WYROK Z DNIA 17.2.2011 r. — SPRAWA T-10/09

WYROK SADU (6sma izba)
z dnia 17 lutego 2011 r.*

W sprawie T-10/09

Formula One Licensing BV, z siedziba w Rotterdamie (Niderlandy), reprezentowana
przez adwokatéw B. Klingberg oraz K. Sandberg,

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,

* Jezyk postepowania: angielski.
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FORMULA ONE LICENSING PRZECIWKO OHIM — GLOBAL SPORTS MEDIA (F 1-LIVE)
w ktérej interwenientem przed Sadem, dopuszczonym do wstapienia w miejsce

Racing-Live SAS, bedacej druga strong postepowania przed Izba Odwotawczg OHIM,
byla

Global Sports Media Ltd, z siedziba w Hamilton (Bermudy), reprezentowa-
na poczatkowo przez T. de Haana oraz J.J. Evrarda, nastepnie przez adwokata
T. de Haana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
16 pazdziernika 2008 r. (sprawa R 7/2008-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy Racing-Live SAS a Formula One Licensing BV,

SAD (6sma izba),

w sktadzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas i N. Wahl (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: K. Poche¢, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 14 stycznia 2009 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 30 marca 2009 r.,
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po zapoznaniu sie z odpowiedzig interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 10 kwietnia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 czerwca 2010 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 13 kwietnia 2004 r. Racing-Live SAS zlozyta w Urzedzie Harmonizacji w ra-
mach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélno-
towego 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,
s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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2 Znak towarowy, o ktorego rejestracje wniesiono, to nastepujace oznaczenie graficzne:

3 Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16, 38 i 41 poro-
zumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla kazdej z wymie-
nionych klas odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 16: ,czasopisma, broszury, ksiazki; wszystkie wymieniony towary dotycza
formuly 17;

— klasa 38: ,przesytanie i rozpowszechnianie ksiazek, czasopism i dziennikéw po-
przez terminale komputerowe; wszystkie wymienione ustugi dotycza formuly 17
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— klasa 41: ,publikacja elektroniczna ksiazek, przegladéw i periodykéw; informacja
o rozrywce; organizowanie konkurséw w Internecie; rezerwacja miejsc na spek-
takle; gry online; wszystkie wymienione uslugi dotyczg formuty 1”.

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 5/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.

W dniu 2 maja 2005 r. skarzaca, Formula One Licensing BV, na podstawie art. 42 roz-
porzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) wniosta sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego, podnoszac prawdopodobienstwo
wprowadzania w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009].

Sprzeciw zostal w szczegd6lnosci oparty na nastepujacych rejestracjach wezesniejszych:

— trzechrejestracjach oznaczenia stownego F 1, ktére to oznaczenie bylo przedmio-
tem rejestracji miedzynarodowej nr 732134 z dnia 20 grudnia 1999 r. odnoszacej
skutki w Danii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji, Wloszech i na Wegrzech dla
towaréw i ustug nalezacych do klas 16, 38 i 41 — obejmujacych w szczegélnosci
towary i ustugi, ktérych dotyczy zgloszony znak towarowy — rejestracji niemiec-
kiej nr 30007412 z dnia 10 maja 2000 r. dla uslug nalezacych do klasy 41 i odpo-
wiadajacych nastepujacemu opisowi: ,organizowanie imprez sportowych” oraz
rejestracji w Zjednoczonym Krélestwie nr 2277746D z dnia 13 sierpnia 2001 r.
dla towardw i ustug nalezacych do klasy 16 (,papier, karty, tektura, zestawy dru-
karskie, malarskie i kreslarskie; katalogi”) i 38 (,ustugi telekomunikacyjne; elek-
troniczna transmisja danych, obrazéw i dZzwieku za posrednictwem terminali lub
sieci komputerowych”);
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— rejestracji graficznego wspélnotowego znaku towarowego nr 631531 — przedsta-
wionego ponizej — zarejestrowanego w dniu 19 maja 2003 r. dla towaréw i uslug
nalezacych do klas 16, 38 i 41 odnoszacych sie w szczegélnosci do towardéw
i ustug, ktérych dotyczy zgloszony znak towarowy:

Farmolo 1

Sprzeciw zostal uzasadniony wszystkimi towarami i ustugami objetymi wcze$niej-
szymi znakami towarowymi i zostal skierowany wobec wszystkich towaréw i ustug
oznaczonych przez zgloszony znak towarowy.

