WYROK Z DNIA 9.6.2010 r. — SPRAWA T-138/09

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 9 czerwca 2010 r.*

W sprawie T-138/09

Félix Muiioz Arraiza, zamieszkaly w Logrofio (Hiszpania), reprezentowany przez
adwokatéw J. Grimau Mufoza oraz J. Villamora Muguerze,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J.F. Crespa Carrille, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Calificada Rioja, z siedziba
w Logrofio, reprezentowana przez adwokata J.I. Martineza De Torre,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
29 stycznia 2009 r. (sprawa R 721/2008-2) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Consejo Regulador de la Denominacién de Origen Calificada Rioja
a Félixem Mufozem Arraiza,

SAD (piata izba),

w sktadzie: M. Vilaras (sprawozdawca), prezes, M. Prek i V.M. Ciuci, sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sagdu w dniu 7 kwietnia 2009 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 28 lipca 2009 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 17 lipca 2009 r.,
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uwzgledniajgc, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoncze-
niu procedury pisemnej nie wplynat Zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i po-
stanowiwszy, na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu
art. 135a regulaminu postepowania Sadu, orzec w przedmiocie skargi bez przepro-
wadzenia czesci ustnej postepowania,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 12 listopada 2004 r. skarzacy, Félix Muiioz Arraiza, ztozyt w Urzedzie Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgto-
szenie wspollnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego 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 oznaczenie stowne RIO-
JAVINA.
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Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, po ograniczeniu ich wykazu
w toku postepowania przed OHIM, naleza do klas 29, 30 i 35 Porozumienia nicej-
skiego dotyczacego klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu
opisowi:

— klasa 29: ,konserwy, oleje i tluszcze jadalne pochodzace z regionu Rioja’,

— Kklasa 30: ,,ocet, kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy,
maka i produkty zbozowe, chleb, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, lody spozyw-
cze, midd, syrop z melasy, drozdze, proszek do pieczenia, sél, musztarda, sosy
(w tym sosy satatkowe), przyprawy, 16d’,

— klasa 35: ,wylaczne przedstawicielstwa handlowe, przedstawicielstwa, sprzedaz
hurtowa i detaliczna, eksport, import; wszystko wyzej wymienione dotyczace
olejow, ttuszczy jadalnych, octu, kawy, herbaty, kakao, cukru, ryzu, tapioki, sago,
substytutéw kawy, maki i produktéw zbozowych, chleba, wyrobéw ciastkarskich
i cukierniczych, lodéw spozywczych, miodu, syropu z melasy, drozdzy, proszkéw
do pieczenia, soli, musztardy, soséw (w tym soséw do salatek), przypraw i lodu”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 44/2005 z dnia 31 pazdziernika 2005 r.

W dniu 9 listopada 2005 r. interwenient, Consejo Regulador de la Denominacién de
Origen Calificada Rioja (zwana dalej ,,CRD”), dzialajac na podstawie art. 42 rozporzg-
dzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009), wniést sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich towardw i ustug, o ktérych
mowa w pkt 3 powyzej.
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Sprzeciw zostal uzasadniony istnieniem nastepujacych wczesniejszych znakéw towa-
rowych:

— wspoélnotowy znak wspélny nr 226118, przedstawiony ponizej:

R W e W

[ REGULADOR e

CALIFICADA

O
i
1L
W
=z
O
@)
o

DENOMINACION ORIGEN

— miedzynarodowy znak towarowy nr 655291, przedstawiony ponizej:

— inne znaki towarowe zarejestrowane pod numerami 1310420, 1697823, 1697824,
1762252, 1762253, 1805183, 1927658, 2114068, 2114069, 2196310, 2261844,
188572, 6/1983, 92335, 470948, 177233, 655291 i1 1511318.
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Sprzeciw, ktérego uzasadnienie odnosito sie do wszystkich towaréw i ustug objetych
wczeéniejszymi rejestracjami, a doktadniej, w kontekscie niniejszej skargi, do win na-
lezacych do klasy 33, dotyczy wszystkich towaréw i uslug objetych zgloszeniem zna-
ku towarowego.

Celem uzasadnienia sprzeciwu CRD powolata sie w szczegdlnosci na wzgledna
podstawe odmowy rejestracji okre$lona w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009)].

