PTV PRZECIWKO OHIM (MAP&GUIDE)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (druga izba)
z dnia 10 pazdziernika 2006 r.”

W sprawie T-302/03

PTV Planung Transport Verkehr AG, z siedzibg w Karlsruhe (Niemcy),
reprezentowana przez F. Nielsena, Rechtsanwalt,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory), reprezentowanemu przez B. Miillera i G. Schneidera, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majgcej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
1 lipca 2003 r. (sprawa R 1046/2001-2), dotyczaca wniosku o rejestracje slownego
znaku towarowego map&guide jako wspdélnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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~ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A.-W.H. Meij i L. Pelikinova, sedziowie,

sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozong w sekretariacie Sadu w dniu 4 wrzesnia 2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
26 listopada 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 grudnia 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 15 lutego 2001 r. skarzaca dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z pézn. zm.,
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest slowne oznaczenie
map&guide.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9,
41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towardéw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z klas nastepujacemu
opisowi:

— ,programy komputerowe”, nalezace do klasy 9,

— ,organizowanie szkolen z zakresu programéw komputerowych”, nalezace do
Klasy 41,

— ,programowanie komputerowe”, nalezace do klasy 42.

Decyzja z dnia 19 pazdziernika 2001 r. na podstawie art. 38 rozporzadzenia nr 40/94
ekspert odrzucil wniosek o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego dla
»programéw komputerowych” i ustug ,,programowania komputerowego” z uwagi na
to, ze zgloszony znak towarowy stanowi opis rozpatrywanych towaréw i uslug
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 i jest calkowicie
pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Mimo poczatkowych obiekcji nie odrzucil on wniosku
o rejestracje dla uslug ,organizowania szkolen z zakresu programéw komputero-

wych”.
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W dniu 19 grudnia 2001 r. skarzaca, na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosla odwolanie od decyzji eksperta.

Decyzja z dnia 1 lipca 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), doreczong
skarzacej w dniu 4 lipca 2003 r., Druga Izba Odwotawcza oddalita odwotanie z uwagi
na to, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, wskazujac jednoczeénie, ze
w zwigzku z tym nie jest konieczne orzekanie w przedmiocie istnienia bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji opartej na art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji,

— obciazenie Urzedu kosztami postepowania.

Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Argumenty stron

Na poparcie skargi skarzaca podnosi pojedynczy zarzut oparty na naruszeniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Na poparcie swego zgdania twierdzi ona przede wszystkim, ze z brzmienia art, 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacego ,znakéw towarowych, ktdre
pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”, wynika, ze malo
odrézniajacy charakter wystarcza na wylaczenie bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji przewidzianej w tym przepisie.

Nastepnie wskazuje ona, ze z wyroku Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01
Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. str. [1-2235, pkt 21, wynika,
ze znak towarowy jest odrézniajacy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, jezeli moze by¢ natychmiast postrzegany jako wskazéwka pochodzenia
handlowego danych towaréw lub ustug, tak aby umozliwi¢ wlasciwemu kregowi
odbiorcéw odréznienie towaréw lub ustug wlasciciela tego znaku towarowego od
towaréw lub ustug majacych odmienne pochodzenie handlowe. W niniejszej sprawie
oznaczenie map&guide pelni te funkcje, poniewaz pozwala na wskazanie
pochodzenia handlowego ,programéw komputerowych” i ustug ,programowania
komputerowego”.

