XENTRAL PRZECIWKO OHIM — PAGES JAUNES (PAGESJAUNES.COM)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)
z dnia 13 grudnia 2007 r.”

W sprawie T-134/06

Xentral LLC, z siedziba w Miami, Floryda (Stany Zjednoczone), reprezentowana
przez adwokata A. Bertranda,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej drugg strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: francuski.
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Pages jaunes SA, z siedziba w Sévres (Francja), reprezentowana przez adwokatéw
C. Bertheux Scotte, B. Potota oraz B. Corne,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
15 lutego 2006 r. (sprawa R 708/2005-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu miedzy Pages jaunes SA a Xentral LLC,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i T. Tchipev, sedziowie,

sekretarz: K. Poche¢, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 11 maja 2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 24 listopada 2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 22 listopada 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 czerwca 2007 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 21 wrze$nia 2000 r. Prodis Inc. dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego 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), ze zmianami.

Znak towarowy, ktérego dotyczy wniosek o rejestracje, to oznaczenie stowne
PAGESJAUNES.COM.

Towary objete wnioskiem o rejestracje zaliczane sa do klasy 16 Porozumienia nicej-
skiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw reje-
stracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowia-
daja nastepujacemu opisowi: ,druki, dzienniki, periodyki i ksiazki telefoniczne”.
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Pismem z dnia 21 lutego 2002 r. ekspert poinformowal Prodis, ze przedmiotowe
oznaczenie nie moze by¢ dopuszczone do rejestracji w $wietle art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, jako Ze pozbawione jest charakteru odrdzniajacego.
W ocenie eksperta oznaczenie to bedzie postrzegane przez dany krag odbiorcéw jako
adres elektroniczny jednego z przedsiebiorstw prowadzacych sprzedaz ksiazek tele-
fonicznych abonentéw instytucjonalnych.

Wobec braku uwag odno$nie do zastrzezen podniesionych przez eksperta decyzja
z dnia 4 czerwca 2002 r. odrzucil on zgloszenie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

W dniu 3 lipca 2002 r. Prodis wniosta do OHIM odwotanie od decyzji o odmowie
rejestracji znaku towarowego PAGESJAUNES.COM, na podstawie art. 57—62 rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

W wyniku przeprowadzenia postepowania wstepnego na podstawie art. 60 rozporza-
dzenia nr 40/94 pismem z dnia 4 pazdziernika 2002 r. ekspert poinformowalt, ze po
zbadaniu zgloszenie zostalo dopuszczone do rejestracji.

Zgloszenie to opublikowano w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 81/2002 z dnia 14 pazdziernika 2002 r.

W dniu 6 stycznia 2003 r. interwenient, Pages jaunes SA, na mocy art. 42 rozporza-
dzenia nr 40/94, wnidst sprzeciw wobec rejestracji zgltoszonego znaku towarowego.
Sprzeciw zostal oparty, po pierwsze, na nazwie spdtki i nazwie handlowej Pages
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jaunes, a po drugie na rejestracji francuskiej nr 99800903 z dnia 2 kwietnia 1999 r.
obejmujacej graficzny znak towarowy LES PAGES JAUNES, stuzacy do oznaczania
towaréw i ustug z klas 9, 16, 35, 38, 41 i 42, przedstawiony ponizej:

Sprzeciw zostal wniesiony w odniesieniu do wszystkich towaréw wskazanych w zgto-
szeniu znaku towarowego PAGESJAUNES.COM i dotyczyl wszystkich towaréw
i ustug objetych wcze$niejszym znakiem towarowym, a w szczegdlnosci ,drukéw,
dziennikdéw, periodykéw i ksiazek telefonicznych”, nalezacych do klasy 16.

W uzasadnieniu sprzeciwu powotano si¢ na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94. Wskazano takze na powszechna znajomos¢ wczesniejszego znaku
towarowego, nazwy spoltki i nazwy handlowej, ktéra miata wynikac z ich intensyw-
nego wykorzystania, ktére ma miejsce od dawna, w szczegélnosci w odniesieniu do
ksiazek telefonicznych i publikacji.

Decyzja z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw na
podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Uznat on, ze wystepuje praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w btad z uwagi na identyczno$¢ odno$nych towaréw,
duze podobienistwo fonetyczne i koncepcyjne kolidujacych ze soba znakéw towaro-
wych oraz powszechng znajomo$¢ wcze$niejszego znaku towarowego we Francji.
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Stwierdzit on takze, ze cho¢ okreslenie ,pages jaunes” moze by¢ w wielu krajach
i — w pewnym stopniu — takze we Francji uwazane za potoczne, Prodis nie przed-
stawila jednak dowodu na to, ze wcze$niejszy znak towarowy interwenienta stat sie
»faktycznie” okresleniem potocznym.

