RUIZ-PICASSO ES TARSAI KONTRA OHIM - DAIMLERCHRYSLER (PICARO)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (masodik tanécs)
2004. junius 22.°

A T-185/02. sz. iigyben,

Claude Ruiz-Picasso (lakdhelye: Parizs [Franciaorszag]),

Paloma Ruiz-Picasso (lakéhelye: London [Egyesiilt Kiralysag]),

Maya Widmaier-Picasso (lakohelye: Parizs),

Marina Ruiz-Picasso (lakéhelye: Genf [Svajc]),

Bernard Ruiz-Picasso (lakéhelye: Parizs)

(képviseli Sket: C. Gielen tigyvéd)

* Az chiras nyelve nemct.

felpereseknel
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a Belsé Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) (képviseli: G. Schneider és U. Pfleghar, meghatalmazotti min6ségben),

alperes ellen,

a masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljardsban, beavatkozé az Els6fokd
Birésag el6tt:

a DaimlerChrysler AG (székhelye: Stuttgart [Németorszag], képviseli: S. Volker
tigyvéd, kézbesitési cim: Luxembourg),

az OHIM harmadik fellebbezési tandcsdnak a ,Succession Picasso” és a Daim-
lerChrysler AG kozotti felszoélalési eljardsban 2002. mdrcius 18-4n hozott hatdrozata
(R 0247/2001-3. sz. ligy) ellen benyujtott keresete tdrgydban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA
(mdsodik tanécs),

tagjai: N. J. Forwood elnék, J. Pirrung és A. W. H. Meij birdk,

hivatalvezetd: D. Christensen tandcsos,

tekintettel az frdsbeli szakaszra és a 2003. november 11-i tirgyaldsra,
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meghozta a kovetkezd

itéletet

A jogvita el6zményei

A beavatkozé 1998. szeptember 11-én német nyelven kozosségi védjegy-bejelentési
kérelmet nydjtott be a Bels§ Piaci Harmoniziciés Hivatalhoz (védjegyek és
formatervezési mintdk) (a tovabbiakban: OHIM) a kozosségi védjegyrdl szdlo,
1993. december 20-i médositott 40/94/EK tandcsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o,
magyar nyelv(i kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjan.

A lajstromoztatni kivint védjegy a PICARO szémegjelolés volt.

A bejelentést a védjegyekkel ellithaté termékek és szolgdltatdsok nemzetkézi
osztalyozasara vonatkozo, feliilvizsgalt és médositott, 1957. junius 15-i Nizzai
Megallapodds szerinti 12. osztalyba tartozé arukra vonatkozdan tették a kovetkezd
leirassal: ,Személygépkocsik és alkatrészeik, omnibuszok”.

A védjegybejelentés a Kozdsségi Védjegyértesité 1999. médjus 25-i szdmdban keriilt
meghirdetésre.
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1999. augusztus 19-én a ,Succession Picasso” személyegyesiilés (a tovabbiakban:
Picasso 6rokésok), mely a francia Code Civil 815. és azt kévetd cikkeinek értelmében
orokolt, osztatlan kozos tulajdonnal rendelkezik — amelynek tulajdonostérsai a
felperesek — felszolalast nydjtott be a védjegy-bejelentési kérelemmel szemben a
40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése alapjén a bejelentés dltal érintett Ssszes
aru vonatkozdsdban, A felszélalds alatdmasztésaként a 40/94 rendelet 8. cikke (1)
bekezdésének b) pontja szerinti Ssszetéveszthetéségre hivatkozott. A felszélalds
alapja a 614 867. sz. kozosségi védjegy (a tovabbiakban: korabbi védjegy) fennélldsa
volt, melynek jogosultja a ,Picasso 6rokdssk”. A korabbi védjegyet, azaz a PICASSO
szévédjegyet, 1997. augusztus 1-jén jelentették be, és 1999. dprilis 26-4n
lajstromoztak olyan druk vonatkozésiban, melyek a Nizzai Megallapodas értelmében
a 12. osztdlyba tartoznak és az aldbbi lefrasnak felelnek meg: ,Jarmiivek; szarazfoldi,
1égi vagy vizi kozlekedési eszkézok, gépkocsik, autébuszok, teherauték, kamionok,
furgonok, lakékocsik, pétkocsik, utdnfuték”.

2001. januér 11-i hatdrozatdval a felsz6laldsi osztaly elutasitotta a felszélaldst azzal az
indokkal, hogy a szdéban forgé megjeldlések kozott nem 4ll fenn az Gsszetévesztés
veszélye.

2001. mércius 7-én a ,Picasso 6rokosok” a 40/94 rendelet 59. cikke értelmében
fellebbezést nytjtott be az OHIM-hoz, mely a felszélaldsi osztély hatdrozatanak
megsemmisitésére és a védjegybejelentés elutasitdséra irdnyult.