W tym zakresie skarzaca utrzymuje po pierwsze, ze Urzad blednie stwierdzil, iz
oznaczenie map&guide ma bezposredni i konkretny zwigzek z ,programami
komputerowymi” i uslugami ,,programowania komputerowego”.
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Zdaniem skarzacej Urzad nie uwzglednil w wystarczajacym stopniu faktu, ze towary
i ustugi objete zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego nie stanowia planéw
miast ani przewodnikéw turystycznych, ale ,programy komputerowe” i uslugi
»programowania komputerowego”, ktére moga dotyczy¢é wszelkiej tematyki.
W konsekwencji istniejacy miedzy nimi a oznaczeniem map&guide zwigzek jest
z natury ogélny i hipotetyczny. A zatem w odréznieniu od przewodnika
turystycznego w formie ksigzki, ktéry kazdy zakwalifikowalby jako przewodnik
turystyczny, w przypadku ,programu komputerowego” nikt nie uzylby okreélenia
»map&guide”, aby go opisa¢. Oznaczenie map&guide nie dostarcza ponadto
jakichkolwiek bezpo$rednich wskazéwek dotyczacych ustugi ,programowania
komputerowego”. A zatem zainteresowany krag odbiorcéw bedzie postrzegal
oznaczenie map&guide jako wyrazenie fantazyjne dostarczajace wskazéwki co do
pochodzenia handlowego. Oznaczenie map&guide nie jest zatem jako takie
powiazane z rozpatrywanymi uslugami i towarami. Ustalenie semantycznego
zwigzku miedzy oznaczeniem map&guide z jednej strony a ,programami kompu-
terowymi” i uslugami ,programowania komputerowego” z drugiej strony jest
ostatecznie mozliwe po przeprowadzeniu dedukcyjnego rozumowania intelektual-
nego. W konsekwencji wstepny warunek pozbawienia oznaczenia map&guide
wszelkiej zdolnosci do bycia chronionym z uwagi na brak charakteru odrézniajacego
nie zostal spelniony.

Skarzaca podnosi ponadto, ze przyjete w zaskarzonej decyzji stanowisko skutkuje
tym, ze zaden znak towarowy tworzony przez ,konkretne pojecie” nie moze zosta¢
przypisany ,programom komputerowym” lub ustugom ,programowania kompute-
rowego”, poniewaz zawsze bedzie mozna ustali¢ pewien zwiazek miedzy seman-
tyczng treécia tego pojecia — na przyklad ,lew” lub ,orzel” — a przedmiotem lub
zakresem stosowania danego towaru lub zakresem danej uslugi.

Po drugie, skarzaca wskazuje na to, ze omawiane oznaczenie rozpatrywane jako
calo$¢ i w powigzaniu ze zgloszonymi towarami i ustlugami nalezy uznaé za
odrézniajace.
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Po trzecie, skarzaca twierdzi, ze oznaczenie map&guide sila rzeczy ma w pewnym
stopniu charakter odrézniajacy, poniewaz ekspert, ktéry poczatkowo zamierzal
odrzuci¢ zgloszenie znaku towarowego dla uslug ,organizowania szkolen z zakresu
programéw komputerowych”, dopuécil nastepnie rejestracje omawianego oznacze-
nia dla tych uslug. Gdyby oznaczenie map&guide nie mialo jakiegokolwiek
charakteru odrézniajacego, ekspert nie méglby zmieni¢ swej poczatkowej oceny.

Po czwarte, podnosi ona, ze nawet jesli kazdy przypadek nalezy ocenia¢ odrebnie,
a wezesniejsze rejestracje innych znakéw sa pozbawione znaczenia przy ocenie, czy
dany znak towarowy moze by¢ chroniony, Urzad winien niemniej czuwaé¢ nad
jednolitym stosowaniem prawa. Wynika z tego, ze zaskarzona decyzja w niczym nie
znajduje uzasadnienia, poniewaz niektére znaki towarowe mogly zostaé zarejes-
trowane dla towaréw i ustug, z ktérymi wykazuja $cilejsze zwiazki niz zwigzek
miedzy oznaczeniem map&guide z jednej strony a ,programami komputerowymi”
i ustlugami ,programowania komputerowego” z drugiej strony. Jako przyklad
skarzaca przytacza rejestracje znakéw towarowych LEICHT (fatwy) dla mocowanych
mebli kuchennych, PRO CARE dla produktéw do pielegnacji skéry i zabiegéw
pielegnacyjnych, POLY COLOR dla produktéw do pielegnacji wloséw, szamponéw
i farb do wloséw, GOLDEN CARE dla ubezpieczen i kwestii finansowych, Safetytech
dla instalacji dla przemystu opakowan, czy tez RAPID dla wiertarek.

Wreszcie w skardze skarzaca w sposéb ogdlny odsyla do swych pism procesowych
zlozonych w ramach postepowania przed Urzedem. Niemniej podczas rozprawy
wskazala ona, ze rezygnuje z powolywania sie w ramach niniejszego postepowania
na pisma przedlozone w postepowaniu przed Urzedem.

