LISSOTSCHENKO I HENTZE PRZECIWKO OHIM (LIMO)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (pierwsza izba)
z dnia 20 lipca 2004 r. *

W sprawie T-311/02

Vitaly Lissotschenko, zamieszkaly w Dortmundzie (Niemcy),

Joachim Hentze, zamieszkaly w Werl (Niemcy), reprezentowani przez adwokata
B. Heina

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Weberndérfera oraz G. Schneidera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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majgcej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
31 lipca 2002 r. (sprawa R 363/2000-2), dotyczaca rejestracji oznaczenia stownego
LIMO jako wspélnotowego znaku towarowego,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(pierwsza izba),

w sldadzie: B. Vesterdorf, Prezes, P. Mengozzi i M. E. Martins Ribeiro, sedziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 10 pazdziernika
2002 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
25 lutego 2003 r.,

uwzgledniajac $rodki organizacji postegpowania podjete w dniu 10 marca 2004 r. oraz
odpowiedz OHIM zlozong w dniu 31 marca 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 kwietnia 2004 r.,
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wydaje nastepujacy wyrok

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 26 sierpnia 1999 r. V. Lissotschenko i J. Hentze (zwani dalej ,skarzacymi”)
zlozyli na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. z 1994 r. L 11, str. 1), z pézn.
zm., wniosek o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)(OHIM).

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono jest oznaczeniem stownym LIMO.

Towary, dla ktérych zlozono wniosek o rejestracje znaku towarowego nalezg do klas
9, 10 i 11 w rozumieniu porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw towarowych z dnia
15 czerwca 1957 r. zrewidowanego i zmienionego, odpowiadaja dla kazdej z tych klas
nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 9: ,Lasery do uzytku pozamedycznego, w szczegélnosci lasery diodowe,
lasery przeznaczone do techniki pomiarowej, lasery przeznaczone do pracy
materialowej, lasery przeznaczone do techniki wydruku, lasery przeznaczone do
kontroli materiatéw lub do kontroli jakogci, lasery przeznaczone do przetwa-
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rzania i transmisji danych; aparaty i przyrzady optyczne i/lub elektryczne,
w szczegblnosci systemy odwzorowania, systemy mikrooptyczne, elektroniczne
elementy sterowania, systemy optyczne z elektronicznymi elementami i/lub
zintegrowanymi Zrédtami $wiatla; obiektywy; soczewki optyczne, soczewki
nasadkowe, pryzmaty, soczewki korekcyjne; aparaty dyfrakcyjne (mikroskopia)”;

— klasa 10: ,Lasery do uzytku medycznego”;

— klasa 11: ,Aparaty i instalacje o$wietleniowe, diody elektroluminescencyjne”.

Decyzja z dnia 14 marca 2000 r. ekspert odrzucil zgloszenie w trybie art. 38
rozporzadzenia nr 40/94 z uzasadnieniem, iz zgloszony znak towarowy byl opisowy
w stosunku do przedmiotowych towar6w oraz pozbawiony jakiegokolwiek
odrézniajacego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.

