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AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (elsé tanics)
2005. janius 28. *

A T-301/03. sz. tigyben,

a Canali Ireland Ltd (székhelye: Dublin [frorszdg], képviselik: C. Gielen és
O. Schmutzer iigyvédek)

felperesnek

a Belsé Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintik)
(OHIM) (képviselik: A. Apostolakis és S. Laitinen, meghatalmazotti minéségben)

alperes ellen,
* Az eljards nyelve: angol.
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masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozé az Els6fokd
Birdsag el6tt:

a Canal Jean Co. Inc. (székhelye: New York, New York [Amerikai Egyesilt
Allamok], képviseli: M. Cover solicitor),

az OHIM masodik fellebbezési tandcsdnak a Canali S.p.A. és a Canal Jean Co. Inc.
kozotti 78859. sz. felszélaldsi eljardssal (R 103/2002-2. sz. iigy) kapcsolatban 2003.
jlnius 17-én hozott hatdrozata ellen benydjtott keresete targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (els6 tanécs),

tagjai: J. D. Cooke elnok, I. Labucka és V. Trstenjak birdk,

hivatalvezet6: B. Pastor hivatalvezeté-helyettes,

tekintettel az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2003. augusztus 29-én benydjtott
keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2003. december 17-én
benydjtott vélaszbeadvinydra,
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tekintettel a beavatkozénak az Elséfokd Birésag Hivatalahoz 2003. december 15-én
benytjtott véilaszbeadvanyara,

tekintettel az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2004. februdr 2-4n benytjtott vélaszra,

a 2005. februar 15-i térgyaldst kovetGen,

meghozta a kovetkez6

Itéletet

A jogyvita elézményei

A beavatkozé 1996. november 22-én a kozdsségi védjegyrdl sz6l6, 1993. december
20-i 40/94/EK - azéta médositott — tandcsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar
nyelvii killonkiadés 17. fejezet, 1. kétet, 146. 0.) alapjan kozosségi védjegy-bejelentési
kérelmet nydjtott be a Belsé Piaci Harmonizéciés Hivatalhoz (védjegyek és
formatervezési mintak) (a tovabbiakban: OHIM).
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A lajstromoztatni kivant védjegy az aldbbi dbrds megjel6lés volt:

A bejelentést a védjegyekkel elldithaté termékek és szolgdltatdsok nemzetkozi
osztalyozdsdra vonatkozd, feliilvizsgdlt és mddositott, 1957. janius 15-i Nizzai
Megéllapodés szerinti 25. osztélyba tartozé drukkal kapcsolatban tették a kévetkezd
leirdssal: ,Ruhdzati cikkek, cipék és kalaparuk”.

A kozosségi védjegybejelentést a Kozosségi Védjegyértesité 1998. jinius 8-i, 42/98.
szdmdban hirdették meg.

1998, szeptember 3-4n a Canali SpA a 40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése
alapjan felszélalt a védjegy lajstromozdséval szemben, a 8. cikk értelmében vett, a
bejelentett védjegy és azon kordbbi védjegy kozotti OsszetéveszthetSségre vald
hivatkozassal, amelynek & a jogosultja.
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A felszélalds alapjaul szolgalé korabbi védjegy a CANALI szévédjegy, amely a 3., 6.,
9., 14., 16., 18, 20,, 25, 34. és 42. osztilyba tartozé drukra és szolgdltatisokra
vonatkozik.

A Canali SpA felszdlaldsa a kozosségi védjegy-bejelentési kérelemben szereplé Gsszes
aru ellen irdnyult.

2001. november 27-i hatirozatiban a felszélaldsi osztély helyt adott a felszélalasnak,
megtagadva a bejelentett védjegy lajstromozésat azzal az indokkal, hogy az egyes
védjegyekkel jelolt aruk azonossdgira és a kordbbi védjegy erételjes megkiilonbéz-
tetd képességére figyelemmel a képzettarsités jelentds veszélye meghaladja a széban
forgé megjelolések kismértékli hasonlésagat, és dsszetéveszthetdséget eredményez.

