TORRES PRZECIWKO OHIM — BODEGAS PENALBA LOPEZ (TORRE ALBENIZ)
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (szésta izba)
z dnia 18 grudnia 2008 r.*

W sprawie T-287/06

Miguel Torres SA, z siedziba w Vilafranca del Penedés (Hiszpania), reprezentowana
przez adwokatéw E. Armija Chavarriego, M. Baza de San Ceferino oraz A. Castina
Péreza-Goémeza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortuiie oraz J. Garcie
Murillo, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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w ktorej druga strong w postepowaniu przed 1zbg Odwotawcza Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory), wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

Bodegas Peiialba Lopez SL, z siedziba w Aranda de Duero (Hiszpania),
reprezentowana przez adwokatéw J. Calderéna Chavero, T. Villate Consonniego oraz
M. Yafieza Manglano,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
27 lipca 2006 r. (sprawa R 597/2004-2), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu
pomiedzy Miguel Torres SA i Bodegas Pefalba Lopez SL,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (szésta izba),

w skladzie: A.W.H. Meij (sprawozdawca), prezes, D. Svaby i V. Vadapalas, sedziowie,

sekretarz: K. Andovd, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 11 pazdziernika
2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez Urzad w sekretariacie Sadu
w dniu 30 stycznia 2007 r.,
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge ztozona w sekretariacie Sadu
w dniu 22 stycznia 2007 r.,

uwzgledniajgc zmiane skfadu izb Sadu,

uwzgledniajac  wyznaczenie innego sedziego w celu uzupelnienia sktadu izby
w nastepstwie wystapienia przeszkody w wykonywaniu obowiazkéw przez jednego
z jej cztonkéw

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 stycznia 2008 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 1 czerwca 1999 r. Maria del Pilar Pérez Albéniz Iglesias dokonata 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, zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej ,Urzedem”).
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2 Znak, o ktérego rejestracje wniesiono to przedstawione ponizej oznaczenie graficzne:

1

3 Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 32, 33 i 39
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadajg, dla
kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 32: ,piwo, wody mineralne oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojow”;

— klasa 33: ,wina”;

— Kklasa 39: ,ustugi magazynowania, dystrybucji, transportu, sktadowania, pakowania
i opakowywania réznych towaréw”.

&+ W trakcie postepowania przed Urzedem zgloszenie znaku zostalo przeniesione na
interwenienta, Bodegas Penalba L6pez SL. Spotka ta ograniczyla zgloszenie do towardéw
z klasy 33 i ustug z klasy 39.
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Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 72/00 z dnia 11 wrzeénia 2000 r.

W dniu 11 grudnia 2000 r. skarzaca, Miguel Torres SA, wniosla sprzeciw wobec
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Sprzeciw zostal oparty na nastepujacych rejestracjach wcze$niejszych:

— wspdlnotowa rejestracja nr 2783 przedstawionego ponizej graficznego znaku
towarowego dokonana w dniu 1 lutego 1999 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)]:

TORRES

gii

— wspolnotowa rejestracja nr 376681 przedstawionego ponizej graficznego znaku
towarowego dokonana w dniu 27 wrze$nia 1999 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 [napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)]:
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— wspdlnotowa rejestracja nr 376947 przedstawionego ponizej graficznego znaku
towarowego dokonana w dniu 14 wrze$nia 1999 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 [napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)]:

— wspdlnotowa rejestracja nr 462267 stlownego znaku towarowego VINA LAS
TORRES dokonana w dniu 3 lutego 1999 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)];

— wspdlnotowa rejestracja nr 466839 stownego znaku towarowego GRAN TORRES
dokonana w dniu 1 lutego 1999 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33 [napoje
alkoholowe (z wyjatkiem piwa)l;

— wspolnotowa rejestracja nr 466896 stownego znaku towarowego TORRES 10
dokonana w dniu 12 lutego 1997 r. dla towarédw nalezacych do klasy 33 [napoje
alkoholowe (z wyjatkiem piwa)];

— wspolnotowa rejestracja nr 466912 stownego znaku towarowego 5 TORRES
dokonana w dniu 1 lutego 1999 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33 [napoje
alkoholowe (z wyjatkiem piwa)l;
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— rejestracja nr 2234398 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 20 wrzeénia 1999 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 [napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)];

— rejestracja nr 18132 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 7 stycznia 1911 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
(wina):

— rejestracja nr 35802 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 8 kwietnia 1920 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[brandy, wodki i likiery (z wyjatkiem win)]:
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— rejestracja nr 149441 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 13 pazdziernika 1947 r. dla towaréw nalezacych do
klas 30, 32 i 33 (wina, produkty do produkcji win, moszcz, piwo i ocet):

— rejestracja nr 1677345 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 5 pazdziernika 1992 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 [napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), w szczegdlnosci brandy]:

— rejestracja nr 1751690 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 20 lipca 1993 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), w szczegé6lno$ci brandy]:
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rejestracja nr 1677346 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 3 marca 1995 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), w szczeg6lno$ci brandy]:

rejestracja nr 1718386 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 5 kwietnia 1994 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33

(brandy):

rejestracja nr 1787982 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 3 kwietnia 1996 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)]:

TORRES.

Las Murallas

* st snR L
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— rejestracja nr 397808 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 11 maja 1963 r. dla towaréw nalezacych do klas 1, 30,
32133 (wina musujace, produkty do produkcji win, wina, moszcz, piwo, ocet i kwas
winny do produkcji win):

— rejestracja nr 400056 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 17 stycznia 1963 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 (kazdy rodzaj wina z wyjatkiem bialego wina stolowego, bardzo
wytrawnego, posiadajacego cechy win renskich):

— rejestracja nr 529931 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 2 wrze$nia 1968 r.:
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— rejestracja nr 592542 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 21 wrzeénia 1971 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 (wina):

— rejestracja nr 592543 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 8 stycznia 1972 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
(wina):

- | hran

— rejestracja nr 1119998 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 20 czerwca 1986 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 [napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)]:
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— rejestracja nr 1119999 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 5 lutego 1987 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
(wina):

— rejestracja nr 1172809 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 5 stycznia 1989 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)]:

— rejestracja nr 1938607 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 5 marca 1996 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
[napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), w szczegélno$ci brandy]:
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— rejestracja nr 715533 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Hiszpanii w dniu 11 listopada 1976 r. dla towaréw nalezacych do
klasy 33 (wyroby spirytusowe i likiery):

— rejestracja B 857391 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Zjednoczonym Kroélestwie w dniu 3 grudnia 1963 r. dla towaréw
nalezacych do klasy 33 (wina):

— rejestracja B 87182 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Irlandii w dniu 17 lipca 1974 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
(wina):

TORRES

aig
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— rejestracja nr 238430 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Szwecji w dniu 31 lipca 1992 r. dla towaréw nalezacych do klasy 33
(wszystkie towary, w szczegdlnosci wina, wina musujace, brandy i likiery):

MIGUEL. TORRES

— rejestracja nr 33633 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Finlandii w dniu 22 sierpnia 1977 r. dla towar6w nalezacych do klasy 33
(wina, alkohole i likiery):

TORRES

A5%

— rejestracja nr 113347 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Zjednoczonym Kroélestwie w dniu 17 pazdziernika 1995 r.:

MIGUEL TORRES
L]

— rejestracja nr 1373 przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego
dokonana w Danii w dniu 11 kwietnia 1964 r.:

TORRES

EZE
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Sprzeciw dotyczyt wszystkich towaréw objetych wczesniejszym znakiem towarowym
i zostal skierowany wylacznie przeciwko towarom ,wina” nalezacym do klasy 33
i objetym zgloszeniem znaku towarowego.

