GRUPO EL PRADO CERVERA PRZECIWKO OHIM — HERITIERS DEBUSCHEWITZ (CHUFAFIT)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (pierwsza izba)
z dnia 6 lipca 2004 r."

W sprawie T-117/02

Grupo El Prado Cervera, SL, z siedzibg w Walencji (Hiszpania), reprezentowana
przez adwokata P. Kocha Moreno,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. F. Crespo Carrillo oraz G. Schneidera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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w ktérej druga strong w postegpowaniu przed izba odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Helene Debuschewitz i in., jako spadkobiercy Johanna Debuschewitza, zamiesz-
kali w Rosrath-Forsbach (Niemcy), reprezentowani przez adwokata E. Kringsa,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 12 lutego 2002 r. (sprawa R 798/2001-1), wydanej
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu miedzy Grupo El Prado Cervera, SL,
a J. Debuschewitzem,

SAD PIERWSZEJ INSTANC]I WSPOLNOT EUROPEJSKICH

(pierwsza izba),

w skladzie: B. Vesterdorf, prezes, P. Mengozzi i M. E. Martins Ribeiro, sedziowie,

sekretarz: 1. Natsinas, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 marca
2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 18 grudnia 1998 r. ] Debuschewitz (zwany dalej ,,druga strona postepowania
przed OHIM") zglosit w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspélnotowy znak towarowy, na podstawie
przepiséw rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. z 1994 r. L 11, str. 1) ze zm.

Zgloszenie dotyczylo rejestracji oznaczenia stownego CHUFAFIT.

Towary, w odniesieniu do ktérych zlozono wniosek o rejestracje, naleza do klas 29
i 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej
Klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego oraz zmienionego, i odpowiadaja, w kazdej z tych klas,
nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,Orzechy przetworzone”;

— klasa 31: ,Orzechy $wieze”.
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Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 69/1999 z dnia 30 sierpnia 1999 r.

W dniu 29 listopada 1999 r. spétka Grupo El Prado Cervera, SL (uprzednio
Compaiia Derivados de Alimentacién, SL), strona skarzaca przed Sadem, wniosta
sprzeciw na podstawie art. 42 rozporzgdzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczyl rejestracji
zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw objetych
zgloszeniem. Podstawa wniesienia sprzeciwu bylo prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
Sprzeciw uzasadniony byl istnieniem dwéch wczesniejszych krajowych znakéw
towarowych, zarejestrowanych w Hiszpanii. Pierwszy znak towarowy, zarejestro-
wany 4 lutego 1994 r. pod numerem 1 778 419, to stowny znak towarowy CHUFI,
oznaczajacy grupe towaréw nalezacych do klasy 29, to jest ,migso, ryby, dréb
i dziczyzna; ekstrakty migsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane;
galaretki, dzemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tluszcze”.
Drugi znak towarowy, zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem 2 063 328 w dniu
5 maja 1997 r., to nastepujacy graficzny znak towarowy:

Znak ten obejmuje grupe towaréw nalezacych do klasy 31, to jest ,produkty rolnicze,
ogrodnicze i le§ne oraz ziarna nie ujete w innych klasach; Zzywe zwierzeta; $wieze
owoce i warzywa; nasiona, naturalne rosliny i kwiaty; pasza dla zwierzat, stéd”.

Decyzja z dnia 11 lipca 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw
w caloéci uznajac, ze jakkolwiek towary objete zgloszeniem znaku towarowego byly
identyczne z towarami chronionymi wcze$niejszymi krajowymi znakami towaro-
wymi nalezacymi do skarzacej, to jednak istnialy réznice wizualne, fonetyczne
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i koncepcyjne pomigdzy oznaczeniem bedacym przedmiotem zgloszenia wspélno-
towego znaku towarowego a wcze$niejszymi krajowymi znakami towarowymi
nalezacymi do skarzacej, wykluczajace prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
hiszpanskiego odbiorcy (kregu odbiorcéw).

W dniu 31 sierpnia 2001 r. skarzaca wniosta do OHIM, na podstawie art. 59
rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 12 lutego 2002 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie i podtrzymala decyzje Wydzialu Sprzeci-
wéw, z takim samym uzasadnieniem.

Izba odwolawcza uznata w istocie, ze pomimo identycznosci chronionych towaréw,
znaki towarowe nie byly ani identyczne, ani do tego stopnia podobne, zeby
zachodzito prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad. Izba odwolawcza uznata
z jednej strony, ze jakkolwiek w obu spornych oznaczeniach powtarza sig sylaba
»chu”, to wystepuja w nich jednak réznice wizualne i fonetyczne tak co do liczby
sylab, jak ich wymowy (pkt 18 zaskarzonej decyzji). Z drugiej strony, w odniesieniu
do poréwnania koncepcyjnego znakéw, izba odwolawcza uznala, ze element ,chuf”,
przywolujagcy w Hiszpanii na mysl stowo ,chufa”, oznaczajace migdal ziemny
(inaczej cibora jadalna), stuzacy do przygotowywania napoju ,horchata ” (orszada
z cibory), jest bezposrednio zwiazany z cibora i nie pozwala sam z siebie na
rozréznienie obu oznaczefi jako znakéw towarowych, ani tych znakéw miedzy soba.
Natomiast elementami pozwalajgcymi na odréznienie przez konsumenta obu
spornych oznaczen jako znakéw towarowych w ramach calosciowego poréwnania
tych znakéw sg, jak stwierdzila izba odwolawcza, ich elementy koricowe. Zdaniem
izby odwotawczej, elementy te réznia si¢ migdzy soba wystarczajaco, by uniknaé
wprowadzenia w blad nawet nieuwaznego konsumenta (punkty 19 i 20 zaskarzonej
decyzji).
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Przebieg post¢powania i zadania stron

