WYROK Z DNIA 23.11.2010 r. — SPRAWA T-35/08

WYROK SADU (druga izba)
z dnia 23 listopada 2010 r.*

W sprawie T-35/08

Codorniu Napa, Inc., z siedziba w Napa, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezen-
towana przez adwokatéw X. Fabrege Sabatégo oraz M. Curella Aguile, a nastepnie
przez adwokatéw M. Curella Aguile i ]. Giiella Serre,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortuna, dziatajacego w charak-
terze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Bodegas Ontaiién, SA, z siedziba w Quel, La Rioja (Hiszpania), reprezentowana
przez adwokatéw J. Grimau Murioza oraz J. Villamora Muguerze,

interwenient,

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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CODORNIU NAPA PRZECIWKO OHIM — BODEGAS ONTANON (ARTESA NAPA VALLEY)
majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia

20 listopada 2007 r. (sprawa R 747/2006-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu miedzy Bodegas Ontaioén, SA a Codorniu Napa, Inc.,

SAD (druga izba),

w sktadzie: I. Pelikdnov4, prezes, K. Jirimée i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 24 stycznia 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 20 maja 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 5 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 kwietnia 2010 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W dniu 13 marca 2003 r. skarzaca, Codorniu Napa, Inc., dokonata w Urzedzie Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgto-
szenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastgpionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U.L 78,s.1)].

Znakiem towarowym, ktérego dotyczylo to zgloszenie, jest przedstawione ponizej
oznaczenie graficzne:

Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klasy 33 w rozumieniu Poro-
zumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja na-
stepujacemu opisowi: ,wina produkowane i butelkowane w Napa Valley (Kalifornia,
Stany Zjednoczone)”.
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Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 83/2003 z dnia 24 listopada 2003 r.

W dniu 23 lutego 2004 r. interwenient, Bodegas Ontafién, SA, wnidst na podsta-
wie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009)
sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw wskazanych
w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal oparty na istnieniu dwdch oznaczen. Pierwszym z tych oznaczen jest
przedstawiony ponizej graficzny wspdlnotowy znak towarowy bedacy przedmiotem
rejestracji nr 2 050 623

ARTESO

dla towaréw nalezacych do klasy 33 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpo-
wiadajgcy nastepujacemu opisowi: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)” Drugim
natomiast jest stowny znak towarowy LA ARTESA zarejestrowany w Hiszpanii pod
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numerem 844194 dla towaréw nalezacych do klasy 33 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego i odpowiadajacy nastepujacemu opisowi: ,wina, spirytusy i likiery”

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na podstawe odmowy rejestracji okreslong
w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 207/2009].

W dniu 31 marca 2006 r. Wydziat Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw, opierajac si¢ wy-
facznie na poréwnaniu miedzy wczesniejszym graficznym wspolnotowym znakiem
towarowym ARTESO a zgloszonym znakiem towarowym. W swej decyzji Wydziat
Sprzeciwéw uznal, ze nie bylo potrzeby wnika¢, czy dowody uzywania hiszpanskiego
stownego znaku towarowego LA ARTESA sa wystarczajace do ustalenia faktycznego
uzywania tego znaku.

W dniu 30 maja 2006 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 57-62 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwotanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 20 listopada 2007 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM oddalita to odwotanie. W szczegdlnosci stwierdzila ona, ze ele-
menty slowne ,arteso” i ,artesa” zajmowaly w kolidujacych ze soba znakach pozycje
centralng i dominujaca, Ze elementy graficzne zgloszonego znaku towarowego nie
byly szczegélnie odrézniajace oraz ze wyrazenie ,napa valley” opisuje pochodzenie
geograficzne towaréw i nie moze zostaé uznane za element odrézniajacy i dominuja-
cy. Nastepnie Izba Odwotawcza uznata, po pierwsze, ze oznaczone spornymi znakami
towary sg identyczne, a po drugie, ze chociaz elementy graficzne kolidujacych ze soba
znakéw wykazuja oczywiste réznice, ich najbardziej odrézniajace i dominujace ele-
menty sa im wspoélne, co powoduje, ze znaki te cechuje pewien stopienn podobienstwa
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na plaszczyZnie wizualnej i s3 one podobne na ptaszczyznie fonetycznej. Na podsta-
wie powyzszych ustalen Izba Odwotawcza doszta do wniosku, ze w przypadku roz-
patrywanych oznaczen istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad. Co sie
tyczy dowoddéw rzeczywistego uzywania wczesniejszego hiszpanskiego znaku towa-
rowego, Izba Odwotawcza uznala ich ocene za zbedng, poniewaz juz na podstawie
jednego z podnoszonych praw wczesniejszych nalezalo w petni uwzgledni¢ zadania
strony wnoszacej sprzeciw.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciagzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzgca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca uwaza, ze rozpatrywane oznaczenia nie sa wystarczajaco podobne, by w ich
przypadku istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad.

