OHIM KONTRA ERPO MOBELWERK

A BIROSAG ITELETE (mésodik tandcs)
2004. oktéber 21.7

A C-64/02. P. sz. ligyben,

a Belsé Piaci Harmonizdciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviselik: A. von Miihlendahl és G. Schneider, meghatalmazotti
mindségben, kézbesitési cim: Luxembourg)

fellebbezdnek

az Eurdpai Bir6sdg alapokmdnyanak 49. cikke alapjan 2002. februar 27-én benytjtott
fellebbezése targydban,

tamogatja:

Nagy Britannia és Eszak-irorszag Egyesiilt Kirdlysaga (képviselik: P. Ormond,
C. Jackson, M. Bethell és M. Tappin, meghatalmazotti mindséghen, segitdjiik:
D. Alexander barrister, kézbesitési cim: Luxembourg)

beavatkozé a fellebbezési eljardsban,
* Az eljirés nyelve: német.
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masik fél az eljarasban:

az Erpo Mébelwerk GmbH (képviselik: S. von Petersdorff-Campen Rechtsanwalt és
H. von Rohr Patentanwalt, kézbesitési cim: Luxembourg)

alperes az els6foki eljarasban,

A BIROSAG (mésodik tanacs),

tagjai: C. W. A. Timmermans tandcselnok (el6adé), C. Gulmann, J.-P. Puissochet,
R. Schintgen és J. N. Cunha Rodrigues birdk,

fétanacsnok: M. Poiares Maduro,
hivatalvezet6: M. Mugica Arzamendi f6tandcsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2004. méjus 5-i targyaldsra,

tekintettel a felek dltal benytjtott észrevételekre,

a fétandcsnok inditvdnyénak a 2004. janius 17-i targyalason tortént meghallgatisat
kdvetden,
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meghozta a kovetkez6

[téletet

A Bels6 Piaci Harmonizdcios Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (a
tovébbiakban: OHIM) fellebbezésével az Eurépai Kozosségek Elséfoki Birdsaga
T-138/00. sz., Erpo Mdobelwerk kontra OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT) tigyben 2001. december 11-én hozott itéletének (EBHT 2001.,
11-3739. o0.) (a tovabbiakban: megtdmadott itélet) hatilyon kiviil helyezését kéri,
amely hatdlyon kiviil helyezte az OHIM harmadik fellebbezési tanacsdnak 2000.
mércius 23-i azon hatdrozatdt (R 392/1999-3. sz. iigy) (a tovabbiakban: vitatott
hatdrozat), amely lényegében elutasitotta az Erpo Mobelwerk GmbH (a tovab-
biakban: Erpo) dltal az OHIM elbiraléjdnak a DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT szoosszetétel tobb druosztalyba, kiilondsen a butorok aruosztalyaba valé
kozosségi védjegyként torténd lajstromozasat megtagadd hatarozata ellen benyujtott
fellebbezését.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl szold, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendelet
7. cikkének értelmében (HL 1994. L 11,, 1. 0., magyar nyelvi kiillénkiadés 17. fejezet,
1. kétet, 146. o.):

»1. A megjeldlés nem részesiilhet védjegyoltalomban, ha
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b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

c) kizdrdlag olyan jelekb6l vagy adatokbdl 4ll, amelyeket a forgalomban az dru vagy
a szolgiltatds fajtdja, mindsége, mennyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi

szarmazasa, elééllitdsi vagy teljesitési ideje, illetve egyéb jellemzéje feltiinteté-
sére hasznalhatnak;

d) Lizérdlag olyan jelekbél vagy adatokbol 4ll, amelyeket az éltalanos nyelvhaszna-
latban, illetve a tisztességes iizleti gyakorlatban éllandéan és szokasosan
alkalmaznak;

3. Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapjin a megjel6lés nincs kizdrva a
védjegyoltalombdl, ha az drujegyzékben szerepl$ éaruk, illetve szolgdltatisok
tekintetében haszndlata révén megszerezte a megkiilonboztet6képességet.”

A ,kozosségi védjegyoltalom korldtai” cim alatt a 40/94 rendelet 12. cikke az
alabbiak szerint rendelkezik:

#A kozOsségi védjegyoltalom alapjdn a jogosult nem tilthat el mést attél, hogy
gazdasgi tevékenysége korében — az iizleti tisztesség kovetelményeivel ossz-
hangban — haszndlja:
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b) az dru vagy a szolgaltats fajtdjira, mindségére, mennyiségére, rendeltetésére,
értékére, foldrajzi eredetére, elééllitasi, illetve teljesitési idejére vagy egyéb
jellemzéjére vonatkozé jelzést;”

[..]

feltéve, ha a haszndlat megfelel az ipar és a kereskedelem terén a tisztességes
hasznélat feltételeinek.”