W dniu 16 czerwca 2005 r. Prodis wniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 15 lutego 2006 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie. Doszta ona do przekonania, ze ewentualne
prawo wczeéniejsze Prodis, a mianowicie nazwe domeny ,pagesjaunes.com”, nalezy
poming¢, jako Ze nie jest zadaniem OHIM orzekanie w przedmiocie niewaznosci
krajowych znakéw towarowych, a nic w aktach sprawy nie wskazuje na to, by okres-
lenie ,pages jaunes” nie miato w odczuciu konsumenta francuskiego waloru odréz-
niajacego lub posiadalo charakter opisowy w odniesieniu do publikacji, w szcze-
gblnosci ksiazek telefonicznych. Izba Odwolawcza uwaza, ze — wprost prze-
ciwnie — okreslenie to posiada ,zwykly charakter odrézniajacy”, poniewaz kolor,
w jakim okreslenie to zostalo przedstawione, jest dowolny, a samo okre$lenie nie
stalo sie nazwa rodzajowa. Izba Odwotawcza wskazala, ze elementem dominujacym
obu kolidujacych ze soba znakéw towarowych jest to samo okre$lenie ,pages jaunes”
i ze podobienstwo miedzy tymi znakami jest uderzajace. W konkluzji stwierdzifa ona,
ze z uwagi na identycznos$¢ danych towaréw nalezy stwierdzié, iz we Francji wyste-
puje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad z uwagi na to, ze zgloszony znak
towarowy bedzie postrzegany jako internetowa wersja drukowanej ksiazki telefo-
nicznej oznaczonej znakiem towarowym i ze w zwigzku z tym omawiane towary beda
postrzegane jako oferowane przez to samo przedsiebiorstwo.

Zgloszenie znaku towarowego PAGESJAUNES.COM przekazano skarzacej Xentral
LLC, co zostalo wpisane do rejestru wspdlnotowych znakéw towarowych w dniu
2 maja 2006 r.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— rejestracje znaku towarowego PAGESJAUNES.COM;

— obciazenie Izby Odwotawczej OHIM kosztami postepowania.

OHMI wnosi do Sadu o:

— oddalenie drugiego z zadan jako niedopuszczalnego;

— oddalenie skargi w pozostalym zakresie jako bezzasadnej;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji;
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— odrzucenie zgloszenia znaku towarowego PAGESJAUNES.COM w calosci;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Na rozprawie skarzaca cofnela drugie ze swoich zadan, co zostato przyjete do wiado-
mosci przez Sad. Sprecyzowala ona takze, Ze trzecie z jej zadan nalezy rozumiec jako
wniosek o obciazenie OHIM kosztami postepowania, co réwniez zostato przyjete do
wiadomosci przez Sad.

Na rozprawie interwenient cofnal drugie ze swoich zadan, co zostalo przyjete do
wiadomosci przez Sad.

W przedmiocie dopuszczalnosci dowodu z dokumentéw przedstawionych po
raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem

Interwenient podnosi, ze zataczniki 51-53, 77 i 78 do skargi stanowia nowe dowody,
gdyz nie zostaly przedlozone w postepowaniu przed OHIM. W konsekwencji
dowodu z tych dokumentéw nie mozna dopuscic.

Zalaczniki 51-53 i 77 do skargi (przy czym zalacznik 52 jest identyczny z zalaczni-
kiem 77) sa wyciagami z Annuaire — Almanach du commerce, de I'industrie, de la
magistrature et de 'administration (Didot-Bottin) (Ksiazki telefonicznej — Alma-
nachu handlu, przemystu, sadownictwa i administracji wydawnictwa Didot-Bottin)

II - 5222



23

24

25

XENTRAL PRZECIWKO OHIM — PAGES JAUNES (PAGESJAUNES.COM)

z lat 1887, 1886 i 1891, ktére nie figuruja w aktach sprawy administracyjnej przed
OHIM. Zalacznik 78 zawiera wyciagi z rejestru I'Institut national de la propriété
industrielle (INPI) (francuskiego Krajowego Instytutu Wtasno$ci Intelektualnej)
dotyczace znakéw towarowych zgloszonych we Francji i zawierajacych element
stowny ,pages jaunes”, ktdre takze nie zostaly przedstawione w postepowaniu przed
OHIM.

Dlatego tez dowody te, przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem,
nie moga by¢ uwzglednione. Skarga do Sadu ma na celu dokonanie kontroli zgod-
noéci z prawem decyzji Izby Odwotawczej OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzg-
dzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycz-
nego w $wietle dokumentéw przedlozonych przed nim po raz pierwszy. Nalezy
zatem pomina¢ wspomniane wyzej dokumenty i nie jest konieczne badanie ich mocy
dowodowej [zob. wyrok Sadu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas
przeciwko OHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. str. 11-4891,
pkt 19 i cytowane tam orzecznictwo].

