LAN AIRLINES PRZECIWKO OHIM — AIR NOSTRUM (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM)

WYROK SADU (czwarta izba)
z dnia 8 lutego 2011 r.*

W sprawie T-194/09

Lan Airlines, SA, z siedziba w Renca (Chile), reprezentowana przez adwokatéw
E. Armije Chavarriego oraz A. Castdna Péreza-Gdémeza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzg¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortuiie, dziatajacego w charak-
terze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg OHIM byta:

Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterraneo, SA, z siedziba w Manises

(Hiszpania),

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia

19 lutego 2009 r. (sprawa R 107/2008-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu miedzy Lan Airlines, SA a Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterréaneo, SA,

SAD (czwarta izba),

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jirimie (sprawozdawca) i M. van der Woude,
sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 13 maja 2009 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
10 wrzes$nia 2009 r.,

po zapoznaniu sie z replika ztozong w sekretariacie Sadu w dniu 30 listopada 2009 r.,

uwzgledniajac, 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 przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia cze$ci ustnej postepowania,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 14 czerwca 2005 r. Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterraneo, SA zlozyla
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to oznaczenie stowne LINEAS
AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM.

Ustugi, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klasy 39 w rozumieniu porozu-
mienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja na-
stepujacemu opisowi: ,transport; pakowanie i sktadowanie towaréw; organizowanie
podroézy”.
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Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 47/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.

W dniu 20 lutego 2006 r. skarzaca, Lan Airlines, SA, wniosta sprzeciw na podstawie
art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla ustug wskazanych w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw oparty byl na nastepujacych prawach wcze$niejszych:

— wczesniejszy stowny znak towarowy LAN, bedacy przedmiotem rejestracji wspdl-
notowej nr 3350899, dokonanej w dniu 17 grudnia 2004 r. ;

— odtworzony ponizej wcze$niejszy kolorowy graficzny znak towarowy, bedacy
przedmiotem rejestracji wspélnotowej nr 3694957, dokonanej w dniu 4 sierpnia
2005 r.

LAN

S

Wezesniejsze znaki towarowe zostaly zarejestrowane dla towaréw i uslug nalezacych
do klas 35, 39 i 43 w przypadku slownego znaku towarowego oraz do klasy 39 w przy-
padku graficznego znaku towarowego i odpowiadaja, dla kazdej z poszczegdlnych
klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,reklama; zarzadzanie w dziatalnos$ci handlowej; administrowanie dzia-
falnos$ci handlowej”;
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— klasa 39: ,ustugi przewozu pasazeréw, towaréw, dokumentdéw i papieréw warto-
$ciowych dowolnym $rodkiem transportu; przechowywanie, dozér, sktadowanie,
magazynowanie, pakowanie i dystrybucja za pomoca wszelkich $srodkéw wszel-
kiego typu towaréw, dokumentéw i papieréw warto$ciowych; informacje doty-
czgce podrdzy lub przewozu towaréw przez posrednikéw; ustugi kurierskie”;

— klasa 43: ,uslugi zaopatrzenia w zywnosc¢ i napoje; tymczasowe zakwaterowanie”

W sprzeciwie odniesiono si¢ do wszystkich towaréw i ustug chronionych wczesniej-
szymi znakami towarowymi.

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

W dniu 30 pazdziernika 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw, stwierdzajac
zasadniczo brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku rozpatry-
wanych oznaczen.

W dniu 2 stycznia 2008 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 57—62 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwolanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 19 lutego 2009 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwolawcza OHIM oddalita to odwotanie. W decyzji tej stwierdzita zasadniczo, ze
w przypadku omawianych oznaczen nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad przecietnych konsumentéw europejskich stanowiacych wlasciwy krag odbior-
cdw, poniewaz chociaz omawiane uslugi sa identyczne, to jednak wspomniane ozna-
czenia, oceniane w caltosci, nie sa podobne.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzaca podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 40/94. Twierdzi ona zasadniczo, ze w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw,
mianowicie przecietnych konsumentéw hiszpanskich, w przypadku omawianych
oznaczen istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w bfad.