2002. janudr 25-én a beavatkozé a 40/94 rendelet 57., 58. és 59. cikke, valamint a
kozosségi védjegyrdl szolé 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtasardl sz6l6, 1995,
december 13-i 2868/95/EK bizottsagi rendelet (HL L 303., 1. o.; magyar nyelvii
kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 189. 0.) 48. szabdlya alapjan fellebbezést nytjtott be
a hatdrozat hatalyon kiviil helyezése irdnt azon az alapon, hogy az sérti a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjt.

2003. janius 17-i hatérozataval (a tovabbiakban: megtdmadott hatdrozat) az OHIM
masodik fellebbezési tandcsa helyt adott a fellebbezésnek.
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Az eljaras és a felek kérelmei

Az el6adé biré jelentése alapjan az Els6foki Birdsdg (elsd tandcs) ugy déntétt, hogy
megnyitja a szdbeli szakaszt, és az eljardst el6készitd intézkedések korében felhivta a
feleket bizonyos kérdések megvilaszoldsdra. Elészor is felhivta a feleket a kereset
elfogadhatésagaval kapcsolatos észrevételeik benytijtisara, tekintettel arra, hogy az
OHIM elétti eljarasban a beavatkozé fél a Canali SpA volt, és nem pedig a felperes. A
felek a megadott hatirid6n beliil benydjtottak észrevételeiket. Az Els6fokd Birdsag
felhivta az OHIM-ot és a beavatkozdt, hogy — a felperes 4ltal a jelen eljards sordn
el6terjesztett iratokra figyelemmel — a Canali Ireland Ltd valéjéban a Canali S.p.A.
jogutddja az OHIM elétti igazgatasi intézkedések tekintetében. Ezt a tényt az OHIM
megerdsitette. A beavatkozé ez ellen nem emelt kifogdst.

A felek szdbeli eldterjesztéseit és a szdban feltett kérdésekre adott vélaszait az
Elséfoka Birdsag a 2005. februar 15-i targyaldson hallgatta meg.

A felperes azt kéri, hogy az Els6fokd Birdség:

— helyezze hatélyon kivill a megtdmadott hatdrozatot;

— adjon helyt a védjegybejelentéssel szemben benytjtott felszdlaldsnak, és teljes
egészében utasitsa el a védjegybejelentést, és/vagy rendeljen el minden éltala
megfelelének itélt intézkedést;

—  a beavatkozét kotelezze a koltségek viselésére.
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— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

A beavatkozé azt kéri, hogy az Els6fokd Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— {itélje meg részére a beavatkozéssal kapcsolatos koltségeket.

Az elfogadhatésagrol

A felek érvei

Az irasbeli szakasz sordn az OHIM és a beavatkozé hangsulyozta, hogy a felperes
nem vett részt félként az OHIM el6tti eljdrasban, és hogy a felperes azt allitotta, hogy
6 a korabbi CANALI védjegy Gj jogosultja. Az OHIM és a beavatkozé szerint
egyrészt a felperes nem bizonyitotta a jelen kereset benyujtdsara val6 jogosultsagat,
masrészt a kereseti kérelemhez csatolt atruhdzasi okirat nem terjed ki a felszolaldsi
eljarasban hivatkozott korébbi védjegyre.

II - 2488



17

18

19

20

CANALI IRELAND KONTRA OHIM — CANAL JEAN (CANAL JEAN CO.)

Viélaszaban a felperes kifejti, hogy bar az dtruhézasi okirat nem emliti a kordbbi
CANALI védjegy eredeti lajstromszdmét, mindenesetre tartalmazza e védjegy
megtjitasi okiratdnak szamdat és datumdt (822 119. sz., 1999. méjus 3.). Az Ufficio
marchi e brevetti (az olasz szabadalmi és védjegyhivatal) adatbazisa a legutolsé
megujitas szamat jelzi ki, mivel a megujitasi okirat feltiinteti a meggjitott korabbi
lajstromozést. A megujitdsi okirat viligosan feltiinteti, hogy az olasz CANALI
védjegy megijitasara vonatkozik — amelyet el6szor 1989. oktéber 2-4n lajstromoztak
az 513 948 lajstromszdmon -, vagyis a felszélalds aldtdmasztisdra hivatkozott
korabbi védjegyre.

