PEPSICO PRZECIWKO OHIM — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUFFLES)

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANC]I (piata izba)
z dnia 21 kwietnia 2005 r."

W sprawie T-269/02

PepsiCo, Inc., z siedziba w Purchase, New York (Stany Zjednoczone), reprezento-
wana przez adwokata E. Armija Chavarriego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu poczatkowo przez J. Novaisa Goncalvesa oraz
J. Crespa Carrilla, a nastgpnie przez A. von Miihlendahla oraz J. Novaisa Gongalvesa,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postgpowania: angielski.
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w ktérej druga strong w postgpowaniu przed OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co. KG, uprzednio Convent Knabber-
Gebick GmbH & Co. KG, z siedzibag w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez
adwokata M. Schaeffera,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
10 czerwca 2002 r. (sprawa R 114/2000-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy PepsiCo, Inc. a Intersnack Knabber-Gebdck GmbH & Co. KG,

SAD PIERWSZEJ INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svéby, sedziowie,

sekretarz: ]. Palacio Gonzilez, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 grudnia
2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. PepsiCo, Inc. dokonata na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspSlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z pézn. zm., zgloszenia wspSlnotowego znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach. Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM).

Zgloszony znak towarowy stanowilo oznaczenie stowne RUFFLES.

Towary objete zgloszeniem naleza do klas 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957, zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja dla kazdej z klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,migso, ryby, dréb i dziczyzna; ekstrakty miesne; owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, konfitury, kompoty; jaja, mleko
i wyroby mleczne; oleje i tluszcze spozywcze”,
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— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, surogaty kawy; maka
i produkty zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze i stodycze, lody spozywcze;
miéd, syrop z melasy; drozdze, proszek do pieczenia; s6l, musztarda; ocet, sosy
(przyprawy); przyprawy korzenne; 16d do chlodzenia”.

W dniu 22 grudnia 1997 r. zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie
Wispélnotowych Znakéw Towarowych.

W dniu 23 marca 1998 r. interwenient, Intersnack Knabber-Gebdck GmbH & Co.
KG (uprzednio Convent Knabber-Gebiack GmbH & Co. KG), wnidst na podstawie
art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego.

Sprzeciw uzasadniony zostal prawdopodobieristwem wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 poprzez pomylenie
zgloszonego znaku towarowego w zakresie ,warzyw suszonych” (klasa 29) oraz
»produktéw zbozowych, wyrobéw cukierniczych i stodyczy” (klasa 30), dla ktérych
zgloszono ten znak, z wczesniejszym krajowym znakiem towarowym RIFFELS,
zarejestrowanym przez interwenienta w Niemczech i obejmujacym ,chipsy
ziemniaczane”.

Decyzja z dnia 23 listopada 1999 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw
w odniesieniu do ,warzyw suszonych” oraz ,wyrobéw cukierniczych i stodyczy”,
uzasadniajac to prawdopodobieristwem wprowadzenia w btad w odniesieniu do obu
znakéw w zwigzku z czesciowa identycznosécia i cze$ciowym podobienstwem
towaréw objetych spornymi oznaczeniami oraz podobieristwem tych oznaczen.
Odrzucil natomiast sprzeciw w odniesieniu do ,produktéw zbozowych”.
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W dniu 24 stycznia 2000 r. skarzaca ztozyla do OHIM na podstawie art. 59
rozporzadzenia nr 40/94 odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. W dniu
23 czerwca 2000 r. przedlozyla pisemne stanowisko przedstawiajace podstawy
odwotlania.

W dniu 2 maja 2001 r. interwenient przedstawil uwagi w przedmiocie odwolania
skarzacej, ktére pismem OHIM z dnia 4 maja 2001 r. zostaly jej przestane do
wiadomosci.

Pismem z dnia 13 czerwca 2001 r. skarigca zwrécita si¢ do Izby Odwotawczej
0 wezwanie jej na podstawie art. 61 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 do
przedstawienia dalszych uwag.

Pismem z dnia 27 czerwca 2001 r. Izba Odwotawcza odméwila uwzglednienia tego
wniosku.

Decyzja z dnia 10 czerwca 2002 r., doreczona skarzacej w dniu 24 czerwca 2002 r.
(zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM oddalita
odwotanie. Stwierdziwszy, Ze odwolanie opiera si¢ wylacznie na twierdzeniu, iz
skarzacej przystuguje w Niemczech wczesniejsze prawo ochronne niz prawo
interwenienta, Izba Odwolawcza uznala to twierdzenie za niewystarczajace do
podwazenia decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Jej zdaniem bowiem owa wcze$niejsza
rejestracja krajowa jest bez znaczenia dla wyniku postgpowania w sprawie sprzeciwu,
a poza tym skarzaca nie wykazala jej rzeczywistego istnienia (pkt 17-21 zaskarzonej
decyzji).
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Przebieg postepowania i zadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 2 wrzeénia 2002 r. skarzaca wniosta
niniejsza skarge.

