WYROK Z DNIA 3.9.2009 r. — SPRAWA C-498/07 P
WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 3 wrze$nia 2009 r.*

W sprawie C-498/07 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci,
wniesione w dniu 12 listopada 2007 r.,

Aceites del Sur-Coosur SA, dawniej Aceites del Sur SA, z siedziba w Vilches
(Hiszpania), reprezentowana przez J.M. Otera Lastresa i R. Jimeneza Diaza, abogados,

strona skarzaca,

w ktorej druga strong jest:

Koipe Corporacion SL, z siedziba w San Sebastidn (Hiszpania), reprezentowana przez

M. Ferndndeza de Béthencourta, abogado,

strona skarzaca w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.

1-7388
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Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez J. Garcie Murillo, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilesi¢, A. Tizzano (sprawozdawca), A. Borg Barthet
i].J. Kasel, sedziowie,

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

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 pazdzier-
nika 2008 r.,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 lutego
2009 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwolaniu Aceites del Sur-Coosur SA, dawniej Aceites del Sur SA (zwana
dalej ,,Aceites del Sur”) zwraca si¢ o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji z dnia
12 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe przeciwko OHIM — Aceites del Sur (La
Espaiiola), Zb.Orz. s. II-3355 (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), w ktérym Sad
uwzglednil skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 maja
2004 r. (sprawa R 1109/2000-4, zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) dotyczaca
postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Koipe Corporacién SL (zwana dalej
»Koipe”) i Aceites del Sur.

Ramy prawne

Artykul 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) stanowi:

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:
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b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wcze$niejszego znaku towarowego,
identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w biad opinii publicznej na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony; prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje
réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

3 Artykul 8 ust. 2 tego rozporzadzenia stanowi:

»Do celow ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data ztozenia
wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnoto-
wego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo
pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

i) wspdlnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim lub, w przypadku
Belgii, Niderlandéw lub Luksemburga, w Urzedzie Znakéw Towarowych
Beneluksu;

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnieni obowia-
zujacych w panstwie czlonkowskim;
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Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

W dniu 23 kwietnia 1996 r. Aceites del Sur, spoétka hiszpanska produkujaca oleje
roélinne, na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 dokonala zgloszenia w OHIM
przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego La Espanola dla okre$lonego
rodzaju towaréw, wérdd ktdrych znajdowaly sie ,oleje i ttuszcze jadalne”:

W dniu 23 listopada 1998 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 89/98.

W dniu 23 lutego 1999 r. spétka Aceites Carbonell, obecnie Koipe, wniosta sprzeciw
wobec zgloszenia tego znaku, powolujac sie na prawdopodobieristwo wprowadzenia
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w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) w przypadku zgloszonego znaku towarowego
i przedstawionego ponizej nalezacego do Koipe wczesniejszego graficznego znaku
towarowego Carbonell (zwanego dalej ,znakiem towarowym Carbonell”):

{& ‘1 |J'”H|| b

,-_ A

| Carbonell

Jako dowdd na istnienie znaku towarowego Carbonell Koipe powotata si¢ na sze$¢
rejestracji tego znaku towarowego w Hiszpanii, jedno zgloszenie wspdlnotowe
»Carbonell” nr 338681 (zwane dalej ,zgloszeniem wspdlnotowym”), dwie rejestracje
miedzynarodowe oraz na krajowe rejestracje irlandzkie, duriskie, szwedzkie i dokonane
w Zjednoczonym Kroélestwie.

Wydziat Sprzeciwéw OHIM w kazdym razie stwierdzil, ze Koipe zdotata wykazac
istnienie tylko trzech hiszpanskich i jednej wspdlnotowej rejestracji dla ,,oliwy z oliwek”.

Decyzja nr 2084/2000 z dnia 21 wrzes$nia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM oddalit
sprzeciw wniesiony przez Koipe. Wydzial Sprzeciwéw uznal, ze sporne oznaczenia
wywoluja ogdlnie odmienne wrazenie wizualne, sa catkowicie pozbawione elementéw
podobnych na gruncie fonetycznym oraz ze zwigzek koncepcyjny odnoszacy sie do
charakteru i rolniczego pochodzenia towaréw jest staby, co wyklucza istnienie
jakiegokolwiek prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad zwigzanego ze spornymi
znakami towarowymi.

1-7393



10

11

12

WYROK Z DNIA 3.9.2009 r. — SPRAWA C-498/07 P

W dniu 19 stycznia 2001 r. Koipe wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw. W dniu 11 maja 2004 r. Czwarta Izba Odwotawcza OHIM oddalita
odwotanie na mocy zaskarzonej decyzji, ktéra co do zasady potwierdza, ze sporne
oznaczenia wywoluja ogdlnie odmienne wrazenie wizualne.

Na wstepie, na podstawie zaskarzonej decyzji elementy graficzne, obejmujace w istocie
wizerunek osoby siedzacej w gaju oliwnym, dla oliwy z oliwek maja jedynie staba
zdolno$¢ odrézniajaca, co w konsekwencji nadaje pierwszorzedne znaczenie
elementom stownym ,La Espafiola” i ,Carbonell”. Jesli chodzi o poréwnanie oznaczen
na gruncie fonetycznym i koncepcyjnym, to Czwarta Izba Odwolawcza stwierdzita, ze
skarzaca nie kwestionowala catkowitego braku zbieznosci elementéw stownych ani
tego, ze zwiazek koncepcyjny pomiedzy spornymi oznaczeniami jest staby. Wreszcie
Izba Odwolawcza przyznata, ze Wydzial Sprzeciwéw winien byt orzec w przedmiocie
powszechnej znajomosci wcze$niejszych znakéw towarowych. Jednakze jej zdaniem
tego rodzaju ocena — podobnie jak badanie dokumentéw przedstawionych Izbie
Odwotawczej w celu wykazania powszechnej znajomosci — nie byla bezwzglednie
konieczna, poniewaz nie zostala spelniona jedna ze wstepnych przestanek oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zwiazku z renomowanym lub
powszechnie znanym znakiem towarowym, to znaczy przeslanka podobienistwa
oznaczen.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

W dniu 31 sierpnia 2004 r. Koipe wniosta skarge do Sadu Pierwszej Instancji
o stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji.