Na postawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wta-
$ciciela wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie reje-
struje sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobienistwa oznaczonych tymi dwoma znakami
towardw lub uslug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad odbiorcéw
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na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia
z wczesniejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. Prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w btad podlega calo$ciowej ocenie zgodnie ze sposo-
bem postrzegania rozpatrywanych oznaczen oraz towaréw lub ustug przez wlasciwy
krag odbiorcéw, z uwzglednieniem wszystkich istotnych okoliczno$ci danego przy-
padku, w szczegdlno$ci wzajemnej zaleznosci pomiedzy podobienstwem oznaczen
a podobienstwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Bever-
ly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. 11-2821, pkt 30-33 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcow

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o okreSlenie terytorium, na ktérym nalezy
uwzgledni¢ sposéb postrzegania omawianych oznaczen i rozpatrywanych uslug
przez wlasciwy krag odbiorcéw, skarzaca kwestionuje ocene dokonana przez Izbe
Odwotawcza w pkt 14 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktéra ,sposéb postrzegania
omawianych oznaczen i rozpatrywanych ustug odpowiada sposobowi, w jaki beda je
postrzega¢ odbiorcy we Wspdlnocie Europejskiej”. Jej zdaniem Izba Odwotawcza po-
winna byla uwzgledni¢ w niniejszym przypadku wytacznie sposéb ich postrzegania
przez konsumentdéw hiszpanskich. Skarzaca twierdzi, ze zgodnie z orzecznictwem do
odmowy rejestracji zgloszonego znaku towarowego wystarczy, ze prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad istnieje na samym tylko terytorium Hiszpanii.

W tym wzgledzie, chociaz prawda jest, ze do odmowy rejestracji zgltoszonego zna-
ku towarowego wystarczy, by prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad istnialo
w odczuciu konsumentéw znajdujacych sie na terytorium jednego tylko parstwa
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czlonkowskiego, nalezy jednak zauwazy¢, ze takie stwierdzenie nie ma wplywu na
kwestie okreslenia wlasciwego kregu odbiorcéw. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 to w $wietle punktu widzenia kregu odbiorcéw na teryto-
rium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony, nalezy ocenia praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w blad. Zatem ze wzgledu na to, ze wcze$niejsze
znaki towarowe sa wspolnotowymi znakami towarowymi, Izba Odwotawcza stusznie
stwierdzila, ze nalezy oceni¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad z perspek-
tywy sposobu postrzegania tych znakéw i ustug przez konsumentéw znajdujacych sie
na calym terytorium Unii, a nie tylko na samym terytorium Hiszpanii.

W drugiej kolejnosci, w odniesieniu do poziomu uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw,
nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu cato$ciowej oce-
ny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego
konsumenta danej kategorii towaréw lub ustug, ktdry jest wlasciwie poinformowa-
ny, dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okolicznos¢, ze poziom
uwagi przecigtnego konsumenta moze sie rézni¢ w zaleznosci od rozpatrywanej kate-
gorii towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04
Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449,
pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie skarzaca przylacza sie do oceny dokonanej przez Izbe Odwo-
tawczg w pkt 13 i 14 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktéra wlasciwy krag odbiorcéw
sklada sie z przecietnych konsumentéw, ktérzy sa wlasciwie poinformowani oraz do-
statecznie uwazni i rozsadni, natomiast OHIM sprzeciwia sie tej ocenie, utrzymujac,
ze poziom uwagi wlasciwego kregu odbiorcow jest wysoki lub co najmniej wyzszy od
przecietnego.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, jak stusznie zauwaza skarzaca, ze niektére
z ustug oznaczonych rozpatrywanymi znakami, takie jak ustugi przewozu nalezace do
klasy 39, skierowane sa do ogé6tu odbiorcéw w przypadku zakupu biletéw lotniczych
przez Internet, ktére moga kosztowaé w wypadku niektérych miejsc przeznaczenia
tylko kilka euro, i Ze przy takim zalozeniu 6w czynnik, jak réwniez czynnik zwigzany
z datami i rozkladem lotéw przewazaja przy decyzji o zakupie nad czynnikiem wy-
boru linii lotniczej. W rezultacie nalezy oddali¢ jako bezzasadny argument OHIM,
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zgodnie z ktérym wiasciwy krag odbiorcéw wykazuje przy zakupie omawianych
ustug wyzszy poziom uwagi od poziomu uwagi przecietnego konsumenta.

Nalezy wiec stwierdzi¢, jak uczynila to Izba Odwolawcza w zaskarzonej decyzji, ze
wlasciwym kregiem odbiorcéw sa przecietni konsumenci europejscy, ktérzy sa wia-
$ciwie poinformowani oraz dostatecznie uwazni i rozsadni.