Az OHIM harmadik fellebbezési tandcsa 2002. mércius 18- hatdrozatdban, melyrél
a felperest 2002. dprilis 17-én értesitették, (R 247/2001-3. sz. tigy, a tovabbiakban:
megtidmadott hatdrozat) elutasitotta a fellebbezést. A fellebbezési osztaly érdemben
arra a megdllapitdsra jutott, hogy tekintettel az érintett kézénség nagyfoki
figyelmére, a széban forgé megjeldlések kozott sem hangzasbeli, sem vizualis
hasonlésdg nem 4ll fenn. Meggllapitotta tovabb4, hogy a korabbi védjegy fogalmi
hatésa ellenstilyoz minden hangzdsbeli és/vagy vizualis hasonléségot az érintett
megjelolések kozott.
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Az eljarés és a felek lérelmei

Az Elséfoku Birésag Hivatalahoz 2002. junius 13-an — angol nyelven — benydijtott
keresetleveliikkel a ,,Picasso 6rokosok” néven eljaré felperesek e keresetet inditottak.

Mivel a beavatkozo az Els6foku Birdsag Hivatala altal erre megszabott hatdridén
beliil kifogast emelt az ellen, hogy az eljaras nyelve az angol legyen, az Els6fokd
Birésag eljarasi nyelvként a német nyelvet mint a kozosségi védjegybejelentés nyelvét
fogadta el az eljarasi szabdlyzata 131. cikke 2. §-anak harmadik albekezdésével
osszhangban.

Az el6add bird jelentése alapjan az Elséfoku Birdsig (masodik tandcs) ugy
hatarozott, hogy megnyitja a szdbeli szakaszt, és az eljarasi szabalyzat 64. cikkében
meghatdrozott eljdrasszervezd intézkedések keretében kérdéseket tett fel a
felpereseknek és az OHIM-nak, melyekre azok az erre eldirt hataridén beliil
vilaszoltak.

A 2003. november 11-i targyaldson a felek eléadtdk érveiket és valaszaikat az
Elséfoki Birdsag éltal feltett kérdésekre.

A felperesek keresetiikben azt kérik, hogy az Elséfoku Birdsag:

— helyezze hatalyon kiviil a megtdmadott hatdrozatot;
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— adjon helyt a felszélaldsnak, és utasitsa el a védjegy-bejelentési kérelmet;

— a beavatkozdt kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Els6fol Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felpereseket kotelezze a koltségek viselésére.

A beavatkozé azt kéri, hogy az Elséfokd Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felpereseket kotelezze a koltségek viselésére.

A kereset elfogadhat6sagarol

A felek érvei

A beavatkozé tigy érvel, hogy a kereset elfogadhatatlan, mivel a ,Picasso 6rékosok”
nem mindsiil sem természetes, sem jogi személynek. A keresetlevél az eljarasi
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szabdlyzat 44. cikke 5. §-dnak rendelkezéseivel ellentétben nem hatdrozza meg, hogy
e jogalany milyen jogi személynek minésiil, illetve a keresetlevélhez nem mellékelték
a jog szerinti létezésének semmilyen bizonyitékat.

Az Elséfoku Birdséag irasbeli kérdéseire vélaszul a felperesek eléadjak, hogy a francia
Code Civil 815. és azt kovetd cikkeinek értelmében orokolt, osztatlan kozos
tulajdonnal rendelkeznek, és bar nem mindsiilnek jogi személynek, a ,Picasso
orokosok” tagjaitol figgetlen jogalanynak tekintendd, amely lehet hitelezé és ados,
és perben félként szerepelhet. Masodlagosan, a felperesek el6adtak, hogy a kereset
tgy tekintendd, mintha azt az ot tdrstulajdonos nevében nyujtottdk volna be.
Tovébba nyilatkozatokat nyujtottak be, amelyek — a négy masik tdrstulajdonos
nevében — Claude Ruiz-Picasso urat hatalmazzak meg a Pablo Picasso nevét és
miveit illetd jogaik védelme érdekében tett lépések megtételére.

Az OHIM el6adta, hogy a ,Picasso orokosok” szerepelnek a Kozosségi Védjegy-
lajstromban, mint a korabbi védjegy jogosultja, és ebbdl eredéen a felszélalasi
eljarasban félként szerepelhetnek a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a)
pontjdnak ii) alpontja, valamint a 42. cikke (1) bekezdése a) pontjanak rendelkezései
értelmében.

Az Elséfokii Birdsdg dlldspontja

Annak igazoldsdra, hogy a ,Picasso 6rokosok” mint tagjaitdl fiiggetlen jogalany,
perben félként szerepelhet, a felperesek csupdn a francia Code Civil 815. és azt
kovetd cilkei rendelkezéseire hivatkoztak. Az Els6foki Birdsag azon kérésére, hogy
eziranyu dllitasaikat egészitsék ki, és az eljarasi szabalyzat 44. cikkének 5. §-a
értelmében nyujtsak be bizonyitékat e jogalany jogi személyiségének, a felperesek a
francia Code civil 815. és azt kovetd cikkeire vald ismételt hivatkozasra szoritkoztak.
Ahelyett, hogy olyan kiegészité tényeket adtak volna eld, amelyek az eljarasi
szabalyzat 44. cikkének 5. §-a értelmében a ,Picasso 6rokosok” — legaldbb
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korlatozott — onallésdganak és felel6sségének aldtdmasztdsdra alkalmasak, valamint
annak bizonyitékat, hogy e jogalany erre jogosult képvisel6je megfelel6en hatalmazta
volna meg tigyvédjiiket, a tulajdonostirsak — mésodlagosan — a cimiiket, négyiik
Claude Ruiz-Picasso részére szolé meghatalmazdsét, valamint az ez utébbi altal
adott iigyvédi megbizast nytjtottdk be.

