MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN PRZECIWKO OHIM (BESTPARTNER)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)
z dnia 8 lipca 2004 r.”

W sprawie T-270/02

MLP Finanzdienstleistungen AG, z siedziba w Heidelbergu (Niemcy), reprezen-
towana przez adwokata W. Gopferta,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzgdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetirznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
26 czerwca 2002 r. (sprawa R 206/2002-3) w sprawie odmowy rejestracji stownego
znaku towarowego bestpartner,

* Jezyk postgpowania: nicmiecki.
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SAD PIERWSZE] INSTANCIJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w skiadzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N. J. Forwood, sedziowie,
sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga ztozong w sekretariacie Sadu w dniu 28 sierpnia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
19 grudnia 2002 r.,

uwzgledniajac érodki organizacji postgpowania z dnia 16 grudnia 2003 .,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 lutego 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 20 czerwca 2001 r. skarzaca dokonala zgloszenia wspolnotowego znaku
towarowego 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 wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U. z 1994 r. L 11, str. 1), ze zm,
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Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono, bylo oznaczenie stowne
bestpartner.

Ustugi objete wnioskiem o rejestracje naleza do klas 36, 38 i 42 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej Kklasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., w zrewidowanym
i zmienionym brzmieniu, i odpowiadaja, po dokonanej korekcie, nastepujacemu
opisowi:

— »ubezpieczenia, zwlaszcza doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; posred-
nictwo ubezpieczeniowe; uslugi finansowe, doradztwo finansowe; doradztwo
w sprawach zwigzanych z oszczedno$ciami i inwestycjami, doradztwo
inwestycyjne, analizy finansowe, zarzadzanie aktywami, zwlaszcza fundusze
inwestycyjne; inwestycje kapitalowe; zarzadzanie finansowe na rzecz oséb
trzecich; ustugi konsultingowe przy zakupie nieruchomosci; planowanie
inwestycji dotyczacych nieruchomo$ci na rzecz oséb trzecich”, nalezace do
klasy 36;

— nuslugi internetowe, tzn. udostepnianie, przetwarzanie i prezentacja danych za
poérednictwem Internetu”, nalezace do klasy 38;

— »przetwarzanie danych na rachunek oséb trzecich; opracowywanie, tworzenie,
udoskonalanie i aktualizacja programéw stuzacych do redagowania tekstu
i przetwarzania danych oraz do sterowania procesami; doradztwo w sprawach
technicznych i zwigzanych z obstuga komputeréw i programéw do przetwa-
rzania danych; $wiadczenie ustug przez dostawcow uslug internetowych,
zwlaszcza programowanie komputerowe w celu rozwigzan probleméw specy-
ficznych dla Internetu, tworzenie i projektowanie witryn internetowych,
instalowanie i konserwacja Iaczy internetowych i central telefonii internetowej”,
nalezace do klasy 42.
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Decyzja z dnia 2 stycznia 2002 r. ekspert OHIM odrzucit zgloszenie na podstawie
art. 38 rozporzadzenia nr 40/94, w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2
tego rozporzadzenia, stwierdziwszy, iz zgloszone oznaczenie jest wyrazeniem
potocznym i mogloby by¢ zrozumiane jako opisowe hasto reklamowe, pozbawione
charakteru odrézniajacego, przynajmniej w anglojezycznej czeéci Unii Europejskiej.
W dniu 27 lutego 2002 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji eksperta,
na podstawie art. 59 rozporzadzenia 40/94.

Decyzja z dnia 26 czerwca 2002 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzjg”) Trzecia Izba
Odwolawcza oddalita odwolanie, stwierdziwszy, iz zgloszone oznaczenie jest,
z jednej strony, catkowicie pozbawione wymaganego charakteru odrézniajacego,
z drugiej za$ strony zlozone wylacznie z elementéw opisowych.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obcigzenie skarzjcej kosztami postepowania.

Co do prawa

Argumenty stron

Skarzaca podnosi w skardze w pierwszej kolejnoéci zarzut naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim izba odwolawcza nie uznata
charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego i, w drugiej kolejnosci,
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c¢) tego rozporzadzenia w zakresie, w jakim izba
odwolawcza w bledny sposéb zastosowala kryterium oparte na potrzebie
zachowania dostepnoéci oznaczenia.