Decyzja z dnia 18 maja 2004 r., opierajac si¢ na poréwnaniu przeprowadzonym
pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym graficznym wspélno-
towym znakiem towarowym TORRES nr 2783 (zwanym dalej ,wcze$niejszym znakiem
towarowym”), Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw, uznajac, ze w przypadku
kolidujacych ze soba znakdw towarowych istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad ze wzgledu na identyczno$¢ towaréw oznaczonych tymi znakami, pewne
podobienistwa wizualne (wizerunek wiezy i stowo ,torres”) i fonetyczne (sylaby ,to”
i ,rre”) oraz powszechna znajomo$¢ wezesniejszego znaku towarowego.

W dniu 16 lipca 2004 r. interwenient wniosl odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

W decyzji z dnia 27 lipca 2006 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza Urzedu uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw, poniewaz przestanka
podobienstwa pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami nie zostata spetniona iw zwiazku
z tym nie istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad.

W tym wzgledzie Izba Odwotawcza uznata w szczegélnosci, ze fakt, iz stowo ,torre”
zostalo umieszczone na poczatku zgloszonego znaku towarowego nie nadaje mu
charakteru dominujacego wzgledem innych elementéw tego znaku. Charakter
odrdzniajacy zgloszonego znaku wynika bowiem z nierozlacznej logicznej i koncep-
cyjnej catosci wytworzonej przez potaczenie dwéch stéw ,torre” i ,albéniz”, przy czym
to ostatnie ze stéw indywidualizuje wieze i tym samym ma w tym znaku charakter
dominujacy (pkt 28 i 29 zaskarzonej decyzji). Izba Odwotawcza uznata takze, ze nawet
jezeli powszechna znajomo$¢ wczes$niejszego znaku towarowego wzmacnia jego
charakter odrdzniajacy, to w zadnym razie nie wzmacnia ona charakteru odrézniaja-
cego identycznego lub podobnego elementu znaku zlozonego na tyle, aby komponent
ten stal sie dominujacy w ramach wywieranego przez ten znak calo$ciowego wrazenia,
w przypadku gdy tworzy on z innymi skladnikami nieroztaczng logiczna i koncepcyjna
calo$¢, doskonale dajaca sie odrézni¢ od wezesniejszego powszechnie znanego znaku
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towarowego i niewywolujaca z nim skojarzen (pkt 30 zaskarzonej decyzji). Nastepnie
Izba Odwolawcza uznala, ze kolidujace ze sobg znaki wywieraja odmienne calosciowe
wrazenie, ze zbiezno$¢ elementu ,torre” pod wzgledem fonetycznym zostata
zrekompensowana elementem ,albéniz” i ze pod wzgledem koncepcyjnym sposéb
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw bedzie sie réznit w zaleznosci od tego, czy
znaja oni znaczenie stowa ,torre”. W istocie dla odbiorcéw, ktérzy rozumieja znaczenie
tego stowa bedzie istniala réznica koncepcyjna, natomiast dla tych, ktérzy nie znaja
sensu stowa ,torre” podobienistwo koncepcyjne bedzie mialo niewielkie znaczenie
(pkt 35—37 zaskarzonej decyzji).

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie Urzedu kosztami postepowania.

Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Argumenty stron

Na poparcie skargi skarzaca przedstawia jedyny zarzut wynikajacy z naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza popelnita trzy bledy w zastosowaniu
wypracowanych w orzecznictwie zasad dotyczacych wykladni tego przepisu. Po
pierwsze, Izba Odwotawcza nieslusznie nie uwzglednita powszechnej znajomosci
wczes$niejszego znaku towarowego przy ustalaniu elementu dominujacego zgtoszonego
znaku towarowego i przy dokonywaniu oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad. Po drugie, Izba Odwotawcza nie przeprowadzila tej oceny w oparciu o sposéb
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postrzegania znakéw przez wlasciwy krag odbiorcow (przecietnych konsumentéw
w Unii Europejskiej), a jedynie na podstawie sposobu ich postrzegania przez niewielkg
grupe konsumentéw (konsumentéw hiszpanskich, wloskich i portugalskich). Po
trzecie, Izba Odwotawcza nie wzieta pod uwage faktu, ze znaki skarzacej tworza
srodzine znakéw” lub ,serie znakéw”.

Zarzut ten opiera sie na czterech zalozeniach. Po pierwsze, powszechna znajomosé
oznaczenia TORRES w calej Unii wzmacnia charakter odrézniajacy elementu
wspdlnego dla kolidujgcych ze soba oznaczen, ktéry tym samym staje sie dominujacy.
Po drugie, biorgc pod uwage elementy odrézniajace i dominujace, kolidujace ze soba
oznaczenia sa podobne do siebie i zblizone pod wzgledem fonetycznym i wizualnym. Po
trzecie, powszechna znajomos$¢ oznaczenia TORRES uzupelniona identyczno$cia
towaréw wzmacnia ius prohibendi wcze$niejszych znakéw towarowych przy dokony-
waniu oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad. Po czwarte, prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blad jest zwiekszone poprzez istnienie ,rodziny znakow”
obejmujacej element stowny ,torres” i element graficzny w postaci co najmniej jednej
wiezy.

W odniesieniu do pierwszego zalozenia skarzaca podnosi po pierwsze, ze ze wzgledu na
powszechna znajomos¢ i zakorzenienie sie oznaczenia TORRES w catlej Unii skladnik
storre” zgloszonego znaku jest postrzegany przez wlasciwych konsumentéw jako
element dominujacy w ramach wywieranego przez ten znak calo$ciowego wrazenia.

Odnoszac sie¢ do hiszpanskiego orzecznictwa i doktryny, skarzaca twierdzi, ze
powszechna znajomo$¢ wcze$niejszego znaku towarowego zwieksza jego ochrone
i charakter odrézniajacy, wzmacnia ona takze charakter odrézniajacy identycznego lub
podobnego elementu zgloszonego znaku towarowego, ktory jest znakiem ztozonym.

