WYROK Z DNIA 27.10.2005 r. — SPRAWA T-336/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (trzecia izba)
z dnia 27 pazdziernika 2005 r.”

W sprawie T-336/03

Les Editions Albert René, z siedziba w Paryzu (Francja), reprezentowana przez
J. Pagenberga, avocat,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej drugg strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: angielski.
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Orange A/S, z siedziba w Kopenhadze (Dania), reprezentowana przez J. Ballinga,
adwokata,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
14 lipca 2003 r. (sprawa R 0559/2002-4), wydana w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Les Editions Albert René a Orange A/S,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJTWSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czlcz, sedziowie,

sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu sie ze skargg zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 1 pazdziernika
2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
30 lipca 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 czerwca 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 7 listopada 1997 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 péZniejszymi zmianami, Orange A/S (zwana dalej ,zglaszajacy”) zlozyta do
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to slowne oznaczenie MOBILIX.

Towary i ustugi objete wnioskiem o rejestracje nalezg, w zakresie w jakim dotyczy to
niniejszego postepowania, do klas 9, 16, 35, 37, 38 i 42 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— ,aparaty, urzadzenia i instalacje telekomunikacyjne, z uwzglednieniem telefonii,
telefonéw i telefonéw komoérkowych i wlaczajac w to anteny i teleskopy
paraboliczne, akumulatory i baterie, transformatory i konwektory, kodowarki
i dekodery, karty zakodowane i sluzace odkodowywaniu, karty telefoniczne,
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aparaty i urzadzenia do sygnalizacji i szkolenia, elektroniczne ksigzki tele-
foniczne, czesci i akcesoria (nieujete w innych klasach) do wszystkich ww.
towaréw”, nalezace do klasy 9,

~Kkarty telefoniczne”, nalezgce do klasy 16,

sustugi poczty glosowej (dla klientéw czasowo nieobecnych), doradztwo
i wspieranie w zakresie zarzadzania i organizacji, doradztwo i pomoc
w zakresie wspierania zadan handlowych”, nalezace do klasy 35,

sinstalacja i naprawa telefonéw, budowa, naprawa, montaz”, nalezace do klasy
37,

stelekomunikacja, wlaczajac w to informacje w zakresie telekomunikacji,
komunikaty za posrednictwem telefonu lub telegrafu, komunikaty pojawiajace
sie na ekranie komputera i telefonu komoérkowego, nadawanie faksowe,
nadawanie radiowe i telewizyjne, wlaczajac w to telewizje kablowa i Internet,
przekazywanie wiadomosci, wynajem aparatéw do przekazywania wiadomosci,
wynajem aparatéw telekomunikacyjnych, wlaczajac w to aparaty telefoniczne”,
nalezace do klasy 38,

»badania naukowe i przemyslowe, inzynieria, wlaczajac w to projektowanie
infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczegélnosci dla telefonii,
oraz programowanie komputeréw, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie
oprogramowania komputerowego, wynajem komputeréw i programéw kom-
puterowych”, nalezace do klasy 42.
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Zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 1/99 z dnia 4 stycznia 1999 r.

Stalo sie ono przedmiotem sprzeciwu wniesionego przez Les Editions Albert René
(zwana dalej ,skarzacg”). W jego ramach zostaly podniesione nastepujgce
wczedniejsze prawa dotyczace pojecia ,,obelix”:

wczeéniejszy zarejestrowany znak towarowy, chroniony rejestracja wspélnoto-
wego znaku towarowego nr 16 154 z dnia 1 kwietnia 1996 r. dla nastepujacych
towaréw i ustug, w zakresie w jakim dotycza one niniejszego postepowania:

»aparaty i urzadzenia elektrotechniczne, elektroniczne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne i szkoleniowe (z wylaczeniem aparatéw
projekcyjnych) ujete w klasie 9, gry elektroniczne, moduly programowe,
programy komputerowe zarejestrowane na no$nikach danych,
w szczegdlnodci gry wideo”, nalezace do klasy 9,

~papier, karton; towary z tych tworzyw, produkty drukarskie (ujete w klasie
16), gazety i czasopisma, ksigzki; artykuly introligatorskie (nici, plétna
i tkaniny introligatorskie); fotografie; papeteria, naklejki samoprzylepne (do
papeterii i produktéw drukarskich); materialy dla artystéw (materialy do
projektowania, malarstwa i modelowania); pedzle; maszyny do pisania
i artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli) oraz urzadzenia i aparaty biurowe
(ujete w klasie 16); materialy instruktazowe i szkoleniowe (inne niz aparaty);
materialy z tworzywa sztucznego do pakowania nieujete w innych klasach;
karty do gry; litery drukarskie; klisze”, nalezace do klasy 16,
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— ,gry, zabawki; artykuly gimnastyczne i sportowe (ujete w klasie 28);
dekoracje choinkowe”, nalezace do klasy 28,

— ,marketing i reklama”, nalezace do klasy 35,

— ,projekcje filmowe, produkcja filmowa, wypozyczanie filméw; publikacja
ksiazek i czasopism; edukacja i rozrywka; organizacja targdéw i wystaw;
organizacja imprez, prowadzenie parku rozrywki, produkcja spektakli
muzycznych i konferencji na zywo; wystawianie imitacji architektonicznych
oraz spektakli o charakterze historyczno-kulturalnym i folklorystycznym?”,
nalezace do klasy 41,

— ,zakwaterowanie i gastronomia; fotografie; ttumaczenia; zarzad prawami
autorskimi i ich wykonywanie; eksploatacja wlasnosci intelektualnej”,
nalezgce do klasy 42;

b) wczeéniejszy znak towarowy, powszechnie znany we wszystkich panstwach
czlonkowskich w odniesieniu do towaréw i uslug nalezacych do klas 9, 16, 28,
35,41 i42.

6  Na poparcie sprzeciwu skarzgca podniosla istnienie prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.
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Decyzja z dnia 30 maja 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw i zezwolil na
dalsze postepowanie w sprawie rejestracji wspélnotowego znaku towarowego. Po
dokonaniu ustalenia, Ze nie zostalo niezbicie wykazane, jakoby wczesniejszy znak
towarowy byl powszechnie znany, Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze znaki
towarowe rozpatrywane jako calo$¢ nie sg podobne. Istnieje pewne podobienstwo
brzmieniowe, ale jest ono kompensowane z uwagi na aspekt wizualnych znakéw,
a doktadniej przez bardzo odmienne pojecia, ktére przywoluja telefony komérkowe
w przypadku MOBILIX i obeliski w przypadku OBELIX. Ponadto wcze$niejsza
rejestracja jest raczej kojarzona ze slynnym komiksem, co na plaszczyZnie
koncepcyjnej w jeszcze wiekszym stopniu odréznia ja od zgloszonego znaku
towarowego.

