CM CAPITAL MARKETS PRZECIWKO OHIM — CAJA DE AHORROS DE MURCIA (CM)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (trzecia izba)
z dnia 11 maja 2005 r.”

W sprawie T-390/03

CM Capital Markets Holding SA, z siedzibg w Madrycie (Hiszpania), poczatkowo
reprezentowana przez adwokat N. Moya Fernindez i adwokata ]J. Calderéna
Chavera, a nastgpnie przez adwokata J. Calderéna Chavera i adwokat T. Villate
Consonni,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Montalta i I. de Medrana Caballera,
dzialajacych w charakterze peinomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: hiszpaiiski.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM byta:

Caja de Ahorros de Murcia, z siedzibg w Murcji (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
17 wrzeénia 2003 r. (sprawa R 244/2003-1), wydang w zwigzku z postgpowaniem
w sprawie sprzeciwu miedzy CM Capital Markets Holding SA a Caja de Ahorros
de Murcia,

SAD PIERWSZE] INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

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

sekretarz: B. Pastor, zastgpca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zloZzona w sekretariacie Sadu w dniu 24 listopada
2003 r.,

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

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 pazdziernika 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 7 grudnia 1999 r. Caja de Ahorros de Murcia (zwana dalej ,zglaszajaca”)
whiosta, 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 pdzniejszymi zmianami, do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestracje jako wspdlnotowego znaku
towarowego przedstawionego ponizej oznaczenia graficznego przedstawiajacego
wizerunek kwadratu koloru czerwonego przekreslonego z6lta linig, wewnatrz
ktérego wpisane s3 litery ,C” i ,M” koloru bialego:

Zgloszenie to zostalo zlozone dla towardw i uslug nalezacych do klas 1-42
Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celdw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 1., zrewidowanego
i zmienionego. '
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W dniu 23 pazdziernika 2000 r. zgloszenie znaku towarowego zostato opublikowane
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 84/2000.

W dniu 23 stycznia 2001 r. CM Capital Markets Holding SA wniosta sprzeciw
wobec zgloszonego znaku towarowego, uzasadniajac go istnieniem hiszpariskich
rejestracji przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego (zwanego dalej
»weczedniejszym znakiem towarowym”) nr 2 000 040, 2 000 041, 2 000 042
i 2 000 043, okreslajacego ustugi nalezace do klas 35, 36, 38 i 42:

Sprzeciw opieral si¢ na wszystkich ustugach chronionych wczeéniejszym znakiem
towarowym i zostal wniesiony w odniesieniu do czeéci towaréw i ustug objetych
zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego. Na poparcie sprzeciwu wskazano
podstawy okreslone w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 27 stycznia 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil czeéciowo
sprzeciw w odniesieniu do ustug uznanych za identyczne lub podobne, a mianowicie
uslug ,zarzadzanie przedsigbiorstwem; administrowanie przedsigbiorstwem; czyn-
nosci biurowe” nalezacych do klasy 35; ,ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy
monetarne; sprawy nieruchomosci” nalezacych do klasy 36; ,ustugi telekomunika-
cyjne” nalezace do klasy 38; ,ustugi prawne, badania naukowe i badania w dziedzinie
przemysiu” nalezace do klasy 42, ze wzgledu na istnienie w odczuciu hiszpanskich
odbiorcéw prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do tych uslug.
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7 W dniu 25 marca 2003 r. zglaszajgca wniosta odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

8 Decyzja z dnia 17 wrzeénia 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja") Pierwsza Izba
Odwolawcza uwzglednila odwolanie i uchylifa decyzje Wydziatu Sprzeciwéw. Izba
Odwolawcza orzekla, ze pomiedzy rozpatrywanymi oznaczeniami nie istnieje
podobieristwo, a zatem wykluczyla ona zaistnienie prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad.

Zadania stron

9 Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— w konsekwengji, catkowite uwzglednienie sprzeciwu,

~ nakazanie Wydziatowi Sprzeciwéw OHIM dokonania odmowy rejestracji
omawianego znaku towarowego,

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

— oddalenie skargi jako bezzasadnej,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.