Pismem w jezyku hiszpariskim, zlozonym w sekretariacie Sagdu 15 kwietnia 2002 r.,
skarzgca wniosla niniejsza skarge.

Pismem z dnia 3 maja 2002 r. druga strona postgpowania przed OHIM wniosta
sprzeciw, w rozumieniu art. 131 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sadu, wobec
ustanowienia jezyka hiszpariskiego jezykiem postgpowania przez Sadem i zlozyla
wniosek o przyjecie niemieckiego za jezyk postepowania.

Na podstawie art. 131 § 2 akapit trzeci regulaminu, Sgd ustanowil jezyk niemiecki
jezykiem postgpowania, gdyz druga strona postepowania przed OHIM zglosita
w tym jezyku znak towarowy na podstawie art. 115 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM zlozyl odpowiedZ na skarge w sekretariacie Sadu 7 paidziernika 2002 r.,
druga strona postepowania przed OHIM uczynifa to 16 wrze$nia 2002 r.

Na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy, Sad (pierwsza izba) postanowit
otworzy¢ procedure ustna.

Na rozprawie w dniu 9 marca 2004 r. strony przedstawily stanowiska i udzielily
odpowiedzi na pytania Sadu, z wyjatkiem drugiej strony postepowania przed OHIM,
ktéra nie byla obecna.
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17 Skarzgca wniosta do Sadu o:

— stwierdzenie niezgodnosci zaskarzonej decyzji z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 i stwierdzenie jej niewaznosci;

— stwierdzenie, ze istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad poprzez
pomylenie zgloszonego w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 29 i 31
znaku towarowego CHUFAFIT, po pierwsze, z hiszpariskim znakiem towaro-
wym nr 1 778 419 CHUFI chronigcym towary z klasy 29 i, po drugie,
z hiszpaniskim graficznym znakiem towarowym nr 2 063 328 CHUFI, ktéry
chroni towary z klasy 31;

— odmowe rejestracji wspolnotowego znaku towarowego nr 1 021 229 CHUFAFIT
w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 29 i 31;

— obcigzenie OHIM i, w razie potrzeby, drugiej strony postepowania przed OHIM
kosztami postepowania.

18 OHIM wniést do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Druga strona postgpowania przed OHIM whniosta do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzgcej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Skarzaca wnosi do Sadu, po pierwsze, o odmowe rejestracji zgloszonego
wspdlnotowego znaku towarowego, po drugie, o stwierdzenie niewazno$ci
zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie zgdania odmowy rejestracji zgloszonego wspdlnotowego znaku
towarowego

W swoim trzecim zadaniu skarzaca dazy w istocie do tego, by Sad nakazat OHIM
odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy przypomnied, ze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
nr 40/94 OHIM zobowiazany jest do podjecia niezbednych s$rodkéw w celu
wykonania orzeczenia sadu wspé6lnotowego. Stad nie ma koniecznosci, by Sad
wydawal OHIM nakazy. Urzad ten powinien wyciaggna¢ odpowiednie wnioski
z sentencji i uzasadnienia wyrokéw Sadu [wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r.
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w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform),
Rec. str. I1-433 pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik
przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. 11-683 pkt 12 i z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie T-129/01 José Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 22). Trzecie zadanie jest zatem niedopuszczalne.

W przedmiocie stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji

W pierwszym i drugim zadaniu skarzaca wnosi w istocie o stwierdzenie niewaznoéci
zaskarzonej decyzji. Na poparcie skargi podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut ten dzieli sie na dwie czesci. Pierwsza
czg$¢ dotyczy podnoszonego pominigcia w zaskarzonej decyzji kwestii powszechnej
znajomosci i/lub renomy a takze charakteru wysoce odrézniajacego nabytego przez
hiszpariski znak towarowy CHUFI. Druga cze$¢ dotyczy podnoszonych bledéw
w ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do obu
spornych oznaczen.

Na wstepie nalezy zaznaczy¢, ze na rozprawie, w zwiazku z zarzutem niedopusz-
czalnoéci podniesionym w pismach procesowych OHIM, skarzaca zrezygnowala
z pierwszej czgéci zarzutu, co Sad odnotowal w protokole z rozprawy.

W zwigzku z tym jedyny zarzut sprowadza si¢ do zadania, by Sad zbadal, czy
w zaskarzonej decyzji Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM slusznie stwierdzita brak
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych oznacze.

