EUROHYPO PRZECIWKO OHIM (EUROHYPO)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (trzecia izba)
z dnia 3 maja 2006 r.”

W sprawie T-439/04

Eurohypo AG, z siedziba w Eschborn (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw
M. Klotha i C. Rohnkego, z adresem do doreczen w Luksemburgu,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. von Mihlendahla
i J. Weberndorfera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
6 sierpnia 2004 r. (sprawa R 829/2002-4) dotyczaca rejestracji stownego oznaczenia
EUROHYPO jako wspdlnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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_ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czicz, sedziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 5 listopada 2004 r.,

po zapoznaniu sie¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
23 lutego 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 pazdziernika 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 30 kwietnia 2002 r. Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG,
ktéra nastepnie zmienila nazwe na Eurohypo AG, wniosla do Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z péin. zm.
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Znakiem towarowym objetym zgloszeniem jest oznaczenie stowne EUROHYPO.

Uslugi, ktérych dotyczy zgloszenie, naleza do klasy 36 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

»oprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomosci, ustugi finansowe,
finansowanie, analizy finansowe, inwestycje, ubezpieczenia”.

Moca decyzji z dnia 30 sierpnia 2002 r. ekspert odrzucil zgloszenie na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94 oraz na podstawie art. 7 ust. 2 tego
rozporzadzenia.

W dniu 30 wrzeénia 2002 r. skarzaca odwolala sie od decyzji eksperta. Uzasadnienie
tego odwolania znalazlo si¢ w pi$mie zlozonym w dniu 30 grudnia 2002 r.

W decyzji z dnia 6 sierpnia 2004 r. (zwanej dalej ,zaskarzong decyzja”) Czwarta Izba
Odwolawcza uwzglednila odwolanie w czeéci, uchylajac decyzje eksperta
w odniesieniu do uslug w zakresie ,analiz finansowych, inwestycji, ubezpieczen”.
Odwolanie zostalo natomiast oddalone w odniesieniu do pozostalych ustug
nalezacych do klasy 36, to jest ,spraw finansowych; spraw monetarnych; spraw
nieruchomosci, ustug finansowych, finansowania”. Izba Odwotawcza, powolujac sie
na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, uznala zasadniczo, ze oznaczenie
stowne EUROHYPO mialto w stosunku do tych ostatnich ustug charakter opisowy.
Dodala, ze dotyczy to wszystkich krajéw, w ktérych ludno$¢ postuguje sie jezykiem
niemieckim, i ze na podstawie art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 okoliczno$¢ ta
stanowi wystarczajacy powdd odmowy udzielenia ochrony. Uznala ona ponadto, ze
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elementy ,euro” i ,hypo” zawieraja wyraina wskazéwke co do cech pieciu wyzej
wymienionych rodzajéw uslug i ze polaczenie tych dwéch elementéw w jednym
wyrazie nie sprawia, ze znak towarowy wykazuje charakter opisowy w mniejszym
stopniu.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w czes$ci, w ktérej odwolanie
skarzacej zostalo oddalone;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzaca wskazuje na dwa zarzuty, ktére dotycza odpowiednio naruszenia art. 74
ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94 oraz naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
tego rozporzadzenia.

II - 1274



10

11

12

EUROHYPO PRZECIWKO OHIM (EUROHYPO)

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 74 ust. 1 zdanie
plerwsze rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze z art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94, ktéry
stanowi, iz ,[OHIM] bada stan faktyczny z urzedu”, wynika, ze badanie stanu
faktycznego powinno by¢ dostatecznie dokladne, pozwalajace OHIM na uzyskanie
pewnoséci co do zaistnienia podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7
rozporzadzenia nr 40/94. OHIM nie dysponuje w tym zakresie zadnymi
uprawnieniami dyskrecjonalnymi, za$ decyzje dotyczace rejestracji oznaczen jako
wspdlnotowych znakéw towarowych stanowia decyzje zwiazane. Dlatego tez jesli
podstawy odmowy rejestracji nie wystepuja, zglaszajacy ma prawo do tego, by
zgloszony znak zostal zarejestrowany, jako ze prawo wlasnoéci intelektualnej,
obejmujace prawo o znakach towarowych, nalezy do praw podstawowych Unii
Europejskiej, chronionych w art. 17 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej, proklamowanej w dniu 7 grudnia 2000 r. w Nicei (Dz.U. C 364,
str. 1, zwanej dalej ,kartg”).

Zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza oparla sie w niniejszej sprawie wylacznie na
swojej koncepcji dotyczacej dwéch elementéw skladowych zgloszonego znaku
towarowego: ,euro” i ,hypo”, a dokonane przez nia badanie nie bylo wyczerpujace
i nie pozwolilo na wlasciwa ocene postrzegania oznaczenia stownego EUROHYPO
przez krag odbiorcéw.

Twierdzi ona ponadto, ze w zaskarzonej decyzji znalazly si¢ jedynie ustalenia
dotyczace elementéw ,euro” i ,hypo” z osobna i ze nie zawiera ona zadnych ustaleni
na temat charakteru opisowego zlozonej nazwy ,eurohypo”. Skarzaca twierdzi, ze
gdyby Izba Odwolawcza przeprowadzila badanie w Internecie, stwierdzilaby, ze ta
zlozona nazwa nie wystepuje w nim ani razu w znaczeniu opisowym i ze kazdy
przypadek wystepowania tej nazwy dotyczy jej przedsiebiorstwa. W zalaczniku do
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skargi przedstawia ona 100 pierwszych wynikéw poszukiwan stowa ,eurohypo” na
10 000 znalezionych w Internecie, aby wykazaé, Ze oznaczenie to nie jest
wykorzystywane do opisywania omawianych ustug finansowych.

Poza tym skarzaca twierdzi, ze OHIM nie wykazal, by dany krag odbiorcéw nie
postrzegal znaku towarowego EUROHYPO jako wskazujacego na pochodzenie.

OHIM twierdzi, ze art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94 nie okresla
sposobu, w jaki nalezy przeprowadzi¢ badanie okolicznosci faktycznych.
W przypadku znakéw stownych OHIM powinien uwzgledni¢ potoczne rozumienie
slowa przez krag odbiorcéw lub jego cze$é, do ktérego znak jest adresowany, bez
koniecznosci przeprowadzania bardziej szczegélowego badania — jesli mozliwe jest
stwierdzenie, ze znak nie nadaje sie do rejestracji — przy uwzglednieniu potocznego
rozumienia tego stowa. Zdaniem OHIM jest rzecza oczywista, ze tak wlasnie bylo
w niniejszym przypadku.

Ponadto wynikajace z karty prawo wlasnosci intelektualnej nie jest prawem
bezwzglednym, a wymienione w art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 podstawy odmowy
rejestracji stanowia ograniczenia tego prawa.

Ocena Sadu

Skarzaca twierdzi zasadniczo, ze zaskarzona decyzja narusza art. 74 ust. 1 zdanie
pierwsze rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym ,[w] trakcie postepowania [...]
[OHIM] bada stan faktyczny z urzedu”, z uwagi na to, ze przeprowadzone przez Izbe
Odwotawcza badanie stanu faktycznego nie bylo wyczerpujace.
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W my$l orzecznictwa badanie przeprowadzane przez organ wlasciwy w dziedzinie
znakéw towarowych musi by¢ dokladne i zupelne, tak aby zapobiec bezpodstawnej
rejestracji znakéw towarowych. Z uwagi na pewno$¢ prawa i dobra administracje
nalezy zatem zapewnié, by nie byly rejestrowane znaki, ktérych uzywanie mogloby
by¢ z powodzeniem podwazone przed sadem [zob. odnosnie do pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989 L 40, str. 1) wyrok Trybunalu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01
Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 59 oraz wskazane tam orzecznictwo].

Jednak art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94 nie precyzuje, w jaki
sposéb OHIM powinien przeprowadzi¢ badanie stanu faktycznego.

Poza tym zdolno$¢ danego oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako znak
towarowy nalezy ocenia¢ wylacznie w $wietle wlasciwych przepiséw wspdlnotowych,
przy uwzglednieniu ich wykladni dokonanej przez sad wspdlnotowy. Dlatego tez
wystarczy, ze przy podejmowaniu decyzji Izba Odwolawcza odwolata sie do
kryterium charakteru opisowego, stosujac jego wykladnie przyjeta w orzecznictwie.
Nie miala ona obowigzku przedstawienia stosownych dowodéw [wyroki Sadu z dnia
8 lipca 2004 r. w sprawie T-289/02 Telepharmacy Solutions przeciwko OHIM
(TELEPHARMACY SOLUTIONS), Zb.Orz. str. 1I-2859, pkt 54 oraz z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHMI
(PAPERLAB), Zb.Orz. str. 11-2383, pkt 34].