Skarzaca twierdzila, ze wszystkie znaki towarowe, ktérych byla wlascicielem, mialy
wysoce odrézniajacy charakter ze wzgledu na ich uzywanie od kilku lat w powiazaniu
z réznymi towarami i ustugami.

Decyzja z dnia 17 paZzdziernika 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM, opierajac sie¢ wy-
facznie na wczesniejszej miedzynarodowej rejestracji nr 732134, odrzucil zgloszenie
wspoélnotowego znaku towarowego. Stwierdzil on, ze towary i ustugi, ktére kolidu-
jace ze sobg znaki towarowe oznaczajg, s3 podobne lub identyczne, oraz ze istnieje
przecietny stopien podobienstwa miedzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami i z tego
powodu w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych istnieje prawdopo-
dobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

W dniu 14 grudnia 2007 r. interwenient wniést do OHIM na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwotanie
od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.
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Decyzja z dnia 16 pazdziernika 2008 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”) Pierw-
sza Izba Odwolawcza uchylita decyzje Wydziatu Sprzeciwéw. Orzekla, ze nawet jesli
rozpatrywane towary i ustugi sa identyczne lub podobne, nie wystepuje prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 w przypadku zgloszonego znaku towarowego i znakéw towarowych, ktérych
wlascicielem jest skarzaca, jako ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja oczywiste
réznice. Ponadto w ocenie Izby Odwotawczej wlasciwy krag odbiorcéw, skladajacy sie
ze zwyklych konsumentéw oraz z uzytkownikéw profesjonalnych, postrzega potacze-
nie litery ,£” i cyfry ,1” jako oznaczenie rodzajowe pewnej kategorii samochodéw wy-
$cigowych, a w szerszym znaczeniu, wy$cigdéw takich samochodéw. Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze renoma wczesniejszych znakéw towarowych dotyczy wylacznie ele-
mentu ,f 1”7 znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 631531.

Co sie tyczy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, w ocenie Izby Odwolawczej, choé
wczeéniejszy graficzny znak towarowy moze przekazywac wizerunek najnowocze-
$niejszej technologii, wytacznosci i luksusu, jedynym no$nikiem tego wizerunku jest
element ,f1” jako logotyp F 1. Jednakze jej zdaniem niewielu konsumentéw przypisu-
je charakter odrézniajacy skrétowi F 1, jesli nie towarzyszy mu wspomniany logotyp.
W tym wzgledzie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze zaden element zgtoszonego znaku
towarowego nie przypomina odbiorcom tego logotypu i z tego wzgledu zgloszony
znak towarowy nie korzystaltby pasozytniczo ze wczesniejszych znakéw towarowych,
nie szkodzilby renomie wspomnianych znakéw towarowych ani nie umozliwialby
swojemu wlascicielowi czerpania nienaleznej korzysci z pozytywnego wizerunku
tych znakéw towarowych.

Przebieg postepowania i zadania stron

Skarzaca wszczeta niniejsze postepowanie skargg ztozona w sekretariacie Sadu w dniu
14 stycznia 2009 r.
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Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania;

— obcigzenie interwenienta kosztami poniesionymi w ramach postepowania przed
OHIM.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Faksem z dnia 8 czerwca 2010 r. Racing-Live i Global Sports Media Ltd powiadomity
Trybunal, ze pierwsza ze spélek przeniosta prawo do zgloszonego znaku towarowego
(F 1-LIVE) na drugag, i wniosly o zezwolenie Global Sports Media jako nowemu wla-
$cicielowi wspomnianego znaku towarowego na wstapienie w miejsce pierwotnego
wlasciciela do niniejszego postepowania. Poniewaz w toku rozprawy OHIM wskazat,
ze nie sprzeciwia sie temu wnioskowi o wstapienie, Sad zezwolil na wnoszone wsta-
pienie, co zostalo odnotowane w protokole rozprawy.
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Co do prawa

1. W przedmiocie dopuszczalnosci dokumentéw okazanych po raz pierwszy przed
Sgdem

OHIM i interwenient na wstepie podnoszg, ze zalaczniki A 6—-A 10 do skargi nigdy
nie zostaly przedstawione w toku postepowania administracyjnego przed OHIM, tak
ze powinny zosta¢ uznane za niedopuszczalne.