W dniu 19 marca 2008 r. Wydzial Sprzeciwédw na podstawie tegoz przepisu czesciowo
uwzglednit sprzeciw w zakresie, w jakim dotyczyl on nastepujacych towaréw i ustug
objetych zgloszeniem znaku towarowego:

— ocet, nalezacy do klasy 30,

— wylaczne przedstawicielstwa handlowe, przedstawicielstwa, sprzedaz hurtowa
i detaliczna, eksport, import; wszystko wyzej wymienione dotyczace octu, nale-
zace do klasy 35.

Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw w zakresie dotyczacym wszystkich pozosta-
tych towaréw i uslug objetych zgloszeniem znaku towarowego ze wzgledu na brak
podobienstwa miedzy tymi towarami i ustugami a towarami oznaczonymi wczesniej-
szymi znakami towarowymi.

W dniu 5 maja 2008 r. skarzacy wniést do OHIM odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw na podstawie art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64
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rozporzadzenia nr 207/2009) w zakresie, w jakim sprzeciw zostal w tej decyzji cze-
$ciowo uwzgledniony w odniesieniu do okreslonych towaréw i ustug.

Decyzja z dnia 29 stycznia 2009 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM oddalifa to odwotanie, podtrzymujac stanowisko zajete przez
Wydzial Sprzeciwéw.

Co sie tyczy poréwnania towaréw i ustug, Izba Odwolawcza, podobnie jak Wydzial
Sprzeciwéw, uznala, ze miedzy octem i winem istnieje niski stopiefi podobienistwa.
Stwierdzila ona ponadto, ze stopiert podobienistwa miedzy wylacznymi przedstawi-
cielstwami handlowymi, przedstawicielstwami, sprzedaza hurtowa i detaliczna, eks-
portem, importem; wszystkim wyzej wymienionym dotyczacym octu a winem réw-
niez jest niski z powodoéw, ktére zostaly wskazane w decyzji Wydzialu Sprzeciwéow
i nie zostaly przez skarzacego zakwestionowane przed Izba Odwolawcza.

Jesli chodzi o poréwnanie oznaczen, Izba Odwolawcza, biorac pod uwage wytacznie
wczeéniejszy wspdlnotowy znak wspdlny nr 226118, z tego wzgledu, ze znak ten obej-
muje te same towary i posiada ten sam element dominujacy ,rioja” co wcze$niejszy
miedzynarodowy znak towarowy nr 655291, podtrzymata ustalenia Wydziatu Sprze-
ciwéw, zgodnie z ktérymi miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi istnieje
wysoki stopient podobienstwa pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyj-
nym.

Izba Odwolawcza uznala, Ze niski stopient podobienistwa migedzy oznaczonymi towa-
rami i ustugami jest kompensowany wysokim stopniem podobienistwa miedzy ko-
lidujacymi ze soba znakami towarowymi z takim skutkiem, ze moze to z tatwoscia
wytworzy¢ u konsumentéw europejskich przekonanie, iz ocet i rozpatrywane ustugi,
sprzedawane pod znakiem towarowym RIOJAVINA, pochodzg z tych samych przed-
siebiorstw, bedacych wtascicielami winnic, w ktérych produkowane sa wina sprze-
dawane pod wcze$niejszym znakiem towarowym nr 226118, a prawdopodobieristwo
wytworzenia takiego przekonania jest o tyle wieksze, ze wina Rioja cieszg sie renoma.
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Izba Odwolawcza zauwazyla, ze okolicznos¢, iz skarzacy jest wlascicielem wcze$-
niejszego hiszpanskiego znaku towarowego RIOJAVINA, ktéry obejmuje ocet i jest
identyczny ze zgloszonym wspoélnotowym znakiem towarowym, nie stoi na przeszko-
dzie temu, aby wcze$niejszy znak towarowy nr 226118 nalezacy do CRD korzystal
z kwalifikacji prawnej i mocy wiazacej przystugujacej znakowi towarowemu, ktéry
jest wezesniejszy niz zgltoszony wspélnotowy znak towarowy, ani temu, aby CRD mo-
gla podnosi¢ istnienie tego wczesniejszego znaku towarowego w celu uzasadnienia
sprzeciwu.

