g

W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 8 maja 2014 r.*

Odwotanie — Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —
Zgloszenie stownego znaku towarowego BIMBO DOUGHNUTS — Wcze$niejszy stowny hiszpanski
znak towarowy DOGHNUTS — Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Rozporzadzenie (WE)
nr 40/94 — Artykutl 8 ust. 1 lit. b) — Calosciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad —
Niezalezna pozycja odrdzniajaca jednego z elementéw zlozonego stownego znaku towarowego

W sprawie C-591/12 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 10 grudnia 2012 r.,

Bimbo SA, z siedziba w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowana przez C. Prata, abogado, oraz
R. Ciulla, barrister,

wnoszaca odwolanie,
w ktdrej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:
Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala oraz ]. Crespa Carrilla, dzialajacych w charakterze
pelnomocnikéw,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Panrico SA, z siedziba w Esplugues de Llobregat (Hiszpania), reprezentowana przez D. Pellisé Urquize,
abogado,

interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, J.L. da Cruz Vilaga, G. Arestis, ].C. Bonichot
i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 listopada 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2014 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwotaniu Bimbo SA (zwana dalej ,Bimbo”) wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii
Europejskiej Bimbo/OHIM - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T-569/10, EU:T:2012:535, zwanego
dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), w ktérym Sad ten w czesci odrzucil i w czesci oddalit skarge majaca na
celu, tytulem gltéwnym, zmianeg lub, positkowo, stwierdzenie niewaznosci decyzji Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 pazdziernika 2010 r.
(sprawa R 838/2009-4) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Panrico SA (zwana
dalej ,Panrico”) a Bimbo (zwanej dalej ,sporng decyzja”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone i zastgpione rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
To ostatnie rozporzadzenie weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r.

Artykul 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, pod nagléwkiem ,Wzgledne podstawy odmowy
rejestracji”’, stanowil:

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci
lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczedniejszym znakiem towarowym”.

Okolicznosci powstania sporu

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu zostaly przedstawione w pkt 1-14 zaskarzonego wyroku
w nastepujacy sposéb:

»1 W dniu 25 maja 2006 r. [Bimbo] dokonala w [OHIM] zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia [nr 40/94], ze zmianami {zastgpionego
rozporzadzeniem Rady [nr 207/2009]}.

2 Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to slowne oznaczenie »BIMBO DOUGHNUT S«.

3  Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celow rejestracji znakow
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: »wyroby

ciastkarskie i produkty piekarnicze, zwlaszcza paczki«.

4 Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 42/2006 z dnia 16 pazdziernika 2006 r.
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W dniu 16 stycznia 2007 r. [Panrico] wniosta sprzeciw na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla wszystkich towaréw, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal oparty na kilku wczesniejszych slownych i graficznych krajowych
i miedzynarodowych znakach towarowych. Sprzeciw zostal oparty w szczegélnosci na stownym
hiszpanskim znaku towarowym DOGHNUTS, zarejestrowanym w dniu 18 czerwca 1994 r. pod
nrem 1288926 dla towaréw nalezacych do klasy 30 i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
»wszelkiego rodzaju wyroby i preparaty cukiernicze i ciastkarskie oraz wyroby i preparaty
przeznaczone na stodycze; cukier, czekolada, herbata, kawa i ich substytuty; wanilia, esencje oraz
wyroby i preparaty przeznaczone na créme caramel i ciastka, wyroby spozywcze na bazie
czekolady i cukru, lody, wyroby cukiernicze, czekolady, paczki w ksztalcie okraglym, gumy do
zucia i biszkopty”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powotane zostaly podstawy odmowy rejestracji okre§lone w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 8 ust. 5 tegoz rozporzadzenia.

W dniu 25 maja 2009 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw.

W dniu 24 lipca 2009 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwdw.