W przedmiocie poréwnania ustug

Ze wzgledu na to, ze ustugi nalezace do klasy 39 oznaczone wcze$niejszymi znakami
towarowymi zawieraja uslugi objete zgloszeniem, Izba Odwotawcza stusznie stwier-
dzita w pkt 15 i 32 zaskarzonej decyzji, ze uslugi oznaczone przez rozpatrywane znaki
towarowe s3 identyczne, czego strony nie kwestionuja.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Zgodnie z orzecznictwem calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego po-
dobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie
calo$ciowym wrazeniu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniaja-
cych i dominujacych. Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnych
konsumentéw danych towaréw lub ustug odgrywa w calo$ciowej ocenie tego praw-
dopodobienstwa decydujaca role. Przecietny konsument postrzega zwykle znak to-
warowy jako calos$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob. wyrok
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Trybunalu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker,
Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ocena podobienistwa dwoéch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do
uwzglednienia tylko jednego z elementéw tworzacych ztozony znak towarowy i po-
réwnania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokonac
poprzez analize danych znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako catosé, co nie
oznacza, ze caloSciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak towarowy w pa-
mieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektdérych przypadkach zostaé zdo-
minowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw (zob. ww. w pkt 25 wyrok w spra-
wie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Dopiero
wtedy, gdy wszystkie pozostate skladniki znaku towarowego sa bez znaczenia, ocena
podobienstwa moze zaleze¢ wyltacznie od sktadnika dominujacego (ww. w pkt 25 wy-
rok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunatu z dnia 20 wrze$nia
2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze,
pkt 42). Jest tak w szczegdlnosci wéwczas, gdy skladnik ten jest w stanie samodzielnie
zdominowa¢ zachowany w pamieci przez wlasciwy krag odbiorcéw obraz tego znaku,
w zwiazku z czym wszystkie pozostate sktadniki tego znaku towarowego sa nieistotne
dla wywieranego przez niego calo$ciowego wrazenia (ww. wyrok Nestlé przeciwko
OHIM, pkt 43).

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobienistwa wizu-
alnego miedzy stownym a graficznym znakiem towarowym, poniewaz te dwa rodzaje
znakéw maja postac graficzng mogaca wywieraé wrazenie wizualne [zob. wyrok Sadu
z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM — Star TV (STAR
TV), Zb.Orz. s. II-1515, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo)].

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze podczas gdy wcze$niejszy stowny znak towa-
rowy zawiera jedynie element ,lan’, a wczeéniejszy graficzny znak towarowy zlozony
jest z elementu stfownego ,lan” pisanego wielkimi literami, po ktérym nastepuje styli-
zowana gwiazda, zgloszony znak towarowy sklada sie z elementéw slownych ,lineas
aereas del mediterraneo” i ,lam”.
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W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o wystepowanie w zgloszonym znaku towaro-
wym ewentualnego elementu dominujacego lub elementu nieistotnego dla wywiera-
nego przez ten znak calo$ciowego wrazenia, skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza
nie wskazala, ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez zgloszony znak towarowy jest
zdominowane przez element ,lam” ze wzgledu na to, Ze element ,lineas aereas del
mediterraneo’, ktérego znaczenie konsument hiszpanski zrozumie, opisuje rozpatry-
wane ustugi. Skarzaca zatem uwaza, ze Izba Odwotawcza powinna byla przy poréw-
nywaniu rozpatrywanych oznaczen uwzgledni¢ tylko dominujacy element zgloszone-
go znaku towarowego, ktérym jest ,lam”.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, iz chociaz prawda jest, ze co do zasady odbiorcy
nie uwazaja elementu opisowego stanowiacego cze$¢ znaku towarowego za element
odrézniajacy i dominujacy wywieranego przez ten znak calo$ciowego wrazenia, to
jednak nieznacznie odrézniajacy charakter elementu znaku towarowego niekoniecz-
nie oznacza, w szczeg6lnosci jesli wzia¢ pod uwage jego rozmiar lub umiejscowienie
w oznaczeniu, ze omawiany element jest bez znaczenia w calo§ciowym wrazeniu wy-
wieranym przez to oznaczenie.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze — jak wskazala Izba Odwolawcza zasadniczo
w pkt 22127 zaskarzonej decyzji — element ,lineas aereas del mediterraneo’; ktéry zo-
stanie zrozumiany przez hiszpanskojezyczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcéw jako
odnoszacy sie do ustug transportu powietrznego w rejonie Morza Srédziemnego, sta-
nowi opis cze$ci ustug objetych zgloszonym znakiem, ktéry wskazuje na geograficzng
lokalizacje miejsca, gdzie ustugi te sa $wiadczone. Jednakze wbrew temu, co twierdzi
skarzaca, samo to stwierdzenie nie moze doprowadzi¢ do uznania, ze omawiany ele-
ment jest bez znaczenia w calo§ciowym wrazeniu wywieranym przez zgloszony znak
towarowy, a zatem ze element sfowny ,lam” jest jego elementem dominujacym.

