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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba)

z dnia 7 wrze$nia 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny unijny znak towarowy Vermogensmanufaktur — Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji —
Charakter opisowy — Brak charakteru odrézniajacego — Artykul 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 — Artykul 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009)

W sprawie T-374/15

VM Vermogens-Management GmbH, z siedzibg w Diisseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatéw T. Doldego oraz P. Homanna,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPOQO), reprezentowanemu przez
S. Hannego, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

DAT Vermogensmanagement GmbH, z siedziba w Baldham (Niemcy), reprezentowana przez
adwokata H.G. Stachego,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Piatej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 29 kwietnia 2015 r.
(sprawa R 418/2014-5) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
DAT Vermogensmanagement a VM Vermogens-Management,

SAD (szésta izba),
w skladzie: G. Berardis, prezes, S. Papasavvas i O. Spineanu-Matei (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: M. Marescaux, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 9 lipca 2015 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
21 wrze$nia 2015 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu
30 wrze$nia 2015 r.,

uwzgledniwszy zmiany w sktadzie izb Sadu,

uwzgledniwszy przydzielenie sprawy szostej izbie oraz nowemu sedziemu sprawozdawcy,
uwzgledniwszy pismo EUIPO z dnia 15 listopada 2016 r., wlaczone do akt decyzja z dnia 28 listopada
2016 r., oraz uwagi skarzacej i interwenienta w przedmiocie tego pisma zlozone w sekretariacie Sadu,

odpowiednio, w dniach 13 i 12 grudnia 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 marca 2017 r., w ktdrej interwenient nie bral udziatu,

wydaje nastepujacy
Wyrok'

I. Okolicznosci powstania sporu

W dniu 18 grudnia 2009 r. skarzaca, VM Vermogens-Management GmbH, dokonata w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, dla ktérego wniesiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne
Vermogensmanufaktur.

Ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 35 i 36 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréow i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,reklama; zarzadzanie w dzialalnosci handlowej; administrowanie dziatalnosci handlowej;
czynnosci biurowe”;

— Kklasa 36: ,ubezpieczenia; dzialalno$¢ finansowa; dziatalno§¢ monetarna; zarzadzanie finansami,
doradztwo w sprawach finansowych, ustugi zwigzane z nieruchomosciami”.

W dniu 8 lutego 2011 r. zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 26/2011. W dniu 18 maja 2011 r. rozpatrywany znak
towarowy zostal zarejestrowany pod numerem 8770042.

W dniu 30 lipca 2012 r. interwenient, DAT Vermogensmanagement GmbH, zlozyla do EUIPO
wniosek o uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich ustug,
dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany. Na poparcie swego wniosku interwenient przedlozyt
zalaczniki 1-6, przytoczone w pkt 3 decyzji z dnia 29 kwietnia 2015 r. (zwanej dalej ,zaskarzona
decyzja”), w ktorej Pigta Izba Odwotawcza EUIPO uwzglednila jej odwolanie.

W uzasadnieniu tego wniosku powolano podstawe uniewaznienia wskazang w art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporzadzenia.

1 Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.
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W dniu 15 stycznia 2013 r. skarzaca przedstawila uwagi z dnia 9 stycznia 2013 r. i wniosta o oddalenie
w calosci wniosku o uniewaznienie prawa do znaku. W tym wzgledzie przedlozyla ona zalaczniki 1-17,
przytoczone w pkt 5 zaskarzonej decyzji.

W dniu 7 czerwca 2013 r. interwenient przedstawil swe uwagi w przedmiocie uwag skarzacej z dnia
15 stycznia 2013 r. (zwane dalej ,uwagami z dnia 7 czerwca 2013 r.”) i przedlozyl zalaczniki 7-25,
przytoczone w pkt 3 zaskarzonej decyzji. Interwenient wnidst réwniez o przedluzenie terminu na
przedstawienie dodatkowych dowodéw, o zapoznanie sie z ktérymi wystapitaon do Deutsches Patent-
und Markenamt (niemieckiego urzedu ds. patentéw i znakéw towarowych), a ktdérych jeszcze nie
otrzymal.

