WYROK Z DNIA 20.10.2011 r. — SPRAWA C-281/10 P

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 20 pazdziernika 2011 r.*

W sprawie C-281/10 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej, wniesione w dniu 3 czerwca 2010 r.,

PepsiCo, Inc., z siedziba w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone), reprezentowana
przez E. Armija Chévarriego, abogado, oraz V. von Bomhard, Rechtsanwiltin,

wnoszaca odwolanie,

w ktérej druga strona sa:

Grupo Promer Mon Graphic SA, z siedziba w Sabadell (Hiszpania), reprezentowana
przez R. Almaraz Palmero, abogada,

strona skarzaca w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: angielski.
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Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)

(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dziatajacego w charakterze
petnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (czwarta izba),

w sktadzie: J.C. Bonichot, prezes izby, K. Schiemann, L. Bay Larsen, C. Toader (spra-
wozdaweca) i E. Jarasianas, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: A. Impellizzeri, administrator,

uwzgledniajgc procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca
2011,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 maja
2011 r,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W swym odwolaniu PepsiCo Inc. (zwana dalej ,,PepsiCo”) wnosi o uchylenie wyroku
Sadu Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2010 r. wydanego w sprawie T-9/07 Grupo
Promer Mon Graphic przeciwko OHIM - PepsiCo (przedstawienie okraglej podstawki
do celéw promocyjnych), Zb.Orz. s. II-981 (zwanego dalej ,,zaskarzonym wyrokiem”),
na mocy ktérego Sad uwzglednil wniesiona przez Grupo Promer Mon Graphic SA
(zwana dalej ,,Grupo Promer”) skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Trzeciej
Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 27 pazdziernika 2006 r. (sprawa R 1001/2005-3)
dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do wzoru miedzy Grupo
Promer a PepsiCo (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”).

Ramy prawne

Artykut 4 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzoréw wspolnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) stanowi:

»Wzér jest chroniony jako wzér wspdlnotowy w zakresie, w jakim ten wzor jest nowy
i posiada indywidualny charakter.



PEPSICO PRZECIWKO GRUPO PROMER MON GRAPHIC

Artykul 5 rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje:

»1. Wzdr uwaza sie za nowy, jesli identyczny wzdr nie zostal udostepniony publicz-
nie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego, przed data pierwszego
publicznego udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone si¢ wnosi;

b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, przed datg zlozenia
wniosku o rejestracje wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi lub, jesli wystgpiono
o pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa.

2. Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznia sie jedynie nieistotnymi
szczego6lami”

Artykut 6 tego samego rozporzadzenia stanowi, co nastepuje:

»1. Wzér jest uznany za posiadajacy indywidualny charakter, jesli calosciowe wraze-
nie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni si¢ od wrazenia, jakie
wywiera na tym uzytkowniku wzér, ktéry zostat udostepniony publicznie:

a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego — przed data pierwsze-
go publicznego udostepnienia wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi;
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b) w przypadku zarejestrowanego wzoru wspélnotowego — przed data dokonania
zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktorej wzér ma by¢ chroniony lub jesli zastrze-
zono pierwszenstwo — przed data pierwszenstwa.

2. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody
tworcy przy opracowywaniu wzoru”.

Zgodnie z art. 10 rozporzadzenia nr 6/2002:

»1. Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspdlnotowego obejmuje kaz-
dy wzér, ktéry nie wywoluje u poinformowanego uzytkownika innego ogélnego
wrazenia.

2. Dla okreslenia zakresu ochrony nalezy wzia¢ pod uwage stopien swobody twércy
przy opracowywaniu wzoru”.

Artykul 25 tego rozporzadzenia przewiduje:

»1. Wzér wspélnotowy moze zostaé uznany za niewazny, tylko wtedy gdy:

b) nie spetnia wymogdw art. 4-9;
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d) wzdér wspdlnotowy koliduje z wcze$niejszym wzorem, ktéry zostal publicznie
udostepniony po dacie dokonania zgloszenia lub, jezeli zastrzezono pierwszen-
stwo, po dacie pierwszenstwa wzoru wspélnotowego i ktéry chroniony jest od
daty wczesniejszej niz wyzej wymieniona data poprzez zarejestrowany wzor
wspoélnotowy lub poprzez dokonanie zgloszenia na taki wzoér, lub poprzez pra-
wo z zarejestrowanego wzoru w panstwie cztonkowskim lub prawo z dokonania
zgloszenia takiego wzoru;

3. Na podstawe przewidziana w ust. 1 lit. d), e) i f) moze powotywaé si¢ wylacznie
zglaszajacy lub wlasciciel wczeéniejszego prawa.

Artykut 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 przewiduje, Ze ,[z] zastrzezeniem art. 25
ust. 2, 3, 41 5 kazda osoba fizyczna lub prawna, jak réwniez upowazniony organ pu-
bliczny, moze ztozy¢ w [OHIM] wniosek o uniewaznienie zarejestrowanego wzoru
wspolnotowego”.

Zgodnie z art. 61 ust. 1-3 rozporzadzenia nr 6/2002:

»1. Decyzje wydane przez Izby Odwotawcze sa zaskarzalne do Trybunatu
Sprawiedliwo$ci.