II - 3838



21

22

23

24

TORRES PRZECIWKO OHIM — BODEGAS PENALBA LOPEZ (TORRE ALBENIZ)

Po drugie, skarzaca uwaza, ze twierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym
zgloszony znak towarowy stanowi nierozlaczna logiczna i koncepcyjna calo$¢ ma
znaczenie tylko w Hiszpanii, Portugalii i we Wloszech, czyli w panstwach, w ktérych
znaczenie kolidujacych ze soba znakéw moze by¢ zrozumiate. W innych panstwach,
w ktérych znaki TORRES zostaly takze zarejestrowane, stowa ,torre” i ,albéniz” nie
maja zadnego konkretnego znaczenia, dlatego tez trudno je uznal za stanowiace
logiczna i koncepcyjna odrebna calosé.

W tej kwestii skarzaca podkresla, ze stanowisko Izby Odwotawczej w odniesieniu do
logicznej i koncepcyjnej calosci zgloszonego znaku towarowego jest sprzeczne ze
stanowiskiem przedstawionym w pkt 29 zaskarzonej decyzji, w ktérym zostalo
powiedziane, iz to stowo ,albéniz” indywidualizuje wieze, ktéra okresla i dlatego tez
odgrywa dominujgca i odrézniajaca role w zgltoszonym znaku towarowym. Znaczna
cze$¢ wlasciwych konsumentéw nie rozumie bowiem znaczenia tego stowa ani nie
kojarzy go z muzykiem hiszpanskim Albénizem.

Po trzecie, skarzaca twierdzi, ze argument, zgodnie z ktérym wczesniejszy znak
towarowy nie jest identyczny z elementem ,torre” ze wzgledu na brak litery ,,s” w tym
stowie nie jest przekonujacy, poniewaz litera ,s” wskazuje na liczbe mnoga, w zaden
sposdb nie zmieniajac znaczenia tego rzeczownika.

Wreszcie skarzaca uwaza, ze nawet jezeli pozycja zajmowana przez jeden z kompo-
nentéw znaku zlozonego nie stanowi decydujacego kryterium dla ustalenia elementu
dominujacego, to jednak umieszczenie odgrywa pewna role w ocenie konsumentéw,
ktérzy znaja stowo ,torres” lub dla ktérych nie jest ono obce. Tacy konsumenci beda
mieli tendencje do skracania zgloszonego znaku i skupiania uwagi, co do zasady, na
stowie ,torre”. Powszechna znajomo$¢ weze$niejszych znakéw towarowych TORRES
i umieszczenie stowa ,torre” na poczatku zgtoszonego znaku powoduja bowiem, ze
wlasciwy konsument bedzie zwraca¢ szczegdlna uwage wiasnie na to stowo (,torre”).
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W odniesieniu do drugiego zalozenia skarzaca dokonuje rzeczywistego poréwnania
kolidujacych ze soba znakéw, opierajac sie ze wzgledéw ekonomii procesowej na tych
samych znakach, ktére zostaly poréwnane przez Wydzial Sprzeciwéw i Izbe
Odwolawcza w ich decyzjach; skarzaca wywodzi z tego poréwnania, ze kolidujace ze
soba znaki wykazuja podobienstwa fonetyczne i wizualne oraz ze brak jest
koncepcyjnych réznic, ktére moglyby neutralizowaé te podobienstwa.

Pod wzgledem wizualnym skarzaca stwierdza, ze z powodu szczegélnej natury wina na
calosciowe wrazenie wywierane przez znaki towarowe odnoszgce sie do tego towaru
wplywaja, co do zasady, elementy stowne, natomiast elementy graficzne schodzg na
drugi plan. W konsekwencji podobienistwo pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami
wynikajace ze wspdlnego elementu stownego ,torre(s)” nie moze zosta¢ zneutralizo-
wane przez element graficzny (wizerunek wiezy) zawarty w zgloszonym znaku
towarowym. W tym zakresie skarzaca, powolujac sie na orzecznictwo Sadu, stwierdza,
ze prawie wszystkie etykiety napojéw z klasy 33 wystepujace na rynku zawieraja
elementy ozdobne, o ktérych trudno pamietaé przy zakupie towaru.

Nastepnie skarzaca podnosi, ze zawarty w zgloszonym znaku towarowym wizerunek
wiezy wystepuje we wszystkich wczesniejszych znakach skarzacej, przy czym niektére
z nich zawieraja, podobnie jak zgloszony znak towarowy, wizerunek jednej wiezy.
Ponadto skarzaca przypomina, ze sam element graficzny wzmacnia wspélny tym
znakom element stowny ,torre(s)” poprzez przedstawienie wizerunku wiezy.

Pod wzgledem fonetycznym skarzaca zauwaza, ze zgloszony znak towarowy zawiera
w sobie praktycznie caly wczesniejszy znak, z wyjatkiem ostatniej litery ,s”. Skarzaca
podnosi, ze zbieznos¢ sylab ,to” i ,rre(s)”, uwydatniona poprzez ich umieszczenie na
poczatku tych dwdch kolidujacych ze soba znakdw, nadaje im wieksza sile przyciagania
uwagi niz sylaby ,al”, ,bé” i ,niz”. Ponadto sylaby ,to” i ,rre(s)” naleza do tych
najtrudniejszych do wymoéwienia dla wlasciwych konsumentéw ze wzgledu na
podwdjne ,r” i w zwigzku z tym nalezaloby sie spodziewal, ze beda najbardziej
przyciagac jego uwage.
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W odniesieniu do réznicy koncepcyjnej skarzgca stwierdza, ze nie neutralizuje ona
wystepujacych miedzy kolidujacymi ze soba znakami podobienistw fonetycznych i —
w mniejszym stopniu — takze wizualnych. W zakresie w jakim wigekszo$¢ wlasciwych
konsumentéw (konsumenci austriaccy, niemieccy, niderlandzcy, angielscy, belgijscy,
duniscy, francuscy, etc.) nie zna znaczenia stowa ,torre” lub jego liczby mnogiej ,torres”,
koncepcyjne poréwnanie oznaczen nie bedzie mialo wigkszego znaczenia. Jedynym
mozliwym znaczeniem koncepcyjnym, z jakim kolidujace ze sobg oznaczenia moglyby
sie kojarzy¢ w tych krajach, jest wlasnie znaczenie wcze$niejszego znaku towarowego,
a to ze wzgledu na jego zakorzenienie, powszechna znajomo$¢ i obecno$é¢ na
wlasciwych rynkach, poniewaz chodzi tutaj o stowo, ktére wskazuje pochodzenie
handlowe danych towardw.

