SHAKER PRZECIWKO OHIM — LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)

z dnia 15 czerwca 2005 r.”

W sprawie T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas, z siedziba w Vietri sul Mare (Wlochy),
reprezentowana przez F. Sciaudonego, avvocato,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Jezyk postgpowania: whoski.
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w ktérej druga strong w postgpowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM byta

Limifiana y Botella, SL, z siedziba w Monforte del Cid (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
24 pazdziernika 2003 r. (sprawa R 933/2002-2), dotyczaca postgpowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy Limifiana y Botella, SL a Shaker di L. Laudato & C. Sas,

_ SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, ]. Azizi i E. Cremona, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 7 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
24 maja 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 20 pazdziernika 1999 r. skarzaca dokonala zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego do Urzedu 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 pdzniejszymi zmianami (zwanego dalej ,rozporzadzeniem 40/94”).

Znakiem towarowym, ktérego dotyczy zgloszenie, jest nastgpujace oznaczenie
graficzne:
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do
klas 29, 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynaro-
dowej klasyfikacji towar6w i ustug dla celéw rejestracji znakéw, podpisanego w Nicei
dnia 15 czerwca 1957 r. zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej ,porozu-
mieniem nicejskim”) i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 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 32: ,,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji
napojéw”;

— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”.

Pismem z dnia 23 listopada 1999 r. OHIM zwrécit si¢ do skarzacej o ograniczenie
zgloszenia, uznajac, ze w $wietle art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 40/94 nalezalo
by odméwi¢é rejestracji w czesci.

W szczegélnosci OHIM wezwal do wycofania zgloszenia rejestracji w zakresie
towar6w zaliczajacych si¢ do napojow bezalkoholowych nalezacych do klasy 32, gdyz
wedlug niego, skoro wskazanie ,limoncello della costiera amalfitana” zostalo uzyte
dla oznaczenia towaréw tej klasy oraz zarazem towaréw nalezacych do klasy 33
skupiajacej napoje alkoholowe, to mogloby wprowadza¢ w btad konsumenta, ktéry
sklonny bylby uwierzy¢, ze butelka oznaczona w taki sposéb zawiera dobrze znany
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likier zwany ,limoncello”, cho¢ w rzeczywistosci tak nie jest. Ponadto OHIM wezwal
skarzagcg do ograniczenia listy towaréw nalezacych do klasy 33 do ,likieru
cytrynowego pochodzacego z Wybrzeza Amalfitaniskiego”, gdyz znak towarowy
bylby mylacy, gdyby tenze likier mial inne pochodzenie, zwazywszy na to, ze
Sorrento i jego strefa graniczna ciesza si¢ pewna reputacja zwigzang z tym
szczegélnym towarem i stad jego pochodzenie jest decydujace dla wyboru
podejmowanego przez konsumenta.

W nastepstwie tego pisma OHIM skarzaca ograniczyla swoje zgloszenie, w zakresie
towaréw nalezacych do klasy 33, do likieru pochodzacego z Wybrzeza Amalfitari-
skiego.

Zgloszenie wyzej wspomnianego wspdlnotowego znaku towarowego zostalo
opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 30/2000
z dnia 17 kwietnia 2000 r.

W dniu 1 czerwca 2000 r. Limifiana y Botella, SL (zwana dalej ,strong wnoszaca
sprzeciw”) wniosla sprzeciw na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

W uzasadnieniu tego sprzeciwu wskazano na prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, pomig¢dzy
zgloszonym znakiem towarowym w zakresie, w jakim dotyczy towaréw nalezacych
do klasy 33 porozumienia nicejskiego a slownym znakiem towarowym strony
wnoszacej sprzeciw, réwniez obejmujacym towary nalezace do klasy 33, zarejes-
trowanym w 1996 r. w Oficina Espaiola de Patentes y Marcas du Ministerio de
ciencia y tecnologia (hiszpanski urzad patentéw i znakéw towarowych), ktéry brzmi:

~LIMONCHELO".
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Decyzjq z dnia 9 wrzeénia 2002 r. Wydziat Sprzeciwéw OHIM uwzglednit sprzeciw
i w rezultacie odméwil rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Wydzial Sprzeciwéw uzasadnil swoja decyzje, wskazujac zasadniczo, ze na rynku
hiszpanskim istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, pomiedzy zgltoszonym znakiem
towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym, zwazywszy na identyczno$é
towar6w i podobieristwo miedzy znakami. Wydzial Sprzeciwéw doszedt w tej
ostatniej kwestii do takiego wniosku po analizie podobieristw wizualnych,
fonetycznych i koncepcyjnych wystepujacych w sprawie znakéw towarowych,
z ktérej wynika wedlug OHIM, ze istnieja podobieistwa wizualne i fonetyczne
pomigdzy elementem dominujacym zgloszonego znaku towarowego, ktérym jest
wyraz ,limoncello”, a wcze$niejszym znakiem towarowym.

