WYROK Z DNIA 30.6.2004 r. — SPRAWA T-317/01

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2004 r.”

W sprawie T-317/01

M+M Gesellschaft fiir Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
z siedzibg we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
M. Treisa,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen oraz U. Pfleghara,
dziatajacych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postgpowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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M+M PRZECIWKO OHIM — MEDIAMETRIE (M+M EURODATA)

Mediametrie SA, z siedziba w Paryzu (Francja), poczatkowo reprezentowana
przez D. Dupuis-Latoura, a nastepnie przez S. Szilvasi, avocats,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
2 pazdziernika 2001 r. w sprawie R 698/2000-1, wydanej w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu migdzy Mediametrie SA a M+M Gesellschaft fiir Unternehmensberatung
und Informationssysteme mbH,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH (druga izba),

w skdadzie: ]. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij oraz N. J. Forwood, sedziowie,

sekretarz: D. Christensen, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy
w dniu 16 grudnia 2003 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 29 listopada 1996 r., 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 pézn. zm., skarzaca zfozyta do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej ,Urzedem”) zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, jest oznaczenie
M+M EUROdATA.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9, 16, 35, 41 i 42
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi dla poszcze-
gélnych klas:

— ,oprogramowanie komputerowe”, nalezace do klasy 9,
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— ,publikacje i periodyki dotyczace studiéw w zakresie sprzedazy S$rodkéw
spozywczych”, nalezace do klasy 16,

— ,badania rynkowe, analiza rynku i badania w dziedzinie dzialalno$ci gospodar-
czej, konsulting dla przedsiebiorstw w zakresie marketingu i sprzedazy”,
nalezace do klasy 35,

— ,seminaria i inne formy ksztalcenia ustawicznego w zakresie marketingu
i sprzedazy”, nalezgce do klasy 41,

— ,uslugi z zakresu baz danych”, nalezace do klasy 42.

W dniu 29 czerwca 1998 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 46/98.

W dniu 29 wrze$nia 1998 r.,, na mocy art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94,
interwenient wnidst sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego.

Sprzeciw zostal oparty na znaku towarowym EURODATA TV, bedacym przed-
miotem nastepujgcych rejestracji:

— rejestracja irlandzka nr 201 060 z dnia 1 lipca 1996 r.,
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— rejestracja francuska nr 92 414 002 z dnia 7 kwietnia 1992 r.,

— rejestracja miedzynarodowa nr 591 515 z dnia 25 wrzeénia 1992 r. ze skutkiem
dla krajéw Beneluksu, Hiszpanii, Wloch i Portugalii.

Sprzeciw skierowany byt wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla ustug
wymienionych w zgloszeniu znaku towarowego — ,badania rynkowe, analiza rynku
i badania w dziedzinie dzialalnoéci gospodarczej, konsulting dla przedsigbiorstw
w zakresie marketingu i sprzedazy; seminaria i inne formy ksztalcenia ustawicznego
w zakresie marketingu i sprzedazy”.

Sprzeciw opieral si¢ jedynie na czeéci uslug objetych rejestracja francuska
i miedzynarodows, a mianowicie na ,opracowywaniu i udostgpnianiu informacji
handlowych, w szczeg6lnosci badania rynkowe i sondaze opinii publicznej
w dziedzinie audiowizualnej”, nalezacych do klasy 35.

Réwnoczesénie sprzeciw opieral sig na nastepujacych ustugach objetych rejestracja
irlandzka: ,opracowywanie i udostgpnienie informacji handlowych; badania
handlowe; ustugi reklamowe; doradztwo gospodarcze; przygotowanie
i udostepnienie statystyk handlowych; studia marketingowe; badania i analizy
rynku”, nalezace do klasy 35.

W uzasadnieniu swego sprzeciwu interwenient powolal si¢ na wzgledna podstawe
odmowy rejestracji okre§long w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Stwierdzajac, ze nie zaistnialo prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, decyzja
z dnia 20 kwietnia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucii sprzeciw i obciazyl
interwenienta kosztami postepowania.

W dniu 16 czerwca 2000 r. interwenient wnidst odwolanie od tej decyzji zgodnie
z art. 59 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 2 pazdziernika 2001 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), Pierwsza
Izba Odwotawcza uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i przekazala mu sprawe do
dalszego postepowania w celu dokonania rejestracji w zakresie tych towardéw i ustug,
ktérych nie objeto odmowa rejestracji, mianowicie ,oprogramowania informatycz-
nego” nalezacego do klasy 9, ,publikacji i czasopism dotyczacych studiéw w zakresie
sprzedazy $§rodkéw spozywczych” nalezacych do klasy 16 oraz ,ustug z zakresu baz
danych” nalezacych do klasy 42. Réwnoczes$nie obciazyla ona skarzaca kosztami
postepowania w sprawie sprzeciwu i kosztami postgpowania odwolawczego.

