WYROK Z DNIA 30.6.2009 r. — SPRAWA T-435/05

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2009 r.*

W sprawie T-435/05

Danjaq, LLC, z siedziba w Santa Monica, Kalifornia (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez G. Hobbsa, QC, G. Hollingwortha, barrister, S. Skreina oraz
L. Berg, solicitors,

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,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postepowania: angielski.
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Mission Productions Gesellschaft fir Film-, Fernseh- und
Veranstaltungsproduktion mbH, 2z siedziba w Monachium (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata K. Lewinsky’ego,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
21 wrzesnia 2005 r. (sprawa R 1118/2004-1) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy Danjaq, LLC a Mission Productions Gesellschaft fiir Film-,
Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,

_ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jirimée i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 5 grudnia 2005 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 3 marca 2006 r.,

po zapoznaniu sie z replika zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 lipca 2006 r.,
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po zapoznaniu si¢ z duplika zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
14 wrzes$nia 2006 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
13 pazdziernika 2006 r.,

po zapoznaniu sie z pismami skarzacej i interwenienta oraz OHIM z dnia 16, 23
i 24 pazdziernika 2008 r. informujacymi, Ze nie beda oni uczestniczy¢ w rozprawie,

uwzgledniajac zmiany w skladzie izb Sadu,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci postania sporu

W dniu 13 czerwca 2001 r. interwenient, Mission Productions Gesellschaft fiir Film-,
Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, dokonatl zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L. 11,s. 1)
[zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)]. Znakiem towarowym,
o ktdrego rejestracje wniesiono, byto oznaczenie stowne Dr. No.
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 9, 12, 18,
25 i 32 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i uslug dla celéow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— ,urzadzenia i przyrzady naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kine-
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspek-
cyjne), ratownicze i do nauczania; urzadzenia i przyrzady elektryczne lub
elektroniczne (ujete w klasie 9); urzadzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania
dzwieku lub obrazu, lub danych elektronicznych; magnetyczne nos$niki danych,
dyski z nagraniami; automaty sprzedajace i mechanizmy do urzadzeri uruchamia-
nych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujace, maszyny liczace, sprzet
przetwarzajacy dane i komputery; urzadzenia do gaszenia; wszelkiego rodzaju
nagrane noéniki danych, oprogramowanie, nagrane nosniki dzwieku, nagrane
no$niki dZzwieku i obrazu”, nalezace do klasy 9;

— ,pojazdy; urzadzenia do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub na wodzie”,
nalezace do klasy 12;

— ,skéra i imitacje skéry, wyroby z tych materiatéw (ujete w klasie 18); skory
zwierzece; kufry i walizki; torby podrézne, parasole, parasole przeciwsloneczne
i laski; bicze i wyroby rymarskie”, nalezace do klasy 18;

— ,odziez, obuwie i nakrycia glowy”, nalezace do klasy 25;
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— ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw”, nalezace
do klasy 32.

W dniu 26 kwietnia 2002 r. skarzaca, Danjaq, LLC, wniosta sprzeciw wobec rejestracji
zglaszanego znaku towarowego, po pierwsze, podnoszac istnienie prawdopodobieni-
stwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do powszechnie znanych wczesniejszych
znakéw towarowych Dr. No i Dr. NO w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009], a po drugie, powolujac si¢ na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009) na niezarejestrowane
wczeséniejsze znaki towarowe oraz wczesniejsze oznaczenia Dr. No i Dr. NO uzywane
w obrocie handlowym do oznaczania filméw, ptyt DVD, kaset wideo, komiks6w, nagran
muzycznych, ksiazek, plakatéw i figurek postaci z filméw.

Decyzja z dnia 28 wrze$nia 2004 r. OHIM oddalit sprzeciw, uznajac, ze skarzaca nie
przedstawita ani dowodu powszechniej znajomosci rozpatrywanych znakéw towaro-
wych, ani dowodu wczesniejszego uzywania w obrocie handlowym niezarejestrowa-
nych znakéw towarowych i oznaczen innych niz znaki towarowe.