W przedmiocie dopuszczalnosci niektorych argumentéw podniesionych przez
skarzaca

OHIM uwaza, ze argumenty skarzacej dotyczace art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
nie sa dopuszczalne, a w kazdym razie nie sa istotne, poniewaz Wydzial Sprzeciwéw
uwzglednil sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 bez
badania przestanek zastosowania art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia. Jako ze Izba
Odwotawcza réwniez nie przeanalizowala ostatniej z wymienionych wyzej podstaw
prawnych, zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji moze by¢ poddana kontroli Sadu
tylko w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia.

Nalezy zauwazy¢, ze skarzaca podnosi argumenty dotyczace zastosowania art. 8
ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Tymczasem Wydzial Sprze-
ciwow i Izba Odwotawcza uwzglednily sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
wspomnianego rozporzadzenia, stwierdzajac wystepowanie prawdopodobieristwa
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wprowadzenia w btad w odniesieniu do zgtoszonego znaku towarowego i wczeéniej-
szego znaku towarowego, co spowodowalo odrzucenie zgloszenia znaku towarowego
PAGESJAUNES.COM. Ani Wydzial Sprzeciwéw, ani Izba Odwotawcza nie dokonaly
poréwnania zgloszonego znaku towarowego z nazwa spétki lub nazwg handlowa
interwenienta przywolanymi w uzasadnieniu wniesionego przezen sprzeciwu opar-
tego na art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz istnienie wzglednej podstawy
odmowy rejestracji wystarczylo do uwzglednienia sprzeciwu.

Nalezy przypomnie¢, iz skarga wniesiona do Sadu ma za zadanie kontrole zgodnosci
z prawem decyzji wydanej przez Izbe Odwolawcza. Kontrola ta powinna zosta¢ prze-
prowadzana w stosunku do kwestii prawnych, ktére zostaly podniesione przed Izbg
Odwotawcza [wyrok Sadu z dnia 7 wrzesnia 2006 r. w sprawie T-133/05 Meric prze-
ciwko OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Zb.Orz. str. [1-2737,
pkt 22 i wyrok Sadu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05, Saint-Gobain Pam
przeciwko OHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. str. II-757, pkt 83].

Tak wiec nalezy zbada¢, czy Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze w $wietle
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wystepuje prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wczeéniejszego
znaku towarowego, przy czym Sad — ktdry nie zastepuje OHIM w ocenie wzglednej
podstawy odmowy rejestracji wymienionej w art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporza-
dzenia — nie ma potrzeby uwzgledniania nazwy spélki i nazwy handlowej, ktére
wskazane zostaly przez interwenienta w uzasadnieniu wniesionego przezen sprze-
ciwu. Dlatego tez nalezy przeanalizowac jedynie zarzut dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM wskazuje ponadto, ze argumenty skarzacej zmierzajace do zanegowania
powszechnej znajomosci wcze$niejszego znaku towarowego nie maja znaczenia
dla wydania rozstrzygniecia w przedmiocie niniejszej skargi. Jako ze Izba Odwo-
tawcza potwierdzila istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w oparciu
o ,zwykly charakter odrézniajacy” znaku wcze$niejszego, nie zbadala ona ani jego
powszechnej znajomosci nabytej w wyniku uzywania, na ktéra powotywat sie inter-
wenient w toku postepowania przed OHIM, ani tez nie oparfa swojej decyzji na tej
powszechnej znajomosci.
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Nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na to, iz Wydziat Sprzeciwéw uznal w swojej decyzji, ze
interwenient wykazal powszechna znajomos¢ swojego znaku towarowego we Francji,
co skarzaca zakwestionowata w odwotaniu, problem powszechnej znajomosci nalezat
do przedmiotu sporu przed Izba Odwotawcza. Dlatego podniesione przez skarzaca
w tym przedmiocie argumenty sa dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

Skarzaca twierdzi, ze nazwe przystugujacej jej domeny ,pagesjaunes.com” nalezy
uznaé za prawo wczesniejsze, ktére mozna przeciwstawi¢ wczesniejszemu znakowi
towarowemu. Poza tym uwaza ona, ze znak wcze$niejszy posiada niewielki charakter
odrézniajacy, a nawet stanowi okre$lenie rodzajowe. Dalej skarzaca podnosi, ze
zgloszony znak towarowy nie stanowi niedozwolonej imitacji znaku wczes$niej-
szego. Wreszcie skarzaca uwaza, ze interwenient nie moze powolywac sie na zadng
powszechng znajomos¢ wczesniejszego znaku towarowego.