E koriilmények kozott az a tény, hogy a ,Picasso 6rokosok” a korébbi védjegy
jogosultjaként van bejegyezve, valamint, hogy e jogon részt vett a felszélalasi
eljarasban és a fellebbezési tandcs el6tti eljardsban, nem elegendé ahhoz, hogy a
nevében benyujtott keresetet az eljardsi szabdlyzat 44. cikkében meghatérozott
feltételek értelmében megfelelének lehessen tekinteni.

A beavatkoz6 beadvinydban foglaltakkal ellentétben ez azonban nem jelenti a
kereset elfogadhatatlansagit. A ,Picasso 6rokosok” kifejezés ugyanis az 6t
tulajdonostérsat egyiittesen jeloli, akik természetes személyekként nincsenek
aldvetve az eljirasi szabalyzat 44. cikke 5. §-a rendelkezéseinek. Igy tehat a kereset
az ot tulajdonostars altal benydjtott keresetnek tekintends.

Az a tény, hogy a tulajdonostarsak tigy dontdttek, hogy ,Picasso 6rokosok” néven
kozosen nyujtjak be a keresetet, nem befolydsolja annak elfogadhatésdgat. Az ezen
egylittes néven eljaré személyek azonosithatésigihoz ugyanis nem fér kétség.
Réadasul, jelen tigy korillményei kozott, a vitiban érintett tobbi fél jogos érdekével
nem ellentétes az, hogy az Els6fokd Biréség ezen itélet céljabdl hivatalbdl helyesbitse
a felperes elnevezését.
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Az iigy érdemérdl

A felperesek kérelmiik alatdmasztasaként két jogalapra hivatkoznak, mely egyrészt a
40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésén, masrészt a 40/94
rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében meghatarozott eljarasjogi elvek figyelmen
kiviil hagyasan alapul, amennyiben a fellebbezési tandcs a felszdlalasi eljarasban
tallépte a felek kozotti vita hatdrait. A masodik jogalapot kell elséként megvizsgalni.

A mdsodik, az eljdrdsjogi elvek megsértésére alapitott jogalaprdl, mely szerint a
fellebbezési tandcs a felszolaldsi eljdrdsban tillépte a felek kizitti vita hatdrait

A felek érvei

A felperesck gy érvelnek, hogy a megtédmadott hatarozat 15. pontjaban meg-
fogalmazott, az érintett kozonség részérél tantsitott nagyfokd figyelmet illetd
vélelem, valamint ugyanazon hatarozat 19-21. pontjédban megfogalmazott, a kordbbi
védjegynek a piacra gyakorolt hatdsdt és az érintett vasarlokézonség e védjegyrdl
alkotott észlelését illetd feltételezések nem a felek dltal a felszolalasi eljards sordn
eléterjesztett tényeken nyugszanak. A felperesek szerint a fellebbezési tandcs nem
alapozhatta volna hatdrozatdt olyan feltételezésekre és vélelmekre, amelyekre a felek
nem hivatkoztak.

Az OHIM vélaszaban azzal érvel, hogy a fellebbezési tandcs nem sértette meg a
40/94 rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében meghatdrozott eljarasjogi elveket
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azzal, hogy olyan tényekre alapitotta hatdrozatat, melyeket hivatalbél vett figyelembe
az eljérds sordn. S6t, az OHIM szerint a fellebbezési tanics, helyesen eljarva, olyan
kozismert tényeket mérlegelt jogilag, melyekre mar a felszélaldsi osztaly is alapozta a
hatdrozatat.

A beavatkozé tigy véli, hogy az OHIM-nak jogéban 4ll a hatirozatait kozismert
tényekre alapozni, akkor is, ha ezekre egyik fél sem hivatkozott az eljaras soran. A
beavatkozé szerint kozismert tény, hogy a gépkocsik magas 4ron forgalmazott
termékek, valamint hogy egy gépkocsi megvételekor a vevé elhatérozdsit nagyszamu
tényez6 befolyasolja.

Az Els6foka Birdsdg dllaspontja

A 40/94 rendelet 74. ciklének rendelkezése szerint: ,A lajstromozés viszonylagos
kizdré okaival 6sszefiiggd eljdrasban azonban [az OHIM] a vizsgalat sorén a felek
dltal elGterjesztett tényallashoz, bizonyitékokhoz és érvekhez, valamint a kérelem
szerinti igényekhez kétve van.”