2. Skarga moze by¢ wniesiona ze wzgledu na brak wlasciwo$ci, naruszenie istotnego
wymogu proceduralnego, naruszenie traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub zwia-
zanej z jego stosowaniem reguly prawnej lub naduzycie wladzy.
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3. Trybunal Sprawiedliwo$ci moze uchyli¢ lub zmieni¢ zaskarzana decyzje”

Okoliczno$ci powstania sporu i sporna decyzja

W dniu 9 wrzesnia 2003 r. PepsiCo dokonata w OHIM zgloszenia wzoru wspélnoto-
wego na podstawie rozporzadzenia nr 6/2002. Przy dokonywaniu zgloszenia zastrze-
zono pierwszenstwo hiszpanskiego wzoru nr 157156, ktérego zgloszenie, ztozone
w dniu 23 lipca 2003 r., zostato opublikowane w dniu 16 listopada 2003 r.

Wzér wspolnotowy zostal zarejestrowany przez OHIM pod numerem 74463-0001
dla produktéw ,artykuty promocyjne do gier” Wyglada on nastepujaco:

W dniu 4 lutego 2004 r. Grupo Promer zlozyla wniosek o uniewaznienie prawa do
wzoru nr 74463-0001 (zwanego dalej ,spornym wzorem”) na podstawie art. 52 roz-
porzadzenia nr 6/2002.
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Whniosek o uniewaznienie zostal oparty na istnieniu wzoru wspélnotowego zareje-
strowanego pod numerem 53186-0001 (zwanego dalej ,wcze$niejszym wzorem”),
ktérego data zgloszenia byl dzien 17 lipca 2003 r. i dla ktérego zastrzezono pierw-
szenstwo hiszpanskiego wzoru nr 157098, ktérego zgloszenie, ztozone w dniu 8 lipca
2003 r., zostalo opublikowane w dniu 1 listopada 2003 r. Wczesniejszy wzér zostal
zarejestrowany dla produktu ,metalowe plytki do gier” Wyglada on nastepujaco:

Podstawy przywotane na poparcie wniosku o uniewaznienie dotyczyly tego, ze spor-
ny wzor pozbawiony byl cechy nowosci i indywidualnego charakteru w rozumieniu
art. 25 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 6/2002, jak réwniez istnienia wcze$niejszego
prawa w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d) tego rozporzadzenia.

Decyzja z dnia 20 czerwca 2005 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uwzglednit wniosek
o uniewaznienie prawa do wzoru kwestionowanego na podstawie art. 25 ust. 1 lit. d)
rozporzadzenia nr 6/2002.
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W dniu 18 sierpnia 2005 r. PepsiCo wniosta do OHIM na podstawie art. 55—60 rozpo-
rzadzenia nr 6/2002 odwotlanie od tej decyzji Wydziatu Uniewaznien

Trzecia Izba Odwolawcza OHIM (zwana dalej ,1zba Odwolawcza”) uchylila sporna
decyzja decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalita wniosek o uniewaznienie. Odrzu-
ciwszy argument skarzacej, jakoby PepsiCo dzialala w zlej wierze, Izba Odwolaw-
cza stwierdzila zasadniczo, ze sporny wzér nie kolidowal z wczeéniejszym prawem
skarzacej oraz ze przeslanki art. 25 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002 nie zostaly
w zwigzku z tym spetnione.

W tym wzgledzie Izba Odwotawcza stwierdzila, ze produkty, ktérych dotycza rozpa-
trywane wzory, naleza do szczegélnej kategorii artykuléw promocyjnych, a mianowi-
cie ,tazos” lub ,rappers’, oraz ze w wyniku tego swoboda twdrcy odpowiedzialnego za
zaprojektowanie takich artykuléw promocyjnych jest ,istotnie ograniczona” Izba Od-
wolawcza wywiodla z tego, ze wystepujaca miedzy rozpatrywanymi wzorami réznica
w profilu wystarczy, aby uzna¢, ze wywieraja one na poinformowanym uzytkowniku
inne calo$ciowe wrazenie.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zarejestrowanym w sekretariacie Sadu w dniu 9 stycznia 2007 r. Grupo Pro-
mer wniosla skarge o stwierdzenie niewazno$ci spornej decyzji oraz o obcigzenie
OHIM i PepsiCo kosztami postepowania.
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Na poparcie swej skargi Grupo Promer podniosta trzy zarzuty, dotyczace, po pierw-
sze, dzialania przez PepsiCo w zlej wierze i dokonania zawezajacej wyktadni rozpo-
rzadzenia nr 6/2002, po drugie, okolicznosci, ze sporny wzdr pozbawiony jest cechy
nowosci, i po trzecie, naruszenia art. 25 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002.

W zaskarzonym wyroku po oddaleniu zarzutu pierwszego Sad uwzglednit zarzut
trzeci i stwierdzil, ze w konsekwencji nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu dru-
giego skargi.

Zarzut trzeci sktadat sie z czterech czesci.

