WYROK Z DNIA 20.4.2005 r. — SPRAWA T-211/03

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANC]I (druga izba)
z dnia 20 kwietnia 2005 r."

W sprawie T-211/03

Faber Chimica Srl, z siedziba w Fabriano (Wlochy), reprezentowana
przez adwokatéw P. Tartuferiego oraz M. Andreana,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢gdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez M. Capostagno oraz O. Montalta,
dzialajagcych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: wloski.
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FABER CHIMICA PRZECIWKQO OHIM — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (FABER)

w ktérej druga strona w postepowani.u przed Izba Odwotawcza OHIM byla:
Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, z siedziba w Walencji (Hiszpania),

majjcej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
19 marca 2003 r. (sprawa R 620/2001-4), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu migedzy Faber Chimica Srl oraz Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sedziowie,
sekretarz: ]. Palacio Gonzélez, gtéwny administrator,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Saqdu w dniu 13 czerwca 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
23 wrzeénia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2005 r.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 14 listopada 1997 r. 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 pézn. zm,, skarzaca zlozylta do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestracje¢ wsp6lno-
towego znaku towarowego.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to oznaczenie graficzne Faber, przedstawione
w nastepujacy sposob:

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klas 1, 2 i 3 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
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i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacym opisom:

— klasa 1: ,produkty chemiczne przeznaczone dla przemyslu, prac badawczych;
zywice syntetyczne w stanie surowym; substancje garbujace; kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysiu”,

— klasa 2: ,farby, pokosty, lakiery; $rodki zapobiegajace korozji i zabezpieczajace
drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; zywice naturalne; folie metalowe i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratoréw, drukarzy i artystow”,

— klasa 3: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; $rodki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i §cierania; mydta; $rodki perfumeryjne;
olejki eteryczne, kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; érodki do czyszczenia
zebéw”.

W dniu 11 stycznia 1999 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 2/99.

W dniu 12 kwietnia 1999 r. Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (zwana dalej
»WNoszaca sprzeciw”), wniosla na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94
sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku odnoszacy si¢ do wszystkich towaréw,
ktérych dotyczyl wniosek o rejestracje. Podstawg powolang na poparcie sprzeciwu
bylo prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1
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lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw opieral si¢ na istnieniu nastepujacych
wczeéniejszych krajowych znakéw towarowych, ktérych wilascicielem jest wnoszaca
sprzeciw:

— sfowny znak towarowy NABER, zarejestrowany w Hiszpanii pod nr 801 202 dla
towaréw z klasy 1 (,produkty chemiczne i kleje przeznaczone dla przemyslu,
$rodki odbarwiajace; zywice syntetyczne i sztuczne”),

— trzy graficzne znaki towarowe Naber, ktére zostaly przedstawione ponizej,
zarejestrowane w Hiszpanii pod nr 2 072 120, 2 072 121 oraz 2 072 122 dla
oznaczenia towaréw odpowiednio z klas 1 [,,produkty chemiczne przeznaczone
dla przemystu, prac badawczych (z wyjatkiem produktéw przeznaczonych dla
prac badawczych w dziedzinie medycyny), fotografii, jak réwniez rolnictwa,
ogrodnictwa i leénictwa; zywice syntetyczne w stanie surowym; tworzywa
sztuczne w stanie surowym; nawozy do uzyzniania gleby (naturalne i sztuczne);
mieszanki do gaénic; preparaty do hartowania i lutowania metali; produkty
chemiczne przeznaczone do konserwowania zywnoéci; substancje garbujace;
kleje przeznaczone dla przemysiu”], 2 (,farby, pokosty, lakiery; srodki
zapobiegajace korozji i zabezpieczajace drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie;
zywice naturalne w stanie surowym; folie metalowe i formy proszkowe dla
malarzy, dekoratoréw, drukarzy i artystéw”) oraz 3 (,érodki wybielajace i inne
substancje stosowane w praniu; $rodki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i $cierania; mydla; $rodki perfumeryjne; olejki eteryczne; kosmetyki; ptyny do
pielegnacji wloséw; $rodki do czyszczenia zgbéw, dezodoranty osobiste”).

