WYROK Z DNIA 20.5.2009 r. — SPRAWY POLACZONE T-405/07 I T-406/07
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (trzecia izba)
z dnia 20 maja 2009 r.*

W sprawach potaczonych T-405/07 i T-406/07

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), z siedziba
w Strasburgu (Francja), reprezentowana przez adwokatéw P. Greffe’a, ]. Schoumana
oraz L. Paudrata,

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,

majacych za przedmiot skargi wniesione odpowiednio na decyzje Pierwszej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 10 lipca 2007 r. (sprawa R 119/2007-1) oraz z dnia

* Jezyk postepowania: francuski.
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12 wrzesnia 2007 r. (sprawa R 120/2007-1), dotyczace zgloszenia oznaczeni stownych
P@YWEB CARD oraz PAYWEB CARD jako wspdlnotowych znakéw towarowych,

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

w skladzie: J. Azizi (sprawozdawca), prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen, sedziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 14 listopada
2007 r.,

po zapoznaniu si¢ z postanowieniem z dnia 10 stycznia 2008 r. w przedmiocie
polaczenia spraw T-405/07 i T-406/07,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge ztozona w sekretariacie Sagdu w dniu 1 lutego
2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 grudnia 2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 1 czerwca 2004 r. skarzaca, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe
(CFCMCEE) dokonata zgloszenia dwdch wspélnotowych znakéw towarowych
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) 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), z p6zZniejszymi
zmianami. Znakami towarowymi zgloszonymi do rejestracji sa oznaczenia stowne
P@YWEB CARD oraz PAYWEB CARD. Towary i ustugi, dla ktérych wystapiono
o rejestracje znakow towarowych, naleza do klasy 9, 36 i 38 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Decyzjami z dnia 5 i 7 grudnia 2006 r., na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, ekspert odmoéwil zarejestrowania zgloszonych znakéw
towarowych w odniesieniu do wszystkich objetych zgloszeniem towaréw i uslug.
Te towary i ustugi odpowiadaja, w kazdej ze wskazanych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: urzadzenia i przyrzady fotograficzne, kinematograficzne, sygnalizacyjne,
kontrolne, urzadzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dzwigku lub
obrazu; dyski do rejestracji dzwieku, notesy elektroniczne, dystrybutory automa-
tyczne, tasmy wideo, automaty biletowe, wydajace wyciagi bankowe, kamery
(aparaty kinematograficzne), kamery wideo, karty pamieci lub z mikroprocesorem,
karty magnetyczne kodowane, karty identyfikujace magnetyczne lub z mikropro-
cesorem, karty magnetyczne lub z mikroprocesorem pflatnicze, kredytowe lub
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debetowe, kasety wideo, CD-ROM-y, czytniki kodéw kreskowych, dyski kompak-
towe (audio-wideo), dyski kompaktowe optyczne, wykrywacze falszywych monet,
dyskietki, magnetyczne no$niki danych, optyczne no$niki danych, monitory
ekranowe, urzadzenia do przetwarzania informacji, urzadzenia do komunikacji
wewnetrznej, interfejsy komputerowe (informatyka), czytniki (sprzet przetwa-
rzania danych), programy komputerowe (nagrane), monitory (oprogramowanie
komputerowe), komputery, komputerowe urzadzenia peryferyjne, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, sterujace programy komputerowe (nagrane), sprzet
radiotelefoniczny, odbiorniki (audio-wideo), urzadzenia telefoniczne, urzadzenia
telewizyjne, mechanizmy na monety lub zetony do wlaczania telewizordw,
urzadzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, nadajniki (telekomu-
nikacja), procesory (centralne jednostki przetwarzania);

klasa 36: uslugi zwigzane z nieruchomosciami, ubezpieczenie od wypadkéw,
faktoring, bankowo$¢, dziatalno$¢ finansowa, dzialalno$¢ monetarna, agencje
kredytowe, agencje $ciagania wierzytelnodci, analizy finansowe, ubezpieczenia,
leasing, wycena majatku nieruchomego, emisja bonéw wartos$ciowych, kasy (banki)
oszczedno$ciowe, gromadzenie, inwestowanie i lokowanie kapitatu, obstuga kart
kredytowych, obstuga kart debetowych, kaucje (gwarancje), wymiana walut,
weryfikacja czekéw, emisja czekéw podrdznych, doradztwo finansowe, posred-
nictwo ubezpieczeniowe, poérednictwo w sprawach majatku nieruchomego,
posrednictwo gietdowe, kredytowanie, depozyty przedmiotéw warto$ciowych,
depozyty sejfowe, banki (kasy) oszczedno$ciowe, wycena finansowa (ubezpie-
czenia, bankowo$¢, nieruchomosci), uslugi powiernicze, ustugi finansowe,
informacje finansowe (ubezpieczenia, bankowos$¢, nieruchomosci), obstuga
inwestycji i lokat kapitalowych, transfer elektroniczny kapitalu, zarzadzanie
majatkiem, informacje finansowe, $ciaganie czynszéw, ubezpieczenia zdrowotne,
ubezpieczenia morskie, pozyczki pod zastaw, operacje finansowe, operacje
walutowe, sponsorowanie finansowe, pozyczki (finansowanie), transakcje finan-
sowe, ubezpieczenia na Zycie, obstuga rachunkéw maklerskich, ustugi w zakresie
informacji finansowych on-line, interaktywne ustugi informatyczne dotyczace
informacji finansowych, z wylaczeniem — w odniesieniu do wszystkich ustug
wskazanych w zgloszeniach znakéw towarowych — ustug medycznych oraz
dotyczacych technologii medycznych finansowanych przez instytucje pokrywajace
koszty leczenia;

klasa 38: telekomunikacja, agencje informacyjne (aktualnosci), w szczegdlnosci
w sektorze bankowym, laczno$¢ poprzez terminale komputerowe, taczno$é
radiowa, laczno$¢ telefoniczna, nadawanie telegramoéw, przekaz telegraficzny,
rozpowszechnianie programoéw telewizyjnych, transmisja programéw radiowych,
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transmisja programéw telewizyjnych, informacja o telekomunikacji, wypozyczanie
urzadzen telekomunikacyjnych, wypozyczanie urzadzen do przesytania informacji,
wypozyczanie telefonéw, poczta elektroniczna, przesylanie informacji, kompute-
rowa transmisja wiadomosci i obrazéw, facznos¢ za pomoca telefonii komérkowej,
transmisja satelitarna, uslugi telefoniczne, przesytanie informacji przez sieci
Internet, intranet i ekstranet, interaktywne ustugi informatyczne w zakresie
przesylania informacji, przesylanie informacji pochodzacych z informatycznych
bankéw danych, miedzynarodowe ustugi przesylania danych pomiedzy systemami
informatycznymi polaczonymi w sie¢, przesylanie informacji on-line, z wylacze-
niem — w odniesieniu do wszystkich ustug wskazanych w zgloszeniach znakéw
towarowych — ustug medycznych oraz dotyczacych technologii medycznych
finansowanych przez instytucje pokrywajace koszty leczenia.

W dniu 16 stycznia 2007 r. skarzaca wniosta odwotania od decyzji eksperta na
podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzjami z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie R 119/2007-1 (sprawa T-405/07) oraz
z dnia 12 wrze$nia 2007 r. w sprawie R 120/2007-1 (sprawa T-406/07) (zwanymi dalej
»zaskarzonymi decyzjami”) Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwolania
skarzacej.

Na poparcie zaskarzonych decyzji izba odwotawcza stwierdzila in meriti, ze
w rozpoznawanej sprawie wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych
konsumentéw europejskich posiadajacych pewna znajomo$¢ jezyka angielskiego.
Wyrazy ,,p@y” i ,pay”, ktére znacza ,placi¢”, moga by¢ kojarzone z dziedzinami takimi
jak Internet i informatyka, zwazywszy na to, Ze przecietny konsument jest
przyzwyczajony do korzystania z sieci Internetowej i elektronicznych s$rodkéw
platniczych w celu dokonywania zakup6éw na odleglos¢ (pkt 15 i 16 zaskarzonych
decyzji). Bezposrednio i natychmiast dostrzegalne dla takiego konsumenta odniesienie
do sieci Internetowej, handlu elektronicznego oraz telekomunikacji elektronicznej
w ogdblnosci jest wzmocnione przez znak typograficzny ,,@” w oznaczeniu P@YWEB
CARD (pkt 15 i 16 decyzji zaskarzonej w sprawie T-405/07). Jesli chodzi o wyraz ,web”,
izba odwolawcza podkreslita, Ze jest on powszechnie uzywany dla oznaczenia calej sieci
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Internetowej. Ze wzgledu na towary i ustugi, dla ktérych wystapiono o zarejestrowanie
znakéw towarowych, wyraz ten bylby natychmiast rozumiany przez wtasciwy krag
odbiorcéw jako bezposrednie odniesienie do Internetu oraz bardziej ogélnie do sieci
informatycznych (pkt 17 i 18 zaskarzonych decyzji). Jesli chodzi o wyraz ,card”, izba
odwolawcza uznala, ze jest on czesto uzywany w zargonie informatycznym,
finansowym i bankowym. Przecietny konsument rozumie go jako bezposrednie
odniesienie do kart kredytowych oraz generalnie do kart chipowych, a nie jako
wskazéwke dotyczaca pochodzenia handlowego danych towaréw i uslug (pkt 19 i 20
zaskarzonych decyzji). W zwigzku z powyzszym kazdy z elementéw tworzacych
zgloszone znaki towarowe jest pozbawiony charakteru odrézniajacego w odniesieniu
do towardw i ustug objetych zgloszeniem (pkt 21 zaskarzonych decyzji).

Ponadto kombinacja trzech omawianych wyrazéw polaczonych w jedna calo$¢ nie jest
arbitralna lub nietypowa w swej strukturze, nie zmienia sposobu ich postrzegania ani
rozumienia przez wlasciwy krag odbiorcéw. Z kombinacji ,p@yweb card” i ,payweb
card” wynika bowiem, Ze sens trzech wyrazéw, z ktérych sie sktadaja, jest doktadnie taki
sam jak sens wyrazenia ztoZzonego z tych samych trzech wyrazéw, lecz niepotaczonych
ze soba (pkt 2224 zaskarzonych decyzji). Zatem z punktu widzenia wlasciwego kregu
odbiorcéw struktura tych kombinacji nie stanowi dostrzegalnej réznicy w stosunku do
terminologii uzywanej w jezyku potocznym, mogacej wskazywac¢ na ich pochodzenie
handlowe (pkt 25 zaskarzonych decyzji).