Az Elsdfokii Birésdg dlldspontja

A 40/94 rendelet 63. cikkének (4) bekezdése uigy rendelkezik, hogy a fellebbezési
tandcs hatdrozata elleni ,kereset inditdsara a fellebbezési tandcs el6tti eljarasban
részt vevo felek barmelyike jogosult, akit a hatdrozat hatranyosan érint”.

Az Elséfoka Bir6sag gy véli, hogy a 40/94 rendelet 63. cikke (4) bekezdésének
megfeleléen a kordbbi védjegyek Gj jogosultjai akkor indithatnak keresetet az
Els6fokt Birésig el6tt, és akkor vehetnek részt félként ezen birdsagi eljdrasban,
amennyiben bizonyitottak az OHIM el6tt hivatkozott jogokra valé jogosultsagukat,

Az Elséfoka Birésag vigy véli, hogy mivel a korabbi olasz védjegy 4j jogosultja
elGterjesztette a széban forgd védjegynek az 6 javdra torténd dtruhdzisinak a
bizonyitékat, és mivel az OHIM bejegyezte a CANALI olasz védjegynek a Canali
SpA-rdl a felperesre a fellebbezési tandcs el6tti eljarast kovetSen tortént atruhdzésat,
a felperes az OHIM el6tti eljarasban féllé valt.
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Az iigy érdemérol

Ami a megtdmadott hatérozat hatdlyon kiviil helyezése irdnti kérelem els6 részét
illeti, a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik: a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak megsértésére.

A felek érvei

A felperes azt allitja, hogy a megtdmadott hatdrozat megalapozatlan, mivel a
fellebbezési tandcs tévesen vonta le azt a kovetkeztetést, hogy a két védjegy kozott
nem &ll fenn az Gsszetévesztés veszélye.

Ami a megjel6lések kozotti hasonlésdgot illeti, a felperes tgy véli, hogy az aruk és a
szoban forgé védjegyek hasonlésagat tekintve az Osszetévesztés veszélyének
fennalldsat az érintett vasarlokozonség, jelen esetben az olaszorszagi atlagfogyasz-
tokra figyelemmel kell megéllapitani.

Ami a széban forgd megjeloléseket illeti, a felperes azt allitja, hogy a ,canal” sz6 a
bejelentett védjegy domindns széeleme, és nagyfokd hasonldsigot mutat a korabbi
védjeggyel. A felperes szerint a bejelentett védjegy kiegészit6 elemei tdl szokvanyo-
sak ahhoz, hogy olyan dont§ szerepet jatsszanak, hogy az olasz atlagfogyaszt6
megkiilonboztet§ elemekként észlelje Sket.

Elgszér is: vizudlis téren a felperes elismeri, hogy a bejelentett védjegy tobb, a
korébbi védjegytdl eltérd elemet is tartalmaz.
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Mésodszor: hangzasbeli téren a felperes fenntartja, hogy a kérdéses megjel6lések
hasonléak. Amikor a fogyaszték egymdis kozott vagy egy kiskereskedbvel a
beavatkozd termékeir6l beszélnek, majdnem biztos, hogy azokra a ,canal” vagy
»canal jean(s)” megjeloléssel utalnak. A ,canal” elem igy a bejelentett védjegy
legszembetiinébb eleme.

Harmadszor: fogalmi téren a felperes dgy véli, hogy a megjel6lések hasonléak. A
»canali” sz6 ,csatorndkat” jelent, és a fogyaszt6k nagy része a bejelentett védjegyben
szereplé ,canal” szt a csatorna gondolatdhoz térsitja, amely Olaszorszig egyes
északi dialektusaiban e jelentéssel rendelkezik.

Negyedszer: a széban forgd megjelolések fogalmi és hangzasbeli hasonlésigat

tekintve a vizudlis téren eltér§ és a bejelentésben szereplé elemek nem zérjak ki az
OsszetéveszhetOséget.

A felperes ezenkiviil ramutat arra, hogy a ruhaiparban megszokott, hogy egy
védjegyet eltéré mddon dbrazolnak, azon dru tipusatdl fiiggden, amelyhez rogzitik,
és az is megszokott, hogy ugyanazon ruhagyart6 alvédjegyeket hasznal.