Podczas rozprawy skarzaca cofnela drugie Zadanie skargi dotyczace calkowitego
uwzglednienia sprzeciwu.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci zZgdan strony skarzgcej

W trzecim zadaniu skarzaca wnosi do Sadu o nakazanie Wydzialowi Sprzeciwéw
OHIM dokonania odmowy rejestracji omawianego znaku. Zasadniczo skarzaca
domaga sie zatem, by Sad nakazal OHIM odmowe rejestracji zgloszonego znaku dla
wskazanych towardw i ustug.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, Zze w ramach skargi wniesionej do sadu
wspolnotowego na decyzje izby odwotawczej OHIM, ten ostatni jest zobowigzany,
zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94, do podjecia niezbednych $rodkéw
w celu zastosowania si¢ do orzeczenia sadu wspolnotowego. A zatem zadaniem Sadu
nie jest kierowanie do OHIM nakazéw, bowiem to do OHIM nalezy wyciagnigcie
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konsekwencji z rozstrzygniecia i uzasadnienia wyrokéw Sadu. Zadanie skarigcej
majace na celu nakazanie przez Sad Wydzialowi Sprzeciwéw dokonania odmowy
rejestracji przedmiotowego znaku jest zatem niedopuszczalne [wyroki Sadu z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko
OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33, z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie
T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS),
Rec. str. 11-4301, pkt 19, oraz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool
Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. 11-683, pkt 12].

Co do istoty

Skarzaca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza dokonata biednej analizy prawdopodobieii-
stwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do znakéw towarowych bedacych
przedmiotem sporu.

Utizymuje ona, ze ocena Izby Odwolawczej dotyczaca réznic pomigdzy znakami jest
bledna. Nawet jesli niewatpliwe jest, Ze wczesniejszy znak towarowy sklada sie
z elementu ,CM” oraz z wyraZenia ,capital markets”, to ten drugi element nie
powinien by¢ jednak brany pod uwage, gdyz chodzi tutaj o wyrazenie ogdlne dla
ustug chronionych wcze$niejszym znakiem towarowym.
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Podnosi ona ponadto, ze w zgloszonym znaku towarowym odtworzono najbardziej
odrézniajaca cze$¢ wezedniejszego znaku towarowego, co stwarza prawdopodobieti-
stwo wprowadzenia w blad, szczegdlnie, jezeli reklama przedmiotowych ustug ma
charakter fonetyczny, gdyz grafika i kolorystyka wspomnianych znakéw towarowych
nie maja w takim przypadku zadnego znaczenia.

Skarzaca podkresla doniosto$¢ elementu fonetycznego i jego przewage nad
elementem wizualnym znaku ze wzgledu na znaczenie, jakie przybiera przekaz
ustny znakéw towarowych w obrocie gospodarczym w reklamie i wéréd kon-
sumentéw przy dokonywaniu zakupu.

Skarzaca kwestionuje znaczenie przypisane przez Izbe Odwolawcza kolorystyce
i grafice spornych znakéw, ktére stanowia jedynie dodatkowy aspekt w poréwnaniu
z faktem, Ze oba znaki towarowe zawieraja element ,CM” i maja identyczny lub
bardzo podobny zakres zastosowania, co jest decydujace dla cato$ciowego
postrzegania rozpatrywanych znakéw przez konsumenta i jest w stanie stwarza¢
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad.

Skarzaca odnosi si¢ do wczeéniejszej decyzji OHIM z dnia 4 wrzeénia 2002 r.,
wydanej w sprawie R 223/2001-4, w ktérej Czwarta Izba Odwoltawcza stwierdzita, ze
nie mozna pogodzi¢ wczesniejszego znaku towarowego ze znakiem towarowym
»CM 1824”, poniewaz ,CM” stanowi dominujacy element obu znakéw, niezaleznie
od ich grafiki i odmiennego przedstawienia, nawet jezeli elementowi ,CM”
towarzyszyly inne elementy. Izba Odwolawcza zauwazyla w tej decyzji, ze wyrazenie
»capital markets” stosowane jest do wszystkich uslug chronionych wczesniejszym
znakiem towarowym i ze nie jest ono postrzegane przez konsumentéw jako
integralna cze$¢ tego znaku. W konsekwencji stwierdzita ona, ze rejestracja nowego
znaku spowodowalaby zaistnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.
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Zdaniem skarzacej, stosujac w niniejszej sprawie kryteria przedstawione w tej
decyzji, nalezy podkresli¢ fonetyczna identyczno$é dominujacego elementu ,CM”
i identyczno$¢ zakresu stosowania spornych znakdéw, co potwierdza prawdopodo-
bienstwo skojarzenia i wprowadzenia w blad, jakie w odniesieniu do nich istnieje.

