CITICORP PRZECIWKO OHIM (LIVE RICHLY)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (trzecia izba)

z dnia 15 wrzeénia 2005 r.*

W sprawie T-320/03

Citicorp, z siedziba w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), reprezento-
wana przez adwokatéw V. von Bomhard, A. Rencka i A. Pohlmanna,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, P. Bullocka i A. von
Miihlendahla, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majgcej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Trzeciej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 25 czerwca 2003 r. (sprawa R 85/2002-3) w sprawie
rejestracji sfownego znaku towarowego LIVE RICHLY jako wspélnotowego znaku
towarowego,

* Jezyk postgpowanta: angielski.
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SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E. Cremona, sedziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 grudnia
2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 2 marca 2001 r. skarzaca, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), zlozyta w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego.

Znak, o ktérego rejestracje wniesiono, to slowne oznaczenie LIVE RICHLY.
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Uslugi objete wnioskiem o rejestracje naleza do klasy 36 w rozumieniu Porozumie-
nia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

»Uslugi finansowe i monetarne oraz z zakresu nieruchomodci; w szczegdélnodci
ustugi bankowe; karty kredytowe; finansowanie i kredytowanie dzialalnosci
gospodarczej oraz kredyty konsumenckie; maklerstwo w zakresie hipotek
i nieruchomoé$ci; zarzadzanie, planowanie i doradztwo w zakresie powierniciwa
i nieruchomoéci; inwestycje, doradztwo i asystowanie w sprawach inwestycyjnych;
ustugi maklerskie i prowadzenie negocjacji z osobami trzecimi w celu usprawnienia
bezpiecznych transakcji finansowych; ustugi ubezpieczeniowe; w szczegdlnoéci
zawieranie i sprzedaz ubezpieczeri z zakresu nieruchomosci, ubezpieczeri wypadko-
wych, polis ubezpieczeniowych na zycie i uméw renty”.

Pismem z dnia 3 lipca 2001 r. ekspert sprzeciwil si¢ rejestracji znaku towarowego
LIVE RICHLY z uwagi na brak charakteru odrézniajacego. Skarzaca zakwestiono-
wala stanowisko eksperta i pismem z dnia 8 sierpnia 2001 r. wniosla o dalsze
rozpatrzenie wniosku o rejestracje. Decyzja z dnia 4 grudnia 2001 r. (zwana dalej
»decyzja eksperta”) ekspert podtrzymal odrzucenie zgloszenia znaku towarowego
LIVE RICHLY.

W dniu 22 stycznia 2002 r. skarzaca, na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia
nr 40/94, wniosta do OHIM odwolanie od decyzji eksperta.

Decyzja z dnia 25 czerwca 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjq”) trzecia Izba
Odwolawcza nie uwzglednila odwolania, utrzymujac w mocy decyzje eksperta
o odrzuceniu zgloszenia. Izba Odwolawcza stwierdzila w istocie, ze znak towarowy
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LIVE RICHLY nie spelnia wymogéw art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
w zakresie, w jakim jest on postrzegany przez dany krag odbiorcéw jako zwykle
wyrazenie zachwalajace, a nie jako wskazéwka pochodzenia handlowego omawia-

Przebieg postepowania i Zadania stron

W dniu 15 wrzesnia 2003 r. skarzaca, na podstawie art. 63 rozporzadzenia nr 40/94,
zlozyla w sekretariacie Sadu skarge na zaskarzona decyzje. W nastepstwie zlozenia
przez strong pozwang odpowiedzi na skarge, w ktdrej wskazala ona, ze znak
towarowy LIVE RICHLY zostat dopuszczony przez eksperta do rejestracji dla ustug
ubezpieczeniowych i z zakresu nieruchomosci, skarzaca, na podstawie art. 135 § 2
regulaminu Sadu, wniosta o wyrazenie zgody na przediozenie repliki. Postanowie-
niem prezesa trzeciej izby z dnia 19 lutego 2004 r. skarzacej zezwolono na zlozenie
repliki.

Na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy Sad (trzecia izba) postanowil
przedstawi¢ stronom pytania na pi$mie i otworzy¢ procedure ustng. Strony udzielily
odpowiedzi na pytania Sagdu w przepisanym terminie.

Podczas rozprawy, ktéra odbyla sie¢ w dniu 9 gradnia 2004 r., strony zostaly
wystuchane w przedmiocie swych zadan i odpowiedzi udzielonych na pytania Sadu.
Przy tej sposobnosci strona pozwana potwierdzita, ze znak towarowy LIVE RICHLY
moze zosta¢ zarejestrowany dla ustug ubezpieczeniowych i z zakresu nieruchomoéci.
Wskutek tego potwierdzenia skarzgca przyznala, Ze uslugi te nie beda dalej
przedmiotem sporu przed Sadem, ktory ogranicza si¢ w istocie do ustug
finansowych i monetarnych. Skarzaca o$wiadczyla wreszcie, ze w nastepstwie
wydania wyroku Sadu z dnia 21 paZdziernika 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM
przeciwko Erpo Mobelwerk (Zb.Orz. str. 1-10031) nie podnosi ona dalej, ze dla
celéw stwierdzenia braku charakteru odrézniajacego nalezalo wykazaé,
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CITICORP PRZECIWKO OHIM (LIVE RICHLY)

ze wspolnotowy znak towarowy jest powszechnie uzywany. Te o$wiadczenia stron
zostaly zapisane w protokole z rozprawy.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie strony pozwanej kosztami postepowania.

Strona pozwana wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci niektdrych dowodéw przedstawionych przez
skarzgceq

Argumenty stron

Na poparcie argumentacji w zakresie charakteru odrézniajacego oznaczenia LIVE
RICHLY skarzgca przedstawia kopie dokumentéw bedacych wyciggami z baz danych
dotyczacych znakéw towarowych oraz stron internetowych, majacych na celu
wykazanie, Ze posiada ona wylaczne prawo uzywania zgloszonego oznaczenia dla
omawianych ustug.
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13 Strona skarzaca twierdzi, ze dokumenty te nie sg dopuszczalne, gdyz zostaly one
przedstawione po raz pierwszy w postgpowaniu przed Sadem [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM

- ——(Calandre), Rec. str.. 11-701, pkt 18].

Ocena Sadu

1 Nalezy przypomnieé, ze wniesienie skargi do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci
z prawem decyzji wydawanych przez izby odwolawcze OHIM w rozumieniu art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 oraz ze w ramach sporéw o stwierdzenie niewazno$ci
zgodno$¢ z prawem zaskarzonego aktu nalezy ocenia¢ na podstawie stanu
faktycznego i prawnego istniejacego w chwili wydania tego aktu (wyrok Trybunalu
z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawach potaczonych 15/76 i 16/76 Francja przeciwko
Komisji, Rec. str. 321, pkt 7 oraz wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawach
polaczonych T-177/94 i T-377/94, Rec. str. 11-2041, pkt 119). W konsekwencji
zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpatrzenie stanu faktycznego w $wietle dowodéw
przedstawionych po raz pierwszy w postgpowaniu przed nim. Dowody przedsta-
wione po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem s3 zatem niedopuszczalne (zob.
podobnie ww. w pkt 13 wyrok w sprawie Calandre, pkt 18).

15 W niniejszej sprawie wydaje sig, co nie zostalo zakwestionowane przez skarzaca, ze
nowe dokumenty, ktére przedlozyla ona na poparcie wylacznoéci uzywania znaku
towarowego LIVE RICHLY, zostaly przedstawione po raz pierwszy w postgpowaniu
przed Sadem. A zatem nalezy stwierdzi¢ niedopuszczalno$é tych dokumentéw
skarzacej.