OHIM i interwenient twierdzg, ze Izba Odwotawcza stusznie doszta do przekonania
o istnieniu prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

Na wstepie nalezy przeanalizowac argument skarzacej, zgodnie z ktérym nazwa
domeny ,pagesjaunes.com” powinna by¢ uznana za prawo wcze$niejsze, ktére mozna
przeciwstawi¢ wczesniejszemu znakowi towarowemu interwenienta.
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W przedmiocie ewentualnych skutkow wczesniejszego prawa do nazwy domeny ,,page-
sjaunes.com”

Skarzaca podnosi, Ze nazwa domeny jest oznaczeniem odrézniajacym podobnie jak
znak towarowy i przystuguje do niej prawo wczesniejsze. Nazwa domeny ,page-
sjaunes.com” zostala zarejestrowana w dniu 9 kwietnia 1996 r., czyli na dlugo przed
rejestracja wczesniejszego znaku towarowego, na ktérym interwenient opiera swoj
sprzeciw, jako ze ten zarejestrowany zostal w dniu 2 kwietnia 1999 r.

Skarzaca twierdzi, ze w decyzji z dnia 21 sierpnia 2000 r. komisja administracyjna
Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) potwierdzita istnienie praw
skarzacej do nazwy domeny ,pagesjaunes.com” i odmoéwita uwzglednienia wnio-
skow spotki France Télécom, ktéra w owym czasie uprawniona byta do graficznych
znakow towarowych PAGES JAUNES, zgtoszonych w 1977 r.

Izba Odwolawcza uznata w pkt 10 zaskarzonej decyzji, ze argument ten nalezy
odrzuci¢, poniewaz ,analiza, ktéra przeprowadza [OHIM] na podstawie art. 8 ust. 1
[rozporzadzenia nr 40/94], ogranicza sie do konfliktu miedzy zgtoszonym wspdlno-
towym znakiem towarowym a przywotanym prawem wcze$niejszym”.

Nalezy zgodzi¢ sie z tym stanowiskiem, przy czym nie ma konieczno$ci wypowia-
dania sie co do tego, czy nazwa domeny moze by¢ uznana za prawo nadajace sie do
przeciwstawienia wcze$niejszemu znakowi towarowemu. Wazno$ci krajowego znaku
towarowego, w tym przypadku znaku interwenienta, nie mozna bowiem podwazaé
w ramach procedury rejestracji wspélnotowego znaku towarowego, a jedynie
w ramach postepowania o uniewaznienie znaku towarowego wszczetego w danym
panstwie czlonkowskim [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie
T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN),
Rec. str. [1-4335, pkt 55]. Ponadto o ile zadaniem OHIM jest ustalenie na podstawie
dowoddw, ktérych dostarczy¢ winien wnoszacy sprzeciw, istnienia krajowego znaku
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towarowego stanowigcego podstawe sprzeciwu, o tyle nie do niego nalezy rozstrzy-
ganie konfliktu miedzy tym znakiem a innym znakiem na plaszczyznie krajowej,
gdyz lezy to w kompetencji wladz krajowych [wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-269/02 PepsiCo przeciwko OHIM — Intersnack Knabber-Gebick
(RUFELES), Zb.Orz. str. 11-1341, pkt 26; zob. takze podobnie wyrok Sadu z dnia
25 maja 2005 r. w sprawie T-288/03 TeleTech Holdings przeciwko OHIM — Tele-
tech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Zb.Orz. str. II-1767, pkt 29].

Dlatego tak dlugo, jak dlugo wczesniejszy krajowy znak towarowy podlega rzeczy-
wistej ochronie, istnienie rejestracji krajowej wcze$niejszej w stosunku do tego
pierwszego zgloszenia krajowego lub jakiegokolwiek innego prawa wczesniejszego
wzgledem tego pierwszego zgloszenia krajowego nie jest istotne dla sprzeciwu
wobec rejestracji wspélnotowego znaku towarowego, nawet jesli zgloszony wspdl-
notowy znak towarowy jest identyczny z krajowym znakiem towarowym skarzacej
lub z innym prawem wcze$niejszym w stosunku do krajowego znaku towarowego
stanowiacego podstawe sprzeciwu [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 1 marca 2005 r.
w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO),
Zb.Orz. str. II-715, pkt 63]. A zatem nawet przy zalozeniu, ze prawa wcze$niejsze do
nazwy domeny mozna potraktowac jak wczesniejszg krajowa rejestracje, i tak nie jest
zadaniem Sadu wypowiadanie sie w kwestii konfliktu miedzy wcze$niejszym znakiem
towarowym a wcze$niejszymi prawami do nazwy domeny, poniewaz konflikt taki nie
lezy w zakresie kompetencji Sadu.

