EURO-INFORMATION PRZECIWKO OHIM (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 12 kwietnia 2011 r.*

W sprawie T-28/10

Euro-Information — Européenne de traitement de linformation, z siedziba
w Strasburgu (Francja), reprezentowana przez A. Grolée, adwokat,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
11 listopada 2009 r. (sprawa R 635/2009-2) dotyczaca rejestracji oznaczenia sfownego
EURO AUTOMATIC PAYMENT jako wspolnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: francuski.
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SAD (czwarta izba),

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jiriméie (sprawozdawca) i M. van der Woude,
sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 26 stycznia 2010 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozona w sekretariacie Sadu w dniu
16 kwietnia 2010 r.,

po zapoznaniu sie z replika ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 28 czerwca 2010 r.,

uwzgledniajac, Ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoncze-
niu procedury pisemnej nie wplynat Zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i po-
stanowiwszy, na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu
art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia fazy ustnej postepowania,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 18 lipca 2008 r. skarzaca, Euro-Information — Européenne de traitement de
Iinformation, dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapio-
nego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wystapiono, to oznaczenie stowne EURO
AUTOMATIC PAYMENT.

Towary i ustugi, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 9, 35-38, 42 i 45
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towardw i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
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Decyzja z dnia 6 kwietnia 2009 r. ekspert uwzglednit zgloszenie dla wszystkich ustug
nalezacych do klas 35, 37, 38, 42 i 45 oraz dla niektérych towaréw i ustug nalezacych
do klas 9 i 36. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 7 ust. 2 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009] odmoéwit on rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla pozostalych
towardw i ustug nalezacych do klas 9 i 36. Owe towary i ustugi odpowiadaja, dla kaz-
dej z przywolanych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,dystrybutory automatyczne, automaty do wydawania banknotéw, bile-
téw, wydrukéw z konta, wyciagéw z konta, automaty platnicze, bankomaty, karty
pamieci lub z mikroprocesorem, karty magnetyczne, karty identyfikacyjne ma-
gnetyczne lub z mikroprocesorem, karty magnetyczne lub z mikroprocesorem
platnicze, kredytowe lub debetowe, czytniki kodéw kreskowych, wykrywacze
falszywych monet, magnetyczne no$niki danych, optyczne noéniki danych, urza-
dzenia do przetwarzania informacji, urzadzenia do komunikacji wewnetrznej,
interfejsy komputerowe (informatyka), czytniki (informatyka danych), oprogra-
mowanie komputerowe (nagrane), oprogramowanie stuzace do zarzadzania kon-
tami bankowymi, monitory (programy komputerowe), komputery, komputerowe
urzadzenia peryferyjne, programy komputerowe nagrane, komputerowe pro-
gramy sterujace (dla komputeréw), sprzet radiotelefoniczny, odbiorniki (audio,
wideo), urzadzenia telefoniczne, telefony przenosne (komérkowe), mechanizmy
na monety lub zetony do wlaczania telewizoréw, nadajniki (telekomunikacja),
centralne jednostki przetwarzania (procesory), programy i sprzet informatyczny
umozliwiajace oferowanie kompleksowych ustug bankowych, towarzystw finan-
sowych i ubezpieczeniowych na odleglo$¢, mianowicie urzadzenia i przyrzady
informatyczne, oprogramowanie stuzace do bezpiecznego dokonywania ptatno-
§ci on-line, urzadzenia i przyrzady do dokonywania platnosci elektronicznych,
mianowicie urzadzenia i przyrzady informatyczne, sprzet informatyczny do
dokonywania ptatnosci elektronicznych, oprogramowanie do przeprowadzania
transakeji ptatnosci elektronicznych, elektroniczne karty platnicze, elektryczne
i elektroniczne urzadzenia do zarzadzania transakcjami finansowymi”;
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— klasa 36: ,uslugi bankowe, uslugi finansowe, transakcje pieniezne, obstuga kart
kredytowych, obsluga kart debetowych, wymiana pieniedzy, transakcje kom-
pensacyjne (wymiana walut), ustugi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami,
ustugi kredytowe, elektroniczny transfer funduszy, operacje finansowe, operacje
pieniezne, transakcje finansowe, elektroniczny transfer papieréw warto$ciowych,
funduszy, kapitatu, akcji, dewiz i innych papieréw warto$ciowych, ustugi doko-
nywania platnoéci on-line w elektronicznej sieci komunikacyjnej, posrednictwo
i transakcje w elektronicznej sieci komunikacyjnej on-line”.

W dniu 5 czerwca 2009 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji eksperta
w zakresie, w jakim na jej mocy odméwiono rejestracji zgloszonego znaku towaro-
wego dla towardw i ustug nalezacych do klas 9 i 36 wymienionych w pkt 4 powyzej.

Decyzja z dnia 11 listopada 2009 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie.

Izba Odwotawcza uznata, przyjmujac za wyznacznik sposéb, w jaki ogét anglojezycz-
nych przecietnych konsumentéw i profesjonalistow we Wspdlnocie Europejskiej po-
strzega zgloszony znak towarowy, ze przyjete przez eksperta znaczenie trzech stéw,
z ktérych sktada sie ten znak, byto prawidlowe. Na tej podstawie ustalita, po pierwsze,
Ze wyrazenie ,euro automatic payment” bezposrednio opisuje przeznaczenie towa-
réw nalezacych do klasy 9, czyli umozliwienie dokonywania automatycznych ptat-
nosci w euro, i po drugie, ze owo wyrazenie dostarcza bezposrednich informacji na
temat przedmiotu uslug nalezacych do klasy 36, czyli dokonywania lub otrzymywa-
nia automatycznych platnosci w euro. W rezultacie Izba Odwotawcza stwierdzita,
ze zgloszony znak towarowy ma charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— zarejestrowanie zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich towaréw i ustug
nalezacych do klas 9 i 36;

— obcigzenie OHIM kosztami poniesionymi przez skarzaca w postepowaniu admi-
nistracyjnym i przed Sadem.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci drugiego zZgdania skargi

OHIM podnosi zarzut niedopuszczalnosci wobec drugiego zadania skargi w zakresie
dotyczacym skierowania przez Sad do OHIM nakazu dokonania rejestracji zgloszo-
nego znaku towarowego dla wszystkich towardw i ustug wskazanych w zgtoszeniu.

W drugim zadaniu skarzaca domaga sie od Sadu zarejestrowania zgloszonego znaku
towarowego.

Zadanie to mozna interpretowaé dwojako. Z jednej strony moze ono by¢ rozumiane
jako majace na celu nakazanie OHIM przez Sad dokonania rejestracji zgtoszonego
znaku. W mys$l utrwalonego orzecznictwa jednak zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzg-
dzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009) OHIM jest zo-
bowigzany do podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie¢ do orzeczenia
sadu Unii. A zatem Sad nie moze kierowa¢ do OHIM nakazéw. To OHIM bowiem
zobowiazany jest zastosowac sie do zawartego w wyroku Sadu rozstrzygniecia i jego
uzasadnienia [wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubi-
shi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. 1I-433, pkt 33; z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM - Johnson
& Johnson (monBeBé), Zb.Orz. s. I1-1401, pkt 24; z dnia 15 marca 2006 r. w spra-
wie T-35/04 Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia przeciwko OHIM — Ferrero (FERRO),
Zb.Orz. s. 11-785, pkt 15].