W dniu 29 listopada 2004 r. skarzaca wniosta odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw, a w dniu 21 wrze$nia 2005 r. Izba Odwotawcza oddalita je, potwierdzajac
w swojej decyzji (zwanej dalej ,,zaskarzona decyzja”) argumentacje OHIM.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— uwzglednienie sprzeciwu wniesionego wobec zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego;

— ewentualne przekazanie sprzeciwu OHIM do ponownego rozpoznania zgodnie
z wyrokiem Sadu;

— zwrot skarzacej kosztéw poniesionych w niniejszym postepowaniu.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie zadania skarzacej zmierzajacego do stwierdzenia niewaznosci zaskarzo-
nej decyzji;
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— obciazenie strony skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie strony skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci materiatu dowodowego przedstawionego w replice

Argumenty stron

W replice skarzaca przedstawila dokument wskazujacy na istnienie witryny
internetowej, ktéra jej zdaniem sugeruje zwigzek miedzy znakiem towarowym
zgloszonym przez interwenienta a wizerunkiem Jamesa Bonda, oraz pismo,
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w ktérym interwenient twierdzi, ze ta witryna internetowa nie zostala przez niego
zarejestrowana i nie jest z nim zwigzana. Skarzaca wyjasnia, ze okazala wspomniane
dokumenty na tym etapie procedury pisemnej, gdyz nie byla wczesniej $swiadoma
istnienia wspomnianej witryny internetowej.

OHIM argumentuje, ze ten material dowodowy jest niedopuszczalny i ze okoliczno$¢,
iz skarzaca dowiedziala si¢ o tej witrynie internetowej dopiero niedawno, nie ma
wplywu na jego dopuszczalnosé.

Ocena Sadu

Poniewaz przedmiotem niniejszej skargi jest kontrola zgodno$ci z prawem decyzji
wydanej przez I1zbe Odwolawcza zgodnie z art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009), kontrola sprawowana przez Sad nie moze
wykraczac¢ poza ramy faktyczne i prawne sporu, ktéry byt przedmiotem postepowania
przed Izba Odwotawcza. Zadaniem Sadu nie jest zatem ponowne badanie stanu
faktycznego w $wietle dowodéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu
przed nim. Dopuszczenie takich dowodéw byloby bowiem niezgodne z art. 135 § 4
regulaminu Sadu, ktéry stanowi, ze pisma stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu
przed izba odwolawcza. W niniejszym przypadku warunki uzywania zgloszonego
znaku towarowego nie byly przedmiotem postepowania w sprawie sprzeciwu przed
OHIM i w rezultacie nie mozna sie na nie powotywa¢ przed Sadem [zob. podobnie
wyroki Sadu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko
OHIM (Calandre), Rec. s. I1-701, pkt 18; z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03
Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. s. 11-2939, pkt 13].

Ponadto skarzaca nie moze powolywac si¢ na art. 48 § 1 i 2 regulaminu, aby uzasadni¢
op6znienie w ztozeniu tych dokumentéw. Okoliczno$¢, ze skarzaca dowiedziala sie
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o witrynie internetowej dopiero po wniesieniu skargi, nie stanowi wystarczajacego
uzasadnienia dla przedstawienia nowego materialu dowodowego na etapie repliki
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie GAS STATION, pkt 15). Z tego wzgledu nalezy
uzna¢ te dokumenty za niedopuszczalne.

W przedmiocie dopuszczalnosci niektorych argumentéw OHIM

Argumenty stron

Skarzgca podnosi, ze twierdzenia OHIM przedstawione w odpowiedzi na skarge,
dotyczace powszechnej znajomosci oznaczenn Dr. No i Dr. NO oraz stosownosci
dokonywania rozréznienia, po pierwsze, miedzy pochodzeniem artystycznym a pocho-
dzeniem handlowym filmu i, po drugie, miedzy dzielem a jego no$nikiem, zmierzaja do
zastapienia podstaw, na ktérych opiera sie zaskarzona decyzja, i w rezultacie sa
niedopuszczalne.