A felperes végezetill azt dllitja, hogy a kérdéses megjelolések kozott fenndll az
Osszetévesztés veszélye a korabbi védjegy erételjes megkiilonboztetd képessége,
valamint az adott druk azonossdga, illetve nagyfokii hasonlésiga miatt.
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Az OHIM viszont azt éllitja, hogy a két védjegy jelentds eltéréseket mutat.
Véleménye szerint a felperes a bejelentett védjegybdl teljes egészében egyediil a
scanal” széelemre Osszpontositva kovetkeztet a megjeldlések hasonlésagéara, és —
legalébbis hangzasbeli és fogalmi téren — figyelmen kiviil hagyja e védjegy tobbi
elemét.

Az OHIM megjegyzi, hogy a fellebbezési tanécs 4ltal a megtamadott hatarozatban a
bejelentett és a korabbi védjegy kozotti hasonlésdg megéllapitasanal hivatkozott és
dltala megvizsgdlt f6 érv az volt, hogy a védjegybejelentést teljesen elemeire kellene
szétbontani, ezt azonban a fogyaszték nem fogjak megkisérelni, és még kevésbé
elvégezni. Ebb6l az kovetkezne, hogy — a felperes dllitasaval ellentétben — a
bejelentett védjegy kiegészitd elemeit egyformén figyelembe kell venni a meg-
jelolések Osszehasonlitdséndl, lévén, hogy koziilik egyesek bizonyos mértékben
onmagukban is rendelkeznek megkiilonboztets képességgel.

A szdban forgd megjelolések osszehasonlitdsakor az OHIM kiemeli, hogy vizualis
téren a bejelentett védjegy tartalmaz a korabbi védjegytdl eltérd elemeket. A
bejelentett védjegyben szerepld kockés szovet abraja és az azt kiegészit ,jean co.
New York” szavak egyértelmiien ellensiilyozzdk a kordbbi CANALI védjegy és a
bejelentett védjegy ,canal” széeleme kozétti hasonlésagot.

Hangzasbeli téren a bejelentett védjegyet ,Canal Jean Co. New York”-nak ejtenék ki,
ennélfogva szokatlan lenne, ha az 4bras elemekre széban hivatkoznanak valamely
megjel6lés felidézésekor. Minden bizonnyal lenne némi hasonlésig az iitkozd
megjel6lések kozott, tekintve, hogy a kordbbi CANALI szévédjegy hat betijéb6l 6t
megegyezik a bejelentett védjegyben szerepld ,canal” széval. Mégis mivel ez utébbi
védjegy még négy masik szot is tartalmaz, a fogyaszték nem tarsitandk gondolatban
telies mértékben a védjegy felidézéséhez oly médon, hogy hangzésbeli téren
megkiilonboztetik a korabbi védjegytol.
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Fogalmi téren, a kordbbi védjegy gy észlelhetd, mint egy csalidnév vagy mint az
olasz ,canale” sz6 t6bbes szamu alakja. Kiilonos figyelemmel a széban forgé drukra —
nevezetesen a ruhdzati cikkekre —, valamint az érintett piacra — nevezetesen az olasz
divatdgazatra, ahol nagy szdmban hasznélnak csalddneveket —, valésziniibb, hogy az
olasz fogyaszté e védjegyet mint vezetéknevet fogja észlelni, és nem mint a fent
emlitett szét. Mésrészt a bejelentett védjegyet egészében vizsgilva és a védjegy
dominédns elemeit8l elvonatkoztatva gy fogjik felfognia védjegyet, mint egy
tarsasdgra és egy varosra valé utalast.

Az OHIM szerint jelen esetben a védjegybejelentésben megjelolt aruk ruhazati
cikkek, cip6k és kalaparuk, vagyis olyan termékek, amelyeket a fogyaszt6k altalaban
nem széban kérnek vagy jelolnek meg, hanem kinézetiik, mindségiik, sziniik és
méretiik alapjan valasztanak ki. E termékeket éltalaban megvizsgiljak vagy
felprébaljék, de mindenesetre gondosan szemrevételezik a vasarldst megel6zden.
Nyilvanval6, hogy a védjegy hangzasbeli és fogalmi hatdsa kevésbé fontos. Ebbdl
pedig az kovetkezik, hogy a széban forgdé megjelolések kozotti vizudlis eltérések
kiilonosen fontosak.