Po pierwsze bowiem, nalezy zauwazy¢, jak zasadniczo stwierdzita Izba Odwotawcza
w pkt 23 zaskarzonej decyzji, Ze element ,lineas aereas del mediterraneo” moze przy-
ciaga¢ uwage ogoétu wilasciwych konsumentéw bez wzgledu na to, czy méwia, czy
nie méwig oni po hiszpansku, ze wzgledu na to, ze z jednej strony omawiany ele-
ment zajmuje w zgltoszonym znaku towarowym znacznie wigcej miejsca niz element
slam’, a z drugiej strony 6w element jest natychmiast postrzegalny z powodu jego
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umiejscowienia na poczatku omawianego znaku. W tym wzgledzie skarzaca podnosi,
iz z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze istnieja wyjatki od zasady, zgodnie z kt6-
ra uwage przecietnego konsumenta przyciaga poczatkowa cze$¢ znaku towarowe-
go. Nalezy jednak oddali¢ ten argument, poniewaz skarzaca nie przedstawia zadnej
konkretnej okolicznosci pozwalajacej uznac, ze ocena Izby Odwolawczej w niniejszej
sprawie jest bledna.

Po drugie, w szczegdélnoéci w odniesieniu do konsumentéw hiszpanskojezycznych
nalezacych do wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy stwierdzi¢, ze — jak uznala za-
sadniczo Izba Odwotawcza w pkt 22 i 27 zaskarzonej decyzji — ze wzgledu na to, iz
konsument hiszpanski bedzie postrzegal termin ,lam” jako skrét elementu ,lineas
aereas del mediterraneo’, jest prawdopodobne, ze zachowa w pamieci ten ostatni.
Z jednej strony bowiem, wbrew temu, co twierdzi skarzaca, mozliwe jest, iz rzeczony
konsument zapamieta element ,lineas aereas del mediterraneo’, poniewaz omawia-
ny element umozliwia mu zrozumie¢, ze element ,lam” jest skrétem utworzonym
z pierwszych liter stéw ,lineas’, ,aéreas” i ,mediterraneo”; z drugiej strony, jak za-
uwaza OHIM - i wbrew twierdzeniom skarzacej — poniewaz czesto zdarza sie, ze
znaki towarowe oznaczajace uslugi transportu powietrznego zawieraja stowne ele-
menty stanowiace opis wspomnianych ustug i terytoriéw, z ktérych lub do ktérych
sq one gléwnie oferowane, jak na przyklad wspdlnotowe znaki towarowe American
Airlines, AIR FRANCE czy LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA, rzeczony
konsument moze zrozumie¢, ze element ,lineas aereas del mediterraneo” identyfiku-
je pochodzenie handlowe ustug transportowych oferowanych przez okreslona linie
lotnicza.

Dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze element ,lineas aereas del mediterraneo” nie moze
by¢ uznany za nieistotny w calo§ciowym wrazeniu wywotywanym u wlasciwego kre-
gu odbiorcéw przez zgloszony znak towarowy, bez wzgledu na to, czy sa oni hiszpani-
skojezyczni, czy tez nie.

