WYROK Z DNIA 20.11.2007 r. — SPRAWA T-149/06

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (pierwsza izba)
z dnia 20 listopada 2007 r.”

W sprawie T-149/06

Castellani SpA, z siedziba w Campagna Gello (Wtochy), reprezentowana przez
adwokatéw A. Di Maso oraz M. Di Maso,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcia Murillo, dziatajaca w charak-
terze pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktorej druga strona postepowania przed Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM byla

Markant Handels und Service GmbH, z siedziba w Offenburgu (Niemcy),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
22 lutego 2006 r. (sprawa R 449/2005-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu miedzy Markant Handels und Service GmbH a Castellani SpA,

_ SAD PIERWSZE]J INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skiadzie: ].D. Cooke, prezes, I. Labucka i M. Prek, sedziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 17 maja 2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
13 wrze$nia 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lutego 2007 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 25 wrzesnia 2001 r. Castellani SpA dokonala w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspol-
notowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1) z pézniejszymi zmianami.

Zgloszenia dokonano dla nastepujacego graficznego znaku towarowego:

CASTELLANI
e
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Towary, ktorych zgloszenie dotyczy, naleza do klasy 33 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,napoje alkoholowe, z wyjatkiem piwa”. W toku postepo-
wania w sprawie sprzeciwu skarzaca ograniczyla zgloszenie do ,napojéw alkoholo-
wych, z wyjatkiem piwa, likieréw, win musujacych i szampana”.

Zgloszenie to opublikowane zostato w Biuletynie Wspolnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 45/2002 dnia 10 czerwca 2002 r.

W dniu 4 wrze$nia 2002 r. Markant Handels und Service GmbH wniosta sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94. Sprzeciw oparty zostal na nastepujacych rejestracjach wczesniejszych:

— rejestracja niemiecka o nr 1148027, CASTELLUM, z dnia 17 pazdziernika 1989 r.
dla ,win z wyjatkiem win musujacych” z klasy 33;

— rejestracja niemiecka o nr 39720803.0, CASTELLUCA, z dnia 20 sierpnia 1997 r.
dla ,win” z klasy 33.

Sprzeciw obejmowal wszystkie towary ujete w rejestracjach wczesniejszych i doty-
czyl wszystkich towaréw, dla ktérych znak zgloszono. W uzasadnieniu sprzeciwu
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wskazano na prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcow w blad z powodu
podobienstwa miedzy wczesniejszymi znakami towarowymi a znakiem zgloszonym
oraz identyczno$ci towaréw w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca zazadala od wnoszacego sprzeciw przedstawienia dowodu rzeczywistego
uzywania jej wczesniejszego znaku towarowego CASTELLUM. Wnoszacy sprzeciw
spetnit to zadanie w dniu 31 lipca 2003 r.

Decyzja z dnia 10 marca 2005 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucit sprzeciw
w calosci. W tresci decyzji nie dokonal on oceny dowodu uzywania przedstawio-
nego przez wnoszacego sprzeciw, ograniczajac sie do poréwnania zgloszonego znaku
towarowego z dwoma znakami wcze$niejszymi, na ktérych sprzeciw oparto. Uznat
on, ze zgloszony znak towarowy i znaki wcze$niejsze réznia sie na plaszczyznach
wizualnej i fonetycznej, a jesli chodzi o strone koncepcyjna — stwierdzil on, ze skoro
wszystkie oznaczenia pozbawione sa w jezyku niemieckim znaczenia, wlasciwy krag
odbiorcéw nie dostrzeze miedzy kolidujacymi ze soba znakami zadnego podobien-
stwa koncepcyjnego.

W dniu 20 kwietnia 2005 r. wnoszacy sprzeciw odwolal sie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwdéw, na podstawie art. 57-59 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 22 lutego 2006 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwolawcza OHIM uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i odrzucita zgloszenie.
Izba Odwotawcza uznala zasadniczo, opierajac sie w szczegdlnosci na wizualnym
i koncepcyjnym podobienistwie znakéw towarowych, a takze na identycznosci
towardw, ze istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia btad w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego i wczesniejszego znaku CASTELLUCA.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi w catosci;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W uzasadnieniu swojej skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Argumenty stron

Skarzaca wskazuje w pierwszej kolejnosci, ze Izba Odwotawcza stusznie ograniczyta
sie do poréwnania wczesniejszego znaku towarowego CASTELLUCA i zgloszonego
znaku towarowego, jako ze wnoszaca sprzeciw nie przedstawila stosownego dowodu
uzywania wczesniejszego znaku towarowego CASTELLUM w okresie ostatnich
pieciu lat, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Jesli chodzi o poréwnanie towardw, skarzgca przyznaje, ze towary oznaczane kolidu-
jacymi ze soba znakami towarowymi sa identyczne, poniewaz chodzi tu o wino.