II - 2083



26

27

28

29

WYROK Z DNIA 6.7.2004 r. — SPRAWA T-117/02

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze Pierwsza Izba Odwolawcza powinna byta stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobierfistwa wprowadzenia w blad z powodu podobienistw wizualnych,
fonetycznych i koncepcyjnych obu spornych oznaczen.

Po pierwsze, w odniesieniu do podobieristwa wizualnego spornych oznaczef,
skarzaca wskazuje, ze znak CHUFI jest praktycznie identyczny z poczatkowa czescia
znaku CHUFAFIT i poniewaz odbiorcy zwracaja uwage przede wszystkim na cze$é¢
poczatkowy znaku stownego, w konsekwencji oba znaki sa z wygladu podobne.
Skarzaca podkresla réwniez, ze konsumenci mogliby tym latwiej przypisa¢ oba znaki
temu samemu przedsigbiorstwu, ze wlasciciele znakéw powszechnie znanych
w sektorze spozywczym uzywaja czesci poczatkowych znakéw w celu opracowania
nowych znakéw, zawierajacych ten sam element.

Skarzaca utrzymuje nastepnie, ze zgloszony wspélnotowy znak towarowy CHUFA-
FIT nie odréznia si¢ fonetycznie od znaku CHUFI, poniewaz ten ostatni jest w nim
w caloéci zawarty. Wedlug skarzacej, izba odwolawcza, badajac strukture sylabiczna
obu oznaczen, nie wziela pod uwage, ze znak CHUFI jest w calosci zawarty
w oznaczeniu CHUFAFIT. Skarzaca twierdzi dodatkowo, ze zawarcie w zgloszonym
oznaczeniu wczesniejszego znaku zwigksza prawdopodobienistwo skojarzenia.

Wreszcie, w kwestii poréwnania koncepcyjnego, skarzaca uznaje, ze o ile
rzeczywiscie znaki CHUFI i CHUFAFIT odwoluja si¢ do stowa ,chufa”, czyli
sktadnika, z ktérego wytwarza si¢ orszade¢ z cibory, to ze wzgledu na wspélny
element ,,chuf’ okolicznoé¢ ta winna skloni¢ izbe odwotawcza do uznania istnienia
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do obu znakéw. Skarzaca
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podnosi ponadto, ze zaskarzona decyzja jest niespéjna z decyzja OHIM w sprawie
FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), w ktérej Trzecia Izba Odwolawcza
stwierdzila istnienie podobienistwa koncepcyjnego, poniewaz oba sporne znaki
odwolywaly si¢ do tego samego znaczenia i byly podobne do hiszpanskiego stowa
»flexion”.

Skarzaca uznaje dodatkowo, ze w zaskarionej decyzji nie uwzgledniono malego
stopnia uwagi konsumenta, ktéry ma by¢ punktem odniesienia, co powinno by¢
jednym z elementéw branych pod uwage przy rozstrzyganiu, czy podobieristwo
znakéw towarowych spowodowaloby istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad. A wedtug skarzacej, majac do czynienia ze znakami towarowymi stuzacymi
do rozréznienia artykuléw spozywczych albo codziennego uzytku, nalezy wziaé za
punkt odniesienia przecigtnego konsumenta, ktéry charakteryzuje si¢ nieuwaznym
zachowaniem. Wedlug skarzacej, w tym przypadku konsument taki podczas
zakupéw sklonny bedzie skojarzy¢ zgloszony znak ze wczesniejszym znakiem
CHUFI, ktory jest najlepiej sprzedajaca si¢ w Hiszpanii marka orszady z cibory,
a kt6ry zawiera sig w calo$ci w oznaczeniu CHUFAFIT i ktérego pierwsze fonemy sa
zbiezne z tym oznaczeniem.

OHIM odpiera ten zarzut, twierdzac, ze wobec zgody skarzacej na uznanie przez
izbe odwotawcza za tozsame towaréw objetych obydwoma znakami, w zaskarzonej
decyzji stusznie odrzucono jej sprzeciw, po poréwnaniu wizualnym, fonetycznym
i koncepcyjnym spornych oznaczeni. W istocie OHIM uznaje z jednej strony, ze
sporne oznaczenia s3 wizualnie i fonetycznie rozréznialne, w szczegélnosci ze
wzgledu na ich odmienng strukture sylabiczng. Z drugiej strony, w odniesieniu do
plaszczyzny koncepcyjnej OHIM podnosi, ze element ,chuf’, ktéry u odbiorcy
hiszpaniskiego przywoluje na mysl skladnik ,chufa”, jest elementem opisujacym
towary chronione obydwoma znakami towarowymi. Stad zdaniem OHIM, charakter
odrézniajacy obu spornych oznaczen nie opiera si¢ na przedrostku ,chuf’, lecz
przeciwnie, na wymySlonych koricowkach obu oznaczen: z jednej strony,
w oznaczeniu CHUFI, na dodanym ,,i”, z drugiej strony, w oznaczeniu CHUFAFIT,
na dodanym ,afit”. Ponadto, ze wzgledu na charakter opisowy elementu ,chuf”,
skarzaca nie moze mie¢ monopolu na ten element w odniesieniu do przedmioto-
wych towaréw i sprzeciwia¢ sie rejestracji zawierajacego tenze element wspélno-
towego znaku towarowego.
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W odniesieniu do argumentu dotyczacego decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej
w sprawie FLEXICON/FLEXON, OHIM przyznaje, ze na pierwszy rzut oka
stanowiska obu izb odwotawczych sg rozbiezne. Twierdzi wszakze, ze jakkolwiek
orzecznictwo wspélnotowe nalezy braé pod uwage, to jednak kwestia prawdopo-
dobieristwa wprowadzenia w blad winna by¢ rozstrzygana w sposéb kazuistyczny.
W tym wzgledzie OHIM wskazuje na istotng réznice miedzy sprawg FLEXICON/
FLEXON a sprawg niniejsza: w tej ostatniej sprawie tylko przedrostek ,chuf’ jest
wspélny dla obu oznaczen, podczas gdy w tej pierwszej wspélny byl zaréwno
przedrostek (,flex”), jak i koficéwka (,on”).

