WYROK Z DNIA 13.7.2005 r. — SPRAWA T-40/03

WYROK SADU PIERWSZE]J INSTANC]JI (czwarta izba)
z dnia 13 lipca 2005 r. *

W sprawie T-40/03

Julidan Murida Entrena, zamieszkaly w Elciego (Hiszpania), reprezentowany przez
adwokata I. Temifio Ceniceros,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢gdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez I. de Medrana Caballera
i G. Schneidera, dzialajagcych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postgpowania: hiszpariski.
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Bodegas Murtia, SA, z siedziba w Elciego, reprezentowana przez adwokata
J. Gonzaleza Aparicia,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
9 grudnia 2002 r. (sprawa R 599/1999-2), dotyczacej postgpowania w sprawie
sprzeciwu pomigedzy Bodegas Murta SA a Julidnem Murtia Entreng,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i 1. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: J. Palacio Gonzilez, gléwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 10 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Saqdu w dniu
7 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 23 lipca 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 marca 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z pézn. zm.,, skarzacy zlozyl do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestracje wspélno-
towego znaku towarowego.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to oznaczenie graficzne przedstawione
ponizej:
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Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klasy 33 wedlug Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,wina”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 14/97 z dnia 11 sierpnia 1997 r.

W dniu 10 listopada 1997 r. spétka Bodegas Murda SA (zwana dalej ,interwe-
nientem”) wniosla sprzeciw na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94.

Na poparcie sprzeciwu powolana zostala podstawa z art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw opieral si¢ na istnieniu, po pierwsze, stownego
znaku towarowego MURUA, zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu 20 grudnia
1978 r. pod nr 865 063, oraz po drugie, migdzynarodowego znaku towarowego
MURUA, zarejestrowanego w dniu 20 marca 1984 r. pod nr 482 779 i chronionego
w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii oraz panstwach Beneluksu. Znaki te
oznaczaja wszystkie towary odpowiadajace nastepujacemu opisowi ,wszystkie typy
win”, nalezace do klasy 33.

W dniu 2 lipca 1999 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw i odmowil
rejestracji zgloszonego wspdlnotowego znaku towarowego.

W dniu 30 listopada‘ 1999 r. skarzacy wni6st do OHIM odwolanie od decyzji
Wydziatlu Sprzeciwdw.
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Decyzjg z dnia 9 grudnia 2002 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza podtrzymata decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i odrzucita odwolanie.

Izba Odwolawcza stwierdzita co do istoty, ze pozostajace w konflikcie znaki
towarowe oznaczaja identyczne towary oraz ze pelnigcy dominujacg role
w zgloszonym wspélnotowym znaku towarowym element stowny, zawierajacy
stowo ,Murta” jako pierwsze nazwisko, jest identyczny z wczesniejszymi stfownymi
znakami towarowymi interwenienta, w zwiazku z czym istnieje prawdopodobiefi-
stwo wprowadzenia w blad z powodu podobieristwa pomigdzy pozostajacymi
w konflikcie znakami.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Trybunatu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM oraz interwenienta, kazdego po polowie, kosztami postepo-
wania.

OHIM oraz interwenient wnosza do Trybunatu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacego kosztami postepowania.
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Co do prawa

Skarzgcy podnosi zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

Argumenty stron

Po przedstawieniu w sposéb ogélny stanowiska, ze w pewnych okolicznosciach
wypracowana przez orzecznictwo zasada wspélzaleznosci pomiedzy podobieristwem
towaréw a podobieristwem znakéw moze zostaé wylaczona, skarzacy zarzucil Izbie
Odwolawczej w pierwszej kolejnosci niestuszne ograniczenie dokonanej przez nia
oceny do elementu stownego zgloszonego znaku, bez dokonania calo$ciowego
poréwnania pozostajacych w konflikcie oznaczeni. Zdaniem skarzacego popetnione
przez Izbe Odwotawcza bledy wystepuja w trzech stadiach poréwnania pozostaja-
cych w konflikcie oznaczeri: wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

Jezeli chodzi o poréwnanie wizualne oznaczen, skarzacy przypomina, ze zgloszony
znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym skladajacym sie ze szkicu
przedstawiajacego posiadlo$¢ rolna otoczong drzewami i winnicami w gdrnej czesci
oraz z herbu, nad ktérym umieszczone sg stowa ,Julidn Murta Entrena” w dolnej
cze$ci. Zdaniem skarzacego istnienie owych elementéw graficznych pozwala na
wylaczenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad poprzez pomyleme
z wczeéniejszym znakiem towarowym. Zdaniem skarzgcego nie mozna ogramczyc
si¢ do oceny elementu stownego zglaszanego znaku bez jednoczesnego naruszenia
zasady calo$ciowej oceny, jak to ma miejsce w zaskarzonej decyzji. Ponadto skarzacy
podkresla okoliczno$¢, ze w sektorze wina, zgodnie z rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspdlnej organizacji rynku wina
(Dz.U. L 179, str. 1), etykieta posiada szczegblne znaczenie jako element pozwalajacy
na identyfikacje produktu przez konsumenta. A zatem element stowny i element
graficzny zglaszanego znaku, ktére wlasnie stanowig etykiete wina, powinny byé
rozpatrywane jako calo$é.
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Odnosnie do poréwnania fonetycznego skarzacy podnosi argument, ze pozostajace
w konflikcie oznaczenia pokrywaja si¢ jedynie z powodu istnienia stowa ,Murta”,
jedynego elementu stownego wcze$niejszego znaku towarowego, podczas gdy
zgloszony znak towarowy sklada si¢ z imienia i nazwisk ,Juliédn Murda Entrena”.
O ile skarzacy przyznaje, ze imie Julidn jest stosunkowo powszechnie uzywane, o tyle
w odniesieniu do polaczenia nazwisk rodowych ,,Murta” i ,Entrena”, bardzo rzadko
wystepujacego, twierdzi, iz posiada ono wyjatkowy i odrézniajacy charakter oraz ze
z fonetycznego punktu widzenia moina je tatwo odréznié. Tym samym skarzacy
odrzuca twierdzenie Izby Odwolawczej zawarte w pkt 17 zaskarzonej decyzji,
zgodnie z ktérym konsument hiszpanski, majac przed sobg element stowny
skladajacy sie z imienia, w tym przypadku ,Julidn” oraz dwéch nazwisk, konkretnie
»Muria” i ,Entrena”, nie weZmie pod uwage imienia i drugiego nazwiska.
Przeciwnie, w systemie prawnym, w ktérym, tak jak systemie hiszparskim, stan
cywilny oséb opiera si¢ na dwéch nazwiskach rodowych, najwazniejszy jest, zdaniem
skarzacego, odrézniajacy charakter kazdego ze skiadnikéw danego elementu
stownego.