Decyzja z dnia 23 kwietnia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw na tej
podstawie, ze miedzy spornymi znakami nie bylo podobiefistwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego, a tym samym nie wystgpowalo w odniesieniu do
nich prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.
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W dniu 25 czerwca 2001 r. wnoszaca sprzeciw wniosta do OHIM, na podstawie
art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzjg z dnia 19 marca 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”), ktéra zostala
doreczona skarzacej pismem z dnia' 3 kwietnia 2003 r., Czwarta Izba Odwotawcza
OHIM, z jednej strony, podtrzymala stanowisko Wydzialu Sprzeciwéw, zgodnie
z ktérym nie istnialo podobieristwo' pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym
a wezesniejszymi graficznymi znakami towarowymi wnoszacej sprzeciw. Z drugiej
strony, Izba Odwolawcza, po tym jak wykluczyla w niniejszej sprawie doniostoéé
koncepcyjnego elementu poréwnania, stwierdzila istnienie podobienistwa wizual-
nego i fonetycznego pomiedzy zgloszonym znakiem a wczesniejszym stownym
znakiem towarowym wnoszgcej sprzeciw, a takze istnienie podobienstwa pomiedzy
towarami oznaczonymi tymi dwoma znakami. W konsekwencji Izba Odwotawcza
uwzglednita odwolanie i czgsciowo uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci lub zmiane zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim
stwierdza ona istnienie podobieristwa, a w zwigzku z tym takze prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie zgloszonego znaku
z wczesniejszym znakiem towarowym wnoszacej sprzeciw,

— obcigzenie OHIM kosztami, wlgczywszy w to koszty poniesione w trakcie
postepowania administracyjnego przed OHIM,
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— zarzadzenie jako $rodka dowodowego ekspertyzy technicznej celem wykazania,
ze wykluczone jest jakiekolwiek podobienistwo fonetyczne w jezyku hiszpariskim
pomiedzy wyrazami ,naber” i ,faber”.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Argumenty stron

Skarzaca zasadniczo podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W tym wzgledzie skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, iz przyjela sprzeczny tok
rozumowania, odmiennie oceniajac w zaskarzonej decyzji podobienistwo pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszymi znakami towarowymi wnoszacej
sprzeciw w zaleznosci od tego, czy byly one znakami graficznymi czy stownymi.
Otdz, po dojéciu do wlasciwego wniosku, iz brak jest jakiegokolwiek prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie zgloszonego znaku

II - 1306



13

14

FABER CHIMICA PRZECIWKO OHIM — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (FABER)

z wczesniejszymi graficznymi znakami towarowymi, przyznajac decydujace zna-
czenie elementowi wizualnemu spornych znakéw (pkt 14-25 zaskarzonej decyzji),
Izba Odwolawcza wyciagneta bledny wniosek co do istnienia takiego prawdopodo-
bieistwa wprowadzenia w blad poprzez pomylenie tego znaku z wczeéniejszym
stownym znakiem towarowym wnoszacej sprzeciw, w szczeg6lnosci z tego powoduy,
ze ostatni z wymienionych znakéw ,,moégl przyja¢ wszelka forme graficzng” (pkt 26
zaskarzonej decyzji). Rozumujac w ten sposéb, Izba Odwolawcza niestusznie oparta
si¢ na ,przyszlej, potencjalnej i hipotetycznej transformacji” omawianego znaku.

Jesli chodzi o poréwnanie pozostajacych w konflikcie znakéw, tak jak przedstawiaja
si¢ one w chwili obecnej, skarzaca podnosi, iz brak jest miedzy nimi jakiegokolwiek
podobieristwa wizualnego, fonetycznego czy koncepcyjnego, co oznacza jej zdaniem,
ze skoro aspekt wizualny w niniejszym poréwnaniu jest oceniany jako decydujacy, to
wobec braku podobienistwa wizualnego nalezy wykluczyé wszelkie prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w btad.