Z drugiej strony drugie zadanie skarzacej moze by¢ rozumiane jako majace na celu
zmiane przez Sad zaskarzonej decyzji w rozumieniu art. 65 ust. 3 rozporzadzenia
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nr 207/2009 poprzez wydanie decyzji, ktéra powinna byla wydac izba odwotawcza
zgodnie z przepisami rozporzadzenia nr 40/94. Tymczasem wlasciwe w tym zakresie
instancje OHIM nie wydaja formalnej decyzji stwierdzajacej zarejestrowanie wspol-
notowego znaku towarowego, ktdra to decyzja moglaby sta¢ sie przedmiotem odwo-
tania. W konsekwencji izba odwolawcza nie jest wlasciwa do rozpoznania zadania,
ktérego celem jest dokonanie przez nia rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego.
W tych okolicznosciach do Sadu nie nalezy réwniez rozpoznanie zadania reformato-
ryjnego, zmierzajacego ku temu, by Sad zmienit z takim wlasnie skutkiem decyzje
izby odwotawczej [postanowienie Sadu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie T-285/08
Securvita przeciwko OHIM (Natur-Aktien-Index), Zb.Orz. s. [1-2171, pkt 14, 17-23].

W rezultacie drugie zadanie skarzacej nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalne.

W przedmiocie dopuszczalno$ci dokumentéw przedstawionych w zalaczniku 9 do
skargi

OHIM utrzymuje, ze zalacznik 9 do skargi jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim
zawiera dowody, ktdre nie zostaly przedstawione w postepowaniu administracyjnym.

Skarzaca nie kwestionuje okolicznosci, ze omawiane dowody sa nowe.

W tym zakresie przypomnienia wymaga, ze zgodnie z orzecznictwem skarga do
Sadu ma na celu dokonanie kontroli zgodnosci z prawem decyzji izb odwotawczych
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OHIM w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009, a zatem zadaniem Sadu nie
jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przedlozonych
przed nim po raz pierwszy. Dopuszczenie takich dowodéw jest bowiem niezgodne
z art. 135 § 4 regulaminu postepowania, zgodnie z ktérym pisma stron nie moga
zmienia¢ przedmiotu sporu przed izbg odwotawcza [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(Calandre), Rec. s. I1-701, pkt 18].

W niniejszej sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze dowody zawarte w zataczni-
ku 9 do skargi zostaly przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem.
Tak wiec nalezy je odrzuci¢ z powodu niedopuszczalnosci.

Co do istoty

Na poparcie skargi podniesiono dwa zarzuty dotyczace, odpowiednio, naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 i naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

Argumenty stron

W ramach zarzutu pierwszego skarzaca podnosi, ze z punktu widzenia wlasciwego
kregu odbiorcéw miedzy spornym oznaczeniem a towarami i ustugami, dla ktérych
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odmowiono rejestracji, nie istnieje wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek.
W rezultacie zgloszony znak towarowy nie ma charakteru opisowego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

Po pierwsze, co sie tyczy znaczenia wyrazéw skladajacych sie na omawiane oznacze-
nie, skarzaca utrzymuje z jednej strony, ze stowo ,euro” moze by¢ rozumiane jako
odestanie do wspdlnej waluty europejskiej, a z drugiej strony, ze stowo ,payment”
oznacza ,paiment” (ptatnos$¢) w jezyku francuskim. Jezeli chodzi o wyraz ,,automa-
tic”, ktéry mozna przettumaczy¢ w jezyku francuskim jako ,automatyczny’, skarzaca
twierdzi, ze oznacza on ,dokonywany bez udziatlu elementu woli”. Skarzaca utrzymu-
je ponadto, Ze wyraz ,automatic” nie ma zadnego szczegdlnego znaczenia w kontek-
$cie bankowosci czy finanséw.

Po drugie, odnoszac sie do wyrazenia ,euro automatic payment” postrzeganego jako
calosé¢, skarzaca podnosi, ze okolicznos¢, iz skladajace sie na nie wyrazy sa natych-
miast rozpoznawalne, nie nadaje znakowi juz z tego tylko wzgledu charakteru opiso-
wego. Utrzymuje ona, ze chociaz Izba Odwolawcza nie przedstawila znaczenia wy-
razenia ,euro automatic payment’, wydawala si¢ ona opiera¢ na znaczeniu przyjetym
przez eksperta, a mianowicie ,ptatno$¢ automatyczna dokonywana w euro” Tymcza-
sem wyrazenie to jest pozbawione bezposredniego, jasnego i natychmiast rozpozna-
wanego znaczenia, jesli wzia¢ pod uwage wlasciwy krag odbiorcéw i rozpatrywane
towary. W istocie wyrazenie ,euro automatic payment” stanowi dla konsumentéw
jedynie nieokreslone pojecie, poniewaz jest co najmniej malo przyjete, by ptatnosé
dokonywata si¢ w spos6b automatyczny, czyli bez wyrazenia woli.

Po trzecie, skarzaca utrzymuje, ze zgloszony znak towarowy nie stanowi opisu towa-
réow nalezacych do klasy 9, dla ktérych odmdwiono rejestracji tego znaku.
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W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi z jednej strony o ,karty pamieci lub z mikro-
procesorem, karty magnetyczne, karty identyfikacyjne magnetyczne lub z mikro-
procesorem, karty magnetyczne lub z mikroprocesorem platnicze, kredytowe lub
debetowe, elektroniczne karty platnicze” (zwane dalej ,kartami nalezacymi do kla-
sy 9”7) i z drugiej strony ,magnetyczne nosniki danych, optyczne no$niki danych,
urzadzenia do przetwarzania informacji, urzadzenia do komunikacji wewnetrznej,
interfejsy komputerowe (informatyka), czytniki (informatyka danych), oprogramo-
wanie komputerowe (nagrane), oprogramowanie stuzace do zarzadzania kontami
bankowymi, monitory (programy komputerowe), komputery, komputerowe urza-
dzenia peryferyjne, programy komputerowe nagrane, komputerowe programy ste-
rujace (dla komputeréw), centralne jednostki przetwarzania (procesory), programy
i sprzet informatyczny umozliwiajace oferowanie kompleksowych ustug bankowych,
towarzystw finansowych i ubezpieczeniowych na odleglo$¢, mianowicie urzadzenia
i przyrzady informatyczne, oprogramowanie stuzace do bezpiecznego dokonywania
platnosci on-line, urzadzenia i przyrzady do dokonywania ptatnosci elektronicznych,
mianowicie urzadzenia i przyrzady informatyczne, sprzet informatyczny do doko-
nywania platnosci elektronicznych, oprogramowanie do przeprowadzania transak-
¢ji ptatnosci elektronicznych, elektryczne i elektroniczne urzadzenia do zarzadzania
transakcjami finansowymi” oraz ,sprzet radiotelefoniczny, odbiorniki (audio, wideo),
urzadzenia telefoniczne, telefony przenosne (komoérkowe), mechanizmy na monety
lub zetony do wlaczania telewizoréw, nadajniki (telekomunikacja)” (zwane dalej ,to-
warami z dziedziny informatyki i telekomunikacji nalezacymi do klasy 9”), skarzaca
utrzymuje zasadniczo, ze Izba Odwotawcza bezzasadnie zastosowata rozumowanie
odnoszace sie do wszystkich tych towaréw lacznie, podczas gdy niektére karty nale-
zace do klasy 9 nie pozwalaja na dokonywanie ptatnosci, a niektdre towary z dziedzi-
ny informatyki i telekomunikacji nalezace do klasy 9 nie moga mie¢ wbudowanego
mechanizmu dokonywania ptatnosci.