Natomiast jesli chodzi o poréwnanie kolidujacych ze soba oznaczen CASTELLANI
i CASTELLUCA, skarzaca uwaza, ze brak jest miedzy nimi jakiegokolwiek podo-
bienstwa, ktére powodowaloby wystepowanie prawdopodobienistwa wprowadzenia
konsumentéw w blad, w szczegdlnosci w przypadku konsumentéw niemieckich,
ktérych uwaza sie za wlasciwie poinformowanych.

Jesli chodzi o plaszczyzne wizualng, skarzaca zwraca uwage na to, iz zgloszony znak
towarowy zawiera rézne elementy wcze$niejszego znaku towarowego CASTEL-
LUCA. Podkresla ona, po pierwsze, obecno$¢ w zgloszonym znaku towarowym liter
»2", ,n” oraz ,i” oraz obecno$¢ w znaku wcze$niejszym liter ,u”, ,c”i,a”, a po drugie,
okolicznos¢, ze zgloszony znak towarowy, w odréznieniu od znaku wczesniejszego,
jest znakiem graficznym, zlozonym ze slowa ,castellani” podkre$lonego dwiema
horyzontalnymi liniami, miedzy ktérymi — na srodku — znajduje sie ozdobna
wiezyczkami korona, umieszczonego na tarczy przedstawiajacej zamek i dwie wieze,
ponad ktérymi widnieje korona z dwiema palmami i krzyzem romanskim w $rodku.
Skarzaca uwaza, ze ten graficzny element ma wysoce odrézniajacy charakter, w prze-
ciwienstwie do przedrostka kolidujacych ze soba znakéw, ktéry w odniesieniu do
objetych nimi towaréw pozbawiony jest charakteru odrézniajacego.
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Co do strony fonetycznej, skarzaca twierdzi, iz we wszystkich jezykach europejskich,
a w szczegdlnosci w jezyku niemieckim, wystepuja réznice w wymowie omawianych
dwéch znakéw. Zwraca ona uwage, ze cho¢ przedrostki obu znakéw sa podobne
i wymawia sie je w jednakowy sposéb, przyrostki maja inna wymowe. Dodaje ona, ze
wcze$niejszy znak towarowy CASTELLUCA jest okresleniem fantazyjnym, ktérego
prawidlowa wymowa brzmi [kastelluka], podczas gdy zgloszony znak towarowy jest
stowem wloskim, ktérego wymowa brzmi [kastellani].

Jesli chodzi o strone koncepcyjna, skarzaca twierdzi, ze zaden ze znakéw nie odpo-
wiada slowu niemieckiemu, mimo ze przedrostek ,castel” pochodzi od tacinskiego
stowa ,castellum”, ktére oznacza zamek, i ze w jezyku niemieckim przedrostkowi
temu odpowiada jego odpowiednik fonetyczny ,Kastell”.

Podkre$la ona w tym wzgledzie, ze omawiane dwa slowa maja rézne znaczenie,
poniewaz wczeéniejszy znak towarowy CASTELLUCA wywoluje skojarzenie
z ,zamkiem nalezacym do Luki” lub ,zamkiem potozonym w Lucas”, podczas gdy
wystepujacy w zgloszonym znaku towarowym element ,castellani” jest slowem
wloskim (chodzi tu o liczbe mnoga lub dopetniacz stowa ,castellano”), oznaczajacym
kasztelana (po niemiecku Kastellan).

Na rozprawie skarzaca potwierdzila, ze Castellani jest nazwiskiem, a nie nazwa posia-
dlosci. Wskazala ona, ze rodzina Castellani wytwarza i eksportuje wino praktycznie
od stulecia, w szczegdlnoéci do Niemiec.

