CEWE COLOR PRZECIWKO OHIM (DIGIFILM I DIGIFILMMAKER)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (piata izba)

z dnia 8 wrzeénia 2005 r.”

W sprawach polaczonych T-178/03 i T-179/03

CeWe Color AG & Co. OHG, z siedzibg w Oldenburgu (Niemcy), reprezentowana
przez adwokatéw C. Spintiga, S. Richtera, U. Sandera oraz H. Forstera,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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majacych za przedmiot dwie skargi na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM
z dnia 12 marca 2003 r. (sprawy R 638/2002-3 i R 641/2002-3), dotyczace rejestraciji
oznaczen sfownych DigiFilmMaker i DigiFilm jako wspdlnotowych znakéw
— ——towarowych, _ _

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svaby, sedziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sig ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniach 19 i 21 maja
2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z postanowieniem z dnia 18 wrzeénia 2003 r. o polaczeniu spraw,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu
15 grudnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 kwietnia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 19 listopada 2001 r. skarzaca dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dwdéch zgloszen
wspdlnotowych znakéw towarowych na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego
(Dz.U, 1994, L 11, str. 1) z pdzn. zm.

Znaki towarowe objete zgloszeniem to oznaczenia stowne DigiFilm i DigiFilmMaker
(zwane dalej tacznie ,zgloszonymi znakami towarowymi”).

Towary i ustugi, dla ktérych zgloszono wspdlnotowy znak towarowy DigiFilm,
zaliczane sg do klas 9, 16 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, oraz odpowiadajg, dla kazdej
z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,noéniki pamieci, noéniki zapisu, w szczegdlnosci urzadzenia do zapisu
optycznego, zwlaszcza CD-ROM, wszystkie ww. towary réwniez z zapisanymi
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fotografiami; urzadzenia i przyrzady fotograficzne i kinematograficzne (nalezace
do klasy 9); urzadzenia do zapisu, przekazu, odtwarzania dzwieku lub obrazu;
urzadzenia do przetwarzania danych; komputery; programy komputerowe”;

z ”,

— klasa 16: ,fotografie w formie odbitek na papierze, negatywéw, slajdéw”;

— klasa 42: ,zapisywanie na noénikach zapisu, w szczegblnosci zapisywanie danych
cyfrowych, zwlaszcza danych w postaci obrazu; tworzenie fotografii; robienie
odbitek fotografii; prowadzenie »uslug online drukowania« fotografii; ustugi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie programéw komputerowych do
przetwarzania danych”.

Towarami i uslugami dla ktérych zgloszono wspélnotowy znak towarowy
DigiFilmMaker, sa, poza tymi samymi towarami, jakie zostaly wskazane
w zgloszeniu znaku towarowego DigiFilm, niektére towary zaliczane do klasy 9
w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadajace nastgpujacemu opisowi
»urzadzenia i automaty do zapisu no$nikéw danych, w szczego6lnosci urzadzenia do
przesylania danych cyfrowych (w szczeg6lnosci obrazéw) na noénikach zapisu
(w szczegdlnosci CD-ROM)”.

Pismami z dnia 22 lutego 2002 r., skierowanymi na podstawie zasady 11 ust. 1
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1), ekspert powiadomil
skarzaca, ze na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94 znaki
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towarowe objete zgloszeniem mogg zosta¢ zarejestrowane jedynie dla nastepujacych
towaréw:

— klasa 16: ,fotografie w formie odbitek na papierze, negatywéw, slajdow”;

— klasa 42: ,uslugi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie programéw
komputerowych do przetwarzania danych”,

Pismami z dnia 22 kwietnia 2002 r. skarzgca podtrzymala swoje zgloszenia
wspdlnotowych znakéw towarowych,

Decyzjami z dnia 4 czerwca 2002 r. wydanymi w zastosowaniu zasady 11 ust. 3
rozporzadzenia nr 2868/95, ekspert oddalil te zgloszenia na podstawie art. 7 ust. 1
lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94 dla nastepujacych towardw i ushug:

