WYROK Z DNIA 24.11.2005 r, — SPRAWA T-3/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (piata izba)
z dnia 24 listopada 2005 r. *

W sprawie T-3/04

Simonds Farsons Cisk plc, z siedziba w Mriehel (Malta), reprezentowana przez
M. Bagnall, I. Wooda, solicitor, oraz R. Hacona, barrister,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: angielski.
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SIMONDS FARSONS CISK PRZECIWKO OHIM — SPA MONOPOLE (KINJI BY SPA)
Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, z siedzibg w Spa (Belgia),

reprezentowana przez adwokatéw L. de Brouwera, E. Cornu, E. De Gryse’a oraz
D. Moreau,

majgcej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
4 listopada 2003 r. (sprawa R 996/2002-1), wydana w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Simonds Farsons Cisk plc a Spa Monopole, compagnie fermiére
de Spa SA/NY,

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

w skiadzie: M. Vilaras, prezes, M.E. Martins Ribeiro i K. Jiirimée, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastgpca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 6 stycznia 2004 r.,

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

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 19 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 lutego 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 16 czerwca 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspé6lnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, 1, 11,
str. 1) z pézn. zm., interwenient dokonat w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego znaka
towarowego.

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to przedstawione ponizej
oznaczenie graficzne:

Towary, objete wnioskiem o rejestracj¢ naleza do klas 29 i 32 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
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i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— lklasa 29: ,migzsz owocow”,

— klasa 32: ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe
zawierajace soki owocowe; bezalkoholowe napoje owocowe; bezalkoholowe
wyciagi z owocéw, soki owocowe, syropy i inne preparaty na bazie owocéw do
produkcji napojow, wyciagi z owocéw oraz migzsz owocéw do produkcji
napojéw”.

Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych
nr 6/2001 z dnia 8 stycznia 2001 r.

W dniu 30 stycznia 2001 r. skarzaca zglosila na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego. Sprzeciw
opieral si¢ na istnieniu wspélnotowego znaku towarowego nr 427237 sktadajacego
si¢ z oznaczenia stownego KINNIE (zwanego dalej ,wcze$niejszym znakiem
towarowym”), ktérego zgloszenia dokonano w dniu 25 listopada 1996 r.
i zarejestrowano w dniu 7 kwietnia 1999 r. Towary oznaczone tym znakiem
towarowym naleza do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,napoje bezalkoholowe, preparaty do
produkcji napojéw”.

Sprzeciw skierowano przeciwko wszystkim towarom okredlonym w zgloszeniu
znaku towarowego. W sprzeciwie powolano si¢ na podstawe przewidziang w art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Decyzja nr 2880/2002 z dnia 27 wrze$nia 2002 r. Wydzial Sprzeciwéow OHIM
uwzglednit sprzeciw na takiej podstawie, iz w odniesieniu do zgtoszonego znaku
towarowego i weze$niejszego znaku towarowego istnialo, z powodu, z jednej strony,
podobienistwa tych oznaczei a, z drugiej strony, identycznoéci czy duzego
podobieristwa przedmiotowych towaréw, prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad odbiorcéw z Unii Europejskiej.

W dniu 27 listopada 2002 r. interwenient wniést do OHIM, na podstawie art, 5762
rozporzadzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 4 listopada 2003 r., zmieniong sprostowaniem z dnia 10 listopada
2003 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”), Pierwsza Izba Odwolawcza uchylila
decyzje Wydzialu Sprzeciwéw. Izba Odwotawcza uznata zasadniczo, ze, mimo iz
towary, o ktérych mowa, sg identyczne badZ prawie identyczne, sporne oznaczenia
réznia si¢ od siebie pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym i ze ten
brak podobienstwa wyklucza wszelkie prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,

— utrzymanie w mocy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw nr 2880/2002 z dnia
27 wrze$nia 2002 r.,
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— nakazanie OHIM odrzucenia dokonanego przez interwenienta zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego,

— obcigzenie OHIM i/lub interwenienta kosztami postgpowania w sprawie
sprzeciwu, postgpowania przed Izba Odwolawcza oraz postepowania przed
Sadem,

10 OHIM wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niedopuszczalnodci czwartego: zadania skariacej, w zakresie,
w jakim zmierza ono do wydania przez Sad orzeczenia obcigzajacego OHIM
kosztami postepowania w sprawie sprzeciwu,

— oddalenie skargi w pozostalym zakresie,

— obcigZenie skarzacej kosztami postepowania.

u  Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzgcej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

W prezedmiocie dopuszczalnosci

W swoim drugim i trzecim zadaniu skarzaca domaga si¢ od Sadu utrzymania
w mocy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw nr 2880/2002 oraz nakazania OHIM
odrzucenia dokonanego przez interwenienta zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego.