Odnosnie do poréwnania koncepcyjnego skarzacy twierdzi, ze na tej plaszczyznie
wystepuja wystarczajace réznice pomiedzy pozostajgcymi w konflikcie oznacze-
niami, jako ze zgloszony znak towarowy sklada si¢ z wiasnego nazwiska
zglaszajacego. W tym wzgledzie na marginesie skarzacy twierdzi, ze interwenient
nie powinien byl przywlaszcza¢ sobie na wylacznosé¢ wyrazu ,Murda”, poniewaz tym
samym uniemozliwia on skarzacemu uzywanie jego nazwiska rodowego. Na
poparcie tego argumentu skarzacy powoluje si¢ na art. 6 ust. 1 pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. L 40, str. 1), dotyczacy ograniczenia skutkéw znaku towarowego, oraz na
wczesniejsza praktyke decyzyjnag OHIM.

Nastepnie skarzacy, pomimo iz zgodnie z wlasnym o$wiadczeniem jest $wiadomy
tego, ze orzeczenia sadu krajowego nie wiaza ani OHIM, ani Sadu, zwraca uwage
tego ostatniego na elementy stanu faktycznego, ktére odrézniaja niniejsza sprawe od
sprawy, w ktérej zapadl wyrok Tribunal Supremo (hiszpanski sad najwyzszy)
nr 559/1994 z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie pomiedzy tymi samymi stronami.
Skarzacy podkresla zwlaszcza, ze bedacy przedmiotem sporu w tej sprawie
hiszpaniski krajowy znak towarowy Julién Murta Entrena, ktérego uniewaznienie
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zostalo orzeczone przez Tribunal Supremo, inaczej niz w przypadku znaku
towarowego w niniejszej sprawie, skladal si¢ wylacznie z powyzej wskazanych
elementéw slownych, oraz podnosi, ze ustawodawstwo hiszpanskie majace
zastosowanie do niniejszej sprawy jest przestarzate.

Wreszcie pomimo Ze skarzacy przyznaje, iz interwenient zakupil od ojca skarzacego
cze$¢ znakéw towarowych, ktérych stal sie wlascicielem, niemniej jednak dziwi sie,
ze mozna przyjaé, tak jak to uczynil interwenient, istnienie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad z powodu podobieristwa pomiedzy znakami towarowymi,
ktére przez dlugi okres czasu wspdtistnialy bezkonfliktowo w Hiszpanii, a takze
w Danii. Skarzacy w zalaczeniu do skargi przedstawia liczne dokumenty, zmierzajac
do wykazania istnienia duzej liczby zarejestrowanych znakéw hiszpanskich
zawierajacych wyraz ,Muraa”, ktére jego zdaniem ukazuja mozliwo$é spokojnego
wspolistnienia spornych znakéw na rynku. Skarzacy zalacza do skargi réwniez inne
dowody, ktére wykazuja, iz w sektorze wina liczne zarejestrowane znaki towarowe
wspolistnieja ze soba, nawet wéwczas gdy maja wigecej wspdlnych elementéw
stownych.

Tytutem wstgpu OHIM podnosi argument, ze dokumenty zalaczone do skargi
w celu wykazania rzekomego bezkonfliktowego wspdlistnienia wielu zarejestrowa-
nych hiszpaniskich znakéw towarowych zawierajacych wyraz ,Murda” zostaly po raz
pierwszy przedstawione przed Sadem, a co za tym idzie s3 niedopuszczalne.

Odnosnie do istoty sprawy OHIM, po przypomnieniu, iz Izba Odwotawcza zbadala
jedynie prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad z powodu podobienstwa
pomiedzy pozostajagcymi w konflikcie znakami w odbiorze konsumenta hiszpan-
skiego, odrzuca zarzuty skarzace;.

OHIM w pierwszej kolejnosci podnosi argument, ze w odniesieniu do zgloszonego
znaku towarowego slowny element ,Julidn MurGa Entrena”, z uwagi na jego
pierwszorzedne miejsce w znaku, stanowi jego element dominujacy. Natomiast
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w odniesieniu do elementéw graficznych OHIM jest zdania, iz maja one charakter
dekoracyjny lub tez dodatkowy, poniewaz sa one zwyczajowo uzywane na etykietach
wina.

Nastepnie OHIM twierdzi, ze poréwnanie dominujacego elementu stownego
zgloszonego znaku towarowego z wczeéniejszym znakiem towarowym ukazuje
pewne podobieristwo wizualne. O ile OHIM podziela poglad skarzacego dotyczacy
szczegblnego znaczenia etykiet w sektorze wina, o tyle jego zdaniem, konsument
zazwyczaj postrzega element werbalny jako oznaczenie odrézniajace wina.

Jezeli chodzi o poréwnanie fonetyczne, nawet jesli OHIM zauwaza, Ze zaskarzona
decyzja nie dostarcza wnioskéw w tym wzgledzie, to twierdzi niemniej, ze
pozostajace w konflikcie znaki sa fonetycznie podobne.

Odnosnie do podobieristwa koncepcyjnego OHIM twierdzi, ze zasadniczo takie
podobienistwo istnieje wtedy, gdy whsciwy krag odbiorcéw postrzega oba
oznaczenia jako oznaczenia posiadajace identyczny lub podobny element seman-
tyczny. Zdaniem OHIM w niniejszej sprawie na wspélny element koncepcyjny
dwéch pozostajacych w konflikcie oznaczen sklada sie okoliczno$é, iz oba zawierajg
hiszpaniskie nazwy wlasne i nazwiska rodowe rozpoznawane jako takie przez
wlasciwy krag odbiorcéw, przy czym nazwisko ,Murtia” jest elementem dominu-
jacym zgloszonego znaku towarowego, a jednocze$nie jedynym elementem
wczesniejszego znaku towarowego.