W tym temacie skarzaca dodaje, ze nawet jezeli dla konsumentéw hiszpanskich,
wloskich i portugalskich element koncepcyjny stanowi istotny czynnik w ramach
poréwnania kolidujacych ze soba znakéw, to jednak koncepcyjny sposéb postrzegania
tych znakéw przez te grupe konsumentdw, niezaleznie od tego, jaki by on nie byl, nie
bedzie mial wplywu na ocene sposobu postrzegania tych znakéw przez wiekszosé
konsumentéw. Nawiazujac do orzecznictwa Sadu, skarzaca twierdzi, ze co do zasady,
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad na czesci terytorium WE
wystarcza, zeby art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 maégl by¢ stosowany.

Wreszcie skarzaca przywoluje orzecznictwo Sadu w celu stwierdzenia, ze gdy jeden
z dwéch pojedynczych wyrazéw, z ktérych sklada sie stowny znak towarowy, jest
identyczny — na plaszczyZznie wizualnej i fonetycznej — z jedynym wyrazem
sktadajacym sie na wcze$niejszy stowny znak towarowy i gdy wyrazy te razem lub
osobno nie maja na plaszczyznie koncepcyjnej zadnego znaczenia dla danego kregu
odbiorcéw, kolidujace ze soba znaki towarowe — kazdy postrzegany jako calo§é —
nalezy zwykle uzna¢ za podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

W odniesieniu do calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
skarzaca uwaza po pierwsze, ze uznanie powszechnej znajomosci oznaczenia TORRES
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w calej Unii oznacza wieksza ochrone i bardziej odrdzniajacy charakter znakéw
TORRES, wieksze prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad i wiekszy rygor znaku
wczeséniejszego w poréwnaniu ze zgloszonym znakiem.

Po drugie, identycznos$¢ towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami wplywa
na wzmocnienie oceny, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa zblizone i podobne,
poniewaz znaki te wystepuja w tym samym sektorze produkcyjnym, handlowym
i konsumpcyjnym.

Ponadto skarzaca uwaza, ze nie mozna stwierdzi¢, jak to czyni Izba Odwolawcza, Ze
konsument wina jest konsumentem wyspecjalizowanym, ktéry odréznia znaki bez
problemu, poniewaz wino jest produktem spozywanym przez osoby pochodzace ze
wszystkich warstw spotecznych i réznych poziomdéw kulturowych. Istnieja konsumenci
wyspecjalizowani, ale i inni konsumenci takze kupuja wino, poniewaz znak towarowy
jest dla nich znajomy.

Co wiecej Izba Odwolawcza nie moze kwestionowa¢ mocy obowigzujacej wyrokow
sadow hiszpanskich w sprawach podobnych do obecnie rozpatrywane;j.

Wreszcie skarzaca podnosi, ze prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a powszechnie znanymi znakami skarzacej zostalo
uznane na poziomie wspolnotowym w analogicznej sprawie, w ktérej pojawito sie
pytanie o mozliwo$¢ wspolistnienia znakéw towarowych TORRES i nazwy pocho-
dzenia, na ktéra sklada sie wyrazenie ,torres vedras”.
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Ponadto i niezaleznie od wyniku poréwnania pomiedzy znakiem zgloszonym
a wczedniejszymi znakami towarowymi, skarzgca twierdzi, ze istnienie ,rodziny
znakéw” lub ,serii znakéw” zawierajacych element slowny ,torres” i wizerunek co
najmniej jednej wiezy zwieksza prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w przy-
padku kolidujacych ze soba znakdéw.

Znaki te skladaja sie bowiem z dwéch elementéw wspdlnych: stowa ,torres” i wizerunku
co najmniej jednej wiezy, przy czym niektére z nich zawieraja takze dodatkowy
komponent w celu okreslenia konkretnego produktu. Skarzaca uwydatnia takze fakt, ze
element ,torre” i wizerunek wiezy na zgloszonym znaku towarowym w sposob
naturalny sklaniaja konsumenta do uznania tego znaku za nalezacy do rodziny znakéw
skarzacej.

Powolujac sie na wyrok Sadu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte
Finanziaria przeciwko OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz.
s. 11-445, skarzaca uwaza, ze przedstawila dowdd na spetnienie dwoch przestanek
wymaganych w celu uznania wplywu istnienia rodziny znakéw na prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w bad, tj. z jednej strony uzywanie i obecno$¢ na rynku wszystkich
znakéw nalezacych do rodziny znakéw, ktérych istnieniem zostal uzasadniony
sprzeciw, a z drugiej strony wystepowanie w znaku zgtoszonym elementu stanowigcego
podstawowy wyznacznik rodziny znakéw.

Urzad i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.
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Ocena Sqgdu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeséniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu podobieristwa do wcze$niejszego znaku towarowego lub identyczno$ci
z nim, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug oznaczonych obydwoma
znakami istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w btad na terytorium,
na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub uslugi oznaczone znakami
towarowymi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsie-
biorstw powiazanych gospodarczo. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
powinno by¢ oceniane calo$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen
i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku [wyrok Trybunatu
z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819,
pkt 17 i Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
OHIM — Giorgio Bervely Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. I1-2821, pkt 30
i31].

Ta calo$ciowa ocena powinna by¢ dokonywana przy uwzglednieniu w szczegélnosci
rozpoznawalno$ci znaku towarowego na rynku, jak réwniez stopnia podobienistwa
znakéw towarowych i oznaczanych nimi towaréw lub ustug. Przy dokonywaniu tej
oceny nalezy wzia¢ pod uwage pewna wspoélzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami w tym sensie, ze niski stopienn podobienstwa miedzy oznaczanymi
towarami lub ustugami moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienstwa
miedzy znakami towarowymi i odwrotnie (wyroki Trybunatu: z dnia 29 wrze$nia 1998 .
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. [-5507, pkt 17 i ww. w sprawie Lloyd Schuhfabrik
Meyer, pkt 19).

Ponadto w calo$ciowej ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w bfad sposéb
postrzegania znakéw towarowych przez przecietnego konsumenta danej kategorii
towar6w lub ustug odgrywa decydujaca role. Przecietny konsument zwykle postrzega
znak towarowy jako calo$¢, nie poddajac analizie jego poszczegdlnych elementéw
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(ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25). Dla potrzeb tej oceny
przyjmuje sie, ze przecietny konsument danych towaréw jest wlasciwie poinformo-
wany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy miec¢ takze na wzgledzie fakt, ze poziom
uwagi przecietnego konsumenta jest zmienny w zaleznosci od rodzaju danych towaréw
lub ustug (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

W niniejszej sprawie wlasciwy krag odbiorcéw skifada sie z przecietnych konsumentéw
z panstw cztonkowskich, w ktérych wczesniejsze oznaczenie korzysta z ochrony.

Identyczno$¢ rozpatrywanych towaréw nie zostata zakwestionowana przez strony.