OHIM utrzymuje, ze Izba Odwolawcza, stwierdzajac, Ze przedmiotowe oznaczenia
nie s3 ani identyczne ani podobne i ze w zwigzku z tym nie wystepuje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nie popelnita bfedu w ocenie stanu faktycznego ani nie
naruszyla prawa, jak réwniez wlasciwie zastosowala wspélnotowe przepisy prawa
i orzecznictwo.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wiasciciela
wezesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli z powodu identycznoéci lub podobieristwa do wczeéniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobieiistwa towaréw lub uslug istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezeéniejszy znak towarowy jest chroniony.

Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 pod pojeciem
wczedniejszych znakéw towarowych nalezy rozumieé znaki towarowe zarejestro-
wane w panstwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data ziozenia wniosku
o rejestracje jest wezesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku
towarowego.

W niniejszej sprawie wcze$niejszy znak towarowy, na ktéry powolano sig
w sprzeciwie, jest chroniony w Hiszpanii. Dlatego tez w celu ustalenia ewentualnego
zaistnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych
znakéw nalezy mie¢ na uwadze punkt widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw
w Hiszpanii.
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Sad przyjal w tym wzgledzie definicje docelowego kregu odbiorcéw ustalona przez
Izbe Odwolawcza. Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze ustugi oznaczone
znakami towarowymi, bedacymi przedmiotem niniejszego sporu, sa skierowane do
wyspecjalizowanego kregu oséb, wlaczajac w to z jednej strony specjalistow
i z drugiej strony osoby majace potrzebe uzyskania specjalistycznej porady
w kwestiach finansowych, prawnych lub gospodarczych, w szczegdlnosci takie jak
klienci bankéw lub kancelarii prawnych. Chodzi tutaj zatem o profil uzytkownikéw
do$¢ wyspecjalizowanych lub poinformowanych. Nalezy zauwaiyé ponadto, ze
skarzgca nie kwestionuje tej definicji.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
trzeba ocenia¢ w odniesieniu do bardzo uwaznego i rozsadnego hiszpanskiego
konsumenta.

W myél utrwalonego orzecznictwa prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
czo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad podlega
calodciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeri
oraz towaréw lub uslug przez wiasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a w szczegblnosci wspélzaleznosci migdzy podobieristwem oznaczen
a podobieristwem oznaczonych towardw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 11-2821, pkt 31-33 oraz wskazane
w nim orzecznictwo].

Przede wszystkim nalezy wskazaé, ze bezsporne jest, iz ustugi objete rozpatrywanymi
znakami towarowymi sg identyczne.
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W tych okolicznosciach wynik postepowania zalezy od stopnia podobiefstwa
rozpatrywanych oznaczerl. Nalezy zatem nastepnie zbadaéd, czy stopied podobien-
stwa rozpatrywanych oznaczen jest wystarczajaco wysoki, by pozwoli¢ na
stwierdzenie zaistnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu
do znakdéw towarowych.

Jak to réwniez wynika z utrwalonego orzecznictwa, cafo$ciowa ocena prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w biad, w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego podobienistwa spornych oznaczen, winna opieraé
si¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczeg6lnym uwzglednie-
niu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [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. 11-4335, pkt 47 oraz
wskazane w nim orzecznictwol].

Nalezy zatem dokonaé poréwnania spornych w niniejszej sprawie oznaczen na
plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.

