/

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANC]JI (czwarta izba)
z dnia 11 maja 2005 r. "

W sprawie T-31/03

Grupo Sada, pa SA, z siedziba w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez
adwokatéw A. Aguilara De Armasa i J. Marrero Ortege,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzadowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcie Murillo i G. Schneidera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postgpowania: hiszpariski.
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w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Sadia SA, z siedziba w Concordii (Brazylia), reprezentowana przez adwokatéw
J. Garcie del Santo i P. Garcie Cabrerizo,

interwenient,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznodci decyzji pierwszej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 20 listopada 2002 r. (sprawa R 567/2001-1)
dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Sadia SA i Grupo Sada,
pa SA,

SAD PIERWSZEJ INSTANC]JI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 31 stycznia 2003 r.,
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu
4 czerwcea 2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 10 czerwca 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 grudnia 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. spélka Grupo Sada, pa SA dokonala zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z pézniejszymi zmianami.
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Oznaczenie, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawione ponizej:

{7 -\}GRUPU

]

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 29, 31 i 35 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r. w poprawionym i zmienionym
brzmieniu i odpowiadajg, dla kazdej z tych klas, nastgpujacemu opisowi:

— Klasa 29: ,Migso, ryby, dréb i dziczyzna; ekstrakty miesne; owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dzemy, kompoty; jaja, mleko
i wyroby z mleka; jadalne oleje i tluszcze”; .

— Klasa 31: ,Produkty rolnicze, ogrodnicze i lesne oraz ziarna nieujete w innych
klasach; zywe zwierzgta; $wieZe owoce i warzywa; nasiona, naturalne rodliny
i kwiaty; pasza dla zwierzat, st6d”;

— klasa 35: ,Reklama; zarzadzanie przedsigbiorstwem; administrowanie przed-
sigbiorstwem; czynnoéci biurowe”.
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Zgloszenie zostato opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 32/97 z dnia 8 grudnia 1997 r.

W dniu 6 marca 1998 r. spétka Sadia Concordia SA, Industria e Comercio,
przeksztatcona w Sadia SA wniosta sprzeciw wobec rejestracji zglaszanego znaku
towarowego, powolujac si¢ na prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do
wezeéniejszego graficznego znaku towarowego, ktérego jest wlascicielem. Ten znak
towarowy, przedstawiony ponizej, zostal zarejestrowany w Hiszpanii pod
nr 1 919 773 dla towaréw nalezacych do klasy 29:

Towary nalezace do klasy 29, dla ktérych dokonano rejestracji wezeéniejszego znaku
towarowego interwenienta, odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,Migso, ryby, dréb
i dziczyzna; ekstrakty migsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane;
galaretki, dzemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i thuszcze”.

Sprzeciw zostal wniesiony w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 29, 31 i 35,
takich jak wyszczegélnione w zgloszeniu.

Decyzja z dnia 3 kwietnia 2001 r. Wydziat Sprzeciwéw przychylil si¢'do sprzeciwu
w zakresie, w jakim dotyczyl on towaréw nalezacych do klasy 29, postanawiajac
niemniej jednak o rejestracji znaku w odniesieniu do towaréw nalezacych do
klasy 31 i 35. Co do towaréw nalezacych do klasy 29 Wydzial Sprzeciwéw stwierdzit,
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iz istnieje wysoki stopiei podobienstwa wizualnego i fonetycznego pomiedzy
wystepujacymi w sprawie oznaczeniami i Ze oznaczone nimi towary sa identyczne
badz podobne, co moze powodowaé prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
konsumentéw hiszpaniskich.

W dniu 30 maja 2001 r. skarzaca wniosla do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwdw, domagajac sig, po pierwsze, uchylenia tej decyzji w czesci, w jakiej
odméwila ona rejestracji dla towaréw nalezacych do klasy 29 oraz, po drugie,
rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do tych towaréw.

Decyzjq pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 20 listopada 2002 1. (zwang dalej
»zaskarzong decyzjg”) przedmiotowe odwolanie nie zostalo uwzglednione. Izba
Odwolawcza zasadniczo uznala, iz identyczno$é towaréw, jak réwniez podobieristwo
fonetyczne i pewne podobienstwo wizualne dominujgcych elementéw wystepuja-
cych w sprawie oznaczen byly wystarczajace, by uprawni¢ wniosek o istnieniu
prawdopodobieristwa wprowadzenia konsumentéw hiszpaiiskich w blad, co do
pochodzenia towaréw oznaczonych wystgpujagcymi w sprawie znakami z tego
samego przedsigbiorstwa lub, jak w niniejszym przypadku, z przedsigbiorstw
powiazanych gospodarczo.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji w czgéci, w jakiej odmawia ona
rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw naleza-
cych do klasy 29;
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— zezwolenie na rejestracje tego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
nalezacych do klasy 29; :

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania;

— sporzadzenie opinii bieglego na okoliczno$¢ istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do wystepujacych w sprawie znakéw
towarowych.

Nalezy wskaza¢, iz w trakcie rozprawy skarzaca ograniczyta swe roszczenie, cofajac
wnioski przedstawione w punkcie drugim i czwartym zadania, co zostalo
stwierdzone przez Sad w protokole z rozprawy.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzgcej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Na poparcie swego wniosku o stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji skarzaca
podnosi tylko jeden zarzut opary na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.
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W ramach powolanego zarzutu mozna wyodrebnié trzy czesci. Pierwsza opiera sie
na nieuwzglednieniu przez Izbe Odwolawcza wysokiego stopnia rozpoznawalnosci
zgloszonego znaku towarowego w Hiszpanii. Druga opiera sie na naruszeniu
wymogu caloéciowej oceny wystepujacych w sprawie znakéw towarowych. Trzecia
czg8¢ zarzutu bazuje na fakcie wspélistnienia na rynku hiszpariskim zarejestrowa-
nych przed zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego trzech znakéw skarzacej
oraz wczesniejszego znaku towarowego interwenienta.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu opartej na nieuwzglednieniu przez Izbe
Odwotawczg wysokiego stopnia rozpoznawalnosci zgloszonego znaku towarowego
w Hiszpanii