— klasa 9: ,pamiegci komputerowe, noéniki zapisu, w szczegélnosci urzadzenia do
zapisu optycznego, zwlaszcza CD-ROM, wszystkie ww. towary réwniez
z zapisanymi fotografiami; urzadzenia i przyrzady fotograficzne
i kinematograficzne (nalezace do klasy 9); urzedzenia do zapisu, przekazu,
odtwarzania dZwigku lub obrazu; urzadzenia do przetwarzania danych;
komputery; programy komputerowe”;
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— klasa 42: ,zapisywanie na noénikach zapisu, w szczegélnoéci zapisywanie danych
cyfrowych, zwlaszcza danych w postaci obrazu; tworzenie fotografii; robienie
odbitek fotografii; prowadzenie »ustug online drukowania« fotografii”.

Ekspert uznal, ze zgloszone znaki towarowe skladaly si¢ z neologizméw opisowych
w stosunku do wskazanych towaréw i ustug. Stowo ,digi” bylo powszechnym
angielskim skrétem od ,digital” (cyfrowy), a oznaczenia DigiFilm oraz DigiFilmMa-
ker odsylaly bezposrednio do nastgpujacych odpowiednich znaczeni: film cyfrowy
(digital film) oraz osoba, ktéra realizuje filmy cyfrowe, lub urzadzenie uzywane do
tego celu (digital film-maker). Ekspert uznal ponadto, ze polaczenie stéw ,Digi”,
JFilm” i ,Maker” nie przedstawia jakiejkolwiek dodatkowej tresci, nadajacej
zgloszonym znakom towarowym charakter odrézniajacy.

W dniu 26 lipca 2002 r. skarzgca zlozyla do OHIM, na podstawie art. 59
rozporzadzenia nr 40/94, dwa odwolania od decyzji eksperta.

Decyzjami z dnia 12 marca 2003 r. (zwanymi dalej ,decyzja DigiFilm” i ,decyzja
DigiFilmMaker” oraz Iacznie ,zaskarzonymi decyzjami”), dorgczonymi skarzacej
pismami, odpowiednio, z dnia 18 i 13 marca 2003 r., Trzecia Izba Odwolawcza
oddalita odwotania.

Izba Odwolawcza, potwierdzajac oceny eksperta, uznata w zasadzie, ze zgloszone
znaki mialy charakter opisowy w stosunku do towaréw i ustug bedacych
przedmiotem sporu (tj. znak DigiFilm — wobec towaréw i ustug ww. w pkt 7 oraz
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znak DigiFilmMaker — wobec tych samych towaréw i ustug, jak réwniez towaréw
ww. w pkt 4) (zwanych dalej ,,spornymi towarami i ustugami”), i dodata, ze te znaki
towarowe, wobec braku jakiegokolwiek dodatkowego elementu lub cechy, byly
pozbawione w minimalnym stopniu wymaganego charakteru odrézniajacego.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— oddalenie skargi jako bezzasadnej;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania OHIM.
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Co do prawa

1 W kazdej ze spraw skarzgca przy uzyciu podobnych sformulowan powoluje si¢ na
dwa zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 oraz na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporzadzenia.

W przedmiocie pierwszego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

15 Skarzaca zaprzecza twierdzeniu, jakoby zgloszone znaki towarowe mialy charakter
opisowy wobec spornych towaréw i ustug. Zarzuca ona Izbie Odwotawczej oparcie
si¢ na fragmentach stron internetowych bez ich szczegélowego zbadania oraz
zalozenie, Ze te znaki towarowe nie beda mogly by¢ zarejestrowane, nawet jedli nie
figuruja w slownikach. Wreszcie OHIM pominal fakt, ze dopuscit rejestracje
oznaczeni podobnych do zgloszonych znakéw.