W tej kwestii nalezy przypomnie, iz zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94
OHIM zobowigzany jest do podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sig
do orzeczenia sadu wspdlnotowego. Zatem do Sadu nie nalezy zwrdcenie sig
z nakazem do OHIM. Do niego nalezy wyciagniecie konsekwencji z sentencji
i uzasadnienia niniejszego wyroku. Drugie i trzecie Zadania skarzacej sa zatem z tego
wzgledu dopuszczalne [wyroki Sadu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98
Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. I1-2383, pkt 53 oraz
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM
(EUROCOOL), Rec. str. 11683, pkt 12].

Co do istoty sprawy

Skarzaca podnosi dwa zarzuty na poparcie swojego wniosku o stwierdzenie
niewaznosci oparte na naruszeniu odpowiednio art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 73
rozporzadzenia nr 40/94.
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W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust., 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

Po pierwsze, skarzaca podnosi, iz Wydzial Sprzeciwéw nie nadal wystarczajacej wagi
podobienistwom fonetycznym i wizualnym miedzy spornymi oznaczeniami. Ponadto
uwaza ona, ze skoro przedmiotowe oznaczenia s3 pozbawione znaczenia, nie jest
mozliwe zadne ich poréwnanie pod wzgledem koncepcyjnym.

Co sig tyczy pordwnania fonetycznego, skarzaca potwierdza, iz stowa ,kinnie”
i ,kinji” beda wymawiane w sposéb bardzo podobny w niektérych jezykach
wspolnotowych. W istocie w jezyku szwedzkim, duriskim i niderlandzkim litera ,j"
bedzie wymawiana w taki sam sposéb jak litera ,y” w jezyku angielskim. W opinii
skarzacej, w przeciwienstwie do tego, co o$wiadczyla Izba Odwolawcza, oznaczenia
te sa zatem podobne na plaszczyznie fonetyczne;j.

Co si¢ tyczy poréwnania wizualnego, skarzaca utrzymuje, ze jesli znak towarowy
skiada si¢ jednoczeénie z elementéw stownych i elementéw graficznych, to element
stowny nalezy uwaza¢ za element dominujgcy. Dodaje ona, iz Izba Odwolawcza
popelnita biad, uznajac, ze nie istnialo duze podobieristwo miedzy elementami
sfownymi tych znakéw, z wyjatkiem pierwszych liter ,kin”. W jej opinii inne litery
tych dwéch elementéw stownych ,kinji” i ,kinnie” posiadaja podobne ksztalty.
Dodaje ona, ze jesli chodzi o poréwnanie wizualne, to nie nalezy lekcewazyé
sposobu, w jaki stowa sa wymawiane. Tak wigc kiedy przecigtny konsument,
zwlaszcza ten postugujacy sie jezykiem szwedzkim, dunskim czy niderlandzkim,
postrzega te dwa oznaczenia to niezupelnie pamigta on nazwy produktéw na
plaszczyinie fonetycznej, lecz nie przypomina sobie ksztaltu liter uzytych do
napisania tych nazw. Oznaczenia KINJI i KINNIE sa zatem jako takie bardzo do
siebie podobne nawet z punktu widzenia wizualnego.
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Ponadto skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze przyznata zbyt duze znaczenie
niektérym aspektom graficznym zgloszonego znaku, takim jak symbol szopa pracza
i charakter pisma w ksztalcie kawalkéw bambusa uwzytych do napisania elementu
stownego ,kinji". Izba Odwolawcza naruszyla zatem, zdaniem skarzacej, orzecz-
nictwo Trybunalu, zgodnie z ktérym w przypadku znaku graficznego wigksze
znaczenie nalezy przyzna¢ slowu. Ponadto skarzaca uwaza, iz wigkszo$¢ konsu-
mentéw nie zwrdci uwagi na napis ,by SPA”.

Poza tym skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, iz nie wzigla wystarczajaco pod
uwage faktu, ze, z jednej strony, towary sa identyczne lub w duzym stopniu podobne
a, z drugiej strony, Ze wczesniejszy znak towarowy bedacy nazwa stanowiacg produkt
czystej inwencji posiada charakter wysoce odrézniajacy.

Co sig¢ tyczy oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, skarzaca zarzuca
Izbie Odwolawczej, ze blednie oparta zaskarzona decyzje na tym, ze whadciwy
konsument prawdopodobnie zakupi przedmiotowe towary w supermarkecie lub
innych sklepach detalicznych, w ktérych bedzie on w stanie kontrolowaé wizualnie
towary i oznaczone nimi znaki towarowe przed ich zakupem. W opinii skarzacej
przedmiotowe towary beda powszechnie sprzedawane badZz to w sklepach
detalicznych badZ to w barach czy restauracjach.

Jedli chodzi o sprzedaz dokonang w barach czy tez restauracjach, skarzaca zaznacza,
ze, w przeciwienstwie do tego, co twierdzi Izba Odwolawcza, konsumenci zamawiaja
zwykle produkty ustnie, odnoszac si¢ do ich marki, i Ze mozliwa jest sprzedaz
napojéw bez mozliwosci zobaczenia w jakimkolwiek momencie znaku towarowego,
o ktérym mowa. Opierajac si¢ na wyroku Trybunatu z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 28, skarzaca
utrzymuje, iz nie mozna wykluczaé, ze jedynie podobieristwo fonetyczne znakéw
towarowych moze stworzy¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.
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Co sie tyczy sprzedazy dokonanych w supermarketach, skarzaca utrzymuje, ze mimo
iz przecigtny konsument posiada mozliwo$¢ zbadania towardw, Izba Odwolawcza
nie wziela pod uwage, ze konsument posiada jedynie rzadko mozliwoéé dokonania
bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych i musi polegaé na
niedoskonalym wrazeniu, jakie zachowal o nich w swojej pamigci.