A jogvita alapjat képezd tényillas

1998. 4prilis 23-i levelében az Erpo a DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT
sz00sszetétel kozosségi védjegyként torténd lajstromozdsat kérte a védjegyekkel
ellithaté termékek és szolgaltatasok nemzetkozi osztdlyozdsira vonatkozo, 1957.
jalius 15-i, feliilvizsgalt és modositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megallapodas szerinti
8. druosztily (kézzel miikodtetett eszkozok; evdeszkozok, villik és kanalak),
12. druosztély (szarazfoldi jarmivek és azok alkatrészei) és 20. druosztaly (butorok,
kiilénosen kdrpitozott butorok, tildgarnitarak, székek, talaldasztalok és irodabuto-
rok) vonatkozasaban.

Mivel az OHIM elbirdldja 1999. jinius 4-i hatdrozataval a kérelmet elutasitotta arra
valé hivatkozassal, hogy a fenti szé6sszetétel az érintett termékek egy jellemz6jét
jeloli meg és megkiilonboztetésre semmiképpen sem alkalmas, az Erpo a hatdrozat
ellen fellebbezést nyujtott be.

Az OHIM harmadik fellebbezési tandcsa a vitatott hatdrozattal hatalyon kiviil
helyezte az elbiral6 hatirozatit annyiban, amennyiben az a 8. druosztalyra vonatkozé
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kérelmet elutasitotta. A kérelem egyéb részeit illeten a fellebbezési tandcs a
fellebbezést 1ényegében arra valé hivatkozassal utasitotta el, hogy a széban forgd
széosszetétel nem felel meg a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c)
pontjdban timasztott kivetelményeknek.

Az Els6folai Birosag eldtti eljards és a megtamadott itélet

Az Elséfoki Birésag Hivataldhoz 2000. méjus 23-4n érkezett keresetlevelével az Erpo
keresetet nyujtott be a vitatott hatdrozat hatilyon kiviil helyezése irdnt. Meg-
tamadott itéletével az Els6fokd Birdsag a kérelemnek helyt adott.

Az Els6fokt Birésdg a megtdmadott itéletének 22-29. pontjdban gy itélte meg,
hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjanak megsértésére alapitott, elsé
jogalap megalapozott, mivel — még akkor is, ha a sz6osszetétel ,Bequemlichkeit”
(wkényelem”) eleme 6nmagaban az érintett termékek mindségét tiinteti fel, amely
alkalmas arra, hogy azt a célkoézonség a vésdrldsaik sordn hozott dontéseikben
figyelembe vegyék — a DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT széosszetétel,
figyelemmel annak minden elemére és ezen elemeket egyiitt olvasva, nem tekinthet6
olyan megjelolésnek, amely kizdrdlag olyan jelekbdl vagy adatokbdl all, amelyeket
dru mindségének feltiintetésére hasznalhatnak.

Ezt kovetSen az Els6éfokd Birésig megvizsgilta a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
bekezdése b) pontjdnak megsértésére alapitott, masodik jogalapot.
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Az Elséfoku Birdsig a megtamadott itéletének 41. és 42. pontjdban ugy itélte meg,
hogy ennek a jogi érvnek is helyt kell adni, mivel a fellebbezési tanacs a sz6osszetétel
leird jellegébol 1ényegében levezette a megkiilonbdzteté képesség hidnyat, mivel a
megtamadott itélet els6 jogalapra vonatkozo6 22-29. pontjdbol kitiinik, hogy a jogvita
targyat képezd hatdrozat e tekintetben jogban valé tévedést tartalmaz.

A megtdmadott itélet 43-46. pontjaban az Elséfoku Birésdg gy itélte meg, hogy a
midsodik jogalap is megalapozott a kovetkezd megfontoldsok miatt:

»43 Ezenkiviil a fellebbezési tanics a megtdmadott hatérozat 30. pontjaban ismét

44

megjegyezte, hogy a DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kifejezésre a
»fantaziabeli tobbletelemek” hidnya jellemzé. Ezenfeliil az OHIM vélaszéban
kifejtette, hogy »ahhoz, hogy a jelmondatok védjegyként szerepelhessenek,
valamilyen eredeti tobbletelemmel kell rendelkezniiik«, és ezzel az {igyben
szerepld kifejezés nem rendelkezett.