W drugiej kolejnosci skarzaca podnosi, ze wbrew stwierdzeniom zawartym w za-
skarzonej decyzji dzialania wykonywane za pomoca ,automatéw do wydawania
banknotéw’, ,wykrywaczy falszywych monet’, ,bankomatéw” i ,czytnikéw kodéw
kreskowych’, odrebnie wymienionych w zgloszeniu, nie moga by¢ analizowane jako
transakcje platnos$ci. Utrzymuje ona, ze sporny znak towarowy nie stanowi opisu tych
towardw ani zadnej z ich wtasciwosci.
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W trzeciej kolejnosci skarzaca podnosi, ze wbrew stwierdzeniom zawartym w zaskar-
zonej decyzji wymienione w zgloszeniu znaku ,,automaty do wydawania wydrukéw
z konta, wyciaggédw z konta” nie sg nierozerwalnie zwiazane z ,automatami do wyda-
wania banknotéw’; a ponadto, niezaleznie od tego, nawet gdyby przyjac, ze tak jest,
te ostatnie same w sobie, podobnie jak ,automaty do wydawania wydrukéw z konta,
wyciagédw z konta’, nie maja nic wspdlnego z transakcja platnosci.

W czwartej kolejnosci, jezeli chodzi o ,dystrybutory automatyczne” i ,automaty do
wydawania biletéw’, poniewaz ptatno$¢ dokonywana w celu skorzystania z ustugi ofe-
rowanej przez te maszyny nie jest realizowana w sposéb automatyczny, tylko jest wy-
razem woli, zestawienie wyrazu ,automatic” ze stfowami ,euro” i ,payment” sprawia,
ze wyrazenie to wywoluje jedynie pewne skojarzenia, a nie ma charakteru opisowego
wzgledem wspomnianych towaréw.

W piatej kolejnosci skarzaca twierdzi, ze domagajac sie ochrony zgloszonego znaku
towarowego odrebnie dla kazdego z towar6éw nalezacych do klasy 9, pragneta skorzy-
sta¢ z odrebnej ochrony w zakresie z jednej strony towaréw pozwalajacych na prze-
prowadzenie transakcji ptatnoséci iz drugiej strony towaréw niemajacych nic wspél-
nego z transakcjami platnosci.

Po czwarte, skarzaca utrzymuje, ze zgloszony znak towarowy nie jest opisowy w sto-
sunku do przywotanych w pkt 4 powyzej uslug nalezacych do klasy 36, dla ktérych
odmowiono rejestracji znaku (zwanych dalej ,ustugami nalezacymi do klasy 36”).
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Primo, odnoszac sie do ,uslug maklerskich w obrocie akcjami i obligacjami’, skarzaca
utrzymuje, ze sa one zwiazane z zawodem brokera, ktdry dziala na gietdzie, posredni-
czac w obrocie papierami warto$ciowymi. Twierdzi ona, ze zgloszony znak towarowy
nie stanowi opisu ani przedmiotu tych uslug, ani zadnej z ich wtasciwosci. To samo
odnosi sie do ustug ,posrednictwo w elektronicznej sieci komunikacyjnej on-line”

Secundo, skarzaca kwestionuje przeprowadzona przez Izbe Odwolawcza analize
ustug ,wymiany pieniedzy’, zgodnie z ktéra operacje te zakladaja dokonywanie ptat-
no$ci. W rezultacie zgloszony znak towarowy nie jest opisowy ani wzgledem przywo-
tanych ustug, ani zadnej z ich wlasciwosci.

Po piate, skarzaca podnosi, ze z jednej strony, jezeli chodzi o objete zgloszeniem zna-
ku towary i ustugi z dziedziny bankowosci i finanséw, w przypadku ktérych wyrazy
»payment” i ,euro” moga wywolywaé skojarzenia, wyrazenie ,euro automatic pay-
ment’, z racji tego, ze nie ma bezposredniego, jasnego i natychmiast rozpoznawalne-
go znaczenia, wywoluje co najwyzej, po poglebionej analizie przeprowadzonej przez
wlasciwy krag odbiorcéw, skojarzenia dotyczace wspomnianej dziedziny. Zdaniem
skarzacej towary i uslugi, o ktérych mowa, to:

— w zakresie klasy 9 — ,karty magnetyczne lub z mikroprocesorem ptatnicze, kre-
dytowe lub debetowe, automaty platnicze, automaty bankowe, mechanizmy na
monety lub Zetony do wlaczania telewizoréw programy i sprzet informatyczny
umozliwiajace oferowanie kompleksowych ustug bankowych, towarzystw finan-
sowych i ubezpieczeniowych na odlegtosé¢, mianowicie urzadzenia i przyrzady
informatyczne, oprogramowanie stuzace do bezpiecznego dokonywania platno-
$ci on-line, urzadzenia i przyrzady do dokonywania ptatnosci elektronicznych,
mianowicie urzadzenia i przyrzady informatyczne, sprzet informatyczny do
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dokonywania ptatnosci elektronicznych, elektroniczne karty ptatnicze, elektrycz-
ne i elektroniczne urzadzenia do zarzadzania transakcjami finansowymi”;

— w zakresie klasy 36 — wszystkie z wymienionych w pkt 4 powyzej ustug, z wy-
jatkiem ,wymiana pieniedzy, ustugi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami,
ustugi kredytowe, elektroniczny transfer akeji i innych papieréw wartosciowych,
posrednictwo w elektronicznej sieci komunikacyjnej on-line”.

Z uwagi na to, ze uzywane wyrazenie jest nieprecyzyjne i niezrozumiale w kontekscie
omawianych towaréw i ustug, zgloszony znak towarowy nie moze zosta¢ uznany za
opisowy. Na poparcie swej argumentacji skarzaca przywoluje wcze$niejsza prakty-
ke decyzyjna OHIM, podnoszac, ze na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadze-
nia nr 207/2009 nie mozna odmoéwic rejestracji oznaczenia, ktére wywotuje jedynie
skojarzenia.

Z drugiej strony, co sie tyczy pozostalych towaréw i ustug, ktére zdaniem skarzacej
nie naleza do dziedziny bankowosci i finanséw, wyrazy ,euro” i ,payment” nie maja
cechy wywolywania skojarzen i stanowia dowolnie dobrany zbiér stéw. A zatem pota-
czenie wyrazow ,euro automatic payment” nie posiada w odniesieniu do nich znacze-
nia. Wyrazenie to nie jest zatem opisowe ani wzgledem omawianych towaréw i ustug,
ani zadnej z ich wlasciwo$ci.

W konsekwencji skarzaca twierdzi, ze zgloszony znak towarowy nie stanowi opisu
towardw i ustug, dla ktérych odmdéwiono rejestracji, a jest jedynie dowolnie dobrana
kombinacja stéw lub po prostu przywoluje skojarzenia na ich temat.
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Po sz6ste, skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, iz ta nie wykazata, w jaki sposéb zgto-
szony znak towarowy jest ,powszechnie uzywany do sprzedazy omawianych towa-
réw lub ustug” Izba Odwolawcza nie dowiodla bowiem, ze omawiane oznaczenie jest
lub mogloby by¢ w przysztosci uzywane w celach opisowych.

OHIM nie zgadza sie z argumentami skarzacej.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nie sa rejestrowane znaki
towarowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodze-
nia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $§wiadczenia ustugi, lub innych
wlasciwosci towaréw lub ustug. Owe oznaczenia uznaje si¢ za niezdolne do petnienia
podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia towaréw
i ustug (wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM
przeciwko Wrigley, Rec. s. [-12447, pkt 29, 30).