W dniu 4 kwietnia 2000 r. skarzacy wnieéli odwolanie od decyzji eksperta do OHIM
w trybie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 31 lipca 2002 1. (zwang dalej ,zaskarzong decyzjg”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM najpierw uwzglednila zarzut oparty na naruszeniu prawa
skarzacych do bycia wystuchanym i w konsekwencji stwierdzila niewazno$¢ decyzji
eksperta, zarzadzajac na rzecz skarzacych zwrot kosztéw odwolania. Nastepnie
odrzucita wniosek o rejestracj¢ znaku dla towaréw objetych klasami 9 i 10 na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, uzasadniajac to tym, Ze
zgloszony znak towarowy pozbawiony byl odréziniajacego charakteru, oraz Ze
skiadal si¢ wylacznie z elementéw opisowych rodzaju i/lub przeznaczenia tych
towaréw. W koricu, zmieniajac decyzje eksperta, Izba Odwolawcza zezwolila na
publikacje zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego LIMO dla towaréw
objetych klasa 11.
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Jezeli chodzi w szczegblnosci o odmowe rejestracji zgloszonego znaku dla
produktéw objetych klasami 9 i 10 Izba Odwotawcza stwierdzila najpierw, ze
w dziedzinie elektroniki sekwencja liter ,LIMOS” stosowana jest jako skrét ,Laser
Intensity Modulation System” (system modulacji natezenia lasera). W tej kwestii
Izba Odwotawcza oparla sie na ksigzce zatytulowanej ,Abkiirzungen in der
Elektronik” (Skréty w elektronice), Schonborn, (Berlin 1993), wspomnianej juz
przez eksperta, a takze na wynikach wyszukiwania w Internecie, odwolujac si¢
tytutem przyktadu do dwéch stron dotyczacych kopiarek takich przedsigbiorstw jak
Toshiba i Minolta.

Nastepnie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze towary zawarte w klasach 9 i 10 mogly
by¢ uzyte jako skladniki systemu modulacji natezenia lasera, tak ze oznaczenie
LIMOS mialo charakter opisowy rodzaju i/lub przeznaczenia tych towardéw, ktére,
wedlug niej, adresowane sa do wyspecjalizowanego konsumenta lub do klienta
profesjonalisty, $wietnie znajacego takie oznaczenie w dziedzinie laseréw.

Izba Odwolawcza dodala, ze pominigcie litery ,s” na koricu oznaczenia LIMOS nie
czyni go jako znaku towarowego mniej opisowym w stosunku do towaréw bedacych
przedmiotem zgloszenia, poniewaz ,LIMO” jest wymownym skrétem wigkszej
czgéci syntagmy ,Laser Intensity Modulation System” tj. ,Laser Intensity
Modulation” (modulacja natezenia lasera). W tej kwestii Izba Odwolawcza uznala,
ze wyspecjalizowany konsument jest w stanie bezposrednio i w sposéb niebudzacy
watpliwodci, polaczy¢ towary zawarte w klasie 9 i 10 z oznaczeniem LIMO, ktére
postrzegane bedzie jako skrot syntagmy ,Laser Intensity Modulation”.

Wreszcie Izba Odwolawcza uznala, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony byt
charakteru odrézniajacego w stosunku do towaréw zawartych w klasie 9 i 10.
Wedlug niej, zainteresowany konsument, bedacy klientem profesjonalistg, nie bedzie
widzial w oznaczeniu LIMO zadnego oznaczenia handlowego pochodzenia tych
towarow, lecz raczej skrét syntagmy ,Laser Intensity Modulation”.
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Zadania stron

Skarzacy wnosza do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji w czeéci, w ktérej odmawia ona
rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klas 9
il0;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacych kosztami postgpowania.

Co do prawa

Skarzacy twierdzg, ze Izba Odwolawcza nieslusznie odrzucita zgloszenie znaku
towarowego LIMO na podstawie art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 dla towaréw
zawartych w klasie 9 i 10. Na poparcie swej skargi podnosza oni zasadniczo dwa
zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 oraz naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzacy nie zgadzajg sie z tym, ze zgloszony znak towarowy moze zosta¢ uznany za
opisujacy rodzaj lub przeznaczenie przedmiotowych towaréw.

Zauwazaja oni przede wszystkim, ze oznaczenia LIMO i LIMOS nie s3 znane
whasciwemu kregowi odbiorcéw jako skréty wyrazen ,Laser Intensity Modulation”
czy ,Laser Intensity Modulation System”. W konsekwencji twierdza oni, ze nie
istnieje wymog dostepnosci w odniesieniu do powyzszych oznacze.