W pierwszej kolejnosci Grupo Promer zakwestionowala zdefiniowanie kategorii
produktéw, do ktérych odnosza sie rozpatrywane wzory, jako kategorii obejmujacej
»pogs’, ,rappers” lub ,tazos’, twierdzac, ze chodzi tutaj o odmienne produkty. Zda-
niem Grupo Promer Izba Odwotawcza powinna byta wzig¢ pod uwage ogdlna kate-
gorie artykuléw promocyjnych do gier.

W tym wzgledzie w pkt 60 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze Izba Odwotawcza
prawidiowo uznala, iz omawiany produkt nalezal — w ramach szerokiej kategorii ar-
tykutéw promocyjnych do gier — do szczegdlnej kategorii, jaka tworza czeéci do gier
znane pod nazwami ,pogs’, ,rappers” lub ,tazos”.

W drugiej kolejnosci, opierajac sie na fakcie, ze sporny wzér odnosi sie do ogélnej
kategorii artykuléw promocyjnych do gier, Grupo Promer zakwestionowala zawar-
ta w zaskarzonej decyzji ocene, zgodnie z ktéra swoboda tworcy przy opracowaniu
spornego wzoru byla ,istotnie ograniczona”.
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Sad stwierdzit w pkt 70 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza stusznie uznata,
iz w dacie pierwszenstwa zastrzezonego dla spornego wzoru swoboda twércy byta
»istotnie ograniczona’, zwlaszcza skoro musial on uwzgledni¢ w opracowywanym
przez siebie wzorze wspoélne cechy rozpatrywanego produktu.

W trzeciej kolejnosci zdaniem Grupo Promer poinformowanym uzytkownikiem
w tym przypadku bylo dziecko w wieku 5-10 lat, a nie dyrektor marketingu, jak wska-
zano w zaskarzonej decyzji. Dyrektor w sektorze przemystu zywno$ciowego nie jest
bowiem koncowym uzytkownikiem i przewyzsza stopniem specjalizacji zwyklego
uzytkownika.

W tym wzgledzie Sad zdefiniowal w pkt 62 zaskarzonego wyroku pojecie poinfor-
mowanego uzytkownika, a w pkt 64 i 65 tego wyroku wywiddl, iz Izba Odwolaw-
cza stusznie stwierdzita, ze w tej sprawie nie ma znaczenia, czy poinformowanym
uzytkownikiem jest dziecko w wieku 5-10 lat, czy tez dyrektor marketingu w jednej
ze spotek wytwarzajacych produkty, ktérych promocja ma zostaé¢ zapewniona dzieki
dotaczaniu do nich ,pogs’, ,rappers” lub ,tazos’, a wazne jest natomiast to, by te dwie
kategorie os6b znaly fenomen ,rappers”

W czwartej kolejnosci zdaniem Grupo Promer rozpatrywane wzory wywotywaly ta-
kie samo calo$ciowe wrazenie, poniewaz wbrew analizie przeprowadzonej przez Izbe
Odwolawcza w spornej decyzji réznice w profilu tych wzoréw nie byly oczywiste,
a ich wykrycie wymagalo szczegélnego skupienia i uwaznej obserwacji krazka.

W tej kwestii w pkt 72 zaskarzonego wyroku Sad, biorac pod uwage stopien swobo-
dy twoércy przy opracowywaniu kwestionowanego wzoru, uznatl podobnie jak Izba
Odwolawcza, ze w zakresie w jakim istniejace miedzy rozpatrywanymi wzorami
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podobienstwa dotycza wspélnych im cech, beda one jedynie w niewielkim stopniu
wplywac na catosciowe wrazenie wywotywane przez wspomniane wzory na poinfor-
mowanym uzytkowniku. Ponadto im bardziej ograniczona byla swoboda twércy przy
opracowywaniu spornego wzoru, tym bardziej niewielkie réznice miedzy rozpatry-
wanymi wzorami beda wystarczaly do wywotania u poinformowanego uzytkownika
odmiennego calo$ciowego wrazenia.

Nastepnie w pkt 77-82 zaskarzonego wyroku Sad zbadal pie¢ podobienstw istnieja-
cych miedzy kolidujacymi ze soba wzorami. Oba te wzory stanowily prawie ptaskie
krazki i przedstawialy bardzo blisko krawedzi koncentryczny krag, ktéry umieszczo-
ny byl mniej wiecej w jednej trzeciej odlegtosci miedzy krawedzig a srodkiem krazka,
zaokraglona krawedz krazka byta umieszczona powyzej jego czesci srodkowej, znaj-
dujacej sie miedzy tg krawedzia a uniesiona czescia centralng, a wzory te wykazywaly
podobienstwo pod wzgledem proporcji zastosowanych w uniesionej czesci centralnej
i czesci srodkowej krazka, znajdujacej sie miedzy krawedzia a rzeczong uniesiong
cze$cia centralng.