[Sporna decyzja] Czwarta Izba Odwolawcza [(zwana dalej »Izba Odwotawcza«)] oddalita
odwotanie. Podobnie jak Wydzial Sprzeciwéw Izba Odwotawcza ograniczyla sie do poréwnania
zgloszonego znaku towarowego z wczesniejszym slownym hiszpanskim znakiem towarowym
DOGHNUTS (zwanym dalej »wcze$niejszym znakiem towarowyme) i stwierdzila na tej podstawie
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

Izba Odwotawcza zauwazyla, ze »doughnut« jest slowem angielskim oznaczajacym »[..] male
pulchne ciastko w ksztalcie grubego pierscienia sporzadzone z ciasta«. Wedlug Izby Odwolawczej
sfowo to nie istnieje w jezyku hiszpanskim, w ktérym jego odpowiednikami sa »ddénut« lub
»rosquilla«. Izba Odwotawcza uznata, ze dla przecietnego konsumenta hiszpanskiego (z wyjatkiem
moéwiacych po angielsku) stowo »doughnut« nie opisuje rozpatrywanego produktu ani jego
wlasciwosci i nie wykazuje szczegdélnej konotacji w odniesieniu do nich. Zdaniem Izby
Odwolawczej wczesniejszy znak towarowy, tak jak zgloszone oznaczenie, jest postrzegany przez
wiegkszo$¢ konsumentéw jako termin cudzoziemski lub fantazyjny.

Izba Odwolawcza uznala poza tym, ze rozpatrywane oznaczenia sa podobne w zakresie, w jakim
wczesniejszy znak towarowy jest zawarty w sposéb niemal identyczny w zgloszonym znaku
towarowym. Rozpatrywane znaki towarowe cechuja sie jej zdaniem przecigtnym stopniem
podobienistwa wizualnego i fonetycznego. Poréwnanie konceptualne nie jest mozliwe.

Towary oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sa wedlug Izby Odwotawczej
identyczne. Charakter odrdzniajacy wczesniejszego znaku towarowego jest przecietny.

Izba Odwotawcze stwierdzila, ze uwzgledniajac przecietny charakter odrézniajacy wczesniejszego
znaku towarowego, w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad — ze
wzgledu na przecietny stopienn podobienstwa wizualnego i fonetycznego oznaczen - istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wlasciwych konsumentéw w odniesieniu do
wszystkich zakwestionowanych towaréw, ktére zostaly uznane za identyczne”.
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Bimbo wniosla skarge majaca na celu, tytulem gléwnym, zmiane spornej decyzji, a positkowo —
stwierdzenie jej niewaznosci.

Na poparcie zadania stwierdzenia niewaznosci spornej decyzji Bimbo podniosta dwa zarzuty, z ktérych
pierwszy dotyczy naruszenia art. 75 i 76 rozporzadzenia nr 207/2009, a drugi — naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia.

Zaskarzonym wyrokiem Sad uznal za niedopuszczalne zadanie zmiany spornej decyzji i oddalil zarzuty
majace na celu stwierdzenie niewaznosci tej decyzji.

Zadania stron

Bimbo wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznos$ci spornej
decyzji oraz obciazenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Trybunalu o oddalenie odwotania i obciazenie Bimbo kosztami postgpowania.

Panrico wnosi do Trybunalu o uznanie jej odpowiedzi na odwotanie za dopuszczalna i zasadna,
utrzymanie w mocy zaskarzonego wyroku i obcigzenie Bimbo kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotlania Bimbo podnosi jedyny zarzut, ktéry dzieli sie¢ na dwie czesci i dotyczy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Jako ze w niniejszym przypadku zgloszenie do rejestracji spornego wspdlnotowego znaku towarowego
zostalo dokonane w dniu 25 maja 2006 r., a data ta jest decydujaca dla celéw okreslenia majacego
zastosowanie prawa materialnego (zob. podobnie postanowienia: Shah i Shah/Three-N-Products
Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, pkt 2; DMK/OHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, pkt 2), niniejszy
spor podlega z jednej strony przepisom proceduralnym rozporzadzenia nr 207/2009, a z drugiej strony
przepisom materialnym rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Bimbo utrzymuje przede wszystkim, ze w rozumowaniu widniejacym w pkt 97 zaskarzonego wyroku
Sad pomylit pojecia ,charakteru odrézniajacego” oraz ,elementu pozbawionego wszelkiego znaczenia”
z jednej strony z pojeciem ,niezaleznej pozycji odrézniajacej” z drugiej strony. Ani samoistnego
charakteru odrézniajacego, ani stopnia znaczenia jednego z elementéw zlozonego znaku towarowego
nie mozna myli¢ z odrdzniajaca pozycja tego elementu w tym znaku towarowym. Termin ,pozycja”
sugeruje zdaniem Bimbo, ze chodzi o pojecie, ktére nalezy ocenia¢ w $wietle cech charakterystycznych
pozostalych elementéw tworzacych dane oznaczenie.

