2004. 06. 30-1 ITELET — T-186/02. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (negyedik tandcs)
2004. jinius 30."

A T-186/02. sz. tigyben,

a BMI Bertollo Srl (székhelye: Pianezze San Lorenzo [Olaszorszdg], képviselik:
F. Tedeschini, M. Pinnard, P. Santer, V. Corbeddu és M. Bertuccelli ligyvédek,
kézbesitési cim: Luxembourg)

felperesnek

a Bels6é Piaci Harmonizdciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintik)
(OHIM) (képviseli: O. Montalto, meghatalmazotti min6ségben)

alperes ellen,

mésik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljardsban, beavatkozé az Elséfoki
Birdsag el6tt:

* Az eljards nyelve: olasz.
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BAMI BERTOLEO KONTRA OHIM — DIESEL (DIESELIT)

a Diesel SpA (székhelye: Molvena [Olaszorszag|, képviselik: G. Bozzola és
C. Bellomunno tgyvédek),

az OHIM harmadik fellebbezési tanicsénak a BMI Bertollo Srl és a Diesel SpA
kézott folyamatban 1évé felszolalasi eljarassal kapesolatos R 525/2001-3. sz. tigyben
2002. mércius 19-én hozott hatarozata ellen benyujtott keresete targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA
(negyedik tandcs),

tagjai: H. Legal elnok, V. Tiili és M. Vilaras birak,

hivatalvezetd: B. Pastor, hivatalvezetd-helyettes,

tekintettel az Elséfoki Birésag Hivataldhoz 2002. junius 14-én benyujtott
keresetlevélre,

tekintettel az Elséfoka Birésag Hivataldhoz 2002. november 8-dn benyujtott
véilaszbeadvéanyra,

tekintettel a beavatkozo Diesel SpA altal az Elséfoku Birésag Hivatalihoz 2002.
oktdber 31-¢én benyijtott valaszbeadvanyra,

a 2004. februar 4-i targyalast kovetéen,
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meghozta a kovetkez

ftéletet

A jogvita el6zményei

A BMI Bertollo Sl 1998. jilius 17-én a kézdsségi védjegyrdl sz6l6, 1993. december
20-i, médositott 40/94/EK tandcsi rendelet (HL 1994. L 11,, 1. o.; magyar nyelvii
killonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjén Lkozosségi védjegy-bejelentési
kérelmet nytjtott be a Belsé Piaci Harmoniziciés Hivatalhoz (védjegyek és
formatervezési mintak) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy az aldbbi megjel6lés, amely a bejelentésben szerepls
szinleirds szerint piros szinfi.

A bejelentést a védjegyekkel elldthaté termékek és szolgdltatisok nemzetkozi
osztélyozdsira vonatkozd, feliilvizsgdlt és moédositott, 1957. jtnius 15-i Nizzai
Megéllapodas szerinti 7., 11. és 21. osztdlyba tartozé 4rukra vonatkozéan tették, a
kovetkezd, egyes osztélyoknak megfeleld lefrsssal:

— 7. osztdly: ,Vasalok”;
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— 11. osztaly: ,Vasaléhoz valé géztartalyok (sem gép, sem gépalkatrész)”;

— 21, osztdly: , Vasalodeszkalk”.

A védjegybejelentés a Kozdsségi Védjegyértesitd 1999. jilius 12-i, 55/99. szamdban
kerillt meghirdetésre.

1999. oktéber 7-én a Diesel SpA a 40/94/EK rendelet 42. cikke alapjan felszolalt e
megjelolés kozosségi védjegyként torténd lajstromozasaval szemben. A felszolalds a
bejelentés drujegyzékében szerepld valamennyi druosztalyt érintette. A felszolalds
alapjaul a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjit jelolték meg. A
felszolals indokaként egyrészrél az Olaszorszagban 1996. augusztus 23-dn a fent
hivatkozott Nizzai Megallapodas 1-42. osztalydba tartozo dsszes dru és szolgdltatds
tekintetében lajstromozott, 686092. sz. nemzeti védjegy, masrészrdl pedig az 1999.
aprilis 27-én az emlitett megallapodas 11., 19., 20. és 21. osztdlydba tartozd osszes
aru tekintetében lajstromozott, 743401, sz. kozosségi védjegy fennallasat jelolték
meg. E két korabbi védjegyet (a tovabbiakban: ,kordbbi védjegyek”) a DIESEL
szomegjelolés alkotja.