Na poparcie swojej skargi Koipe podniosta dwa zarzuty: pierwszy oparty na naruszeniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz drugi na naruszeniu obowigzku
zbadania dowoddw renomy wcze$niejszego znaku towarowego.
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Sad Pierwszej Instancji przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy, na wstepie
w pkt 47 zaskarzonego wyroku zauwazyl, Ze pomiedzy stronami istnieje spér co do
rejestracji, jakie nalezy uwzgledni¢ w celu oceny prawa do wniesienia sprzeciwu, na
ktére powoluje sie Koipe. Spor ten dotyczyl w szczegdlnosci faktu, ze OHIM i Aceites
del Sur twierdza, ze skoro data dokonanego przez Koipe zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego byla pdzniejsza niz data zlozenia wniosku o rejestracje zgloszonego
znaku towarowego, to Izba Odwolawcza nie powinna byla bra¢ go pod uwage.

Jednak zdaniem Sadu kwestia ta nie miata w niniejszej sprawie znaczenia i w pkt 48
zaskarzonego wyroku stwierdzit on, co nastepuje:

»[...] Zaskarzona decyzja jest bowiem oparta co do zasady na braku podobienstwa
pomiedzy elementami graficznymi znaku towarowego Carbonell i zgloszonego znaku
towarowego. Tymczasem element graficzny znaku towarowego Carbonell jest taki sam
w przypadku wszystkich rejestracji powolanych przez [Koipe], zaréwno uwzglednio-
nych przez Izbe Odwotawczg, jak i przez nia odrzuconych”.

Przedstawiwszy powyzsza uwage wstepna, Sad dokonal oceny pierwszego zarzutu
odwolania, w ktérym Koipe stwierdzita, ze w zaskarzonej decyzji OHIM nie uwzglednit
okoliczno$ci, ze sporne znaki towarowe s na pierwszy rzut oka ogélnie podobne, przez
co moze powstaé prawdopodobienistwo wprowadzenia uczestnikéw rynku w btad, ani
tez okolicznosci, ze towar objety wnioskiem o rejestracje jest identyczny co towar, do
ktérego oznaczania stuzy wcze$niejszy znak towarowy.

W tym wzgledzie w pkt 75-78 zaskarzonego wyroku Sad Pierwszej Instancji stwierdzit,
ze w zaskarzonej decyzji [zba Odwolawcza na poparcie swoich wnioskéw dotyczacych
niewielkiej zdolnosci odrézniajacej elementéw graficznych omawianych znakéw
towarowych ogranicza sie do stwierdzenia, ze na omawiane przedstawienie skiada sie
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osoba siedzaca w gaju oliwnym, co jest typowe w branzy oliwy z oliwek. Jednak Sad
Pierwszej Instancji stwierdzil, ze Izba Odwotawcza nie podala zadnego wyjasnienia
dotyczacego powoddw, dla ktérych dokonata takiej oceny, i ze poza spornymi znakami
towarowymi nie przywolala ona zadnego znaku towarowego zawierajacego podobny
element graficzny.

W pkt 87 zaskarzonego wyroku Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze Izba Odwolawcza
w zaskarzonej decyzji blednie uznala, iz elementy graficzne omawianych znakéw
towarowych maja niewielka zdolno$¢ odrdzniajaca.

W pkt 88 i 89 zaskarzonego wyroku Sad Pierwszej Instancji uznat, ze Izba Odwotawcza
niestusznie stwierdzila, iz ze wzgledu na niewielka zdolno$¢ odrézniajaca elementéw
graficznych omawianych znakéw towarowych w niniejszej sprawie naczelnego
znaczenia nabiera poréwnanie ich elementéw stownych.

W pkt 91 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze element graficzny pod wzgledem
powierzchniowym zajmuje znacznie wazniejsza pozycje niz element stowny.

W tym wzgledzie w pkt 92 i 93 zaskarzonego wyroku Sad podnidst w szczegdlnosci,
podobnie zreszta jak ,sam OHIM w innych postepowaniach w sprawie sprzeciwéw”, ze
»element sfowny »La Espafola« ma jedynie niewielka zdolno$¢ odrézniajaca. Stowo to
jest powszechnie uzywane w Hiszpanii i jest postrzegane jako opisujace pochodzenie
geograficzne towar6w”.
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Co sie tyczy podobieristwa znakéw i prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad,
pkt 103 zaskarzonego wyroku stanowi:

»W ocenie Sadu wszystkie wspélne elementy obu spornych znakéw towarowych
wywoluja bardzo podobne ogdlne wrazenie, poniewaz znak towarowy La Espaiiola
powiela z duzym stopniem szczegélowosci istote wizualnego przekazu znaku
towarowego Carbonell: kobieta ubrana w tradycyjny stréj siedzaca w okreslony
sposéb w poblizu gatezi drzewa oliwnego, na tle gaju oliwnego. Calo$¢ obejmuje niemal
identyczna kompozycje przestrzeni, koloréw, miejsc, w ktérych napisane sa nazwy,
i sposobu, w jaki zostaly napisane”.