Izba Odwolawcza zbadala, jakie znaczenie przypisuje elementom ,euro” i ,hypo”
konsument niemiecki, jak réwniez mozliwe znaczenia stowa zlozonego ,eurohypo”
(pkt 13—16 zaskarzonej decyzji). Stwierdzenie, ze w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji
nie ma mowy o wynikach dodatkowych poszukiwan, takich jak wyniki poszukiwania
na stronach Internetu, nie wystarcza, by uznaé, ze Izba Odwotawcza zastapila
rozumienie omawianego sfowa przez dany krag odbiorcéw wlasna jego interpretacja.
Decyzja Izby Odwotawczej o zaniechaniu przeprowadzania dalszych badan
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w sytuacji, w ktérej byla ona na tyle przekonana co do charakteru opisowego
elementéw ,euro” i ,hypo” oraz wyrazu ,eurohypo”, by odmdwi¢ rejestracji znaku,
nie jest sprzeczna z art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94.

Jedli chodzi o fundamentalny charakter prawa wlasnoséci intelektualnej, wynikajacy
— zdaniem skarzacej — z art. 17 ust. 2 karty, ktéry stanowi, ze ,wlasnosé
intelektualna podlega ochronie”, wystarczy stwierdzi¢, ze prawo to nie jest prawem
bezwzglednym i ze wspélnotowe znaki towarowe funkcjonuja w ramach ograniczen,
nalozonych w szczegélnosci przez art. 4 w zw. z art. 7 i 8 rozporzadzenia nr 40/94.

Poza tym, jesli za$ chodzi o przedstawione przez skarzaca w zalaczniku do skargi
wyniki poszukiwan w Internecie, nalezy przypomnieé, ze zadaniem Sadu nie jest
ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przedlozonych po
raz pierwszy przed tym Sadem. Sad obowigzany jest pominaé podnoszone
w postepowaniu przed nim okolicznosci faktyczne, ktére nie byly przedstawione
w postepowaniu przed poszczegélnymi instancjami OHIM [zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM —
Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 61 i 62, utrzymany w mocy
w postepowaniu odwolawczym postanowieniem Trybunalu z dnia 5 pazdziernika
2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Rec. str. [-8993, wyroki Sadu
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(Calandre), Rec. str. 1I-701, pkt 18, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251,
pkt 67, z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz przeciwko OHIM —
Granjas Castell6 (CASTILLO), Rec. str. I1-4835, pkt 46 oraz z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN),
Zb.Orz. str. 11-287, pkt 20].

Wreszcie nalezy wskazaé, ze twierdzenia skarzacej dotyczace dokonanej przez Izbe
Odwotawcza oceny tego, czy dany krag odbiorcéw postrzega oznaczenie stowne
EUROHYPO jako majace opisowy, czy odrézniajacy charakter, zmierzaja do
podwazenia prawidlowosci uzasadnienia zaskarzonej decyzji. W zwigzku z tym
nalezy je przeanalizowa¢ w ramach badania drugiego z podniesionych zarzutéw.

Z powyzszego wynika, ze zarzut pierwszy podlega oddaleniu.
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W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszemia art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Na wstepie skarzaca zwraca uwage, ze Izba Odwolawcza oparla swoja decyzje
o odrzuceniu zgloszenia wylacznie na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Zdaniem skarzacej Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze elementy ,euro” i ,hypo”
moga wywolywa¢ skojarzenia z waluta europejska i stowem ,Hypothek” (hipoteka),
lecz nie uwzglednila ona innych mozliwych znaczen tych dwéch elementéw. ,Euro”
nie wskazuje bowiem jedynie na walute Unii Europejskiej, lecz stanowi takze skrét
od stowa ,Europa”, jak w nazwie samolotu ,Euro-fighter” lub firmy jednej ze spétek
skarzacej ,Eurohypo Europdische Hypothekenbank der Deutschen Bank AG”.
Element ,hypo”, wywodzacy sie z jezyka greckiego, niekoniecznie jest zwiazany
z wyrazem ,Hypothek”, czego dowodem sa niemieckie slowa ,Hypothese”
(hipoteza), ,Hypotenuse” (przeciwprostokatna), ,Hypochonder” (hipochondryk)
czy ,Hypozentrum” (hipocentrum). Poza tym najczeséciej spotykanym typem
obciazenia rzeczowego na nieruchomosci jest ,Grundschuld” (dlug gruntowy).
Skrét ,hypo” nie jest dla niemieckich odbiorcéw skrétem typowym,
w przeciwienstwie do innych skrétéw, takich jak ,Disco” na okreslenie ,Discothek”
(dyskoteka) czy ,Auto” na okreslenie ,Automobil” (automobil).