E rendelkezés az OHIM dltal végzett vizsgélatot két szempontbdl is korlétozza.
Egyfel6l az OHIM hatdrozatainak ténybeli alapjira, azaz a tényalldsra és
bizonyitékokra vonatkozéan, amelyekre e hatdrozatok jogosan alapithatéak (l4sd
ebben az értelemben az Els6foka Birésag T-232/00. sz., Chef Revival USA kontra
OHIM — Massagué Marin (Chef) iigyben 2002. jtnius 13-d4n hozott itéletének
[EBHT 2002., I1-2749. 0.] 45. pontjét), mésfel] e hatarozatok jogi alapjat, azaz azon
rendelkezéseket illetSen, amelyeket az iigyet tdrgyalé joghatésignak alkalmaznia
kell. Ily mé6don, amikor a fellebbezési tandcs valamely felszélaldsi eljarast lezérd
hatdrozat elleni fellebbezést birl el, hatdrozatit csak az érintett fél ltal felhozott
viszonylagos kizdr6 okokra, illetve az e fél 4ltal arra vonatkozélag elSterjesztett
tényekre és bizonyitékokra alapithatja (az Elséfokd Birésag T-308/01. sz., Henlkel
kontra OHIM-LHS [Egyesiilt Kiralysag] [KLEENCARE] tigyben 2003. szeptember
23-4n hozott itéletének [EBHT 2003., 11-3253. 0.] 32. pontja).
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Ugyanakkor a fellebbezési tandcs altal folytatott vizsgalat ténybeli alapjanak
korlatozasa nem zarja ki, hogy a felszolalasi eljards soran a felek altal kifejezetten
eléterjesztett tényeken feliil a fellebbezési tandcs kozismert tényeket, azaz olyan
tényeket vegyen figyelembe, melyeket barki ismerhet, illetve melyek éltaldnosan
hozzaférhet6 forrasokbdl megismerhetGek.

Ugyanis, elészér is figyelembe kell venni, hogy a 40/94 rendelet 74. cikkénelk (1)
bekezdésében meghatirozott jogi rendelkezés kivételt képez a tények hivatalbél val6
vizsgilatdnak elvéhez képest, melyet in limine e rendelkezés eldir. E kivételnek
ennélfogva olyan szigorua értelmezés targyat kell képeznie, mely gy hatdrozza meg a
tartalmat, hogy az ne haladja meg a célja eléréséhez sziikséges mértéket.

A 40/94 rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében meghatirozott jogi rendelkezés
célja, hogy mentesitse az OHIM-ot a tényeknek a felek kozétti eljardsok keretében
torténd, hivatalbél valo vizsgalatdnak feladata alol. E célt nem veszélyezteti a
kozismert tényck OHIM altali figyelembevétele.

Ugyanakkor a 40/94 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének nem lehet célja a felszélaldsi
osztdly, illetve a fellebbezési tandcs arra torténé kényszeritése, hogy tudatosan olyan
ténybeli feltételezésekre alapitsa hatarozatat, melyek nyilvinvaléan hidnyosak, vagy a
valésaggal ellentétesek. Szintén nem célja, hogy a felszélaldsi eljarasban részt vevd
felektdl megkivanja, hogy minden olyan kozismert tényt az OHIM elé terjesszenel,
mely esetleg lényeges lehet a meghozandé hatarozat szempontjdbol. Az e
rendelkezés olyan értelmezése, mely szerint kozismert tények hivatalbél valé
figyelembevétele kizart, arra osztonozné a feleket, hogy beadvanyukba —
elévigyazatossagbdl — dltalanosan ismert tények részletes leirdsat illesszék, és ez a
felszolalasi eljaras jelentés megneheziilésének veszélyével jarna.
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A fenti megfontoldsok fényében meg kell vizsgélni, hogy a fellebbezési tandcs az e
jogalapban emlitett kiilonboz6 tényezék figyelembevételével tullépte-e a felek
kozotti vita hatdrait a felszdlalasi eljardsban.

El8szor is a felperesek vitatjak a megtdmadott hatdrozat 15. pontjat, mely szerint az
atlagos fogyaszté figyelmének foka a széban forgé termék kategéridjatdl fiiggéen
véltozik, és amely szerint ,feltételezhetd, hogy jelen esetben az érintett fogyaszté
kiilonos figyelmet fordit e termékek megvételére” (azaz a személygépkocsikra és
azok alkatrészeire, valamint az omnibuszokra). Masodszor, a felperesek kifogésoljak,
hogy a fellebbezési tandcs a megtdmadott hatdrozat 19. pontjaban figyelembe vette a
»Picasso” név fogalmi hatdsit az érintett piacon, és megallapitotta, hogy
»eltételezhetd, hogy az eurdpai fogyasztok tébbsége a ,PICASSO” kifejezést
osszekapcsolja a vildg leghiresebb 20. szézadi festSjének, Pablo Picassénak a
nevével”. Harmadszor, a felperesek dgy vélik, hogy a fellebbezési tanécs nem
alapozhatott a megtédmadott hatdrozat 20. és 21. pontjédban megfogalmazott
allitdsokra, melyek szerint ,,a PICASSO megjellésben benne rejlé megkiilonboztetd
képesség olyan fokd, hogy barmely, az érintett fogyaszték részérél érzékelhets
killonbség elegendé barmiféle oOsszetéveszthetdség kizardsdhoz”, és ,az érintett
fogyaszté a PICASSO névvel és az azt magaba foglalé védjeggyel szembesiilve sosem
fog a PICARO védjegy és a — PICASSO védjegyben emlitett — spanyol miivész
kozott parhuzamot vonni”.