Z tego punktu widzenia oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009, to takie, ktdre w zwyklym z punktu widzenia wtasciwe-
go kregu odbiorcéw uzyciu moga stuzy¢ oznaczeniu — badz bezposrednio, badz przez
wspomnienie jednej z ich podstawowych wlasciwoéci — towaru lub ustugi, dla kté-
rych wystapiono o rejestracje [wyrok Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. [-6251, pkt 39; wyrok Sadu
z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko
OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. s. I1-2383, pkt 24].
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem prze-
widzianym przez art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, musi ono wyka-
zywaé wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek z rozpatrywanymi towarami
lub ustugami, ktéry moze pozwoli¢ danemu kregowi odbiorcéw natychmiast i bez
glebszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towaréw lub ustug lub jednej z ich
wlasciwosci (ww. w pkt 39 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 25).

A zatem charakter opisowy znaku towarowego nalezy ocenia¢ z jednej strony po-
przez odniesienie do towardw i ustug, dla ktérych wystapiono o rejestracje oznacze-
nia, i z drugiej strony z uwzglednieniem sposobu, w jaki postrzega go wlasciwy krag
odbiorcéw sktadajacy sie z konsumentéw danych towaréw lub ustug [wyrok Sadu
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig przeciwko OHIM (EUROPIG),
Zb.Orz. s. 11-1961, pkt 30].

W niniejszej sprawie strony nie zaprzeczaja, iz Izba Odwotawcza miala podstawy,
by uznaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie z anglojezycznych konsumentéw
Wspolnoty, ze obejmuje on profesjonalistow i laikéw oraz ze wspomniany krag od-
biorcéw nalezy uznaé za wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i roz-
sadny. Podobnie nie zostalo zakwestionowane, ze trzy elementy stowne skladajace sie
na zgloszony znak towarowy sa stowami jezyka angielskiego, zrozumiatymi dla tego
kregu odbiorcéw.

Na wstepie nalezy odrzucic jako bezzasadny argument skarzacej (zob. pkt 36 powy-
zej), jakoby Izba Odwolawcza nie dowiodla, ze omawiane oznaczenie jest lub mogto-
by by¢ w przysztosci uzywane w celach opisowych.

Z orzecznictwa wynika bowiem, ze o ile art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009
stuzy realizacji celu lezacego w ogélnym interesie, polegajacego na umozliwieniu
wszystkim swobodnego uzywania oznaczen lub wskazowek, ktére okreslaja wlasci-
wosci towardw lub ustug objetych zgloszeniem (ww. w pkt 38 wyrok w sprawie OHIM
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przeciwko Wrigley, pkt 31), o tyle jego stosowanie nie zalezy od istnienia konkretnej,
rzeczywistej i powaznej koniecznosci pozostawienia do swobodnego uzywania przez
osoby trzecie [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve
przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. I1-723, pkt 39].

W rezultacie nalezy zbada¢, stosownie do orzecznictwa przypomnianego w pkt 40 po-
wyzej, czy zgloszony znak towarowy jest objety zakresem zakazu zawartego w art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Przy dokonywaniu tego badania zgloszony
znak towarowy musi by¢ rozpatrywany jako catos¢ (zob. podobnie wyrok Trybunatu
z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-273/05 P OHIM przeciwko Celltech, Zb.Orz.
s. [-2883, pkt 78-80).

W odniesieniu do wyrazenia ,euro automatic payment” nalezy wskaza¢, ze nie od-
biega ono od skladniowych czy leksykalnych regul jezyka angielskiego, z ktérymi,
przeciwnie, jest zgodne [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie
T-356/00, DaimlerChrysler przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. s. II-1963, pkt 29].
W tym zakresie strony sg zgodne co do tego, Ze przymiotnik , automatic” w sposéb
oczywisty okresla rzeczownik ,payment’”.

Jezeli chodzi o znaczenie elementéw tworzacych zgloszony znak towarowy, bezspor-
ne jest, po pierwsze, ze element ,euro” moze zosta¢ odebrany jako odniesienie do
wspdlnej waluty europejskiej, a po drugie, Ze jezeli wzia¢ pod uwage wilasciwy krag
odbiorcéw, element ,payment’, ktéry mozna przettumaczy¢ w jezyku francuskim jako
»paiement” (ptatno$c¢), bedzie potocznie rozumiany jako przekazanie okreslonej sumy
pieniedzy w wykonaniu zobowiazania pienieznego. Natomiast element ,automatic”
odsyla zdaniem skarzacej do czynnosci, ktéra jest wykonywana bez udziatu elementu
woli. W rezultacie, wciaz w przekonaniu skarzgcej, wyrazenie ,euro automatic pay-
ment” pozbawione jest jakiegokolwiek bezposredniego, jasnego i natychmiast rozpo-
znawalnego znaczenia.
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Niemniej, nawet jezeli wyraz ,automatic” odsyta do mechanizmu zdolnego do wy-
konywania sam z siebie jakiej$ czynno$ci lub do samodzielnego zastosowania jakiej$
procedury, to taka okoliczno$¢ nie wyklucza, ze 6w mechanizm moze zostac zapo-
czatkowany tudziez podtrzymany przez wole cztowieka. Jest tak na przyktad w przy-
padku ustanowienia w instytucji bankowej polecenia zaplaty na rzecz osoby trzeciej.
A zatem, wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, wyrazenie ,euro automatic payment”
moze by¢ interpretowane jako odestanie do wykonania automatycznego procesu za-
platy w euro wymagajacego podjecia przez uzytkownika decyzji co do tego, czy $wia-
domie z niego skorzysta i czy bedzie go uzywal w sposéb okazjonalny czy staty.

Ponadto, wbrew twierdzeniom skarzacej, OHIM slusznie podnosi, ze stowo ,auto-
matic’, pochodzace z rodziny wyrazéw jezyka angielskiego, ktérych rdzeniem jest
»automat’, jest czesto uzywane w tym jezyku w dziedzinie bankowosci i finanséw.
I tak na przyktad ,automat” oznacza zwykle automatyczny dystrybutor banknotéw,
a wyrazenie ,automated teller machine” oznacza wielofunkcyjny bankomat lub ban-
komat stuzacy jedynie do wyplaty gotéwki. W konsekwencji wlasciwy krag odbior-
céw nie dostrzeze nic dziwnego ani niezwyktego w fakcie, ze w jezyku angielskim sto-
wa ,automatic” lub ,payment” sa uzyte w sposéb powiazany z dziedzing bankowo$ci
i finansow.

Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze okolicznos¢, iz zgloszony znak towarowy moze —
jak utrzymuje skarzaca — posiada¢ inne znaczenia, nie stoi na przeszkodzie zastoso-
waniu bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem ozna-
czenie stfowne moze si¢ spotka¢ z odmowa rejestracji na podstawie wspomnianego
przepisu, jezeli przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen opisuje wlagciwosé
danych towaréw lub ustug [ww. w pkt 38 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wri-
gley, pkt 32; wyrok Sadu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie T-15/09 Euro-Information
przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC CASH), niepublikowany w Zbiorze, pkt 39].
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Zwazywszy na powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznata za
prawidlowe przyjete przez eksperta znaczenie wyrazenia ,euro automatic payment’,
czyli automatyczna platno$¢ dokonywana w euro. Takie wyrazenie winno zatem by¢
interpretowane jako odniesienie do mechanizmu dokonywania platnosci w euro,
z ktérego konsument $wiadomie pragnie korzysta¢ w sposéb okazjonalny lub sta-
ly i ktéry jest w stanie sam z siebie wykona¢ jaka$ czynno$¢ lub samodzielnie za-
stosowac jakas$ procedure. Nalezy stwierdzi¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw uchwyci
owo znaczenie bez koniecznosci przeprowadzenia poglebionej analizy czy refleksji
intelektualne;j.