Urzad utrzymuje, ze oznaczenie map&guide jest pozbawione charakteru odréznia-
jacego i zaprzecza argumentom skarzacej.
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W pierwszej kolejno$ci podnosi on zasadniczo, ze charakter odrézniajacy
zgloszonego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 polega na faktycznej zdolnosci tego znaku do okreslania — jako wskazéwka
pochodzenia handlowego — towaréw i ustlug wskazanych w zgloszeniu. W tym
zakresie z orzecznictwa wynika, ze rozstrzygajacym elementem, ktéry nalezy wziaé
pod uwage, jest przewidywany sposéb postrzegania znaku przez przecietnego
konsumenta, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego,
ktéry nalezy do zainteresowanego kregu odbiorcéw (wyrok Trybunatlu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. [-3819,
pkt 26).

W niniejszej sprawie na potrzeby oceny charakteru odrézniajacego zgloszonego
znaku towarowego nalezy przyja¢ punkt widzenia konsumenta anglojezycznego. Po
pierwsze bowiem, oznaczenie map&guide sklada sie ze stéw jezyka angielskiego, a po
drugie z art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze nie mozna dokonaé
rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego, w przypadku gdy
oznaczenie to pozbawione jest charakteru odrézniajacego w jednym z jezykéw
uzywanych przez odbiorcéw na terytorium Wspélnoty [wyrok Sadu z dnia 30 marca
2000 r. w sprawie T-91/99 Ford Motor przeciwko OHIM (OPTIONS), Rec.
str. I1-1925, pkt 25 i nastepne].

W drugiej kolejnosci Urzad twierdzi, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, miedzy
oznaczeniem map&guide a towarami i ustugami, dla ktérych wniesiono o rejestracje
tego oznaczenia, zachodzi bezposredni i konkretny zwiazek, ktéry pozbawia to
oznaczenie wszelkiego charakteru odrézniajacego w stosunku do tych towaréw
i ustug.

W tym wzgledzie podnosi on, ze — jak to stwierdzita Izba Odwolawcza — oba stowa
»map” i ,guide”, ktére oznaczaja odpowiednio mape lub plan miasta i przewodnik
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turystyczny, sa pozbawione charakteru odrézniajacego, poniewaz opisuja wylacznie
sam przedmiot towaru o nazwie ,programy komputerowe” i zakres ustugi o nazwie
~programowanie komputerowe”. Jak to podkre$lono w zaskarzonej decyzji,
przecietny konsument kategorii danych towaréw lub uslug dokona zakupu
programéw komputerowych w celu wykorzystania zawartych w nich danych
i zrozumie, bez dokonywania skomplikowanych rozwazan lub dedukcji, ze
przedmiotem programu komputerowego lub zwigzanej z nim uslugi sa mapy
geograficzne, plany miasta lub przewodniki turystyczne.

Ponadto, jak wskazano w zaskarzonej decyzji, samo zestawienie stéw ,map” i ,guide”
w ,map&guide” nie jest czym$ wiecej niz suma tych elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajacego. Polaczenie tych dwéch wyrazéw znakiem typograficz-
nym ,&”, ktéry oznacza ,i", réwniez nie jest niezwykle pod wzgledem gramatycz-
nym. Konstrukcja oznaczenia map&guide nie wykazuje zatem wzgledem
terminologii uzywanej w jezyku potocznym dostrzegalnej réznicy, ktéra moglaby
nada¢ mu charakter odrézniajacy w rozumieniu wyroku Trybunalu z dnia
20 wrze$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM,
Rec. str. 1-6251. Konsument, ktéry ujrzy oznaczenie map&guide w kontekscie
programéw komputerowych i ustug programowania komputerowego, natychmiast
pojmie jego znaczenie i bez wysilku intelektualnego ustali konkretny i bezposredni
zwigzek miedzy tym oznaczeniem a towarami i ustugami, ktére ma ono okreslac.

