CEWE COLOR KONTRA OHIM (DIGIFILM ES DIGIFILMMAKER)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (6tédik tanacs)
2005. szeptember 8.”

A T-178/03. és a T-179/03. sz. egyesitett iigyekben,

a CeWe Color AG & Co. OHG (székhelye: Oldenburg [Németorszag], képviselik:
C. Spintig, S. Richter, U. Sander és H. Forster tigyvédek)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmonizéciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) (képviselik: I. Mayer és G. Schneider meghatalmazotti min8ségben)

alperes ellen
* Az eljérds nyelve: német.
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az OHIM harmadik fellebbezési tandcsa -dltal a DigiFilmMaker és DigiFilm
szomegjelolések kozosségi védjegyként térténd lajstromozasa tigyében 2003. mdrcius
12-én hozott hatdrozat (R 638/2002-3. és R 641/2002-3. sz. egyesitett iigyek) ellen
benyujtott keresete targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (6todik tanics),

tagjai: M. Vilaras elnok, F. Dehousse és D. Svaby birdk,

hivatalvezetd: C. Kristensen tanacsos,

tekintettel az Elséfokt Bir6sdg Hivataldhoz 2003. majus 19-én és 21-én benytjtott
keresetlevelekre,

tekintettel a 2003. szeptember 18-dn hozott egyesitd végzésre,

tekintettel az Els6fokd Birdsdg Hivataldhoz 2003. december 15-én benytjtott
valaszbeadvanyra,

a 2005. dprilis 12-i targyaldst kovetSen,
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meghozta a kovetkez6

[téletet

A jogvita el6zményei

A felperes 2001. november 19-én a kozosségi védjegyrdl sz616, 1993. december 20-i
40/94 médositott tandcsi rendelet (HL 1994. L 11,, 1. 0., magyar nyelvii kiilonkiadés
17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjan két kozosségi védjegybejelentést tett a Belsé Piaci
Harmonizéciés Hivatalndl (védjegyek és formatervezési mintdk) (a tovabbiakban:
OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegyek a DigiFilm és a DigiFilmMaker szémegjelolések
voltak (a tovabbiakban egyiittesen: bejelentett védjegyek).

A Dbejelentést a védjegyelkel ellathaté termékek és szolgéltatdsok nemzetkdzi
osztalyozdsira vonatkozé, feliilvizsgdlt és mddositott, 1957. jinius 15-i Nizzai
Megillapodéds szerinti 9., 16. és 42. osztdlyokba tartozé édruk és szolgdltatdsok
vonatkozasaban tették, az aldbbi leirdssal:

— 9. osztdly: ,memodriahordozék, felvételhordozok, kiilondsen optikai felvevéké-
szillékek és CD-ROM-ok, valamennyi fentebb emlitett dru rogzitett fényképpel;
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fényképez6 és filmfelvevé gépek és berendezések (amelyek a 9. osztilyba
tartoznak); hang vagy kép felvételére, kozvetitésére vagy visszaadédsara szolgalé
késziilékek; adatkezeld késziilékek; szamitdgépek; informatikai programok”;

~ 16. osztaly: ,prébalenyomatok, negativ és diapozitiv fényképek”;

~ 42. osztily: ,felvételhordozék irdsa, killonosen digitalis adatok rogzitése,
elsésorban képeké; fényképek alkotasa; fényképek nyomtatasa; fényképek »on-
line nyomtatasi szolgaltatdsa«; szoftvertanicsadas; informatikai szoftverek
frissitése, adatkezelési szoftverek alkotdsa”.

A DigiFilmMaker védjegyet azon drukon és szolgdltatisokon tdl, amelyekre
vonatkozéan a DigiFilm védjegyet is bejelentették, egyes, a Nizzai Megéllapodis
szerinti 9. osztdlyba tartozé édruk vonatkozdsdban is bejelentették a koévetkezd
leirassal: ,felvételhordozdk irdsdra, kiilondsen digitdlis adatok (kiilonésen képek)
felvételhordozora torténé (killonosen CD-ROM-ra) dtvitelére szolgald késziilékek és
automatdk”. '

Az elbirdlé 2002. februdr 22-én kelt leveleiben a kozosségi védjegyrdl sz616 40/94/EK
tandcsi rendelet végrehajtisardl sz6l6, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsagi
rendelet (HL L 303., 1. o; magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 189. o.)
11. szabalysnak (1) bekezdése értelmében értesitette a felperest, hogy a 40/94
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rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében a védjegyek nem
lajstromozhaték, kivéve az alabbi arukat és szolgaltatdsokat:

~  16. osztaly: ,prébanyomatok, negativ és diapozitiv fényképek;

— 42, osztaly: ,szoftvertanicsadds; informatikai szoftverek frissitése, adatkezelési
szoftverek alkotédsa”.