OHIM odrzuca wreszcie twierdzenie skarzgcej, jakoby przedmiotowe towary (§wieze
orzechy, orzechy przetworzone oraz orszada z cibory) byly artykulami powszech-
nego spozycia lub w kazdym razie byly por6wnywalne z piwem, winem lub innymi
napojami alkoholowymi. Zdaniem OHIM, nie ma specjalnych dzialéw w sklepach
dla tych towaréw. OHIM uwaza w kazdym razie, ze przecietny konsument,
dostatecznie uwazny i poinformowany, kupujac przedmiotowe towary bedzie
w stanie odrézni¢ oba znaki. Widzac oba te znaki, konsument skojarzy raczej
element ,chuf’ ze skladnikiem ,chufa”, a nie z jednym z dwé6ch znakéw. Zdaniem
OHIM, odmienny poglad oznacza przyznanie wlascicielowi znaku towarowego
takiego jak CHUFI, opisujacego towar ,chufa” i posiadajacego zaledwie
w minimalnym stopniu charakter odrézniajacy, wymagany przy badaniu bezwzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji, wylacznoéci w stosunku do wszelkich innych
znakéw zawierajacych element ,chuf’ opisujacy skladnik ,,chufa”.

Druga strona postepowania przed OHIM podnosi watpliwoéci co do tozsamego
charakteru przedmiotowych towaréw. Odsyla natomiast do calo$ci argumentacji
OHIM w przedmiocie poréwnania spornych oznaczen.

Ocena Sadu

Nalezy na wstepie przypomnieé, ze zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, w wyniku sprzeciwu wladciciela wczesniejszego znaku towarowego,
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zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli ,z powodu jego
identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycz-
nosci lub podobieristwa [oznaczonych tymi znakami] towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw] na
terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony”; przy czym
nprawdopodobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobieni-
stwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym”.

W niniejszej sprawie wiadomo, ze wczesniejsze znaki towarowe zostaly zarejes-
trowane w Hiszpanii. Rozpatrujac warunki, o ktérych mowa w poprzednim punkcie,
nalezy wigc bra¢ pod uwage punkt widzenia odbiorcéw w tym Panstwie
Czlonkowskim. Stad wiasciwy krag odbiorcéw stanowia hiszpanskojezyczni
odbiorcy.

Nalezy nastepnie podkresli¢, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunalu w zakresie
wykladni 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. z 1989 r. L 40, str. 1) oraz orzecznictwem Sadu dotyczacym
rozporzadzenia nr 40/94, przez prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad nalezy
rozumie¢ prawdopodobieristwo uznania przez odbiorcéw, ze dane towary lub ustugi
pochodzg od jednego przedsigbiorstwa, lub ewentualnie od przedsiebiorstw
zwigzanych ze soba ekonomicznie [wyroki Trybunatu z dnia 29 wrzeénia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29 i z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 17; wyroki Sadu
z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM —
Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 25 i z dnia 22 pazdziernika 2003 r.
w sprawie T-311/01 Editions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec.
str. 11-4625, pkt 39].

Prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad winno byé oceniane
calo$ciowo, z uwzglednieniem wszelkich okolicznosci istotnych dla danej sprawy
(wyroki Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec.
str. 1-6191, pkt 22; ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 16; ww. wyrok w w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98
Marca Mode, Rec. str. 1-4861, pkt 40; ww.wyrok w sprawie Fifties, pkt 26 i ww.
wyrok w sprawie Starix, pkt 40).
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Calosciowa ocena oznacza pewna wspdlzalezno$§¢ pomiedzy czynnikami, ktére
bierze si¢ pod uwage, a w szczegélnosci pomiedzy podobieristwem znakéw
towarowych a podobiefistwem towar6w i uslug tymi znakami oznaczonych.
Niewielkie podobieristwo okre§lonych towaréw lub ustug moze bowiem zosta¢
zrekompensowane wysokim stopniem podobienstwa znakéw towarowych
i odwrotnie. Wspélzalezno$é tych czynnikéw znajduje wyraz w siddmym motywie
preambuly rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym pojecie podobieristwa nalezy
interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw, w szczegélnoéci uznawania rozpoznawal-
nosci znaku towarowego na rynku, mogacego powsta¢ skojarzenia ze znakiem
uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieristwa migdzy znakiem towarowym
i oznaczeniem, oraz migdzy okre$lonymi towarami lub ustugami (ww. wyrok
w sprawie Starix, pkt 41).