Ezzel kapcsolatban az Els6foku Birdsag itélkezési gyakorlatabdl egyértelmiien
kitdinik, hogy a fantzia vagy az eredeti tébbletelem hidnya miatt nem éllapithaté
meg a megkiilonboztetéképesség hidnya (az Elséfokd Birésignak a
T-135/99. sz., Taurus-Film kontra OHIM (Cine Action) [EBHT 2001.,
11-379. o] és a T-136/99. sz, Taurus-Film kontra OHIM (Cine Comedy)
[EBHT 2001., 1I-397. o.] tgyekben 2001. janudr 31-én hozott itéleteinek
31. pontja és a T-87/00. sz., Bank fiir Arbeit und Wirtschaft kontra OHIM
(EASYBANK) iigyben 2001. éprilis 5-én [EBHT 2001., 1I-1259. o.] hozott
itéletének 39. és 40. pontja). Ezenkiviil ki kell emelni, hogy a jelmondatokra nem
lehet a tobbi megjeloléstipusra alkalmazandondl szigoribb szempontokat
alkalmazni.
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Ami pedig a fellebbezési tandcsnak a megtdmadott hatdrozat 31. pontjiban tett,
ismétl6ds dllitasat illeti, miszerint a kifejezésb6l »hidnyzik az a fogalmi
fesziiltség, amely meglepetést keltene, és ezéltal felting benyomadst tenne, az
valdjaban csupén a fellebbezési tandcs »fantéziabeli tobbletelemek« hidnyéra
vonatkoz6 megallapitdsinak parafrazisa.

Marpedig a fellebbezési tandcshoz benyujtott fellebbezésnek a 40/97 rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjén t6rténd elutasitdsa abban az esetben
lett volna igazolhatd, ha bizonyitist nyert volna az, hogy 6nmagiban a das
Prinzip der ... (,a [..] elve”) kifejezés termékek vagy szolgéltatdsok valamely
jellemzéjének megjelolésére hasznélt szdéval alkotott Osszetételét az iizleti
kommunikdaciéban, és kiillonosen reklamokban rendszeresen hasznéljak. Viszont
ki kell jelenteni, hogy a vitatott hatédrozat e tekintetben semmilyen megallapitdst
nem tartalmaz, és az OHIM sem irasbeli beadvényaiban, sem a tirgyaldson nem
hivatkozott ilyen haszndlat fenndllaséra.”

Ezen indokok alapjan az Els6fokd Birdsag hatdlyon kiviil helyezte a vitatott
hatérozatot.

A fellebbezés

Az OHIM fellebbezésében azt kéri, hogy a Birdsag:

helyezze hatélyon kiviill a megtdmadott itéletet;
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— utasitsa el az OHIM harmadik fellebbezési tandcsanak az R 392/1999-3.
sz. ligyben 2000. marcius 23-an hozott hatdrozata ellen benyjtott fellebbezést,
és mésodlagosan utalja vissza az ligyet az Els6foku Birésag elé hatarozathozatal
céljabol;

— kotelezze a masik felet az elséfoka és a fellebbezési eljarasban felmeriilt
koltségek viselésére.

1+ Az Erpo azt kéri, hogy a Birdség:

— utasitsa el a fellebbezést;

— hagyja helyben a megtamadott itéletet;

— kotelezze az OHIM-ot a koltségek viselésére, ideértve a fellebbezési eljarasban
visszatérithetd koltségeket is.

15 A Birdsdg elnoke 2002. szeptember 9-i végzésével engedélyezte, hogy az OHIM
kérelmeit tdmogatva Nagy Britannia és Eszak-frorszdg Egyesiilt Kirdlysiga az
eljarasba beavatkozzon.
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A felek érvei

Egyetlen jogalapjidban az OHIM elGadja, hogy azzal, hogy a megtamadott itélet
46. pontjaban az Els6foku Bir6sag tgy itélte meg, hogy adott védjegy lajstromoza-
sanak a megkiilonboztet6képesség hidnya miatti elutasitdsira csak azon esetekben
van lehet8ség, amelyekben bizonyitast nyert, hogy a kérdéses megjelolést az érintett
kereskedelmi korékben rendszeresen hasznaljék, az Elséfokd Bir6sidg megsértette a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjt.

E tekintetben az OHIM el6adja, hogy adott védjegy megkiilonbozetéképességének
értékelésére sordn el6zetes vizsgdlat ald kell vonni azt, hogy a lajstromozni kivant
megjelolés milyen val6szinliséggel teszi lehetévé az érintett fogyasztok szémara
annak felismerését, hogy az igényelt termékek vagy szolgaltatdsok egy bizonyos és
nem egy masik vallalkozés termékei vagy szolgaltatdsai, vagy legaldbbis azt, hogy
ezeket a védjegyjogosult teljes felel6ssége mellett gyartjak vagy forgalmazzék.

A szin vagy a térbeli védjegyekhez hasonldan, viszont a pusztin szé- vagy ébras
védjegyeklkel ellentétben, a jelmondatokbdl 4ll6 védjegyek esetében — mint amely a
jelen tigynek is tirgya — az sziikséges, hogy megjelenésiikben hordozzdk azt a
tobbletelemet, amelyb8l a védjegyek megkiilonboztet6képessége ered. Ez a
kovetelmény azzal a kérillménnyel magyardzhatd, hogy olyan megjeldlésekrél van
sz6, amelyek a leggyakrabban pusztdn rekldmcélokat és nem olyan célokat
szolgélnak, amelyek lehet6vé tennék a termékek eredetének azonositdsat.