Z orzecznictwa wynika, ze calociowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
podobienstwa spornych znakéw nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym
wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i dominu-
jacych [zob. wyrok Sadu z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie T-247/03 Torres przeciwko
OHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45
i przytoczone tam orzecznictwo].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zlozony znak towarowy oraz inny znak,
identyczny lub wykazujacy podobienstwo do jednego ze sktadnikéw zlozonego znaku
towarowego, moga zosta¢ uznane za podobne jedynie wéwczas, gdy sktadnik ten
stanowi element dominujacy w calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez ztozony znak
towarowy. Jest tak, w przypadku gdy element ten jest w stanie zdominowac obraz tego
znaku, jaki wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci, w zwiazku z czym wszystkie
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pozostale skfadniki tego znaku towarowego moga zosta¢ pominigte w wywieranym
przez niego cato$ciowym wrazeniu (zob. ww. wyrok w sprawie Torre Muga, pkt 46
i przytoczone tam orzecznictwo).

Jednakze nie nalezy uwzglednia¢ tylko jednego z elementéw zlozonego znaku
towarowego i poréwnywaé¢ go z innym znakiem. Przeciwnie, takiego poréwnania
nalezy dokonal, przeprowadzajac analize rozpatrywanych znakéw postrzeganych
kazdy jako calo$¢ (zob. ww. wyrok Torre Muga, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie na wczeéniejszy znak towarowy sktada sie stowo ,torres” pisane
duzymi literami i umieszczone u géry etykiety, na ktérej przedstawione zostaly trzy
wieze, podczas gdy na zgloszony znak towarowy sklada sie wizerunek wiezy, ponizej
ktérej znajduje sie wyrazenie ,torre albéniz” napisane pochylonym drukiem i specjalna
czcionka.

W celu dokonania poréwnania spornych oznaczen skarzaca przedstawita rézne
argumenty majace na celu potwierdzenie, ze stowo ,torre” stanowi dominujacy element
zgloszonego znaku. Majac na wzgledzie znaczenie tej kwestii dla oceny podobienstwa
miedzy znakami, przed przeprowadzeniem pordwnania spornych oznaczen nalezy
przeanalizowad te argumenty.

W przedmiocie dominujacego charakteru elementu ,torre” w zgloszonym znaku
towarowym

W odniesieniu do wplywu, jaki moze mie¢ uznanie powszechnej znajomosci
oznaczenia TORRES na okre$lenie elementu dominujacego zgloszonego znaku
i w konsekwencji na podobienistwo kolidujacych ze soba znakéw, nalezy uznaé, ze
powszechna znajomos$¢ wczesniejszego znaku towarowego moze, w zalezno$ci od
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przypadku, wzmocni¢ charakter odrézniajacy elementu identycznego lub podobnego
zlozonego znaku towarowego w taki sposdb, ze stanie sie on jego elementem
dominujacym.

Nie ma to jednak miejsca w rozpatrywanej sprawie.

Po pierwsze, co si¢ tyczy twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym powszechna
znajomos¢ wezesniejszych znakéw towarowych w catej Unii, jak rowniez umieszczenie
stowa ,torre” na poczatku zgloszonego znaku powoduje, ze wlasciwy konsument
zwraca szczeg6lna uwage na to stowo i pomija inne skladniki stanowiace czes¢ zglo-
szonego znaku, nalezy stwierdzi¢, ze jezeli w celu przeprowadzenia oceny charakteru
dominujacego jednego lub kilku ze sktadnikéw znaku zlozonego pomocniczo mozna
uwzgledni¢ wzajemna pozycje réznych elementéw sktadowych znaku w cato$ciowym
uktadzie znaku zlozonego [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec.
s. 11-4335, pkt 35], to ta wzajemna pozycja nie nadaje w zadnym razie charakteru
dominujgcego jednemu skladnikowi zgloszonego znaku, sprawiajac, ze pozostale
elementy tego znaku moga zosta¢ pominiete w ramach wywieranego przezen
calosciowego wrazenia (ww. wyrok w sprawie Torre Muga, pkt 50).

W niniejszej sprawie nalezy uzna¢, ze fakt, iz stowo ,torre” znajduje si¢ na pierwszej
pozycji w zgloszonym znaku towarowym nie powoduje, iz sfowo umieszczone na
drugiej pozycji, a mianowicie slowo ,albéniz” staje sie nieistotne dla calosciowego
wrazenia, ktére wywiera ten znak, w szczegélnos$ci na plaszczyznie fonetycznej
i koncepcyjnej. Wrecz przeciwnie, charakter odrézniajacy zgloszonego znaku wynika
w sposéb decydujacy z potaczenia siéw ,torre” i ,albéniz”, ktére wspottworza odrebna
logiczna i koncepcyjna calosé. W zwigzku z tym, nawet jezeli wcze$niejszy znak
towarowy jest powszechnie znany, to jednak nie mozna zaprzeczy¢ istnieniu
pozostatych sktadnikdéw, ktére tworza zgloszony znak.
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Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze nie istnieje podstawa pozwalajaca uzna¢, iz wlasciwie
poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny przecietny konsument nie bedzie
systematycznie zwracal uwagi na druga cze$¢ elementu stownego znaku towarowego,
do tego stopnia, ze zapamieta jedynie jego pierwsza czesé, jak twierdzi skarzaca.

Ma to w szczegdélnosci miejsce w sektorze napojéow alkoholowych, w ktérym
konsumenci sg przyzwyczajeni, ze towary sa czesto oznaczane znakami towarowymi
zawierajacymi kilka elementéw slownych (ww. wyrok w sprawie Torre Muga, pkt 52
i53).

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze powszechnie znane wczesniejsze oznaczenie
TORRES nie jest identyczne ze skfadnikiem ,torre” zgltoszonego znaku, poniewaz ten
ostatni nie konczy sie litera ,,s”. Nastepnie nalezy wzia¢ pod uwage fakt, ze po pierwsze
element sfowny ,torre” zgloszonego znaku jest powszechnie uzywany do oznaczania
towar6éw bedacych przedmiotem postepowania i po drugie stowo to zostato polaczone
ze skladnikiem ,albéniz” w taki sposéb, ze wspoéttworzy z tym ostatnim logiczna
i koncepcyjna calos¢ decydujaca o zdolnosci zgloszonego znaku towarowego w zakresie
odrézniania oznaczanych towaréw. Okolicznosci te nie pozwalaja uznaé, ze stowo
Jtorre” sprawia, iz pozostale elementy moga zosta¢ pominiete w calo§ciowym wrazeniu
wywieranym przez ten znak, nawet jezeli skladnik ten jest w pewnym stopniu podobny
do wysoce odrézniajacego oznaczenia TORRES (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
Torre Muga, pkt 57).