Skarzaca twierdzi ponadto, ze oznaczenie stowne EUROHYPO, rozpatrywane jako
calo$¢, nie stanowi opisu uslug, w stosunku do ktérych odméwiono rejestracji.
Oznaczenie stowne EUROHYPO nie stuzy powszechnie w jezyku niemieckim do
opisywania ustug finansowych. Wymienione w pkt 12 powyzej wyniki poszukiwan
w Internecie dowodza, ze stowo to zwykle nie wystepuje w znaczeniu opisowym.
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Zasady wyrazone w wyroku w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko
OHIM, Rec. str. I-6251, zwanym dalej ,wyrokiem w sprawie BABY-DRY” znajduja
w pelni zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na to, ze wyraz ,eurohypo”
stanowi ,nowy pomys! leksykalny”, nie za$§ nazwe zwykle uzywana do okreslenia
omawianych ustug finansowych. Ponadto brak myslnika miedzy elementami ,euro”
i ,hypo” podkreéla ich graficzne stopienie si¢, co tworzy bardzo charakterystyczna
kombinacje stéw.

Okolicznosé¢, ze w nazwach wielu innych bankéw wystepuje element ,hypo”,
dowodzi, iz polaczenie sléw zawierajace element ,hypo” ma na celu wskazanie na
pochodzenie handlowe, w szczegdlnosci w omawianym sektorze ustug finansowych.
Oznaczenie stowne EUROHYPO nadaje si¢ zatem do wskazywania na pochodzenie
handlowe tego rodzaju ustug.

Skarzaca podkres$la réwniez, ze aby ocenié, czy dany znak towarowy ma charakter
odrézniajacy, nalezy zbada¢ uzywanie tego znaku. Z uwagi na czeste uzywanie
oznaczenia EUROHYPO w sektorze omawianych ustug oraz z powodu jego czestego
wystepowania w mediach, odbiorcy przywykli do tego oznaczenia i w zwigzku z tym
nabylo ono charakteru odrézniajacego, stanowiacego wymag jego rejestracji jako
znaku towarowego. Aby zilustrowac¢ fakt czestego wykorzystania wyrazu ,eurohypo”,
skarzaca przedstawia w zalaczniku do skargi — oprécz dowodéw wymienionych
w pkt 12 powyzej — takze sprawozdanie z dziatalnoéci swojej grupy za rok 2003,
raport dotyczacy bankéw hipotecznych oraz informacje znajdujace sie na jej stronie
internetowe;j.

Nadto skarzaca twierdzi, ze potwierdzenie zdolnosci oznaczenia slownego EURO-
HYPO do bycia zarejestrowanym stanowia rejestracje szwajcarskiego znaku
stownego EUROHYPO (rejestracja nr 03932/2002) oraz miedzynarodowego
sfownego znaku towarowego EUROHYPO (rejestracja nr 638974), objetego ochrona
na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii, czyli na calym obszarze niemieckojezycz-
nym.
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OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza oparta swoja decyzje o odrzuceniu zgloszenia
znaku towarowego EUROHYPO w odniesieniu do wymienionych wyzej ustug na
przepisach art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ktére to przepisy zostaly
expressis verbis wymienione w zaskarzonej decyzji i ktérych zastosowanie wynika
z treéci tejze decyzji. Nadto wskazane wyzej dwie podstawy odmowy rejestracji
zostaly oméwione w skardze oddzielnie.

OHIM uwaza, ze odbiorcy postrzegaja element ,euro” jako odnoszacy sie do waluty
Unii Europejskiej i ze ma on walor opisowy, nawet jesli przypisuje sie mu znaczenie
~Europa”, z uwagi na to, ze wskazuje on terytorium, na ktérym $wiadczone sa ustugi.
Podobnie element ,hypo” postrzegany jest przez odbiorcéw jako skrét wyrazu
shipoteka”. Inne znaczenia elementu ,hypo” przedstawione przez skarzaca nie sa
istotne, albowiem nie maja zwiazku z wlasciwymi ustugami finansowymi.
Podnoszona przez skarzaca niejasno$¢ znaczen wyrazéw ,euro” i ,hypo” takze jest
bez znaczenia.