Utrzymuje ona, Ze w swej ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad Izba
Odwolawcza nie zastosowala podejscia reprezentowanego w orzecznictwie Sadu, po-
niewaz nie przeprowadzila calo$ciowej analizy rozpatrywanych oznaczen. W szcze-
goblnosci Izba Odwotawcza ograniczyla sie do wyodrebnienia i poréwnania elementéw
stownych, nadajac im charakter dominujacy, i wylaczyla z badania elementy graficzne
tych oznaczen, uznajac je za dodatkowe. Owe elementy graficzne zostaly rozpatrzone
dopiero po przeprowadzeniu poréwnania elementéw stownych celem ustalenia, czy
stanowia one wystarczajacy element réznicujacy, aby wykluczyé prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad.

Skarzaca uwaza, ze elementy stowne kolidujacych ze soba znakéw nie dominujg nad
wizerunkiem tych znakéw i ze elementy graficzne, jesli wzia¢ pod uwage calo$cio-
we wrazenie, jakie wywieraja, nie sa pozbawione znaczenia. Przeciwnie, posiadaja
one znaczenie analogiczne do znaczenia elementéw stownych, poniewaz zajmuja
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one pozycje co najmniej ekwiwalentng wzgledem tych ostatnich, sa od nich znacznie
wieksze, a ich ksztalt jest charakterystyczny i oryginalny.

Twierdzi ona, ze z fonetycznego punktu widzenia dwa kolidujace ze soba oznacze-
nia sa wyraznie rézne, poniewaz zgloszony znak towarowy sklada sie z trzech stéw
i siedmiu sylab (,ar’; ,te’, ,sa’; ,na’, ,pa’, ,va) ,lley”), podczas gdy wczesniejszy znak
towarowy jest tworzony przez pojedyncze stowo i dzieli sie na trzy sylaby (,ar’, ,te’,
»80”). Jednoczeénie podkresla, ze zgloszony znak towarowy jest pod wzgledem fone-
tycznym dluzszy niz wcze$niejszy znak towarowy.

Skarzaca uwaza, ze wbrew temu, co utrzymuje Izba Odwotawcza, wyrazenie ,napa
valley” nie moze zosta¢ wyltaczone z fonetycznego poréwnania kolidujacych ze soba
oznaczen, poniewaz wyrazenie ,artesa napa valley” bedzie uzywane przez odbiorcéw
w calosci przy zakupie towaréw, stanowiac w ten sposéb dodatkowy element rézni-
cujacy zgtoszonego znaku towarowego.

Twierdzi ona, ze z konceptualnego punktu widzenia fakt, ze element stowny ,arte-
sa” zgloszonego znaku towarowego ma okreslone znaczenie w jezyku hiszpanskim,
przyczynia sie do zniesienia podobienstw fonetycznych miedzy tym znakiem a wcze-
$niejszym znakiem towarowym, ktérego element slowny ,arteso’, niemajacy zadnego
znaczenia w jezyku hiszpanskim, méglby przywolywac¢ na mysl posta¢ mitologiczna,
taka jak umieszczona nad tym elementem.