A megtamadott hatdrozat fent idézett részleteiben a fellebbezési tandcs nem vett
figyelembe 6j — kozismert vagy éppen nem kézismert — tényeket, hanem kifejtette
és alkalmazta az dllandé itélkezési gyakorlat szerint a széban forgé megjelolések
kozotti OsszetéveszthetGség fenndllasanak megitéléséhez jelentds ismérvet, azaz a
kérdéses termékek, illetve szolgaltatisok kategéridjanak ésszerlien figyelmes és
koriiltekints, dtlagos fogyasztéjanak feltételezett észlelését (a Birdsig
C-251/95. sz. SABEL-tigyben 1997. november 11-én hozott itéletének [EBHT 1997.,
1-6191. o.] 23. pontja, a C-210/96. sz., Gut Springenheide és Tusky tigyben 1998.
jilius 16-an hozott itéletének [EBHT 1998., I-4657. 0.] 31. pontja és a C-342/97. sz.,
Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben 1999. jinius 22-én hozott itéletének [EBHT 1997.,
1-3819. o.] 25. és 26. pontja). Ez tehdat a fellebbezési tandcs érvelésének lényeges
részét képezte. A felperesek nem dllithatjdk, hogy a fellebbezési tandcs az
OsszetéveszthetGség értékeléséhez nélkiilozhetetlen ismérv alkalmazdsival tallépte
volna a felek kozotti vita hatérait.
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w A fent emlitett masodik érvet illetéen hozza kell flizni, hogy a ,Picasso 6rokosok” az
OHIM fellebbezési tandcsihoz benyujtott fellebbezése indokolasanak 3. oldalan
maga is ramutatott a kovetkezékre:

,[Az OHIM)] elészor is megallapitja, hogy az eurdpai fogyaszték tudataban vannak
annak, hogy Picasso hires spanyol festd. A felperes osztja e nézépontot.”(, The Office
firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a
famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.”)

v E koralmények kozott a felperesek nem kifogasolhatjak, hogy a fellebbezési tandcs a
megtdmadott hatdrozatban figyelembe vette az érintett kozonség feltételezett
észlelését, amelyet a ,Picasso orokosok” kifejezetten megerdsitett a fent emlitett
beadvanydban. E tekintetben tehat a jogalap helytelen.

w  Kovetkezésképpen a masodik jogalap megalapozatlan.

Az elsé, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére alapitott
jogalaprol

A felek érvei

w A felperesek hat érvet hoznak fel e jogalap alatdmasztdsara.
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El6szor is, a felperesek kifogdsoljak, hogy a fellebbezési tanics azon feltételezésre
alapozta hatdrozatat, mely szerint gépjarmd, illetve azok alkatrészei megvételekor az
atlagos fogyaszté kiilonosen kortiltekintd és figyelmes. A felperesek kifejtik, hogy e
feltételezés csak a megvétel pillanatdra vonatkozik, mig az érintett, a széban forgé
megjeloléseket visel§ drukkal a vésarldson kiviili helyzetben talalkozva — példaul
megpillantva az emlitett jarmiiveket az titon — még a figyelmes fogyasztdk is hihetik
azt, hogy e termékek valamilyen médon azonosak, illetve gazdasigi vagy egyéb
kapcsolat 4ll fenn kereskedelmi eredetiik kozott. A fellebbezési tanacs a felperesek
szerint igy nem vette figyelembe az Gn. ,megvétel utdni 6sszetévesztés” elméletet,
jollehet ez altaldnosan elfogadott elmélet a védjegyjog teriiletén, killéndsen a Birésig
C-206/01. sz., Arsenal Football Club tigyben 2002. november 12-én hozott itéletében
(EBHT 2002., I-10273. 0.). A felperesek ezen dsszefiiggésben hangstilyozzék, hogy az
Osszetéveszthetdség fogalma magéban foglalja a kozvetett dsszetévesztés veszélyét is.
Ezenkiviil a felperesek kifogasoljak, hogy a fellebbezési tanécs nem fejtette ki azon
indokokat, melyekre az érintett fogyasztok kiilondsen kériiltekints és figyelmes
mindsitésével kapcsolatos feltételezést alapitotta.

Mésodszor, a felperesek elGadjék, hogy a kérdéses megjeldlések kozott vizudlis és
hangzésbeli hasonldsdg 4ll fent. Kifejtik tovébba, hogy két megjelslés kozotti vizualis,
hangzésbeli és fogalmi hasonlésdgot a két megjelolés dsszehasonlitdsa alapjén kell
értékelni, az érintett koz6nség Osszetételétdl fiiggetleniil, hiszen ez utébbi csak az
Osszetéveszthetdség dtfogd mérlegelésekor jelentds tényezd.

