GFK PRZECIWKO OHIM — BUS (ONLINE BUS)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (czwarta izba)
z dnia 24 listopada 2005 r.”

W sprawie T-135/04

GIK AG, z siedziba w Norymberdze (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw
U. Briickmanna oraz R. Langego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez T. Lorenza Eichenberga, dziafajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM byta:

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, z siedzibg
w Monachium (Niemcy),

majacej za przedmiot stwierdzenie niewaznosci decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej
OHIM z dnia 4 lutego 2004 r. (sprawa R 327/2003-1) dotyczacej postepowania
w sprawie sprzeciwu wniesionego przez uprawnionego z rejestracji niemieckiego
graficznego znaku towarowego zawierajacego element slowny ,BUS”, jak réwniez
figure skiadajaca sie z trzech powigzanych ze soba tréjkatéw, wobec rejestracji
stownego wspolnotowego znaku towarowego Online Bus dla ustug zaliczanych do
klasy 35,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sedziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 8 kwietnia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
29 wrzeénia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 czerwca 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Ololicznosci powstania sporu

W dniu 15 listopada 1999 . na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) z péin. zm.,, skarzaca zlozyla do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku
towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest slowne oznaczenie
Online Bus.

Uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje wymienionego wyzej znaku, zaliczane sg
do klasy 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towardw i ustug dla celéw rejestracji znakow z dnia 15 czerwea 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,sporzadzanie
statystyk z zakresu ekonomii, marketing, badanie i analiza rynku, porady z zakresu
zarzadzania przedsigbiorstwem, porady organizacyjne, profesjonalne doradztwo
handlowe, kompilacja i udostepnianie danych z zakresu ekonomii”.
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Zgloszenie opublikowane zostato w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych
nr 57/2000 z dnia 17 lipca 2000 r.

W dniu 6 pazdziernika 2000 r. sptka BUS — Betreuungs- und Unternehmensbe-
ratungs GmbH wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku wspoélnoto-
wego w stosunku do wszystkich uslug objetych zgloszeniem. W uzasadnieniu
sprzeciwu wskazala ona na prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i niemieckiego znaku towarowego,
na ktéry przystuguje jej prawo ochronne, zarejestrowanego w dniu 12 wirzeénia
1988 r. miedzy innymi dla ustug ,doradztwa z zakresu zarzadzania przedsigbior-
stwem” zaliczanych do klasy 35, chronigcego nastepujace oznaczenie graficzne:

W zwigzku z tym, ze skarzgca zazadala na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94 przedstawienia dowodu na okoliczno$¢ uzywania wezeéniejszego znaku
towarowego, druga strona w postepowaniu przed OHIM przedstawita dowdd na
uzywanie ponizszego oznaczenia:
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Moca decyzji z dnia 25 lutego 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit wniesiony
sprzeciw.

W dniu 29 kwietnia 2003 r. skarzaca, na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Moca decyzji z dnia 4 lutego 2004 r. (sprawa R 327/2003-1), dorgczonej skarzgcej
w dniu 13 lutego 2004 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”), Pierwsza Izba
Odwolawcza OHIM oddalifa odwolanie. Uznata ona przede wszystkim, ze element
graficzny zlozony z trzech powigzanych ze sobg trojkatéw oraz element stowny
sbus” sa dwoma elementami odrézniajacymi weze$niejszego znaku towarowego. A
zatem uzywanie tego oznaczenia, ktére zostalo wykazane, nie oslabilo charakteru
odrdzniajacego zarejestrowanego znaku. Izba Odwolawcza stwierdzila takze, ze
konkurujace ze sobg znaki towarowe wykazuja niewiele podobiefistw na plaszczyz-
nie wizualnej, lecz s3 podobne pod wzgledem fonetycznym. Z tego powodu istnicje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad danego kregu odbiorcéw tj. konsu-
mentéw niemieckich, zwazywszy na duze podobienstwo oferowanych ustug,

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,

— odrzucenie sprzeciwu wniesionego przez druga strong w postepowaniu przed
OHIM,

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do zakresu zadan skarzacej

Na rozprawie skarzaca ograniczyla pierwsze ze swoich zadan precyzujac, Ze domaga
sie ona stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji tylko w zakresie, ktéry dotyczy
oznaczonych w zgloszeniu ustug ,badania i analizy rynku”.