W dniu 14 lipca 2003 r. Czwarta Izba Odwolawcza, w nastepstwie skargi wniesionej
przez skarzaca w dniu 1 lipca 2002 r., wydala decyzje (zwana dalej ,zaskarzong
decyzja”). Uchylila ona w czesci decyzje Wydzialu Sprzeciwéw. Izba Odwolawcza
uscidlila przede wszystkim, ze sprzeciw nalezalo uznaé za oparty wylacznie na
prawdopodobienistwie wprowadzenia w blad. Nastepnie wskazala ona, ze pomiedzy
znakami towarowymi mozna dostrzec pewne podobiefistwo. W odniesieniu do
poréwnania towaréw i ustug Izba uznala, ze ujete w klasie 9 ,aparaty i urzgdzenia do
sygnalizacji i szkolenia” zawarte w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego
i ,aparaty i urzadzenia optyczne i szkoleniowe” objete wcze$niejsza rejestracja sa
podobne. Do takiego samego wniosku doszla ona réwniez w przypadku uslug
nalezacych do klasy 35, zatytulowanych ,doradztwo i wspieranie w zakresie
zarzadzania i organizacji, doradztwo i pomoc w zakresie wspierania zadai
handlowych”, zawartych w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego, oraz
»marketingu i reklamy” objetych wczesniejsza rejestracja. Izba stwierdzila, ze biorac
pod uwage stopien podobienistwa, po pierwsze, omawianych oznaczen i, po drugie,
specyficznych towaréw i uslug, w odczuciu zainteresowanego kregu odbiorcéw
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. Odrzucita ona zatem zgloszenie
wspélnotowego znaku towarowego dla ,aparatéw i urzadzen do sygnalizacji
i szkolenia” oraz dla uslug ,doradztwa i wspierania w zakresie zarzadzania
i organizacji, doradztwa i pomocy w zakresie wspierania zadan handlowych”,
a dopuscita to zgloszenie dla pozostalych towaréw i uslug.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

Podczas rozprawy skarzaca wniosla ponadto do Sgdu o przekazanie sprawy Izbie
Odwolawczej do ponownego rozpoznania.

Pozwany wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Ramy prawne

Na poparcie skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty, oparte, po pierwsze, na blednym
zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, po drugie, na
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naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 oraz, po trzecie, na naruszeniu
art. 74 rozporzadzenia nr 40/94.

1. W przedmiocie dopuszczalnosci

W przedmiocie dopuszczalnosci nowych srodkéw dowodowych

Argumenty stron

Pozwany podnosi, ze pie¢ dokumentéw, ktére skarzaca zalaczyta do skargi celem
dowiedzenia powszechnej znajomosci oznaczenia OBELIX, nie zostalo wczesniej
przedstawionych w ramach postepowania przed OHIM i w zwiazku z tym nie
podlegaja one rozpoznaniu.

Zapytana przez Sad podczas rozprawy skarzaca stwierdzila dopuszczalno$é
spornych $rodkéw dowodowych.

Ocena Sadu

W zalaczniku do skargi skarzaca przedstawila pewne dokumenty majace na celu
dowiedzenie powszechnej znajomos$ci oznaczenia OBELIX. Bezsporne jest, ze
dokumenty te nie zostaly wczesniej przedstawione w ramach postepowania przed
OHIM.
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Nalezy przypomnieé, ze skarga do Sadu ma na celu kontrole zgodnoéci z prawem
decyzji wydawanych przez izby odwolawcze OHIM w rozumieniu art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 oraz ze w sporach o stwierdzenie niewaznos$ci zgodnos¢
z prawem zaskarzonego aktu nalezy ocenia¢ na podstawie stanu faktycznego
i prawnego istniejacych w chwili wydania tego aktu [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 29]. W konsekwencji zadaniem Sadu nie jest
ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przedlozonych
przed nim po raz pierwszy. W istocie dopuszczenie takich $rodkéw dowodowych
byltoby sprzeczne z art. 135 § 4 regulaminu Sadu, zgodnie z ktérym pisma stron nie
mogg zmienia¢ przedmiotu sporu przed Izba Odwolawcza. W rezultacie $rodki
dowodowe przedstawione po raz pierwszy przed Sadem s3 niedopuszczalne.

W przedmiocie dopuszczalnosci zarzutu opartego na art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze poniewaz OBELIX jest znanym, a nawet powszechnie znanym
znakiem towarowym, to z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz jest on
chroniony réwniez gdy towary i ustugi nie sa podobne, przed wykorzystywaniem
charakteru odrézniajacego lub renomy lub tez przed naruszeniem charakteru
odrézniajacego lub renomy, przy czym wystarczy, ze znak towarowy skarzacej jest
znany w odniesieniu do czesci towaréw lub uslug objetych rejestracja.

Pozwany twierdzi, iz skarzaca nie moze utrzymywad, ze Izba Odwolawcza naruszyla
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, ani tez wnosi¢ do Sadu o orzeczenie
w przedmiocie skargi majacej na celu zastosowanie tego przepisu, jezeli wniosek taki
nie zostal przedstawiony we wlasciwej formie w administracyjnej fazie postepowania
przed OHIM.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ,,w wyniku sprzeciwu [uprawnionego
z] wezeéniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wezedniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub uslug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych wczeéniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli,
w przypadku wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, cieszy sie on
renomg we Wspolnocie [...] i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku
towarowego przynosiloby [nienalezne] korzysci [plynace z charakteru odrézniaja-
cego lub renomy] lub byltoby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy
takiego wczesniejszego znaku towarowego.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze skarzgca w zadnym momencie nie wniosta
do Izby Odwolawczej o ewentualne zastosowanie tego przepisu, a w konsekwencji
nie zostal on rozpoznany. W istocie skarzgca wyraznie wskazala przed Izba
Odwolawczg, ze podstawy, na ktérych opiera ona odwolanie, dotycza art. 8 ust. 1
lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Dokladniej, nalezy stwierdzi¢, ze gdyby
skarzaca wskazala w sprzeciwie wobec zgloszonego znaku towarowego renome
swego wczesniejszego znaku towarowego, to mialoby to miejsce wylacznie w ramach
stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, a mianowicie miatoby
na celu potwierdzenie istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw.

Nalezy ponadto wskazaé, ze po pierwsze stosownie do art. 74 rozporzadzenia
nr 40/94 ,w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji Urzad ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodéw
i argumentéw przedstawionych przez strony [do podniesionych zarzutéw
i wnioskéw stron]”.

Po drugie, nalezy przypomnie(, ze jak wskazano powyzej w pkt 16, skarga do Sadu
ma na celu kontrole zgodnosci z prawem decyzji izb odwolawczych OHIM
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w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 [wyroki Sadu z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
Rec. str. II-411, pkt 61, z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN),
Rec. str. 1I-2251, pkt 67]. Dokonywana przez Sad kontrola zgodnosci z prawem
decyzji izby odwolawczej powinna dotyczyé zagadnien prawnych, ktére zostaly
przedstawione przed izbg [zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str, I1-383,
pkt 16, oraz z dnia 22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01 Editions Albert René
przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. [I-4625, pkt 70].