Harmadszor, a felperesek vitatjdk azt az érvet, mely szerint a ,Picasso” név fogalmi
hatésa érvényesiil a kérdéses megjel6lések hangzasbeli és vizudlis hasonlésagaval
szemben. Ramutatnak arra, hogy a PICASSO szévédjegy nem bir jelentéssel az
érintett 4rukkal, azaz a gépjarmiivekkel kapcsolatban. A felperesek szerint a
fellebbezési tandcsnak az OsszetéveszthetSséget csupan ezen druk vonatkozésiban
kellett volna megvizsgélnia, valamint szerintilk nem lényeges azon jelentések
figyelembevétele, melyekkel a megjeldlés a gépjarmiivekkel 6sszefiiggésben 4ll6
jelentésén kiviil birhat. A térgyaldson a felperesek hozzéflizték, hogy azon
megkézelités elfogadasa, mely szerint a ,Picasso” kifejezés mint olyan magitél
értet6dd, és mindig a festére, nem pedig gépjarmiivekre vonatkozéként értendd,
azzal a kovetkezménnyel jarhat, hogy tagadja e védjegy megkiilonbdztet6képességét
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ezen aruk vonatkozasaban, jéllehet azt az OHIM bejegyezte. Ezenfelil ez a
megkézelités korlatoznd a PICASSO védjegy oltalmdt abban az értelemben, hogy
csak szigorian azonos megjelolések esetén lehetne hivatkozni rd, hiszen a sz6
jelentéstartalma mindig ellensilyozna azt a vizualis és hangzasbeli hasonldségot,
mely e szévédjegy és a valamelyest eltéré megjelolések kozott fenndllhat.

A felperesek ezenkiviil kijelentik, hogy az Osszetéveszthetéség megallapitdsdhoz
elegendd lehet két megjelolés csupdn egyetlen jelentds ismérv — mint a vizudlis vagy
hangzasbeli ismérv — alapjén val6 hasonldsaganak ténye.

Negyedszer, a felperesek ugy érvelnek, hogy a megtamadott hatarozat figyelmen
kiviill hagyta azt a szabdlyt, mely szerint az Osszetéveszthetéség anndl inkdbb
megallapithatd, minél nagyobb a korabbi védjegynek a megkiilonboztetd képessége.
A felperesek ugy érvelnek, hogy a PICASSO szévédjegy lényegi megkiilonboztets-
képessége nagy, mig az a tény, hogy e megjel6lés egy hires fest6é neve is, e tekintetben
szerintik nem lényeges.

Otodszor, a felperesek tgy vélik, hogy a megtimadott hatarozat 21. pontjaban a
fellebbezési tanacs hibasan csak azt a kérdést vizsgilta, hogy az érintett kozonség a
korabbi védjeggyel taldlkozva gondolhat-e a Dbejegyezni kivant védjegyre. A
felperesek szerint ellenben azt lett volna sziikséges megvizsgalni, hogy e kozénség
a bejegyezni kivant védjeggyel taldlkozva érzékel-e kapcsolatot ezen védjegy és a
korabbi védjegy kozott. Figyelembe véve a két megjelolés kozotti hasonldsagot, a
felperesek gy vélik, hogy jelen esetben a két védjegy kozott fennall a kapcesolat.

Végezetill, hatodszor, a felperesek ugy érvelnek, hogy a fellebbezési tanécs
félreértette azon érvet, mely szerint a beavatkozd a korabbi védjegybdl hasznot
kivant huazni, valamint tudatosan torekedett az érintett megjelolések kozotti
osszetéveszthetdségre. A felperesek tudomasul veszik, hogy a felszélalds a 40/94
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rendelet 8. ciklke (1) bekezdésének b) pontjin alapul, és nem ugyanazon cikk (5)
bekezdésén, azonban hangsilyozzik, hogy ezen érv abban az Gsszefiiggésben meriilt
fel, amelyben a ,Picasso 6rokosok” agy érvelt a fellebbezési eljaras sordn, hogy a
védjegybejelentés benytijtdsakor a beavatkozé tudatdban volt annak, hogy a korabbi
védjeggyel jelolt aruk forgal keriilhetnek..

Az OHIM és a beavatkoz6 tgy vélik, hogy a jogalap megalapozatlan, hiszen a sz6ban
forgd két megjelolés kozotti killonbség elegendd ahhoz, hogy az Gsszetéveszthets-
séget kizarja.

Az Elséfoki Birdsag édlldspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a kordbbi védjegy
jogosultjanak felszélalasa alapjén a lajstromozni kivint védjegy nem részesiilhet
védjegyoltalomban azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt &ll,
amennyiben azt a fogyaszt6k a korabbi védjeggyel val6 azonossiga vagy hasonl6saga,
valamint az érintett aruk, illetve szolgaltatdsok azonossiga vagy hasonléséga miatt
Osszetéveszthetik.

Az 3llandé itélkezési gyakorlat szerint annak veszélye, hogy az érintett kozonség tgy
hiheti, hogy a kérdéses druk, illetve szolgéltatdsok ugyanazon vallalkozéstdl vagy
adott esetben gazdasdgilag kapcsolt viéllalkozdsoktél szédrmaznak, elegendd az
OsszetéveszthetGség megallapitisahoz.

Ugyanezen itélkezési gyakorlat szerint az dsszetéveszthetdséget dtfogdan, a széban
forgé megjeloléseknek, illetSleg druknak vagy szolgdltatdsoknak az érintett
véasarlékozonség dltal torténd észlelése szerint, valamint az adott esetet jellemz6
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tényezok — kiilonosen a védjegyek kozotti hasonlésag, illetve a jelolt druk vagy
szolgaltatisok hasonlésdga koézotti kélesonos fiiggés — figyelembevételével kell
megitélni (lasd az Elséfoku Birésag T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM
— Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] iigyben 2003. julius 9-én
hozott itéletének [EBHT 2003., 11-2821. 0.] 31-33. pontjat és a hivatkozott itélkezési
gyakorlatot).