Po stwierdzeniu, iz pierwsze podobieristwo byto wspélna cecha wzoréw odnoszacych
sie do tego rodzaju produktéw co rozpatrywany i ze drugie podobieristwo moze sta-
nowi¢ dla twércy wymaganie zwigzane ze wzgledami bezpieczeristwa, Sad orzekt, ze
podobienistwa te nie zwrdcg uwagi poinformowanego uzytkownika w cato§ciowym
wrazeniu wywolywanym przez rozpatrywane wzory.

Jesli chodzi natomiast o trzy ostatnie podobieristwa Sad orzekl, ze dotyczyly one ele-
mentéw, w przypadku ktérych twérca dysponowal nieograniczona swoboda przy
opracowywaniu spornego wzoru i ze beda one w konsekwencji zwraca¢ uwage poin-
formowanego uzytkownika, tym bardziej ze gérne powierzchnie byly w tym przypad-
ku dla tego uzytkownika najbardziej widoczne.
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Co sie tyczy réznic dzielacych rozpatrywane wzory Sad stwierdzit w pkt 83 zaskarzo-
nego wyroku, ze sporny wzdr ma, jesli spojrze¢ na niego z géry, o dwa koncentryczne
okregi wiecej niz wczesniejszy wzdr oraz ze z profilu rozpatrywane wzory réznia sie
od siebie, poniewaz sporny wzér cechuje sie duzo wieksza wypuklos$cia, ktérej sto-
pien pozostaje jednak niewielki.

Sad uznat jednak, Ze réznice stwierdzone przez Izbe Odwotawczg nie wystarczaty do
tego, by sporny wzér mégl wywrzeé na poinformowanym uzytkowniku inne calo-
$ciowe wrazenie niz to wywolywane przez wczesniejszy wzor. W konsekwencji Sad
stwierdzil niewaznos¢ spornej decyzji.

Zadania stron przed Trybunalem

PepsiCo wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— ostateczne rozstrzygniecie sporu poprzez oddalenie zadar wysunietych w pierw-
szej instancji lub ewentualnie przekazanie sprawy Sadowi celem ponownego roz-
poznania; oraz

— obciazenie PepsiCo kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Trybunatu o uwzglednienie odwotania i obcigzenie Grupo Promer
kosztami postepowania.
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Grupo Promer wnosi do Trybunalu o:

— odrzucenie odwotania w czesci jako niedopuszczalnego i oddalenie go w czesci
jako bezzasadnego;

— obcigzenie PepsiCo kosztami niniejszego odwolania;

— obcigzenie PepsiCo i OHIM kosztami poniesionymi przez nia przed Sadem; oraz

— obciazenie PepsiCo kosztami postepowania przed OHIM.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie swego odwotania PepsiCo podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia
art. 25 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002. Zarzut ten dzieli si¢ na pie¢ czesci, doty-
czacych w odniesieniu do czterech pierwszych czesci réznych naruszen prawa, jakie
zostaly popelnione przez Sad w zwigzku z ograniczeniami swobody twércy, pojeciem
poinformowanego uzytkownika i jego stopnia uwagi, zakresem kontroli sadowej, jaki
na nim spoczywa i mozliwoscia poréwnania raczej produktéw niz rozpatrywanych
wzoréw, oraz w odniesieniu do ostatniej czesci do zarzucanego Sadowi przeinaczenia
faktéw.
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W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu, dotyczacej ogramiczeri swobody
tworcy

Argumentacja stron

PepsiCo utrzymuje, Ze trzy zauwazone przez Sad podobienstwa (okragly ksztatt $rod-
kowy, uniesiona krawedz, proporcje) sa takie z uwagi na funkcje rozpatrywanych pro-
duktéw i stanowia wspdlne cechy tych produktéw, co ogranicza swobode twércy. Sad
nie wzial jednak pod uwage tych ograniczen przy poréwnywaniu rozpatrywanych
wzoréw. Orzeczenie, ze rozpatrywane wzory sa do siebie podobne z uwagi na te kon-
kretne cechy wspélne nie oznaczalo nic innego jak tylko przyznanie Grupo Promer
wylacznych praw korzystania z tych wspdlnych cech, co nie odpowiada celowi wyty-
czonemu przez art. 25 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 6/2002.

OHIM podnosi, ze mimo iz cechy takie jak ksztalt ptaskiego krazka czy tez wypukta
czes$¢ centralna nie sg narzucane funkcja czy przepisami prawnymi, to jednak sa one
dyktowane wymogami rynku, ograniczajac w ten sposéb swobode tworcy.

Dowody znajdujace si¢ w aktach sprawy pokazuja, ze wiekszo$¢ — jesli nie wszyst-
kie — ,pogs’; jakie istnialy w dacie pierwszenstwa spornego wzoru, posiadaty okragte
srodkowe wybrzuszenie. Przyczyna tego jest to, ze ,pogs’, posiadajace srodkowe wy-
brzuszenie inne niz okragtle, nie mogly zosta¢ natozone na wiekszo$¢ ,pogs” posiada-
jacych taka ceche.
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Grupo Promer uwaza, Ze ta cze$¢ jedynego zarzutu jest niedopuszczalna, ze wzgledu
na to ze zmierza ona do podwazenia ustalen natury faktycznej poczynionych w za-
skarzonym wyroku.