[...]

W dniu 23 sierpnia 2013 r. interwenient przedstawil nowe uwagi (zwane dalej ,uwagami z dnia
23 sierpnia 2013 r.”), do ktérych zostaly zalaczone, przytoczone w pkt 3 zaskarzonej decyzji zalaczniki
26-30. Wydzial Uniewaznienn blednie zakwalifikowal te uwagi interwenienta jako uwagi skarzacej
i doreczyt je, jako takie, interwenientowi w dniu 2 wrze$nia 2013 r. Poinformowatl on réwniez obydwie
strony o zamknieciu spornego etapu postepowania. W tym samym dniu Wydzial Uniewaznien, po
zauwazeniu swego bledu, uchylil uprzedni komunikat z tego samego dnia w stosunku do skarzace;j.

W dniu 14 pazdziernika 2013 r. EUIPO powiadomilo skarzaca o oddaleniu przedstawionego przez
interwenienta w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosku o przedluzenie terminu z tego wzgledu, ze nie zostal
on przez interwenienta uzasadniony, i o nieuwzglednieniu uwag z dnia 23 sierpnia 2013 r. EUIPO
sprecyzowalo skarzacej, ze odpis pisma interwenienta z dnia 23 sierpnia 2013 r. zostal skarzacej
przekazany jedynie w celach informacyjnych. [...]

W dniu 10 grudnia 2013 r. Wydzial Uniewaznien oddalit w calo$ci wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku. Opart on zasadniczo swa decyzje, miedzy innymi, na fakcie, ze slowo niemieckie ,Manufaktur”
nie moglo mie¢ konkretnego znaczenia, jesli chodzi o ustugi objete zgloszeniem, z uwagi na ich
niematerialny charakter. W konsekwencji jego zdaniem kombinacja niemieckiego stowa ,Vermogen”
z niemieckim slowem ,Manufaktur” miala w dacie dokonania zgloszenia do rejestracji spornego znaku
towarowego (zwanej dalej ,data wlasciwa”) charakter odrézniajacy i nie mogla opisywaé uslug.

W dniu 5 lutego 2014 r. interwenient, dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009,
wniést do EUIPO odwolanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien. W dniu 10 kwietnia 2014 r.
przedlozyl on pismo przedstawiajace podstawy odwolania i zlozyl dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 8 zaskarzonej decyzji. W dniu 25 czerwca 2014 r. skarzaca przedstawila uwagi i przedlozylta
dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9 zaskarzonej decyzji.

Zaskarzona decyzja Piata Izba Odwotawcza EUIPO uwzglednita odwolanie interwenienta. W pierwszej
kolejnosci stwierdzita ona, ze dokumenty przedstawione przed nig przez skarzaca i przez interwenienta
nie byly dowodami uzupelniajacymi i konkretyzujacymi przedstawione juz dowody i ze skorzystata ona
zatem z przyslugujacego jej uznania, aby dokumenty te zaakceptowac¢. W drugiej kolejnosci Izba
Odwotawcza uznala, ze sporny znak towarowy jest opisowy i pozbawiony charakteru odrézniajacego.
W konsekwencji uchylita ona decyzje Wydzialu Uniewaznien i uniewaznita prawo do spornego znaku
towarowego. |...]

III. Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
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— obciazenie EUIPO kosztami postepowania. [...]
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient nie przedstawil formalnie Zadan w odpowiedzi na skarge.

I. Co do prawa

A. W przedmiocie zadan stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji

[...]