Argumenty stron

Skarzgca podkreéla, ze nawet przed zlozeniem w OHIM wniosku o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego uzywala ona przez wiele lat w ramach
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej symbolu dokladnie identycznego
ze zgloszonym znakiem towarowym. Skarzaca podnosi, zgodnie z trecia wnioskéw
dowodowych dotaczonych do skargi, iz faczy ona osiem spétek rozmieszczonych na
calym terytorium Hiszpanii, prowadzacych dystrybucje wszystkich ich towaréw
z oznaczeniem GRUPO SADA. Dodaje ona, iz oznaczenie to figuruje na
identyfikatorach stuzbowych jej pracownikéw, na kopertach, papierze firmowym,
fakturach, dowodach dostawy i arkuszach zaméwien, na tablicach umieszczonych
w siedzibie spolki, jak i w rozmaitych publikacjach. Skarzaca wywodzi stad wniosek,
iz zgloszony znak towarowy jest bezsprzecznie powszechnie znany na rynku
hiszpariskim, co wynika z jego uzywania oraz nakladéw w zakresie reklamy. Poza
tym, skarzaca podnosi, iz 6w znak zawierajagcy w sobie element stowny ,GRUPO
SADA” pokrywa sie z firmg spéiki: zbiezno$¢ ta pozwala zatem konsumentowi na
duzo latwiejsze skojarzenie towaréw oznaczonych tym znakiem z rzeczonym
przedsigbiorstwem.
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W tym wzgledzie skarzaca wskazuje, powolujac zgodnie z trecia wnioskéw
dowodowych dotaczonych do skargi, iz wysoki stopieni rozpoznawalnosci jej znaku
towarowego winien by¢é potwierdzony w odniesieniu do dwéch kategorii odbiorcéw
towaréw, ktérymi handluje, a mianowicie po pierwsze: hurtownikéw oraz
supermarket6w rozproszonych na terytorium Hiszpanii, przekazujacych jej bezpo-
érednio zamo6wienia, a po drugie: konsumentéw koficowych — klientéw supermar-
ketéw.

W tych okolicznosciach, skarzaca twierdzi, iz Izba Odwolawcza niestusznie nie
uwzglednila wysokiego stopnia rozpoznawalnosci, jakim zgloszony znak towarowy
cieszy si¢ u whasciwego kregu odbiorcéw. Dla poparcia swego argumentu odwoluje
si¢ ona do wyrokéw Trybunalu z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon
(Rec. str. I-5507) oraz z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL (Rec.
str. 1-6191), z ktérych wynika, iz wysoki stopienn rozpoznawalnoéci znaku
towarowego niweluje jakiekolwiek prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

OHIM odpiera te argumentacje, podnoszac, ze powolany po raz pierwszy przed
Sadem argument oparty na wysokim stopniu rozpoznawalnosci zgloszonego znaku
towarowego w Hiszpanii stanowi niedopuszczalna na mocy art. 135 § 4 regulaminu
Sadu zmiane przedmiotu sporu. W zwiazku z tym OHIM wnosi do Sadu, by
wylaczyt z zakresu rozpoznawania sprawy argument oparty na niedokonaniu przez
Izbe Odwotawcza oceny domniemanego wysokiego stopnia rozpoznawalnosci
zgloszonego znaku towarowego. Dodatkowo, w opinii OHIM, dowody powotane
w zalacznikach do skargi sa niedopuszczalne.

W przedmiocie dopuszczalnodci argumentu i dowodéw przedstawionych przez
skarzaca interwenient podziela stanowisko przedstawione przez OHIM. Dodaje on
co do istoty, iz powszechna rozpoznawalnos¢ znaku zgloszonego nie wyklucza sama
w sobie istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad. De facto znak
towarowy interwenienta jest réwniez dobrze znany konsumentom hiszpaniskim.
W tym wzgledzie interwenient dodaje, iz jest on pierwszym eksporterem produktéw
miesnych z Brazylii, a jego produkty sa obecne na wielu rynkach krajowych,
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zwlaszcza w Zjednoczonym Krélestwie i Wloszech. Tytutem dowodu na doniostoéé
swej dzialalnosci handlowej, interwenient przedstawia, w zalaczeniu do swej
odpowiedzi na skarge, broszury i czasopisma, jak i opakowania oraz siatki, ktérych
uzywa i ktére $wiadcza o nieprzerwanym uzyciu przez niego swego znaku
towarowego.

Ocena Sadu

Artykul 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 precyzuje, ze ,[...] w postgpowaniu
odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza
badanie do zarzutéw i zadan stron” [tlumaczenie nieoficjalne]. Sad orzekl, iz przepis
ten zobowigzuje Izbe¢ Odwolawcza rozpatrujaca odwolanie od decyzji koticzacej
postgpowanie w sprawie sprzeciwu do oparcia swej decyzji wylacznie na powotanych
przez zainteresowang stron¢ wzglednych podstawach odmowy rejestracji, jak i na
odnoszacych si¢ do nich faktach i dowodach przez te strong powolanych [wyrok
Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM —
LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. 11-3253, pkt 32].

W niniejszej sprawie pozostaje bezspornym, iz domniemany wysoki stopieri
rozpoznawalnosci zgloszonego znaku, ktdry jest wynikiem postugiwania sie
identycznym oznaczeniem w ramach prowadzonej przez skariqca dziatalnodci
gospodarczej w Hiszpanii, zostal po raz pierwszy powolany dopiero w ramach
postepowania przed Sadem.

Ponadto wzigcie pod rozwage z urzedu domniemanego wysokiego stopnia
rozpoznawalnosci, ktérym cieszyl si¢ zgloszony znak towarowy, nie nalezalo ani
do Wydzialu Sprzeciwdéw, ani do Izby Odwolawczej. Jak wynika z powyzszego
powolany argument jest niedopuszczalny.

Z tych samych powoddéw nalezy wylaczy¢ z rozpoznania dowody powotane przez
interwenienta po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, ktére zmierzaly do
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wykazania domniemanej powszechnej rozpoznawalnosci jego wczeéniejszego znaku
towarowego, bez potrzeby zbadania ich wartoéci dowodowej [zob. wyrok Sadu z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCOPY przeciwko OHIM (ECOPY), Rec.
str. 11-5301, pkt 49 oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01, Alejandro
przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 67].

W zwigzku z powyzszym pierwsza czg$¢ zarzutu zostaje oddalona jako niedopusz-
czalna.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu opartej na naruszeniv wymogu dokonania
caloSciowej oceny wystepujacych w sprawie znakéw towarowych

Argumenty stron

Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej naruszenie ustalonego w drodze orzecznictwa
obowigzku dokonania caloéciowej oceny podobieristwa wizualnego, fonetycznego
i koncepcyjnego wystepujacych w sprawie znakéw towarowych z uwzglednieniem
ich rozmaitych aspektow.

Po pierwsze, utrzymuje ona, iz Izba Odwolawcza, dokonujac w pkt 27 zaskarzonej
decyzji oddzielnej oceny aspektéw wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych
wystepujacych w sprawie znakéw oraz nie poréwnujac rezultatéw réznych ocen,
naruszyla obowiazek calosciowej oceny znakéw towarowych.