Wreszcie, rozstrzygajace znaczenie w calo$ciowej ocenie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad ma sposéb postrzegania znakéw towarowych przez
przecigtnego konsumenta przedmiotowych towaréw lub ustug. A przecietny
konsument postrzega z reguly znak towarowy jako calo§¢ i nie bada jego
poszczegdlnych czeéci (ww.wyroki w sprawie SABEL, pkt 23 i w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 25). Dla celéw calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad przyjmuje sig, ze przecigtny konsument jest wlasciwie
poinformowany i dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy mie¢ ponadto na uwadze,
ze przecietny konsument nie ma z reguly mozliwosci bezposredniego poréwnania
réznych znakéw towarowych i musi si¢ opiera¢ na niedoskonalym wyobrazeniu
o nich, jakie zachowal w pamieci. Nalezy réwniez mieé na wzgledzie fakt, ze poziom
uwagi przecigtnego konsumenta jest zmienny w zalezno$ci od rodzaju towaréw lub
ustug (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

Jezeli chodzi o konsumenta, ktéry ma by¢ punktem odniesienia, to poniewaz towary,
ktérych dotyczy zgloszony wspdlnotowy znak towarowy, s3 artykutami spozywczymi
codziennego uzytku, w szczegélnoéci jako podstawowy skladnik orszady z cibory
(w jezyku hiszpanskim ,horchata”) i poniewaz wcze$niejsze znaki towarowe nalezgce
do skarzgcej s3 chronione w Hiszpanii, za docelowy krag odbiorcéw, w odniesieniu
do ktérego badaé si¢ bedzie prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, przyja¢
nalezy przecietnego konsumenta w tym Panstwie Czlonkowskim.
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W tym wzgledzie Sad nie moze zgodzi¢ si¢ z zarzutem skarzacej, jakoby izba
odwolawcza nie wzigla w zaskarzonej decyzji pod uwage niskiego poziomu uwagi
stanowigcego punkt odniesienia konsumenta. W rzeczywistoéci, mimo ze izba
odwotawcza nie stwierdzita, ze przedmiotowe towary sg artykulami codziennego
uzytku, jak to utrzymuje skarzaca, to jednak uznala w punkcie 20 zaskarzonej
decyzji, Ze oznaczenia réznia si¢ wystarczajaco, by wykluczyé prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad nawet nieuwaznego konsumenta. Izba odwotawcza, badajac
calo$ciowo prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych
oznaczeri, przyjela zatem za punkt odniesienia konsumenta o niskim stopniu uwagi
w celu ustalenia, czy zachodzi prawdopodobieristwo wprowadzenia go w biad.

W przedmiocie poréwnania towaréw nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszym przypadku
towary oznaczone zgloszonym znakiem, to jest ,orzechy przetworzone” i ,orzechy
$wieze” naleza odpowiednio do klasy 29 i 31 i sa czgscia szerszej kategorii towar6w,
chronionych wcze$niejszymi znakami towarowymi i nalezacych do tych samych klas.
Skarzgca nie podwaza réwniez oceny izby odwotawczej (punkty 12 i 13 zaskarzonej
decyzji) co do identycznosci towaréw objetych zgloszonym wspélnotowym znakiem
towarowym i towaréw chronionych znakami wczeéniejszymi. Nalezy zatem uznaé,
ze towary te s3 identyczne.

Co sig tyczy poréwnania spornych oznaczen, z orzecznictwa Trybunalu i Sadu
wynika, ze calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w zakresie
podobieristwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego przedmiotowych znakéw
towarowych oparta musi by¢ na calosciowym wrazeniu, jakie wywieraja, biorac
w szczegdlnosci pod uwage ich elementy wyrézniajace i dominujace [ww. wyroki
w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25 i wyrok Sadu
z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko
OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47].
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W niniejszej sprawie nalezy podnie$¢, ze izba odwolawcza przeprowadzila
poréwnanie zgloszonego stownego znaku towarowego z wczeéniejszym stownym
znakiem towarowym nalezagcym do skarzacej, zarejestrowanym pod numerem
1 778 419 i ograniczyla badanie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w biad
w odniesieniu do zgloszonego znaku slownego i znaku graficznego nalezacego do
skarzacej (zarejestrowanego pod numerem 2 063 328) do elementu slownego tego
znaku. Podejscie to jest poprawne. Rzeczywiscie, element slowny wczesniejszego
znaku graficznego nalezacego do skarzacej jawi sie jako element dominujacy tego
oznaczenia, mogacy samodzielnie da¢ wyobrazenie o tym znaku, jakie zachowa
w pamigci docelowy krag odbiorcéw, w taki sposéb, ze inne elementy sktadowe
znaku to jest, w tym przypadku przedstawienie wysokiej szklanki umieszczonej
w $rodku litery ,u” znaku graficznego, umykaja w calo$ciowym wrazeniu
wywieranym przez ten znak [wyrok Sadu z dnia 23 paidziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. str. 11-4335, pkt 33]. Nalezy tez podkresli¢, Ze ani skarzaca, ani
druga strona postgpowania przed OHIM nie podwazyly podejécia izby odwolawcze;.