W pkt 104 i 105 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze to podobne ogdlne wrazenie
wywoluje w sposéb nieunikniony prawdopodobienistwo wprowadzenia konsumenta
w blad w zwiazku ze spornymi znakami towarowymi i Ze tego prawdopodobieristwa nie
zmniejsza wystepowanie réznych elementéw stownych, poniewaz element stowny
zgloszonego znaku towarowego ma bardzo niewielka zdolno$¢ odrézniajaca,
odwolujac sie do pochodzenia geograficznego towaru.

Wreszcie, przypomniawszy w pkt 107 zaskarzonego wyroku orzecznictwo wspélno-
towe definiujace profil przecietnego konsumenta jako wiasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego, ktérego poziom uwagi moze sie jednak zmienia¢
w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug, Sad w pkt 108 i 109 tego wyroku
stwierdzil, ze oliwa z oliwek jest w Hiszpanii towarem powszechnego spozycia i Ze
w tych okoliczno$ciach element graficzny spornych znakéw towarowych uzyskuje
wieksze znaczenie, zwigkszajac prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wigzace sie
z tymi dwoma znakami towarowymi.

W konsekwencji w pkt 112 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze Izba Odwotawcza
btednie stwierdzila, iz wykluczone jest wszelkie prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad wigzace sie ze spornymi znakami towarowymi. Zdaniem Sadu z calosci jego
rozwazan wynika, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad rzeczywiscie istnieje.
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Zatem Sad uwzglednil pierwszy zarzut odwotania oparty na art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 oraz, uznajac za zbedna ocene zarzutu drugiego, na ktéry
w swoim odwotaniu powotala sie Koipe, uwzglednil on ten zarzut, zmieniajac
zaskarzona decyzje i stwierdzajac, ze sprzeciw wniesiony przez te spétke byt
uzasadniony.

Zadania stron

Wnoszaca odwotanie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku w calosci i, w konsekwencji,

— wydanie orzeczenia ostatecznego w sprawie, jesli stan postepowania na to pozwala,

lub

— skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad, ,zeby orzekl zgodnie
z wiazacymi kryteriami okreslonymi przez Trybunal Sprawiedliwo$ci”, i

— obcigzenie Koipe, a takze OHIM kosztami postepowania.

Koipe wnosi o oddalenie odwolania i o obciazenie wnoszacej odwotanie kosztami
postepowania.
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OHIM wnosi o oddalenie zarzutu pierwszego odwolania i pozostawia uznaniu
Trybunalu rozstrzygniecie zarzutu drugiego.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania Aceites del Sur podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy opiera sie
na naruszeniu art. 8 ust. 1 i 2 lit. a) ppkt (i) i (ii) rozporzadzenia nr 40/94. Skladajacy sie
z dwoch czesci zarzut drugi opiera si¢ na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

Zarzut pierwszy i cze$¢ pierwsza zarzutu drugiego nalezy rozpatrzy¢ facznie, jako ze
wnoszaca odwolanie rozwija w ich ramach w czeséci podobna, a w cze$ci uzupetniajaca
argumentacje.

W przedmiocie zarzutu pierwszego i czesci pierwszej zarzutu drugiego

Argumenty stron

W zarzucie pierwszym wnoszaca odwolanie stwierdza, ze Sad Pierwszej Instancji
naruszy!t prawo, uznajac w pkt 48 zaskarzonego wyroku, ze z uwagi na to, iz wszystkie
elementy graficzne réznych rejestracji, na ktére powoluje sie Koipe, sa identyczne, to
ustalenie, ktore sposrod wskazanych rejestracji spetniaja warunek polegajacy na objeciu
swoim zakresem ,znakéw wczeéniejszych” w rozumieniu tego przepisu w celu
wykonywania prawa do wniesienia sprzeciwu ,nie ma [...] znaczenia”.
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Z tego wzgledu Sad co do zasady przyznal, wbrew brzmieniu art. 8 rozporzadzenia
nr 40/94 i zasadzie pierwszenstwa rejestracji dotyczacej postepowania w sprawie
sprzeciwu, ze pozniejszy znak towarowy, ktérym w niniejszej sprawie jest zgloszenie
wspolnotowe, mozna przeciwstawi¢ rejestracji znaku wczesniejszego, ktérym w niniej-
szej sprawie jest znak bedacy przedmiotem zgloszenia, z jedynego wzgledu,
a mianowicie, ze element graficzny znaku poézniejszego jest identyczny z elementem
graficznym wcze$niejszych znakéw podmiotu wnoszacego sprzeciw. Przedmiotowe
naruszenie popelnione przez Sad mialo poza tym istotne konsekwencje przy ocenie
istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku spornych znakéw
towarowych, w szczegdlno$ci w odniesieniu do okreslenia wlasciwego kregu odbiorcéw
i terytorium.

Koipe i OHIM twierdzg, ze wnoszaca odwolanie przywiazuje nieproporcjonalna wage
do tresci pkt 47 i 48 zaskarzonego wyroku w zakresie, w jakim wbrew jej twierdzeniom
Sad nigdy nie uznat zgloszenia wspdlnotowego jako stanowiacego prawo wczesniejsze
w celu wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu i nie przyznal temu zgloszeniu
szczegblnej warto$ci w ramach oceny istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w przypadku spornych znakéw. W istocie we wskazanym wyroku Sad Pierwszej
Instancji na kazdym etapie badat kwestie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
w przypadku omawianych znakéw towarowych wylacznie w odniesieniu do
sterytorium Hiszpanii” i ,rynku hiszpanskiego”.

W czeici pierwszej zarzutu drugiego wnoszaca odwolanie twierdzi, ze nie wykluczajac
wyraznie zgloszenia wspélnotowego z grupy znakéw towarowych objetych sprzeciwem
wniesionym przez Koipe, Sad niestusznie uwzglednit to zgloszenie i w konsekwencji
nieprawidfowo okreslit wlasciwy krag odbiorcéow i terytorium, dokonujac oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w bfad w odniesieniu do odbiorcéw na terytorium
wspdlnotowym, nie za$ na terytorium Hiszpanii.