Skarzaca wywodzi, ze kazde ze sléw ,best” i ,partner” moze byé rozumiane
w réznoraki sposéb. Natomiast wyraz bestpartner, powstaly w wyniku polaczenia
tych stéw, nie jest dwuznaczny i pozwala odbiorcom, do ktérych jest skierowany, to
znaczy przecigtnym konsumentom, jednakze szczeg6lnie dobrze poinformowanym
i dostatecznie uwaznym na wrazliwym rynku ustlug w sektorze ubezpieczen
i finanséw, na odréznienie oferowanych przez nia ustug. Podkredla, iz wyraz
bestpartner jest neologizmem, ktéry nie figuruje w stownikach jako jedno stowo
i powinien by¢ on badany w oderwaniu od elementéw, ktére si¢ nan skiadaja.

W opinii skarzacej z okolicznoéci tych wynika, iz oznaczenie, ktére chciala
zarejestrowaé jako znak towarowy dla ustug finansowych, ubezpieczeniowych
i przetwarzania danych za poérednictwem Internetu, nie stanowi opisu tych ustug.
Tym samym nie istnieje potrzeba zachowania dostgpnosci oznaczenia, ktéra
sprzeciwitaby sig takiej rejestracji. Skarzaca powoluje si¢ w tym wzgledzie na wyrok
Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM
(Cine Action) (Rec. str. II-379, pkt 29) by wykazaé, ze oznaczenie nie ma charakteru
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opisowego w stosunku do ustug, jezeli zwiazek miedzy oznaczeniem i ustuga jest
zbyt luzny i nieokredlony. Skarzaca wywodzi, ze jedynie wskazéwki, ktérych
bezposredni opisowy charakter jest jasny i jednoznaczny, musza pozosta¢ dostepne,
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 40/94. W danym przypadku oznaczenie
bestpartner powinno by¢ uznane za hasto reklamowe.

W odniesieniu do przeprowadzonego za po$rednictwem Internetu badania,
o ktérym mowa w punkcie 4 zaskarzonej decyzji, skarzaca podkreéla, iz fakt, ze
przedmiotowe wyrazenie jest bardzo czgsto uzywane w handlu, nie stanowi
wystarczajacego powodu dla odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Skarzaca podaje przyklady wykorzystania
spornego oznaczenia w dziedzinie domen internetowych i wywodzi, iz wykorzys-
tanie tego oznaczenia w handlu $wiadczy o jego zdolnosci do wskazania, ze dane
ustugi pochodza od okreslonego przedsigbiorstwa.

Z tych samych okolicznoéci wynika ponadto, ze oznaczenie bestpartner nie jest
pozbawione charakteru odrézniajacego w minimalnym wymaganym stopniu
okreslonym w orzecznictwie [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-34/00 Eurocool Logistic przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. I1-683, pkt 39].
W tym wzgledzie skarzaca podkresla, ze brak charakteru odrézniajacego nie moze
wynikaé jedynie z tego, ze przedmiotowe oznaczenie nie jest szczegélnie fantazyjne
lub pozbawione elementu niecodziennego badZ uderzajacego [wyrok Sadu z dnia
5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank fiir Arbeit und Wirtschaft przeciwko
OHIM (EASYBANK), Rec. str. II-1259, pkt 39].

Co wigcej, fakt, ze podobne znaki towarowe, w szczegdlnoéci znaki bestpartner
classic i bestpartner topinvest, zostaly wpisane do prowadzonego przez OHIM
rejestru a takze zarejestrowane w Paristwach Czlonkowskich Wspélnoty, powinien
by¢ traktowany jako przemawiajacy za tym, ze zgloszone oznaczenie moze rowniez
zosta¢ wpisane do rejestru jako znak towarowy.
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Skarzaca odsyta wreszcie do argumentacji, ktérg przestawita przed OHIM, uznajac ja
za integralng czes$¢ skargi.