A felszolalast a korabbi védjegyek dltal érintett termékek és szolgdltatdsok cgy
részére alapoztak, azaz:

— 7. osztaly: ,Gépek és szerszamgépek; motorok (a szirazfoldi jarmimotorok
kivételével); tengelykapcesolok és erdatviteli clemek (a szdrazfoldi jarmivek
céliara késziiltek kivételével); nem kézi mikodtetésti mezégazdasigi eszkozok;
keltetégépek.”;
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— 11. osztdly: ,Vilagit6-, fiits-, gbzfejlesztd, {6z6-, hitté-, szarits-, szelldztets-,
vizszolgdltat6 és egészségiigyi berendezések.”;

— 2. osztaly: ,Eszkozok, edények és tartalyok héztartési és konyhai célokra (nem
nemesfémbdl és nem nemesfém bevonattal); fésiik és szivacsok; kefék (az
ecsetek kivételével); kefegyartdshoz hasznalt anyagok; takarité eszkozok;
vasforgécs; nyers vagy félig megmunkdlt iiveg (kivéve az épitéshez hasznalt
tiveget); iiveg-, porceldn- és fajanszdruk, amelyek nem tartoznak més
osztalyokba.”

2001. februdr 28-i hatarozatdval a felszélaldsi osztdly helyt adott a felszélaldsnak, és
ennek megfeleléen elutasitotta a bejelentett megjelélés védjegyként torténé
lajstromozdsat azzal az indokkal, hogy Olaszorszigban fennall az Osszetévesztés
veszélye a 11. és a 21. osztdlyokba tartozé 4ruk tekintetében, figyelemmel a
megjel6lések feltling hasonlésdgara, valamint a megjelélések és az aruk viszonyéra,
tovébbd szintén fenndll az Osszetévesztés veszélye a bejelentd altal megjelolt
wvasalok” tekintetében, amelyek bizonyos hasonlésigot mutatnak a beavatkozé

termékeivel.

A felperes 2001. méjus 8-4n a 40/94/EK rendelet 59. cikke alapjan a felszélaldsi
osztly hatdrozatdval szemben fellebbezést nyujtott be az OHIM-hoz.

A harmadik fellebbezési tandcs 2002. marcius 19-i hatérozatdval (a tovébbiakban:
»megtdmadott hatdrozat”) elutasitotta a fellebbezést. A tandcs megallapitasainak
lényege, hogy a kordbbi védjegyek benne rejlé jellemzdire és a megjelolések nagyfokit
hasonlésdgéra, valamint az érintett druk egyezésére, illetve hasonlésigira vald
tekintettel a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a
fogyasztok osszetéveszthetik a megjeldléseket azokon a teriileteken, ahol a korabbi
védjegyek oltalomban részesiilnek.
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A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elséfokua Birésag:

— helyezze hatdlyon kiviil a megtdmadott hatdrozatot;

— adjon helyt a kozosségi védjegy lajstromozasanak.

Az OHIM azt kéri, hogy az Elséfoka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— kotelezze a felperest a koltségek viselésére.

A beavatkozd azt kéri, hogy az Elséfoku Birdsag:

— a megtamadott hatdrozatot hagyja helyben, és tagadja meg a DIESELIT védjegy

lajstromozasat;
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— kotelezze a felperest a koltségek viselésére,

13 A targyalds sordn a felperes masodik kereseti kérelmét — amely a bejelentett védjegy
lajstromozasanak elrendelését kérte — visszavonta, amit az Elséfoki Birésag annak a
targyaldsi jegyz6konyvbe vételével tudomdsul vett.

Indokolas

14 A felperes érdemben hdrom, sorrendben a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjinak, ugyanazon rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésének és —
mdsodlagos jelleggel — ugyanazon rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértésén
alapuld jogalapot terjesztett els.