OHIM nie kwestionuje tego, iz sporne w niniejszej sprawie towary sa identyczne czy
tez bardzo podobne, ale utrzymuje, ze istniejace migdzy znakami réznice wizualne
i koncepcyjne wylaczaja wszelkie prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

Jesli chodzi o wizualny aspekt oznaczeii, OHIM zauwaza, iz sq one réine ze
wzgledéw ukazanych w zaskarzonej decyzji.

Co sig tyczy koncepcyjnego pordwnania spornych oznaczen, to OHIM potwierdza,
ze element graficzny zgloszonego znaku towarowego i charakter pisma w ksztalcie
bambusa uzyty dla sfowa ,kinji” stanowia elementy odrézniajace przedstawiajace
pomyst postaci z egzotycznego animowanego rysunku, a mianowicie szopa pracza
0 tym samym imieniu, Prawdopodobnie ten zwiazek zostanie zauwazony przez
konsumenta, podczas gdy w przeciwienstwie do tego wezeéniejszy znak towarowy
nie bedzie posiadal zadnego znaczenia. Zdaniem OHIM, fakt, iz jeden ze spornych
znakow towarowych posiada tre$¢ semantyczng, podczas gdy drugi jej nie posiada,
wystarcza, aby dojé¢ do wniosku, iz oznaczenia te sa koncepcyjnie odmienne.

Co si¢ tyczy porédwnania fonetycznego, OHIM uznaje, ze, w przeciwieristwie do tego,
co stwierdzita Izba Odwolawcza w zaskarzonej decyzji, odbiorcy z niektérych
panistw czlonkowskich moga postrzegaé podobienistwo fonetyczne migdzy spornymi
znakami. Niemniej OHIM dodaje, iz element ten nie wystarcza do tego, aby
stwierdzi¢ niezgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji, poniewaz stopien fonetycz-
nego podobiefistwa migdzy tymi znakami jest zneutralizowany ich réznicami
wizualnymi i koncepcyjnymi, w taki sposob, iz nie istnieje zadne prawdopodobieii-
stwo wprowadzenia w blad nawet przy zalozeniu, Ze wcze$niejszy znak towarowy
posiada w jak najwigkszym stopniu chavakter odrézniajacy.
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OHIM utrzymuje na tej podstawie, ze stopienn podobienistwa fonetycznego miedzy
dwoma znakami towarowymi ma mniejsze znaczenie w przypadku towaréw
wprowadzonych do obrotu w taki sposéb, ze w momencie nabycia okreslony krag
odbiorcéw postrzega zwykle znak towarowy wizualnie. Tak jest w przypadku
towaréw skarzacej.

OHIM twierdzi, Ze nawet w barach i restauracjach butelki sa wyeksponowane na
péikach za lada w taki sposéb, ze konsumenci sa je w stanie obejrze¢. Ponadto,
nawet gdy bary i restauracje nie sa sieciami dystrybucji mato istotnymi dla sprzedazy
napojéw bezalkoholowych zawierajacych soki owocowe, to sieci te pozostaja zwykle
bez znaczenia, gdy chodzi o wielko$¢ sprzedazy w poréwnaniu ze sprzedaza
dokonana w supermarketach.

Interwenient powtarza zasadniczo argumenty przedstawione przez Izbe Odwola-
weza w zaskarzonej decyzji. Podnosi on, iz sporne znaki towarowe sg wizualnie,
fonetycznie i koncepcyjnie rézne.

Co sig¢ tyczy poréwnania wizualnego, interwenient dodaje, ze biorac pod uwage
renome jego znaku towarowego w krajach Beneluksu, stowa ,by SPA” przyciagaja
uwage konsumentdéw i wykluczaja jakiekolwiek prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad, jedli chodzi o pochodzenie spornych towaréw.

Jesli chodzi o poréwnanie fonetyczne, to interwenient podnosi, ze nawet w krajach,
w ktérych litera ,j” jest wymawiana jak litera ,y” w jezyku angielskim, sfowny znak
towarowy KINNIE jest wymawiany za pomoca diuzszego koricowego sufiksu, ktéry
wystarczy dla odréznienia spornych znakéw towarowych z punktu widzenia
fonetycznego.
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— Ocena Sadu

Zgodnie z postanowieniami 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 podobienstwa do
wezeéniejszego znaku towarowego, identycznodci lub podobieristwa towaréw lub
uslug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej
[odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobien-
stwo skojarzenia z wczeéniejszym znakiem towarowym”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
istnicje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub usltugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych gospodar-
czo. W myél tego samego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
powinno by¢ oceniane calo$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczen i towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku. Ta caloiciowa
ocena zaklada pewna wspdlzaleznoéé miedzy branymi pod uwage czynnikami,
a w szczegolnodci miedzy podobieristwem znakéw towarowych oraz podobieristwem
towaréw lub uslug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopienn podobienstwa
miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami moze byé¢ zrédwnowazony znaczacym
stopniem podobienistwa migdzy znakami towarowymi i odwrotnie [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. 11-2821, pkt 30-33
oraz powolywane tamze orzecznictwo].

