WYROK Z DNIA 24.3.2011 r. — SPRAWA C-552/09 P

WYROK TRYBUNALU (pigta izba)

z dnia 24 marca 2011 r.*

W sprawie C-552/09 P,

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej, wniesione w dniu 23 grudnia 2009 r.,

Ferrero SpA, z siedzibg w Albie (Wlochy), reprezentowana przez C. Gielena,
advocaat,

wnoszaca odwolanie,

w ktérej pozostatymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez D. Botisa, dziatajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: angielski.
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Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

strona postepowania przed Izba Odwotawcza,

TRYBUNAL (piata izba),

w sktadzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), pelniacy obowiazki prezesa piatej izby,
M. Ilesic¢ i E. Levits, sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listo-
pada 2010 r.,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
bez opinii,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwotaniu Ferrero SpA (zwana dalej ,Ferrero”) wnosi o uchylenie wyroku
Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot Europejskich z dnia 14 pazdziernika 2009 r. w spra-
wie T-140/08 Ferrero przeciwko OHIM - Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT),
Zb.Orz. s. 11-3941 (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego odda-
lono jej skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 stycznia 2008 r.
(sprawa R 682/2007-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia pomiedzy
Ferrero a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (zwana dalej ,zaskarzona decyzj3”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone rozporzadzeniem
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku to-
warowego (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej
jednak z uwagi na date zajscia okoliczno$ci faktycznych spér podlega przepisom roz-
porzadzenia nr 40/94.

Zgodnie z motywem siédmym rozporzadzenia nr 40/94:

»ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktéra w szczegdélnosci
ma mu zapewni¢ funkcje wskazania pochodzenia, jest calkowita w przypadku iden-
tycznosci miedzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub uslugami; ochrona ma
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zastosowanie réwniez do przypadkéw podobieristwa miedzy znakiem i oznaczeniem
oraz towarami lub ustugami; pojecie podobieristwa nalezy interpretowa¢ w odniesie-
niu do prawdopodobiernistwa wprowadzenia w btad; prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w btad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw, w szczegdélnosci rozpozna-
walnosci znaku towarowego na rynku, mogacego powsta¢ skojarzenia ze znakiem
uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobienistwa miedzy znakiem towarowym
i oznaczeniem, miedzy okreslonymi towarami lub ustugami, stanowi szczegdlny wa-
runek dla takiej ochrony”.

Artykul 8 ust. 1 tegoz rozporzadzenia stanowit:

»W wyniku sprzeciwu wtasciciela wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

b) zpowodu identycznoscilub podobienistwa do wcze$niejszego znaku towarowego,
identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorc6w] na terytorium, na ktérym
wczedniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienstwo wprowadze-
nia w bfad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym
znakiem towarowym”.

Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 przewidywal:

»Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego w ro-
zumieniu ust. 2, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on iden-
tyczny lub podobny do wczesniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub
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ustug, ktdre nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest zarejestrowa-
ny, jezeli, w przypadku wcze$niejszego wspoélnotowego znaku towarowego, cieszy sie
on renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towaro-
wego, cieszy sie on renomg w danym panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci
z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takie-
go wczesniejszego znaku towarowego [jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny
tego znaku towarowego powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniaja-
cego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dzialalo na
ich szkode]”.

Artykul 49 ust. 11 2 tegoz rozporzadzenia mial nastepujace brzmienie:

»1. Zrzeczenie si¢ wspélnotowego znaku towarowego moze dotyczy¢ niektérych lub
wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany.

2. Zrzeczenie sie znaku towarowego przez wlasciciela zgtasza sie do [OHIM] w for-
mie pisemnej. Staje sie ono skuteczne z chwila wpisu do rejestru”.

Artykul 52 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Wzgledne podstawy uniewaznie-
nia’, stanowil w ust. 1:

»Niewaznos$¢ wspoélnotowego znaku towarowego stwierdza sie [Wspdlnotowy znak
towarowy uniewaznia sie] na podstawie wniosku do [OHIM] lub roszczenia wzajem-
nego w postepowaniu w sprawie naruszenia:
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a) w przypadku gdy istnieje wcze$niejszy znak towarowy okreslony w art. 8 ust. 2
i jezeli spelnione sa warunki okreslone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykutu;

Artykut 54 ust. 2 tegoz rozporzadzenia stanowit:

»~Uwaza sie, ze wspdlnotowy znak towarowy od poczatku nie powoduje skutkéw
okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono jego nie-
wazno$¢ [uniewazniono go]”.

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 8 kwietnia 1998 r. Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (zwana dalej , Tirol
Milch”) z siedziba w Innsbrucku wniosta do OHIM o rejestracje jako wspélnotowego
znaku towarowego nastepujacego oznaczenia graficznego:

KiNDERJOGHURT
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 29 Porozumienia nicej-
skiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug dla celéw rejestra-
¢ji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej ,porozumieniem
nicejskim”), i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

»jogurt, jogurt owocowy, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu z owocami;
dania gotowe i cze$ciowo gotowe gléwnie na bazie jogurtu lub produktéw na bazie
jogurtu; kremy na bazie jogurtu”.

W dniu 14 stycznia 1999 r. Ferrero wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego
znaku towarowego dla wszystkich towardw, ktdére zostana objete rejestracja, powo-
tujac sie na swdj wczesniejszy slowny znak towarowy KINDER, zarejestrowany we
Wtoszech od dnia 28 stycznia 1965 r. pod numerem 168843 i po przedtuzeniu pod
numerem 684985 dla towaréw nalezacych do klasy 30 porozumienia nicejskiego
i odpowiadajacych 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 state i ptynne na ciasta”.

Decyzja z dnia 29 wrze$nia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM oddalil sprzeciw na
podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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Powyzsza decyzje potwierdzita w dniu 3 listopada 2003 r. Czwarta Izba Odwolawcza
OHIM.

Znak towarowy TiMi KiNDERJOGHURT zostal zarejestrowany w dniu 20 sierp-
nia 2004 r. i zostal opublikowany w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych
z dnia 11 pazdziernika 2004 r.