W takim stanie rzeczy nalezy zbadaé, czy izba odwolawcza slusznie wykluczyla
wszelkie prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do przedmio-
towych znakéw, przeprowadzajac poréwnanie wizualne, fonetyczne i koncepcyjne
spornych oznaczen.

Izba odwolawcza przeprowadzila jednoczesne poréwnanie wizualne i fonetyczne
spornych oznaczen i stwierdzita:

,Cho¢ prawda jest, ze wizualnie i fonetycznie oznaczenia te maja wspélna pierwsza
sylabe »CHU, znaki towarowe CHUFI i CHUFAFIT odrézniajg si¢ wizualnie: ich
pisownia jest odmienna — znaki wcze$niejsze sa dwusylabowe, podczas gdy
zgloszony wspélnotowy znak towarowy jest trzysylabowy. Ich wymowa jest dosé¢
odmienna: oznaczenie CHUFI jest krétsze i ogé6lnie bardziej harmonijne fonetycznie,
z zaznaczeniem dominujacych samoglosek »U-I«, niz oznaczenie CHUFAFIT,
ktérego wymowa konczy si¢ nagle sylabg »FIT« i ktére rozciaga si¢ na trzy
samogtoski, dajace w przyblizeniu diwigk »U-A-1«”.
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W odniesieniu do poréwnania wizualnego, trzeba stwierdzié, ze sporne oznaczenia
majq wspélny nie tylko przedrostek ,chuf’, ale takze literg ,i”. Oznaczenia te maja
zatem pig¢ liter wsp6lnych, z ktérych cztery tworza ich czeéé poczatkowa. Tym
niemniej, w spornych oznaczeniach istnieje wiele réznic wizualnych, mogacych
zwrdci¢ uwage konsumenta w réwnym stopniu, jak ich czeéé poczatkowa, w zwigzku
z ograniczong dlugodcia tych oznaczeri. Oznaczenia stowne maja odmienng
pisowni¢ i inng liczbe liter, to znaczy pig¢ liter we wczesniejszych znakach
nalezacych do skarzacej i osiem liter w zgloszonym znaku wspéinotowym, i maja
tym samym odmienng strukturg sylabiczna, przy czym struktura wczeéniejszych
znakéw krajowych nalezacych do skarzacej jest szczegSlnie krétka. Skadinad,
centralne usytuowanie liter ,f*, ,a” i ,f w zgloszonym znaku wspélnotowym
CHUFAFIT i obecno$¢ ostatniej litery ,t” powoduje odmienne wrazenie wizualne
w odniesieniu do zgloszonego znaku niz w odniesieniu do wczeéniejszych znakéw
nalezacych do skarzacej. Stad réznice te, mimo ze o ograniczonym znaczeniu, sg
jednak wystarczajace dla stwierdzenia braku identycznoéci spornych oznaczer
w ramach ich calo$ciowego poréwnania wizualnego.

W odniesieniu do poréwnania fonetycznego, analiza dokonana przez izbe
odwolawczy jest prawidlowa. Nalezy wprawdzie podkresli¢, ze sporne oznaczenia
maj3, z jednej strony, wsp6lng sylabe ,chu”, a z drugiej strony prawie identyczna
koricéwke, to jest ,fi” w znakach wczeéniejszych i ,fit” w oznaczeniu CHUFAFIT.
Tym niemniej nalezy przypomnie¢, ze struktura sylabiczna spornych znakéw jest
odmienna, poniewaz znaki wczeéniejsze maja dwie sylaby (,chu” i ,fi”), natomiast
zgloszony znak wspélnotowy trzy (,chu”, ,fa” i ,fit"). A zgodnie z zasadami
akcentowania w jezyku hiszpanskim, jak to zostalo stwierdzone przez izbe
odwotawcza OHIM, ostatnia sylaba ,fit” zgloszonego znaku koticzy si¢ nagle litera
#t", ktéra wchodzac w sklad tej akcentowanej sylaby, przyjmuje calg sile akcentu
tonicznego. Ten sposéb akcentowania powoduje tez réznicg fonetycznag w wymowie
w poréwnaniu do ostatniej sylaby ,fi” w znakach wczesniejszych. Poza tym, o ile
rzeczywiscie oznaczenie CHUFI w caloéci wchodzi w sktad oznaczenia CHUFAFIT,
to jest to jednak powtdrzenie okrojone, poniewaz dwie sylaby tworzace wcze$niejszy
znak CHUFI s3 oddzielone w oznaczeniu CHUFAFIT literami ,f’ i ,a”. Wprowa-
dzenie tych liter miedzy pierwsza wspélng sylabe a koricéwki spornych oznaczen
powoduje wrazenie fonetyczne odmienne od wrazenia wywotanego znakami
wezesniejszymi. Wszystkie te réznice fonetyczne powoduja, ze okrojone powté-
rzenie oznaczenia CHUFI w oznaczeniu bedacym przedmiotem zgloszonego znaku
nie oznacza identycznosci fonetycznej spornych oznaczen.
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Jezeli chodzi o poréwnanie koncepcyjne, izba odwolawcza stwierdzita w istocie, ze
element ,chuf’, wspélny dla spornych oznaczen, ktéry odwoluje si¢ do cibory
(«chufa” w jezyku hiszpanskim), oznacza produkt, z ktérego wytwarza si¢ napoj
»horchata” (orszada z cibory) i nie moze stuzy¢ do odrézniania znakéw towarowych.
Izba odwolawcza stwierdzila, ze jest to stabo$cia obu znakéw towarowych i uznata,
ze w caloéciowym poréwnaniu spornych oznaczeni ich czgé¢ poczatkowa ma
mniejsze znaczenie niz ich czeéci koricowe, pozwalajace konsumentowi zorientowac
sig, Ze wyrazy te to znaki towarowe, a nie terminy opisowe.