Skarzaca nie zgadza sie ze stwierdzeniem Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym uwaga
konsumenta skoncentrowana jest przede wszystkim na przedrostku znakdéw, wska-
Zujac, iz uzycie okreslenia ,chateau” jest w sektorze winiarskim bardzo powszechne.
Stwierdza ona, Ze na danym terytorium wystepuje pewna liczba zarejestrowa-
nych znakéw towarowych zawierajacych przedrostki ,castel”, ,castle”, ,Kastel” lub
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»Chateau” i ze konsumenci rozpoznaja wino dzieki przyrostkowi dodawanemu do
tych przedrostkdw, ktore same w sobie nie maja zadnego charakteru odrézniaja-
cego. Jej zdaniem oznacza to, iz wlasciwe koncéwki kolidujacych ze soba oznaczen
nalezy uznac za elementy odrdzniajace i dominujace, ktdre przyciagaja uwage konsu-
mentéw [wyrok Sadu z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04 Madaus prze-
ciwko OHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. str. I[I-1115, pkt 55].

Jesli chodzi o ocene wystepowania prawdopodobieristwa wprowadzenia w bad, skar-
zgca uwaza, iz nie istnieje prawdopodobienistwo, ze odbiorcy beda sklonni uzna¢ dane
towary lub ustugi za pochodzace z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw
powiazanych gospodarczo [wyroki Sadu: z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03
Grupo Sada przeciwko OHIM — Sadia (GRUPO SADA), Zb.Orz. str. II-1667, pkt 42,
oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (Espaia) prze-
ciwko OHIM — Aladin (ALADIN), Zb.Orz. str. II-2861, pkt 78].

Skarzaca uwaza, ze z uwagi na to, iz przedrostek ,castel” nie pozwala na zidentyfi-
kowanie towaréw jako pochodzacych od okre$lonego przedsigbiorstwa, przecietny
konsument, wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwazny, przy pomocy tego
przedrostka nie bedzie umial odrézni¢ kolidujacych ze soba znakéw towarowych.
Jej zdaniem przecietny konsument wie, iz dwa wina, ktérych znak towarowy rozpo-
czyna sie od okreslenia ,castel”, nie zawsze beda pochodzi¢ od tego samego przed-
siebiorstwa lub przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo i ze powinien zwrdcic
uwage na nazwe przedsiebiorstwa, odmiane winorosli, pochodzenie wina itp. Skar-
zaca twierdzi, ze w niniejszej sprawie przecietny konsument nie moze pomyli¢ sie
co do pochodzenia wina w zetknieciu z dwoma omawianymi znakami towarowymi,
ktoére réznia sie od siebie, a zatem zgloszony znak towarowy nie moze wprowadzi¢
niemieckich konsumentéw w btad.

Wreszcie skarzaca stwierdza, ze wcze$niejszy znak towarowy CASTELLUCA
jest niewazny, wskazujac, iz uzywa ona swojego znaku towarowego CASTEL-
LANI w Niemczech od 1978 r. dla towaréw identycznych z towarami objetymi
wczedniejszym znakiem towarowym, przedstawiajac na to dowdd, i ze w zwiazku
z tym uzywanie przez nia jej znaku poprzedza rejestracje wcze$niejszego znaku
towarowego.
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OHIM podwaza w pierwszej kolejnosci stwierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym
Izba Odwolawcza ograniczyla sie do poréwnania wczesniejszego znaku towaro-
wego CASTELLUCA ze zgloszonym znakiem towarowym z uwagi na niedostateczny
dowdd uzywania wcze$niejszego znaku towarowego CASTELLUM. Potwierdza on,
iz Izba Odwotawcza nie dokonata oceny tego dowodu, poniewaz uwzglednita zadania
wnoszacego sprzeciw dotyczace wczesniejszego znaku towarowego CASTELLUCA,
ktéry réwniez byl podstawa sprzeciwu. OHIM przypomina, ze stwierdzenie wystepo-
wania prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do jednego z wcze-
$niejszych znakéw towarowych wystarczy, by odrzuci¢ zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego w calosci, i ze w zwiazku z tym w takim przypadku mozna zrezy-
gnowac z oceny kazdego z praw wcze$niejszych, na ktérych sprzeciw oparto [wyroki
Sadu: z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach potaczonych T-183/02 i T-184/02 El
Corte Inglés przeciwko OHIM — Gonzélez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espafia
(MUNDICOR), Rec. str. I1-965, pkt 70—72, oraz z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie
T-342/02 Metro-Goldwyn-Mayer Lion przeciwko OHIM — Moser Grupo Media
(Moser Grupo Media), Zb.Orz. str. I1-3191, pkt 48].