Ponadto art. 135 § 4 regulaminu, réwniez przywolany powyzej w pkt 16, wyraznie
przewiduje, ze ,[plisma procesowe stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu przed
izba odwolawczy”.

W konsekwencji skarzgca nie moze zarzucaé¢ Izbie Odwolawczej naruszenia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ani tez domagaé sie od Sadu, aby orzekl
w przedmiocie zadania ewentualnego zastosowania tego przepisu.

Niniejszy zarzut nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie nowego Zgdania wniesionego podczas rozprawy

Argumenty stron

W trakcie rozprawy skarzaca zazadala ewentualnie przekazania sprawy Izbie
Odwolawczej do ponownego rozpoznania w celu umozliwienia skarzacej dowie-
dzenia, Ze jej znak towarowy cieszy si¢ renomg w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.
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Pozwany stwierdza niedopuszczalno$¢ tego zadania.

Ocena Sadu

Nalezy przypomnied, ze zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu w skardze strona skarzaca
ma obowiazek okre$lenia przedmiotu sporu i przedstawienia powolanych zarzutéw.
Nawet jesli art. 48 § 2 tego regulaminu pozwala w pewnych przypadkach na
podniesienie nowych zarzutéw w toku postepowania, to przepisu tego w zadnym
wypadku nie mozna rozumie¢ jako pozwalajacego stronie skarzacej na wniesienie
nowych zadan i w ten sposéb zmiane przedmiotu sporu (wyrok Trybunalu z dnia
25 wrzeénia 1979 r. w sprawie 232/78 Komisja przeciwko Francji, Rec. str. 2729,
pkt 3, oraz wyrok Sadu z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie T-3/99 Banatrading
przeciwko Radzie, Rec. str. [[-2123, pkt 28).

Wiynika z tego, ze nie jest dopuszczalne, aby skarzgca wniosta do Sadu nowe zadania
i w konsekwencji zmienila przedmiot sporu. Omawiane zadanie nalezy zatem
odrzuci¢ jako niedopuszczalne.

2. Co do istoty sprawy

W przedmiocie naruszenia art. 74 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze zglaszajaca znak towarowy nie zaprzeczyla jej twierdzeniu
przedstawionemu w postepowaniu w sprawie sprzeciwu, zgodnie z ktérym znak
towarowy OBELIX posiada charakter silnie odrézniajacy. Zdaniem skarzacej,
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w braku zaprzeczenia Izba Odwolawcza powinna byla wyj$¢ z zalozenia, ze znak
towarowy wnoszacej sprzeciw OBELIX cieszy sie renomg. Wywodzi ona z tego, ze
Izba Odwolawcza naruszyla art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Pozwany podnosi, ze Wydzial Sprzeciwéw OHIM dokonal szczegéltowej oceny
przedstawionych $rodkéw dowodowych i stwierdzil, ze nie sa one wystarczajace, aby
wykazaé wysoce odrézniajacy charakter zarejestrowanego oznaczenia.
W konsekwencji pierwszy zarzut skargi nalezy uzna¢ za oczywiscie bezzasadny.

Ocena Sadu

Jak podkre$lono powyzej w pkt 22, zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad
ogranicza sie w swym badaniu do podniesionych przez strony zarzutéw i wnioskéw.

Przepis ten ogranicza badanie przeprowadzone przez OHIM w dwojakim zakresie.
Po pierwsze, dotyczy ono faktycznej podstawy decyzji OHIM, a mianowicie stanu
faktycznego i dowoddéw, na ktérych moze ona zosta¢ prawomocnie oparta [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival
USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef), Rec. str. 11-2749, pkt 45], po
drugie za§ — prawnej podstawy jego decyzji, a mianowicie przepiséw, ktére
rozpatrujaca instancja jest zobowigzana stosowac. A zatem Izba Odwolawcza moze
oprze¢ swoja decyzje w sprawie odwolania od decyzji korniczacej postepowanie
w sprawie sprzeciwu jedynie na wzglednych podstawach odmowy rejestracji
podniesionych przez zainteresowana strone oraz na faktach i dowodach przez nia
przedstawionych [wyroki Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01
Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. 11-3253, pkt 32,
oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 28].
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W tym wzgledzie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Zze w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu OHIM nie moze dokona¢ badania stanu
faktycznego z urzedu, co nie oznacza jednakze, Ze zobowigzany jest on przyjaé za
ustalone podniesione przez strone kwestie, ktére nie zostaly podwazone przez druga
strong postepowania. Przepis ten wigze OHIM jedynie co do stanu faktycznego,
dowoddéw i uwag, na ktérych opiera on swg decyzje.

W niniejszej sprawie skarzaca wskazala przed OHIM pewng ocene prawng, jednakze
zaréwno Wydzial Sprzeciwéw, jak i Izba Odwolawcza stwierdzili, ze skarzaca nie
poparla jej w niezbity sposéb faktami lub dowodami. Wywiedli oni z tego, Zze nie sg
one wystarczajace, aby dowie$¢ omawianej oceny prawnej, dotyczacej powszechnej
znajomosci niezarejestrowanego oznaczenia i wysoce odrézniajacego charakteru
zarejestrowanego oznaczenia.

W konsekwencji zarzut skarzacej oparty na naruszeniu art. 74 rozporzadzenia
nr 40/94 nalezy uzna¢ za bezzasadny.

W przedmiocie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Po pierwsze, w odniesieniu do poréwnania towaréw i ustug skarzaca utrzymuje, ze
nalezace do klasy 9 towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, inne niz
»aparaty do sygnalizacji i szkolenia”, sa réwniez w duzym stopniu podobne do
towarédw oznaczonych przez znak towarowy wnoszacej sprzeciw, a przynajmniej do
tych nalezgcych do klasy 9.
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Zwraca ona uwage, ze wszystkie pozostale towary nalezace do klasy 9 i oznaczone
zgloszonym znakiem towarowym, takie jak ,aparaty, urzadzenia i instalacje
telekomunikacyjne, z uwzglednieniem telefonii, telefonéw i telefonéw komérkowych
i wlaczajac w to anteny i teleskopy paraboliczne, akumulatory i baterie, trans-
formatory i konwektory, kodowarki i dekodery, karty zakodowane i stuzace
odkodowywaniu, karty telefoniczne, aparaty i urzadzenia do sygnalizacji
i wizualizacji, elektroniczne ksigzki telefoniczne, cze$ci i akcesoria (nieujete
w innych klasach) do wszystkich ww. towaréw” zawieraja podstawowe elementy
sktadowe towaréw skarzacej. Tak wiec cyfrowe telefony komoérkowe i telefony
zglaszajacej figuruja w modulach programowych skarzacej. Skoro wykaz towaréw
zglaszajacej obejmuje réwniez czesci i akcesoria do jej gtéwnych towaréw, to moduly
programowe i wnioskowane przez zglaszajaca czesci sa identyczne.