OHIM uwaza, ze ograniczyt sie do rozwiniecia rozumowania Izby Odwolawczej,
a zatem nie podnidst Zadnej nowej kwestii.
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Ocena Sadu

Na podstawie art. 135 § 4 regulaminu Sadu zaréwno dla OHIM, jak i pozostatych stron
postepowania istnieje zakaz zmieniania przedmiotu sporu, ktéry zostal okreslony
w postepowaniu przed izba odwolawcza.

Jednakze wbrew twierdzeniu skarzacej argumenty OHIM nie zmierzaja do zmiany
przedmiotu sporu ani do zmiany podstawy decyzji Izby Odwolawczej. OHIM
ograniczyl sie do rozwiniecia przedstawionych przez Izbe Odwolawcza argumentéw
dotyczacych popularnosci filmu ,,Dr. No” i okolicznosci, ze skarzaca wprowadza do
obrotu nos$niki zawierajace ten film (pkt 21 zaskarzonej decyzji), oraz ewentualnego
uzywania oznaczen Dr. No i Dr. NO jako wskazéwek pochodzenia handlowego (pkt 18,
19, 22-30 zaskarzonej decyzji) w celu wzmocnienia swojego stanowiska. Z tego
wzgledu OHIM nie zmienil przedmiotu sporu poprzez wspomniane twierdzenia i sa
one zatem dopuszczalne.

Co do istoty

W uzasadnieniu swojej skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 [art. 8
ust. 1 lit. a) to obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009]. Zarzut drugi
dotyczy naruszenia art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporzadzenia
nr 207/2009) oraz zasady 50 ust. 2 lit. f) i zasady 52 ust. 1 rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
(Dz.U. L 033, s. 1). Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz
art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Po pierwsze, skarzaca podnosi, ze oznaczenia Dr. No i Dr. NO sg powszechnie znanymi
znakami towarowymi i ze dla celéw stwierdzenia ich powszechniej znajomosci zadne
postanowienia rozporzadzenia nr 40/94 ani Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci
przemyslowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami (zwanej dalej ,konwencja paryska”),
nie wprowadzajg obowigzku udowodnienia ich uzywania na terytorium wspélnotowym
przed dniem dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Natomiast
utrzymuje, ze badanie ich powszechnej znajomosci powinno dotyczy¢ stopnia
znajomosci tych znakéw towarowych wéréd odbiorcéw, a zatem dowdd uzywania
stanowilby element uzupemniajacy i fakultatywny.

Po drugie, powolujac sie¢ na orzecznictwo, skarzaca uwaza, ze Izba Odwolawcza
niewlasciwie zinterpretowala pojecie uzywania jako oznaczenia handlowego, poniewaz
skarzaca uzywata wyzej wskazanych oznaczen w celu identyfikowania swoich towaréw
oraz innych towaréw rozpowszechnianych i sprzedawanych za jej zgoda.

Po trzecie, skarzaca uwaza, ze w przypadku spornych znakéw towarowych istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, poniewaz zgloszony znak towarowy jest
identyczny z powszechnie znanymi znakami towarowymi, ktérych skarzaca jest
wlascicielem, i ze towary, dla ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje, i towary oznaczone
tymi znakami towarowymi sg identyczne lub podobne. Istnienie witryny internetowe;j,
ktéra sugeruje zwiazek miedzy znakiem towarowym zgloszonym przez interwenienta
i wizerunkiem Jamesa Bonda, wzmacnia to wrazenie.