Uzasadnienie zaskarzonej decyzji mozna stresci¢ w sposob nastepujacy.

Izba Odwolawcza uznata omawiane ustugi za w czgsci identyczne, a w czgéci bardzo
podobne (zob. pkt 19 i 20 zaskarzonej decyzji).

W zakresie omawianych oznaczen Izba Odwolawcza ustalila przede wszystkim, ze
oznaczenia ,EUROdATA” i ,EURODATA” s3 identyczne, poniewaz odbiorcy nie
zwracaja uwagi na réznice miedzy malymi a duzymi literami. Nastepnie stwierdzita
ona, ze gdyby przyzna¢ wyrazowi ,eurodata-" charakter odrézniajacy, to nalezatoby
uznad, Ze omawiane oznaczenia s na tyle podobne, ze istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad. Jezeli jednak przyjaé, ze pojecie to pozbawione jest zasadniczo
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charakteru odrézniajacego, to w pierwszej kolejnosci akcent pada na pozostale
elementy oznaczenia, w szczegdlnoéci na czlon ,M+M”, wobec czego oznaczenia
nalezaloby uznaé za réznigce si¢ (pkt 13 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwolawcza ustalita, ze wyraz ,eurodata” nie jest calkowicie pozbawiony
charakteru odrézniajacego. W istocie jest malo prawdopodobne, Ze zainteresowany
konsument jest w stanie precyzyjnie okresli¢, co pojecie to okregla. Przeprowadzone
przez skarzaca poszukiwania w Internecie prowadza do wniosku, Ze z wyrazem
seurodata” utozsamiany jest szeroki niepowiazany ze soba zakres dzialalnosci
gospodarczej i w zwiazku z tym wyraz ten nie posiada jasnej definicji. Ponadto Izba
Odwolawcza ustalila, ze wyraz ten bylby postrzegany jako jeden z elementéw
charakterystycznych wczeéniejszego i zgloszonego znaku towarowego oraz Ze
poréwnanie obu znakéw towarowych w oderwaniu od tego wyrazu nie byloby
zatem mozliwe (pkt 14 i 15 zaskarzonej decyzji).

Z powyiszego wynika, ze zgloszony znak towarowy, z jednej strony, sklada sie
z dwoéch czlonéw posiadajacych charakter odrézniajacy, z ktérych wyraz ,eurodata”
jest dominujacy, a z drugiej strony, ze wcze$niejszy znak towarowy zawiera jedynie
jeden element posiadajacy charakter odrézniajacy — EURODATA — poniewaz skrét
»TV” ma charakter opisowy. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze odbiorcy uznaliby, ze
te dwa znaki towarowe maja jednakowe pochodzenie handlowe (pkt 16 i 18
zaskarzonej decyzji).

Przebieg postepowania

W dniu 17 grudnia 2001 r. do Sadu zostata wniesiona w jezyku niemieckim niniejsza
skarga.
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Poniewaz pozostale strony nie sprzeciwily sie w przewidzianym terminie ustaleniu
niemieckiego jako jezyka postepowania przed Sadem, Sad ustanowil niemiecki
jezykiem postepowania w niniejszej sprawie.

Urzad i interwenient wniesli odpowiedzi na skarge, ktdre wplynely do sekretariatu
Sadu odpowiednio w dniach 25 kwietnia 2003 r. i 16 maja 2003 r.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— uchylenie zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie Urzedu kosztami postepowania poniesionymi przez skarzaca.

Podczas rozprawy skarzaca sprecyzowala, ze domaga si¢ uchylenia zaskarzonej
decyzji jedynie w tej czeSci, w ktdrej uchylona zostala korzystna dla niej decyzja
Wydzialu Sprzeciwow.

Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,
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— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji,

— oddalenie skargi w calosci,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania poniesionymi przez interwenienta.

Co do prawa

Argumenty stron

W uzasadnieniu skargi skarzaca powoluje si¢ jedynie na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 polegajace na tym, ze Izba Odwolawcza nieslusznie uznata
istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

W odniesieniu do omawianych oznaczeri skarzaca podnosi przede wszystkim, Ze
wczeéniejszy znak towarowy sklada sie wylacznie z elementéw majacych charakter

opisowy.
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Nastepnie w zakresie wizualnego i fonetycznego poréwnania omawianych oznaczen
skarzaca podnosi, ze element ,M+M” wystepuje jedynie w zgloszonym znaku
towarowym i charakteryzuje go w znacznie wigkszym stopniu niz element
seurodata”. Oba oznaczenia réznig sie takze koncepcyjnie, poniewaz element ,M
+M” przedstawia firme skarzacej, podczas gdy czton ,, TV” wskazuje na dziatalnosé
handlowa interwenienta.