Poza tym ekspert prawidlowo ustalil punkt widzenia wtasciwego kregu odbiorcéw
na podstawie przykladéw. Stwierdzil on takze, ze programy przedstawione w for-
mie mapy geograficznej wraz z przewodnikiem, ktére oferuja takie mozliwosci
jak opracowanie indywidualnej trasy przejazdu, wykraczajace poza ramy drukowa-
nego przewodnika, sa czesto spotykane na rynku, w szczegélnosci pod postacia
CD-ROM-u. Skarzaca nie przeczy tym stwierdzeniom o charakterze faktycznym.
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Jesli chodzi o argument skarzacej, zgodnie z ktérym programy komputerowe nie sa
okreslane przy uzyciu wyrazenia ,map&guide”, mimo ze przewodniki turystyczne
w formie ksigzki sa okreslane pojeciem ,przewodnik turystyczny”, Urzad podnosi
zasadniczo, ze program komputerowy moze zastapi¢ ksiazke, poniewaz
w anglojezycznych regionach Wspdlnoty istniejg zbiory danych, ktére ukazujg sie
zaréwno w formie ksiazek, jak i CD-ROM-u. Dodaje on, ze konsument, ktéry ujrzy
napis ,map&guide” na ksigzce, od razu pomyéli o przewodniku turystycznym
zawierajagcym mapy geograficzne lub plany miast, co oznacza, Ze pojecia
~przewodnik turystyczny”, ,map”, ,guide”, czy tez ,map&guide” nie moga zosta¢
objete ochrong dla publikacji nalezacych do klasy 16. W konsekwencji taki sam
wniosek narzuca sie w przypadku odpowiadajacych im programéw komputerowych.

Na twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym gdyby kierowaé sie podej$ciem
przyjetym w zaskarzonej decyzji, zadna konkretna nazwa taka jak ,lew” czy ,orzel”
nie moglaby by¢ chroniona dla programéw komputerowych i zwigzanych z nimi
uslug, Urzad odpowiada, Ze jest to zalezne od punktu widzenia konsumentéw, ktéry
w spos6b rozstrzygajacy uwarunkowany jest konkretng praktyka danego sektora.
Ogélowi odbiorcéw stanowiacych w niniejszej sprawie zainteresowany krag
odbiorcé6w nie umkneloby, ze mapy geograficzne lub plany miasta, ktérym
towarzyszy przewodnik, sa sprzedawane w formie programéw komputerowych.
W konsekwencji, jak to stwierdzila w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza,
zobaczywszy napis ,map&guide” na opakowaniu programu komputerowego lub
w kontekscie odpowiadajacej mu ustugi, z uwagi na praktyke na rynku przecietny
konsument pomyéli o programie komputerowym w postaci elektronicznego
przewodnika turystycznego, ktéremu towarzyszy plan miasta lub mapa geograficzna.
Urzad uwaza natomiast, ze ujrzawszy programy komputerowe noszace nazwe ,lew”
lub ,orzel” (lub ,jabtko”), wlasciwy krag odbiorcéw nie uzna, ze chodzi tutaj
o okreslenie zawartoéci programu, ale bedzie postrzegaé te nazwe jako znak
towarowy.

Urzad dodaje ponadto, ze gdyby skarzaca pragnela sprzedawaé¢ pod znakiem
towarowym map&guide programy komputerowe, ktérych przedmiotem nie s3 mapy
geograficzne i przewodniki, bylaby ona uprawniona do ograniczenia wykazu
towaréw i ustug, dla ktérych wnosi o rejestracje, tak jak to przewiduje art. 44
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ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. W niniejszej sprawie wniosek o rejestracje dotyczyt
calej kategorii towaréw o nazwie ,programy komputerowe” i calej kategorii uslug
0 nazwie ,programowanie komputerowe”, bez dokonywania w ich ramach
rozréznienia. W tych okolicznosciach zdaniem Urzedu nalezy przychyli¢ sie do
dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny dotyczacej caloéci tych kategorii [wyroki
Sadu: z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM
(EuroHealth), Rec. str. [I-1645, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00
Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. 1I-753, pkt 36].

W trzeciej kolejnosci Urzad podkresla, ze fakt zrewidowania przez eksperta jego
poczatkowych obiekcji wzgledem zgloszonego znaku towarowego, w zakresie
w jakim odnosi sie on do ,organizacji szkolen z zakresu programéw komputero-
wych”, nalezacych do klasy 41, pozbawiony jest znaczenia dla rozpatrywanego tutaj
przypadku.

