WYROK Z DNIA 45,2005 r. — SPRAWA T-359/02

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)
z dnia 4 maja 2005 r."

W sprawie 1T-359/02

Chum Ltd, z siedziba w Toronto (Kanada), reprezentowana przez adwokata
M. Gilberta,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. Bullocka i S. Laitinen, dziatajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktorej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawczg OHIM byta:

Star TV AG, z siedziba w Schlieren (Szwajcaria),
* Jezyk postepowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
17 wrzeénia 2002 r. (sprawa R 1146/2000-2), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Chum Ltd a Star TV AG,

_ SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 3 grudnia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
9 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 listopada 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 28 lipca 1998 r. skarzgca dokonata na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z p6zn. zm., zgloszenia do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspélnotowego znaku
towarowego.

Znak towarowy, o ktdrego rejestracj¢ wniesiono, to oznaczenie stowne STAR TV.

Ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 38 i 41 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towar6w
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacym opisom:

— Kklasa 38: ,uslugi nadawcze, interaktywne uslugi nadawania elektronicznego,
w szczegllnoéci przez telewizje, poczte elektroniczng, Internet oraz inne
elektroniczne no$niki informacji”;
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— klasa 41: ,produkcja, dystrybucja, rejestracja i tworzenie audycji telewizyjnych,
wideo, tadm, CD, CD-ROM oraz dyskéw komputerowych”.

Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 43/99 w dniu 31 maja 1999 r.

W dniu 30 sierpnia 1999 r. Star TV AG wniosla na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego, powolujac sie
na istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8
ust. 1 lit. a) i b) tego rozporzadzenia. Sprzeciw opieral si¢ na istnieniu
przedstawionego ponizej miedzynarodowego graficznego znaku towarowego:

Rejestracja tego znaku obejmuje Niemcy, Austrig, kraje Beneluksu, Francje, Wochy
dla ustug ,nadawania, to znaczy rozpowszechniania programéw specjalistycznych,
zawierajacych informacje i audycje dokumentalne dotyczace kina i filméw”,
nalezacych do klasy 38, oraz ,produkcji audycji telewizyjnych, w szczegélnodci
audycji informacyjnych i dokumentalnych dotyczacych kina i filméw”, nalezacych do
klasy 41.
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Decyzja z dnia 28 wrze$nia 2000 r. Wydzial Sprzeciwdw, po stwierdzeniu istnienia
w odniesieniu do spornych oznaczefi prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
uwzglednil sprzeciw i odrzucit zgloszenie skarzacej.

W dniu 28 listopada 2000 r. skarzaca wniosta odwolanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwdw.

Decyzja z dnia 17 wrze$nia 2002 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwolawcza OHIM utrzymata w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i oddalita
odwolanie. W odniesieniu w szczegdlnosci do oceny stopnia podobieristwa ustug
oznaczonych spornymi oznaczeniami Izba Odwolawcza doszia do przekonania, iz,
po pierwsze, ustugi nadawcze, interaktywne ustugi nadawania elektronicznego,
w szczeg6lnodci za pomocay telewizji, poczty elektronicznej, internetu oraz innych
elektronicznych nosénikéw informacji, objete zgloszeniem i nalezgce do klasy 38,
podobnie jak dziatalno$¢ polegajaca na produkcji audycji telewizyjnych nalezaca do
klasy 41, zawieraja w sobie ustugi $wiadczone przez wnoszacy sprzeciw nalezace do
tych klas, czgsciowo pokrywajac si¢ z nimi, oraz, po drugie, ze ustugi ,dystrybucji,
rejestracji i tworzenia audycji telewizyjnych, wideo, tasm, CD, CD-ROM oraz
dyskéw komputerowych” objete wnioskiem o rejestracje znaku towarowego sa
uslugami komplementarnymi wzgledem ustug objetych znakiem wnoszacej sprzeciw
lub ustugami stuzacymi im jako wsparcie elektroniczne. W odniesieniu do
poréwnania spornych oznaczen Izba Odwolawcza stwierdzila, po pierwsze, znaczne
podobienistwo wizualne oznaczen, gdyz element slowny wczeéniejszego znaku
towarowego jest taki sam, jak znak zgloszony, po drugie, identyczno$¢ fonetyczna
zgloszonego znaku i elementu stownego znaku wczeéniejszego oraz po trzecie,
podobieristwo tych dwé6ch znakéw pod wzgledem koncepcyjnym, poniewaz oba
przywolywaly te sama idee, oparta na wyobrazeniu gwiazdy.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