W dniu 19 sierpnia 2005 r. Ferrero ztozyta wniosek do OHIM o uniewaznienie reje-
stracji wspomnianego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzg-
dzenia nr 40/94. Wniosek ten zostal zlozony w odniesieniu do wszystkich towaréw
objetych rejestracja.

Decyzja z dnia 14 marca 2007 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uniewaznit wspélno-
towy znak towarowy TiMi KINDERJOGHURT zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

W dniu 4 maja 2007 r. Tirol Milch wniosta do OHIM na podstawie art. 59 rozporza-
dzenia nr 40/94 odwotanie od wspomnianej decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Sporna decyzja Druga Izba Odwotawcza uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznient
i oddalita wniosek o uniewaznienie.

Przede wszystkim Izba Odwolawcza stwierdzita zasadniczo, ze wprawdzie decyzje
Wydzialu Sprzeciwdw nie korzystaja z powagi rzeczy osadzonej, jednak merytoryczne
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ustalenia i wnioski zawarte we wczeéniejszych decyzjach OHIM sa dla Wydziatu
Uniewaznien wigzace na podstawie zasady nemo potest venire contra factum pro-
prium, zgodnie z ktéra administracja jest zobowigzana do przestrzegania swoich
wlasnych decyzji, w szczegélnosci gdy decyzje te pozwolily stronom postepowania
naby¢ w sposéb legalny prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Nastepnie
Izba Odwotawcza potwierdzila ustalenia z decyzji Wydziatlu Sprzeciwéw i decyzji
Czwartej Izby Odwolawczej z dnia 3 listopada 2003 r., zgodnie z ktérymi rozpatry-
wane znaki towarowe oceniane jako calo$¢ sa rézne z uwagi na istotne réznice na
plaszczyznach wizualnej i fonetycznej. Wreszcie Izba Odwotawcza oddalita wniosek
0 uniewaznienie, poniewaz nie zostala spetniona przestanka stosowania art. 8 ust. 1
lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, tj. przeslanka identycznosci lub podo-
bienistwa oznaczen.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 14 kwietnia 2008 r. Ferrero wniosta
skarge o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji oraz obciazenie OHIM kosztami
postepowania.

W uzasadnieniu skargi wniesionej do Sadu skarzgca podniosta dwa zarzuty dotycza-
ce, odpowiednio, nieprawidtowego stosowania zasady powagi rzeczy osadzonej i na-
ruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do zarzutu pierwszego Sad zauwazyl w pkt 32 zaskarzonego wyroku,
ze Izba Odwolawcza dokonala odrebnej i kompletnej merytorycznej analizy sporu
dotyczacej w szczegdlnosci podobieristwa rozpatrywanych oznaczen, tak ze pomimo
stwierdzen dokonanych w pkt 30 spornej decyzji, Izba Odwolawcza nie zastosowata
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zasady powagi rzeczy osadzonej. Sad wywnioskowal z tego w pkt 33 wspomnianego
wyroku, ze zarzut pierwszy opieral si¢ na blednym zalozeniu prawnym, dlatego tez
nalezato go oddalic.

Sad wskazal jednak w pkt 36 zaskarzonego wyroku, iz Izba Odwotawcza nie mia-
ta racji, stwierdzajac, Ze w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia instancje
OHIM zwigzane sg ustaleniami dokonanymi w ostatecznej decyzji wydanej w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu, zgodnie z zasada nemo potest venire contra fac-
tum proprium, z ochrona praw nabytych, jak réwniez z zasadami bezpieczenstwa
prawnego i uzasadnionych oczekiwan.

Co sie tyczy drugiego zarzutu, na ktéry powotuje si¢ Ferrero w uzasadnieniu skargi,
Sad przede wszystkim zauwazyl w pkt 53 zaskarzonego wyroku, ze istnienie podo-
bienistwa pomiedzy wcze$niejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym zna-
kiem 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) tegoz rozporza-
dzenia, i Ze przestanka ta zaklada istnienie w szczegdélnosci elementéw podobienistwa
wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego.

W pkt 54 zaskarzonego wyroku Sad odnidst sie nastepnie do orzecznictwa, zgodnie
z ktérym dla spelnienia przestanki podobienistwa w odniesieniu do art. 8 ust. 5 roz-
porzadzenia nr 40/94 nie jest konieczne wykazanie, ze w odczuciu danego kregu od-
biorcéw w przypadku cieszacego sie renoma wcze$niejszego znaku towarowego i za-
kwestionowanego znaku towarowego istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad, ale wystarczy, by stopien podobienistwa miedzy tymi znakami byl na tyle duzy,
ze dany krag odbiorcéw nabierze przekonania o istniejacym miedzy nimi zwiazku.
Sad wreszcie przypomnial, ze istnienie takiego zwigzku nalezy ocenia¢ catosciowo,
majac na uwadze wszystkie czynniki majace znaczenie w danej sprawie, i ze jesli cho-
dzi o poréwnanie oznaczenn w kontek$cie wizualnych, fonetycznych lub koncepcyj-
nych podobienstw rozpatrywanych znakéw towarowych, powinno ono opierac sie na
calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez te znaki, ze szczegélnym uwzglednieniem
ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych.
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Wspomniany sad uznat jednak w pkt 55-59 zaskarzonego wyroku, iz bez wzgledu na
to, ze element ,kinder” wystepuje w obu rozpatrywanych oznaczeniach, kilka cech
wizualnych i fonetycznych wyklucza mozliwo$¢ postrzegania tych oznaczen jako po-
dobnych w niniejszej sprawie.

W pkt 61 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil w odniesieniu do argumentu Ferre-
ro dotyczacego renomy wczes$niejszego znaku towarowego i argumentu opartego na
podobienstwie pomiedzy towarami oznaczonymi kolidujacymi ze sobg znakami, ze
nawet jezeli elementy te mozna uwzgledni¢ w ramach oceny prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, to nie maja one jednak znaczenia w przypadku oceny podo-
bienistwa pomiedzy oznaczeniami. Ponadto Sad uznat w pkt 62 wspomnianego wyro-
ku, ze brak podobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami jest wyrazny do
tego stopnia, ze renoma znaku towarowego KINDER, niezaleznie od tego, czy zostata
zakwestionowana, czy nie, nie jest w stanie podwazy¢ tego braku podobienstwa.