W $wietle utrwalonego orzecznictwa skarga o stwierdzenie niewazno$ci wniesiona
do Sadu ma na celu kontrole zgodno$ci z prawem decyzji izb odwolawczych w rozu-
mieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009),
a zatem zadaniem Sadu nie jest w tych ramach ponowne rozpoznanie stanu faktycz-
nego w $wietle dokumentéw przedlozonych przed nim po raz pierwszy. Tak wiec
okolicznosci faktyczne podniesione przed Sadem, na ktére nie powotano sie uprzed-
nio w postepowaniu przed instancjami OHIM, moga wplywac¢ na zgodnos¢ z pra-
wem takiej decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM byt zobowigzany wzia¢ je pod uwage
z urzedu [wyroki Sadu: z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko
OHIM - Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. s. 11-2939, pkt 13; z dnia 24 listopada
2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LT] Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), Zb.Orz. s. 11-4891, pkt 19].

W niniejszym przypadku zalaczniki A 6—A 10 sg dokumentami nieprzedstawionymi
przed OHIM i w rezultacie powinny zosta¢ uznane za niedopuszczalne bez potrze-
by badania ich mocy dowodowej lub wystuchania w wiekszym zakresie stron (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie ARTHUR ET FELICIE, pkt 19 i przytoczone tam
orzecznictwo).
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2. Co do istoty

W uzasadnieniu skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty dotyczace odpowiednio na-
ruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i naruszenia art. 8 ust. 5 tegoz
rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca uwaza co do istoty, ze w przypadku zgloszonego znaku towarowego i wcze$-
niejszych znakéw towarowych, ktére ciesza si¢ bardzo duza renoma, istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad.

Przede wszystkim skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza nie wziela pod uwage oko-
licznosci, ze rozpatrywane towary i uslugi sa identyczne w odniesieniu do wigekszosci
z nich i niezwykle podobne w odniesieniu do pozostatych. Nastepnie zdaniem skar-
z3cej Izba Odwotawcza niestusznie zalozyla, ze polaczenie litery ,f” i cyfry ,,1”, przed-
stawione z zastosowaniem zwyklej typografii, nie bedzie postrzegane przez odbior-
céw jako znak towarowy ze wzgledu na podnoszony rodzajowy i opisowy charakter
i podnoszony zupelny brak charakteru odrézniajacego. Ponadto poniewaz element
»f 17 stanowi element dominujacy spornego znaku towarowego, wedlug skarzacej ist-
nieje duzo podobienistwo pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym
pomiedzy wczesniejszymi stownymi znakami towarowymi a zgloszonym znakiem
towarowym i z tego powodu prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, nawet je-
$li wezesniejsze stowne znaki towarowe cechuja sie tylko nieznacznym charakterem
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odrézniajacym. Wreszcie prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad istnieje w opi-
nii skarzacej réwniez w przypadku zgloszonego znaku towarowego i graficznego
wspolnotowego znaku towarowego F 1 Formula 1, ktéry posiada szczegélnie wysoce
odroézniajacy charakter.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identyczno$ci lub podobieristwa do wcze$niejszego znaku towarowe-
go, identycznosci lub podobiernstwa towaréw lub ustug oznaczonych obydwoma zna-
kami istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w btad na terytorium,
na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych gospodar-
czo. W $wietle tegoz orzecznictwa prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad nalezy
ocenia¢ calosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen i towaréw
lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcédw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a w szczegélno$ci wzajemnej zalez-
no$ci podobieristwa oznaczen i podobienistwa oznaczonych towaréw lub ustug [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821,
pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Do cel6w stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad zaklada jednoczesne istnienie identyczno$ci lub podobieristwa
miedzy zgloszonym a wcze$niejszym znakiem towarowym oraz identycznosci lub
podobienstwa oznaczonych tymi znakami towaréw lub ustug. Mamy tu do czynienia
z przestankami kumulatywnymi [wyrok Sadu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
T-316/07 Commercy przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel),
Zb.Orz. s. 11-43, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza stwierdzila w pkt 27 zaskarzonej decyzji,
ze wlasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw Unii Europej-
skiej i ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze
soba znakéw towarowych powinno z tego wzgledu zosta¢ zbadane w odniesieniu do
tego kregu odbiorcow. Wniosek ten, ktéry zreszta nie zostal zakwestionowany przez
strony, nalezy zaakceptowac, biorac pod uwage charakter towaréw i ustug, o ktére
chodzi.

Nastepnie co sie tyczy podobieristwa rozpatrywanych towaréw i ustug, wystarczy
stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza w pkt 25 i 26 zaskarzonej decyzji uznala, ze dziatal-
no$¢ interwenienta w odniesieniu do sprzedazy drukéw i przesyltania przez Internet
(czyli towardw i ustug nalezacych do klas 16 i 38) jest identyczna z dziatalno$cig skar-
zacej i ze ustugi publikowania online oraz rozrywki online w odniesieniu do formu-
ty 1 (czyli uslugi nalezace do klasy 41) i uslugi oferowane przez skarzaca sa bardzo
podobne.