Aby wykazaé, ze element ,hypo” jest powszechnie uzywanym skrétem, OHIM
przedstawia w zalaczniku do odpowiedzi na skarge wyniki poszukiwani w Internecie.
Dowdéd ten mozna jego zdaniem dopusci¢, poniewaz dzigki ustaleniom zawartym
w zaskarzonej decyzji skarzaca dysponowala wszystkimi danymi niezbednymi do
zrozumienia tej decyzji i kwestionowania jej zgodnosci z prawem przed Sadem
[wyroki Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-173/00 KWS Saat przeciwko
OHIM (Nuance d’orange), Rec. str. II-3843, pkt 56 i nast. oraz z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie T-216/02 Fieldturf przeciwko OHIM (LOOKS LIKE GRASS...
FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Rec. str. 11-1023, pkt 41].

Izba Odwolawcza stusznie zatem stwierdzila, ze polaczenie dwéch elementéw
seuro” i ,hypo” wcale nie powoduje, ze powstala w ten sposéb calos¢ ma
w mniejszym stopniu charakter opisowy. W stosunku do omawianych uslug stanowi
ona dla przecigtnego konsumenta oferte dotyczaca finansowania lub zarzadzania
zabezpieczonymi hipoteka pozyczkami zaciagnietymi w walucie europejskiego
obszaru walutowego.
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Dalej OHIM twierdzi, ze stan faktyczny wystepujacy w wyroku w sprawie BABY-
DRY rézni sie zasadniczo od okolicznoéci niniejszej sprawy, albowiem w pierwszej
ze spraw chodzilo o nietypowe polaczenie sléw. Jego zdaniem niezwykle istotne jest
natomiast orzecznictwo dotyczace zgloszeri znakdéw zawierajacych przedrostek
seuro”, ktére potwierdza zasadno$¢ praktyki OHIM polegajacej na uznawaniu
elementu ,euro” za majacy charakter opisowy, a nie odrdézniajacy [wyrok Sadu z dnia
7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec.
str. II-1645, pkt 27].

OHIM przypomina, ze stowny znak towarowy, ktéry ma charakter opisowy
w odniesieniu do cech towaréw lub uslug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, jest z tego wzgledu calkowicie pozbawiony charakteru
odrézniajacego w odniesieniu do tychze towaréw lub uslug w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia (wskazany w pkt 19 powyzej wyrok w sprawie
TELEPHARMACY SOLUTIONS, pkt 24).

Jedli chodzi o charakter odrézniajacy znaku towarowego, oznaczenie EUROHYPO
jako calo§¢ nie nadaje sie do tego, by stluzy¢ danemu kregowi odbiorcéw do
odrézniania ustug oferowanych przez skarzaca od uslug pozostalych przedsiebiorstw
z uwagi na to, ze stanowi ono zwyczajne zestawienie sléw, zlozone z dwdéch
opisowych wskazéwek, pozbawione w dodatku fantazji.

Co do argumentu dotyczacego czestego uzywania znaku, OHIM zwraca uwage, ze
jesli mialby on sluzy¢ wykazaniu charakteru odrézniajacego nabytego w drodze
uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, to nie zostal
podniesiony w stosownym czasie. W toku postepowania przed OHIM uczyniono
jedynie wzmianke dotyczaca ogdlnej pozycji skarzacej na rynku, niepoparta zadnymi
dowodami. Liczne dokumenty przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu
wszczetym na podstawie skargi, ktére maja na celu wykazanie czestotliwosci
uzywania omawianego znaku towarowego, nie moga by¢ przez Sad uwzglednione.
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Wreszcie jesli chodzi o wczeéniejsze rejestracje krajowe, OHIM podnosi, ze skarzaca
nie wspomniala o nich ani w postepowaniu przed ekspertem, ani w postepowaniu
przed Izba Odwotawcza. Przypomina on ponadto, ze wspélnotowe prawo o znakach
towarowych stanowi autonomiczna regulacje, a rejestracje krajowe stanowia co
najwyzej dowdd na brak podstaw odmowy rejestracji znaku na danym terytorium.