Po drugie, skarzaca uznaje, iz Izba Odwolawcza nie dochowata wymogu calo$ciowej
oceny wystepujacych w sprawie znakéw towarowych, poddajac analizie wylgcznie
element ,sada” zgloszonego znaku, ktéry zakwalifikowala jako dominujacy,
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a pomijajac element ,grupo”. Odwolujac sie do wyroku Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN) (Rec. str, 11-4335), skarzaca uwaza, iz calo$ciowa ocena wymaga
uwzglednienia wszystkich elementéw znakéw towarowych, a nie jedynie ich
elementéw dominujacych. W zwigzku z tym skarzaca o$wiadcza, iz nie rozumie
powodu, dla jakiego zaskarzona decyzja kwalifikuje pojecie ,grupo” jako stabo
odrézniajace, mimo ze pomija ona milczeniem kwestie charakteru odrézniajacego
zdecydowanie slabszego elementu ,sadia” wcze$niejszego znaku towarowego
interwenienta. Izba Odwolawcza potraktowala zatem wystepujace w sprawie znaki
w rézny sposéb.

W opinii skarzacej jedynie sztuczne rozczlonkowanie zgloszonego znaku pozwolito
Izbie Odwolawczej na wysunigcie wniosku o istnieniu prawdopodobieiistwa
wprowadzenia w blad. W rzeczywistosci nie jest mozliwe, by konsument
w kilkadziesiat sekund, jakie im po$wigca, pozbawil wystepujace w sprawie znaki
ich elementéw graficznych, odsungl z pola widzenia element ,grupo” znaku
zgloszonego oraz litere ,i” wczesniejszego znaku interwenienta i sprowadzil te dwa
odmienne porzadki do jednego porzadku uproszczonego, aby stwierdzi¢ podobien-
stwo pomiedzy wystepujacymi w sprawie znakami. Konsument oddajacy si¢ tego
rodzaju zabiegom myslowym nie moze byé zakwalifikowany jako konsument
przecigtny i nie zostanie wprowadzony w blad przez zgloszony znak towarowy,
poniewaz ma on $wiadomos¢ procesu intelektualnego, ktéry doprowadzil go do
stwierdzenia podobienstwa pomigdzy wystepujacymi w sprawie znakami towaro-

wymi.

Odnoénie do reszty skarzaca uznaje, iz elementem dominujacym zgloszonego znaku
towarowego nie jest element stowny ,sada”, ale motyw czterech kél, na ktérych
widocznych jest sze$¢ linii ukosnych, ktéry jest znacznie wigkszy od wspominanego
elementu, i ktéry podswiadomie przyciaga wzrok. Je$li chodzi o znak towarowy
interwenienta, calo$ciowe wrazenie, jakie znak ten wywiera, jest zdominowane przez
wielka litere ,s”, ktéra powoduje efekt niemal hipnotyczny. W opinii skarzacej
calo$ciowa ocena zgloszonego znaku oraz ogélnego wrazenia, jakie on wywiera, sa
zdominowane przez element graficzny, a ocena wecze$niejszego znaku interwenienta
i wywolywane przez niego wrazenie ogélne jest zdominowane przez stylizowang
litere ,s”, co pozwala niniejszym wylgaczyé jakiekolwiek prawdopodobieristwo
wprowadzenia konsumenta w biad.
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Po trzecie, skarzaca podnosi, iz Izba Odwolawcza dokonala blednej oceny, nie biorac
pod uwage faktu, iz element slowny ,sadia” jest terminem ogdlnym jezyka
portugalskiego oznaczajacym ,zdrowie”, co ogranicza prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad w odniesieniu do wystepujacych w sprawie znakéw.

OHIM stwierdza, iz Izba Odwolawcza nie dokonata w zaden sposéb blednej oceny
prawdopodobierfistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do wystepujacych
w sprawie znakéw.

Po pierwsze, OHIM przypomina, Ze strony sa zgodne co to faktu, iz towary
chronione wystepujacymi w sprawie znakami sg identyczne.

Po drugie, odnoszac si¢ do argumentu skarzacej, jakoby odbiorcami towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem byly supermarkety oraz koricowi konsumenci
OHIM, podkresla on, iz towary oznaczone znakiem to nie tylko dréb i jego
pochodne, ale réwniez inne towary, jak mleko, produkty mleczne, oleje jadalne
i thuszcze. Te ostatnie sg skierowane do koficowych konsumentéw, a nie do sklepéw
i sieci dystrybucji. Konsument towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem
niekoniecznie zatem jest konsumentem wyspecjalizowanym. Ponadto OHIM
przypomina, ze przedmiotowe towary, ze wzgledu na to, iz sa to produkty
zywnosciowe, artykuly biezacej konsumpcji, sa nabywane bez szczegélnej, temu
poswiecanej uwagi.

Po trzecie, odnoszac si¢ do poréwnania wystepujacych w sprawie oznaczen, OHIM
przypomina na wstepie, iz mimo pewnych réznic istnieje pomiedzy nimi
podobieistwo wizualne powodowane istotnym miejscem elementu ,sada”
w caloéciowym wrazeniu, jakie wywoluje zgloszony znak. Element ten, za wyjatkiem
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litery ,i", sklada si¢ z takiego samego zestawu liter co wczeéniejszy znak
interwenienta. W opinii OHIM pozwala to zatem na uprawnienie wniosku, do
ktérego doszta Izba Odwolawcza, co do istnienia ,pewnego podobieristwa
wizualnego”.

OHIM stwierdza nastepnie, jak w zaskarzonej decyzji, iz wystgpujace w sprawie
oznaczenia s3 podobne pod wzgledem fonetycznym,

Wreszcie, odnoszac si¢ do poréwnania koncepcyjnego wystepujacych w sprawie
oznaczeri, OHIM potwierdza wniosek Izby Odwolawczej, uznajac, ze nie sposéb
przeprowadzi¢ tego rodzaju poréwnania, skoro elementy stowne ,sada” i ,sadia” nie
majy zadnej zawartosci semantycznej w jezyku hiszpadskim. W tym wzgledzie
OHIM podnosi, iz argument skarzgcej, jakoby element stowny ,sadia” oznaczal
w jezyku portugalskim ,zdrowie”, jest argumentem nowym. Odnoszac si¢ do jego
istoty, OHIM odpiera, iz stowo oznaczajace ,zdrowie” w jezyku portugalskim to
»saude”, a ,sadia” jest przymiotnikiem oznaczajacym w odniesieniu do osoby osobe
»0sobg o dobrym zdrowiu”, jezeli chodzi natomiast o towar — ,dajacy zdrowie”.
OHIM przypomina raz jeszcze, ze stowo ,sadia” nic nie oznacza dla whsciwego
kregu odbiorcéw, ktérymi sa konsumenci hiszpariscy, poniewaz w jezyku hiszpaii-
skim nie ma ono zadnego innego znaczenia, poza jego zwyczajowym uzyciem
w Hiszpanii jako oznaczenia towaréw nalezacych do klasy 29. Ponadto nie zostalo
ustalone, by konsumenci hiszpariscy posiadali znajomo$é portugalskiego pozwala-
jaca im na zrozumienie znaczenia tego stowa w jezyku portugalskim.