A 40/94/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésén alapuld, elsé
jogalaprol

A felek érvei

15 A felperes el6szor is arra hivatkozott, hogy — a fellebbezési tandcs megallapitaséval
ellentétben — a kordbbi DIESEL védjegyek nem rendelkeznek kiemelkedd
megkiilonboztet6képességgel az dltaluk érintett aruk tekintetében.
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A felperes szerint, még ha a koznyelvben haszndlatos ,diesel” sz6 nem is mutat
sziikségszertien kozvetlen lexikélis kapcsolatot egyes érintett drukkal, igy példaul a
ruhakkal kapcsolatosan, fogalmi vagy lexikalis kapcsolatot sugallhat egyéb — a
megjelolés éltal érintett, de mas aruosztalyba tartozé — arukkal, mint példaul egyes
gépekkel, tekintettel arra, hogy a ,diesel” sz6 a motorok egy tipusara utal. A felperes
szerint a fellebbezési tanacsnak meg kellett volna vizsgalnia a DIESEL megjelolés
leiroképességének terjedelmét a 7., 11. és 21. osztalyokba tartozé aruk tekintetében,
amelyek kozott megtalalhatok nevezetesen a ,motorok”, a ,tengelykapcsoldk és
erdatviteli elemek”, a ,,mezégazdasagi eszk6zok” és a ,vilagito-, fiité-, gozfejlesztd,
vizszolgaltaté berendezések”, és meg kellett volna dllapitania, hogy lexikélis
kapcsolat vagy leird jellegli masodlagos jelentés all fenn ezen aruk vonatkozisdban.

Tehat a felperes szerint a ,diesel” sz6bdl allé védjegy, amikor azt szerszamokhoz,
vagy .gépekhez” kapcsoljak, csak dltaldnos és kizarolag leird jellegli mdsodlagos
jelentést szerez, ami teljesen természetes és dltaldnos sszefiiggést eredményez az
druk és a megjelolés kozott. A leiro jellegii védjegy gyengébb, kevésbé bir
megkiilonboztet6képességgel, és ennek megfeleléen a mas megjelolésekiel valé
osszetéveszthetSség terén kevesebb oltalmat nyujt. A gyenge védjegy kiilonésen nem
részesiilhet kizarélagos ¢s teljes oltalomban akkor, ha a kérdéses megjeldlés
kéznyelvben alkalmazott alakjat varidciokkal vagy médositdsokkal egészitik ki,
tgymint a DIESELIT megjelolés esetében. A felperes a nemzeti joggyakorlatra
hivatkozott, amely szerint a gyenge védjegyek az érintett arukkal fogalmi
kapcsolatban vagy kozhasznalati kifejezésekbdl allnak, amelyekre nem alapithat6
kizardlagos jog. A felperes szerint a kozosségi védjegyek nagyobb alkalmazasi
terillete megkoveteli, hogy szigortbban korlatozzak a tagallamok kiilonbozd
szokincsében talalhato altaldnos és leird jellegti nevek és megjeldlések lajstromo-
zasat.

A felperes szintén megjegyezte, hogy az érintett fogyasztéi kor szimdra, amely
példaul a motorok és azok tipusai tekintetében kevesebb ismerettel rendelkezé
hiziasszonyokbdl dll, a szerszimokhoz és haztartasi gépekhez kapcsolt DIESEL
megjel6lés kizarolag leiro jellegtinek tiinhet.
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A felperes szerint ahhoz, hogy a megjel6lés erds védjegynek mindsiilhessen, a
fogyaszték felfogdsdban nem szabad kapcsolatnak fennillnia a megjelolés és az
érintett druk lefrdsdra szolgalé fogalmak kozott. Az oltalom megszerzése érdekében
a megjelolés nem eshet egybe sem az érintett dru éltalinos lefraséval, sem olyan
egyéb 4ru leirdsdval, amelyet a fogyasztok az elébbivel dsszehasonlithatnak vagy
amelyrdl a fogyasztdk mégis az elébbire asszocidlhatnak.

Ennek megfelelden a felperes llispontja szerint annak megallapitsa, hogy a korabbi
DIESEL védjegyek er6s védjegynek mindsiilnek akkor is, ha olyan érukkal
kapcsolatban haszndljék 6ket, amelyek az érintett fogyaszték szemében kapcsolatban
dllhatnak a sz6 jelentésével, megkovetelné e viszony drurél drura torténd vizsgilatat,
amelyre utalt a fellebbezési tandcs, de amelet nem végzett el.