W tym wzgledzie wnoszaca odwotanie podkresla, ze wprawdzie Sad w zaskarzonym
wyroku odniést si¢ do ,rynku hiszpanskiego” oliwy oliwek, to jednak nie uczyni tego
w ramach oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, ale w innym kontekscie
i w bardziej okres$lonym celu, a mianowicie w ramach oceny ,zdolnosci odrézniajacej
elementéw graficznych” spornych znakéw, ktéra stanowi tylko jeden sposréd wielu
czynnikdéw, tj. czynnik podobieristwa pomiedzy znakami podlegajacy ocenie w celu
ustalenia istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.
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Koipe i OHIM odpieraja ten argument, twierdzac zasadniczo, ze Sad dokonal oceny
zdolnoéci odrézniajacej elementéw graficznych i stownych spornych znakdéw
towarowych w konkretnym celu rozstrzygniecia kwestii, czy w Hiszpanii istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w przypadku omawianych znakéw. Koipe
i OHIM dodaja, ze w ramach tej oceny Sad stusznie i wyraznie ograniczyt badanie
wlasciwego kregu odbiorcéw i terytorium do tego panstwa czlonkowskiego.

Ocena Trybunalu

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku
sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgltoszonego znaku towaro-
wego nie rejestruje si¢, jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do
wczeéniejszego znaku towarowego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub
ustug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad opinii publicznej na
terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia
z wczedniejszym znakiem towarowym. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a)
»wczesniejsze znaki towarowe” oznaczaja wspélnotowe znaki towarowe, znaki
towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim lub znaki towarowe rejestrowane
na mocy miedzynarodowych uzgodnieri, w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego
znaku towarowego.

W niniejszej sprawie sprzeciw wniesiony przez Koipe wobec zgloszenia znaku
towarowego La Espafiola opierat sie na kilku rejestracjach krajowych i miedzynarodo-
wych oraz na zgloszeniu wspélnotowym, w odniesieniu do ktérego data zlozenia
wniosku jest pdzniejsza od daty wniosku o rejestracje wniesionego przez Aceites del
Sur.

Tymczasem z tre$ci odpowiednich punktéw zaskarzonego wyroku nie wynika, ze Sad
wyraznie wykluczyl wskazane zgloszenie wspdlnotowe ze znakéw towarowych, ktére
nalezy uwzglednic¢ w celu oceny zasadnosci sprzeciwu wniesionego przez Koipe.
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W kazdym razie, przyjawszy nawet, ze dzialajac w ten sposéb Sad naruszyl art. 8ust. 1i2
rozporzadzenia nr 40/94, to takie naruszenie nie wplywa na waznos¢ zaskarzonego
wyroku.

Po pierwsze bowiem nalezy stwierdzi¢, ze w pkt 48 zaskarzonego wyroku Sad przyznat
stuszne prawo Koipe do wniesienia sprzeciwu wzgledem zgloszenia znaku towarowego
La Espafiola w oparciu o wszystkie rejestracje, na ktére powolala sie ta spoétka
obejmujace kilka znakéw towarowych, w odniesieniu do ktérych data ztozenia wniosku
o rejestracje byla rzeczywiscie weze$niejsza niz data wniosku o zgloszenie omawianego
znaku towarowego. Zatem nie mozna twierdzi¢, ze nie odrzucajac wyraznie zgloszenia
wspdlnotowego w ramach oceny zasadnosci sprzeciwu wniesionego przez Koipe, Sad
uwzglednit to zgloszenie i jak twierdzi wnoszaca odwotanie ustalit w taki sposéb zasade,
ze na pézniejszy znak wspélnotowy mozna powolac sie w sprzeciwie w odniesieniu do
wniosku o rejestracje znaku towarowego ztozonego wczesniej.

Po drugie, nalezy podnies¢, ze domniemany blad popelniony przez Sad Pierwszej
Instancji nie mial tez decydujacego wplywu na ustalenie wlasciwego kregu odbiorcéw
i terytorium w ramach badania istnienia prawdopodobiernistwa wprowadzenia w biad
w przypadku spornych znakéw.

I tak z pkt 53, 63, 77-80, 92 i 111 zaskarzonego wyroku wyraznie wynika, ze Sad
dokonal oceny istnienia wskazanego prawdopodobienstwa, odnoszac si¢ konkretnie
i przez caly czas do ,terytorium hiszpanskiego” i do ,rynku hiszpanskiego”, nie stosujac
na zadnym etapie odniesienia do innego kregu odbiorcéw lub terytorium, co przyznata
sama wnoszaca odwolanie w trakcie rozprawy.

W konsekwencji zarzut pierwszy i cze$¢ pierwsza zarzutu drugiego powolanych na
poparcie odwolania nalezy oddali¢ jako cze$ciowo bezzasadne i cze$ciowo nieistotne
dla sprawy.
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W przedmiocie czesci drugiej zarzutu drugiego

Argumenty stron

W ramach czesci drugiej zarzutu drugiego wnoszaca odwotanie po pierwsze twierdzi,
ze, pomimo iz zgodnie z orzecznictwem wspdlnotowym prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad nalezy oceniaé¢ calosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okoliczno$ci danego przypadku (zob. w szczegdlno$ci wyroki: z dnia
11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; a takze z dnia
12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. 1-643, pkt 18), Sad Pierwszej Instancji nie uwzglednit dwéch niezwykle istotnych
i majacych znaczenie dla sprawy czynnikéw, tj. po pierwsze wczesniejszego przez dlugi
okres czasu wspélistnienia spornych znakéw towarowych na hiszpanskim rynku oliwy
z oliwek i po drugie powszechnej znajomosci znaku towarowego na tym rynku.
Podobnie Sad odpowiednio nie ocenit elementu dotyczacego podobienistwa pomiedzy
tymi znakami.