W konsekwencji argument skarzacej, Ze wyrazenie ,,euro automatic payment” nie po-
siada bezpos$redniego, jasnego i natychmiast rozpoznawalnego znaczenia, jest bezza-
sadny i musi zosta¢ odrzucony.

A zatem w nastepnej kolejnosci konieczne jest dokonanie oceny, czy zgodnie ze zna-
czeniem, jakie nalezy nada¢ wyrazeniu ,euro automatic payment’; ma ono charakter
opisowy wzgledem towaré6w i ustug, dla ktérych wystapiono o rejestracje znaku.

W tym wzgledzie, co sie tyczy, po pierwsze, istotnych wymogdéw proceduralnych, kté-
rych nalezy dotrzymacd przy rozpatrywaniu zgloszenia wspdlnotowego znaku towaro-
wego, z orzecznictwa wynika, ze z punktu widzenia obowiazku uzasadnienia badanie
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji powinno obejmowac kazdy z towaréw
lub kazda z ustug, dla ktérych wystapiono o rejestracje znaku, a decyzja wlasciwego
organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady powinna by¢ uzasad-
niona w odniesieniu do kazdego z tych towaréw lub kazdej z tych ustug [zob. wyrok
Sadu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawach potaczonych T-405/07 i T-406/07 CFCMCEE
przeciwko OHIM (P@YWEB CARD i PAYWEB CARD), Zb.Orz. s. 1I-1441, pkt 54
i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto Trybunal wyjasnit, ze obowiazek uzasad-
nienia wynika z podstawowego wymogu, aby wszelkie decyzje organéw odmawiajace
mozliwosci skorzystania z prawa uznanego w prawie wspdélnotowym mogly zostacd
poddane kontroli sadowej majacej na celu zapewnienie skutecznej ochrony tego pra-
wa, ktéra to kontrola musi z tego wzgledu dotyczy¢ zgodno$ci z prawem uzasadnienia
decyzji. Jednakze w przypadku gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona
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jest wobec calej kategorii lub grupy towaréw lub uslug, organ moze ograniczy¢ sie do
ogdblnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich rozpatrywanych towaréw lub ustug
(wyrok Trybunatu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie C-239/05 BVBA Management,
Training en Consultancy, Zb.Orz. s. I-1455, pkt 34—37; ww. wyrok w sprawach potg-
czonych P@YWEB CARD i PAYWEB CARD, pkt 54).

Mozliwos¢ przedstawienia przez OHIM ogdlnego uzasadnienia dotyczacego zasto-
sowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji do calej kategorii lub grupy to-
waréw lub uslug nie moze jednak przeszkodzi¢ w osiagnieciu celu obowiazku uza-
sadnienia, okre$lonego w art. 253 WE oraz w art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 207/2009, ktérym jest umozliwienie przeprowadzania skutecznej kontroli sadowej
decyzji o odmowie rejestracji wspélnotowego znaku towarowego. W zwigzku z tym
nalezy wymagac, by pomiedzy objetymi zgloszeniem towarami lub ustugami istniat
na tyle bezposredni i konkretny zwiazek, aby tworzyly one jedna kategorie lub grupe
towardw lub ustug o charakterze wystarczajaco jednorodnym, by pozwoli¢ OHIM
na tego rodzaju ogélne uzasadnienie. Tymczasem sam fakt, Ze rozpatrywane towary
lub ustugi naleza do tej samej klasy w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nie jest
w tym wzgledzie wystarczajacy, poniewaz klasy te czesto zawieraja bardzo réznorod-
ne towary lub uslugi, ktére niekoniecznie musza wykazywac¢ miedzy soba zwiazek
dostatecznie bezposredni i konkretny (zob. ww. w pkt 54 wyrok w sprawach potaczo-
nych P@YWEB CARD i PAYWEB CARD, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).

Po drugie, w odniesieniu do rozpatrywania zgloszenia wspdlnotowego znaku to-
warowego co do istoty z orzecznictwa wynika, Ze na podstawie rozporzadzenia
nr 207/2009 OHIM winien rozpoznac¢ zgloszenie w stosunku do wszystkich towaréw
lub ustug widniejacych na wykazie towaréw lub ustug, dla ktérych wystapiono o re-
jestracje, z tym ze jezeli 6wwykaz obejmuje jedna — lub wiecej — kategorie towaréw
lub ustug, OHIM nie jest zobowiazany do przeprowadzenia odrebnej analizy kazdego
z towar6éw lub kazdej z ustug nalezacych do poszczegélnych kategorii, lecz winien
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rozpatrywa¢ dana kategorie jako cato$¢ [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 9 lip-
ca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM - Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. 11-1927, pkt 22, 23 i przytoczone tam orzecznictwo].

W rezultacie, po trzecie, w $wietle orzecznictwa przypomnianego w pkt 54 i 55 powy-
zej nalezy w drodze analogii stwierdzi¢, ze jezeli chodzi o materialne wymogi rozpa-
trywania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego, do ktérych odnosi sie pkt 56
powyzej, OHIM moze przeprowadzi¢ calosciowe badanie wedlug kategorii towaréw
lub ustug jedynie pod warunkiem, ze dane towary lub ustugi wykazuja na tyle bezpo-
$redni i konkretny zwiazek, Ze mozna je uznac za wystarczajaco jednorodna kategorie
lub grupe towardéw lub ustug.

To wlasnie z punktu widzenia wyzej wymienionych zasad nalezy zweryfikowa¢, czy
Izba Odwotawcza w stopniu zgodnym z wymogami prawa zbadata opisowy charakter
zgloszonego znaku towarowego wzgledem towaréw i ustug objetych zgloszeniem.

— W przedmiocie kart nalezacych do klasy 9

Jezeli chodzi o karty nalezace do klasy 9, czyli ,karty pamieci lub z mikroprocesorem,
karty magnetyczne, karty identyfikacyjne magnetyczne lub z mikroprocesorem, kar-
ty magnetyczne lub z mikroprocesorem ptatnicze, kredytowe lub debetowe, elektro-
niczne karty platnicze’, Izba Odwotawcza stwierdzila w pkt 20 zaskarzonej decyzji, ze
z uwagi na to, iz wspomniane karty mogly by¢ uzywane do dokonywania platnosci,
zgloszony znak towarowy opisywal przeznaczenie rozpatrywanych towardéw.
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W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze w zakresie, w jakim towary te,
skierowane do tych samych odbiorcéw, a mianowicie do ogé6lu odbiorcéw i profesjo-
nalistéw, maja posta¢ karty wyposazonej w pasek magnetyczny, mikroprocesor lub
chip umozliwiajacy rejestrowanie i przekazywanie informacji za pomoca urzadzenia
(cyfrowego) do odczytywania i przetwarzania danych, stanowia one, z racji podob-
nych — a wrecz identycznych — wlasciwosci i funkcji, jednorodna grupe towardéw.

Karty te bowiem umozliwiaja uslugodawcom przekazywanie zarejestrowanych na
nich informacji i danych w obrebie sieci komunikacyjnej, takiej jak Internet, sie¢ ka-
blowa lub satelitarna, w celu umozliwienia ustalenia tozsamosci posiadacza karty,
a takze jego prawa dostepu. Owo przekazywanie informacji i danych moze pozwoli¢
posiadaczom kart na uzyskanie dostepu, w niektérych przypadkach odptatnie, do da-
nej sieci komunikacyjnej w celu dokonywania ptatnosci elektronicznych (zob. analo-
gicznie ww. w pkt 54 wyrok w sprawach polaczonych P@YWEB CARD i PAYWEB
CARD, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo).