Ocena Sadu

Nalezy stwierdzi¢, ze — wbrew twierdzeniom OHIM — z pkt 12 i nast. zaskarzonej
decyzji wynika, ze w decyzji o odrzuceniu zgloszenia oznaczenia slownego
EUROHYPO w odniesieniu do uslug w zakresie ,spraw finansowych; spraw
monetarnych; spraw nieruchomosci, ustug finansowych, finansowania” powotano sie
wylacznie na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Jednak dokonana w pkt 13—
16 analiza, ktéra stanowi podstawe wymienionej wyzej decyzji o odrzuceniu, dotyczy
opisowego charakteru oznaczenia stownego EUROHYPO.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna od pozostalych
i powinna by¢ rozpatrywana oddzielnie. Ponadto podstawy te nalezy interpretowaé
w $wietle ogélnego interesu chronionego przez kazda z nich. Interes ogélny brany
pod uwage przy badaniu kazdej z tych podstaw odmowy rejestracji powinien
uwzgledniaé¢ rézne czynniki, w zaleznosci od tego, o ktéra z podstaw rejestracji
chodzi (zob. wyrok Trybunalu z dnia 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-329/02 P
SAT.1 przeciwko OHIM, Rec. str. 1-8317, pkt 25 i wskazane tam orzecznictwo).

Jednak zakresy poszczegblnych podstaw rejestracji, wymienionych w lit. b)—d) tego
przepisu, wyraznie na siebie zachodza (zob. wymieniony w pkt 19 powyzej wyrok
w sprawie TELEPHARMACY SOLUTIONS, pkt 23 i wskazane tam orzecznictwo).
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Z orzecznictwa Trybunalu i Sadu wynika réwniez, ze stowny znak towarowy, ktéry
stanowi opis wlasciwoéci towaréw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, jest tym samym pozbawiony charakteru odrézniajacego
wzgledem tych towaréw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia (zob. wyroki Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie
C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. 1-1699, pkt 19 i w sprawie C-363/99
Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. 1-1619, pkt 86 oraz wymieniony w pkt 19
powyzej wyrok w sprawie TELEPHARMACY SOLUTIONS, pkt 24).

W niniejszej sprawie ocena zgodnoéci zaskarzonej decyzji z prawem wymaga
zbadania, czy Izba Odwolawcza wykazala, ze oznaczenie stowne EUROHYPO ma
w stosunku do ustlug w zakresie ,spraw finansowych; spraw monetarnych; spraw
nieruchomosci, ustug finansowych, finansowania”, nalezacych do klasy 36, charakter
opisowy. Jeéli tak si¢ stalo, odmowa rejestracji stanowi nastepstwo prawidlowego
zastosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego
rozporzadzenia i w zwiazku z tym nie nalezy stwierdza¢ niewazno$ci zaskarzonej
decyzji. Jeéli jednak omawiane oznaczenie nie ma charakteru opisowego
w odniesieniu do uslug wymienionych w zgloszeniu, nalezy zbada¢, czy Izba
Odwotawcza przedstawila inne powody, dla ktérych uznata, ze zgloszone oznaczenie
jest pozbawione charakteru odrdzniajacego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena opisowego charakteru oznaczenia
moze zosta¢ dokonana jedynie w odniesieniu do danych towaréw lub uslug
i z uwzglednieniem sposobu jego rozumienia przez wlasciwy krag odbiorcéw [wyrok
Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(CARCARD), Rec. str. 1I-1963, pkt 25].

Wszystkie ustugi, w stosunku do ktérych odméwiono w niniejszej sprawie
rejestracji, naleza do sektora uslug finansowych i sa okre$lane jako ustugi
w zakresie ,spraw finansowych; spraw monetarnych; spraw nieruchomosci, ustug
finansowych, finansowania”.
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Jesli chodzi o okreslenie docelowego kregu odbiorcéw, Izba Odwotawcza uznala, ze
chodzi o przecigtnego konsumenta. Z uwagi na to, ze omawiane uslugi naleza do
ustug finansowych przeznaczonych dla ogélu konsumentéw, ze stanowiskiem tym
— ktérego skarzaca zreszta nie kwestionuje — nalezy sie zgodzi¢. Jako ze
bezwzgledna podstawa rejestracji zostala podniesiona wylacznie w odniesieniu do
jednego z jezykéw uzywanych w Unii Europejskiej, mianowicie niemieckiego, nalezy
uznad, ze wlasciwy krag odbiorcéw, ktéry podlega uwzglednieniu przy dokonywaniu
oceny charakteru odrézniajacego znaku, stanowia przecietni konsumenci niemiec-
kojezyczni.