W pierwszej kolejnoéci w odniesieniu do poréwnania wizualnego spornych znakéw
towarowych nalezy przypomnie¢, ze Izba Odwolawcza wskazala, iz we wczeéniej-
szym znaku towarowym oznaczenie skladato si¢ z dwéch elementéw — po pierwsze,
z wyrazenia ,capital markets” pisanego zwylklymi czarnymi literami i po drugie
z umieszczonych jedna pod druga liter ,C” i ,M” — podczas gdy zgloszony znak
towarowy sktada si¢ z pojedynczych liter ,C” i ,M" wpisanych znormalizowana
czcionka koloru bialego w czerwony kwadrat przekre$lony zélta linig. Izba
Odwolawcza w zaskarzonej decyzji stwierdzita ponadto, ze litery ,C” i ,M”
zgloszonego znaku nie zostaly umieszczone jedna pod drugg, ale w jednej linii, ze
zostaly wpisane w kwadrat o Zywym kolorze oraz ze s3 one koloru biatego, podczas
gdy we wezeéniejszym znaku towarowym litery sg koloru czarnego. Zdaniem Izby
Odwolawczej wizualne wrazenie wywierane przez te dwa znaki jest catkowicie
odmienne, a réznica ta jest podkreslona obecnodcia we wcze$niejszym znaku
towarowym wyrazenia ,capital markets”.
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Przede wszystkim nalezy stwierdzié, ze elementy figuratywne zawarte w zgloszonym
znaku stanowiy szczegblng graficzna calo§é, odmienna od grafiki wczeéniejszego
znaku towarowego. Jak to réwniez stusznie wskazata Izba Odwolawcza, litery
»C" i ,M" nie zostaly bowiem umieszczone jedna pod drugg, tylko w jednej linii
i zostaly wpisane w obramowanie o Zywym kolorze. Ponadto sa one koloru biatego,
podczas gdy we wczesniejszym znaku towarowym litery sa koloru czarnego.

Poza tym wyrazenie ,capital markets” odgrywa duza role w wizualnym postrzeganiu
wczesniejszego znaku towarowego z uwagi na umieszczenie go na poczatkuy,
w najbardziej widocznym miejscu. Z tego wzgledu jest ono natychmiast zauwazalne.

Znaczenie wyrazenia ,capital markets” jest z pewnoécia oslabione ze wzgledu na
fakt, ze ma ono charakter odwolania si¢ do uslug chronionych przez wczeéniejszy
znak towarowy. Elementem dominujgcym obu znakéw, mimo ich grafiki
i odmiennego przedstawienia, jest zatem wspdlna czeéé ,CM”. Ograniczone
znaczenie wyrazenia ,capital markets” wplywa w konsekwencji na to, ze
rozpatrywane znaki towarowe wykazuja pewne podobieristwo wizualne.

Jednakze podobienistwo wizualne ma jedynie niewielki wplyw. Element ,CM”
wystepuje bowiem w kazdym z oznaczei w odmiennej kombinacji, z catkowicie
réznymi kolorami i czcionkami.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze cho¢ oba znaki towarowe zawieraja wspolny
element ,CM”, to wykazuja jednak odmiennosci wizualne, ktérych nie mozna
poming¢. W konsekwencji w ramach calo$ciowego postrzegania wizualnego
rozpatrywanych oznaczen istnienie w kazdym oznaczeniu szczegblnych elementéw
sprawia, Ze calo$ciowe wrazenie w stosunku do kazdego z nich jest rézne.
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W konsekwencji, jak stusznie stwierdzila Izba Odwotawcza, rozpatrywane
oznaczenia postrzegane jako caloé¢ nie s3 podobne na plaszczyZnie wizualnej.

Po drugie, jeéli chodzi o poréwnanie fonetyczne, nalezy przede wszystkim
przypomnieé, Ze skarzaca podnosi doniosto$é aspektu fonetycznego i jego przewage
nad aspektem wizualnym w zakresie uzywania znakéw towarowych na rynku
i w reklamie. Twierdzi ona, Ze nie moze zosta¢ pominigte duze podobieristwo
elementu fonetycznego spornych znakéw towarowych.

Nalezy nastgpnie stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie dokonata specyficznego
poréwnania rozpatrywanych oznaczen na plaszczyznie fonetyczne;j.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢ ogdlnie, ze dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw s one przynajmniej cze$ciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [wyroki Sadu z dnia 23 pai-
dziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla
Germany (MATRATZEN), Rec. str. I1-4335, pkt 30, oraz z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP
MOU), Rec. str, 114953, pkt 38].