Wynika z tego, ze Izba Odwotawcza nie pominela oceny stopnia podobieristwa rozpa-
trywanych towaréw i ustug. Z tego wzgledu zarzut podniesiony przez skarzaca w tym
wzgledzie nalezy oddali¢ jako bezzasadny.
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Wreszcie skarzgca nie zgadza sie z dokonana przez Izbe Odwolawcza ocena, zgod-
nie z ktdra nie istnieje silne podobienistwo miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami ani
prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad.

— W przedmiocie poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen i ich postrzegania
przez wlasciwy krag odbiorcéw

Calosciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim
dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa rozpatry-
wanych oznaczen, nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych (zob.
wyrok Trybunalu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko
Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ocena podobieristwa dwdch znakdéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zba-
dania tylko jednego z elementéw tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania
go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokona¢ poprzez
analize danych znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako cato$¢, co nie oznacza,
ze calosciowe wrazenie pozostawione przez ztozony znak towarowy w pamieci wta-
$ciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach zosta¢ zdominowane
przez jeden lub kilka z jego sktadnikéw (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Shaker, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieristwa moze zostaé
oparta wylacznie na skladniku dominujacym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate
sktadniki znaku towarowego sa bez znaczenia (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Shaker, pkt 42; wyrok Trybunatu z dnia 20 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-193/06 P Ne-
stlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Ma to miejsce na przyklad,
gdy taki skladnik jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ wizerunek tego znaku, kté-
ry wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci, skutkiem czego wszystkie pozostale
skladniki tego znaku towarowego beda bez znaczenia w wywieranym przez niego
calo$ciowym wrazeniu (ww. wyrok w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).
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Jednakze poza zwyklymi przypadkami, w ktérych przecietny konsument postrzega
znak towarowy jako calo$¢ i z zastrzezeniem okoliczno$ci, ze calo$ciowe wrazenie
moze by¢ zdominowane przez jeden lub kilka ze skfadnikéw ztozonego znaku to-
warowego, w zaden sposob nie mozna wykluczyé, ze w szczegdlnych przypadkach
wczedniejszy znak towarowy, uzywany przez osobe trzecig w oznaczeniu ztozonym
zawierajacym nazwe przedsigbiorstwa tej osoby, ktéry zachowuje w tym oznacze-
niu zlozonym niezalezna pozycje nadajaca charakter odrézniajacy, nie stanowi z tego
wzgledu elementu dominujacego. W takiej sytuacji calosciowe wrazenie wywierane
przez zlozone oznaczenie moze powodowad, ze odbiorcy uznajg, iz dane towary lub
ustugi pochodza co najmniej z przedsigbiorstw powiazanych gospodarczo, w ktérym
to przypadku nalezaloby stwierdzi¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btad (wyrok Trybunatu z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion,
Zb.Orz. s. I-8551, pkt 30, 31).

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze zgloszony znak towarowy wykazuje
ztozony charakter w zakresie, w jakim sktada si¢ z dwéch elementéw stownych, mia-
nowicie ,F 1”7 i ,live’, oddzielonych tacznikiem i kilkoma elementami graficznymi.
Oba elementy stowne sa umieszczone w prostokacie koloru ciemnego zawierajacym
w §rodkowej cze$ci okragla figure przedstawiona z cieniowaniem od biatego do czar-
nego. Napisany na bialo element ,,F 1” znajduje sie w gérnej lewej czesci prostokata,
podczas gdy element ,live” przedstawiony jest czarnymi literami z biala otoczka po-
$rodku prawej czesci prostokata.

Wecze$niejsze znaki towarowe, na ktére powotano sie w sprzeciwie, to graficzny
wspoélnotowy znak towarowy F 1 Formula 1 oraz stowne, krajowe i miedzynarodowy,
znaki towarowe F 1.

W celu dokonania poréwnania spornych oznaczen skarzaca przedstawila rézne ar-
gumenty majace na celu uznanie, ze element ,f 1” stanowi dominujacy element zglo-
szonego znaku. Przypomina réwniez o tym, ze skrét F 1 w zwyklej typografii zostat
zarejestrowany w kilku krajach. Ponadto podwaza ocene Izby Odwotawczej, zgodnie
z ktéra wspomniany skrét cechuje sie tylko nieznacznym charakterem odrézniajacym,
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a wlasciwy krag odbiorcéw nie postrzega potaczenia litery ,f” i cyfry ,1” jako znaku
towarowego.