1. W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c¢) rozporzgdzenia
nr 207/2009

Skarzaca utrzymuje zasadniczo, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzila, iz sporny znak towarowy ma
w odniesieniu do objetych zgloszeniem ustug charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009. Jej argumenty opieraja si¢ po pierwsze na blednej definicji wlasciwego
kregu odbiorcéw i po drugie na blednej ocenie postrzegania spornego znaku towarowego ocenianego
zaréwno calosciowo, jak i pod wzgledem jego elementéw indywidualnych.

EUIPO i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej. |...]

b) W przedmiocie postrzegania spornego znaku towarowego
[...]

2) W przedmiocie znaczenia niemieckiego stowa ,Manufaktur”

Izba Odwolawcza wskazala zasadniczo w pkt 25 zaskarzonej decyzji, odnoszac si¢ do wersji
internetowej niemieckiego stownika Duden, nie powtarzajac przy tym, w nastepstwie oczywistego bledu
pisarskiego, stowa ,wysoka”, ze niemieckie slowo ,Manufaktur” wywodzitlo sie z facinskich stéw
»manus” (reka) i ,facere” (robi¢) oraz oznaczalo male przedsiebiorstwo przemyslowe lub handlowe,
w ktérym produkty wysoko specjalistyczne byly wytwarzane w calosci lub czesci recznie, co
zapewnialo wysoka jakos¢.

O ile bezsporne jest, ze niemieckie stowo ,Manufaktur” odnosi si¢ do miejsca wytwarzania produktéw,
o tyle skarzaca kwestionuje stwierdzenie, ze moglo ono w dacie wlasciwej zar6wno oznaczaé réwniez
przedsiebiorstwo $wiadczace ustugi, jak i — odsyla¢ do zindywidualizowanych i wysokiej jakosci ustug.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy uzywania niemieckiego stowa ,Manufaktur” w odniesieniu do
ustug, Izba Odwotawcza uznala w pkt 27 zaskarzonej decyzji, ze interwenient udowodnit
w przekonywajacy sposdb mozliwos¢ takiego uzywania w dacie wlasciwej, zwlaszcza w stosunku do
ustug finansowych. Przytoczyla ona zatem niemieckie kombinacje leksykalne ,Finanzmanufaktur”
i ,Kreditmanufaktur” (zwane dalej odpowiednio ,kombinacja »Finanzmanufaktur«” i ,kombinacja
»Kreditmanufaktur«”).

4 ECLL:EU:T:2017:589
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Nalezy zaznaczy¢, ze interwenient dostarczyl w zalaczniku do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. rézne
dowody, przytoczone w pkt 3 zaskarzonej decyzji, wykazujace, ze w dacie wlasciwej niemieckie stowo
»Manufaktur” bylo stosowane w zwiazku z uslugami, w szczegdlnosci finansowymi. Interwenient
przedstawil zatem zalaczniki 10, 11 i 18-21, z ktérych wynika, ze kombinacja ,Finanzmanufatur”
i kombinacja ,Kreditamunfaktur” byly uzywane znacznie wcze$nie;j.

Skarzaca podnosi jednak, ze nalezy uwzglednic¢ fakt, iz wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z szerokiego
kregu odbiorcéw, podczas gdy zalaczniki 10, 11 i 20 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. pochodzily ze
specjalistycznej prasy finansowej, a zalaczniki 18 i 19 dotyczyly specjalistycznych utworéw angielskich
przetlumaczonych na jezyk niemiecki. W tym wzgledzie, z jednej strony, nalezy stwierdzi¢, ze fakt, iz
niemieckie slowo ,Manufaktur” pojawia si¢ w specjalistycznej prasie, nie oznacza, ze wlasciwy krag
odbiorcéw nie bedzie w stanie postrzega¢ zwiazku miedzy tym stowem a ustugami. Majac bowiem na
wzgledzie uslugi objete zgloszeniem, nalezace do klas 35 i 36, wlasciwy krag odbiorcéw, chociaz
skladajacy sie w czesci z szerokiego kregu odbiorcédw (zob. pkt 36 i 37 powyzej), jest sklonny czytaé
specjalistyczna prase, w szczegdlnosci prase finansowa. Z drugiej strony z zalacznikéw 18 i 19 do uwag
z dnia 7 czerwca 2013 r. wynika, ze chodzi tu o ttumaczenia. W kazdym razie w dokumentach tych
zredagowanych w jezyku niemieckim stowo ,,Manufaktur” jest uzywane w powiazaniu z ustugami.