2.n

Tehdt az elvre torténé magyaréazat nélkiili hivatkozas okdn a megtamadott hatdrozat
az indoklds hidnyabdl fakadéan jogellenesnek mindsiil. A felperes szerint
gyakorlatilag lehetetlen volt szdmdara azonositani a hivatkozott elv alkalmazdsanak
indokait, csakiigy, mint ahogy lehetetlen a megtdmadott hatirozathoz vezetd
kovetkeztetéseket rekonstrudlni.,

M4sodsorban a felperes el6adja, hogy nem &ll fenn hangzésbeli vagy vizuélis
hasonlésag a bejelentett és a korabbi védjegyek kozétt.

A hangzédsbeli 6sszehasonlitds tekintetében a DIESELIT megjelolés kiilondsen a
célkdzdnség korében kettSs Liejtéssel birhat (,diezelit” vagy ,dizelit”). A felperes
szerint, mivel az olasz nyelv néma hangstlyokat tartalmaz, a sz olasz vagy
angolszasz kiejtésétdl fiiggetleniil kiejtése minden esetben a ,diesel” széétél eltérd
lenne. Ha a , diesel” sz6 kiejtése sordn megjelélnénk az olasz nyelvtan szerinti osszes
néma és frdsban nem jelzett hangsulyt, ,diisel”-t kellene frnunk, amig a ,diesel” sz6
esetén ,diéselit’-et.
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Ami a vizualis 6sszehasonlitést illeti, a felperes megjegyzi, hogy a korébbi védjegyek
egyszerli és szokvanyos nyomdai karakterekbdl allnak (Times New Roman), amig a
DIESELIT megjelolés teljesen eltérd karakterekbdl all.

Harmadrészt a felperes vitatta a megtamadott hatdrozat megallapitdsait az druk
feltételezett hasonlosagardl.

A felperes e tekintetben el6adja, hogy a ,vasaléhoz val6 géztartalyok (sem gép, sem
gépalkatrész)” és a ,gozfejleszté berendezések” — amely kategériaba az dltala
megjelolt rut a fellebbezési tanécs besorolta — kozétti killonbség nyilvanval6, mivel
az elébbi nem fejleszt gézt, ha nem csatlakoztatjak egy erre szolgdlé géphez.

A felperes egyuttal vitatta a ,vasalodeszka” ,haztartési és konyhai célokra szolgald
eszkozok, edények és tartalyok” kozé valé besoroldsat. Hasonloképpen vitatta a
,vasalo” és a ,vasalodeszka” egymast kiegészité jellegének megallapitdsat, mivel ez a
kiegészit jelleg csak hasznalatuk soran all fenn, beszerzésiik soran azonban nem.

Végiil a felperes vitatta a fellebbezési tanacs azon megallapitdsit, amely szerint a
fogyasztok a ,dieselit” sz6t értelmezhetik tgy is, mint a DIESEL védjegy olasz vagy
Linternetes” valtozatat. A gyakorlatban a vasaldk és a haztartési eszkdzok fogyasztoit
nem érinti az informatikai piac. Tovabba mivel a DIESEL védjegy hirneve a jelen
iigyben vizsgaltaktol eltérd teriileteket érint, gymint a sport- €s fiatalok részére
késziilt ruhazat, a fogyasztok olyan kategérigjahoz sz6l, amely semmilyen esetben

sem esik egybe a haztartasi eszkozok irant érdekl6dd kozonséggel.
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Az OHIM fenntartotta, hogy a fellebbezési tandcs alapos indokkal llapitotta meg,
hogy a korabbi védjegyek benne rejlé jellemzbire és a megjelolések nagyfoki
hasonléségéra, valamint az érintett 4ruk egyezésére, illetve hasonlésagira valé
tekintettel a fogyasztok osszetéveszthetik a megjelsléseket azon a teriileten, ahol a
korabbi védjegyek oltalomban részestilnek.