Nalezy zauwazy¢, ze skarzaca rzeczywiscie usitowata uzyskaé stwierdzenie niewaz-
nosci roznych znakéw towarowych interwenienta PAGES JAUNES w postepo-
waniach przed wtasciwymi organami krajowymi, powolujac sie w szczegélnosci
na przyslugujace jej prawa do nazwy domeny ,pagesjaunes.com”. Jednak zlozony
przez nia wniosek o uniewaznienie zostal oddalony orzeczeniami tribunal de grande
instance de Paris (Francja) z dnia 14 maja 2003 r. i cour d’appel de Paris (Francja)
z dnia 30 marca 2005 r. Zreszta z uwagi na to, Ze zadne z wymienionych orzeczen nie
dotyczylo wazno$ci wczeéniejszego znaku towarowego, o ktérym mowa w sprawie
niniejszej, lecz innych znakéw towarowych PAGES JAUNES przyslugujacych inter-
wenientowi, i tak nie maja one znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy,
a wczesniejszy znak towarowy pozostaje wazny.
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Ponadto jesli chodzi o decyzje komisji administracyjnej WIPO, nalezy zauwazy¢,
ze dotyczyla ona jedynie kwestii ewentualnego przeniesienia praw do nazw domen
»pagesjaunes.com” i ,pagesjaunes.net” na France Télécom, a nie prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do okreslent ,pagesjaunes.com” i LES
PAGES JAUNES, a zatem nie ma ona znaczenia dla wyniku niniejszego postepo-
wania. Poza tym WIPO réwniez nie wypowiadata sie w kwestii waznosci wcze$niej-
szego znaku towarowego.

W konsekwencji skarzaca nie moze powolywaé sie¢ w niniejszym postepowaniu na
istnienie wczes$niejszego prawa do nazwy domeny ,pagesjaunes.com”.

Nalezy zatem zbada¢, czy Izba Odwolawcza wlasciwie zastosowala art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zastosowania 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu wiasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug oznaczonych obydwoma
znakami istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad na teryto-
rium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze-
$niejszym znakiem towarowym. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, za wcze$niejsze znaki towarowe uwaza sie znaki towarowe zare-
jestrowane w panstwie czlonkowskim, ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje
jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego.
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W my$l utrwalonego orzecznictwa prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych
gospodarczo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad podlega
calosciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczen
oraz towardw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem wszyst-
kich istotnych okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zalez-
nosci pomiedzy podobienstwem oznaczen a podobiefistwem oznaczonych towaréw
lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios
RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec.
str. 1I-2821, pkt 31-33 i przywolane tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie znakiem towarowym bedacym podstawa sprzeciwu jest krajowy
znak towarowy zarejestrowany we Francji. Dlatego tez wlasciwym terytorium, ktére
nalezy wzia¢ pod uwage przy badaniu wystepowania prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad, jest terytorium Francji.

Z uwagi na to, ze rozpatrywane towary sa towarami powszechnego uzytku, wlasciwy
krag odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentéw francuskich, ktérzy sa
uwazani za wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

Bezsporne jest to, ze objete dwoma kolidujacymi ze soba znakami towary sa iden-
tyczne. Oba znaki sluza bowiem do oznaczania ,drukéw, dziennikéw, periodykéow
i ksiazek telefonicznych” z klasy 16 porozumienia nicejskiego. Cho¢ sprzeciw doty-
czyl takze towardw i ustug nalezacych do innych klas (klasy 9, 35, 38, 41 i 42), dla
ktorych znak wczesniejszy zostal zarejestrowany, nie ma potrzeby brania ich pod
uwage przy dokonywaniu analizy, poniewaz zaskarzona decyzja dotyczy wylacznie
towaréw z klasy 16.
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W przedmiocie poréwnania oznaczen

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, catosciowa ocena prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, jesli chodzi o podobienstwo wizualne, fonetyczne lub koncep-
cyjne kolidujacych ze soba oznaczen, powinna by¢ oparta na ogdlnym wrazeniu, jakie
oznaczenia te wywieraja, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odréznia-
jacych i dominujacych [zob. wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie
T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzel-
handel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 i wskazane tam orzecznictwo].

Skarzaca twierdzi, ze kolidujace ze soba oznaczenia nie sa podobne, podczas gdy
OHIM i interwenient stwierdzaja ich podobienstwo.