Ocena Trybunatu

Nalezy podkresli¢, ze w czesci pierwszej swego jedynego zarzutu PepsiCo sprzeciwia
sie zasadniczo temu, iz Sad uznal, ze okragly ksztalt Srodkowy, uniesiona krawedz
oraz podobne proporcje rozpatrywanych wzoréw nie byly wynikiem ograniczenia
swobody twoércy, podczas gdy w rzeczywistosci te elementy podobienstwa sa ko-
nieczne do tego, aby rozpatrywane produkty mogly spetnia¢ ich funkcje. Zdaniem
PepsiCo doprowadzito to Sad do dokonania btednej oceny cato$ciowego wrazenia
wywolywanego przez kazdy z kolidujacych ze soba woréw.

Pepsico zmierza zatem do podwazenia ustalenia natury faktycznej dokonanego przez
Sad, bez wykazania, ze nastapilo przeinaczenie faktéw oraz bez zakwestionowania
zaréwno istoty kryteriéw definiujacych stopienn swobody twércy przy opracowywa-
niu wzoru, jakie zostaly okreslone przez Sad w pkt 67 zaskarzonego wyroku, a mia-
nowicie wymagan zwigzanych z wlasciwosciami wynikajacymi z funkcji technicznej
danego produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majacych zastosowa-
nie do produktéw, jak i wnioskdw, jakie z powyzszego wyciagnat Sad w pkt 72 tego
wyroku.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jedynie Sad jest wlasciwy, po pierwsze,
w przedmiocie ustalenia okolicznosci faktycznych, o ile merytoryczne btedy w usta-
leniach nie wynikaja ze znajdujacych sie w aktach dokumentéw, ktére mu przedsta-
wiono, a po drugie, w przedmiocie oceny tego stanu faktycznego. Ocena okolicz-
nosci faktycznych, z wylaczeniem przypadkéw wypaczenia przedstawionych Sadowi
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dowodéw, nie stanowi kwestii prawnej, ktéra jako taka poddana jest kontroli Trybu-
nalu w ramach odwolania (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-470/00P
Parlament przeciwko Ripa di Meana i in., Rec. s. [-4167, pkt 40 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Nalezy zatem stwierdzi¢, Ze cze$¢ pierwsza jedynego zarzutu jest niedopuszczalna.

W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu, dotyczgcej pojecia poinformowanego
uzytkownika i jego poziomu uwagi

Argumentacja stron

Pepsi Co uwaza, ze Sad zastosowal niewta$ciwe kryteria, zaprzeczajac temu, Ze roz-
patrywane wzory wywolywaly inne calo$ciowe wrazenie na ,poinformowanym uzyt-
kowniku” Ten ostatni nie odpowiada jej zdaniem ani przecietnemu konsumentowi,
wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu, jaki zostat zde-
finiowany przez prawo o znakach towarowych, ani tylko i wylacznie uzytkownikowi
konncowemu rozpatrywanych produktéw.

Z drugiej strony nalezy dorozumiewa¢, ze poinformowany uzytkownik jest w stanie
poréwnac jeden wzoér z drugim i w przeciwienstwie do tego, co ma miejsce w przy-
padku prawa o znakach towarowych, nie musi on polega¢ na , niedoskonalej pamieci”.

Gdyby Sad zastosowal wlasciwe kryteria, doszedlby wéwczas do wniosku, ze po-
informowany uzytkownik rozréznia z fatwoscia rozpatrywane wzory dzieki dwém
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najbardziej znaczacym istniejacym miedzy nimi réznicom, a mianowicie, po pierwsze,
dwém dodatkowym koncentrycznym kregom wyraznie zauwazalnym na powierzch-
ni spornego wzoru oraz, po drugie, wygietym ksztalcie tego ostatniego w przeciwien-
stwie do calkowitej plasko$ci (z wyjatkiem brzegu) wcze$niejszego wzoru.

Ponadto PepsiCo uwaza, ze poinformowany uzytkownik nie bedzie bral pod uwage
jedynie ,powierzchni najbardziej widocznych” wzoru, koncentrujac sie na elemen-
tach ,latwo dostrzegalnych” (pkt 83 zaskarzonego wyroku), lecz bedzie miat okazje
zbada¢ ten wzér bardziej szczegétowo, jako cato$é, i poréwnaé go z wczesniejszymi
wzorami, uwzgledniajac swobodeg, jaka dysponuje twoérca.

OHIM utrzymuje réwniez, ze poréwnanie to powinno opierac¢ sie nie na niedosko-
nalej pamieci poinformowanego uzytkownika, lecz na bezposrednim poréwnaniu
WZoréw.

Grupo Promer uwaza, ze ta cze$¢ jedynego zarzutu dotyczy réwniez kwestii fak-
tycznej. Utrzymuje ona rowniez, ze Sad nie zastosowal kryterium odnoszacego si¢
do prawa o znakach towarowych, takiego jak prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w przypadku dwéch rozpatrywanych kolidujacych ze soba wzoréw.