Co sie tyczy przytoczonej okolicznos$ci, ze hiszpanski znak towarowy RIOJAVINA,
ktory nalezy do skarzacego, wspotistnial na rynku z wezeéniejszym znakiem towa-
rowym nr 226118 nalezacym do CRD, okoliczno$¢ ta nie oznacza, ze w Hiszpanii
nie dochodzito do wprowadzenia w btad, i przede wszystkim nie stanowi dowodu na
to, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nie moze powsta¢ w innych pan-
stwach czlonkowskich Unii Europejskiej.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji poprzez dopuszczenie zgloszone-
go znaku towarowego do rejestracji dla klas 29, 30 i 35;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM i CRD wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacego kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzacy podnosi tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

Tytulem wstepu nalezy zauwazyé, ze z uwagi na jedynie cze$ciowe uwzglednienie
przez OHIM sprzeciwu i na ograniczenie przez Izbe Odwotawcza ze wzgledéw eko-
nomii procesowej dokonanej przez nig oceny do poréwnania zgloszonego znaku
towarowego tylko z wcze$niejszym znakiem towarowym nr 226118 niniejsza skarga
dotyczy wytacznie istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypad-
ku z jednej strony stownego znaku towarowego RIOJAVINA, zgloszonego dla ,,octu”
nalezacego do klasy 30, i ,wylacznych przedstawicielstw handlowych, przedstawi-
cielstw, sprzedazy hurtowej i detalicznej, eksportu, importu; wszystkiego wyzej wy-
mienionego dotyczacego octu’, nalezacych do klasy 35, oraz z drugiej strony wczes$-
niejszego znaku towarowego nr 226118, ktéry nalezy do CRD i zostal zarejestrowany
dla wina, nalezacego do klasy 33.

Wezesniejszy znak towarowy nr 226118 jest wspdlnotowym znakiem wspolnym
w rozumieniu art. 64 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 66 rozporzadzenia
nr 207/2009). Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 64

II - 2328



23

24

25

MUNOZ ARRAIZA PRZECIWKO OHIM — CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA (RIOJAVINA)
ust. 3 tegoz rozporzadzenia (obecnie art. 66 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009) ten
znak tak jak kazdy wspdlnotowy znak towarowy objety jest ochrong przed narusze-
niami, ktére moglyby wyniknac¢ z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego wia-
z3cej sie z prawdopodobienistwem wprowadzenia w btad.

Skarzacy podnosi jednak, Ze w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z kwe-
stia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad. Po pierwsze bowiem, CRD nie jest
przedsiebiorstwem, z ktérym moéglby on konkurowaé z tego powodu, Ze jest ona
jednostka administracyjna, a dokladniej organem zdecentralizowanym hiszpanskie-
go ministerstwa $rodowiska, obszar6w wiejskich i morskich, ktérego zadaniem jest
czuwanie nad jako$cia win Rioja, a nie ich producentem. Po drugie, trudno sobie wy-
obrazi¢, aby konsumenci mogli pomysle¢, ze towary skarzacego pochodza od takiej
jednostki administracyjne;j.

Co sie tyczy pierwszej kwestii, nalezy zauwazy¢, ze jezeli skarzacy uwazal, iz wcze-
$niejszy znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany przez swego wlasciciela lub
— w zwiazku z tym, Ze jest on wspdélnym znakiem towarowym — przez kazda osobe
uprawniong do jego uzywania [zob. art. 65 ust. 2 i art. 68 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie odpowiednio art. 67 ust. 2 i art. 70 rozporzadzenia nr 207/2009), to zgod-
nie z art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009) powinien byt zazada¢ przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania
tego znaku towarowego. Skoro takie zadanie nie zostalo podniesione skarzacy nie
moze kwestionowac tego, ze wcze$niejszy znak towarowy nr 226118 moze by¢ uzy-
wany w celu oznaczenia towardw, dla ktérych zostal zarejestrowany, a mianowicie
win.

Jesli chodzi o druga kwestie nalezy przypomnie¢, ze prawdopodobienstwo wpro-
wadzenia w blad istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powia-
zanych gospodarczo [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Labo-
ratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Rec. s. I1-2821, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Wynika z tego, ze dla kwestii, czy w przypadku dwdéch kolidujacych ze soba znakéw
towarowych istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, nie ma wiekszego
znaczenia to, jakie dokladne pochodzenie handlowe zostanie przypisane towarom
i uslugom nimi objetym przez zainteresowany krag odbiorcéw. Istotne jest to, czy
owo pochodzenie handlowe moze zosta¢ uznane przez zainteresowany krag odbior-
céw w tych dwdch przypadkach za jednakowe.