Nastepnie zdaniem Bimbo z rozumowania Sadu wynika, ze kazdy znak towarowy zlozony z dwdch
elementéw, z ktérych jednym jest znak towarowy cieszacy sie¢ renoma, za$ drugim znak towarowy
majacy charakter przecietnie odrézniajacy, pozbawiony szczegdlnego znaczenia dla wlasciwego kregu
odbiorcéw, bedzie uznany za zlozony z dwdch elementéw o niezaleznej pozycji odrdzniajacej. Wedlug
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Bimbo Trybunal uznal zas, Zze przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$c,
i tylko w szczegdlnych przypadkach Trybunal dopuscil, iz nie mozna wykluczy¢, ze element zlozonego
znaku towarowego moze zachowac niezalezna pozycje odrézniajaca w danym zlozonym oznaczeniu.

W tym samym duchu Trybunal potwierdzit w pkt 38 wyroku Becker/Harman International Industries
(C-51/09 P, EU:C:2010:368), ze w zlozonym znaku towarowym nazwisko nie zachowuje we wszystkich
przypadkach niezaleznej pozycji odrdzniajacej tylko ze wzgledu na to, ze jest postrzegane jako takie.
Stwierdzenie takiej pozycji moze opiera¢ si¢ tylko na badaniu wszystkich czynnikéw majacych
znaczenie w danej sprawie.

Wreszcie Bimbo podnosi, ze jej zdaniem zastosowanie przez Sad pojecia ,jednostkowej catosci”
i ,logicznej jednostki” nie pojawiaja si¢ w orzecznictwie Trybunalu. Jesli poprzez te pojecia Sad
rozumial, Ze zlozony znak towarowy zawiera rézne ,niezalezne” elementy, okoliczno$¢ ta nie
oznaczalaby, iz elementy te zajmuja niezalezna pozycje odrdzniajaca.

OHIM i Panrico podwazaja zasadno$¢ argumentacji Bimbo. W szczegélnosci OHIM podnosi, ze
pierwsza cze$¢ podniesionego jedynego zarzutu jest niedopuszczalna, albowiem z pkt 97 zaskarzonego
wyroku wynika, ze Sad ograniczyt sie¢ do zbadania konkretnego znaczenia oznaczenia, o ktérego
rejestracje wniesiono, a zatem dokonal oceny stanu faktycznego.

Ocena Trybunalu

Co sie tyczy dopuszczalno$ci pierwszej czesci podniesionego jedynego zarzutu, nalezy zauwazy¢, ze
Bimbo zarzuca Sadowi pomylenie pewnych poje¢ prawnych, naruszenie reguly, zgodnie z ktéra
niezalezna pozycja odrézniajaca jednego z elementéw zlozonego znaku towarowego moze zostac
stwierdzona tylko wyjatkowo, i zastosowanie terminologii obcej orzecznictwu w tej dziedzinie.
W rezultacie wbrew temu, co uwaza OHIM, Bimbo nie ogranicza si¢ do zadania dokonania przez
Trybunal nowej oceny stanu faktycznego, lecz zarzuca Sadowi popelnienie naruszen prawa. Wynika
z tego, ze ta cze$¢ zarzutu jest dopuszczalna.

Co do istoty sprawy nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo (zob. wyroki:
OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 33; Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539,
pkt 32).

Istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcéw w blad nalezy ocenia¢ calosciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w danej sprawie (zob. podobnie wyroki:
SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 34; Nestlé/OHIM,
EU:C:2007:539, pkt 33).

Calos$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona
wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw, nalezy
oprze¢ na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich
elementéow odrdzniajacych i dominujacych. Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez
przecietnych konsumentéw danych towaréw lub ustug odgrywa w calosciowej ocenie wspomnianego
prawdopodobienstwa decydujaca role. W tym wzgledzie przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢, nie poddajac analizie jego poszczegélnych detali (zob. podobnie wyroki: SABEL,
EU:C:1997:528, pkt 23; OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 35; Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 34).
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Ocena podobienstwa dwoch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego
z elementéw tworzacych dany zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem towarowym.
Przeciwnie, poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize danych znakéw towarowych postrzeganych
kazdy jako calo$¢ (wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 41).