Ponadto o ile OHIM przyznaje, ze z punktu widzenia hiszpanskich przepiséw
dotyczacych stanu cywilnego osoby fizyczne sa identyfikowane za pomoca dwéch
nazwisk rodowych, o tyle jego zdaniem pierwsze nazwisko rodowe ma wieksze
znaczenie niz drugie i wladciwy krag odbiorcéw zazwyczaj identyfikuje osoby
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wylacznie na podstawie ich pierwszego nazwiska. Tym samym, zdaniem OHIM,
z uwagi na obecnoé¢ stowa ,Muria” w obu pozostajacych w konflikcie oznaczeniach,
istnieje pomiedzy nimi wysoki stopieri podobienistwa koncepcyjnego.

OHIM wyciaga stad wniosek o prawdopodobieristwie wprowadzenia w blad
z powodu podobieristwa pomiedzy pozostajacymi w konflikcie znakami towarowymi
z uwagi na niezakwestionowang przez skarzacego identyczno$¢ towaréw oznaczo-
nych pozostajacymi w konflikcie znakami oraz z uwagi na wykazane w zaskarzonej
decyzji podobieristwo pomigdzy pozostajacymi w konflikcie oznaczeniami. OHIM
podnosi w szczegdlnosci, ze konsument, ktéry zna wina oznaczone wcze$niejszym
znakiem towarowym, narazony jest na obiektywne ryzyko, iz uzna on wina
oznaczone etykieta zawierajaca nazwe ,Julidn Murda Entrena” za nowy towar
pochodzacy z tego samego przedsigbiorstwa, ktére sprzedawalo wina oznaczone
wczesniejszym znakiem towarowym. OHIM podkresla ponadto, iz uwaga skarzacego
dotyczaca wylaczenia w pewnych okoliczno$ciach zasady wspélzaleznosci pomiedzy
podobieristwem znakéw towarowych a podobieristwem towaréw jest bezprzedmio-
towa, poniewaz skarzacy nie uzasadnil istnienia tych okolicznosci.

Po trzecie, odno$nie do orzeczenia Tribunal Supremo, o ktérym mowa byta powyzej
w pkt 18, OHIM twierdzi, ze nawet jezeli nie jest on zwigzany orzeczeniami
wydanymi przez sady krajowe, to jednak elementy stanu faktycznego i prawnego
stanowigce podstawe orzeczenia Tribunal Supremo moga zosta¢ wykorzystane przy
rozstrzyganiu niniejszej sprawy. OHIM uwaza w szczegé6lnosci, ze po pierwsze
orzeczenie to podwaza argument skarzgcego, zgodnie z ktérym pozostajace
w konflikcie znaki moglyby spokojnie wspétistnie¢ na terytorium hiszpanskim, oraz
po drugie uwypukla ono zamiar skarzgcego zarejestrowania w charakterze
wspélnotowego znaku towarowego oznaczenia, w sprawie ktérego zapad! wyrok
Tribunal Supremo, tym razem jako graficznego znaku towarowego.

Wreszcie OHIM odpiera takze podniesiony przez skarzacego zarzut dotyczacy
rzekomego przywlaszczenia przez interwenienta jego nazwiska rodowego, wyja$nia-
jac po pierwsze, iz ograniczenie skutkéw znaku towarowego jest mozliwe dopiero po
jego zarejestrowaniu. Po drugie OHIM jest zdania, Ze znaczenie swobody
w postugiwaniu si¢ nazwami wlasnymi wynika ze wskazéwek zawartych w wyzej
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wymienionym wyroku Tribunal Supremo, zgodnie z ktérym nie mozna unikna¢
badania prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do nazwiska
rodowego, wéwczas gdy podmiot gospodarczy chce uzywaé go jako znaku
towarowego. A zatem, zdaniem OHIM, Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, iz
ograniczenie skutku znaku towarowego nie ma wplywu na oceng¢ prawdopodobieri-
stwa wprowadzenia w blagd z powodu podobiefistwa pomiedzy pozostajacymi
w konflikcie znakami.

Interwenient przypomina tytulem wstepu, ze stal sie wlascicielem wczesniejszego
znaku towarowego w nastepstwie umowy przeniesienia wlasnogci zawartej na
podstawie prawa hiszpanskiego z ojcem skarzacego. W zwigzku z tym interwenient
twierdzi, ze skarzacy nie moze teraz przeszkodzi¢ wylacznemu korzystaniu z tego
znaku. Nastepnie interwenient podwaza takze twierdzenie skarzacego, jakoby
wczesniejszy znak krajowy mial wspélistnie¢ na terytorium hiszpanskim przez dugi
okres z wcze$niejszym stownym znakiem towarowym skarzacego Julidn Murta
Entrena, zawierajgcym ten sam co zgloszony znak towarowy element stowny.
W istocie bowiem z wszystkich okolicznosci stanu faktycznego lezacego u podstaw
wyzej wymienionego wyroku Tribunal Supremo wydanego w sprawie pomiedzy tymi
samymi stronami wynika dokladnie co innego.

Odnoszac si¢ do oceny wynikajacej z poréwnania pozostajacych w konflikcie
oznaczen, interwenient zasadniczo przylacza sie do stanowiska przedstawionego
przez OHIM. Jezeli chodzi o znaczenie pierwszego nazwiska rodowego w niniejszej
sprawie, dodaje, Zze w przesziosci, w okresie, w ktérym skarzacy postugiwal sie
hiszpariskim slownym znakiem towarowym Julidan Muria Entrena — zanim zostal
on uniewazniony wyzej wymienionym wyrokiem Tribunal Supremo — skarzacemu
nigdy nie przyszto na mysl postugiwaé si¢ swoim drugim nazwiskiem rodowym,
podczas gdy wielokrotnie uzywal on swojego pierwszego nazwiska rodowego.