W tej kwestii skarzacy podnosza, ze ,Internationale Enzyklopidie der Abkiirzungen
und Akronyme in Wissenschaft und Technik” (Miedzynarodowa encyklopedia
skrotéw i akronimdéw w nauce i technice) opracowana przez p. Peschke (Monachium
1998), nie zawiera ,LIMOS” jako skrétu od ,Laser Intensity Modulation System”.

Ponadto zaznaczaja oni, ze oznaczenie LIMOS jest powszechnie wykorzystywane
w Internecie jako skrét stowa ,limousines” w dziedzinie pojazdéw samochodowych
a tylko sporadycznie w znaczeniu ,Laser Intensity Modulation System”
w powigzaniu z kopiarkami lub systemami powielania. A zatem wedlug skarzacych
fakt, ze wyszukiwanie dokonane w Internecie przez OHIM dalo jedynie trzy
odniesienia zawierajace skrét ,LIMOS” w znaczeniu "Laser Intensity Modulation
System” ma dowodzi¢ tego, ze sekwencja liter ,LIMOS” nie jest skrétem ani
powszechnie znanym, ani stosowanym przez zainteresowane, specjalistyczne kregi.
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Na poparcie swej argumentacji skarzacy powoluja sie na decyzje Trzeciej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 31 paZdziernika 2000 r. w sprawie R 294/2000-3,
dotyczaca rejestracji jako wspélnotowego znaku towarowego oznaczenia DS dla
towar6w i uslug zwiazanych z dziedzing elektronicznych aparatéw fotograficznych
i wywolywaniem zdjeé. Decyzja ta wskazywala, ze w ramach oceny oznaczenia dla
celéw jego rejestracji, warto$¢ definicji zawartych w stownikach jest wzgledna
w szczegdlnosci, gdy rezultat analizy opartej na tych slownikach nie jest wsparty
innymi informacjami lub dowodami. Skarzacy podkreslaja, Ze w powyzszej sprawie
decyzja eksperta odmawiajaca rejestracji znaku towarowego DS na podstawie art. 7
ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia 40/94 opierala si¢ na licie skrétéw ukazujacej, Ze
»DS” bylo skrétem od ,Digital Signal”, oraz ze Izba Odwolawcza uchylila te decyzje,
podkreélajac, ze nie bylo mozliwym stwierdzenie, na tej li tylko podstawie, Ze
wlasciwy krag odbiorcéw pomylitby skrét ,DS” z wyrazeniem ,Digital Signal”
i skojarzytby go w ten sposéb z opisujaca wskazéwka. Wedlug skarzacych
analogiczne watpliwosci maja prawo pojawi¢ si¢ w niniejszej sprawie, skoro skrét
»LIMOS” w znaczeniu ,Laser Intensity Modulation System” znajduje sie¢ w jednej
tylko ksigzce i na dwéch stronach internetowych.

Jezeli chodzi o oznaczenie LIMO, to skarzacy podnosza, ze jego uzycie jako skrétu
od ,Laser Intensity Modulation” nie zostalo stwierdzone przez dokumenty i strony
internetowe, przedlozone przez OHIM na poparcie jego ocen, w ktérych
wystepowato tylko i wylacznie oznaczenie LIMOS. Skrét ,LIMO” dla systemu
modulacji nateZenia lasera obecnie nie istnieje i nie moze zatem by¢ poddany
wymogowi dostepnosci.