2002. aprilis 22-i levelével a felperes fenntartotta kozosségi védjegybejelentéseit.

Ezen bejelentéseket az elbirdlé a 2868/95 rendelet 11. szabalyinak (3) bekezdése
értelmében hozott 2002. junius 4-i hatdrozataival a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének b) és c) pontja alapjin elutasitotta az aldbbi 4ruk és szolgaltatdsok
vonatkozdséban:

— 9. osztaly: ,memoriahordozok, felvételhordozdk, kiiléndsen optikai felvevSké-
sziilékek és CD-ROM-ok, valamennyi fentebb emlitett 4ru régzitett fényképpel;
fényképez6 és filmfelvevé gépek és berendezések (amelyek a 9. osztalyba
tartoznak); hang vagy kép felvételére, kozvetitésére vagy visszaaddsira szolgalé
késziilékek; adatkezel6 késziilékek; szamitégépek; informatikai programok”;
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— 42, osztély: ,felvételhordozdék irdsa, kiillonosen digitdlis adatok rogzitése,
els6sorban képeké; fényképek alkotdsa; fényképek nyomtatdsa; ,on-line
nyomtatdsi szolgalat”.

Az elbirdlé ugy itélte meg, hogy a bejelentett védjegyek az érintett drukat és
szolgéltatisokat leiré neologizmusokbdl édllnak. A ,digi” sz6 az angol koznyelvi
»digital” (digitalis) sz6 roviditése, a DigiFilm és DigiFilmMaker megjellések pedig
kozvetleniil az aldbbi jelentésekre utalnak: digitélis film és az a személy, aki a digitélis
filmeket hoz létre, vagy az a késziilék, amelyet e célbdl haszndlnak (digital film-
maker). Az elbirdl6 tovabba ugy itélte meg, hogy a ,Digi” és ,Film”, valamint a
»Maker” szavak Osszetétele nem mutat fel olyan tovébbi jellegzetességet, amely a

o7

bejelentett védjegyeket megkiilonboztets jelleglivé tehetné.

A 40/94 rendelet 59. cikkének megfelelGen a felperes 2002. jilius 26-4n az elbiralé
hatdrozatai ellen két fellebbezést nyujtott be az OHIM-nal.

2003. mdrcius 12-i hatdrozataival (a tovdbbiakban: DigiFilm-hatarozat
és DigiFilmMaker-hatérozat, illetve egyiittesen: megtdmadott hatdrozatok), amelyet
a felperesnek 2003. mércius 18-4n, illetve 13-4n kézbesitett, a harmadik fellebbezési
tandcs elutasitotta a fellebbezéseket.

s

A fellebbezési tandcs, megerdsitve az elbirdlo értékeléseit, 1ényegében tgy vélte, hogy
a bejelentett védjegyek a tovdbbra is vita targyit képezd édruk és szolgéltatasok
(nevezetesen, a DigiFilm tekintetében a fenti 7. pontban emlitett aruk és
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szolgaltatisok, a DigiFilmMaker tekintetében ugyanazon, valamint a fenti 4. pontban
emlitett druk és szolgéltatisok, a tovdbbiakban: vitds aruk és szolgaltatisok)
tekintetében leird jellegtliek, és hozzétette, hogy ezen védjegyek, barmiféle tovabbi

12

elem vagy kiilonlegesség hijan, nem birnak az eldirt megkiilénboztetd képesség
legcsekélyebb mértékével sem.

A felek kérelmei

12 A felperes kereseteiben azt kéri, hogy az Elséfokd Birdséag:

— helyezze hatélyon kiviil a megtdmadott hatérozatokat;

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére.

13 Az OHIM azt kéri, hogy az Els6foku Birdsdg:

— utasitsa el a kereseteket mint megalapozatlanokat;

—  a felperest kotelezze a koltségek viselésére.
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Indokolas

A felperes mindkét {igyben -— analég médon — két, a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének c¢) pontja megsértésébdl, illetve ugyanazon rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének b) pontja megsértésébdl eredd jogalapra hivatkozik.