Jelen esetben a korabbi védjegy a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja
értelmében kozosségi védjegy. Kovetkezésképpen az el6zé pontban emlitett
feltételek értékeléséhez az egész Kozosségen belill figyelembe kell venni a kdzonség
nézépontjat. A kordbbi védjeggyel jeldlt aruk természetébdl adédoan az érintett
kozonség végsd felhasznalokbol tevédik dssze.

Tudvalévé, hogy a védjegybejelentésben szerepld aruk, valamint a kordbbi védjeggyel
jelolt aruk részben azonosak és részben hasonléak.

Meg kell tehat vizsgilni, hogy a szoban forgd megjeldlések kozotti hasonldség foka
elegendden nagy-e ahhoz, hogy meg Ichessen allapitani az Gsszetéveszthetéséget a
megjelolések kozétt. Ahogyan az az itélkezési gyakorlatbol kovetkezik, az litkozé
megjelolésck vizualis, hangzasbeli és fogalmi hasonldsdgdt illetéen az Ossze-
téveszthetéséget a védjegyek éltal keltett osszbenyomast alapul véve, dtfogdan kell
értékelni, figyelembe véve kiilondsen a védjegyek megkiilonbézteté és domindns
jegyeit (az Elséfoku Birdsag T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra OHIM —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS] tgyben 2003. oktéber 14-én hozott
itéletének [EBHT 2003., 11-4335. 0.] 47. pontja, és a hivatkozott itélkezési gyakorlat).
E tekintetben el kell utasitani a felperesek érvelését, mely szerint két megjelolés
kozotti hasonldsagot az érintett kozonség osszetételére tekintet nélkill kell
mérlegelni, hiszen ez utobbi csak az Gsszetéveszthetéség atfogd mérlegelésekor
meghatarozo. A széban forgd megjelolések kozotti hasonlésag elemzése elengedhe-
tetlen eleme az osszetéveszthetdség atfogd mérlegelésének. Ez utdbbihoz hasonléan
ezen clemzést is az érintett kozonség észlelésére tekintettel kell végezni.

II- 1759



54

55

56

57

2004. 06. 22-1 [TELET — T-185/02, SZ. UGY

A vizuélis és hangzésbeli hasonl6sagot illetden a felperesek helyesen mutattak ra
arra, hogy a széban forgé megjelslések mindegyike hdrom szétaghdl ll, hasonlé
helyeken és ugyanabban a sorrendben ugyanazokat a maganhangzékat, illetve az
»88”, illetve ,r” betiik kivételével ugyanazokat a méssalhangzékat tartalmazzik, mely
utébbiak rdadésul hasonl6 helyeken taldlhatéak. Végiil, kiilonos jelentdségii az elsd
két szétag, valamint az utolsé betii azonosségénak ténye. Ugyanakkor az ,ss” kettés
mdssalhangz kiejtése igen tisztén kiilonbozik az ,+” massathangzé kiejtésétél. Ebbol
kovetkezben a két megjelolés vizualisan és hangzisban hasonl6, azonban ez utébbi
szempontbél a hasonldsag foka csekély.

Fogalmi szempontbdl a PICASSO szémegjel6lést mint a hires fests, Pablo Picasso
nevét kiilsndsen jol ismeri az érintett kozénség, a PICARO szémegjelolést a
spanyolul beszélé fogyaszték a spanyol irodalom egyik szerepl8jére utald
kifejezésként érthetik, mig az érintett kozonség spanyolul nem beszél (nagyobb)
része szdmdra nem hordoz jelentéstartalmat. A megjelolések tehat fogalmi
szempontbdl nem hasonléak,

Az ilyen jellegii fogalmi kiilonbségek ellenstilyozzak — bizonyos koriilmények kozitt
— az érintett megjeldlések kozotti képi és hangzdsbeli hasonlésagot. Ennek
fenndllasdhoz az sziikséges, hogy legaldbb az egyik megjeldlésnek az érintett
kozonség észlelése szerint vildgos és hatdrozott jelentéssel kell birnia, hogy az
azonnal érthetd legyen szdmdra (a fenti 53. pontban hivatkozott BASS-itélet
54. pontja).

A PICASSO szévédjegy az érintett kozdnség észlelése szempontjabdl vilagos és
hatdrozott jelentéstartalommal bir. A felperesek allitdsaival ellentétben az Gssze-
téveszthetSség mérlegelése tekintetében jelen esetben nem befolyasolja a megjelolés
jelentésének jelentdségét az a tény, hogy e jelentés nem all kapcsolatban az érintett
drukkal. A fest6, Pablo Picasso hirneve olyan mértékd, hogy azt — ellenkezd értelmd
konkrét bizonyitékok hidnyaban — nem lehet tgy tekinteni, hogy a PICASSO
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megjel6lés mint jarmiivekkel kapcsolatos védjegy az atlagos fogyasztd észlelésében
feliilirja a festé nevét oly médon, hogy e fogyaszté a PICASSO védjeggyel taldlkozva
az érintett aruk dsszefliggésében, a tovdbbiakban figyelmen kiviil hagyja a megjelolés
jelentését mint a festé nevét, és azt elsésorban a gépjarmiiveket jelolé védjegyek
egyikének tekinti.