W tej kwestii skarzacy wyjaéniaja, ze w Internecie oznaczenie LIMO jest stosowane
jako skrét od stéw ,limousine” lub ,limonade” lub od wyrazenia zaczerpnigtego
z nauk ekonomicznych ,least input for the most output”. W konsekwencji, wedlug
skarzacych, z uwagi na fakt, iz skrét ,LIMO” ma niejasne znaczenie, wlasciwy krag
odbiorcéw, zlozony ze specjalistéw, skonfrontowany z tym skrétem nie powiaze go
w zaden sposéb z towarami, ktérych dotyczy zgloszenie znaku towarowego i ktére
nalezg do klas 9 i 10.
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Skarzacy powoluja sie réwniez na orzeczenie Deutsches Bundespatentgericht
(niemiecki federalny trybunal patentowy) z dnia 2 czerwca 1998 r., dotyczace
wniosku o rejestracje sfownego oznaczenia CT jako krajowego znaku towarowego,
w ktérym istnienie wymogu dostepnosci w odniesieniu do tego oznaczenia zostato
wykluczone, z uzasadnieniem, iz ,skrét »CT« posiada wiele znaczen, ktére moga by¢
opisowe w stosunku do towaréw i ustug odnoszacych sie do niego”.

Po drugie, skarzacy twierdzg, ze nawet jeéli oznaczenia LIMOS i LIMO winny by¢
uznane za skréty odpowiednio ,Laser Intensity Modulation System” i ,Laser
Intensity Modulation”, nie s3 one opisowe w stosunku do towaréw objetych
zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego, poniewaz towary te nie sa ani
systemami modulacji natezenia lasera, ani — wbrew okre$leniu ,Laser Intensity
Modulation” (modulacja natezenia lasera) — procesami lub metodami, lecz jedynie
towarami indywidualnymi, zestawienie ktérych réwniez nie stanowiloby jednego
z tych systeméw.

OHIM broni zasadnoéci ocen sformulowanych przez Izbe Odwotawcza
w odniesieniu do opisowego charakteru zgloszonego znaku towarowego.

Ocena Sadu

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie s3 rejestrowane
»znaki towarowe, ktére skiadaja sie wylacznie z oznaczeni lub wskazéwek, mogacych
stuzy¢é w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoéci, ilosci, przeznaczenia, wartoéci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produlgji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub
innych wlasciwosci towaréw lub ustug”.
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Artykul 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 zapobiega temu, by oznaczenia lub
wskazéwlki, ktérych dotyczy, zarezerwowane byly dla jednego tylko przedsigbiorstwa
wskutek ich rejestracji jako znaku towarowego. Przepis ten realizuje cel
o charakterze ogdlnym, jakim jest mozliwo$¢ swobodnego stosowania takich
oznaczen lub wskazéwek przez wszystkich [wyrok Trybunalu z dnia 23 pazdziernika
2003 r. w sprawie C-191/01 B, OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. 1-12447, pkt 31
oraz wyroki Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. str. 11-1963, pkt 24 oraz z dnia 27 listopada
2003 r. w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. 1I-5071,
pkt 27].

Z tej perspektywy oznaczenia i wskazdwki, o ktérych mowa w art. 7 ust 1 lit. ¢) wyzej
wskazanego rozporzadzenia, to takie, ktére w normalnym z punktu widzenia
wladciwego Lkregu odbiorcéw uzywaniu, moga stuzyé oznaczeniu - badZ bezpo-
$rednio, badZ przez wspomnienie jednej z ich charakterystycznych cech - towaréw
lub uslug jak te, dla ktérych zgloszono rejestracje [wyrok Trybunalu z dnia
20 wrzeénia 2001 r. w sprawie C-383/99 P, Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec.
str. I-6251, pkt 39 oraz wyroki Sadu w ww. sprawie CARCARD, pkt 25 oraz z dnia
9 pazdziernika 2002 r w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM
(UltraPlus), Rec. str. II-3867, pkt 22].

Zatem ocena opisowego charakteru oznaczenia moze by¢ przeprowadzona, z jednej
strony, tylko w odniesieniu do przedmiotowych towaréw lub ustug oraz, z drugiej
strony, tylko w odniesieniu do jego zrozumienia przez okreSlony wlasciwy krag
odbiorcéw (ww. wyroki CARCARD pkt 25 oraz UltraPlus, pkt 22).