Az OHIM szerint az egymdssal ellentétben 4116 DIESEL és DIESELIT megjelslések
nem rendelkeznek leird jelleggel a széban forgé 4ruk tekintetében, amelyek
azonosak vagy tobbé-kevésbé hasonléak. Kovetkezésképpen a kordbbi DIESEL
védjegyek erds védjegynek tekinthetSk az érintett aruk tekintetében.

A beavatkozé mindenekel6tt emlékeztet arra, hogy védjegyei az évek sordn
vildgviszonylatban j6 hirnévre tettek szert az tn. hétkdznapi (,casual”) ruhézati
cikkek vonatkozasaban. Ezeket késSbb Kkiterjesztették az aruk szémos egyéb
kategéridjéra, mivel a beavatkozé névelte és diverzifikilta gyartdsat. Ugyanakkor
emlékeztetett arra is, hogy felszélalésa nem a jé hirnéven alapult — amelyet csak a
fellebbezési tanics elétti eljardsban emlitett —, hanem a két védjegy elsébbségén.

Ami az érintett fogyaszték korének meghatdrozésat illeti, a beavatkozé szerint
kiilonbdz6 emberekrd] lehet sz6, akik valészintileg tobbségiikben nék, de nem
kizdrolag hdziasszonyok vagy a motorokrél ismeretekkel nem rendelkez személyek.
Tehdt kizérhaté, hogy az atlagfogyaszté a vasalé, vasaléhoz valé géztartaly vagy
vasalédeszka vasdrlasa sordn azt gondolja, hogy ezek a termékek dizelmotorral
lennének felszerelve, vagy tizemanyaggal miikodnének. Ezzel szemben, tekintettel az
internet elterjedtségére, valamint a DIESEL megjel6lés hirnevére, a DIESELIT
megjeldlés ,it” végzédését az emberek tobbsége a DIESEL internetes valtozaténak
tekintheti.
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Az Elséfoka Birdsag allaspontja

A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a kordbbi
védjegy jogosultjanak felszolaldsa alapjan a bejelentett megjelolés nem részesitheté
védjegyoltalomban, ha ,azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt 4ll,
a fogyasztok osszetéveszthetik a korabbi védjeggyel valé azonossiga vagy
hasonléséga, valamint az érintett aruk, illetve szolgaltatisok azonossiga vagy
hasonlésaga miatt”. Szintén rogzitésre keriilt, hogy ,az dsszetéveszthetéség magaban
foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszték a megjelolést gondolati képzettdrsitds
(asszociacié) utjan kapcsolhatjidk a kordbbi védjegyhez”. Masrészrél a 40/94/EK
rendelet 8. cikke (2) bekezdés a) pontjanak i) és ii) alpontja szerint kordbbi
védjegynek mindsiilnek azon kozosségi védjegyek és a tagallamokban lajstromozott
védjegyek, amelyek els6bbségének napja megel6zi a kozosségi védjegybejelentés
id6pontjat.

A Birésagnak a védjegyekre vonatkozo tagdllami jogszabalyok kozelitésérél szolo,
1988. december 21 i 89/104/EGK els6 tandcsi irdnyelv (HL 1989. L 40,, 1. 0., magyar
nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0.), valamint az Elséfoka Birésignak a
40/94/EK rendelet értelmezése sordn kovetett itélkezési gyakorlata szerint az
osszetéveszthetdség akkor allapithaté meg, ha a vasarlokozonség azt gondolhatja,
hogy a széban forgé 4ruk vagy szolgéltatasok ugyanattdl a véllalkozdstdl vagy adott
esetben gazdasagilag kapcsolt véllalkozasoktdl szarmaznak (a Birdség
C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998,
1-5507. 0.] 29. pontja és a C-342/97. sz. Lloyd Schufabrik Meyer- tigyben 1999.
junius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999, 1-3819. o.] 17. pontja, valamint az
Elséfoku Birdsag T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM és Petit Liberto [Fifties]
ligyben 2002. oktober 23-an hozott itéletének [EBHT 2002., H-4359. 0.} 25. pontja).