Zadanie to nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze skarzaca domaga sie jedynie
stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji w czeéci [zob. podobnie wyrok z dnia
5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka),
Rec. str. 11-383, pkt 14]. Zadanie to nie jest jako takie sprzeczne z wynikajacym
z art. 135 § 4 regulaminu Sadu zakazem zmiany na etapie postepowania przed
Sadem przedmiotu sporu przed Izba Odwolawcza (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Owalna tabletka, pkt 15). A zatem nalezy uzna¢, ze skarzaca cofnela swoja
skarge w czedci dotyczacej zadania stwierdzenia niewaznodci zaskarzonej decyzji
w odniesieniu do innych ustug niz uslugi ,badania i analizy rynku”.
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W przedmiocie dopuszczalno$ci

W drugim zadaniu skarzaca domaga si¢ zasadniczo, by Sad nakazal OHIM
odrzucenie sprzeciwu wobec rejestracji zgltoszonego przez nig znaku towarowego.

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM
zobowigzany jest do podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania si¢ do
orzeczenia wydanego przez sad wspdlnotowy. Dlatego tez rola Sadu nie jest
wydawanie nakazéw skierowanych do OHIM. To OHIM zobowigzany jest do
wyciggniecia konsekwencji z rozstrzygnieé i uzasadnienn wyrokéw Sadu [zob. wyrok
Sadu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM
Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. 11-1401, pkt 24 oraz wskazane w nim
orzecznictwo]. A zatem drugie z zadari skarzacej jest niedopuszczalne.

Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy
naruszenia art. 15 ust. 2 lit. a) oraz art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Drugi
zarzut dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczgcego naruszenia art, 15 ust, 2 lit. a) oraz
art. 43 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzgca twierdzi, Ze skoro wczeéniejszy znak towarowy nie byt uzywany w takiej
postaci, w jakiej zostal zarejestrowany, nalezy odrzuci¢ sprzeciw na podstawie art. 43
ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94.

Zdaniem skarzacej przepisem wlasciwym dla oceny uzywania wystepujacego
W niniejszej sprawie niemieckiego znaku towarowego, w innej postaci niz zostat
on zarejestrowany, jest art. 26 ust. 3 Gesetz iiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen (niemiecka ustawa o znakach towarowych, BGBI. 1994 I,
str. 3082 oraz BGB1. 1995 I, str. 156, zwana dalej ,Markengesetz”), za pomoca ktérej
dokonano transpozycji do niemieckiego porzadku prawnego art. 10 ust. 2 pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. L 40, str. 1). Skarzaca powoluje si¢ réwniez na wydany przez Bundesge-
richtshof (Niemcy) wyrok z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wykladni
wymienionego wyzej przepisu Markengesetz.

Skarzaca twierdzi, ze elementy odrdzniajace uzywanego oznaczenia réznig sie od
elementéw odrézniajacych zarejestrowanego znaku towarowego.

Skarzaca twierdzi przede wszystkim, ze uzywane oznaczenie nie zawiera elementu
stownego ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und Selbstindige e.V.”. W braku
tego elementu odbiorca nie zrozumie znaczenia elementu ,bus”, ktéry stanowi
akronim nazwy dawnego uprawnionego z rejestracji wczesniejszego znaku.
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Dalej skarzaca wskazuje na fakt, ze w przypadku zarejestrowanego oznaczenia
element ,bus” napisany jest czarnymi literami i umieszczony zostal ponizej elementu
graficznego skladajgcego sie z trzech powigzanych ze soba tréjkatéw, podcezas gdy
w przypadku uzywanego oznaczenia slowo to napisane jest bialymi literami i inng
czcionkg, i umieszczone zostato w czarnych prostokatach znajdujacych sie po lewej
stronie wymienionego wyzej elementu graficznego. Nalezy mie¢ na uwadze, ze skoro
weze$niejszy znak towarowy jest znakiem graficznym, chroniony jest sam sposéb
przedstawienia typograficznego elementu ,bus”. W zwigzku z powyzszym upraw-
niony z tego znaku nie ma takiej swobody w uzywaniu tego znaku w innym
ksztalcie, jaka mialby gdyby chodzilo na przyklad o znak slowny.

Wreszcie skarzaca twierdzi, ze barwa elementu graficznego zlozonego z trzech
powiazanych ze soba tréjkatéw jest inna w przypadku oznaczenia uzywanego.
Twierdzi ona réwniez, Ze oznaczenie to zawiera ponadto dodatkowy element
graficzny, a mianowicie czarny kwadrat.

Wszystkie wskazane wyzej réznice zmieniaja charakter odrézniajacy znaku
towarowego, na ktéry powolano sie w sprzeciwie, w taki sposéb, ze odbiorca nie
bedzie kojarzy¢ uzywanego oznaczenia z tym znakiem.