16 Wniosek ten nie moze zosta¢ podwazony argumentami skarzacej przedstawionymi
podczas rozprawy, zgodnie z ktérymi, po pierwsze, przedlozone dokumenty
potwierdzaja jedynie dowody przedstawione juz wczeéniej, po drugie, dowody te
powinny byly zostaé rozpatrzone przez OHIM oraz, po trzecie, dowody te nie
zmieniaja przedmiotu sporu przed Izba Odwolawcza. W istocie, jak powyzej
wskazano w pkt 14, do Sadu nalezy kontrola zgodnosci z prawem decyzji Izby
Odwolawczej. Wynika z tego, ze kontroli tej nalezy dokonaé¢ w odniesieniu do ram
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faktycznych i prawnych sporu, ktére zostaly przedstawione w postepowaniu przed
Izbg Odwolawczy, a zadna ze stron nie moze zmieni¢ nastepnie okolicznosci
faktycznych i prawnych, na podstawie ktérych badana jest zgodnoéé z prawem
decyzji Izby Odwolawczej [wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01
Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. II-383, pkt 16]. Wszakze, jak
to zostalo wskazane powyzej w pkt 15, przedlozone dowody dotyczace stanu
faktycznego sa nowymi dowodami dotyczacymi stanu faktycznego, ktére nie zostaly
przedstawione w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza. Dowody te nie stanowia
zatem ram faktycznych i prawnych sporu, istniejacych w postepowaniu przed Izbg
Odwolawcza w chwili wydania decyzji. Na stwierdzenie to nie wplywa fakt, ze
dowody te jedynie potwierdzaja dowody przedstawione juz wczeéniej lub Ze nie
zmieniaja one przedmiotu sporu w niniejszej sprawie. Tak wigc, majac na uwadze
kontrole zgodnosci z prawem dokonywana przez Sad, nie jest on zobowigzany do
zajecia stanowiska w przedmiocie tych dowodéw. Ponadto w odniesieniu do
argumentu, ze dowody te powinny byly zostaé¢ rozpatrzone przez OHIM z urzedu,
nalezy przypomnie¢, Ze zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 to do stron
nalezy przedstawienie w odpowiednim terminie dowodéw, na ktére pragna si¢ one
powota¢. Wynika z tego, ze OHIM nie mozna zarzuci¢ naruszenia prawa, jezeli
strona nie przedstawila mu dowodéw w odpowiednim terminie.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa do przedstawienia uwag

Argumenty stron

Skarzaca podnosi podwdjne naruszenie jej prawa do przedstawienia uwag, ktére
przystuguje jej na mocy art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze, skarzaca twierdzi, ze chociaz ekspert uzasadnil decyzje o odmowie
rejestracji w oparciu o czysto finansowy aspekt pojecia ,richly” (bogato), Izba
Odwotlawcza oparta swoja decyzje na odmiennej i bardziej dopracowanej definicj,
przedstawionej przez sama skarzaca, zgodnie z ktérg pojecie to oznacza ,w bogaty
lub wyszukany sposéb; w pelni i odpowiednio” (in a rich or elaborate manner; fully
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and appropriately). Ta bardziej dopracowana definicja pojecia ,richly” zostala
jednakze wskazana przez skarzaca na poparcie dopuszczenia do rejestracji
omawianego znaku towarowego. Zdaniem skarZzacej, odmawiajac rejestracji
omawianego znaku na podstawie argumentu skarzacej majacego stuzyé tej

~ rejestracji, Izba Odwolawcza oparla si¢ na calkowicie nowej pizestance:” Okolicz-

no$¢, ze Izba Odwolawcza nie stworzyta skarzacej mozliwosci przedstawienia swoich
uwag wzgledem tej nowej przestanki skutkuje, zdaniem skarzacej, naruszeniem jej
prawa do przedstawienia uwag przyznanego przez art. 73 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 40/94. Powoluje si¢ ona w tym wzgledzie na wyrok Trybunatu
z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie 136/79 National Panasonic przeciwko Komisji
(Rec. str. 2033, pkt 21) oraz na decyzje Izby Odwolawczej z dnia 10 kwietnia 2002 r.
w sprawie R 1112/2000-3 bébé przeciwko BEBE oraz decyzje Izby Odwolawczej
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie R 476/2002-3 MYKO VITAL przeciwko Miko.

Po drugie, skarzgca twierdzi, ze Izba Odwolawcza naruszyla takze jej prawo do
przedstawienia uwag poprzez stwierdzenie, iz poziom uwagi konsumentéw
wzgledem uslug objetych oznaczeniem LIVE RICHLY jest niski, bez zapoznania
si¢ ze stanowiskiem skarzacej w tym wzgledzie.

Strona pozwana twierdzi, ze Izba Odwolawcza w celu potwierdzenia odmowy
rejestracji dokonanej przez eksperta nie wprowadzila nowego znaczenia pojecia
»richly” (bogato). W konsekwencji stwierdza ona, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla
w tym wzgledzie prawa skarzacej do przedstawienia uwag. Strona pozwana nie
ustosunkowuje si¢ w sposéb szczegélny do drugiego zarzutu naruszenia prawa do
przedstawienia uwag.

Ocena Sadu

— Uwagi wstepne

Zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 decyzje OHIM opieraja sie
wylacznie na przyczynach i materiale dowodowym, co do ktérych strony
zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawienia swoich uwag. Przepis ten wyraza
we wspolnotowym prawie znakéw towarowych zasade ochrony prawa do obrony.
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W mysl tej ogélnej zasady prawa wspolnotowego adresatom decyzji wladz
publicznych, ktére wplywaja w istotny sposéb na ich interesy, powinno sie
umozliwi¢ nalezyte przedstawienie ich stanowiska [wyrok Trybunalu z dnia
23 paizdziernika 1974 r. w sprawie 17/74 Transocean Marine Paint przeciwko
Komisji, Rec. str. 1063, pkt 15 oraz wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. 11-683,
pkt 21].

Niniejsza sprawa wiaze si¢ z przeprowadzeniem analizy, czy przyjecie przez Izbe
Odwotlawcza odmiennego od skarzacej rozumowania, opartego na okre§lonym
znaczeniu pojecia ,live richly” oraz czy stwierdzenie przez Izbe Odwolawczg, ze dany
krag odbiorcéw nie jest nazbyt uwazny, stanowia przyczyny, co do ktérych skarzaca
nie miala mozliwosci przedstawienia uwag.

W tym wzgledzie przede wszystkim nalezy zbada¢ odmiennosci pomiedzy decyzja
eksperta a zaskarzona decyzja, gdyz brak réznic pomiedzy tymi decyzjami moze
wyklucza¢ wszelkie naruszenie prawa skarzacej do obrony. Jezeli decyzja Izby
Odwotawczej podtrzymuje jedynie decyzje eksperta w zakresie tych przyczyn, nalezy
uzna¢, ze skarzaca miala mozliwo$¢ przedstawienia uwag co do tych przyczyn
w odwolaniu od decyzji eksperta.

— Znaczenia pojecia ,live richly”

W odniesieniu do znaczenia pojecia ,live richly” nalezy przede wszystkim zauwazyé,
ze w odwolaniu do Izby Odwolawczej skarzaca wskazala, ze pojecie ,rich” zostato
zdefiniowane w sfowniku Collins dictionary jako oznaczajace w pierwszej kolejnoéci
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»posiadajacy bogactwo, wlasno$é itp., posiadajacy duzo” (well supplied with wealth,
property, etc., owning much), natomiast pojecie ,richly” zostalo zdefiniowane w tym
samym stowniku jako ,w bogaty lub wyszukany sposéb; w petni i odpowiednio” (in
a rich or elaborate manner; fully and appropriately).

W odniesieniu do zarzucanego naruszenia prawa do obrony, opartego na
nieprzedstawieniu przez skarzaca uwag co do rozumowania przeprowadzonego
przez Izbe Odwolawczy, ktére opieralo sie na odmiennym od przyjetego przez
eksperta znaczeniu pojecia ,live richly”, nalezy zauwazy¢, ze ekspert zakwestionowal
istnienie charakteru odrézniajacego znaku towarowego skarzacej w nastgpujacy
sposdb:

»Wszyscy inwestorzy, specjaliéci lub amatorzy, zmierzaja do powigkszenia swego
majatku, a kazdy bank, ktéry odnosi pewien sukces, czyni swoich klientéw bogatymi
lub, przynajmniej, stwarza im mozliwo$é bogatego zycia; wszyscy konkurenci
skarzacej prébuja przyciaggna¢ uwage klientéw podobnymi sloganami, ktdre
podkreslaja jedynie ich osiagniecia finansowe.