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjdnak megsértésébdl eredd elsé
jogalaprol

A felperes vitatja, hogy a bejelentett védjegyek leiré jellegliek lennének a vitas aruk és
szolgéltatdsok tekintetében. Felroja a fellebbezési tandcsnak, hogy internetes oldalak
kivonataira tdmaszkodott anélkiil, hogy azokat részletesen tanulmanyozta volna,
illetve hogy tgy itélte meg, hogy ezen védjegyek nem lajstromozhatéak, még abban
az esetben sem, ha ez utébbiak nem szerepelnek a szétarakban, Végezetiil az OHIM
nem vette tekintetbe azt a tényt, hogy mas esetekben nem utasitotta el a bejelentett
védjegyekhez hasonlé megjel6lések lajstromozasat.

A felperes elismeri, hogy a ,digi” gyakori roviditése a ,digital” szénak, a ,film”
szdmos eurdpai nyelvben tgy a filmszalagot, mint magit a miivet jelenti, és a
»maker” angol szd jelentése ,készit6”. Ebbdl ugyanakkor nem kovetkezik, hogy a
bejelentett védjegyek leir6 jellegliek lennének. Technikai nézépontbél ugyanis a
digitalis film nem is 1étezik. A fellebbezési tandcs ezt elismerte, de tigy vélte, hogy az
érintett kozonség nem gondolkodik el a technikai eljardsok részletein, digitalis képek
egymasutanjat digitdlis filmnek fogja hivni, és értelemszertien ugyanigy fog tenni

'3

felvev6késziilékek, adathordozok és a hozzdjuk kapcsolddé elédllitasi szolgaltatasok
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esetén is. Ez a megkozelités nem veszi figyelembe, hogy valamely megnevezés leiré
jellege a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjdban leirtak esetén 4ll fenn
(vegyéb jellemzdje feltiintetésére haszndlhatnak”). Marpedig a DigiFilmMaker vagy a
DigiFilm megjel6lés nem alkalmas memdriahordozé vagy rogzitésre alkalmas
késziilék, képfelvevd késziilék vagy felvételhordozé-iré szolgiltatas leirasdra. A
fellebbezési tandcs nem tett kiilonbséget a nem lajstromozhatd jelzés és az
ugynevezett ,beszél6” védjegy kozott, amely viszont lajstromozhaté.

Ezen til pontatlan az a megéllapitds, hogy az érintett vésarlokézonség nincs
tudatdban a hagyomanyos és a digitalis fényképezés kozti killonbségnek. Epp
ellenkezéleg: a ,film” szénak a digitalis fényképezéshez val6 hozzatételét szokatlan és
fantdzia sziilte atvitelként fogja érzékelni. A bejelentett védjegyek, hasonléan az
UltraPlus megjel6léshez, amely az Els6foka Birdsag T-360/00. sz., Dart Industries
kontra OHIM (UltraPlus) iigyben 2002. okt6ber 9-én hozott itéletének (EBHT 2002.,
11-3867. 0.) targyat képezte, felidéz6 és nem leird jellegliek. Az OHIM tehat hibdsan
vélte Ggy, hogy a ,digi”, a ,film” és a ,maker” szavak kombindciGja a DigiFilm és a
DigiFilmMaker 6sszetételekben nem szokatlan.

Az internetes kivonatok, amelyekre az elbirdlé 2002. februdr 22-i leveleiben,
valamint 2002. jinius 4-i hatdrozataiban hivatkozik, és amelyekre a fellebbezési
tandcs tdmaszkodott, nem bizonyitjdk ennek az ellenkezdjét. Kiilondsen a DigiFilm
interneten taldlt szdmos el6forduldsa ismeretlen, amely vagy kozosségen kiviili
foldrajzi eredetli, vagy pontatlan, vagy az 4ltala érintett aruk vonatkozisiban
irrelevdns, vagy a DigiFilm-et védett kereskedelmi megnevezésként azonositja.

A bejelentett védjegyek tovdbbd nem szerepelnek a szétarakban. Ezen ténynél fogva
nem lajstromozhatdk (lasd a Birésig C-383/99. sz., Procter & Gamble kontra OHIM
tigyben 2001. szeptember 20-4n hozott itéletének [EBHT 2001., I-6251. 0.] 43. és
44, pontjat).
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Végiil, a bejelentett védjegyekkel dsszehasonlithaté és az OHIM dltal lajstromozésra
jovahagyott megjel6lések nagy szdma bizonyitja a felperes altal e védjegyek leird
jellegének hidnydra vonatkozéan képviselt &llispont megalapozottsagat. A 40/94
rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt vizsgilat keretében maga az OHIM is
megerdsitette korabbi hatdrozatainak relevancidjat.