Jesli chodzi o znaczenie trzech elementéw skladowych omawianych oznaczen, izba
odwolawcza zaznaczyla, Ze przecigtny konsument, ktéry na co dzienn styka sie
z technologiami Internetowymi i elektronicznymi, powinien natychmiast zrozumie¢
zwigzek istniejacy pomiedzy tymi technologiami, towarami i zwiazanymi z nimi
ustugami a wyrazami ,pay” lub ,p@y”, ,web” i ,card”, ktére sa powszechnie uzywane
w zargonie informatycznym oraz w zargonie handlu elektronicznego (pkt 27
zaskarzonych decyzji). Kombinacja tych trzech elementéw, powiazana z przedmioto-
wymi towarami i ustugami, bylaby zatem rozumiana przez wlasciwy krag odbiorcéw
jako wskazujaca na karte, ktérej mozna uzywa¢ w celu dokonywania zakupdéw za
posrednictwem Internetu oraz generalnie nowe technologie elektroniczne wykorzys-
tywane do celéw informacji i komunikacji (pkt 28 zaskarzonych decyzji).
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Tym samym zgloszone znaki towarowe maja gléwnie na celu zachecanie konsumentéw
do kupowania okreslonych towaréw i korzystania z okreslonych ustug, aby moéc
dokonywaé platnosci on-line za pomoca karty. Dotyczy to takich towaréw jak:
»urzadzenia i przyrzady fotograficzne, kinematograficzne, sygnalizacyjne, kontrolne,
urzadzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dzwieku lub obrazu; dyski do
rejestracji dzwieku, notesy elektroniczne, dystrybutory automatyczne, tasmy wideo,
automaty biletowe, wydajace wyciagi bankowe, kamery (aparaty kinematograficzne),
kamery wideo, kasety wideo, CD-ROM-y, czytniki kodéw kreskowych, dyski
kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe optyczne, wykrywacze falszywych
monet, dyskietki, optyczne no$niki danych, monitory ekranowe, urzadzenia do
przetwarzania informacji, urzadzenia do komunikacji wewnetrznej, interfejsy kompu-
terowe (informatyka), czytniki (sprzet przetwarzania danych), programy komputerowe
(nagrane), monitory (oprogramowanie komputerowe), komputery, komputerowe
urzadzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe nagrane, sterujace programy
komputerowe (nagrane), sprzet radiotelefoniczny, odbiorniki (audio-wideo), urzg-
dzenia telefoniczne, urzadzenia telewizyjne, urzadzenia do rejestrowania przebiegu
zjawisk czasowych, nadajniki (telekomunikacja), procesory (centralne jednostki
przetwarzania)” nalezacych do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
Szczegdlng i konieczng funkcja wszystkich tych towaréw jest zapewnienie urucho-
mienia ustug telekomunikacyjnych oraz uslug bankowych i finansowych niezbednych
do realizowania ptatnosci on-line (pkt 30 i 31 zaskarzonych decyzji).

Ponadto zgloszone znaki towarowe, odczytane w cato$ci, moglyby stuzy¢ do oznaczenia
zaréwno rodzaju, jak i przeznaczenia nastepujacych towardw: ,karty pamieci lub
z mikroprocesorem, karty magnetyczne kodowane, karty identyfikujace magnetyczne
lub z mikroprocesorem, karty magnetyczne lub z mikroprocesorem platnicze,
kredytowe lub debetowe, magnetyczne nos$niki danych, mechanizmy na monety lub
zetony do wlaczania telewizoréw”, nalezacych do tej samej klasy. Wedlug izby
odwolawczej towary te sa kartami chipowymi, ktérych mozna uzywaé w sieci
Internetowej jako $rodka ptatniczego. Ponadto szczegélna funkcja tych towardw jest
zapewnienie uruchomienia oferowanych przez skarzaca ustug komunikacyjnych oraz
transmisji informacji on-line, ktére sa niezbedne do dokonywania zakupdéw na
odleglos¢. Zatem z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw istnieje bezposredni
i konkretny zwigzek miedzy zgloszonymi znakami towarowymi a tymi towarami
(pkt 32 i 33 zaskarzonych decyzji).
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Czysto informacyjny i promocyjny charakter zgloszonych znakéw towarowych
w odniesieniu do uslug nalezacych do klasy 36 i 38 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego stanowi przeszkode w postrzeganiu ich przez wlasciwy krag odbiorcéw jako
wskazéwki na temat pochodzenia handlowego tych ustug. Gtéwnym lub dodatkowym
przedmiotem wszystkich tych uslug sa ustugi telekomunikacji elektronicznej, wlacznie
z tymi §wiadczonymi przez Internet, a takze ustugi on-line w sektorach bankowym,
finansowym i ubezpieczeniowym (pkt 34 zaskarzonych decyzji). Jesli chodzi o ustugi
nalezace do klasy 36, izba odwolawcza stwierdzila, ze zgloszone znaki towarowe
zawieraja jasny przekaz informacyjny, a mianowicie ze informacje i operacje zwigzane
z omawianymi uslugami moga by¢ uzyskane i zrealizowane na odleglo$¢ dzieki
udostepnieniu karty ptatniczej podlaczonej do Internetu lub w ogdlnosci do jakiejs sieci
informatycznej. Ponadto poniewaz ustugi nalezace do klasy 38 odnosza sie do proceséw
transmisji informacji elektronicznych, maja one bezposredni zwigzek z funkcjonowa-
niem oraz z uzytkowaniem sieci Internetowej oraz generalnie z nowymi technologiami
informatycznymi (pkt 35 i 36 zaskarzonych decyzji).

Wynika stad, ze zgloszone znaki towarowe, widziane w cato$ci, bylyby zasadniczo
postrzegane jako handlowa prezentacja omawianych towaréw i ustug oraz ze ich
gtéwna, jesli nie wylaczng, funkcja bytoby informowanie danego konsumenta, ze ma do
czynienia z towarem lub z ustuga umozliwiajaca mu dokonywanie ptatnosci on-line
za pomoca karty (pkt 37 zaskarzonych decyzji).

Izba odwolawcza wysnuta stad wniosek, ze ekspert slusznie uznal, Ze podstawa
odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi
przeszkode do zarejestrowania zgloszonych znakéw towarowych. Izba stwierdzita, ze
w tych okoliczno$ciach nie ma potrzeby rozstrzyga¢ kwestii ewentualnego zastoso-
wania art. 7 ust. 1 lit. ¢) wyZzej wymienionego rozporzadzenia (pkt 39 i 40 zaskarzonych
decyzji).
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonych decyzji;

— zarejestrowanie znaku towarowego dla wszystkich towaréw i ustug nalezacych
do klasy 9, 36 i 38 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

Na rozprawie, w odpowiedzi na pytanie Sadu, skarzaca sprecyzowala, iz zada jedynie
stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonych decyzji i ze odstepuje od swojego drugiego
zadania, co zostalo zapisane w protokole z rozprawy.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

1. Argumenty stron

Skarzgca podnosi jedyny zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze, skarzaca utrzymuje zasadniczo, ze wyraz ,pay” lub ,p@y” nawiazuje do
czasownika ,ptaci¢” i nie ma zadnego zwiazku z dziedzing Internetu oraz informatyki.
Ponadto w przypadku oznaczenia P@YWEB CARD element ,,p@y” jest nietypowy
i zaskakujacy ze wzgledu na obecno$¢ znaku ,malpa”.

Po drugie, jesli chodzi o wyraz ,,web”, skarzaca zwraca uwage, iz angielskojezyczny krag
odbiorcéw rozumie ten wyraz przede wszystkim jako oznaczajacy tkanine, sie¢ nici lub
platanine, a przez analogie dowolny zbiér lub skomplikowana sie¢ skladajaca sie
z wezléw i odgalezieni, a nie jako bezposrednie odniesienie do Internetu lub sieci
informatycznych. Wyraz ,web” moze by¢ kojarzony z Internetem oraz z innymi
sieciami telekomunikacyjnymi tylko jako skrét od wyrazenia ,world wide web”,
a w takim przypadku zawsze poprzedza go rodzajnik okreslony ,the”.
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Po trzecie, skarzaca podkresla, ze wyraz ,,card” oznacza, w pierwszej kolejnosci, kawalek
papieru lub kartonu i nie jest rozumiany przez konsumentéw jako odniesienie do
dziedziny informatyki, bankowosci lub finanséw.

Po czwarte, jesli chodzi o nietypowa kombinacje ,payweb” lub ,p@yweb”, ktérych
zaden z elementdéw nie zalicza si¢ do tej samej dziedziny i ktére odwoluja sie do réznych
poje¢, skarzaca utrzymuje, ze kombinacja ta nie posiada zadnego bezposredniego
znaczenia, pewnego i natychmiastowo rozpoznawalnego dla angielskojezycznego
konsumenta danych towaréw i ustug, a zatem ma charakter odrézniajacy. Identyczna
sytuacja wystepuje w przypadku kombinacji elementéw ,,pay” lub ,p@y”, ,web” i ,card”
rozpatrywanej jako calo$¢, ktéra to kombinacja wymaga glebszej analizy i jest
niezgodna z regutami sktadni jezyka angielskiego.

W zwiazku z powyzszym zgloszone znaki towarowe stanowia kombinacje arbitralne
w odniesieniu do towaréw i uslug objetych zgloszeniem, powstale w wyniku
nietypowego i specyficznego polaczenia wyrazéw ,pay” lub ,,p@y”, ,web” oraz ,card”,
i pozbawione sa jasnego, natychmiast rozpoznawalnego znaczenia. W istocie izba
odwotawcza mogta doj$¢ do swoich wnioskéw tylko w wyniku ztozonego rozumo-
wania, jakiego nie przeprowadzalby przecietny, dostatecznie uwazny i rozsadny
konsument. Zwazywszy, ze dla wlasciwego kregu odbiorcéw zgloszone znaki towarowe
nie maja bezposredniego, pewnego i natychmiast zrozumialego znaczenia, nie moga
by¢ one uwazane za opisujace towary i uslugi objete zgloszeniem albo jedna lub kilka
ich cech charakterystycznych i w odniesieniu do nich maja charakter odrézniajacy.

Jesli chodzi o towary nalezace do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego,
wymienione w pkt 8 powyzej, skarzaca odrzuca jako w sposéb oczywisty btedne
twierdzenie izby odwolawczej, jakoby szczegdlng i konieczna funkcja wszystkich tych
towaréw bylo zapewnienie uruchomienia uslug telekomunikacyjnych oraz ustug
bankowych i finansowych niezbednych do realizowania platnosci on-line. W odnie-
sieniu do takich towaréw zgloszone znaki towarowe nie bylyby postrzegane przez
wilasciwy krag odbiorcéw jako wskazéwka dotyczaca ich pochodzenia handlowego.
Jedynie na podstawie zlozonego rozumowania, jakiego nie przeprowadzalby prze-
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cietny, dostatecznie uwazny i rozsadny konsument, izba odwotawcza mogta doj$¢ do
wniosku, ze zgloszone znaki towarowe nie maja charakteru odrézniajacego w stosunku
do towardw i ustug objetych zgloszeniem.

Jesli chodzi o inne towary nalezace do klasy 9, wymienione w pkt 9 powyzej, skarzaca
uwaza, gléwnie z powoddéw przedstawionych w pkt 21 i 22 powyzej, ze ocena izby
odwotawczej réowniez jest bledna. Wreszcie z analogicznych powodéw skarzaca
utrzymuje, Ze ocena izby odwolawczej dotyczaca ustug nalezacych do klasy 36 i 38
w rozumieniu porozumienia nicejskiego jest takze bledna.

Na podstawie poprzedzajacych wywoddéw skarzaca twierdzi, ze zgloszone znaki
towarowe w odniesieniu do wszystkich objetych zgloszeniem towardéw i ustug wykazuja
charakter odrézniajacy i ze nie maja charakteru opisowego.