Poréwnaniu podlegaja nastepujace oznaczenia:

Wczeéniejszy znak towarowy Zgloszony znak towarowy

i It E ﬁ PAGESJAUNES.COM

Skarzaca podkresla, ze przed przystapieniem do poréwnania kolidujacych ze soba
znakéw towarowych nalezy najpierw dokonac ich analizy jako catosci i zbada¢ ich
elementy charakterystyczne czy odrézniajace. Jej zdaniem znak wcze$niejszy cechuje
szczeg6lna szata graficzna, uwypuklajagca okreslenie ,pages jaunes”, ktére jest
opisowe, potocznie uzywane i stanowi nazwe rodzajowa.
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Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem zlozony znak towarowy oraz inny
znak, identyczny lub wykazujacy podobienstwo do jednego ze skladnikéw ztozo-
nego znaku towarowego, moga by¢ uznane za podobne, jezeli skladnik ten stanowi
element dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym przez zlozony znak
towarowy. Jest tak w przypadku, gdy sktadnik ten jest w stanie zdominowa¢ wywoty-
wane przez ten znak towarowy wrazenie, ktére wlasciwy krag odbiorcéw zachowuje
w pamieci, w zwiazku z czym wszystkie pozostate sktadniki tego znaku towarowego
sa bez znaczenia w calo$ciowym wrazeniu przez niego wywotanym [wyroki Sadu
w ww. sprawie MATRATZEN, pkt 33; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03
Inex przeciwko OHIM — Wiseman (Rysunek skéry krowy), Zb.Orz. str. 11-1677,
pkt 27 oraz w ww. sprawie PAM PLUVIAL, pkt 97].

Nalezy stwierdzi¢, ze wystepujace w niniejszej sprawie okreslenie ,pages jaunes”
stanowi dominujacy element znaku wczesniejszego. Rzuca sie ono zdecydowanie
w oczy w calym znaku wcze$niejszym zaréwno z uwagi na wielkos$¢ czcionki, ktéra
jest zapisane, jak i ze wzgledu na rozmiar w stosunku do calego znaku. Poza tym,
jak stusznie zauwaza OHIM i wbrew twierdzeniom skarzacej, graficzne wyobrazenie
okreslenia ,les pages jaunes” pisanego bialymi literami na czarnym tle nie jest wcale
oryginalne i nalezy je w zwiazku z tym uzna¢ za element nieistotny dla wizualnego
postrzeganiu tego znaku. Ponadto przedimek ,les” pisany jest mniejsza czcionka, co
minimalizuje jego znaczenie na plaszczyznie wizualnej. Dlatego nalezy stwierdzi¢, iz
wrazenia wzrokowe wywolywane przez wczesniejszy znak towarowy zdominowane
sa przez element sfowny ,,pages jaunes”, jako ze pozostale sktadniki tego znaku towa-
rowego s3 nieistotne.

Na wniosek ten nie ma wplywu argument skarzacej, zgodnie z ktérym okreslenie
»pages jaunes” nie ma charakteru odrézniajacego, poniewaz jest opisowe, potocznie
uzywane i stanowi nazwe rodzajowa. Niewielki charakter odrdzniajacy elementu
ztozonego znaku towarowego nie musi oznaczaé, ze element ten nie stanowi elementu
dominujacego, jesli w szczegdlnosci z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu
lub jego rozmiar moze on zdominowac postrzeganie oznaczenia przez konsumenta
i zachowac sie w jego pamieci [ww. wyrok w sprawie Rysunek skéry krowy, pkt 32;
zob. takze podobnie wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX
przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. str. II-2907, pkt 20].
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W konsekwencji na tym etapie badania nie ma potrzeby wypowiadania sie¢ w kwestii
ewentualnego niewielkiego charakteru odrézniajacego okre$lenia ,pages jaunes”,
poniewaz jest oczywiste w $wietle rozwazan w pkt 53 powyzej, iz to wlasnie to okres-
lenie zdominuje postrzeganie znaku przez konsumenta i zostanie zachowane w jego
pamieci.

Jesli chodzi o zgloszony znak towarowy PAGESJAUNES.COM, bedacy znakiem
czysto stownym, nalezy zauwazy¢, ze sklada sie on z dwéch czesci. Element ,page-
sjaunes” stanowi, z uwagi na jego umiejscowienie i dlugos¢, element dominujacy.
Zakonczenie ,.com” ma znaczenie drugorzedne, wywotujac po prostu skojarzenie
z adresem elektronicznym w sieci Internet.

