niejszymi lub pochodzenie zblizone.
Tego rodzaju prawdopodobieristwo mogloby wystepowaé nawet wtedy, gdyby, tak jak
w niniejszej sprawie, na podstawie poréwnania spornego znaku towarowego z kazdym
z wczesniejszych znakéw towarowych z osobna nie dalo sie stwierdzi¢ istnienia
bezposredniego prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad.

W niniejszej sprawie, poniewaz ani Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, ani Izba
Odwolawcza nigdy nie kwestionowaly, ze element ,kinder” stanowi podstawowy
skladnik tej rodziny znakéw towarowych i ze wszystkie znaki towarowe z tej rodziny sa
szeroko rozpowszechnione na rynku i postrzegane przez konsumenta jako rodzina
znakéw towarowych, jest oczywiste, Ze sporny znak towarowy zostalby natychmiast
uznany za kolejny znak z tej rodziny lub serii, gdyz zawiera on takze element ,kinder”.
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I tak prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, w tym prawdopodobienistwo
skojarzenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, staloby sie pewne.

Po czwarte wreszcie, skarzaca utrzymuje, ze ocena przeprowadzona przez Izbe
Odwolawcza w pkt 36—44 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktéra dwa oznaczenia nie sa
podobne, jest niespdjna i btedna. W tym wzgledzie skarzaca przedstawia trzy
nastepujace powody:

Po pierwsze, Izba Odwolawcza nie wzieta pod uwage orzecznictwa, zgodnie z ktérym
stopienn podobienstwa do celéw poréwnania oznaczenn zgodnie z art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 nie jest taki sam jak stopienn podobieristwa wymagany
w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia. W przeciwienstwie bowiem do tego
drugiego przepisu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie wymaga, Zeby podobienstwo
oznaczen powodowalo prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.

Po drugie, zamiast oceny podobienistwa oznaczen pod wzgledem ogdlnego wrazenia
przez nie wywieranego Izba Odwotawcza dokonala ich oceny w nastepstwie
przeprowadzenia ,rozbioru analitycznego” spornego znaku.

Po trzecie, twierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym element ,timi” stanowi
element dominujgcy spornego znaku towarowego jest oczywiscie bledne. Z jednej
strony bowiem element ten jest wydrukowany na bialo na ciemniejszym tle, co sprawia,
Ze staje si¢ on ,mniej czytelny”, niz gdyby byl wydrukowany na czarno na bialym tle, i
z drugiej strony stanowi on jedynie niewielka cze$¢ znaku jako calo$ci. Przeciwnie, to
element ,kinder” jest elementem dominujacym tego znaku towarowego. Po pierwsze,
element ,kinderjoghurt” jest bowiem wydrukowany na czarno i zajmuje duzo wieksza
powierzchnie niz element ,timi”. Po drugie, element ,joghurt” jako pojecie opisowe
nalezy uzna¢ albo za element nieistotny, albo za element uwypuklajacy de facto
podobienistwo do rodziny znakéw towarowych KINDER. Ponadto stwierdzenie Izby
Odwolawczej z pkt 41 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym element ,kinder” nie
wystepuje ani nie jawi sie jako samoistny element i jest potaczony z elementem
sjoghurt”, jest rowniez nieprawidlowe. Zgodnie z orzecznictwem bowiem fakt, Ze

II - 3959



51

52

53

WYROK Z DNIA 14.10.2009 r. — SPRAWA T-140/08

element odrézniajacy jest potaczony z elementem opisowym, nie wyklucza podobieni-
stwa elementu odrdzniajacego. Wreszcie, zalozywszy nawet, ze element ,timi” jest
réowniez istotny, Izba Odwolawcza nie powinna byla zupelnie pominaé elementu
skinder” w ramach poréwnania dwéch oznaczen. Skarzaca przypomina w tym
wzgledzie, ze w szczegblnych przypadkach wczesniejszy znak towarowy, uzywany
przez osoby trzecie w oznaczeniu zlozonym zawierajacym nazwe przedsigbiorstwa tej
osoby trzeciej, ktory zachowuje w tym oznaczeniu zlozonym niezalezna pozycje
odrdzniajacy, nie stanowi z tego wzgledu elementu dominujacego. W takiej sytuacji
calo$ciowe wrazenie wywierane przez zlozone oznaczenie moze niemniej jednak
powodowad, ze odbiorcy uznajg, iz dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo, w ktérym to przypadku nalezaloby stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.