Az OHIM szerint tehét a fellebbezési tandcs helyesen dontétt Ggy, hogy az iitksz6
megjelolések atfogdan vizsgdlva nem hasonldak.

Ami azt a veszélyt illeti, hogy a visdrl6kozonség azt hiheti, hogy a kérdéses termékek
ugyanattdl a vallalkozéstél szarmaznak, az OHIM rdmutat arra, hogy a bejelentett
védjegy nem a kordbbi védjegyet dbrazolja. Egy alvédjegynek — meghatdrozasibol
adédéan — magédban kellene foglalnia az eredeti védjegyet. Az OHIM ezt kovetéen
ramutat arra, hogy a bejelentett védjegy tiilsdgosan sok egyéb elemet tartalmaz
ahhoz, hogy a fogyaszték azt hihessék, hogy a felperes védjegyének alvédjegyérél van
sz6. Ahhoz, hogy a fogyaszték a févédjegyet és az alvédjegyet egymassal kapcsolatba
hozzék, az utébbinak magdban kellene foglalnia az e védjeggyel forgalmazandé
ruhazati cikk fajtijanak megjel6lését.
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A korabbi védjegy hasznélat révén megszerzett megkiilonbdztetd képességét illetéen
az OHIM megjegyzi, hogy a fellebbezési tandcs nem vizsgdlta a megtdmadott
hatdrozatban azt, hogy a felsz6laldsi osztdly éltal korabban elvégzett értékelés
helytallé volt-e, azonban ,eljdrdsgazdaségossagi okokbdl” kiilén kiemelte, hogy a
kordbbi védjegy hatdrozott megkiillonboztetd képességgel rendelkezik. A felperes ezt
az 4llitdst nem vitatta, ezért e kérdés nem képezi a jelen eljaras targyit.

Az el6z6ekb6l az kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs helyesen dontétt tigy, hogy a
megjelolések nem hasonléak, és az érintett aruk azonossdga, illetve hasonldséga,
valamint a kordbbi védjegy dltal megszerzett hatdrozott megkiilonboztets képesség
ellenére nem &ll fenn az Osszetévesziés veszélye a vasarlokozonség részérdl azon a
teriileten, amelyre a korabbi védjegy oltalma kiterjed.

A beavatkozé tigy véli, hogy nem 4ll fenn a jelen tigyben szerepl6 védjegyek kozott az
Osszetévesztés veszélye, és az OHIM dltal elGterjesztett érveket tdmogatja. A
beavatkozé hozzateszi, hogy a bejelentett védjegy mindegyik eleme egy, a Canal
Street-i divatnegyedhez k6t8d6, New York-i ruhdzati cégre utal. Az alkotéelemekbdl

képzett dsszetétel szinergidt eredményez, amely a korabbi védjegytdl eltérd, egyedi
Osszbenyomdst kelt.

Az Els6foki Birosdg dlldspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja ugy rendelkezik, hogy a korabbi
védjegy jogosultjanak felsz6laldsa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyolta-
lomban, ,ha azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt all, a
fogyasztdk osszetéveszthetik a kordbbi védjeggyel val6 azonossiga vagy hasonldsaga,
valamint az érintett aruk, illetve szolgéltatdsok azonosséga vagy hasonlésiga miatt”;
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4az Osszetéveszthet6ség magdban foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszték a
megjelolést gondolati képzettarsitds (asszocidcié) dtjan kapcsolhatjdk a kordbbi
védjegyhez”. A 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjénak ii) alpontja
értelmében pedig a ,kordbbi védjegy”-en olyan védjegy értendd, amelyet valamely
tagallamban lajstromoztak, és amelynek bejelentési napja korabbi, mint a kozosségi
védjegybejelentés idépontja.

Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint akkor dll fenn az Osszetévesztés veszélye, ha a
vasarlékozonség azt hiheti, hogy az adott aruk vagy szolgéltatdsok ugyanattdl a
vallalkozéstdl, illetve — adott esetben — gazdasdgilag egymadssal kapcsolatban 4llé
vallalkozésoktél szarmaznak.