Jesli chodzi o dane towary, OHIM wskazuje, Ze strony sa zgodne co to faktu, iz towary
objete kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sa identyczne.

Odno$nie do poréwnania oznaczer, OHIM przychyla sie do stanowiska Izby
Odwotawczej, zgodnie z ktérym graficzne elementy zgloszonego znaku towaro-
wego postrzegane sa na plaszczyznie wizualnej jako zwykle wyobrazenie zamku
i ze elementy te maja jedynie niewielki charakter odrézniajacy. Uwaza on, ze domi-
nujacym elementem zgloszonego znaku towarowego jest okreslenie ,castellani”.
Uwaza on, ze w przypadku zlozonego znaku towarowego obejmujacego polaczenie
elementéw graficznych i stownych odbiorcy przywiazuja zwykle najwieksza wage do
elementu slownego, zachowujac w pamieci niedoskonaly obraz znaku.

OHIM zwraca, po pierwsze, uwage na to, ze uzycie elementéw graficznych o funkcji
dekoracyjnej w polaczeniu z elementami stownymi jest w handlu powszechne.
Po drugie, twierdzi on, ze konsumenci nie maja w zwyczaju nie zwraca¢ uwagi na
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element stowny. Po trzecie, wskazuje on, ze konsumenci ci nie wnioskuja o pocho-
dzeniu handlowym towaréw na podstawie takich dekoracyjnych elementéw. Stad
element ,castellani” — z uwagi na jego umiejscowienie w zgloszonym znaku towa-
rowym — bedzie odgrywat, zdaniem OHIM, kluczowa role, gdy dany krag odbiorcéw
przystapi do identyfikacji oznaczenia i bedzie je sobie przypominal [wyrok Sadu
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-312/03 Wassen International przeciwko OHIM —
Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Zb.Orz. str. 11-2897, pkt 39—-41].

W konsekwencji, cho¢ kolidujace ze soba znaki towarowe sa innego rodzaju,
OHIM — wskazujac, po pierwsze, ze zgloszony znak towarowy zdominowany jest
przez jego element stowny ,castellani”, a po drugie, ze elementy dominujace kolidu-
jacych ze soba znakéw towarowych ,castelluca” i ,castellani” maja duza liczbe wspol-
nych liter i identyczng dlugo$¢ — uwaza, ze stusznie stwierdzono w zaskarzonej
decyzji, iz znaki te sa podobne na plaszczyznie wizualne;j.

Jesli chodzi o strone fonetyczng, OHIM zwraca uwage, ze kolidujace ze soba znaki
towarowe wymawia sie na wlasciwym terytorium w czterech sylabach, to jest ,cas-te-
-llu-ca” i ,,cas-te-lla-ni”. Twierdzi on, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala w zaskar-
zonej decyzji, iz rézne koncéwki tych znakéw nie wystarczaja, by uznaé, iz nie sg
one podobne na plaszczyznie fonetycznej, skoro ich dwie poczatkowe sylaby sa iden-
tyczne, a trzecia pozostaje pod wyraznym wplywem spotglosek ,11”.

OHIM twierdzi, ze dokonana przez skarzaca ocena kolidujacych ze soba znakéw
towarowych jest bledna, jako ze jest ona wynikiem sztucznego rozbioru tych znakéw,
a nie wymaganej zgodnie z orzecznictwem analizy tych znakéw w catosci, tak jak sa
one postrzegane przez dany krag odbiorcéw. Uwaza on, ze analiza tych znaki jako
calosci prowadzi do przekonania, iz kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja takze
pewien stopieni podobienstwa fonetycznego.
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Odnosénie do strony koncepcyjnej, OHIM zauwaza, iz Izba Odwolawcza stwier-
dzita, ze dany konsument skojarzy oba oznaczenia CASTELLANI i CASTELLUCA
z niemieckim stowem ,Kastell” (zamek) i ze z tego wzgledu znaki te sa do siebie
podobne.