W tym konkretnym przypadku Izba Odwotawcza stwierdzila, ze wlasciwy krag
odbiorcéw sklada sie z wyspecjalizowanych konsumentéw (pkt 17 zaskarzonej
decyzji). Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe produkty przeznaczone s3 dla
profesjonalistéw a nie dla przecigtnych konsumentéw, taka ocena Izby Odwolawczej
winna by¢ zaakceptowana. Nie zostala ona zreszta zakwestionowana przez
skarzacych. Za wlasciwy krag odbiorcéw uwaza si¢ wyspecjalizowany krag
odbiorcéw, dobrze poinformowanych, uwaznych i rozsadnych [zob. wyrok Sadu
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM
(EUROCOOL), Rec. str. 11-683, pkt 47].
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Jezeli chodzi o argument skarzacych, wedlug ktérego nie istnieje wymag dostepnosci
w odniesieniu do oznaczeni LIMOS i LIMO w zwigzku z tym Ze nie sa one potocznie
stosowane w specjalistycznym jezyku dla okreslenia przedmiotowych produktéw, to
nalezy zaznaczy¢ na wstepie, ze w pkt 35 swego wyroku z dnia 4 maja 1999 r.
w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee (Rec. str.
1-2779) Trybunat uznal, ze zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1998 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. z 1989 r.,
L 40, str. 1), ktérego brzmienie jest identyczne z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit c)
rozporzadzenia nr 40/94, nie zalezy od istnienia konkretnego, aktualnego
i powaznego wymogu dostepnosci.

Wobec tego, konieczne jest jedynie zbadanie, w celu zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, w oparciu o stosowne znaczenie przedmiotowego
stownego oznaczenia, czy istnieje, z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw,
wystarczajaco konkretny i bezpo$redni zwigzek migdzy oznaczeniem a towarami lub
ustugami, dla ktérych zlozono wniosek o rejestracje [wyrok Sadu z dnia 27 lutego
2002 r. w sprawie T-106/00, Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec.
str. 1I-723, pkt 40, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunatu z dnia 5 lutego
2004 r. w sprawie C-150/02 P, Streamserve przeciwko OHIM, Rec. str. [-1461 oraz
ww. wyrok CARCARD, pkt 28].

Nalezy podnie$¢, ze Izba Odwolawcza nie zarzucila, ze oznaczenie LIMO bylo
w jezyku specjalistycznym przedmiotem potocznego uzycia jako skrét syntagmy
»Laser Intensity Modulation”. W tej kwestii skarzacy podkreslaja, Ze oznaczenie
LIMO nie figuruje ani w specjalistycznych ksigzkach ani w Internecie, gdzie
wystepuje za to jako skrét stéw ,limousine” czy ,limonade” albo wyrazenia
zaczerpnigtego z nauk ekonomicznych ,least input for the most output”.

Tym niemniej, fakt, ze oznaczenie LIMO nie jest zwykle stosowane w $rodowiskach
specjalistycznych jako skrét syntagmy ,Laser Intensity Modulation” nie jest
wystarczajagcym powodem wykluczenia a priori jego opisowego charakteru. Wobec
tego nalezy zauwazy¢, ze aby OHIM moégl odmowié rejestracji w oparciu o art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazéwki
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skladajace si¢ na znak towarowy, o ktérym mowa w tym przepisie, byly faktycznie
stosowane w czasie zlozenia wniosku o rejestracje w celu opisu towaréw lub uslug,
w odniesieniu do ktérych dokonane zostalo zgtoszenie albo charakterystyki takich
towardéw lub uslug. Wystarczy, jak to wynika z samego sformulowania tego przepisu,
ze oznaczenia lub wskazéwki moga stuzy¢ tym celom [ww. wyrok w sprawie OHIM
przeciwko Wrigley, pkt 32 oraz postanowienie Trybunalu z dnia 5 lutego 2004 r.
w sprawie C-326/01 P, Telefon & Buch przeciwko OHIM, Rec. str. I-1371, pkt 28].