Ocena Trybunalu

Nalezy po pierwsze zaznaczy¢, ze rozporzadzenie nr 6/2002 nie definiuje pojecia po-
informowanego uzytkownika. Powinno ono jednak by¢ rozumiane, jak podkreslit to
stusznie rzecznik generalny w pkt 43 i 44 swej opinii, jako pojecie posrednie miedzy
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pojeciem przecietnego konsumenta, ktére jest stosowane w dziedzinie znakéw to-
warowych, od ktdérego to konsumenta nie wymaga sie posiadania szczegdlnej wiedzy
i ktéry z reguly nie poréwnuje bezposrednio kolidujacych ze soba znakéw towaro-
wych, a znawca w danej dziedzinie, ekspertem, ktéry posiada szczegétowe kompe-
tencje techniczne. Tak wiec pojecie poinformowanego uzytkownika moze by¢ rozu-
miane jako okre$lajace nie uzytkownika wykazujacego przecietna uwage, lecz jako
osobe szczegdlnie uwazng, czy to z racji swojego osobistego do§wiadczenia, czy po-
siadanej rozleglej wiedzy w danym sektorze

Nalezy stwierdzi¢, ze to wlasnie to pojecie posrednie zostalo przyjete przez Sad
w pkt 62 zaskarzonego wyroku. Jest to ponadto widoczne w $wietle wniosku, jaki Sad
wyciagnal w pkt 64 zaskarzonego wyroku, okreslajac wlasciwego w tej sprawie poin-
formowanego uzytkownika jako osobe, ktéra moze by¢ dziecko w wieku 5-10 lat lub
dyrektor marketingu w jednej ze spétek wytwarzajacych produkty, ktérych promocja
ma zosta¢ zapewniona dzigki dotaczaniu do nich ,,pogs’, ,rappers” lub ,tazos”

Po drugie, jak podkreslit to rzecznik generalny w pkt 51 i 52 swej opinii, nie ulega
watpliwosci, ze sam charakter ,poinformowanego uzytkownika’, jaki zostal powyzej
zdefiniowany, oznacza, ze jezeli jest to mozliwe, dokona on bezposredniego poréw-
nania rozpatrywanych wzordéw. Nie mozna jednak wykluczy¢, Ze tego typu poréwna-
nie bedzie niewykonalne czy wyjatkowe w danym sektorze, zwlaszcza ze wzgledu na
szczegdlne okolicznosci czy cechy przedmiotéw, ktére dany wzér przedstawia.

W konsekwencji nie mozna stusznie zarzuca¢ Sadowi, ze naruszyl prawo, przystepu-
jac do oceny calosciowego wrazenia wywolywanego przez kolidujace ze soba wzory
bez zalozenia, iz poinformowany uzytkownik dokona w kazdym przypadku bezpo-
$redniego poréwnania tych wzoréw.

I - 10196



57

58

59

60

PEPSICO PRZECIWKO GRUPO PROMER MON GRAPHIC

Jest tak tym bardziej, Zze w braku doktadnej wskazéwki w tym wzgledzie w kontekscie
rozporzadzenia nr 6/2002 nie mozna zalozy¢, ze prawodawca Unii zamierzal ograni-
czy¢ ocene potencjalnych wzoréw do bezposredniego ich poréwnania.

Wynika z tego, ze o ile uzycie przez Sad w pkt 77 zaskarzonego wyroku sformutowa-
nia, w mysl ktérego ,podobienistwo to nie bedzie miato wplywu na calo$ciowe wra-
zenie wywarte przez rozpatrywane wzory na poinformowanym uzytkowniku” moze
wskazywadé, w sytuacji gdy bedzie wyrwane z kontekstu, ze Sad bazowal w swoim ro-
zumowaniu na metodzie poréwnania posredniego opartej na niedoskonatej pamieci,
o tyle uzycie go nie ujawnia zadnego bledu po stronie Sadu.

Po trzecie, jezeli chodzi o poziom uwagi poinformowanego uzytkownika, nalezy
przypomnieé, ze nie jest on przecietnym konsumentem, wlasciwie poinformowa-
nym, dostatecznie uwaznym i rozsadnym, ktéry postrzega zwykle wzér jako calos¢
i nie dokonuje analizy jego poszczegélnych detali (zob. analogicznie ww. wyrok z dnia
22 czerwca w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 25, 26),
nie jest on réwniez ekspertem czy specjalista mogacym zauwazy¢ szczegdtowo mi-
nimalne réznice, ktére moga istnie¢ miedzy kolidujacymi ze soba wzorami. Tak wiec
okreslenie ,poinformowany” sugeruje, ze nie bedac twdrca czy ekspertem technicz-
nym, uzytkownik zna rézne wzory istniejace w danej branzy, posiada pewien zakres
wiedzy na temat elementdw, jakie te wzory zwykle posiadaja, i w zwigzku z zaintere-
sowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich
uzywaniu.