W niniejszej sprawie nalezy zauwazy(, Ze element ,CM” stanowi jednocze$nie
element sfowny zgloszonego znaku towarowego i jeden z elementéw stownych
tworzacych wczeéniejszy znak towarowy. W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze na
plaszczyznie fonetycznej zgloszony znak jest identyczny z jednym z elementéw
tworzacych wczeéniejszy znak towarowy. Jednakie zgodnie z orzecznictwem
stwierdzenie to nie jest samo w sobie wystarczajace dla uznania, ze rozpatrywane
znaki towarowe, postrzegane kazdy jako calo$é, sa podobne (ww. w pkt 43 wyrok
w sprawie MATRATZEN, pkt 31).
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Jak juz zostalo wspomniane, ocena podobieristwa dwéch znakéw towarowych musi
si¢ bowiem opiera¢é na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy
szczegblnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych
(zob. analogicznie wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie
C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 25).

Zgodnie z orzecznictwem zlozony znak towarowy moze by¢ uznany za analogiczny
z innym znakiem — podobnym lub identycznym pod wzgledem jednego ze
sktadnikéw zlozonego znaku towarowego — jedynie, jezeli sktadnik ten stanowi
element dominujacy w caloiciowym wrazeniu wywieranym przez zlozony znak
towarowy. Ma to miejsce, gdy element ten sam w sobie jest w stanie zdominowaé
wizerunek tego znaku towarowego, ktéry wladciwy krag odbiorcéw zachowuje
w pamigci, w taki sposdb, ze w wywieranym przez niego cato$ciowym wrazeniu
wszystkie pozostale elementy znaku towarowego moga zostaé pominigte
(ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 33).

Orzecznictwo uéciéla, ze podejécie to nie pozwala na uwzglednienie tylko jednego
z elementéw zlozonego znaku towarowego i na poréwnanie go z innym znakiem.
Przeciwnie, takiego poréwnania nalezy dokonaé przeprowadzajac analize rozpa-
trywanych znakéw, postrzeganych kazdy jako cafosé. Jednakze nie wyklucza to, ze
caloéciowe wrazenie wywarte w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw przez zlozony
znak towarowy moze w pewnych okolicznosciach zosta¢ zdominowane przez jeden
lub kilka z jego elementéw (ww. w pkt 43 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34).

Nalezy przypomnie¢ ponadto, ze docelowy krag odbiorcéw z zasady nie uzna
elementu opisowego bedacego jedna z czesci zlozonego znaku towarowego za
element odrézniajacy i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez
znak {zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251,
pkt 53, oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera
przeciwko OHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. 1I-2073,
pkt 51].
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W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze wyrazenie ,capital markets” ma znaczenie
odnosnika do ustug oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym. Stad tez
elementem dominujagcym w tym znaku jest element ,CM”.

Ze wzgledu na to, ze zgloszony znak towarowy jest na plaszczyznie fonetycznej
identyczny z elementem dominujacym weze$niejszego znaku towarowego, pomiedzy
rozpatrywanymi oznaczeniami wystepuje podobienistwo fonetyczne.

Z pewnoécig nalezy zauwazy¢, jak podnidst OHIM, Ze rozpatrywane znaki wykazuja
pewne odmiennosci fonetyczne. Po pierwsze bowiem w wymowie hiszpariskiej
wezesniejszy znak towarowy skiada sie z pieciu sylab (,ca-pi-tal-mar-kets”) i z dwéch
foneméw (,ce-eme”), podczas gdy zgloszony znak towarowy zawiera jedynie dwa
fonemy (,ce-eme”). Po drugie pig¢ poczatkowych sylab (,ca-pi-tal-mar-kets”)
wezesniejszego znaku towarowego wytwarza dzwiek bardzo rézny od wywolanego
fonemami tworzacymi zgloszony znak towarowy.

Jednakze nalezy stwierdzi¢, ze réznice te wynikaja z faktu, iz wczeéniejszy znak
towarowy stanowi cato$é¢ powstaly wskutek polgczenia elementu ,CM” i wyrazenia
»capital markets”. W tym wzgledzie nalezy przypomnied, ze wyrazenie ,capital
markets” ma znaczenie odnoénika do uslug objetych wczeéniejszym znakiem
towarowym i w zwigzku z tym jego doniosio$¢ jest mniejsza.