Dodaje ona, ze dwa znaki towarowe wywieraja odmienne wrazenie konceptualne,
poniewaz wyrazenie ,napa valley” zgloszonego znaku towarowego dostarcza konsu-
mentom jednoznacznych informacji pojeciowych, a jego element graficzny wyraza
idee nowoczesnosci. Natomiast elementy stowne i graficzne wcze$niejszego znaku
towarowego sprawiaja, ze oznaczenie to kojarzy sie z mitologia klasyczna.
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Skarzaca precyzuje, ze wina i napoje alkoholowe ogdlnie sa sprzedawane w super-
marketach, w sklepach spozywczych i w restauracjach, co pozwala konsumentom na
zapoznanie si¢ z etykietami na butelkach. W rezultacie konsumenci beda postrzegac
rozpatrywane znaki towarowe raczej w sposéb wizualny niz fonetyczny.

Skarzaca podkresla, Ze wyrazenie ,napa valley’, zawarte w zgloszonym znaku towa-
rowym, wskazuje pochodzenie geograficzne odmienne od pochodzenia towaréw
oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym. Okolicznos¢ ta pomaga rozréznic
zgloszony znak towarowy od znaku wczesniejszego, poniewaz pochodzenie geogra-
ficzne napojéw alkoholowych jest zwykle uznawane za ceche szczegélng, na ktéra
przecietny konsument zwraca duza uwage.

Skarzgca reasumuje, iz zwazywszy na to, ze omawiane oznaczenia wykazujg duze réz-
nice graficzne oraz ze w sektorze rozpatrywanych towaréw aspekt wizualny oznaczen
ma wieksze znaczenie niz aspekt fonetyczny, kolidujace ze soba graficzne znaki towa-
rowe moga ,,bezkonfliktowo wspdlistnie¢” na rynku.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty wysuniete przez skarzaca.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasci-
ciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie reje-
struje sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku
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towarowego, identyczno$ci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad obejmuje
réowniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
czo. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad nalezy ocenia¢ cato$ciowo, zgod-
nie ze sposobem postrzegania danych oznaczern i towaréw lub ustug przez wilasciwy
krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych
w danym przypadku, a w szczegélnosci wzajemnej zaleznosci miedzy podobien-
stwem oznaczen a podobienstwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyroki
Sadu: z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30-33; z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie T-259/06 Torres przeciwko OHIM — Navisa Industrial
Vinicola Espaiiola (MANSO DE VELASCO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 23, 24].

Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobieri-
stwo wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznosci lub podo-
biefistwa miedzy zgloszonym a wcze$niejszym znakiem towarowym oraz identycz-
nosci lub podobienistwa oznaczonych tymi znakami towaréw lub ustug. Mamy tu do
czynienia z przestankami kumulatywnymi [wyroki Sadu: z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHo-
tel), Zb.Orz. s. 11-43, pkt 42; z dnia 23 wrze$nia 2009 r. w sprawie T-291/07 Vifiedos
y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe przeciwko OHIM — Byass (ALFONSO),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 25].

Ponadto w mys$l orzecznictwa przy dokonywaniu cato$ciowej oceny prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w bfad nalezy wzig¢ pod uwage przecietnego konsumenta
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danej kategorii towaréw, ktdry jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny
i rozsadny. Nalezy takze uwzglednic okolicznos¢, ze poziom uwagi przecietnego kon-
sumenta moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od tego, o jaka kategorie towardw lub
ustug chodzi [wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma
przeciwko OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449, pkt 42; ww. wyrok
w sprawie ALFONSO, pkt 27].

W niniejszej sprawie prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad zostalo ocenio-
ne przez Izbe Odwotawcza w odniesieniu do dwdch wspélnotowych znakéw towa-
rowych — znaku wczesniejszego, oznaczajacego ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem
piwa)’, i znaku zgloszonego dla ,win produkowanych i butelkowanych w Napa Valley
(Kalifornia, Stany Zjednoczone)”. Izba Odwotawcza uznata w pkt 20 zaskarzonej de-
cyzji, ze towary oznaczone wczeéniejszym znakiem towarowym sg identyczne z tymi
objetymi zgloszeniem, co nie zostalo bezposrednio zakwestionowane przez skarzaca.