W czwartej kolejnosci Urzad utrzymuje, ze twierdzenie, zgodnie z ktérym
w przeszloéci dopuscil on do rejestracji znaki towarowe wykazujace znacznie
§cislejsze zwigzki z okre§lanymi przez nie towarami i uslugami niz ma to miejsce
miedzy oznaczeniem map&guide a spornymi towarami i ustugami, nie jest istotne
dla niniejszego sporu. W tym zakresie podnosi on, Ze w nastepstwie wyroku Sadu
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM, Rec.
str. 1I-723, pkt 66-67, skarzaca nie moze powolywad sie na naruszenie, ktérego
Urzad moégl sie ewentualnie dopuscié, rejestrujac podobne znaki w innych
przypadkach.

Zdaniem Urzedu z calo$ci powyzszych rozwazan wynika, ze oznaczenie map&guide
nie jest zdolne sluzy¢ jako wskazéwka pochodzenia ,programéw komputerowych”
i ustug ,programowania komputerowego”.
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Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie s3 rejestrowane znaki
towarowe, ktére pozbawione s jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru, nato-
miast na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia nie sg rejestrowane znaki
towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jako$ci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia uslugi,
lub innych wlasciwoséci towaréw lub ustug.

Kazda z podstaw odmowy rejestracji okreslonych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 jest niezalezna od pozostalych i wymaga odrebnego rozpatrzenia. Ponadto
wykladni wspomnianych podstaw odmowy rejestracji nalezy dokonywaé w $wietle
interesu publicznego, ktéry lezy u Zrédla kazdej z nich. Interes publiczny brany pod
uwage w ramach badania kazdej z tych podstaw odmowy moze, a nawet musi,
odzwierciedla¢ odmienne rozwazania, w zalezno$ci od rozpatrywanej podstawy
odmowy rejestracji (wyroki Trybunatu: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach
polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089,
pkt 45 i 46; z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko
OHIM, Zb.Orz. str. 1-8317, pkt 25; z dnia 15 wrzeénia 2005 r. w sprawie C-37/03 P
BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-7975, pkt 59).

Jednak zakresy stosowania poszczegblnych podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1
lit. b)—d) tego rozporzadzenia wyraznie na siebie zachodza (wyroki Trybunatu:
z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699,
pkt 18 oraz w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619,
pkt 67). W szczegblnosci z orzecznictwa wynika, ze stowny znak towarowy, ktéry
stanowi opis wlasciwosci towaréw i ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, jest tym samym bezwzglednie pozbawiony charakteru
odrézniajacego wzgledem tych towaréw i ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia (ww. wyroki w sprawie Campina Melkunie, pkt 19, oraz w sprawie
Koninklijke KPN Nederland, pkt 86).
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W przypadku takim jak w niniejszej sprawie, w ktérym zaskarzona decyzja stanowi
odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego z uwagi na bezwzgledna
odmowe rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, nalezy
zbadad, czy Urzad wykazal, ze znak ten pozbawiony jest charakteru odrézniajacego.

W tym zakresie nalezy przypomnied, ze interes publiczny lezacy u Zrédla art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w spos6b oczywisty jest réwnoznaczny z podstawowa
funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi lub konco-
wemu odbiorcy okreélenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonej tym znakiem
towarowym, pozwalajac mu na odréznienie, bez ryzyka wprowadzenia w blad, tego
towaru lub uslugi od towaréw lub uslug majacych odmienne pochodzenie (ww.
w pkt 33 wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 23 i 27; ww. w pkt 33 wyrok
w sprawie BiolD przeciwko OHIM, pkt 60).