W dniu 7 listopada 2002 r. skarzaca wniosta, na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94, odwotanie do OHIM od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzjg z dnia 24 pazdziernika 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga
Izba Odwotawcza OHIM odrzucita zgloszenie skarzacej. W istocie uznawszy, ze
towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym pokrywaja sie z towarami
oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym, Izba Odwolawcza ocenila, ze
elementem dominujacym zgloszonego znaku towarowego jest wyraz ,limoncello”
i ze zgloszony znak towarowy oraz wczeéniejszy znak towarowy sa wizualnie
i fonetycznie sobie tak bliskie, ze istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
pomigdzy oboma znakami towarowymi.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci lub zmiang zaskarzonej decyzji w taki sposéb, aby
sprzeciw zostal oddalony a zgloszenie rejestracji znaku skarzacej uwzglednione;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

Strona pozwana wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzgcej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy skarzgca doprecyzowala, ze zadajac ,stwierdzenia niewaznosci lub
zmiany zaskarzonej decyzji” chodzilo jej w rzeczywistosci zaréwno o stwierdzenie
niewaznogci, jak i zmiang zaskarzonej decyzji.
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Co do prawa

Skarzaca podnosi trzy zarzuty na poparcie swoich zadan. Stwierdza ona, ze
w zaskarzonej decyzji OHIM po pierwsze naruszyt art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, po drugie dopuscit si¢ naduzycia wladzy, a po trzecie naruszyl obowiazek
uzasadniania swoich decyzji. Strona pozwana kwestionuje kazdy z tych zarzutéw.

I — W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

A — Argumenty stron

1. Argumenty skarzacej

a) Uwagi ogdlne

Skarzaca ocenia, ze w przeciwienistwie do tego co podnosi strona pozwana, nie
istniejg wystarczajace podobieristwa pomiedzy wczeéniejszym znakiem towarowym
a jej znakiem towarowym. W rezultacie nie istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad pomiedzy tymi znakami towarowymi, a zatem nie mozna
odméwic rejestracji jej znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Skarzaca wspiera swoje stanowisko stwierdzajac, ze w niniejszym przypadku nie
mozna méwi¢ ani o odrézniajacym charakterze wczesniejszego znaku towarowego,
ani réwniez o podobieristwie pomigdzy omawianymi znakami towarowymi.

b) Odrézniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego

Skarzaca uznaje zasadniczo, Zze wczesniejszy znak towarowy nie posiada zadnej
szczegllnej cechy odrdzniajacej i ze towar stanowigcy przedmiot niniejszej skargi
cieszy si¢ szczegblna powszechna popularno$cia. Jednakze zaden z tych elementéw
nie zostal uwzgledniony przez OHIM.

Na poparcie swojego stanowiska skarzaca podnosi, ze w powszechnym uzyciu stowo
»limoncello” oznacza w Hiszpanii, we Wloszech i na calym $wiecie likier pochodzacy
z Wybrzeza Amalfitaniskiego, przygotowywany ze skérek cytrynowych, a nie
wylacznie napdj produkowany przez strone wnoszaca sprzeciw. Skarzaca przed-
stawila w tym zakresie wydruki ze stron internetowych i stwierdzila, ze zar6wno
strona wnoszaca sprzeciw w swoich uwagach z dnia 11 kwietnia 2003 r., jak i OHIM
w swoim pi$mie z dnia 23 listopada 1999 r., potwierdzili to powszechne uzycie.

Stad w przeciwienstwie do tego, co wynika z uwag strony wnoszacej sprzeciw z dnia
11 kwietnia 2003 r., wyraz ,limonchelo” jest zwyklym tlumaczeniem na hiszpanski
wyrazu ,limoncello”, ktéry opisuje w sposdb ogélny likier przygotowany ze skérek
cytrynowych i alkoholu. Skarzaca odsyta w tym wzgledzie do wynikéw wyszukiwania
w internecie w oparciu o stowo ,limonchelo” oraz istnienia niezliczonych
podobnych znakéw towarowych w Hiszpanii, co przyznala strona wnoszaca
sprzeciw.
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Skarzaca twierdzi w niniejszym przypadku, ze wcze$niejszy znak towarowy posiada
staby charakter odrézniajacy i stad niewielkie prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad, co sklonito OHIM do nadmiernie rygorystycznej oceny elementéw
moggacych stanowi¢ o identycznosci lub podobienstwie pomiedzy dwoma wystepu-
jacymi w sprawie znakami towarowymi.

c) Podobienistwo pomiedzy wystgpujacymi w sprawie znakami towarowymi

Skarzaca stwierdza w istocie, ze jej znak towarowy przedstawia istotne réznice
graficzne w poréwnaniu z wczeéniejszym znakiem towarowym. Podnosi ona
w szczegélnosci uzycie jezyka wloskiego, litery uzyte po zestawieniu literowym
»limonc”, elementy sfowne ,della costiera amalfitana” oraz ,shaker”, element
graficzny, liczne réznice typograficzne oraz uzyte kolory.