OHIM wnosi o oddalenie skarg gléwnie na tej podstawie, Ze zgloszone znaki
towarowe — odczytane w calo$ci — bylyby postrzegane, po pierwsze, jako karta
platnicza dla transakcji elektronicznych w Internecie, a po drugie, jako karta
umozliwiajaca odptatny dostep do Internetu.

Jesli chodzi o pierwsze z powyzszych znaczen, OHIM twierdzi, ze oznaczenia P@YWEB
CARD i PAYWEB CARD opisuja bezposrednio rodzaj lub przeznaczenie kart
magnetycznych lub kart z mikroprocesorem ptatniczych, kredytowych lub debetowych,
a takze kart pamieci lub z mikroprocesorem oraz kart magnetycznych nalezacych do
klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, w zakresie w jakim moga one zosta¢
wykorzystane jako karty platnicze. Taki sam tok rozumowania mozna zastosowa¢ do
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uslug zwigzanych z kartami kredytowymi oraz do ustug zwiazanych z kartami
debetowymi, nalezacych do klasy 36, oraz generalnie do wszystkich ustug dotyczacych
nieruchomosci lub ustug finansowych oznaczonych przez zgloszone znaki towarowe,
a ktorych przedmiotem jest w szczegdlnosci przesyltanie kwot pienieznych. Znaczenie
to opisuje réwniez funkcje wszystkich produktéw informatycznych nalezacych do
klasy 9, a takze ustug telekomunikacyjnych nalezacych do klasy 38, stanowigcych
akcesoria niezbedne do uruchomienia informatycznego systemu platnosci przez
Internet.

Jesli chodzi o drugie z powyzszych znaczen, OHIM utrzymuje, ze opisuje ono rodzaj
i funkcje kart identyfikujacych magnetycznych lub z mikroprocesorem nalezacych do
klasy 9, poniewaz towary te moga umozliwia¢ identyfikacje uzytkownika Internetu
w celu zapewnienia poufnosci wymienianych informacji lub transakeji przeprowadza-
nych przez Internet. Podobnie jest w przypadku magnetycznych no$nikéw danych oraz
optycznych no$nikéw danych nalezacych do tej samej klasy w zakresie, w jakim te
no$niki moga mie¢ forme kart i umozliwia¢ odptatny dostep do Internetu. Znaczenie to
opisuje réwniez funkcje ustug telekomunikacyjnych nalezacych do klasy 38.

Zgloszone znaki towarowe opisuja funkcje wszystkich tych ustug, ktérych wspolnym
elementem moze by¢ odbieranie lub przesylanie informacji (odplatnie) przez Internet.
Dotyczy to ustug zwiazanych z taczno$cia radiowa, rozpowszechnianiem programéw
telewizyjnych, nadawaniem sygnalu radiowego i telewizyjnego, facznoscia za pomoca
telefonii komorkowej, transmisjg satelitarng, ustugami telefonicznymi, poniewaz
wiadomo, ze Internet umozliwia odbiér programéw radiowych i telewizyjnych,
a takze potaczenia telefoniczne.

W zwiazku z powyzszym, wedlug OHIM, zgloszone znaki towarowe beda rozumiane
raczej jako wskazéwka dotyczaca rodzaju, przeznaczenia lub zasad dzialania
przedmiotowych towaréw i ustug niz jako odniesienie do ich pochodzenia handlowego.
Zaden z ich elementéw nie pozwala whasciwemu kregowi odbiorcéw na tatwe
i natychmiastowe zapamietanie ich jako znakéw towarowych odrézniajacych te towary
i uslugi.
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2. Ocena Sgdu

Przypomnienie odpowiednich podstaw prawnych i orzecznictwa

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”.

Pojecie interesu ogélnego chronionego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
pokrywa sie z podstawowa funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentowi czy koncowemu odbiorcy, ze towar lub ustuga oznaczone danym
znakiem towarowym pochodza z okres$lonego przedsiebiorstwa, umozliwiajac mu —
bez ryzyka wprowadzenia w blad — odréznienie tego towaru lub ustugi od towaréw
i ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia
8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-3297,
pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zatem charakter odrézniajacy w rozumieniu tego przepisu ma znak towarowy, ktéry
pozwala okresli¢ towar lub ustuge, dla ktérych dokonano zgloszenia, jako pochodzacy
z okre$lonego przedsiebiorstwa, pozwala wiec odrézni¢ ten towar lub ustuge od
towar6w i ustug innych przedsiebiorstw (wyrok Trybunatu z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawach polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec.
s.1-5089, pkt 34). W tym celu nie jest konieczne, aby znak towarowy zawieral dokladna
informacje na temat tozsamo$ci wytwdércy towaru lub wykonawcy ustugi. Wystarczy, ze
znak towarowy pozwala wlasciwemu kregowi odbiorcéw na odréznienie towaru lub
ustugi, ktére sa nim oznaczone, od towaréw i ustug o innym pochodzeniu handlowym,
oraz na stwierdzenie, Ze wszystkie towary lub ustugi, ktére sa nim oznaczone, zostaty
wyprodukowane i sprzedane albo wykonane pod kontrola wlasciciela tego znaku
towarowego, ktéremu to wlascicielowi mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich
jakos$¢ [zob. wyrok Sadu z dnia 10 pazdziernika 2008 r. w sprawach potaczonych
od T-387/06 do T-390/06 Inter-IKEA przeciwko OHIM (Wyobrazenie palety),
pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Natomiast pozbawione sa charakteru odrézniajacego w rozumieniu tego przepisu znaki
towarowe, ktdre nie pozwalaja wlasciwemu kregowi odbiorcéw ponownie dokonac
takiego samego zakupu, jesli doswiadczenie okazalo sie pozytywne, albo unikaé przy
pdzniejszych zakupach danych towaréw lub ustug, jesli doswiadczenie bylo negatywne.
Taka sytuacja wystepuje w szczegdlnosci w przypadku oznaczen, ktdre sg powszechnie
uzywane w obrocie okre$lonego rodzaju towarami lub ustugami. Takie oznaczenia
uwazane sa bowiem za niezdolne do wypelniania podstawowej funkcji, jaka jest
wskazywanie pochodzenia danego towaru lub uslugi [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
12 marca 2008 r. w sprawie T-341/06 Compagnie générale de diététique przeciwko
OHIM (GARUM), pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

Wreszcie charakter odrdzniajacy nalezy oceniaé, po pierwsze, w odniesieniu do
towaréw lub uslug, dla ktérych wystapiono o rejestracje znaku towarowego, a po
drugie — z uwzglednieniem jego postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw
wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych (ww. w pkt 32
wyrok w sprawie ,,Wyobrazenie palety”, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).

W przedmiocie postrzegania zgloszonych znakéw towarowych przez wiasciwy krag
odbiorcow

Uwagi ogdlne

Jesli chodzi przede wszystkim o ustalenie wlasciwego kregu odbiorcéw, nalezy
stwierdzi¢, ze towary i ustugi nalezace do klasy 9, 36 i 38 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, dla ktérych w rozpoznawanej sprawie wystapiono o rejestracje, sa zwigzane
w szczegblnosci z elektronika, informatyka, wykorzystaniem sieci komunikacji
i wymiany danych, z urzadzeniami i nosnikami elektronicznymi, informatycznymi
i telekomunikacyjnymi, a takze z transakcjami handlowymi w sektorach finansowym,
bankowym, ubezpieczeniowym oraz w sektorze nieruchomosci i sa one potrzebne
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wszystkim przecietnym konsumentom europejskim. Zwazywszy, ze zgloszone znaki
towarowe sktadaja sie z trzech wyrazéw pochodzacych z jezyka angielskiego oraz ze
jezyk ten jest czesto uzywany w dziedzinie finanséw, bankowosci, elektroniki
i informatyki, z ktérymi zwigzane sa wyzej wymienione klasy, izba odwotawcza
stusznie uwzglednila przecietnego konsumenta anglojezycznego lub posiadajacego
elementarng znajomos$¢ jezyka angielskiego, ktéry to konsument w kazdym wypadku
reprezentuje bardzo duza cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw.

Nastepnie nalezy zbada¢, czy izba odwolawcza poprawnie przeanalizowala znaczenie
trzech elementéw sktadowych zgloszonych znakéw towarowych, branych pod uwage
oddzielnie oraz jako calo$¢, z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw, i ustalita,
ze brak im charakteru odrézniajacego w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych
wystapiono o rejestracje tych znakéw towarowych.

Jak to stwierdzono w orzecznictwie, w przypadku ztozonych oznaczen stownych nalezy
bra¢ pod uwage ich znaczenia ustalone na podstawie wszystkich elementéw, z ktérych
sie skladaja takie oznaczenia, a nie jedynie na podstawie jednego z tych elementéw
[wyrok Sadu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie T-28/06 RheinfelsQuellen
H. Hévelmann przeciwko OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Zb.Orz.
s. [1-4413, pkt 32]. Jezeli chodzi o tego rodzaju ztozone znaki towarowe, to ocena ich
charakteru odrdzniajacego nie moze ogranicza¢ sie wylacznie do analizy kazdego
z wyrazéw lub elementéw oddzielnie, lecz w kazdym przypadku musi opierac si¢ na
calosciowym sposobie postrzegania tych znakéw towarowych przez wlasciwy krag
odbiorcéw, a nie na domniemaniu, ze elementy samodzielnie pozbawione charakteru
odrdzniajacego nie moga po ich polaczeniu wykazywac takiego charakteru. W istocie
sama okoliczno$¢, ze kazdy z tych elementédw rozpatrywany oddzielnie jest pozbawiony
charakteru odrdzniajacego, nie wyklucza mozliwosci, ze tworzona przez nie
kombinacja bedzie wykazywac taki charakter (ww. w pkt 31 wyrok w sprawie Eurohypo
przeciwko OHIM, pkt 41). Innymi slowy w celu dokonania oceny, czy dany znak
towarowy jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, nalezy takze wzia¢ pod uwage
wywierane przezen calo$ciowe wrazenie, co moze jednak wymagaé przeprowadzenia na
wstepie, przy tego rodzaju ocenie calosciowej, sukcesywnej analizy poszczegdlnych
elementéw tworzacych dany znak towarowy (wyrok Trybunatu z dnia 25 pazdziernika
2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 82).
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W zwigzku z powyzszym nalezy przeanalizowa¢ zgloszone znaki towarowe nie tylko
z uwzglednieniem poszczegélnych elementéw, ktére wchodza w ich sktad oraz relacji
pomiedzy nimi, lecz takze w calosci.

W przedmiocie trzech elementéw sktadowych zgloszonych znakéw towarowych oraz
ich relacji

Jesli chodzi o angielski wyraz ,pay” lub ,,p@y”, izba odwotawcza poprawnie ustalita, ze
oznacza on ,placi¢”, przy czym zastapienie litery ,a” znakiem typograficznym ,@” —
ktéry zawiera po prostu mata litere pisang kursywa i otoczona kétkiem — nie ma
znaczacego wplywu na rozumienie go w ten sposdéb przez przecietnego konsumenta.
Jak utrzymuje OHIM, fakt, iz w jezyku angielskim slowo to jest uzywane gtéwnie jako
czasownik, nie stoi na przeszkodzie w uzywaniu go jako rzeczownika w kombinacjach
takich jak ,payTV” lub ,payphone”. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze
z punktu widzenia przecietnego konsumenta wyraz ,pay” lub ,p@y” posiada silng
konotacje finansowa i bankowa.