OHIM twierdzi, ze rozporzadzenie nr 40/94 nie zawiera wyraZnych uregulowar
dotyczacych uzywania krajowego znaku towarowego, na ktéry powolano sie
w sprzeciwie, w innej postaci niz ta, ktéra zostala zarejestrowana. Niemniej jednak
art, 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 zawiera zharmonizowany pizepis analogiczny
do przepisu zawartego w art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. A zatem
wskazany wyzej zharmonizowany przepis nalezy stosowaé zgodnie z art. 15 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 lub w oparciu o odpowiadajacy mu przepis dyrektywy
89/104. Skorzystanie z przepiséw krajowych nie jest mozliwe z uwagi na to, Ze
system wspolnotowych znakdéw towarowych jest systemem autonomicznym.

W ocenie OHIM odrézniajacego charaktern wczeéniejszego znaku towarowego
wystepujgcego w niniejszej sprawie w zaden sposéb nie zmienia postaé, w jakiej jest
on uzywany. Usuniecie elementu ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und
Selbstindige e.V.” nie ma wigkszego znaczenia, albowiem element ten ma nie tylko
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drugorzedne znaczenie, jeSli chodzi o aspekt wizualny, lecz ma on takze charakter
opisowy. Polaczenie elementu skladajacego sie ze slowa ,bus” oraz elementu
graficznego, ktérym sa trzy powigzane ze sobg tréjkaty w formie negatywu, jest do
przyjecia jako potoczny wariant zarejestrowanej postaci znaku, niemajacy zadnego
wplywu na jego odrézniajacy charakter. Dodatek w postaci czarnego kwadratu nie
ma zadnego znaczenia, albowiem jest to jedna z podstawowych figur geometrycz-
nych.

Wreszcie OHIM twierdzi, ze majac na uwadze cel art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94, nalezy uznaé, iz uprawniony z rejestracji znaku towarowego powinien
dysponowaé pewnym marginesem swobody, jedli chodzi o uzywanie tego znaku, tak
by méc dostosowacd sposéb przedstawienia chronionego oznaczenia do regul grafiki
reklamowej i obowigzujacego w danym okresie stylu.

Ocena Sadu

Artykut 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»Na wniosek zglaszajacego, wladciciel wczesniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, ktéry zglosit sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego, wczes-
niejszy wspdlnotowy znak towarowy byI rzeczyw1sc1e uzywany we Wspdlnocie [...]
Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca sie [...]".

Artykut 43 ust. 3 rozporzadzenia rozcigga stosowanie wskazanego wyzej przepisu na
wczesniejsze znaki krajowe, zastepujac uzywanie we Wspoélnocie uzywaniem
w pafistwie czlonkowskim, w ktérym wczedniejszy krajowy znak towarowy jest
chroniony.
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Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 za ,uzywanie” uwaza sig
réwniez ,uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego w postaci réznigcej sie co
do elementéw, ktdére nie zmieniaja odrdzniajacego charakteru znaku w postaci,
w jakiej ten znak zostal zarejestrowany”.

Majac na uwadze fakt, Ze powolany w zfozonym w niniejszej sprawie sprzeciwie znak
towarowy jest krajowym znakiem towarowym, nalezy przede wszystkim okregli¢
przedmiot pierwszego zarzutu, w ktérym skarzaca wskazuje w istocie na naruszenie
przez Izbe Odwolawczg przepisow art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Nastepnie nalezy uscidli¢, ze zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 43 ust 2i 3
rozporzadzenia nr 40/94 przy wykazywaniu rzeczywistego uzywania wczeéniejszego
znaku towarowego, czy to krajowego, czy wspélnotowego, na ktéry powotano sie
w sprzeciwie wobec rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, nalezy takze
wykaza¢ uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego w postaci réznigcej sie pod
wzgledem poszczegélnych elementdw, ktdre jednak nie zmieniaja odrézniajacego
charakteru tego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB
przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. 11-2789,
pkt 441

W konsekwencji Sad jest zdania, ze powolanie si¢ przez skarzaca na przepisy prawa
krajowego jest bezzasadne.

Majac powyzsze na wzgledzie, nalezy zbadad, czy postaé, w jakiej wezedniejszy znak
towarowy byl uzywany, zawiera réznice, ktére zmieniajg jego odrézniajacy charakter.
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Przede wszystkim nalezy zauwazyé, ze obydwie postaci wczeéniejszego znaku
towarowego, tj. posta¢ zarejestrowana i posta¢ faktycznie uzywana, zawierajg
element stowny w postaci wyrazu ,bus” oraz element graficzny zlozony z trzech
powiazanych ze soba tréjkatéw, ktérych odrdzniajacego charakteru zadna ze stron
nie kwestionuje.