Zdaniem skarzgcej, odnosi si¢ to réwniez do innych towardw zglaszajacej, takich jak
»aparaty, urzgdzenia i instalacje telekomunikacyjne, wlaczajac w to telefonie,
kodowarki i dekodery”, poniewaz one réwniez zawierajg moduly programowe. Do
tego dochodzi fakt, ze te towary nalezace do klasy 9 i oznaczone zgloszonym
znakiem towarowym sg gléwnie sterowane przez procesor i moga byé réwniez
wykorzystywane za pomocg oprogramowania komputerowego. Wszakze programy
komputerowe stanowia cze$¢ wykazu jej towaréw. Wnioskuje one z tego, ze nalezace
do klasy 9 towary wskazane w zgloszeniu znaku towarowego i jej towary nie
wykazujg dalekiego podobienistwa, ale $rednie podobienistwo.

Nastepnie skarzaca podnosi, ze wskazane przez zglaszajaca karty telefoniczne, ktére
naleza do klasy 16, sa zakodowanymi kartami telefonicznymi. Zgodnie z wyrokiem
niemieckiego trybunaltu federalnego ds. patentéw z dnia 7 lipca 1997 r. sa one
podobne do towaréw skarzgcej nazwanych ,,programy komputerowe zarejestrowane
na no$nikach danych”.
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x Skarzaca przypomina ponadto, ze Izba Odwolawcza uznata inne ustugi zglaszajacej
za niepodobne do jej towaréw, a mianowicie:

— ,ustugi poczty glosowej dla klientéw czasowo nieobecnych”, nalezace do klasy
35,

— ,instalacja i naprawa telefonéw, budowa, naprawa, montaz”, nalezace do klasy
37,

— telekomunikacja, wlaczajac w to informacje w zakresie telekomunikacji,
komunikaty za posrednictwem telefonu lub telegrafu, komunikaty pojawiajace
sic na ekranie komputera i telefonu komoérkowego, nadawanie faksowe,
nadawanie radiowe i telewizyjne, wlaczajac w to telewizje kablowa i Internet,
przekazywanie wiadomosci, wynajem aparatéw do przekazywania wiadomosci,
wynajem aparatéw telekomunikacyjnych, wlaczajac w to aparaty telefoniczne”,
nalezace do klasy 38,

— ,badania naukowe i przemyslowe, inzynieria, wlaczajac w to projektowanie
infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczegélnosci dla telefonii,
oraz programowanie komputeréw, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie
programéw komputerowych, wynajem komputeréw i programéw komputero-
wych”, nalezagce do klasy 42.

x  Zwraca ona uwage, ze ustalone przez orzecznictwo zasady majace zastosowanie do
podobiefistwa towaréw stosuja sie przez analogie do stosunku towaréw do usltug
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i odwrotnie. Rozstrzygajace jest, czy w przypadku wykorzystania podobnych
oznaczen istnieje prawdopodobiefistwo, ze zainteresowane kregi moga pomyli¢ sie
co do miejsca pochodzenia towardw i ustug.

Zgodnie z tymi zasadami nalezy uzna¢ podobiefistwo wyzej wskazanych uslug
zglaszajacej i towaréw skarzacej, poniewaz wytwércy towaréw takich jak ,kompu-
tery, moduly programowe, programy komputerowe zarejestrowane na nos$nikach
danych” réwniez wykonuja ustugi odpowiadajace ustlugom zglaszajacej. Opierajac sie
na orzeczeniu niemieckiego trybunalu federalnego ds. patentéw, skarzaca stwierdza,
iz pomiedzy ustugami zglaszajacej, nalezacymi do klasy 38, a jej wlasnymi towarami,
nalezacymi do klasy 9, istnieje podobienstwo z uwagi na to, ze w przypadku tego
samego znaku towarowego znaczna cze$¢ odbiorcéw moze uznaé, iz wytwércy
i dystrybutorzy materialéw stuzacych przetwarzaniu danych $wiadcza réwniez
odpowiednie ustugi telekomunikacyjne.

Skarzaca twierdzi, ze z tych samych wzgledéw nalezy stwierdzi¢ podobiefistwo
nalezacych do klas 35, 37 i 42 uslug zglaszajacej do jej wlasnych towaréw nalezacych
do klasy 9. Zwraca ona uwage, ze uslugi te, takie jak ,ustugi poczty glosowej dla
klientéw czasowo nieobecnych, instalacja i naprawa telefonéw, budowa, naprawa,
montaz”, réwniez, po pierwsze, sa $wiadczone przez wytwércdw materialéw
informatycznych (komputeréw) i, po drugie, sa wykorzystywane za pomoca
oprogramowania komputerowego.

Analogicznie odnosi sie to do nastepujacych ustug zglaszajacej: ,badania naukowe
i przemyslowe, inzynieria, wlaczajac w to projektowanie infrastruktury i instalacji
telekomunikacyjnych, w szczegdélnosdci dla telefonii, oraz programowanie kompute-
réw, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
wynajem komputeréw i programéw komputerowych”. Zdaniem skarzacej, badania
naukowe i przemystowe, tak samo jak inzynieria, wlaczajac w to projektowanie
instalacji telekomunikacyjnych, stanowia domene dziatan, ktére zaréwno technicz-
nie, jak i gospodarczo sa tak zblizone do materialéw informatycznych
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i oprogramowania komputerowego, Ze w obrocie lub przynajmniej wéréd niektérych
z jego gléwnych uczestnikéw moze powstaé wrazenie, iz skoro uzywany bylby ten
sam znak towarowy, to wytwoércy i dystrybutorzy materialéw stuzacych przetwa-
rzaniu danych prowadzg dzialalno$é, przyktadowo, réwniez w dziedzinie projekto-
wania odpowiednich uslug telekomunikacyjnych.

Skarzaca os$wiadcza, iz nie rozumie tezy postawionej przez Izbe Odwolawcza,
zgodnie z ktéra pomiedzy uslugami zglaszajacej polegajacymi na ,wynajmie
komputeréw i programéw komputerowych” a jej wlasnymi towarami nazwanymi
~komputery i programy komputerowe zarejestrowane na no$nikach danych” nie
wystepuje jakiekolwiek podobienistwo. Pobiezne spojrzenie na strony internetowe
wystarcza, aby uznac fakt, ze dystrybutorzy komputeréw oferuja réwniez mozliwo$é
ich wynajmu. To samo dotyczy oprogramowania komputerowego.

Po drugie, w odniesieniu do poréwnania oznaczen skarzaca podnosi, ze pomiedzy
dwoma oznaczeniami OBELIX i MOBILIX wystepuje silne podobiefistwo. Z uwagi
na to, ze znak towarowy OBELIX jest chroniony na obszarze calego rynku
wewnetrznego, nalezy w szczegélnosci odwola¢ sie¢ do sposobu, w jaki sa one
rozumiane na jego terytorium, opierajac sie¢ na wywieranym przez nie wraZzeniu
stuchowym i koncepcyjnym, z uwzglednieniem panujacych na rynku warunkéw
i wlasciwych rynkowi wewnetrznemu zwyczajéw konsumenckich.

