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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba)

z dnia 4 lutego 2016 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspdlnotowego znaku towarowego STICK MiniMINI Beretta — Wcze$niejszy stowny wspélnotowy
znak towarowy MINI WINI — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Artykut 8 ust. 3
rozporzadzenia (WE) nr 216/96

W sprawie T-247/14,

Meica Ammerliandische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, z siedziba w Edewecht
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata S. Labesiusa,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez A. Poch, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

Salumificio Fratelli Beretta SpA, z siedzibg w Barzano (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw
G. Ghislettiego, F. Brage oraz P. Pozziego,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 14 lutego 2014 r.

(sprawa R 1159/2013-4), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Meica

Ammerléndische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG a Salumificio Fratelli Beretta SpA,
SAD (szésta izba),

w sktadzie: S. Frimodt Nielsen (sprawozdawca), prezes, F. Dehousse i A.M. Collins, sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 17 kwietnia 2014 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
26 sierpnia 2014 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu
12 sierpnia 2014 r.,

po zapoznaniu sie z replika zlozona przez skarzaca w sekretariacie Sagdu w dniu 5 listopada 2014 r.,

po zapoznaniu si¢ z duplika zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu 28 stycznia
2015 r.,

uwzgledniwszy, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakornczeniu pisemnego etapu
postepowania nie wplynal Zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postepowania przed
Sadem z dnia 2 maja 1991 r., orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu
postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 22 czerwca 2011 r. interwenient, Salumificio Fratelli Beretta SpA, dokonal w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie graficzne:

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza miedzy innymi do klas 29 i 43
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:
— klasa 29: ,mieso, dréb i dziczyzna”;

— Kklasa 43: ,ustugi restauracyjne (positki)”.

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 2011/139 z dnia 26 lipca 2011 r.

W dniu 24 pazdziernika 2011 r. skarzaca, Meica Ammerlindische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen

GmbH & Co. KG, wniosta na podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towaréw i ustug wskazanych w pkt 3 powyzej.
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Sprzeciw zostal oparty na wczesniejszym stownym wspdlnotowym znaku towarowym MINI WINI,
zgloszonym w dniu 31 lipca 2003 r. i zarejestrowanym w dniu 2 marca 2005 r. pod numerem
3297835.

Towary objete wcze$niejszym znakiem towarowym, na ktérym oparto sprzeciw, naleza miedzy innymi
do klasy 29 i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,miesa i wedliny, mieso i wedliny konserwowane,
ryby, dréb i dziczyzna, réwniez w postaci gotowej do spozycia, konserwowanej, marynowanej
i mrozonej; ekstrakty miesne; galarety, galarety miesne; konserwy z dan gotowych, zlozone zasadniczo
z warzyw lub miesa, lub grzybéw, lub wedlin, lub orzechéw, lub ziemniakéw, lub kapusty kwaszonej,
lub owocéw; konserwy z warzyw i grzybéw, zupy przygotowane do ugotowania; zupy gotowe do
spozycia; pasty warzywne; zywno$¢ konserwowana, przekaski, rowniez nadajace sie¢ do kuchenek
mikrofalowych, dania przygotowane do gotowania lub gotowe do spozycia, réwniez nadajace sie do
kuchenek mikrofalowych, zawierajace zasadniczo mieso i wedliny, ryby, dréb i dziczyzne, grzyby,
warzywa, orzechy, ziemniaki lub kapuste kwaszong; hot dogi; wedliny w ciescie; salatki”.

W sprzeciwie powolano sie na podstawe odmowy rejestracji przewidziana w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja z dnia 30 kwietnia 2013 r. Wydzial Sprzeciwéw czesciowo uwzglednit sprzeciw, miedzy innymi
w odniesieniu do towaréw ,mieso, dréb i dziczyzna” nalezacych do klasy 29. Z jednej strony stwierdzit
on, ze co sie tyczy towaru ,wedliny” — jedynego towaru, dla ktérego skarzaca wedlug niego udowodnita
rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego — w przypadku kolidujacych ze soba znakéw
towarowych istnieje prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Z drugiej strony, co sie tyczy uslug
nalezacych do klasy 43, oddalit on sprzeciw, poniewaz wspomniane ustugi i towary, dla ktérych
uzywanie znaku towarowego zostalo udowodnione, nie byly podobne.

W dniu 21 czerwca 2013 r. interwenient wnidst do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéow
na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja z dnia 14 lutego 2014 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza OHIM
uwzglednila odwotanie i uchylifa decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w catosci.

Izba Odwolawcza w pierwszej kolejnosci uznala za niedopuszczalne wnioski skarzacej majace na celu
zmiane decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 43 na tej podstawie,
ze poszerzaja one zakres skargi i nie spelniaja przestanek wymienionych w art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009. W drugiej kolejnosci stwierdzila ona, co sie tyczy towaréw nalezacych do klasy 29, ze
w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia wlasciwego kregu odbiorcéw w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia

nr 207/2009 z uwagi na to, ze w szczegdlnosci ich podobieristwo ogranicza sie¢ do elementu opisowego
»mini”.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
— obciagzenie OHIM kosztami postepowania.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania;
Interwenient wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej poniesionymi przez niego kosztami.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 3
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego regulamin
wewnetrzny izb odwolawczych OHIM (Dz.U. L 28, s. 11), ze zmianami, a drugi — naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia nr 216/96

Przede wszystkim nalezy przypomnie¢, ze interwenient wniést do Izby Odwolawczej odwotanie od
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. W odniesieniu do tego odwolania skarzaca, wystepujac w charakterze
strony pozwanej, sformutowata w odpowiedzi wnioski majace na celu zmian¢ wspomnianej decyzji
wzgledem ustug nalezacych do klasy 43. Izba Odwotawcza uznata te wnioski za niedopuszczalne.