Z powyzszych rozwazaii wynika, Ze rozpatrywane oznaczenia, postrzegane kazde
jako calo$¢, wykazuja pewne podobieristwo fonetyczne.
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Po trzecie w zakresie koncepcyjnego poréwnania rozpatrywanych oznaczei nalezy
wskazaé, ze skarzaca zauwaza, iz nie nalezy bra¢ pod uwage wyrazenia ,capital
markets” z wczesniejszego znaku towarowego, gdyz chodzi tutaj o wyrazenie ogélne
dla ustug chronionych tym znakiem towarowym.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza nie dokonala poréwnania rozpatrywanych
oznaczefi pod wzgledem semantycznym. Jednakze w ramach analizy charakteru
odrézniajacego wezedniejszego znaku towarowego wskazala, Ze nie mozna pomingé¢
wyrazenia ,capital markets”, ktére stuzy nie tylko jako odnoénik do sektora
dzialalnosci, w ktérym przedsigbiorstwo funkcjonuje, ale takze przyczynia si¢ wraz
z elementem ,CM” do okreélenia pochodzenia handlowego $wiadczonych ustug
w taki sposéb, ze konsument okresla, dokonuje o nim wzmianki i zachowuje
w pamigci wezeéniejszy znak towarowy jako wyrazenie ,capital markets CM”, a nie
tylko za pomoca elementu ,CM”.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim polozy¢ nacisk na okolicznos¢, ze
elementem dominujagcym wezeéniejszego znaku towarowego jest element ,CM”,
gdyz ,capital markets” stanowi termin odnoszacy si¢ do ustug chronionych przez
znak.

Jednakze w niniejszej sprawie mimo faktu, Ze wyrazenia ,capital markets” nie mozna
uzna¢ za element dominujacy wezeéniejszego znaku towarowego, nalezy stwierdzié,
tak jak OHIM, ze wyrazenie to moze stanowi¢ istotny element na potrzeby
przeprowadzenia koncepcyjnej analizy rozpatrywanych znakéw.

Po pierwsze nalezy zatem zauwazyé, ze jesli dany krag odbiorcéw rozumie znaczenie
wyrazenia ,capital markets”, to rozpatrywane znaki beda sie¢ wydawa¢ temu kregowi
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na plaszczyzZnie koncepcyjnej rézne, a jeéli nie rozumie tego wyraZenia, to réwniez
nie dostrzeze pomiedzy nimi zbieznosci koncepcyjnej, zwazywszy, ze zaden z tych
znakéw nie bedzie mial dla niego okre$lonego znaczenia.

Po drugie, poniewaz element dominujacy wczesniejszego znaku towarowego,
a mianowicie element ,CM”, nie ma sam w sobie zadnej warto$ci semantycznej,
wynika z tego, Ze wyrazenie ,capital markets”, mimo swego charakteru opisowego
dla uslug objetych znakiem, zyskuje z koncepcyjnego punktu widzenia wzmocnione
znaczenie. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, jak to wskazal OHIM, ze wyrazenie
n»capital markets”, odnoszac si¢ w jezyku angielskim do rynkéw kapitalowych,
umozliwia danemu kregowi odbiorcéw powigzanie go z elementem, ktéry
towarzyszy temu wyrazeniu, a mianowicie ,CM”. W ten sposéb wyrazenie ,capital
markets” moze nadaé¢ warto$¢ semantyczng elementowi ,CM” poprzez umiejsco-
wienie go w kontekscie rynkéw kapitalowych. Natomiast element ,,CM” zgloszonego
znaku towarowego nie posiada sam w sobie zadnego znaczenia.

Po trzecie nalezy dodad, ze nie mozna calkowicie wykluczyé, iz dany krag odbiorcéw
bedzie w stanie ustali¢ zwiazek koncepcyjny miedzy zgloszonym znakiem
towarowym a przedsiebiorstwem $wiadczacym usltugi opatrzone tym znakiem, ze
wzgledu na to, ze ,CM” jest skrétem firmy zglaszajacej, tj. Caja de Ahorros
de Murcia. W tym wzgledzie nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze wlaéciwy w niniejszej
sprawie krag odbiorcéw sklada si¢ z wyspecjalizowanego kregu oséb, a mianowicie
odbiorcéw bardzo uwaznych i rozsadnych.

Z powyzszych rozwazan wynika, Zze rozpatrywane oznaczenia nie s3 do siebie
podobne pod wzgledem koncepcyjnym.