Co si¢ tyczy prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad z powodu podobieristwa
pomigdzy pozostajacymi w konflikcie znakami towarowymi interwenient podnosi, ze
prawdopodobieristwo to jest bardzo konkretne, poniewaz poza zastugujaca na
aprobat¢ ocena dokonang przez Izbe Odwolawcza owo prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad zostalo stwierdzone juz w przeszioéci. W tym wzgledzie
rozwazania skarzgcego dotyczace etykietowania oraz istnienia znakéw towarowych
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zawierajacych wyraz ,Muria” staly si¢ bezprzedmiotowe. Odno$nie do pierwszego
zagadnienia interwenient twierdzi w istocie, Ze etykiety, ktére sa zawsze tworzone po
rejestracji znaku towarowego, bylyby w przypadku rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dodatkowym czynnikiem wprowadzajacym w blad, jako ze przedsta-
wiaja nie tylko nazwisko uprawnionego ze znaku, ale takze siedzibe przedsigbior-
stwa. Otéz w niniejszym przypadku siedziba skarzacego oraz siedziba interwenienta
s3 identyczne. Konsumenci nalezacy do wla$ciwego kregu odbiorcéw mogliby zatem
uzna¢, ze towary oznaczone pozostajacymi w konflikcie znakami pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodar-
czo. Odno$nie do drugiej kwestii interwenient twierdzi, ze wskazane przez
skarzacego znaki towarowe nie pozostaja w zwigzku ze sprawg, albowiem oznaczajg
towary inne niz wino, a zatem zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie ich rejestracji.

Ocena Sgdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
uprawnionego z wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sig, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczeéniejszego
znaku towarowego oraz identycznoéci lub podobieristwa towaréw lub uslug istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalona linig orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad powinno byé oceniane calociowo calo$ciowo zgodnie ze sposobem
postrzegania danych oznaczen i towaréw lub ustug przez wiasciwy krag odbiorcéw
oraz przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym
przypadku, a zwlaszcza wspélzaleznosci miedzy podobieristwem oznaczen a
podobieristwem oznaczonych towaréw lub ustug (zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly
Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Rec. str. 1I-2821, pkt 31-33 oraz powolane tam
orzecznictwo).
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Podobnie z utrwalonego orzecznictwa wynika réwniez, ze calo$ciowa ocena
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego podobieristwa rozpatrywanych oznaczeri powinna
opiera¢ si¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy szczegélnym
uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych (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
wskazane w nim orzecznictwo).

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Jezeli chodzi o wczesniejsze znaki towarowe, to w niniejszej sprawie, co zostato juz
wskazane powyzej w pkt 6, sprzeciw opiera si¢ jednoczeénie na zarejestrowanym
w Hiszpanii pod nr 865 063 stownym znaku towarowym oraz na migdzynarodowym
stownym znaku towarowym nr 482 779, chronionym w Niemczech, Francji, Austrii,
Szwajcarii oraz panistwach Beneluksu. W zwigzku z tym zasadniczo wlasciwym
kregiem odbiorcéw jest krag odbiorcéw z terytorium hiszpanskiego, niemieckiego,
francuskiego, austriackiego, szwajcarskiego oraz paristw Beneluksu.

Do zastosowania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 wystarcza stwierdzenie istnienia prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad wla$ciwego kregu odbiorcéw w jednym z wyzej wymienionych
panstw czlonkowskich.

Jednakze nalezy zaznaczy¢, ze Izba Odwolawcza dokonata oceny podobieristwa
pomiedzy pozostajagcymi w konflikcie oznaczeniami i prawdopodobieristwa wpro-
wadzenia w blad jedynie pod wzgledem sposobu ich postrzegania przez krag
odbiorcéw hiszpariskich, rozciagajac w sposéb dorozumiany wnioski wynikajace z tej
oceny na wszystkie wcze$niejsze ,znaki towarowe” interwenienta.

II - 2846



39

41

42

MURUA ENTRENA PRZECIWKO OHIM — BODEGAS MURUA (JULIAN MURUA ENTRENA)

Bez koniecznos$ci orzekania w kwestii zgodnosci z prawem takiego podejécia nalezy
zaznaczy¢, ze wszystkie rozwazania dotyczace stopnia podobieristwa pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem towarowym interwe-
nienta majg znaczenie dla niniejszej sprawy jedynie w sytuacji, gdyby Sad, odmiennie
niz postapilta Izba Odwolawcza, wylaczyl na podstawie argumentéw podniesionych
przez skarzgcego istnienie w odniesieniu do kregu odbiorcéw hiszpanskich
prawdopodobieristwa wprowadzenia: w blad z powodu podobieristwa pomigdzy
zgloszonym znakiem towarowym a wczeéniejszym zarejestrowanym w Hiszpanii
znakiem towarowym.

A zatem nalezy zbadad, czy zgodnie z tym, co twierdzi skarzacy, Izba Odwotawcza
naruszyla art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blgd pomiedzy pozostajacymi w konflikcie znakami.

Przedmiot sporu w niniejszej sprawie dotyczy poréwnania oznaczen. Identycznos$é
towaréw oznaczonych pozostajagcymi w konflikcie znakami nie zostala zakwestio-
nowana. :

W przedmiocie podobieristwa oznaczen

Bezsporne jest, ze odbiorcy hiszpanscy postrzegaja element stowny wchodzacy
w sklad zgloszonego znaku towarowego jako nazwe wiasna (imi¢ oraz nazwiska
rodowe), natomiast wczesniejszy znak towarowy jako nazwisko rodowe. Bezsporne
jest réwniez, ze pierwsze nazwisko rodowe wchodzace w sklad elementu stfownego
zgloszonego znaku towarowego oraz jedyny element wczesniejszego znaku
towarowego s3 identyczne.
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Przedmiot sporu sprowadza si¢ zatem w istocie do odpowiedzi na pytanie, czy — jak
utrzymuje skarzacy — obecno$¢ elementéw graficznych, imienia i drugiego nazwiska
rodowego wystarcza, aby wykluczy¢ jakiekolwiek prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad hiszpanskiego konsumenta, czy wrecz przeciwnie, obecnoéé
wyrazu ,Muria” w zgloszonym znaku towarowym stanowi element dominujacy
w odbiorze wlasciwego krggu odbiorcéw, ktéry moze doprowadzi¢ do pomylenia
zgloszonego znaku towarowego z wczesniejszym znakiem towarowym.

Przed przystapieniem do analizy tej kwestii nalezy poczyni¢ dwie wstepne uwagi.