W ramach niniejszego postepowania skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej naruszenie art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 216/96 poprzez uznanie za niedopuszczalne jej wnioskéw majacych na celu zmiane
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Przypomina ona bowiem, ze na mocy tego przepisu
»[w] postepowaniach inter partes strona pozwana moze w swojej odpowiedzi domagal sie
uniewaznienia [stwierdzenia niewazno$ci] lub zmiany zaskarzonej decyzji w kwestii niepodniesionej
w odwotaniu” i ze ,[t]akie wnioski staja sie bezprzedmiotowe w przypadku odstgpienia powoda od
powddztwa [wnoszacego odwotanie]”. Co wigcej, wbrew temu, co Izba Odwotawcza wydaje sie
sugerowa¢ w pkt 21 zaskarzonej decyzji, wspomniany przepis nie jest sprzeczny z rozporzadzeniem
nr 207/2009. Wreszcie w ocenie skarzacej w razie uznania za dopuszczalne jej wnioskéw majacych na
celu zmiane decyzji Wydzialu Sprzeciwéw mialyby one skutki co do istoty sprawy.

OHIM przyznaje, ze istnieja rozbieznosci pomiedzy izbami odwolawczymi w odniesieniu do wyktadni
art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96. W tym wzgledzie zwraca uwage Sadu na wyrok z dnia
7 kwietnia 2011 r., Intesa Sanpaolo/OHIM — MIP Metro (COMIT) (T-84/08, Zb.Orz., EU:T:2011:144).
Jednakze uwaza on, ze nie jest konieczne rozstrzygnigcie tej kwestii, gdyz po pierwsze, wnioski
przedstawione przez strone w przedmiocie odnoé$nych uslug nie zostalyby uwzglednione co do istoty,
a po drugie, przyslugujace skarzacej prawo do obrony nie zostalo naruszone.

Interwenient twierdzi, ze Izba Odwotawcza dokonata poprawnej wykladni rozporzadzenia nr 216/96
w $wietle rozporzadzenia nr 207/2009 i uznala za niedopuszczalne wnioski przedstawione przez
skarzaca w ramach odpowiedzi.

Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze wbrew temu, co przyjela Izba Odwotawcza w pkt 26 zaskarzonej
decyzji, brzmienie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nie czyni zadnej wzmianki o ,wnioskach”
odnoszacych sie¢ do wnioskéw o przedstawienie dowodu uzywania, o zawieszenie postepowania lub
wyznaczenie rozprawy.

Wedlug orzecznictwa z brzmienia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 wynika, ze w postepowaniu

przed izba odwotawcza strona pozwana moze w swej odpowiedzi na odwolanie skorzysta¢ z prawa do
zakwestionowania decyzji, ktéra zostala zaskarzona. Juz sama okoliczno$¢, ze strona jest pozwanag,
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pozwala jej zatem na zakwestionowanie w szczegélnosci waznos$ci decyzji Wydzialu Sprzeciwow.
Ponadto wspomniany przepis nie ogranicza tego prawa do zarzutéw podniesionych juz w odwotaniu.
Przewiduje on bowiem, ze wnioski powinny dotyczy¢ kwestii niepodniesionej w odwotaniu. Co wiecej,
przepis ten w zaden sposéb nie odnosi si¢ do mozliwosci wniesienia przez strone pozwana odrebnego
odwotania od zaskarzonej decyzji. Zatem decyzje te mozna zakwestionowac albo za posrednictwem
odrebnego odwolania, przewidzianego w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009, albo za posrednictwem
wnioskow przewidzianych w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 (zob. podobnie ww. w pkt 19 wyrok
COMIT, EU:T:2011:144, pkt 23).

Po drugie, wbrew temu, co Izba Odwotawcza blednie stwierdzila, uznanie dopuszczalnosci wnioskow
przedstawionych przez skarzaca w ramach odpowiedzi nie sprowadza si¢ do umozliwienia drugiej
stronie postepowania przed Izba Odwotawcza wniesienia odwolania z naruszeniem terminu
i obowiazku uiszczenia oplaty, o ktérych mowa w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009.

Z brzmienia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 wyraznie wynika bowiem, ze mozliwo$¢ domagania
sie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany zaskarzonej decyzji w kwestii niepodniesionej w odwotaniu
jest ograniczona do postepowan inter partes. Wnioski te nalezy sformulowa¢ w odpowiedzi
przedstawionej w ramach wspomnianych postepowan. To z tego wzgledu, jak stusznie podkreslita
skarzaca, przepis ten przewiduje, ze takie wnioski staja sie bezprzedmiotowe w przypadku odstapienia
wnoszacego odwolanie od postepowania przed izba odwotawcza. Zatem, aby zakwestionowaé decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw, odrebne odwolanie, takie jak przewidziane w art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009, jest jedynym $rodkiem prawnym umozliwiajacym podniesienie zarzutéw w sposob
pewny. Wynika z tego, ze wnioski majace na celu stwierdzenie niewazno$ci lub zmiane
zakwestionowanej decyzji w kwestii niepodniesionej w odwolaniu w rozumieniu art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 216/96 rdéznia si¢ od odwolania przewidzianego w art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009. I tak, jak slusznie podniosta skarzaca, przestanki okre§lone w art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009 nie stosuja si¢ do wspomnianych wnioskéw.