Pozostale argumenty podniesione przez skarzaca nie moga podwazy¢ tego
stwierdzenia.
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Przede wszystkim argument skarzacej, ze z wyroku Sadu z dnia 18 pazdziernika
2007 r. w sprawie T-425/03 AMS przeciwko OHIM — American Medical Systems
(AMS Advanced Medical Services), Zb.Orz. s. 11-4265, pkt 84, wynika, iz jest praw-
dopodobne, Ze konsument bedzie sie odnosit tylko do akronimu wystepujacego
w znaku towarowym, nie moze zmieni¢ stwierdzenia dokonanego w pkt 34 powy-
zej, zgodnie z ktérym element ,lineas aereas del mediterraneo” nie jest pozbawiony
znaczenia w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym przez zgloszony znak towarowy.
W istocie w ww. wyroku w sprawie AMS Advanced Medical Services (pkt 74) Sad
orzekl, ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez graficzny znak towarowy AMS Ad-
vanced Medical Services byto zdominowane przez skrét AMS, dopiero w nastepstwie
stwierdzenia, Zze omawiany skrét zajmowatl centralng pozycje i byt wiekszy niz inne
elementy wystepujace w tym znaku. Poniewaz, jak wynika z pkt 32 powyzej, nie miato
to miejsca w niniejszym przypadku, nalezy oddali¢ argument skarzacej w tym wzgle-
dzie jako bezzasadny.

Nastepnie nalezy oddali¢ jako bezzasadny argument skarzacej, zgodnie z ktérym
Izba Odwolawcza zaniechata stwierdzenia, ze ze wzgledu na podobieristwo elemen-
tu stownego ,lan” wcze$niejszych znakéw i elementu stownego ,lam” zgloszonego
znaku towarowego renoma wcze$niejszych znakéw towarowych wzmacnia charakter
odroézniajacy tego elementu w zgloszonym znaku towarowym. Z jednej strony skarzg-
ca nie przedstawila Sagdowi zadnego dowodu pozwalajacego na ocene renomy wczes-
niejszych znakow towarowych; z drugiej strony nawet przy zalozeniu, ze wcze$niejsze
znaki towarowe ciesza sie pewna renoma i ze w rezultacie w przypadku zgloszonego
znaku towarowego, z powodu duzego podobienistwa miedzy jego elementem ,lam”
i elementem stownym ,lan” wcze$niejszych znakéw towarowych, uwage wlasciwego
konsumenta bedzie przyciaga¢ w szczegdélnosci ten wlasnie element, nalezy stwier-
dzi¢, ze tego typu renoma wczeséniejszych znakéw towarowych nie powoduje, ze ele-
ment ,lineas aereas del mediterraneo” staje si¢ bez znaczenia w ramach wywieranego
przez zgloszony znak towarowy cato$ciowego wrazenia, zwazywszy na okolicznosci
przytoczone w pkt 32 i 33 powyzej.

Wreszcie nalezy oddali¢ jako bezzasadny argument skarzacej, zgodnie z ktérym
Izba Odwotawcza btednie odmoéwita zbadania decyzji Oficina Espanola de Patentes
y Marcas (hiszpaniskiego urzedu patentowego), przedstawionych jej przez skarzaca,
w ktérych urzad ten odrzucit zgloszenia znakéw towarowych zawierajacych ele-
ment ,lineas aereas de”. Zgodnos¢ z prawem decyzji izb odwolawczych jest bowiem
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oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 [wyrok Sadu z dnia 4 li-
stopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz przeciwko OHIM — Granjas Castellé (CA-
STILLO), Rec. s. 11-4835, pkt 37]. Ponadto skoro rejestracje dokonane ewentualnie
dotychczas w niektérych panstwach cztonkowskich stanowia jedynie element, ktéry
moze by¢ uwzgledniany do celéw rejestracji wspolnotowego znaku towarowego i nie
jest rozstrzygajacy [zob. wyrok Sadu z dnia 19 wrzeénia 2001 r. w sprawie T-337/99
Henkel przeciwko OHIM (Okragta czerwono-biata tabletka), Rec. s. 1I-2597, pkt 58
i przytoczone tam orzecznictwo], to to samo dotyczy decyzji odmawiajacych reje-
stracji znakéw towarowych wydanych przez krajowe urzedy. Wobec tego w niniejszej
sprawie, nawet jesli decyzje Oficina Espaifiola de Patentes y Marcas, na ktére powoluje
sie skarzaca, stanowia elementy, ktére nie bedac rozstrzygajacymi, zmierzaja do wy-
kazania, Ze element ,lineas aereas del mediterraneo” jest nieznacznie odrézniajacy,
to wciaz Izba Odwolawcza nie popelnita btedu, uznajac z powoddéw przedstawionych
w pkt 32 i 33 powyzej, ze omawiany element nie byl jednak bez znaczenia w ramach
calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez zgloszony znak towarowy.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy wiec uznaé, ze wbrew temu, co twierdzi
skarzaca, Izba Odwotawcza stusznie wykluczyta w pkt 33 zaskarzonej decyzji do-
minujacy charakter elementu ,lam” w zgloszonym znaku towarowym i w rezultacie
przy poréwnaniu rozpatrywanych oznaczen zgodnie z orzecznictwem przytoczonym
w pkt 26 powyzej uwzglednila réwniez element ,lineas aéreas del mediterraneo” wy-
stepujacy w rozpatrywanym znaku.