[...] Fortuny sa tworzone przez inwestycje bardziej niz w jakikolwiek inny sposéb,
mianowicie przez ciezka prace lub dziedziczenie. Czego pragna konsumenci takich
ustug? Sta¢ si¢ bogatymi lub przynajmniej zy¢ bogato.

Oba stowa, »zyé« [live] i »bogato« [richly], naleza do jezyka potocznego; pojecie
»bogaty« ma pozytywny wydiwigk finansowy [...]".

W nastepstwie decyzji eksperta skarzaca podkreslita w odwotaniu do Izby
Odwotawczej, ze pojecia ,live richly” nie nalezy postrzega¢ wylacznie w kontekscie
finansowym, ale réwniez w kontekscie bardziej ogélnym i nieokreslonym, jako Zycie
spelnione lub pelne do$wiadczen.

1I - 3424



CITICORP PRZECIWKO OHIM (LIVE RICHLY)

28 W zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza podtrzymala odmowe rejestracji dokonang
przez eksperta, w szczeg6lnosci z nastepujacych wzgledéw:

»10 [...] Wedlug angielskiego slownika, slowo RICHLY (»bogato«) oznacza
»w bogaty lub wyszukany sposéb; w pelni i odpowiednio« (»in a rich or
elaborate manner; fully and appropriately«).

11 Na podstawie tej definicji uzywanie kombinacji stéw LIVE i RICHLY
w kontekécie ustug objetych zgloszeniem ma jasne przeslanie, majace
zachwalajacy wydiwiek. Informuje ona zainteresowanych konsumentéw
o tym, ze dane uslugi umozliwiaja im bogate zycie.

[...]

14 W odniesieniu do argumentu skarzacej, ze stowo RICHLY moze mieé rézny
wydiwiek, nalezy zauwazy¢, iz odrdzniajacy charakter oznaczenia moze by¢
oceniany wylacznie w odniesieniu do towaréw lub ustug objetych zgloszeniem.
Z tego wlasnie wzgledu ekspert wzial pod uwage sposéb rozumienia stowa
RICHLY zwigzany z uslugami, ktérych dotyczy zgloszenie”.

2 A zatem z decyzji eksperta wynika przede wszystkim, ze pojecie ,richly” bylo
rozwazane w znaczeniu ,posiada¢ pienigdze, bogactwo”, tj. w aspekcie finansowym.
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Nastepnie, z zaskarzonej decyzji wynika, ze definicja stowa ,richly” wskazana przez
Izbe Odwolawcza oznacza w szczegllnoéci ,w bogaty spos6b”. W istocie, jak
wskazuje strona pozwana, pojecie ,rich” znaczy w pierwszej kolejnosci ,posiadajacy
bogactwo, wlasnoé¢ itp., posiadajacy duzo” (well supplied with wealth, property, etc.,

w toku postepowania przed Izbg Odwolawcza wskazala t¢ sama definicje
i w odwolaniu przyznala, ze pojecie ,rich” odpowiada w pierwszej kolejnosci
stowom ,zamozny lub bogaty”. W konsekwencji definicja wskazana przez Izbe
Odwolawczg zawiera w sobie finansowy aspekt pojecia ,richly”, przyjety réwniez
przez eksperta.

Ponadto z pkt 14 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza zaaprobowala
uwzglednione przez eksperta znaczenie pojecia ,richly” w odniesieniu do
specyficznych uslug, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego. Wynika
z tego, ze Izba Odwolawcza nie odeszla od finansowego aspektu pojecia ,richly”.

W konsekwencji znaczenia stowa ,richly” przyjete przez Izbe Odwolawczg nie réznia
sie w rzeczywistoéci od rozpatrywanych przez eksperta.

Okoliczno$¢, ze Izba Odwolawcza wskazala, iz uwzglednila definicje pojecia ,richly”,
ktére obejmuje kilka znaczenn stowa ,richly”, nie podwaza w tym przypadku
przyjetego wniosku. W istocie definicje obejmujaca kilka znaczeii nalezy uznaé za
uwzgledniony, jezeli jedno z tych znaczeri zostalo uwzglednione. W niniejszej
sprawie potwierdzenie przez Izbe Odwolawcza prawidlowosci przyjetego przez
eksperta znaczenia pojecia ,richly” doprecyzowuje, ktére znaczenie zostato
uwzglednione w definicji tego pojecia.
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Wreszcie w odniesieniu do uzywania wyrazenia ,zy¢ bogato lub mieé bogate zycie”
(to lead a rich life or to live a rich life) nalezy zauwazyé, ze wyrazenie to zostato uzyte
zaréwno w decyzji eksperta, jak i w decyzji Izby Odwolawczej. Poniewaz wyrazenie
to opiera si¢ na slowie ,rich”, ktére, jak zostalo wskazane powyzej, wystepuje
w aspekcie finansowym, jego uzycie w zaskarzonej decyzji nie podwaza powyzszych
rozwazan.

W odniesieniu do wskazania przez skarzaca wezesniejszych decyzji OHIM wystarczy
przypomnieé, ze zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych nalezy oceniaé
wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z wykladniag dokonana
przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie wczesniejszej praktyki decyzyjnej OHIM
[zob. wyrok Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko
OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251, pkt 61 oraz powolane
w nim orzecznictwo].

Tytulem uzupelnienia nalezy przypomnieé, ze w kazdym razie Sad orzekl juz
wczedniej, iz izby odwolawcze musza mie¢ mozliwoéé oparcia swych decyzji na
argumentach, ktére nie zostaly przedstawione w postepowaniu przed ekspertem
w zakresie, w jakim zainteresowana strona miala mozliwoéé przedstawienia uwag co
do okolicznosci majacych znaczenie dla stosowania danego przepisu prawa. Zgodnie
z zasada cigglosci funkcjonalnej migdzy ekspertem i izbami odwotawczymi moga
one ponownie rozpatizy¢ zgloszenie, nie bedac ograniczonymi uzasadnieniem
przedstawionym przez eksperta [wyroki Sadu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie
T-122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Ksztalt mydfa), Rec. str. 11-265,
pkt 27 oraz z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie T-198/00 Hershey Foods przeciwko
OHIM (Kiss Device with plume), Rec. str. 11-2567, pkt 25].

W niniejszej sprawie, przyjmujac nawet, ze Izba Odwolawcza przyjela odmienne
stanowisko niz ekspert, wydaje sig, ze, po pierwsze, Izba Odwolawcza nie opatta sig
na nowych okoliczno$ciach faktycznych, co do ktérych skarzaca nie miata
mozliwosci przedstawienia swoich uwag. W istocie, biorac pod uwagg, ze szersze
rozumienie znaczenia slowa ,richly” zostalo wskazane przez sama skarzaca, nie
moze ona twierdzié, iz nie miala ona mozliwosci przedstawienia uwag co do tej
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okolicznoéci. Po drugie, wydaje sig, ze Izba Odwolawcza ograniczyta si¢ wylacznie
do przyjecia odmiennego toku rozumowania niz broniony przez skarzaca.
W konsekwencji, majac na uwadze orzecznictwo powolane powyzej w pkt 36, nie
_moze to stanowi¢ samo w sobie naruszenia prawa skarzacej do obrony.

— Poziom uwagi danego kregu odbiorcéw

Odnoszac si¢ do naruszenia prawa skarzacej do obrony, opartego na braku
mozliwosci przedstawienia uwag w przedmiocie poziomu uwagi danego kregu
odbiorcéw przyjetego przez Izbe Odwolawczg, réwniez nalezy rozpoczaé od analizy
réznic w tym wzgledzie pomiedzy decyzja Izby Odwolawczej a decyzja eksperta.