Z powyzszego skarzaca wnioskuje przede wszystkim, iz wystepuje duze prawdopodo-
biefistwo, Zze uzywanie spornego znaku towarowego bedzie dziala¢é na szkode
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 charakteru odrézniajacego
i renomy stownego znaku towarowego KINDER, ze Tirol Milch reg.Gen.mbH
Innsbruck bedzie czerpa¢ nienalezna korzy$¢ z tego charakteru odrdzniajacego i z tej
renomy i wreszcie ze istnieje tez duze prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia z uwagi na podobieristwo znakdéw
towarowych i towaréw nimi oznaczonych oraz renome znaku towarowego KINDER
i rodziny znakéw towarowych skarzacej.

OHIM nie zgadza sie z argumentami skarzacej.

Ocena Sadu

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze istnienie podobienstwa pomiedzy wcze$niejszym
znakiem towarowym a spornym znakiem towarowym stanowi wspdlna przestanke
stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, do ktérych odsyla
art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia. Co sie tyczy oceny tej przestanki, z orzecznictwa
dotyczacego wykladni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 49, s. 1), ktérego normatywna tre$é

1I - 3960



54

55

56

FERRERO PRZECIWKO OHIM — TIROL MILCH (TIMI KINDERJOGHURT)

jest zasadniczo identyczna z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, wynika, Ze przepis ten
zaklada istnienie w szczegdlnosci elementéw podobienstwa wizualnego, fonetycznego
lub koncepcyjnego (zob. wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie
C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 28 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Ponadto z orzecznictwa Trybunatu dotyczacego wyktadni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104
wynika dalej, iz dla spetnienia przestanki podobienistwa nie jest konieczne wykazanie, ze
w odczuciu danego kregu odbiorcéw w przypadku cieszacego sie renoma wcze$niej-
szego znaku towarowego i zgloszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad. Wystarczy, by stopien podobienistwa miedzy tymi znakami
byl na tyle duzy, ze dany krag odbiorcéw nabierze przekonania o istniejacym miedzy
nimi zwiazku. Istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ calosciowo, biorac pod uwage
wszystkie czynniki majace znaczenie w danej sprawie. Jesli chodzi o poréwnanie
oznaczen w kontekscie wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych podobienstw
rozpatrywanych znakéw towarowych, powinno ono opieraé¢ si¢ na calo$ciowym
wrazeniu wywieranym przez te znaki, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych [zob. analogicznie wyrok Sadu z dnia 16 kwietnia
2008 r. w sprawie T-181/05, Citigroup i Citibank przeciwko OHIM— Citi (CITI),
Zb.Orz. s. I1-669, pkt 64, 65 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie — mimo ze element ,kinder” wystepuje w obu rozpatrywanych
oznaczeniach — mamy do czynienia, jak stusznie wskazata Izba Odwolawcza w pkt 42
zaskarzonej decyzji, z okre$lona liczba cech wizualnych i fonetycznych, ktére
wykluczajg mozliwo$¢ postrzegania tych oznaczen jako podobnych.

Po pierwsze, element ,kinder” jest potaczony z elementem ,joghurt”, co pozbawia ich
szczegblnego, autonomicznego istnienia. Z jednej strony bowiem nie tylko elementy
skinder” i ,joghurt” maja takie samo znaczenie wizualne, ale tez stylizowana
nieregularno$¢ tanczacej i falujacej czcionki elementu ,kinderjoghurt” spaja je
w harmonijna cato$é, w ramach ktérej te dwa elementy skltadowe stajg sie ledwie
zauwazalne. Te cechy szczegélne wykazuja, ze wbrew twierdzeniom skarzacej element
»kinder” nie jest po prostu dolaczony do elementu ,joghurt”. Z drugiej strony z uwagi na
stylizowana czcionke elementu ,kinder” uzyta w spornym znaku towarowym znak ten
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nie przypomina wizualnie wcze$niejszego, przedstawionego za pomoca klasycznej
czcionki sfownego znaku towarowego stanowiacego podstawe uniewaznienia.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze element ,kinder” w spornym znaku stanowi jedynie
cze$¢ elementu ,kinderjoghurt”, ktéry ma znaczenie drugorzedne w poréwnaniu do
elementu ,timi”. W tym wzgledzie nalezy oddali¢ podniesione przez skarzaca
argumenty majace na celu wykazanie, ze element ,timi” nie stanowi elementu
dominujacego ze wzgledu na jego niewielki rozmiar i rzekomo mniej czytelny charakter
od elementu ,kinderjoghurt”. Z jednej strony bowiem pod wzgledem wizualnym
element ten jest punktem centralnym oznaczenia, poniewaz znajduje sie w widocznym
i centralnym miejscu ponizej elementu ,kinderjoghurt”, co skutkuje tym, ze jako
pierwszy przyciaga uwage. To centralne umieszczenie rekompensuje w znacznej
mierze fakt, ze element ,timi” zostal wydrukowany mniejsza czcionka niz czcionka
uzyta przy elemencie ,kinderjoghurt”, a takze fakt, ze bialy druk na czarnym tle moze
ewentualnie sprawiaé, iz element ,timi” bedzie mniej czytelny niz element
»kinderjoghurt” umieszczony na dole oznaczenia. Z drugiej strony pod wzgledem
fonetycznym nalezy stwierdzi¢, ze element ,timi” jest wypowiadany jako pierwszy, tak
ze konsumenci beda przywiazywac¢ do niego najwieksza wage. Element ,kinder” jest
zatem przystoniety elementem dominujacym ,timi”, ktéry niewatpliwie bardziej rzuca
sie konsumentom w oczy.