Skarzaca kwestionuje ponadto poréwnanie migedzy towarami oznaczonymi pozos-
tajagcymi w konflikcie znakami, a takze calo$ciowa ocene¢ prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, jakie dokonane zostaly w zaskarzonej decyzji. Dodatkowo
podnosi ona pewne argumenty dotyczace braku rzeczywistej konkurencji na rynku
pomigdzy zainteresowanymi przedsigbiorstwami, a takze wskazuje na brak dowodu,
ze wczesniejsze znaki towarowe wnoszacej sprzeciw cieszyly sie renoma w Hiszpanii.

OHIM utrzymuje, iz zaskarzona decyzja nie jest dotknigta jakakolwiek sprzecznoscia
lub bledem w ustaleniach. W szczegélnosci Izba Odwotawcza dokonata prawidlo-
wego poréwnania zgloszonego znaku z wczesniejszymi znakami towarowymi,
réznicujac te ostatnie wedlug ich rodzaju, ktéry ma mozliwo$é¢ wywarcia znacznego
wplywu na ich calo$ciowe wrazenie. W konsekwencji niepodwazalne jest, ze
wczedniejsze znaki posiadaja odmienne cechy morfologiczne, ktére uzasadniaja,
a nawet narzucaja odmienng ocen¢ i prowadza do réznych wnioskéw.
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Ponadto Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, ze wczeéniejszy stowny znak
towarowy, zarejestrowany niezaleznie od jakiejkolwiek specyficznej formy graficzne;j,
moze by¢ uzywany w réznych formach stylizacji, a zatem nie mozna wykluczy¢
mozliwosci, iz jedna z tych form okaze si¢ podobna w konkretnym przypadku do
zgloszonego znaku towarowego.

Jesli chodzi o poréwnanie miedzy pozostajacymi w konflikcie znakami,
w szczegdlnosci za§ poréwnanie dotyczace aspektu wizualnego, to OHIM uwaza,
iz Izba Odwotawcza stusznie ustalita identyczno$é czterech z pigciu liter tworzacych
przyrostek ,aber” oraz znikomy wplyw litery ,F”, ktéra rozpoczyna si¢ zgloszony
znak towarowy, a ktérej szczegélna stylizacja ostabia natychmiastowa wyrazisto$c.

Nastepnie, ustosunkowujac si¢ do aspektu fonetycznego, OHIM podziela ocene
dokonang przez Izbe Odwolawcza, ktéra uznajac réznice pomigdzy poczatkowymi
literami ,F” i ,N”, blednie oceniong przez Wydzial Sprzeciwéw jako decydujaca,
przyznala jednocze$nie wigksze znaczenie identycznoéci wspéinej koricéwki ,aber”.
Taka ocena byla oparta na zbieznosci samoglosek, ktérych fonetyczna doniostoéé
jest co do zasady wieksza niz doniosto$¢ spétglosek, w szczeg6lnosci zas w jezykach
romariskich, takich jak jezyk hiszpanski. W przypadku obydwu znakéw obecnosé
litery ,A” i przyrostka ,ber”, powoduje zasadniczo bardziej absorbujace i silne
brzmienie niz brzmienie pierwszych liter ,,F” lub ,N”.