16 Skarzaca przyznaje, ze ,digi” stanowi czesto uzywany skrét od ,digital”, ze ,film”
oznacza w wielu jezykach europejskich zaréwno ta$me [filmows], jak i dzielo
[filmowe] oraz ze ,maker” oznacza w jezyku angielskim ,producenta”. Nie $wiadczy
to jeszcze jednak o opisowym charakterze znakéw towarowych. W istocie,
z technicznego punktu widzenia, nie istnieje film cyfrowy. Przyznala to Izba
Odwolawcza, jednak uznala, ze wladciwy krag odbiorcéw nie zwraca uwagi na
szczegOly procesu technicznego i nastgpujacy po sobie ciag obrazéw cyfrowych
okresla jako film cyfrowy; to samo dotyczy urzadzed do zapisu, no$nikéw danych
i zwigzanych z tym ustug produkcji. Takie podejécie nie uwzglednia fakty, iz art. 7
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ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wymaga by wskazdéwka byla w stanie spelniaé
funkcje oznaczenia o charakterze opisowym (,wskazéwki, mogace sluzyc”).
Oznaczenie DigiFilm lub DigiFilmMaker nie moze opisywa¢ noénika pamieci lub
zapisu, urzadzenia do zapisu obrazu czy tez uslug zapisu nos$nikéw danych. Izba
Odwolawcza nie dokonala rozréznienia miedzy wskazéwka, ktéra nie moze
stanowi¢ przedmiotu rejestracji, i tzw. mdéwigcym znakiem towarowym, ktéry
podlega rejestracji.

Ponadto niesluszne jest twierdzenie, ze wiasciwy krag odbiorcéw nie jest $wiadomy
réznic miedzy fotografia chemiczng i elektroniczna. Wigcz przeciwnie, krag ten
odebralby przeniesienie pojecia ,film” na fotografie elektroniczna jako zastosowanie
nietypowe, o charakterze fantazyjnym. Zgloszone znaki towarowe, podobnie jak
oznaczenie UltraPlus, przedmiot wyroku z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM (UltraPlus), Rec. str. 1I-3867, maja
charakter przywolujacy pewne skojarzenia, a nie oznaczajacy. Niestusznie zatem
OHIM przyjal, Ze kombinacje poje¢ ,digi”, ,film” i ,maker” w wyrazeniu DigiFilm
oraz DigiFilmMaker nie maja charakteru niespotykanego.

Fragmenty stron internetowych, na ktére powoluje si¢ ekspert w swoich pismach
z dnia 22 Jutego 2002 r. i w decyzjach z dnia 4 czerwca 2002 r. oraz na ktérych oparla
sig Izba Odwolawcza, nie stanowia dowodu na twierdzenia przeciwne.
W szczegdlnosci kilka wskazanych przypadkéw okreélenia DigiFilm mialo nieznane
pochodzenie geograficzne lub znajdowalo si¢ poza obszarem Wspélnoty, byto malo
precyzyjne lub niewlasciwe, jeli chodzi o towary, do ktérych miato zastosowanie,
albo tez wskazywato na DigiFilm jako chroniong nazwe handlowa.

Co wigcej, zgloszone znaki towarowe nie wystgpuja w stownikach. Z uwagi na to
podlegaja one rejestracji (wyrok Trybunalu z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 43 i 44).
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20 Wreszcie, wiele oznaczen poréwnywalnych ze zgloszonymi znakami towarowymi

i dopuszczonych do rejestracji przez OHIM potwierdza stanowisko skarzacej

odno$nie do braku charakteru opisowego tych znakéw towarowych. OHIM sam

— — —potwierdzil znaczenie swoich wczesniejszych decyzji, jesli chodzi o anallze;
przewidziana w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. -

2 OHIM zaprzecza, by naruszyl art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Ocena Sadu

2 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére sktadaja si¢ wylgcznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilodci, przeznaczenia, wartodci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkeji towaru lub $wiadczenia ustugi,
lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 przewiduje, ze ,[u]step 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze podstawy
odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci Wspdlnoty”.

23 Zgodnie z orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94 zapobiega
temu, Zeby oznaczenia lub wskazéwki wskazane w tym artykule byly zastrzezone dla
jednego tylko przedsigbiorstwa z uwagi na ich zarejestrowanie jako znak towarowy.
W ten sposéb przepis ten realizuje cel interesu ogélnego, ktéry wymaga, by takie
oznaczenia lub wskazéwki mogly byé swobodnie uzywane przez wszystkich [zob.
analogicznie wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN
Nederland, Rec. str. I-1619, zwany dalej ,wyrokiem w sprawie Postkantoor”, pkt 54;
wyroki Sadu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos
przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 27 oraz z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. II-5071, pkt 27].
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Ponadto oznaczenia wskazane przez art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 s3
uwazane za niezdolne do tego, aby spelnia¢ zasadniczg funkcje znaku towarowego,
tj. okresla¢ pochodzenie handlowe towaru lub uslugi w celu umozliwienia w ten
sposéb konsumentowi, ktéry nabywa towar lub usluge opatrzona tym znakiem,
dokonania odpowiedniego wyboru przy p6Zniejszym zakupie w zaleznosci od tego,
czy towar albo ustuga okazaly si¢ dobre (ww. w pkt 23 wyroki w sprawie ELLOS,
pkt 28 oraz w sprawie Quick, pkt 28).