Calo$ciowe wrazenie utrwalone w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw przez zlozony znak towarowy
moze w pewnych okolicznos$ciach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikow.
Jednakze tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate skladniki znaku towarowego sa bez znaczenia, ocene
podobiefistwa mozna przeprowadzi¢ wylacznie na podstawie elementu dominujacego (wyroki:
OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 41, 42; a takze Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 42, 43
i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie Trybunal uscislil, ze nie mozna wykluczy¢, iz wczesniejszy znak towarowy uzywany
przez osobe trzecia w oznaczeniu zlozonym zawierajacym nazwe przedsigbiorstwa tej osoby zachowuje
w tym oznaczeniu zlozonym niezalezna pozycje odrdzniajaca. Z tego wzgledu dla celéw stwierdzenia
istnienia wprowadzenia w blad wystarczy, by z uwagi na niezalezna pozycje odrézniajaca zachowana
przez wczesniejszy znak towarowy odbiorcy przypisywali wlascicielowi tego znaku towarowego
pochodzenie réwniez towaréw lub uslug oznaczonych oznaczeniem zlozonym (wyrok Medion,
C-120/04, EU:C:2005:594, pkt 30, 36; a takze postanowienie Perfetti Van Melle/OHIM, C-353/09 P,
EU:C:2011:73, pkt 36).

Jednakze element oznaczenia zlozonego nie zachowuje takiej niezaleznej pozycji odrdzniajacej, jesli
element ten tworzy z pozostalym elementem lub pozostalymi elementami oznaczenia przy lacznym
ich rozpatrywaniu jednostke majaca inne znaczenie w stosunku do znaczenia wspomnianych
elementow rozpatrywanych oddzielnie (zob. podobnie postanowienie ecoblue/OHIM i Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, pkt 47; wyrok Becker/Harman International Industries,
EU:C:2010:368, pkt 37, 38; a takze postanowienie Perfetti Van Melle/OHIM, EU:C:2011:73, pkt 36,
37).

W niniejszym przypadku Sad stwierdzit w pkt 79 i 81 zaskarzonego wyroku, ze nawet przy zalozeniu, iz
element ,bimbo” zajmuje pozycje dominujaca w ramach znaku towarowego, o ktérego rejestracje
wniesiono, element ,doughnuts” nie jest bez znaczenia w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez
ten znak towarowy i powinien z tego wzgledu by¢ brany pod uwage przy poréwnaniu kolidujacych ze
soba znakéw towarowych.

W pkt 97 tego wyroku Sad uscislil, ze skoro element ,doughnut” jest pozbawiony jakiegokolwiek
znaczenia dla wlasciwego kregu odbiorcéw, element ten nie tworzy z pozostalym elementem
oznaczenia przy lacznym ich rozpatrywaniu jednostki majacej inne znaczenie w stosunku do znaczenia
wspomnianych elementéw rozpatrywanych oddzielnie. Stwierdzil zatem, ze element ,doughnuts”
zachowuje niezalezna pozycje odrdzniajagca w ramach znaku towarowego, o ktdérego rejestracje
wniesiono, i powinien z tego wzgledu by¢ brany pod wuwage przy calosciowej ocenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.

W pkt 100 zaskarzonego wyroku Sad orzek!, ze przy uwzglednieniu wszystkich majacych znaczenie
czynnikéw rozpatrywanego przypadku calo$ciowa ocena potwierdza stwierdzenie Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.

Zatem Sad nie uznal istnienia prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad na podstawie samego
stwierdzenia, ze element ,doughnuts” zajmuje w ramach zgloszonego znaku towarowego niezalezna
pozycje odrdzniajacy, ale wyprowadzil je z calo$ciowej oceny, ktéra obejmuje rézne etapy badania
wynikajace z orzecznictwa wspomnianego w pkt 19-25 niniejszego wyroku i w ramach ktérej wzial
pod uwage czynniki majace znaczenie w danym przypadku. W ten sposéb dokladnie zastosowal art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Stwierdzenia tego nie podwazaja pozostale argumenty przedstawione przez Bimbo.

W zakresie, w jakim Bimbo zarzuca Sadowi przede wszystkim, ze zastosowal w pkt 97 zaskarzonego
wyroku pojecia ,charakteru odrézniajacego” i ,elementu pozbawionego wszelkiego znaczenia”,
wystarczy zauwazy¢, iz Sad ograniczyl sie w tym punkcie do odrzucenia twierdzenn Bimbo majacych na
celu wykazanie, ze ze wzgledu na to, ze element ,doughnut” jest pozbawiony charakteru
odrézniajacego, nie powinien on by¢ brany pod uwage przy ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w bflad.