Az OHIM vitatja, hogy megsértette volna a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
¢) pontjit.

Az Els6foka Birésag allaspontja

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem részesiilhet
védjegyoltalomban ,az olyan megjel6lés, amely kizdrdlag olyan jelekbél vagy
adatokbdl 4ll, amelyeket a forgalomban az dru vagy a szolgaltatas fajtaja, mindsége,
mennyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi szdrmazasa, el6éllitési vagy teljesitési
ideje, illetve egyéb jellemzdje feltiintetésére haszndlhatnak”. A fentieken tdl a 40/94
rendelet 7. cikkének (2) bekezdése tigy rendelkezik, hogy ,az (1) bekezdést akkor is
alkalmazni kell, ha a kizdr6 ok csak a Kozdsség egy részében all fenn”.

Az itélkezési gyakorlat értelmében a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c)
pontja kizérja, hogy ilyen jeleket vagy adatokat védjegyként lajstromozzanak, és
ezéltal egyetlen vallalkozds szdméra fenntartsanak. Ez a rendelkezés tehdt azt a
kozérdekt célt szolgdlja, hogy az ilyen jeleket vagy adatokat bérki szabadon
haszndlhassa (lasd ennek megfeleléen a Birdsdg C-363/99. sz., Koninklijke KPN
Nederland iigyben 2004. februdr 12-én hozott itéletének [EBHT 2004., I-1619. o] [a
tovabbiakban: Postkantoor-itélet] 54. pontjat; az Els6foka Birésag T-219/00. sz.,
Ellos kontra OHIM (ELLOS) iigyben 2002. februir 27-én hozott itéletének
[EBHT 2002., II-753. 0.] 27. pontjit és a T-348/02. sz., Quick kontra OHIM
(Quick) tgyben 2003. november 27-én hozott itélet [EBHT 2003, II-5071. o.]
27. pontjat).
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Tovédbbd a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja altal érintett
megjelolések nem képesek betdlteni a védjegy alapvets rendeltetését, nevezetesen az
aru vagy szolgéltatas kereskedelmi eredetének azonositasat, lehetévé téve ily médon
az adott védjeggyel megjel6lt dru vagy szolgaltatds vasarléja szdmadra, hogy késébbi
vasarlas alkalmaval pozitiv tapasztalat esetén ugyanazt vélassza, mig mast vélasszon,
amennyiben a védjegyr6l negativ tapasztalatot szerzett (ldsd az ELLOS-itélet
[hivatkozas a 23. pontban] 28. pontjit és a Quick-itélet [hivatkoz4s a 23. pontban]
28. pontjét).

Egyébirant ahhoz, hogy valamely védjegyet, amely a bejelentett védjegyekhez
hasonléan, tobb elem Gsszetétele eredményeként 1étrejétt szobol all, leird jelleglinek
lehessen tekinteni a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében,
nem elegendd, hogy valamennyi elem tekintetében megéllapitast nyerjen az esetleges
leird jelleg. A leiré jelleget magira a szé egészére is meg kell dllapitani (ldsd ennek
megfelelGen a Postkantoor-itélet [hivatkozéds a 23. pontban] 96. pontjat).

E tekintetben az olyan Osszetett szébdl 4ll6 védjegy, amely alkotéelemeinek
mindegyike leiré jellegli a védjegybejelentésben foglalt druk és szolgdltatdsok
jellemzGbire nézve, maga is leiré jellegli ezen druk vagy szolgdltatisok jellemz6i
tekintetében a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében, kivéve
ha a sz6 és az azt alkoté elemek egyszerii sszetétele kozott érzékelhetd eltérés all
fenn; ez vagy Ggy lehetséges, hogy az emlitett druk vagy szolgéltatdsok
vonatkozasédban szokatlan Osszetétele jellegének koszonhetéen a megalkotott szé
kellgen tévoli benyomdst kelt az azt alkoté elemek dltal hordozott jelentések
egyszerl Osszekapcsoldsa altal keltett benyomastdl, és ezéltal meghaladja az emlitett
elemek Osszetételét, vagy pedig Ggy lehetséges, hogy a sz6 a mindennapi
nyelvhasznélatban bevetté valik, és olyan jelentésre tesz szert, amely csak rd
jellemz6, igy onnantdl kezdve fiiggetlenné vdlik az azt alkot6 elemektdl. Ez utébbi
esetben ellendrizni kell, hogy ugyanezen rendelkezés értelmében az 6néllo jelentésre
szert tett sz6 6nmagdban nem leiro jellegii-e (14sd ennek megfelelGen a Postkantoor-
ftélet [hivatkozas a 23. pontban] 104. pontjat).