Izba Odwotawcza miata zatem podstawy, by z jednej strony stwierdzi¢, ze ta katego-
ria towaréw wykazywata wspélne wlasciwosci, w tym te polegajaca na umozliwieniu
realizacji platno$ci w euro, i w rezultacie w zakresie tych towaréw dokona¢ catoscio-
wej oceny zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego w stosunku do wskazanej
kategorii, a z drugiej strony, by uzna¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw, skonfrontowany
z towarami nalezacymi do tej kategorii i opatrzonymi oznaczeniem ,euro automatic
payment’, natychmiast i bez zadnej refleksji pomysli, Ze ma do czynienia z kartami
stuzacymi do dokonywania automatycznych ptatnosci w euro.

W konsekwencji Izba Odwolawcza slusznie stwierdzita opisowy charakter zgtoszo-
nego znaku towarowego wzgledem omawianych kart.
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— W przedmiocie towaréw z dziedziny informatyki i telekomunikacji nalezacych do
klasy 9

Jezeli chodzi o towary z dziedziny informatyki i telekomunikacji nalezace do klasy 9,
czyli ,magnetyczne no$niki danych, optyczne no$niki danych, urzadzenia do prze-
twarzania informacji, urzadzenia do komunikacji wewnetrznej, interfejsy kompute-
rowe (informatyka), czytniki (informatyka danych), oprogramowanie komputerowe
(nagrane), oprogramowanie stuzace do zarzadzania kontami bankowymi, monitory
(programy komputerowe), komputery, komputerowe urzadzenia peryferyjne, pro-
gramy komputerowe nagrane, komputerowe programy sterujace (dla komputeréw),
centralne jednostki przetwarzania (procesory), programy i sprzet informatyczny
umozliwiajace oferowanie kompleksowych ustug bankowych, towarzystw finanso-
wych i ubezpieczeniowych na odlegto$¢, mianowicie urzadzenia i przyrzady infor-
matyczne, oprogramowanie stuzace do bezpiecznego dokonywania platnosci on-li-
ne, urzadzenia i przyrzady do dokonywania platnosci elektronicznych, mianowicie
urzadzenia i przyrzady informatyczne, sprzet informatyczny do dokonywania ptat-
no$ci elektronicznych, oprogramowanie do przeprowadzania transakcji platnosci
elektronicznych, elektryczne i elektroniczne urzadzenia do zarzadzania transakcjami
finansowymi’, ktére naleza do dziedziny informatyki, oraz ,sprzet radiotelefoniczny,
odbiorniki (audio, wideo), urzadzenia telefoniczne, telefony przenos$ne (komérkowe),
mechanizmy na monety lub zetony do wlaczania telewizoréw, nadajniki (telekomu-
nikacja)’, ktére odnosza sie do telekomunikacji, Izba Odwotawcza uznala w pkt 22
zaskarzonej decyzji, ze wszystkie te towary mogly zawiera¢ mechanizm dokonywania
platnosci automatycznych oraz ze w zwiazku z tym miedzy zgloszonym znakiem to-
warowym a wspomnianymi towarami istnial wystarczajaco bezposredni i konkretny
zwiazek.

Po pierwsze, co sie tyczy towaréw z dziedziny informatyki nalezacych do klasy 9,
w zakresie, w jakim wszystkie te towary, skierowane do tych samych odbiorcéw,
a mianowicie og6tu odbiorcéw i profesjonalistéw, sa zdatne do rejestrowania, prze-
chowywania, przetwarzania, przesylania i transmitowania informacji i danych, sta-
nowig one, z racji podobnych — a wrecz identycznych — wlasciwosci i funkgcji, jedno-
rodna grupe towardw. Z tych samych bowiem wzgledéw co przedstawione w pkt 61
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powyzej w odniesieniu do kart omawiane tutaj towary pozwalaja ich uzytkownikom
na dokonywanie platnosci elektronicznych, w tym réwniez na odlegtosc.

Izba Odwotawcza miata zatem podstawy, by z jednej strony stwierdzi¢, ze ta katego-
ria towaréw wykazywala wspélne wlasciwosci, w tym te polegajaca na umozliwieniu
realizacji platno$ci w euro, i w rezultacie w zakresie tych towaréw dokona¢ catoscio-
wej oceny zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego w stosunku do wskazanej
kategorii, a z drugiej strony, by uzna¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw, skonfrontowany
z towarami nalezacymi do tej kategorii i opatrzonymi oznaczeniem ,euro automatic
payment’, natychmiast i bez zadnej refleksji pomysli, Ze ma do czynienia z towarem
powiazanym z siecia komunikacyjng, zawierajacym mechanizm dokonywania ptat-
nosci automatycznych, ktéry pozwoli mu w sposéb bezposredni dokona¢ ptatnosci
w euro za poérednictwem owej sieci.

Po drugie, co si¢ tyczy towaréw z dziedziny telekomunikacji nalezacych do klasy 9
w zakresie, w jakim wszystkie te towary, skierowane do tych samych odbiorcéw,
a mianowicie og6tu odbiorcéw i profesjonalistow, sa zdatne do zarejestrowania, prze-
twarzania, przesylania i transmitowania informacji i danych, stanowia one, z racji po-
dobnych — a wrecz identycznych — wlasciwosci i funkcji, jednorodna grupe towaréw.
Z tych samych bowiem wzgledéw co przedstawione w pkt 61 powyzej w odniesieniu
do kart omawiane tutaj towary pozwalaja ich uzytkownikom na dokonywanie ptatno-
$ci elektronicznych, w tym réwniez na odleglos¢. Dotyczy to réwniez ,,mechanizméw
na monety lub Zetony do wlaczania telewizoré6w’, poniewaz tego rodzaju mechani-
zmy, jak na przyklad dekoder lub odbiornik ptatnych programéw telewizyjnych ofe-
rowanych w sieci kablowej lub satelitarnej, sa wyposazone zaréwno w karte (czesto
zwana ,smartcard”), jak i w urzadzenie umozliwiajace wlozenie takiej karty w celu au-
toryzowania ptatnego dostepu do tego rodzaju sieci (zob. analogicznie ww. w pkt 54
wyrok w sprawach polaczonych P@YWEB CARD i PAYWEB CARD, pkt 59 i przyto-
czone tam orzecznictwo).
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Izba Odwolawcza miala zatem podstawy, by z jednej strony stwierdzic, ze ta kategoria
towaréw wykazywata wspdlne wlasciwos$ci, w tym te polegajaca na umozliwieniu re-
alizacji ptatnosci w euro, i w rezultacie w zakresie tych towaréw dokonac calosciowej,
wedlug kategorii, oceny zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego w stosunku do
wskazanej kategorii [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 23 wrze$nia 2009 r. w sprawie
T-396/07 France Télécom przeciwko OHIM (UNIQUE), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 29], a z drugiej strony, by uzna¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw, skonfrontowany
z towarami nalezacymi do tej kategorii i opatrzonymi oznaczeniem ,euro automatic
payment’, natychmiast i bez zadnej refleksji pomysli, Ze ma do czynienia z towarem
powiazanym z siecia komunikacyjng, zawierajacym mechanizm dokonywania ptat-
nosci automatycznych, ktéry pozwoli mu w sposéb bezposredni dokona¢ ptatnosci
w euro za poérednictwem owej sieci.

W konsekwencji Izba Odwolawcza slusznie stwierdzita opisowy charakter zgtoszo-
nego znaku towarowego wzgledem omawianych towaréw z dziedziny informatyki
i telekomunikacji.