W niniejszej sprawie nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 skarzaca,
jako strona pozwana przed Izbg Odwotawcza, przedstawita w ramach odpowiedzi, i to
w wyznaczonym terminie, wnioski majace na celu zmiane decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu
do uslug nalezacych do klasy 43. Ponadto, jak wskazano w pkt 23 i 24 powyzej, nie byla ona
zobowigzana w tych ramach do dochowania terminu i uiszczenia optaty, o ktérych mowa w art. 60
rozporzadzenia nr 207/2009. W rezultacie Izba Odwolawcza niestusznie odrzucita wspomniane
wnioski jako niedopuszczalne.

Ponadto, co si¢ tyczy argumentéw przestawionych przez skarzaca i OHIM w odniesieniu do zasadno$ci
argumentacji skarzacej w przedmiocie ustug nalezacych do klasy 43, nalezy przypomnie¢, ze kontrola
przeprowadzana przez Sad na podstawie art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009 to kontrola zgodnosci
z prawem decyzji izb odwotawczych OHIM. W ramach tej kontroli Sad moze stwierdzi¢ niewazno$é
lub dokona¢ zmiany decyzji bedacej przedmiotem skargi wylacznie wéwczas, kiedy w momencie jej
wydania miala do niej zastosowanie jedna z podstaw stwierdzenia niewaznosci lub dokonania zmiany,
o ktérych mowa w art. 65 ust. 2 tego rozporzadzenia (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions
Albert René/OHIM, C-16/06 P, Zb.Orz., EU:C:2008:739, pkt 123). Jednakze ta przyznana Sadowi
kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do dokonania
oceny, w przedmiocie ktérej rzeczona izba odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska
(zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:452,
pkt 71, 72).

Z tego wzgledu w niniejszej sprawie do Sadu nie nalezy ocena zasadnosci argumentacji, ktéra nie
zostala oceniona przez Izbe Odwotawcza.
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Konkludujac, nalezy uwzgledni¢ zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 216/96, i w rezultacie stwierdzi¢ czesciowa niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim
odrzucono w niej wnioski skarzacej dotyczace ustug nalezacych do klasy 43.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 207/2009

Przede wszystkim nalezy przypomnie¢, ze drugi zarzut skarzacej dotyczy oddalenia sprzeciwu
w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 29.

Skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwolawcza niestusznie stwierdzila najpierw, ze charakter
odrézniajacy wczes$niejszego wspolnotowego znaku towarowego nie jest wyzszy od przecietnego,
nastepnie — ze poziom uwagi wlasciwego kregu odbiorcow jest przecietny, a wreszcie — ze
w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wilasciciela
wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu
identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienstwa do niego i identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli krag
odbiorcow moze uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub
z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. Z orzecznictwa tego wynika, ze prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad winno by¢ oceniane calosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczen i towaréow lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a w szczegdlnosci wspolzaleznosci miedzy
podobienistwem oznaczen a podobiefistwem oznaczonych towaréw i ustug [zob. wyrok Sadu z dnia
9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub podobienistwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identyczno$ci lub podobienistwa oznaczonych tymi
znakami towaréw lub uslug. Przestanki te musza by¢ spelnione facznie [zob. wyrok z dnia 22 stycznia
2009 r., Commercy/OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb.Orz., EU:T:2009:14,
pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

To wlasnie w $wietle powyzszych zasad nalezy przeprowadzi¢ badanie dokonanej przez Izbe
Odwolawcza oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze soba
oznaczen.

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Skarzaca uwaza przede wszystkim, ze skoro rozpatrywane towary nie sa drogie, poziom uwagi
odbiorcéw podczas ich zakupu jest niewysoki. Nastepnie skarzaca sadzi, ze Izba Odwolawcza pominela
w swojej ocenie odbiorcéw wloskich oraz okoliczno$é, iz konsument ma rzadko mozliwos¢ dokonania
bezposredniego poréwnania réznych znakéw.

6 ECLLEU:T:2016:64
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Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej kategorii towardw, ktéry jest
wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okolicznos¢,
ze poziom uwagi przecigtnego konsumenta moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od tego, o jaka
kategorie towaréw lub uslug chodzi [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM -
Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb.Orz., EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Jezeli ochrona wczes$niejszego znaku towarowego rozciaga sie na cala Unie Europejska, nalezy wziac
pod uwage sposob postrzegania kolidujacych ze soba znakéw przez konsumenta rozpatrywanych
towaré6w lub uslug na tym terytorium. Wymaga jednak przypomnienia, ze do odmowy rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy, aby wzgledna podstawa rejestracji w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 istniala tylko w czesci Unii [zob. podobnie wyrok z dnia
14 grudnia 2006 r., Mast-Jdgermeister/OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), od
T-81/03 do T-82/03 i T-103/03, Zb.Orz., EU:T:2006:397, pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszym przypadku, jak stusznie podniést OHIM, Izba Odwolawcza prawidlowo stwierdzila, ze
skoro odnosne towary sa towarami biezacej konsumpcji, wlasciwy krag odbiorcow sklada sie
z przecietnych konsumentéw w Unii, ktérych uwaza si¢ za wlasciwie poinformowanych oraz
dostatecznie uwaznych i rozsadnych [zob. podobnie wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r., Cabrera
Sanchez/OHIM - Industrias Cdarnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, EU:T:2007:391,
pkt 38].