Jednoczes$nie Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 16 zaskarzonej decyzji, ze z uwagi
na charakter rozpatrywanych towaréw oraz fakt, iz wczesniejszy znak towarowy jest
znakiem wspdlnotowym, wlasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsu-
mentéw europejskich, co réwniez nie zostalo zakwestionowane przez skarzaca.

W przedmiocie poréwnania kolidujgcych ze sobg oznaczen

Calosciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim
dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieristwa koliduja-
cych ze soba znakéw, nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wraze-
niuy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych.
Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnych konsumentéw danych
towaréw lub ustug odgrywa decydujaca role w calosciowej ocenie wspomnianego
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prawdopodobienistwa. Przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako
calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob. wyrok Trybunatu z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. [-4529,
pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ocena podobienstwa dwéch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ si¢ do zba-
dania tylko jednego z elementéw tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania
go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokonac poprzez
analize danych znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako cato$¢, co nie oznacza,
ze calosciowe wrazenie pozostawione przez ztozony znak towarowy w pamieci wla-
$ciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach zosta¢ zdominowane
przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieristwa moze zostac
oparta wylacznie na skfadniku dominujacym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate
sktadniki znaku towarowego sa bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Shaker, pkt 42; wyrok Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-193/06 P
Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 43). Ma to miejsce na przy-
ktad, gdy taki sktadnik jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ wizerunek tego znaku,
ktéry wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci, skutkiem czego wszystkie po-
zostate skladniki tego znaku towarowego beda bez znaczenia w wywieranym przez
niego cato$ciowym wrazeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala, Ze najbardziej odrézniajace i domi-
nujace elementy omawianych znakéw towarowych sa im wspélne, w zwiazku z czym
znaki te cechuje pewien stopien podobienstwa na plaszczyznie wizualnej i sa one do
siebie podobne na ptaszczyznie fonetyczne;j.

W tym zakresie skarzaca uwaza, ze element graficzny nie jest bez znaczenia w ca-
fosciowym wrazeniu wywieranym przez kazde z tych oznaczen, i podnosi, ze Izba
Odwolawcza nie powinna byla oprzeé¢ oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad wylacznie na elementach stownych.
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— W przedmiocie podobienistwa wizualnego

Zgodnie z orzecznictwem przy ocenie charakteru dominujacego jednego lub kilku
z okreslonych skladnikéw zlozonego znaku towarowego nalezy wzigé pod uwage
w szczego6lnosci samoistne cechy kazdego z tych skfadnikéw i poréwnacd je z samo-
istnymi cechami innych skladnikéw. Ponadto pomocniczo mozna takze uwzglednic¢
pozycje, jaka poszczegélne elementy skladowe zajmuja wzgledem siebie w ramach
uktadu zlozonego znaku towarowego [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. s. I1-4335, pkt 35; z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-242/06
Cabrera Sanchez przeciwko OHIM - Industrias Cérnicas Valle (el charcutero artesa-
no), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47].

Nalezy zatem sprawdzi¢, czy element stowny stanowi element dominujacy w calo-
$ciowym wrazeniu wywieranym przez kazdy z kolidujacych ze sobg znakéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy uscisli¢, ze jezeli dane oznaczenie sklada si¢ zarazem
z elementdéw graficznych, jak i z elementéw stownych, to nie oznacza to automatycz-
nie, ze to wlasnie element slowny powinien by¢ zawsze uznawany za dominujacy
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-3/04 Simonds
Farsons Cisk przeciwko OHIM - Spa Monopole (KINJI by SPA), Zb.Orz. s. 11-4837,
pkt 45]. W istocie w przypadku zlozonego znaku towarowego element graficzny
moze zajmowac pozycje rownowazna elementowi sfownemu [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM - France
Distribution (HUBERT), Rec. s. 1I-5275, pkt 53; ww. wyrok w sprawie el charcutero
artesano, pkt 55].
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Nastepnie, jak to zostalo przypomniane juz w pkt 32 powyzej, ocena podobieristwa
moze zosta¢ oparta wylacznie na skladniku dominujacym tylko wtedy, gdy wszystkie
pozostate sktadniki znaku towarowego sa bez znaczenia.