W odniesieniu do przedmiotowych ustug skarzaca podnosi dla wymienionych
w zgloszeniu usiug z klasy 35, ze z ich opisu wynika, iz dotycza one jedynie
marketingu i przetwarzania danych. Wspomniane ustugi wykorzystywane sa
w przewazajacej czeéci przez osoby prowadzace dzialalno$¢ w ramach sprzedazy
$rodkéw spozywczych. Ponadto z wykazu uslug chronionych wczeéniejszym
znakiem towarowym wynika, Ze s3 one oferowane, jak wskazuje firma interwenienta,
wylacznie w zakresie mediéw. Wreszcie charakter danych gromadzonych w ramach
omawianych uslug jest rézny.

Skarzaca dodaje, ze je$li zostaloby stwierdzone podobienistwo omawianych ustug,
interwenient méglby zabroni¢ uzywania innych znakéw towarowych zawierajacych
element ,eurodata” i odnoszacych si¢ do gromadzenia danych na terytorium calej
Wspélnoty.

W odniesieniu do wymienionych w zgloszeniu ustug z klasy 41 skarzaca podnosi, ze
nalezg one do innej klasy niz usfugi chronione wcze$niejszym znakiem towarowym,
co stanowi¢ moze wyznacznik tego, ze podobienstwo pomiedzy omawianymi
usfugami istnieje jedynie w wyjatkowych przypadkach. Wyjatkowy przypadek nie
zaistnial jednak, poniewaz pierwsze usitugi dotycza ksztalcenia zawodowego,
a drugie pozyskiwania i udostepniania danych.
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Skarzaca dodaje, ze argumentacja Izby Odwolawczej prowadzilaby jedynie do
uznania, ze znak towarowy chroniony w odniesieniu do ustug z klasy 35 w okredlonej
dziedzinie automatycznie jest chroniony w odniesieniu do ustug oferowanych w tej
samej dziedzinie, ale dla celéw ksztalcenia zawodowego.

W zakresie omawianych oznaczeni Urzad utrzymuje przede wszystkim, ze element
seurodata” nie jest pozbawiony charakteru odrézniajacego i stanowi ponadto
element dominujacy tych oznaczen. Poza tym przypomina on, ze wczeéniejszy znak
towarowy sklada si¢ z oznaczenia EURODATA TV, a nie jedynie z pozbawionego
kontekstu elementu ,eurodata”.

Nastepnie Urzad wskazuje, ze omawiane oznaczenia sa podobne pod wzgledem
wizualnym, poniewaz kazde z nich zawiera element ,eurodata” i inny krétki element
stowny. Zdaniem Urzedu, chociaz ,M+M” posiada charakter odrézniajacy, nie
spycha on elementu ,eurodata” na drugi plan.

Na plaszczyznie fonetycznej omawiane znaki s3 podobne ze wzgledu na dokiadne
powtdrzenie pojecia ,eurodata”, wyrazu dlugiego i fatwego do wyméwienia, ktéry
dominuje nad wymowa i brzmieniem oznaczenia.

W przedmiocie podobieristwa koncepcyjnego Urzad podnosi, Ze przecigtny
konsument koncentruje swoja uwage na elemencie ,eurodata”, a dodatek elementu
+M+M” nie ma szczegélnego wplywu na wywierane przez omawiane oznaczenia
wrazenie calo$ci.

W odniesieniu do omawianych ustug z klasy 35 Urzad podnosi, Ze ich poréwnanie
musi opiera¢ si¢ wylacznie na ich opisie. Nie uzasadnia to jednak przedstawionych
przez skarzaca rozgraniczen, ale wskazuje, ze ustugi skierowane sa do tych samych
odbiorcéw.
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W przedmiocie wymienionych w zgloszeniu znaku towarowego uslug z klasy 41
Urzad wywodzi, ze ,marketing i sprzedaz” — przedmiot owych uslug ksztalcenia
zawodowego — dotycza bardzo szerokiego zakresu, obejmujacego réwniez uslugi
»opracowywania i udostepniania statystyk handlowych” z kiasy 35, chronionych
wczedniejszym znakiem towarowym. Istnieje zatem prawdopodobienistwo, Ze
odbiorcy moga uzna¢, ze wspomniane jako pierwsze uslugi stanowia rozszerzenie
dzialalno$ci handlowej interwenienta.

Ponadto z zasady 2 pkt 4 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) wynika, ze klasyfikacja towar6éw i ustug
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego stuzy wylacznie celom administracyjnym.

W przedmiocie wlasciwego dla oceny istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad kregu odbiorcéw Urzad podnidst podczas rozprawy, ze — przede wszystkim
jesli chodzi o uslugi z zakresu ksztalcenia zawodowego z klasy 41 — nie tylko
przedsiebiorstwa sa zainteresowane omawianymi uslugami.