Stwierdzenia tego nie podwazaja argumenty wysuwane przez skarzacg. Izba Odwolawcza wcale nie
pomineta wziecia pod uwage odbiorcéw wloskich. Wyraznie odniosta sie do nich w pkt 39 zaskarzonej
decyzji, w ktoérej wskazala, ze okredlenie ,mini” jest rozumiane w calej Unii, w tym we Wloszech, jako
oznaczajace ,maly”. Podobnie w pkt 45 wspomnianej decyzji, przypomniawszy orzecznictwo wynikajace
z wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec, EU:C:1999:323), slusznie
podniosta ona, ze wbrew temu, co twierdzi skarzaca, konsument ma rzadko mozliwo$¢ dokonania
bezposredniego poréwnania réznych znakéw i w tym zakresie musi on zaufa¢ ich niedoskonatemu
obrazowi zachowanemu w pamieci.

W rezultacie nalezy oddali¢ argumenty skarzacej w odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcow.

W przedmiocie poréwnania towaréw

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienistwa rozpatrywanych towaréw lub ustug
nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub
ustug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci ich rodzaj, przeznaczenie, wykorzystanie, jak tez to, czy
sa one wzgledem siebie konkurencyjne, czy tez si¢ uzupelniaja. Moga by¢ wziete pod uwage takze inne
czynniki, na przyklad kanaly dystrybucji rozpatrywanych towaréw [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r.,
El Corte Inglés/OHIM — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), T-443/05, Zb.Orz.,
EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku wszystkie towary, do ktérych odnosi sie zgltoszony znak towarowy, sa objete

wczesniejszym znakiem towarowym. W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze odnosne towary sa identyczne
z towarami objetymi wczes$niejszym znakiem towarowym, co zreszta nie zostalo podwazone.

W przedmiocie poréwnania oznaczen
Skarzaca twierdzi, ze elementami dominujacymi rozpatrywanych oznaczen sa z jednej strony,

w przypadku zgloszonego znaku towarowego, element ,minimini’, a z drugiej strony, w przypadku
wcze$niejszego znaku towarowego, wyrazenie ,mini wini”. Uwaza ona, Ze wspomniane oznaczenia sa
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bardzo podobne z uwagi na to, ze oba zawieraja okreslenie ,mini” i maja zblizona wymowe, gdyz
w kazdym ze wspomnianych oznaczen wymowa wspomnianego okre$lenia poprzedza wymowe grupy
liter ,ini”. Wedlug niej te dwa elementy tworza w odniesieniu do kazdego ze znakéw towarowych rym
i sa w rezultacie tatwiej zapamietywane i rozpoznawane przez wlasciwy krag odbiorcéw. Nastepnie
skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej wziecie pod uwage wylacznie okolicznosci, ze element ,minimini”
jest elementem centralnym zgloszonego znaku towarowego ze wzgledu na rozmiar i umiejscowienie
zwracajace uwage. Wreszcie uwaza ona, ze pod wzgledem wizualnym litera ,w” we wcze$niejszym
znaku towarowym moze by¢ postrzegana jako odwrdcona litera ,m”.

Calosciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona
wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienistwa rozpatrywanych oznaczen, nalezy oprze¢
na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych. Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnego
konsumenta rozpatrywanych towaréw lub uslug odgrywa w calo$ciowej ocenie wspomnianego
prawdopodobienistwa decydujaca role. W tym wzgledzie przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegélnych detali (zob. wyrok z dnia 12 czerwca
2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:333, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ocena podobienstwa dwéch 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 caloé¢, co nie oznacza, ze calo$ciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak towarowy
w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach zosta¢ zdominowane
przez jeden lub kilka z jego skladnikéow (zob. ww. w pkt 45 wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333,
pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki znaku
towarowego sa bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od sktadnika dominujacego
(ww. w pkt 45 wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 42; wyrok z dnia 20 wrze$nia 2007 r.,
Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, pkt 42). Mogloby to mie¢ miejsce, na przyklad gdy taki
skladnik jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ wizerunek tego znaku towarowego, ktéry wlasciwy
krag odbiorcéw zachowa w pamieci, skutkiem czego wszystkie pozostale skladniki tego znaku
towarowego beda bez znaczenia w wywieranym przez niego calo$ciowym wrazeniu (ww. wyrok
Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 43).

Ponadto zgodnie z orzecznictwem nalezy zauwazyé, ze co do zasady odbiorcy nie beda uwazaé
elementu opisowego stanowigcego cze$¢ zlozonego znaku towarowego za element odrézniajacy
i dominujacy w wywieranym przez ten znak calo$ciowym wrazeniu [wyroki: z dnia 3 lipca 2003 r.,
Alejandro/OHIM - Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec, EU:T:2003:184, pkt 53; z dnia
6 pazdziernika 2004 r., NLJEANS, New Look/OHIM - Naulover (NLSPORT, NLACTIVE
i NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03, Zb.Orz., EU:T:2004:293, pkt 34; z dnia 7 lipca
2005 r., Miles International/ OHIM - Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Zb.Orz., EU:T:2005:276,
pkt 44].