Ponadto argument skarzacej, ze kombinacja ,Finanzmanufaktur” zostata uzyta w zalgcznikach 11 i 17
do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r. w cudzystowie lub jako firma, co nie pozwoliloby na wykazanie jej
charakteru opisowego, jest bez znaczenia. Pytanie dotyczy bowiem kwestii, czy w dacie wlasciwej
niemieckie stowo ,Manufaktur” moglo by¢ uzywane w odniesieniu do ustug. Z rzeczonych
zalacznikow wynika zas, ze tak bylo w tym przypadku, w dodatku w odniesieniu do ustug
finansowych. Z tych samych przyczyn argument, ze niemiecka kombinacja stowna
»Vermogensmanufaktur” (zwana dalej ,kombinacja »Vermogensmanufaktur«”) nie figuruje
w przytoczonych przykladach, i argument, Ze znaczenie niemieckich wyrazéw ,Finanz” i ,Kredit”
uzywanych z niemieckim stowem ,Manufaktur” jest bardziej konkretne niz znaczenie niemieckiego
stowa ,Vermogen” uzywanego z tym ostatnim wyrazem, sa bez znaczenia.

W zwigzku z tym nalezy orzec, ze Izba Odwolawcza mogla stusznie uznaé w pkt 27 zaskarzonej decyzji,
ze w dacie wlasciwej niemieckie stowo ,Manufaktur” moglo kojarzy¢ sie z ustugami.

W drugiej kolejnosci, co si¢ tyczy uzywania niemieckiego slowa ,Manufaktur” jako odnoszacego si¢ do
zindywidualizowanych i wysokiej jakosci ustug, Izba Odwotawcza uznata w pkt 27 zaskarzonej decyzji,
ze interwenient dowiédl w przekonywajacy sposéb istnienie takiego uzywania w dacie wlasciwej.

Skarzaca za§ uwaza, ze nie zostalo dowiedzione, iz niemieckie slowo ,Manufaktur” jest obietnica
zindywidualizowanych lub wysokiej jakosci produktéw. Te argumentacje nalezy jednak oddali¢.