Ezenfelil az OHIM hangsilyozza, hogy a védjegy megkiillonboztetéképességének
értékelése sordn nem szabad figyelembe venni a terméknek a piacon torténd
esetleges haszndlatdt. Kétségtelen, hogy amennyiben az adott megjel6lés mér eleve
alkalmasnak bizonyul arra, hogy a széban forgd termékeket és szolgdltatdsokat
megkiilonboztesse, azonban az adott megjelolést vagy hasonlé jellegii kifejezést az
érintett fogyasztok szokdsosan haszndljdk, a kérelmet a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
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bekezdésének b) és d) pontja alapjan el kell utasitani. Azonban — mint a jelen
esetben is — ha a megjelolés eleve nem alkalmas a széban forgd termékek és
szolgdltatdsok megkiilonboztetésére, a megjelolés védjegyként torténé lajstromoza-
sat a rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan kell elutasitani, anélkiil,
hogy bizonyitani kellene, hogy azt az érintett vasarlokozonség szokdsosan hasznélja.

Az Erpo ezzel szemben hangsilyozza, hogy az OHIM altal a megtamadott itélet
46. pontjéval szemben elGadott jogalap nem megalapozott. A megtamadott
hatdrozat 28. és 42. pontjébdl kitiinik, hogy az Elséfoka Birésag azt az allaspontot
képviselte, miszerint a széban forgd védjegy megkiilonboztetdképességét a ,Das
Prinzip der” szédsszetétel és a ,Bequemlichkeit” leiré elem ésszeillesztése adja. Az
érintett szdosszetétel egészét illetéen azonban az Elséfokd Birésag nem kovetelte
meg az altalanos hasznalat fenndlldsanak bizonyitdsat. Az Elséfokd Birésig nem
allapitotta meg, hogy a ,Das Princip der ..." szoosszetétel alkalmazasa a leird jelleget
erdsitené. Ebbdl az Elséfoki Birésag arra a megallapitdsra jutott, hogy a jogvita
térgyédt képez hatdrozat nem tartalmazta a lajstromozas megkiilénbdztetdképesség
hidnya miatti elutasitasanak objektiv indokait.

Az Erpo tovabba elSadja, hogy a fenti jelmondat védjegyként torténé lajstromozasa
nem zdrja ki, hogy a versenytirsak a ,Prinzip” (.elv’) és ,Bequemlichkeit”
(wkényelem”) szavakbol &ll6 Gsszetételt hasznaljdk. A 40/94 rendelet 12. cikkének
b) pontja ugyanis ezt megakadalyozza. E rendelkezés biztositja a verseny kell§ szintii
védelmét annak érdekében, hogy a kérelmezett megjelélés védjegyként torténd
védelmének kétség esetén torténé megadasira vonatkozé liberdlis lajstromozasi
gyakorlat igazolhat6 legyen.

Az Erpo madsfeldl vitatja, hogy a jelmondatbdl allé védjegy megkiilonboztets-
képességéhez az sziikséges, hogy pusztdn a megjeldlés reklaimcéljan felil az
megjelenésében valamilyen tébbletelemet hordozzon. Az Elséfoki Birésag itélkezési
gyakorlatdban, illetve az OHIM gyakorlatéban mér megéllapitast nyert, hogy a
szlogen reklamcélt haszndlata nem zarja ki, hogy az megkiilénbdztetéképességgel
rendelkezzen.
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Nagy-Britannia kormanya el6adja, hogy a megtdmadott itéletben a megkiilonboztets-
képességre vonatkozéan Kkifejtett elemzés ellentétes mind a Birdsdg, mind az
Els6foka Birdsag itélkezési gyakorlatival. A jelen tgyben az Els6fokd Birdsag
helyteleniil alkalmazta a kozosségi jogot, amely megkéveteli, hogy a megkiilénboz-
tetdképesség értékelése sordn a védjegy természetét is figyelembe vegyék. Ezenkiviil
az Els6fokd Birésdgnak a megkiilonboztetd képesség megéllapitdsa sordn haszndlt
megkozelitése is hibds.

Nagy Britannia korménydnak &lldspontja szerint az itélkezési gyakorlatbdl az
kovetkezik, hogy a megkiilonbdztets képesség feltételének teljesitéséhez a védjegy-
nek egyértelmiien azonositania kell az érintett termékek vagy szolgéltatisok
kereskedelmi szdrmazésat. Egy adott megjelclés nem képes biztositani a szdrmazas
azonositdsat, ha a széban forgé termék- és szolgaltatasfajtak atlagos fogyasztéiban
elvardsaik alapjin a szdrmazdst illetéen kétségek maradnak.