Skarzaca stwierdza przede wszystkim, ze Izba Odwolawcza w zakresie poréwnania
fonetycznego blednie uznala za wylgcznie istotny wyraz ,limoncello” oraz uznata
wyrazenie ,della costiera amalfitana” za niedominujgce i nieistotne elementy stowne,
zaprzeczajac w ten sposob orzecznictwu i praktyce decyzyjnej, zgodnie z ktérymi
wszystkie majace znaczenie czynniki powinny byé brane pod uwage przy ocenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad konsumentéw.

Skarzaca twierdzi réwniez, ze poréwnanie tych znakéw towarowych wykazuje, iz
jedynymi wspdlnymi elementami fonetycznymi w obu oznaczeniach sa dwie
pierwsze sylaby ,li" oraz ,mon”, podczas gdy nastepne sylaby ,chelo” oraz ,cello”
i wyrazenie ,della costiera amalfitana” s3 fonetycznie niepodobne.
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Odnoszac si¢ do poréwnania koncepcyjnego, skarzaca twierdzi, ze OHIM powinien
byl przeanalizowaé szczegblna popularno$é, jaka posiada okolica, z ktérej pochodzi
jej towar, czyli Wybrzeze Amalfitanskie. Skarzaca przywoluje w tym zakresie wyrok
Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Rec. str. [-5507,
pkt 29 i podkreéla, ze OHIM podkreélit decydujacy charakter pochodzenia
geograficznego towaru dla wyboru konsumenta w swoim pi$mie z dnia 23 listopada
1999 r.

Wyrazenia ,limonchelo” oraz ,limoncello della costiera amalfitana” wywolujg
u przecigtnego konsumenta niewatpliwie rézne obrazy. Wyrazy ,della costiera
amalfitana” wigza si¢ z okre§lonym miejscem geograficznym dobrze znanym
konsumentom hiszpanskim tak, ze ci ostatni nie mogliby uznaé, ze ten towar
pochodzi z tego samego przedsigbiorstwa i tej samej strefy geograficznej, co towar
wytwarzany pod znakiem towarowym LIMONCHELO. Stad wyrazy ,della costiera
amalfitana” dodane do wyrazu ,limoncello” tworza, wedlug skarzacej, logiczna
calo$¢ zupelnie r6zna od wczeéniejszego znaku towarowego.

Z drugiej strony skarzaca stwierdza, ze OHIM powinien byl przeanalizowac
obiektywne warunki, w ktérych znaki towarowe moga by¢ poddane konkurencji na
rynku [wyrok Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko
OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1[-2251, pkt 57]. Skarzaca
podkre$la w tym wzgledzie, ze konsument hiszpariski nie zostanie wprowadzony
w blad i nie bedzie sadzil, ze towar oznaczony znakiem towarowym LIMONCHELO,
na etykiecie ktérego widnieje, poza trzema cytrynami, symbol Distileria Toris, oraz
towar, na etykiecie ktérego widnieje napis ,limoncello della costiera amalfitana”,
pochodza w rzeczywisto$ci z tego samego przedsiebiorstwa.

Powolujac si¢ na wyrok Sgdu 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 54, skarzaca stwierdza, ze przeciwwaga dla oczywistego
podobiernistwa graficznego i wizualnego moze by¢ moze byé fakt posiadania przez
przynajmniej jeden z tych dwéch znakéw towarowych jasnego i rozstrzygajacego
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znaczenia dla wlasciwego kregu odbiorcéw. Skarzaca uwaza, ze w niniejszym
przypadku przecietny konsument hiszpariski od razu spostrzeze, ze towar jest
wloskim likierem, a nawet typowym wloskim likierem, przygotowanym z cytryn
Wybrzeza Amalfitaniskiego i wyprodukowanym we Wtoszech.

Stad w oparciu o calo$¢ powyzszych rozwazan skarzaca ocenia, ze chociaz istnieje
czg$ciowe podobieristwo pomiedzy wyrazeniami skladajacymi si¢ na wystepujace
w sprawie znaki towarowe, to slaby charakter odrézniajacy wyrazu ,limoncello”
i jego hiszpanskiego thumaczenia ,limonchelo”, jak réwniez liczne réznice graficzne,
fonetyczne i koncepcyjne pomiedzy wystepujacymi w sprawie znakami towarowymi
wykluczaja prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad wsréd wlasciwego kregu
odbiorcéw. Decyzja odmawiajgca rejestracji znaku towarowego skarzacej byla zatem
bezprawna.