OHIM i interwenient wnosza o odrzucenie tych argumentéw.
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Ocena Sadu

Rozpatrzenie tego zarzutu obejmuje trzy odrebne kwestie prawne. Kwestia pierwsza
dotyczy ustalenia, czy oznaczenia Dr. No i Dr. No byly uzywane przez skarzaca jako
znaki towarowe przed dniem dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego. Kwestia druga dotyczy ustalenia, czy oznaczenia Dr. No i Dr. NO sa powszechnie
znane w panstwach czlonkowskich w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej i art. 8
ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Wreszcie kwestia trzecia dotyczy ustalenia
istnienia w przypadku zgloszonego znaku towarowego oraz oznaczen Dr. No i Dr. NO
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do kwestii pierwszej na wstepie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem podstawowa funkcja znaku towarowego jest wskazy-
wanie pochodzenia handlowego towaru lub ustugi w celu umozliwienia konsumentowi,
ktéry nabywa towar lub usluge oznaczona znakiem towarowym, dokonania przy
nastepnym zakupie tego samego wyboru, jezeli dos§wiadczenie okazalo sie pozytywne,
lub tez odmiennego wyboru, jesli bylo ono negatywne [wyroki Sadu: z dnia
9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM
(UltraPlus), Rec. s. I1I-3867, pkt 42; z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-242/02 Sunrider
przeciwko OHIM (TOP), Zb.Orz. s. 11-2793, pkt 88].

Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze Dr. No jest z jednej strony tytutem filmu z serii ,James
Bond”, a z drugiej strony stanowi nazwe jednej z giéwnych postaci tego filmu.
W zasadzie okoliczno$ci te nie moga stanowi¢ przeszkody w uzywaniu oznaczen Dr. No
i Dr. NO jako znakéw towarowych w celu wskazania pochodzenia handlowego filméw
lub ptyt DVD.

Jednakze w niniejszym przypadku analiza dokumentéw przedstawionych przez
skarzaca unaocznia, ze oznaczenia Dr. No i Dr. NO nie wskazuja pochodzenia
handlowego filméw, ale ich pochodzenie artystyczne. Dla przecigtnego konsumenta
rozpatrywane oznaczenia naniesione na okladki kaset wideo lub plyty DVD stuza do
odrdznienia tego filmu od innych filméw z serii ,James Bond”. Na pochodzenie
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handlowe filmu wskazuja inne oznaczenia takie jak ,007” lub ,James Bond”, ktére sa
naniesione na okladki kaset wideo lub ptyty DVD i ktére wskazuja na przedsigbiorstwo
produkujace filmy z serii ,James Bond” jako na miejsce pochodzenia handlowego.
Ponadto nawet jesli zyski, ktére przyniést film ,Dr. No” na terytorium wspélnotowym,
moga $wiadczy¢ o sukcesie komercyjnym tego filmu na tym terytorium, to nie
pozwalaja one jednak stwierdzi¢ uzywania rozpatrywanych oznaczen jako wskazéwek
pochodzenia handlowego.

Ponadto wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, rozréznienie miedzy tytulem a znakiem
towarowym nie jest ,nierealistyczne i sztuczne”. To samo oznaczenie moze bowiem by¢
chronione jako oryginalne dzieto prawem autorskim i jako wskazéwka pochodzenia
handlowego prawem znakéw towarowych. Chodzi zatem o rézne prawa wylaczne
opierajace sie na odrebnych cechach, czyli z jednej strony na oryginalnosci utworu,
a z drugiej zdolnosci oznaczenia do wskazywania pochodzenia handlowego towaréw
i ustug [wyrok Sadu z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie T-73/06 Cassegrain
przeciwko OHMI (Ksztalt torby), niepublikowany w Zbiorze, pkt 32]. Zatem nawet jesli
tytul filmu moze by¢ chroniony w ramach niektérych krajowych porzadkéw prawnych
jako utwér artystyczny niezalezny od samego filmu, nie moze on korzysta¢ w sposéb
autonomiczny z ochrony przyznanej wskazéwkom pochodzenia handlowego, gdyz
jedynie oznaczenia, ktdére uzyskuja funkcje charakterystyczne dla znakéw towarowych,
moga korzystac z tej ochrony.