Drugie zdanie decyzji eksperta brzmi nastepujaco:

»W odpowiedzi na Pafstwa argument, zgodnie z ktérym przeslanie znaku
towarowego jest ogblne i nieokreSlone, nalezy przede wszystkim wskazaé, ze
przestanie to [...] skierowane jest [do] odbiorcéw w szerokim rozumieniu, ktérzy sa
dostatecznie poinformowani oraz dostatecznie uwazni i rozsadni [...]".

Izba Odwotawcza wskazuje odpowiednio w pkt 13 i 15 zaskarzonej decyzji:

»13 W odniesieniu do sposobu postrzegania oznaczenia LIVE RICHLY przez dany
krag odbiorcéw Izba Odwolawcza twierdzi, podobnie jak ekspert, ze slogan ten
sklada si¢ ze sléw jezyka potocznego, ktére w kontekécie uslug objetych
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zgloszeniem rozumiane sg przez odbiorcéw jako zwykle wyrazenie zachwala-
jace, a nie jako wskazéwka pochodzenia handlowego omawianych ustug.

[..]

15 Ponadto nic nie wskazuje na to, ze grupa skladniowa LIVE RICHLY, poza swoim
oczywistym znaczeniem promocyjnym, moze pozwoli¢ danemu kregowi
odbiorcéw na latwe i natychmiastowe rozpoznanie oznaczenia jako znaku
towarowego odrdzniajgcego oznaczone ustugi. Nie znajac kontekstu oznaczenia,
okreslony krag odbiorcéw nie moze dostrzec w nim nic, poza jego znaczeniem
promocyjnym. Dany konsument nie jest nazbyt uwazny. Jezeli oznaczenie nie
wskazuje natychmiastowo pochodzenia przedmiotu zakupu i dostarcza kon-
sumentowi jedynie informacje czysto promocyjng i abstrakcyjng, nie bedzie on
poswigcal czasu na zapoznanie si¢ z réinymi potencjalnymi funkcjami
oznaczenia lub na jego zapamigtanie jako znaku towarowego”.

Skarzaca wywiodta z pkt 15 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym dany konsument
nie jest nazbyt uwazny (not very attentive), ze poziom uwagi danego konsumenta
jest niski (low).

Wskazanie, ze konsument nie jest nazbyt uwazny, nie dowodzi jednakze w sposéb
bezwzgledny, Ze poziom jego uwagi jest niski, W istocie wskazanie to moze takze
oznaczac, ze dany konsument, nie poswigcajac zbytniej uwagi omawianemu znakowi
towarowemu, po$wigca mu niemniej dostateczng uwage.
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W' niniejszej sprawie nalezy zauwazy¢, ze w pkt 13 zaskarzonej decyzji Izba
Odwolawcza potwierdza analize dokonana przez eksperta w zakresie sposobu
postrzegania oznaczenia LIVE RICHLY przez dany krag odbiorcéw. Wszakze
w drugim zdaniu decyzji ekspert stwierdza, ze przeslanie znaku towarowego

skierowane jest do szerokiego kiggu odbiorcéw, ktdry jest nie tylko dostatecznie
poinformowany i rozsadny, ale takze dostatecznie uwazny.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze wskazujac, iz dany konsument nie jest nazbyt
uwazny, Izba Odwolawcza ustalifa w rzeczywistodci, ze dany konsument jest
dostatecznie uwazny. Izba Odwolawcza wylacznie sformulowala w sposéb odmienny
stanowisko eksperta wyrazone w drugim zdaniu jego decyzji.

Majac na uwadze, ze Izba Odwolawcza wylacznie sparafrazowata stanowisko
eksperta, skarzaca niestusznie twierdzi, iz Izba Odwotawcza przyjela niski poziom
uwagi danego kregu odbiorcéw, bez umozliwienia skarzacej przedstawienia uwag
w tym wzgledzie.

Z uwagi na wyzej przedstawione przyczyny zarzuty oparte na naruszeniu prawa
skarzacej do obrony nalezy oddalié.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu obowigzku uzasadnienia

Skarzaca twierdzi w istocie, Ze zaskarzona decyzja nie zostata wasciwie uzasadniona,
gdyz odmawia rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich ustug, dla
ktérych wniesiono o rejestracje, bez wyszczegdlnienia przyczyn, dla ktérych
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zgloszenie zostalo odrzucone w odniesieniu do ustug ubezpieczeniowych i z zakresu
nieruchomogci. Strona pozwana kwestionuje ten zarzut, twierdzac, ze OHIM od
poczatku postepowania dopuszczal rejestracje dla uslug ubezpieczeniowych
i z zakresu nieruchomoéci.

Sad zauwaza, Ze w nastepstwie o§wiadczen strony pozwanej zlozonych na rozprawie,
zgodnie z ktérymi znak towarowy LIVE RICHLY moze zostaé zarejestrowany dla
uslug ubezpieczeniowych i z zakresu nieruchomoéci, skarzaca wyraznie przyznala, ze
przedmiot sporu ogranicza si¢ do uslug finansowych i monetarnych. Skarzaca
cofnela w konsekwencji zarzut oparty na braku uzasadnienia, ktére nie dotyczylo
ustug ubezpieczeniowych i z zakresu nieruchomosci. Sad nie jest zatem zobowiazany
do wypowiedzenia si¢ w przedmiocie tego zarzutu.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji réwniez
z uwagi na to, ze Izba Odwolawcza zawarta w niej bledna wykladnie art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacego bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, opartej na braku jego charakteru
odrézniajacego.

Skarzaca podkresla przede wszystkim, ze zaréwno orzecznictwo Sadu, jak i praktyka
izb odwolawczych potwierdzaja, Ze slogany podlegaja tym samym kryteriom, co
wszystkie inne rodzaje znakéw towarowych [wyrok Sadu z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie T-138/00 Erpo Mobelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT), Rec. str. 1I-3739, pkt 44, oraz decyzja Izby Odwolawczej
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z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie R 73/1998-2 BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING
YOUNG BUT LOOKING GOOD)]. Skarzaca twierdzi, Ze w niniejszej sprawie Izba
Odwolawcza odmdéwila rejestracji s{ownego oznaczenia jedynie ze wzgledu na to, iz
chodzi tutaj o slogan zachwalajacy, nie wypow1ada]ac sig co do ]ego zdolnosc1 do

Nastepnie skarzaca wskazuje, ze Izba Odwolawcza uznala, iz pojecie ,live richly” nie
ma charakteru opisowego. Stwierdzenie to, zdaniem skarzacej, skutkuje tym, ze Izba
Odwolawcza, celem wykazania braku charakteru odrézniajacego omawianego znaku
towarowego, nie moze oprze¢ sie, jak to uczynita w niniejszej sprawie, jedynie na
zachwalajacym charakterze sloganu. Skarzaca powoluje sie w tym wzgledzie na
liczne decyzje izb odwolawczych.