Sad orzek! w pkt 63 zaskarzonego wyroku, Ze istnienie rodziny lub serii znakéw to-
warowych nie ma znaczenia w ramach dokonywania oceny kwestii, czy zostata spel-
niona wspdlna przestanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, ktéra jest istnienie podobienistwa pomiedzy wczeéniejszym znakiem towa-
rowym a zakwestionowanym znakiem towarowym. Sad stwierdzit ponadto w pkt 64
wspomnianego wyroku, Ze nawet uznawszy, ze istnienie rodziny lub serii znakéw to-
warowych stanowi istotny czynnik w ramach oceny istnienia takiego podobienistwa,
prawdopodobienstwo, ze konsument moze faktycznie uzna¢ w niniejszym przypad-
ku, iz zakwestionowany znak towarowy stanowi cze$¢ tej rodziny lub serii znakéw
towarowych, jest bardzo mate, a wrecz w ogole nie istnieje, ze wzgledu na wage, jaka
maja réznice istniejace pomiedzy zakwestionowanym znakiem a oznaczeniami wy-
mienionymi w pkt 5 skargi, z ktérych kazde zawiera element ,kinder” oraz dodatkowy
element lub elementy graficzne.

Co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie uwzglednita faktu,
ze w odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ocena stopnia podobienistwa
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nie wymaga przeprowadzenia oceny istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad, Sad uznal w pkt 67 zaskarzonego wyroku, Ze ustalenia Izby Odwotawczej
wykazuja brak podobienistwa niezaleznie od tego, czy stopieri podobieristwa moze
ewentualnie by¢ zdolny stwarza¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.

Wreszcie Sad orzekl w pkt 68 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza nie na-
ruszyta prawa, przeprowadzajac ,analityczny rozbiér” zakwestionowanego znaku
towarowego. Sad uznal bowiem, ze o ile w ramach oceny stopnia podobieristwa na-
lezy uwzgledni¢ calo$ciowe wrazenie wywierane przez polaczenie elementéw skta-
dajacych sie na te znaki towarowe, o tyle nie stoi to na przeszkodzie sukcesywnemu
rozpatrzeniu poszczegdlnych tworzacych go elementéw. Sad réwniez zauwazyl, iz
w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza, stwierdziwszy, ze réznice pomiedzy rozpa-
trywanymi oznaczeniami réwnowazg jedyny element podobienstwa, podkreélita, ze
przy poréwnywaniu rozpatrywanych oznaczen jako calosci wywierane przez nie ca-
tosciowe wrazenie bylo rézne, tak ze wspomniany ,analityczny rozbiér” nie zostat
dokonany kosztem uwzglednienia calo$ciowego wrazenia wywieranego przez pola-
czenie elementéw skladajacych sie na kolidujace ze soba znaki towarowe.

W rezultacie Sad uznal za bezzasadny drugi zarzut wysuniety przez Ferrero w uza-
sadnieniu skargi i z tego wzgledu ja oddalit.

Zadania stron

W swoim odwolaniu Ferrero wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;
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— uwzglednienie skargi zmierzajacej do stwierdzenia niewaznosci spornej decyzji
lub, positkowo, przekazanie sprawy Sadowi do ponownego rozpoznania; i

— obcigzenie OHIM poniesionymi przez nig kosztami zaréwno w pierwszej instan-
¢ji, jak i w toku postepowania odwotawczego.

53 OHIM wnosi do Trybunatu o:

— przyjecie do wiadomosci zrzeczenia si¢ przez Tirol Milch zakwestionowanego
wspolnotowego znaku towarowego i przy zalozeniu zaakceptowania przez wno-
szacg odwolanie zakonczenia postgpowania lub braku wykazania przez nia inte-
resu prawnego do jego kontynuowania uznanie, ze odwotanie jest bezprzedmio-
towe, i umorzenie postepowania oraz stwierdzenie, ze kazda ze stron powinna
pokry¢ wlasne koszty;

— wrazie orzeczenia przez Sad, ze wnoszacej odwolanie przystuguje interes do kon-
tynuowania postepowania, upowaznienie OHIM do przedstawienia nowych ar-
gumentdéw i zarzutéw w odniesieniu do odwotania; i

— positkowo, bezposrednie oddalenie odwolania w catosci jako albo niedopuszczal-
nego, albo oczywiscie bezzasadnego oraz zasadzenie od wnoszacej odwolanie po-
niesionych przez OHIM kosztéw.
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W przedmiocie odwolania

W przedmiocie interesu prawnego wnoszgcej odwotanie

Argumentacja stron

W odpowiedzi na odwotanie OHIM wskazuje, ze pismem z dnia 15 lutego 2010 r.
Tirol Milch powiadomita go o swoim zamiarze zrzeczenia si¢ zakwestionowanego
wspolnotowego znaku towarowego w calosci na podstawie art. 49 rozporzadzenia
nr 40/94.

Pismem z dnia 15 marca 2010 r. OHIM potwierdzit Tirol Milch, ze jej zrzeczenie sie
zostalo przyjete i ze znak towarowy, ktéry zostal przez nia zarejestrowany, zostal usu-
niety z rejestru wspolnotowych znakéw towarowych. Pismem z dnia 16 marca 2010 r.
OHIM powiadomit Ferrero o tym usunieciu.

W tych okolicznos$ciach OHIM twierdzi, ze wnoszaca odwolanie jest od tego mo-
mentu pozbawiona interesu do uzyskania uchylenia zaskarzonego wyroku, tak ze nie
ma juz konieczno$ci orzekania co do niniejszego odwolania i postepowanie nalezy
uzna¢ za bezprzedmiotowe.

W toku rozprawy Ferrero podniosta jednak, ze sporna decyzja i zaskarzony wyrok
wywarly niekorzystne dla niej skutki prawne.
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Ferrero utrzymuje ponadto, ze bez wzgledu na zrzeczenie si¢ przez Tirol Milch za-
kwestionowanego znaku towarowego zachowuje ona interes do uzyskania zaréwno
uchylenia zaskarzonego wyroku, jak i stwierdzenia niewaznosci spornej decyzji, jako
ze w odréznieniu od zrzeczenia si¢ uniewaznienie wywiera skutki od daty zlozenia
zgloszenia tego znaku towarowego.