W przedmiocie poréwnania wizualnego

Przede wszystkim nalezy przypomnieé, ze aby oceni¢ charakter odrézniajacy danego elementu
skladowego znaku towarowego, nalezy zbada¢ wigksza lub mniejsza zdolno$¢ tego elementu do
wskazywania, ze towary lub uslugi, dla ktérych znak zostal zarejestrowany, pochodza od okreslonego
przedsiebiorstwa, a zatem do umozliwienia odréznienia tych towaréw lub ustug od towaréw lub ustug
pochodzacych od innych przedsiebiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny nalezy wzia¢ pod uwage
w szczeg6lnosci samoistne cechy danego elementu, majac na uwadze, czy ma on jakiekolwiek cechy
opisu wzgledem towardw, dla ktérych znak zostal zarejestrowany [zob. wyrok Sadu z dnia 13 czerwca
2006 r., Inex/OHIM - Wiseman (Rysunek skéry krowy), T-153/03, Zb.Orz., EU:T:2006:157, pkt 35
i przytoczone tam orzecznictwo].

8 ECLLEU:T:2016:64
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W niniejszej sprawie nalezy zauwazy¢, ze oba kolidujace ze soba oznaczenia zawieraja okreslenie
»mini”, ktére przywodzi na mysl ceche odno$nych towaréw. Jak bowiem poprawnie przeanalizowala to
Izba Odwotawcza w pkt 39 zaskarzonej decyzji, wspomniane okreslenie odnosi si¢ do malego rozmiaru
towaréw, czego zreszta skarzaca nie podwaza. Okre§lenie to stanowi zatem odbicie opisowe
i w rezultacie ma mniejsza zdolno$¢ do wskazywania, Ze towary, dla ktérych znak zostat
zarejestrowany, pochodza od okreslonego przedsiebiorstwa.

Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarzaca, powtdrzenie okreslenia ,mini” w elemencie ,minimini”
zgloszonego znaku towarowego nie czyni wspomnianego elementu bardziej odrdzniajagcym. Nawet
bowiem przy zalozeniu, ze nalezy analizowa¢ wspomniany element jako calo$¢ — jak to podnosi
skarzaca — wlasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegac ten element jako zwykle powtdrzenie okreslenia
»mini”. Wspomniany krag odbiorcéw dostrzeze zatem w tym tylko wskazanie dotyczace bardzo matego
rozmiaru odno$nych towaréw. Ten krag odbiorcéw nie bedzie postrzegal rozpatrywanego elementu
jako elementu odrdzniajacego.

Co wiecej, co do zasady odbiorcy nie beda uwazaé elementu opisowego stanowiacego czes¢ zlozonego
znaku towarowego za element odrdzniajacy i dominujacy w wywieranym przez ten znak calosciowym
wrazeniu. Jednakze charakter stabo odrézniajacy elementu zlozonego znaku towarowego nie musi
oznaczaé, iz element ten nie stanowi elementu dominujacego, jesli w szczegélnosci z uwagi na jego
umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar moze on zdominowaé postrzeganie oznaczenia przez
konsumenta i zachowac si¢ w jego pamieci (zob. podobnie ww. w pkt 48 wyrok Rysunek skory krowy,
EU:T:2006:157, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy zatem zbada¢, czy element ,minimini” w zgloszonym znaku towarowym moze stanowi¢ element
dominujacy wspomnianego znaku towarowego ze wzgledu na swéj rozmiar lub umiejscowienie.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zlozony znak towarowy mozna uzna¢ za podobny do innego
znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego ze skladnikéw zlozonego znaku
towarowego — jedynie w sytuacji, gdy skladnik ten stanowi element dominujacy w wywieranym przez
zlozony znak towarowy calosciowym wrazeniu. Tak jest w przypadku, gdy skladnik ten jest w stanie
samodzielnie zdominowa¢ wizerunek tego znaku, ktéry wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci,
skutkiem czego wszystkie pozostale skladniki tego znaku towarowego sa bez znaczenia dla
wywieranego przez ten znak calo$ciowego wrazenia [wyrok z dnia 23 pazdziernika 2002 r., Matratzen
Concord/OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, pkt 33]. Zatem tylko
wtedy, gdy wszystkie pozostale elementy znaku towarowego sa bez znaczenia, ocena podobieristwa
moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujacego.

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na wyrazy ,stick”, ,fratelli”, ,beretta”, ,1812” i ,gli
originali”, ktére otaczaja element ,minimini”, element ten nie stanowi elementu dominujacego
zgloszonego znaku towarowego w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 53 powyzej.

Prawda jest, jak zauwazyla Izba Odwolawcza, wyrazy ,fratelli”, ,1812” i ,gli originali” w zgloszonym
znaku towarowym w mniejszej mierze przyciaggna uwage wlasciwego kregu odbiorcéw ze wzgledu na
ich maly rozmiar, a element ,stick” wspomnianego znaku towarowego zatrze si¢ w calo$ciowym
wrazeniu w odniesieniu do odbiorcéw anglojezycznych, ktérzy zrozumieja go jako element opisujacy
posta¢ odnosnych towaréw.

Jednakze uwaga odbiorcéw skupi sie na elemencie ,beretta” zgloszonego znaku towarowego, ktéry
w przeciwienstwie do okreslenia ,mini” nie ma znaczenia w odno$nych jezykach. Nalezy uscisli¢, jak
to uczynita Izba Odwotawcza w pkt 41 zaskarzonej decyzji, ze okoliczno$¢, iz przecietny konsument
wloski moglby rozpozna¢ w tym elemencie nazwisko, nie jest istotna z uwagi na to, ze nie ma on
odpowiednika we wczeéniejszym oznaczeniu i nie wykazuje z nim podobienstwa. Nalezy zauwazy¢, ze
wspomniany element jest wpisany na bialo wewnatrz ciemnego owalu, wskutek czego wyrdznia sie
wizualnie.