Po pierwsze bowiem, co sie tyczy odniesienia do wysokiej jakosci, w pkt 25 zaskarzonej decyzji, Izba
Odwolawcza uscislifa zasadniczo, odnoszac sie do internetowej wersji niemieckiego stownika Duden,
ze niemieckie slowo ,Manufaktur” oznaczalo male przedsiebiorstwo, w ktérym produkty wysoko
specjalistyczne byly wytwarzane w catosci lub czesci recznie, co zapewnialo wysoka jakos¢ (zob.
pkt. 40 powyzej). Skarzaca za$ nie podwaza tej wywodzacej si¢ z rzeczonego stownika definicji.
Chociaz Izba Odwotawcza nie uscislila, Ze istniala ona w dacie wtasciwej, nalezy jednak zaznaczy¢, ze
zaréwno skarzaca, jak i interwenient przedstawili fragmenty wersji internetowej niemieckiego stownika
Duden, z 2012 r., ktére zawieraly definicje niemieckiego stowa ,Manufaktur” identyczna z definicja
przyjeta przez Izbe Odwolawcza ze wzmianka wyrazu ,wysoka”. Ponadto z poréwnania szdstego
i siddmego wydania wersji papierowej niemieckiego stownika Duden, odpowiednio z 2006 r. i 2011 r.,
wynika, Ze odniesienie do wysokiej jakosci zostalo dodane w drugim z tych wydan. Uwzgledniajac
zatem, podobnie jak uczynilo to EUIPO, fakt, ze ewolucja znaczenia danego wyrazu dokonuje sie
w dluzszym czasie i ze nowe wydanie sfownika wymaga czasu na przygotowanie i zredagowanie, nalezy
stwierdzi¢, ze ewolucja znaczenia niemieckiego stowa ,Manufaktur” z pewno$cia nastapila znacznie
przed rokiem 2011.
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Po drugie, co sie tyczy odniesienia do zindywidualizowanych produktéw, poniewaz jest bezsporne, ze
w dacie wla$ciwej niemieckie stowo ,Manufaktur” odsylalo do idei pracy recznej, wyrazalo ono ideg,
ze produkcja byla bardziej zindywidualizowana niz produkcja fabryczna i produkcja tasmowa.
W dodatku w zataczniku 10 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r., sktadajacym sie z artykulu prasowego
z dnia 15 czerwca 2009 r., niemiecka kombinacja leksykalna ,Finanzmanufakturen” zostala wymieniona
z konotacja, ktéra wskazuje na réznice miedzy, z jednej strony, produkcja fabryczna i tasmowg,
a z drugiej strony, produkcja w manufakturze. Ponadto idea ewoluowania produkcji w manufakturze
w kierunku produkcji fabrycznej, a zatem tasmowej i mniej zindywidualizowanej, wynika réwniez
z zalacznika 21 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r., pochodzacego z 2007 r., w ktérym to zalaczniku
zawarta jest wzmianka o niemieckich wyrazeniach ,Industrialisierung der Kreditprozesse”
(industrializacja procesu kredytowego), ,Die Kreditmanufaktur als Ausgangbasis” (manufaktura
kredytowa jako punkt wyjscia) i ,Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik” (od manufaktury
kredytowej do fabryki kredytowej). Wreszcie idea bardziej zindywidualizowanej wytwoérczosci, ktéra
powinny oferowa¢ banki, wynika z zalacznikéw 18 i 19 do uwag z dnia 7 czerwca 2013 r,
zawierajacych informacje pochodzace z lat 1927 i 1981 i zgodnie z ktérymi zasadniczo banki nie
powinny by¢ centrami posrednictwa finansowego, lecz manufakturami kredytéw.

Powyzsze rozwazania prowadza do wniosku, Ze istnieja wczesniejsze i pézniejsze w stosunku do daty
wlasciwej dowody potwierdzajace definicje niemieckiego slowa, przyjeta w zaskarzonej decyzji. W tym
wzgledzie nalezy przypomnieé, ze Trybunal orzekal wielokrotnie, iz dowody, ktére pomimo iz nosza
date pozniejsza niz data dokonania zgloszenia do rejestracji, pozwalaja na wyciagniecie wnioskéw
odno$nie do sytuacji, ktéra miala miejsce w tej dacie, moga, bez naruszenia prawa, by¢ brane pod
uwage (zob. wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do
C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. réwniez
podobnie postanowienie z dnia 5 pazdziernika 2004 r., Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587,
pkt 41).

Nie popelniajac zatem bledu w ocenie, Izba Odwotawcza doszla zasadniczo do wniosku, ze o ile
w swym pierwotnym znaczeniu niemieckie slowo ,Manufaktur” oznaczalo z pewnoscia
przedsiebiorstwo, w ktérym produkty byly wytwarzane recznie, o tyle w dacie wtasciwej odwotywato
sie ono rowniez do idei zindywidualizowanej i wysokiej jakosci produkcji i moglo by¢ uzywane
w odniesieniu do ustug. [...]
Z powyzszych wzgledéw

SAD (szésta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) VM Vermogens-Management GmbH pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez
Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO).

3) DAT Vermogensmanagement GmbH pokrywa wlasne koszty.
Berardis Papasavvas Spineanu-Matei
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 wrze$nia 2017 r.

Podpisy
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