Skarzgca twierdzi, Zze przede wszystkim nalezy uwzgledni¢ okolicznosé, iz
konsumenci beda postrzega¢ oba oznaczenia jako trzysylabowe znaki towarowe,
w ktérych akcent pada na identyczne sylaby, sekwencja sp6lglosek jest identyczna,
a sekwencja samoglosek jest prawie identyczna z uwagi na to, ze samogloski ,e” oraz
»” maja bardzo zblizone brzmienie. Jedyna réznica jest dostrzegalna w pierwszej
literze ,m”, wystepujacej w znaku towarowym zglaszajacej, ktéra z uwagi na swoja
niewielka dZwieczno$¢ moze tym niemniej umkngé stuchaczowi w $rodowiskuy,
w ktérym poziom dzwieku jest do$¢ wysoki.
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Skarzaca podnosi, ze istotne jest wrazenie calodci i Ze najczesciej decydujace jest
zapamietane wrazenie wizualne. Nabywca, ktéry jedynie niewyraznie przypomina
sobie znak towarowy OBELIX moze rozpozna¢ w podobnym oznaczeniu MOBILIX
znak towarowy, ktéry juz zna, i pomyli¢ przedsiebiorstwa, z ktérych pochodza
towary.

Po trzecie, w odniesieniu do prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad skarzaca
podnosi, ze jesli uwzgledni¢ wspélzaleznoéé pomiedzy podobienstwem towardw,
podobiefistwem znakéw towarowych i charakterem odrézniajacym znaku towaro-
wego wnoszacej sprzeciw, to réznice pomiedzy znakami towarowymi w zakresie
identycznych towaréw i ustug oraz w duzym stopniu podobnych towaréw i ustug nie
sa wystarczajace, aby z uwagi na powszechng znajomo$¢ znaku towarowego
wnoszacej sprzeciw wykluczy¢ w szczegélnosci pomylki dzwiekowe.

Skarzaca podnosi, ze znak towarowy OBELIX nalezy do rodziny znakéw
towarowych, ktéra obejmuje réwniez znaki towarowe inspirowane innymi
postaciami serii ,Asterix” i ktéra jest chroniona w 50 krajach $wiata. Szkoda dla
charakteru odrézniajacego wynika z faktu, ze po pierwsze, wyszukano odniesienie do
cieszacego sie renoma wzoru, grupujac elementy dzwiekowe, wizualne
i koncepcyjne, oraz po drugie, ze w niniejszej sprawie $wiadomie wykorzystano,
bez jakiejkolwiek zastugujacej na uwzglednienie przyczyny lingwistycznej, element
charakterystyczny wystepujacy w serii znakéw towarowych nalezacych do rodziny
»Asterix”: sufiks ,ix”. Jest zrozumiale, Ze pojecie ,mobilix” wpisuje sie dyskretnie do
tej rodziny znakéw towarowych i moze by¢ rozumiany jako pochodny od pojecia
»obelix”.

Pozwany utrzymuje, ze w odczuciu zainteresowanego kregu odbiorcéw nie istnieje
jakiekolwiek prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad. Oczywista réznica
wizualna i szczegélnie istotna rdznica koncepcyjna, ktdére istnieja pomiedzy
oznaczeniami, s3 w stanie kompensowaé¢ wszelkie podobiefistwo brzmieniowe,
nawet dla towaréw i uslug, ktére wykazuja niewielkie podobienstwo.
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Ocena Sadu

Zgodnie z 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 podobienistwa do wczeéniejszego
znaku towarowego, identycznoéci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobiefistwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym. Ponadto przez ,wczeéniejsze znaki towarowe” nalezy rozumie¢
w szczegélnosci wspdlnotowe znaki towarowe, w odniesieniu do ktérych data
zlozenia zgloszenia wniosku o rejestracje jest wczeéniejsza od daty wniosku
o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego [art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i)
rozporzadzenia nr 40/94].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
zachodzi, jezeli krag odbiorcéw moze uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa lub, w niektérych przypadkach, z przedsiebiorstw
powigzanych gospodarczo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nalezy
ocenia¢ calo$ciowo, zgodnie ze sposobem, w jaki wlasciwy krag odbiorcéw postrzega
dane towary i uslugi, biorac pod uwage wlasciwe w niniejszej sprawie czynniki,
w szczegblnosci wspéblzaleznoéé pomiedzy podobienstwem oznaczen
a podobienistwem oznaczonych towaréw i 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 i powolywane
orzecznictwo].

W niniejszej sprawie zostaly podniesione wczesniejsze prawa zwigzane z pojeciem
»obelix”, odnoszacym si¢ do wspdlnotowego znaku towarowego i znaku towarowego
powszechnie znanego we wszystkich padstwach cztonkowskich.
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Poza tym znacznie przewazajaca cze$¢ omawianych towardéw i uslug stanowia
towary i ustugi powszechnego uzytku przeznaczone do codziennego uzytku. Jedynie
uslugi zawarte w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego ujete w klasie 42
(badania naukowe i przemyslowe itd.) sa przeznaczone dla odbiorcéw bardziej
wyspecjalizowanych. W konsekwencji na docelowy krag odbiorcéw, w odniesieniu
do ktérego nalezy oceniaé¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, skladajg sie
przecietni konsumenci tych towaréw i ustug w Unii Europejskiej, ktérzy sa wlasciwie
poinformowani, dostatecznie uwazni i rozsadni.

To w $wietle tych stwierdzen nalezy przeprowadzi¢ analize poréwnania dokonanego
przez Izbe Odwotawcza wzgledem, po pierwsze, omawianych towaréw i, po drugie,
spornych oznaczen.

— W przedmiocie poréwnania towaréw

Dla dokonania oceny podobiefistwa miedzy spornymi towarami nalezy wzia¢ pod
uwage wszelkie istotne czynniki, ktére charakteryzuja wzajemny stosunek tych
towaréw. Do czynnikéw tych nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci charakter towaréw, ich
przeznaczenie, sposéb ich uzycia, jak réwniez to, czy konkuruja one ze soba, czy tez
sie uzupelniaja (zob. analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 29 wrzeénia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 23).

W odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 9 i 16, dla ktérych wniesiono
o rejestracje, takich jak ,aparaty, urzadzenia i instalacje telekomunikacyjne”,
»telefony komérkowe”, ,kodowarki i dekodery” itd. skarzaca utrzymuje w istocie,
ze zawieraja one wszystkie podstawowe czeéci skladowe towaréw oznaczonych
znakiem towarowym.
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Argumenty skarzgcej mozna jedynie odrzuci¢. Oczywiscie, komputery w réznej
postaci sg niezbedne dla wlasciwego funkcjonowania ,urzadzen i instalacji tele-
komunikacyjnych”, a ,uslugi poczty glosowej (dla klientéw czasowo nieobecnych)”
mogg by¢ od czasu do czasu $wiadczone przez jednostke, ktéra wytwarza niezbedne
materialy, jednakze nie moze to wystarczaé, aby stwierdzi¢, ze te towary i ustugi sa
podobne, ani a fortiori ,bardzo podobne”. W istocie zwykla okoliczno$¢, ze dany
towar moze by¢ wykorzystany jako cze$¢, wyposazenie lub element skladowy innego
towaru, nie jest sama w sobie wystarczajaca, aby dowies$é, iz produkty koncowe,
scalajgce te czeéci skladowe, sa podobne, poniewaz w szczegdlnosci ich
przeznaczenie i zainteresowany krag odbiorcéw moga sie caltkowicie réznié.

Poza tym ze sposobu sformulowania wykazu produktéw objetych wczesdniejsza
rejestracja dla klasy 9 wynika, ze okreS§lonymi przez to prawo dziedzinami sg
fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry wideo. Ten wykaz towaréw i uslug jest
zblizony do wykazu zawartego w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego,
ktéry wyjasnia, ze objeta przez nie dziedzing jest prawie wylacznie telekomunikacja
w kazdej postaci. Wyposazenie telekomunikacyjne zawiera sie¢ w kategorii ,,aparaty
do rejestracji, przekazywania, odtwarzania dZzwieku i obrazu”, ktéry zgodnie
z Porozumieniem nicejskim stanowi cze$¢ oficjalnego tytutu klasy 9. Jednakze ta
cze$é tytulu klasy (,telekomunikacja”) nie zostala ujeta w ramach wczesniejszego
prawa, a co za tym idzie, wyposazenie telekomunikacyjne nie moze zosta¢ uznane za
nim objete. Skarzaca dokonala rejestracji swojego znaku towarowego dla duzej
liczby kategorii, ale w specyfikacji nie wspomniala ona ,telekomunikacji” i sama
wykluczyla calo$¢ grupy 38 z rejestracji. Klasa 38 dotyczy dokladnie uslug z zakresu
~telekomunikacji”.

Nalezy tu podzieli¢ uwagi [zby Odwolawczej, wedlug ktérej wezedniejsza rejestracja
chroni ,aparaty i urzadzenia elektrotechniczne, elektroniczne”, aczkolwiek to
szerokie sformulowanie nie moze zosta¢ wykorzystane przez skarzacg jako argument
pozwalajacy na stwierdzenie bardzo silnego podobieristwa z towarami ujetymi
w zgloszeniu, tak wiec szczegblna ochrona aparatéw i urzadzen telekomunikacyj-
nych moze zosta¢ uzyskana z tatwoscia.
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W konsekwencji, uznajac, ze nie nalezalo stwierdzi¢, iz ujete w klasach 9 i 16 towary
okreslone w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego zostaly objete szeroko
sformulowanym wykazem towaréw i uslug w ramach wcze$niejszej rejestracji, Izba
Odwolawcza nie popelnita bledu.

Nastepnie w odniesieniu do nalezacych do klas 35, 37, 38 i 42 uslug okreslonych
w zgloszeniu wspoélnotowego znaku towarowego skarzaca utrzymuje, Ze wbrew
stwierdzeniom Izby Odwolawczej towary te sa réwniez podobne do jej towaréw,
poniewaz wytwércy towaréw takich jak ,komputery, moduly programowe,
programy komputerowe zarejestrowane na nosnikach danych” takze $wiadcza
uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje. Opierajac sie na orzeczeniu niemieckiego
trybunalu federalnego ds. patentéw, skarzaca stwierdza, ze jej towary nalezace do
klasy 9 i ustugi telekomunikacyjne nalezace do klasy 38 sa podobne, poniewaz jesli
uzywany znak towarowy jest taki sam, to znaczna cze$¢ odbiorcéw moze uznad, ze
wytworey i dystrybutorzy materialéw stuzacych do przetwarzania danych $wiadcza
réwniez odpowiednie ustugi telekomunikacyjne. Poza tym skarzaca podnosi, ze ta
uwaga odnosi sie réwniez do ustug ujetych w klasach 35 i 37, poniewaz ustugi takie
jak ,automatyczna poczta glosowa” (klasa 35) i ,instalacja i naprawa telefonéw”
(klasa 37) sa czasami $wiadczone przez wytwércéw wykorzystanych materialéw
informatycznych i funkcjonuja czasami z pomoca oprogramowania komputerowego.
W odniesieniu do nalezacych do klasy 42 uslug zatytulowanych ,badania naukowe
i przemyslowe, inzynieria, wlaczajac w to projektowanie infrastruktury i instalacji
telekomunikacyjnych” skarzgca utrzymuje, ze sg one tak scile zwigzane z sektorem
materialéw informatycznych i oprogramowania komputerowego, ze odbiorcy moga
uznad, iz pochodzg one od tych samych wytwércéw lub dystrybutoréw. Wreszcie
w odniesieniu do uslugi ,wynajmu komputeréw i programéw komputerowych”
(klasa 42), zawartej w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego, skarzaca
odrzuca stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym takie ustugi réznia sie od
j¢j ~komputerdw” i ,programéw komputerowych zarejestrowanych na nosnikach
danych”.

Tytulem wstepu nalezy zauwazy¢, ze zasady podlegajace stosowaniu do poréwnania
towaréw stosuja sie réwniez do poréwnania ustug i do poréwnania pomiedzy
towarami a uslugami. Oczywiscie, jak zwraca uwage pozwany, towary sa z zasady
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rézne od ustug, jednakze nie oznacza to, ze nie moga one sie uzupelnia¢ —
przykladowo utrzymanie towaru ma charakter uzupelniajacy w stosunku do samego
towaru — lub tez ze uslugi nie moga mieé¢ tego samego przedmiotu lub
przeznaczenia co towary i w zwigzku z tym by¢ dla samego towaru konkurencyjne.
Wynika z tego, ze w pewnych okolicznosciach pomiedzy towarami a ustugami
mozna stwierdzi¢ podobienistwao.

W niniejszej sprawie, po pierwsze, w odniesieniu do ustug okreslonych w zgloszeniu
znaku towarowego dla klas 37 i 42 nie mozna kwestionowa¢ punktu widzenia Izby
Odwolawczej, wedlug ktérej nie mogg zosta¢ one uznane za podobne do uslug
okreslonych we wczesniejszej rejestracji. W istocie ustugi skarzacej nalezace do klasy
42 (,zakwaterowanie i gastronomia; fotografie; ttumaczenia; zarzadzanie prawami
autorskimi i ich wykonywanie; eksploatacja wlasnosci intelektualnej”) nie maja
zadnego zwigzku z ustugami zatytulowanymi ,badania naukowe i przemyslowe,
inzynieria, wlaczajac w to projektowanie infrastruktury i instalacji telekomunikacyj-
nych, w szczegdlnodci dla telefonii, oraz programowanie komputeréw, projektowa-
nie, utrzymanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego, wynajem
komputeréw i programéw komputerowych”, réwniez ujetych w klasie 42, dla
ktérych wnosi sie o ochrone. Stwierdzenie to stosuje sie réwniez do nalezacych do
klasy 37 uslug zawartych w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego:
Jinstalacja i naprawy telefonéw, budowa, naprawa, montaz”.