1

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji,

— nakazanie OHIM uwzglednienia dokonanego przez nig zgloszenia,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania poniesionymi przez skarzacg przed
Izba Odwolawczg oraz przed Wydzialem Sprzeciwéw OHIM,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do
Sadu nie nalezy wydawanie OHIM poleceri [wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform),
Rec. str. 11-433, pkt 33 oraz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve
przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 11-723, pkt 18]. W zwigzku
z powyzszym zawarte w skardze Zadanie nakazania OHIM uwzglednienia
dokonanego przez skarzaca zgloszenia nalezy uznaé za niedopuszczalne.

Na poparcie zadania stwierdzenia niewaznosci skarzaca podnosi jedyny zarzut,
dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca kwestionuje ustalenia Izby Odwolawczej dotyczace, po pierwsze, istnienia
znacznego podobieristwa lub identycznoéci rozpatrywanych ustug oraz, po drugie,
przyjetego przez nig podobienstwa spornych oznaczen na plaszczyZnie wizualnej
i koncepcyjnej, a takze ich identycznosci na plaszczyznie fonetyczne;j.

Ustosunkowujac si¢ w pierwszej kolejnoéci do podobienistwa rozpatrywanych ustug,
skarzaca podnosi, po pierwsze, ze gama objetych zgloszeniem ustug nalezacych do
klas 38 i 41 jest szersza od gamy nalezacych do tych samych klas ustug objetych
wezesniejszym znakiem towarowym. W zakresie ustug z klasy 38 wczesniejszy znak
towarowy obejmuje bowiem jedynie uslugi rozpowszechniania przez telewizje
specjalistycznych programéw zawierajacych informacje i audycje dokumentalne
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dotyczace kina i filméw, podczas gdy uslugi objete zgtoszeniem to ustugi nadawcze
i interaktywne uslugi nadawania elektronicznego, w szczegélnosci za pomoca
telewizji, poczty elektronicznej, Internetu i innych elektronicznych no$nikéw
informacji. Podobnie jest w przypadku uslug z klasy 41, gdyz wczeéniejszy znak
towarowy obejmuje jedynie produkcje audycji specjalistycznych, informacyjnych
i dokumentalnych dotyczacych kina i filméw, podczas gdy ustugi okreélone we
whniosku o rejestracje znaku towarowego obejmujg tak produkeje, jak i dystrybucje,
rejestracje oraz tworzenie audycji telewizyjnych, wideo, ta§m, CD, CD-ROM oraz
dyskéw komputerowych.

Nastepnie skarzaca zwraca uwage, ze usiugi objete zgloszeniem znaku towarowego
kierowane s3 do odbiorcy masowego, podczas gdy uslugi objete wczeéniejszym
znakiem towarowym kierowane sg do bardziej ograniczonego i wyspecjalizowanego
kregu odbiorcéw, sktadajacego si¢ z milosnikéw kina.

Skarzaca podkresla wreszcie, Ze objete zgloszeniem znaku towarowego ustugi
nalezace do klasy 41 nie ograniczaja si¢ do produkcji i rozpowszechniania audycji
telewizyjnych, lecz obejmuja réwniez dystrybucje na rzecz oséb trzecich, Chodzi tu
bowiem o doniosly réznice pomiedzy obszarami dzialalnodci skarzacej i wnoszacej
sprzeciw w zakresie dotyczacym ustug nalezacych do klasy 41, kt6ra nie pozwala na
stwierdzenie, iz ustugi objete zgloszeniem znaku towarowego stanowig zwykle
uzupelnienie ustug wnoszacej sprzeciw.