W niniejszej sprawie nalezy zaznaczyé, iz majac na wzgledzie, Ze wczeéniejszym
znakiem towarowym jest wspéGlnotowy znak towarowy, terytorium, jakie nalezy
uwzglednié¢ przy ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad jest terytorium
calej Wspdlnoty Europejskiej.
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Ponadto, jako Ze sporne towary sa towarami konsumpcji biezacej, docelowy krag
odbiorcéw sklada sie z przecietnych europejskich konsumentéw, wlasciwie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

W $wietle powyzszych rozwazani nalezy poréwnad, po pierwsze, oznaczone towary
i, po drugie, sporne oznaczenia.

Co si¢ tyczy poréwnania towaréw, to nalezy zaznaczyé, czego nie kwestionuja
strony, iz towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym i towary oznaczone
wczesniejszym znakiem towarowym sa badz podobne, badZ identyczne.

Jezeli chodzi o poréwnanie oznaczeri, orzecznictwo nakazuje oprzeé caloéciowa
oceng prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w zakresie dotyczacym pod-
obieristwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego przedmiotowych znakéw na
cato$ciowym wrazeniu, jakie znaki te wywieraja, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych (wyroki Trybunatu z dnia 11 listopada
1997 r w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23 i ww. wyrok w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

Nalezy zatem dokonaé pordéwnania spornych w niniejszej sprawie oznaczeh na
plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej i koncepeyjnej.
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Co si¢ tyczy poréwnania wizualnego, Izba Odwolawcza uznala, iz dominujacy
element stowny ,kinji" i dodatkowe elementy graficzne i tekstowe zgloszonego
znaku towarowego pozwalaja na dokonanie wizualnego rozréznienia tych dwéch
znakéw towarowych (pkt 18 zaskarzonej decyzji).

W tej kwestii nalezy zaznaczy¢, ze zgloszony znak towarowy sklada sie ze zlozonego
oznaczenia zawierajacego elementy graficzne i slowne. To zlozone oznaczenie
zawiera sfowo ,kinji” napisane grubymi stylizowanymi literami w ksztalcie bambusa
z widniejacymi ponizej stowami ,by SPA” napisanymi drobniejszym pismem
i widniejacym powyzej elementem graficznym przedstawiajagcym podskakujacego
szopa pracza noszacego podkoszulek ozdobiony nazwa ,kinji”. Nalezy zaznaczy¢, ze
graficzne cechy charakterystyczne zgloszonego oznaczenia, a mianowicie postaé
z rysunku animowanego szopa pracza, stylizacja liter, kt6re tworza gléwny element
stowny oraz pisane drobnym pismem stowa ,by SPA” sg, jak to trafnie podkreglita
Izba Odwolawcza, szczegdlnie uderzajace, przyciagaja uwage konsumenta
i przyczyniaja si¢ do wizualnego rozrdéznienia tych dwdéch oznaczenn (pkt 18
zaskarzonej decyzji).

Weczedniejszy znak towarowy jest natomiast slownym znakiem towarowym
pozbawionym jakiegokolwiek szczegélnego charakteru graficznego czy figuratyw-
nego.

Izba Odwolawcza podkreslita réwniez stusznie w pkt 18 zaskarzonej decyzji, ze nie
ma bliskiego podobienstwa miedzy dominujacymi elementami sfownymi oznaczeri
interwenienta i skarzacej, z wyjatkiem trzech pierwszych liter ,kin”, Jak slusznie
sygnalizuje to réwniez OHIM, dwa przedmiotowe elementy sfowne sg réznej
dlugosci, ich odpowiednie zakoiiczenia ,nie” oraz ,ji’ sa wizualnie odmienne,
a podwojenie spélgloski ,n” we wezesniejszym znaku towarowym jest szczegdlnie
widoczne. Ponadto uzycie zlozonych grubych liter w ksztalcie bambusa
w charakterze pisma stowa ,kinji” i napis maltymi literami elementu stownego ,by
SPA” dodaja wizualnego elementu odrdzniajacego. Wreszcie we wezeéniejszym
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znaku towarowym KINNIE po sylabie ,kin” nastepuje skiadajaca sie z trzech liter
sylaba ,nie”. W przeciwienistwie do skladajacej sie z dwoch liter sylaby ,ji” spornego
znaku towarowego KINJI sylaba ,nie” utworzyla idealnie symetryczne stowo,
w ktorym dwie centralne litery ,n”, dwie litery ,i” oraz litery ,k” i ,e” doskonale si¢
réwnowaza. Symetria ta nadaje stowu ,kinnie” odmienny od stowa ,kinji” charakter
wizualny.