Jesli chodzi o odmienny sposéb przedstawienia tych elementéw w postaci, ktéra jest
uzywana, nalezy zauwazy¢, Ze ani typografia elementu ,bus”, ani barwy wczesniej-
szego znaku towarowego, tj. biata i czarna, nie sa szczegélnie oryginalne ani
nietypowe w przypadku zadnej z dwdch postaci wczesniejszego znaku. A zatem
wystepujace pod tym wzgledem réznice nie wplywaja na odrézniajacy charakter tego
znaku towarowego.

Woreszcie jesli chodzi o wzmianke ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und
Selbstindige e.V.” nalezy przypomnieé, ze ocena charakteru odrézniajacego
i dominujacego jednego lub kilku elementéw tworzacych zlozony znak towarowy
powinna by¢ przeprowadzana na podstawie samoistnych cech kazdego z tych
elementéw sktadowych oraz wzglednej pozycji poszczegdlnych skladnikéw
w konfiguracji jaka wystepuje w tym znaku [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHMI —
Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33-35].

Wystepujaca w niniejszej sprawie wzmianka jest diugim elementem slownym
napisanym mala czcionka i zajmujgcym drugorzedna pozycje w dolnej czesci
oznaczenia. Znaczenie zawartych w niej sléw (Stowarzyszenie pomocy przedsie-
biorcom i osobom samozatrudniajacym sie, stowarzyszenie zarejestrowane) stanowi
odniesienie do oferowanych uslug. Dlatego tez majac na wzgledzie opisowa tres¢
omawianego elementu, jak réwniez jego drugorzedna pozycje w przedstawieniu
oznaczenia, nalezy stwierdzi¢, Zze nie ma ono charakteru odrézniajacego.
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Powyzszego wniosku nie zmienia podnoszony przez skarzaca argument, zgodnie
z ktérym usunigcie omawianego elementu pozbawitoby sensu element ,bus”, ktéry
jest akronimem nazwy dawnego uprawnionego z rejestracji wezeéniejszego znaku
towarowego. Jest kwestia bezsporng, ze element ,bus” ma samoistny charakter
odrézniajacy. Nawet przy zalozeniu, ze wlasciwy krag odbiorcéw zdaje sobie sprawe,
ze moze to by¢ réwniez akronim, usunigcie elementu wyjasniajacego nie wplynie na
jego odrédzniajacy charakter.

Whniosku tego nie zmienia réwniez podnoszony przez skarzaca na rozprawie
argument, zgodnie z ktérym omawiany zwrot wskazuje dawnego uprawnionego
rejestracji tego oznaczenia i w zwigzku z powyzszym indywidualizuje on
weze$niejszy znak towarowy. W istocie, nawet jedli przyjaé, ze omawiany element
odnosi si¢ do nazwy dawnego uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, jest to
fakt bez znaczenia przy dokonywaniu oceny funkcji opisowej tego elementu i jego
miejsca w wizualnym sposobie przedstawienia oznaczenia, ktére przesadzaja
w niniejszej sprawie o braku charakteru odrdzniajacego.

Wreszcie jesli chodzi o czarny kwadrat w uzywanej postaci znaku, ktéry nie
wystepuje w jego postaci zarejestrowanej, jest on jedna z podstawowych figur
geometrycznych i w zwigzku z tym pozbawiony jest charakteru odrézniajacego. Jego
pozycja w uzywanej postaci znaku nie ma w tym wzgledzie znaczenia.

Z powyzszego wynika, iz postaé, w jakiej uzywany jest wezesniejszy znak towarowy,
nie zawiera réznic mogacych zmieni¢ odrdzniajacy charakter tego znaku
w rozumieniu art. 15 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94. Dlatego tez Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze wnoszacy sprzeciw
dostatecznie wykazat fakt wezeéniejszego uzywania znaku.

W zwigzku z powyzszym pierwszy zarzut podlega oddaleniu.

IT - 4879



43

45

WYROK Z DNIA 24.11.2005 r. — SPRAWA T-135/04

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczgcego naruszenia art, 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznala, iz wcze$niejszy znak
towarowy zdominowany jest przez stowny element skladajacy sie z wyrazu ,bus”,
ktéry wspélny jest obu oznaczeniom i ze konkurujace ze soba oznaczenia sa
podobne.

Twierdzi ona po pierwsze, ze wczeéniejszy znak towarowy zawiera inne elementy
odrézniajace, ktére nadaja charakter ogélnemu wrazeniu, jakie znak ten wywiera.
W szczegblnodci jesli chodzi o graficzny element wczeéniejszego znaku towarowego,
to stanowi on wyszukana figure graficzna o silnym charakterze odrézniajacym.
Druga strona w postgpowaniu przed OHIM uzywa czasem tylko elementu
graficznego wczeéniejszego znaku towarowego. Ma on zatem co najmniej takie
samo znaczenie, co stowny element ,bus”. Jeéli za§ chodzi o element ,Betreuungs-
verbund fiir Unternehmer und Selbsténdige e.V.”, jest on istotny z uwagi na to, ze
wyjasnia znaczenie akronimu ,,bus”.