Ebbdl kovetkezik, hogy a széban forgdé megjeldlések kozotti fogalmi killonbségel
jelen esetben ellensilyozzak a fenti 54. pontban leirt vizudlis és hangzasbeli
hasonlosagokat.

Az 6sszetéveszthet6ség atfogd értékelésének keretében ezen feliil figyelembe kell
venni azon tényt, hogy az érintett druk természetére és kiillonosen azok drdra és
kifejezetten technikai jellegére tekintettel, az érintett kozonség figyelmének foka
ezen aruk vételekor kiilondsen magas. A felperesek altal felvetett lehetéség, mely
szerint az érintett kézonség tagjai az adott drukat olyan helyzetekben is észlelhetik,
amelyekben nem tulajdonitanak nekik akkora figyelmet, nem akadalyozza a figyelem
fokanak szamitasba vételét. Valamely megjeldlés lajstromozéasénak valamely korabbi
védjeggyel fenndllé dsszetéveszthetdségén alapuld elutasitdsa indokolt annak alap-
jan, hogy az ilyen 6sszetévesztés jogtalanul befolyasolhatja az érintett fogyasztokat az
adott aruk, illetve szolgéltatasok kozotti valasztasban. Kovetkezésképpen az dssze-
téveszthetsség mérlegelésekor figyelembe kell venni az dtlagos fogyaszto figyelmé-
nek fokat abban a pillanatban, amikor a kiilonb6z8, a védjegy drujegyzékében
szerepld osztalyba tartozé édrukra vagy szolgéltatdsokra vonatkozdan kialakitja
vélasztasat, illetve amikor valaszt koziiliik.

Hozza kell fiizni, hogy az a kérdés, hogy az dsszetéveszthetéség mérlegelésekor
tekintetbe kell-e venni az érintett kozonség figyelmének fokat, eltér attdl a kérdéstdl,
hogy a vételi helyzetet kovetd kortlmények jelentések lehetnek-e a védjegyjog
megsértésének megdllapitasandl, ahogyan azt a Birésag az Arsenal Football Club
tigyben hozott itéletében (fenti 40. pont) — melyre a felperesek is hivatkoznak — a
védjeggyel azonos megjelolés hasznalata esetében elismerte.
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Ezenkiviil a felperesek jelen iigyben tévesen hivatkoznak az itélkezési gyakorlatra,
mely szerint — az akdr 6nmagukban, akdr a piaci ismertségiik okdn — jelentésebb
megkiilonboztetSképességgel rendelkezd védjegyek szélesebb kordi oltalomban
részesiilnek, mint az alacsonyabb megkiilonboztetéképességgel birék (a fenti
35. pontban hivatkozott SABEL-iigyben hozott itélet 24. pontja és a Birdsig
C-39/97. sz. Canon—iigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998.,
1-5507. 0.] 18. pontja). A PICASSO sz6védjegynek, amely a hires fest6, Pablo Picasso
nevével egyezik meg, az ismertsége nem fokozza az Gsszetévesztés veszélyét a két
széban forgé megjelolés kozott az érintett druk vonatkozdsdban.

Mindezen érvekre tekintettel a kérdéses megjelolések kozotti hasonlésdg foka nem
elegendden magas ahhoz, hogy azt igy lehessen tekinteni, hogy az érintett koz6nség
a kérdéses arukat ugyanattél a véllalkozastdl, vagy adott esetben gazdasigilag
kapcsolt véllalkozasoktdl szarmazénak hiheti. Ennélfogva a fellebbezési tandcs
helyesen allapitotta meg, hogy nem 4&ll fenn kozottik az §sszetéveszthetGség.

Végiil, az OHIM-hoz benytjtott fellebbezés indokait ismerteté beadvanyban
el6terjesztett érvet illetGen, mely szerint a beavatkozé 4ltal lajstromoztatni kivant
védjegy vélasztisa — csaldrd médon — pusztin a kordbbi védjegy kereskedelmi
sikerébdl valé jogosulatlan el6ny szerzésére iranyult, a fellebbezési tandcs helyesen
allapitotta meg, hogy ez az érv csak a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése
keretében lehetett volna meghatdrozd, amelyre azonban nem alapitott a felszdlalas.

Ennélfogva az els6 jogalapot is el kell utasitani.

Ebbdl kifolydlag a keresetet egészében el kell utasitani.
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A koltségelardl

Az eljérdsi szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfoki Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperesek
pervesztesek lettek, az OHIM és a beavatkozd kérelmének megfeleléen a
felpereseket kotelezni kell az OHIM és a beavatkozo koltségeinek viselésére.

A fenti indokok alapjdn

AZ ELSOFOKU BIROSAG (masodik tanacs)

a kovetkezéképpen hatarozott:

1) A keresetet elutasitja.

2) A felpereseket kotelezi a koltségek viselésére.

Forwood Pirrung Meij

Kihirdetve Luxembourgban, a 2004. janius 22-i nyilvanos iilésen.

H. Jung J. Pirrung

hivatalvezetd elnok
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