W pkt 13 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza zbadala, jakie znaczenie przypisuje
elementom ,euro” i ,hypo” dany krag odbiorcéw, i stwierdzila, ze kazdy z tych
elementéw ma charakter opisowy w odniesieniu do omawianych uslug.

W tym miejscu nalezy przypomnie¢, Ze oznaczenie stowne ma charakter opisowy,
jesli przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen okresla ceche danych towaréw
lub ustug (wyrok Trybunatu z dnia 23 paZdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P
OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. 1-12447 pkt 32 oraz wymieniony w pkt 19
powyzej wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 34).

Sad stwierdza po pierwsze, ze Izba Odwolawcza stusznie zauwazyla, ze dla danego
kregu odbiorcéw element ,euro” oznacza w sektorze finansowym walute bedaca
w obiegu w Unii Europejskiej i jest postrzegany jako opisujacy ten obszar monetarny.
Zatem przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen okresla ceche omawianych
ustug finansowych. Na powyzsze stwierdzenie nie ma wplywu okoliczno$é, ze
element ,euro” moze by¢ réwniez postrzegany — jak twierdzi skarzaca — jako skrét
od stowa ,Europa”.

Stuszne jest takze stwierdzenie Izby Odwolawczej, ze w sektorze ustug finansowych
element ,hypo” przez przecietnego konsumenta jest postrzegany jako skrét od
wyrazu ,hipoteka”. Ustalenia tego nie zmienia fakt, ze — jak twierdzi skarzaca —
wyraz ten moze mie¢ tez inne znaczenia w sektorze medycznym lub w jezyku
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starogreckim. Jako ze hipoteka jest typowym rodzajem zabezpieczenia w sektorze
finansowym, a w szczeg6lnosci w sektorze nieruchomosci, Izba Odwotawcza mogta
zasadnie uznaé, ze dla przecietnego niemieckojezycznego konsumenta jedno
z mozliwych znaczen elementu ,hypo” okresla ceche omawianych uslug finanso-
wych. Argument skarzacej, zgodnie z ktérym najczesciej spotykanym typem
obciazenia rzeczowego na nieruchomosci jest ,Grundschuld”, nie ma znaczenia,
albowiem nie zmienia on faktu, Ze element ,hypo” wywoluje u przecietnego
konsumenta niemieckojezycznego skojarzenie z hipoteka.

W tym wzgledzie nalezy jednak stwierdzi¢, ze nie mozna dopusci¢ dowoddéw
w postaci wynikéw wyszukiwania w Internecie przedstawionych przez OHIM
w zalaczniku do odpowiedzi na skarge. Zgodnie z tym, co zostalo stwierdzone
w pkt 22 powyzej odnosnie do wynikéw wyszukiwania w Internecie przedstawionych
przez skarzaca w zalaczniku do skargi, podnoszone w postepowaniu przed Sadem
okolicznosci faktyczne, ktére nie byly przedstawione w postepowaniu przed
poszczegélnymi instancjami OHIM, sa pomijane. Nalezy odrzuci¢ stanowisko
OHIM, zgodnie z ktérym dowody te mozna dopuscié, poniewaz dzieki ustaleniom
zawartym w zaskarzonej decyzji skarzaca dysponowala wszystkimi danymi
niezbednymi do zrozumienia tej decyzji i kwestionowania jej zgodnoéci z prawem
przed Sadem. W wyrokach w sprawach Nuance d’orange i LOOKS LIKE GRASS...
FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, na ktére powoluje sie OHIM, chodzilo
o to, czy w sytuacji, w ktérej Izba Odwotawcza nie powiadomita strony o wynikach
wyszukiwania w Internecie wskazanych przez nia w treéci decyzji, doszlo do
naruszenia art. 73 rozporzadzenia nr 40/94. Przyjete w tych sprawach stanowisko nie
znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem OHIM przedstawil przed
Sadem dowody, ktére nie byly brane pod uwage przez Izbe Odwolawcza.