Tymczasem w tym konkretnym przypadku, w swej analizie, majacej na celu
ustalenie, czy mozliwe jest uzycie oznaczenia LIMO w celu opisu towaréw
nalezacych do klas 9 i 10 objgtych zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego
lub do charakterystyki tych towardw, Izba Odwolawcza stwierdzila przede
wszystkim, ze ,LIMOS”, jako znany skrét syntagmy ,Laser Intensity Modulation
System” w dziedzinie przedmiotowych towaréw, ma charakter opisowy rodzaju i/lub
przeznaczenia tych produktéw. Nastgpnie uznala, ze redukcja sekwencji liter
+,LIMOS” do ,LIMQO” poprzez pominiecie litery ,s” nie powoduje znikniecia
charakteru opisowego zgloszonego znaku towarowego.

Jezeli chodzi o oznaczenie LIMOS Izba Odwolawcza mogla zgodnie z prawem
stwierdzi¢ w pkt 16 zaskarzonej decyzji, ze bylo ono stosowane w dziedzinie
elektroniki jako skrét syntagmy ,Laser Intensity Modulation System” opierajac sie
na fakcie, ze figurowato ono w tym znaczeniu zaréwno w ksigzce dotyczacej skrétéw
uzywanych w tej dziedzinie jak i na stronach internetowych.

W istocie wyszczegélnienie takiego skrétu w ksigzce poéwieconej skrétom
w dziedzinie elektroniki ma szczegélne znaczenie, ktére nie moze by¢ pominigte
tylko dlatego, ze encyklopedia cytowana przez skarzacych (zob. pkt 16 powyzej)
sama nie zawiera ,LIMOS” jako skrétu.
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Ponadto dowdd faktycznego stosowania ,LIMOS” jako skrétu od ,Laser Intensity
Modulation System” nie wynika tylko z definicji zawartej w stowniku, ale takze
z dokumentéw o charakterze handlowym. W istocie ze stron internetowych
powolanych przyktadowo przez Izbe Odwolawcza wynika, ze ,LIMOS” stanowi
skrét syntagmy ,Laser Intensity Modulation System”, ktéry oznacza na tych
stronach system powielania (,,copying system”) stosowany w kolorowych kopiarkach
modelu FC 70 przez Toshibe oraz modelu CF 9001 przez Minolte.

W tych okolicznosciach zarzut skarzacych, oparty na podnoszonej nieznajomosci
kryteriéw analizy stosowanych przez Izbe Odwolawcza w jej decyzji dotyczacej
zgloszenia znaku towarowego DS (zob. pkt 18 powyzej), jest w rzeczywistosci
calkowicie chybiony. Nalezy skadinad przypomnie¢, ze w tym konkretnym
przypadku wlasciwym kregiem odbiorcéw jest wyspecjalizowany krag odbiorcéw,
odmiennie niz mialo to miejsce w sprawie, ktéra dala poczatek owej decyzji, w ktorej
Izba Odwolawcza wyraZnie oparla si¢ na okolicznosci, iz wlasciwy krag odbiorcéw
skladat si¢ z przecietnych konsumentéw, a nie z profesjonalistéw, aby stwierdzi¢, ze
ekspert nie moégl wnioskowaé jedynie w oparciu o wzmianke znajdujaca sie
w stowniku akronimdw i skrétéw, iz litery ,DS” mogly by¢ postrzegane przez taki
krag odbiorcéw jako oznaczajace ,Digital Signal”. Stad tez skarzacy nie moga zadna
miarg oprzeé si¢ na wyzej wspomnianej decyzji dla poparcia swej argumentacji.