Interwenient w dniu 23 stycznia 2003 r., a OHIM w dniu 31 stycznia 2003 r. ztozyli
odpowiedzi na skarge. W dniu 27 stycznia 2003 r. interwenient uzupelnil odpowiedz
na skarge o dodatkowe dokumenty.

Pismem z dnia 5 marca 2003 r. skarzaca zwrdcila si¢ do Sadu o umozliwienie jej
zlozenia repliki na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sadu oraz o rozstrzygnigcie
w przedmiocie rzekomo zlozonego przez nia wczeéniej wniosku o zarzadzenie
sporzadzenia przez niemiecka kancelarie prawna Lovells opinii na temat niemiec-
kiego znaku towarowego, do ktérego rosci sobie prawa.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2004 r. Sad odrzucil oba wnioski, przypominajac
w odniesieniu do drugiego z nich, ze to do skarzacej nalezy przedstawienie, w formie
i terminie okre$§lonym w regulaminie, dowodéw, na ktére zamierza si¢ powolywac.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2004 r. skarzaca zlozyla w sekretariacie Sadu datowana
na ten sam dzieni opinig¢ kancelarii Lovells, ktora to opinia zostala dotaczona do akt

sprawy.
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Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o oddalenie skargi.

'

Co do prawa

Na uzasadnienie stwierdzenia niewaznoéci zaskarzonej decyzji skarzgca podnosi trzy
zarzuty. W pierwszym z nich, opartym na naruszeniu prawa do obrony, zarzuca
Izbie Odwotawczej, ze nie umozliwila jej udowodnienia istnienia wczesniejszego
niemieckiego znaku towarowego RUFFLES, ktérego jest wlascicielem. Drugi zarzut,
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oparty na naruszeniu zasady dyspozycyjnosci, dotyczy nieuwzglednienia przez Izbe
Odwolawcza tego znaku, ktérego istnienie, biorac pod uwage dowody przedstawione
przez skarzaca i brak sprzeciwu interwenienta, stanowilo jej zdaniem okoliczno$¢
faktyczna ustalong w postepowaniu przed OHIM. W trzecim zarzucie, opartym na
naruszeniu wspolistnienia i réwnowazno$ci wspélnotowych i krajowych znakéw
towarowych, skarzgca twierdzi w istocie, ze samo tylko istnienie jej wcze$niejszego
niemieckiego znaku towarowego RUFFLES powinno bylo spowodowaé odrzucenie
sprzeciwu.

Bezsporne jest, ze skarzaca w odpowiedzi na sprzeciw powolala si¢ przed OHIM
wylacznie na istnienie niemieckiego znaku towarowego RUFFLES, ktdrego, jak
twierdzi, jest wlascicielem i ktéry jest wedlug niej wcze$niejszy od znaku
interwenienta. Samo istnienie tego znaku uzasadnia jej zdaniem odrzucenie
sprzeciwu.

Skarzaca nie powolata si¢ wiec na zadnym etapie postgpowania przed OHIM na fakt
uzywania owego istniejacego jej zdaniem znaku w celu udowodnienia rzeczywistego
wspolistnienia tego znaku oraz znaku interwenienta, co mogloby stanowi¢ istotny
element dokonywanej samodzielnie przez OHIM na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94 oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie
zgloszonego wspélnotowego znaku towarowego ze znakiem interwenienta.

Skarzgca nie twierdzila tez ani tym bardziej nie udowodnila, ze doprowadzita na
podstawie swojego wczeéniejszego niemieckiego znaku towarowego do uniewaznie-
nia znaku interwenienta przez wlasciwe organy krajowe ani nawet ze przedsiewzigta
w tym celu odpowiednie kroki prawne.

W tych okoliczno$ciach Sad stwierdza, ze niezaleznie od kwestii, czy skarzaca
udowodnila przed OHIM istnienie wczeéniejszego niemieckiego znaku towarowego,
na ktéry sie¢ powoluje, samo istnienie tego znaku nie moglo w kazdym razie stanowi¢
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podstawy do odrzucenia sprzeciwu. Konieczne byloby tu jeszcze udowodnienie
przez skarzaca, ze doprowadzita do uniewaznienia znaku towarowego interwenienta
przez wlasciwe organy krajowe.

W istocie waznosci krajowego znaku towarowego, w tym przypadku znaku
interwenienta, nie mozna podwaza¢ w ramach procedury rejestracji wspélnotowego
znaku towarowego, a jedynie w ramach postepowania o uniewaznienie znaku
towarowego wszczetego w zainteresowanym panstwie cztonkowskim [wyrok Sadu
z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko
OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. 11-4335, pkt 55]. Ponadto, o ile
zadaniem OHIM jest ustalenie, na podstawie dowodéw, ktérych dostarczyé winien
wnoszacy sprzeciw, istnienia krajowego znaku towarowego stanowiacego podstawe
sprzeciwy, o tyle nie do niego nalezy rozstrzyganie konfliktu miedzy dwoma
znakami krajowymi, gdyz lezy to w kompetencji wtadz krajowych.