Skarzaca twierdzi, ze wbhrew niczym niepopartemu, zdaniem skarzacej, stanowisku
Izby Odwolawczej, ktéra stwierdzila, iz pojecie ,live richly” jest jedynie zwyklym
wyrazeniem zachwalajagcym o jasnym znaczeniu, pojecie to moze by¢ przedmiotem
odmiennych interpretacji z uwagi na jego ogélny, nieokreslony i dwuznaczny sens,
w szczegblnoéci w odniesieniu do uslug finansowych i monetarnych. Zdaniem
skarzacej zgloszony znak towarowy, LIVE RICHLY, jest gra stéw, kt6ra bynajmniej,
jako taka, nie ma okre$lonego znaczenia, poniewaz prawdopodobnie istnieje tyle
sposob6éw bogatego zycia, ilu jest ludzi, a kazdy konsument dokona takiej
interpretacji tego sloganu, jaka wyda mu si¢ wlasciwa. Ponadto skarzaca twierdzi,
ze konsumenci skonfrontowani z omawianym sloganem beda zaskoczeni, zain-
trygowani lub zdezorientowani, poniewaz nie spodziewaja si¢ oni, ze bank
zaproponuje im ustugi finansowe oferujac im ,Zycie bogato”, co tylko $wiadczy
o odrézniajagcym charakterze znaku towarowego LIVE RICHLY. Na poparcie swej
argumentacji skarzaca powoluje si¢ na definicje pojecia ,rich” w Collins English
Dictionary (wydanie z 1995 r.), odmienne interpretacje pojgcia ,richly” dokonane
przez Izbe Odwolawcza i eksperta, decyzje Izby Odwolawczej z dnia 1 paZdziernika
2001 r. w sprawie R 393/2000-1 ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE, reklamy
w Stanach Zjednoczonych oraz komentarze, ktére sprowokowaly one w Internecie.
Twierdzi ona w szczegdlnodci, ze komentarze te $wiadcza o tym, ze sposdéb
postrzegania tego znaku towarowego przez konsumentéw jest daleki od bycia
prostym i jednolitym.
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Ponadto skarzgaca twierdzi, ze zaskarzona decyzja opiera sie na blednym zalozeniu,
ze poziom uwagi danego kregu odbiorcéw jest niski, podczas gdy w rzeczywistosci
jest on wysoki. Zdaniem skarzacej, przecietny konsument ustug finansowych jest
szczeg6lnie ostrozny i uwazny, gdyz ustug tych nie nabywa si¢ jako ,gotowych do
uzycia” (off the shelf), jak w przypadku dzinséw lub mleka, ale z uwagi na ich
zasadnicza doniosfo$¢ w zyciu tego konsumenta. W konsekwencji przecietny
konsument poéwieca wigcej czasu na poszukiwanie znaczeni tego sloganu,
zapamietujac go latwiej, kiedy odnosi si¢ on do uslug finansowych.

Orzecznictwo Sadu w zakresie slogandéw, jak réwniez praktyka decyzyjna izb
odwolawczych potwierdzaja, zdaniem skarzacej, ze slogan LIVE RICHLY posiada
zdolno$¢ rejestracyjna. W ww. w pkt 50 wyroku w sprawie DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT oraz w wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01
Sykes Enterprises przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (Rec.
str. 11-5179) Sad uznal, po pierwsze, ze wbrew temu, co twierdzi ekspert w pi$mie
z dnia 3 lipca 2001 r., brak charakteru odrézniajacego nie moze wynika¢ ani z braku
elementu fantazyjnego, ani z braku inwencji. Po drugie, Sad stwierdzil, Ze uzywanie
na rynku samego oznaczenia lub oznaczeri podobnych odgrywa decydujaca role
w ramach oceny samoistnego charakteru odrézniajacego znaku towarowego.
Zdaniem skarzgcej, w szczegdlnosci w ww. w pkt 50 wyroku w sprawie DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT Sad wskazal, ze stwierdzenie braku charakteru
odrézniajacego moze zosta¢ uzasadnione wylacznie w przypadku dowiedzenia, iz
omawiany stowny znak towarowy jest powszechnie uzywany. W niniejszej sprawie
skarzaca podkreéla, ze, po pierwsze, strona pozwana nie wykazala uzywania pojecia
slive richly”, oraz, po drugie, Ze pojecie to nie bylo nigdy wczesniej uzywane dla
promowania lub sprzedazy uslug finansowych i monetarnych. Majac na uwadze
niepowtarzalny i niespotykany charakter jej sloganu, skarzaca twierdzi, ze jej znak
towarowy posiada charakter odrézniajgcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Utrwalona praktyka izb odwolawczych réwniez potwierdza zdolno$¢ rejestracyjna
znaku towarowego LIVE RICHLY. Skarzaca wspomina w tym wzgledzie decyzje
z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie R 1090/2000-4 WE GET IT DONE. Utrzymuje
ona, ze z decyzji tej mozna wnioskowad, iz, z jednej strony, granica zakresu
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stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie jest dookre$lona oraz,
z drugiej strony, iz to do OHIM nalezy wykazanie, 7e znak towarowy nie moze
zostac¢ zarejestrowany na podstawie tego artykuly, ze $wiadomoscig, ze dla ustalenia
braku charakteru odrézniajacego nie wystarcza stwierdzenie, iz slogan jest banalny
lub stanowi zwykle wyrazenie zachwalajace. Opierajac si¢ na tej decyzji, skarzaca- — —
twierdzi, ze Izba Odwolawcza nie wyjaénila, dlaczego promocyjne i zachwalajace
cechy pojecia ,live richly” w niniejszym przypadku uniemozliwiaja przecietnemu
konsumentowi ustug finansowych i monetarnych ustalenie zwiazku pomiedzy
oznaczeniem i skarzaca, a w konsekwencji postrzega¢ ten slogan jako znak
towarowy. Skarzaca zwraca uwage, Ze slogan ten moze by¢ réznie interpretowany, ze
dany krag odbiorcéw moze go natychmiastowo zapamigtaé, poniewaz nie oczekuje,
ze instytucja finansowa bedzie promowaé swoje ustugi sloganem tego typu, oraz ze
posiada ona wylaczne prawo uzywania tego sloganu.

Skarzaca wywodzi z biezgcej praktyki izb odwolawczych, ze na potrzeby ustalenia
charakteru odrézniajacego oznaczenia mozna wzigé pod uwage ogélny charakter
sloganu (ww. decyzja w sprawie WE GET IT DONE, decyzja z dnia 25 lutego 2002 r.

‘w sprawie R 135/2000-2 Taking care of the world’s water ... and yours oraz decyzja

z dnia 18 wrze$nia 2001 r. w sprawie R 222/2001-1 TEAM POWER). Z tej praktyki
wywodzi ona réwniez, Ze brak uzywania omawianego sloganu lub jego wariantu na
danym rynku stanowi istotng przestanke tego, ze posiada on samoistny charakter
odrézniajacy (ww. decyzja w sprawie Taking care of the world’s water ... and yours,
ww. decyzja w sprawie TEAM POWER, decyzja z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie
R 153/1998-2 Frither an Spiter denken!, decyzja z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie
R 689/1999-3 UNLOCK THE POTENTIAL oraz decyzja z dnia 5 czerwca 2002 r.
w sprawie R 58/2001-4 WHATEVER WHENEVER).

Skarzaca powoluje sie nastepnie na dokonanie przez OHIM, dla ustug nalezacych do
klasy 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych opisowi: ,ustugi
finansowe, monetarne i z zakresu nieruchomosci”, rejestracji pewnej liczby sloganéw
zawierajacych pojecia ,live” lub ,life”, wéréd ktdérych wystepuja make more of life,
WHERE MONEY LIVES i SO YOU CAN ENJOY LIFE! Wskazuje ona, ze odmowa
rejestracji znaku towarowego LIVE RICHLY dla takich samych uslug stanowi
sprzeczno$g.
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Podnosi ona réwniez pewng liczbe slogan6w zarejestrowanych przez krajowe urzedy
okredlonych paiistw czlonkowskich, $wiadczace o tym, Ze do rejestracji dopuszczono
slogany mniej odrézniajace niz omawiany.

Skarzgca zwraca uwage, ze znak towarowy LIVE RICHLY zostal zarejestrowany dla
takich samych uslug, nalezacych do klasy 36 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego, przez urzedy wlasciwe w przedmiocie znakéw towarowych w licznych
patistwach trzecich, takich jak Australia i Stany Zjednoczone Ameryki. Nawet jesli
przyznaje ona, Ze Stany Zjednoczone Ameryki i Australia nie s3 panstwami
czlonkowskimi, skarzaca stwierdza, ze te rejestracje znaku towarowego LIVE
RICHLY stanowig istotng przestanke zdolnoéci rejestracyjnej tego znaku w krajach
anglojezycznych ogdlnie.

Wreszcie, poniewaz spdr dotyczy jedynie rejestracji znaku towarowego LIVE
RICHLY dla ustug finansowych i monetarnych, skarzaca twierdzi, ze stanowisko
strony pozwanej, zgodnie z ktérym nazwa ta nie jest odrézniajaca dla wspomnianych
usfug z uwagi na to, ze pojecie ,live richly” ma wyraznie przestanie zycia bogato
w sensie materialnym, podczas gdy jest ona odrézniajaca dla ustug ubezpieczenio-
wych i z zakresu nieruchomosci, jest arbitralne, nielogiczne, paradoksalne
i sprzeczne.