W niniejszym przypadku dla zainteresowanego kregu odbiorcéw, obejmujacego za-
réwno og6l odbiorcdw, jak i odbiorcow wyspecjalizowanych w Unii, wczesniejszy
znak towarowy nr 226118 stanowi wskazanie pochodzenia handlowego oznaczonych
nim win. Niezaleznie od tego, jakie byloby doktadne pochodzenie handlowe tych to-
wardw, to znaczy bez potrzeby ustalenia, czy odbiorcy ci uwazaja, Ze wina oznaczone
wcze$niejszym znakiem towarowym pochodza z CRD czy z innego przedsigbiorstwa,
nie mozna z géry wykluczy¢, ze w razie identycznosci lub podobienstwa koliduja-
cych ze soba znakéw towarowych oraz towaréw i ustug nimi oznaczonych odbiorcy ci
przypisza to samo pochodzenie handlowe towarom i ustugom oznaczonym zgtoszo-
nym znakiem towarowym, co bytoby réwnoznaczne z istnieniem prawdopodobieni-
stwa wprowadzenia w blad.

Wynika z tego, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzacy, okoliczno$¢, ze CRD nie jest
producentem win Rioja, jako taka nie skutkuje w zadnym razie tym, Ze nie moze by¢
tu mowy o prawdopodobienstwie wprowadzenia w biad.

Nalezy zatem zbada¢, czy — jak utrzymuje skarzacy — Izba Odwotawcza niestusznie
podtrzymala ustalenia Wydzialu Sprzeciwéw dotyczace istnienia w niniejszym przy-
padku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identyczno$ci lub podobieristwa do wczeéniejszego znaku towarowe-
go i identyczno$ci lub podobienistwa towaréw lub ustug objetych tymi dwoma zna-
kami towarowymi istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw
na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo. Z orzecznictwa tego wynika, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
winno by¢ oceniane calosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen
i towar6éw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcédw, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a w szczegdélnosci wspoélza-
lezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen a podobienistwem oznaczonych towardw
i ustug (zob. ww. w pkt 25 wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 30-33,
i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu catosciowej oceny prawdopodobieni-
stwa wprowadzenia w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej
kategorii towar6éw lub ustug, ktéry jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwaz-
ny i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze poziom uwagi przecietnego
konsumenta moze ulega¢ zmianom, w zaleznosci od tego, o jaka kategorie towaréw
lub ustug chodzi [zob. wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mun-
dipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. I1-449, pkt 42
i przytoczone tam orzecznictwo].

Z uwagi na charakter rozpatrywanych towardéw i uslug wlasciwy krag odbiorcéw
obejmuje, jak zauwazono w pkt 27 powyzej, zaréwno ogét odbiorcéw, jak i odbiorcéw
wyspecjalizowanych w Unii.

II - 2331



34

35

36

37

WYROK Z DNIA 9.6.2010 r. — SPRAWA T-138/09

Co sie tyczy w pierwszej kolejnosci poréwnania towaréw, nalezy uznaé, ze Izba Od-
wolawcza stusznie uznata, iz miedzy octem i winem istnieje niski stopieri podobien-
stwa.

Chociaz w przeciwienistwie do wina ocet nie jest napojem, to jednak te dwa towary
moga by¢ wykorzystywane przy przygotowywaniu positkéw. Ponadto ocet jest po-
wszechnie wytwarzany poprzez fermentacje kwasu octowego z wina.

W tym wzgledzie, jesli chodzi o argument skarzacego, zgodnie z ktérym mozliwa
jest produkcja octu na bazie innych niz wino roztworéw hydroalkoholowych i otrzy-
manie w ten spos6b réznych rodzajéw octu (ocet jabtkowy, owocowy, spirytusowy,
zbozowy, stodowy, miodowy i serwatkowy), nalezy zauwazy¢, ze argument ten nie
umniejsza w niczym okolicznosci, ze jak stwierdzila Izba Odwotawcza, najczesciej
wytwarzanym i spozywanym octem jest ocet winny, co nie zostalo zakwestionowane
przed Sadem. Ponadto skarzacy w sposob wyrazny wskazal, ze pod zgloszonym zna-
kiem towarowym ma zamiar sprzedawac ocet winny.