ECLLEU:T:2016:64 9
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Z tego wzgledu wszystkie elementy, ktére skladaja sie na zgloszony znak towarowy, a w szczegdlnosci
element ,beretta”, przyczyniaja sie¢ do okreslenia tworzonego przez wspomniany znak wizerunku, ktéry
wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci, i nie s3 w rezultacie bez znaczenia. Tym samym nalezy
stwierdzi¢, ze poréwnania wizualnego rozpatrywanych oznaczen nalezy dokona¢ na podstawie
wszystkich ich elementéw, a nie jedynie na podstawie elementu ,minimini” w przypadku
wspomnianego znaku oraz ,mini wini” w przypadku wcze$niejszego znaku towarowego.

Uwzgledniajac powyzsze rozwazania, nalezy utrzymaé w mocy zaskarzona decyzje w zakresie, w jakim
stwierdzono w niej w pkt 41, Ze rozpatrywane oznaczenia wykazuja tylko niewielkie podobienstwo
wizualne.

Ponadto nawet przy zalozeniu, Zze litera ,w” we wcze$niejszym znaku towarowym moglaby by¢
postrzegana jako odwrécona litera ,m”, ten argument skarzacej nie mialby wplywu na podnoszony
charakter dominujacy elementu ,minimini” w zgloszonym znaku towarowym i nie mdégltby podnies$¢
stopnia podobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi.

W przedmiocie poréwnania fonetycznego

Co sie tyczy poréwnania fonetycznego, nalezy zaaprobowaé stwierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie
z ktérym istnieje niewielkie podobienstwo miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi.

Trzeba bowiem stwierdzi¢, jak to uznala Izba Odwotawcza w pkt 42 zaskarzonej decyzji, ze wlasciwy
krag odbiorcéw zwrdci uwage na element ,beretta” zgloszonego znaku towarowego, ktéry jest bardziej
odrdzniajacy, i w pewnej mierze na element ,stick” wspomnianego znaku towarowego w przypadku tej
czesci odbiorcow, ktdéra nie rozumie jego znaczenia. Te dwa elementy nie maja za$§ odpowiednikéw we
wczesniejszym znaku towarowym. Z tego wzgledu, wbrew temu, co twierdzi skarzaca, rozpatrywane
oznaczenia nie s3 wymawiane w ten sam sposéb.

Wynika stad, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz podobienistwo fonetyczne miedzy rozpatrywanymi
znakami towarowymi jest niewielkie.

W przedmiocie poréwnania konceptualnego

Co sie tyczy poréwnania konceptualnego, Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze rozpatrywane
oznaczenia wykazuja tylko niewielkie podobienstwo z uwagi na to, ze wspoéldziela jedynie okreslenie
»mini”, ktére wyltacznie opisuje ceche odnosnych towaréw.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza stusznie uznala, iz rozpatrywane oznaczenia
wykazuja niewielkie podobienstwo pod wzgledem konceptualnym.

W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad

Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze ta na podstawie dowoddw przestawionych przez skarzaca nie
wywiodla, iz wcze$niejszy znak towarowy uzyskal wzmocniony charakter odrézniajacy. Zarzuca jej
takze, ze podczas dokonywania oceny nie skupila sie wystarczajaco na konsumentach wloskich.
Ponadto w ocenie skarzacej wlasciwy krag odbiorcéw bedzie mial sklonno$¢ do skracania zgloszonego
znaku towarowego, gdy bedzie zapamietywa¢ lub wymienia¢ odno$ne towary. Ponadto sadzi ona, ze
wyrazy ,stick”, ,gli originali”, ,fratelli beretta 1812” w zgloszonym znaku towarowym nie beda
postrzegane jako elementy réwnie wazne jak jego element ,minimini”. Wedlug niej bowiem ten
ostatni element — poza tym, ze nie ma zadnego znaczenia — jest najbardziej czytelnym elementem
tego znaku towarowego. Izba Odwolawcza powinna byla zatem uznal rozpatrywany element za
element najbardziej dominujacy w calosciowym wrazeniu wywolywanym przez zgloszony znak

10 ECLLEU:T:2016:64
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towarowy lub powinna byla co najmniej uzna¢ jego niezalezna pozycje dominujaca. Izba Odwotawcza
w rezultacie popelnila zdaniem skarzacej blad, wykluczajac prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad.

Calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspétzaleznos¢ branych
pod uwage czynnikéw, zwlaszcza podobienstwa znakéw towarowych i podobienistwa oznaczonych
nimi towaréw lub ustug. Stad niski stopienn podobienstwa pomiedzy oznaczonymi towarami lub
ustugami moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobienistwa miedzy samymi znakami
i odwrotnie (wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r., Canon? C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, pkt 17; ww.
w pkt 38 wyrok VENADO w ramie i in., EU:T:2006:397, pkt 74).