OHIM podwaza ponadto argumenty, za pomoca ktérych skarzaca kwestionuje
poréwnanie miedzy towarami oznaczonymi pozostajacymi w konflikcie znakami
oraz ogblna oceng¢ prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, jakie zostaly
dokonane w zaskarzonej decyzji. OHIM czeéciowo podwaza argumenty skarzacej
dotyczace rzekomego braku rzeczywistej konkurencji na rynku miedzy zaintereso-
wanymi przedsigbiorstwami, a takze argumenty dotyczace braku dowodu, na to, ze
wczesniejsze znaki towarowe wnoszacej sprzeciw cieszyly si¢ renoma w Hiszpanii.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzagdzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
uprawnionego z wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje si¢, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego
znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug
oznaczonych obydwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak
towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalong linig orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
co do handlowego pochodzenia towaréw lub ustug powinno byé oceniane
calosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeri i towaréw lub
uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a zwlaszcza wspétzaleznosci miedzy
podobieristwem oznaczer a podobiefistwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
OHIM i Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 1I-2821,
pkt 29-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W niniejszej sprawie jedyny sporny w ramach niniejszego postgpowania wczesniej-
szy stowny znak towarowy wnoszacej sprzeciw jest zarejestrowany w Hiszpanii,
ktéra stanowi zatem wlasciwe terytorium dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Jesli chodzi o okreslenie wlasciwego w niniejszej sprawie kregu odbiorcéw, to nalezy
stwierdzi¢ za Izba Odwolawcza (pkt 31 zaskarzonej decyzji), ze towary oznaczone
przez wczesniejszy stowny znak towarowy wnoszacej sprzeciw naleza do klasy 1 oraz
ze s3 one przeznaczone zasadniczo dla klienteli przemystowej (,,produkty chemiczne
i kleje przeznaczone dla przemystu, érodki wybielajace; zywice syntetyczne
i sztuczne”),
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W konsekwencji celem dokonania calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w blad nalezy wzig¢ pod uwage punkt widzenia wlasciwego kregu
odbiorcéw, ktéry sklada si¢ zasadniczo z odbiorcéw przemystowych w Hiszpanii.
Jako osoby zawodowo trudnigce si¢ przemyslem s3 oni zdolni do tego, aby
wykazywa¢ wiekszy niz przecietny poziom uwagi przy dokonywaniu wyboru
omawianych towaréw [zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM i Kolene (NU-TRIDE), Rec.
str. 11-1589, pkt 52, oraz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-317/01 M+M
przeciwko OHIM i Mediametrie (M+M EUROdATA), Zb.Orz. str. II-1817, pkt 52].

W $wietle poprzedzajacych rozwazan nalezy zbadaé dokonane przez Izbe
Odwotlawcza poréwnania, po pierwsze, pozostajacych w konflikcie znakéw oraz,
po drugie, oznaczonych nimi towaréw.

Jesli chodzi w pierwszej kolejnoéci o poréwnanie spornych oznaczen, to nalezy
zaznaczy¢ ogélnie, ze dwa znaki towarowe s3 podobne, jezeli z punktu widzenia
wlasciwego kregu odbiorcow s3 one przynajmniej w cze$ci identyczne pod
wzgledem przynajmniej jednego z branych pod uwage aspektéw. Jak to wynika
z orzecznictwa Trybunalu, aspektami wlasciwymi dla tej oceny sa aspekty wizualny,
fonetyczny i koncepcyjny (zob. podobnie wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. 1-6191, pkt 23, oraz z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 25).
Z orzecznictwa tego wynika réwniez, iz calo§ciowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobieristwa rozpatrywanych znakéw towarowych powinna opieraé¢
si¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednie-
niu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych.

Ponadto, przeciwnie do tezy skarzacej, zgodnie z ktéra za decydujacy nalezato uznaé
aspekt wizualny, Trybunal stwierdzil, ze nie mozna wylaczy¢ tego, iz samo
podobieristwo fonetyczne pomiedzy obydwoma znakami moze spowodowaé
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad [zob. podobnie ww. w pkt 26 wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28 oraz wyrok Sadu z dnia 15 stycznia
2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), Rec. str. 11-43, pkt 42].
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W niniejszej sprawie z zaskarzonej decyzji wynika, ze pozostajace w konflikcie znaki
zostaly uznane przez Izbe Odwolawcza za podobne na podstawie analizy wizualnej
i fonetycznej. Ponadto bezsporne jest (zob. pkt 16 zaskarzonej decyzji, niekwes-
tionowany przez skarzaca w ramach niniejszej skargi), ze skoro pozostajace
w konflikcie znaki nie posiadaja zadnego znaczenia w jezyku hiszpariskim, to nie
s3 one poréwnywalne na plaszczyznie koncepcyjnej.