W niniejszej sprawie — wbrew stwierdzeniu dokonanemu przez Izbe Odwotawcza —
element stowny obecny w obu kolidujacych ze sobg znakach towarowych nie stanowi
elementu dominujacego, po pierwsze, ze wzgledu na rézne elementy graficzne, z kt6-
rych skladaja sie te znaki, i po drugie, z uwagi na pozycje, jaka elementy te zajmuja
w tych oznaczeniach. Owe elementy graficzne, w szczegdlnosci ich ksztalt, rozmiar
i kolor, umieszczone powyzej elementdw stownych, w istotny sposéb wptywaja na wi-
zerunek kazdego z omawianych znakdw, jaki pozostanie w pamieci wlasciwego kregu
odbiorcéw, wobec czego nie moga one zosta¢ pominiete w ocenie sposobu postrze-
gania tych znakéw.

W istocie zachowanym w pamieci konsumentéw wizerunkiem wcze$niejszego zna-
ku towarowego jest czarno-bialy rycerz siedzacy okrakiem na centaurze, przy czym
obie z tych postaci trzymaja kij, na ktérym, na obu jego kranicach, znajduje si¢ jedna
amfora; pod opisanym rysunkiem widnieje zapisane majuskula stowo ,arteso” Nato-
miast, co sie tyczy zgloszonego znaku towarowego, zachowany przez konsumentéw
obraz stanowi pionowy prostokat, ktéry zawiera z jednej strony w swej gérnej czesci
majacej szare tlo tréjkat, w ktéry wpisany jest element sinusoidalny, ponizej ktérego
zapisane jest poztacana majuskula na czarnym tle stowo ,artesa’; i z drugiej strony
w swej dolnej cze$ci, rowniez zapisane poztacana majuskula na czarnym tle, wyraze-
nie ,napa valley”

W rezultacie, na co stusznie zwraca uwage skarzaca, wizualne poréwnanie kolidu-
jacych ze sobg oznaczen winno by¢ przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich
poszczegdlnych elementéw skltadowych tych znakéw — zaréwno graficznych, jak
i sfownych.
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W tych okoliczno$ciach nalezy przeanalizowaé podobieristwo kolidujacych ze soba
oznaczen na podstawie calosciowego wrazenia wywieranego przez wszystkie ich ele-
menty skladowe i sprawdzi¢, czy blad popelniony przez Izbe Odwolawcza w ramach
przeprowadzonego przez nia badania nie ma wptywu na wniosek, do ktérego doszta
w wyniku tej analizy.

Zgodnie z orzecznictwem okolicznos¢, ze oba kolidujace ze soba znaki zawieraja
podobne elementy slowne, nie pozwala sama w sobie na wywiedzenie wizualnego
podobienstwa spornych oznaczen. Obecno$¢ w jednym z oznaczen elementéw gra-
ficznych, ktére sa uksztaltowane w sposéb szczegdlny, moze prowadzi¢ do tego, ze
calosciowe wrazenie wywierane przez kazde z tych oznaczen bedzie rézne [zob. po-
dobnie wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB prze-
ciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. s. [1-2789, pkt 73, 74;
ww. wyrok w sprawie KIN]JI by SPA, pkt 48].