Interwenient podnosi, ze pojecie ,eurodata” posiada charakter odrézniajacy,
poniewaz dla spornych usiug nie jest ono ani konieczne, ani nie ma charakteru
opisowego oraz poniewaz stanowi ono neologizm.

W kwestii posiadania przez znak towarowy EURODATA TV charakteru odréznia-
jacego interwenient wskazal podczas rozprawy, Ze, jak wynika z powolanych dla
uzasadnienia sprzeciwu rejestracji, kilka krajowych urzedéw wlaéciwych dla znakéw
towarowych dopuscilo rejestracje tego znaku towarowego.
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W przedmiocie omawianych oznaczeri interwenient wywodzi, ze w wywieranym
przez nie wrazeniu calodci wykazuja one podobiefistwa pod wzgledem wizualnym,
fonetycznym, jak i koncepcyjnym z uwagi na powtérzenie pojecia ,eurodata”. Co do
aspektu wizualnego interwenient precyzuje, Ze kazdy z nich zawiera element
seurodata” oraz drugi element skladajacy si¢ z dwdch liter. Na plaszczyZnie
fonetycznej podobienistwa wynikaja z powtarzalnosci pojecia ,eurodata”. Pod
wzgledem koncepcyjnym te dwa oznaczenia sa réwniez identyczne.

W przedmiocie omawianych ustug interwenient wskazuje, ze sa one identyczne lub
podobne.

W zakresie wlaéciwego dla oceny istnienia prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad kregu odbiorcéw interwenient podzielit w trakcie rozprawy stanowisko
Urzedu.

Wreszcie interwenient podnidst w trakcie rozprawy, Ze chociaz litery zgloszonego
znaku towarowego s3 tej samej wielkosci, to w 1993 r. skarzaca wniosta o rejestracje
oznaczenia M+M EUROJATA jako niemieckiego znaku towarowego, w ktérym
element ,eurodata” zapisany byl duzo mniejszymi literami niz element ,M+M”".
Z tego wynika, 7e skarzaca sama uznala, iz element ,eurodata” posiada charakter
odrdzniajacy.

Ocena Sqdu

Na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu
uprawnionego z wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli z powodu identycznoéci lub podobieristwa do wczedniejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobienistwa towardéw lub ustug istnieje
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu i Sadu istnienie prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad musi by¢ rozpatrywane calo$ciowo, w odniesieniu do
sposobu postrzegania przez wlaciwy krag odbiorcéw oraz z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznosci danego przypadku, a w szczegélnosci wspoétzalez-
nosci migdzy podobieristwem znakéw towarowych a podobienistwem oznaczonych
towaréw i ustug [wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios
RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BERVERLY HILLS), Rec.
str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo]. Calo$ciowa ocena
istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad dotyczaca podobiefistwa
wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeri musi opierac sie
na wywieranym przez nie wrazeniu calosci, ze szczegélnym uwzglednieniem ich
elementéw dominujacych i odrézniajacych [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. 11-4335, pkt 47 oraz wskazane
w nim orzecznictwo].

W $wietle powyzszych rozwazann nalezy w pierwszej kolejnosci okresli¢ krag
odbiorcéw wlasciwy dla ustalenia istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad, a nastepnie dokona¢ poréwnania, po pierwsze, rozpatrywanych uslug i, po
drugie, omawianych oznaczen.

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Izba Odwotawcza nie dokonala analizy zagadnienia, jaki krag odbiorcéw jest
wiasciwy dla ustalenia istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Z opisu omawianych ustug wynika, ze nie sa one przeznaczone dla przecigtnego
konsumenta, ale dla odbiorcéw wyspecjalizowanych (zob. pojecia ,rynek”,
»handlowe”, ,przedsiebiorstwa”, ,marketing” i ,sprzedaz” cytowane powyzej
w pkt 7, pojecie ,handlowe” cytowane powyzej w pkt 8 oraz pojecia ,handlowe”,
»przemystowe”, ,marketing” i ,rynek” cytowane powyzej w pkt 9).
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Nalezy wskaza¢, ze przy wyborze ustug odbiorcy wyspecjalizowani sa szczegdlnie
zainteresowani i zwracaja szczegdlna uwage na dane oznaczenia.

Nie mozna jednak zgodzi¢ si¢ z argumentacjy skarzacej, ze wlasciwym kregiem
odbiorcéw sa w tym przypadku odbiorcy wyspecjalizowani, ktérzy poszukuja
specyficznego rodzaju ustug. Z faktu, ze mowa jest tu o odbiorcach wyspecjalizowa-
nych, wynika jednakze okre$lony stopien specjalizacji. W kazdym razie, nawet jesli
przyjmiemy, ze pojecia wymienione powyzej w pkt 51 wskazujg, ze wlasciwy krag
odbiorcéw sklada si¢ z odbiorcéw wyspecjalizowanych, nie oznacza to jeszcze, ze
wszyscy oni s3 specjalistami w dziedzinach, w ktérych $wiadczone s3 omawiane
uslugi i ze dlatego mowa jest o szczegélnie waskim kregu odbiorcéw.