Wrynika z tego, iz brak wizualnego podobieristwa miedzy tymi obydwoma
oznaczeniami spowodowany odmiennym charakterem tych dwéch elementéw
stownych podkresla obecno$¢ w zgloszonym znaku towarowym przywolanych
w pkt 41 powyzej szczegblnych elementéw graficznych.

W tej kwestii nalezy zaznaczy¢, w przeciwieristwie do tego, co utrzymuje skarzaca, ze
kiedy oznaczenie sklada si¢ jednocze$nie z elementéw graficznych i elementéw
stownych, to nie wynika z tego automatycznie, ze to element stowny jest tym, ktéry
winien by¢ zawsze uwazany za dominujacy.

W istocie, zlozony znak towarowy, moze byé uwazany za podobny do innego znaku
towarowego, identycznego lub analogicznego do jednego z elementéw skladowych
zlozonego znaku towarowego jedynie wéwczas, gdy jest on elementem dominuja-
cym w calo$ciowym wrazeniu wywolanym przez zlozony znak towarowy. Ma to
miejsce wtedy, gdy tenze element skladowy jest sam w stanie dominowa¢ obraz, jaki
zachowa o tym znaku towarowym w pamieci wlasciwy krag odbiorcéw w taki
sposodb, ze inne elementy skladowe tego znaku towarowego pozostaja bez znaczenia
dla wywotanego przezen calo$ciowego wrazenia [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. str. 1I-4335, pkt 33].
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Z orzecznictwa Sadu wynika réwniez, Zze: w przypadku zlozonego oznaczenia
element graficzny moze zajmowaé réwnorzedne miejsce z elementem stownym
[zob. wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko
OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. [1-5275, pkt 53}.

Ponadto nawet w okoliczno$ciach, kiedy obydwa sporne znaki towarowe zawieraja
podobne elementy sfowne — co nie ma miejsca w niniejszym przypadku — fakt ten
sam w sobie nie pozwala na dojécie do wniosku, ze istnieje wizualne podobienistwo
miedzy spornymi znakami. Obecno$¢ w jednym z oznaczen elementéw graficznych
posiadajacych szczegdlna i oryginalng konfiguracje moze prowadzi¢ do tego, ze
calo$ciowe wrazenie wywolane przez kazde z tych oznaczeni bedzie inne [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB
przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. 11-2789,
pkt 74].

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzic, iz wszystkie elementy graficzne wystepujace

w zgloszonym znaku towarowym stanowia niezaprzeczalnie indywiduaina
i oryginalng konfiguracje, odgrywaja wazna role w sposobie wizualnego postizegania
zgloszonego znaku oraz pozwalaja na jego odrdznienie od wcezeéniejszego znaku
towarowego. W konsekwencji nalezy odrzuci¢ jako bezpodstawny argument
skarzgcej oparty na tym, iz Izba Odwolawcza niestusznie przyznala zbyt duza wage
niektérym elementom graficznym zgloszonego znaku towarowego, jak réwniez
napisanym malymi literami wyrazom ,by SPA”, ktére to elementy maja, zdaniem
skarzacej, dodatkowe znaczenie dla sposobu wizualnego postrzegania spornych
oznaczeih,

Z calo$ci powyzszych rozwazan wynika, iz Izba Odwolawcza slusznie uznala, Ze
wazne roéznice, jakie istnieja miedzy elementami sfownymi spornych znakéw
towarowych, jak réwniez dodatkowe elementy graficzne zgloszonego znaku
towarowego skutkuja tym, iz caloiciowe wizualne wrazenie wywolane przez kazdy
z tych znakéw towarowych jest odmienne.
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Co si¢ tyczy poréwnania koncepcyjnego, Izba Odwolawcza uznala, ze mimo iz
zaden z dominujacych elementéw stownych spornych oznaczeri nie ma znanego
znaczenia, przywoluja one pewne idee, ktére nie wystepuja we wezesniejszym znaku
towarowym (zaskarzona decyzja, pkt 20 i 21).

W tej kwestii nalezy zaznaczy¢, ze w istocie zaréwno stowo ,kinnie”, jak i stowo
»Kinji” nie posiadaja znanego i precyzyjnego znaczenia. Niemniej jak podniosta to
Izba Odwolawcza i co utrzymuja OHIM i interwenient, znak towarowy, o ktérego
rejestracje wniesiono, jest bogaty przynajmniej na plaszczyZnie koncepcyjnej
i wizualnej. Tenze znak towarowy posluguje sie¢ stylizowana na ksztalt bambusa
litera dla ukazania charakteru pisma swojego gléwnego elementu stownego i zawiera
element graficzny, na ktéry sklada sie antropomotficzny wizerunek szopa pracza
noszacego podkoszulek z napisem ,kinji”. Stad tez mozemy si¢ spodziewad, iz
elementy te sugeruja w umyéle osoby, ktdra je postrzega, ze sporne towary i sporny
znak towarowy maja zwiazek z przyroda czy tez zyciem w naturalnym $rodowisku.