Skarzgca niestusznie réwniez kwestionuje istnienie zwiazku pomiedzy wyrazem ,pay”
lub ,p@y” z jednej strony a dziedzing informatyki i Internetu z drugiej strony. Jesli
chodzi o znak towarowy zgloszony w sprawie T-405/07, taki zwigzek wynika z samego
faktu, iz wyraz ,p@y” zawiera znak ,malpa”, co samo przez si¢ nawiazuje do Internetu,
a zwlaszcza do maili, tzn. wiadomosci elektronicznych przesytanych przez sie¢
Internetowa.

Ponadto zgloszone znaki towarowe tacza wyraz ,pay” lub ,p@y” z wyrazami ,web”
i ,card”, przy czym zwiazki miedzy wyrazami ,pay” lub ,,p@y” oraz ,web” sg szczegdlnie
silne ze wzgledu na fakt, iz sa polaczone w jeden wyraz. W konsekwencji biorac pod
uwage konotacje informatyczng wyrazu ,web” (zob. pkt 42 ponizej), izba odwotawcza
stusznie stwierdzita w pkt 16 zaskarzonych decyzji, ze wlasciwy krag odbiorcéw
natychmiast postrzega wyraz ,pay” lub ,p@y” jako zwiazany z Internetem oraz
z dzialalno$cia w zakresie platnosci elektronicznych, co ma w szczegdlnosci miejsce
w przypadku zakupéw na odleglo$¢ lub odptatnego dostepu do sieci komunikacyjne;j.
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Jesli chodzi o wyraz ,web”, nalezy odrzuci¢ teze skarzacej jakoby wyraz ten oznaczal
gléwnie ,tkanine”, ,sie¢ nici” lub ,platanine” i nie posiadal dostatecznego powiazania
z dziedzing informatyki lub Internetu. W obecnych czasach wyraz ,web” zalicza sie do
podstawowego angielskiego stownika informatycznego i zawiera odniesienie do
Internetu, ktéry stanowi ogélnoswiatowa infrastrukture elektroniczno-informatyczna,
powszechnie znang i szeroko wykorzystywana. Potwierdza to skrét od nazw domen
»WWw”, 0znaczajacy wyrazenie synonimiczne ,world wide web”, lub wyrazenia takie jak
»surf the web”, ktére odnosza sie do czynnos$ci nawigowania w sieci Internetowe;j.
W zwigzku z powyzszym izba odwolawcza prawidlowo ustalita, w pkt 17 i 18
zaskarzonych decyzji, ze wyraz ,,web” jest natychmiast rozumiany przez przecigetnego
konsumenta jako bezpo$rednie odniesienie do Internetu oraz bardziej ogélnie do sieci
informatycznych.

Jesli chodzi o wyraz ,card”, izba odwotawcza stusznie stwierdzila, ze w potocznym
angielskim wyraz ten bardzo czesto odnosi sie do kart kredytowych lub debetowych
oraz w ogdblnosci do kart bankowych, wlacznie z kartami chipowymi (pkt 19 i 20
zaskarzonych decyzji). Takiej konotacji finansowo-bankowej nie podwaza fakt, iz
najwazniejsze stowniki angielskojezyczne definiuja to stowo réwniez jako oznaczajace
kawatek papieru lub kartonu. W rozpoznawanej sprawie konotacja ta zostala
szczegblnie wzmocniona ze wzgledu na kombinacje wyrazu ,card” z wyrazem ,pay”
lub ,,p@y”, nawet jesli w zgltoszonych znakach wyrazy oddzielone sg odstepem.

Ponadto nie mozna zgodzi¢ sie z twierdzeniem skarzacej jakoby nie bylo zwiazku
pomiedzy wyrazem ,card” a dziedzing informatyki lub Internetu. W szczegdlnosci
bowiem fakt, iz za pomoca karty mozna uzyska¢ dostep, w niektérych wypadkach
odplatny, do sieci komunikacyjnej za posrednictwem terminala elektronicznego
publicznego lub prywatnego oraz dokonywaé¢ tam transakcji handlowych lub
finansowych albo fakt, iz mozna dokonywa¢ zakupéw uslug lub towaréw on-line
dzieki karcie kredytowej, staly sie zjawiskami bardzo powszechnymi dla przecietnego
konsumenta europejskiego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie T-325/07 CFCMCEE przeciwko OHIM (SURFCARD), pkt 56, 67].
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W konsekwencji biorac pod uwage znaczenie wyrazu ,,pay” lub ,,p@y” (placi¢) oraz jego
$cisty zwiazek z jednej strony z wyrazem ,web”, z ktérym jest potaczony, a z drugiej
strony z wyrazem ,card”, oznaczajacym miedzy innymi karte bankowg lub karte
kredytowa czy debetowsa, przecietny konsument, ktérego sie uwaza za wlasciwie
poinformowanego, uwaznego i rozsadnego, powinien z pewnoscia skojarzy¢ te trzy
rézne elementy bez glebszego zastanowienia zaréwno z dziedzina finanséw
i bankowo$ci w szerokim znaczeniu tego stowa, jak i z dziedzina informatyki oraz
Internetu.

W przedmiocie cato$ciowej oceny zgloszonych znakéw towarowych

Nalezy zaznaczy¢, ze stowne oznaczenia P@YWEB CARD i PAYWEB CARD skladaja
sie z jednego rzeczownika gtéwnego (card) oraz dwoch rzeczownikéw petniacych role
przydawki (pay lub p@y oraz web). Rzeczownik gtéwny jest oddzielony odstepem od
dwoch przydawek, ktére sa polaczone ze soba w jeden wyraz. Jak to stwierdzita izba
odwotawcza w pkt 24 zaskarzonych decyzji, struktura tej kombinacji nie ma
nietypowego charakteru i jest w petni zgodna z zasadami leksykalnymi i skladniowymi
jezyka angielskiego, wzorowana na neologizmach takich jak ,payphone” lub ,payTV”,
ktére sa uzywane w szczegdlnosci w sektorach informatycznym, elektronicznym,
mediéw i telekomunikacji, zwigzanych z klasami 9, 36 i 38 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego (zob. podobnie i analogicznie ww. w pkt 44 wyrok w sprawie SURFCARD,
pkt 53).

W tym wzgledzie nalezy dodaé, ze kombinacje ,p@yweb” i ,payweb”, ktére moga
oznaczaé platna infrastrukture elektroniczng lub informatyczng, a takze ustugi
oferowane odplatnie w tym kontekscie, nie sa w stanie wywola¢ wrazenia
niekonwencjonalnych lub arbitralnych znakéw towarowych z punktu widzenia
przecietnego konsumenta, tym bardziej ze kombinacje te uzupelnia wyraz ,card”,
wskazujacy na $rodek platniczy, ktérego mozna uzywaé w ramach tej infrastruktury
lub do celéw zakupu tego rodzaju ustug (zob. pkt 43, 45 powyzej).
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Z powyzszych wywodéw wynika, ze izba odwolawcza stusznie stwierdzila w pkt 24
zaskarzonych decyzji, Ze znaczenie kombinacji ,p@yweb card” oraz ,payweb card” nie
odbiega od znaczenia wyrazenia skladajacego sie z tych samych wyrazdéw, lecz
niepolaczonych ze sobg, i ze w zwigzku z tym kombinacje te, same w sobie, nie sg
nietypowe ani arbitralne.

Nalezy réwniez odrzuci¢ argument skarzacej wysuniety w celu uzasadnienia skargi
w sprawie T-405/07, ze stowny znak towarowy P@YWEB CARD posiada charakter
odrézniajacy z tego wzgledu, iz litera ,a” zostata zastgpiona znakiem typograficznym
»@”, co jest niekonwencjonalne i zaskakujace w oczach przecietnego konsumenta.
Z koncepcyjnego punktu widzenia znak ,,malpa” nie stanowi w tym znaku towarowym
elementu fantazyjnego, ktéry powodowalby dostrzegalna réznice w stosunku do
terminologii uzywanej w jezyku potocznym wlasciwego kregu odbiorcéw, a mianowicie
wyrazu ,pay’. W istocie w kontekscie Internetu oraz informatyki, ktéry narzuca sie
w szczeg6lnosci ze wzgledu na obecno$¢ dolaczonego wyrazu ,web”, przecietny
konsument nie musi zwraca¢ specjalnej uwagi na znak ,malpa”, ktérego element
graficzny stanowi jedynie stylizowana odmiana litery ,a” (zob. pkt 39 powyzej).
Skarzaca przyznala zreszta, ze wyraz ,p@y” moze by¢ zblizony do czasownika ,pay”,
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ktéry oznacza ,placi¢”.

W $wietle calosci powyzszych wywoddw nalezy stwierdzi¢, ze izba odwotawcza miata
podstawy, by uznaé, co do istoty, ze wlasciwy krag odbiorcéw anglojezycznych
natychmiast postrzegatby zgloszone znaki towarowe, zaréwno w szczegolach, jak
i w calosci, jako znaki kart umozliwiajacych albo ptatny dostep do sieci komunikacyjnej
informatycznej lub elektronicznej, takiej jak Internet, albo platnosci elektroniczne
w ramach transakcji handlowych dokonywanych za posrednictwem tego rodzaju sieci.

Ze wzgledu na taki sposéb postrzegania zgloszonych znakéw towarowych przez
wilasciwy krag odbiorcéw nalezy zbadad, czy rozpatrywane znaki towarowe maja
charakter dostatecznie odrézniajacy w stosunku do poszczegdlnych towardw i uslug
objetych zgloszeniem, nalezacych do klasy 9, 36 i 38 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego.

II - 1463



52

53

54

WYROK Z DNIA 20.5.2009 r. — SPRAWY POLACZONE T-405/07 I T-406/07

W przedmiocie odrézniajgcego charakteru zgloszonych znakéw towarowych w stosunku
do towarow i ustug objetych zgloszeniem

Uwagi wstepne

Tytutem wstepu nalezy przede wszystkim przypomnie¢, ze oznaczenia powszechnie
uzywane w obrocie towarami lub uslugami, dla ktérych sa przeznaczone, sa
pozbawione charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, poniewaz uwaza sie je za nienadajace sie do pelnienia podstawowej funkcji
znaku towarowego, a mianowicie funkcji wskazywania pochodzenia handlowego
towaru lub ustugi w celu umozliwienia konsumentowi nabywajacemu towar lub ustuge
oznaczone danym znakiem towarowym dokonanie takiego samego wyboru przy okazji
pézniejszych zakupdw, jesli doswiadczenie okazato sie pozytywne, lub innego wyboru,
jesli bylo negatywne (zob. orzecznictwo ww. w pkt 32).