Nagy-Britannia kormdnya szerint igaz ugyan, hogy a védjegyek megkiilonboztets-
képességének értékelése sordn minden védjegytipusra ugyanazon jogelvek alkalma-
zand6k, azonban az alkalmazis mddszerének kivélasztisa sordn figyelembe kell
venni az érintett védjegy kornyezetét és természetét, ahogy az az dru formdjat érintd
térbeli védjegyekre vonatkozo itélkezési gyakorlatbdl kittinik [Els6foki Birésagnak a
T-119/00. sz., Procter & Gamble kontra OHIM tiigyben (kék és sarga pottyds
négyszogletes fehér tabletta] 2001. szeptember 19-én [EBHT 2001. 1-2761. o.]
hozott itéletének 53-55. pontjai és a T-88/00. sz, Mag Instrument kontra OHIM
tigyben 2002. februdr 7-én hozott [EBHT 2002., I1-467. o.] itéletének 33—35. pontja,
valamint a Linde és tdrsai tigyben Ruiz-Jarabo Colomer fétandcsnok éltal benydjtott
inditvany 12. pontja; a C-53/01.—C-55/01. sz. egyesitett tigyekben 2003. aprilis 8-an
hozott itélet, [EBHT 2003., I-3161. o.]).

Nagy-Britannia kormdénya elGadja, hogy a jelen tigyben a kérdéses védjegy
lényegében rekldmjelmondatnak tekinthet8, amely azt akarja kifejezni, hogy az
érintett termékeket mely elvek szerint gydrtottak. Mérpedig kevésbé valdszinti, hogy
az dtlagos fogyaszté inkdbb figyelembe vesz egy rekldmjelmondatot, kiilondsen
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akkor, ha az termékek vagy szolgaltatasok meghatérozott jellemzéire torténé utalast
tartalmaz, mint valamely olyan megjelolést, amely kizarélag a termék el8allitasaért
felelés vallalkozdsra utal. Azonban, ha egy ilyen jelmondat a fogyasztéban
maradandé benyomast kelt annak folytan, hogy hasznélata a kérdéses termékekkel
vagy szolgaltatdsokkal Osszefiiggésben szokatlan, az &tlagos fogyaszté végiil a
reklaimjelmondatot a reklamcélon tul termékek vagy szolgéltatasok kereskedelmi
szdrmazdasara vonatkozé megjeldlésnek tekintheti.

Az OHIM fellebbezési tandcsa jogosan vette figyelembe ezt a szempontot. Azonban
az Elséfoka Birésidg a megtdmadott itéletben a védjegy megkiilonboztetd-
képességének értékelése sordn a védjegy természetét nem vagy nem Lkell6képpen
vette figyelembe.

Nagy-Britannia kormdnya ezenkiviil el6adja, hogy abban a tekintetben, hogy a
megtdmadott itélet 46. pontja arra utal, hogy a megkiilonboztetési képesség hidnya
cimén az érintett megjelolés védjegyként torténd lajstromozasat csak akkor lehet
elutasitani, ha a ,das Prinzip der ..” kifejezést az iizleti kommunikicidéban és
rekldmokban rendszeresen haszndljik, az Elséfoka Birdsag megsértette a 40/94
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és ¢) pontjaban foglaltakat.

Allaspontja szerint az Els6foka Birdsag dsszekeverte a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
bekezdése b) és c) pontja alkalmazdsinak kévetelményeit ugyanezen bekezdés d)
pontja alkalmazasinak kovetelményeivel. Ugyanis azon kovetelmény, amely a
lajstromozds clutasitasa céljabdl annak bizonyitdsét irja el8, hogy a védjegy az adott
termékek és szolgdltatasok kereskedelmében szokdsossa vélt, nem az elsé két, hanem
kizérolag az utolsé rendelkezésre vonatkozik (a C-517/99. sz., Merz & Krell iigyben
2001. oktdber 4-én hozott itélet 35. pontja [EBHT 2001., [-6959. o., 35. pont]). A
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c¢) pontja, az alkalmazasi koriik kozott
fenndllé nyilvinvalé étfedés ellenére, adott megjel6lés lajstromozasdnak egymastol
figgetlen elutasitasi okait tartalmazza.
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A Birdsdg dlldspontja

Bevezetésképpen meg kell jegyezni, hogy az OHIM-nak a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének b) pontjira alapozott, a védjegy megkiilonboztetSképességére
vonatkozé egyetlen jogalapja kozvetlenill csak a megtamadott itélet 46. pontjat
érinti. Azonban ez a pont elvélaszthatatlan az azt megel6z6 43-45. pontoktdl abban
az értelemben, hogy az OHIM jogi érvét az ezen pontokban szereplé indokolds
egészének fényében kell megvizsgalni. Egyébként maguk a felek és a beavatkoz6 is
ilyen értelmet tulajdonitottak a fellebbezés tdrgydnak, mivel beadvinyaikban a
megtdmadott hatdrozat 43—46. pontjat egyiitt kezelik.