Ponadto, odnoszac si¢ do terminu ,grupo” wystepujacego w zgloszonym znaku, o ile
OHIM przyznaje, iz termin ten istnieje w jezyku hiszpaiskim i oznacza grupe
spotek, podnosi on niemniej jednak, iz zawartogé semantyczna tego elementu oraz
fakt, ze nie wystgpowal on we wczesniejszym znaku towarowym interwenienta, nie
ma wigkszego znaczenia, poniewaz termin ,grupo” jest powszechnie uzywany
w Hiszpanii w sektorze zywnosciowym dla oznaczenia grupy spétek, co potwierdza
wiele innych przykiadéw.
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Po czwarte i ostatnie, odnoszac si¢ do oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do znakéw, OHIM zgadza si¢ z wnioskiem Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym tego rodzaju prawdopodobiefistwo istnieje. OHIM podnosi, iz
identycznoé¢ towaréw, fakt, ze sa one nabywane bez szczegdlnej uwagi oraz
okolicznoéé, ze niedoskonale wyobrazenie zgloszonego znaku, ktére konsument
zachowa w pamieci, oraz jego dominujacego elementu ,sada”, ktéry jest niezwykle
podobny do znaku interwenienta, prowadza do wniosku o istnieniu prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad. Jest ono ponadto wzmozone faktem, iz termin
»grupo” bedacy czescia zgloszonego znaku wskazuje na zwiazek miedzy przed-
siebiorstwami i méglby doprowadzi¢ konsumentéw do przekonania, ze przedsie-
biorstwa Sadia i Grupo Sada naleza do tej samej grupy.

Interwenient podziela co do zasady argumenty przedstawione przez OHIM.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 40/94 w wyniku sprzeciwu wiasciciela
wezedniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznodci lub podobierstwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezedniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad
stanowi ryzyko, iz krag odbiorcéw moze dojé¢ do prze$wiadczenia, ze dane towary
czy ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub jak w danym przypadku,
z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo.
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W myél tego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad winno by¢
oceniane w sposdb calosciowy, z punktu widzenia odbioru wystepujacych w sprawie
oznaczen oraz towaréw lub ustug przez wiadciwy krag odbiorcéw oraz
z uwzglednieniem wszelkich istotnych okolicznoéci danego przypadkuy,
w szczegolnosci wspolzaleznosci pomiedzy podobiefistwem oznaczen oraz towaréw
i ustug opatrzonych tymi znakami [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Rec. str. 1I-2821, pkt 31-33 oraz powolane tam orzecznictwo].

Jak to réwniez wynika z orzecznictwa, caloiciowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim dotyczy podobienstwa wizualnego,
fonetycznego czy koncepcyjnego wystepujacych w sprawie oznaczeri, winna opieraé
si¢ na calo$ciowym wrazeniu przez nie wywolywanym, uwzgledniajac
w szczegdlnodci ich elementy odrézniajace i dominujace [zob. wyrok Sadu z dnia
14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM
— Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz
powolane tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie spér dotyczy poréwnania wystepujacych w sprawie oznaczen.
Identyczno$¢ towaréw oznaczonych wystepujacymi w sprawie znakami pozostaje
bezsporna.

Whadciwy krag odbiorcéw wezedniejszego znaku towarowego stanowia przecietni
konsumenci hiszpanscy, jako ze ten znak towarowy zostal zarejestrowany
w Hiszpanii.

W tym wzgledzie nalezy odrzuci¢ argument powolany w ramach analizy pierwszej
czeéci zarzuty, wedlug ktérego wlasciwy krag odbiorcéw skiada si¢ tak z klientéw
supermarketéw, jak i hurtownikéw i samych supermarketéw. W istocie, jak na to
stusznie wskazal OHIM, nawet zakladajac, o czym zapewnia skarzaca, iz sprzedaje
ona dréb opatrzony zgloszonym znakiem jedynie supermarketom, nie oznacza to
bynajmniej, Ze inne towary nalezace do klasy 29 oznaczone tym znakiem, jak mleko
i produkty mleczne, nie s3 sprzedawane koricowym konsumentom. Wynika stad, iz
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oceniajac prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do wystepu-
jacych w sprawie znakéw, nalezy wzia¢ pod uwage punkt widzenia przecigtnego
konsumenta hiszpanskiego, przecigtnie rozsadnego i uwaznego, jak to stusznie ujeto
w zaskarzonej decyzji.

Odnoszac si¢ do poréwnania wystepujacych w sprawie oznaczeri, nalezy na wstepie
odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza sprzecznie
z wyrokiem w sprawie MATRATZEN, powolanym powyzej w pkt 28, dokonata
wylacznie poréwnania elementu dominujacego zgloszonego znaku, tj. elementu
stownego ,sada”, z wcze$niejszym znakiem interwenienta.

Nalezy przypomnie(, jak to réwniez wynika z powolanego wyroku, ze zlozony znak
towarowy moze by¢ uznany za nacechowany podobiefistwem w stosunku do innego
znaku towarowego, identycznego lub podobnego do jednego ze sktadnikéw znaku
zlozonego jedynie woéwczas, gdy skladnik ten stanowi element dominujacy
w caloéciowym wrazeniu, jakie wywiera znak zlozony. Tak dzieje sic w przypadku,
gdy skladnik ten jest w stanie samoistnie zdominowa¢ wyobrazenie o danym znaku,
jakie wiasciwy krag odbiorcéw zachowuje w pamieci, w ten sposéb, iz inne jego
sktadniki zostaja pominigte w calo$ciowym wrazeniu, jakie znak ten wywiera.
Podejécie to nie ogranicza si¢ bynajmniej do uwzglednienia wylacznie jednego ze
sktadnikéw znaku zlozonego i poréwnania go z innym znakiem. Wrecz przeciwnie,
poréwnanie takie nalezy przeprowadzi¢, badajac wystepujace w sprawie znaki w ich
catosciowym ujeciu. Tym niemniej nie wyklucza to, iz caloiciowe wrazenie, jakie
znak zlozony pozostawia w pamieci odbiorcéw, moze w pewnych okolicznosciach
zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka jego skladnikéw. Ponadto, odnoszac sie
do dominujacego charakteru jednego lub kilku skiadnikéw okreglonych znakiem
zlozonym, nalezy wzia¢ w szczegdlnoéci pod uwage cechy immanentne kazdego
z tych skladnikéw, poréwnujac je z cechami innych elementéw sktadowych. Ponadto
i w sposéb positkowy mozna uwzgledni¢ wzajemng pozycje réznych elementéw
sktadowych znaku w calo$ciowym ukladzie znaku zlozonego (ww. w pkt 28 wyrok
w sprawie MATRATZEN, pkt 33-35, potwierdzony postanowieniem Trybunalu
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko
OHIM, Rec. str. 1-3657, pkt 32 i 33).
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W niniejszej sprawie, odnoszac sie do wczedniejszego znaku towarowego
interwenienta, Izba Odwolawcza uznala, ze wyglad litery ,s” w rzeczonym znaku
nie ma znaczenia.