Stad Izba Odwolawcza miata prawo uzna¢ w pkt 17 zaskarzonej decyzji, ze
npierwszenstwo rejestracji krajowej przed inng rejestracja krajowa w panstwie
cztonkowskim nie ma wplywu na postgpowanie w sprawie sprzeciwu przed OHIM,
jezeli nie przedstawiono dowodu zlozenia przez zglaszajacego [wspélnotowy znak
towarowy] wniosku o uniewaznienie rejestracji dokonanej przez wnoszacego
sprzeciw”.

Odmiennie niz to utrzymuje skarzgca, nie ma nic niedorzecznego ani nienormal-
nego w uwzglednieniu przez OHIM sprzeciwu opartego na wczeéniejszym krajowym
znaku towarowym w sytuacji, gdy zglaszajacy wspélnotowy znak towarowy powotuje
si¢ na jeszcze wcze$niejszy znak krajowy, jezeli przed wlaciwymi organami
krajowymi nie dochodzi si¢ uniewaznienia znaku nalezacego do Wwnoszacego
sprzeciw. Wrecz przeciwnie, rozstrzygniecie takie jest zgodne z podzialem
kompetencji migdzy OHIM a wladzami krajowymi.
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Skarzaca podnosi dodatkowe argumenty. Po pierwsze stanowisko OHIM prowadzi
jej zdaniem do niedorzecznej sytuacji, w ktérej odrzucenie jej zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego RUFFLES uniemozliwia przeksztalcenie go
w zgloszenie znaku krajowego wylacznie w Niemczech, gdzie skarzaca korzysta
z rejestracji dajacej jej prawo do sprzedazy omawianych towaréw pod tym znakiem.
Po drugie nienormalne jest, zdaniem skarzacej, ze odmawia jej si¢ ochrony za
pomoca znaku wspdlnotowego, podczas gdy moze ja otrzymac dzigki rejestracjom
krajowym. Oba te argumenty opieraja si¢ na zalozeniu, ze skarzacej przysluguje
prawo sprzedazy w Niemczech towaréw ze znakiem RUFFLES, co nie zostalo jednak
wykazane. Nie ustalono bowiem, czy interwenient nie bytby w stanie podwazy¢ tego
prawa na podstawie swojego znaku RIFFELS.

Jezeli chodzi o odniesienia skarzacej do decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej z dnia
12 wrzesnia 2000 r. (sprawa R 415/1999-1), dotyczacej postepowania w sprawie
sprzeciwu, nalezy stwierdzi¢, ze zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych
nalezy ocenia¢ wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego
wykladnia dokonana przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie ich wczesniejszej
praktyki decyzyjnej [wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00
Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. I1-723, pkt 66 i z dnia
9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM (Powierzchnia
plyty szklanej), Rec. str. 11-3887, pkt 35]. Odniesienie to jest wigc calkowicie
nietrafne. Dotyczy ono zreszta przypadku catkowicie odmiennego od rozpatrywa-
nego w niniejszej sprawie. W wymienionej sprawie bowiem zglaszajacy wspéinotowy
znak towarowy nie powolywat sig, jak w tym przypadku, na samo istnienie prawa
z wczesniejszego krajowego znaku towarowego, lecz udowodnit istnienie tego prawa
oraz jego rzeczywiste i bezkonfliktowe wspélistnienie na terytorium kraju z prawem
ze znaku nalezgcego do wnoszacego sprzeciw. To w szczegélnosci z tego powodu
Izba Odwolawcza nie stwierdzila prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu di tych znakéw i odrzucila sprzeciw (pkt 22 tej decyzji). Rzeczywiscie
problematyczne byloby, by w takiej sytuacji uwzglednié¢ sprzeciw i odméwié ochrony
wspolnotowej, podczas gdy zglaszajacy byl w stanie uzyskaé¢ taka ochrong¢ na
terytorium Unii Europejskiej droga rejestracji krajowych (zob. pkt 21 tej decyzji,
przedostatnie zdanie). Catkowicie odmienna jest sytuacja w sprawie niniejszej, gdzie
z uwagi na niepewno$¢ co do rzeczywistego charakteru prawa ze znaku
niemieckiego, na ktére powoluje si¢ skarzaca, nie mozna uznaé¢ za pewnik, ze
moglaby ona droga rejestracji krajowych uzyskaé réwnie szeroka ochrone, jak
ochrona wynikajaca z rejestracji wspélnotowej.
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Wreszcie, wbrew twierdzeniom skarzacej, art. 106 rozporzadzenia nr 40/94 nie
znajduje przez analogi¢ zastosowania do niniejszej sprawy. Przepis ten dotyczy
bowiem przystugujacego na mocy ustawodawstwa panstw czlonkowskich prawa
wniesienia do organéw krajowych skargi na naruszenie praw wczesniejszych
wynikajace z uzywania pdiniejszego wspélnotowego znaku towarowego.
W niniejszej sprawie za$é nie chodzi o sprzeciw skarzacej przed wlasciwymi
wladzami niemieckimi wobec uzywania w Niemczech wspélnotowego znaku
towarowego naruszajacego prawa wczesniejsze, ale o podwazenie przed OHIM
skutecznosci niemieckiego znaku towarowego nalezacego do wnoszacego sprzeciw.
Nie ma wigc Zadnej analogii miedzy niniejsza sprawa a sytuacja, o ktérej mowa
w art. 106 rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto, jak juz stwierdzono, orzekanie
w przedmiocie skutecznoéci niemieckiego znaku krajowego nalezy do wlasciwosci
wladz niemieckich i prawa niemieckiego.