Ocena Trybunalu

Na wstepie nalezy przypomnied, ze interes prawny jest przestanka dopuszczalnosci,
ktéra musi istnie¢ do momentu wydania rozstrzygniecia co do istoty sprawy. We-
dlug orzecznictwa Trybunatu taki interes istnieje, gdy w wyniku odwotania strona
je wnoszaca bedzie mogla uzyskac jakas korzys¢ (wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r.
w sprawie C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals i Akcros Chemicals przeciwko Komisji,
Zb.Orz. s. I-8301, pkt 22, 23).

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, w pierwszej kolejnosci, ze zaskarzonym
wyrokiem Sad oddalit skarge Ferrero majaca na celu stwierdzenie niewaznosci za-
skarzonej decyzji, ktéra Izba Odwotawcza OHIM oddalita wniosek o uniewaznienie
zlozony przez te spétke w odniesieniu do rejestracji wspolnotowego znaku towarowe-
go TiMi KiNDERJOGHURT.

Tymczasem w niniejszym przypadku, gdyby zarzut wysuniety przez Ferrero w uza-
sadnieniu jej skargi byt zasadny, méglby skutkowaé uchyleniem zaskarzonego wyro-
ku, a nawet w razie potrzeby stwierdzeniem niewazno$ci spornej decyzji i w rezul-
tacie decyzji z dnia 20 sierpnia 2004 r. dotyczacej rejestracji wspomnianego znaku
towarowego.
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W drugiej kolejnosci, wbrew temu, co utrzymuje OHIM, zrzeczenie si¢ przez Tirol
Milch wspdlnotowego znaku towarowego TiMi KiNDERJOGHURT nie moze samo
w sobie czyni¢ bezprzedmiotowym odwolania wniesionego przez Ferrero.

Ferrero zachowuje bowiem interes do odwotania sie od zaskarzonego wyroku, po-
niewaz — tak jak podkreslita w toku rozprawy — skutki zrzeczenia sie i skutki unie-
waznienia nie sg takie same. Otéz podczas gdy wspélnotowy znak towarowy, ktéry
byl przedmiotem zrzeczenia sie, przestaje wywolywac skutki dopiero od zarejestro-
wania tego zrzeczenia sig, uwaza sie, ze uniewazniony znak towarowy od poczat-
ku nie powoduje zadnego skutku zgodnie z przepisami art. 54 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 wraz ze wszystkimi nastepstwami prawnymi, ktére pociaga za soba takie
uniewaznienie.

Z tego wzgledu, jako Ze niniejsze odwotanie moze spowodowaé uzyskanie jakiejs
korzysci przez Ferrero, zachowuje ona interes prawny do dziatania.

Co do istoty

W uzasadnieniu swojego odwolania Ferrero powoluje sie na jedyny zarzut dotyczacy
naruszenia art. 8 rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut ten sklada sie z pieciu czesci, ktére
dotycza kolejno:

— pierwsza — naruszenia systemu ustanowionego przez art. 8 rozporzadzenia
nr 40/94;
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— druga — nieuwzglednienia we wlasciwy sposéb innych elementéw podobienistwa,
w szczegblnosci renomy;

— trzecia — sformulowania blednych i bezzasadnych regut dowodowych;

— czwarta — pominiecia okolicznosci, ze wczesniejsze znaki towarowe obejmuja
cze$ciowo stowne znaki towarowe, podczas gdy zakwestionowany znak towaro-
wy jest opisowy;

— piaty — nieuwzglednienia we wlasciwy sposdéb istnienia rodziny znakéw
towarowych.

W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

W czesci pierwszej jedynego zarzutu Ferrero zarzuca Sadowi naruszenie systemu
ustanowionego przez art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 poprzez przeprowadzenie po-
jedynczej oceny faktycznej podobieristwa w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, chociaz te dwa odrebne przepisy przewiduja calkowi-
cie odmienne zestawy kryteriow.
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Zdaniem Ferrero z orzecznictwa wynika, ze w odniesieniu do kazdego ze wspomnia-
nych przepiséw podobienistwo nalezy oceni¢ w sposob wspolzalezny wraz z ogdtem
innych elementéw, ktére sa rézne dla kazdego z tych przepiséw.

W szczegblnosci z wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Cor-
poration, Zb.Orz. s. [-8823, wynika, Ze w odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 dla celéw przeprowadzania oceny podobienistwa nalezy wzia¢ pod uwage
renome oraz elementy odrézniajace i dominujace rozpatrywanego oznaczenia.

Natomiast w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia wzie-
cie pod uwage renomy i charakteru odrézniajacego jest istotne dla celéw calo$ciowej
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

OHIM utrzymuje, ze ta czes¢ pierwsza jedynego zarzutu jest oczywiscie bezzasadna.
Podnosi, ze Trybunal orzektl juz, ze w odniesieniu do dwéch przepiséw wymienio-
nych w pkt 46 niniejszego wyroku podobienistwo nalezy ocenia¢ w $wietle elementéw
podobienstwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego pomiedzy oznacze-
niami (wyrok z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 28). Zdaniem OHIM, jesli badanie to wykazuje,
ze calo$ciowo oznaczenia nie sa podobne, stwierdzenie to jest wazne zaréwno w od-
niesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b), jak i do art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

— Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy przypomnied, jak to uczynit Sad w pkt 53 zaskarzonego wyroku, ze
istnienie podobienstwa pomiedzy wczesniejszym znakiem towarowym a zakwestio-
nowanym znakiem towarowym stanowi wspdlna przeslanke stosowania art. 8 ust. 1
lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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Ta przestanka podobieristwa miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem zaklada,
zaréwno w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, jak i do art. 8
ust. 5 tego rozporzadzenia, istnienie elementéw podobienistwa wizualnego, brzmie-
niowego i koncepcyjnego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, pkt 28).