Co sie tyczy przedstawionych przez skarzaca dowodéw nalezy przypomniel, ze istnienie bardziej
odrézniajacego niz zwykle charakteru, wynikajacego ze znajomosci znaku towarowego wsréd
odbiorcéw na rynku, zakltada w sposéb konieczny, ze znak ten jest znany przynajmniej znacznej czesci
docelowego kregu odbiorcéw [zob. wyrok z dnia 12 lipca 2006 r., Vitakraft-Werke Withrmann/OHIM
— Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb.Orz., EU:T:2006:202, pkt 34
i przytoczone tam orzecznictwo]. W niniejszym przypadku zostalo ustalone, ze wlasciwym kregiem
odbiorcéw sa konsumenci w Unii.

Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem
wynikajacym z jego znajomos$ci wéréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci
danego przypadku, to znaczy w szczegélnosci udzial znaku towarowego w rynku, intensywno$¢, zasieg
geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo
w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak towarowy
umozliwia zidentyfikowanie towaréw lub ustug jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa, jak
réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub innych stowarzyszenn zawodowych (zob.
ww. w pkt 67 wyrok VITACOAT, EU:T:2006:202, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie skarzaca przedstawila przed Izba Odwolawcza te same dowody co przed
Wydzialem Sprzeciwéw. Dowody te sa nastepujace:

— zaswiadczenie dyrektora generalnego skarzacej wskazujace wielkosci sprzedazy i obroty za lata
2006-2009;

— kopie etykiet towaréw;

— pismo agencji medialnej skarzacej dotyczace kwot przeznaczonych na reklame telewizyjna w latach
2005-2009 (od 358 700 EUR do 476 300 EUR, od 668 do 934 reklam rocznie);

— broszury promocyjne wyrobéw wedliniarskich;
— plyta CD zawierajaca przyklady reklamy telewizyjnej;

— faktury oraz zamodwienia towaréw okreslonych jako wyroby wedliniarskie sprzedawane pod znakiem
towarowym MINI WINI;

— zrzuty ekranowe witryn internetowych detalicznych sprzedawcéw produktéw spozywczych online
oferujacych wyroby wedliniarskie sprzedawane pod znakiem towarowym MINI WINI;

— wyciag z rejestru Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckiego urzedu ds. patentéw i znakéw
towarowych) dotyczacy stownego znaku towarowego MINI WINI;

— zrzuty ekranowe witryny internetowej z reklama wyrobéw wedliniarskich sprzedawanych pod
znakiem towarowym MINI WINI;
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— kopia fotografii wyrobéw skarzacej w sloju i o§wiadczenie skarzacej dotyczace réznych aspektéw jej
wyrobéw, takich jak ich sklad.

Nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze dowody dotyczace wielkosci sprzedazy i materialéw
reklamowych odnoszacych sie do wczesniejszego znaku towarowego nie moga by¢ uznane za
bezposrednie dowody istnienia bardziej odrdzniajacego charakteru wynikajacego z ewentualnej
znajomosci znaku towarowego przez odbiorcéw. Wielkosci sprzedazy i materialy reklamowe jako takie
nie wykazuja bowiem, ze docelowi odbiorcy danych towaréw postrzegaja oznaczenie jako wskazanie
pochodzenia handlowego [zob. analogicznie wyrok z dnia 12 wrze$nia 2007 r., Glaverbel/OHIM
(Struktura szklanej powierzchni), T-141/06, EU:T:2007:273, pkt 41].

Co sie tyczy nastepnie produkcji i emisji spotéw telewizyjnych, skarzaca przedstawila w szczegdlnosci
pismo agencji medialnej wskazujace w postaci tabeli liczbe wyemitowanych spotéw telewizyjnych
promujacych towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym w latach 2005-2009 oraz
przeznaczone na nie wydatki. Z tabeli tej wynika, ze we wspomnianym okresie rozpatrywane spoty
telewizyjne osiagnely poziom od 668 do 934 emisji rocznie i pociagnely za soba wydatki w wysokosci
od 358700 EUR do 476 300 EUR rocznie. Liczby te, cho¢ maja znaczenie, nie pozwalaja stwierdzi¢, ze
wcze$niejszy znak towarowy jest znany przynajmniej znaczacej czesci odnos$nego kregu odbiorcéw.
Oczywiscie liczby te stanowia pewna wskazowke, jednakze same nie wystarcza, by wykaza¢ uzyskanie
charakteru odrdzniajacego wyzszego niz przecietny, gdyz nie wspieraja ich w szczegdélnosci dane
wskazujace, ze rozpatrywane spoty telewizyjne byly skuteczne wobec odbiorcéw, do ktérych
skierowany jest wcze$niejszy znak towarowy [zob. podobnie wyrok z dnia 14 wrzesnia 2009 r., Lange
Uhren/OHIM (Pola geometryczne na tarczy zegarka), T-152/07, EU:T:2009:324, pkt 145 i przytoczone
tam orzecznictwo].

Wreszcie nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie przedstawita zadnego dowodu, takiego jak sondaze opinii,
badania rynku lub o$wiadczenia stowarzyszen zawodowych, wskazujacego udzial procentowy
wlasciwego kregu odbiorcéw, ktéremu wspomniany znak umozliwia zidentyfikowanie towardéw jako
pochodzacych od skarzacej. Ponadto, jak podniosta Izba Odwotawcza, przedstawione dowody nie
zawieraja zadnego wskazania co do posiadanego przez skarzaca udzialu w rynku.