Nastepnie nalezy przypomnieé, ze jesli chodzi o charakter relacji istniejacej miedzy,
z jednej strony, oznaczeniami P@YWEB CARD i PAYWEB CARD a z drugiej strony,
towarami i ustugami, dla ktérych sa przeznaczone, izba odwotawcza stwierdzila, co do
istoty, w pkt 30-37 zaskarzonych decyzji, ze przecietny konsument postrzegatby
zgloszone znaki towarowe przede wszystkim jako prezentacje handlowa o charakterze
reklamowym danych towaréw i ustug, niepozwalajaca mu na ustalenie ich pochodzenia
handlowego. Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze objete zgloszeniem towary i uslugi
nalezace do klas 9, 36 i 38 w rozumieniu porozumienia nicejskiego sa bardzo
réznorodne i naleza do réznych grup i kategorii towaréw i ustug.

W tym wzgledzie z orzecznictwa Trybunalu dotyczacego zakresu obowiazku organéw
krajowych uzasadnienia zastosowania podstaw odmowy wymienionych w art. 3
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), majacego zastosowanie w rozpoznawanej sprawie przez
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analogie, poniewaz tre$¢ normatywna tego przepisu jest, co do zasady, identyczna
z trescia art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia
12 marca 2008 r. w sprawie T-128/07 Suez przeciwko OHIM (Delivering the essentials
of life), pkt 33; z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/07 Eurocopter przeciwko
OHIM (STEADYCONTROL), pkt 42; zob. takze ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Develey
przeciwko OHIM, pkt 91, 92] wynika, ze po pierwsze, badanie bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji powinno dotyczy¢ kazdego z towaréw i kazdej z ustug, dla ktérych
dokonano zgloszenia znaku towarowego, a po drugie, ze decyzja wlasciwego organu
o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady powinna by¢ uzasadniona
w odniesieniu do kazdego z tych towaréw lub kazdej z ustug. Trybunal dodal, ze
obowigzek uzasadnienia wynika takze z podstawowego wymogu, aby wszelkie decyzje
organ6w krajowych odmawiajace mozliwosci skorzystania z uprawnienia przyznanego
przez prawo wspélnotowe mogly podlega¢ kontroli sadowej majacej na celu
zapewnienie skutecznej ochrony tego prawa, ktéra to kontrola musi przez to dotyczy¢
zgodno$ci z prawem uzasadnienia decyzji. Jednakze w przypadku gdy ta sama podstawa
odmowy rejestracji podnoszona jest wobec calej kategorii lub grupy towaréw lub ustug,
organ moze ograniczy¢ sie do ogolnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich
rozpatrywanych towaréw lub ustug (wyrok Trybunalu z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy, Zb.Orz. s. 1-1455,
pkt 34-37).

Mozliwo$¢ przedstawienia przez OHIM ogélnego uzasadnienia dotyczacego zastoso-
wania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji do danej kategorii lub grupy towaréw
lub ustug nie powinna jednak przeszkadza¢ w osiagnieciu celu przy$wiecajacego
obowigzkowi uzasadnienia okre$lonemu w art. 253 WE oraz w art. 73 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 40/94, ktéry to cel polega na poddaniu decyzji o odmowie rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego skutecznej kontroli sagdowej [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie T-111/06 Wesergold Getrankeindustrie
przeciwko OHIM — Lidl Stiftung (VITAL FIT), pkt 62]. W zwiazku z powyzszym
nalezy wymaga¢, zeby miedzy objetymi zgloszeniem towarami lub ustugami istniat
wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek, tak aby tworzyly one na tyle
jednorodna kategorie, by pozwoli¢ OHIM na przedstawienie tego rodzaju ogélnego
uzasadnienia [zob. podobnie i analogicznie wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie T-392/04 Gagliardi przeciwko OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb
(MANU MANU MANU), pkt 91, 92]. Sama okoliczno$¢, ze rozpatrywane towary lub
ustugi naleza do tej samej klasy w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nie jest tutaj
wystarczajaca, poniewaz czesto klasy te zawieraja bardzo réznorodne towary lub ustugi,
miedzy ktérymi nie zawsze wystepuje wystarczajaco bezposredni i konkretny zwigzek.
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Ponadto brak uzasadnienia lub niedostateczne uzasadnienie, ktére zalicza sie do
naruszenia istotnych wymogéw proceduralnych w rozumieniu art. 253 WE, stanowi
zarzut o charakterze bezwzglednie wiazacym, ktéry sad wspolnotowy powinien
rozpoznac z urzedu [zob. wyrok Sadu z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie T-389/03
Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. przeciwko OHIM — Pelikan (Wizerunek
pelikana), pkt 85 i przytoczone tam orzecznictwo].

Wiasnie w $wietle wyzej wymienionych zasad nalezy sprawdzi¢, czy izba odwolawcza
zbadala i uzasadnila w wystarczajacym stopniu brak charakteru odrézniajacego
zgloszonych znakéw towarowych w odniesieniu do towaréw i ustug objetych
zgloszeniem. Zwazywszy bowiem na to, iz co do zasady minimum charakteru
odrézniajacego wystarcza do wylaczenia zastosowania bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [wyrok Sadu z dnia
13 czerwca 2007 r. w sprawie T-441/05 IVG Immobilien przeciwko OHIM (I), Zb.Orz.
s. 1I-1937, pkt 42], tym bardziej wazne jest, by OHIM przestrzegal obowiazku
uzasadnienia w stosunku do wszystkich rozpatrywanych towaréw i ustug.

W przedmiocie towaréw okreslonych jako ,karty z ukladem scalonym lub
mikroprocesorem, karty magnetyczne kodowane, karty identyfikujace magnetyczne
lub z mikroprocesorem, karty magnetyczne lub z mikroprocesorem platnicze,
kredytowe lub debetowe”, ,magnetyczne nosniki danych” i ,mechanizmy na monety
lub Zetony do wlaczania telewizoréw”, nalezacych do klasy 9

Nalezy przypomnie¢, ze w pkt 32 i 33 zaskarzonych decyzji izba odwotawcza stwierdzita
co do zasady, w odniesieniu do towaréw okreslonych jako ,karty z ukltadem scalonym
lub mikroprocesorem, karty magnetyczne kodowane, karty identyfikujace magne-
tyczne lub z mikroprocesorem, karty magnetyczne lub z mikroprocesorem platnicze,
kredytowe lub debetowe, magnetyczne no$niki danych, mechanizmy na monety lub
zetony do wlaczania telewizoréw”, nalezacych do klasy 9 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, ze zgloszone znaki towarowe, rozpatrywane w cato$ci, moga stuzy¢ do
oznaczenia zaréwno rodzaju, jak i przeznaczenia tych towardw, poniewaz stanowia one
skarty chipowe”. Ponadto wedlug izby odwotawczej z punktu widzenia przecietnego
konsumenta zwiazek z ptatno$ciami przez Internet stanowi ceche charakterystyczna,
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wrecz zasadnicza dla tych towardw, ktérych szczegdlna i niezbedna funkcja jest
zapewnienie uruchomienia ustug telekomunikacyjnych i transmisji informacji on-line
oraz dokonywania zakup6éw na odlegtos¢.

W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci nalezy zaznaczy¢, ze — poniewaz towary te
maja forme karty wyposazonej w pasek magnetyczny, mikroprocesor lub chip
umozliwiajacy rejestrowanie i przekazywanie informacji za pomoca urzadzenia
(cyfrowego) do odczytywania i przetwarzania danych, co nie zostalo wykazane
w przypadku ,magnetycznych noénikéw danych” (zob. pkt 63—65 ponizej) — z racji
posiadania podobnych lub wrecz identycznych cech oraz funkcji przedmiotowe towary
stanowia jednorodna grupe towaréw. Z jednej strony karty te bowiem umozliwiaja
transfer zarejestrowanych na nich informacji i danych w obrebie sieci komunikacyjne;j,
takiej jak Internet, sie¢ kablowa lub satelitarna podmiotom $wiadczacym ustugi,
w szczegblnosci dostawcom ustug dostepu do Internetu, operatorom uslug tele-
komunikacyjnych lub telewizyjnych, w celu umozliwienia im ustalenia tozsamosci
posiadacza karty, a takze jego prawa dostepu; z drugiej strony umozliwiaja ich
posiadaczom uzyskanie dostepu, w niektérych przypadkach odptatnie, do danej sieci
komunikacyjnej w celu przekazywania, odbierania i rejestrowania innych informacji
i danych oraz dokonywania pewnych transakcji on-line, wlacznie z ptatnos$ciami
elektronicznymi przy zakupach na odlegto$¢ (zob. podobnie ww. w pkt 44 wyrok
w sprawie SURFCARD, pkt 64). Dotyczy to réwniez ,mechanizméw na monety lub
zetony do wlgczania telewizor6w”, poniewaz tego rodzaju mechanizmy, jak na przyklad
dekoder lub odbiornik platnych programéw telewizyjnych oferowanych w sieci
kablowej lub satelitarnej, sa wyposazone zaréwno w karte (czesto zwana ,smartcard”),
jak i w urzadzenie umozliwiajace wlozenie takiej karty w celu autoryzowania ptatnego
dostepu do tego rodzaju sieci.

W rezultacie izba odwolawcza miata podstawy, by stwierdzi¢ w pkt 33 zaskarzonych
decyzji, ze oznaczenia stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD maja bezposredni
i konkretny zwiazek z takimi kartami. Sam fakt, iz izba odwolawcza okreslita te towary
jako ,karty chipowe” w pkt 32 zaskarzonych decyzji, nie moze mie¢ wpltywu na
zasadno$¢ jej oceny, poniewaz karty te moga mie¢ takie same cechy i funkcje co karty
magnetyczne oraz dlatego Ze czesto sa wyposazone réwniez w pasek magnetyczny, przy
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czym przecietny konsument niekoniecznie musi by¢ w stanie odrézni¢ jedne od
drugich albo odrézni¢ ich poszczegdlne cechy i funkcje (zob. podobnie ww. w pkt 44
wyrok w sprawie SURFCARD, pkt 65).

Okolicznos$¢, ze izba odwolawcza przeprowadzila w ten sposdb ocene dotyczaca
gléwnie charakteru opisowego zgloszonych znakéw towarowych w odniesieniu do
wlasciwosci oraz funkcji towaréw objetych zgloszeniem, nie jest w stanie podwazy¢
tego ustalenia. Z utrwalonego orzecznictwa wynika bowiem, ze zakresy stosowania
poszczegolnych bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7
ust. 1 lit. b)—d) rozporzadzenia nr 40/94 wyrazZnie na siebie zachodza, co oznacza
miedzy innymi, ze stowny znak towarowy opisujacy wtasciwosci towaréw lub uslug
moze by¢, przez sam ten fakt, pozbawiony charakteru odrézniajacego w stosunku do
tych samych towaréw lub ustug, co nie wyklucza innych przyczyn, ktére moga
uzasadnia¢ brak charakteru odrézniajacego (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia
12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. s. I-1699, pkt 18, 19;
ww. w pkt 31 wyrok w sprawie Eurohypo przeciwko OHIM, pkt 54, 69).