2. Argumenty strony pozwanej

Strona pozwana kwestionuje argumenty podnoszone przez skarzaca na poparcie jej
zadan i stwierdza, ze zasadna jest analiza poréwnawcza stanowigca baze dla oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, jaka zostala dokonana przez Izbe
Odwotawczg, jak réwniez Wydzial Sprzeciwéw.

Strona pozwana uznaje, ze Izba Odwolawcza slusznie podkreslita, ze wyraz
»limoncello” stanowi dominujaca czeé¢ zgloszonego znaku towarowego. Wedlug
strony pozwanej wyraz ten jest elementem, kt6ry identyfikuje i charakteryzuje ten
znak towarowy wéréd przecigtnych konsumentéw hiszpanskich, ktérzy stanowia
miarodajny krag odbiorcéw w niniejszym przypadku. Strona pozwana podkresla
wzgledem tego centralne i uprzywilejowane polozenie oraz przewazajacy rozmiar
wyrazu ,limoncello” w poréwnaniu z innymi elementami zgloszonego znaku
towarowego.
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Strona pozwana uznaje stad za oczywiste, ze wyraz ,limoncello”, nalezacy do
zgloszonego znaku towarowego, oraz wyraz ,limonchelo”, pochodzacy
z wczes$niejszego znaku towarowego, moga wydawad si¢ przecigtnemu konsumen-
towi hiszpariskiemu prawie identyczne na plaszczyZnie wizualnej i fonetycznej . Oba
wyrazy skladajg sie z dziesigciu liter, w tym dziewigciu takich samych; réznig sig
jedynie litery ,1” i ,h”, ktére w zwiazku z tym, Ze s3 umiejscowione wewnatrz dwéch
wyraz6w majg ograniczony wplyw na mozliwoé¢ rozréznienia tych wyrazéw.
Nastepnie strona pozwana zauwaza, ze prawie dokladnie taki sam sposéb wymowy
hiszpaniskiego wczeéniejszego znaku towarowego LIMONCHELO i wlasciwej
wymowy wloskiego wyrazu ,limoncello” implikuje silne podobieristwo fonetyczne.

Pozwana wskazuje réwniez, ze jest calkowicie $wiadoma znaczenia wyrazu
»limoncello” po wlosku, ale ze w niniejszym przypadku okoliczno$¢ ta nie podwaza
samoistnego charakteru odrézniajacego tego wyrazu wéréd hiszpariskiego kregu
odbiorcéw. Nie istnieja obecnie pewne informacje pozwalajace sadzié, ze przecigtny
konsument hiszpanski przypisuje stowu ,limoncello” precyzyjna i okre§long warto$¢
semantycznag.

Strona pozwana kwestionuje stad argument skarzacej, jakoby wyraz ,limonchelo”
byl hiszpaniska wersja wloskiego wyrazu ,limoncello”, ktéry z kolei jest rozpozna-
wany na calym $wiecie, a w szczegdlnosci w Hiszpanii, jako ogélny wyraz definiujacy
pewien rodzaj likieru. Wedlug strony pozwanej nie istnieje Zaden obiektywny
element dla wsparcia tez strony przeciwnej. Strona pozwana wskazuje ponadto, ze
zgodnie z art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, w zakresie kompetencji OHIM nie lezy
zastgpowanie stron w poszukiwaniu dowodéw wskazujacych, ze wyraz ,limoncello”
byt lub stat sig, w jego mozliwych wersjach ortograficznych (zob. np. ,limonchelo”),
okresleniem rodzajowym dla hiszpariskiego kregu odbiorcéw. Wzgledem tego strona
pozwana zauwaza, ze dokumentacja dostarczona przez skarzaca, skladajaca sie
z wydrukéw stron internetowych, w zadnym wypadku nie odnosi si¢ do
hiszpanskiego kregu odbiorcéw i ze pismo z dnia 23 listopada 1999 r. opiera sig¢
o inne elementy faktyczne i prawne niz te odnoszace si¢ do analizy prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blagd pomiedzy znakami towarowymi.
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Strona pozwana ocenia, ze w niniejszym przypadku wcze$niejszy znak towarowy
posiada wystarczajacy charakter odrézniajagcy w zwiazku z tym, Ze jest zarejes-
trowany na szczeblu krajowym. W rezultacie stwierdza, ze nalezy ograniczy¢ si¢ do
uznania wcze$niejszego znaku towarowego jako takiego za wyrdzniajacy sie
i chroniony wzgledem pdzniejszego znaku towarowego, ktéry powtarza jego
element odrdzniajacy i dominujacy.

Strona pozwana podnosi jeszcze znaczace analogie niniejszej sprawy ze sprawg,
ktéra zakoriczyla sie wydaniem wyroku Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN) Rec. str. 11-4335.