Valamely megjel6lés leiré jellegét egyrészt a védjegybejelentésben szerepld druk vagy
szolgaltatdsok tekintetében (az Els6fokd Birdsig T-135/99. sz., Taurus-Film kontra
OHIM [Cine Action] tigyben 2001. janudr 31-én hozott itéletének [EBHT 1999.,
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11-379. 0.] 25. pontja és a T-136/99. sz., Taurus-Film kontra OHIM [CineComedy]
tigyben 2001. janudr 31-én hozott itéletének [EBHT 2001., 11-397. 0.] 25. pontja),
mésrészt pedig annak figyelembevételével kell értékelni, hogy milyen képet alkot réla
a célzott vasarlokozonség, amely az ezen druk és szolgaltatisok fogyaszt6ibol 4ll (az
ELLOS itélet [hivatkozds a 23. pontban] 29. pontja és a Quick itélet [hivatkozas a
23. pontban] 29. pontja}).

Jelen iigyben, amint azt a fellebbezési tandcs helyesen megjegyezte (DigiFilm-
hatérozat 27. pont; DigiFilmMaker-hatdrozat 28. pont), a vitas aruk és szolgaltatasok
nem csupan a szakavatott kozonséget, hanem szélesebb kort, nagykozonséget
céloznak meg. A bejelentett védjegyek tovabba angol szavakbél dllnak, Kévetke-
zésképpen az érintett vasarlokozonség szokdsosan tdjékozott, ésszerlien figyelmes és
koriiltekintd, 4tlagos angolul beszéld fogyasztokbdl 4ll.

Ilyen koriilmények kozott a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjaban
foglalt feltétlen kizdré ok alkalmazésiban meg kell hatdrozni, hogy ezen
vésarlokozonség szemszogébdl fenndll-e kozvetlen és konkrét kapcsolat a DigiFilm
és DigiFilmMaker megjelolések és a vitds druk és szolgaltatasok kozott.

Jelen tigyben a fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta meg, hogy a ,digi” a ,digital”
(digitlis) sz6 gyakorta hasznélatos roviditése az angol nyelvben a digitdlis technika
jelolésére, a ,film” angol sz6, amely ezen nyelvben és szdmos mdsikban Ggy a
filmszalagot, mint a befejezett miivet vagy annak létrehozasat is jeloli, és végiil, az
angol ,maker” (készitd), jelen iigyh6éz hasonlatosan ,film” széval tarsitva a
filmrendezét, illetve adott esetben a film megalkotdsdhoz hasznélt késziiléket jeloli
(DigiFilm-hatdrozat 24-25. pont; DigiFilmMaker-hatarozat 24—26. és 36. pont)..

