Sprawa T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Zgloszenie graficznego wspélnotowego znaku
towarowego Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Wcze$niejszy sfowny
krajowy znak towarowy LIMONCHELO — Prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2005r. . . . II-2309

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug — Podobieristwo rozpatrywanych znakéw towarowych — Kryteria
oceny — Ztozony znak towarowy

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug — Podobieristwo rozpatrywanych znakéw towarowych — Kryteria
oceny — Ztozony znak towarowy — Okreslenie dominujgcego elementu lub wigkszej liczby
dominujgcych elementéw sktadowych — Ztosony znak towarowy o charakterze wizualnym

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

3. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspslnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towaréw lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do
wczesniejszego znaku towarowego — Graficzny znak towarowy Limoncello della Costiera

Amalfitana shaker i stowny znak towarowy LIMONCHELO
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

Cho¢ w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego
ocena podobienstwa migdzy zlozonym
znakiem towarowym a innym znakiem
towarowym nie moze ogranicza¢ si¢ do
uwzglednienia tylko jednego skfadnika
zlozonego znaku towarowego i poréw-
nania go z innym znakiem towarowym,
lecz nalezy — przeciwnie — dokonaé
poréwnania pomiedzy wystepujacymi
w sprawie znakami towarowymi, badajac
je w taki sposéb, ze kazdy rozwazany jest
w swym caloksztalcie, nie oznacza to
jednak, ze wykluczona jest mozliwoéé, iz
cato$ciowe wrazenie wywotane
w pamieci wlaéciwego kregu odbiorcéw
przez zlozony znak towarowy bedzie
w pewnych okoliczno$ciach zdomino-
wane przez jeden lub kilka z jego
skladnikéw.

(por. pkt 51)
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Stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzg-
dzenia nr 40/94 w sprawie wspélno-
towego znaku towarowego wymaga
uwzglednienia przy ocenie charakteru
dominujgcego skladnika lub kilku okres-
lonych skladnikéw zlozonego znaku
towarowego, w szczegdlnoséci samoist-
nych cech kazdego z tych skladnikéw
i poréwnania ich z cechami innych
sktadnikéw. Ponadto pomocniczo moze
by¢ brana pod uwage wzgledna pozycja
réznych skiadnikéw w konfiguracji zlo-
zonego znaku towarowego.

Konkretnie oznacza to, ze nalezy zbada¢,
ktéry skladnik zgloszonego znaku towa-
rowego moze, poprzez swoje wizualne,



fonetyczne lub koncepcyjne cechy cha-
rakterystyczne, samoistnie oddaé wraze-
nie tego znaku towarowego, jakie
wlasciwy krag odbiorcé6w zachowuje
w pamieci, tak ze inne skladniki tego
znaku okazuja si¢ w tym wzgledzie bez
znaczenia. W wyniku takiego badania
moze si¢ okazaé, ze kilka skladnikow
nalezy uzna¢ za dominujgce.

Jednak w sytuacji gdy zgloszony znak
towarowy jest zlozonym znakiem towa-
rowym o charakterze wizualnym, ocena
calosciowego wrazenia tego znaku towa-
rowego, jak réwniez okreélenie jego
ewentualnego elementu dominujgcego,
powinno mieé miejsce w oparciu
_ o analize na plaszczyZnie wizualnej. Stad
przy takim zalozeniu, tylko w zakresie
w jakim ewentualny element dominujacy
zawieralby aspekty semantyczne, niebg-
dace wizualnymi, nalezaloby w odpo-
wiednim przypadku przystgpi¢ do
poréwnania tego elementu z wczeéniej-
szym znakiem towarowym, biorgc réw-
niez pod uwage inne aspekty
semantyczne, jak na przyklad aspekty
fonetyczne lub wlasciwe koncepcje
abstrakcyjne.

(por. pkt 52-54)

3. W odczuciu przecigtnego konsumenta

hiszpariskiego nie wystepuje prawdopo-

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

dobieistwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do oznaczenia graficz-
nego, ktére pod wzgledem wizualnym
odpowiada nastepujacemu opisowi:

»Skladnikami oznaczenia sa: wyraz
»limoncello« zapisany bialymi literami
duzego rozmiaru, wyrazy »della costiera
amalfitana« zapisane z6ltymi literami
mniejszego rozmiaru, wyraz »shaker«
przedstawiony w jeszcze mniejszym roz-
miarze w niebieskim obramowaniu na
bialym tle, w ktérym litera »k« przed-
stawia kieliszek, i wreszcie graficzny
element przedstawiajacy duzy, okragly
talerz, ktérego $rodek jest bialy, a brzeg
ozdobiony z jednej strony rysunkami
przedstawiajacymi zéite cytryny na
ciemnym tle oraz, z drugiej strony,
przerywanym paskiem w turkusowym
i bialtym kolorze. Wszystkie te skiadniki
znaku towarowego s3 umieszczone na
ciemnoniebieskim tle”,

ktére to oznaczenie zostalo zgloszone do
rejestracji jako wspélnotowy znak towa-
rowy dla ,likieru cytrynowego pocho-
dzacego z Wybrzeza Amalfitaniskiego”,
nalezacego do klasy 33 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, oraz
w odniesieniu do sfownego znaku towa-
rowego LIMONCHELOQO, zarejestrowa-
nego wcze$niej w Hiszpanii dla towaréw
nalezgcych do tej samej klasy, poniewaz
graficzny element przedstawiajacy
okragly talerz ozdobiony cytrynami jest
skladnikiem dominujagcym zgloszonego
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znaku towarowego, niemajacym nic
wspdlnego z wczeéniejszym znakiem
towarowym, ktéry jest czysto slownym
znakiem towarowym, a dominacja tego
graficznego elementu nad innymi ele-
mentami zgloszonego znaku towaro-
wego wyklucza jakiekolwiek
prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad ze wzgledu na podobienstwa
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wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne
wyrazéw limonchelo” i ,limoncello”
widniejagcych w wystepujacych
w sprawie znakach towarowych.

(por. pkt 65, 66, 69)