Jezeli chodzi o opisowy charakter oznaczenia LIMOS nalezy stwierdzi¢, jak to
uczynita Izba Odwotawcza w pkt 17 zaskarzonej decyzji, ze skarzacy na stronie 3 ich
pisma z dnia 7 czerwca 2000 r. zawierajacego uzasadnienie ich odwolania do OHIM,
przyznali, ze ,okreSlone w zgloszeniu towary [...] sa towarami, ktére moga,
w kazdym badz razie, stanowi¢ skiadniki »Laser Intensity Modulation Systems«”,
mimo iz dodali oni, ze ,[z]aden z tych towaréw nie moze jednakze by¢ bezpoérednio
okre$lony jako stanowiacy tenze system”. To wlasnie w oparciu o to uznanie,
powtdérzone skadingd przez skarzacych przed Sadem na rozprawie w dniu
27 kwietnia 2004 r., Izba Odwolawcza potwierdzila, ze oznaczenie LIMOS jest
opisowe w stosunku do ,rodzaju i/lub przeznaczenia” wyzej wskazanych towaréw.
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W tej kwestii Sad podnosi, ze ani Izba Odwolawcza w swej decyzji ani OHIM
w niniejszym postepowaniu spornym nie wykazaly, w jaki sposéb oznaczenie LIMOS
mialoby by¢é opisowe w stosunku do rodzaju towaréw objetych klasami 9 i 10.

Tym niemniej bezspornym jest, ze te towary moga by§ stosowane jako skiadniki
systemu modulacji natezenia lasera. Tymczasem skarzacy nie sformulowali zadnego
powaznego argumentu mogacego podwazyé opinie Izby Odwolawczej, zgodnie
z ktéra, z uwagi na te charakterystyke wyzej wskazanych towaréw, oznaczenie
LIMOS, jako skrét syntagmy ,Laser Intensity Modulation System”, jest opisowe,
przynajmniej w stosunku do przeznaczenia tych towaréw. W istocie ograniczajg si¢
oni do podkreslenia, ze co do zasady nie mozna otrzymac¢ ,Laser Intensity
Modulation System” jedynie poprzez zestawienie dwéch lub wiecej przedmiotowych
towaréw. Zatem bez znaczenia jest udci§lenie, ktére nie wyklucza, iz towary te,
traktowane oddzielnie, moga by¢ uzyte do stworzenia takiego systemu w zestawieniu
z innymi produktami, nieobjetymi zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego.

Z uwagi na fakt, iz wszystkie towary objete klasami 9 i 10 adresowane sa do
wyspecjalizowanego konsumenta, mogacego znaé¢ oznaczenie LIMOS jako skrét
»Laser Intensity Modulation System” w sektorze tych samych towaréw, ktére moga
by¢ whaczone do takiego systemu, nalezy stwierdzi¢, przy braku przeciwdowodu
dostarczonego przez skarzacych, ze oznaczenie to jest opisowe w odniesieniu do
jednego z mozliwych zastosowan przedmiotowych towaréw, ktére moze zostac
uwzglednione przy wyborze dokonywanym przez wlaéciwy krag odbiorcéw i ktére
tym samym stanowi jego istotna wlasciwo$¢ [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02, HERON Robotunits przeciwko OHIM
(ROBOTUNITS), Rec. str. 11-4995, pkt 44].

Jezeli zatem oznaczenie LIMOS wykazuje, z punktu widzenia wiasciwego kregu
odbiorcéw, wystarczajaco bezposredni i konkretny zwigzek z towarami z klas 9 i 10,
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dla ktérych zgloszono rejestracje, pozostaje jeszcze zweryfikowanie, czy taki sam
wniosek nasuwa sie¢ w odniesieniu do oznaczenia LIMO, ktére jest oznaczeniem
bedacym przedmiotem zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.

W tej kwestii stusznym bylo uznanie przez Izbe Odwolawczg, ze pominigcie litery ,.s”
na koricu oznaczenia LIMOS nie czyni mniej opisowym, w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 i w relacji do przedmiotowych towaréw, oznaczenia
powstalego wskutek tego pominigcia.