Po drugie, zdaniem skarzacej stowny element ,bus” nie jest sam w sobie
wystarczajacy dla odréznienia wezesniejszego znaku towarowego z uwagi na swoj
malo odrézniajacy charakter w odniesieniu do ustug, ktérych znak dotyczy.
W klasie 35 zarejestrowane sa liczne znaki towarowe zawierajace element slowny
»bus”, za§ w Internecie okreglenie ,bus” wystepuje bardzo czesto wraz z okresleniem
~marketing”.

W zwigzku z powyzszym konkurujace ze soba oznaczenia nie s3 — zdaniem
skarzacej — do siebie podobne. Jesli chodzi o aspekt wizualny, wczedniejszy znak
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towarowy charakteryzuje sie elementem graficznym, ktéry nie wystepuje
w zgloszonym znaku. Jeéli za$ chodzi o aspekt fonetyczny, zgloszony stfowny znak
towarowy Online Bus jest zdecydowanie dluzszy, a co za tym idzie rézny od slowa
»bus” wystepujacego we wczesniejszym znaku towarowym. Ponadto w zwigzku
z faktem, iz element ,online” umieszczony zostal na poczatku oznaczenia slownego,
nalezy przypisa¢ mu wigksze znaczenie jeéli chodzi o wymowe. Na plaszczyZnie
koncepcyjnej wystepujacy we wczeéniejszym znaku towarowym element ,bus”
sugeruje, ze chodzi o publiczny $rodek transportu, podczas gdy oznaczenie Online
Bus odnosi si¢ do dziedziny informatyki. A zatem omawiane oznaczenia réznig si¢
od siebie réwniez od strony koncepcyjnej.

OHIM - powolujac si¢ na wymieniony wyzej wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33
i 34 — odpowiada, ze ogdlne wrazenie wywolywane przez zlozony znak towarowy
moze by¢ zdominowane przez jeden element. Podobienstwo konkurujacych ze soba
znakéw wynika ze zbieznosci elementéw dominujacych.

Jedli za$ chodzi o poréwnanie konkurujacych ze soba oznaczenn pod wzgledem
fonetycznym, OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz wykazuja one
duzy stopient podobieiistwa, albowiem w kazdym z nich dominuje stowny element
bus”
” .

Co do lansowanego przez skarzaca twierdzenia o malo odrézniajgcym charakterze
elementu ,bus”, OHIM wskazuje, Ze zostalo ono podniesione po raz pierwszy
w postepowaniu przed Izba Odwolawcza i w zwigzku z tym — majac na uwadze
tre§¢ art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 — jest spdznione.

Nadto nie zostalo ono dostatecznie uzasadnione w tresci skargi. Lista zarejestrowa-
nych znakéw towarowych zawierajacych element ,bus” nie stanowi w tym wzgledzie
wlasciwego dowodu, albowiem oslabienie charakteru odrézniajacego moze wynikaé
wylacznie z uzywania znakéw towarowych. Nie stanowig takiego dowodu réwniez
wyniki poszukiwart w Internecie w zakresie Iacznego uzywania okreslenia ,bus”
i okreslenia ,marketing” przede wszystkim dlatego, ze rozpatrywane ustugi zwigzane
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sa z marketingiem tylko w ograniczonej czeéci. Poza tym nie pozwalaja one ustalic,
czy element ,bus” uzywany jest w Internecie dla celéw niezwiazanych z omawianymi
ustugami. Wreszcie wyniki poszukiwaii obejmuja takze sektor autobuséw, ktérych
niniejsza sprawa nie dotyczy, a takze nie ograniczaja sie do terenu Niemiec, ktdre
stanowia wla$ciwy obszar odniesienia.

Konkurujace ze sobg oznaczenia wykazuja podobieristwa réwniez na plaszczyznach
wizualnej i koncepcyjnej.

OHIM jest zdania, Ze jedli chodzi o poréwnanie omawianych znakéw pod wzgledem
wizualnym, nalezy uznad, iz element graficzny nie nadaje charakteru wezeéniejszemu
znakowi towarowemu. Krag odbiorcéw zwraca zwykle uwage na elementy stowne
zlozonych znakéw towarowych. W niniejszej sprawie walor, jaki mozna przypisaé
elementowi graficznemu, najlatwiej poré6wnaé do znaczenia, jakie posiada dominu-
jacy element stowny ,bus”.