W odniesieniu do wplywu kwestii dotyczacej elementu dominujacego na ocene po-
dobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami przed przeprowadzeniem po-
réwnania tych oznaczen nalezy przeanalizowac te argumenty.

Nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza w zaskarzonej decyzji po pierwsze uznala,
ze wlasciwy krag odbiorcéw postrzega polaczenie litery ,£” i cyfry ,1” jako skrét wy-
razenia formula jeden, ktére ogdlnie oznacza kategorie samochodéw wyscigowych,
a w szerszym znaczeniu wyscigi takich samochoddéw (pkt 33 zaskarzonej decyzji). Po
drugie stwierdzila, ze wlasciwy krag odbiorcéw moze postrzegac element ,f 1” wspdl-
notowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 631531 jako znak to-
warowy uzywany przez skarzgca w zwiazku z jej dzialalno$cia handlowa w dziedzinie
wyscigéw samochodéw formuly 1 (pkt 34 zaskarzonej decyzji). Izba Odwotawcza wy-
wnioskowala z tego, Ze nalezy przeprowadzi¢ rozréznienie miedzy elementem ,f 1”
jako zwyklym potaczeniem litery i cyfry a F 1 jako logotypem (pkt 35 zaskarzonej
decyzji).

Nalezy zgodzi¢ sie z tym wnioskiem.

Po pierwsze, z dowoddéw zawartych w aktach sprawy wynika, ze w ciagu ostatnich
dziesieciu lat skarzaca promowata wylacznie graficzny wspélnotowy znak towaro-
wy nr 631531, a udzielajac licencji, ktadla nacisk na logotyp F 1 poprzez naktadanie
wytycznych oraz instrukeji co do przedstawienia w celu zapewnienia niezmiennego
uzywania tych znakéw towarowych.
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Stosowanie tych $cistych zasad umozliwito skarzacej sprawienie, ze wlasciwy krag
odbiorcéw w sposéb niezmienny postrzega element ,f 17 jako przedstawiajacy logo-

typF 1.

Jednakze nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie nakladala zasad w odniesieniu do uzy-
wania elementu ,f 1”7 w znaczeniu innym niz znaczenie logotypu F 1, jak to jest
w przypadku miedzynarodowej rejestracji nr 732134. Tymczasem bezsporne jest, ze
element ,f 17 zawsze uzywany jest przez skarzacg lub przez uprawnionych z licencji
tacznie z logo F 1 (z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych logo nie moze by¢ powielone
ze wzgledu na sam charakter uzytego $rodka komunikacji).

Po drugie, z przedstawionych przez skarzaca dowoddéw — w szczegdlnosci z wynikéw
sondazu opinii przeprowadzonego w Niemczech i z o§wiadczenia §wiadka — wyni-
ka, ze ogo6t odbiorcow jest swiadomy, ze ,F 1”7 jest zwyczajowym skrétem ,formu-
ly 17, ktéra oznacza kategorie samochodéw wyscigowych, a w szerszym znaczeniu
wyscigi takich samochodéw. Ponadto ,formula 1” jest uzywana w sposéb rodzajowy
dla oznaczenia sportu wyscigéw samochodowych, niekojarzonych przez odbiorcéw
szczeg6lnie z wyscigami organizowanymi przez grupe, do ktdrej nalezy skarzaca, za
to kojarzonych z wyzsza kategoria jakichkolwiek wy$cigéw samochodowych. Nie ist-
nieje bowiem inne odpowiednie stowo lub wyrazenie na oznaczenie tego typu sportu.