Odno$énie do poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen na plaszczyznie wizualnej
skarzaca wskazuje, ze wcze$niejszy znak towarowy zawiera trzy stowa i catkowita
liczbe pieciu sylab, podczas gdy znak zgloszony zawiera tylko jeden wyraz szesciosyla-
bowy. Zdaniem skarzacej przeciwwagi dla podobienistw wynikajacych z mato odréz-
niajacego elementu slownego ,pages jaunes” nalezy szuka¢ w innych elementach,
ktére umozliwiaja odréznienie znakéw, a mianowicie ich pisowni, a takze w istnieniu
w przypadku jednego z nich przedimka ,les”, a w przypadku drugiego zakonczenia
».com”. Na plaszczyznie wizualnej wystepuja zatem — jej zdaniem — istotne réznice.

Z argumentacja ta nie mozna sie zgodzi¢. Chociaz wyrazy ,pages” i ,jaunes” sa
w zgloszonym znaku towarowym zlaczone, natomiast w znaku wcze$niejszym
wydaje sie istnie¢ miedzy nimi ledwie dostrzegalny odstep, nalezy stwierdzic¢, ze te
dwa znaki maja jednakowe elementy dominujace. Poza tym elementy stowne ,les”
w znaku wczes$niejszym i ,,.com” w znaku zgloszonym nie pozwalaja odr6zni¢ tych
znakéw, poniewaz maja wylacznie drugorzedne znaczenie, jak wskazano w pkt 53
i 56 powyzej. Szata graficzna wcze$niejszego znaku towarowego rowniez nie sprawia,
ze znaki te réznia sie od siebie na plaszczyznie wizualne;.
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Dlatego nalezy stwierdzi¢, ze kolidujace ze soba znaki towarowe sa wizualnie
podobne.

Odnoszac sie do poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen od strony fonetycznej,
skarzgca podnosi, ze miedzy omawianymi dwoma znakami istnieja duze réznice
rowniez z tego powodu, iz wcze$niejszy znak towarowy wymawiany jest ,paz-zo-ne”,
podczas gdy zgloszony znak towarowy wymawiany jest ,paz-zo-ne-pue-kom”.

Z argumentacja ta nie mozna sie zgodzi¢. Wystarczy stwierdzi¢, ze jedyna réznica
wynikajaca z obecnosci elementéw ,les” i ,,.com”, majacych drugorzedne znaczenie,
nie wystarcza dla wykluczenia podobienistwa fonetycznego wynikajacego z powté-
rzenia stéw ,pages” i ,jaunes”, czyli dominujacego elementu znaku wcze$niej-
szego w znaku zgloszonym. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze przedimek nie zawsze jest
wymawiany, co skarzaca sama posrednio przyznaje, poniewaz nie wspomina o nim
w swoich uwagach dotyczacych poréwnania przedmiotowych oznaczen na plasz-
czyznie fonetycznej.

W kwestii poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen od strony koncepcyjnej skar-
z3ca twierdzi, ze brak jest miedzy nimi jakiegokolwiek podobienstwa, poniewaz znak
wczesniejszy bezsprzecznie wywoluje skojarzenie z drukowanymi ksiazkami telefo-
nicznymi, ktérych strony sa koloru zéltego, podczas gdy znak zgloszony wywoluje
skojarzenia z Internetem i systemem wyszukiwania adreséw w Internecie.

Réwniez te argumenty skarzacej nalezy odrzuci¢. Oba znaki towarowe stanowia
odniesienie do stron w kolorze z6ttym. Obecno$¢ w znaku wcze$niejszym elementu
stownego ,les” w zaden sposdb nie zmienia jego znaczenia koncepcyjnego, poniewaz
pelni on wylacznie funkcje przedimka. Jedyna réznica polega na wystepowaniu
w znaku zgloszonym zakoniczenia ,.com”. Jednak zakonczenie to nie zmienia
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znaczenia okre$lenia ,pages jaunes”, poniewaz ogranicza sie do wywolania prze-
$wiadczenia, ze towary objete zgloszonym znakiem mozna zobaczy¢ lub naby¢
w Internecie.

W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze wystepujace w sprawie znaki towarowe sa
podobne i ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita w pkt 20 zaskarzonej decyzji, iz
podobienstwo miedzy znakami jest uderzajace zaréwno na plaszczyznie wizualnej
i fonetycznej, jak i koncepcyjnej.