Jesli chodzi o poréwnanie konkurujacych ze soba znakéw pod wzgledem
koncepcyjnym, okreslenie ,bus” stanowi w przypadku kazdego z nich potoczny
w Niemczech skrét uzywany dla okreslenia autobusu lub omnibusu. Dlatego tez,
podobnie jak w wyroku Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI
Bertollo przeciwko OHIM — Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. str. 11-1887, pkt 58 oraz
w wyroku Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM
— Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. 11-2939, pkt 36, réwniez w niniejszej
sprawie, nalezy stwierdzi¢, ze miedzy konkurujacymi ze soba znakami wystepuje
podobienstwo pod wzgledem koncepcyjnym.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie rejestruje si¢ znaku
towarowego, jesli z powodu identyczno$ci lub podobienistwa do wczeéniejszego
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znaku towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towaréw lub uslug istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw na terytorium, na
ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
nalezy ocenia¢ calo$ciowo majgc na uwadze sposéb postrzegania oznaczeri oraz
danych towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy uwzglednienian
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danej sprawie, w szczegélnodci
wspdlzaleznosci migdzy podobieristwem oznaczen, a podobiefistwem oznaczonych
towaréw lub ustug [zob. wyrok sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01
Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W niniejszej sprawie strony nie kwestionuja ani zastosowanej przez Izbe
Odwolawcza definicji wladciwego kregu odbiorcdw, ani stwierdzenia, Ze miedzy
odnosnymi ustugami wystepuje duze podobieristwo (pkt 25 i 26 zaskarzonej decyzji).
Skarzaca twierdzi natomiast, Ze konkurujace ze sobg znaki towarowe nie sa podobne
i ze w stosunku do nich nie wystepuje prawdopodobieiistwo wprowadzenia w biad.
W zwigzku z powyzszym badanie zasadno$ci omawianego w tym miejscu zarzutu
nalezy ograniczy¢ do analizy tych dwdch kwestii.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem caloéciowa ocene prawdopodobieristwa
wprowadzenia w biad w zakresie dotyczacym podobienistwa graficznego, fonetycz-
nego lub koncepcyjnego konkurujacych ze soba znakéw nalezy oprzeé na ogélnym
wrazeniuy, jakie znaki te wywierajg, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéow
odrdzniajacych i dominujacych (zob. analogicznie w kwestii wykladni dyrektywy
89/104 wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL,
Rec. str. [-6191, pkt 22 i 23 oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 25).
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Nalezy zauwazy¢, ze jeden z elementéw konkurujacych ze soba oznaczen,
a mianowicie element stowny ,bus”, jest w obu przypadkach identyczny.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzié, ze identyczno$¢ jednego z elementéw
sktadowych konkurujacych ze soba znakéw towarowych przesadza o ich podobiefi-
stwie tylko wéwczas, gdy stanowi on element dominujacy w ogdlnym wrazeniu
wywolywanym przez kazdy z tych znakéw, tak ze wszystkie inne elementy s3 bez
znaczenia (ww. wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33).

Izba Odwolawcza stwierdzita (pkt 22 zaskarzonej decyzji), ze element ,bus” jest
zaréwno elementem dominujacym zgloszonego znaku towarowego, jak i jednym
z elementéw dominujacych wezeéniejszego znaku towarowego.

Skarzaca twierdzi, ze element slowny ,bus” posiada malo odrézniajacy charakter
w odniesieniu do omawianych ustug i w konsekwencji sam w sobie nie nadaje si¢ do
odrézniania konkurujacych ze soba oznaczen.

Powoluje si¢ ona, po pierwsze, na podniesiona po raz pierwszy na rozprawie
okoliczno$§¢ faktyczna, zgodnie z ktéra okreSlenie ,bus” oznacza rodzaj ankiety
stuzacej do badania rynku.

Jednak z uwagi na to, Ze okoliczno$¢ ta nie zostala podniesiona wczesniej w ramach
postepowania przed jedna z instancji OHIM, Sad nie moze wzig¢ jej pod uwage.
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Z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 — zgodnie z ktérym w postgpowaniu
odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza si¢ do
badania stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony
oraz poszukiwanego zado$éuczynienia — wynika, ze nie ma on obowigzku
uwzglednia¢ z urzedu okolicznodci faktycznych, ktdre nie zostaly podniesione przez
strony [wyrok Sadu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie T-296/02 Lidl Stiftung
przeciwko OHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), Zb.Orz. str. 1I-563, pkt 31].
Z powyzszego wynika, Ze nie mozna zarzuci¢ OHIM jakiegokolwiek naruszenia
prawa z powodu nieuwzglednienia okolicznoéci faktycznych, ktére nie zostaly mu
przedstawione.