Nastepnie w odniesieniu do zarzucanej sprzeczno$ci pomiedzy z jednej strony
twierdzeniem Izby Odwotawczej, Ze wyrazenie zawarte w zgloszonym znaku
towarowym stanowi odrebna calo$é¢ logiczna i koncepcyjng, a z drugiej strony
twierdzeniem, zgodnie z ktérym stowo ,albéniz” zajmuje w zgloszonym znaku pozycje
dominujaca i odrézniajaca, nalezy uznaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw bedzie
postrzegaé zgloszony znak towarowy jako syntaktyczna calo$¢, bez wzgledu na
zrozumialo$¢ tego sformulowania. Dla czesci tego kregu odbiorcéw, w szczegdlnosci
hiszpanskiej, portugalskiej i wloskiej, ktéra rozumie znaczenie tych stéw lub to
wyrazenie, mozliwe jest, ze slowo ,torre” ma mniejsze znaczenie i ze cze$¢ druga
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zgloszonego znaku stanowiaca element specyfikacji i przywolujaca na mysl miejsce lub
osobe jest bardziej dominujaca.

Majac na wzgledzie powyzsze, do celéw dokonania poréwnania spornych oznaczen
nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie naruszyta prawa, nie uznajac, ze slowo
storrre” stanowilo element dominujacy w ramach wrazenia wywieranego przez
zgloszony znak towarowy.

W przedmiocie podobieristwa wizualnego

Z wizualnego punktu widzenia, o ile mozna przyjaé, ze poréwnanie kolidujacych ze
soba oznaczen wskazuje na zbiezno$¢ pomiedzy piecioma pierwszymi literami
jedynego elementu oznaczenia TORRES i elementu ,torre” w zgloszonym znaku,
o tyle Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze kazde ze spornych oznaczen wywiera
odmienne catkowite wrazenie wizualne.

Przede wszystkim nalezy bowiem zauwazy¢, ze skladnik ,torre” zawarty w zgloszonym
znaku towarowym nie jest identyczny z oznaczeniem TORRES, poniewaz to ostatnie
konczy sie litera ,,s” wskazujaca na liczbe mnoga.

Poza tym podczas gdy wczes$niejszy znak towarowy sklada sie ze stowa ,torres”
pisanego duzymi literami i umieszczonego u gory etykiety, na ktdrej znajduja sie trzy
wieze, to na zgloszony znak towarowy sklada sie wizerunek wiezy, ponizej ktérej
znajduje si¢ wyrazenie ,torre albéniz” napisane pochylonym drukiem i specjalna
czcionka.
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Wprawdzie mozna uznaé, co podnosi skarzaca, ze w zgloszonym znaku element
graficzny ma charakter subsydiarny wzgledem elementu stownego, ktéry jest bardziej
zdatny do odrézniania oznaczonych towaréw i przyciggania uwagi konsumenta, jednak
nalezy pamietaé, ze sam element slowny ,torre albéniz” zgloszonego znaku jest
w kazdym razie wystarczajaco rézny od oznaczenia TORRES, aby na plaszczyznie
wizualnej réznice przewazaly nad podobienstwami w sposobie ich postrzegania przez
konsumenta. Wniosku tego nie zmienia fakt, na ktéry powotuje sie skarzaca, ze uwaga
kregu odbiorcéw skupi sie co najmniej réwnie intensywnie na pierwszej czesci
stownego elementu zgloszonego znaku jak na jego czesci drugiej.

W przedmiocie podobienistwa fonetycznego

Na plaszczyznie fonetycznej nalezy zauwazy¢, ze wczesniejsze oznaczenie sklada sie
z jednego stowa, zawierajacego dwie sylaby ,to” i ,rres”, podczas gdy zgloszony znak
towarowy liczy sobie dwa stowa, na ktére sklada sie tacznie pig¢ sylab, a mianowicie
»to”, yrre”, ,al”, ,bé” i ,niz”. W tych warunkach okoliczno$¢, ze zgloszony znak
towarowy zawiera w sobie prawie caly wczeéniejszy znak, oprdcz ostatniej litery ,,s”, nie
moze przewazac nad réznicami fonetycznymi pomiedzy oznaczeniami postrzeganymi
kazde jako cato$¢. Nalezy zatem uznad, ze Izba Odwolawcza stusznie ustalila, iz sporne
oznaczenia pod wzgledem fonetycznym byly oczywiscie odmienne.

Oceny tej nie moga podwazy¢ inne argumenty skarzacej w tej kwestii.

Nawet jezeli nie mozna zaprzeczy¢ istnieniu jednej czesci ewidentnie podobnej
w dwdch kolidujacych ze soba znakach towarowych, to jednak nie ulega watpliwosci, ze
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okoliczno$¢ ta jest rekompensowana wystepujacymi miedzy tymi znakami oczywistymi
réznicami fonetycznymi, czy to pod wzgledem liczby wymawianych sylab, czy to jezeli
chodzi o obecnos¢ stowa ,albéniz”.

W tym wzgledzie nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym zbiezno$é
sylab ,to” i ,rre(s)”, zaakcentowana jej zdaniem dzieki umieszczeniu ich na poczatku
dwdoch kolidujacych ze soba znakéw towarowych, nadaje im wieksza sile przyciagania,
ktéra dodatkowo wzmacnia fakt, ze sylaby ,to” i ,rre(s)” sa trudniejsze do wymdwienia
niz drugie stowo, z ktérego sktada sie zgloszony znak towarowy. Jak zostalo stwierdzone
w pkt 55 powyzej, stowa ,torres” i ,albéniz” tworza odrebna logiczna i koncepcyjna
caloé¢. Ponadto nie zostal dostarczony zaden dowdd, ktéry méglby prowadzi¢ do
wniosku, ze calo$¢ ta moze zosta¢ znacznie ostabiona poprzez wymoéwienie stow,
z ktérych sie sktada. Co wigcej skarzaca nie przedstawila zadnych argumentéw na
poparcie twierdzenia, ze sylaby ,to” i ,rre(s)”, ze wzgledu na podwdjne ,r”, sa
najtrudniejsze do wypowiedzenia dla wlasciwego konsumenta. W tym wzgledzie nalezy
stwierdzi¢, ze w wiekszosci wlasciwych terytoriéw spotyka sie stowa zawierajace
podwdjne ,r”, a zatem zadna trudno$¢ w wymawianiu tego fonemu nie zostala
stwierdzona. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze wymowa sylaby ,,bé” w stowie ,,albéniz” jest
w oczywisty sposob zaakcentowana, czego nie mozna zlekcewazy¢ w ramach
fonetycznej cato$ci wynikajacej z wymowy zgloszonego znaku towarowego. Podobnie
jest w odniesieniu do sylaby ,niz”.