Ocena ta znajduje calkowite poparcie Sadu. W istocie wbrew temu, co twierdzi
skarzaca, uktad litery ,s” we weczeéniejszym znaku towarowym interwenienta, ktérej
gérny skret jest nieco wigkszych rozmiaréw niz skret dolny, jest bez znaczenia i nie
stanowi zatem dominujacego elementu znaku towarowego. Sad natomiast uwaza, ze
to raczej element stowny wezesniejszego znaku towarowego — ,sadia”, w swym
cafoksztalcie, dominuje obraz, jaki przecietny konsument hiszpariski zachowuje
w swej pamieci.

Odnoszac si¢ do zgloszonego znaku towarowego, nalezy wskazaé, iz Izba
Odwolawcza uznala eclement sfowny ,sada” za stanowigcy element dominujacy
znaku.

W zakresie, w jakim chodzi o elementy stowne znaku zgloszonego, Izba
Odwolawcza uznala (pkt 27 zaskarzonej decyzji), iz termin ,grupo” oznaczajacy
»grupe spofek” zostal napisany mniejszymi i ciefiszymi literami niz element ,sada”
i jest prawdopodobnie oddalony przez konsumenta na drugi plan.

Ocena ta jest prawidlowa. Nie sposéb zaprzeczyé, iz na plaszczyznie wizualnej tak
porzadek liter, jak i wytluszczenie druku elementu stownego ,sada” oraz centralne
miejsce tego elementu w ukladzie znaku zgloszonego dominuja w calosciowym
wrazeniu, jakie stwarza element sfowny, nad czgécia ,grupo”. Ponadto jak
najbardziej stuszny jest wniosek, iz ten ostatni termin nie zostanie zapamigtany
przez konsumenta. W rzeczywistosci konsument przypisze mu jego ogélne
znaczenie, a mianowicie odnoszace si¢ do grupy spéolek. Konsument nie zachowa
zatem w pamigci terminu ,grupo” jako gléwnego skiadnika zgloszonego znaku i jako
elementu, ktéry wskazuje pochodzenie towaréw i ustug oznaczonych tym znakiem.
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Ponadto, wbrew temu co utrzymuje skarzaca, Izba Odwolawcza nie ograniczyta sie
w swej ocenie wystepujacych w sprawie oznaczein pod katem wizualnym,
fonetycznym i semantycznym do poréwnania elementu dominujacego zgloszonego
znaku — ,sada” z wezesniejszym znakiem interwenienta, wylaczajac termin ,grupo”.
De facto, jak jasno wynika z pkt 27 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza wzigla pod
uwage istnienie terminu ,grupo” w znaku zgloszonym w trakcie dokonywania
calosciowego poréwnania tego znaku z weze$niejszym znakiem interwenienta,

Co do elementu graficznego znaku zgloszonego, sktadajacego si¢ z czterech kot
ciemnego koloru, na ktérych widnieje sze$¢ ukosnych linii koloru jasnego, ktére’
sprawiaja wrazenie zbiegajacych si¢ w jednym punkcie, nalezy stwierdzié, iz jak
wynika z lektury pkt 13 w zwiazku z pkt 26 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza
podzielita lini¢ argumentacji Wydzialu Sprzeciwéw, zgodnie z ktéra 6w element
graficzny ma wylacznie ozdobny charakter i nie moze w zwiazku z tym by¢
traktowany jako element dominujacy znaku zgloszonego.

Ocenie tej nie mozna odméwi¢ zasadno$ci. Bezwzglednie nalezy przyznad, iz
element graficzny znaku zgloszonego przycigga uwage z racji swego rozmiaru.
Niemniej jednak jego wyglad jest trudny do zapamigtania, skutkiem czego nie
zdominuje wyobrazenia znaku zgloszonego, jaki wasciwy krag odbiorcéw zachowa
w pamigci. W rezultacie nalezy uscidli¢ po pierwsze, ze motyw ten jest zlozonym
przedstawieniem geometrycznym, w szczegdlnosci z powodu szeéciu ukosnych linii,
ktére przenikaja cztery kola, z ktérych nie wszystkie zbiegaja sie w gérnej czeéci kola
najwyzszego, skoro dwie sposréd nich zlewaja sie w jedna wewnatrz najwyzszego
kota. Po drugie, w ukladzie znaku zgloszonego miejsce elementu graficznego jest
przesuniete na lewo w stosunku do ukladu pionowego, ktéry tworza dwa elementy
stowne ,grupo” i ,sada”, sugerujac pomniejsze znaczenie i dekoracyjny charakter
w calo$ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera.
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W tych okolicznosciach nie sposéb zarzuca¢ Izbie Odwolawczej, iz uznala, ze
element sfowny ,sada” stanowi element dominujacy znaku zgloszonego, ktéry
wlaiciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci.

Nastgpnie, jesli chodzi o podobieristwo oznaczen, ocena przyjeta przez Izbe
Odwolawcza zdaniem Sadu zasluguje na uznanie.

W zakresie poréwnania wizualnego, Izba Odwolawcza uznala, Ze mimo réznic
migdzy wystgpujacymi w sprawie znakami — a mianowicie motywem graficznym
czterech kot i elementem ,,grupo” znaku zgloszonego — wezeéniejszy znak i element
dominujacy znaku zgloszonego, tj. ,sada”, wykazuja pewne podobiefistwo z racji
miejsca tego elementu oraz sekwengji liter wspdlnych obu znakom, za wyjatkiem
litery ,i” we wecze$niejszym znaku towarowym.,

Nalezy zatem stwierdzié, iz na plaszczyZnie wizualnej, nawet jeéli podobiefistwo
oznaczen nie jest szczegdlnie silne, co Izba Odwolawcza zreszty potwierdzita, jest
ono mimo to wystarczajace, aby zniwelowaé réznice pomiedzy wystepujacymi
w sprawie oznaczeniami przywolane w zaskarzonej decyzji.