Jak zaznaczyl to juz Sad w ww. wyroku w sprawie HUBERT, ,aby sprawdzi¢, czy
istnieje podobienstwo koncepcyjne miedzy spornymi znakami towarowymi,
wystarczy stwierdzi¢, czy docelowy krag odbiorcéw dokona rozréznienia miedzy
wyobrazeniami wywolywanymi przez kazde z tych oznaczeri (ww. wyrok w sprawie
HUBERT, pkt 58). W konsekwencji, skoro w niniejszej sprawie wczesniejszy stowny
znak towarowy nie komunikuje zadnego znaczenia, a w przeciwiefistwie do tego sita
wywolywania skojarzen przez zgloszony znak towarowy wydaje sie by¢ wystar-
czajaco duza, aby by¢ postrzegana przez konsumentéw, nalezy stwierdzié, ze nie
istnieje podobienstwo koncepcyjne miedzy spornymi znakami towarowymi.

Co sig tyczy poréwnania fonetycznego, wydaje si¢ by¢, jak to przyznat skadinad
wyraznie OHIM, niepodwazalne, ze, w przeciwienistwie do tego, co stwierdzita Izba
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Odwolawcza w zaskarzonej decyzji (pkt 19), odbiorcy z niektérych paristw
czlonkowskich s3 sklonni postrzega¢ podobieristwo fonetyczne spornych znakdw
towarowych. W istocie, w jezyku szwedzkim, duiskim i niderlandzkim litera ,;j”
bedzie na przykiad wymawiana jak litera ,,y” w jezyku angielskim. W konsekwencji,
zgodnie z regulami wymowy niektérych jezykéw europejskich, zgloszony znak
towarowy bedzie si¢ wymawia¢ ,kinyi”. Mimo iz podobienistwo to bedzie dotyczyé
tylko ograniczonej liczby panstw czlonkowskich, nalezy stwierdzié, iz sporne znaki
towarowe sg przynajmniej w tych panistwach czlonkowskich podobne na
plaszczyznie fonetycznej.

Jesli chodzi o calo$ciowa ocene prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
w odniesieniu do spornych znakéw towarowych, to zaobserwowano, iz istnieja
znaczjce réznice migdzy spornymi znakami towarowymi na plaszczyZnie wizualnej
i koncepcyjnej. W niniejszej sprawie nalezy stwierdzié, iz te réznice wizualne
i koncepcyjne neutralizujag w sposéb wyrazny ich podobienstwo fonetyczne.

W istocie, jak zaobserwowal to $wiadomie OHIM, stopieli podobienistwa
fonetycznego dwoéch znakéw towarowych posiada mniejsze znaczenie
w przypadku towaréw, ktére sa wprowadzone do obrotu w taki sposdb, iz
w trakcie ich nabycia wlasciwy krag odbiorcéw zwykle postrzega oznaczony nimi
znak towarowy w sposéb wizualny [zob. podobnie wyrok 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 55].

Ma to miejsce w niniejszym przypadku w przeciwieristwie do tego, co utrzymuje
skarzaca. W istocie nalezy podkresli¢, iz skarzgca nie przedstawita najmniejszego
dowodu zmierzajacego do ukazania, iz towary te sa generalnie sprzedawane w taki
sposob, ze odbiorcy nie postrzegaja znaku towarowego wizualnie. Skarzaca twierdzi
po prostu, ze tradycyjne kanaly sprzedazy tworza bary i restauracje, gdzie
konsument zamawia towar ustnie, zwracajac si¢ do kelnera i w zadnym momencie
nie sklania si¢ go do dostrzezenia znaku towarowego, o ktéry chodzi.
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W tej kwestii nalezy zaznaczyé¢, jak zaobserwowat to bardzo stusznie OHIM, ze jezeli
bary i restauracje stanowia nawet znaczace kanaly sprzedazy dla towaréw skarzacej,
to butelki sa tam wyeksponowane na pétkach za lada w taki sposéb, ze konsumenci
sa je w stanie zbadaé réwniez wizualnie. Dlatego tez, mimo ze nie mozemy
wykluczyé, iz towary, o ktérych mowa, moga by¢ sprzedawane réwniez na
zamO6wienie ustne, nie nalezy uwaza¢ tego sposobu za normalny sposéb ich
sprzedazy. Ponadto nawet je§li konsumenci moga zaméwi¢ napéj ustnie bez
uprzedniego obejrzenia tychze pélek, beda oni w kazdym razie w stanie zbada¢
wizualnie butelke, ktéra im sie poda.

Poza tym i nade wszystko nie kwestionuje sie tego, iz bary i restauracje nie sg
jedynymi kanatami sprzedazy przedmiotowych towaréw. W istocie towary te sa
réwniez sprzedawane w supermarketach i innych punktach sprzedazy detalicznej
(zob. pkt 14 zaskarzonej decyzji). Nalezy wszakze stwierdzi¢, iz skoro butelki
ustawione sg na pétkach, konsumenci moga w trakcie dokonywanych tam sprzedazy

. postrzega¢ znaki towarowe w sposéb wizualny, mimo Ze nie moga widzie¢ tych

znakoéw obok siebie.