Co sie tyczy zwrdcenia przez skarzacego uwagi na charakterystyczne dla wina Rio-
ja reguly wytwarzania (wybér rodzaju wykorzystywanych winogron) i dojrzewania
(przechowywanie w drewnianych beczkach i minimalny okres dojrzewania), nalezy
zauwazy¢, ze okolicznosci te, ktore ewentualnie mogg by¢ uzyteczne dla celéw odréz-
nienia win Rioja od innych win, sa jednak catkowicie nieistotne dla jedynej majacej
w niniejszym przypadku znaczenie kwestii, czy ocet i wino sa towarami podobnymi.
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Jesli chodzi o odniesienie do wyroku Sadu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie T-501/04
Bodegas Franco-Espariolas przeciwko OHIM — Companhia Geral da Agricultura das
Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (niepublikowanego w Zbiorze), to warto zauwazy¢,
ze wyrok ten dotyczy sprawy, ktéra jest catkowicie odmienna od niniejszego przypad-
ku i nie podaje w watpliwo$¢ zasadno$ci oceny dokonanej przez Izbe Odwolawcza.

W istocie okoliczno$¢, ze w tamtej sprawie, dotyczacej podnoszonego prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w btad w przypadku znaku towarowego ROYAL, zgloszo-
nego dla wina Rioja, i wcze$niejszego znaku towarowego ROYAL FEITORIA, zare-
jestrowanego dla wina Porto, Sad uznal, ze wina Rioja i Porto pomimo tego, ze ich
wspolng cecha jest to, ze sa napojami alkoholowymi, sa podobne jedynie w niskim
stopniu z powodu oczywistych réznic miedzy nimi, ktére sa dobrze znane przeciet-
nemu konsumentowi (pierwsze z nich pije sie w trakcie positku, podczas gdy drugie
jest spozywane jako aperitif lub dla poprawienia trawienia), w zadnym stopniu nie
wskazuje na to, iz w niniejszym przypadku OHIM nieslusznie zwrécit uwage na ist-
nienie okolicznosci pozwalajacych stwierdzi¢ istnienie, co prawda w niskim stopniu,
ale jednak podobienistwa miedzy octem i winem.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze argumenty podniesione przez skarzacego nie
prowadza do podania w watpliwo$¢ zasadnosci oceny dokonanej przez Izbe Odwo-
tawcza w odniesieniu do niskiego stopnia podobienistwa miedzy octem i winem.

Jesli chodzi o ustugi objete zgloszeniem znaku towarowego, w odniesieniu do ktérych
sprzeciw zostal uwzgledniony, a mianowicie ,wylaczne przedstawicielstwa handlowe,
przedstawicielstwa, sprzedaz hurtowa i detaliczng, eksport, import; wszystko wyzej
wymienione dotyczace octu” nalezace do klasy 35, Izba Odwolawcza podtrzymala
ustalenia Wydzialu Sprzeciwéw, zgodnie z ktérymi réwniez te uslugi sa w niskim
stopniu podobne do wina, a przyczyna tych ustalen bylo zasadniczo to, ze w przy-
padku przedsiebiorstw z sektora octu i wina sprzedaz ma uzupelniajacy i pomocniczy
charakter.
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Jednoczes$nie nalezy, podobnie jak OHIM, stwierdzié, ze skarzacy nie podniést zad-
nego argumentu, ktéry kwestionowalby ocene Izby Odwolawczej w zakresie doty-
czacym usltug, ograniczajac sie wylacznie do zakwestionowania tej oceny w zakresie
dotyczacym towardéw (octu i wina).

Ponadto Sad zauwaza, ze zwazywszy na $cisly zwigzek pomiedzy kazdym towarem
ijego sprzedaza, Izba Odwotawcza, po prawidlowym stwierdzeniu, ze miedzy octem
i winem istnieje niski stopien podobienstwa, stusznie uznata réwniez, ze taki sam sto-
pient podobieristwa istnieje pomiedzy z jednej strony uslugami sprzedazy, ktére zo-
staly wyraZnie oznaczone jako ,dotyczace octu” — a mianowicie ,wytacznymi przed-
stawicielstwami handlowymi, przedstawicielstwami, sprzedaza hurtowa i detaliczng,
eksportem, importem; wszystkim wyzej wymienionym dotyczacym octu” nalezacymi
do klasy 35 — i z drugiej strony winem.