Po pierwsze, odnoszac sie do argumentu skarzgcego opartego na art. 6 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/104 nalezy przypomnieé, ze przepis ten przewiduje ograniczenie
w obrocie handlowym praw przyznanych znakiem towarowym jego wlascicielowi,
w szczeg6lnosci poprzez uniemozliwienie mu zakazania osobom trzecim uzywania
ich nazwiska lub adresu, pod warunkiem e osoby te uzywaja ich zgodnie
z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle.

W zwigzku z tym, przepis ten nie moze by¢ brany pod uwage w ramach
postgpowania w sprawie rejestracji wspélnotowego znaku towarowego, poniewaz nie
przyznaje on osobom trzecim prawa do uzywania ich nazwiska lub adresu
w charakterze znaku towarowego, co stara si¢ wykazaé skarzacy, lecz ogranicza sie
do zagwarantowania, iz osoby te beda mogly ich uzywaé w sposéb opisowy, to
znaczy jako wskazéwki dotyczacej jakosci lub innych wiaéciwosci towaru, pod
warunkiem ze uzywanie to bedzie zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle
i w handlu (wyrok Trybunatu z dnia 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-404/02
Nichols, Zb.Orz. str. 1-8499, pkt 33, oraz w odniesieniu do art. 12 rozporzadzenia
nr 40/94 — wyrok Sadu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-20/02 Interquell
przeciwko OHIM — SCA Nutrition [HAPPY DOG], Rec. str. I1-1001, pkt 56).

Po drugie, nalezy zaznaczyé, ze wskazane powyzej w pkt 34 i 35 orzecznictwo
w pelni znajduje zastosowanie do wniosku o rejestracj¢ w charakterze wspélnoto-
wego znaku towarowego oznaczenia zlozonego z przynajmniej jednego nazwiska
rodowego.
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Nalezy bowiem przypomnieé, ze zgodnie z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94
»wsp6lnotowy znak towarowy moze sklada¢ si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnoéci z wyrazéw, lacznie
z nazwiskami [...], pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie
towar6w lub uslug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsigbiorstw”.

Tym samym wniosek o rejestracje w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego
oznaczenia, ktdre sklada sig, jako calo$¢ Iub cze$é, z jednego nazwiska lub z kilku
nazwisk, nie jest wylaczony spod kryteriow oceny zwiazanych z rejestracja
znajdujacych zastosowanie do innych kategorii znakéw. W istocie bowiem o ile
oznaczenia te mogg stanowi¢ wspélnotowe znaki towarowe na podstawie art. 4
rozporzadzenia nr 40/94, pod warunkiem Zze umozliwiaja odréznienie towaréw lub
uslug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug drugiego przedsiebiorstwa,
o tyle zaden przepis rozporzadzenia nr 40/94 nie przewiduje odmiennych kryteriéw
oceny dla celéw rejestracji tego typu oznaczen w stosunku do innych oznaczen
mogacych stanowi¢ wspdlnotowy znak towarowy. A zatem, tak jak to juz zostalo
stwierdzone, kryteria oceny odrézniajacego charakteru znakéw skladajacych sig
z nazwiska s3 takie same, jak te, ktére znajduja zastosowanie do innych kategorii
znakéw (ww. w pkt 46 wyrok w sprawie Nichols, pkt 25), totez w braku odmiennego
przepisu rozporzadzenia nie nalezy kierowaé si¢ innymi kryteriami, niz te, ktére
zostaly przewidziane dla oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w biad
z powodu podobiefistwa pomiedzy zgloszonym do rejestracji wspdélnotowym
znakiem towarowym a wczeéniejszym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 1 marca
2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International [ENZO
FUSCO]}, Zb.Orz. str. 11-715, pkt 45).

Jak z tego wynika, oznaczenie zawierajace imi¢ i nazwisko lub nazwiska osoby
fizycznej nie powinno zostaé zarejestrowane jako wspdlnotowy znak towarowy,
wowczas gdy w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego
stwierdzona zostanie podstawa odmowy rejestracji.

Na podstawie powyzszych wstepnych wyjaéniefi nalezy w pierwszej kolejnosci
stwierdzi¢, ze argument skarzgcego, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza niestusznie
ograniczyla poréwnanie pozostajacych w konflikcie oznaczen tylko do elementéw
stownych, jest bezpodstawny.
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Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem zlozony znak towarowy moze
zosta¢ uznany za podobny do innego znaku towarowego — identycznego z jednym
z elementéw zlozonego znaku towarowego lub podobnego do niego — jedynie
w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujacy w wywieranym przez
zlozony znak towarowy catoéciowym wrazeniu. Tak jest w przypadku, gdy element
ten moze samodzielnie zdominowa¢ wyobrazenie o tym znaku zachowane
w pamigci wlasciwego kregu odbiorcéw, przez co pozostale elementy znaku
towarowego nie s3 dostrzegalne w wywieranym przez ten znak calo$ciowym
wrazeniu (wyroki Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen
Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany [MATRATZEN], Rec. str. 11-4335,
pkt 33, oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera
przeciwko OHIM — spadkobiercy Debuschewitz [CHUFAFIT], Zb.Orz. str. 11-2073,
pkt 45).

Podejécie to nie ogranicza si¢ do uwzglednienia wylacznie jednego z elementéw
znaku zlozonego i poréwnania go z innym znakiem. Przeciwnie, poréwnanie takie
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do spornych znakéw postrzeganych jako cato$é.
Niemniej nie wyklucza to, iz calo$ciowe wrazenie zachowane w pamieci whaéciwego
kregu odbiorcéw moze w pewnych okolicznosciach zosta¢ zdominowane przez
jeden z jego element6éw lub ich wigksza liczbg (ww. w pkt 52 wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 34).

Jezeli chodzi o oceng¢ dominujacego charakteru jednego elementu lub kilku
elementéw zlozonego znaku towarowego, nalezy wziaé¢ pod uwage
w szczegblnosci samoistne cechy kazdego tych elementéw i poréwnaé je
z samoistotnymi cechami innych elementéw. Ponadto w sposéb dodatkowy mozna
uwzgledni¢ pozycje réznych elementéw w konfiguracji zlozonego znaku towaro-
wego (ww. w pkt 52 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 35).