Skarzgca utrzymuje réwniez, iz Izba Odwolawcza winna byla dojé¢ do wniosku, ze
istnialo wigksze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do tych
znakéw towarowych, poniewaz wczeéniejszy znak towarowy posiada charakter
wysoce odrdzniajacy. W tej kwestii nalezy zaobserwowaé, ze charakter wysoce
odrézniajacy znaku towarowego nalezy stwierdzi¢ albo ze wzgledu na cechy samego
znaku, albo jego powszechna znajomoé¢ [wyrok Sadu z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), Rec. str. 1I-43, pkt 34]. Mimo iz znak towarowy KINNIE jest
niezaprzeczalnie oryginalny, skarzaca nie przedstawita zadnych dowodéw wykazu-
jacych, iz jej znak towarowy posiada charakter wysoce odrézniajacy. Zadowolita si¢
ona powolaniem si¢ na fakt, Ze w przypadku nazwy stanowigcej produkt czystej
inwencji wymaga si¢ uwzglednienia jego wysoce odrdzniajacego charakteru.
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Wreszcie nalezy odrzuci¢ argumentacje skarzacej, zgodnie z ktéra przecietny
konsument uzna sporne znaki towarowe jako wizualnie podobne, poniewaz
wymowa elementéw sfownych oznaczeri wplynie w duzym stopniu na wizualne
postrzeganie liter tworzacych te elementy, w taki sposob, ze kiedy przecigtny
konsument widzi te dwa oznaczenia, pamieta on niedokladnie brzmienie nazw
towar6w, lecz nie przypomina sobie ksztattu liter uzytych do celéw graficznych.
W istocie przecigtny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako caloéé i nie
oddaje si¢ analizie jego réinych detali (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).
Niemniej nalezy stwierdzi¢, iz w niniejszym przypadku sposéb, w jaki przecigtny
konsument bedzie postrzegal zgloszone zlozone oznaczenie, nie zostanie okreglony
poprzez dokonanie poréwnania jedynie jednego z jego elementéw, a mianowicie
elementu stownego ,kinji” z oznaczeniem skarzacej.

W tych okolicznoéciach nalezy dojs¢ do wniosku, iz mimo e towary oznaczone
spornymi znakami towarowymi sg identyczne lub bardzo podobne, r67nice wizualne
i koncepcyjne migdzy spornymi oznaczeniami daja wystarczajace podstawy do tego,
aby uwazaé, ze nie istnieje zadne prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
wladciwego kregu odbiorcéw. Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza slusznie
stwierdzita, Ze nie istnieje prawdopodobiefstwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wczeéniejszego znaku
towarowego.

Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy odrzuci¢ jako bezpodstawny zarzut oparty na
naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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W przedmiocie zarzutu drugiego opartego na naruszeniu art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, iz Izba Odwolawcza naruszyla art. 73 rozporzadzenia nr 40/94,
nie umozliwiajac stronom przedstawienia ich uwag co do znajdujacego si¢ w pkt 14
zaskarzonej decyzji jej elementu uzasadnienia dotyczacego opinii Izby Odwotawczej
na temat sposobu, w jaki napoje sa zamawiane i sprzedawane w barach
i restauracjach. Zarzuca si¢ zatem Izbie Odwolawczej naruszenie pewnych
wymogoéw proceduralnych.

OHIM podnosi, iz odniesienie si¢ do ,metod sprzedazy” i postrzegania znakéw
towarowych na danym rynku nie stanowi samo w sobie przyczyny, na ktérej oparta
jest decyzja w rozumieniu art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, ale argument na poparcie
rozumowania, zgodnie z ktérym réznice wizualne i koncepcyjne miedzy znakami
towarowymi s3 takiego charakteru, iz eliminuja wszelkie prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad na specyficznym rynku spornych towaréw. Takie odniesienie
nie jest niezalezne od oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, lecz
stanowi czg$¢ rozumowania, jakie przyjela Izba Odwotawcza.

OHIM uwaza w konsekwencji, ze nie dajac skarzacej mozliwosci przedstawienia jej
uwag co do argumentu dotyczacego ,metod sprzedazy”, Izba Odwolawcza nie
naruszyla art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim argument ten uzyto
jedynie w celu uzasadnienia zaskarzonej decyzji, opierajac sie na przyczynach czy
rozumowaniu, ktdre byly juz znane skarzace;j.
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Interwenient podnosi, iz zastosowal on juz argument, kwestionowany przez skarzaca
w ramach niniejszej skargi w uwagach przedstawionych przez nia w dniu 27 stycznia
2003 r. w trakcie postepowania przed Izbg Odwolawczg, w ktérych oéwiadczyta ona,
ze ,towary oznaczone dwoma znakami towarowymi to napoje bezalkoholowe
sprzedawane w tych samych sklepach i generalnie w supermarketach i ze,
w przeciwienstwie do tego, co oswiadczyla w swojej decyzji Izba Odwolawcza
(str. 7, pkt 3), przecietny konsument posiada w rzeczywistosci mozliwo$é¢ dokonania
bezpoéredniego poréwnania towaréw”.