Ezen ttl, és a fenti 25. és 26. pontban kifejtett kivinalomnak megfeleléen, miszerint a
bejelentett védjegyet dsszességében kell értékelni, a fellebbezési tandcs helyesen
dllapitotta meg, hogy a ,digi”, a ,film” és a ,maker” szavakbdl 4ll6 DigiFilm és
DigiFilmMaker Osszetételek egyértelmtien részeikre bonthaték a nagybetiik
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hasznélata folytdn, és tgy itélte meg, ugyancsak helyesen, hogy ezen széosszetételek
nem tekinthet6k sem szokatlannak, sem meglep6nek vagy a nyelvtani szabdlyoknak
ellentmondéak (DigiFilm-hatdrozat 26. pont; DigiFilmMaker-hatdrozat 27. pont),
valamint az érintett vdsérlokozonség ezeket azonnal, kiilénésebb elemzés iranti
eréfeszités nélkiil észleli, altaluk a felperes védjegybejelentésével érintett digitélis
adatok, kiilonosen képek felvételére, téroldsira és kezelésére, valamint ezen
miveletek végrehajtasira szolgdlé rogzitSkre, késziilékre és programokra asszocidl,
és nem kereskedelmi eredetmegjeloléselként érzékeli Sket (DigiFilm-hatdrozat
28-31. pont; DigiFilmMaker-hatrozat 29-32. pont). Amint azt a fellebbezési tandcs
is megdllapitja, a bejelentett védjegyekkel kifejezett iizenet egyértelmi, kdzvetlen és
azonnali. A védjegyek semmiképpen sem bizonyulnak homdlyosnak, nem adnak
médot kiilonféle értelmezésekre, nem maradnak pontatlanok vagy ,szuggesztivek”,
anndl is inkabb, mert elemeiknek egyetlen szévéd torténé Osszetétele semmilyen
formaban nem médositja annak kiejtését vagy fogalmi tartalmat, hanem még
nagyobb mértékben kiemeli az tizenet pontos tartalmét a nagy kezd@betiik sz68sz-
szetételen beliili hasznélata folytdn (DigiFilm-hatdrozat 30. pontja; DigiFilmMaker-
hatarozat 32. pontja).

Végiil a fellebbezési tandcs helyesen allapitotta meg, hogy tovébbi, dbras vagy
barmiféle sajitossiggal biré elem hidnyiban a bejelentett védjegyek a fantézia
legcsekélyebb jelét sem mutatjék, és a kivint megkiilonboztets jelleg minimalis
szintjével sem rendelkeznek, mivel azokat az érintett vasarlokozonség csupan az
érintett druk és szolgéltatdsok fajtdjara vagy minGségére utald jelzésekként értelmezi,
nem pedig a kereskedelmi eredet jelzésének funkcidjat betsltd védjegyekként. A
bejelentett védjegyek ilyen leiré értelmii érzékelését egyaltaldn nem akadalyozzék az
emlitett védjegyeket alkotd szé6sszetételek, hiszen ez a technika gyakori és szokdsos
a reklam és a marketing teriiletén (DigiFilm-hatdrozat 36. és 37. pontja;
DigiFilmMaker-hatdrozat 37. és 38. pontja).

A bejelentett védjegyek tehdt egydltaldban nem uraljdk az 6ket alkoté elemek
Osszességét. Nem is hoznak 1étre 6néll6 jelentéssel biré és alkotéelemeiktdl fiiggetlen
neologizmusokat, amelyek esetleges leird jellegét a vitds druk és szolgaltatésok
tekintetében meg kellene vizsgdlni a fenti 26. pontban hivatkozott itélkezési
gyakorlatnak megfelelGen.
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Ezen értékeléseket nem teszi kétségessé a felperes azon érve, mely szerint a
bejelentett védjegyek a vitds druk és szolgdltatisok tekintetében felidézd, és nem
leiré jellegliek. Abbdl, a végeredményben a fellebbezési tandcs dltal is elismert
ténybdl (lasd a DigiFilm-hatdrozat 32. és 33. pontjat és a DigiFilmMaker-hatérozat
34. és 35. pontjat), hogy a hagyoményos fényképezés egy kép analég médon torténd,
a fény hatdsdnak kitett film kémiai véltozdsaibdl ered6 megjelenitésének felel meg,
mig a digitdlis fényképezéshez nincs sziikség ilyenfajta filmre, az a kép digitélis
moédon torténd, a fényen és annak digitélis jelekké vald dtalakitédsén keresztiil pontrdl
pontra torténé megjelenitésnek felel meg, nem kovetkezik, hogy a bejelentett
védjegyek kizardlag felidéz jellegliek (vagy, a felperes kifejezésével élve: ,beszélok”)
a vitas druk és szolgéltatdsok tekintetében. Az Els6foka Bir6sag a fellebbezési tanacs
nyomdn megdallapitja, hogy az érintett vasarlokozonség, ha tisztdban lehet is ezen
technikai miiveletek részleteivel, nem fog ezen elgondolkodni, és a digitalis képek
egymdsutanjat digitlis filmnek hivni. Ennélfogva a felperes helytelentil allitja, hogy a
bejelentett védjegyek felidéz6 jellegliek. Ennek kapcsén nem hivatkozhat az
UltraPlus-itéletre [hivatkozds a 17. pontban], amelyben az Elséfokd Birdsag dgy
itélte meg, hogy az UltraPlus megjel6lés nem a széban forgd aruk (siitedények)
mindGségét vagy jellegzetességét jeloli a fogyaszté szamara kozvetleniil érthetd
mddon, hanem kézvetlen és elvont médon ezen druk kivalosagat hirdeti, és igy ez a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében felidézésnek és nem
leirdsnak mindsiil (lisd az itélet 25. és 27. pontjat).