Z uwagi na to, ze oznaczenie sfowne EUROHYPO jest wyrazem zlozonym, nalezy
zbada¢, czy ma ono charakter opisowy, podobnie jak jego elementy skladowe.
Zgodnie z orzecznictwem znak towarowy zlozony z wyrazu zawierajacego wylacznie
elementy o charakterze opisowym w odniesieniu do cech zgloszonych towaréw lub
ustug ma charakter opisowy w odniesieniu do cech tych towaréw lub ustug, chyba ze
wystepuje dostrzegalna réznica miedzy tym wyrazem a zwykla suma jego elementéw
skladowych. Oznacza to albo Ze z uwagi na nietypowe dla tych towaréw lub ustug
polaczenie wyraz wywoluje wrazenie, ktére jest dostatecznie dalekie od wrazenia
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bedacego wynikiem zestawienia informacji dostarczanych przez jego elementy
skladowe i wrazenie to dominuje nad zwykla suma znaczen tych elementéw, albo ze
slowo to weszlo do jezyka potocznego, gdzie nabylo wlasnego znaczenia i w zwiazku
z tym jest juz niezalezne od tworzacych je elementéw sktadowych. W tym ostatnim
przypadku nalezy zbadaé, czy slowo, ktére nabylo wlasnego znaczenia, nie ma
réwniez charakteru opisowego (zob. analogicznie wymieniony w pkt 44 powyzej
wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 104).

Nalezy stwierdzi¢ po pierwsze, ze oznaczenie sfowne EUROHYPO stanowi proste
polaczenie dwéch elementéw opisowych, niewywolujace wrazenia dostatecznie
dalekiego od wrazenia wywolanego zwyklym zestawieniem jego elementéw
skladowych, ktére dominowaloby nad suma znaczen tych elementéw. Po drugie,
skarzaca nie wykazala, by to zlozone stlowo weszlo do jezyka potocznego i nabylo
wlasnego znaczenia. Przeciwnie — twierdzi ona, ze oznaczenie stowne EUROHYPO
nie weszlo do potocznego jezyka niemieckiego jako opisujace ustugi finansowe.

Poza tym, wbrew twierdzeniom skarzacej, nie mozna w niniejszej sprawie
zastosowaé rozwiazania przyjetego w wyroku BABY-DRY. Wystepujaca w tamtej
sprawie syntagma stanowila nowy pomys! jezykowy, nietypowy pod wzgledem
struktury, czego nie mozna powiedzie¢ o oznaczeniu sfownym EUROHYPO.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza zgodnie z prawem uznala, iz
oznaczenie slowne EUROHYPO ma charakter opisowy w stosunku do uslug
w zakresie ,spraw finansowych; spraw monetarnych; spraw nieruchomosci, ustug
finansowych i finansowania”, nalezacych do klasy 36, i ze w zwiazku z tym jest ono
pozbawione charakteru odrézniajacego. Z powyzszego wynika, Zze — zgodnie z tym,
co zostalo powiedziane w pkt 45 powyzej — nie ma potrzeby badania, czy Izba
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Odwotawcza przedstawila inne powody, dla ktérych uznata, ze zgloszone oznaczenie
jest pozbawione charakteru odrdzniajacego.

Jesli chodzi o argument dotyczacy czestego uzywania znaku, nalezy stwierdzi¢, ze na
rozprawie skarzaca przyznala, iz zostal on po raz pierwszy podniesiony przed Sadem,
i w zwiagzku z tym konieczne jest orzeczenie o niedopuszczalnosci tego argumentu
oraz dowoddéw przedstawionych na jego poparcie (zob. pkt 30 powyzej) na podstawie
art. 135 § 4 regulaminu Sadu, ktéry stanowi, ze pisma stron nie moga zmienia¢
przedmiotu sporu przed Izba Odwotawcza. W zwiazku z tym, ze argumenty
dotyczace wczesniejszych krajowych rejestracji oznaczenia sfownego EUROHYPO
na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii réwniez zostaly podniesione po raz pierwszy
dopiero w postepowaniu przez Sadem, je takze nalezy uzna¢ za niedopuszczalne
ze wskazanych wyzej powodéw. Nadto nalezy przypomnieé, ze wspélnotowy system
znakéw towarowych jest systemem autonomicznym i stanowigcym pewna calosé,
ktéry ma za zadanie realizacje wlasciwych mu celéw i ktéry stosuje sie niezaleznie od
systeméw krajowych [wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe
Miinchen przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. I11-3829, pkt 47].

Z powyzszego wynika, ze drugi zarzut skarzacej, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, podlega oddaleniu.

W konsekwencji nalezy oddali¢ skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
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zgodnie z zadaniem OHIM nalezy ja obciazy¢ poniesionymi przez ten urzad
kosztami.

Z powyzszych wzgledow

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obciazona kosztami postepowania

Jaeger Tiili Czucz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 3 maja 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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