Po drugie, wnoszgca odwolanie twierdzi, ze nie stosujac kryterium ,,calo$ciowej oceny”
i ,calosciowego wrazenia” w rozumieniu orzecznictwa wskazanego w punkcie powyzej,
Sad ,zastosowal metode analityczna” i w ten sposéb dokonat odrebnego, nastepujacego
po sobie badania elementéw graficznych i stownych sktadajacych sie na sporne znaki
towarowe, blednie przypisujac decydujace znaczenie elementom graficznym i odma-
wiajac wszelkiego znaczenia elementom stownym tych znakéw.

Z tego wzgledu, przypisujac ,decydujace” znaczenie elementom graficznym w poréw-
naniu z innymi elementami skladajacymi sie na znak towarowy La Espafiola
i odmawiajac im wszelkiego znaczenia w ramach catosciowego wrazenia wywieranego
przez te znaki, Sad przeinaczyt fakty i dowody w niniejszej sprawie.

Po trzecie, Sad nie dokonat prawidtowej oceny elementu ,kregu odbiorcéw”, ktéra jest
decydujaca przy calosciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w przypadku spornych znakéw towarowych, poniewaz nadal przecietnemu hiszpan-

I-7403



50

51

52

53

WYROK Z DNIA 3.9.2009 r. — SPRAWA C-498/07 P

skiemu konsumentowi oliwy z oliwek profil konsumenta nieuwaznego i nierozwaznego,
nie za$ ,konsumenta wla$ciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsad-
nego” zgodnie z orzecznictwem wspélnotowym.

Natomiast Koipe podnosi, ze Sad zastosowal kryterium calo$ciowej oceny w sposéb
wlasciwy, poniewaz w zaskarzonym wyroku prawidtowo zbadal istnienie prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad, uwzgledniajac wszystkie istotne okoliczno$ci
niniejszej sprawy, w tym takze fakt braku pokojowego wspdlistnienia spornych
znakéw na rynku hiszpariskim.

W istocie, zgodnie z orzecznictwem w tej kwestii, nie wszystkie elementy sktadajace sie
na znak towarowy maja taka sama wartos¢ lub znaczenie. W konsekwencji fakt, ze Sad
Pierwszej Instancji postanowil potraktowaé element graficzny jako decydujacy,
wnioskujac, iz istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w przypadku
spornych znakéw towarowych przy jednoczesnym uwzglednieniu elementu stownego,
nie narusza zadnego przepisu prawa wspélnotowego z dziedziny znakéw towarowych,
gdyz Sad Pierwszej Instancji nie odbiegl od ustanowionych kryteriéw dotyczacych
oceny tego prawdopodobieristwa.

Co sie tyczy rozwazan dotyczacych zarzucanej niewtasciwej kwalifikacji hiszpanskiego
konsumenta oliwy z oliwek dokonanej przez Sad, Koipe podnosi, Ze sa to twierdzenia
czysto faktyczne, ktore na etapie odwotania sg juz niedopuszczalne.

Ze swojej strony OHIM po pierwsze twierdzi, ze fakt, iz Sad nie uwzglednit
wspdlistnienia oznaczern na wlasciwym terytorium i powszechnej znajomosci
zgloszonego znaku towarowego w Hiszpanii, nie mial decydujacego wplywu na
rozstrzygniecie zastosowane przez ten sad, co sie tyczy oceny dotyczacej prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w biad.
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Nastepnie, w odniesieniu do metody, na ktdrej opart sie Sad przy ocenie istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, OHIM podkresla, ze Sad dokonal
poréwnania spornych oznaczen z wizualnego punktu widzenia, biorac pod uwage
wylacznie elementy graficzne, a nie uwzgledniajac wplywu elementéw stownych na
calosciowe wrazenie wywierane przez te dwa znaki, uwzgledniajac jednocze$nie staba
zdolno$¢ odrézniajaca oznaczenia stownego ,La Espaiiola”.

W kazdym razie OHIM nie wypowiada sie w przedmiocie zasadno$ci takiej metody,
pozostawiajac rozstrzygniecie tej kwestii uznaniu Trybunatlu, ograniczajac sie jedynie
do wskazania dwoch mozliwych rozstrzygniec tego odwolania.

Z jednej strony taka ocena Sadu moze zosta¢ przyjeta tylko woéwczas, gdyby Trybunat
przyznal, iz z uwagi na brak znaczenia innych elementéw skladajacych sie¢ na sporne
znaki towarowe sedzia pierwszej instancji jedynie na podstawie elementéw graficznych
znakéw towarowych mogl zgodnie z prawem dokona¢ poréwnania oznaczen
przedstawiajacych omawiane znaki i gdyby, ze wzgledu na ustalone pomiedzy tymi
oznaczeniami podobienstwo, poréwnanie ich nazw z punktu widzenia slownego
i koncepcyjnego nie bylo konieczne.

Po drugie, gdyby Trybunal miat dojs¢ do wniosku, ze rozumowanie przyjete przez Sad
jest niewystarczajace dla oparcia jego oceny rozpatrywanych oznaczed lub ze
uzasadnienie, na ktérym Sad ten sie oparl, nie jest zgodne z prawem, nalezaloby
uchyli¢ zaskarzony wyrok ze wzgledu na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/90 i sprawe nalezaloby przekaza¢ do ponownego rozpatrzenia przez Sad, tak zeby
mégl on dokonaé nowego poréwnania oznaczen zgodnie z wykladnia Trybunatu, tj.
uwzgledniajgc oznaczenia w aspekcie calo$ciowym.