Nalezy zatem zalozy¢, ze docelowy krag odbiorcéw nie bedzie uznawal czesci
opisowej znaku zlozonego za element odrézniajacy i dominujacy w calo$ciowym
wrazeniu wywieranym przez ten znak [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
BUDMEN, pkt 53; zob. réwniez wyrok Sadu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie
T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719,
pkt 60].

W niniejszej sprawie chociaz skarzaca przyznala w pismach procesowych, ze jej
znaki towarowe CHUFI odwoluja si¢ koncepcyjnie do cibory (,chufa” po
hiszparisku), utrzymywala jednak, ze znaki te mialy charakter odrézniajacy ze
wzgledu na podnoszong renome i/lub powszechna znajomo$é, jaka ciesza sig
w Hiszpanii. Skarzaca jednak, jak zostalo to stwierdzone powyzej w punkcie 24,
zrezygnowala na rozprawie z powolywania si¢ na renome i/lub powszechna
znajomo$c¢ jej znakéw towarowych.

Sad stwierdza, ze przedrostek ,chuf’, wspélny dla obu spornych oznaczen, opisuje
cibore (inaczej migdal ziemny), ktérej nazwa w jezyku hiszpanskim brzmi ,chufa”
i ktora stuzy do produkcji popularnego napoju, znanego pod nazwa ,horchata”
(orszada z cibory), sprzedawanego w Hiszpanii przez skarzacg. W zwiazku z tym,
w calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez sporne oznaczenia, ich docelowy krag
odbioréw uzna element ,,chuf’ za czeé¢ opisujaca towary nimi oznaczone, a nie za
element pozwalajagcy na odréznienie pochodzenia handlowego tych towaréw.
Element ,chuf’ nie ma zatem charakteru odrézniajacego i nie moze by¢ uwazany
za element dominujacy w caloiciowym wrazeniu wywieranym przez sporne
oznaczenia.
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s+ Natomiast, jak stusznie zostalo to podniesione przez OHIM, w ramach catosciowego
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wrazenia wywieranego przez sporne oznaczenia, to elementy koricowe oznaczen
spowodujg, ze docelowy krag odbiorcéw postrzega¢ je bedzie jako stowa wymyslone,
a nie jako terminy jedynie opisowe. Nalezy podkreéli¢, ze z punktu widzenia
koncepcyjnego ani koficéwka ,fit” w zgloszonym wspélnotowym znaku towarowym,
ani litera ,i” we wczeéniejszych znakach nalezacych do skarzacej, nie maja
okreslonego znaczenia w jgzyku hiszpariskim. Poréwnanie koncepcyjne tych dwéch
koricowek jest zatem pozbawione sensu. Tym niemniej, réznice wizualne
i fonetyczne tych elementéw sa wystarczajace dla wykluczenia, w ramach
calosciowej oceny spornych oznaczen, wszelkiego prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia docelowego kregu odbiorcé6w w blad w odniesieniu do tych oznaczen. Poza
tym, nawet przyjmujac ze, jak to podniosta skarzaca po raz pierwszy na rozprawie,
koricéwka ,fit” w zgloszonym znaku odnosi si¢ do stowa ,fit” w jezyku angielskim,
ktérego jedno ze znaczeri odwoluje si¢ do osoby bedacej w dobrej formie fizycznej,
i Ze znaczna cze¢é¢ docelowego kregu odbiorcéw posiada wystarczajaca znajomosé
jezyka angielskiego by zrozumie¢ takie odniesienie, czego skarzaca nie wykazata, Sad
uznaje, Ze takie odniesienie nie ma koniecznie charakteru opisujacego cechy
towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem i e, co wiecej, odniesienie to
prowadziloby tym bardziej do oddalenia wszelkiego prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blagd w odniesieniu do spornych oznaczen. W kazdym razie argument ten,
majgcy na celu podwazenie charakteru odrézniajacego zgloszonego wspélnotowego
znaku towarowego, nie dotyczy przedmiotu niniejszego postgpowania, ktérym jest,
jak to wynika z twierdzen zawartych w punktach 22 i 23 do 25 powyzej, wylacznie
istnienie wzglednej podstawy odmowy rejestracji, to jest prawdopodobieristwa
wprowadzenia w btad w odniesieniu do spornych oznaczer.