Prawda jest, ze stopien podobieristwa wymagany przez jeden ze wspomnianych prze-
pis6w jest rézny od wymaganego przez drugi. Otdz, podczas gdy objecie ochrong
wprowadzona przez art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jest uzaleznione od
stwierdzenia takiego stopnia podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami to-
warowymi, ze w odczuciu danego kregu odbiorcéw istnieje w przypadku tych znakéw
prawdopodobienstwo wprowadzania w blad, istnienie takiego prawdopodobienstwa
nie jest wymagane dla ochrony przyznanej na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozpo-
rzadzenia. Zatem naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5, moga stanowi¢ kon-
sekwencje niewielkiego stopnia podobienstwa miedzy wczesniejszym a pdzniejszym
znakiem towarowym, o ile stopien ten jest wystarczajacy, by dany krag odbiorcéw
kojarzyl ze soba wspomniane znaki, to znaczy stwierdzal, ze wystepuje miedzy nimi
zwiazek (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
pkt 27, 29, 31; a takze w sprawie Intel Corporation, pkt 57, 58, 66).

Natomiast z brzmienia wspomnianych przepiséw ani z orzecznictwa nie wynika, ze
podobienstwo miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi nalezy oceniac
w sposob rézny w zaleznosci od tego, czy jest to dokonywane w odniesieniu do jedne-
go, czy drugiego z tych przepisow.

Co sie tyczy argumentu Ferrero dotyczacego ww. wyroku w sprawie Intel Corpora-
tion, nalezy stwierdzi¢, ze opiera sie on na blednej interpretacji tego wyroku.
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We wspomnianym wyroku Trybunal potwierdzil swoje orzecznictwo, zgodnie z kté-
rym istnienie zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami — tak samo jak istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad — nalezy ocenia¢ calo$ciowo, majac na
uwadze wszystkie czynniki majace znaczenie w danej sprawie, do ktérych zalicza sie
nie tylko stopien podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami, ale takze sto-
pien charakteru odrézniajacego i intensywnos¢ renomy wczesniejszego znaku towa-
rowego (zob. ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 41, 42 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Co sie tyczy w szczegdlnosci tego ostatniego czynnika, Trybunal zauwazyl, ze w celu
oceny istnienia zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami moze okazac¢ sie ko-
nieczne uwzglednienie intensywnosci renomy wczesniejszego znaku towarowego,
azeby okresli¢, czy renoma ta wykracza poza krag odbiorcéw, do ktérych kierowane
sa towary lub uslugi oznaczone tym znakiem. Wyjasnil w szczegdlnosci w tym wzgle-
dzie, iz mozliwe jest bowiem, ze krag odbiorcéw, do ktérych kierowane sg towary lub
ustugi objete rejestracja pézniejszego znaku towarowego, bedzie kojarzyt kolidujace
ze soba znaki, mimo Ze bedzie sie calkowicie réznil od kregu odbiorcéw towaréw
lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany wcze$niejszy znak towarowy (zob. ww.
wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 52, 53).

Z ww. wyroku w sprawie Intel Corporation w sposéb jasny wynika zatem, ze wbrew
temu, co utrzymuje Ferrero, Trybunat orzek! w nim, Ze renoma i charakter odréznia-
jacy wczesniejszego znaku towarowego stanowia czynniki majace znaczenie dla oce-
ny nie podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych, ale istnienia zwiazku
miedzy nimi w odczuciu danego kregu odbiorcéw.

Z tego wzgledu pierwsza cze$¢ zarzutu musi zosta¢ oddalona jako bezzasadna.

I - 2087



60

61

62

WYROK Z DNIA 24.3.2011 r. — SPRAWA C-552/09 P

W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

W czeéci drugiej jedynego zarzutu Ferrero twierdzi, ze Sad w pkt 55-59 zaskarzo-
nego wyroku dopuscil sie naruszenia prawa, dokonujac oceny prawdopodobienistwa
wprowadzenia w btad w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 40/94 wylacznie z punktu widzenia podobienstwa kolidujacych ze soba zna-
kéw towarowych i odmawiajac zbadania pozostatych odpowiednich czynnikéw, ktére
moglyby mie¢ znaczenie dla skompensowania niewielkiego podobienstwa oznaczen,
a w szczegolnosci powszechnej znajomos$ci wczesniejszego znaku towarowego na
rozpatrywanym rynku.

Ferrero utrzymuje ponadto, ze stwierdzenie Sadu w pkt 62 zaskarzonego wyroku,
zgodnie z ktérym ,brak podobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami [...]
jest wyrazny do tego stopnia, Ze renoma znaku towarowego KINDER, niezaleznie
od tego, czy zostala zakwestionowana, czy nie, nie jest w stanie podwazy¢ tego bra-
ku podobienistwa’; jest bledne, poniewaz renoma znaku towarowego ma bezposredni
wplyw na zakres jego ochrony pod wzgledem podobienistwa. Wedlug wnoszacej od-
wolanie znak towarowy, ktéry cieszy si¢ duza renoma, nieuchronnie uzyskat takze
bardzo silny charakter odrézniajacy. W rezultacie niezbedne jest istnienie istotnych
réznic, aby odrdzni¢ pdzniejszy znak towarowy od wcze$niejszego renomowane-
go znaku towarowego. Przeprowadzanie poréwnania obu znakéw towarowych bez
uwzgledniania renomy odpowiedniej dla kazdego z nich stanowi zatem zdaniem Fer-
rero naruszenie prawa.

Ferrero podnosi réwniez, ze gdyby pkt 62 zaskarzonego wyroku miat by¢ interpreto-
wany w ten sposoéb, iz oznacza on, ze zaréwno art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 zakladaja istnienie minimalnego stopnia podobienistwa i ze gdyby
stopien ten nie osiagnal tego minimum, nie mozna by skompensowac go przemozng

I - 2088



63

64

FERRERO PRZECIWKO OHIM

renomg, wniosek ten trzeba by réwniez wykluczyé ze wzgledu na to, Ze nie ma on
zadnej podstawy prawnej w tymze art. 8. Wedlug Ferrero, przeciwnie, wspoétzalezny
charakter podobieristwa i renomy w odniesieniu do tych dwéch przepiséw skutkuje
tym, Ze nawet minimalny stopienn podobienstwa moze by¢ kompensowany renomg
i tworzy¢ w ten sposob zwiazek w rozumieniu tegoz ust. 5 lub nawet prawdopodo-
bienistwo wprowadzenia w bfad w rozumieniu wspomnianego ust. 1 lit. b).