Wreszcie w odniesieniu do zarzutéw dotyczacych kwalifikacji hiszpaniskiego konsu-
menta oliwy z oliwek OHIM uwaza, podobnie jak wnoszaca odwotanie, ze krag
odbiorcéw wziety pod uwage przez Sad w zaskarzonym wyroku stanowi profil blizszy
niedbatemu, nie za$ dostatecznie uwaznemu konsumentowi.
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Ocena Trybunalu

W odniesieniu do argumentéw wnoszacej odwotanie dotyczacych naruszen Sadu
w ramach oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku
spornych znakéw, nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Trybunalu istnienie takiego prawdopodobieristwa nalezy ocenia¢ calosciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci danego przypadku (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. 1-3819, pkt 18; postanowienie z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM,
Rec. s.1-3657, pkt 28; wyroki: z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion,
Zb.Orz. s. 1-8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM
przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. [-4529, pkt 34).

Z utrwalonego orzecznictwa wynika takze, ze calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad powinna, w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa rozpatrywanych znakéw towarowych, opiera¢ sie na
wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, z uwzglednieniem w szczegdlnosci ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM
przeciwko Shaker, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

W szczegélnosci Trybunal uznal, w ramach analizy istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, ze ocena podobieristwa dwdch znakéw towarowych nie moze
ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéw tworzacych dany ztozony znak
towarowy i poréwnania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania
nalezy dokona¢ poprzez analize danych znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako
calo$¢ (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko
OHIM, pkt 32; ww. wyroki: w sprawie Medion, pkt 29; w sprawie OHIM przeci-
wko Shaker, pkt 41).

W tym wzgledzie Trybunal ponadto doprecyzowal, ze zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem calo$ciowe wrazenie wywarte w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw
przez ztozony znak towarowy moze w pewnych okoliczno$ciach zosta¢ zdominowane
przez jeden lub kilka z jego elementéw. Jednakze tylko wtedy gdy wszystkie pozostate
skfadniki znaku towarowego sa bez znaczenia, ocena podobieristwa moze zalezeé
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wylacznie od sktadnika dominujacego (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker,
pkt 41, 42; wyrok z dnia 20 wrzes$nia 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko
OHIM, pkt 42, 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

To wiec w $wietle tych zasad nalezy dokona¢ oceny drugiej czesci zarzutu drugiego
powolanego przez Aceites del Sur na poparcie wniesionego przez nia odwolania.

Przede wszystkim nalezy podnie$¢, ze w zaskarzonym wyroku Sad w pierwszej
kolejnosci uznat w jego pkt 88—-90, ze ze wzgledu na niewielka zdolno$¢ odrézniajaca
elementéw graficznych spornych znakéw towarowych Izba Odwolawcza blednie
przypisata naczelne znaczenie elementowi sfownemu spornych znakéw.

Natomiast Sad przypisal takie znaczenie elementowi graficznemu, potwierdzajac
wyraznie, ze element ten pod wzgledem powierzchniowym zajmuje znacznie
wazniejsza pozycje niz element slowny, przyznajac tym samym temu ostatniemu
pozycje drugorzedna w poréwnaniu do elementu graficznego. Z pkt 109 tego wyroku
wynika, Ze wspomniany element graficzny w szczegélnych okolicznos$ciach sprzedazy
omawianego towaru uzyskuje wigksze znaczenie.

Sad tym samym przypisal elementowi graficznemu spornych znakéw towarowych
charakter dominujacy w poréwnaniu do innych elementéw skladajacych sie na te znaki,
w szczego6lnosci elementowi stownemu. Pozwolilo to Sadowi stusznie oprze¢ oceng
podobienistwa oznaczen na istnieniu prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
pomiedzy znakami towarowymi La Espafiola i Carbonell, przyznajac poréwnaniu
wizualnemu charakter wiodacy.

Whbrew twierdzeniom wnoszacej odwolanie takie podejcie nie wplynelo na
nieuwzglednienie przez Sad znaczenia elementu stownego.
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Tak wiec w nastepstwie przeprowadzenia w pkt 100 zaskarzonego wyroku szczegdtowej
analizy poréwnawczej spornych znakéw pod wzgledem wizualnym, Sad stwierdzil
w pkt 103 i 104 tego wyroku, ze wszystkie wspdlne elementy obu znakéw towarowych
wywoluja bardzo podobne ogdlne wrazenie, poniewaz znak towarowy La Espafola
powiela z duzym stopniem szczegélowosci istote wizualnego przekazu znaku
towarowego Carbonell, co nieuchronnie wywoluje u konsumenta prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad w przypadku tych znakéw towarowych.

Wreszcie w pkt 105 i 111 zaskarzonego wyroku Sad doprecyzowal, ze tego
prawdopodobieristwa nie zmniejsza wystepowanie réznych elementéw slownych,
biorgc pod uwage niewielka zdolno$¢ odrézniajaca elementu stownego zgloszonego
znaku towarowego, ktéry odwotuje sie¢ do pochodzenia geograficznego towaru.

Innymi stowy, uznajac element graficzny tych znakéw towarowych za dominujacy
w poréwnaniu do innych elementéw, z ktérych sktadaja sie te znaki, Sad nie omieszkat
wziaé pod uwage elementu stownego. Wrecz przeciwnie, to dokladnie w ramach oceny
tego elementu sedzia w pierwszej instancji przyznat temu elementowi role zasadniczo
pozbawiona znaczenia, gléwnie z tego wzgledu, ze réznice pomiedzy oznaczeniami
stfownymi spornych znakéw towarowych nie ostabiaja wniosku, do ktérego Sad ten
doszed! w nastepstwie przeprowadzonej przez niego analizy poréwnawczej tych
znakdéw na plaszczyznie wizualnej.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze wbrew twierdzeniom wnoszgcej odwolanie w niniejszym
przypadku Sad w ramach badania istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
w przypadku spornych znakéw towarowych w sposéb prawidlowy zastosowal zasade
dotyczaca oceny calo$ciowej, zgodnie z przypomniana w pkt 59—62 niniejszego wyroku
definicja zawarta w orzecznictwie wspélnotowym.