Ugyanezen itélkezési gyakorlat szerint az Osszetéveszthetéséget atfogdéan kell
értékelni az alapjan, hogy milyen képet alkot az érintett vasirlokozonség a
megjelolésrél és a széban forgd drukrdl és szolgéltatisokrdl, és figyelembe kell
venni valamennyi, a jelen iigyben relevéns tényezdt, kiilondsen a megjel6lések és a
megjelolt druk és szolgaltatdsok hasonlésaga kozotti kolcsonos fliggdséget (lasd az
Els6foktt Birdség T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM - Giorgio Beverly
Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] iigyben 2003. jilius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., I1-2821. 0.} 31-33. pontjit és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Jelen esetben — figyelembe véve, hogy a kordbbi védjegy Olaszorszigban 4ll oltalom
alatt, és hogy az aruk gyakori fogyasztasi cikkek, nevezetesen ruhazati cikkek — az
osszetéveszthetGség értéleelésénél figyelembe veendd visirlokozonség az olaszor-
szagi dtlagfogyasztokbdl all.

Bizonyos, hogy a bejelentett védjeggyel jelolt aruk és a korabbi védjeggyel lefedett
aruk legalabbis hasonléak. Ezért jelen esetben a széban forgd megjeloléseket vizualis,
hangzasbeli és fogalmi téren Ossze kell hasonlitani.
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Az OsszetéveszthetGség dtfogé mérlegelésénél az iitkézé megjeldlések vizualis,
hangzdsbeli és fogalmi hasonlésiga tekintetében az ezek altal keltett egyiittes
benyomdst kell alapul venni, tébbek kézott a megkiilonbéztet6 és dominans jegyeik
figyelembevételével (az Els6foku Birésdg T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra
OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS] iigyben 2003. oktéber 14-én
hozott ftéletének [EBHT 2003., 11-4335. o0.] 47. pontja).

A vizudlis téren valé Osszevetésnél a fellebbezési tandcs Ggy dontdtt, hogy a
bejelentett védjegyet teljesen elemeire kellene szétbontani ahhoz, hogy arra a
kovetkeztetésre jussunk, hogy legfeliebb a ,canal” és a ,canali” elemeket kell
Osszehasonlitani (a megtdmadott hatdrozat 21. pontja). A bejelentett védjegy
tartalmaz olyan elemeket, amelyek egyszerre szébeli és 4bras elemek, igy a ,JEAN”,
a,CO", a ,NEW YORK”, és a kockés szovet abrajat, amelyek a bejelentett védjegyet
megkiilonboztetik a felszélalds alapjaul hivatkozott védjegytSl. Ezek az elemek
segitik a kevésbé j6 emlékezéképességgel rendelkezd fogyasztékat a széban forgd
védjegyek megkiilonboztetésében. A fogyaszté dgy is emlékezhet a bejelentett
védjegyre, mint egy New York-i cég védjegyére, és tgy is, mint egy olyan védjegyre,
amely kockés szovetet dbrazol.

Az Els6foktt Birésig megjegyzi, hogy az a tény, hogy a korabbi védjegy és a
bejelentett védjegy tartalmazza a ,canali”, illetve a ,canal” szét, amelyek bizonyos
hasonlésdgot mutatnak egyméssal, kisebb jelentdségti a széban forgd megjelolések
atfogé Osszehasonlftdsandl, és nem elegendé énmagéban annak megallapitisahoz,
hogy az emlitett megjel6lések vizualisan hasonléak.

Mivel a bejelentett védjegy egyéb széelemeket is tartalmaz, nevezetesen a ,jean”,
»co”. és ,New York” szavakat, a megjelolések 4ltal keltett 6sszbenyomés eltérd.
Réadasul a bejelentett védjegy abras elemet is tartalmaz, nevezetesen a kockas szévet
abréjat. Az Els6fokd Birésag tehdt emlékeztet arra, hogy az itélkezési gyakorlat
szerint (a GIORGIO BEVERLY HILLS iigyben hozott, fent hivatkozott ftélet
33. pontja) az dtlagfogyaszté egy védjegyet dltaldban egészében érzékel, anélkiil, hogy
annak egyes elemeit részleteiben vizsgalna.
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Ebbdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta meg, hogy a széban
forgé megjelolések kozotti eltérések elegendéek annak megallapitisahoz, hogy a
megjelolések egésziikben vizsgélva vizudlis téren nem hasonléak.