Nalezy wskaza¢, jak stwierdzono w zaskarzonej decyzji, iz na plaszczyznie
fonetycznej wystgpujace w sprawie oznaczenia sa podobne. W rezultacie z jednej
strony, nawet jesli znak zgloszony zawiera termin ,grupo”, element ten nie jest
wystarczajaco istotny, aby stanowié¢ przeciwwage dla wyraznego podobienstwa
fonetycznego elementu dominujgcego znaku zgloszonego, tj. ,sada”, i znaku
wezesniejszego. Z drugiej strony, Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz biorac pod
uwage reguly prawidlowego akcentowania w jezyku hiszpanskim, litera ,i", ktéra
wraz z samogloska akcentowang ,a” tworzy dyftong w elemencie stownym ,sadia”,
jest w jezyku hiszpaiiskim stabo artykulowana. W konsekwencji element stowny
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znaku zgloszonego - ,sada” i wczeéniejszy znak interwenienta sy artykulowane
podobnie przez wlasciwy krag odbiorcéw. Okolicznoéé ta, biorac pod uwage
charakter dominujacy elementu stownego ,sada” w znaku zgloszonym, prowadzi do
stwierdzenia w calo$ciowym wrazeniu, jakie powoduja wystepujace w sprawie znaki
fonetycznego podobieristwa pomiedzy wystepujacymi w sprawie oznaczeniami.

W kwestii poréwnania znakéw na plaszczyZnie koncepcyjnej, Izba Odwotawcza
réwniez stusznie uznata, iz por6wnanie to nie ma wiekszej wagi, poniewaz ani
element dominujacy znaku zgloszonego, ani znak wczeéniejszy nic nie oznaczaja
w jezyku hiszpanskim.

Po pierwsze argument skarzacej, jakoby Izba Odwolawcza niestusznie pomineta fakt,
iz element stowny ,sadia” oznacza w jezyku portugalskim ,zdrowie”, nie znajduje
poparcia Sadu. Pozostaje w rezultacie stwierdzié, ze nawet przy zalozeniu, iz jednym
ze znaczen elementu stownego ,sadia” jest sens przypisywany mu przez skarzacy, nie
dowodzi to jeszcze, ze wlasciwy krag odbiorcéw, mianowicie konsumenci
hiszpatiscy, posiada wystarczajaca znajomo$é jezyka portugalskiego, aby dokona¢
bezposredniego skojarzenia elementu slownego ,sadia” z takim jego znaczeniem.
Stad tez, zgodnie z tym, co slusznie wskazata Izba Odwolawcza w pkt 28 zaskarzonej
decyzji, wlasciwy krag odbiorcéw uzna ten element stowny za fantazyjny.

Po drugie fakt, ze element stowny ,grupo” posiada znaczenie w jezyku hiszpanskim,
nie moze by¢ traktowany jako przydajacy znaczenia zgloszonemu znakowi lub
stanowiacy w wyobrazeniu kregu odbiorcéw ceche odréziniajaca koncepcyjnie
wzgledem wczesniejszego znaku interwenienta. De facto, jak to zostalo wskazane
wyzej w pkt 54, wlasciwy krag odbiorcéw przypisze terminowi ,grupo” jego ogdlne
znaczenie, a mianowicie ,grupy spélek”. Stad tez z koncepcyjnego punktu widzenia
termin ,grupo” jest mniej istotny niz element dominujgcy znaku zgloszonego —
»sada”.
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Wreszcie, skarzaca niestusznie zarzucila Izbie Odwolawczej naruszenie ustalonego
w orzecznictwie obowigzku calo$ciowej oceny wystepujacych w sprawie oznaczen,
powolujac si¢ na fakt, iz jej ocena jest zbyt analityczna i nie odpowiada podejéciu,
jakie przyjalby przecietny konsument w konfrontacji z dwoma wystepujacymi
w sprawie znakami.

W istocie nalezy przyznaé, iz o ile przecietny konsument zwykle postrzega znak
towarowy jako calo$¢ i nie oddaje sie analizowaniu jego rozmaitych szczeg6téw (zob.
podobnie, ww. w pkt 18 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23), o tyle co do zasady, cechy
dominujace i odrézniajace oznaczenia sa zapamietywane najlatwiej [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 23 paidziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser
przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 47 i 48].
W konsekwencji trudno zarzucaé¢ Izbie Odwolawczej, ze zbadala, jakie elementy
w odbiorze konsumenta sa elementami dominujacymi i odrézniajacymi znaku,
elementami, ktére pozostaja w jego pamieci.

Ponadto w pkt 26 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza we wstepie do swych
szezegolowych rozwazafi w przedmiocie pordwnania wizualnego, fonetycznego
i koncepcyjnego wystepujacych w sprawie znakéw uznala, iz elementy, ktére je
odrézniaja, nie sa wystarczajaco istotne, aby stanowié przeciwwage dla podobiei-
stwa ich elementéw dominujacych. Jak wynika z powyzszego, Izba Odwolawcza
prawidlowo dokonata cafo$ciowej oceny wystepujacych w sprawie oznaczes.

W niniejszych okolicznosciach, biorac pod uwage identycznoéé towaréw oznaczo-
nych wystgpujacymi w sprawie znakami oraz podobieristwo wizualne i fonetyczne
elementéw dominujacych znaku zgloszonego i znaku wczeéniejszego, ogdlne
wrazenie, jakie wywieraja te znaki, doprowadzi wlaéciwy krag odbiorcéw do
wnioskuy, ze towary nimi oznaczone pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa lub
przynajmniej z przedsigbiorstw powiazanych gospodarczo. W pozostalym zakresie
— element stowny ,grupo” znaku zgloszonego, ktéry oznacza grupe spélek, nawet
jesli nie posiada charakteru dominujacego, moze mimo wszystko uprawnié¢ wniosek
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o powigzaniu przedmiotowych przedsigbiorstw w formie ,grupy” spétek i zwiekszyc
tym samym prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
wystepujacych w sprawie znakéw towarowych.

Majac na uwadze calo$¢ przytoczonych elementéw oceny, nalezy oddali¢ druga
czgéé zarzutu skarzacej.