W odniesieniu do argumentu podniesionego zaréwno przez Urzad, jak
i interwenienta, ze nie tylko przedsigbiorstwa sa zainteresowane rozpatrywanymi
ustugami, zwlaszcza jeSli chodzi o ustugi dotyczace ksztalcenia ustawicznego,
wystarczy wskazaé, ze nawet dopuszczajac ten argument, docelowi odbiorcy
pozostang ze wzgledu na pojecia uzywane do opisu tych uslug, cytowane powyzej
w pkt 51, wcigz odbiorcami wyspecjalizowanymi.

W przedmiocie omawianych uslug

Sprzeciw opiera si¢ na wezeéniejszym znaku towarowym zarejestrowanym dla ustug
z klasy 35 i skierowany jest wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla
ustug w czeéci nalezacych do klasy 35, a w czgéci do klasy 41 (zob. pkt 7-9 powyzej).
Dlatego konieczne jest dokonanie poréwnania, po pierwsze, z ustugami z klasy 35
wymienionymi w zgloszeniu znaku towarowego i, po drugie, z uslugami z klasy 41
wymienionymi w tym zgloszeniu.
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— W przedmiocie uslug z klasy 35 wymienionych w zgloszeniu znaku towarowego

Izba Odwolawcza stwierdzita, ze ustugi z klasy 35 wymienione w zgloszeniu znaku
towarowego, z jednej strony, i ustugi z tej samej klasy chronione wczeéniejszym
znakiem towarowym, z drugiej strony, sg identyczne.

Z przedstawionego powyzej w pkt 3, 8 i 9 opisu rozpatrywanych ustug wynika, ze
chronione wcze$niejszym znakiem towarowym ustugi z klasy 35 odpowiadaja
nalezagcym do tej samej klasy ustugom wymienionym w zgloszeniu znaku
towarowego. Dlatego tez nalezy stwierdzi¢ identyczno$¢ rozpatrywanych ustug.

Argumentacja skarzacej, ze omawiane uslugi oferowane s w innym zakresie oraz ze
dane, ktérych dotycza, maja rézny charakter, nie podwaza tego twierdzenia.
W istocie Izba Odwotawcza uznata w pkt 19 zaskarzonej decyzji, ze nalezy odwotaé
si¢ do wykazu ustug zarejestrowanych dla kazdego oznaczenia. Po pierwsze, opis
ustug z klasy 35 wymienionych w zgloszeniu znaku towarowego nie pozwala jednak
na stwierdzenie, ze dotycza one jedynie sprzedazy $rodkéw spozywczych. Po drugie,
opis uslug chronionych wczesniejszym znakiem towarowym nie pozwala na
stwierdzenie, ze dotycza one jedynie mediéw. Po trzecie, opis omawianych ushug
nie pozwala na stwierdzenie, ze charakter opracowywanych danych jest réiny.
W tym zakresie nalezy podkresli¢, ze zamierzone uzywanie znaku towarowego,
o ktérego rejestracje wniesiono, w okre$lonym sektorze lub na okre§lonym rynku nie
moze by¢ brane pod uwage, gdyz rejestracja nie moze zostaé ograniczona w ten
sposab.

Ponadto argument, zgodnie z ktérym ewentualne stwierdzenie podobieristwa
omawianych ustug pozwoliloby interwenientowi na zakazanie uzywania innych
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znakéw towarowych zawierajacych element ,eurodata” i odnoszacych si¢ do
gromadzenia danych na terenie calej Wspodlnoty, pozbawiony jest znaczenia
w ramach oceny podobieristwa wspomnianych ustug.

— W przedmiocie ustug z klasy 41 wymienionych w zgloszeniu znaku towarowego

Izba Odwotawcza stwierdzila, ze ustugi z klasy 41 wymienione w zgloszeniu znaku
towarowego, z jednej strony, i ustugi z klasy 35 chronione wcze$niejszym znakiem
towarowym, z drugiej strony, sa bardzo podobne.

Jak zauwazyta skarzaca, z opisu uslug z klasy 41 wymienionych w zgloszeniu znaku
towarowego wynika, ze odnosza si¢ one do ksztalcenia zawodowego i z tego wzgledu
majg one inny charakter niz ustugi chronione wczeéniejszym znakiem towarowym.