Po drugie, skarzgca powoluje si¢ na wyniki poszukiwan w Internecie oraz w bazie
danych dotyczacej znakéw towarowych Cedelex. OHIM odpowiada, Ze dowody te —
przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu przed Izba Odwolawcza — s3
spdznione.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z istniejacym orzecznictwem Izby
Odwolawcze mogg - z zastrzezeniem art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 -
uwzgledni¢ odwolanie na podstawie nowych faktéw podniesionych przez strone
wnoszacg odwolanie lub tez na podstawie nowych dowoddéw przez nig przedstawio-
nych [wyrok Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henlkel przeciwko
OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. 11-3253, pkt 26]. W zwigzku
z powyzszym omawiane dowody nalezy dopuscic.

Jednak przedstawione przez skarzaca wyniki poszukiwail nie sa wystarczajace, by
wykazad, ze charakter odrézniajacy okreélenia ,bus” jest oslabiony w odniesieniu do
przedmiotowych uslug.

Jesli chodzi o wyniki poszukiwan dokonanych przy pomocy wyszukiwarki Google,
z ktorych wynika, iz w Internecie okreslenie ,bus” wystepuje bardzo czesto obok
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okreslenia ,marketing”, nalezy stwierdzi¢, ze przeprowadzone w ten sposéb badanie
— oparte na bardzo ogdlnych kryteriach — nie wystarcza, by wykazaé, ze whasciwy
krag odbiorcéw kojarzy te dwa okreslenia ze soba. Przedstawione wyniki poszukiwar
nie zawierajy jakiejkolwiek informacji dotyczacej uzywania okreslenia ,bus” na
rozpatrywanym terytorium w celu odréznienia omawianych ustug.

Jedli za$ chodzi o badanie przeprowadzone przy pomocy bazy danych Cedelex,
okolicznos¢, ze liczne znaki towarowe dla klasy 35 zawieraja element ,bus” nie jest
sama w sobie wystarczajaca, by wykaza¢, ze element ten stal si¢ malo odrézniajacy
z uwagi na jego czeste uzywanie w tej dziedzinie. Po pierwsze, wyniki omawianego
badania nie dostarczaja zadnych informacji na temat znakéw towarowych bedacych
w rzeczywistym uZyciu w odniesieniu do omawianych uslug. Po drugie, wyniki te
zawierajg informacje na temat licznych znakéw towarowych, w ktérych stowo ,,bus”
uzywane jest dla celéw opisowych przez przedsigbiorstwa transportu publicznego.

Co do drugiego elementu stownego wczeéniejszego znaku towarowego,
a mianowicie okreslenia ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und Selbstiindige
e.V.”, jest on pozbawiony charakteru odrézniajacego i w zwigzku z tym jest on bez
znaczenia jeéli chodzi o ogélne wrazenie wywolywane przez ten znak (zob. pkt 37—

39 powyzej).

Co do elementu stownego ,,online” wystepujacego w zgloszonym znaku towarowym,
nie nalezy go postrzega¢ jako elementu odrézniajacego, albowiem jest to dobrze
znane okreslenie zwigzane z komunikowaniem si¢ przez Internet. W zakresie,
w jakim ta forma komunikowania si¢ moze by¢ wykorzystana dla potrzeb
$wiadczenia rozpatrywanych uslug, omawiane okreélenie ma walor opisowy.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem element opisowy stanowiacy cze$é ztozonego
znaku towarowego nie jest co do zasady postrzegany przez odbiorcéw jako element
odrdzniajacy i dominujacy w ogdlnym wrazeniu wywieranym przez ten znak [zob.
wyrok Sadu z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawach polaczonych od T-117/03 do
T-119/03 oraz T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. I1-3471, pkt 34 oraz wskazane
W nim orzecznictwo].
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]

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, iz element ,bus’
stanowi stowny element dominujacy w kazdym z dwéch konkurujacych ze soba
oznaczen.

W $wietle powyiszych rozwazan nalezy przejé¢ do poréwnania konkurujacych ze
sobg oznaczen.