Po pierwsze, jesli chodzi o poréwnanie wizualne, to Izba Odwotawcza wyszla
z zalozenia, ze stowny znak towarowy ,moze przyja¢ wszelka forme graficzng”
(pkt 26 zaskarzonej decyzji). Jak to wynika z pism OHIM, Izba Odwolawcza wziela
w ten spos6éb pod uwage mozliwosé uzywania w przyszloéci stownego znaku
towarowego wnoszacej sprzeciw w stylizowanej formie, ktéra stalaby si¢ graficznie
podobna do zgloszonego znaku towarowego.

Skarzaca podnosi, iz przyjmujgc taki tok rozumowania, Izba Odwotawcza blednie
oparla si¢ na ,przyszlej, potencjalnej i hipotetycznej transformacji” omawianego
znaku. Jej zdaniem, przeciwnie, nalezalo dokonaé poréwnania na podstawie znaku
w postaci, w jakiej prezentuje si¢ on obecnie, nie za§ na podstawie jego
przypuszczalnych przyszlych modyfikacji, ktére' nie maja zadnego zwiazku
z obecnie dokonywana calo$ciowa ocena. Skarzaca dodaje, ze gdyby wnoszaca
sprzeciw byla zmuszona zmieni¢ w przyszioéci przedstawienie graficzne swojego
znaku towarowego, znak ten stalby si¢ innym niechronionym oznaczeniem
odré6zniajacym, ktére nie byloby juz rozpoznawalne przez jej klientéw i nie mogloby
zatem wskazywac w dalszym ciggu pochodzenia handlowego jej towaréw.

OHIM odpowiada, ze przyjete przez Izbe Odwolawcza kryterium oceny jest znane
i jest ono zazwyczaj stosowane, poniewaz rejestracja czysto slownego znaku
towarowego przyznaje uprawnionemu wylaczne nieograniczone prawo do z géry
okreslonej konfiguracji stylistycznej oznaczenia. Nie umniejsza to w zaden sposéb
dokonanego przez Izbe Odwolawcza ustalenia co do istnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad. Natomiast graficzne znaki towarowe s3 ze wzgledu na swéj
charakter chronione wylacznie w postaci, w jakiej zostaly zarejestrowane.
W niniejszej sprawie wlasnie owa ,niezmienno$¢” ich postaci umozliwia odréznienie
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wczeéniejszych graficznych znakéw towarowych wnoszacej sprzeciw w taki sposéb,
aby wykluczy¢ wszelkie prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad poprzez
pomylenie ze zgloszonym znakiem.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze w niniejszej sprawie wizualne poréwnanie
znaku powinno nastgpi¢ pomiedzy stownym znakiem towarowym, skladajacym sie
ze slowa ,naber”, a zlozonym graficznym znakiem towarowym, zawierajacym
jednocze$nie element stowny, to znaczy stowo ,faber”, oraz element graficzny. Ow
zlozony graficzny znak towarowy zostal przedstawiony w zgloszeniu znaku
w nastepujacy sposdb:

-Nazwa »faber« pisana mala czcionka, gdzie pozioma linia litery »f« zostaje
przedluzona, obejmujac caly wyraz, obnizajac si¢ do poziomej linii litery »r«, nie
dotykajac jej, za$ nizsza pozioma linia litery f, ktéra przecina pionowa linig tej litery
»f«, zostaje przedluzona, obnizajac si¢ i nastepnie podkreslajac cale stowo, aby na
koricu wznie$¢ sie i zakonczy¢ przed pozioma linia litery »r«, nie dotykajac jej, przy
czym nazwa i jej przedluzenia zostaja wpisane w elipse”.