W przypadku komikséw, nagran muzycznych, ksigzek i plakatéw oznaczenia Dr. No
i Dr. NO nie sa zreszta uzywane jako znaki towarowe, ale jako odniesienie opisowe do
towaréw wskazujace konsumentom, ze chodzi albo o muzyke z filmu ,Dr. No”, albo
o ksiazke czy komiks dotyczacy postaci ,Dr. No”, albo o plakat odnoszacy sie do tego
filmu lub tej postaci. Jak wskazuje analiza dokumentacji przedstawionej przez skarzaca,
niektére z wymienionych towaréw sa prezentowane odbiorcom pod innymi nazwami
wskazujacymi ich pochodzenie, czyli ,007” i ,James Bond”, ktére wskazuja
konsumentom, Ze pochodzenie handlowe wyzej wymienionych towaréw dotyczacych
filmu lub postaci ,Dr. No” jest takie samo jak pochodzenie handlowe filméw z serii
»James Bond”.

W przypadku samochodzikéw lub zegarkéw produkowanych przez przedsiebiorstwa
korzystajace z licencji na uzywanie na tych towarach oznaczeni Dr. No i Dr. NO wniosek
ten pozostaje niezmieniony. W obu przypadkach uzywanie tych oznaczen jest po prostu
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opisowe i wskazuje konsumentom, ze wspomniany samochodzik jest samochodem
uzytym w filmie ,Dr. No” badz ze zegarek jest zegarkiem nawigzujacym do filmu
»,Dr. No” w ramach kolekcji zegarkéw produkowanych w celu upamietnienia
czterdziestolecia filméw z serii ,James Bond”. Co wiecej, analiza dokumentacji
dotyczacej samochodzikéw dowodzi, ze wskazéwki pochodzenia handlowego uzywane
przez skarzaca dla tych towaréw to ,James Bond”, ,007” i ,Gun Symbol”. Tak jak
w przypadkach analizowanych w pkt 27 powyzej, wskazuja one, ze pochodzenie
handlowe tych towaréw jest takie samo jak innych towaréw ,Bond”.

Zakladajac nawet, ze oznaczenia Dr. No i Dr. NO byly uzywane jako wskazdéwki
pochodzenia handlowego na figurkach postaci z filméw produkowanych przez
przedsiebiorstwo korzystajace z licencji do tych znakéw towarowych, zwlaszcza
poprzez uzywanie tych rozpatrywanych oznaczen wraz z symbolem ,”, skarzacej nie
udato sie wykaza¢, ze oznaczenia Dr. No i Dr. NO byty uzywane jako znaki towarowe
przed dniem dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Analiza
przedstawionej dokumentacji unaocznia bowiem, ze figurki ,Dr. No” zostaly
wprowadzone na rynek dopiero w sierpniu lub wrze$niu 2002 r., czyli po dokonaniu
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, ktére miato miejsce w dniu 13 czerwca
2001 r.

Wreszcie wyroki Trybunatu: z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec.
s. I-905, pkt 38; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club,
Rec. s. 1-10273, pkt 53, na ktére powoluje sie skarzaca w odniesieniu do uzywania
oznaczen jako znakéw towarowych, nie majg zastosowania w niniejszym przypadku.
W niniejszej sprawie nie chodzi bowiem o kwestie zwiazana z uzywaniem w obrocie
handlowym zarejestrowanego znaku towarowego w celu czysto opisowym lub do celéw
innych niz odréznienie na rynku towaréw lub ustug. Chodzi natomiast o ustalenie, czy
rozpatrywane oznaczenia, ktére odnosza sie do tytulu filmu, byly uzywane jako znaki
towarowe przed dniem dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, co
nie zostalo wykazane przez skarzaca.