Wedlug strony pozwanej Sad podkreélit w tej ostatniej sprawie wage oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad poprzez odniesienie do wlasciwego
kregu odbiorcéw, a w szczegblnoéci do sposobu postrzegania wystgpujacych
w sprawie znakéw towarowych przez miarodajnego konsumenta ze wzgledu na
jego podstawowe umiejetnosci jezykowe. Wynika z tego, ze nawet jeéli wyraz posiada
wlasne znaczenie w jezyku, ktéry jednakze nie jest jezykiem podstawowym
miarodajnego konsumenta i nie istnieje informacja pozwalajaca na ustalenie, ze
konsument rozumie ten wyraz w tym wlasnie znaczeniu, wyraz ten moze
z pewnoscig okaza¢ sig, z punktu widzenia odréznienia, czg$cia dominujaca znaku
towarowego, ktérego czes$é stanowi.

W oparciu o powyzsze rozwazania strona pozwana uwaza, ze zaskarzona decyzja jest
zasadna. Wedlug strony pozwanej, opierajac si¢ na zasadzie wzajemnej zalezno$ci
pomiedzy oznaczeniami i towarami w ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad, Izba Odwotawcza mogla zasadnie uznaé, ze skoro odnosne towary sa
identyczne (co nie jest kwestionowane przez skarzaca), elementy podobieristwa
zidentyfikowane pomiedzy znakami towarowymi (i dajace si¢ zaobserwowaé
w szczegblnosci w niemal identycznoéci wyrazéw ,limonchelo” i ,limoncello”)
moga pociaga¢ za soba prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad na rynku
hiszpaniskim. Izba Odwolawcza slusznie utrzymata zatem w mocy decyzje
uwzgledniajaca sprzeciw, uzasadniajac ja istnieniem prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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B — Ocena Sqdu

1. Uwagi wstepne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, odmawia si¢ rejestracji znaku
towarowego, jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczeéniejszego
znaku towarowego, identycznoéci lub podobieristwa towaréw lub uslug istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw na terytorium, na
ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt. ii) rozporzadzenia nr 40/94, przez
wczedniejsze znaki towarowe rozumie si¢ znaki towarowe zarejestrowane
w paristwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wczeéniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku
towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
stanowi prawdopodobieristwo, ze krag odbiorcéw maéglby uwazaé, ze dane towary
lub ustugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub w danym przypadku,
przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo [wyrok Sgdu 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 30 i przywolane tam
orzecznictwo].

Zgodnie z tym orzecznictwem, prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
powinno by¢ oceniane calo$ciowo, zgodnie z postrzeganiem oznaczeri oraz spornych
towar6w i ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, biorac pod uwage wszelkie istotne
dla danego przypadku czynniki, w szczegélnosci wzajemng zalezno$¢ pomigdzy
podobieristwem oznaczeni a podobiefistwem towaréw i ustug (zob. ww. w pkt 43
wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 31-33 i przywolane wyzej
orzecznictwo).
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W niniejszym przypadku wcze$niejszy znak towarowy jest stownym znakiem
towarowym zarejestrowanym i chronionym w Hiszpanii. Ponadto odnosne towary s3
towarami przeznaczonymi do biezacej konsumpgji. Stad w celu oceny prawdopo-
dobieristwa wprowadzenia w btad w niniejszym przypadku nalezy wzig¢ pod uwage
punkt widzenia wla$ciwego kregu odbiorcéw, ktéry stanowia przecietni konsumenci
hiszpanscy.

Okresliwszy wlasciwy krag odbiorcéw, nalezy dokonaé analizy poréwnawczej
z jednej strony danych towaréw, z drugiej wystepujacych w sprawie oznaczen.

2. Poréwnanie towaréw

Jesli chodzi o poréwnanie danych towaréw, nalezy zauwazyé, ze Izba Odwolawcza
uznala, ze towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym obejmowaly
towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, co nie bylo kwestionowane
przez strony. Nalezy zatem uzna¢ istnienie identyczno$ci wspomnianych towaréw.

3. Poréwnanie oznaczen

a) Rozwazania wstepne

Jedli chodzi o poréwnanie wystepujacych w sprawie znakéw towarowych, nalezy
przede wszystkim podkregli¢, ze w niniejszym przypadku zgloszony znak towarowy
jest zlozonym znakiem towarowym skladajacym si¢ z elementéw stownych
i graficznych, podczas gdy wczeéniejszy znak towarowy jest wylacznie stownym
znakiem towarowym:.
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Nastepnie Sad przypomina, ze w kwestii podobiefistwa wystepujacych w sprawie
oznaczenn z orzecznictwa wynika, Ze caloéciowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w zakresie podobieristwa graficznego, fonetycznego lub
koncepcyjnego wystepujacych w sprawie oznaczenn powinna by¢ oparta na
calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez te oznaczenia, bioragc pod uwage
w szczeg6lnoéci elementy je odrdzniajace i dominujace (zob. ww. w pkt 30 wyrok
w sprawie BASS, pkt 47 i przywolane wyzej orzecznictwo).