Tak jak to slusznie zauwazyl OHIM na swojej stronie internetowej, stowny znak
towarowy jest znakiem skladajacym sig¢ wylacznie z liter, wyrazéw lub grup wyrazéw,
pisanych zwykla czcionka, bez specyficznych elementéw graficznych. Natomiast
graficzny znak towarowy stanowi szczegllne przedstawienie postaci slownej lub
graficznej lub kombinacje elementéw stownych i graficznych, kolorowych lub nie.
Z kolei zlozony znak graficzny sklada sie z dwoch lub wiecej kategorii oznaczen,
laczac na przyklad, tak jak w przypadku zgloszonego znaku towarowego, litery
i grafike.

W $wietle tych wstepnych rozwazan nie mozna zgodzi¢ si¢ ani z argumentacja
skarzgcej, ani tez z argumentacja OHIM.
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Po pierwsze, skarzaca Zle ocenila przedstawienie wczesniejszego stfownego znaku
towarowego, dostrzegajac w nim jedynie jeden szczegélny rodzaj graficznego znaku
towarowego, utrwalony w przedstawionej postaci. Skarzaca popelnita takze drugi
blad, nie biorac pod uwage elementu slownego zgloszonego zlozonego znaku
towarowego.

Po drugie, OHIM wydaje si¢ przypisywaé stownemu znakowi towarowemu element
graficzny, ktérego ten jest z definicji pozbawiony. Ponadto OHIM przyjat
znieksztalcony punkt widzenia, uzasadniajac ochrone przyznana wczesniejszemu
znakowi towarowemu mozliwoscia przyjecia przez niego w przyszlosci szczegélnej
postaci zgloszonego zlozonego znaku towarowego.

Dla oceny podobienstwa miedzy zlozonym graficznym znakiem towarowym
a wcze$niejszym sfownym znakiem towarowym nie majg znaczenia formy graficzne
lub stylistyczne, ktére mégiby ewentualnie przyjaé¢ ostatni z wymienionych znakéw.
W kazdym razie nie mozna zastepowaé oceny podobieristwa z wcze$niejszym
stownym znakiem towarowym, ktéry jako jedyny ma znaczenie w niniejszej sprawie,
oceng podobieristwa z elementem graficznym, ktéry nie jest objety ochrona
przyznang przez wcze$niejsza rejestracje.

W rzeczywisto$ci bowiem, to nie dlatego nalezy odméwi¢ rejestracji zgloszonego
zlozonego znaku towarowego, ze wczeéniejszy stowny znak towarowy mégtby
w przyszlodci przyja¢ identyczna lub podobna do niego postaé graficzng, lecz
dlatego, ze ten zlozony znak towarowy obecnie sklada si¢, poza jego szczegélnym
elementem graficznym, z elementu stownego identycznego z tym, ktéry tworzy
wcze$niejszy znak towarowy — lub podobnego do niego — a ktéry to element nie
moze w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad
zostaé uznany za drugorzedny wzgledem innych elementéw skladajacych sie na
oznaczenie [zob. odmienny punkt widzenia Sadu wynikajacy z pkt 50 i nast. wyroku
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France
Distribution (HUBERT), Rec. str. 1I-5275]..
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Zatem w niniejszej sprawie nalezy zacza¢ od zbadania podobieristwa wizualnego
pomiedzy elementami stownymi ,naber” i ,faber”, a nastgpnie, w przypadku gdy
takie podobieristwo zostanie stwierdzone, sprawdzi¢, czy dodatkowy element
graficzny lub figuratywny, wlasciwy dla zglaszanego znaku towarowego, moze
stanowi¢ na tyle odrézniajacy element, aby z punktu widzenia wlasciwego kregu
odbiorcéw wykluczy¢ istnienie podobieristwa wizualnego pomiedzy pozostajacymi
w konflikcie znakami (zob. podobnie ww. w pkt 38 wyrok w sprawie HUBERT).