W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu opartej na wspdlistnieniu na rynku
hiszpatiskim trzech znakéw towarowych skarzgcej zarejestrowanych przed zglosze-
niem wspdlnotowego znaku towarowego i wczesniejszego znaku towarowego
interwenienta

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze jest wlascicielem trzech hiszpariskich znakéw towarowych
zarejestrowanych dla towaréw nalezacych do klasy 29, a mianowicie znaku stownego
SADA SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA,
zarejestrowanego dnia 5 kwietnia 1991 r. pod nr 1 311 019, znaku slownego LA
DESPENSA DE SADA, zarejestrowanego dnia 1 maja 1994 r. pod nr 1 807 310 oraz
znaku graficznego zlozonego z czterech kél, na ktérych widoczne jest sze$é
ukoénych linii, zarejestrowanego dnia 5 lipca 1990 r. pod numerem 1 311 021.

Skarzaca podkreéla, ze zgloszony znak towarowy taczy w jedno oznaczenie istotne
elementy skladowe trzech znakéw krajowych, ktérych jest ona wilascicielem,
a mianowicie elementu slownego ,sada” znakéw o numerach 1 311 019
i 1 807 310 oraz elementu graficznego skladajacego sie z czterech kot, na ktérych
widoczne jest sze$¢ ukoénych linii, zarejestrowanego pod numerem 1 311 021. Znak
zgloszony nie powinien zatem dezorientowaé¢ konsumenta, ktéry skojarzy go
z wezesniejszymi krajowymi znakami skarzacej, a nie ze znakiem interwenienta. Nie

II - 1692



73

74

WYROK Z DNIA 11.5.2005 r. — SPRAWA T-31/03

istnieje zatem Zadne prawdopodobieristwo wprowadzenia konsumenta w blad, co do
znaku zgloszonego i znaku interwenienta. Ponadto sp6jne wspdlistnienie znakéw
krajowych przed dokonaniem zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego moze
réwniez w opinii skarzacej by¢ ustalone w oparciu o treé¢ stron internetowych obu
spotek.

W konsekwencji skarzaca utrzymuje, iz Izba Odwolawcza niestusznie pomingta
w swych rozwazaniach poprzedzajace zgloszenie wspdlnotowego znaku towaro-
wego, spojne wspodlistnienie na rynku hiszpanskim trzech znakéw krajowych,
ktérych jest ona wlascicielem i wezeéniejszego znaku interwenienta, ktéry nota bene
zostal zarejestrowany w Hiszpanii po zgloszeniu trzech znakdéw krajowych przez nig
przywolanych.

W tym wzgledzie skarzaca podnosi, iz kiedy interwenient dokonal zgloszenia
krajowego znaku towarowego, nic nie wskazywalo na to, ze zgloszenie to moze
zrodzi¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad konsumenta hiszparskiego.
Hiszpanski wrzad ds. patentéw i znakéw towarowych nie zbadal tej kwestii z urzedu,
ani nie podniosla jej skarzaca. Poza tym do dnia wniesienia niniejszej skargi, nie
zostalo wszczete Zadne postepowanie w sprawie naprawienia szkody poniesionej
wskutek wprowadzenia konsumentéw w blad co do pochodzenia towaréw
z przedsigbiorstwa skarzacej oraz towaréw pochodzacych z jakiegokolwiek innego
przedsigbiorstwa, w tym przedsigbiorstwa interwenienta, ani przez konkurentéw
skarzacej, ani przez stowarzyszenia konsumenckie, ani tez przez osoby fizyczne.

OHIM sprzeciwia sie tej argumentacji. Przypomina na wstepie, ze w pkt 29
zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza uznala, iz ,zwykle domniemanie wspdlistnie-
nia [znaku skarzacej] ze znakami oséb trzecich nie $wiadczy o nieistnieniu w tym
przypadku prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, uwzgledniajac, iz chodzi tu
o znaki, ktére nie sg identyczne ze znakami poddanymi analizie w przedmiotowej
sprawie, i ze nie obejmuja one towardw cechujacych si¢ podobieiistwem z towarami
oznaczonymi wystepujacymi w sprawie znakami”.
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OHIM podnosi, ze o ile niewatpliwie skarzaca powolywata si¢ w trakcie
postepowania przed urzedem na hiszpanskie zgloszenia znaku LA DESPENSA DE
SADA o nr 1 807 310 i znaku SADA SOCIEDAD ANONIMA PARA LA
DISTRIBUCION ALIMENTARIA o nr 1 311 019, to nigdy nie utrzymywala, iz jest
wlascicielem tych znakéw, i nigdy nie przedstawita zadnego dowodu na ich istnienie.
Poza tym skarzaca nigdy nie powolywala si¢ na rzeczywiste i godne odnotowania
wspdlistnienie tych dwéch znakéw krajowych i znaku interwenienta, nie przed-
stawiajac zadnego na to dowodu.

Nastepnie, OHIM podkreéla, zgodnie z konkluzja Izby Odwolawczej, iz jedynym
wspdélnym elementem dwdch znakéw krajowych, powolanych przez skariaca
w postgpowaniu przed Izba i znaku zgloszonego jest element stowny ,sada”.
W rezultacie, nawet przy zalozeniu spdjnego wspdlistnienia na rynku hiszpariskim
tych dwdch znakéw krajowych i znaku interwenienta, nie mozna stad wydedukowa,
iz znak zgloszony i znak interwenienta beda cieszy¢ si¢ takim samym spéjnym
wspotistnieniem. OHIM ocenia zatem, iz argument oparty na wylaczeniu z oceny
dokonanej przez Izbe Odwolawcza sp6jnego wspdlistnienia wystepujacych
w sprawie znakéw winien by¢ oddalony.

OHIM co prawda przyznaje, iz Izba Odwolawcza blednie uznata, ze owe dwa znaki
krajowe zawierajace element slowny ,sada” nie odnosza si¢ do towaréw
identycznych z tymi oznaczonymi wystepujacych w sprawie znakami, podczas gdy
skarzaca wskazala w postepowaniu przed Izba, iz oba znaki krajowe zostaly
zarejestrowane dla towaréw nalezacych do klasy 29. Tym niemniej bfad ten
pozostawal bez wplywu na konkluzje Izby zawarta w pkt 29 zaskarzonej decyzji.

Wreszcie OHIM twierdzi, iz wnioski dowodowe przywolane na poparcie argumentu
o spdjnym wspdlistnieniu wczesniejszych znakéw krajowych skariacej
i wczesniejszego znaku interwenienta, przedlozone po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sadem, sa niedopuszczalne.
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Interwenient podziela co do zasady argumenty OHIM.