Zdaniem skarzacej, wniosek ten jest oparty na duzej zbieznosci, tudziez
identycznosci, zardwno uslug finansowych z uslugami ubezpieczeniowymi, jak
i uslug finansowych z uslugami z zakresu nieruchomoéci, co ponadto bylo
wskazywane przez strong pozwana we wcze$niejszych decyzjach (decyzja Izby
Odwolawczej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie R 498/2001-3 TravelCard
przeciwko AIR TRAVEL CARD, decyzja Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 21 lipca
2003 r. w sprawie 1454-2003 LLOYD przeciwko LLOYDS TSB oraz decyzja
Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie 2451-2003 ADIGSA
przeciwko ADIG GRUPPE GUT FUR IHR GELD).
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Ostateczny paradoks wynika jednakze, zdaniem skarzacej, z uzasadnienia strony
pozwanej dotyczgcego nieodrdzniajacego charakteru znaku towarowego
w odniesieniu do ustug finansowych i monetarnych, opartego na fakcie, ze
przestanie tego znaku towarowego zasadza si¢ na tym, ze omawiane uslugi oferuja

‘danemu kregowi odbiorcéw tym niemniej mozliwos¢ powigkszenia zasobow -

finansowych, a zatem umozliwiaja bogatsze zycie w sensie materialnym. Zdaniem
skarzacej, nawet jesli ten spos6b postrzegania sloganu nalezaloby uznaé za wlasciwy,
czemu ona zaprzecza, to z punktu widzenia konsumenta ustugi ubezpieczeniowe
i z zakresu nieruchomoéci réwniez maja ostatecznie za cel potencjalne wzbogacenie
jednostki. Skarzaca twierdzi w konsekwencji, ze Izba Odwolawcza nie wykazata
braku charakteru odrézniajacego pojecia ,live richly”, do czego jest zobowigzana,
aby odrzuci¢ wniosek o rejestracje tego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Wobec tego nalezy stwierdzi¢ niewaznoé¢ decyzji
o czgsciowej odmowie rejestracji znaku towarowego LIVE RICHLY dla omawianych
ustug.

Strona pozwana kwestionuje argumenty skarzacej i twierdzi, ze zaden z nich nie
podwaza stwierdzenia braku charakteru odrézniajacego znaku towarowego,
o ktérego rejestracje wniesiono.

Ocena Sadu

— Uwagi wstepne

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére pozbawione sg jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego”. Ponadto
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art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, Ze ,[u]step 1 stosuje si¢ bez wzgledu na
fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci Wspdlnoty”.

Jak to orzekl juz wczesniej Sad, znakami towarowymi okre$lonymi w art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 sa w szczegdlnosci takie, ktére nie pozwalaja danemu
kregowi odbiorcéw na dokonanie przy nastgpnym zakupie omawianych towaréw lub
ustug tego samego wyboru, jezeli do$wiadczenie okazalo sie pozytywne, lub tez
odmiennego wyboru, jedli byto ono negatywne [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral przeciwko OHIM (LITE), Rec, str. II-705, pkt 26,
oraz ww. w pkt 22 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 37]. Ma to miejsce
w szczegblnodci, w przypadku gdy oznaczenia s3 powszechnie uzywane w ramach
sprzedazy danych towaréw lub ustug.

Tym niemniej rejestracja znaku towarowego skladajacego si¢ z oznaczen lub
wskazéwek, ktore sa ponadto wykorzystywane jako slogany reklamowe, wyznaczniki
jako$ci lub namowy do kupna towaréw lub uslug, do ktérych znak towarowy sig
odnosi, nie podlega odmowie tylko z tytulu takiego wykorzystywania (zob. podobnie
wyrok Trybunatu z dnia 4 paZdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell,
Rec. str. -6959, pkt 40). Jednakze oznaczenie, ktdre spelnia inne funkcje niz funkcja
znaku towarowego w klasycznym rozumieniu, posiada charakter odrdzniajacy
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jedynie wtedy, gdy moze
byé postrzegane bezpo$rednio jako wskazéwka pochodzenia handlowego oznaczo-
nych towaréw lub uslug, umozliwiajaca danemu kregowi odbiorcéw odréznienie,
bez mozliwego wprowadzenia w blad, towaréw lub uslug wlasciciela znaku
towarowego od towardéw lub ustug posiadajacych odmienne pochodzenie handlowe
[wyrok Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko
OHIM (BEST BUY), Rec. str. 11-2235, pkt 20 i 21].

Oceny charakteru odrézniajacego mozna dokonaé jedynie, po pierwsze, w stosunku
do towar6éw lub uslug, dla ktérych wniesiono o rejestracje, i, po drugie, w stosunku
do sposobu postrzegania przez dany krag odbiorcéw, ztozony z konsumentéw tych
towaréw lub ustug (ww. w pkt 22 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 38 oraz
ww. w pkt 65 wyrok w sprawie LITE, pkt 27).
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Wreszcie z brzmienia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze
minimum charakteru odrézniajacego wystarcza, aby podstawa odmowy rejestracji
zdefiniowana w tym przepisie nie znajdowala zastosowania (ww. w pkt 65 wyrok
w sprawie LITE, pkt 28).

~— W przedmiocie danego kregu odbiorcéw i poziomu jego uwagi

W odniesieniu do danego kregu odbiorcéw nalezy przede wszystkim przypomnied,
ze oznaczone ustugi sa ustugami finansowymi i monetarnymi, nalezacymi do klasy
36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego. Wtasciwy krag odbiorcéw dla tych ustug
sktada si¢ z wszystkich konsumentéw. Oceny charakteru odrézniajacego nalezy
zatem dokonaé, biorgc pod uwage przypuszczalne oczekiwania przecigtnego
konsumenta, wlasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
(zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 Gut
Springenheide i Tusky, Rec. str, I-4657, pkt 31).

Nastepnie nalezy przypomnieé, ze sposéb postrzegania znaku towarowego przez
dany krag odbiorcéw, w tym przypadku przez przecigtnego konsumenta, moze sig
kazdorazowo znacznie rézni¢ ze wzgledu na rodzaj omawianych towaréw lub ustug
(zob. w odniesieniu do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych
si¢ do znakéw towarowych, Dz.U. 1989, L 40, str. 1, wyrok Trybunalu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819,
pkt 26 oraz w odniesieniu do rozporzadzenia nr 40/94 ww. w pkt 16 wyrok
w sprawie Owalna tabletka, pkt 42).
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W tym wzgledzie skarzaca twierdzi, ze wbrew stanowisku Izby Odwolawczej
wiasciwy krag odbiorcéw jest w sposéb oczywisty bardzo uwazny, jezeli chodzi
o uslugi finansowe, gdyz ustugi te nie sg ,gotowe do uzycia” (off the shelf) jak para
dzinséw lub mleko i maja istotne znaczenie dla przyszloéci konsumenta.

Sad przypomina na wstepie, ze wbrew interpretacji bronionej przez skarzaca,
zgodnie z ktéra Izba Odwolawcza uznala, iz poziom uwagi danego kregu odbiorcéw
jest niski, Izba Odwolawcza uznala w rzeczywistosci, iz dany krag odbiorcéw jest
dostatecznie uwazny (zob. powyzej pkt 42 i nast.).

Nastepnie z uwagi na charakter niektérych z omawianych uslug finansowych
i monetarnych konsumenci ci, w jakiej$ czeéci, moga by¢ odbiorcami bardzo
uwaznymi, poniewaz, po pierwsze, zobowigzania podjete przez konsumentéw moga
by¢ relatywnie znaczne oraz po drugie, ustugi te moga by¢ relatywnie skompliko-
wane.