Jedli chodzi przede wszystkim o por6éwnanie wizualne elementéw czysto stownych
»faber” i ,naber”, to prawda jest, ze te dwa wyrazy maja wspoélne cztery litery ,aber”.
Jednakze, jak zaznacza to Izba Odwotawcza w pkt 18 zaskarzonej decyzji, istnienie
wspdélnego elementu dwdch poréwnywanych znakéw nie oznacza, iz jest on
koniecznie najbardziej przyciagajacym uwage elementem w jednym lub w drugim
znaku. Ocena ich podobienstwa zalezy zatem gléwnie od wigkszego lub mniejszego
znaczenia nadanego pierwszej literze odrdzniajacej jeden znak od drugiego,
wzgledem czterech konicowych liter, ktére sa wspdlne nie tylko tym znakom ale
takze, zgodnie z informacjami dostarczonymi w trakcie postepowania administra-
cyjnego przez skarzacg, duzej ilosci innych znakéw towarowych obecnych na rynku
hiszpanskim (zob. pkt II decyzji Wydzialu Sprzeciwdw i pkt 4 zaskarzonej decyzji).
Ten ostatni czynnik nie przemawia ani na korzy$¢ jednego, ani drugiego stanowiska.
Nalezy zatem doj$¢ do wniosku, ze istnieje pewne podobienstwo wizualne pomiedzy
obydwoma znakami, lecz nie wydaje sig, aby bylo ono szczegdlnie decydujace.

Jesli chodzi nastepnie o uwzglednienie dodatkowego elementu graficznego
wlasciwego dla zgloszonego znaku towarowego, to Sad podziela ocene dokonang
przez Wydzial Sprzeciwéw, zgodnie z ktéra element ten nie jest elementem
drugorzednym, poniewaz ,stanowi kompozycje fantazyjng wymagajaca koncepcyj-
nego wysitku kompozycyjnego”. Wydzial Sprzeciwéw wskazal w szczegdlnoéci, ze
spierwsza litera »F« jest bardzo wystylizowana, poniewaz po pierwsze pokrywa
w swojej goérnej czeéci calo$¢ elementu slownego i po drugie kreska »F«,
podkreslajac element stowny, obrysowuje go od dolu, aby ostatecznie spotkac si¢
z kreska ostatniej litery »R«”. Ponadto elipsa, w kt6rg jest oprawiona ta kompozycja,
mocno akcentuje jej szczegdlny aspekt graficzny.
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Ponadto sama Izba Odwotawcza w pkt 27 zaskarzonej decyzji stwierdzila istnienie
»waznego aspektu graficznego” zgloszonego znaku.

Zestawienie tych dwéch ocen w ramach calo$ciowej oceny podobienistwa
wizualnego sklania Sad do stwierdzenia, iz dodatkowy element graficzny lub
figuratywny wlasciwy dla zgloszonego znaku moze stanowié wystarczajaco
odrézniajacy element, aby z punktu widzenia wlagciwego kregu odbiorcéw
skladajacego sie¢ z os6b trudnigcych si¢ zawodowo przemystem wykluczyé istnienie
podobieristwa wizualnego pozostajacych w konflikcie oznaczen.

Zatem Izba Odwotawcza, pomijajac ,wazny aspekt graficzny” zgloszonego znaku
towarowego, przyjeta w pkt 27 zaskarzonej decyzji niestuszny wniosek dotyczacy
podobieristwa wizualnego pozostajacych w konflikcie znakéw, na tej podstawie, ze
koricéwka ,aber” byla w tymze znaku ,wyraznie dostrzegalna”.

Nalezy ponadto podkresli¢ sprzeczno§¢ — na ktéra wskazywata takze skarzaca —
migdzy t3 ostatnia oceng a oceng zawarta w pkt 21 zaskarzonej decyzji, zgodnie
z ktérg koricéwka ,aber” ,,nie wyréznia si¢ w szczegélny sposéb” w spornym znaku
towarowym.

Jedli chodzi o poréwnanie fonetyczne, to Wydzial Sprzeciwéw zauwazyl, po
pierwsze, ze pierwsza litera jest w wigkszym stopniu dostrzegalna przez krag
odbiorcéw z uwagi na jej pierwsze miejsce, a po drugie, Ze brzmienie ,F” jest
wyraznie odmienne od brzmienia ,N”. Jego zdaniem juz tylko ta réznica wystarczy
do tego, aby wylaczy¢ wszelkie podobienstwo fonetyczne miedzy pozostajacymi
w konflikcie znakami.