W dalszej czesci konieczne jest ustalenie, czy w stosunku do omawianych oznaczen
wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Stanowisko Izby Odwotawczej odno$nie do kwestii wystepowania prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w btad wyrazone zostalo w pkt 21 zaskarzonej decyzji w sposéb

nastepujacy:

sJesli do [uderzajacego podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych]
dodac to, ze sa one uzywane w odniesieniu do identycznych towaréw, oferowanych
tym samym odbiorcom, mieszkajacym na tym samym terytorium, nie bedziemy
mieli do czynienia z prawdopodobienstwem wprowadzenia w blad, lecz z pewnoscia.
Uzytkownicy francuscy dojda mianowicie do przekonania, ze PAGESJAUNES.COM
jest internetowa wersja drukowanej ksigzki telefonicznej [opatrzonej znakiem towa-
rowym] LES PAGES JAUNES i naturalnie, ze oba produkty oferowane sa przez to
samo przedsiebiorstwo”.
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Skarzaca twierdzi, ze z uwagi na jego bardzo niewielki charakter odrézniajacy znak
wczedniejszy z samej natury moze korzysta¢ tylko z ograniczonej ochrony, pole-
gajacej po prostu na zakazie jego doslownego odtwarzania. W zadnym wypadku
ochrona ta nie moze rozcigga¢ si¢ na przyznanie interwenientowi praw wylacznych
do okreslenia ,pages jaunes”. Skarzaca uwaza, ze dokonujac poréwnania przedmio-
towych znakéw, Izba Odwotawcza nie uwzglednila tego bardzo niewielkiego charak-
teru odrézniajacego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze z zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwo-
tawcza przypisala znakowi wcze$niejszemu ,,zwykty charakter odrézniajacy”.

Bez konieczno$ci analizowania poszczegélnych argumentéw skarzacej co do rzekomo
niewielkiego charakteru odrézniajacego znaku wczesniejszego, wystarczy stwierdzic,
ze nawet przy zalozeniu, iz Izba Odwotawcza niestusznie przypisata znakowi wcze-
$niejszemu ,,zwykly charakter odrézniajacy”, tego rodzaju btad nie spowoduje stwier-
dzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji.

Stwierdzenie, ze znak wcze$niejszy odznacza sie jedynie niewielkim charakterem
odrézniajacym, nie stoi w niniejszym przypadku na przeszkodzie stwierdzeniu wyste-
powania prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad. Cho¢ w celu dokonania oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad nalezy uwzglednic¢ charakter odréznia-
jacy wczedniejszego znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia
29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 24), to stanowi on
tylko jeden z elementéw, ktére nalezy wzia¢ pod uwage w ramach tej oceny. A zatem
nawet gdy wczesniejszy znak towarowy ma charakter malo odrézniajacy, prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad moze zaistnie¢ w szczegdlnosci z powodu
podobienistwa oznaczen i podobieristwa danych towaréw lub ustug [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM —
Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. 11-949, pkt 61].
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Poza tym skutkiem podnoszonej przez skarzaca tezy byloby pozbawienie znaczenia
czynnika, jakim jest podobienstwo oznaczen, a nadmierne uwypuklenie znaczenia
odrézniajacego charakteru wcze$niejszego znaku krajowego. Oznaczaloby to, ze
w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego o jedynie niewielkim
charakterze odrézniajacym prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zaist-
nieje tylko w razie zupelnego odtworzenia tego znaku w znaku zgloszonym, nieza-
leznie od stopnia podobienistwa danych oznaczen (postanowienie Trybunatu z dnia
27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-235/05 P L’Oréal przeciwko OHIM, niepubliko-
wane w Zbiorze, Zb.Orz. str. I-57%, pkt 45). Wniosek taki nie bylby jednak zgodny
z samg natura calosciowej oceny, jaka wlasciwe organy maja obowiazek przeprowa-
dzi¢ w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (wyrok Trybunalu z dnia
15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART przeciwko Devinlec i OHIM,
niepublikowany w Zbiorze, Zb.Orz. str. I-41%, pkt 41).

Dlatego nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie wystepuje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad z uwagi na identyczno$¢ danych towaréw i podobienstwo
kolidujacych ze soba oznaczen. Jak stusznie stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 21
zaskarzonej decyzji, konsumenci francuscy mogliby doj$¢ do przekonania, ze zglo-
szony znak towarowy PAGESJAUNES.COM jest internetowa wersja drukowanej
ksiazki telefonicznej oznaczonej znakiem towarowym LES PAGES JAUNES i ze —
w zwigzku z tym — oba produkty oferowane sa przez to samo przedsiebiorstwo.

W zwiazku z powyzszym odrzuci¢ nalezy takze zarzut braku powszechnej znajomosci
znaku wczeéniejszego. Skoro Izba Odwotawcza nie oparfa swojego rozstrzygniecia na
powszechnej znajomosci znaku wcze$niejszego i stusznie stwierdzita wystepowanie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, ewentualny brak powszechnej znajo-
moéci w zaden sposéb nie wplywa na zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji.
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7 W $wietle powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ skarge w catosci.

W przedmiocie kosztow

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

Z powyzszych wzgledow

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Xentral LLC zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Jaeger Tiili Tchipev

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 grudnia 2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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