Nastepnie, w odniesieniu do podobieristwa spornych znakéw skarzaca zwraca
uwage, po pierwsze, ze wczeéniejszy znak towarowy jest zasadniczo znakiem
graficznym, skladajacym si¢ z réznych elementéw, podczas gdy zgtoszony znak
towarowy jest jedynie znakiem slownym. Owa istotna réinica nie pozwala, jej
zdaniem, na dokonanie jakiegokolwiek poréwnania obydwu znakéw na plaszczyznie
wizualnej.
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Ponadto z fonetycznego punktu widzenia nie mozna dostrzec jakiegokolwiek
podobieristwa pomiedzy spornymi znakami. W istocie wcze$niejszy znak towarowy,
jako znak graficzny, moze by¢ postrzegany wylacznie dzigki swemu graficznemu
przedstawieniu. Natomiast w przypadku zgloszonego znaku towarowego przewaza
aspekt fonetyczny.

Wreszcie, zdaniem skarzacej, obydwa sporne znaki réznia si¢ od siebie takze na
plaszczyznie koncepcyjnej. Z tego punktu widzenia zgloszony znak towarowy moze
przywolywa¢ na my$l ,gwiazdy kina, osobistoéci i ogélnie rozrywke, a takze
dotyczace ich programy telewizyjne”, podczas gdy wczesniejszy znak towarowy
przywoluje na mysl przede wszystkim ,astronomie [..] i programy telewizyjne
dotyczace tej dziedziny”.

Ponadto skarzaca zwraca uwage, ze wyraz ,star”, kidry zawierajg oba sporne
oznaczenia, jest powszechnie stosowany w polaczeniu z uslugami nalezacymi do
klas 38 i 41. Jej zdaniem oznacza to, ze zakres ochrony przyznany wczeéniejszemu
znakowi towarowemu nie moze prowadzi¢ do zapewnienia wlascicielowi tego znaku
monopolu na uzywanie tego wyrazu.

Skarzaca podkresla réwniez, iz jest juz wlaicicielem wspdlnotowego znaku
towarowego STAR TELEVISION, zarejestrowanego dla ustug nalezacych do klas 38
i 41, a takze innych miedzynarodowych stownych i graficznych znakéw towarowych
sktadajacych sie z wyrazu ,star” lub wizerunku gwiazdy. W tym wzgledzie podnosi
ona, ze wnoszaca sprzeciw nie interweniowala w celu niedopuszczenia do rejestracji
znaku towarowego STAR TELEVISION. Nastepnie skarzaca twierdzi, ze byloby to
w sposdb oczywisty wewnetrznie sprzeczne, gdyby nie dopuszczono do rejestracji
znaku towarowego STAR TV w sytuacji, gdy mogtla ona uzyskaé rejestracje znaku
towarowego STAR TELEVISION, ktdéry co do zasady jest identyczny. Skarzaca
zwraca wreszcie uwage, ze zgloszony znak towarowy jednoznacznie pozwala na
odréznienie objetych nim uslug od ustug oferowanych przez inne przedsigbiorstwa,
poniewaz znak ten wpisuje sie¢ w seri¢ znakéw towarowych zawierajacych wyraz
»star” lub przedstawienie gwiazdy, ktérych skarzaca jest wlascicielem.
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OHIM podziela ocene dokonang przez Izbe Odwolawcza.

Ocena Sgdu

Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze: ,[w] wyniku sprzeciwu
whasciciela wezeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, jezeli: [...] z powodu identycznosci lub podobienstwa do wezeéniej-
szego znaku towarowego, identycznoéci lub podobiefistwa towaréw lub ustug
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw]
na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopo-
dobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skoja-
rzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo.