W przypadku znaku towarowego, ktéry sklada sie ze stéw i znaku typograficznego,
tak jak ten bedacy przedmiotem niniejszego sporu, ewentualny charakter opisowy
mozna ocenia¢ w odniesieniu do kazdego z tych stéw lub elementéw rozpatrywa-
nych odrebnie, jednak nastepnie zawsze nalezy dokona¢ badania calosci, ktéra
elementy te tworza. W istocie sama okoliczno$¢, ze kazdy z tych elementéw
rozpatrywany odrebnie pozbawiony jest charakteru odrézniajacego, nie wyklucza
mozliwosci, ze ich kombinacja moze wykazywa¢ taki charakter (ww. w pkt 34 wyrok
w sprawie Campina Melkunie, pkt 40 i 41; ww. w pkt 34 wyrok w sprawie
Koninklijke KPN Nederland, pkt 99 i 100; ww. w pkt 33 wyrok w sprawie SAT.1
przeciwko OHIM, pkt 28).

Z zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza oddalila odwolanie
w szczegdlnosci z uwagi na to, ze w odniesieniu do ,programéw komputerowych”
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i uslugi ,programowania komputerowego” oznaczenie map&guide bedzie
z pewnoscig postrzegane przez konsumenta wylacznie jako wskazéwka dotyczaca
samych towaréw i uslug, a nie jako wskazéwka pochodzenia umozliwiajaca
odréznienie towaréw i ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw i ustug innych
przedsiebiorstw.

Wiynika z tego, ze Izba Odwolawcza, nawet jesli nie wskazala, Ze nie bylo potrzeby
badania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji opartej na posiadaniu przez
rozpatrywane oznaczenie charakteru opisowego, stwierdzila co do istoty, Ze
oznaczenie map&guide nie ma charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz bedzie postrzegane przez wlasciwy
krag odbiorcéw jako opis danych towaréw i ustug.

Nalezy zatem zbadaé, czy ustalony przez Izbe Odwolawcza zwigzek miedzy
zgloszonym do rejestracji oznaczeniem z jednej strony a rozpatrywanymi towarami
i ustugami z drugiej strony jest wystarczajaco konkretny i bezposredni, by wykazac,
ze oznaczenie to pozwala wlasciwemu kregowi odbiorcéw natychmiast okresli¢ te
towary i uslugi oraz ze tym samym posiada charakter opisowy (zob. podobnie ww.
w pkt 28 wyrok w sprawie EuroHealth, pkt 35 i 36).

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
opisowy charakter oznaczenia, podobnie jak jego charakter odrdzniajacy, nalezy
ocenia¢ po pierwsze w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych wnosi sie o jego
rejestracje, i po drugie w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez wlasciwy
krag odbiorcéw (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko
OHIM, pkt 39; wyrok Trybunatu z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-64/02 P
OHIM przeciwko Erpo Mdobelwerk, Zb.Orz. str. 1-10031, pkt 43).
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Skarzaca nie kwestionuje dokonanej przez Izbe Odwotawcza oceny, zgodnie z ktéra
wlasciwy dla towaréw i ustug, dla ktérych wnosi si¢ o rejestracje znaku towarowego,
krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw wywodzacych sie z ogétu
odbiorcéw. Ponadto, jak wskazal Urzad, na podstawie art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 docelowy, wlasciwy krag odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy oceniaé
bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji, sktada sie z przecietnych konsumentéw
anglojezycznych, poniewaz rozpatrywane oznaczenie zostalo utworzone
z elementéw jezyka angielskiego.

W tym zakresie Izba Odwotawcza wskazala, co nie zostalo zakwestionowane przez
skarzacg, ze rozpatrywane oznaczenie sklada si¢ miedzy innymi z dwéch angielskich
rzeczownikéw — ,map” i ,guide”, ktére oznaczaja odpowiednio mape lub plan
miasta i przewodnik lub przewodnik turystyczny.

Izba Odwolawcza stwierdzila ponadto wyraznie, ze samo polaczenie wyrazéw ,map”
i ,guide” znakiem typograficznym ,&”, oznaczajacym ,i”, nie jest wcale oryginalne
pod wzgledem gramatycznym oraz ze w konsekwencji znaczenie polaczonych w ten
sposéb wyrazéw pozostaje niezmienione. Wywiodla ona z tego, ze zgloszone do
rejestracji oznaczenie rozpatrywane jako calo$¢ nie jest niczym wiecej niz sumg
tworzgcych je elementéw.