W odpowiedzi na stwierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym sama obecnos¢ jedna-
kowego pojecia nie wystarcza, by miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
powstalo na wlasciwym terytorium podobienstwo koncepcyjne, OHIM wskazuje,
ze w niemieckim rejestrze znakéw towarowych znajduje si¢ bardzo niewiele znakéw
ztozonych z przedrostka ,castell”, po ktérym nastepuja rézne koncéwki, ze istnieja
rézne znaki zawierajace okres$lenie ,castello”, po ktérym nastepuje jedno lub wigksza
liczba innych okreslen, lecz ze bardzo niewiele znakéw zlozonych jest z przedrostka
scastell”, po ktérym nastepuje kréotka koncéwka, jak to ma miejsce w przypadku
znakéw towarowych wystepujacych w niniejszej sprawie.

W tym wzgledzie OHIM podkre$la, jak zauwazyla Izba Odwotawcza w zaskarzonej
decyzji, ze cho¢ zaden ze slownych elementéw kolidujacych ze soba znakéw towa-
rowych nie ma w jezyku niemieckim szczegdlnego znaczenia, mozliwe jest, ze prze-
cietny konsument niemiecki dostrzeze w poczatkowej czesci tych dwéch znakéw
pojecie zamku, z uwagi na jej podobienstwo do niemieckiego okreslenia ,Kastell”.
Dlatego uwaza on, ze nie mozna wykluczy¢ podobienstwa koncepcyjnego miedzy
znakami.

Odnoszac si¢ do oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, OHIM przypo-
mina stosowne orzecznictwo Trybunatu i Sadu w tej materii, a w szczegdlnosci czyn-
niki, ktére nalezy wzia¢ pod uwage przy calosciowej ocenie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, a mianowicie odrdzniajacy charakter wczesniejszego znaku
towarowego, stopieni podobieristwa miedzy znakami towarowymi i towarami, rodzaj
towardw i poziom uwagi danego kregu odbiorcéw.

Jedli chodzi o odrdzniajacy charakter elementu ,castell” na wiasciwym terytorium,
OHIM przypomina, ze cho¢ przy ocenie wystepowania prawdopodobieristwa wpro-
wadzenia w blad nalezy wzia¢ pod uwage odrdzniajacy charakter wczesniejszego
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znaku towarowego, trzeba jednak pamietad, ze jest to tylko jeden z branych pod
uwage czynnikéw. Dlatego nawet jesli wczesniejszy znak towarowy ma niewielki
charakter odrézniajacy lub zlozony jest — jak w sprawie niniejszej — z elementu
(,castell”) majacego niewielki charakter odrézniajacy, moze wystgpowaé praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w btad w szczegélnosci ze wzgledu na podobien-
stwo oznaczen oraz towaréw lub uslug [zob. wyroki Sadu: z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz.
str. 11-949, pkt 61, oraz z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch
przeciwko OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz.
str. II-5309, pkt 69].

Odno$énie do stopnia podobienistwa znakéw towarowych, OHIM przypomina, ze
kolidujace ze soba znaki towarowe sa podobne na ptaszczyznie wizualnej, w czesci
podobne na plaszczyznie fonetycznej i ze nie mozna wykluczy¢, iz przecietny
konsument niemiecki dostrzega miedzy nimi zwiazek koncepcyjny. Co do stopnia
podobienstwa towaréw, OHIM przypomina, ze omawiane towary nalezy uzna¢ za
identyczne.

Odnoszac sie do omawianych towaréw, OHIM przypomina, ze krag odbiorcéw, dla
ktérych towary te sa przeznaczone, sklada sie z przecietnych niemieckich konsu-
mentéw wina i innych napojéw alkoholowych. Jesli chodzi o poziom uwagi wtasci-
wego kregu odbiorcéw w czasie zakupu tych towaréw, OHIM uwaza, ze nie mozna
co do zasady przyja¢, iz przecietny konsument wina w Niemczech poswieca zakupowi
tych towaréw duzo uwagi, jako ze wybdr napojéw jest bardzo duzy, zaréwno pod
wzgledem jakosci, jak i ceny, a wlasciwy krag odbiorcéw nie zawsze ma wyczerpujaca
wiedze w tym zakresie ani tez nie zawsze odznacza si¢ szczeg6lna uwaga. W konse-
kwencji uwaza on, ze w Niemczech wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad, poniewaz odbiorcy moga sadzi¢, ze dane towary pochodza od tego samego
przedsiebiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo.