A felperes azon érve, mely szerint az elbirdlé internetes hivatkozasai nem birnak
relevancidval, illetve a fellebbezési tandcs ezekre anélkiil hivatkozott, hogy részletes
vizsgéilatot végzett volna, természeténél fogva nem alkalmas azon kovetkeztetés
megkérdéjelezésére, mely szerint a bejelentett védjegyek a vitds druk és szolgalta-
tasok tekintetében leir6 jellegtiek. Hiszen a DigiFilm és DigiFilmMaker megjelolések
onmagaban torténd vizsgalata elégséges azon kovetkeztetés levondsira, hogy az
dtlagos angol fogyaszté nézdpontjabol ezek a vitds druk és szolgaltatdsok
tekintetében leiré jellegliek anélkiil, hogy hivatkozni kellene ezen tdl az elbirdlé
altal fellelt szdmos internetes talélatra (2 670 el6fordulés a ,digifilm ” széra és 53 500
el6éfordulés a ,digital film” kifejezésre) amelyek csupdn megerdsitik a fellebbezési
tandcs elemzését.
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Azon érvet illetéen, mely szerint a bejelentett védjegyek nem szerepelnek a
sz6térakban, és a Procter & Gamble kontra OHIM ftélet [hivatkozés a 19. pontban]
43. és 44. pontjéban kifejtett elveknek megfelelden lajstromozni kellene azokat, el
kell utasitani. Hiszen, ellentétben a Baby-dry szémegjeléléssel, amelyr6l a Birdsig
ezen itéletében ugy vélte, hogy szokatlan szédsszetételbsl 4ll, és ennélfogva
megkiilonbdztetd képességgel bir, a DigiFilm és DigiFilmMaker megjelslések —
ahogyan azt a fellebbezési tandcs megallapitotta — olyan lefré szavakbdl 4ll6,
barmiféle eredetiségnek hijan 1év6 osszetételek, amelyeket az 4tlagos, angol nyelven
beszél6 fogyaszté a vitds druk és szolgaltatdsok vagy azok lényegi jellemzdinek
megjelSléseként, és nem kereskedelmi eredetiik jelzéseként érzékel. Az a tény, hogy
a bejelentett védjegyek ilyen alakban nem szerepelnek a szétirakban, semmilyen
mddon nem véltoztat ezen az értékelésen (ldsd ennek megfeleléen az Elséfokd
Birésag T-19/99. sz., DKV kontra OHIM [COMPANYLINE] iigyben 2000. januar
12-én hozott itéletének [EBHT 2000., II-1. o.] 26. pontjat és a T-345/99. sz.
Harbinger kontra OHIM (TRUSTEDLINK) iigyben 2000. oktéber 26-dn hozott
itéletének [EBHT 2000., II-3525. 0.] 37. pontjat).

Végerzetiil, a felperes azon érvével kapcsolatban, mely szerint az OHIM szdmos, a
bejelentett védjegyekhez hasonlé védjegyet lajstromozott, emlékeztetni kell arra,
amint azt a felperes el is ismerte a tdrgyalds folyaman, hogy az OHIM fellebbezési
tandcsainak a megjelolés(ek) kozosségi védjegyként torténd lajstromozasira
vonatkozo, a 40/94 rendelet alapjain meghozandé hatérozatai nem diszkreciondlis
jogkorben, hanem mérlegelést nem enged hatdskérben hozott hatdrozatok. Ennek
megfelelden a fellebbezési tandcsok hatdrozatainak jogszerliségét kizardlag a
kozosségi birdsag dltal értelmezett ezen rendelet alapjan lehet értékelni, és nem a
fellebbezési tandcsok korabbi hatdrozathozatali gyakorlata alapjén (ldsd az Elséfokd
Birésag T-106/00. sz., Streamserve kontra OHIM (STREAMSERVE) iigyben 2002.
februdr 27-én hozott itéletének [EBHT 2002., 11-723. 0.] 66. pontjat; a T-122/01. sz.,
Best Buy Concepts kontra OHIM (BEST BUY) iigyben 2003. jilius 3-4n hozott
{téletének [EBHT 2003., 1I-2235. 0.] 41. pontjat; a T-127/02. sz., Concept kontra
OHIM [ECA] tigyben 2004. éprilis 21-én hozott itéletének [EBHT 2004, I1-1113. 0.]
71, pontjit és a T-112/03. sz., L'Oréal kontra OHIM — Revlon (FLEXI AIR) iigyben
2005. marcius 16-4n hozott itéletének [EBHT 2005., 11-949. 0.] 68. pontjat).