Jednakze z opisu rozpatrywanych ustug w zakresie ksztalcenia zawodowego wynika
réwniez, ze dotycza one marketingu i sprzedazy. Podobnie jak to zostato
w przekonywajacy sposéb zauwazone zaréwno przez Urzad, jak i w pkt 20
zaskarzonej decyzji, ustugi chronione wczesniejszym znakiem towarowym, okres-
lone jako ,opracowywanie i udostgpnianie informacji handlowych”, ,ustugi
reklamowe”, ,studia marketingowe” oraz ,badania i analizy rynku” odnosza si¢
réwniez do marketingu i sprzedazy, poniewaz ,we wspélczesnym S$wiecie
handlowym 7adne dzialania marketingowe nie maja szans powodzenia bez
sporzadzenia odpowiednich badari statystycznych”. Gdyby omawiane ustugi zostaly
oznaczone podobnym oznaczeniem, to istnialoby duze prawdopodobieristwo, Ze
odbiorcy wyspecjalizowani, ktérzy spotkali si¢ wczeéniej z ustugami chronionymi
wezeéniejszym znakiem towarowym, mogliby przypuszczaé, ze ustugi wymienione
w zgloszeniu znaku towarowego stanowia nowa galaz dziatalnosci przedsiebiorstwa
$wiadczacego ustugi wymienione w pierwszej kolejnosci.
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Wynika z tego, ze w ramach celu $wiadczenia omawianych ustug wystepuje $cista
zalezno$¢ oraz ze wykazuja one charakter uzupetniajacy. Nalezy zatem stwierdzié, ze
sg one podobne [zob. wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2000 r. w sprawie T-388/00
Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM - Educational Services (ELS), Rec.
str. 11-4301, pkt 56]. :

Temu stwierdzeniu nie przeczy argument przytoczony przez skarzaca, ze omawiane
ustugi naleza do réznych klas w rozumieniu Porozumienia nicejskiego. W istocie jak
zauwazyl Urzad, zasada 2 pkt 4 rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduje, ze ,[...]
ustugi nie moga by¢ uwazane za odmienne od siebie na takiej podstawie, ze
wykazane s3 w réznych klasach w klasyfikacji nicejskiej”.

Ostatecznie argument skarzacej, ze argumentacja Izby Odwotawczej prowadzitaby
do stwierdzenia, iz znak towarowy chroniony dla ustug z klasy 35 bylby
automatycznie chroniony dla ustug z zakresu ksztatcenia zawodowego w tej samej
dziedzinie, pozbawiony jest znaczenia w ramach oceny podobieristwa uslug.

W przedmiocie omawianych oznaczen

Izba Odwotawcza stwierdzila, ze odbiorcy uznaja, ze omawiane oznaczenia posiadaja
to samo pochodzenie handlowe.

W celu zbadania zasadnosci takiego twierdzenia nalezy dokona¢ poréwnania
omawianych oznaczen na plaszczyznie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
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Poréwnania pod wzgledem wizualnym i fonetycznym nalezy dokona¢ acznie.

Nalezy zatem w pierwszej kolejnodci stwierdzié, ze strony nie zakwestionowaly
stwierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie z ktorym element ,M+M” zgloszonego
znaku towarowego posiada charakter odrézniajacy (pkt 16 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwolawcza uznata nastepnie, Ze element ,eurodata” stanowi element
dominujacy zgloszonego znaku towarowego oraz, ze chociaz element ,M+M”
niezaprzeczalnie posiada charakter odrdzniajacy, to nie odciagga on uwagi od
elementu ,eurodata” na tyle, aby zmieni¢ w wystarczajgcym stopniu sposdb
postrzegania tego znaku towarowego przez odbiorcéw. W istocie, zdaniem Izby
Odwolawczej, po pierwsze, element ,eurodata” jest latwiejszy do wyméwienia
i zapamietania, a po drugie, jest on dluzszy i bardziej zwracajacy uwage niz element
»M+M”, ktéry jest raczej lakoniczny (pkt 16 i 18 zaskarzonej decyzji).

W zwigzku z powyzszym nalezy wskazaé, po pierwsze, ze element ,M+M” jako
krétkie okreslenie jest co najmniej tak samo tatwe do wyméwienia i zapamietania jak
element ,eurodata”. Jak slusznie wywiodla skarzaca, znaki towarowe zawierajace
krétkie kombinacje liter sa szeroko rozpowszechnione. Po drugie, element ,M+M”",
wlagnie dlatego ze jest lakoniczny i krétszy niz element ,eurodata”, jest w stanie
przynajmniej w tym samym stopniu jak ten ostatni przyciggna¢ uwage odbiorcéw,
zwlaszcza ze stanowi on pierwszy czlon zgloszonego znaku towarowego
i skierowany jest do odbiorcéw wyspecjalizowanych.

Ponadto, o ile bezsporne jest, ze zawarty we wcze$niejszym znaku towarowym
element , TV-" posiada charakter opisowy, to nie mozna go pomina¢ w ramach
wizualnego i fonetycznego poréwnania omawianych oznaczeii. Jak krétkie by nie
byly, elementy ,M+M” i ,TV” bardzo si¢ réznia. Dodatkowo pierwszy z nich
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znajduje sie na poczatku oznaczenia, a drugi na konicu. Zatem istnienie innych
elementéw slownych w spornych oznaczeniach prowadzi do tego, ze wrazenie
calo$ci wywierane przez kazde z oznaczen jest rézne (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 43).