W przedmiocie podobienistwa koncepcyjnego

Co sie tyczy podobienistwa koncepcyjnego, nalezy dokonaé rozrdznienia pomiedzy
wrazeniem wywieranym przez sporne oznaczenia w panstwach, w ktérych konsumenci
znajg znaczenie stowa ,torre”, tj. w Hiszpanii, we Wtoszech i w Portugalii, a wrazeniem
wywieranym w innych panstwach.
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W odniesieniu do panstw, w ktérych konsumenci znaja znaczenie stowa ,torre”, Izba
Odwolawcza nie popelnita btedu, uznajac, ze przekaz sugerowany przez stowo ,torres”
i przez wyrazenie ,torre albéniz” jest inny. Podczas gdy stowo ,torres”, przynajmniej dla
odbiorcéw w Hiszpanii, przywoluje na mysl wizerunek wiez w liczbie mnogiej, drugie
stowo zgloszonego znaku towarowego kojarzy si¢ ze znanym muzykiem hiszpanskim.
O ile wystepuje miedzy nimi pewien stopiefl podobienstwa, o tyle czeste stosowanie
pojecia ,torre” w celu oznaczenia danych towaréw w Hiszpanii, we Wloszech
i w Portugalii sprawi, ze konsumenci z tych krajéw nie przejda obojetnie obok
skladnika ,albéniz” zawartego w zgloszonym znaku i co za tym idzie, tym bardziej
dostrzega oni réznice koncepcyjna pomiedzy spornymi oznaczeniami.

Natomiast w panstwach, w ktérych znaczenie stowa ,torre” nie jest znane,
podobienistwo koncepcyjne ma ograniczone znaczenie, co podnosza zaréwno skarzaca,
jak i Urzad.

W tym wzgledzie skarzaca stwierdza, ze wiekszo$¢ konsumentéw europejskich nie
rozumie znaczenia stowa ,torre” i Ze w oparciu o spos6b postrzegania przez mniejszo$¢
docelowego kregu odbiorc6w nie mozna uzna¢, iz sporne oznaczenia réznia sie od
siebie koncepcyjnie. Nalezy jednak zauwazy¢, ze fakt, iz poréwnanie spornych oznaczen
na plaszczyznie koncepcyjnej ma ograniczone znaczenie w wiekszosci paristw Unii nie
stoi na przeszkodzie, zeby w panstwach, w ktérych znaczenie tego stowa jest odbiorcom
znane, r6znice koncepcyjne pomiedzy omawianymi oznaczeniami zostaly wziete pod
uwage.

Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy uznad, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila,
iz wystepujace miedzy spornymi oznaczeniami réznice mialy dla wszystkich
zainteresowanych konsumentéw przewazajace znaczenie na pltaszczyznach wizualnej
i fonetycznej, natomiast dla odbiorcéw hiszpanskich, wloskich i portugalskich réwniez
na plaszczyznie koncepcyjnej. Z poréwnania spornych oznaczeri wynika bowiem, ze
wywieraja one odmienne calo$ciowe wrazenie. Sama zbiezno$¢ pomiedzy piecioma
pierwszymi literami wcze$niejszego znaku towarowego a skladnikiem ,torre” zawartym

II - 3852



74

75

TORRES PRZECIWKO OHIM — BODEGAS PENALBA LOPEZ (TORRE ALBENIZ)

w zgloszonym znaku nie moze podwazy¢ twierdzenia, zgodnie z ktérym w ramach
calosciowego wrazenia réznice pomiedzy tymi oznaczeniami przewazaja nad
nieznacznymi podobienstwami.

W przedmiocie calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad

Majac na uwadze réznice pomiedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, Izba
Odwolawcza slusznie uznala, ze w ich przypadku nie istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad, pomimo identycznosci rozpatrywanych towaréw. W istocie
w ramach calosciowej oceny omawianych znakéw towarowych wystepujace miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami rdéznice wizualne, fonetyczne i ewentualnie
koncepcyjne wystarcza, aby zapobiec temu, by — pomimo identycznos$ci rozpatrywa-
nych towaréw i faktu, ze naleza one to tego samego sektora produkcyjnego
i handlowego — istniejace miedzy tymi oznaczeniami podobienistwa stwarzaly
w odczuciu zainteresowanych konsumentéw prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Torre Muga, pkt 71 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Co sie tyczy powszechnej znajomosci oznaczenia TORRES na wilasciwym terytorium,
nalezy uznaé, ze nie moze ona podwazy¢ tego wniosku. Chociaz z utrwalonego
orzecznictwa wynika, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad jest tym wieksze,
im bardziej odrézniajacy jest weczesniejszy znak towarowy, to nalezy podkresli¢, ze
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zaklada identyczno$¢ lub podobienstwo
oznaczen. Ponadto powszechna znajomos¢ znaku stanowi element, ktéry sam w sobie
nie stwarza prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, aczkolwiek winien by¢ brany
pod uwage w ramach oceny, czy podobienistwo oznaczen lub towardw i ustug jest
wystarczajace, aby stworzy¢é prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad (zob. ww.
wyrok w sprawie Torre Muga, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).
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W niniejszej sprawie, nawet jezeli Izba Odwolawcza stwierdzila, ze oznaczenie
TORRES jest powszechnie znane w Hiszpanii, czy tez nawet w innych panstwach
czlonkowskich, w ktérych jest chronione, poréwnanie spornych oznaczen wykazuje
jednak, ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez zgloszony znak towarowy znacznie sie
rézni od wrazenia wywieranego przez znak wczesniejszy. W tych okolicznosciach sam
wysoce odrdzniajacy charakter wczesniejszego oznaczenia wynikajacy z jego znajo-
mosci wérdd odbiorcéw na rynku nie moze prowadzi¢ do obalenia twierdzenia, zgodnie
z ktérym prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nie istnieje.

Whniosku tego nie podwaza takze argument skarzacej odnoszacy sie do nazwy
pochodzenia zawierajacej wyrazenie ,torres vedras”, zgodnie z ktérym prawodawca
wspdlnotowy uznal w szczegdlnosci, ze nazwe zlozona ze stéw ,torres” i ,vedras”
mozna pomyli¢ ze znakami TORRES, pomimo obecnosci drugiego stowa ,vedras”,
i dlatego do rozporzadzenia Komisji (EWG) nr 3201/1990 z dnia 16 pazdziernika
1990 r. ustanawiajacego szczegétowe zasady dotyczace oznaczania i prezentacji win
i moszczy gronowych (Dz.U. L 309, s. 1). wlaczyt art. 23a w celu unikniecia tej
mozliwosci. W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze uregulowanie, do ktérego nawigzuje
skarzaca obejmuje przepisy dotyczace win gatunkowych produkowanych w okreslo-
nych regionach (psr) i przewiduje oznaczanie i prezentacje win, a zwlaszcza
etykietowanie. Wprawdzie prawodawca wspélnotowy uwzglednil mozliwosé zaist-
nienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku pojawiajacego si¢ na
rynku nowego wina gatunkowego z kategorii psr i niektérych powszechnie znanych
znakéw towarowych i w konsekwencji sprecyzowal sposéb, w jaki nalezy przedstawic¢
nazwe okreslonego regionu na etykiecie, to jednak powolanie sie na te okoliczno$¢ nie
stanowi powaznego argumentu na to, Ze w niniejszej sprawie istnieje prawdopodo-
bieristwo wprowadzenia w blad i ze w zwiazku z tym mozna odméwié rejestracji
zgloszonego znaku towarowego zawierajacego stowo ,torre”.