Jednakze ten poziom uwagi moze byé relatywnie niski, jezeli chodzi o wskazéwki
o charakterze promocyjnym, ktére nie sa decydujace dla odbiorcéw dobrze
poinformowanych (zob. podobnie ww. w pkt 54 wyrok w sprawie REAL PEOPLE,
REAL SOLUTIONS, pkt 24, oraz ww. w pkt 66 wyrok w sprawie BEST BUY, pkt 25).

W konsekwencji nalezy uznaé, Zze ogdl oznaczonych uslug skierowany jest do
odbiorcéw wlasciwie poinformowanych i rozsadnych.

1I - 3439



76

77

78

WYROK Z DNIA 15.9.2005 r. — SPRAWA T-320/03

Poza tym, poniewaz stowne oznaczenie LIVE RICHLY zlozone jest z poje¢ w jezyku
angielskim, wladciwy krag odbiorcéw stanowia odbiorcy anglojezyczni, tudziez
odbiorcy posiadajgcy wystarczajaca znajomoé¢ jezyka angielskiego.

— W przedmiocie sposobu postrzegania przez dany krag odbiorcéw

Nalezy dokona¢ oceny sposobu postrzegania przez wlaéciwy krag odbiorcéw
oznaczenia LIVE RICHLY jako znaku towarowego dla ustug finansowych
i monetarnych.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze Izba Odwotawcza stwierdzita, iz oznaczenie
LIVE RICHLY jest sloganem zlozonym z dwéch angielskich stéw rozumianych przez
dany krag odbiorcéw jako zwykle wyrazenie zachwalajace oznaczajace, ze uslugi
skarzacej pozwalaja konsumentom zy¢ bogato. Ponadto Izba Odwolawcza uznala, ze
poza swym oczywistym znaczeniem promocyjnym oznaczenie LIVE RICHLY nie
umozliwia danemu kregowi odbiorcéw tatwego i natychmiastowego zapamigtania go
jako znaku towarowego dla oznaczonych uslug. Z uwagi na to, ze przecigtny
konsument nie jest nazbyt uwazny, jezeli oznaczenie nie wskazuje bezpo$rednio na
pochodzenie oznaczonego towaru lub ustugi, ale jedynie dostarcza mu czysto
promocyjng i abstrakcyjng informacje, nie bedzie on po$wigcal czasu na zapoznanie
si¢ z réznymi, potencjalnymi funkcjami oznaczenia lub na prébe jego zapamietania
jako znaku towarowego. Z tych wzgledéw Izba Odwolawcza stwierdzila, ze
oznaczenie to nie moze stanowi¢ znaku towarowego.

11 - 3440



79

80

81

82

CITICORP PRZECIWKO OHIM (LIVE RICHLY)

Majac na uwadze te rozwazania, skarzaca blednie utrzymuje, ze Izba Odwolawcza
uznala omawiane oznaczenie za niemogace stanowi¢ przedmiotu rejestracji
wylacznie ze wzgledu na to, ze chodzi tutaj o promocyjne wyrazenie zachwalajace.
Ponadto rozwazania te pozwalaja na odrzucenie argumentu skarzacej, ze Izba
Odwolawcza nie wypowiedziala si¢ co do zdolnosci oznaczenia LIVE RICHLY do
odrdzniania usiug skarzacej od uslug jej konkurentéw.

W istocie, uznajac w pkt 15 zaskarzonej decyzji, ze dany krag odbiorcéw nie moze
fatwo i natychmiastowo zapamieta¢ oznaczenia jako znaku towarowego dla
omawianych usiug, Izba Odwolawcza nie ograniczyla si¢ do wywiedzenia braku
charakteru odrdzniajacego omawianego oznaczenia z promocyjnego charakteru
pojecia ,live richly”, ale rozwazyla zdolno$¢ tego oznaczenia do odrézniania,
w odczuciu danego kregu odbiorcéw, towaru skarzacej od towaru jej konkurentéw.

Ponadto w odniesieniu do znakéw zlozonych z kilku elementéw (zlozony znak
towarowy) dla celéw oceny charakteru odrézniajacego nalezy rozpatrzyé znak jako
calos¢ [wyrok Sadu z dnia 20 listopada 2002 r. w polaczonych sprawach T-79/01
i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit pro et Kit Super Pro), Rec. str. 11-4881,
pkt 22].

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, jak to réwniez przyznaly strony, ze chociaz
oznaczenie LIVE RICHLY nie jest wylacznie i bezposrednio opisowe dla danej uslugi
lub towaru, sklada si¢ ono z dwdéch stdéw potocznego jezyka angielskiego, ktére
rozpatrywane lacznie maja niezalezne znaczenie. Oznaczenie to bowiem moze by¢
tatwo zrozumiane jako oznaczajace, ze uslugi skarzacej pozwalaja konsumentom zyé
bogato.
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83 Oczywiscie, chociaz wyrazenie ,zy¢ bogato” mozna rozumie¢ w réiny sposdéb
i w konsekwencji moze ono mie¢ ogélny sens, nalezy dokonaé analizy znaczenia
sfownego znaku towarowego w odniesieniu do ustug okreslonych w zgloszeniu
_znaku towarowego (zob. ww. w pkt 81 wyrok w sprawie Kit pro et Kit Super Pro,
pkt 24, oraz powolane tam orzecznictwo). W zakresie, W jakim omawiany stowny— —
znak towarowy jest utozsamiany z ustugami finansowymi i monetarnymi, mozna go
rozumie(, przede wszystkim, w jego znaczeniu materialnym lub finansowym. Izba
Odwotawcza mogla zatem stusznie stwierdzié, ze oznaczenie LIVE RICHLY
w kontekscie ustug finansowych i monetarnych moze byé¢ pojmowane jako wyrazne,
informacyjne przestanie majace wydiwiek zachwalajacy.

s« Poza tym nalezy stwierdzi¢, ze okoliczno$¢, iz nieopisowe oznaczenie LIVE RICHLY
moze mie¢ kilka znaczen, zZe moze stanowi¢ gre stéw lub tez moze by¢ postrzegane
jako ironiczne, zdumiewajace i nieoczekiwane wcale nie czyni go odrdzniajacym.
Owe réine elementy czynia oznaczenie odrézniajacym wylacznie, jezeli jest ono od
razu postrzegane przez dany krag odbiorcéw jako wskazéwka pochodzenia
handlowego usltug skarzacej i to w celu umozliwienia danemu kregowi odbiorcéw
odréznienia, bez mozliwego wprowadzenia w blad, ustug skarzacej od ustug
majacych inne pochodzenie handlowe [ww. w pkt 66 wyrok w sprawie BEST BUY,
pkt 21; ww. w pkt 54 wyrok w sprawie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, pkt 20,
oraz wyrok Sadu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawach polaczonych od T-146/02 do
T-153/02 Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM (Stojaca torebka), Rec. str. 11-447,
pkt 38].

ss W niniejszej sprawie, jak to réwniez wskazuje Izba Odwolawcza, wlasciwy krag
odbiorcéw w rzeczywistosci bedzie postrzegat to oznaczenie, w kontekscie ustug
finansowych i monetarnych, przede wszystkim jako wyrazenie promocyjne, a nie
jako wskazéwke pochodzenia handlowego omawianych ustug. Oznaczenie LIVE
RICHLY nie posiada elementéw, ktére umozliwilyby, poza jego oczywistym
znaczeniem promocyjnym, fatwe i natychmiastowe zapamigtanie go przez dany
krag odbiorcéw jako odrézniajacego znaku towarowego dla oznaczonych ustug.
Nawet jeéli przyja¢, ze omawiane oznaczenie jest uzywane samodzielnie, bez innych
oznaczeni lub znakéw towarowych, dany krag odbiorcéw nie moze, bez wczeéniej-
szego zwrdcenia jego uwagi, postrzega¢ go inaczej, jak tylko w jego znaczeniu
promocyjnym (ww. w pkt 54 wyrok w sprawie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,
pkt 28).
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W odniesieniu do paradoksalnego charakteru tego stanowiska w zwiazku
z dopuszczeniem przez OHIM rejestracji znaku towarowego LIVE RICHLY dla
uslug ubezpieczeniowych i z zakresu nieruchomosdci nalezy podkreslié, ze
wlasciwo$é Sadu ogranicza sie do stosowania rozporzadzenia nr 40/94 w ramach
sporu, ktéry zostal mu przedlozony do rozpoznania. Oczywiécie, nawet jezeli nalezy
w miare mozliwoéci zachowaé spdéjnosé w ramach uznawania znakéw towarowych,
Sad nie jest zobowigzany do wypowiedzenia si¢ w przedmiocie znakéw towarowych
poza granicami rozpoznawanego przez niego sporu.