A megtdmadott itélet 43-46. pontja a jogvita térgyat képezé hatdrozat 30. és
31. pontjat érinti, amely szerint egy jelmondat a 40/94 rendelet 7. cikke (1)
bekezdésének b) pontja alapjan csak akkor rendelkezik megkiilonboztetéképesség-
gel, ha az ,fantdziadis jelleggel” s6t ,fogalmi fesziiltségmezdvel [rendelkezik],
amelynél fogva a kifejezés meglepetést okoz, és amelyre igy emlékezni lehet”.

Az Els6foki Birdsdg a megtdmadott itélet 43-45. pontjiban jogosan utasitotta el
ezen kovetelmény alkalmazdsat lényegében arra valé hivatkozassal, hogy a
jelmondatokra nem lehet szigortibb feltételeket szabni, mint més megjelolésekre.

A Birésag itélkezési gyakorlatabol kitlinik, hogy a megkiilonboztet6képesség
értékeléséhez az szitkséges, hogy minden védjegy — fiiggetlentll tipusitol —
alkalmas legyen a termék azon szempontbdl torténé azonositisira, hogy az
meghatérozott véllalkozastdl szdrmazik, illetve arra, hogy gy az adott terméket

megkiilonboztesse més véllalkozdsok termékeitdl (lasd e tekintetben a védjegyekre
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vonatkozé tagallami jogszabdlyok koézelitésérél szolé, 1988. december 21-i
89/104/EGK els6 tandcsi irdnyelv 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja vonatkozisaban
[HL 1989. L 40, 1. o., magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. oldal],
amely rendelkezés megegyezik a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b)
pontjaban foglaltakkal, a fent hivatkozott Linde és tarsai iigyben hozott itélet 42. és
47. pontjat).

A Birésdg kimondta, hogy jollehet a megkiilonboztetSképesség értékelésének
szempontjai minden védjegytipusra nézve ugyanazok, a szempontok alkalmazésaval
osszefiiggésben el6fordulhat, hogy az érintett fogyaszték egyes védjegytipusokat nem
szilkségszerlien ugyanigy észlelnek, mint mdsokat, ennélfogva némely tipus
esetében a megkiilonboztetSképesség megallapitdsa mas tipusokhoz képest nehe-
zebbnek bizonyulhat (lisd a C-456/01. P. sz. és a C-457/01. P. sz., Henkel kontra
OHIM egyesitett ligyekben 2004. dprilis 29-én hozott itélet (EBHT 2004., 1-1725. 0.)
38. pontjat, a C-468/01. P.-C-472/01. P. sz., Procter & Gamble kontra OHIM
egyesitett iigyekben hozott itélet (EBHT 2004., I-1541. o.) 36. pontjat és a
C-473/01. P. és C-474/01. P. sz., Procter & Gamble kontra OHIM egyesitett
tigyekben hozott (EBHT 2004., I-5173. 0.) itélet 36. pontjat).

Nem kizdrt, hogy a jelen itélet el6z6 pontjaban emlitett itélkezési gyakorlat a jelen
tigy 4ltal érintetthez hasonld rekldmjelmondatként haszndlt szévédjegyekre is
irdnyadd. Ez kiilonosen akkor fordulhat eld, ha az adott védjegy megkiilonboztets-
képességének értékelése soran megallapitast nyer, hogy a védjegy, pl. az adott termék
mindségének dicsérésével, reklamcélokat szolgdl, és hogy a termék szarmazasanak
biztositdsat szolgalé szandékolt védjegycélhoz képest e reklamcél nem nyilvanvaléan
mdsodlagos jelentdségii. Ilyen esetben a hatésagok figyelembe vehetik azt a tényt,
hogy az atlagos fogyaszték a rekldmjelmondat alapjan nem szoktak a termék
szdrmazasara kovetkeztetni (lasd e tekintetben a fent hivatkozott Procter & Gamble
kontra OHIM egyesitett tigyekben hozott itéletek 36. pontjat).

Azonban bizonyos védjegytipusok, mint példaul a reklamjelmondatok, meg-
kiilonbéztet6képessége megallapitdsanak a védjegyek jellegébdl adddéd nehézségei,
amelyek figyelembevétele helytdlld, nem indokoljik ezen itélet 32-34. pontjiban
hivatkozott itélkezési gyakorlat dltal értelmezett megkiilonbéztetéképesség feltételét
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2.0

kiegészit$ vagy attdl eltéré meghatarozott kritériumok megdllapitésit. Az Els6fokd
Birésag jogosan helyezte hatdlyon kiviil a jogvita targyat képezé hatarozatot azzal,
hogy a rekldmjelmondatokbdl allé védjegyek megkiilonboztetGképességének érté-
kelése korében a tobbitdl eltérd, szigoribb szempontot hatdrozott meg.