Nastgpnie, aby znak towarowy skladajacy si¢ z wyrazu powstalego z polaczenia
elementéw, jak w przypadku zgloszonych znakéw towarowych, miat charakter
opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94, nie wystarczy, by
ewentualny opisowy charakter zostal stwierdzony dla kazdego z tych elementéw.
Taki charakter musi by¢ stwierdzony w odniesieniu do samego wyrazu (zob.
analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 96).

W tym wzgledzie znak towarowy skladajacy sie z wyrazu zlozonego z elementéw,
z ktérych kazdy ma charakter opisowy w odniesieniu do cech zgloszonych towaréw
lub ustug, sam ma charakter opisowy w odniesieniu do cech tych towaréw lub ustug
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, chyba ze istnieje
dostizegalna réznica migdzy wyrazem a zwykla suma tworzacych go elementéw.
Zaklada to, ze z uwagi na nietypowy charakter polaczenia w stosunku do tych
towaréw lub ustug wyraz wywoluje wrazenie dostatecznie dalekie od wrazenia
wywolywanego wskutek zwyklego polaczenia wskazéwek zawartych w tworzacych
go elementach i w ten sposéb dominuje nad zwykla suma znaczen tych elementéw
albo ze stowo weszlo do powszechnego uiycia jezykowego i nabralo wlasnego
znaczenia o charakterze autonomicznym w stosunku do elementéw go tworzacych.
W tym ostatnim przypadku nalezy zbadaé, czy stowo, ktére nabylo wlasne
znaczenie, nie ma charakteru opisowego w rozumieniu tego samego pizepisu
(zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 104).

Opisowy charakter znaku towarowego powinien byé oceniany z jednej strony
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje oznaczenia
[wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko
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OHIM (Cine Action), Rec. str. II-379, pkt 25 oraz T-136/99 Taurus-Film przeciwko
OHIM (Cine Comedy), Rec. str. II-397, pkt 25], a z drugiej strony w odniesieniu do
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw, ktéry tworza konsumenci tych
towaréw i ustug (ww. w pkt 23 wyroki w sprawie ELLOS, pkt 29 oraz w sprawie

Quick, pkt 29). T T e

W niniejszym przypadku, jak stusznie podnosi Izba Odwotawcza (decyzja DigiFilm,
pkt 27; decyzja DigiFilmMaker, pkt 28), sporne towary i uslugi nie sa skierowane
wylacznie do wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw, lecz takze do szerokiego kregu
odbiorcéw. Ponadto zgloszone znaki towarowe skladaja sie z elementéw stownych
jezyka angielskiego. W konsekwencji wlasciwy krag odbiorcéw stanowi przecigtny
anglojezyczny konsument, wlaéciwie poinformowany i dostatecznie uwazny.

W tych warunkach nalezy ustali¢, w ramach zastosowania bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. ) rozporzadzenia nr 40/94, czy dla
tego kregu odbiorcéw istnieje konkretny i bezposredni zwiazek miedzy oznacze-
niami DigiFilm i DigiFilmMaker a spornymi towarami i uslugami.

W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze ,digi” stanowi
skrét od stowa ,digital” (cyfrowy), powszechnie uzywany, zwlaszcza w jezyku
angielskim, do okreSlenia techniki cyfrowej, ze ,film” jest slowem angielskim
oznaczajacym w tym jezyku, jak réwniez w wielu innych, zaréwno ta$me [filmowa],
jak i gotowe dzieto [filmowe] lub jego realizacje oraz wreszcie ze angielskie stowo
»maker” (producent), kojarzone z ,filmem”, jak w niniejszym przypadku, oznacza
producenta filmowego, lecz takze, w konkretnym przypadku, urzadzenie do
produkgji filméw (decyzja DigiFilm, pkt 24-25; decyzja DigiFilmMaker, pkt 24-26
i 36).