Po dokonaniu poréwnania spornych w niniejszej sprawie oznaczenl na plaszczyznie
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej nalezy jeszcze przypomnieé, ze w mysl
orzecznictwa Trybunalu charakter odrézniajacy wezesniejszego znaku towarowego,
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ktéry wynika z samoistnych cech tego znaku lub jego renomy, musi zostaé
uwzgledniony w ramach oceny, czy w danym przypadku podobieristwo towaréw lub
ustug oznaczonych tymi znakami jest wystarczajace dla zaistnienia prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad (zob. analogicznie wyrok Trybunalu z dnia
29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18 i 24, oraz
ww. w pkt 45 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20). Ponadto Trybunat
stwierdzil, ze im bardziej odrézniajacy jest wezedniejszy znak towarowy, tym wieksze
jest prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad (zob. analogicznie ww. w pkt 45
wyrok w sprawie SABEL, pkt 24), a zatem znaki towarowe, ktére maja charakter
wysoce odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na rynku —
ciesza sie wigksza ochrona niz te, ktérych charakter jest malo odrdzniajacy
(zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 18, oraz ww. w pkt 45 wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20).

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze skarzaca nie kwestionuje oceny charakteru

odrézniajacego wezedniejszego znaku towarowego dokonanej przez Izbe Odwola-
wcza w zaskarzonej decyzji. Nalezy przypomnieé, ze Izba Odwotawcza zapewnita, iz
podziela analize¢ dokonana przez zglaszajaca, zgodnie z ktéra wczesniejszy znak
towarowy ma charakter malto odrézniajacy.

Nalezy zatem stwierdzié, ze wczeéniejszy znak towarowy nie posiada charakteru
wysoce odrézniajacego.

W ramach catoiciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad nalezy
zatem mie¢ na uwadze, jak to wynika z powyzszych rozwazan, ze prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w biad winno by¢ oceniane w odniesieniu do bardzo uwaznego
i rozsadnego hiszpanskiego konsumenta, ze uslugi oznaczone rozpatrywanymi
znakami sa identyczne, ze rozpatrywane oznaczenia nie sa do siebie podobne pod
wzgledem wizualnym i koncepcyjnym, ale ze istnieje pewne podobienstwo
fonetyczne tych dwéch znakéw oraz ze wczesniejszy znak towarowy nie posiada
charakteru wysoce odrézniajacego.
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Uwzgledniajac ogd! okolicznodci, nalezy zauwazyé, ze stopien podobienistwa
rozpatrywanych znakéw towarowych nie jest wystarczajaco duzy, by pozwoli¢ na
stwierdzenie, ze w odniesieniu do nich istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad. Tak wiec nawet bez potrzeby analizy argumentu podniesionego przez
skarzacg, opartego na przewadze elementu fonetycznego znaku nad jego elementem
wizualnym, wystarczy stwierdzié, ze w kazdym razie réznice wizualne i koncepcyjne
miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami pozwalaja w niniejszym przypadku na
zniesienie wykazanego powyzej podobienistwa fonetycznego.

Stwierdzenie to jest wzmocnione faktem, ze wiasciwy krag odbiorcéw jest wysoce
wyspecjalizowany w dziedzinie omawianych ustlug i w konsekwencji moze
wykazywaé wysoki poziom uwagi przy dokonywaniu wyboru takich ustug.

Wreszcie je$li chodzi o przypisywang OHIM rozbiezng praktyke decyzyjng, nalezy
przypomnieé, ze zgodno$¢ decyzji izby odwolawczej z prawem podlega ocenie
wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 zgodnie z jego wykladnia dokonana
przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie wczeéniejszej praktyki OHIM
(zob. ww. w pkt 48 wyrok w sprawie CHUFAFIT, pkt 57 i wskazane w nim
orzecznictwo), W konsekwencji argument oparty na ewentualnej rozbieznosci
zaskarzonej decyzji z decyzja Czwartej Izby Odwolawczej OHIM w sprawie
R 223/2001-4 jest bezskuteczny i nie moze zosta¢ podtrzymany.

Z uwagi na powyzsze rozwazania, Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze
w odniesieniu do rozpatrywanych znakéw towarowych prawdopodobienstwo
wprowadzenia w biad nie wystepuje.

W konsekwencji skarge nalezy oddalic.
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W przedmiocie kosztéw

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

Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania,

Jaeger Tiili Cztcz

Ogtoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger
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