OHIM odpiera wszystkie zarzuty i argumenty wysunigte przez skarzaca. Tym
samym, w opinii OHIM, izba odwolawcza stusznie odméwita wpisania do rejestru
znaku towarowego zgloszonego przez skarzaca, w szczegélnosci z tej przyczyny, iz
nie posiada ona w minimalnym wymaganym stopniu charakteru odrézniajacego.

Ocena Sqdu

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze skarzaca, w celu ,unikniecia
niepotrzebnych powtérzen”, zamyka skarge wnioskiem o potraktowanie pism
zlozonych w postepowaniu przez OHIM, jako stanowigcych integralng czesé
zarzut6w i argumentéw w niej przedstawionych. Jednakze, zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem, na mocy art. 44 § 1 regulaminu Sadu, ktéry stosuje si¢ do spraw
z zakresu wlasnosci intelektualnej na podstawie przepisu art. 130 § 1 i art. 132 § 1
tego regulaminu, o ile skarga, w odniesieniu do specyficznych zagadnieii, moze by¢
uzupelniana i wspierana poprzez odestanie do fragmentéw dokumentéw do niej
zalaczonych, o tyle ogélne odestanie do innych pism nie moze usunaé¢ braku
zasadniczych elementéw uzasadnienia prawnego, ktére na mocy wskazanych
powyzej przepisdw muszg byé zawarte w samej skardze (wyrok Sadu z dnia
20 kwietnia 1999 r. w sprawach potaczonych T-305/94 do T-307/94, T-313/94 do
T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 i T-335/94 LVM przeciwko
Komisji, Rec. str. 11-931, pkt 39). W konsekwencji skarga jest niedopuszczalna
w zakresie, w jakim odsyta do pism zfozonych przez skarzaca w postepowaniu przed
OHIM z tego wzgledu, ze zawarte w niej ogdlne odestanie nie moze zostaé
powigzane z zarzutem przedstawionym w skardze.

Co do istoty sprawy, nalezy najpierw przypomnieé, ze w myél art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia 40/94 nie s rejestrowane ,znaki towarowe, ktére pozbawione sa
jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”.
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Ponadto, art, 7 ust. 2 rozporzadzenia 40/94 stanowi, iz ,ust. 1 stosuje si¢ bez wzgledu
na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w cze$ci Wspélnoty”.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzié, ze odrézniajacy charakter oznaczenia moze by¢
oceniany tylko, z jednej strony, w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych
dokonano zgloszenia oznaczenia w celu jego rejestracji, a z drugiej strony,
w odniesieniu do sposobu, w jaki jest ono rozumiane przez wlaéciwy krag odbiorcéw
[zob. np. wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. 11-1939, pkt 51].

Co wigcej, nalezy wzigé pod uwage nie tylko dostowne i bezpoérednie znaczenie
wyrazéw uzytych w celu utworzenia oznaczenia zlozonego, ale réwniez skojarzenia,
jakie mogg one wywolaé.

W tym zakresie strony skupily si¢ w swej argumentacji na fakcie, ze oba wyrazy
,best” i ,partner” zostaly zaczerpniete z jezyka angielskiego. Nalezy jednak zauwazy¢,
ze stowa te w nieznacznie zmienionej formie wystgpuja réwniez w innych jezykach
Wspélnoty, w szczegélnosci w jezykach holenderskim i niemieckim. W kazdym
jednak razie, jezeli dla odmowy rejestracji znaku wystarczy, aby podstawy odmowy
rejestracji wystgpowaly jedynie w odniesieniu do pewnej czesci Wspdlnoty, nalezy
stwierdzié, ze w przypadku ustalenia istnienia podstawy odmowy rejestracji w jej
anglojezycznej czesci, zlozonej z dwéch krajow, ewentualne wystapienie takich
przyczyn réwniez w innych czesciach Wspélnoty nie miatoby znaczenia w sprawie.
Dlatego tez nalezy uznaé, dla celéw niniejszego postepowania, ze wlaéciwy krag
odbiorcéw to odbiorcy anglojezyczni.