Ponadto Izba Odwolawcza, zgodnie z przypomnianym powyzej w pkt 25 i 26
wymogiem oceny znaku towarowego w calosci, stusznie stwierdzila, ze zestawienia
wyrazéw ,digi”, ,film” oraz ,maker” w DigiFilm i DigiFilmMaker stanowia
kombinacje dajgce si¢ jasno rozdzieli¢ z uwagi na fakt uzycia wielkich liter, oraz

II - 3118



32

33

CEWE COLOR PRZECIWKO OHIM (DIGIFILM I DIGIFILMMAKER)

uznala, takze slusznie, ze te zestawienia nie sa ani nietypowe, ani zwracajgce na
siebie uwage czy tez sprzeczne z zasadami gramatyki (decyzja DigiFilm, pkt 26,
decyzja DigiFilmMaker, pkt 27). Izba takze siusznie stwierdzila, ze zostana one
odebrane natychmiast i bez wiekszych wysitkéw analitycznych jako odwolujace sie
do zapisywania, przechowywania i przetwarzania danych cyfrowych, zwlaszcza
obrazéw, jak réwniez do noénikéw i urzadzen oraz oprogramowania umozliwiaja-
cego te operacje, o ktérych mowa w zgloszeniu znaku towarowego skarzacej,
natomiast nie jako wskazéwki pochodzenia, handlowego (decyzja DigiFilm,
pkt 28-31, decyzja DigiFilmMaker, pkt 29-32). Izba Odwotawcza stwierdza, Ze
wiadomo$¢, jaka zawieraja zgloszone znaki towarowe, jest jasna, bezpo$rednia
i natychmiastowa. Nie pozostaje ona niewyrazna w ten czy inny sposéb, nie poddaje
sie réznym interpretacjom, nie jest malo precyzyjna ani nie stanowi jedynie
oznaczenia ,sugestywnego”, i to tym bardziej Ze zestawienie tych elementéw w jedno
stowo nie zmienia w Zaden sposéb ani wymowy, ani tresci koncepcji, lecz dodatkowo
podkresla wlasciwa tre$¢ wiadomoéci poprzez fakt pisowni wielka litera pierwszych
liter poszczegdlnych skladnikéw powstalego wyrazu (decyzja DigiFilm, pkt 30,
decyzja DigiFilmMaker, pkt 32).

Wreszcie Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze zgloszone znaki towarowe,
wobec braku jakiegokolwiek elementu dodatkowego, graficznego lub wynikajacego
z cechy szczegélnej, byly pozbawione najmniejszego elementu fantazji i nawet
w minimalnym stopniu nie posiadaly wymaganego charakteru odrézniajacego,
poniewaz sa odbierane przez wladciwy krag odbiorcéw wylacznie jako wskazéwka
rodzaju i jako$ci wskazanych towaréw i uslug, a nie jako znaki towarowe pelniace
funkcje okreslajaca pochodzenie handlowe. Takiego odbioru zgloszonych znakéw
towarowych w znaczeniu opisowym nie jest si¢ w stanie zmienié przez zestawienie
wyrazéw skladajacych sie na te znaki towarowe, poniewaz ta technika jest
powszechna i zwyczajowa w dziedzinach marketingu i reklamy (decyzja DigiFilm,
pkt 36 i 37, decyzja DigiFilmMaker, pkt 37 i 38).