— W przedmiocie pozostalych towaréw nalezacych do klasy 9

W pierwszej kolejnosci, w odniesieniu do ,automatéw do dokonywania platno-
$ci” i ,bankomatéw” nalezy stwierdzi¢, podobnie jak to uczynita Izba Odwotawcza
w pkt 15 zaskarzonej decyzji i wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, ze te pierwsze,
a mozliwe i wrecz prawdopodobne, ze réwniez te drugie stuza do dokonywania ptat-
no$ci automatycznych.

Zgloszony znak towarowy bedzie zatem postrzegany jako opis funkcji technicznej
rozpatrywanych towardéw, czyli mozliwosci dokonania ptatnosci w euro, lub jako od-
niesienie do ich wlasciwosci, czyli automatycznosci, ktéra moze by¢ brana pod uwa-
ge przez wlasciwy krag odbiorcéw w momencie podejmowania przez nich wyboru
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w zakresie takich towaréw. W konsekwencji zgloszony znak towarowy informuje
wlasciwy krag odbiorcéw o jednej z podstawowych wlasciwos$ci rozpatrywanych to-
wardw, czyli o tym, Ze posiadaja lub moga posiada¢ mechanizm pozwalajacy na do-
konywanie automatycznych ptatnosci w euro.

Z powyzszego wynika, ze wyrazenie ,euro automatic payment” moze z punktu wi-
dzenia wlasciwego kregu odbiorcéw by¢ powszechnie uzywane w obrocie w celu
okreslenia jednej z wtasciwosci ,automatéw do dokonywania ptatnosci” i ,bankoma-
téw’, a zatem Izba Odwotawcza stusznie uznata sporny znak za opisowy wzgledem
przeznaczenia wspomnianych towaréw.

W drugiej kolejnosci, jezeli chodzi o ,wykrywacze falszywych monet’, ,dystrybuto-
ry automatyczne’, ,,automaty do wydawania biletéw” i ,czytniki kodéw kreskowych’,
Izba Odwotawcza uznata w pkt 17, 19 i 21 zaskarzonej decyzji, ze wszystkie te towa-
ry zawieraja mechanizm dokonywania platnosci automatycznych tudziez moga by¢
wbudowane w taki mechanizm. Ponadto w pkt 19 i 21 zaskarzonej decyzji wyjasnita
ona, ze ,wykrywacze falszywych monet” i ,czytniki kodéw kreskowych” moga by¢
$cisle powiazane z urzadzeniami do dokonywania ptatnosci automatycznych takimi
jak automaty do wydawania biletéw lub innych przedmiotéw i moga zatem mie¢ to
samo przeznaczenie co te ostatnie.

Nastepnie zgodnie z tym, co zostalo wskazane w pkt 51 powyzej, automatyczne plat-
no$ci w euro musza by¢ interpretowane jako odniesienie do mechanizmu, z ktére-
go konsument §wiadomie pragnie korzysta¢ w sposéb okazjonalny lub staty i ktéry
jest w stanie sam z siebie wykona¢ jaka$ czynnosc¢ lub samodzielnie zastosowac jaka$
procedure.
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze wbrew twierdzeniom skarzacej automatyczny
charakter platnosci w euro dokonywanych za pomoca ,dystrybutoréw automatycz-
nych” i ,automatéw do wydawania biletéw” nie wyklucza wystepowania przejawdédw
woli konsumenta.

W konsekwencji Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila, ze zgloszony znak towa-
rowy stanowi opis przeznaczenia ,wykrywaczy falszywych monet’, ,dystrybutoréw
automatycznych’; ,automatéw do wydawania biletéw” i ,,czytnikéw kodéw kresko-
wych” w tym znaczeniu, ze owe towary zawieraja mechanizm dokonywania platnosci

automatycznych tudziez moga by¢ wbudowane w taki mechanizm.

W trzeciej kolejnosci, w odniesieniu do ,,automatéw do wydawania banknotéw” Izba
Odwotawcza stwierdzita w pkt 18 zaskarzonej decyzji, ze w przypadku gdy bankowy
automat do wydawania banknotéw wydaje wlascicielowi karty bankowej okreslona
sume pieniedzy, instytucja bankowa, z ktdra jest zwiazany ten automat, nie czyni
nic innego jak dokonuje zaptaty okreslonej sumy pieniedzy w wykonaniu zobowia-
zania, ktére ma na celu splate przez bank dlugu wobec wlasciciela karty bankowe;j.
Zgloszony znak towarowy ma zatem charakter opisowy wzgledem wspomnianych
towardw, ktorych przeznaczenie jest $cisle zwiazane z pojeciem ptatnosci. Nalezy
bowiem stwierdzi¢, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, nie mozna wykluczy¢,
iz po przeczytaniu zgloszonego znaku towarowego wlasciwy krag odbiorcéw bedzie
go postrzegat jako opis miedzy innymi operacji wyptaty gotowki, ktore sa kojarzone
z platnosciami.

Niezaleznie od powyzszego nalezy przychyli¢ sie do twierdzenia OHIM, Ze automaty
do wydawania banknotéw moga by¢ wyposazone w szeroka game funkcji wykracza-
jacych poza zwykla wyplate gotéwki, jak na przyklad dokonywanie przelewéw czy
tez — co zostalo sprecyzowane w pkt 18 zaskarzonej decyzji — wydawanie wydrukéw
z konta. W rezultacie wlasciwy krag odbiorcéw bedzie uznawal za opisowe wska-
z6wki, zgodnie z ktérymi towar umozliwia dokonywanie automatycznych ptatnosci
w euro, pod warunkiem Zze wlasciwo$¢ ta bedzie prawdziwa w odniesieniu do danego
towaru [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie T-77/09 hofherr
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communikation przeciwko OHIM (NATURE WATCH), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 30], a wszystko wskazuje na to, Ze jest tak wlasnie w przypadku niniejszej sprawy.

A zatem Izba Odwolawcza prawidlowo stwierdzila, Ze zgloszony znak towarowy sta-
nowi opis przeznaczenia ,automatéw do wydawania banknotéw”

Ponadto nalezy zauwazy¢, Ze konieczno$¢ pozostawienia do swobodnego uzywania,
o ktérej mowa w pkt 44 powyzej, oznaczajaca, iz oznaczenia lub wskazéwki, ktére
okreslaja wlasciwos$ci towaréw lub uslug objetych zgloszeniem, musza pozostawac
do dyspozycji wszystkich podmiotéw, wymaga, by konkurenci skarzacej pragnacy
wbudowa¢ w swych automatach do wydawania banknotéw mechanizm dokonywania
automatycznych ptatnosci w euro mogli swobodnie uzy¢ wyrazenia ,euro automatic
payment”.

W czwartej kolejnosci, jezeli chodzi o ,,automaty do wydawania wydrukéw z konta,
wyciagdw z konta’, Izba Odwotawcza uznata zasadniczo w pkt 18 zaskarzonej decyzji,
ze s one Scisle zwigzane z ,automatami do wydawania banknot6éw’, poniewaz oba te
towary sa wbudowane w jedno urzadzenie, w zwigzku z czym zgloszony znak towaro-
wy bedzie wywolywal te same opisowe konotacje w odniesieniu do obu tych towaréw.

Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze ,automaty do wydawania wydrukdéw z konta, wyciagéw
z konta” z jednej strony i ,automaty do wydawania banknotéw” z drugiej strony moga
zosta¢ polaczone w jedna i te sama maszyne i te pierwsze moga, podobnie jak auto-
maty do wydawania banknotéw, by¢ wyposazone takze w inne funkcje. W rezultacie
wlasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegat zgloszony znak jako opis podstawowej
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wlasciwosci rozpatrywanych towaréw, a mianowicie tego, ze mogg one mie¢ wbudo-
wany mechanizm dokonywania automatycznych platnosci w euro.