Zdaniem OHIM ta cze$¢ druga jedynego zarzutu jest oczywiscie bezzasadna.
Z orzecznictwa wynika bowiem, ze jeéli rozpatrywane oznaczenia sa rézne, ewentu-
alna renoma wczes$niejszych znakéw towarowych nie moze doprowadzi¢ do stosowa-
nia wspomnianych przepiséw, gdyz jedna z przewidzianych w nich przestanek nie jest
spelniona. Wedlug OHIM odnosi sig to zaréwno do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, na mocy ktérego podobienistwo miedzy oznaczeniami oraz towarami jest
niezbedna przeslanka stosowania tego przepisuy, jaki i do art. 8 ust. 5, na mocy kté-
rego podobienstwo oznaczen jest jedna z niezaleznych i kumulatywnych przestanek
wymagajacych spetnienia.

— Ocena Trybunalu

Tak jak przypomniano w pkt 56 niniejszego wyroku, istnienie zwiazku miedzy wcze-
$niejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym w rozu-
mieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 — tak samo jak prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) — nalezy ocenia¢ cato$ciowo,
majac na uwadze wszystkie czynniki majace znaczenie w danej sprawie, do ktérych
zalicza sie w szczegdlnosci stopienn podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba zna-
kami i miedzy towarami oznaczonymi tymi znakami, a takze intensywno$¢ renomy
oraz stopienn — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru
odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego.
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Jesli taka calo$ciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$¢ miedzy branymi pod
uwage czynnikami, gdyz niski stopiert podobieristwa znakéw towarowych moze by¢
kompensowany silnie odrézniajacym charakterem wcze$niejszego znaku towarowe-
go [zob. wyrok z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie C-398/07 P Waterford Wedgwood/
Assembled Investments (Proprietary), pkt 33], niemniej jednak wobec braku jakiego-
kolwiek podobienistwa miedzy wczesniejszym a zakwestionowanym znakiem towa-
rowym powszechna znajomos¢ lub renoma wczesniejszego znaku towarowego, jak
tez identyczno$¢ lub podobienistwo danych towaréw lub ustug nie sa wystarczaja-
ce dla ustalenia istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku
kolidujacych ze soba znakéw towarowych lub zwigzku miedzy nimi w odczuciu da-
nego kregu odbiorcéw (zob. podobnie wyrok z dnia 2 wrze$nia 2010 r. w sprawie
C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7989, pkt 53
i przytoczone tam orzecznictwo).

Jak wynika bowiem z pkt 51 niniejszego wyroku, identyczno$¢ lub podobieristwo ko-
lidujacych ze soba znakéw towarowych jest warunkiem koniecznym zastosowania
art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. W konsekwencji przepisy
te w sposob oczywisty nie majg zastosowania, jesli Sad wyklucza jakiekolwiek po-
dobienistwo miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, pkt 68). Wylacz-
nie przy zalozeniu, ze kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja pewne podobien-
stwo, nawet niewielkie, na wspomnianym sadzie ciazy obowiazek przeprowadzenia
calosciowej oceny w celu stwierdzenia, czy niezaleznie od niewielkiego stopienia po-
dobienstwa miedzy nimi istnieje ze wzgledu na obecno$¢ innych majacych znacze-
nie czynnikdéw, takich jak powszechna znajomo$¢ lub renoma wczesniejszego znaku
towarowego, prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad lub zwigzek miedzy tymi
znakami towarowymi w odczuciu danego kregu odbiorcéw.

Tymczasem w pkt 55-59 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze pewna liczba cech wi-
zualnych i fonetycznych rozpatrywanych oznaczen wyklucza mozliwos$¢ postrzegania
ich jako podobnych.
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W tych okoliczno$ciach Sad stusznie uznat w pkt 61 i 62 zaskarzonego wyroku, ze
renoma wcze$niejszego znaku towarowego i podobieristwo pomiedzy towarami
oznaczonymi spornymi znakami — nawet jezeli mozna je uwzgledni¢ w ramach oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad — nie maja zadnego znaczenia w przy-
padku oceny podobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami, tak ze nie sa
one w stanie podwazy¢ stwierdzonego w ten spos6b braku podobienstwa (zob. po-
dobnie wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-57/08 P Gateway przeciwko
OHIM, pkt 55-57).

Wynika z tego, ze druga cze$¢ zarzutu nalezy uznac za bezzasadna.

W przedmiocie czesci trzeciej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

W czesci trzeciej jedynego zarzutu Ferrero twierdzi, ze Sad w pkt 56—58 zaskarzone-
go wyroku dopuscil si¢ naruszenia prawa lub przeinaczyt przedstawione mu okolicz-
nosci faktyczne, stosujac bledne, bezzasadne i niepoparte zadnym uzasadnieniem re-
guly dowodowe przy dokonywaniu oceny podobienistwa rozpatrywanych oznaczen.

Zdaniem Ferrero wspomniane reguly polegaja na tym, ze w pierwszej kolejnosci,
gdy elementy tworza calosé, kazdy z nich traci swoje konkretne, niezalezne istnie-
nie. W drugiej kolejnosci, gdy oznaczenie graficzne obejmuje przedstawienie dwéch
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element6w, przy czym jeden jest umieszczony posrodku nad drugim, punktem zbiez-
nym oznaczenia jest element umieszczony najwyzej, gdyz to centralne umieszcze-
nie moze kompensowa¢ mniejsza czcionke i mniejsza czytelno$¢ wynikajaca z tta, na
ktérym widnieje element umieszczony posrodku. W trzeciej kolejnosci, gdy oznacze-
nie zawiera dwa elementy, jego punktem zbieznym jest pierwszy z tych elementéw.
W czwartej kolejnosci, jezeli oznaczenie zawiera trzy elementy, element $rodkowy
jest elementem nieistotnym.

OHIM twierdzi, ze cze$¢ trzecia jedynego zarzutu jest oczywiscie niedopuszczalna,
gdyz nie podnosi zadnej kwestii prawnej i ogranicza sie do zakwestionowania ustalen
faktycznych Sadu z naruszeniem wymogdw art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskie;j.

— Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy przypomnie¢, iz z art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE i art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu wynika, ze odwotanie ogranicza si¢ do kwestii prawnych.
A zatem jedynie Sad jest wlasciwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego,
jak réwniez przedstawionych mu dowodéw. Ocena tego stanu faktycznego i dowo-
déw nie stanowi zatem — z zastrzezeniem przypadkéw ich przeinaczenia — kwestii
prawnej podlegajacej jako taka kontroli Trybunatlu w postepowaniu odwolawczym
(zob. w szczegdlnosci ww. wyrok w sprawie Calvin Klein Trademark Trust przeciw-
ko OHIM, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze wyrok z dnia 13 stycznia
2011 r. w sprawie C-92/10 P Media-Saturn-Holding przeciwko OHIM, pkt 27).
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Jednakze, w sytuacji gdy wnoszacy odwolanie kwestionuje interpretacje lub zastoso-
wanie przez Sad prawa Unii, okoliczno$ci prawne rozpatrywane w pierwszej instancji
moga ponownie stanowi¢ przedmiot sporu w ramach odwolania (zob. w szczegélno-
$ci wyrok z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. I-5725, pkt 43).

Tymczasem w czesci trzeciej jedynego zarzutu Ferrero zarzuca Sagdowi ustanowienie
dla celéw przeprowadzania oceny podobienstwa dorozumianych regul dowodowych
nieprzewidzianych przez rozporzadzenie nr 40/94. W ten spos6b dazy wiasnie do
stwierdzenia naruszen prawa popetnionych przez Sad w zaskarzonym wyroku.

Z tego wzgledu wspomniana cze$¢ zarzutu nalezy uznad za dopuszczalna.

Nalezy jednakze skonstatowad, ze cze$ci tej brakuje uzasadnienia faktycznego. Aby
dojs¢ do wniosku w pkt 59 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza nie popetni-
ta btedu, stwierdzajac brak podobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami,
Sad przeprowadzil bowiem konkretna ocene cech wizualnych i fonetycznych wtasci-
wych tym oznaczeniom bez ustanawiania — wbrew temu, co utrzymuje Ferrero —
regul dowodowych o zakresie ogélnym.

Zreszta w zakresie, w jakim Ferrero podnosi przeinaczenie przedstawionych Sadowi
do oceny okolicznosci faktycznych, nalezy przypomnie¢, ze art. 256 ust. 1 akapit drugi
TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci i art. 112 § 1 akapit
pierwszy lit. ¢) regulaminu postepowania przed Trybunalem wymagaja, by wnoszacy
odwolanie doktadnie wskazat, ktére dowody zostaly jego zdaniem przeinaczone przez
Sad, oraz wykazal btedy w ocenie, ktére w jego opinii doprowadzily do takiego przeina-
czenia (zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach potaczonych
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C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg
Portland i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-123, pkt 50).

Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze Ferrero nie przedstawia zadnych dowoddéw na po-
parcie wspomnianego twierdzenia.

W rezultacie trzecia cze$¢ zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadnag.

W przedmiocie czesci czwartej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

W czesci czwartej jedynego zarzutu Ferrero utrzymuje, iz z orzecznictwa wynika, ze
w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 podobieni-
stwo moze by¢ wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne i ze te aspekty podobienstwa
powinny by¢ badane calo$ciowo. Tymczasem w pkt 56-58 zaskarzonego wyroku
Sad dokonal zdaniem Ferrero oceny zasadniczo z punktu widzenia wizualnego oraz
w pewnej mierze z punktu widzenia fonetycznego, przy czym nacisk zostat potozony
w znacznej mierze na kwestie dotyczace przedstawienia graficznego, takie jak umiej-
scowienie i czcionka trzech elementéw zawartych w zakwestionowanym znaku towa-
rowym oraz tlo, na ktérym widnieja.
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Czynigc to, Sad zdaniem Ferrero nie wzial pod uwage okolicznosci, Ze wcze$niej-
sze znaki towarowe, a w szczegolnosci znaki towarowe zarejestrowane w Hiszpanii,
Francji i we Wloszech dotyczace elementu ,KINDER’, sg stownymi znakami, na kté-
rych zakres ochrony nie maja wplywu kwestie dotyczace przedstawienia graficzne-
go, takie jak umiejscowienie elementéw, czcionka czy tlo, na ktérym elementy te sa
przedstawione.

OHIM twierdzi, ze cze$¢ czwarta jedynego zarzutu jest oczywiscie niedopuszczalna,
gdyz nie podnosi zadnej kwestii prawnej i ogranicza si¢ do zakwestionowania ustalen
faktycznych Sadu.

— Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy oddali¢ argumentacje OHIM dotyczaca niedopuszczalnos$ci czesci
czwartej jedynego zarzutu. Wbrew temu, co utrzymuje OHIM, wspomniana czes¢
dotyczy bowiem kwestii prawnej w zakresie, w jakim powotano si¢ w niej na pominie-
cie przez Sad zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, jako ze
Sad powinien byl zdaniem Ferrero wzia¢ pod uwage w ramach oceny podobienstwa
rozpatrywanych oznaczen okolicznos¢, ze wezesniejszy znak towarowy jest znakiem
stfownym.

Co do istoty, nalezy przypomniec Ze ocena stopnia podobienstwa wystepujacego po-
miedzy danymi znakami towarowymi wymaga okre$lenia stopnia ich podobienstwa
wizualnego, brzmieniowego oraz koncepcyjnego, a — w razie potrzeby — okreslenia
wagi, jaka nalezy przypisa¢ tym poszczegélnym elementom, z uwzglednieniem ka-
tegorii danych towaréw lub ustug i warunkéw, w jakich sa one sprzedawane (wyrok
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz.
s. 1-4529, pkt 36).
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Ponadto podobienstwa wizualne, brzmieniowe i koncepcyjne pomiedzy rozpatry-
wanymi oznaczeniami powinny by¢ przedmiotem oceny calo$ciowej, w ramach
ktérej ocena ewentualnego podobiernstwa fonetycznego jest tylko jednym z czynni-
kéw majacych znaczenie (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
C-206/04 P Miilhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt 21).

A zatem Sad stusznie przeprowadzit w pkt 56—58 zaskarzonego wyroku analize ca-
fosciowego wrazenia wywieranego przez dwa rozpatrywane oznaczenia w zakresie
obejmujgcym ich ewentualne podobienstwa zaréwno wizualne, jak i fonetyczne.