Zgloszone znaki towarowe nie dominuja zatem w Zaden sposéb nad suma
elementdw je tworzacych. Nie stanowia one tez neologizméw o swoistym znaczeniu,
a zatem autonomicznych w poréwnaniu z elementami je tworzacymi, neologizméw,
ktérych ewentualny opisowy charakter wzgledem spornych towaréw i uslug
powinien zosta¢ sprawdzony, zgodnie z cytowanym powyzej w pkt 26 orzecznic-
twem.
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Tych ocen nie mozna podwazy¢ argumentem skarzacej, zgodnie z ktérym zgtoszone
znaki towarowe nie stanowa opisu spornych towaréw lub ustug, lecz ich
przywolanie. Fakt, potwierdzony zreszta przez Izbe Odwolawcza (zob. decyzja
DigiFilm, pkt 32 i 33, decyzja DigiFilmMaker, pkt 34 i 35), ze fotografia chemiczna

odpowiada analogowej reprodukgji obrazu, wynikajacej z chemicznej przemiany -

filmu wskutek poddania go dziataniu $wiatta, podczas gdy fotografia cyfrowa nie
stosuje tego typu filmu, lecz odpowiada cyfrowej reprodukcji wynikajacej z pomiaru
$wiatta punkt po punkcie i przetwarzaniu w elektryczne sygnaly cyfrowe, nie
powoduje konsekwencji, ze zgloszone znaki towarowe s3 jedynie przywolujace (albo,
postugujac sie wyrazeniem skarzgcej, ,méwiace”) w stosunku do spornych towaréw
i ustug. Sad w istocie uznaje, podobnie jak Izba Odwolawcza, ze wlasciwy krag
odbiorcéw, nawet je$li moze mie¢ §wiadomoéé szczegétéw tych proceséw
technicznych, nie bedzie tego uwzgledniaé, nazywajac serie obrazéw cyfrowych
filmem cyfrowym. Zatem skarzaca niestusznie powoluje si¢ jedynie na przywolujacy
[pewne skojarzenia] charakter zgloszonych znakéw towarowych. Wobec tego nie
moze si¢ ona powota¢ na wskazany powyzej w pkt 17 wyrok w sprawie UltraPlus,
w ktérym Sad orzekl, ze oznaczenie UltraPlus nie wskazuje jakosci lub
charakterystyki danych towaréw (naczyri Zaroodpornych do pieca) bezpoérednio
pojmowanych przez konsumenta, lecz zachwala, posrednio i abstrakcyjnie, wybor-
no$¢ tych towaréw i w ten sposéb stanowi przywolanie [pewnych skojarzeri], a nie
oznaczenie w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 (zob. pkt 25 i 27

wyroku).

Jesli chodzi o argument skarzacej oparty na braku znaczenia odestant do Internetu
wskazanych przez eksperta oraz na fakcie, ze Izba Odwotawcza odwotata si¢ do nich
bez szczegblowego ich przeanalizowania, to nie moze on podwazyé stwierdzenia, ze
zgloszone znaki towarowe maja charakter opisowy w stosunku do spornych
towardéw lub ustug. W istocie analiza oznaczen DigiFilm i DigiFilmMaker jako takich
wystarcza dla stwierdzenia, Ze z punktu widzenia przecigtnego anglojezycznego
konsumenta maja one charakter opisowy w stosunku do spornych towaréw i ustug,
bez potrzeby odnoszenia si¢ do licznych odestant do Internetu wskazanych przez
eksperta (2670 odestaii odnosnie do ,digifilm” oraz 53 500 odestant do wyrazenia
»digital film”), ktére zreszta tylko potwierdzaja analize Izby Odwotawczej.
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Jesli chodzi o argument, wedlug ktérego zgloszone znaki towarowe nie wystepuja
w stownikach i stad powinny zostaé zarejestrowane zgodnie z zasadami wypraco-
wanymi we wskazanym powyzej w pkt 19 wyroku w sprawie Procter & Gamble
przeciwko OHIM, pkt 43 i 44, to nalezy go odrzucié¢. W istocie w odréznieniu od
oznaczenia stownego Baby-dry, ktére Trybunal uznal w tym wyroku za tworzace
niespotykane zestawienie elementéw stownych i w zwigzku z tym majace charakter
odrézniajacy, oznaczenia DigiFilm oraz DigiFilmMaker powstaly, jak to stwierdzila
Izba Odwotawcza, z pozbawionych jakiejkolwiek oryginalnodci zestawieri wyrazéw
opisowych, ktére to zestawienia beda odebrane przez przecigtnego anglojezycznego
konsumenta jako wskazanie spornych towaréw i ustug lub ich podstawowych cech,
a nie jako wskazéwka pochodzenia handlowego. Fakt, ze zgloszone znaki towarowe
jako takie nie wystepuja w sfownikach, w zaden sposdb nie zmienia tej oceny [zob.
podobnie wyroki Sadu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko
OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 26 oraz z dnia 26 pazdziernika 2000 r.
w sprawie T-345/99 Harbinger przeciwko OHIM (TRUSTEDLINK),
Rec. str, 11-3525, pkt 37].