Interwenient wywodzi z tego, ze skarzaca nie uznala prawdopodobnie za konieczne

zakwestionowa¢ to stwierdzenie, udzielajac odpowiedzi w swoich ,uwagach
w odpowiedzi na odwolanie” z dnia 21 marca 2003 r., ze nie mialo to miejsca
w przypadku baru czy restauracji.

— Ocena Sadu

Zgodnie z art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 decyzje Urzedu moga opieraé sie
wylacznie na przyczynach, co do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwosé
przedstawienia swoich uwag [wyrok Sadu z dnia 9 paZdziernika 2002 t. w sprawie
T-173/00 KWS Saat przeciwko OHIM (Nuance d’orange), Rec. str. 11-3843, pkt 57].

W niniejszej sprawie nalezy zaobserwowaé, ze Izba Odwolawcza udciélita w pkt 14
zaskarzonej decyzji, ze ,mimo iz towary sy [..] sprzedawane w barach
i restauracjach, bedacy w tych okolicznosciach konsument co do zasady nie zamowi
ich, postugujac sie ich nazwa, w przeciwienistwie do tego, co czyni on na przyktad
w przypadkuy, kiedy zamawia wina czy piwa”. Izba Odwolawcza dodata nastepnie, ze
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szazwyczaj klienci baréw i restauracji zamawiaja po prostu te towary, postugujac si¢
ich nazwg og6lng i prosza na przyklad o $wiezy sok pomaranczowy”.

W rzeczywistoéci zaobserwujemy, ze Izba Odwolawcza usiluje ukazaé w pkt 14
zaskarzonej decyzji, iz typowy konsument bedzie normalnie w stanie zbadac
wizualnie towary przed ich nabyciem. Ten punkt widzenia potwierdzony jest w
pkt 14 zdanie ostatnie zaskarzonej decyzji, gdzie Izba Odwolawcza dokonuje
streszczenia swojej oceny, o$wiadczajac, ze ,innymi stowy typowy konsument bedzie
ogdlnie w stanie kontrolowa¢ wizualnie towary i zwigzane z nimi znaki towarowe
przed ich nabyciem (mimo iz mozliwe jest, ze nie widzi on dwéch znakéw
towarowych obok siebie)”.

Wydaje sie zatem, ze stwierdzenia dotyczace sposobu, w jaki konsumenci zamawiaja
towary stron w restauracjach czy barach, nie stanowig niezaleznego elementu
uzasadnienia zaskarzonej decyzji, lecz stanowia cze$¢ rozumowania, jakie przyjela
Izba Odwolawcza w zwiazku z caloéciowa oceng prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w btad. Okolicznoé¢, iz skarzaca nie podniosta argumentéw w tej kwestii, nie
oznacza, ze nie mogla ona zajaé stanowiska co do elementu uzasadnienia
dotyczacego wizualnego i fonetycznego poréwnania spornych oznaczen, na ktérym
opiera si¢ zaskarzona decyzja.

W tych okolicznosciach niniejszy zarzut oparty na naruszeniu art, 73 rozporzadzenia
nr 40/94 winien by¢ odrzucony.

W zwigzku z powyzszym skarga winna by¢ zatem w caloéci oddalona.

II - 4862
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W przedmiocie kosztéw

75 Skarigca wnosi do Sadu o obcigzenie OHIM i/lub interwenienta kosztami
zwigzanymi z postepowaniem w sprawie sprzeciwu. Nie przedstawila ona
w swoich pismach specyficznej argumentacji dotyczacej tego wniosku. Tymczasem
w trakcie rozprawy przyznala ona racje argumentom przedstawionym w tym
wzgledzie przez OHIM.

76 OHIM podnosi, iz wniosek ten jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim koszty te
nie podlegaja zwrotowi zgodnie z art. 87 i 136 regulaminu Sgdu.

77 W tej kwestii nalezy przypomnied, iz art. 136 § 2 regulaminu stanowi:

»Niezbedne koszty poniesione przez strony w zwigzku z postepowaniem przed
Izba Odwotawczg [...] uznaje si¢ za koszty podlegajace zwrotowi”.

78 Wniosek ten nalezy zatem odrzucié¢ jako niedopuszczalny w zakresie, w jakim koszty
zwigzane z postgpowaniem w sprawie sprzeciwu nie stanowia kosztéw podlegaja-
cych zwrotowi w rozumieniu art. 136 § 2 regulaminu.
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79 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
w niniejszym przypadku, nalezy obcigzy¢ ja kosztami postgpowania poniesionymi
przez OHIM i interwenienta zgodnie z ich zadaniami.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obciazona kosztami postepowania,

Vilaras Martins Ribeiro Jiiriméie

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada
2005 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M.Vilaras
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