Stusznie zatem izba odwotawcza uznala, ze w ramach calosciowej oceny spornych
oznaczen réznice migdzy tymi oznaczeniami s3 wystarczajace do odrzucenia
wszelkiego prawdopodobierfistwa wprowadzenia w blad ich docelowego kregu
odbiorcéw.

Whniosku tego nie podwazaja argumenty, ktére przytacza skarzaca.
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W odniesieniu, po pierwsze, do podnoszonej niespdjnoéci w praktyce decyzyjnej
OHIM i do odeslania do krajowych decyzji hiszparniskich dotyczacych oznaczen
i rejestracji krajowych, odmiennych od oznaczeri i rejestracji stanowiacych
przedmiot niniejszej sprawy, nalezy przypomnie¢, z jednej strony, Ze zgodnos¢
z prawem decyzji izb odwotawczych ocenia si¢ jedynie na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94, ktérego wykladni¢ okresla sad wspélnotowy, a nie na podstawie
wczesniejszej praktyki decyzyjnej OHIM [wyroki Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r.
w sprawie T-32/00 Messe Miinchen przeciwko OHIM (Electronica), Rec. str.
11-3829, pkt 47; z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises
przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 31
i ww. wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 61]. Stad argument oparty na ewentualnej
rozbieznoéci zaskarzonej decyzji z decyzja Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM
w sprawie FLEXICON/FLEXON nie moze zosta¢ przyjety. Z drugiej strony,
podobny wniosek nalezy wyciagna¢ jeéli chodzi o odniesienia do hiszpanskich
decyzji krajowych [wyroki Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Rec. str. I1-2821, pkt 53 i z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz
przeciwko OHIM — Granjas Castell6 (CASTILLO), Rec. str. 11-4835, pkt 37].

Po drugie, nalezy réwniez odrzuci¢ teze skarzacej oparta na praktyce handlowej
wlaécicieli powszechnie znanych znakéw towarowych, zgodnie z ktéra ci ostatni
uzywaja poczatkowej czeéci swoich znakéw towarowych w celu tworzenia znakéw
pochodnych, zawierajacych te cze¢$é. Z jednej strony, skarzaca nie potrafita wykazac
powszechnej znajomo$ci swoich marek i zrezygnowala z podnoszenia tego
argumentu na rozprawie, jak to zostalo wspomniane powyzej, w punkcie 24.
Z drugiej strony, jak wskazal to OHIM, skarzaca nie moze sprzeciwia¢ si¢ uzywaniu
przez drugy strong postepowania przed OHIM elementu ,chuf” w odniesieniu do
wlagciwych towaréw i na wlasciwym terytorium, poniewaz, jak to zostalo
stwierdzone powyzej w punkcie 54, element ten nie moze by¢ postrzegany przez
docelowy krag odbiorcéw jako pozwalajacy na rozréznienie pochodzenia handlo-
wego towaréw chronionych wcze$niejszymi znakami towarowymi nalezacymi do
skarzacej.

Wreszcie, w odniesieniu do uwag skarzacej dotyczacych prawdopodobieristwa
skojarzenia spornych oznaczen ze wzgledu na uzycie wspélnego przedrostka ,,chuf”,
nalezy przypomnieé, ze prawdopodobienstwo skojarzenia jest szczegélnym przy-
padkiem prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad, charakteryzujacym sig¢ tym, ze
przedmiotowe znaki towarowe, jakkolwiek nie moga by¢ mylone ze soba przez
docelowy krag odbiorcéw , moglyby byé¢ postrzegane jako nalezace do tego samego
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wladciciela [wyrok Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit
przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. 11-1589, pkt 60 i cytowane
orzecznictwo]. o ile jest to teoretycznie mozliwe, w szczeg6lnoséci gdy dwa znaki
towarowe wygladaja na nalezace do tej samej serii znakéw, zbudowanych na
wspélnym rdzeniu (ww. wyrok w sprawie NU-TRIDE, pkt 61), to jednak nalezy
stwierdzi¢, Zze nie moze to mie¢ miejsca w niniejszym przypadku, poniewaz
przedrostek ,chuf’ ma charakter opisowy i nie wywoluje w zwiazku z tym
prawdopodobieristwa skojarzenia spornych oznaczen przez ich docelowy krag
odbiorcéw.

Z powyzszego wynika, ze chociaz w tym przypadku towary, do ktérych odnosza sie
sporne oznaczenia, s3 identyczne, to jednak réznice migdzy tymi oznaczeniami sa
wystarczajace dla wykluczenia wszelkiego prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad ich docelowego kregu odbiorcéw.

W zwigzku z tym nalezy odrzuci¢ jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy ja obcigzy¢ kosztami postgpowania poniesionymi przez OHIM oraz przez
druga strone postepowania przed OHIM, zgodnie z ich zadaniem.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zo;taje oddalona.

2) Skariaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung B. Vesterdorf
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