Stad nalezy uznaé, ze zlozony znak towarowy, w ramach ktérego jeden ze
skladnikéw jest identyczny lub podobny do innego znaku towarowego, moze byé
uznany za podobny do tego drugiego znaku towarowego, tylko gdy ten skladnik
stanowi element dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym przez zlozony
znak towarowy. Tak jest w przypadku, gdy ten sktadnik moze sam zdominowaé
wrazenie tego znaku towarowego, jakie wlasciwy krag odbiorcéw zachowuje
w pamigci, tak ze wszystkie inne skladniki tego znaku towarowego sa bez znaczenia
w calo$ciowym wrazeniu przez niego wywolanym (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 33, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunatu z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec.
str. 1-3657).

Nie oznacza to, ze mozna ograniczy¢ sie do uwzglednienia tylko jednego sktadnika
zlozonego znaku towarowego i poréwnania go z innym znakiem towarowym. Nalezy
— wprost przeciwnie — dokonaé poréwnania pomiedzy wystepujacymi w sprawie
znakami towarowymi, badajac je w taki sposéb, ze kazdy rozwazany jest w swym
caloksztalcie. Nie oznacza to jednak, ze wykluczona jest mozliwo$¢, iz cato$ciowe
wrazenie wywotane w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw przez zlozony znak
towarowy bedzie w pewnych okolicznoéciach zdominowane przez jeden lub kilka
z jego skladnikéw (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34).

Przy ocenie charakteru dominujacego skladnika lub kilku okre$lonych skladnikéw
zlozonego znaku towarowego nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci samoistne cechy
kazdego z tych skladnikéw i poréwna¢ je z cechami innych skladnikéw. Ponadto
pomocniczo moze by¢ brana pod uwage wzgledna pozycja réznych skladnikéw
w konfiguracji zlozonego znaku towarowego (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 35).
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Konkretnie oznacza to, ze Izba Odwolawcza powinna zbadad, ktéry sktadnik
zgloszonego znaku towarowego moze, poprzez swoje wizualne, fonetyczne
lub koncepcyjne cechy charakterystyczne, samoistnie odda¢ wrazenie tego znaku
towarowego, jakie wla$ciwy krag odbiorcéw zachowuje w pamieci, tak ze inne
skladniki tego znaku okazuja si¢ w tym wzgledzie bez znaczenia. Jak zostalo
wskazane w pkt 51 i 52 powyzej, w wyniku takiego badania moze si¢ okaza¢, ze kilka
skladnikéw nalezy uzna¢ za dominujace.

Jednak w sytuacji, gdy zgloszony znak towarowy jest zlozonym znakiem towarowym
o charakterze graficznym, to ocena calosciowego wrazenia wywolywanego przez ten
znak towarowy, jak réwniez okre$lenie jego ewentualnego elementu dominujacego
powinno mie¢ miejsce w oparciu o analiz¢ na plaszczyZnie wizualnej. Stad przy
takim zalozeniu, tylko w zakresie w jakim ewentualny element dominujacy
zawieratlby aspekty semantyczne, niebedgce wizualnymi, nalezatoby
w odpowiednim przypadku przystapi¢ do poréwnania tego elementu
z wczedniejszym znakiem towarowym, biorac réwniez pod uwage inne aspekty
semantyczne, jak na przyklad aspekty fonetyczne lub wlasciwe koncepcje
abstrakcyjne.

b) Skiadnik dominujacy

i) Opis sktadnikéw zgloszonego znaku towarowego przy jego odbiorze graficznym

Sad zauwaza, ze skladnikami zgloszonego znaku towarowego sa: wyraz ,limoncello”
zapisany bialymi literami duzego rozmiaru, wyrazy ,della costiera amalfitana”
zapisane z6ltymi literami mniejszego rozmiaru, wyraz ,shaker” przedstawiony
W jeszcze mniejszym rozmiarze w niebieskim obramowaniu na biatym tle, w ktérym
litera ,,k” przedstawia kieliszek i wreszcie graficzny element przedstawiajacy duzy,
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okragly talerz, ktérego $rodek jest bialy a brzeg ozdobiony z jednej strony rysunkami
przedstawiajacymi zélte cytryny na ciemnym tle oraz, z drugiej strony przerywanym
paskiem w turkusowym i biatym kolorze. Wszystkie te skladniki znaku towarowego
s3 umieszczone na ciemnoniebieskim tle.

ii) Dominacja okraglego talerza ozdobionego cytrynami w zgloszonym znaku
towarowym

Oceniajac graficzny skladnik zgloszonego znaku towarowego przedstawiajacy
okragly talerz ozdobiony cytrynami, nalezy zauwazy¢, ze poza jego realistycznym
przywolaniem talerza, charakteryzuje si¢ on kontrastami kolorystycznymi, duzym
rozmiarem i realistycznymi rysunkami cytryn na brzegu; calo§¢ nadaje temu
obrazowi szczeg6lny urok od strony wizualnej.