W ocenie OHIM z powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie
uznala, iz wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i ze w zwigzku z tym nalezy oddali¢ podnoszony
przez skarzaca zarzut.
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Ocena Sqgdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wiasci-
ciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie reje-
struje sig, jezeli: z powodu identyczno$ci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wcze-
$niejszy znak towarowy jest chroniony. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii)
rozporzadzenia nr 40/94 znakami wcze$niejszymi sa znaki towarowe zarejestrowane
w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o reje-
stracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towa-
rowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwem wprowadzenia
w blad jest prawdopodobienstwo, ze odbiorcy przekonani beda o pochodzeniu okres-
lonych towaréw lub uslug od tego samego przedsigbiorstwa lub, ewentualnie, od
przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties),
Rec. str. 11-4359, pkt 25; zob. takze analogicznie wyroki Trybunalu: z dnia 29 wrze-
$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17].

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad nalezy
ocenia¢ calosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen oraz
towarow przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznos$ci danej sprawy, a w szczegdélnosci wzajemnej zaleznos$ci miedzy podobieni-
stwem oznaczen a podobiefistwem towaréw lub ustug, do ktdrych sie odnosza [zob.
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. 1I-2821,
pkt 31-33 i wskazane tam orzecznictwo].
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Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze sposdb postrzegania znakéw towarowych przez prze-
cietnych konsumentéw danych towaréw lub uslug odgrywa w calosciowej ocenie
prawdopodobiernistwa wprowadzenia w btad decydujaca role. Przecietny konsument
postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegodl-
nych detali [ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Fifties, pkt 28, oraz wyrok Sadu z dnia
3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Miilhens przeciwko OHIM — Zirh International
(ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 41; zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 11 listo-
pada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. w pkt 42
wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25]. Dla potrzeb tej calo$ciowej
oceny przyjmuje si¢, ze przecietny konsument danych towardw jest wlasciwie poin-
formowany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Poza tym nalezy mie¢ na uwadze, ze
przecietny konsument nieczesto ma okazje dokonywania bezposredniego poréw-
nania réznych znakéw towarowych, lecz zmuszony jest polega¢ na niedoskonatym
obrazie tych znakéw zachowanym w pamieci. Nalezy takze uwzgledni¢ okoliczno$¢,
ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze si¢ rézni¢ w zaleznosci od kategorii
danych towaréw lub uslug (zob. analogicznie ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 26, oraz ww. w pkt 42 wyrok w sprawie Fifties, pkt 28).

Nalezy przypomnie¢, Ze w niniejszej sprawie wniesiono sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego z uwagi na wystepowanie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btagd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
w odniesieniu do wcze$niejszych stownych niemieckich znakéw towarowych
CASTELLUM i CASTELLUCA, sluzacych do oznaczania towaréw z klasy 33 poro-
zumienia nicejskiego.

Izba Odwotawcza, odrzucajac w zaskarzonej decyzji zgloszenie z uwagi na praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do zgloszonego znaku towa-
rowego i wczesniejszego znaku towarowego CASTELLUCA, uznala, ze nie jest
konieczne badanie dowodu dotyczacego uzywania wcze$niejszego znaku towaro-
wego CASTELLUM (pkt 15 i 23 zaskarzonej decyzji).
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Z tego wzgledu w ramach analizy podniesionego przez skarzaca zarzutu zmierzajg-
cego do stwierdzenia niewaznosci nalezy dokonac oceny prawdopodobieristwa wpro-
wadzenia w bfad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wczesniejszego
znaku towarowego CASTELLUCA.

Z uwagi na to, Zze wystepujace w sprawie towary sa przeznaczone do biezacej
konsumpcji i ze wczesniejsze znaki towarowe sa znakami zarejestrowanymi w Niem-
czech, wlasciwym kregiem odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy dokona¢ oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w bfad, sa przecietni konsumenci w Niemczech.

Ponadto bezsporne jest, ze towary oznaczane kolidujacymi ze soba znakami towa-
rowymi sa identyczne. W $wietle powyzszych rozwazan wystarczy zatem dokonac
poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen.

Nalezy w tym miejscu przypomnieé, ze dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw sg one przynajmniej cze$ciowo iden-
tyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), Rec. str. 11-4335, pkt 30, oraz z dnia
26 stycznia 2006 r. w sprawie T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM — Nacional
Motor (Variant), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46].