Nalezy stwierdzi¢, ze rozpatrywane lacznie okolicznoéci rozwazone w dwdch
powyziszych punktach wystarczaja, aby zredukowaé ewentualne podobieiistwa
wynikajace z obecnosci elementu ,EUROdATA-" w zgloszonym znaku towarowym
i elementu ,EURODATA” we wczeéniejszym znaku towarowym.

Wynika z tego, ze omawiane oznaczenia nie sa podobne ani pod wzgledem
wizualnym, ani fonetycznym.

Uwzgledniajac powyisze, nie ma potrzeby badania stwierdzenia Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym element ,eurodata” posiada charakter odrdzniajacy. W istocie,
zakladajac nawet jego trafno$¢, nie ma ono Zzadnego wplywu na okolicznosci
prowadzace do wnioskéw przedstawionych w poprzedzajacym punkcie.

Nawet jesli dokonane poréwnanie omawianych oznaczen pod wzgledem wizualnym
i fonetycznym pozwala w niniejszej sprawie na stwierdzenie, ze nie sa one podobne,
to nalezy je jeszcze rozwazy¢ na plaszczyinie koncepcyjnej, zwlaszcza ze
w zaskarzonej decyzji aspekt koncepcyjny nie zostal wyraznie poruszony.

W odniesieniu do wczesniejszego znaku towarowego nalezy przy tym wskazaé, ze
stwierdzenie Izby Odwolawczej, iz element , TV” opisuje ustugi, dla ktérych znak ten
jest chroniony, nie zostalo zakwestionowane. Sad przychyla si¢ do tego twierdzenia
i dodaje, ze znaczenie tego elementu jest zatem wystarczajaco jasne i okreslone
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw.
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W odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego nalezy wskazaé, ze w odczuciu
wlaéciwego kregu odbiorcéw element ,M+M”, posiadajacy charakter odrdzniajacy,
nie posiada jasnego i okre$lonego znaczenia, i odnosi si¢ po prostu wylacznie do
firmy skarzacej. Element ten ma zatem zupelnie inne znaczenie niz zawarty we
wczesniejszym znaku towarowym element ,TV-". Dlatego tez pod wzgledem
semantycznym nie istnieje zadne podobienistwo miedzy tymi dwiema cze$ciami
skltadowymi.

W odniesieniu do argumentu Urzedu, ze zainteresowani konsumenci koncentrujg
swoja uwage na elemencie ,eurodata”, a dodanie elementu ,M+M” nie wplywa
w szczegdlny sposéb na wrazenie calosci wywierane przez kaide z omawianych
oznaczen, wystarczy wskazaé, jak juz powyzej wywiedziono, ze wlasciwy krag
odbiorcéw sklada sie z odbiorcéw wyspecjalizowanych, ktérzy w przynajmniej takim
samym stopniu beda koncentrowaé swoja uwage na elemencie ,M+M” jak na
elemencie ,eurodata” wystgpujacym w zgloszonym znaku towarowym.

Nalezy zatem stwierdzi¢, Ze omawiane oznaczenia nie sa podobne pod wzgledem
koncepcyjnym.

Powyzsze stwierdzenie nie moze zosta¢ podwazone przez argument interwenienta,
ze kilka krajowych urzedéw wiasciwych dla znakéw towarowych dopuscilo
rejestracje jej znaku towarowego EURODATA TV. Niniejsza sprawa nie dotyczy
bowiem tego, czy oznaczenie EURODATA TV moze zosta zarejestrowane, lecz
wylacznie kwestii, czy w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego
i wczedniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Ostatecznie argument interwenienta oparty na niemieckim znaku towarowym,
zgloszonym przez skarzaca w 1993 r., pozbawiony jest znaczenia w stosunku do
znaku towarowego zgloszonego w niniejszej sprawie.
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Uwzgledniajac powyzsze, Izba Odwotawcza niestusznie przyjeta, ze odbiorcy uznaja,
iz omawiane oznaczenia maja to samo pochodzenie handlowe.