Ow okragly talerz ozdobiony cytrynami ma dzigki swoim samoistnym cechom silny
charakter odréiniajgcy w poréwnaniu z innymi skladnikami zgloszonego znaku
towarowego, a w szczeg6lnosci w poréwnaniu z wyrazem ,limoncello”. Posiada stad
pierwszenstwo w poréwnaniu z innymi elementami zgtoszonego znaku towarowego.

Pomocniczo nalezy zauwazyé, ze pomimo swojej pozycji lekko przesunigtej
wzgledem $rodka, graficzny element przedstawiajacy talerz zajmuje dwie trzecie
dolnej powierzchni zgloszonego znaku towarowego i pokrywa istotna cze$é tego
obszaru, podczas gdy wyraz ,limoncello” pokrywa jedynie duzg czeé¢ jednej trzeciej
gornej powierzchni zgloszonego znaku towarowego.

Wynika z tego, ze element przedstawiajacy okragly talerz ozdobiony cytrynami musi
by¢ w sposéb oczywisty uznany za dominujacy skladnik zgloszonego znaku
towarowego.
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iif) Réwnowaga pomiedzy innymi elementami zgloszonego znaku towarowego

— Wyraz ,limoncello”

W niniejszym przypadku nie moze zosta¢ podzielona zawarta w pkt 20 zaskarzonej
decyzji ocena Izby Odwolawczej, ze wyraz ,limoncello” jest elementem dominuja-
cym zgloszonego znaku towarowego, gléwnie z uwagi na jego wielko$é
i uwydatniong pozycje, ktéra to Izba uznata nastgpnie w pkt 21 zaskarzonej decyzji,
ze wystgpujagce w sprawie znaki towarowe s3 wizualnie i fonetycznie prawie
identyczne.

Sad zauwaza, ze nawet jesli prawda jest, iz wyraz ,limoncello” zostat przedstawiony
z zastosowaniem wigkszej typografii niz inne skladniki stowne zgloszonego znaku
towarowego, to posiada on jednak wyraZinie mniej uderzajacy efekt wizualny niz
okragly talerz ozdobiony cytrynami. Wyraz ,limoncello” jest ponadto mniejszego
rozmiaru w poréwnaniu z graficznym sktadnikiem przedstawiajagcym okragly talerz
ozdobiony cytrynami.

Z tych wlagnie przyczyn, bez potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych
cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego wyrazu, nalezy uznaé, ze wyraz
»limoncello” nie jest sktadnikiem dominujacym zgloszonego znaku towarowego.

— Wyrazy ,della costiera amalfitana”

Majac na wzgledzie odbiér wizualny wyrazéw ,della costiera amalfitana”, nalezy
uzna¢, ze element ten jest zapisany mniejszymi literami niz wyraz ,limoncello”
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i opisuje pochodzenie geograficzne spornego towaru. Ponadto wyrazy te s3 wyraznie
mniejszego rozmiaru i mniej kontrastowego koloru w poréwnaniu z graficznym
elementem przedstawiajacym okragly talerz ozdobiony cytrynami. Sad ocenia, bez
potrzeby przeprowadzania analizy charakterystycznych cech fonetycznych lub
koncepcyjnych tego skladnika, ze nie moze by¢ on uznany za element dominujacy
zgloszonego znaku towarowego, zwazywszy w szczeg6lnosci na jego maly rozmiar.

— Wyraz ,shaker”

Wydaje sig, ze w odbiorze wizualnym, pomimo bialego tla i elementu graficznego
w postaci kieliszka wpisanego w litere ,k”, wyraz ,shaker”, jak réwniez jego element
graficzny, s3 ograniczonego rozmiaru w poréwnaniu z okraglym talerzem
ozdobionym cytrynami oraz z wyrazem ,limoncello” przedstawionymi w ramach
spornego znaku towarowego. Ponadto wyraz ten nie posiada tego samego kontrastu
kolorystycznego, jak graficzny element przedstawiajacy okragly talerz ozdobiony
cytrynami. W rezultacie Sad ocenia, bez potrzeby przeprowadzania analizy
charakterystycznych cech fonetycznych lub koncepcyjnych tego wyrazu, Ze nie
moze by¢ on uznany za element dominujacy zgloszonego znaku towarowego.

c) Globalna ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Nalezy uznaé, ze graficzny element przedstawiajacy okragly talerz ozdobiony
cytrynami jest skladnikiem dominujacym zgloszonego znaku towarowego i nie ma
nic wspélnego z wczesniejszym znakiem towarowym, ktéry jest czysto slownym
znakiem towarowym.