W drugiej kolejnosci, w odniesieniu do ewentualnych podobienistw lub réznic miedzy
rozpatrywanymi oznaczeniami pod wzgledem wizualnym i fonetycznym, nalezy na
wstepie zauwazy¢, ze skarzaca przylacza sie do oceny Izby Odwotawczej dokonanej
w pkt 26 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktéra wyraz ,lam’, umieszczony na koncu
zgloszonego znaku towarowego, i wyraz ,lan” we wczeéniejszych znakach towaro-
wych sa podobne. Jednakze, jak réwnie slusznie podniosta w pkt 26 zaskarzonej decy-
zji Izba Odwotawcza i wbrew twierdzeniu skarzacej, zgodnie z ktérym przy poréwna-
niu rozpatrywanych znakéw ze zgtoszonego znaku towarowego nalezalo uwzglednic
tylko element ,lam’, wystepujace miedzy elementem slownym ,lam” w zgloszonym
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znaku towarowym i elementem stownym ,lan” we wcze$niejszych znakach towaro-
wych podobienistwa znosi okoliczno$¢, ze omawiane znaki towarowe oceniane jako
calosé¢ réznia sie od siebie zaréwno z wizualnego, jak i z fonetycznego punktu widze-
nia. Podczas gdy wczesniejsze znaki towarowe sa bowiem tworzone tylko przez jeden
element stowny zlozony z trzech liter, mianowicie ,lan’; a wcze$niejszy graficzny znak
towarowy zawiera ponadto stylizowana gwiazde, zgloszony znak towarowy sklada sie
z elementéw stownych ,lineas aereas del mediterraneo” i ,lam’, zawierajacych w su-
mie trzydziesci liter, skutkiem czego, jak stusznie wskazata Izba Odwotawcza w pkt 25
zaskarzonej decyzji, rozpatrywane znaki towarowe réznia sie nie tylko ze wzgledu na
sliczbe sktadajacych sie na nie stéw, ich strukture i dlugo$¢’, lecz réwniez z uwagi na
ich brzmienie. Nalezy zatem oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym rozpatry-
wane znaki sa podobne pod wzgledem wizualnym i fonetycznym.

Co sie tyczy ptaszczyzny konceptualnej, skarzaca twierdzi zasadniczo, Ze rozpatrywa-
ne znaki towarowe nie réznia si¢ pod wzgledem konceptualnym, poniewaz element
dominujacy zgloszonego znaku towarowego, mianowicie element stowny ,lam’} i je-
dyny element stowny we wcze$niejszych znakach towarowych, tzn. element ,lan’, nie
maja zadnego znaczenia semantycznego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, jak uczynita to Izba Odwotawcza w pkt 28 zaskar-
zonej decyzji, ze konsument hiszpanskojezyczny, ktéry nalezy do wlasciwego kregu
odbiorcéw, zrozumie element ,lineas aereas del mediterraneo” wystepujacy w zgto-
szonym znaku towarowym jako odnoszacy sie do uslug transportu powietrznego
w rejonie Morza Srédziemnego i dostrzeze zwigzek miedzy tym elementem a ele-
mentem stownym ,lam’; ktéry stanowi jego skrot.

Wobec tego wbrew temu, co twierdzi skarzaca, nalezy stwierdzi¢, na co wskazala
tez Izba Odwotawcza w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze jakkolwiek cze$¢ odbiorcow
nalezacych do wlasciwego kregu, ktérzy nie znaja jezyka hiszpanskiego cho¢by w nie-
znacznym stopniu, nie bedzie w stanie dostrzec miedzy rozpatrywanymi znakami
towarowymi zadnej réznicy ani zadnego podobienistwa pod wzgledem konceptual-
nym, to jednak ci odbiorcy nalezacy do wlasciwego kregu, ktérzy posiadaja chocby
nieznaczna znajomos$¢ jezyka hiszpanskiego, dostrzega réznice miedzy zgloszonym
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znakiem towarowym, ktéry zrozumieja jako odnoszacy sie do uslug transportu po-
wietrznego w rejonie Morza Srédziemnego, a wczesniejszymi znakami towarowymi,
w przypadku ktérych z dokumentéw zawartych w aktach sprawy przed Sadem nie
wynika, jakoby rzeczony krag odbiorcéw nadawatl im szczegélne znaczenie, a w kaz-
dym razie znaczenie wykazujace podobienistwa do znaczenia zgloszonego znaku
towarowego.