Izba Odwotlawcza w rezultacie stusznie uznala w pkt 50 zaskarzonej decyzji, ze o ile przedstawione
dowody wskazuja na uzywanie wczes$niejszego znaku towarowego w Niemczech w odniesieniu do
wedlin, o tyle nie pozwalaja one na stwierdzenie, ze poziom charakteru odrézniajacego tego znaku
towarowego jest wyzszy od przecietnego. Okolicznos$¢, ze znak towarowy byl uzywany w Unii przez
pewna liczbe lat, nie wystarcza bowiem jako taka do wykazania, ze wspomniany znak umozliwia
wlasciwemu kregowi odbiorcéw zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego
przedsiebiorstwa.

Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ twierdzenia skarzacej co do wzmocnionego charakteru
odroézniajacego, ktérym ma si¢ cieszy¢ wcze$niejszy znak towarowy. Zatem Izba Odwotawcza stusznie
stwierdzila w pkt 47 zaskarzonej decyzji, ze ze wzgledu na nieposiadanie znaczenia przez oznaczenie
MINI WINI rozpatrywane w caloéci samoistny charakter odrézniajacy wcze$niejszego znaku
towarowego jest przecietny.

Ponadto nalezy przypomnieé, ze z uwagi na to, iz wcze$niejszy znak towarowy jest wspdlnotowym
znakiem towarowym, terytorium wlasciwym przy analizie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
jest caly obszar Unii. I tak, wbrew temu, co twierdzi skarzaca, Izba Odwotawcza nie popelnita bledu,
nie skupiajac sie bardziej na odbiorcach wloskich. Nalezy takze przypomnie¢, ze ustalono uprzednio,
iz wlasciwy krag odbiorcéw, w tym odbiorcy wloscy, zrozumialby element ,minimini” we
wcze$niejszym znaku towarowym jako zwykle powtérzenie okreslenia ,mini”.
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Ponadto o ile jest prawda, ze mozliwie jest skracanie znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia
6 pazdziernika 2015 r.,, Monster Energy/OHIM - Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14,
EU:T:2015:750, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo], to zostalo jednak juz ustalone w pkt 56 i 61
powyzej, iz element ,minimini” zgloszonego znaku towarowego jest mniej odrézniajacy niz jego
element ,beretta”, a zatem zwrdcilby uwage wtasciwego kregu odbiorcéw w mniejszej mierze. Nalezy
zatem oddali¢ argumenty skarzacej odnoszacy sie do sklonnosci konsumentéw do skracania
zgloszonego znaku towarowego poprzez zachowywanie elementu ,minimini” i pomijanie pozostalych
elementow.

Wreszcie wbrew temu co twierdzi skarzaca, element ,minimini” zgloszonego znaku towarowego nie
jest jedynym elementem tekstowym, ktdéry jest doskonale czytelny w rozumieniu wyroku z dnia
20 pazdziernika 2009 r., Aldi Einkauf/OHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)
(T-307/08, EU:T:2009:409). Jak zostalo bowiem ustalone w pkt 56 i 61 powyzej, element ,beretta”
wspomnianego znaku towarowego nie jest mniej dostrzegalny od elementu ,minimini” tego znaku
towarowego. Nalezy wiec oddali¢ argument skarzace;j.

Trzeba rowniez stwierdzi¢ przy uwzglednieniu wszystkich powyzszych rozwazan, ze zgloszone
oznaczenie nie sklada si¢ z zestawienia firmy przedsiebiorstwa interwenienta i wcze$niejszego znaku
towarowego uzywanego praktycznie w identyczny sposéb. Zatem wbrew temu, co podnosi skarzaca,
nie zostalo wykazane, Ze element ,minimini” zgloszonego znaku towarowego zajmuje niezalezna
pozycje odrdzniajaca w rozumieniu wyroku z dnia 6 pazdziernika 2005 r., Medion (C-120/04, Zb.Orz.,
EU:C:2005:594).

W rezultacie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze poziom uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw wobec
odno$nych towaréw jest przecietny. Po drugie, wcze$niejszy znak towarowy wykazuje przecietny
samoistny charakter odrézniajacy ze wzgledéw wyjasnionych w pkt 74 powyzej. Po trzecie, nalezy
przypomnie¢, ze towary, do ktérych odnosza sie rozpatrywane oznaczenia, sg identyczne. Po czwarte,
z pkt 44—-64 powyzej wynika, ze wspomniane oznaczenia wykazuja niski poziom podobienistwa pod
wzgledem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym.

Z wszystkich tych przedstawionych wzgledéw wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze nie
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 i ze tym samym nie ma potrzeby badania dowodu uzywania.

W rezultacie przedstawiony przez skarzaca zarzut drugi nalezy oddalié.
Z powyzszego wynika, ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim Izba

Odwotawcza odrzucila wnioski skarzacej majace na celu zmiane decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 43.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 3 akapit pierwszy regulaminu postepowania przed Sadem w razie cze$ciowego
tylko uwzglednienia zadan kazdej ze stron Sad moze orzec, ze kazda z nich pokrywa wlasne koszty.
Poniewaz w niniejszej sprawie zadania kazdej ze stron zostaly tylko cze$ciowo uwzglednione, nalezy
orzec, ze kazda ze stron pokryje wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (szésta izba)

orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 14 lutego 2014 r.
(sprawa R 1159/2013-4) w zakresie, w jakim odrzucono w niej wnioski Meica
Ammerlindische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG majace na celu zmiane
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do ustug nalezacych do klasy 43.

W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.
Meica Ammerlindische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, Urzad

Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
i Salumificio Fratelli Beretta SpA pokrywaja wlasne koszty.

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 lutego 2016 r.

Podpisy
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