W konsekwencji zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 powinien
zosta¢ oddalony w zakresie, w jakim dotyczy towaréw okreslonych jako ,karty
z ukladem scalonym lub mikroprocesorem, karty magnetyczne kodowane, karty
identyfikujace magnetyczne lub z mikroprocesorem, karty magnetyczne lub z mikro-
procesorem platnicze, kredytowe lub debetowe” oraz ,mechanizmy na monety lub
zetony do wlaczania telewizoréw”, nalezacych do klasy 9 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego.

Jedli chodzi, w nastepnej kolejnosci, o towary okreslone jako ,,magnetyczne no$niki
danych”, nalezy przypomnie¢, ze izba odwotawcza stwierdzita, po pierwsze, w pkt 32
zaskarzonych decyzji, ze one réwniez stanowia karty chipowe, a po drugie, w pkt 33
tychze decyzji, ze szczegdlna i konieczng funkcja tych towardw jest zapewnienie
uruchomienia ustug komunikacyjnych oraz transmisji informacji on-line, ktére sa
niezbedne do dokonywania zakup6éw na odlegtos$¢. W swoich pismach OHIM dodal, ze
towary te moga mie¢ forme kart i umozliwia¢ platny dostep do Internetu lub do innej
sieci komunikacyjnej.
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Niezaleznie od ustalenia, czy izba odwolawcza mogta ograniczy¢ sie do tego rodzaju
ogblnego uzasadnienia, z listy towaréw nalezacych do klasy 9, w brzmieniu
uwzglednionym we wniosku rejestracyjnym, gdzie wymienione sa ,karty z uktadem
scalonym lub mikroprocesorem, karty magnetyczne” oraz ,magnetyczne no$niki
danych” jako stanowiace oddzielne towary, wynika, ze — o ile nie zostanie
udowodnione inaczej — tego rodzaju no$niki na ogdt nie sa kartami chipowymi
i niekoniecznie posiadaja cechy i funkcje tych kart, jakie zostaly opisane w pkt 59
powyzej. Zatem do OHIM nalezy wykazanie, Ze no$niki te moga mie¢ forme karty,
posiadac jej najwazniejsze wlasciwosci i by¢ w ten sposéb postrzegane przez wlasciwy
krag odbiorcéw oraz dostarczenie w tym celu konkretnych wskazéwek, a nawet
konkretnych dowoddw, co nie zostalo uczynione. Jest to tym bardziej konieczne, ze
wydaje sie malo prawdopodobne, by przecietny konsument mégt skojarzy¢ cechy
charakterystyczne karty z twardym dyskiem magnetycznym lub z magnetyczna tasma
wideo (zob. podobnie ww. w pkt 44 wyrok w sprawie SURFCARD, pkt 71, 72).

Biorac pod uwage znaczenie zgloszonych znakéw towarowych z punktu widzenia
wilasciwego kregu odbiorcéw, a mianowicie ich odbidr jako karty platniczej do
dokonywania transakcji elektronicznych, w szczegdlnosci w internecie lub do
uzyskania platnego dostepu do Internetu, nalezy uznaé, ze w rozpoznawanej sprawie
izba odwotawcza nie wykazala w sposéb zgodny z wymogami prawa, ze oznaczenia
stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD nie sa w stanie petni¢ podstawowej funkcji
znaku towarowego, czyli wskazywac na pochodzenie handlowe towaréw okreslonych
jako ,magnetyczne noéniki danych”.

W zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie dotyczacym tych ostatnich towaréw.

W przedmiocie innych towaréw nalezacych do klasy 9

Co sie tyczy innych towaréw nalezacych do klasy 9, wymienionych w pkt 8 powyzej, izba
odwotawcza zasadniczo stwierdzita w sposéb ogdlny w pkt 30 i 31 zaskarzonych
decyzji, ze z uwagi na fakt, iz zgloszone znaki towarowe maja przede wszystkim na celu
zacheca¢ konsumenta do kupowania okreslonych towaréw i korzystania z okreslonych
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ustug, aby méc dokonywaé platnosci on-line za pomoca karty, szczegélna i konieczng
funkcja wszystkich tych towardw jest zapewnienie uruchomienia ustug telekomuni-
kacyjnych oraz ustug bankowych i finansowych niezbednych do realizowania ptatnosci
on-line.

Jednakze na podstawie takiego bardzo ogdlnego i niejasnego uzasadnienia oraz z uwagi
na duzg réznorodnos¢ i niejednorodno$é towaréw wymienionych w pkt 8 powyzej,
ktérych cechy charakterystyczne nie zostaly opisane w zaskarzonych decyzjach, nie ma
mozliwosci zbadania, czy miedzy poszczegélnymi towarami a kartami, o ktérych
funkcjach i wlasciwosciach jest mowa w pkt 59 powyzej, istnieje wystarczajaco
bezposredni i konkretny zwiazek, tak aby méc w ten sposéb ustali¢, czy mamy do
czynienia z grupa jednorodnych towardw, dla ktérej wystarczajace bedzie ogdlne
uzasadnienie podobne do przytoczonego w pkt 30 i 31 zaskarzonych decyzji.

W istocie zaskarzone decyzje nie zawieraja nawet drobnego fragmentu uzasadnienia,
ktére dotyczytoby, po pierwsze, powoddéw, dla ktérych izba odwolawcza uwaza, ze
towary te posiadaja jednak wlasciwo$ci wspélne z towarami, o ktérych mowa w pkt 62
powyzej, uzasadniajace zaklasyfikowanie ich do jednorodnej grupy, a po drugie, braku
charakteru odrézniajacego oznaczenn P@YWEB CARD i PAYWEB CARD wlasnie
w odniesieniu do tych towaréw. W kazdym razie bardzo ogélnikowy opis ich rzekome;j
funkcji polegajacej na zapewnieniu uruchomienia ustug telekomunikacyjnych oraz
uslug bankowych i finansowych niezbednych do realizowania platnosci on-line za
pomoca karty — w oczywisty spos6b nie ma zwigzku z towarami takimi jak ,,urzadzenia
i przyrzady fotograficzne, kinematograficzne, sygnalizacyjne, kontrolne”, ,dyski do
rejestracji dzwieku, notesy elektroniczne, dystrybutory automatyczne, tasmy wideo,
automaty biletowe, wydajace wyciagi bankowe, kamery (aparaty kinematograficzne),
kamery wideo”, ,kasety wideo, CD-ROM-y, czytniki kodéw kreskowych, dyski
kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe optyczne, wykrywacze falszywych
monet, dyskietki” oraz ,urzadzenia telefoniczne, urzadzenia telewizyjne”, ktérych
funkcje i wlasciwosci moga by¢ bardzo rézne. Z tego powodu niejasny argument
wysuniety przez OHIM podczas rozprawy, jakoby towary te stanowily, podobnie jak
kamera Internetowa, akcesoria niezbedne do dokonywania operacji w sieci informa-
tycznej za pomoca karty, nie moglby — nawet jesli zatozy¢, ze jest zasadny, czego
zreszta OHIM nie utrzymywal w odniesieniu do innych omawianych towardw
nalezacych do klasy 9 — zrekompensowac braku uzasadnienia w zaskarzonych
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decyzjach, poniewaz jest niedopuszczalne, by OHIM na rozprawie przedstawial
uzupelnienie uzasadnienia decyzji nieuzasadnionej zgodnie art. 253 WE (wyrok
Trybunatu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach polaczonych C-189/02 P, C-202/02 P,
od C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P Dansk Rerindustri i in. przeciwko Komisji,
Zb.Orz. s. 1-5425, pkt 463; zob. wyrok Sadu z dnia 15 wrzesnia 1998 r. w sprawach
polaczonych T-374/94, T-375/94, T-384/94 i T-388/94 European Night Services i in.
przeciwko Komisji, Rec. s. I1-3141, pkt 95 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze
podobnie wyrok Sadu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie T-93/02 Confédération
nationale du Crédit mutuel przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-143, pkt 126).

W zwigzku z czym ogélne uzasadnienie zawarte w pkt 30 i 31 zaskarzonych decyzji nie
spelnia wymogdw art. 253 WE oraz art. 73 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94,
sformulowanych przez orzecznictwo przytoczone w pkt 54 powyzej, poniewaz nie
pozwala na poddanie zaskarzonych decyzji skutecznej kontroli sadowej pod katem
zgodnos$ci z prawem oceny izby odwotawczej w przedmiocie braku charakteru
odrézniajacego zgloszonych znakéw towarowych w odniesieniu do omawianych
towaréw nalezacych do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

Zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 56 powyzej nalezy z urzedu podniesé¢
zarzut o charakterze bezwzglednie wiazgcym oparty na braku uzasadnienia i stwierdzi¢
w tym zakresie niewazno$¢ zaskarzonych decyzji.

W przedmiocie ustug nalezacych do klas 36 i 38

— Przypomnienie uzasadnienia zaskarzonych decyzji

Jesli chodzi o ocene i uzasadnienie zawarte w zaskarzonych decyzjach w zakresie braku
odrézniajacego charakteru oznaczen P@YWEB CARD i PAYWEB CARD w odnie-
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sieniu do uslug objetych zgloszeniem, nalezacych do klas 36 i 38 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, nalezy przypomnie¢, ze izba odwolawcza w sposéb ogélny
stwierdzita najpierw, w pkt 34 tychze decyzji, Ze oznaczenia ta majg charakter czysto
informacyjny i promocyjny w odniesieniu do wszystkich ustug nalezacych do tych klas,
co stanowi przeszkode w postrzeganiu ich przez wlasciwy krag odbiorcéw jako
wskazowki na temat pochodzenia handlowego tych ustug, ktérych gléwnym lub
dodatkowym przedmiotem sg ustugi telekomunikacji elektronicznej, w szczegélnosci
$wiadczone przez Internet, intranet lub ekstranet, a takze ustugi on-line w sektorze
bankowym, finansowym i ubezpieczeniowym.

Nastepnie izba odwolawcza stwierdzita, w pkt 35 zaskarzonych decyzji, ze oznaczenia
stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD zawieraja w odniesieniu do ustug
nalezacych do klasy 36 jasny przekaz informacyjny, mianowicie ze informacje i operacje
zwigzane z tymi ustlugami moga by¢ uzyskane i zrealizowane na odleglo$¢ dzieki
udostepnieniu karty ptatniczej podtaczonej do Internetu lub w ogélnosci do jakiej$ sieci
informatycznej. Jeéli chodzi o uslugi nalezace do klasy 38, izba odwotawcza stwierdzila
w pkt 36 zaskarzonych decyzji, ze ustugi te, ktére odnosza sie do pewnej grupy
proceséw transmisji informacji elektronicznych, posiadaja bezposredni zwiazek
z funkcjonowaniem oraz z uzytkowaniem sieci Internetowej i generalnie z nowymi
technologiami informacji. Zatem z punktu widzenia przecigtnego konsumenta fakt, iz
mozna dokonywaé platnosci w takiej sieci za pomoca karty chipowej, stanowi pewna
ceche tych uslug.