W niniejszym przypadku nalezy przypomnie¢, ze w pkt 17 zaskarzonej decyzji Izba
Odwolawcza stwierdzila, ze element graficzny zgloszonego znaku towarowego,
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przedstawiajacy typowa posiadlo$¢ rolng otoczona winnicami i drzewami, ma staby
walor odrdzniajacy w stosunku do towarédw oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym, a co za tym idzie, sfowny element tego znaku, to znaczy ,Julian Murda
Entrena”, pelni dominujaca role w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez
oznaczenie.

Mozna jedynie zgodzi¢ si¢ z ta oceng. W istocie jezeli chodzi o towar tego rodzaju
jak wino, przedstawienie posiadloéci rolnej otoczonej winnicami i drzewami nie
stanowi elementu umozliwiajacego wiasciwemu kregowi odbiorcéw postrzeganie
tego elementu graficznego jako pelniagcego dominujaca role w wizerunku znaku
towarowego, jaki odbiorcy ci zachowaja w pameci. Przeciwnie, na co slusznie zwrécit
uwage OHIM, konsumenci s3 przyzwyczajeni do oznaczania i rozpoznawania win za
pomoca elementu slownego, stuzacego jego identyfikacji, poniewaz element ten
okresla w szczeg6lnosci producenta lub posiadlo$é, na ktdrej wino jest wytwarzane.

Ocene te nalezy rozciaggna¢ réwniez na obecno$cé herbéw, ktére sa umieszczone
pod elementem slownym zgloszonego znaku towarowego. Ponadto nalezy
stwierdzi¢, na co wskazala Izba Odwolawcza, ze z uwagi na miejsce i rozmiar tych
herbé6w w zgloszonym znaku towarowym stanowia one wylacznie element
dekoracyjny, bez rzeczywistego znaczenia. W zwigzku z tym element ten nie jest
w stanie zdominowa¢ wizerunku zgloszonego znaku towarowego zachowanego
w pamieci przez wlaéciwy krag odbiorcéw.

Tym samym podniesiony przez skarzacego zarzut dotyczacy znaczenia etykietowa-
nia win we Wspdlnocie Europejskiej, ktére pozbawia¢ ma OHIM prawa do
okreslenia elementéw dominujacych i odrézniajacych zgloszonego znaku towaro-
wego, jest bezskuteczny.
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Oczywiscie prawda jest, ze zgodnie z rozporzadzeniem nr 1493/1999 etykietowanie
stanowi gléwny sposéb oznaczania win, o ktérych mowa w tym rozporzadzeniu.

Niemniej jednak cecha ta nie stoi na przeszkodzie, aby stosujac rozporzadzenie
nr 40/94, wéwczas gdy etykieta zawiera w sobie znak towarowy, taki jak zgloszony,
méc w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu wszczetego na podstawie tego
rozporzadzenia podda¢ 6w znak ocenie OHIM zmierzajacej do okreélenia elementu
lub element6w dominujacych i odrézniajacych.

Zreszty nalezy podkresli¢, ze dokonana przez OHIM ocena nie podwaza znaczenia
etykietowania w celu ochrony konsumentéw, celu, ktéry wyraznie zostal przewi-
dziany w rozporzadzeniu nr 1493/1999. Przeciwnie, ocena ta przyczynia sie do ich
ochrony, umozliwiajac zagwarantowanie, ze znak towarowy zawarty na etykiecie
wina nie bedzie mégl powodowaé prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
konsumenta, w szczeg6lnosci w odniesieniu do toisamosci oséb fizycznych lub
prawnych uczestniczacych w wytwarzaniu lub obrocie handlowym towarem
w rozumieniu art. 48 i zalacznika VII pkt F do rozporzadzenia nr 1493/1999.

W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ pierwszy argument skarzacego.

Skarzacy podnosi nastgpnie, ze 1zba Odwolawcza w sposéb bledny stwierdzita, ze
w zgloszonym znaku towarowym pierwsze nazwisko rodowe ,Murta” stanowi
element dominujacy w grupie wyrazéw ,Julidn Murtia Entrena”.
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Nalezy przypomnie¢, ze w celu okreflenia dominujacego charakteru nazwiska
rodowego ,Muria” w zgloszonym znaku towarowym Izba Odwolawcza wskazala
w pkt 17 zaskarzonej decyzji, co nastgpuje:

»[...] W Hiszpanii pierwsze nazwisko rodowe ma szczeg6ine znaczenie w znaku
towarowym zlozonym z imienia i nazwisk rodowych jego wlasciciela, poniewaz
przecigtny konsument ma w zwyczaju pomija¢ imi¢ i drugie nazwisko rodowe.
W zwiazku z tym element dominujacy zgloszonego znaku towarowego oraz znaku
towarowego, na ktérym oparty zostal sprzeciw, sa identyczne”.

Nalezy stwierdzi¢, ze uzasadnienie decyzji Izby Odwolawczej w przedmiocie
prymatu pierwszego nazwiska rodowego ma charakter systemowy, ktéry jednak
powinno si¢ zniuansowac¢. W istocie nie mozna wykluczyé, ze w $wietle okolicznos$ci
niniejszej sprawy oznaczenie zlozone z imienia i dwéch nazwisk rodowych,
stanowigce przedmiot wniosku o rejestracj¢ w charakterze wspdlnotowego znaku
towarowego, moze posiada¢ charakter odrdzniajacy dla hiszpanskiego kregu
odbiorcéw, zwlaszcza z powodu obecnosci drugiego nazwiska rodowego, ktére
réwniez stanowi element dominujacy tego znaku.

Jednakze w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze nazwisko
rodowe ,Murda” nadaje zgloszonemu znakowi towarowemu jego odrézniajacy
charakter i stanowi w zwigzku z tym element dominujacy.

W pierwszej kolejnoéci nalezy przypomnieé, ze sposéb postrzegania oznaczen
zlozonych z nazwisk moze by¢ zréinicowany w réznych panstwach Wspélnoty
Europejskiej (ww. w pkt 49 wyrok ENZO FUSCO, pkt 52).
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W niniejszej sprawie skarzacy przyznaje, ze imig ,Julidn”, ktére znajduje sie
w oznaczeniu stownym zgloszonego znaku towarowego, jest stosunkowo rozpow-
szechnione w Hiszpanii i z tego powodu nie ma szczegélnego charakteru
odrdzniajacego.