W konsekwencji nie mozna twierdzi¢, co czyni wnoszaca odwolanie, ze Sad, nie
postepujac zgodnie z powolanym orzecznictwem, przeinaczyl fakty i dowody
W niniejszej sprawie.
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Ponadto w odniesieniu do argumentu wnoszacej odwolanie, majacego na celu
podwazenie dokonanej przez Sad klasyfikacji hiszpanskiego konsumenta oliwy
z oliwek, nalezy po pierwsze stwierdzié, ze ocena dokonana przez ten Sad w tym
wzgledzie jest zgodna z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu z tej dziedziny.

I tak zgodnie ze stusznym przypomnieniem Sadu z pkt 107 zaskarzonego wyroku, przy
calo$ciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad decydujaca role
odgrywa sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecigtnego konsumenta
danej kategorii towaréw lub ustug (ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25) i dla celéw tej cato$ciowej oceny przyjmuje sie, ze
przecietny konsument jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny,
lecz ze poziom jego uwagi moze zmienia¢ si¢ w zaleznosci od kategorii danych towardw
lub ustug (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

W $wietle tych zasad Sad w pkt 108 i 109 zaskarzonego wyroku w szczegélnosci
stwierdzil, ze oliwa z oliwek jest w Hiszpanii towarem powszechnego spozycia
nabywanym najczesciej w sklepach wielkopowierzchniowych lub w miejscach, gdzie
towary z réznymi znakami towarowymi sa wylozone na pétkach, i ze konsument kieruje
sie przede wszystkim wizualnym wrazeniem poszukiwanego znaku towarowego.

Dlatego wiec Sad mégt stusznie uznad, co uczynit w pkt 1091 110 zaskarzonego wyroku,
ze w tych okolicznosciach to element graficzny spornych znakéw towarowych uzyskuje
wieksze znaczenie, zwigkszajac prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wiazace sie
z omawianymi znakami towarowymi i Ze oznaczenia je oznaczajace sa trudniejsze do
odréznienia, poniewaz, co Trybunal mial ponadto okazje doprecyzowacé (zob. podobnie
ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35; w sprawie Nestlé przeciwko
OHIM, pkt 34 i przytoczone orzecznictwo) przecietny konsument postrzega znak
towarowy jako cato$¢, nie dokonujac analizy poszczegélnych jego elementéw.

Po drugie, w odniesieniu do argumentu wnoszacej odwotanie dotyczacego twierdzen
Sadu w sprawie poziomu uwagi takiego konsumenta, nalezy podnies¢, Ze obejmuje ona
wylacznie elementy natury faktyczne;j.
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W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze Sad jest jako jedyny wilasciwy, po pierwsze,
w zakresie ustalenia okoliczno$ci stanu faktycznego, o ile merytoryczne bledy w tych
ustaleniach nie wynikaja ze znajdujacych sie w aktach przedstawionych mu
dokumentdw, i po drugie, w zakresie oceny tych okolicznosci. Ocena okolicznosci
stanu faktycznego nie stanowi zatem — z wyjatkiem przypadkéw ich wypaczenia —
kwestii prawnej podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolaw-
czym (zob. wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych C-456/01 P
i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 41, 56; a takze z dnia
25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. [-9375, pkt 97).

Tymczasem w niniejszym przypadku nie udowodniono ani nawet nie zarzucano
zadnego wypaczenia faktéw, argument ten nalezy uznaé¢ za w oczywisty sposob
niedopuszczalny.

Wreszcie, co sie tyczy twierdzen wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérymi Sad nie
dokonal nalezytej oceny elementu dotyczacego podobienstwa pomiedzy spornymi
znakami towarowymi poprzez nieuwzglednienie w zaskarzonym wyroku wcze$niej-
szego przez dlugi okres czasu wspolistnienia spornych znakéw towarowych na
hiszpanskim rynku oliwy z oliwek i powszechnej znajomosci znaku towarowego na tym
rynku, nalezy stwierdzié, ze powyzsze argumenty nie zostaja uwzglednione.

W tym wzgledzie, wprawdzie Sad rzeczywiscie nie zbadal znaczenia tych dwdch
elementéw, to, jak podniést tez rzecznik generalny w pkt 31 swojej opinii, taka
okoliczno$¢ w niniejszej sprawie nie miata decydujacego wplywu na rozstrzygniecie,
jakie Sad zastosowal w odniesieniu do oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad.

Po pierwsze bowiem, o ile nie mozna wykluczy¢, ze wspélistnienie na okreslonym rynku
dwoéch znakéw towarowych, moze przyczynié sig, wraz z innymi elementami, do
ewentualnego zmniejszenia prawdopodobienistwa wprowadzenia wtasciwych odbior-
cé6w w blad w przypadku tych znakéw towarowych, o tyle wymagane jest by spetnione
zostaly jeszcze inne warunki. I tak, co sugeruje rzecznik generalny w pkt 28 i 29 swojej
opinii, brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad mozna w szczegdlnosci
wywie$¢ z ,pokojowego” wspélistnienia na rozpatrywanym rynku kolidujacych ze soba
znakéw towarowych.
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Jednakze z akt sprawy wynika, ze w niniejszym przypadku wspélistnienie znakéw La
Espaiiola i Carbonell nie bylo w zadnym razie ,pokojowe”, a kwestia podobieristwa tych
znakéw towarowych dzielita te dwie spétki od wielu lat przed sadami krajowymi.