Wreszcie jeéli chodzi o argument skarzacej oparty na fakcie, ze OHIM zarejestrowat
liczne znaki towarowe zblizone do zgloszonych znakéw towarowych, to nalezy
przypomnieé, jak skarzaca przyznala na rozprawie, ze decyzje izb odwolawczych
dotyczace rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia nr 40/94 sa oparte na kompetencji wynikajacej
z okre$lonej podstawy prawnej, a nie na swobodnym uznaniu. Legalnoéé decyzji
izb odwotawczych nalezy oceniaé wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia,
wedlug wykladni dokonanej przez sad wspdlnotowy, a nie na podstawie ich
wezeéniejszej praktyki decyzyjnej [wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec, str. I1-723, pkt 66;
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM
(BEST BUY), Rec. str. 11-2235, pkt 41; z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02
Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec. str. 1I-1113, pkt 71 oraz z dnia 16 marca
2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM - Revlon (FLEXI AIR),
Zb.Orz. str, 11-949, pkt 68].

Z powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza nie naruszyta art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 stwierdzajac, ze oznaczenia slowne DigiFilm
i DigiFilmMaker maja charakter opisowy wobec spornych towaréw i uslug i stad
nie mogg by¢ zarejestrowane.
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Pierwszy zarzut nalezy zatem oddalié.

41

42

W przedmiocie drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze zaskarzone decyzje sa niewazne, poniewaz Izba Odwolawcza
uznala, ze okolicznoé¢ spelnienia przeslanek stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) tego
samego rozporzadzenia pocigga za soba, w spos6b niemalze automatyczny, brak
jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego
samego rozporzadzenia. W kazdym razie, wbrew ocenom Izby Odwolawczej, skoro
zgloszone znaki towarowe nie maja charakteru opisowego, to brak jest wskazan
potwierdzajacych ich rzekomy calkowity brak charakteru odrézniajacego.

OHIM zaprzecza, by dopuscil si¢ naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

Ocena Sadu

Z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze do odmodwienia rejestracji
oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego wystarczy spelnienie jednej
z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, w niniejszym przypadku opartej na
art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia [ww. w pkt 36 wyrok w sprawie
COMPANYLINE, pkt 30 oraz postanowienie Sadu z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie T-61/03 Irwin Industrial Tool przeciwko OHIM (QUICK-GRIP),
Zb.Orz. str. 11-1587, pkt 35}.
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Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze skoro kaida z bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ma charakter
niezalezny od innych i wymaga osobnej analizy, wystepuje ewidentne pokrywanie sie
odpowiednich zakreséw zastosowania podstaw wskazanych w pkt b), c) oraz d) tego
przepisu (zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 85).

Stowny znak towarowy, ktéry jak w niniejszym przypadku ma charakter opisowy
wobec cech charakterystycznych towaréw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, z tego wlasnie powodu jest w szczegélnosci pozbawiony
jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru w stosunku do tych samych towaréw tub
ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporzadzenia
(zob., analogicznie, ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 86).

Wobec powyzszych rozwazai oraz z uwagi na to, iz Izba Odwolawcza stusznie
stwierdzila w zaskarzonych decyzjach, Ze rejestracja zgloszonych znakéw towaro-
wych w stosunku do spornych towaréw i uslug jest sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, drugi zarzut nalezy odrzuci¢ jako nieistotny.

Majac na uwadze caloé¢ powyzszych rozwazan, nalezy oddali¢ niniejsze skargi.

W przedmiocie kosztéw

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

SAD PIERWSZE] INSTANCII (pigta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skargi zostaja oddalone.

2) Skarzagca zostaje obcigzona wlasnymi kosztami postgpowania.

Vilaras Dehousse Svaby

Wryrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 wrzesnia 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Vilaras
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