Poza tym nalezy podnie$¢, ze skarzaca nie podwaza stwierdzenia Izby Odwotawczej,
zgodnie z ktérym ,formula 1”7 jest zwyczajowym wyrazeniem jezyka potocznego
oznaczajacym samochody sportowe, a w szerszym znaczeniu wyscigi samochodo-
we, i ze F 1 jest dobrze znanym skrétem wspomnianego wyrazenia. Ponadto dowody
przedstawione przez skarzaca, w szczeg6lnosci dokumenty dotaczone do cytowa-
nego w poprzednim punkcie o§wiadczenia $wiadka, wskazuja rowniez, ze skrét F 1
moze by¢ uzywany w kontekscie opisowym. Z tego wzgledu skrét F 1 jest tak samo
rodzajowy jak wyrazenie ,formuta 1”.
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W tym konteks$cie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem co
do zasady odbiorcy nie beda uwazac elementu opisowego stanowiacego czes¢ ztozo-
nego znaku towarowego za element odrdzniajacy i dominujacy w wywieranym przez
ten znak cato$ciowym wrazeniu [zob. wyrok Sadu z dnia 27 listopada 2007 r. w spra-
wie T-434/05 Gateway przeciwko OHIM - Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY
Media Gateway), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto sama okoliczno$¢, ze wczesniejszy stowny znak towarowy zostat zarejestro-
wany jako krajowy lub miedzynarodowy znak towarowy, nie wyklucza, ze jest on
w znacznej mierze opisowy lub, innymi stowy, Ze posiada tylko nieznaczny samoistny
charakter odr6zniajacy w stosunku do towaréw i ustug, do ktérych sie odnosi [zob.
wyrok Sadu z dnia 13 pazdziernika 2009 r. w sprawie T-146/08 Deutsche Rockwool
Mineralwoll przeciwko OHIM - Redrock Construction (REDROCK), niepublikowa-
ny w Zbiorze, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo].

W tym kontek$cie nalezy przypomnie¢, ze wazno$¢ miedzynarodowego lub krajo-
wego znaku towarowego, w niniejszym przypadku znaku towarowego skarzacej, nie
moze by¢ podwazona w ramach postepowania w sprawie rejestracji wspélnotowego
znaku towarowego, ale jedynie w ramach wszczetego w danym panstwie czlonkow-
skim postepowania o uniewaznienie prawa do znaku [zob. wyrok Sadu z dnia 12 li-
stopada 2008 r. w sprawie T-7/04 Shaker przeciwko OHIM — Limifiana y Botella (Li-
moncello della Costiera Amalfitana shaker), Zb.Orz. s. II-3085, pkt 26 i przytoczone
tam orzecznictwo].

Niemniej jednak OHIM byt zobowigzany sprawdzi¢, w jaki sposéb wlasciwy krag od-
biorcéw postrzega element ,,f 1”7 w zgloszonym znaku towarowym.

Biorac pod uwage te rozwazania i przedstawione dowody, nalezy stwierdzi¢, ze wtla-
$ciwy krag odbiorcéw nie postrzega elementu ,f 1”7 w zgloszonym znaku towarowym
jako elementu odrézniajacego, ale jako element uzyty w celach opisowych.
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Z tego wzgledu Izba Odwotawcza slusznie uznala, ze element ,f 1” w zwyklej typo-
grafii ma tylko nieznaczny charakter odrézniajacy w stosunku do towaréw i ustug, do
ktoérych sie odnosi, i ze ewentualna renoma graficznego wspélnotowego znaku towa-
rowego uzywanego w Unii jest zasadniczo zwiazana z samym logotypem.

Przywotana przez strone skarzaca w toku rozprawy sprawa Medion, w ktérej zapadl
ww. w pkt 33 wyrok, nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy. W niniejszym przypad-
ku nalezy stwierdzi¢, ze oznaczenie F 1 nie zajmuje niezaleznej pozycji odrdzniajacej
w ramach zgloszonego znaku towarowego, jako ze — tak jak stwierdzono juz powyzej —
wlasciwy krag odbiorcéw postrzega element ,F 1”7 jako element opisowy wspomnia-
nego znaku towarowego.

W rezultacie argument skarzacej, zgodnie z ktérym element ,F 1” posiada szczegol-
nie wysoce odrézniajacy charakter, oraz argument, zgodnie z ktérym element ten
w standardowej typografii cieszy si¢ renoma réwna renomie logotypu, nalezy oddali¢
jako bezzasadne. Tym samym wbrew temu, co twierdzi skarzaca, na podstawie przed-
stawionych dowodéw dotyczacych logotypu F 1 nie mozna wnioskowaé o rzeczywi-
stym uzywaniu wcze$niejszych stownych, krajowych i miedzynarodowego, znakéw
towarowych.

— W przedmiocie poréwnania zgloszonego znaku towarowego z wczesniejszymi
stownymi, krajowymi i miedzynarodowym, znakami towarowymi F 1

W niniejszym przypadku wcze$niejsze, krajowe i miedzynarodowy, znaki towarowe
sa sfownymi znakami tworzonymi przez element ,f 1”, podczas gdy zgloszony znak
towarowy jest zfozonym znakiem towarowym (zob. pkt 34 powyzej).
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W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze rozpatrywane oznaczenia wykazuja podo-
biefistwa ze wzgledu na element ,f 1, ktory jest im wspdlny. Jednakze réznia sie pod
wzgledem wizualnym ze wzgledu na swoja dlugo$¢, obecnosé stowa ,live” i okolicz-
no$¢, ze zgloszony znak towarowy zawiera element graficzny.