Miutin a megtdmadott itélet 43—45. pontjaban az Elséfokt Bir6sag joggal vetette el a
vitatott hatarozatban az érintett védjegy megkiilonboztet6képességének értékelésére
elfogadott szempontot, a megtimadott ftéletének 46. pontjéban az Elséfoku Birdsag
egy masik szempontot alkalmazott, amely szerint a védjegy a 40/94 rendelet 7. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerinti értelemben alkalmas a megkiilonboztetésre,
feltéve ha bizonyitdst nyer, hogy az adott szdosszetételt iizleti kommunikéciéban és
kiilonosen rekldmokban rendszeresen haszndljak, amely koriilmény fennalldsat a
vitatott hatarozat nem bizonyitotta.

Kétségtelen, hogy amennyiben bizonyitdst nyer, hogy az adott sz60sszetételt a 40/94
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti értelemben itizleti kommuni-
kécidban és killénosen rekldmokban rendszeresen hasznéljak, ebbél az kévetkezik,
hogy a megjelolés nem alkalmas adott vallalkozds termékeinek és szolgaltatasainak
mas véllalkozas termékeitdl és szolgdltatdsaitdl valé megkiilonboztetésre, és igy nem
felel meg a védjegy f6 céljanak, kivéve, ha e jelek vagy adatok a 40/94 rendelet
7. cikkének (3) bekezdése alapjan hasznalatuk révén megszerezték a megktlénboz-
tet6képességet (lasd e tekintetben a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) és
d) pontja és (3) bekezdésében szerepld azonos rendelkezések vonatkozésiban a fent
hivatkozott Merz & Krell tigyben hozott itélet 37. pontjat).

Azonban a lajstromozésnak a 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében felsorolt
egyes kizdr6 okai egymadstdl fliggetlenek és mindegyik kiilon vizsgalandé (lasd e
tekintetben kiilonosen a fent hivatkozott Henkel kontra OHIM egyesitett iigyben
hozott itélet 45. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).
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Ezért tehdt nem helytdllé a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
alkalmazasi kérét kizarélag azon védjegyekre korlatozni, amelyek lajstromozésit a
7. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapjan azon okbdl kell elutasitani, hogy azokat
tizleti kommunikéciéban és kiilonosen rekldmokban rendszeresen hasznaljak.

A Bir6sdg mar kimondta, hogy a mindség jeloléséhez vagy a védjegy dltal jeldlt
termékek vasarlasanak és szolgaltatdsok igénybevételének Gsztonzésére egyéblként
reklamjelmondatként hasznélt jelekb6l vagy adatokbdl 4ll6 védjegy ezen haszndlat
miatt a védjegyoltalombdl nem zarhat6 ki (lisd a fent hivatkozott Merz & Krell
tigyben hozott itélet 40. pontjat).

Masfeldl az itélkezési gyalorlatbdl kitiinik, hogy egy védjegynek a 40/94 rendelet
7. cilke (1) bekezdésének b) pontja szerinti megkiilonboztetéképessége azt jelenti,
hogy az adott védjegy képes a lajstromozni kivint terméket meghatarozott
véllalkozas termékeként azonositani, és igy azt mas véllalkozas termékeitdl
megkiilonboztetni, amelynél fogva a védjegy képes f6 rendeltetésének megfelelni
(lasd e tekintetben kiilénosen a fent hivatkozott Procter & Gamble kontra OHIM
egyesitett tigyekben hozott ftéltetek 32. pontjat és a hivatkozott itélkezési
gyakorlatot, valamint a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban
szerepld azonos rendelkezések vonatkozasaban a Merz & Krell iigyben hozott itélet
37. pontjat és a Linde és tarsai tigyben hozott itélet 40. pontjat, illetve a hivatkozott
itélkezési gyakorlatot).

Az itélkezési gyakorlat szerint a megkiilonboztetdképességet egyrészrél a lajstro-
mozni kért termékek vagy szolgaltatisok szempontjabol, masrészrél a szokasosan
tdjékozott, illetve ésszertien figyelmes és koriltekintd, az adott termékek és
szolgéltatdsok atlagos fogyasztoibdl dll6 kozosség észlelése szempontjabol kell
megitélni (lasd kiilonosen a fent hivatkozott Procter & Gamble egyesitett iigyekben
hozott itélet 33. pontjit és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).
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Ebbél kovetkezéen a mindség jeloléséhez vagy a védjegy altal jelolt termékek
vasarlasanak és szolgaltatasok igénybevételének 6sztonzésére egyébként reklamjel-
mondatként hasznilt jelekbdl vagy adatokbél 4ll6 védjegy — amilyen a jelen tigynek
is tArgya — megkiilonbdztet6képességét a jelen ftélet 42. és 43. pontjdban kifejtett
elvek alapjan kell megitélni (lisd e tekintetben, e védjegyeket érintden az Elséfoku
Bir6sag T-130/01. sz., Sykes Enterprises kontra OHIM (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS) iigyben 2002. december 5-én [EBHT 2002., II-5179. o.] hozott itélet
20. pontja és a T-122/01. sz., Best Buy Concepts kontra OHIM (BEST BUY) iigyben
2003. julius 3-4n hozott itélet [EBHT 2003., 1I-2235. 0.] 21. pontja).