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad

Izba Odwolawcza nie uzasadnila wyczerpujaco swojego twierdzenia w przedmiocie
istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku omawianych
oznaczen. Przyznajac w zaskarzonej decyzji wyrazowi ,eurodata” charakter
odrézniajacy, ograniczyla si¢ ona jedynie do stwierdzenia, ze nalezy przyjaé, iz
oznaczenia te s3 podobne na tyle, ze moga wprowadza¢ w blad z uwagi na duzy
stopien podobienstwa na plaszczyznie fonetycznej, wizualnej i moze nawet
koncepcyjnej w zakresie identycznych lub podobnych ustug,

Jak wskazano powyzej, omawiane ustugi sa w czeéci identyczne i w czeéci podobne.
Jednakze nawet jesli rozpatrywane uslugi sg identyczne lub podobne, to wystepujace
pomigdzy omawianymi oznaczeniami réznice wizualne, fonetyczne i koncepcyjne
wystarczaja, aby w odczuciu docelowego kregu odbiorcéw wykluczyé istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 52). W istocie w przypadku gdy docelowemu
krggowi odbiorcéw zostang zaoferowane uslugi oznaczone zgloszonym znakiem
towarowym, ktéry na plaszczyznie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej rézni sie od
weze$niejszego znaku towarowego, to nie bedzie on przypisywa¢ tym ustlugom
identycznego pochodzenia handlowego. W konsekwencji nie istnieje prawdopodo-
bieristwo, ze docelowy krag odbiorcéw skojarzy ze soba ustugi oznaczone przez
kazdy z tych dwdch znakéw towarowych.

Za tym przemawia réwniez fakt, ze odbiorcami omawianych ustug, jak to wskazano
powyzej w pkt 51 i 52, sa specjaliéci, ktérzy sa szczegdlnie zainteresowani i zwracaja
szczeg6lng uwage na omawiane oznaczenia.
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Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza, wyraznie stwierdzajac istnienie
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad i uchylajac na tej podstawie decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw odrzucajaca sprzeciw, naruszyta art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji zarzut skargi podnoszacy naruszenie wspomnianego przepisu
nalezy uwzglednic i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.

W tym zakresie nalezy jednakze przypomnie¢, jak to réwniez wskazano powyzej
w pkt 13, ze Izba Odwolawcza nie tylko uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw, ale
réwniez przekazala sprawg Wydzialowi Sprzeciwéw do dalszego postgpowania
w celu dokonania rejestracji znaku towarowego dla towaréw i ustug z klas 9, 16 i 42.
Sprzeciw wniesiony w niniejszej sprawie dotyczy jednakze jedynie wymienionych
w zgloszeniu znaku towarowego ustug z klas 35 i 41. Towary i ustugi z klas 9, 16 i 42
nie byly zatem przedmiotem sporu przed Wydziatem Sprzeciwéw i dlatego tez nie
byly przedmiotem sporu przed Izbg Odwolawczg. Z zaskarzonej decyzji wynika
w istocie, ze interwenient wni6st do Izby Odwolawczej jedynie o uchylenie decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw i odrzucenie zgloszenia w odniesieniu do wymienionych
w sprzeciwie ustug nalezacych do klas 35 i 41 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego (pkt 8 zaskarzonej decyzji).

W tych okolicznoéciach decyzje 1zby Odwotawczej w czgsci, w kidrej przekazano
sprawe Wydzialowi Sprzeciwéw do dalszego postgpowania w celu dokonania
rejestracji dla towaréw i ustug z klas 9, 16 i 42, nalezy postrzega¢ jako proste
stwierdzenie, ze Urzad zobowigzany jest kontynuowaé postgpowanie w sprawie
rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do tych towaréw i ustug.
W zwigzku z tym w tak okreélonym zakresie zaskarzona decyzja nie podlega
stwierdzeniu niewaznoéci. Stwierdzenie to nie jest ponadto niezgodne z czgscia
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw, ktéra byla korzystna dla skarzacej w zakresie jej
zadan, sprecyzowanych podczas rozprawy (zob. pkt 23 powyzej).
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o1 Majac powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji,
z wylaczeniem postanowienia w przedmiocie przekazania sprawy Wydzialowi
Sprzeciwéw do dalszego postepowania w celu dokonania rejestracji znaku
towarowego dla wymienionych w zgloszeniu towaréw i ustug z klas 9, 16 i 42.

W przedmiocie kosztow

92 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajgca sprawe.

93 W niniejszej sprawie zaréwno Urzad, jak i interwenient przegrali sprawe w zakresie,
w jakim nalezy uchyli¢ zaskarzona decyzje. Ponadto skarzaca wniosta o obcigzenie
Urzedu poniesionymi przez nig kosztami.

9 W tych okolicznodciach nalezy obciazy¢ Urzad kosztami poniesionymi przez
skarzacy, a interwenient powinien poniesé¢ wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 2 pazdziernika 2001 r. w sprawie R 698/2000-1, z wylaczeniem czesci
dotyczacej przekazania sprawy Wrydzialowi Sprzeciwéw do dalszego
postepowania w celu dokonania rejestracji zgloszonego znaku towarowego
dla towardéw i ustug z klas 9, 16 i 42.

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynka Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) zostaje obcigzony kosztami poniesionymi przez skarzacg.

3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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