Jako ze nie wykazano, by oznaczenia Dr. No i Dr. NO byly uzywane jako wskazdwki
pochodzenia handlowego przed dniem dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku
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towarowego, nie mozna ich uwaza¢ za znaki towarowe powszechnie znane
w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 i art. 6 bis konwencji
paryskiej, i to bez koniecznosci zbadania, czy rozpatrywane oznaczenia sa powszechnie
znane na obszarze panstwa czlonkowskiego w rozumieniu art. 6 bis konwencji
paryskiej. Poniewaz wyzej wspomniane oznaczenia nie stanowia wcze$niejszych
znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie
ma w rezultacie potrzeby badania istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w przypadku rozpatrywanych oznaczen. Z tego wzgledu zarzut pierwszy nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 73 rozporzgdzenia
nr 40/94 oraz zasady 50 ust. 2 lit. f) i zasady 52 ust. 1 rozporzgdzenia nr 2868/95

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze zaskarzona decyzja nie jest dostatecznie uzasadniona, jesli
chodzi o oddalenie zarzutu dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, i ze brak dowodu uzywania oznaczen nie uzasadnia przemilczenia przez Izbe
Odwolawcza postawionych pytan.

OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sadu

W mysl utrwalonego orzecznictwa uzasadnienie wymagane przez art. 73 rozporzg-
dzenia nr 40/94 musi przedstawia¢ w sposdb jasny i jednoznaczny rozumowanie autora

II - 2114



35

36

37

DANJAQ PRZECIWKO OHIM — MISSION PRODUCTIONS (DR. NO)

aktu. Podwéjnym celem tego obowiazku jest, po pierwsze, umozliwienie zaintereso-
wanym zapoznania si¢ z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni mozliwo$¢
obrony swoich praw, a po drugie, umozliwienie sadowi wspdlnotowemu przeprowa-
dzenia kontroli zgodnosci z prawem decyzji [wyroki Sadu: z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167, pkt 87, 88; z dnia
9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 43].

Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 istnienie niezarejestrowanego
wczeséniejszego znaku towarowego lub oznaczenia innego niz znak towary uzasadnia
sprzeciw, jesli ten znak towarowy lub oznaczenie spelniaja nastepujace przestanki:
uzywanie w obrocie handlowym; posiadanie znaczenia wiekszego niz lokalne;
przyznanie wlascicielowi tych oznaczen prawa do zakazania uzywania p6Zniejszego
znaku towarowego; nabycie prawa do rozpatrywanego oznaczenia zgodnie z prawem
panistwa czlonkowskiego, w ktérym oznaczenia byly uzywane, przed dokonaniem
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego; [zob. wyroki Sadu z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawach polaczonych od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04
Budéjovicky Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDWEISER), niepu-
blikowany w Zbiorze, pkt 71; w sprawach polaczonych od T-60/04 do T-64/04
Budéjovicky Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD), niepublikowany w
Zbiorze, pkt 69; w sprawach potaczonych T-57/04 i T-71/04 Budéjovicky Budvar
przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDWEISER), Zb.Orz. 1I-1829, pkt 86].
Przestanki te musza wystapic tacznie. Zatem jezeli oznaczenie nie spelnia jednej z tych
przestanek, sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego lub
innych oznaczen uzywanych w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 nie moze zosta¢ uwzgledniony.

W niniejszym przypadku argumenty wysuniete przez Izbe Odwolawcza w pkt 29 i 30
zaskarzonej decyzji unaoczniaja, ze skarzaca nie wykazata, iz uzywata oznaczen Dr. No
i Dr. NO w obrocie handlowym, co wystarcza do uzasadnienia oddalenia tego zarzutu.