Zwazywszy na ogot powyzszych ustalen, nalezy stwierdzi¢, jak zasadniczo uznata
w pkt 30 i 31 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza, Ze rozpatrywane oznaczenia,
oceniane kazde jako calo$¢, sa rdzne, jesli wzia¢ pod uwage, po pierwsze, réznice
wizualne i fonetyczne, a po drugie, badz to réznice pod wzgledem konceptualnym
dla hiszpanskojezycznej czesci wlasciwego kregu odbiorcéw, badz tez brak znaczenia
semantycznego rozpatrywanych oznaczen dla niehiszpanskojezycznej czesci wtasci-
wego kregu odbiorcow.

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w bigd

Izba Odwotawcza uznata zasadniczo w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze nawet jesli ustu-
gi, do ktérych odnosza si¢ rozpatrywane znaki towarowe, sg identyczne, brak podo-
bienistwa miedzy omawianymi znakami towarowymi wyklucza istnienie prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w btad.

Skarzaca twierdzi natomiast, ze w przypadku zgloszonego znaku towarowego i wczes-
niejszych znakéw towarowych takie prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad ist-
nieje, poniewaz z jednej strony sg one podobne pod wzgledem wizualnym i fonetycz-
nym, jak réwniez nie posiadaja zadnego znaczenia semantycznego, a z drugiej strony
ustugi, do ktorych odnosza sie te znaki, sg identyczne.

W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze zwazywszy na brak podobieristwa omawianych
oznaczen (zob. pkt 44 powyzej), Izba Odwolawcza miata racje, stwierdzajac za-
sadniczo w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze mimo identycznosci oznaczonych ustug
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w przypadku zgloszonego znaku towarowego i wczeéniejszych znakéw towarowych
nie istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad wlasciwego kregu odbiorcéw.
W istocie w ramach calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
fakt identycznosci oznaczonych ustug nie moze kompensowac braku podobienistwa
omawianych oznaczen [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
T-265/06 Lee/DE przeciwko OHIM — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA
del SOLE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 56].

Whiosku tego nie podwaza argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotaw-
cza zaniechala rozpatrzenia renomy wcze$niejszych znakéw towarowych. Zgodnie
bowiem z orzecznictwem renoma znaku jest elementem, ktéry nalezy uwzglednic
w ramach oceny, czy podobienstwo oznaczen lub towaréw i uslug jest wystarcza-
jace dla zaistnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad [wyrok Sadu z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM - France Distribu-
tion (HUBERT), Rec. s. 1I-5275, pkt 65; zob. wyrok Sadu z dnia 15 wrze$nia 2009 r.
w sprawie T-308/08 Parfums Christian Dior przeciwko OHIM - Consolidated Artists
(MANGO adorably), niepublikowany w Zbiorze, pkt 53 i przytoczone tam orzecznic-
two]. Wobec tego renome wcze$niejszego znaku towarowego nalezy uwzglednié¢ na
etapie oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad po ustaleniu podobienstwa
znakéw towarowych, a nie w celu ustalenia tego podobienistwa (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie MANGO adorably, pkt 54). Poniewaz w niniejszej sprawie stwier-
dzono, w pkt 44 powyzej, brak podobienstwa rozpatrywanych oznaczen, Izba Odwo-
tawcza nie popetnita btedu, nie badajac ewentualnej renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych. Argument podniesiony przez skarzaca w tym wzgledzie nalezy zatem
oddali¢ jako bezzasadny.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, podobnie jak uczynita to Izba
Odwotlawcza, ze w przypadku rozpatrywanych oznaczen nie istnieje prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w blad.

Nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadny jedyny zarzut podniesiony przez skarzaca oraz
oddali¢ skarge.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje ob-
cigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skar-
zgca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM - obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Lan Airlines, SA zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pelikdnova Jurimée Van der Woude

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lutego 2011 r.

Podpisy
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