Podsumowujac, skarzacy nie wykazal, ze Izba Odwolawcza nieslusznie uznatla, iz
towary i ustugi objete zgloszeniem znaku towarowego i w odniesieniu do ktérych
sprzeciw zostal uwzgledniony, sg, co prawda w niskim stopniu, ale jednak podobne
do towaru oznaczonego wcze$niejszym znakiem towarowym.

Co sie tyczy w drugiej kolejnosci poréwnania oznaczen, nalezy przypomnie¢, ze ca-
fosciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w zakresie, w jakim do-
tyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa kolidujacych
ze soba znakdw, nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Spo-
sOb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnych konsumentéw danych to-
war6w lub ustug odgrywa w calo$ciowej ocenie wspomnianego prawdopodobieristwa
decydujaca role. Przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako ca-
tos¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob. wyrok Trybunalu z dnia
12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. [-4529,
pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Ocena podobiernistwa dwéch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbada-
nia tylko jednego z elementéw tworzacych dany zlozony znak towarowy i poréwnania
go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokona¢ poprzez
analize danych znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako cato$é, co nie ozna-
cza, ze calo$ciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak towarowy w pamieci
wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach zosta¢ zdomino-
wane przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw (zob. ww. w pkt 45 wyrok w sprawie
OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Dopiero wtedy,
gdy wszystkie pozostate sktadniki znaku towarowego sa bez znaczenia, ocena podo-
biefistwa moze zaleze¢ wytacznie od skladnika dominujacego (ww. wyrok w sprawie
OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2007 r. w spra-
wie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Jest
tak w przypadku, gdy skladnik ten jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ zachowa-
ny w pamieci przez wlasciwy krag odbiorcéw obraz tego znaku, w zwiazku z czym
wszystkie pozostale skladniki tego znaku towarowego sa bez znaczenia w wywiera-
nym przezen calo§ciowym wrazeniu (ww. wyrok Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

W zaskarzonej decyzji z powoddw ekonomii procesowej Izba Odwotawcza ograni-
czyla si¢ do poréwnania zgloszonego znaku towarowego z wcze$niejszym wspolnoto-
wym znakiem towarowym nr 226118. W ramach tego poréwnania Izba przyjeta usta-
lenia Wydzialu Sprzeciwéw, zgodnie z ktérymi te znaki towarowe wykazuja wysokie
podobienstwo pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

Sad uwaza w tym wzgledzie, ze Izba Odwolawcza stusznie uznata, ze element stowny
»rioja’, ktory jest wspélny dla obydwu kolidujacych ze sobg znakéw towarowych, sta-
nowi w przypadku kazdego z tych znakéw element dominujacy. Element ten przycia-
ga bowiem uwage wlasciwego kregu odbiorcéw zaréwno ze wzgledu na zajmowane
miejsce (na poczatku zgloszonego znaku towarowego i w srodku wczesniejszego zna-
ku towarowego), jak i — co przyznaja strony — na renome, ktdra sie cieszy w odniesie-
niu do win Rioja w przewazajacej czesci terytorium Unii.
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Co sie tyczy podobienistwa wizualnego, nalezy zauwazy¢, podazajac zasadniczo za
Izbg Odwotawcza, ze obecno$¢ w obu kolidujacych ze soba znakach towarowych ele-
mentu sfownego ,rioja” — ktéry to element znajduje sie na poczatku zgltoszonego zna-
ku towarowego i jest nadrukowany majuskutami po przekatnej w srodku wczesniej-
szego wspdlnotowego znaku towarowego nr 226118 — prowadzi do tego, ze stopien
podobienstwa wizualnego jest, jesli nie wysoki, to przynajmniej znaczacy i to pomi-
mo wystepowania innych, mniej istotnych elementéw pozwalajacych na odréznienie
kolidujacych ze soba znakéw towarowych, a mianowicie elementu stownego ,vina”
umieszczonego na konicu zgloszonego znaku towarowego i réznych elementéw stow-
nych i graficznych, ktére we wczesniejszym znaku towarowym nr 226118 otaczaja
centralny element ,rioja”.