Co sie tyczy plaszczyzny fonetycznej, nalezy stwierdzi¢, ze zgloszony znak towarowy
zawiera dwa stowa, a wezeéniejsze znaki towarowe jedno. Trzeba stwierdzi¢, ze wpro-
wadzenie dodatkowego stowa do zgloszonego znaku towarowego, ktdre jest wyma-
wiane, jest w pewnym zakresie przeciwwaga dla wspdlnego elementu ,f 17 Jednakze
ze wzgledu na to, ze oba kolidujace ze soba znaki towarowe zawieraja element ,f 17,
ktoéry jest wymawiany jako pierwszy w zgloszonym znaku towarowym, Izba Odwo-
tawcza slusznie stwierdzila istnienie pewnego stopnia podobieristwa pod wzgledem
fonetycznym.

Co sie tyczy plaszczyzny koncepcyjnej, nalezy zauwazy¢, ze wczeéniejszy znak to-
warowy oznacza szczegélny typ samochodéw wyscigowych, mianowicie samochody
formuly 1, i moze takze by¢ postrzegany jako w sposéb dorozumiany odnoszacy sie
do wyscigéw formuly 1. Zgloszony znak towarowy jest nosnikiem tego samego prze-
kazu, ale dodanie stowa ,live’, ktére przywodzi na my§l sprawozdanie albo transmisje
na zywo z jakiego$ wydarzenia, sprawia, ze koncepcyjnie jest bogatszy od wcze$niej-
szego znaku towarowego. Z tego wzgledu o ile wspélny element stowny ,f 17 powo-
duje, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja pewne elementy podobienstwa pod
wzgledem koncepcyjnym, o tyle stopien tego podobienistwa pozostaje niewielki.

Poniewaz konsumenci nie beda wigza¢ elementu ,f 1” zawartego w zgloszonym zna-
ku towarowym ze skarzaca z tego powodu, Ze jedyne oznaczenie, ktére nauczyli sie
kojarzy¢ ze skarzaca, to logotyp znaku towarowego F 1 Formula 1, a nie ten przedsta-
wiony w standardowej typografii, i poniewaz konsumenci beda uwazaé oznaczenie
F 1 w zwyklej typografii za skrét wyrazenia ,formuta 17 czyli za wskazéwke opisowa,
nalezy stwierdzi¢ — za przykladem Izby Odwotawczej — ze w przypadku kolidujacych
ze soba znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.
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Nalezy zatem poréwnac zgloszony znak towarowy z graficznym wspélnotowym zna-
kiem towarowym F 1 Formula 1 skarzace;j.

— W przedmiocie poréwnania zgloszonego znaku towarowego z graficznym
wspoélnotowym znakiem towarowym F 1 Formula 1

Tak jak stusznie stwierdzila Izba Odwotawcza, zgloszony znak towarowy wykazuje
w poréwnaniu z wcze$niejszym graficznym wspélnotowym znakiem towarowym F 1
Formula 1 oczywiste réznice pod wzgledem ogélnej kompozycji. W zgloszonym zna-
ku towarowym ,f” i,1” sa proste i oddzielone, podczas gdy we wspomnianym wczes-
niejszym znaku towarowym elementy te sa pochylone w prawo i zapisane w taki spo-
sob, ze przestrzen miedzy nimi tworzy ksztalt elementu cyfrowego. Te dwa elementy
sa ponadto przedstawione w wyraznym kontrascie kolorystycznym. Prawa czesé
znaku towarowego zawiera zacierajace sie linie, przedstawiajace zapewne predkosé.
Nalezy stwierdzi¢ zatem, ze pod wzgledem wizualnym nie ma zadnego podobieristwa
pomiedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi.

Na plaszczyznie fonetycznej i koncepcyjnej wynik badania jest identyczny z wyni-
kiem badania F 1 jako oznaczenia stownego (zob. pkt 55, 56 powyzej), co $wiadczy
o pewnym podobienstwie pod wzgledem fonetycznym i koncepcyjnym.

W niniejszym przypadku w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wpro-
wadzenia w blad — ktéra wykazala brak podobienistwa wizualnego i okoliczno$¢, ze
podobienistwo pod wzgledem fonetycznym i koncepcyjnym jest tylko ograniczone —
wystarczy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza stusznie przyjela, ze w przypadku spor-
nych znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad,
gdyz wlasciwy krag odbiorcéw nie pomyli zgloszonego znaku towarowego ze zna-
kiem skarzacej. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze znaczenie rodzajowe przypisy-
wane przez odbiorcéw oznaczeniu F 1 gwarantuje, ze odbiorcy ci beda rozumie¢, iz
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zgloszony znak towarowy dotyczy formuly 1, ale ze wzgledu na catkowicie odmienng
kompozycje, nie beda stwierdzac istnienia zwiazku z dziatalnoscia skarzacej.