Jednak calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie
podobienistwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego kolidujacych ze soba
oznaczen musi opiera sie na wywieranym przez nie calo$§ciowym wrazeniu, przy
uwzglednieniu w szczegdlnosci ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [zob.
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 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
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W niniejszej sprawie w kwestii poréwnania od strony wizualnej nalezy stwierdzi¢,
ze zgloszony znak towarowy jest znakiem zlozonym, skladajacym sie z elementu
stownego ,castellani” i elementu graficznego w postaci dwoch horyzontalnych
linii, miedzy ktérymi — posrodku — znajduje sie ozdobna wiezyczkami korona,
oraz tarczy przedstawiajacej zamek i dwie wieze, ponad ktérymi widnieje korona
z dwiema palmami i krzyzem romanskim w $rodku.

Jesli chodzi o wage, jaka nalezy nada¢ elementowi graficznemu jako elementowi
odrézniajacemu, stwierdzi¢ trzeba, iz nie moze on stanowi¢ sktadnika dominujacego
w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym przez zgloszony znak towarowy. Nalezy
stwierdzi¢, podobnie jak uczynita to Izba Odwotawcza w pkt 19 zaskarzonej decyzji,
ze elementy graficzne tego znaku towarowego postrzegane sa jako wyobrazenie
zamku i Ze maja one jedynie niewielki charakter odrézniajacy. W istocie bowiem
w przypadku towaru takiego rodzaju jak wino wyobrazenie zamku nie stanowi
elementu umozliwiajacego wlasciwemu kregowi odbiorcéw postrzeganie tego sktad-
nika graficznego jako dominujacego w wizerunku znaku towarowego, jaki odbiorcy
ci zachowaja. Przeciwnie, konsumenci sa przyzwyczajeni do oznaczania i rozpozna-
wania wina za pomoca elementu stownego, sluzacego jego identyfikacji, poniewaz
element ten okresla w szczegé6lnosci producenta lub posiadto$é, na ktdrej wino jest
wytwarzane [wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Murta Entrena
przeciwko OHIM — Bodegas Murtia (Julidn Murtia Entrena), Zb.Orz. str. 1I-2831,
pkt 56]. Dlatego tez elementem dominujacym zgloszonego znaku towarowego jest
jego element stowny, a mianowicie okreslenie ,castellani”.

Izba Odwotawcza stwierdzita réwniez, w tym samym punkcie zaskarzonej decyzji, ze
pierwsza cze$¢ oznaczen — jej zdaniem najbardziej przyciagajaca wzrok — a miano-
wicie ,castell”, jest identyczna. Natomiast elementy stowne ,castellani” i ,castelluca”
wykazuja pewne podobienistwo na plaszczyznie wizualnej, jako ze maja jednakowa
dlugo$¢, a ich pierwszych siedem liter jest identycznych i umieszczonych w jedna-
kowej kolejnosci (,c-a-s-t-e-1-1”). Jednak cho¢ uwage konsumenta przyciaga czesto
poczatek stowa (ww. w pkt 26 wyrok w sprawie MUNDICOR, pkt 81), skarzaca
stusznie zauwaza, iz uzycie okreslenia ,chateau” jest bardzo powszechne dla tej
kategorii towaréw. Istnieje bowiem tak wiele oferowanych konsumentom nazw
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i towaréw, ktére zawieraja oznaczenie terytorialne wraz z okresleniami ,castello”,
»castel”, ,chateau”, ,Schloss” czy ,castle”, ze aby mdc wlasciwie zidentyfikowac wino,
ktérego nazwa zaczyna si¢ od jednego z tych sléw, konsumenci muszg uwaznie przyj-
rze¢ sie dodanemu do nich przyrostkowi. W niniejszej sprawie rézne sa ostatnie
litery kolidujacych ze soba oznaczen, a mianowicie ,a”, ,n” i ,i” w przypadku zglo-
szonego znaku towarowego oraz ,u’, ,¢” i ,a” w przypadku wcze$niejszego znaku
towarowego.

W rezultacie w ramach catosciowej oceny oznaczen na plaszczyznie wizualnej stwier-
dzona miedzy elementami sfownymi ,castellani” i ,castelluca” réznica wystarcza, by
przesadzi¢ o braku wizualnego podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen.