Jedli chodzi o poréwnanie na plaszczyZnie wizualnej nalezy stwierdzié, ze Izba
Odwotawcza uznala w pkt 20 zaskarzonej decyzji, iz wczeéniejszy znak towarowy
charakteryzuje si¢ zaréwno elementem sfownym ,bus”, jak i elementem graficznym
zlozonym z trzech powigzanych ze sobg tréjkatéw. Oceny tej nie jest w stanie
podwazy¢ twierdzenie skarzjcej, zgodnie z ktérym charakter odrdzniajacy
graficznego elementu wcze$niejszego znaku towarowego jest co najmniej réwny
charakterowi odrézniajgcemu elementu ,bus”,

O ile prawda jest, Ze konkurujace ze soba oznaczenia wykazuja réinice na
plaszczyznie wizualnej, ktére nalezy wzigé pod uwage przy dokonywaniu catosciowej
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, o tyle nalezy stwierdzi¢, ze
réznice te nie sa w stanie podwazy¢ istniejacego podobienstwa w wygladzie tych
oznaczeii spowodowanego wystepowaniem w kazdym z nich identycznego
elementu ,,bus”, ktéry stanowi element dominujgcy zgloszonego znaku towarowego
oraz jeden z elementéw wczeéniejszego znaku towarowego dominujacych na
plaszczyznie wizualnej.

Jedli chodzi o poréwnanie pod wzgledem fonetycznym, to majac na wzgledzie
identycznos¢ jedynego elementu sfownego w konkurujacych ze soba oznaczeniach,
a mianowicie elementu ,bus”, stwierdzi¢ nalezy, ze oznaczenia te wykazuja duze
podobienstwo fonetyczne.
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W kwestii poréwnania konkurujacych ze soba oznaczen pod wzgledem koncepcyj-
nym, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz nie jest ono mozliwe.

Mimo ze skarzgca twierdzi, iz oznaczenie Online Bus zawiera odniesienie do
dziedziny informatyki, nalezy zauwazy¢, ze odniesienie to zwiazane jest z elementem
sonline” zawartym w zgloszonym znaku towarowym. W zwiazku z tym, iz element
ten pozbawiony jest w przypadku zgloszonego znaku charakteru odrézniajacego, nie
moze on by¢ czynnikiem determinujacym jeéli chodzi o strong koncepcyjng tego
znaku.

Jedli chodzi o twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym wczeéniejszy znak towarowy
odnosi si¢ do pojecia ,autobus”, nalezy uznaé, ze nie mozna si¢ do niego przychylié,
bez koniecznoici wypowiadania si¢ w kwestii podniesionego przez OHIM
argumentu, zgodnie z ktérym mozliwosé¢ takiego odniesienia istnieje w przypadku
obydwu konkurujacych ze sobg oznaczen. Bezsporne jest, ze omawiane uslugi
pozbawione sa jakiegokolwiek zwigzku z transportem publicznym. Nawet jesli
prawda jest, ze okoliczno$¢ polegajaca na braku jakiegokolwiek zwigzku miedzy
znaczeniem tego oznaczenia, a przedmiotowymi ustugami nie zmienia ostatecznej
oceny oznaczenia na plaszczyinie koncepcyjnej, to nalezy jednak stwierdzié, ze
znaczenie to powinno by¢ klarowne, tak by wlasciwy krag odbiorcéw mégl bez trudu
je odgadna¢ [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie
T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), Rec. str. 1I-4335, pkt 54]. W niniejszej sprawie majac na
wzgledzie rodzaj oferowanych ustug, nalezy uzna¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw nie
skojarzy w spos6b spontaniczny elementu ,bus” ze $rodkiem transportu publicz-
nego.

Wreszcie jesli chodzi o calodciowa ocene konkurujgcych ze sobg oznaczen, nalezy
przypomnie¢, Ze nie mozna wykluczyé, iz samo podobieristwo fonetyczne tych
dwéch znakéw towarowych moze powodowaé istnienie prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w biad [ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28 oraz
wyrok Sadu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko
OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. 11-43, pkt 42].
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Majac na wzgledzie wszystkie powyzsze rozwazania, a w szczeg6lnosci stwierdzenie
o duzym podobienistwie przedmiotowych uslug i duzym podobienstwie konkuru-
jacych ze soba znakéw pod wzgledem fonetycznym, nalezy uznad, ze jedyna réznica
w wygladzie tych znakéw, polegajaca na wystepowaniu we wczeéniejszym znaku
towarowym elementu graficznego, nie jest w stanie wyeliminowaé prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad. Dany konsument w zetknigciu z konkurujacymi ze
sobg znakami zachowa przede wszystkim w pamigci element stowny ,bus” obecny
w obydwu znakach i dominujacy ich wymowe. Dlatego tez Izba Odwolawcza
zasadnie uznala, ze w odniesieniu do konkurujacych ze soba znakéw istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

W zwigzku z powyzszym drugiego zarzutu nie mozna uwzglednié.

W konsekwencji skarga podlega oddaleniu w caloéci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzgca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zgdaniem OHIM — obciazyé ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona,

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postgpowania.

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 listopada

2005 r.

Sekretarz

E. Coulon
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