Ponadto nalezy zauwazyé, ze whadciwy krag odbiorcéw to konsumenci szczegdlnie
uwazni i ostrozni ze wzgledu na specjalistyczny charakter ustug, dla ktérych
dokonano zgloszenia znaku towarowego.
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W niniejszym przypadku oznaczenie sklada sie wylacznie z zaczerpnietych z jezyka
angielskiego sléw ,best” i ,partner”. Wyraz ,best” odnosi si¢ do pojecia jakosci
i pozwala wlasciwemu kregowi odbiorcéw na zrozumienie, iz maja do czynienia
z towarem lub ustuga najlepszej jakosci. Stowo ,partner” uzywane jest w réznych
kontekstach, takze w dziedzinie $wiadczenia uslug, dla opisania pewnego zwiazku
lub partnerstwa i wywotania pozytywnych skojarzein odnoszacych sie do zaufania
i trwalodci. Izba odwolawcza stusznie zreszta podniosta w punkcie 24 zaskarzonej
decyzji, ze we wspoblczesnym jezyku reklamy wyraz ten jest uzywany dla opisania
relacji migdzy dostawca i klientem, przy czym ten pierwszy traktowany jest jako
»partner handlowy” drugiego.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze stowa ,best” i ,partner” to terminy
og6lne, ktérych celem jest jedynie okreslenie jakoéci ustug $wiadczonych przez dane
przedsigbiorstwo jego klientom [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 12 stycznia
2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1,
pkt 26, utrzymany w mocy przez Trybunal wyrokiem z dnia 19 wrzeénia 2002 r.
w spawie C-104/00 P DKV/OHM]I, Rec. str. I-7561, pkt 13-25].

Z rozwazan tych wynika, ze oba wyrazy rozpatrywane osobno stanowia opis ustug,
do ktérych si¢ odnosza. Natomiast stowa stanowigce opis okre$lonych towaréw lub
ustug sa jednocze$nie pozbawione odrézniajacego charakteru w stosunku do tych
towaréw lub ustug [wyrok Sadu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1
przeciwko OHIM (SAT.2), zaskarzony do Trybunalu, Rec. str. 1I-2839, pkt 40].
Byloby inaczej, gdyby w wyniku pofaczenia dwéch stéw powstat wyraz majacy inne
znaczenie niz sekwencja tych stéw nastepujacych po sobie.

Polaczenie tych dwoch wyrazéw bez dokonywania jakichkolwiek zmian graficznych
lub semantycznych nie wnosi samo w sobie Zadnej dodatkowej wartosci mogacej
sprawi¢, ze znak rozpatrywany jako cato$é bedzie w $wiadomoédci wladciwego kregu
odbiorcéw pozwalal na odréznienie ustug skarzacej od ustug $wiadczonych przez
innych przedsigbiorcéw (zob. podobnie ww. w pkt 24 wyrok COMPANYLINE,
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pkt 26). W istocie wyraz bestpartner oznacza, ze sensem dwéch wyrazéw, ktére sig
nan skiadaja jest ,najlepszy partner”, podobnie zreszty jak w przypadku wyrazenia
zlozonego z tych samych, lecz niepolaczonych ze soba stéw ,best partner”. Fakt, iz
owy wyraz nie wystepuje jako taki w stownikach — pisany jako jedno lub dwa stowa
— w zaden sposéb nie wplywa na te ocene.

W konsekwencji oznaczenie bestpartner nie posiada charakteru odrézniajacego
w minimalnym stopniu wymaganym przez orzecznictwo (zob. np. ww. w pkt 12
wyrok EUROCOOL, pkt 39) i izba odwotawcza slusznie stwierdzita, ze podstawa
odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stata
na przeszkodzie rejestracji zgloszonego w niniejszej sprawie znaku towarowego.

Z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz wystarczy, ze jedna
z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji znajdzie swe zastosowanie, aby
oznaczenie nie moglo by¢ zarejestrowane jako wspdlnotowy znak towarowy (ww.
w pkt 24 wyrok COMPANYLINE, pkt 30). Wobec powyzszego skarge nalezy
oddali¢, bez koniecznosci badania pozostalych argumentéw skarzgcej, odnoszacych
sie do art. 7 ust. 1 lit. ¢} rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANCIJI (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami post¢powania.,

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung ]. Pirrung
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