W mysl tego samego orzecznictwa prawdopodobietistwo wprowadzenia w blad
powinno by¢ oceniane caloiciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczen i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspélzaleznosci miedzy podobieiistwem oznaczeri a podobienistwem
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. II-2821, pkt 31--33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

W niniejszej sprawie, biorac pod uwage charakter omawianych ustug, ktére zostaly
opisane powyzej w pkt 3 i 6, wiadciwy krag odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy
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przeprowadzi¢ ocene prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, sklada sie
w przypadku wszystkich tych uslug, z wyjatkiem objetej zgloszeniem dystrybucji
audycji telewizyjnych, z przecigtnych konsumentéw panstw czlonkowskich,
w ktérych chroniony jest znak towarowy wnoszacej sprzeciw, to znaczy
w Niemczech, Austrii, krajach Beneluksu, Francji i Wloszech.

Po pierwsze bowiem, o ile prawda jest, ze niektdre nalezace tak do klasy 38, jak i do
klasy 41 ustugi oferowane przez skarzaca sa adresowane do kregu odbiorcéw
majacych podstawowa znajomo$¢ informatyki, zaznajomionych z uzywaniem
sprzetu elektronicznego, o tyle nalezy stwierdzié¢, ze w dzisiejszych czasach oferta
i korzystanie z towaréw i uslug audiowizualnych oraz ich rozpowszechnienie wsiréd
szerokiego kregu odbiorcéw, skladajacego si¢ gléwnie z mlodziezy, sa tak duze, ze
nie mozna uzna¢ owych towaréw i uslug za przeznaczone dla ograniczonego
i wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw. Po drugie, w przeciwieristwie do twierdzenia
skarzacej, nie mozna uznad, ze chronione wczeéniejszym znakiem towarowym uslugi
nalezace do klas 38 i 41, mimo iz dotycza specyficznej dziedziny kinematografii,
skierowane sa do innych odbiorcéw, niz szeroka publicznos$é, ktéra generalnie
interesuje sie rozrywka telewizyjna.

Nalezy natomiast stwierdzi¢, ze objete zgloszeniem znaku towarowego i nalezace do
klasy 41 uslugi zwigzane z dystrybucja audycji telewizyjnych nie sa skierowane do
przecigtnego konsumenta, lecz do kregu odbiorcéw skladajacego sie z os6b
zawodowo dzialajacych w sektorze audiowizualnym i nadawczym, ktére powinny
by¢ szczegdlnie zainteresowane i uwazne przy dokonywaniu wyboru ustugodawcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i w $wietle powyzszych
rozwazan nalezy przystapi¢ do poréwnania, po pierwsze, omawianych ustug, a po
drugie, spornych oznaczen.
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W przedmiocie omawianych ustug

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dokona¢ oceny podobieristwa omawia-
nych towaréw lub ustug, nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charaktery-
zujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja
w szczegoblnodci ich charakter, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie jak
to, czy towary lub ustugi te konkuruja ze sobg, czy tez si¢ uzupelniajg [wyrok Sadu
z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme
przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. 11-4301, pkt 51].

W niniejszej sprawie sprzeciw opiera si¢ na istnieniu wcze$niejszego znaku
towarowego zarejestrowanego dla uslug nalezacych do klas 38 i 41 oraz zostal
skierowany przeciwko rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla uslug
nalezacych do tych samych klas.

Izba Odwolawcza stwierdzila, ze ustugi nadawcze, interaktywne ustugi elektronicz-
nego nadawania, w szczegdélnosci za pomoca telewizji, poczty elektronicznej,
Internetu i innych elektronicznych nosnikéw informacji oraz produkcja audycji
telewizyjnych, objete zgloszeniem znaku towarowego, nalezace odpowiednio do
klas 38 i 41, czgéciowo pokrywaja si¢ z nalezacymi do tych samych klas ustugami
oznaczonymi wczeéniejszym znakiem towarowym i cze$ciowo zawieraja si¢ w nich.
Odno$nie do innych uslug nalezacych do klasy 41 i objetych zgloszeniem
(dystrybucja, rejestracja i tworzenie audycji telewizyjnych, wideo, tasm, CD, CD-
ROM oraz dyskéw komputerowych) Izba Odwolawcza przyjela, ze stanowia one
badZ to ustugi komplementarne, badZ stanowigce wsparcie dla nalezacych do tej
samej klasy ustug chronionych wcze$niejszym znakiem towarowym.