Jak to podkresla OHIM, okoliczno$¢, ze argumenty Izby Odwotawczej dotyczace tego
punktu sa lakoniczne, nie oznacza, iz decyzja nie zostala wystarczajaco uzasadniona.
Argumenty te pozwolily bowiem skarzacej na poznanie powodéw wydanej decyzji, tak
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aby mogta broni¢ swych praw, a Sadowi pozwalaja takze na dokonanie kontroli sagdowej
zaskarzonej decyzji [ww. wyrok w sprawie Mozart, pkt 47]. Z tego wzgledu zarzut drugi
nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie wymienia uzywania
w obrocie handlowym jako wstepnej przestanki ochrony oznaczen, o ktérych mowa
w tym artykule, i ze Izba Odwotawcza powinna byla uwzgledni¢ wskazane przepisy
prawa krajowego, ktére stoja na przeszkodzie przywlaszczeniu tych oznaczen przez
osoby trzecie. Twierdzi takze, Ze oznaczenie to ma znaczenie wigksze niz lokalne.

OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sadu

Jak juz zauwazono w pkt 24—29 powyzej, uzywanie oznaczenia Dr. No na okladkach
kaset wideo, ptytach DVD, nagraniach muzycznych, komiksach, plakatach, samo-
chodzikach i zegarkach nie stanowi uzywania jako znaku towarowego. W rezultacie
oznaczen Dr. No i Dr. NO nie mozna uzna¢ za niezarejestrowane znaki towarowe.
Ponadto w przypadku figurek z postaciami z filméw skarzaca nie wykazala, ze uzywata
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ich przed dokonaniem zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Z tego wzgledu
sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego wcze$niejszego
niz zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego nie mogl zosta¢ uwzgledniony.

Ponadto z tacznej analizy art. 8 ust. 4 i art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009) wynika, Ze na ochrone przewidziang przez
prawo autorskie nie mozna powolywaé sie w ramach postepowania w sprawie
sprzeciwu, lecz wylacznie w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia
rozpatrywanego wspélnotowego znaku towarowego.

W odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym oznaczenia Dr. No i Dr. NO,
jako tytuly odrebne od filmu, sa chronione art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, nalezy
uscisli¢, ze tytuly dziel artystycznych sa chronione przed uzywaniem péZniejszego
znaku towarowego w ramach niektérych krajowych porzadkéw prawnych jako
oznaczenia odrdzniajace, ktére znajduja si¢ poza dziedzing prawa autorskiego.
W tych przypadkach tytuly dziel artystycznych moga by¢ uwazane za oznaczenia
inne niz znaki towarowe w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi postepowan przed OHIM (czesé C zatytutowana
»Sprzeciw”), na ktére pragnie powotaé sie skarzaca, wéréd réznych przywotanych
aktéw prawa krajowego Markengesetz (niemiecka ustawa o znakach towarowych)
uznaje te ochrone przed pdzniejszym znakiem towarowym, ktéry niesie za soba
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad co do rozpatrywanych tytuléw, jezeli maja
one charakter odrézniajacy i sa uzywane w obrocie handlowym. Podobna ochrona jest
przyznana przez prawo szwedzkie tytulom odrézniajacym utwordw literackich
i artystycznych. Jednakze wbrew twierdzeniom skarzacej i zgodnie ze wspomnianymi
wytycznymi, ktére skarzaca przytacza na dowod praw przyznanych przez krajowe
porzadki prawne, prawo greckie przyznaje podobna ochrone wylacznie tytulom
wydawnictw periodycznych, a prawa hiszpanskie, francuskie, wloskie i niderlandzkie
nie przyznaja tytutom dziet artystycznych odrebnej ochrony, niezaleznej od ochrony
przyznanej w prawie autorskim. Ponadto ani te wytyczne, ani pozostata cze$¢ przed-
stawionej dokumentacji nie pozwalaja stwierdzi¢, na jakich warunkach instytucja
»passing off” przewidywalaby w prawie Zjednoczonego Kroélestwa inna ochrone dla
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oznaczen Dr. No i Dr. NO niz ochrona przyznana przez prawo autorskie. Z tego
wzgledu na prawa te nie mozna si¢ powolywaé w ramach postepowania w sprawie
sprzeciwu.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 istnienie oznaczenia innego niz znak
towary uzasadnia sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego, jesli to oznaczenie
spelnia facznie cztery przestanki wymienione w pkt 35 powyzej. Zgodnie z brzmieniem
tego artykulu przestanka uzywania w obrocie handlowym jest wymogiem konstytu-
tywnym, bez ktérego rozpatrywane oznaczenie nie moze korzysta¢ z zadnej ochrony
przed rejestrowaniem wspdlnotowego znaku towarowego, i niezaleznym od okreslo-
nych w prawie krajowym przestanek nabycia prawa wylacznego. W konkretnym
przypadku tytuléw dziel uzywanie tytulu zaklada, Ze omawiane dzielo zostalo
wprowadzone na rozpatrywany rynek, czyli w niniejszej sprawie w Niemczech
i Szwecji, na obszarach, na ktérych ochrona tytutéw filméw jako oznaczen wykracza
poza prawo autorskie.