Po trzecie, element ,kinder” zajmuje inng pozycje w stanowiacym podstawe
uniewaznienia wczesniejszym slownym znaku towarowym niz w spornym znaku,
w ktérym element ten znajduje si¢ wéréd dwoch innych elementdéw, z jednej strony
elementu ,timi” i z drugiej strony elementu ,joghurt”. Taka réznica znacznie ostabia nie
tylko podobienistwo fonetyczne, ktére moze istnie¢ pomiedzy tymi dwoma oznacze-
niami z uwagi na wspélny im element, ale tez ewentualne podobienistwo wizualne, ktére
moze istnie¢ ze wzgledu na ten element wspolny. W zwigzku z tym element ,kinder”
stanowi element nieistotny w calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez rozpatrywany
znak towarowy.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzilta, iz
rozpatrywane znaki towarowe nie sa podobne.
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Whniosku tego nie sg w stanie podwazy¢ pozostate argumenty skarzace;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy bowiem stwierdzi¢, w odniesieniu zaréwno do
argumentu dotyczacego renomy wczesniejszego znaku towarowego, jak i argumentu
dotyczacego podobieristwa pomiedzy towarami oznaczonymi kolidujacymi ze soba
znakami, ze nawet jezeli elementy te mozna uwzgledni¢ w ramach oceny prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w biad, to nie maja one jednak znaczenia w przypadku oceny
podobienstwa pomiedzy oznaczeniami.

W kazdym razie, po pierwsze, w odniesieniu do argumentu dotyczacego renomy wczes-
niejszego znaku towarowego nalezy zauwazy¢, ze w niniejszym przypadku brak po-
dobienstwa pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami, zakwestionowany w pkt 56—-58
powyzej, jest wyrazny do tego stopnia, ze renoma znaku towarowego KINDER,
niezaleznie od tego, czy zostala zakwestionowana, czy nie, nie jest w stanie podwazy¢
tego braku podobienistwa. Po drugie, w odniesieniu do argumentu dotyczacego
podobienistwa pomiedzy towarami oznaczonymi kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nalezy najpierw wskazaé, ze podczas gdy wszystkie towary oznaczone
spornym znakiem towarowym dotycza jogurtu i naleza do klasy 29, towary objete 36
wczeéniejszymi prawami do znaku towarowego, na ktére powolywano si¢ w uzasad-
nieniu wniosku o uniewaznienie, stanowia gléwnie wyroby kakaowe i czekoladowe,
a takze ciasta, wyroby ciastkarskie i cukiernicze i naleza do klasy 30. Ponadto wbrew
twierdzeniom skarzacej fakt, ze niektére z towaréw wymienionych w ostatniej
kolejno$ci moga zawieraé pewna ilo§¢ mleka, nie sprawia, ze sa one podobne do
mleka i produktéw mlecznych ogdlnie ani tez a fortiori do produktéw na bazie jogurtu.
Z powyzszego wynika, ze brak podobienstwa pomiedzy spornymi oznaczeniami nie jest
oczywiscie kompensowany istnieniem jakiegokolwiek podobienistwa pomiedzy towa-
rami oznaczanymi przez sporne znaki towarowe.