Ami a hangzasbeli Gsszevetést illeti, a fellebbezési tandcs nem vizsgalta kiilond-
sebben a széban forgd megjeloléseket. Minddssze rdmutatott arra, hogy a ,JEAN”, a
»CO”. és a ,NEW YORK” elemek is az iitkz6 védjegyek kozotti hangzasbeli
killonbségeket hangstilyozzak (a megtdmadott hatdrozat 21. pontja).

E tekintetben ra kell mutatni arra, hogy a bejelentett védjegy hat szétaghdl All,
amelyekbdl minddssze egyetlen szétag, nevezetesen a ,ca” szétag azonos a hiarom
szotagbdl 4ll6, kordbbi védjegy szétagjaival. A korabbi védjegyben szerepld ,canali”
sz6bol 6t betli egyezik a bejelentett védjegy elsé szavanak, a ,canal’-nak a hat
bettijébol. Az Els6foktt Birésig ebbdl arra kovetkeztet, hogy mivel a bejelentett
védjegy négy masik sz6t tartalmaz, valdsziniitlen, hogy a fogyasztok e szavakbol
vonatkoztatndnak el gy, hogy e védjegy felidézésekor felismernék a korabbi
védjegyet.

Az Els6fokid Birdsag tgy véli, hogy a felperes tévesen hivatkozik e tekintetben az
Els6fokd Birdsag T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM — Petit Liberto (Fifties)
tigyben 2002. oktéber 23-4n hozott itéletére (EBHT 2003., 1I-4359. o.), illetve a
T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN)
tigyben 2002. okt6ber 23-4n hozott itéletére (EBHT 2002., II-4335. 0.), amelyekben
az Elséfokd Birdésag azt allapitotta meg, hogy a domindns széelem minden
megjeldlésben szerepelt. A jelen esetben mindenesetre csak a korabbi védjegy elsé
szavanak egy része szerepel a bejelentett védjegyben.

E tekintetben — ahogy arra az OHIM helyesen rdmutatott — a két védjegy kozotti
hangzésbeli hasonldsig fokénak kisebb a jelentdsége, mivel olyan termékekrdl van
sz6, amelyek forgalmazasi médszere olyan, hogy a célkozonség a termékeket jel6l6
védjegyet vasarldskor dltaldban vizudlisan észleli. A ruhdzati cikkek esetében is
minden bizonnyal ez a helyzet (a BASS-iigyben hozott, fent hivatkozott itélet
55. pontja).
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A jelen eljéras térgyat képezd megjel6lésekben tehat kevesebb a kozos hangzésbeli
elem, mint az eltérd elem. Ennélfogva a kérdéses védjegyek hangzasbeli téren nem
hasonl6ak.

2o

Ami végiil a két megjel6lés fogalmi téren torténd Ssszevetését illeti, a fellebbezési
tandcs nem végezte el a megjelolések értékelését, de rdmutatott arra, hogy a

w1

hivatkozott elemek a védjegyek kozotti fogalmi eltéréseket erdsitik.

A kordbbi CANALI védjegyet inkabb az olaszul ,csatornat” jelenté ,canale” sz6
tobbes szamu alakjaként fogjak felfogni, vagy csalddnévként; és a csalddnevek
haszndlata az olasz divatdgazatban igen elterjedt.

A ,canal” sz6t az érintett fogyaszté az angolul ,csatornit” jelent§ széként fogja
felfogni. A ,jean (farmernadrig)” sz6t mint a bejelentett védjeggyel lefedett druk egy
részére utald szot lehet értelmezni. A ,co”. elemet az érintett vasarlokozonség az
angol ,company” sz6 roviditéseként fogja felfogni. A ,New York” szé pedig foldrajzi
név, amely nem a kérdéses termékeket irja le, és jelentésbeli fontossaga van, mivel a
»canal jean co”. szavakkal 6sszekapcsolva az olasz vasérlékdzonség tigy fogja felfogni,
mint egy New York-i székhelyd ruhdzati cégre utalé szét. Ami a kockds szovet
abrdjat illeti, a beavatkozé azon érve, miszerint a vasdrlokdzonség azt a taxikkal, vagy
a New York-i Canal Streettel fogja Osszefiiggésbe hozni, nem tdl meggydzd.
Mindenesetre a bejelentett védjegy dsszességében a korabbi védjegytél fogalmi téren
kiilonb6z4 hatdst kelt.