Poréwnanie opiséw omawianych uslug nalezacych do klasy 38, ktdre zostaly
przedstawione powyzej, odpowiednio w pkt 3 tiret pierwsze oraz w pkt 6, ukazuje,
po pierwsze, ze uslugi nadawcze objete wczesniejszym znakiem towarowym sg
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ograniczone do specyficznej dziedziny, to znaczy do rozpowszechniania programéw
dotyczacych kinematografii, podczas gdy w celu opisu ustug objetych zgloszeniem
uzyte zostalo szersze sformulowanie, oraz po drugie, iz ostatnie z wymienionych
ustug wyraznie zawierajg w sobie ,interaktywne ustugi elektronicznego nadawania
przez telewizj¢”, natomiast brak jest takiej dokladnosci w opisie ustug $wiadczonych
przez wnoszaca sprzeciw.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Ze pomimo réznicy w ich opisie objete
zgloszeniem ustugi z klasy 38 sa cze$ciowo identyczne z nalezacymi do tej samej
klasy ustugami oznaczonymi wczesniejszym znakiem towarowym, a czesciowo do
nich podobne,

Po pierwsze bowiem, tak jak to zostalo stwierdzone zaréwno przez Izbe
Odwotawcza w zaskarzonej decyzji, jak i przez OHIM w odpowiedzi na skarge,
skarzaca i wnoszgca sprzeciw $wiadcza uslugi majace ten sam charakter, to znaczy
ustugi nadawcze, niezaleznie od specjalistycznego charakteru programéw rozpow-
szechnianych przez wnoszaca sprzeciw. A zatem ustugi objete zgloszeniem znaku
towarowego zawieraja w sobie réwniez ustugi chronione wczeéniejszym znakiem

towarowym.

Po drugie, nadawanie interaktywne przy wykorzystaniu elektronicznych nognikéw
informacji takich jak telewizja cyfrowa czy Internet, umozliwiajace adresatom
korzystanie z ustugi w sposéb przekraczajacy zwykly bierny odbiér tresci wizualnej,
nalezy uzna¢ za szczeg6lny sposéb nadawania. Stad nie mozna wylaczyé go z opisu
ustug objetych wezeéniejszym znakiem towarowym, pomimo iz nie zostalo wyraznie
w nim wymienione. W zwigzku z powyzszym objete zgloszeniem znaku
sinteraktywne uslugi elektronicznego nadawania przez telewizj¢” oraz ustugi
nadawcze chronione wczeéniejszym znakiem towarowym nalezy uznaé co najmniej
za podobne.
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Podobny wniosek nasuwa sie w odniesieniu do nalezacej do klasy 41 dzialalnosci
polegajacej na ,produkeji audycji telewizyjnych”, ktéra zostala zawarta zaréwno
w opisie uslug objetych zgloszeniem znaku towarowego, jak réwniez w opisie ustug
objetych wczesniejszym znakiem towarowym. Réwniez i w tym przypadku przyjete
przez skarzaca szersze sformulowanie obejmuje takze audycje telewizyjne dotyczace
specyficznej dziedziny kinematografii, oznaczane wczes$niejszym znakiem towaro-

wym.