Jesli chodzi o poréwnanie na plaszczyzZnie fonetycznej, nalezy stwierdzi¢ — wbrew
stanowisku Izby Odwotawczej wyrazonemu w pkt 20 zaskarzonej decyzji — ze
rozbiezno$ci miedzy oznaczeniami wynikajace z réznych przyrostkéw (,ani” w przy-
padku zgloszonego znaku towarowego i ,uca” w przypadku wcze$niejszego znaku
towarowego) wystarczaja dla ich fonetycznego rozrdznienia w jezyku niemieckim,
mimo identycznosci przedrostkow (,castell”). W istocie, jesli dany krag odbiorcéw
wymawia omawiane przyrostki w jezyku niemieckim, element ,ani” wymawiany
bedzie jako [ani], a element ,uca” wymawiany bedzie jako [uka].

W zakresie poréwnania oznaczen na ptaszczyznie koncepcyjnej Sad uwaza za bledna
ocene dokonana przez Izbe Odwolawcza w pkt 21 zaskarzonej decyzji, zgodnie
z ktéra przecietny konsument niemiecki w jednakowy sposéb skojarzy oba znaki ze
stowem ,Kastell”, ktére w jezyku niemieckim oznacza zamek, w zwiazku z czym koli-
dujace ze soba oznaczenia nalezy uzna¢ za podobne na plaszczyznie koncepcyjne;j.

W tym miejscu nalezy, po pierwsze, przypomnie¢, ze uzycie okreslenia ,chéateau”
jest w sektorze winiarskim powszechne. Niemcy sa przy tym czwartym co do wiel-
kosci rynkiem na $wiecie jesli chodzi o konsumpcje wina. Cho¢ duza cze$¢ potrzeb
tego rynku zaspokajaja wina niemieckie, to jednak przewazaja wina importowane.
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Gléwnymi dostawcami wina w Niemczech sa Wlochy, Francja i Hiszpania. W konse-
kwencji konsument niemiecki, dokonujac zakupu wina w wyspecjalizowanym sklepie,
w supermarkecie, hipermarkecie lub wybierajac wino z karty win w restauracji, przy-
zwyczajony jest do duzej liczby znakéw towarowych, ktérych nazwa zaczyna sie
od stéw ,Schloss”, ,castello”, ,,chiteau”, ,castel” lub ,castle”. Przywigzuje on zatem
mniejsza wage do przedrostka, natomiast skupia si¢ na przyrostku znaku towaro-
wego figurujacego na etykiecie butelki.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze zgloszony znak towarowy zawiera nazwisko pocho-
dzenia wloskiego, ktére zostanie rozpoznane jako takie przez wlasciwy krag
odbiorcéw. Z uwagi na to, ze zar6wno wloska gastronomia, jak i wloskie towarowy
sa w Niemczech powszechne, przecietny konsument niemiecki rozpoznaje wloskie
nazwisko i kojarzy je z rodzing. Jest bardzo mato prawdopodobne, by przecietny
konsument niemiecki skojarzyl zgloszony znak towarowy z niemieckim slowem
»Kastellan”. Jesli chodzi o wczesniejszy znak towarowy, wywoluje on skojarzenie
z zamkiem Luki lub miastem Lukka, bedacym stolica prowincji Lukka w Toskanii, we
Wtoszech. Z powyzszego wynika, ze omawiane dwa oznaczenia réznia si¢ od siebie
na plaszczyznie koncepcyjne;j.

Whbrew temu, co zostato stwierdzone w zaskarzonej decyzji, w ramach catosciowej
oceny przedmiotowych znakéw towarowych wizualne, fonetyczne i koncepcyjne
roznice kolidujacych ze soba oznaczen sa wystarczajace do tego, aby zapobiec —
pomimo identyczno$ci wskazanych towaréw — zaistnieniu prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad przecigtnego konsumenta niemieckiego z uwagi na podobien-
stwo oznaczen.

Z ogblu powyzszych rozwazan wynika, ze jedyny zarzut podniesiony przez skar-
zaca nalezy uwzgledni¢, a w konsekwencji nalezy stwierdzi¢ niewaznosc¢ zaskarzonej
decyzji.

II - 4776



CASTELLANI PRZECIWKO OHIM — MARKANT HANDELS UND SERVICE (CASTELLANI)

W przedmiocie kosztow

62  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

63 Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢
go kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 22 lutego 2006 r. (sprawa R 449/2005-1).
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2) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania.

Cooke Labucka Prek

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 listopada
2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon ].D. Cooke
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