Jak zostalo podkreslone w pkt 39 powyzej, kolidujace ze soba oznaczenia wykazu-
ja istotne réznice w zakresie ksztaltu, rozmiaru i koloru ich elementéw graficznych,
ktorymi sg, w przypadku wczeéniejszego znaku towarowego, czarno-bialy wizerunek
rycerza na centaurze i, w przypadku zgloszonego znaku towarowego, réznokolorowe
przedstawienie wpisanego w prostokat trdjkata z elementem sinusoidalnym w srod-
ku. Niemniej jednak mimo tych réznic poréwnanie wspomnianych oznaczen ukazuje
duze podobienstwo miedzy elementami stownymi ,arteso” i ,artesa’, ktére sa zapi-
sane podobna majuskuly, zajmuja podobna pozycje ponizej elementéw graficznych
i réznia si¢ jedynie kolorem i ostatnig samogtoska. Natomiast element stowny ,napa
valley’; jesli wzia¢ pod uwage jego pozycje, rozmiar i czcionke mniejsza niz ta uzyta
w elemencie ,artesa” oraz niewielkie odstepy miedzy tworzacymi go literami, jedy-
nie nieznacznie wyréznia sie na tle cato$ci zgloszonego znaku towarowego i ukazuje
sie jako dodatkowy element tego znaku, ktéry nie moze odgrywaé decydujacej roli
przy prébie rozréznienia kolidujacych ze sobg oznaczen na plaszczyznie wizualne;.
A zatem wbrew temu, co utrzymuje skarzgca, obecnos¢ w tych dwéch oznaczeniach
wspolnej czesci stownej ,artes” pozwala na stwierdzenie niskiego stopnia podobien-
stwa omawianych znakéw pod wzgledem wizualnym.
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Zwazywszy na powyzsze, Sad stwierdza, ze kolidujace ze soba oznaczenia cechuje
niski stopienn podobienstwa wizualnego.

— W przedmiocie podobienistwa fonetycznego

Z fonetycznego punktu widzenia mozna jedynie stwierdzi¢, ze wystepujace w oma-
wianych znakach towarowych elementy slowne ,arteso” i ,artesa” wykazuja duze po-
dobienistwa. W istocie, jak to zostalo juz wskazane w pkt 44 powyzej, stowa te r6znia
sie jedynie ostatnia samogloska.

Niemniej jednak skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza popelnita btad, nie uwzgled-
niajac w ramach poréwnania fonetycznego kolidujacych ze soba oznaczen elementu
stownego zgloszonego znaku towarowego ,napa valley’, ktéry wzmacnia réznice mie-
dzy tymi oznaczeniami.

W tym zakresie warto zauwazyd¢, Ze a priori wyrazenie ,artesa napa valley” zgloszone-
go znaku towarowego wywiera inne wrazenie fonetyczne niz stowo ,arteso”.

Niemniej jednak w niniejszym wypadku wyrazenie ,napa valley” zajmuje drugorzed-
ng pozycje w stosunku do stowa ,artesa” i jako drugorzedny element zgloszonego
znaku towarowego nie bedzie wymawiane przez wlasciwy krag odbiorcéw. Ponadto,
jak wskazata Izba Odwolawcza w pkt 32 zaskarzonej decyzji, czes¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw poslugujaca sie jezykiem angielskim bedzie postrzegac ten element raczej
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jako wskazanie pochodzenia geograficznego danych towaréw, a nie jako element od-
rézniajacy zgloszonego znaku towarowego. Z tego tez wzgledu jest wielce prawdopo-
dobne, ze odnoszac sie do zgloszonego znaku towarowego, konsumenci ogranicza sie
do stowa ,artesa” [wyrok Sadu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell
del Remei przeciwko OHIM — Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), niepu-
blikowany w Zbiorze, pkt 66]. W rezultacie wbrew twierdzeniom skarzacej element
stowny ,napa valley” nie wystarczy, by znies¢ wszystkie podobienstwa fonetyczne
miedzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami.

W $wietle powyzszego nalezy uzna¢, ze miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
istnieje duze podobienistwo fonetyczne.

— W przedmiocie poréwnania konceptualnego

Zgodnie z orzecznictwem wystepujace miedzy dwoma znakami réznice konceptu-
alne mogg znosi¢ istniejace miedzy nimi podobieristwa wizualne i fonetyczne, o ile
przynajmniej jeden z tych znakéw posiada dla wlasciwego kregu odbiorcéw jasne
i okreslone znaczenie, ktére odbiorcy ci beda mogli odczyta¢ w sposéb natychmia-
stowy [wyrok Trybunatu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-
-Van Heusen przeciwko OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec.
s. [1-4335, pkt 54].