Zatem uzycie wyrazenia ,tatwo dostrzegalna” w pkt 83 zaskarzonego wyroku nalezy
rozumie¢ w bardziej szerokim kontekscie, jako bedace jedynie doktadnym sprecyzo-
waniem dotyczacym wiekszego stopnia wypuklo$ci wystepujacej w spornym wzorze.
Skoro bowiem Sad zastosowal wtasciwe podejscie w odniesieniu do definicji poinfor-
mowanego uzytkownika, nie mozna wywodzi¢, ze wyrazenie uzyte w tymze pkt 83
samo w sobie oznacza, ze poziom uwagi poinformowanego uzytkownika zostat oce-
niony w sposéb nieprawidtowy przez Sad.
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Zpowyzszych wzgledéw druga cze$éjedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

W przedmiocie czesci trzeciej jedynego zarzutu, dotyczgcej zakresu kontroli sgdowej

Argumentacja stron

Odnoszac sie do niedawnego wyroku Trybunatu dotyczacego odmian roélin (wyrok
z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-38/09 P Schrider przeciwko CPVO, Zb.Orz.
s. 1-3209, pkt 77) PepsiCo utrzymuje, ze drobiazgowe badanie réznic i podobienstw
miedzy rozpatrywanymi wzorami, ktérego dokonal Sad, wykroczylo poza zadanie,
jakie na nim spoczywa zgodnie z art. 61 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002. PepsiCo
podnosi zatem, ze kwestie ustalenia, czy istnieje podobne calo$ciowe wrazenie, nale-
zy pozostawi¢ ocenie Izby Odwolawcze;j.

OHIM uwaza réwniez, ze odmawiajac ograniczenia sie do zbadania oczywistych
btedéw w ocenie, Sad wykroczyl poza to, na co zezwala mu art. 61 rozporzadzenia
nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspdlnotowych.

Grupo Promer uwaza, ze argument PepsiCo nie jest uzasadniony. Ustalenia poczy-
nione przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie Schriader przeciwko CPVO wynikaly
z faktu, ze chodzito tam o skomplikowane techniczne badanie, podczas gdy niniejsza
sprawa dotyczy jedynie badania wzoru celem ustalenia braku indywidualnego cha-
rakteru zaskarzonego wzoru.
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Ocena Trybunalu

W niniejszej sprawie nie stanowi kwestii spornej, ze Sad przeprowadzil dogleb-
ne badanie rozpatrywanego wzoru celem stwierdzenia niewazno$ci decyzji Izby
Odwotawcze;j.

W tym konteks$cie nalezy przypomnie¢, ze Sad jest wlasciwy do przeprowadzenia
pelnej kontroli zgodnosci z prawem dokonanej przez OHIM oceny w przedmiocie
szczegblowych danych przedstawionych przez wnioskodawce (zob. wyrok z dnia
5 lipca 2011 r. w sprawie C-263//09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853,
pkt 52).

Prawda jest, ze analogicznie do ww. wyroku w sprawie Schriader przeciwko CPVO
Sad moze przyzna¢ OHIM, szczegdlnie w sytuacji gdy ten ostatni jest powolany do
przeprowadzania wysoce technicznych ocen, pewna swobode i ograniczy¢ sie, gdy
chodzi o zakres kontroli przez niego decyzji izby odwolawczej w przedmiocie wzo-
réw przemystfowych, do badania oczywistych bledéw w ocenie.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze Sad w specyficznych okolicznos$ciach niniejszej spra-
wy nie wykroczyl poza kontrole spornej decyzji odpowiadajaca jego kompetencji
o charakterze reformatoryjnym, jaka dysponuje na podstawie art. 61 rozporzadzenia
nr 6/2002.

Nalezy zatem oddali¢ trzecia czes$¢ jedynego zarzutu jako bezzasadna.
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W przedmiocie czesci czwartej jedynego zarzutu, dotyczgcej kontroli, jak zostala
dokonana raczej w odniesieniu do produktow niz do rozpatrywanych wzoréw

Argumentacja stron

PepsiCo uwaza, ze btedne jest oparcie oceny kolidujacych ze soba wzoréw na poréw-
naniu prébek rzeczywistych produktéw, jakie strony przedstawity w celu zilustrowa-
nia przyswiecajacych im celéw. W szczegdlnosci nie ma zadnej potrzeby, aby OHIM
w ramach podobnych skarg o stwierdzenie niewazno$ci przewidywal ewentualne
réwnolegle czy przyszle postepowania z tytulu naruszenia praw ochronnych oparte
na tych samych wczeéniejszych czy nowszych wzorach, jakie sa uzywane na rynku.

Grupo Promer przypomina, ze prébki produktéw byly réwniez zbadane przez Wy-
dzial Uniewaznien i przez Izbe Odwolawcza. W konsekwencji dokonana przez Sad
ocena calosci przedstawionych w aktach sprawy dowodéw jest kwestia faktyczna,
ktéra nie moze by¢ wysunieta jako podstawa odwolania przed Trybunalem.