Skarzaca twierdzi, ze od 1962 r. film ,Dr. No” byl rozpowszechniany regularnie na
obszarze Unii Europejskiej i ze skarzaca nawet przygotowala nowa serie kaset wideo
i plyt DVD. Podaje takze, ze kwota zyskow osiagnietych w Unii Europejskiej przekracza
sume 26 mln USD. Jednakze dokumenty przedstawione przez skarzaca nie wystarczaja
do wykazania uzywania tytutu tego filmu w obrocie handlowym przed dokonaniem
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na obszarze, na ktérym jest on
chroniony. Po pierwsze, skarzaca nie sprecyzowala bowiem zasiggu uzywania tego
tytulu na rozpatrywanych rynkach, co mozna bylo uczyni¢ bez zbednych trudnosci,
przedstawiajac na przyklad dane dotyczace wyswietlania filmu badZz w kinach, badz
w telewizji lub zasiegu czasowego rozpowszechniania filmu. Skarzaca ograniczyla sie
natomiast do przedstawienia wydruku ze strony internetowej, na ktérej wspomniane
jest, ze ,Dr. No” byt wyswietlany w Zjednoczonym Krélestwie w dniu 2 czerwca 1999 r.
Po drugie, o$wiadczenie dyrektora generalnego skarzacej i o§wiadczenia wyznaczonego
przez nig bieglego stanowia material dowodowy pochodzacy od podmiotéw, ktére nie
sa niezalezne od niej, i niemogacy zatem stanowi¢ wystarczajacego dowodu uzywania
tytulu [podobnie wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung
przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. s. 1I-1917, pkt 42—45]. Po trzecie,
dane opublikowane w innej witrynie internetowej dotyczace obrotéw sa takze
niewystarczajace, poniewaz stanowia zbyt ogélne odniesienie do dziatalnosci
wykonywanej przez skarzaca poza Stanami Zjednoczonymi i nie precyzuja dziedziny
dziatalno$ci ani nie zawieraja wzmianki na temat rozpatrywanego obszaru. Z tego
samego wzgledu dane z czasopisma dotyczace uzyskanych przez film wplywéw ze
sprzedazy biletéw nie maja wplywu na uzywanie oznaczenia. Wreszcie, po czwarte, inne
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artykuly prasowe przedstawione przez skarzaca dotycza tematéw, ktére nie pozwalaja
potwierdzi¢ uzywania oznaczenia we wskazanych panstwach czlonkowskich.

Poniewaz skarzacej nie udalo si¢ wykaza¢ uzywania tytutu filmu ,,Dr. No” w panistwach
cztonkowskich, w ktérych jest on chroniony przed uzywaniem pdzniejszego znaku
towarowego, nie ma potrzeby zbadania, czy wspomniany tytul spelnia pozostale
przestanki korzystania z ochrony przyznanej tym oznaczeniom przez krajowe porzadki
prawne. W rezultacie nalezy oddali¢ zarzut trzeci i tym samym oddali¢ skarge w catosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Danjaq, LLC zostaje obciazona kosztami postepowania.

Pelikdnova Jurimée Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca 2009 r.

Podpisy
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