Nie istnieje zatem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad pomiedzy wystepu-
jacymi w sprawie znakami towarowymi. Dominacja graficznego elementu przed-
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stawiajacego okragly talerz ozdobiony cytrynami nad innymi elementami zgloszo-
nego znaku towarowego wyklucza jakiekolwiek prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad ze wzgledu na podobieristwa wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne wyrazéw
»slimonchelo” i ,limoncello” widniejacych w wystepujacych w sprawie znakach
towarowych.

W ramach globalnej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, nalezy
jeszcze przypomnie(, ze przecigtny konsument rzadko ma mozliwoéé¢ przeprowa-
dzenia bezpo$redniego poréwnania réinych znakéw towarowych, lecz musi

,zazwyczaj zdawa¢ si¢ na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakéw

towarowych (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 26). Fakt, ze przecigtny
konsument zachowuje w pamigci jedynie niedoskonaly obraz znaku towarowego
nadaje ogromna wage elementowi dominujagcemu spornego znaku towarowego
[wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser
przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 47]. Zatem element
dominujacy zgloszonego znaku towarowego, ktéry stanowi okragly talerz ozdobiony
cytrynami, posiada ogromng wage w analizie calo$ci oznaczenia, gdyz konsument
ogladajacy etykietke napoju alkoholowego zauwaza i zapamietuje element prze-
wazajacy oznaczenia, ktéry pozwala mu przy nastgpnym nabyciu powtérzyé
doswiadczenie.

Przewaga skladnika graficznego w postaci okraglego talerza ozdobionego cytrynami
w zgloszonym znaku towarowym sprawia w niniejszym przypadku, ze ocena
odrézniajgcych elementéw weze$niejszego znaku towarowego pozostaje bez wplywu
na zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. O ile bowiem znaczenie
charakteru odrézniajacego wczesniejszego stownego znaku towarowego moze mieé
wplyw na oceng prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad (zob. podobnie wyrok
Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191,
pkt 24), to owo kryterium zaklada, ze istnialo co najmniej niejakie prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w biad pomiedzy wczesniejszym znakiem towarowym
a zgloszonym znakiem towarowym. Z calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad pomigdzy wystepujacymi w sprawie znakami towarowymi
wynika, ze przewaga w zgloszonym znaku towarowym okraglego talerza ozdobio-
nego cytrynami wyklucza jakiekolwiek prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
z wczesniejszym znakiem towarowym. W rezultacie nie istnieje potrzeba
wypowiadania si¢ w przedmiocie charakteru odrézniajacego wczeéniejszego znaku
towarowego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
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T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec.
str. I1-5275, pkt 64 i 65, utrzymany w mocy wyrokiem Trybunalu z dnia
12 pazdziernika 2004 r. w sprawie Vedial przeciwko OHIM, C-106/03 P, Zb.Orz.
str. 1-9573, pkt 54; wyrok Sadu z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01
Editions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. 11-4625, pkt 61
oraz wyrok Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-317/01 M+M przeciwko
OHIM — Mediametrie (M+M EUROJATA), Zb.Orz. str. 11-1817, pkt 74 i 75].

Biorac pod uwage powyzsze, nalezy uznaé, ze pomimo identycznosci towardw,
o ktérych mowa, stopieri podobienistwa pomigdzy wystepujacymi w sprawie znakami
towarowymi nie jest wystarczajacy, aby mozna bylo uznaé, ze miarodajny krag
odbiorcéw hiszpanskich méglby uwazaé, ze odnosne towary pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub w danym przypadku, z przedsigbiorstw powiazanych
gospodarczo. Stad w przeciwienstwie do tego co stwierdzit OHIM w zaskarzonej
decyzji, nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad pomiedzy tymi
znakami w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy zatem uwzglednié pierwszy zarzut skarzacej.

I — W przedmiocie zarzutéw drugiego i trzeciego, ktore dotyczg odpowiednio
naduzycia wtadzy oraz braku uzasadnienia

Wobec uwzglednienia pierwszego zarzutu nie ma potrzeby badania innych zarzutéw
skarzace;j.

Stad zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, nalezy stwierdzi¢ niewaznoéé¢
zaskarzonej decyzji i zmieni¢ ja w taki sposéb, ze odwolanie wniesione przez
skarzacg do Izby Odwolawczej OHIM zostaje uwzglednione i w rezultacie sprzeciw
zostaje oddalony.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz strona pozwana przegrala
sprawe, nalezy obcigzy¢ ja kosztami postgpowania w caloéci, zgodnie z zadaniem
skarzacej.

Z powyzszych wzgledow

SAD PIERWSZEJ INSTANC]JI (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Decyzja drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewngetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 24 pazdziernika
2003 r. (sprawa nr R 933/2002-2) jest niewazna; odwolanie wniesione przez
skarzaca do OHIM zostaje uwzglednione i w rezultacie sprzeciw zostaje
oddalony.

2) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania.

Jaeger Azizi Cremona

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu dnia 15 czerwca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger
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