Odnosnie do pozostalych usiug nalezacych do klasy 41, $wiadczonych przez
skarzaca w ramach jej dzialalnoéci polegajacej na ,produkgji, dystrybucji, rejestracji
i tworzeniu audycji telewizyjnych, wideo, tasm, CD, CD-ROM oraz dyskéw
komputerowych” nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
wiérdd czynnikéw, ktére nalezy wzigé pod uwage przy ocenie podobieristwa towaréw
lub ustug, znajduje si¢ ich przeznaczenie oraz okolicznoé¢, czy towary lub ushugi te
konkuruja ze sobg, czy tez sie uzupelniaja (zob. orzecznictwo cytowane powyzej
w pkt 31). W istocie, tak jak to slusznie stwierdzila Izba Odwolawcza, objeta
zgloszeniem znaku dzialalno$é polegajaca na produkeji, rejestracji i tworzeniu
audycji telewizyjnych, wideo, taém, CD, CD-ROM i dyskéw komputerowych nalezy
uznaé za poréwnywalna z dzialalnoécia polegajaca na produkeji audycji tele-
wizyjnych objeta wezesniejszym znakiem towarowym, poniewaz ma ona w stosunku
do tej dzialalnoéci charakter uzupelniajacy, jako obejmujgca wytwarzanie produktéw
audiowizualnych lub multimedialnych, ktére moga sluzyé do rozpowszechniania
w szczegllny sposéb towardw wnoszacej sprzeciw, badZz tez polegajaca na
dostarczaniu elektronicznych no$nikéw informacji umozliwiajacych ich rozpow-
szechnianie.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, ze ustugi objete zgloszeniem, pomimo
réznic w ich przeznaczeniu, sy czeéciowo identyczne z ustugami objetymi
weze$niejszym znakiem towarowym, a czgéciowo do nich podobne.

W przedmiocie rozpatrywanych oznaczer

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dokonywana przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
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w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieristwa
rozpatrywanych oznaczei powinna opieraé¢ si¢ na wywieranym przez nie
calo$ciowym wrazeniu, przy szczeg6lnym uwzglednieniu ich elementéw odrdznia-
jacych i dominujacych (wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie ELS, pkt 62).
W istocie przecigtny konsument danego rodzaju towaréw lub uslug, ktérego sposéb
postrzegania znaku odgrywa decydujaca role w calo$ciowej ocenie prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad, postrzega zwykle dany znak jako calo$é, nie
dokonujac analizy jego poszczegdlnych detali (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

W niniejszej sprawie wczesniejszy znak towarowy stanowi oznaczenie graficzno-
stowne skladajgce si¢ z centralnego wizerunku pigcioramiennej gwiazdy przechy-
lonej na lewo, przecietej wyrazeniem ,star TV”, napisanym w dwdch liniach
czerwonym kolorem i wielkimi literami, uzupelnionym o przedstawienie ksigzyca
otoczonego trzema malymi gwiazdkami, ktéry to obraz zostal naszkicowany
w lewym gérnym rogu pomiedzy dwoma ramionami centralnej gwiazdy. Zgloszony
znak towarowy sklada sie z wyrazenia ,star TV”.

Po pierwsze, odnos$nie do poréwnania dwéch rozpatrywanych znakéw towarowych
na plaszczyinie wizualnej nalezy tytulem wstepu przypomnieé, ze Sad orzek! juz, iz
nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobienistwa wizualnego
miedzy stownym a graficznym znakiem towarowym, ,poniewaz te dwa rodzaje
znakéw majg postaé graficzna mogaca wywiera¢ wrazenie wizualne” [wyrok Sadu
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France
Distribution (HUBERT), Rec. str. 1I-5275, pkt 51].

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, po pierwsze, ze stowa ,star TV” stanowig
jednoczeénie zgloszony znak towarowy, jak i element stowny wczeéniejszego znaku
towarowego. W podobnych okolicznoéciach stanu faktycznego Sad orzekl juz, ze
zlozony znak towarowy, slowny i graficzny, mozna uzna¢ za podobny do innego
znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego z elementéw
zlozonego znaku towarowego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element
dominujacy w wywieranym przez zlozony znak towarowy calociowym wrazeniu.
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Tak jest w przypadku, gdy element ten moze samodzielnie zdominowaé wyobrazenie
o tym znaku zachowane w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw, przez co pozostale
elementy znaku towarowego nie sa dostrzegalne w wywieranym przez ten znak
calo$ciowym wrazeniu [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN),
Rec. str. [I-4335, pkt 33).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza, dokonujac poréwnania wizualnego
rozpatrywanych oznaczen, stwierdzila, ze slowa ,star TV” stanowia element
dominujacy wezeéniejszego znaku towarowego.