Sad w ten sposéb uzupelnit swoja ocene widniejaca w pkt 81 zaskarzonego wyroku, zgodnie z ktéra
wspomniany element nie jest bez znaczenia w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez zgloszony do
rejestracji znak towarowy i powinien z tego wzgledu by¢ brany pod uwage przy pordwnaniu
kolidujacych ze soba znakéw towarowych. Czynigc to, w zaden sposéb nie pomylil rozpatrywanych

pojec.

Nastepnie w zakresie, w jakim Bimbo podnosi, ze Sad naruszyl regule stanowiaca, ze stwierdzenie
niezaleznej pozycji odrdzniajacej jednego z elementéw zlozonego oznaczenia stanowi wyjatek, ktéry
powinien zosta¢ nalezycie uzasadniony w stosunku do ogdlnej reguly stanowiacej, ze konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢, nalezy zauwazy¢, iz badanie istnienia niezaleznej pozycji
odrézniajacej jednego z elementéw zlozonego oznaczenia ma na celu ustalenie tych ze wspomnianych
elementow, ktére beda postrzegane przez docelowy krag odbiorcéw.

Jak zauwazyl bowiem rzecznik generalny w pkt 25 i 26 opinii, w kazdym indywidualnym przypadku
nalezy za pomoca w szczegdlnosci analizy komponentéw oznaczenia oraz ich wzglednej wagi
w postrzeganiu przez docelowy krag odbiorcéw okresli¢ calo$ciowe wrazenie wywolywane przez
oznaczenie, o ktérego rejestracje wniesiono, w pamieci wspomnianego kregu odbiorcéw
i przeprowadzi¢ nastepnie — w $wietle tego calosciowego wrazenia i wszystkich czynnikéw istotnych
w danej sprawie — ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.

Tymczasem, po pierwsze, okreslenie elementéw oznaczenia zlozonego, ktére przyczyniaja sie do
caloéciowego wrazenia wywolywanego przez to oznaczenie w pamieci docelowego kregu odbiorcéw,
jest dokonywane przed calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad dotyczacego
rozpatrywanych oznaczen. Taka ocena powinna opiera¢ sie na calo$ciowym wrazeniu wywieranym
przez kolidujace ze soba znaki towarowe, skoro przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢, nie poddajac analizie jego poszczegélnych detali, jak zostalo przypomniane
w pkt 21 niniejszego wyroku. Z tego wzgledu nie mozna uznaé, ze chodzi tu o wyjatek, ktéry
powinien zosta¢ nalezycie uzasadniony w stosunku do tej ogélnej reguly.

Po drugie, nalezy podkresli¢, ze indywidualna ocena kazdego oznaczenia, jakiej wymaga utrwalone
orzecznictwo Trybunalu, powinna zosta¢ przeprowadzona w zaleznosci od szczegdlnych okolicznosci
danego przypadku i nie mozna z tego wzgledu uwazaé, ze podlega ogdélnym domniemaniom. Jak
zauwazyl rzecznik generalny w pkt 24 opinii, z orzecznictwa uksztaltowanego po wyroku Medion
(EU:C:2005:594) wynika, ze Trybunal nie wprowadzil w tym wyroku odstepstwa od zasad rzadzacych
oceng prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

Wreszcie, co sie tyczy argumentacji streszczonej w pkt 16 niniejszego wyroku, nalezy stwierdzié, ze
wyrazenia ,jednostkowa calo$¢” i ,logiczna jednostka”, zastosowane przez Sad w pkt 97 zaskarzonego
wyroku, odpowiadaja wyrazeniu ,jednostka majaca inne znaczenie”, uzytemu przez Trybunal
w orzecznictwie wspomnianym w pkt 25 niniejszego wyroku.

Z powyzszych rozwazan wynika, Ze ocena, ktérej dokonat Sad, nie narusza prawa w sposéb zarzucany

przez Bimbo i w rezultacie pierwsza cze$¢ podniesionego jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako
bezzasadna.
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W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Bimbo uwaza przede wszystkim, ze Sad oparl stwierdzenie dotyczace istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad na domniemaniu, zgodnie z ktérym element ,doughnut” zajmuje niezalezna
pozycje odrdzniajaca, nie biorac pod uwage wszystkich pozostalych czynnikéw wlasciwych niniejszej
sprawie.