Jesli chodzi o rézne, poczynione przez strony odniesienia do okres§lonych konkret-
nych sposobéw uzywania kolidujacych ze sobg znakéw towarowych na rozpatrywa-
nych towarach, w ramach ktérych skarzacy zwrécit uwage na uzywanie wczeéniej-
szego znaku towarowego na etykietach o wigkszych rozmiarach lub na tylnej czesci
butelek, a CRD zwrdcila uwage na przedstawienia graficzne, ktérych skarzacy uzywat
konkretnie do wydruku zgloszonego znaku towarowego, to te rézne odniesienia sg
nieistotne dla oceny podobienstwa wizualnego kolidujacych ze soba znakéw towaro-
wych, w ramach ktdrej za podstawe przyjmuje si¢ oznaczenia w takiej postaci, w ja-
kiej zostaly one zarejestrowane przez OHIM lub don zgloszone.

Co sie tyczy podobienstwa fonetycznego, nalezy zauwazy¢, podazajac zasadniczo
za Izba Odwolawczg, ze migdzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi istnie-
je wysokie podobienistwo fonetyczne z uwagi na wspolny im element stowny ,rioja”
Element zgloszonego znaku towarowego ,vina’, ktéry znajduje sie na koncu znaku
i w zwiagzku z tym pod wzgledem fonetycznym ma mniejsze znaczenie, nie powoduje
tego, ze to podobienistwo fonetyczne ulega zauwazalnemu zmniejszeniu. Cztery ele-
menty: ,consejo’, ,regulador’, ,denominacion origen” i ,calificada’, umieszczone na
czterech bokach wcze$niejszego znaku towarowego, z ktérych dwa przedstawione sg
pionowo i nie sg wobec tego z fatwoscia czytelne, majg wyraznie drugorzedne znacze-
nie w ramach tegoz znaku towarowego.
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Jesli chodzi o podobienistwo koncepcyjne, nalezy podtrzymac ustalenia Izby Od-
wolawczej dotyczace zasadniczo istnienia podobienistwa koncepcyjnego o wysokim
stopniu. W istocie zawarty w zgloszonym znaku towarowym termin ,riojavina’, tak
jakitermin ,rioja” znajdujacy sie na wcze$niejszym znaku towarowym, ktéry sam jest
pod wzgledem koncepcyjnym wzmocniony poprzez przedstawienie ki§ci winogron
i listka figowego, odsylaja bezposrednio wlasciwy krag odbiorcéw do produktéw wi-
niarskich, i dokladniej do wina Rioja.

Z powyzszych wywodéw wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, ze mie-
dzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi istnieje wysokie podobienistwo.

Co sie tyczy w trzeciej kolejnosci calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w blad, nalezy przypomnie¢, ze ocena ta zaklada pewna wspoélzaleznosé
branych pod uwage czynnikéw, zwlaszcza miedzy podobieistwem znakéw towaro-
wych a podobienstwem oznaczonych nimi towaréw lub ustug. W ten sposé6b niewiel-
ki stopienn podobienstwa tych towaréw lub ustug moze by¢ kompensowany duzym
stopniem podobienstwa znakéw towarowych i na odwrét [wyrok Trybunalu z dnia
23 wrze$nia 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-
-Jagermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.),
Zb.Orz. s. 11-5409, pkt 74].

W niniejszym przypadku Sad, podobnie jak Izba Odwolawcza, uznaje, ze niski sto-
pieft podobienstwa rozpatrywanych towardw i uslug jest kompensowany wysokim
stopniem podobienstwa kolidujacych ze soba znakdéw towarowych z takim skutkiem,
ze istnieje prawdopodobienstwo, iz wlasciwy krag odbiorcéw uzna, ze pochodzenie
handlowe octu i ustug sprzedazy octu, ktére oferowane sa pod znakiem towarowym
RIOJAVINA, jest takie samo jak w przypadku win sprzedawanych pod wcze$niej-
szym znakiem towarowym nr 226118.
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Jesli chodzi o okoliczno$¢, ze skarzacy jest wlascicielem hiszpanskiego znaku towa-
rowego RIOJAVINA i pod tym znakiem towarowym sprzedaje ocet na terytorium
Hiszpanii od ponad 50 lat, nalezy zauwazy¢, ze nawet gdyby okoliczno$¢ ta zostata
udowodniona, nie stanowi ona dowodu na to, ze prawdopodobieristwo wprowadze-
nia konsumentéw hiszpanskich w btad co do pochodzenia handlowego octu sprze-
dawanego pod tym znakiem towarowym nie istnieje. Ponadto i w kazdym razie krag
odbiorcéw, ktérego dotyczy ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, obej-
muje nie odbiorcéw hiszpanskich, lecz szerszy zakres odbiorcéw, a mianowicie od-
biorcéw w Unii.