Po drugie, Izba Odwolawcza nie popelnita bledu, twierdzac, ze uslugi wymienione
w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego w ramach klasy 38 (takie jak
opisane powyzej w pkt 3) wykazuja wystarczajace réznice w stosunku do nalezacych
do klasy 41 uslug wskazanych we wczedniejszej rejestracji (takich jak opisane
powyzej w pkt 5) ze wzgledu na ich charakter techniczny, wymagane do ich
oferowania kwalifikacje i potrzeby konsumentéw, do ktérych spelnienia sa
przeznaczone. W konsekwencji nalezace do klasy 38 usltugi zawarte w zgloszeniu
znaku towarowego wykazuja najwyzej niewielkie podobienistwo do nalezacych do
klasy 41 ustug chronionych wczeéniejszym prawem.
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Nastepnie nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym wszystkie towary
i ustugi okreslone w zgloszeniu znaku towarowego mogg by¢, w taki lub inny sposéb,
powiazane z ,komputerami” i ,programami komputerowymi” (klasa 9) objetymi
wezedniejszym znakiem towarowym. Jak slusznie zauwaza pozwany, w dzisiejszym,
bardzo technologicznym spoleczenstwie prawie zaden sprzet lub material elek-
troniczny lub numeryczny nie funkcjonuje bez zastosowania, w taki lub inny sposéb,
komputeréw. Dopuszczenie podobienstwa we wszystkich przypadkach, w ktérych
wczesniejsze prawo obejmuje komputery i w ktérych towary lub ustugi oznaczone
zgloszonym oznaczeniem moga wykorzystywaé komputery, prowadziloby
z pewnoécia do wyjécia poza przedmiot ochrony przyznanej przez ustawodawce
uprawnionemu ze znaku towarowego. Takie stanowisko prowadziloby do sytuacji,
w ktérej rejestracja oprogramowania komputerowego lub materialéw informatycz-
nym moglaby praktycznie wykluczy¢ pédiniejsza rejestracje wszelkiego rodzaju
dzialalnosci lub uslugi elektronicznej lub numerycznej wykorzystujacej to opro-
gramowanie lub te materialy. Wylaczenie takie w kazdym razie nie jest uzasadnione
w niniejszym przypadku, poniewaz zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego
poswiecone jest wylacznie telekomunikacji w jej réznych postaciach, podczas gdy
wczesniejsza rejestracja nie odnosi sie do jakiejkolwiek dziatalno$ci w tym sektorze.
Poza tym, jak to wlasciwie wskazala Izba Odwolawcza, nic nie powstrzymuje
skarzacej od rejestracji jej znaku towarowego dla telefonii.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze omawiane towary i uslugi nie sg podobne.
Istnieje jednakze wyjatek. W istocie z uwagi na ich uzupelniajacy charakter
wystepuje podobiefistwo pomiedzy uslugami ,wynajmu komputeréw i programéw
komputerowych” zawartymi w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego (klasa
42) a ,komputerami” i ,programami komputerowymi zarejestrowanymi na
no$nikach danych” skarzacej (klasa 9).

Z powyzszych rozwazan wynika, ze argumenty skarzacej dotyczace pordéwnania
towaréw i uslug nalezy odrzucié, z wyjatkiem tych, ktére dotycza podobieristwa
pomiedzy ustugami ,wynajmu komputeréw i programéw komputerowych” zawar-
tymi w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego (klasa 42) a ,komputerami”
i ,programami komputerowymi zarejestrowanymi na noénikach danych” skarzacej
(klasa 9).
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— W przedmiocie poréwnania oznaczen

Jak to wynika z utrwalonego orzecznictwa, calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa spornych znakéw, nalezy oprze¢ na wywieranym przez
nie wrazeniu calosci, przy uwzglednieniu w szczegélnosci ich elementéw
odrézniajacych i dominujgcych [zob. 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 47 oraz powolywane orzecznictwo).

Skarzaca twierdzi, ze pomiedzy znakami OBELIX i MOBILIX istnieje silne
podobienistwo. Wizualnie s3 one prawie tej samej dlugosci i posiadaja podobng
sekwencje liter, a fonetycznie sa one bardzo podobnie. Majac na uwadze, ze pierwsza
litera zgloszonego oznaczenia ,m” jest malo dZwieczna, jest ponadto prawdopo-
dobne, ze moze zosta¢ zle uslyszana w glosénym otoczeniu.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzila, ze omawiane oznaczenia sg
podobne. Wskazala ona, Ze omawiane oznaczenia skladaja sie z tej samej liczby
sylab, tej samej sekwencji spélglosek B-L-X, podobnej sekwencji samoglosek O-I
(lub E)-I i sa tej samej dlugosci. Te wspdlne cechy wywieraja ogdlne wrazenie
podobienistwa. Wrazenie to jest silniejsze z fonetycznego punktu widzenia,
aczkolwiek jest réwniez dostrzegalne na plaszczyznie wizualnej, w szczegélnosci
z uwagi na sufiks ,ix”. Wreszcie stwierdzila ona, ze nawet jesli réznice koncepcyjne
pomiedzy tymi dwoma znakami towarowymi nie sq niewielkie, to nie moga one
kompensowa¢ podobiefistw wizualnych i fonetycznych.

Po pierwsze, w odniesieniu do podobienistwa wizualnego nalezy przede wszystkim
stwierdzi¢, ze oba omawiane znaki sg stownymi znakami towarowymi. MOBILIX
sktada sie z siedmiu liter, a wczeéniejsze oznaczenie OBELIX z szedciu liter. Nawet
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jesli posiadaja one wspdlnie kombinacje liter ,OB” i konicéwke ,,LIX”, wykazuja one
pewna liczbe istotnych réznic, takich jak dotyczace kolejnych liter ,OB” (,E”
w pierwszym przypadku, ,I” w drugim przypadku), poczatku stéw (zgloszony
wspélnotowy znak towarowy rozpoczyna sie na litere ,M”, a wcze$niejszy znak
towarowy na litere ,,0”) oraz ich dtugosci. W tym wzgledzie nalezy przypomnied, ze
z reguly uwaga konsumenta skierowana jest przede wszystkim na poczatek slowa
[wyrok Sadu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach polaczonych T-183/02 i T-184/02
El Corte Inglés przeciwko OHIM — Gonzilez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de
Espafia (MUNDICOR), Rec. str. I1-965, pkt 83].