Otéz Sad nie wzigl zdaniem Bimbo pod uwage, ze znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, jest
charakterystyczny ze wzgledu na swdj pierwszy element, ,bimbo”, bedacy znakiem towarowym
cieszacym sie duza renoma w Hiszpanii w odniesieniu do towaréw, dla ktérych wniesiono o rejestracje
tego znaku towarowego. Nie wskazal tez na to, ze wczesniejszy znak towarowy nie ma wysoce lub
szczegblnie odrdzniajacego charakteru i ze termin ,,doughnut” nie jest odtworzony w sposéb identyczny
w znaku towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono.

Nastepnie Bimbo podnosi, Ze moc cieszacego si¢ renoma znaku towarowego, ktéry jest pierwszym
elementem zlozonego znaku towarowego, pozwala zazwyczaj uniknac tego, by calo$ciowe wrazenie
wywierane przez ten znak bylo postrzegane przez wtlasciwy krag odbiorcéw jako powodujace
przypisanie pochodzenia rozpatrywanych towaréw wiascicielowi wczesniejszego znaku towarowego lub
przedsigbiorstwom powiazanym gospodarczo.

Tym samym wedlug Bimbo Sad, aby moc stwierdzi¢ istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych, powinien byl uzasadni¢ powody, dla
ktérych wyjatkowo w danym przypadku zgloszony do rejestracji znak towarowy miatby powodowac
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w $wietle calosciowego wrazenia wywolywanego
u wlasciwego kregu odbiorcow.

Wreszcie w ocenie Bimbo przy ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad Sad nie wzigl
nalezycie pod uwage okolicznosci, ze wbrew zwyczajom panujacym w sektorze handlu, ktérego
dotyczy sprawa zakoriczona wyrokiem Medion (EU:C:2005:594), w sektorze piekarnictwa zawieranie
uméw handlowych lub stowarzyszanie sie dla celéw oferowania produktéw jest bardzo nietypowe.

OHIM i Panrico podwazaja argumentacje przedstawiona przez Bimbo.

Ocena Trybunatu

Przede wszystkim, jak rzecznik generalny zauwazyl w pkt 37-42 opinii, w $wietle rozumowania
widniejacego w szczegdlnosci w pkt 91-100 zaskarzonego wyroku nie mozna zarzuca¢ Sadowi, ze
wyprowadzil automatyczny wniosek co do prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku
kolidujacych ze soba oznaczen ze stwierdzenia niezaleznej pozycji odrézniajacej elementu ,,doughnuts”
w znaku towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono.

Z punktéw tych wynika bowiem, ze Sad dokonal calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad i wzigl w tym celu pod uwage czynniki wlasciwe dla danego przypadku.
Ponadto ocena ta opiera si¢ na szczegélowym badaniu w pkt 52—89 zaskarzonego wyroku wszystkich
okolicznosci podniesionych przez Bimbo, a w szczegélnosci renomy tego znaku towarowego.
Argumentacja przedstawiona w tym wzgledzie przez te spoétke przed Trybunalem wynika zatem
z blednego odczytania tego wyroku i z tego wzgledu nalezy ja oddalic.

Nastepnie w $wietle stwierdzen dokonanych w pkt 33 i 34 niniejszego wyroku argumentacja

streszczona w jego pkt 41 i 42 wynika z blednej interpretacji wlasciwego orzecznictwa i nalezy ja
z tego wzgledu pominad.
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Wreszcie, co sie tyczy przedstawionej przez Bimbo argumentacji streszczonej w pkt 43 niniejszego
wyroku, wystarczy stwierdzié, ze jak OHIM slusznie podnidst, zostata ona przytoczona po raz pierwszy
przed Trybunalem i z tego wzgledu nalezy ja zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odrzuci¢ jako
niedopuszczalna.

Wynika z tego, ze druga cze$¢ jedynego zarzutu podniesionego przez Bimbo nalezy w cze$ci odrzucic
jako niedopuszczalng, a w czesci oddali¢ jako bezzasadna.

W rezultacie nalezy oddali¢ jedyny zarzut podniesiony na poparcie odwotania i oddali¢ to odwolanie.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem, jezeli odwolanie jest bezzasadne,
Trybunatl rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz Bimbo przegrala sprawe, a OHIM oraz Panrico wniosty o obciazenie jej kosztami
postepowania, spotke te nalezy obciazy¢ kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunatl (druga izba) orzeka, co nastepuje:
1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Bimbo SA zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Podpisy
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