W niniejszej sprawie, jak wskazata Izba Odwotawcza w pkt 34 zaskarzonej decyzji
i co podnosi OHIM, stowo ,arteso” nie posiada Zadnego znaczenia semantycznego,
a stowo ,artesa’, ktére oznacza pojemnik o szczegélnym ksztalcie stuzacy do zagnia-
tania chleba, jest bardzo rzadko uzywane w jezyku hiszpariskim, gdyz postuguja sie
nim jedynie specjali$ci. Ponadto jako ze wyraz ,artesa” jest stowem hiszpariskim, nie
bedzie on posiadal zadnego znaczenia dla reszty wlasciwego kregu odbiorcéw w cze-
$ciach Wspolnoty, w ktérych nie moéwi sie po hiszpansku. W rezultacie wlasciwy krag
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odbiorcéw, tak jak zostat on zdefiniowany w pkt 30 powyzej, nie bedzie przypisywal
rzeczonym elementom slownym tresci konceptualne;j.

Whbrew temu, co utrzymuje skarzaca, nalezy stwierdzi¢, ze wyrazenie ,napa valley”
nie wystarczy, by powstrzymac odbiorcéw od uznania, Ze rozpatrywane towary po-
chodza z tego samego przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powigzanych gospo-
darczo. Wprawdzie, co zostalo wskazane w pkt 49 powyzej, omawiane wyrazenie
bedzie postrzegane przez znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow jako wskaza-
nie pochodzenia geograficznego omawianych towaréw, jednak odbiorcy ci nie beda
przypisywac temu elementowi szczegdlnej tresci pojeciowej.

Argument skarzacej, zgodnie z ktérym elementy graficzne kolidujacych ze soba
oznaczen przywoluja na mysl odrebne koncepcje, nie moze podwazyé powyzszego
wniosku. Po pierwsze, wizerunek rycerza na centaurze przewozacego amfory czy-
ni aluzje do mitologicznych korzeni wina i odnosi sie zatem do win i ich produkgji.
W rezultacie oznaczenie to bedzie przywolywac na mysl u wlasciwego kregu odbior-
céw wino, jakkolwiek takie skojarzenie nie bedzie stanowi¢ dla wlasciwego kregu
odbiorcéw jasnego i okre$lonego znaczenia, ktére mogloby spowodowac powstanie
konceptualnej réznicy miedzy dwoma omawianymi oznaczeniami.

Po drugie, jezeli chodzi o zgloszony znak towarowy, stylizacja elementu graficzne-
go oslabia sam przekaz pojeciowy, a przede wszystkim stanowi przeszkode w tym,
by zostal on jasno dostrzezony przez przecietnego konsumenta. A zatem nie mozna
stwierdzi¢, ze zgloszony znak towarowy, w ramach wywieranego przez niego cato-
$ciowego wrazenia, czyni aluzje do idei nowoczesnosci, ktéra zostanie natychmiast
dostrzezona przez dany krag odbiorcéw.
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Zwazywszy na powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze na plaszczyznie konceptualnej konsu-
menci nie odnotuja w przypadku omawianych oznaczen zadnej szczegélnej konotacji
semantycznej, ktéra pozwolitaby im dostrzec réznice lub podobieristwo miedzy tymi
dwoma oznaczeniami.

W przedmiocie catosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspét-
zalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, w szczegélnosci miedzy podobienistwem
znakéw towarowych a podobienistwem oznaczonych towaréw lub ustug. W ten spo-
s6b niski stopieft podobienistwa towaréw lub uslug moze by¢ kompensowany wyso-
kim stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie [zob. analogicznie wy-
rok Trybunalu z dnia 29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507,
pkt 17; wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach potaczonych T-81/03,
T-82/03 i T-103/03 Mast-Jdgermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca
(VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala, Ze poréwnywane oznaczenia wyka-
zywaly pewien stopien podobienistwa na plaszczyznie wizualnej i byly podobne pod
wzgledem fonetycznym, w zwiazku z czym doszla do wniosku, ze w $wietle identycz-
nosci rozpatrywanych towaréw w przypadku kolidujacych ze soba znakéw istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.