Kovetkezésképpen a fellebbezési tandcs helyesen jutott arra a kévetkeztésre, hogy
fogalmi téren nem &l fenn hasonldség a kérdéses megjelélések kozott.
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Ami a felperes azon érvét illeti, miszerint a ruhézati dgazatban gyakran el6fordul,
hogy ugyanaz a védjegy kiilonféleképpen jelenik meg, valamint ugyanazon gyarté
azonos ruhdzati cikkek tekintetében eltér$ alvédjegyeket hasznal, az Elséfoka
Birésag tgy véli, hogy az adott védjegyek kozotti hasonldsdg foka nem elég nagy
ahhoz, hogy a vésarlokozonség azt hihesse, hogy a széban forgé é4ruk vagy
szolgéltatdsok ugyanattél a véllalkozdstél vagy — adott esetben — gazdasagilag
egymassal kapcsolatban allé véllalkozdsokt6l szdrmaznak (e tekintetben lisd a
Birésagg C-39/97. sz. Canon-ligyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének
[EBHT 1998., I-5507. 0.] 29. pontjat és a C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer
tigyben 1999. jinius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999., I-3819. 0.] 17. pontjat,
valamint a Fifties-tigyben hozott, fent hivatkozott itélet 25. pontjat).

Ami korabbi védjegy hatarozott megkiilonbozteté képességét illeti, mivel az iitk6zé
megjelolések nem tekinthetdk vizudlis, hangzasbeli és fogalmi téren hasonléknak, ez
a szempont nem érinti az Osszetéveszthet§ség atfogd értékelését (e tekintetben lasd
az Elséfokd Birésag T-311/01. sz., Editions Albert René kontra OHIM — Trucco
[Starix] tigyben 2003. oktdber 22-én hozott itéletének [EBHT 2003., 11-4625. o.]
61. pontjat).

Ezen indokok &sszességére tekintettel az Els6foka Birésdg dgy véli, hogy a
fellebbezési tandcs helyesen dllapitotta meg a megtdmadott hatdrozat 21. pontjiban,
hogy a figyelembe veend vasérlékozonség képzetében a bejelentett védjegy és a
korabbi védjegy kozott nem dll fenn az Gsszetévesziés veszélye a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

Figyelembe véve az adott védjegyek kozotti killsnbségeket, e kévetkeztetést nem
érvényteleniti az a tény, hogy a bejelentett védjeggyel lefedett druk azonosak a
korabbi védjegy druival.

Ezért a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére alapitott
jogalap megalapozatlan.
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Kovetkezésképpen a kereseti kérelem els6 részét, amely a megtdmadott hatirozat
hatédlyon kiviil helyezésére irdnyul, el kell utasitani.

Ami a kereseti kérelem mdsodik, arra irdnyuld részét illeti, hogy az Els6fokd Birdsag
adjon helyt a védjegybejelentés ellen benyujtott felszolalasnak, és teljes egészében
utasitsa el a védjegybejelentést, a felperes éltal el6terjesztett kilonboz6é kérelmek
oOsszefiiggésébdl az kovetkezik, hogy a kereseti kérelem ezen része azt feltételezi,
hogy az Els6foka Bir6sig — legaldbb részben — helyt ad a hatalyon kiviil helyezés
irdnti keresetnek, és hogy a kérelem ezen része csak akkor kertilne targyalésra, ha a
kereseti kérelem els6 része eredményes lett volna.

Igy tehdt a fenti 65. pontbdl adédéan a megtimadott hatdrozat hatdlyon kiviil
helyezésének nincs semmiféle indoka. Kovetkezésképpen a kereseti kérelem mésodik
részének elfogadhatésagarol, illetve megalapozottsigardl nem kell rendelkezni.

A koltségekrdl

Az eljérédsi szabélyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Els6fokd Birésag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozo kérelmének megfeleléen kotelezni kell a
koltségek viselésére.
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A fenti indokok alapjén

AZ ELSOFOKU BIROSAG (els6 tanacs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A Kkeresetet elutasitja,

2) A felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Cooke Labucka Trstenjak

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. junius 28-i nyilvanos iilésen.

H. Jung

hivatalvezetd

J. D. Cooke

elnék
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