— W przedmiocie wylacznego uzywania znaku towarowego przez skarzaca

W odniesieniu do argumentu opartego na nieuwzglednieniu braku uzywania
zgloszonego znaku towarowego skarzaca o$wiadczyta podczas rozprawy, ze
w nastepstwie ww. w pkt 9 wyroku w sprawie OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk,
cofngla ona twierdzenie, zgodnie z ktérym dla stwierdzenia braku charakteru
odrézniajacego OHIM jest zobowigzany wykazaé, ze wspdlnotowy znak towarowy
jest powszechnie uzywany. O$wiadczenie to zostalo zapisane w protokole
z rozprawy. Skarzaca zwraca uwage jednakze, iz brak uzywania znaku towarowego
moze stanowi¢ przestanke tego, ze konkurenci dla oznaczenia swoich wlasnych
ustug nie moga oprze¢ si¢ na tym pojeciu.

Sad przypomina w tym wzgledzie, ze oceny charakteru odrézniajacego znaku
towarowego dokonuje si¢ na podstawie faktu, iz znak ten moze by¢ od razu
postrzegany przez dany krag odbiorcéw jako okreSlenie pochodzenia handlowego
danego towaru lub ustugi (zob. pkt 66 powyzej). Brak wczesniejszego uzywania nie
moze w tym wzgledzie stanowi¢ bezwzglednej przesfanki takiego postrzegania.
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W niniejszej sprawie z uwagi na powyzsze rozwazania brak uzywania, nawet
ustalony, nie podwaza sposobu postrzegania omawianych ustug. Argument skarzacej
nalezy zatem odrzucié.

— W przedmiocie braku charakteru fantazyjnego znaku towarowego

Skarzaca twierdzi, ze ekspert, w piémie z dnia 3 lipca 2001 r., w celu odrzucenia
wniosku o rejestracje niestusznie uwzglednil brak charakteru fantazyjnego znaku
towarowego.

W tym wzgledzie Sad przypomina, ze w $wietle orzecznictwa brak charakteru
odrézniajacego znaku towarowego nie moze wyplywaé z braku elementu
fantazyjnego [wyrok Sadu z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank fiir
Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. str. 1I-1259, pkt 39]
lub minimalnego stopnia inwencji [wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie
T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), Rec. str. II-379, pkt 31 oraz
w sprawie T-136/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Comedy), Rec. str. II-397,
pkt 31], poniewaz wspélnotowy znak towarowy nie jest bezwzglednie rezultatem
procesu twérczego i nie jest oparty na elemencie oryginalnoéci lub fantazji, ale na
jego zdolnosci do indywidualizowania towaréw lub ustug na rynku w stosunku do
towaréw lub uslug tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentéw (ww.
w pkt 65 wyrok w sprawie LITE, pkt 30).

W niniejszej sprawie z zaskarzonej decyzji nie wynika, ze Izba Odwolawcza oparfa
swa oceng¢ na koniecznosci posiadania oryginalnego lub fantazyjnego znaku
towarowego, aby mozna bylo ustali¢ istnienie jego charakteru odrézniajacego.
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Na podstawie art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 przedmiotem skargi do Sadu moze
by¢ jedynie decyzja Izby Odwolawczej. Natomiast skarzaca opiera swéj zarzut na
uwzglednieniu przez eksperta, w piSmie z dnia 3 lipca 2001 r., elementéw
oryginalnosci i fantazji, ktére jednakze nie zostaly uwzglednione w zaskarzonej
decyzji.

W konsekwencji, zakladajac nawet, ze nalezaloby stwierdzié, iz ekspert blednie
uwzglednil w decyzji to kryterium, w braku takiego wskazania w zaskarzonej decyzji
nalezy ten argument odrzucié.

— Woczesniejsze decyzje OHIM i innych organéw

W odniesieniu do argumentéw skarzacej opartych na wczeéniejszych decyzjach
OHIM, sloganach zarejestrowanych przez OHIM i w paristwach cztonkowskich, jak
réwniez dopuszczenia do rejestracji znaku towarowego LIVE RICHLY w painistwach
trzecich nalezy przypomnieé, ze, po pierwsze, wspdlnotowy system znakéw
towarowych jest autonomiczny [wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
T-32/00 Messe Miinchen przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. II-3829, pkt 47}
oraz, po drugie, zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych jest oceniana
wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z wykladnia dokonana
przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie ich wczeéniejszej praktyki decyzyjnej
[ww. w pkt 35 wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 61 oraz wyrok Sadu z dnia 27 lutego
2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE),
Rec. str. 11-723, pkt 66].

Wobec powyiszego argumenty skarzacej oparte na wczeéniejszych decyzjach
OHIM, innych sloganach zarejestrowanych przez OHIM Iub w panstwach
czlonkowskich, jak réwniez rejestracji znaku towarowego LIVE RICHLY
w paristwach trzecich sa bez znaczenia i nalezy je odrzucié.
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W przedmiocie kosztéw

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze z zaskarzonej decyzji nie mozna wnioskowa¢, iz odméwiono
rejestracji znaku towarowego jedynie dla ustug finansowych i monetarnych.
Zdaniem skarzacej, strona pozwana przyznata dopiero w toku niniejszego
postgpowania, ze znak towarowy LIVE RICHLY moze zostaé zarejestrowany dla
ustug ubezpieczeniowych i z zakresu nieruchomogci. W konsekwencji twierdzi ona,
ze strona pozwana powinna zosta¢ obcigzona minimum dwoma trzecimi kosztéw
zwigzanych z niniejszym postgpowaniem.

Podczas rozprawy strona pozwana stwierdzila, ze jej o$wiadczenia dotyczace
rejestracji znaku towarowego dla ustug ubezpieczeniowych i z zakresu nierucho-
moéci nie wywoluja skutkéw w zakresie rozstrzygniecia o kosztach.

Ocena Sqdu

Na podstawie art. 87 § 2 regulaminu Kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Ponadto, zgodnie z art. 87 § 6 regulaminu,
jezeli sprawa nie konczy si¢ wydaniem wyroku, rozstrzygniecie w przedmiocie
kosztéw lezy w granicach swobodnego uznania Sadu.
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10 W niniejszej sprawie strona pozwana wniosla o obcigzenie skarzacej kosztami
postepowania. Wszystkie zarzuty podniesione przez skarzaca zostaly oddalone,
z wyjatkiem zarzutu opartego na braku uzasadnienia, co do ktérego umorzono
postepowanie z uwagi na uécislenia skarzacej dotyczace przedmiotu sporu (zob.
pkt 48 powyzej). Udcislenia skarzacej wynikaly jednakze z o$wiadczen strony
pozwanej, zlozonych po raz pierwszy w toku postgpowania w niniejszej instancji,
dotyczacych rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla ustug ubezpieczeniowych
i z zakresu nieruchomosci, podczas gdy z zaskarzonej decyzji nie wynikalo
wystarczajaco czytelnie, Ze nie s3 one przedmiotem odmowy rejestracji.

11 W tych okoliczno$ciach nalezy obciazy¢ skarzaca jej wiasnymi kosztami, jak réwniez
polowa kosztéw poniesionych przez strong pozwana.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Skarzgca zostaje obcigzona poza wlasnymi kosztami polowa kosztéw
poniesionych przez strone pozwana.

3) Strona pozwana ponosi polowe wlasnych kosztéw.

Jaeger Azizi Cremona

Wiyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 wrzeénia

2005 r.
Sekretarz Prezes
H. Jung M. Jaeger
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