Taka ocena nie zawiera jakiegokolwiek bledu. Bioragc bowiem pod uwage catosciowe
wrazenie wizualne wywierane przez wczeéniejszy znak towarowy, nalezy uznaé, ze
element stowny ,star TV” jest bez watpienia w stanie przyciaggnaé uwage
w wigkszym stopniu niz pozostale elementy graficzne oznaczenia, tak ze wzgledu
na ich rozmiar, poniewaz stowa ,star” i ,TV” zostaly nalozone na centralny
wizerunek gwiazdy, przekraczajac jego kontury, jak i ze wzgledu na swéj
kolorystyczny efekt polegajacy na tym, ze wyrazy te zostaly zapisane na czerwono
na bialo-czarnym tle.

W tych okolicznoéciach, bioragc pod uwage zbiezno$é zgloszonego znaku
z dominujacym elementem slownym wczesniejszego znaku towarowego, Izba
Odwolawcza nie popelnila bledu w ocenie, przyjmujac istnienie znacznego
podobieristwa pomiedzy tymi dwoma znakami towarowymi.

Podobnie Izba Odwolawcza slusznie stwierdzita, ze te dwa znaki towarowe sa
identyczne z fonetycznego punktu widzenia.
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W istocie, przeciwnie do tego, co zdaje sie twierdzi¢ skarzaca, nalezy uznaé, ze
zaréwno zgloszony znak towarowy, jak i wczeéniejszy znak towarowy w zakresie
dotyczacym jego elementu slownego moga zostaé przedstawione fonetycznie. Tak
wiec w niniejszej sprawie, poniewaz wyrazenie fonetyczne wczeéniejszego znaku
sprowadza si¢ do jego jedynego elementu stownego, czyli wyrazenia ,star TV”
odpowiadajacego zgloszonemu znakowi towarowemu, nalezy stwierdzié, Ze na
plaszczyznie fonetycznej sporne oznaczenia s identyczne.

Wreszcie pod wzgledem koncepcyjnym Izba Odwolawcza przyjela, ze te dwa
pozostajace w konflikcie oznaczenia przywoluja na my$l wizerunek gwiazdy.

W tym wzgledzie nalezy zaznaczy¢, Ze o ile wrazenie wizualne wczeéniejszego znaku
towarowego bez watpienia w sposéb bezposredni przywoluje na mysl wyobrazenie
gwiazdy, poniewaz jeden z jego elementéw skladowych stanowi przedstawienie
graficzne gwiazdy, o tyle w przypadku zgloszonego znaku towarowego byloby tak
tylko wtedy, gdyby mozna bylo w sposéb racjonalny przyjaé, ze wlaéciwy krag
odbiorcéw zna znaczenie angielskiego stowa ,star”.

Nawet jezeli przecietni konsumenci, stanowigcy wlasciwy krag odbiorcéw wiekszosci
rozpatrywanych ustug, niekoniecznie znaja znaczenie angielskiego stowa ,star”, to
jest ono powszechnie uzywane w jezykach niemieckim, francuskim, wloskim
i niderlandzkim na okreglenie gwiazd kina. Stad zaréwno zgloszony znak towarowy,
w ktérym znajduje si¢ wyraz ,star”, jak i wczeéniejszy znak towarowy, ktérego
dominujacym elementem stownym jest wyraz ,star”, moga przywolywaé¢ na mysl
»gwiazdy kina”. Ponadto mozliwoé¢ przywolywania przez te dwa oznaczenia takiej
mysli jest tym wigksza, Ze w obu przypadkach wyraz ,star” jest polaczony ze skrétem
»I'V”, pochodzacym od wyrazu ,telewizja”, ktéry moze jeszcze wzmocni¢ odeslanie
do pojecia gwiazdy, stawnego aktora lub aktorki. W zwigzku z tym na plaszczyznie
koncepcyjnej te dwa sporne znaki moga przywolywaé te sama ideg.
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Z powyiszego wynika, Ze na plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej
zgloszony znak towarowy oraz wczeéniejszy znak towarowy sa do siebie bardzo
podobne, a pod pewnymi wzgledami identyczne.