Z tego wzgledu w $wietle powyzszych uwag nalezy oddali¢ zarzut pierwszy.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza niestusznie oddalita argument, zgodnie z kt6-
rym element wspdlny, mianowicie element ,f 1, wystarczy do tego, aby kolidujace
ze soba znaki towarowe tworzyly zwigzek w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 40/94 z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw. W rezultacie zdaniem
skarzacej Izba Odwolawcza nie zbadala réwniez, czy zgloszony znak towarowy moze
powodowacl czerpanie nienaleznej korzysci z renomy i charakteru odrézniajacego
wczesniejszych znakdéw towarowych i tym samym dziatac¢ na szkode ich wtasciciela.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzace;j.
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Ocena Sadu

Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Ze to, czy przepis ten znaj-
dzie zastosowanie, uzaleznione jest od wystapienia trzech nastepujacych przestanek,
mianowicie: po pierwsze, musi zachodzi¢ identyczno$¢ lub podobienistwo koliduja-
cych ze sobg znakéw towarowych; po drugie, wczes$niejszy znak towarowy, na ktéry
powolano sie w sprzeciwie, musi cieszy¢ sie renoma; i po trzecie, musi istnie¢ niebez-
pieczenistwo, ze uzywanie bez uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowe-
go powodowatloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez dziataloby na ich szkode. Prze-
stanki te musza wystapi¢ tacznie, czyli niewystapienie chocby jednej z nich skutkuje
brakiem zastosowania tego przepisu [wyrok Sadu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-
-FINDERS), Zb.Orz. s. 11-1825, pkt 30].

Nalezy takze przypomnie¢, ze z orzecznictwa wynika, zZe naruszenia, o ktérych mowa
w art. 8 ust. 5 dyrektywy nr 40/94, jesli wystepuja, stanowia konsekwencje pewnego
stopnia podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, w wyniku
ktérego dany krag odbiorcéw kojarzy ze soba te znaki towarowe, to znaczy stwierdza,
ze wystepuje miedzy nimi zwiazek, nie mylgc ich jednak (zob. analogicznie wyrok
Trybunalu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz.
s. [-8823, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jak wynika z pkt 66 zaskarzonej decyzji, oznaczenie, w odniesieniu do ktérego skar-
zaca wykazata uzywanie i ewentualnie renome, to wylacznie to, ktére bylo przed-
miotem rejestracji wspélnotowej nr 631531, czyli wersja logotypu. Z tego wzgledu
pierwsze pytanie, ktore powstaje, dotyczy tego, czy rozpatrywane graficzne znaki
towarowe sa identyczne lub podobne. Charakter odrézniajacy i renoma oznaczenia
zasadzaja sie bowiem w pozornym spojeniu sig litery ,f” i cyfry ,1” przedstawionych
w bardzo kontrastowych kolorach. Sama obecno$¢ litery ,£” i cyfry ,1” w zgloszo-
nym znaku towarowym, ktdra nie wykazuje zadnego charakteru odrézniajacego, nie
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moze wystarczy¢ do stwierdzenia istnienia zwigzku miedzy rozpatrywanymi znaka-
mi towarowymi. W rezultacie, bez wzgledu na pewne podobienstwo pod wzgledem
fonetycznym i koncepcyjnym, wniosek Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym zaden
element zgloszonego znaku towarowego nie przypomina odbiorcom logotypu F 1,
nalezy potwierdzi¢, jako ze kolidujace ze soba znaki towarowe nie mogg zosta¢ uzna-
ne za podobne.

Poniewaz jedna z trzech tacznych przestanek wspomnianych w pkt 65 powyzej nie
jest dochowana, nie ma potrzeby orzekania, czy trzecia przestanka stosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 jest w niniejszym przypadku spelniona.

Z powyzszego wynika, ze zarzut drugi réwniez nalezy oddalic.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcig-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca
przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z Zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.
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FORMULA ONE LICENSING PRZECIWKO OHIM — GLOBAL SPORTS MEDIA (F 1-LIVE)

Z powyzszych wzgledéw

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Formula One Licensing BV zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 lutego 2011 r.

Podpisy
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