Odnosnie do pytania, czy w Hiszpanii wtasciwy krag odbiorcéw na ogoét zwraca
wigksza uwage w zgloszonym znaku towarowym na nazwisko rodowe ,,Murda” niz
na nazwisko rodowe ,Entrena”, Sad uznaje, ze orzecznictwo tego paristwa, pomimo
iz nie jest wigzace dla sadéw wspélnotowych, moze dostarczy¢ przydatnych
wskazéwek.

W tym wzgledzie nalezy uwzgledni¢ wskazany w trakcie postepowania admini-
stracyjnego przed OHIM wyrok nr 559/1994 Tribunal Supremo z dnia 20 czerwca
1994 r., ktéry byl przedmiotem dyskusji pomigdzy stronami niniejszego postepo-
wania.

Nalezy przypomnie¢, iz w omawianej sprawie pomiedzy skarzacym
a interwenientem Tribunal Supremo orzek}, ze zarejestrowany w Hiszpanii stowny
znak towarowy, ktéry obejmuje te same towary, ktére sa oznaczone zgloszonym
znakiem towarowym, powinien zosta¢ uniewazniony z powodu prawdopodobieri-
stwa wprowadzenia w blad odbiorcéw hiszpanskich z powodu mozliwosci
pomylenia z wczeéniejszym slownym znakiem towarowym MURUA, ktérego
wlascicielem jest interwenient i ktéry byt podstawa sprzeciwu skierowanego do
OHIM. Dokladniej, Tribunal Supremo stwierdzil, ze z pézniejszych rejestracji
znakéw towarowych Vifias Murtia oraz Murta wynika, ze nazwisko rodowe ,Murtia”
stanowilo element dominujacy tego znaku towarowego. O istnieniu prawdopodo-
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bieristwa wprowadzenia w blad $wiadczy okoliczno$é, iz osoby obce pozwanemu
(skarzgcemu w niniejszej sprawie), bez jego interwencji, mylnie dokonywaly
klasyfikacji win z Rioja oznaczonych znakami towarowymi Murtia oraz Bodegas
Murida, SA, z jednej strony, oraz Bodegas Murtia Entrena, SA, z drugiej strony,
przypisujac wina oznaczone znakiem towarowym Murta obu przedsi¢biorstwom, co
przyznal skarzacy, ktéry wing za to obarczal osoby trzecie. W tych okolicznos$ciach
Tribunal Supremo orzekl, ze ,z uwagi na to, iz wyraz »Murta« stanowi element
identyfikujacy wina oraz ze ten wlasnie wyraz spowodowal, iz na wniosek strony
pozwanej nie zarejestrowano znakéw towarowych »Murdia Gangutia« oraz
»Heredad Murtia Gangutia«, oczywiste jest, iz nalezalo réwniez odméwié
w postepowaniu administracyjnym rejestracji znaku towarowego »Julidn Murta
Entrena« oraz ze obecnie, w postepowaniu sadowym, nalezy orzec jego
uniewaznienie”.

A zatem, w braku odmiennych dowodéw, nalezy stwierdzié, Ze sposéb postrzegania
zgloszonego znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw nie powinien by¢
odmienny od tego, ktéry zostal stwierdzony przez Tribunal Supremo, a ktéry ten
sam krag odbiorc6w mial w odniesieniu do stlownego znaku towarowego Julian
Murtda Entrena. W rzeczywistosci bowiem pomimo obecnosci elementéw
graficznych w zgloszonym znaku towarowym, elementy te, o czym juz orzeczono
powyzej w pkt 56 i 57, nie pelniag dominujacej roli w wizerunku tego znaku
zachowanym w pamieci przez odbiorcow.

W drugiej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze wyraz ,Murda” na plaszczyZnie wizualnej
znajduje si¢ w centrum elementu stownego zgloszonego znaku towarowego
i stanowi lini¢ pionowa z elementami graficznymi zgloszonego znaku towarowego,
w szczeg6lnosci za$§ z jego elementami heraldycznymi. Taka konfiguracja
zgloszonego znaku towarowego zmierza do uwydatnienia nazwiska rodowego
»Murda” w stosunku do imienia i drugiego nazwiska rodowego.

Po trzecie, o ile z cala pewnoécia mozna stwierdzi¢, ze na plaszczyZnie fonetycznej
element stowny zgloszonego znaku towarowego rézni si¢ od wczeséniejszego znaku
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towarowego za sprawg obecnosci imienia ,Julidn” oraz nazwiska rodowego
»Entrena”, to jednak nalezy podkredli¢, na co zwracal uwage skarzacy podczas
rozprawy za pomocg réznych przyktadéw nazw win, ze konsument hiszpanski, co do
zasady, nie wymawia calej nazwy wina, lecz przeciwnie, ma tendencje do jej
skracania. Okolicznos¢ ta, na ktéra zwracal uwage réwniez Wydzial Sprzeciwéw,
wystarcza, aby przyja¢, ze na plaszczyinie fonetycznej konsument hiszpariski
zasadniczo ma tendencj¢ do wymawiania zgloszonego znaku w skréconej formie,
najczesciej poprzez przywolanie nazwiska ,Murtia”, pierwszego nazwiska rodowego
skarzacego.

Z powyiszego wynika, ze w niniejszej sprawie nie nalezy podwazaé¢ oceny Izby
Odwolawczej, podzielanej réwniez przez Wydzial Sprzeciwéw, zgodnie z ktéra
nazwisko rodowe ,Murtia”, pierwsze nazwisko rodowe skarzacego, skladajace sie na
oznaczenie stowne zgloszonego znaku towarowego, pelni dominujaca role
w wizerunku tego znaku zachowanym w pamigci przez odbiorcéw hiszpanskich.

W zwigzku z powyzszym Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze pozostajace
w konflikcie oznaczenia s3 podobne z tego powodu, iz element dominujacy
oznaczenia stownego zgloszonego znaku towarowego oraz jedyny element
wczedniejszego znaku towarowego sa identyczne.