Ponadto, jak to zauwazyl Urzad, nalezy stwierdzi¢, ze budowa oznaczenia
map&guide rozpatrywanego jako calo$¢ nie wykazuje wzgledem terminologii
uzywanej w jezyku potocznym przez wlasciwy krag odbiorcéw jakiejkolwiek
dostrzegalnej réznicy, ktéra moglaby nada¢ mu charakter odrézniajacy
w rozumieniu ww. w pkt 24 wyroku w sprawie Procter & Gamble przeciwko
OHIM (pkt 40).
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Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita co do istoty, ze
oznaczenie rozpatrywane jako calo$¢ oznacza ,map and guide”, czyli plan (miasta)
i przewodnik (turystyczny).

Jesli chodzi o zwigzek istniejacy miedzy semantyczna treécia oznaczenia map&guide
a rozpatrywanymi towarami i ustugami, Izba Odwolawcza §wiadomie stwierdzila, ze
oznaczenie to ogranicza sie do opisu zawartoéci niektérych towaréw (,programéw
komputerowych”) i zakresu niektérych uslug (,programowania komputerowego”).
W istocie w anglojezycznej sferze jezykowej Wspdlnoty oznaczenie to moze stuzy¢
do opisu takich programéw komputerowych i ustug programowania komputero-
wego, ktére polegaja na oferowaniu plandw (miast) i przewodnikéw (turystycznych).
Wynika z tego, ze semantyczna tre$¢ oznaczenia map&guide pozwala wlasciwemu
kregowi odbiorcéw natychmiast i bez glebszej refleksji ustanowi¢ bezposredni
i konkretny zwiazek z programami komputerowymi i uslugami programowania
komputerowego oferujacymi plany (miast) i przewodniki (turystyczne).

Poniewaz wniosek o rejestracje dotyczyl kategorii ,programéw komputerowych”
i kategorii ustug ,,programowania komputerowego”, bez dokonywania w ich ramach
rozréznienia, nalezy przychyli¢ sie do dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny,
zgodnie z ktérg odnosil sie on do ogélu tych towaréw i ustug (zob. podobnie ww.
w pkt 28 wyrok w sprawie EuroHealth, pkt 33).

Wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, okoliczno$é, ze ,programy komputerowe”
i ustugi ,programowania komputerowego” moga dotyczy¢ jakiejkolwiek tematyki,
nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu, zgodnie z ktérym semantyczna tre$é
rozpatrywanego oznaczenia przedstawia opis zawartosci niektérych towaréw
i zakresu niektorych ustug objetych wnioskiem o rejestracje. W istocie utrzymujac,
ze towary i uslugi, ktérych dotyczy ten wniosek, obejmuja wszelky tematyke,
skarzaca przyznaje domyslnie, ze niektére sposréd ,programéw komputerowych”
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i ustlug ,programowania komputerowego” oferujg plany (miast) i przewodniki
(turystyczne).

Ponadto takie podejécie, jakie przyjeta Izba Odwolawcza, nie niesie za sobg, jak to
utrzymuje skarzaca, braku mozliwoséci zarejestrowania w przyszlo$ci znakéw
towarowych sktadajacych sie z ,konkretnego pojecia” dla ,programéw komputero-
wych” lub dla ustug ,programowania komputerowego” z uwagi na to, Ze zawsze
bedzie mozliwe ustanowienie zwigzku miedzy semantyczng treScia oznaczenia
a danymi towarami i ustugami. W istocie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
stoi na przeszkodzie rejestracji takiego oznaczenia wylacznie w przypadku, gdy
zwiazek ten jest bezpodredni i konkretny.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, iz dla wlasciwego
kregu odbiorcéw skladajacego sie z przecietnych konsumentéw wywodzacych sie
z ogélu odbiorcéw anglojezycznych oznaczenie map&guide stanowi opis towaréw
i uslug objetych wnioskiem o rejestracje. W konsekwencji zgodnie z orzecznictwem,
na podstawie ktérego wszystkie oznaczenia opisowe sa bezwzglednie pozbawione
charakteru odrézniajacego (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Campina Melkunie,
pkt 19; ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 86), Izba
Odwolawcza prawidlowo stwierdzila, ze oznaczenie map&guide nie ma charakteru
odrézniajacego.