Na podstawie powyiszych rozwazan trzeci zarzut skarzacej, oparty na jej
przekonaniu o naruszeniu przez Izbe¢ Odwolawcza zasady wspélistnienia
i rbwnowaznosci krajowych i wspélnotowych znakéw towarowych, nalezy oddalié.

W odniesieniu do zarzutéw pierwszego i drugiego, ktére zostaly oparte odpowiednio
na naruszeniu prawa do obrony oraz naruszeniu zasady dyspozycyjnoéci, nalezy
zauwazy¢, ze w ich ramach skarzaca zarzuca OHIM, w sposéb wzajemnie sprzeczny,
ze nie umozliwil jej udowodnienia istnienia jej wczeéniejszego niemieckiego znaku
towarowego, a jednoczeénie ze nie uwzglednil tego znaku, ktérego istnienie zostato,
jej zdaniem, ustalone w postgpowaniu przed OHIM. Nalezy jednak stwierdzié, ze
zaden z tych zarzutéw, nawet gdyby byl zasadny, nie méglby spowodowaé
stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji. Jak wyjasniono bowiem powyzej
i jak stwierdzifa to w istocie Izba Odwotawcza w pkt 17 zaskarzonej decyzji, samo
istnienie niemieckiego znaku towarowego, na ktéry powoluje sie skarzaca, nie moze
stanowi¢ podstawy odrzucenia sprzeciwu w braku dodatkowego dowodu na
uniewaznienie znaku towarowego, na ktérym oparto sprzeciw. Jak za$§ wiadomo,
skarzaca powolala si¢ w postepowaniu przed OHIM wylacznie na fakt domniema-
nego istnienia swojego niemieckiego znaku towarowego.
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W zwigzku z powyzszym zarzuty niewazno$ci pierwszy i drugi nalezy uznaé za
nietrafne.

Na koniec, gdy chodzi o $wiadectwo rejestracji wcze$niejszego niemieckiego znaku
towarowego skarzacej i opini¢ niemieckiej kancelarii prawnej Lovells na temat
skutecznosci tego znaku wobec znaku interwenienta, oba dokumenty, przedsta-
wione przez skarzaca przed Sadem, sa niedopuszczalne. Zgodnie bowiem
z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci
z prawem decyzji izb odwotawczych w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94.
Tymczasem okolicznosci faktyczne podniesione przed Sadem, ktérych nie
podniesiono w postepowaniu przed organami OHIM, moga podwazyé¢ zgodnoséé
z prawem tych decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM byl zobowiazany wziaé je pod
uwage z urzedu. Jak wynika za$ z art. 74 ust. 1 in fine tego rozporzadzenia, zgodnie
z ktérym w postepowaniu odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji OHIM ogranicza si¢ w badaniu stanu faktycznego do argumentéw i zadan
przedstawionych przez strony, nie jest on zobowigzany do wzigcia pod uwage
z urzedu okolicznosci faktycznych, ktére nie zostaty podniesione przez strony. Stad
okolicznosci te nie moga podwaza¢ zgodnoéci z prawem decyzji izby odwotawczej
[wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM —
Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. 11-2939, pkt 13].

Biorac pod uwage cato$é¢ powyzszych rozwazan, niniejsza skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na Zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM -obciazyé ja kosztami postepowania.
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Zgodnie z art. 87 § 4 regulaminu, w braku zadania interwenienta co do kosztéw,
poniesie on swoje wlasne koszty.

Z powyiszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory).

3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Vilaras Dehousse Sviby

Wyrok ogtoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia
2005 r.

Sekretarz . ) Prezes

H. Jung M. Vilaras
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