Na koniec izba odwotawcza stwierdzila, w pkt 37 zaskarzonych decyzji, ze zgloszone
znaki towarowe, rozpatrywane w catosci, bylyby zasadniczo postrzegane jako handlowa
prezentacja towar6w i ustug objetych zgloszeniem oraz ze ich gléwnag, jesli nie wytaczna
funkcja bytoby informowanie danego konsumenta, Ze ma do czynienia z towarem lub
z ustuga umozliwiajaca mu dokonywanie ptatnosci on-line za pomoca karty.
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— W przedmiocie ,obstugi kart kredytowych” oraz ,obstugi kart debetowych” —
ustug nalezacych do klasy 36

Jesli chodzi o ,obsluge kart kredytowych” oraz ,obsluge kart debetowych”, ustug
nalezacych do klasy 36, nalezy stwierdzi¢, ze dotycza one bezposrednio kart, o ktérych
mowa w pkt 62 powyzej. Jak orzekt Sad (zob. podobnie ww. w pkt 44 wyrok w sprawie
SURFCARD, pkt 75, 76), ustugi te maja charakter bardzo zréznicowany i ztozony.
Z jednej strony obejmuja one ustugi $wiadczone przez bank, ktéry wyemitowat karte
bankows, na rzecz jego klientéw w celu umozliwienia im korzystania z tej karty,
w niektdérych przypadkach za posrednictwem sieci komunikacyjnej; z drugiej strony
obejmuja réwniez szeroki wachlarz innych ustug $wiadczonych w ramach wielu
odrebnych stosunkéw handlowych, a mianowicie stosunkéw miedzy bankami
emitentami, podmiotami obstugujacymi réznego rodzaju sieci zajmujace si¢ rozli-
czaniem dokonanych platno$ci a kupcami, ktérym klient moze ptaci¢ swoja karta.
Zatem ustugi te powinny by¢ wyraznie oddzielone od cech i funkgcji kart jako takich,
opisanych w pkt 59 powyzej, poniewaz wykraczaja poza obszar jednej tylko
dwustronnej relacji handlowej miedzy bankiem emitentem a konsumentem.

Niemniej jednak izba odwotawcza stusznie zwrdcita uwage w pkt 35 zaskarzonych
decyzji — oczywiscie w sposéb do$¢ abstrakcyjny i ogdlny — na podstawowa ceche
wspllna wszystkich tych uslug, stwierdzajac co do istoty, ze wiaza si¢ one
w szczeg6lnosci z operacjami realizowanymi na odleglo$¢, dzieki udostepnieniu karty
platniczej podlaczonej do Internetu lub w ogélnosci do jakiej$ sieci informatycznej,
w odniesieniu do ktérych oznaczenia stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD
zawieraja jasny przekaz informacyjny.

Zwazywszy na wspdlne cechy oraz przeznaczenie zwiazane z dziedzina informatyki
i Internetu, nalezy stwierdzi¢, ze — bez wzgledu na ich zréznicowany i zlozony
charakter — ustugi te moga by¢ zaklasyfikowane do jednej grupy ustug dostatecznie
jednorodnej, a wiec moga zostaé objete tego rodzaju ogélnym uzasadnieniem. Na tej
samej zasadzie, ze wzgledu zwlaszcza na elementy sktadowe ,payweb” i ,p@yweb”
zgloszonych znakéw towarowych, wskazujace na funkcje dotyczaca ptatnosci za
posrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub informatycznej, izba odwolawcza
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miata podstawy, aby uzna¢, ze dostatecznie uwazny i rozsadny konsument postrzegalby
te znaki towarowe jako nierozdzielna catos$¢ opisujaca karty oraz zwigzane z nimi ustugi
majace na celu umozliwienie mu, dzigki tym kartom, dokonywania pfatnosci on-line.

Tak wiec izba odwolawcza miala prawo stwierdzié, w pkt 37 zaskarzonych decyzji, ze
oznaczenia stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD moga by¢ postrzegane gléwnie
jako handlowa prezentacja towaréw i ustug objetych zgloszeniem, poniewaz informuja
wlasciwy krag odbiorcéw, ze ma do czynienia z towarem lub z ustuga umozliwiajaca
dokonywanie ptatnosci on-line za pomoca karty. Istnienie bowiem bezposredniego
i konkretnego zwiazku z punktu widzenia tego kregu odbiorcéw pomiedzy, z jednej
strony, zgloszonymi znakami towarowymi a z drugiej strony, ,obstuga kart
kredytowych” oraz ,obstuga kart debetowych” nalezacymi do klasy 36, pozwala
uznad, ze te znaki towarowe pelnig funkcje prezentacji handlowej wyzej wspomnianych
ustug i stwierdzi¢ brak charakteru odrézniajacego w odniesieniu do tych ostatnich.

W konsekwencji izba odwolawcza wystarczajaco uzasadnila zaskarzone decyzje
i prawidlowo zastosowala art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, odmawiajac
zarejestrowania zgloszonych znakéw towarowych dla ustug ,,obstugi kart kredytowych”
oraz ,obstugi kart debetowych”, nalezacych do klasy 36 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego.

— W przedmiocie innych ustug nalezacych do klasy 36

Jesli chodzi o inne ustugi z klasy 36, nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, Ze nie maja one
tak bezposredniego i konkretnego zwiazku z kartami, o ktérych mowa w pkt 62
powyzej, jak ,,obstuga kart kredytowych” oraz ,obstuga kart debetowych”, poniewaz
naleza one do duzej grupy réznego typu transakcji handlowych z obszaru sektora
nieruchomosci, ubezpieczeniowego, bankowego, finansowego i informatycznego,
w zakresie ktorych trzeba jednak zauwazyé wystepowanie pewnego pokrewienstwa.
Nastepnie nalezy przypomnied, iz z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcow
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wystarczy, ze zgloszone znaki towarowe nawiazuja do jakiej$ szczegélnej funkeji lub
wlasciwosci rozwazanych ustug, aby stwierdzi¢ u nich brak charakteru odrézniajacego.
Otdéz uslugi te wszystkie maja pewna wspdlna ceche lub taki sam przedmiot,
a mianowicie wykonywanie w wyzej wymienionych sektorach transakeji handlowych,
wlacznie z platno$ciami karta, w niektérych przypadkach droga elektroniczna. W tych
okolicznoséciach do celéw ogdlnego uzasadnienia mozna je uwazaé za nalezace do
jednorodnej grupy uslug. Zatem uzasadnienie zawarte w pkt 35 zaskarzonych decyzji,
zgodnie z ktérym operacje zwigzane z omawianymi ustugami moga by¢ uzyskane
i zrealizowane na odleglo$¢ dzieki udostepnieniu karty platniczej podiaczonej do
Internetu lub w ogdlnosci do jakiej$ sieci informatycznej — jest niewatpliwie ujete
bardzo skrétowo, ale wystarczajace, aby umozliwi¢ Sadowi przeprowadzenie kontroli
zgodnosci z prawem w tym zakresie.

Z punktu widzenia przecietnego konsumenta istnieje bowiem zwiazek dostatecznie
bezposredni i konkretny miedzy z jednej strony oznaczeniami stownymi P@YWEB
CARD i PAYWEB CARD, a z drugiej strony pewna szczegdlna cecha wszystkich
pozostalych ustug nalezacych do klasy 36, mianowicie mozliwo$cia dokonywania —
dzieki karcie — platnosci na odleglos¢ lub droga elektroniczna przy transakcjach
handlowych w sektorze nieruchomosci, ubezpieczeniowym, bankowym, finansowym
i informatycznym. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze oznaczenia te moga
stanowi¢ zwykla prezentacje handlowa tych ustug, co pozwala stwierdzi¢ brak
charakteru odrézniajacego w odniesieniu do omawianych ustug.

Niemniej jednak nalezy doda¢, ze brak charakteru odrézniajacego oznaczen stownych
P@YWEB CARD i PAYWEB CARD moze zosta¢ stwierdzony tylko w zakresie, w jakim
$wiadczenie ustug, o ktérych mowa w pkt 80 powyzej, rzeczywiscie wymaga uzycia
karty, takiej jak na przyklad karta ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy
$wiadczenie takich ustug moze odbywal si¢ niezaleznie od karty, oznaczenia te
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw nie maja wystarczajaco bezposred-
niego i konkretnego zwiazku z tymi ustugami, zwazywszy na to, ze odbiorcy ci musieliby
przeprowadzi¢ skomplikowane rozumowanie w celu jego ustalenia. Zatem brak
charakteru odrézniajacego zgloszonych znakéw towarowych dotyczy tylko uslug
nalezacych do klasy 36, ktére — podobnie jak ,,obstuga kart kredytowych” oraz ,,obstuga
kart debetowych”— wymagaja uzycia karty lub si¢ z nim wigza (zob. podobnie
i analogicznie ww. w pkt 44 wyrok w sprawie SURFCARD, pkt 82).
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W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze izba odwotawcza wystarczajaco
uzasadnita zaskarzone decyzje i prawidlowo zastosowala art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, odmawiajac zarejestrowania zgloszonych znakéw towaro-
wych dla wszystkich objetych zgloszeniem ustug nalezacych do klasy 36 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego.

— W przedmiocie ustug nalezgcych do klasy 38

Jesli chodzi o uslugi nalezace do klasy 38, ktére okreslono jako ,telekomunikacja,
taczno$¢ poprzez terminale komputerowe, nadawanie telegraméw, przekaz tele-
graficzny, informacja o telekomunikacji, poczta elektroniczna, przesytanie informacji,
komputerowa transmisja wiadomosci i obrazéw, transmisja satelitarna, przesylanie
informacji przez sieci Internet, intranet i ekstranet, interaktywne ustugi informatyczne
w zakresie przesylania informacji, przesylanie informacji pochodzacych z informatycz-
nych bankéw danych, miedzynarodowe usltugi przesylania danych pomiedzy syste-
mami informatycznymi polaczonymi w sie¢, przesylanie informacji on-line”, nalezy
zaznaczyé, ze — podobnie jak ,obstuga kart kredytowych” oraz ,obsluga kart
debetowych” nalezace do klasy 36, ustugi te zaliczaja si¢ do jednorodnej grupy ustug
bezposrednio zwigzanych z dziedzina informatyki i Internetu. Ponadto z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw maja bezposredni i konkretny zwiazek
z oznaczeniami sfownymi P@YWEB CARD i PAYWEB CARD, poniewaz oznaczenia
te okreslaja w szczegdélnosci funkcje przekazywania danych za posrednictwem
Internetu lub innych sieci komunikacyjnych, na przyklad w celu dokonania zakupu
na odleglo$¢ za pomoca karty w rodzaju jak karty opisane w pkt 59 powyzej.
Okoliczno$¢ bowiem, ze mozna uzyska¢ dostep do Internetu lub do innych sieci
komunikacyjnych za pomoca karty i dokonywaé tam operacji transmisji danych lub
innych transakcji on-line, takich jak zakupy i platno$ci na odleglosé¢, stanowi wspdlna
ceche tych uslug. W tym wzgledzie — jak zostato zaznaczone w pkt 60 powyzej — sam
fakt, iz izba odwotawcza oparla swoja analize na ,kartach chipowych” nie moze
podwazy¢ zasadnosci tej oceny (zob. podobnie i analogicznie ww. w pkt 44 wyrok
w sprawie SURFCARD, pkt 79, 80).
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W zwiazku z powyzszym izba odwolawcza stusznie stwierdzita w pkt 37 zaskarzonych
decyzji, ze wlasciwy krag odbiorcéw postrzegalby oznaczenia stowne P@YWEB CARD
iPAYWEB CARD jako oznaczajace nierozdzielna calo$¢ sktadajaca sie z kart oraz ustug
majacych na celu umozliwienie im dokonywania ptatno$ci on-line. W konsekwencji
zgloszone znaki towarowe nie spelniaja swojej podstawowej funkcji, ktéra polega na
wskazywaniu pochodzenia handlowego danych ustug.