W pozostalym zakresie o ile Izba Odwolawcza wydaje sie¢ réwniez opieraé
zaskarzona decyzje na stwierdzeniu, ze oznaczenie to rozpatrywane jako calo$é
moze byé zwyczajowo uzywane w obrocie do okreslania danych towaréw i ustug
(pkt 15 i 16 tej decyzji), o tyle nalezy przypomnieé, ze z orzecznictwa Trybunatu
wynika, iz kryterium to nie tym, w $wietle ktérego nalezy interpretowac art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, oraz ze lezacy u zrédla tego przepisu interes
publiczny nie wymaga, by oznaczenia, do ktérych sie odnosi, mogly by¢ swobodnie
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uzywane przez wszystkich (ww. w pkt 33 wyrok w sprawie SAT 1 przeciwko OHIM,
pkt 36).

Niemniej poniewaz zaskarzona decyzja opiera sie na prawidlowej ocenie, zgodnie
z ktéra oznaczenie map&guide pozbawione jest charakteru odrézniajacego z uwagi
na istnienie bezposredniego i konkretnego zwigzku miedzy jego treécig semantyczng
a danymi towarami i ustugami, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie popelnita
bledu, stwierdzajac istnienie bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji oznaczenia
map&guide.

Ponadto ze wspomnianego w pkt 41 powyzej orzecznictwa wynika, Ze charakter
odrézniajacy znaku towarowego nalezy ocenia¢ w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktérych wniesiono o rejestracje. W konsekwencji wbrew temu, co utrzymuje
skarzaca, okoliczno$¢, ze ekspert potwierdzil charakter odrézniajacy oznaczenia
map&guide w odniesieniu do uslug ,organizowania szkolen z zakresu programéw
komputerowych”, nie jest istotna dla oceny charakteru odrézniajacego tego
oznaczenia w odniesieniu do odmiennych towaréw i ustug, jakimi sa ,programy
komputerowe” i ustugi ,programowania komputerowego”.

Wreszcie wbrew temu, co twierdzi skarzaca, nawet jesli Urzad dopuscil wezeéniej
rejestracje znakéw towarowych dla towaréw i uslug, z ktérymi znaki te wykazuja
$cislejsze zwiazki niz te laczace oznaczenie map&guide z towarami i ustugami, dla
ktérych wniesiono o rejestracje tego oznaczenia, to w zaden sposéb nie wynika
z tego, ze jednolite stosowanie rozporzadzenia nr 40/94 wymaga, by oznaczenie to
zostalo zarejestrowane jako wspélnotowy znak towarowy dla zgloszonych towaréw
i ustug. W istocie decyzje, do ktérych wydawania uprawnione sa na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94 izby odwolawcze i ktére dotycza rejestracji oznaczenia
w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego, wchodza w zakres wykonywania
ograniczonej kompetencji, a nie uprawnien dyskrecjonalnych. W konsekwencji
zgodnoé¢ z prawem decyzji izb odwolawczych nalezy oceniaé wylacznie na
podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie z jego wykladnia dokonana przez sad
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wspoélnotowy, a nie na podstawie ich wczeéniejszej praktyki decyzyjnej (ww. w pkt 33
wyrok w sprawie BiolD przeciwko OHIM, pkt 47 oraz wskazane w nim
orzecznictwo). Ponadto wskazane przez skarzaca znaki towarowe oraz towary
i ustugi, do ktérych sie one odnoszg, nie sa analogiczne ani do rozpatrywanego tutaj
oznaczenia, ani do towaréw i ustug, ktérych dotyczy niniejsza sprawa.
W konsekwencji, zwazywszy przypomniane w pkt 41 powyzej orzecznictwo,
rejestracja znakéw towarowych wskazanych przez skarzaca jest pozbawiona
znaczenia dla oceny charakteru odrézniajacego oznaczenia map&guide dla towaréw
i ustug, ktérych dotyczy niniejsza sprawa.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie
stwierdzila, iz oznaczenie map&guide pozbawione jest charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

A zatem skarge nalezy oddalié.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzgca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z Zzadaniem strony pozwanej — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Pelikdnova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 pazdziernika
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon J. Pirrung
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