W przedmiocie istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad

W $wietle powyzej przedstawionych okolicznosci faktycznych, biorgc pod uwage
identycznoé¢ lub podobienistwo obu spornych oznaczeri oraz oznaczonych nimi
uslug, nalezy przyja¢, iz istnieje realne prawdopodobieristwo, ze wihadciwy krag
odbiorcéw moze zosta¢ wprowadzony w blad co do handlowego pochodzenia tych
uslug.

Taki sam wniosek nalezy wyciagna¢ réwniez w odniesieniu do ustug zwigzanych
z dzialalnoécia polegajaca na dystrybucji audycji telewizyjnych objetych zgloszeniem,
w przypadku ktérych, tak jak to zostalo stwierdzone powyzej w pkt 29, waéciwy krag
odbiorcéw stanowia osoby zawodowo dzialajgce w branzy audiowizualnej.
W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze podobiefistwo wizualne, fonetyczne
i koncepcyjne spornych oznaczeri jest tego rodzaju, ze mogloby skionié nawet
bardziej uwaznych odbiorcéw do uznania, ze omawiane ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub z przedsigbiorstw powiazanych gospodarczo. Okolicz-
no$¢, Ze wnoszgca sprzeciw nie dziala bezposrednio w sektorze dystrybucji, nie moze
podwaza¢ tego wniosku, poniewaz co’do zasady dziatalnoéé polegajaca na produkcji
i dystrybucji audycji telewizyjnych moze byé¢ prowadzona — i czestokroé jest
prowadzona — przez te same przedsiebiorstwa.

Nalezy zatem stwierdzi¢, iz Izba Odwolawcza nie popelila bledu w ocenie,
stwierdzajac, ze w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego STAR TV
i wczesniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia

w blad.
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Ustosunkowujac si¢ do argumentéw skarzacej dotyczacych réznych krajowych,
miedzynarodowych i wspdlnotowych rejestracji, ktérych przedmiotem byly znaki
towarowe zawierajace stowo ,star” lub wizerunek gwiazdy, a takze powszechnego
zdaniem skarzacej uzycia wyrazu ,star” dla oznaczenia ustug, z jakimi mamy do
czynienia w niniejszej sprawie, nalezy stwierdzi¢, ze argumenty te nie zostaly
przedstawione ani Wydziatowi Sprzeciwéw, ani Izbie Odwolawczej. Zgodnie
z orzecznictwem okolicznosci faktyczne podniesione przed Sgdem, na ktdre nie
powolano si¢ w postepowaniu przed instancjami OHIM, moga podwazy¢ zgodnos¢
z prawem tych decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM byl zobowigzany wzia¢ je pod
uwage z urzedu [wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar
przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. 11-2939, pkt 13]. W tym
wzgledzie z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym
w postepowaniu odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM
ogranicza si¢ w badaniu stanu faktycznego do zarzutéw i zgdan przedstawionych
przez strony, wynika, ze nie jest on zobowiazany do wzigcia pod uwage z urzedu
okolicznodci faktycznych, ktére nie zostaly podniesione przez strony. Stad
okolicznoéci te nie moga podwazaé zgodnosci z prawem decyzji izby odwolawczej
(ww. wyrok w sprawie GAS STATION, pkt 13).

W zwigzku z powyzszym przedstawione przez skarzaca zadanie stwierdzenia
niewaznosci decyzji nalezy oddalic.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.

Zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu niezbedne koszty poniesione przez strony
w zwiazku z postegpowaniem przed Izba Odwolawcza uznaje si¢ za koszy podlegajace
zwrotowi. Inaczej jest w przypadku kosztéw poniesionych w postepowaniu przed
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Wydzialem Sprzeciwéw, z tego tez wzgledu przedstawione przez skarzaca zadanie
zwrotu tych kosztéw w kazdym razie nalezy oddali¢. Poniewaz zgdanie stwierdzenia
niewaznosci zostalo oddalone, nalezy réwniez oddali¢ zadanie zwrotu kosztéw
poniesionych w postepowaniu przed Izba Odwolawcza.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postgpowania,

Lepal Mengozzi Wiszniewska-Biatecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 maja 2005 r.

Sckretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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