Ocena Trybunalu

Nalezy podkresli¢, ze w pkt 83 zaskarzonego wyroku Sad potwierdzil, ze jego ocena
w przedmiocie stopnia wypuklo$ci rozpatrywanych wzoréw ,znajduje potwierdzenie
w produktach rzeczywiscie rozprowadzanych, ktére zostaly zalaczone do przekaza-
nych Sadowi akt sprawy przed OHIM”
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Jednakze z uwagi na fakt, ze w sprawach z zakresu wzoréw osobg, ktéra dokonu-
je poréwnania, jest poinformowany uzytkownik, ktéry — jak zostalo to stwierdzone
w pkt 53 i 59 niniejszego wyroku — rézni sie¢ od zwyklego przecietnego konsumenta,
nie jest bledem wziecie pod uwage przy ocenie calosciowego wrazenia wywolywane-
go przez rozpatrywane wzory produktéw faktycznie rozprowadzanych i odpowiada-
jacych tymze wzorom.

W kazdym razie z uzycia czasownika ,znajdowa¢ potwierdzenie” w pkt 83 zaskarzo-
nego wyroku wynika, ze Sad opart w rzeczywisto$ci swoja ocene na kolidujacych ze
soba wzorach, jakie zostaly opisane i przedstawione w odpowiednich wnioskach o re-
jestracje, z takim skutkiem, Ze poréwnanie rzeczywistych produktéw zostalo uzyte
jedynie w celach ilustracyjnych, z zamiarem potwierdzenia wyciagnietych juz wnios-
kéw, i nie moze by¢ uznane jako przedstawiajace podstawe uzasadnienia zaskarzone-
go wyroku.

Czwarta czes¢ jedynego zarzutu nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadna.

W przedmiocie czesci pigtej jedynego zarzutu, dotyczgcej zarzucanego przeinaczenia

faktow

Argumentacja stron

PepsiCo, wspierane przez OHIM, podnosi przeinaczenie faktéw przez Sad, twier-
dzac w szczegélnosci, ze nierealistyczne i sprzeczne z ogdlnym dos$wiadczeniem
jest czynienie zalozenia, iz poinformowany uzytkownik ograniczytby swéj sposéb
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postrzegania rozpatrywanego przedmiotu jedynie do ,widoku z géry” W dodatku na-
wet przy badaniu rozpatrywanych wzoréw na plasko z goéry réznice miedzy nimi sa
natychmiast dostrzegalne.

Grupo Promer uwaza, Ze zarzucanie Sagdowi przeinaczenia faktéw bez wspomnienia
o przeinaczeniu oceny materialu dowodowego nie jest argumentem, ktérego moz-
na uzy¢ jako podstawy odwolania przed Trybunalem. Taka ocena okoliczno$ci stanu
faktycznego i dowoddw nie stanowi — z wyjatkiem przypadku przeinaczenia przed-
stawionych mu dowodéw — kwestii prawnej podlegajacej jako taka kontroli Trybuna-
tu w ramach odwotania.

Ocena Trybunalu

Trybunal orzekt juz wczesniej, iz z uwagi na wyjatkowy charakter zarzutu przeina-
czenia art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybuna-
tu Unii Europejskiej i art. 112 § 1 akapit pierwszy lit. ¢) regulaminu postgpowania
przed Trybunalem wymagaja w szczegélnosci, by wnoszacy odwotanie dokladnie
wskazal, ktére dowody zostaly jego zdaniem przeinaczone przez Sad, oraz wykazat
btedy w ocenie, ktére w jego opinii doprowadzily tenze Sad do takiego przeinaczenia
(zob. podobnie wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach potaczonych C-204/00 P,
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P, C-219/00 P Aalborg Portland i in.
przeciwko Komisji, Rec. s. I-123, pkt 50).

Takie przeinaczenie musi wynikaé w sposéb oczywisty z dokumentéw znajdujacych
sie¢ w aktach sprawy, bez konieczno$ci dokonywania nowej oceny okoliczno$ci fak-
tycznych i dowoddw (zob. wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les
Editions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. -10053, pkt 69 i przytoczone tam
orzecznictwo).
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W niniejszym wypadku PepsiCo zarzuca zasadniczo Sadowi, ze przeinaczyl fakty,
poréwnujac rozpatrywane wzory jedynie w oparciu o ich forme widoczna od gory,
lekcewazac zatem réznice, ktdéry stalyby sie ewidentne, gdyby ogladano te wzory
z profilu. Czyniac w ten sposéb, PepsiCo nie wskazuje doktadnie dowodéw, ktére zo-
staly przeinaczone przez Sad ani tez nie wykazuje bledéw w ocenie, ktére w jej opinii
doprowadzily Sad do takiego przeinaczenia.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze argumenty wysuniete przez skarza-
ca w tym przedmiocie nie spetniaja wymogéw nalozonych przez przytoczone tutaj
orzecznictwo. W konsekwencji nalezy odrzuci¢ piata cze$¢ jedynego zarzutu jako
niedopuszczalna.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe w odniesieniu do wszystkich czesci jedynego
zarzutu, odwotlanie nalezy w czesci oddalic¢ i w czesci odrzucid.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do poste-
powania odwotawczego na podstawie art. 118 regulaminu postepowania, kosztami
zostaje obciazona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Po-
niewaz Grupo Promer wniosta o obciazenie PepsiCo kosztami postepowania, a ta
ostatnia przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje w cze$ci odrzucone i w czesci oddalone.

2) PepsiCo Inc. zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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