W konsekwencji nalezy stwierdzié, Ze omawiane oznaczenia nie s3 wizualnie
podobne lub tez ze wykazuja najwyzej niewielkie podobieristwo wizualne.

Po drugie, w odniesieniu do poréwnania fonetycznego nalezy stwierdzi¢, ze oba
znaki towarowe wymawia sie w trzech sylabach — O-BE-LIX i MO-BIL-IX lub MO-
BI-LIX. OczywiScie pierwsza sylabe zgloszonego wspélnotowego znaku towarowego —
»MQO” — wymawia sie wyraznie, co pomaga odrézni¢ konfrontowane oznaczenia, ale
nie mozna wykluczyé, ze pierwsza litera ,M”, z uwagi swa niewielka dZwiecznos¢,
moze jednak umkng¢ czasami stuchaczowi. Poza tym druga i trzecia sylabe wymawia
sie w bardzo podobny sposéb, a nawet, jesli chodzi o trzecia sylabe, w identyczny
sposéb.

Biorgc pod uwage te elementy, nalezy stwierdzi¢, ze omawiane oznaczenia wykazuja
pewne podobieistwo fonetyczne.

Po trzecie, w odniesieniu do poréwnania na plaszczyZnie koncepcyjnej nalezy
wskazaé, ze slowa ,mobilix” i ,obelix” nie posiadaja semantycznego znaczenia
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w zadnym z oficjalnych jezykéw Unii Europejskiej. Jednakze podczas gdy pojecie
»mobilix” moze by¢ tatwo postrzegane jako odnosnik do czego$ ruchomego lub
mobilnosci, to pojecie ,obelix”, nawet jesli nazwa zostala zarejestrowana jako stowny
znak towarowy, czyli bez wizualnego odniesienia do postaci z komiksu, jest bez
trudu identyfikowana przez przecietnych odbiorcéw z korpulentng postacig z serii
komiksu, szeroko znanego w calej Unii Europejskiej, ktéra przezywa przygody
u boku Asterixa. To konkretne odniesienie do popularnej postaci czyni w odczuciu
odbiorcéw mato prawdopodobng mozliwo$é pomytki koncepcyjnej z innymi, mniej
lub bardziej podobnymi, pojeciami (ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Starix, pkt 58).

Te same réznice koncepcyjne moga neutralizowaé w okreslonych okoliczno$ciach
podobienstwa danych oznaczen pod wrzgledem wizualnym i fonetycznym. Taka
neutralizacja wymaga, aby przynajmniej jedno ze spornych oznaczen posiadalo
z perspektywy wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreSlone znaczenie, tak ze
odbiorcy ci sa w stanie uchwyci¢ je w sposéb natychmiastowy (ww. w pkt 72 wyrok
w sprawie BASS, pkt 54, oraz ww. w pkt 33 wyrok w sprawie PICARO, pkt 56).
W niniejszej sprawie ma to miejsce wzgledem stownego oznaczenia OBELIX, jak to
zostalo wskazane w poprzednim punkcie.

Z powyzszego wynika, ze rézinice koncepcyjne dzielgce sporne oznaczenia moga
neutralizowaé¢ w tym przypadku wskazane powyzej podobienistwa wizualne
i fonetyczne.

W ramach oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad nalezy zauwazy¢, ze
réznice pomiedzy omawianymi oznaczeniami sa wystarczajace, aby wykluczy¢
istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odczuciu docelowego kregu
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odbiorcéw, gdyz istnienie takiego prawdopodobienistwa zakladaloby, ze stopieti
podobiefistwa omawianych znakéw towarowych i stopiefi podobieristwa towaréw
lub ustug oznaczonych tymi znakami sg tacznie wystarczajaco wysokie (ww. w pkt 22
wyrok w sprawie Starix, pkt 59).

W tych okolicznosciach dokonana przez Izbe Odwolawcza ocena charakteru
odrézniajacego wcezesdniejszego znaku towarowego, jak réwniez twierdzenia
skarzacej dotyczace renomy tego znaku, nie maja w niniejszym przypadku zadnego
znaczenia dla stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (zob. podobnie
ww. w pkt 22 wyrok w sprawie Starix, pkt 60).

W istocie istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad zaklada identyczno$¢
lub podobienstwo oznaczen oraz to, ze pomiedzy oznaczonymi towarami i ustugami
a renoma znaku towarowego wystepuje element, ktéry nalezy uwzgledni¢ w ramach
oceny, jezeli podobienstwo oznaczen lub towardw i uslug jest wystarczajace, aby
spowodowa¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad (zob. podobnie
i analogicznie ww. w pkt 59 wyrok w sprawie Canon, pkt 22 i 24). W niniejszej
sprawie, majac na uwadze, ze sporne oznaczenia nie moga zosta¢ uznane za
identyczne lub podobne, fakt, iz wczeéniejszy znak towarowy jest szeroko znany lub
cieszy sie renoma w Unii Europejskiej, nie moze wplywaé na caloéciowg ocene
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok
w sprawie Starix, pkt 61).

Wreszcie nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym z uwagi na sufiks
Jx” jest calkowicie zrozumiale, ze pojecie ,,mobilix” wpisuje sie dyskretnie w rodzine
znakéw towarowych skladajacych sie z postaci serii ,Asterix” i jest ono rozumiane
jako pochodna pojecia ,obelix”. W istocie wystarczy tu wskazaé, ze skarzaca nie
moze powolywacé sie na jakiekolwiek wylaczne prawo do stosowania sufiksu ,ix”.

II - 4701



86

87

88

89

WYROK Z DNIA 27.10.2005 r. — SPRAWA T-336/03

Z powyzszego wynika, ze jedna z bezwzglednych przeslanek stosowania art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie zostala spelniona. W konsekwencji w odniesieniu
do zgloszonego znaku towarowego i wcze$niejszego znaku towarowego nie
wystepuje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.

W tych okoliczno$ciach zarzut oparty na naruszeniu tego przepisu nalezy oddali¢,
bez koniecznoéci analizy argumentéw, ktére skarzaca podniosta w ramach tego
zarzutu, a ktére dotycza utrzymywanej renomy wczeéniejszego znaku towarowego.
Nie ma réwniez potrzeby uwzglednienia wniosku o przestuchanie $wiadkéw,
zlozonego przez skarzaca celem ustalenia tej renomy. Wreszcie okazuje sie réwniez,
ze wniosek, zgodnie z ktérym pomiedzy uslugami ,wynajmu komputeréw
i programéw komputerowych” zawartymi w zgloszeniu wspélnotowego znaku
towarowego (klasa 42) a ,komputerami” i ,programami komputerowymi zarejes-
trowanymi na noénikach danych” skarzacej (klasa 9) (zob. powyzej pkt 71) istnieje
podobietistwo, nie wigze sie z zadnymi konsekwencjami.

Wobec powyzszego skarge nalezy oddalié.

W przedmiocie kosztow

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

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Jaeger Tiili Czicz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 27 pazdziernika
2005 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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