Po drugie, w odniesieniu do argumentu opartego na powszechnej znajomosci znaku
towarowego na wstepie nalezy doprecyzowad, co stanowi renome wcze$niejszego
znaku towarowego, czyli w niniejszym przypadku znaku Carbonell, ktéra to renome
nalezy uwzglednic¢ w celu oceny, czy podobienistwo pomiedzy towarami oznaczanymi
przez dwa omawiane znaki jest wystarczajace, azeby stwierdzi¢ prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad (zob. podobnie wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 24). Zatem w niniejszej sprawie wnoszaca odwotanie
w celu potwierdzenia braku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku
spornych znakéw towarowych nie moze przeciwstawia¢ powszechnej znajomosci
znaku towarowego La Espafola na hiszpanskim rynku oliwy z oliwek, co zreszta bez
powodzenia zrobila w pierwszej instancji, podczas gdy ustalone zostalo, Ze ten znak
towarowy jest pdzniejszy od znaku towarowego Carbonell. Ponadto w odniesieniu do
renomy tego ostatniego znaku towarowego wnoszaca odwolanie nie wyjasnia, w jaki
spos6b Sad, o ile w ogdle rozwazal ten element, mégt przypisa¢ wiekszy charakter
odrézniajacy dla znaku towarowego La Espanola, tym samym wykluczajac istnienie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku tych znakéw towarowych.

W tych okoliczno$ciach nalezy oddali¢ powyzsze argumenty jako nieistotne dla sprawy.

Z calo$ci powyzszych rozwazan wynika, ze zaden z dwéch zarzutéw podniesionych
przez Aceites del Sur w odwolaniu nie moze zosta¢ uwzgledniony, w zwiazku z czym
odwotanie nalezy oddalic.
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W przedmiocie kovicowych rozwazan OHIM dotyczgcych niektorych zarzutow
niedopuszczalnosci podniesionych w pierwszej instancji

W swoich uwagach pisemnych, poza odpowiedziga na zarzuty odwotania, OHIM
przedstawia rozwazania dotyczace niektdérych zarzutéw niedopuszczalno$ci odrzuco-
nych przez Sad i zwraca sie do Trybunatu o przedstawienie stanowiska w tym wzgledzie,
majac na uwadze fakt, ze jego odpowiedz bedzie miata wplyw na obrone tego urzedu
w réznych sprawach bedacych w toku przed Trybunalem.

W szczegblnosci OHIM twierdzi, ze Sad naruszyt art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94,
poniewaz przepis ten nie pozwala Sadowi na wydanie wyroku rozstrzygajacego
niezgodnie z rozstrzygnieciem zastosowanym w zaskarzonej decyzji izby odwotawczej,
tak jak to zrobil w zaskarzonym wyroku.

Ponadto, zdaniem OHIM, Sad powinien uzna¢ za niedopuszczalne dowody
przedstawione w pierwszej instancji, poniewaz zgodnie z art. 74 rozporzadzenia
nr 40/94 powinny one by¢ przedstawione przed Izbg Odwotawcza.

W okolicznosciach niniejszej sprawy celem zakwestionowania wniosku, do ktérego
doszed! Sad, OHIM powinien byt albo wnie$¢ odwotanie od zaskarzonego wyroku albo
odwolanie wzajemne w zakresie, w jakim okre§lone argumenty nie zostaly podniesione
w ramach odwolania.

Wprawdzie OHIM nie wnidst odwotania od zaskarzonego wyroku, nalezy jednak
zbada(, czy zarzuty OHIM moga stanowi¢ odwolanie wzajemne.
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W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zakwalifikowanie argumentu jako odwotania
wzajemnego wymaga, zgodnie z art. 117 § 2 regulaminu, by strona, ktéra si¢ nan
powoluje, zadala uchylenia w calosci lub w czesci zaskarzonego wyroku na podstawie
zarzutéw, ktére nie zostaly podniesione w odwotaniu. Aby ustali¢, czy sytuacja ta ma
miejsce w rozpoznawanej sprawie, nalezy przeanalizowa¢ brzmienie, cel oraz kontekst
odpowiednich fragmentéw odpowiedzi OHIM na odwotlanie (wyrok z dnia 10 lipca
2008 r. w sprawie C-413/06 P Bertelsmann i Sony Corporation of America przeciwko
Impala, Zb.Orz. s. -4951, pkt 186).

Tymczasem w niniejszej sprawie nie budzi watpliwosci, po pierwsze, ze OHIM w swojej
odpowiedzi nie uzywa w zadnym momencie wyrazenia ,odwolanie wzajemne”,
przedstawiajac swoje argumenty raczej jako rozwazania kornicowe majace na celu
otrzymanie od Trybunalu wyjasnien co do wykladni przepiséw rozporzadzenia
nr 40/94. Po drugie, OHIM nie wniést do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku.

W tych okoliczno$ciach nalezy podsumowad, ze wspomniane rozwazania nie stanowia
odwolania wzajemnego i nie ma potrzeby, zeby Trybunal orzekal w tym wzgledzie.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majagcym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz Koipe wniosta
o obciazenie wnoszacej odwotanie kosztami postepowania, a ta przegrala sprawe,
nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania poniesionymi przez Koipe. Poniewaz OHIM
nie wnidst o obciazenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania, nalezy orzec, ze
ponosi on swoje wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Aceites del Sur-Coosur SA zostaje obcigzona, poza kosztami wlasnymi, takze
kosztami poniesionymi przez Koipe Corporacion SL.

3) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) ponosi wlasne koszty.

Podpisy
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