Ezzel 6sszefiiggésben el kell tehat vetni az Erpo azon érvelését, miszerint a 40/94
rendelet 12. cikkének b) pontja biztositja a verseny kell§ szintdi védelmét annak
érdekében, hogy a kérelmezett megjeldlés védjegyként torténé védelmének kétség
esetén torténd megadasara vonatkozé liberdlis lajstromozasi gyakorlat igazolhaté
legyen. Ezt az érvelést a Birésag mdr elutasitotta azon az alapon, hogy a lajstromozas
irdnti kérelmek vizsgalatdnak nem szabad a minimumra korl4tozédnia, hanem teljes
kértinek és szigortinak kell lennie annak érdekében, hogy megakadalyozza, hogy
védjegyek indokolatlanul lajstromozdsra keriiljenek, valamint a jogbiztonsdg és a
gondos iigyintézés alapjan biztositsik, hogy ne keriiljenek lajstromozésra olyan
védjegyeket, amelyek hasznalatét a birésagok el6tt eredményesen kifogasolni lehet
(lasd e tekintetben a C-104/01. sz. Libertel-iigyben 2003. méjus 6-an hozott itélet
[EBHT 2003., 1-3793. 0.] 58. és 59. pontjit).

Ezért a megtdmadott itélet 46. pontjaban annak kimonddséval, hogy egy védjegy a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti értelemben nem alkalmas
a megkiilonboztetésre, kivéve ha bizonyitast nyer, hogy az adott sz6osszetételt iizleti
kommunikiciéban és kiilonosen reklimokban rendszeresen hasznéljdk, amely
koriilmény fennélldsat a vitatott hatdrozat nem bizonyitotta, az Els6fokil Birdsag
nem a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjdban rogzitett szempontot
alkalmazta.

Ebbé] kévetkez8en e kérdésben az Elséfoku Birdsdg tévesen itélte meg a fenti cikk
alkalmazasi korét.
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E koriilmények kozott az OHIM megalapozottan éllitja azt, hogy e tekintetben a
megtdmadott itélet jogban valé tévedést tartalmaz.

Azonban meg kell jegyezni hogy e jogban vald tévedés a jogvita kimenetelét nem
befolyasolja.

A jelen itélet 37. pontjdbdl kovetkezéen a megtamadott itélet 43~45. pontja alapjan
az Elséfokd Birésdg helytélléan dontétt tgy, hogy a vitatott hatarozatot hatilyon
kiviil helyezi azon az alapon, hogy a megjel6lés lajstromozasit a vitatott hatdrozat
30. és 31. pontjdban emlitett, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja
szerinti megkiilonboztetéképesség értékelésére vonatkozé hibas szempont, neveze-
tesen a képzel6erd és az élénk fantdzia hidnydra valé hivatkozassal utasitottak el.

A fentiekbdl kévetkezden, a jelen itélet 48. pontjaban megdllapitott jogban vald
tévedés ellenére, a megtdmadott itélet rendelkez$ része megalapozott.

Az allando itélkezési gyakorlat szerint, ha az Elséfokt Birésag itéletében hivatkozott
indokok a kozosségi jogba iitkéznek, azonban az itélet rendelkezé része egyéb okok
miatt megalapozott, a fellebbezést el kell utasitani (lisd a C-265/97. P. sz., VBA
kontra Florimex és tarsai tigyben 2000. mdrcius 30-an hozott itélet [EBHT 2000.,
1-2061. o.] 121. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Kévetkezésképpen az elSadott jogalap megalapozatlan, és a fellebbezést el kell
utasitani.
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A koltségekrol

Az eljarasi szabélyzat 69. cikkének 2. §-a szerint, amely ugyanezen szabdlyzat
118. cikke értelmében a fellebbezési eljardsra is alkalmazando, a Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM
pervesztes lett, az Erpo kérelmének megfelelen kotelezni kell a koltségek viselésére.

A fenti szabélyzat 69. cikke 4. §-a elsé pontjanak megfelelden az Egyesiilt Kirdlysig
maga viseli sajat koltségeit.

A fenti indokok alapjdn a Birdsig a kovetkezéképpen hatérozott:

1) A Birésag a fellebbezést elutasitja;

2) A Birésag a Bels6é Piaci Harmonizaciés Hivatalt (védjegyek és formaterve-
zési mintak) (OHIM) kotelezi a koltségek viselésére;

3) Nagy Britannia és Eszak-frorszag Egyesiilt Kirdlysiga maga viseli sajat
koltségeit.

Aléirasok
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