W istocie ustalenie co do stosowania ,LIMOS” jako skrétu syntagmy ,Laser
Intensity Modulation System” wskazuje juz na to, ze oznaczenie LIMO moze by¢
stosowane i postrzegane przez wilasciwy krag odbiorcéw jako skrét syntagmy ,Laser
Intensity Modulation”. Fakt, iz oznaczenie LIMO moze predzej opisywaé zjawisko
modulacji natezenia lasera niz system, ktory to zjawisko wywoluje, nie jest
wystarczajacy do odrzucenia charakteru opisowego tego samego oznaczenia
w stosunku do towaréw bedacych przedmiotem zgloszenia. Jezeli te ostatnie moga
by¢ sktadnikami systemu, ktéry moduluje natezenie lasera, oznaczenie opisujace te
modulacje wcigz pozostaje opisowe w stosunku do mozliwego przeznaczenia tych
towaréow.

W ten sposéb Izba Odwolawcza stusznie uznala, Ze wyspecjalizowany konsument
bedzie w stanie ustali¢ wystarczajaco bezposredni i konkretny zwigzek miedzy
towarami zawartymi w klasach 9 i 10, o ktérych mowa w zgloszeniu wspélnotowego
znaku towarowego a oznaczeniem LIMO, oraz ze bedzie on postrzegat to oznaczenie
jako skrét ,Laser Intensity Modulation”, a takze jako odnoszace si¢ do przynajmniej
jednego z mozliwych przeznaczen wyzej wskazanych towaréw, a mianowicie do ich
wlaczenia do systemu modulacji natezenia lasera.

Wreszcie nalezy réwniez oddali¢ argument skarzacych, stosownie do ktérego —
uwzgledniajac rzekoma dwuznaczno$¢ oznaczenia LIMO, ktére miatoby byé
stosowane jako skrét stéw ,limousine” i ,limonade”, czy tez wyrazenia ,least input
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for the most output” lub postrzegane jako firma danego przedsigbiorstwa —
wlasciwemu kregowi odbiorcéw, skonfrontowanemu z takim oznaczeniem, nie
przyjda na myél towary nalezace do klas 9 i 10.

W tej kwestii nalezy przypomnieé, ze odmawia sig rejestracji oznaczenia stownego,
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, jezeli przynajmniej jedno
z jego potencjalnych znaczenn uwidacznia jaka$é wlasciwo$é przedmiotowych
towaréw lub ustug (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32; ww.
postanowienie w sprawie Telefon & Buch przeciwko OHIM, pkt 28 i 37; ww. wyroki
STREAMSERVE, pkt 42 oraz CARCARD, pkt 30). Tymczasem z wcze$niejszych
uwag wynika, Ze jednym z potencjalnych znaczeri oznaczenia LIMO jest ,Laser
Intensity Modulation”, oraz ze wlasciwy krag odbiorcéw jest w stanie znakomicie
zrozumie¢ to oznaczenie w tym wlasnie znaczeniu.

Wrynika z powyzszego, ze zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 winien zosta¢ oddalony.

W tych okoliczno$ciach nie ma koniecznoéci badania zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W istocie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem,
wystarczy by jedna z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji miala zastosowa-
nie, aby oznaczenie nie moglo zosta¢ zarejestrowane jako wspdlnotowy znak
towarowy [wyrok Trybunatu z dnia 19 wrzeénia 2002 r. w sprawie C-104/00 P, DKV
przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29; wyroki Sadu z dnia 26 paZdziernika
2000 r. w sprawie T-360/99, Community Concepts przeciwko OHIM (Investor-
world), Rec. str. 11-3545, pkt 26, z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. 11-433,
pkt 30 oraz z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko
OHIM (Kit Pro et Kit Super Pro), Rec. str. I1-4881, pkt 36].

W konsekwencji nalezy skarge oddalié.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy sprawe przegrali,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzy¢ ich kosztami postgpowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANC]JI (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzacy zostajg obcigzeni kosztami postepowania.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung B. Vesterdorf
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