Co sie tyczy argumentu, ze CRD nie moze dazy¢ do monopolizacji uzywania stowa
»rioja” w sektorze, w ktérym nie moze prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, a mianowi-
cie w sektorze octu, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 12 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 [obecnie art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009] ,wspdlnotowy znak to-
warowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie
[...] oznaczen dotyczacych [...] pochodzenia geograficznego [...] towaru [...], pod
warunkiem ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu”

Jednoczesnie art. 64 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 66 ust. 2 rozporza-
dzenia nr 207/2009), ktéry stanowi, ze ,w drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. ¢)
znaki lub oznaczenia, ktére stuza w obrocie dla oznaczenia geograficznego pocho-
dzenia towaréw lub uslug, moga by¢ wspdlnotowymi znakami wspélnymi w rozu-
mieniu ust. 1, przewiduje, ze ,wspdlny znak nie uprawnia wtasciciela do zakazywania
osobom trzecim uzywania w obrocie takich znakéw lub oznaczen, pod warunkiem ze
uzywaja ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu” oraz ze ,w szcze-
goblnosci taki znak nie moze by¢ powotany wobec strony [osoby] trzeciej, ktora jest
uprawniona do uzywania nazwy geograficznej”.

Tymczasem wbrew temu, co zdaje sie sugerowac¢ skarzacy, CRD, wszczynajac po-
stepowanie w sprawie sprzeciwu, w zadnym wypadku nie zmierzala do stanowiacej
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naruszenie wyzej wymienionych przepiséw monopolizacji uzywania stowa ,rioja’; czy
to w odniesieniu do octu, czy jakiegokolwiek innego towaru.

Celem postepowania wszczetego przez CRD jest wylacznie zapewnienie jej za pomo-
cg art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ochrony praw wlasnosci intelektualnej, ktore
wynikaja z rejestracji wezesniejszego znaku towarowego nr 226118 przed naruszenia-
mi, ktére moglyby wynikna¢ z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego wigzgcej
sie z prawdopodobienstwem wprowadzenia w btad.

Jesli chodzi o przytoczona okolicznos¢, ze CRD nie sprzeciwita sie rejestracji innych
wspolnotowych znakdw towarowych zawierajacych stowo ,rioja’, w tym znaku ozna-
czajacego towary nalezace do klasy 30 (ocet), okoliczno$¢ ta jest nieistotna dla oceny
jedynej kwestii majacej znaczenie w niniejszej sprawie, czy — jak zauwazyl OHIM
w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu wszczetego przez CRD wobec rejestra-
¢ji znaku zgloszonego przez skarzacego — w przypadku tego zgtoszonego znaku to-
warowego i wczesniejszego znaku towarowego nr 226118 istnieje prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w btad.

Z uwagi na to, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzacy, OHIM nie dopuscit sie na-
ruszenia, stwierdzajac, ze w niniejszym przypadku istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, na-
lezy oddali¢ jedyny podniesiony przez skarzacego zarzut, dotyczacy naruszenia tegoz
przepisu.

Wynika z tego, ze niniejsza skarge nalezy oddali¢ w catosci, bez potrzeby zbadania
zadania skarzacego, ktdre dotyczy ,,dopuszczenia zgltoszonego znaku towarowego do
rejestracji dla klas 29, 30 i 35”.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania Sadu kosztami zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy przegrat
sprawe, nalezy — zgodnie z zgdaniem OHIM i CRD - obciazy¢ go poniesionymi przez
nie kosztami.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Félix Muiioz Arraiza pokrywa koszty postepowania.

Vilaras Prek Ciuca

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 czerwca 2010 r.

Podpisy
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