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad zaklada pewnga wspétzaleznoéé czynnikéw branych pod uwage,
w szczeg6lnosci miedzy podobieristwem znakéw towarowych a podobieristwem
oznaczonych towaréw lub ustug. W ten sposéb niski stopieri podobieristwa towaréw
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lub ustug moze by¢ kompensowany wyzszym stopieniem podobienistwa oznaczen
(zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. str. 1-5507, pkt 17, oraz — odnoénie do stosowania rozporzadzenia
nr 40/94 — ww. w pkt 34 wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 32).

Nalezy przypomnieé, po pierwsze, ze w niniejszej sprawie bezsporne jest, iz towary
oznaczone pozostajacymi w konflikcie znakami sa identyczne, oraz ze po drugie,
pozostajagce w konflikcie oznaczenia sa podobne. Okoliczno$é ta pozwala na
stwierdzenie istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad z powodu
podobienistwa pomiedzy pozostajacymi w konflikcie znakami towarowymi, poniewaz
przecietny konsument hiszpanski skonfrontowany z towarem opatrzonym zglo-
szonym znakiem towarowym jest w stanie przypisa¢ temu towarowi to samo
pochodzenie handlowe, co pochodzenie towaru opatrzonego wcze$niejszym
znakiem towarowym. Nalezy tez podkresli¢, ze nie budzi réwniez watpliwosci to,
iz nazwisko rodowe ,Murua”, wspdlne dla pozostajacych w konflikcie oznaczen,
pochodzi z tego samego Zrddla, to znaczy od ojca skarzacego, ktéry przenidst
wczeéniejszy znak towarowy zarejestrowany w Hiszpanii na interwenienta. A zatem
prawdopodobieristwo tego, iz konsument hiszpaniski przypisze towarom skarzacego
oraz towarom wlasciciela wczes$niejszego znaku towarowego to samo pochodzenie
handlowe jest zwigkszone przez te okoliczno$¢ faktyczng. Z tego samego powodu
bardzo mozliwe jest, na co réwniez zwracal uwage OHIM, ze konsumenci nalezacy
do wtasciwego kregu odbiorcéw postrzegaé beda w dodaniu do zgloszonego znaku
towarowego imienia i drugiego nazwiska rodowego ,Entrena” jedynie sposéb
rozréznienia gamy win pochodzacych z przedsigbiorstwa bedacego wtadcicielem
wczesniejszego znaku towarowego lub przynajmniej z przedsigbiorstwa powiaza-
nego gospodarczo z interwenientem.

Oceny tej nie moga podwazy¢ réwniez pozostale argumenty skarzacego.

Po pierwsze, odnoénie do twierdzenia skarzgcego, zgodnie z ktérym wynikajaca
z orzecznictwa zasada wspdlzalezno$ci pomiedzy podobiefistwem towaréw
a podobieristwemn znakéw towarowym moglaby w pewnych okolicznosciach zosta¢
wylaczona, wystarczy stwierdzi¢, ze nawet jezeliby dopusci¢ mozliwoéé takiego
wylaczenia, to skarzacy nie przedstawil zadnego argumentu na poparcie tego
twierdzenia.
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Nastepnie, jezeli chodzi o zataczone do skargi dowody, ktére zmierzaly do wykazania
rzekomego bezkonfliktowego wspélistnienia znakéw towarowych zawierajacych
wyraz ,Murta”, nalezy podkresli¢, ze dowody te, przedstawione po raz pierwszy
przed Sadem, sa niedopuszczalne, a zatem nie ma potrzeby oceny ich mocy
dowodowej (zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
T-247/01 eCopy przeciwko OHIM [ECOPY], Rec. str. 1I1-5301, 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 kazdym razie o ile dowody te dotycza
przedstawionego w trakcie rozprawy twierdzenia skarzacego, zgodnie z ktérym
hiszpaniski slowny znak towarowy Julidn Murda Entrena oraz wczesniejszy znak
towarowy mialyby wspélistnie¢ na rynku hiszpariskim, o tyle nalezy stwierdzi¢, ze
uniewaznienie wyzej wskazanego stownego znaku towarowego skarzacego przez
Tribunal Supremo na podstawie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
hiszpaniskiego kregu odbiorcéw w odniesieniu do tego znaku i wczedniejszego
znaku towarowego wystarcza do wykazania, iz rzekome ,bezkonfliktowe wspolist-
nienie” tych dwéch znakéw nie miato miejsca.

Za niedopuszczalne nalezy uzna¢ réwniez dotaczone do skargi dowody, zmierzajace
do wykazania bezkonfliktowego wspélistnienia na rynku w sektorze wina
zarejestrowanych znakéw majacych wigcej wspélnych elementéw stownych,
poniewaz zostaly one powolane po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem.

Natomiast jezeli chodzi o zalaczone do skargi dokumenty dotyczace nazwisk
rodowych Faustino, Medrano i Palacios, ktére zostaly wskazane przed OHIM, to
dowody te s3 dopuszczalne. Niemniej jednak sa one bezskuteczne. W istocie krajowe
rejestracje wymienione w tych dowodach dotycza znakéw towarowych niepozos-
tajgcych w zwigzku z bedacymi w konflikcie znakami. Dowody te oraz popierane
przez nie argumenty s3 zatem pozbawione zwigzku z ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad z powodu podobiefistwa pomigdzy pozostajacymi w konflikcie
W niniejszej sprawie znakami towarowymi (zob. ww. w pkt 81 wyrok w sprawie
BUDMEN, pkt 63).
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Wreszcie, odnoszac si¢ do argumentu skarzacego, zgodnie z ktérym sporne znaki
towarowe bezkonfliktowo wspdlistniaty w Danii, wystarczy wskaza¢, iz argument ten
jest bezskuteczny, poniewaz wcze$niejszy znak towarowy interwenienta nie jest
chroniony w Danii.

Okoliczno$¢, iz w jednym z panstw czlonkowskich, w niniejszym przypadku
w Hiszpanii, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, wystarczy, aby
odmowié rejestracji zgloszonego znaku towarowego, co zostalo przypomniane
powyzej w pkt 39. Tym samym nie ma konieczno$ci wypowiadania si¢ w kwestii
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad podtrzymanego przez Izbe Odwotawcza
w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wcze$niejszego miedzynarodo-
wego znaku towarowego chronionego w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii
i panstwach Beneluksu.

W zwigzku z tym, ze jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nie jest uzasadniony, skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ go kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzycy zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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