A fenti megfontoldsok fényében a fellebbezési tandcs nem sértette meg a 40/94
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjat, amikor gy itélte meg, hogy a DigiFilm
és DigiFilmMaker szémegjeldlések leird jellegtiek a vitds druk és szolgaltatdsok
tekintetében, és ezen ténynél fogva nem lajstromozhatdk.
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Az els6 jogalapot tehdt el kell utasitani.

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésébdl eredd mdsodik
jogalaprol

A felek érvei

A felperes arra hivatkozik, hogy a megtimadott hatdrozatok hibdsak, mivel a
fellebbezési tandcs gy itélte meg, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c)
pontja alkalmazési feltételeinek teljesiilése szinte automatikus médon maga utin
vonja az ugyanazon rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjéban foglalt barmiféle
megkiilonboztet6 képesség hidnyat. Mindenesetre mivel — ellentétben a fellebbezési
tanacs értékelésével — a bejelentett védjegyek nem leird jellegliek, megkiilonboztetd
képességiik allit6lagos hidnyéra sincs bizonyiték.

Az OHIM vitatja, hogy megsértette a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b)
pontjat.

Az Els6foka Birosag allaspontja

A 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésébdl kovetkezik, hogy valamely megjelolés
mér abban az esetben sem lajstromozhaté kozosségi védjegyként, ha a felsorolt
feltétlen kizéré okok koziil csak egy is — jelen esetben a 7. cikk (1) bekezdésének c)
pontjaban foglalt — fenndll (Iasd a COMPANYLINE-itélet [hivatkozis a 36. pontban]
30. pontjit és az Els6fokd Birésdg T-61/03. sz., [rwin Industrial Tool kontra OHIM
(QUICK-GRIP) iigyben 2004. mdjus 27-én hozott végzésének [EBHT 2004.,
I1-1587. 0.] 35. pontjit).
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Ezen tdl meg kell llapitani, hogy ha a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésében
emlitett valamennyi feltétlen kizaré ok fiiggetlen is a t&bbitél, és mindegyik kiilén
vizsgalatot igényel, nyilvinval6 atfedés &ll fenn ezen rendelkezés b), c) és d)
pontjanak alkalmazési korei kozott (ldsd ennek megfeleléen a Postkantoor-itélet
[hivatkozds a 23. pontban] 85. pontjat).

Kiiléndsen az olyan szévédjegy, amely — mint jelen tigyben — a 40/94 rendelet 7. cikk
(1) bekezdésének c) pontja értelmében leiré jellegli az aruk és szolgiltatisok
tekintetében, ezen ténynél fogva sziikségszerlien hijdn van a megkiilonboztets
képességnek ugyanezen druk és szolgéltatdsok tekintetében a rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének b) pontja értelmében (ennek megfeleléen ldsd a Postkantoor-itélet
[hivatkozas a 23. pontban] 86. pontjat).

Ezen megfontoldsok fényében, és mivel a fellebbezési tandcs helyesen vélte tgy
megtamadott hatdrozataiban, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c)
pontja ellentétben 4ll a bejelentett védjegyek lajstromozésaval a vitds aruk és
szolgaltatdsok tekintetében, a masodik jogalapot mint hatistalant el kell utasitani.

A fenti megfontoldsok Gsszességének fényében a jelen keresetet el kell utasitani.

A koltségekrdl

Az eljarési szabalyzat 87. ciklkének 2. §-a alapjén az Elséfokd Birésig a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel
pervesztes lett, az OHIM kérelmének megfeleléen kotelezni kell a koltségek
viselésére.
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A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (6todik tanécs)

a kovetkez8képpen hatdrozott:

1) Az Elséfok Birésag a kereseteket elutasitja.

2) Az Elséfoka Birésig a felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Vilaras Dehousse Svaby

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. szeptember 8-i nyilvdnos iilésen.

H. Jung M. Vilaras

hivatalvezetd elndk
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