Ocena Sadu

Nalezy, po pierwsze, stwierdzié, iz tak przed Wydzialem Sprzeciwéw, jak i przed Izbg
Odwolawczg skarzaca powolywala sie na fakt, iz ,znak towarowy SADIA
wspdlistniat na rynku hiszpaiiskim od wielu lat z innymi oznaczeniami odréznia-
jacymi, zawierajacymi element slowny ,sada”, przywolujac znaki towarowe LA
DESPENSA DE SADA oraz SADA SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRI-
BUCION ALIMENTARIA oznaczajace towary nalezace do klasy 29.

Jako Ze nie wynika z zadnego z dowodéw zgromadzonych w aktach postepowania
przed OHIM, zZe skarigca przywolala na gruncie tego postepowania istnienie
hiszpaiskiego znaku graficznego zarejestrowanego pod nr 1 311 021 — ani Ze
a fortiori wykazala, iz jest jego wlascicielem — rejestracja ta, przytoczona po raz
pierwszy w postepowaniu przed Sadem, nie moze by¢é uwzgledniona [zob. wyrok
Sadu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02, Diaz przeciwko OHIM — Granias
Castellé (CASTILLO), Rec. str. 11-4835, pkt 46].

Po drugie, odnoszac si¢ do znakéw krajowych LA DESPENSA DE SADA i SADA
SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA, nalezy
przypomnie¢, iz Izba Odwolawcza, dochodzac do wniosku o istnieniu prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do wystepujacych w sprawie
znakéw, potwierdzila w pkt 29 zaskarzonej decyzji, iz domniemane wspélistnienie
wezesniejszego znaku interwenienta oraz znakéw hiszpariskich nalezacych do oséb
trzecich i zawierajacych element stowny ,sada” nie pozwalalo na wykluczenie
istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, poniewaz znaki te nie byly
identyczne ze wystepujacymi w sprawie znakami i nie odnosily si¢ do podobnych
towaréw.
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Nalezy przypomnieé, co do zasady, iz po pierwsze, wspélnotowy system znakéw
towarowych jest systemem autonomicznym, ktéry tworza uregulowania stanowiace
pewna cato$¢, zmierzajaca do osiagniecia szczegblnych celéw, a jego stosowanie jest
niezalezne od wszystkich systeméw krajowych [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec.
str. 11-723, pkt 47], a po drugie, Ze zgodnos¢ z prawem decyzji izb odwolawczych
winna by¢ oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, ktérego
wykladni dokonuje sad wspélnotowy [ww. w pkt 82 wyrok w sprawie CASTILLO,
pkt 37].

W konsekwencji wbrew temu, co twierdzi skarzaca, fakt, iz hiszpanski urzad ds.
patentéw i znakéw towarowych potwierdzil dokonanie zgtoszenia dwéch wezeéniej-
szych znakéw skarzacej przywolanych powyzej i wczeéniejszego znaku interwe-
nienta, jest pozbawiony znaczenia dla oceny watpliwosci, czy istnieje w odniesieniu
do wystepujacych w sprawie znakéw prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad,
w rozumieniu rozporzadzenia nr 40/94. W szczegélnosci skarzaca nie moze
powolywaé si¢ na fakt, iz nie sprzeciwila si¢ we wlasciwym terminie dokonaniu
zgloszenia wczedniejszego znaku towarowego interwenienta w Hiszpanii, na
podstawie swoich wlasnych wczeéniejszych znakéw. W istocie okolicznoéé ta nie
oznacza, ze wszelkie prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do
wystepujacych w sprawie oznaczenl zostalo wykluczone.

Z cala pewnoscia nie spos6b catkowicie wykluczy¢, iz w pewnych przypadkach
wspolistnienie na rynku wcze$niejszych znakéw towarowych mogloby ewentualnie
zmniejszy¢ stwierdzone przez instancje OHIM prawdopodobieristwo wprowadzenia
w btad w odniesieniu do dwéch wystepujacych w sprawie znakéw. Tym niemniej
tego rodzaju ewentualno§¢ moze zostaé uwzgledniona jedynie, o ile w toku
postgpowania przed OHIM w przedmiocie wzglednych podstaw odmowy rejestracji,
zglaszajacy znak wspdlnotowy odpowiednio wykazal, iz przywolane wspélistnienie
opiera si¢ na braku prawdopodobieiistwa wprowadzenia w blad wlasciwego kregu
odbiorcéw w odniesieniu do wczeéniejszych znakéw towarowych, na ktére sig
powoluje, i wczesniejszego znaku interwenienta, ktéry wnidsl sprzeciw,
i z zastrzezeniem, Ze owe wczedniejsze znaki i znaki wystgpujace w sporze sa
identyczne.

W niniejszym przypadku Sad stwierdza, iz w trakcie postgpowania administracyj-
nego skarzaca nie przedlozyla na poparcie swego twierdzenia, jakoby jej dwa
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wezedniejsze znaki towarowe wspdlistnialy na rynku z wezeéniejszym znakiem
interwenienta, zadnego dowodu poza listy, na ktérej figuruja te dwa wczeéniejsze,
wyzej powolane znaki. Informacje te sa niewystarczajace, by wykazaé, ze
prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad w odniesieniu do -wystepujacych
w sprawie znakdw zmalalo, a fortiori zostalo zniwelowane. Co do innych dowoddéw
przywolanych przez skarzaca na poparcie rzeczonego wspélistnienia, zostaly one
przedstawione po raz pierwszy w toku postgpowania przed Sadem, skutkiem CcZego
sa one niedopuszczalne (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 67).

Ponadto, jak stusznie wskazata Izba Odwolawcza, wezeéniejsze znaki towarowe, na
ktére powotata si¢ skarzagca — w odniesieniu do ktérych nie przedstawita w toku
postgpowania przed OHIM dowodu na okoliczno$é, iz jest ich whascicielem — nie
byly identyczne ze znakiem zgloszonym.

Ponadto bezspornym jest, iz skarzaca nigdy nie twierdzita, a fortiori nie wykazala, iz
znaki SADA SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA
i LA DESPENSA DE SADA posiadaja znaczny charakter odrézniajacy, ktéry
pozwolilby ewentualnie na zmniejszenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w odniesieniu do wczesniejszego znaku interwenienta i znaku zgloszonego.

Stusznie zatem Izba Odwolawcza stwierdzita istnienie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do wystgpujacych w sprawie znakéw
i podtrzymywala ten wniosek wzgledem innych znakéw powolanych
W postgpowaniu przed tg instancj.

Tym samym trzecia czg$¢ zarzutu zostaje oddalona, jak réwniez oddaleniu podlega
skarga w caloéci.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata sprawe
w niniejszym przypadku, zgodnie z zgdaniem OHIM oraz interwenienta nalezy ja
obcigzy¢ kosztami postgpowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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