W rezultacie czwarta cze$¢ jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

Natomiast w zakresie, w jakim zmierza ona do nowej oceny okolicznosci faktycznych,
ta cze$¢ zarzutu jest zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 73 niniejszego
wyroku niedopuszczalna, ze wzgledu na to, ze Ferrero nie powota sie na jakiekolwiek
przeinaczenie faktéw lub dowodéw przedtozonych Sadowi.

W przedmiocie czesci piatej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

W czesci piatej jedynego zarzutu Ferrero twierdzi, ze Sad dopuscil sie naruszenia pra-
wa, nie uwzgledniajac w niniejszym przypadku istnienia rodziny znakéw towarowych
na podstawie tego, ze nie ma ono znaczenia w ramach oceny podobierstwa.
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Czyniac to, Sad zdaniem Ferrero w spos6b bledny zinterpretowal orzecznictwo, po-
niewaz jesli w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 istnienie
rodziny znakéw towarowych zwieksza prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad,
sprawiajac, ze konsument zaklada, iz zakwestionowany znak towarowy stanowi czes¢
tej rodziny, to dzieje sie tak wlasnie z powodu tego podobieristwa miedzy z jednej
strony zakwestionowanym znakiem towarowym a z drugiej strony rodzing znakéw
towarach, lub dokladniej ze wzgledu na wspélny im element (wyrok z dnia 13 wrzes-
nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. [-7333, pkt 63).

Ferrero utrzymuje ponadto, iz samo istnienie rodziny znakéw towarowych zwiek-
sza prawdopodobieristwo tego, ze znak towarowy osoby trzeciej zawierajacy element
wspolny rodziny bedzie automatycznie postrzegany przez wlasciwego konsumenta
jako podobny do tego elementu wspoélnego.

Regula ta zdaniem Ferrero ma w pelni zastosowanie do sytuacji, w ktdrej zakwe-
stionowany znak towarowy zawiera element ,KINDER’, cieszacy sie duza renoma,
gdyz ten znak towarowy poréwnuje sie z rodzina 36 znakéw towarowych, z ktérych
wszystkie zawieraja ten sam element, wystepujacy samodzielnie badz w polaczeniu
z innymi.

OHIM podnosi, ze cze$¢ piata jedynego zarzutu jest jednocze$nie niedopuszczalna
i oczywiscie bezzasadna. Po pierwsze, zakwestionowanie stwierdzenia Sadu, zgodnie
z ktérym Ferrero nie moze powotywac sie na istnienie ,rodziny” podobnych znakéw
towarowych, wymagatoby nowej oceny stanu faktycznego, ktéra nie moze by¢ do-
konywana w ramach postgpowania odwolawczego. Po drugie, OHIM utrzymuje, ze
ewentualne istnienie rodziny znakéw towarowych ma znaczenie tylko w odniesieniu
do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, gdyz moze ono prowadzi¢ do szczeg6l-
nej formy posredniego wprowadzania w blad, sprawiajac, ze krag odbiorcéw bedzie
sadzi¢, iz pdzniejszy znak towarowy jest jeszcze jednym znakiem dodanym do zna-
kéw tej rodziny. Natomiast, co sie tyczy art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, argument
ten nie jest zdaniem Ferrero prawnie zasadny, jako ze wprowadzenie w btad nie ma
samo w sobie znaczenia. Podobnie brak podobienistwa miedzy wszystkimi znakami
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towarowymi serii a zakwestionowanym znakiem towarowym wystarcza zdaniem
OHIM do wykluczenia w pewny spos6b mozliwos$ci zaistnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad oraz szkody lub nienaleznej korzysci.

— Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy oddali¢ argumentacje OHIM dotyczaca niedopuszczalnosci cze-
$ci piatej jedynego zarzutu. Z przedstawionej przez Ferrero argumentacji wynika bo-
wiem, Ze zamierza si¢ ona powolac sie na pominiecie przez Sad zakresu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 poprzez uznanie, ze istnienie rodziny znakéw towaro-
wych nie ma znaczenia w ramach oceny podobienstwa.

Czeé¢ ta dotyczy zatem kwestii prawnej i z tego wzgledu nalezy uznaé ja za
dopuszczalna.

Co do istoty, nalezy przypomnie¢, iz z orzecznictwa wynika, ze istnienie ,rodziny”
lub ,serii” znakéw towarowych jest elementem, ktdry trzeba wziaé¢ pod uwage przy
ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. W tym przypadku prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w btad wynika z faktu, ze konsument moze blednie oceni¢
pochodzenie czy zrédlo towarédw lub ustug oznaczanych zgltoszonym znakiem towa-
rowym i niestusznie zalozy¢, ze znak ten stanowi czes¢ tej rodziny czy serii znakéw
(ww. wyrok w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, pkt 63).
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Jednakze, jak wynika z pkt 52 niniejszego wyroku, element ten jest pozbawiony zna-
czenia w ramach oceny istnienia podobiefistwa pomiedzy wcze$niejszym znakiem
towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym.

W rezultacie, jak wynika z pkt 66 niniejszego wyroku, wylacznie przy zalozeniu, ze
kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja pewne podobienstwo, na Sadzie ciazy
obowigzek wziecia pod uwage — w ramach cato$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenie w btad lub zwigzku miedzy nimi — istnienia ,rodziny” lub ,serii” zna-
kéw towarowych.

Tymczasem poniewaz Sad stwierdzit w pkt 55-59 zaskarzonego wyroku, ze pewna
liczba cech wizualnych i fonetycznych rozpatrywanych oznaczen wyklucza mozli-
wo$¢ postrzegania ich jako podobnych, mégl, nie dopuszczajac sie naruszenia prawa,
uznaé¢ w pkt 63—-66 wspomnianego wyroku, iz stwierdzenie to nie jest podwazone
istnieniem ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych.

W konsekwencji nalezy oddali¢ cze$¢ piata jedynego zarzutu jako bezzasadng i z tego
wzgledu oddali¢ ten zarzut w calosci.

W $wietle calosci poprzedzajacych rozwazan, odwolanie nalezy oddali¢ jako
bezzasadne.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do postepo-
wania odwotawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obcia-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz Ferrero
przegrala niniejsza sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM - obciazy¢ ja kosz-
tami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (piata izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Ferrero SpA zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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