A zatem Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita opisowy charakter zgloszonego znaku
towarowego w odniesieniu do ,,automatéw do wydawania wydrukéw z konta, wycia-
gow z konta”.

Z ogdbtu powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza prawidlowo stwierdzita
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, ze zgloszony znak to-
warowy ma charakter opisowy wzgledem towaréw nalezacych do klasy 9, takich jak
wymienione w pkt 4 powyzej.

— W przedmiocie ustug nalezacych do klasy 36

Odnoszac sie do uslug nalezacych do klasy 36, nalezy stwierdzi¢, po pierwsze, ze
z jednej strony w calosci stuza one, w szczegdlnosci w kontekscie sektora bankowosci,
finanséw i informatyki, do celéw przeprowadzania transakcji handlowych i finanso-
wych oraz ze z drugiej strony i wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, wszystkie wspo-
mniane ustugi wiaza sie z realizacja operacji ptatniczych, niezaleznie od tego, czy od-
bywa sie to za pomoca karty, czy — w zaleznos$ci od przypadku — droga elektroniczna.

Z tego wzgledu, zwazywszy na wysuwane przez skarzacg argumenty (zob. pkt 30
i 31 powyzej), nalezy usciéli¢, ze z sytuacja taka mamy do czynienia w szczegélno-
$ci w trafnie przytoczonym przez Izbe Odwotawcza przypadku ustug maklerskich
w obrocie akcjami i obligacjami i po$rednictwa w elektronicznej sieci komunikacyjnej
on-line, ktére moga prowadzi¢ do dokonania przez brokera w interesie beneficjenta
transakeji zaplaty za papiery wartosciowe na danym rynku. Izba Odwotawcza réwnie
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stusznie uznata, ze ustugi wymiany pieniedzy polegaja na dokonaniu operacji ptatno-
$ci majacej na celu wzajemna wymiane walut.

W tych okolicznos$ciach ustugi nalezace do klasy 36 posiadaja wspolna wlasciwo$c,
a nawet maja ten sam przedmiot, w zwiagzku z czym mozna stwierdzi¢, Ze naleza one
do jednorodnej grupy uslug i ze do celéw rozpatrzenia dotyczacego ich zgloszenia
znaku wystarczy przeprowadzi¢ calo$ciowa ocene wedlug kategorii, taka jak zawarta
w pkt 25-27 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktéra omawiane ustugi oferuja mozliwos¢
dokonywania lub otrzymywania automatycznych platnosci w euro (zob. analogicznie
ww. w pkt 54 wyrok w sprawach polaczonych P@YWEB CARD i PAYWEB CARD,
pkt 80).

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw ist-
nieje wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek miedzy z jednej strony oznacze-
niem slownym ,euro automatic payment” a z drugiej strony szczegélna wlasciwoscia
wszystkich ustug nalezacych do klasy 36 i w kontekscie transakcji handlowych i fi-
nansowych w dziedzinie bankowosci, finanséw i informatyki, polegajacych na umoz-
liwianiu dokonywania lub otrzymywania automatycznych ptatnosci w euro, takze
droga elektroniczng, $cisle zwiazana z pojeciem automatycznosci.

Ponadto nalezy odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym w swej wczeéniej-
szej praktyce decyzyjnej OHIM uznawal, ze znak, ktéry wywoluje jedynie skojarzenia
z dziedzina bankowosci i finanséw, do ktérej odnosza sie dane ustugi, nie stanowi ich
opisu. Nalezy bowiem przypomnie¢, ze wydawanie przez izby odwotawcze na mocy
rozporzadzenia nr 207/2009 decyzji dotyczacych rejestracji oznaczenia jako wspdl-
notowego znaku towarowego wchodzi bowiem w zakres kompetencji ograniczonej,
a nie uprawnien dyskrecjonalnych. Stad zgodnos$¢ decyzji izb odwotawczych z pra-
wem powinna by¢ oceniana wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, zgodnie
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z jego wyktadnia dokonang przez sad Unii, a nie na podstawie ich wcze$niejszej prak-
tyki decyzyjnej (ww. w pkt 44 wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 66).

Nalezy zatem stwierdzi¢, zgodnie z tym, co uznata Izba Odwotawcza w pkt 24 zaskar-
zonej decyzji, ze ze wzgledu na to, iz wyrazenie ,euro automatic payment” dostarcza
bezposrednich informacji na temat przedmiotu ustug nalezacych do klasy 36, zglo-
szone oznaczenie moze stanowi¢ zwykly opis samej natury przedmiotu owych ustug.

W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, ze zgltoszony znak towarowy ma charak-
ter opisowy wzgledem uslug nalezacych do klasy 36, takich jak wymienione w pkt 4
powyze;j.

Wyciagnietych w pkt 84 i 91 powyzej wnioskéw nie podwaza argumentacja skarzacej
przytoczona w pkt 32-35 powyzej, wedlug ktdrej wyrazenie ,euro automatic pay-
ment” nie ma charakteru opisowego, a jedynie wywoluje skojarzenia, a wrecz jest
zbiorem dowolnie dobranych stéw, w zaleznosci od tego, czy towary i ustugi objete
zgloszeniem znaku nalezg lub nie do dziedziny bankowosci i finanséw.

Z orzecznictwa wynika bowiem, ze podczas gdy opis odpowiada bezposredniemu
okresleniu przedmiotu, jakos$ci lub wlasciwosci towaréw i ustug, dla ktérych doko-
nano zgloszenia znaku, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 207/2009, wy-
wolywanie skojarzen charakteryzuje sie brakiem wystarczajaco $cislego zwiazku
miedzy zgloszonym znakiem towarowym a danymi towarami lub uslugami, tak ze
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nie wykracza poza dopuszczalng sfere sugestii [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Rec.
s. 11-449, pkt 22, 24].

W rezultacie, poniewaz zostalo wykazane, Ze wyrazenie ,euro automatic payment”
ma charakter opisowy wzgledem towaréw nalezacych do klasy 9 i ustug nalezacych
do klasy 36, wspomniane wyrazenie miesci sie w sferze opisu, do ktérego odnosi sie
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, i nie moze zosta¢ uznane za przynalez-
ne do sfery wywolywania skojarzen.

Zwazywszy na og6t powyzszych rozwazan, Izba Odwotawcza prawidtowo stwierdzita
charakter opisowy zgloszonego znaku towarowego wzgledem towardw i ustug nale-
zacych do klas 91 36, takich jak wymienione w pkt 4 powyzej. Zarzut pierwszy nalezy
zatem oddali¢ jako bezzasadny.

Poniewaz w mys$l utrwalonego orzecznictwa z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
bardzo jasno wynika, ze do odmowy rejestracji oznaczenia w charakterze wspdlno-
towego znaku towarowego wystarczy, aby znalazla zastosowanie jedna z wymienio-
nych w nim bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji [wyrok Trybunatu z dnia
19 wrzeénia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561,
pkt 29; wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-160/07 Lancome przeciw-
ko OHIM - CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), Zb.Orz. s. I1-1733, pkt 51], nie
ma potrzeby rozpatrywaé drugiego zarzutu skarzacej, dotyczacego naruszenia art. 7
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W rezultacie skarge nalezy oddali¢ w catosci.
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W przedmiocie kosztéw

o8 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje ob-
cigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skar-
zaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM - obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Euro-Information — Européenne de traitement de l'information zostaje
obciazona kosztami postepowania.

Pelikdanova Jurimée van der Woude

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Podpisy
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