Natomiast skarzaca uwaza, ze oznaczenia te wykazuja istotne réznice graficzne,
a takze ze z uwagi na wage aspektu wizualnego oznaczen w sektorze rozpatrywanych
towardéw kolidujace ze soba znaki moga ,bezkonfliktowo wspdtistnie¢” na rynku.
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W tym zakresie nalezy u$cisli¢, ze w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad aspekty wizualny, fonetyczny czy konceptualny kolidujacych ze
soba oznaczen nie zawsze maja ten sam ciezar gatunkowy, wobec czego nalezy prze-
analizowa¢ obiektywne warunki, w jakich znaki towarowe moga wystepowac na ryn-
ku [wyrok Sadu z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawach polaczonych od T-117/03
do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM - Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. s. 11-3471, pkt 49].

W istocie znaczenie elementéw podobienistwa lub réznicy kolidujacych ze soba ozna-
czenn moze zaleze¢ w szczegélnosci od samoistnych wlasciwosci tych oznaczen lub od
warunkéw sprzedazy towaréw lub ustug nimi oznaczonych. Jezeli towary oznaczone
danymi znakami towarowymi sa zwykle sprzedawane w sklepach samoobstugowych,
gdzie konsument sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufac przede wszyst-
kim wygladowi znaku towarowego znajdujacemu sie na tym towarze, podobienistwo
wizualne oznaczeni bedzie miato co do zasady najwieksze znaczenie (ww. wyroki:
w sprawach potaczonych NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 49;
w sprawie el charcutero artesano, pkt 80). Jezeli natomiast dany towar jest przede
wszystkim sprzedawany droga ustng, wieksze znaczenie bedzie zwykle przypisywane
fonetycznemu podobienistwu oznaczen [wyrok Sadu z dnia 8 lutego 2007 r. w spra-
wie T-88/05 Quelle przeciwko OHIM — Nars Cosmetics (NARS), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 68].

W sektorze wina, w odréznieniu od napojéw bezalkoholowych, ktérych dotyczyt
ww. wyrok w sprawie KINJI by SPA (pkt 57 i 58), konsumenci sa przyzwyczajeni do
okreslania i rozpoznawania win za pomoca elementu stownego, stuzacego ich iden-
tyfikacji, zwlaszcza w barach lub restauracjach, w ktérych wina sg zamawiane ustnie
po zobaczeniu ich nazwy w menu [wyroki Sadu: z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie
T-40/03 Murta Entrena przeciwko OHIM - Bodegas Murua (Julidn Murda Entrena),
Zb.Orz. s. [1-2831, pkt 56; z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-332/04 Sebirdn prze-
ciwko OHIM - El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38].
W rezultacie w niniejszej sprawie szczegélnego znaczenia nabiera fonetyczne podo-
bienistwo rozpatrywanych oznaczen.
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W niniejszej sprawie zostalo ustalone, ze rozpatrywane towary oznaczone sporny-
mi znakami, czyli wina, sa identyczne, a oznaczenia wykazuja duze podobieristwo
fonetyczne oraz nieznaczne podobienistwo wizualne. W tych okoliczno$ciach Sad
stwierdza, ze zwazywszy na sposéb, w jaki konsumenci okreslaja rozpatrywane to-
wary i w rezultacie znaczenie, jakie nalezy przypisa¢ podobienistwu fonetycznemu,
w przypadku tych dwéch oznaczen istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Ponadto powstaniu tego prawdopodobienistwa nie moze zapobiec okoliczno$¢, ze to-
wary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sa produkowane — zgodnie z tym,
co wskazuje wspomniany znak — w dolinie Napa (Napa valley). Zgodnie z orzecznic-
twem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad moze wystepowaé réwniez wte-
dy, gdy odbiorcy sa $wiadomi tego, ze dane towary zostaly wytworzone w réznych
miejscach [ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29, 30; wyrok Sadu z dnia 8 grudnia
2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko OHIM — Champagne Roederer
(CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. s. II-5309, pkt 52].

W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut skarzacej i w efekcie skarge w catosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony prze-
ciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata sprawe, nalezy —
zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Codorniu Napa, Inc. zostaje obciazona kosztami postegpowania.

Pelikianova Jirimée Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 listopada 2010 r.

Podpisy
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