Natomiast Izba Odwotawcza w pkt 22 zaskarzonej decyzji przyjela, iz réznica ta nie
jest decydujaca. Podkreslita ona, ze z fonetycznego punktu widzenia stowa dzielone
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sa na sylaby oraz ze w obrgbie sylaby, szczegdlnie w jezyku hiszpanskim, nat¢zenie
glosu wzrasta przy samogloskach, zgodnie ze zjawiskiem akcentowania. Zatem
w niniejszym przypadku w pierwszej sylabie wyrazéw ,naber” i ,faber” to litera ,A”
jest bardziej' dZwieczna niz poczatkowa spélgloska. Ponadto na tej podstawie, ze
druga sylaba ,ber” jest identyczna w obu wyrazach, Izba Odwolawcza przyjela, iz
istnieje pewne podobienstwo pomiedzy pozostajacymi w konflikcie oznaczeniami.

Bez koniecznosci uciekania si¢ do wnioskowanego przez skarzaca celem obalenia tej
tezy dowodu z ekspertyzy Sad stwierdza, ze pomiedzy pozostajacymi w konflikcie
oznaczeniami bezspornie istnieje pewne podobieristwo fonetyczne. Jednakze, nawet
biorac pod uwage powotane przez OHIM zjawisko akcentowania, podobieristwo to
nie wystarczy, aby znie$¢ réznice wprowadzona przez pierwsza litere, poniewaz, tak
jak to stwierdzil Wydzial Sprzeciwéw, brzmienia wydawane przez spolgtoski ,F”
i ,N” sa wyraznie odmienne.

Po pierwsze, brzmienie spélgloski ,F” jest bezdiwigczne, to znaczy, ze struny
glosowe nie wibruja podczas emisji dZwigku, w przeciwieristwie do spélgloski ,N”,
ktéra jest dZwigczna. Po drugie, spétgloska ,F” jest spolgloska frykatywna, to znaczy
przy jej wymawianiu wydawany jest dzwiek szmeru, podczas gdy spélgloska ,N” jest
spolgloska nosowsa, innymi slowy, przy jej wymawianiu wydawany jest dzwiek
rezonansowy.

Ze wzgledu na fakt, ze wladciwy krag odbiorcé6w to odbiorcy wyspecjalizowani,
cechujacy si¢ wyzszym poziomem uwagi niz przecigtny konsument, owa réznica
fonetyczna miedzy obydwoma pozostajagcymi w konflikcie znakami, a przede
wszystkim réznica wizualna wynikajaca z waznego aspektu graficznego wlasciwego
dla jednego z tych znakéw, wystarczaja do stwierdzenia na podstawie calosciowej
oceny, Ze oznaczenia stanowigce sporne znaki, z ktérych kazdy oceniany byl jako
catos¢ przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych
i dominujacych, nie s3 podobne.
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Z powyzszego wynika, ze nie zostala spetniona jedna z przestanek niezbednych dla
zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W zwigzku z tym nalezy zgodzi¢ si¢ z zarzutem dotyczacym naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i uwzgledni¢ zadania skarzacej, bez koniecznosci
przystepowania do poréwnania omawianych towaréw ani tez rozwazania pozos-
tatych argumentéw skarzace;. : :

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu niezbedne koszty poniesione przez strony
w zwigzku z postgpowaniem przed Izba Odwolawcza uznaje si¢ za koszty
podlegajace zwrotowi.

Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej —
obciazyé go kosztami postepowania, wraz z niezbednymi kosztami poniesionymi
przez niego przed Izba Odwolawczg.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynka Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 19 marca 2003 r. (sprawa R 620/2001-4) w zakresie, w jakim
uwzglednia ona sprzeciw wla$ciciela hiszpanskiego slownego znaku
towarowego NABER.

2) Strona pozwana zostaje obcig zona kosztami postepowania.

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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