Wreszcie w odniesieniu do krytyki skarzacej, zgodnie z ktéra Izba Odwotawcza
kwestionuje moc obowiazujaca wyrokéw sadéw hiszpanskich, nalezy przypomnie¢, ze
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zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych musi by¢ oceniana wylacznie na
podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego wyktadnia dokonang przez sad
wspdlnotowy [wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel
przeciwko OHIM (Powierzchnia szklanej tabliczki), Rec. s. 11-3887, pkt 34].

W przedmiocie argumentu wynikajacego z istnienia w przekonaniu skarzacej ,rodziny
znakow”

W przedmiocie argumentu skarzacej stwierdzajacego, ze jej wcze$niejsze znaki
towarowe stanowia ,rodzine znakéw” lub ,serie znakéw”, co moze zwiekszyc
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w przypadku zgtoszonego znaku, nalezy
przypomnied, ze taka hipoteza zostala przyjeta w ww. wyroku Bainbridge i potwier-
dzona wyrokiem Trybunatu z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte
Finanziaria, Zb.Orz. s. I-7333.

Zgodnie z tym orzecznictwem z ,seria” lub ,rodzing” znakéw mamy do czynienia
w szczeg6lnosci wéwczas, gdy te wezesniejsze znaki towarowe zawieraja w calosci ten
sam element odrézniajacy z dodatkiem elementu graficznego lub stownego, ktéry
pozwala na ich odréznienie, albo gdy znaki te charakteryzuje powt6rzenie w nich tego
samego przedrostka lub przyrostka wystepujacego w znaku pierwotnym (ww. wyrok
w sprawie Bainbridge, pkt 123). W takim przypadku prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad moze wynika¢ z mozliwosci skojarzenia znaku zgloszonego z nalezacymi
do danej serii wczeéniejszymi znakami, jesli wystepuja miedzy nimi podobieristwa
mogace skfoni¢ konsumenta do uznania, ze zgloszony znak towarowy nalezy do tej
samej serii, i — co za tym idzie — Ze oznaczane nim towary maja to samo pochodzenie
handlowe, co towary oznaczane znakami wcze$niejszymi, lub pochodzenie zblizone.
Tego rodzaju prawdopodobienstwo skojarzenia znaku zgloszonego z wcze$niejszymi
seryjnymi znakami towarowymi, mogace spowodowac niejasno$¢ co do pochodzenia
handlowego towaréw oznaczanych kolidujacymi ze soba oznaczeniami moze
wystepowaé réwniez wtedy, gdy na podstawie pordéwnania znaku zgloszonego
z kazdym ze znakéw wcze$niejszych z osobna nie da sie stwierdzi¢ istnienia
bezposredniego prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad (ww. wyrok w sprawie
Bainbridge, pkt 124). W przypadku ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad wynika konkretnie z faktu, ze konsument
moze pomyli¢ sie¢ co do pochodzenia czy Zrédla towaréw lub ustug oznaczanych
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zgloszonym znakiem towarowym i niestusznie zalozy¢, ze znak ten stanowi cze$¢ tej
»rodziny” czy ,serii” znakéw (ww. wyrok w sprawie Il Ponte Finanziaria, pkt 63).

Jednakze, zgodnie z przytoczonym orzecznictwem, na prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w btad wynikajace z istnienia rodziny znakéw wczesniejszych mozna sie powolac
tylko wtedy, gdy lacznie zostaja spelnione dwie przeslanki. Po pierwsze, znaki
wczeséniejsze wchodzace w sktad ,,rodziny” lub ,serii” musza by¢ obecne na rynku. Po
drugie, zgloszony znak towarowy powinien by¢ nie tylko podobny do znakéw
nalezacych do serii, lecz wykazywac¢ takze cechy pozwalajace na przyporzadkowanie go
do takiej serii. Moze tak nie by¢, na przyklad, gdy wspélny element nalezacych do serii
znakow wczesniejszych umiejscowiony jest w zgtoszonym znaku towarowym inaczej
niz jest on zwykle umieszczany w znakach nalezacych do serii lub tez gdy ma on inng
zawarto$¢ semantyczng (ww. wyrok w sprawie Bainbridge, pkt 125-127).

W niniejszej sprawie nalezy najpierw podnie$¢, ze na wspélny element wczesniejszych,
stownych i graficznych znakéw towarowych, na ktdrych istnieniu opiera sie sprzeciw,
sklada sie stowo ,torres” lub wizerunek, pod rozmaitymi postaciami, kilku wiez, ktére
w prawie wszystkich przypadkach sa trzy, co potwierdzila takze skarzaca na rozprawie.
Z tego wynika, ze staly element wcze$niejszych znakéw towarowych stanowi, zaréwno
w wymiarze sfownym, jak i graficznym, obecnos¢ kilku wiez.

Nastepnie nalezy stwierdzi¢, Zze poza slowem ,torres” w liczbie mnogiej lub
wizerunkiem trzech wiez wcze$niejsze znaki towarowe nie wykazuja, w sposéb
szczegblny i staly, cech, ktére moga prowadzi¢ wlasciwego konsumenta do skojarzenia
zgloszonego znaku towarowego ze wszystkimi znakami wcze$niejszymi postrzeganymi
jako ,rodzina” lub ,seria” znakéw i w ten sposob pomyli¢ sie co do pochodzenia czy
zrédia towaréw nim oznaczanych. Zaréwno bowiem w wymiarze slownym, jak
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i graficznym, oznaczenie Torre Albéniz odréznia sie od wczesniejszych znakéw swoja
powyzej opisana osobliwoscia, a w szczegdlnosci dodaniem elementu odrézniajacego
»albéniz”.

Dlatego tez, w zakresie w jakim druga przestanka, o ktérej mowa w pkt 81 powyzej, nie
zostala spetniona, nalezy oddali¢ argument skarzacej wynikajacy z istnienia rodziny
wcze$niejszych znakéw towarowych, bez koniecznosci zbadania w tym kontekscie
obecnosci wczedniejszych znakéw na rynku. Z tego wynika, ze Izba Odwolawcza
stusznie stwierdzita, iz nie mozna uznaé, ze wlasciwy konsument bedzie mogt
postrzegac stowo ,torre” jako zwiazane z rodzing znakéw TORRES.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza nie popelnila bledu, uznajac, ze
w przypadku spornych oznaczen nie istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad.

W konsekwencji skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Na podstawie art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem Urzedu i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (szésta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Miguel Torres SA zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Meij Svéby Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 grudnia 2008 r.

Podpisy
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