Niemniej jednak nalezy doda¢, ze brak charakteru odrézniajacego oznaczen stownych
P@YWEB CARD i PAYWEB CARD moze zosta¢ stwierdzony tylko w zakresie, w jakim
$wiadczenie ustug, o ktérych mowa w pkt 84 powyzej, rzeczywiscie wymaga uzycia
karty. W przypadku gdy $wiadczenie takich ustug moze odbywac si¢ niezaleznie od
karty, oznaczenia te z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw nie maja
wystarczajaco bezposredniego i konkretnego zwigzku z tymi ustugami, zwazywszy na
to, ze odbiorcy ci musieliby przeprowadzi¢ skomplikowane rozumowanie w celu jego
ustalenia. Zatem brak charakteru odrézniajacego zgltoszonych znakéw towarowych
dotyczy tylko ustug nalezacych do klasy 38, ktére — podobnie jak ,obstuga kart
kredytowych” oraz ,,obstuga kart debetowych” nalezace do klasy 36 — wymagaja uzycia
karty lub si¢ z nim wigza.

W tych okolicznosciach, w zakresie w jakim $wiadczenie ustug nalezacych do klasy 38,
okre$lonych w pkt 84 powyzej, wymaga uzycia karty, izba odwotawcza slusznie
stwierdzila, Zze oznaczenia stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD nie maja
charakteru dostatecznie odrdzniajacego w odniesieniu do omawianych uslug. Zatem
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 powinien zosta¢ oddalony
w zakresie, w jakim dotyczy odmowy zarejestrowania zgtoszonych znakéw towarowych
dla wyzej wymienionych ustug.

Natomiast jesli chodzi o inne ustugi nalezace do klasy 38, a mianowicie ustugi okreslone
jako ,agencje informacyjne (aktualnosci), w szczegdlnosci w sektorze bankowym,
faczno$¢ radiowa, taczno$c¢ telefoniczna, nadawanie telegramoéw, przekaz telegraficzny,
rozpowszechnianie programéw telewizyjnych, transmisja programoéw radiowych,
transmisja programoéw telewizyjnych, wypozyczanie urzadzen telekomunikacyjnych,
wypozyczanie urzadzen do przesylania informacji, wypozyczanie telefonéw, tacznosé
za pomoca telefonii komoérkowej, ustugi telefoniczne”, zaskarzone decyzje nie zawieraja
nawet drobnego fragmentu uzasadnienia dotyczacego powoddéw, dla ktérych izba
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odwotawcza uwaza, ze ustugi te wraz z uslugami, o ktérych mowa w pkt 84 powyzej,
zaliczaja sie do jednorodnej grupy, co mogtoby usprawiedliwia¢ ogélne uzasadnienie,
jakie przedstawiono w pkt 36 i 37 zaskarzonych decyzji. Ponadto decyzje te nie daja
réwniez wyjasnienia umozliwiajacego zbadanie zasadnosci oceny izby odwolawczej,
wedlug ktérej oznaczenia stowne P@YWEB CARD i PAYWEB CARD nie sa
wystarczajaco odrézniajace w szczego6lnosci w odniesieniu do tych innych ustug.

Natomiast o ile uzasadnienie w pkt 36 zaskarzonych decyzji — zgodnie z ktérym
rozwazane uslugi odnosza sie do pewnej grupy proceséw transmisji informacji
elektronicznych oraz posiadaja bezposredni zwigzek z funkcjonowaniem i uzytkowa-
niem sieci Internetowej oraz generalnie z nowymi technologiami informacji, tak ze
w efekcie mozliwos$¢ realizowania platnosci w tej sieci za pomoca karty chipowej
stanowi wlasciwos¢ tych uslug — jest trafne w przypadku uslug, o ktérych mowa
w pkt 84 powyzej, nie mozna go jednak odnie$¢ do innych ustug nalezacych do
klasy 38. W kazdym razie z takiego ogélnego uzasadnienia nie wynikaja powody, dla
ktérych — w $wietle oznaczenn stownych P@YWEB CARD i PAYWEB CARD —
z punktu widzenia wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsad-
nego konsumenta ustugi te miatyby wykazywaé wystarczajaco bezposredni i konkretny
zwiazek z ptatno$ciami on-line dokonywanymi za pomoca karty.

Ponadto dodatkowy argument przedstawiony przez OHIM w toku rozprawy, jakoby
byto wiadome, ze Internet umozliwia odbiér programéw radiowych i telewizyjnych,
a takze pofaczenia telefoniczne, jest w kazdym razie bezuzyteczny, poniewaz jest
niedopuszczalne, by OHIM w tym stadium przedstawial uzupelnienie uzasadnienia
decyzji nieuzasadnionej zgodnie z art. 253 WE (zob. orzecznictwo przytoczone
w pkt 69 powyzej).

W konsekwencji izba odwolawcza nie uzasadnila dostatecznie rzekomego braku
wystarczajaco odrézniajacego charakteru zgloszonych znakéw towarowych w odnie-
sieniu do ustug, o ktérych mowa w pkt 88 powyzej. W tym zakresie ogdlne uzasadnienie
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zawarte w pkt 36 i 37 zaskarzonych decyzji nie spelnia wymogoéw art. 253 WE oraz
art. 73 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz nie pozwala na poddanie
tychze decyzji skutecznej kontroli sadowe;j.

Zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 56 powyzej nalezy wiec z urzedu
podnie$¢ zarzut o charakterze bezwzglednie wigzacym oparty na braku uzasadnienia
i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonych decyzji réwniez w tym zakresie.

Brak przywolania podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 ust. [ lit. c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Zwazywszy, ze izba odwolawcza nie oparla zaskarzonych decyzji na bezwzglednej
podstawie odmowy rejestracji z art. 7 ust. | lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, dotyczacej
opisowego charakteru zgtoszonych znakéw towarowych (zob. pkt 40 tych decyzji) oraz
ze skarzaca domaga sie jedynie stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonych decyzji
(zob. pkt 14 powyzej), stosowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie
stanowi przedmiotu niniejszego sporu w rozumieniu art. 63 tego rozporzadzenia, a wiec
i przedmiotu kontroli zgodno$ci z prawem, jaka sad wspdlnotowy jest obowigzany
przeprowadzi¢ w rozpoznawanej sprawie (zob. podobnie ww. w pkt 44 wyrok
w sprawie SURFCARD, pkt 85 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Wobec tego argumenty skarzacej dotyczace ewentualnego braku opisowego charakteru
zgloszonych znakéw towarowych sa bezprzedmiotowe i nie ma potrzeby, aby Sad je
badat.

Z calosci powyzszych ustalenn wynika, ze nalezy uwzgledni¢ zarzut naruszenia art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonych decyzji
w zakresie, w jakim stwierdzaja brak charakteru odrézniajacego zgloszonych znakéw
towarowych w odniesieniu do:

— towardw nalezacych do klasy 9, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, z wylaczeniem
skart z ukladem scalonym lub mikroprocesorem, kart magnetycznych kodowa-
nych, kart identyfikujacych magnetycznych lub z mikroprocesorem, kart magne-
tycznych lub z mikroprocesorem ptatniczych, kredytowych lub debetowych” oraz
»mechanizméw na monety lub zetony do wlaczania telewizoréw”;

— uslug okreslonych jako ,agencje informacyjne (aktualnosci) w szczegdlnosci
w sektorze bankowym, laczno$¢ radiowa, laczno$c telefoniczna, nadawanie
telegramow, przekaz telegraficzny, rozpowszechnianie programéw telewizyjnych,
transmisja programéw radiowych, transmisja programéw telewizyjnych, wypozy-
czanie urzadzen telekomunikacyjnych, wypozyczanie urzadzen do przesylania
informacji, wypozyczanie telefonéw, faczno$¢ za pomoca telefonii komérkowej,
ustugi telefoniczne”, nalezacych do klasy 38.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 3 regulaminu, w razie cze$ciowego tylko uwzglednienia zadan kazdej
ze stron Sad moze postanowié, ze koszty zostang rozdzielone albo ze kazda ze stron
poniesie wtasne koszty. W okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy, biorac pod uwage
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stwierdzenie cze$ciowej niewaznosci zaskarzonych decyzji, a w szczeg6lnosci brak
zgdania skarzacej dotyczacego kosztéw, nalezy orzec, ze kazda ze stron poniesie wlasne
koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu

Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 10 lipca 2007 r. (sprawa R 119/2007-1) oraz z dnia 12 wrze$nia
2007 r. (sprawa R 120/2007-1) w cze$ci dotyczacej odmowy rejestracji jako
wspolnotowych znakéw towarowych oznaczen stownych P@YWEB CARD
i PAYWEB CARD dla urzadzen i przyrzadow fotograficznych, kinematogra-
ficznych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urzadzen do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dZwieku lub obrazu; dyskow do rejestracji dzwieku, notesow
elektronicznych, dystrybutoréw automatycznych, taSm wideo, automatéw
biletowych, wydajacych wyciagi bankowe, kamer (aparatéw kinematograficz-
nych), kamer wideo, kaset wideo, CD-ROM-6w, czytnikéw kodéw kresko-
wych, dyskow kompaktowych (audio-wideo), dyskéw kompaktowych optycz-
nych, wykrywaczy falszywych monet, dyskietek, magnetycznych no$nikéw
danych, optycznych nosnikéw danych, monitoréw ekranowych, urzadzen do
przetwarzania informacji, urzadzen do komunikacji wewnetrznej, interfejséw
komputerowych (informatyka), czytnikéw (sprzetu przetwarzania danych),
programéw komputerowych (nagranych), monitoréw (oprogramowanie
komputerowe), komputeréw, komputerowych urzadzen peryferyjnych, opro-
gramowania komputerowego nagranego, sterujacych programéw kompute-
rowych (nagranych), sprzetu radiotelefonicznego, odbiornikéw (audio-
wideo), urzadzen telefonicznych, urzadzen telewizyjnych, urzadzen do
rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, nadajnikéw (telekomunikacja),
procesorow (centralne jednostki przetwarzania), nalezacych do klasy 9, a takze
dla uslug okreslonych jako agencje informacyjne (aktualnos$ci), w szczegol-
nosci w sektorze bankowym, laczno$¢ radiowa, lacznos¢ telefoniczna,
nadawanie telegraméw, przekaz telegraficzny, rozpowszechnianie
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programéw telewizyjnych, transmisja programéw radiowych, transmisja
programéw telewizyjnych, wypozyczanie urzadzen telekomunikacyjnych,
wypozyczanie urzadzen do przesylania informacji, wypozyczanie telefonéw,
laczno$¢ za pomoca telefonii komorkowej, ustugi telefoniczne, nalezacych do
klasy 38 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynaro-
dowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celow rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) i OHIM
pokrywaja wlasne koszty.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 maja 2009 r.

Podpisy
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