Nastepnie w odniesieniu do argumentu dotyczacego istnienia rodziny lub serii znakéw
towarowych nalezy przypomnie¢, ze w orzecznictwie zostalo przyjete, iz w przypadku
rodziny lub serii znakéw towarowych prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad,
ktére nalezy ocenia¢ w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, jest wieksze
ze wzgledu na fakt, Zze konsument moze blednie oceni¢ pochodzenie czy zrédio
towar6w lub ustug oznaczanych spornym znakiem towarowym i niestusznie zatozy¢, ze
znak ten stanowi cze$¢ tej rodziny czy serii znakéw (zob. analogicznie wyrok Trybunatu
z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM,
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Zb.Orz. s. 1-7333, pkt 63). Jednakze z orzecznictwa tego wynika réwniez, Ze istnienie
rodziny lub serii znakéw towarowych nie ma znaczenia w ramach dokonywania oceny
kwestii, czy zostala spelniona wspdlna przestanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, tj. istnienie podobienistwa pomiedzy wcze$niejszym
znakiem towarowym a spornym znakiem towarowym.

W kazdym razie nawet uznawszy, ze istnienie rodziny lub serii znakéw towarowych
stanowi istotny czynnik w ramach oceny istnienia takiego podobienstwa, prawdopo-
dobienistwo, ze konsument moze faktycznie uzna¢ w niniejszym przypadku, iz sporny
znak towarowy stanowi cze$¢ tej rodziny lub serii znakéw towarowych, jest bardzo
male, a wrecz w ogole nie istnieje, ze wzgledu na wage, jaka maja réznice istniejace
pomiedzy spornym znakiem i oznaczeniami wymienionymi w pkt 5 skargi.

W tym wzgledzie nalezy wskazac na trzy nastepujace aspekty: Po pierwsze, w przeci-
wienistwie do oznaczen wymienionych w pkt 5 skargi, element ,kinderjoghurt”
spornego znaku towarowego stanowi jedno stowo, napisane w ten sposéb, ze nie ma
przerwy pomiedzy elementem ,kinder” i elementem ,joghurt”. Po drugie, w przeciw-
ieristwie do oznaczenn wymienionych w pkt 5 skargi sporny znak cechuje opisana
w pkt 56 powyzej stylizowana nieregularno$¢ zapisu elementu ,kinderjoghurt”. Po
trzecie, w przeciwieristwie do oznaczenn wymienionych w pkt 5 skargi, sporny znak
towarowy zawiera element ,timi”, ktéry ze wzgledu na swdj dominujacy charakter
przyslania element ,kinderjoghurt” i a fortiori skladajacy sie nan element ,kinder”.

W konsekwencji nalezy oddali¢ argument dotyczacy istnienia rodziny lub serii znakéw
towarowych.

Ponadto w odniesieniu do argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie
uwzglednifa faktu, ze w ramach art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ocena stopnia
podobieristwa nie wymaga przeprowadzenia oceny istnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w btad, nalezy stwierdzi¢, ze ustalenia Izby Odwotawczej, do ktérych Sad
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przylaczyl sie w pkt 56—58 powyzej, wykazuja brak podobienistwa niezaleznie od tego,
czy stopient podobieristwa moze ewentualnie by¢ zdolny stwarza¢ prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad.

Wreszcie wbrew twierdzeniom skarzacej Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa,
przeprowadzajac ,analityczny rozbiér” spornego znaku towarowego. W ramach oceny
stopnia podobienstwa nalezy bowiem uwzgledni¢ calo$ciowe wrazenie wywierane
przez potaczenie elementéw skladajacych sie na te znaki towarowe, co zarazem nie stoi
na przeszkodzie sukcesywnemu rozpatrzeniu poszczegdlnych tworzacych go
elementéw. W niniejszej sprawie, stwierdziwszy w pkt 43 zaskarzonej decyzji, ze
réznice pomiedzy oznaczeniami réwnowaza jedyny element podobienistwa, Izba
Odwotawcza podkreslita, ze przy poréwnywaniu rozpatrywanych oznaczen jako catosci
wywierane przez nie calo$ciowe wrazenie byto rézne. W zwiazku z tym, ze wspomniany
»analityczny rozbiér” nie zostal dokonany kosztem uwzglednienia calo$ciowego
wrazenia wywieranego przez polaczenie elementéw skladajacych sie na sporne znaki
towarowe, argument skarzacej nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

Z calo$ci powyzszych rozwazan wynika zatem, Ze zarzut drugi powinien zostad
oddalony jako bezzasadny.

Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy oddali¢ skarge w cato$ci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Ferrero SpA zostaje obcigzona kosztami post¢powania.

Pelikdnova Jurimée Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 pazdziernika
2009 r.

Podpisy

II - 3966