Az osszetéveszthetdséget dsszességében kell vizsgélni, figyelembe véve az alapiigy
minden Iényeges elemét (a Birdsdg C-251/95. sz. SABEL-iigyben 1997. november
11-¢én hozott itéletének {[EBHT 1997., 1-6191. o0.] 22. pontja, a fenti 34. pontban
hivatkozott Canon-iigyben hozott itélet 16. pontja, a fenti 34. pontban hivatkozott
Lloyd Schuhfabrik Meyer-ugyben hozott itélet 18. pontja, a Birosag
C-425/98. sz. Marca Mode-iigyben 2000. junius 22-én hozott itéletének
[EBHT 2000., 1-4861. 0.] 40. pontja, a fenti 34. pontban hivatkozott Fifties-iigyben
hozott itélet 26. pontja).
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Az ilyen értékelésnek magéban kell foglalnia bizonyos, a figyelembe vett tényezok,
kiilondsen a védjegyek kozotti hasonlésdg, illetve a jelolt aruk és szolgaltatdsok
hasonl6siga kozotti kolcsonds fiiggést is. Igy a jelslt aruk vagy szolgaltatdsok kozotti
kis mértékdi hasonlésigot kiegyenlitheti a védjegyek Lozotti nagy mértéki
hasonlésdg, és forditva (a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-iigyben hozott {télet
17. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-iigyben
hozott {télet 19. pontja). E tényez8k kézotti kolesonds fliggésre utal a 40/94/EK
rendelet hetedik prembulumbekezdése, amely régziti, hogy az Gsszetéveszthetéség-
gel Gsszefiiggésben a hasonlésdg fogalmat értelmezni kell, amelynek értékelése
szamos tényez6t6l fiigg, kiilonésen a védjegy piaci ismertségétél, attdl a
képzettdrsitdstol, amelyet a haszndlt vagy a lajstromozott megjelélés el8idéz,
valamint a védjegy és a megjelolés kozotti, valamint a veliik megjelolt aruk vagy
szolgaltatdsok kozotti hasonlésdg mértékétdl (a fenti 34. pontban hivatkozott Fifties-
tigyben hozott itélet 27. pontja).

Emellett a joggyakorlatb6l kévetkezik, hogy az dsszetéveszthet6ség annal nagyobb
mértékil, minél jelent6sebb a korabbi védjegy megkiilonboztetéképessége (a fenti
35. pontban hivatkozott SABEL-iigyben hozott itélet 24. pontja és a fenti 34. pontban
hivatkozott Canon-tigyben hozott itélet 18. pontja), amelyet vagy a védjegy benne
rejl6 tulajdonségai vagy ismertsége alapjén kell megéllapitani (a fenti 34. pontban
hivatkozott Canon-tigyben hozott itélet 18. pontja, az Els6foka Birésag T-99/01. sz.,
Mystery Drinks kontra OHIM és Karlsberg Brauerei [MYSTERY] iigyben 2003.
januér 15-én hozott itéletének [EBHT 2003., 11-43. 0.] 34. pontja és a T-311/01. sz.,
Edition Albert René kontra OHIM és Trucco [Starix] tigyben 2003. oktdber 22-én
hozott itéletének [EBHT-2003., 11-4625. 0.] 42. pontja,

Masrészidl, a védjegynek a széban forgé aruk vagy szolgéltatasok fogyaszt6i 4ltal
torténd észlelése meghatarozd szerepet jétszik az Osszetéveszthet6ség altaldnos
megftélésekor. Az étlagfogyaszté ugyanis a védjegyet egészében érzékeli, és nem
vizsgdlja meg annak részleteit (a fenti 35. pontban hivatkozott SABEL-iigyben hozott
itélet 23. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-iigy
25. pontja). Az 4ltalénos értékelés sordn az érintett aruk fogyaszt6irdl altaldban
feltételezni kell, hogy egy szokdsosan tajékozott, ésszertien figyelmes és koriiltekints,
dtlagos fogyaszt6. Nem szabad azonban megfeledkezni arrdl, hogy az dtlagfo-
gyaszténak csak ritkan adddik lehet8sége kozvetleniil 6sszehasonlitani a killénbszé
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védjegyeket, és igy a védjegyrdl az emlékezetében megérzott tokéletlen képre kell
hagyatkoznia. Tekintettel kell lenni arra is, hogy az atlagfogyaszté figyelme véltozo
lehet a kérdéses aruk vagy szolgdltatasok kategoridjatdl fuggéen (a fenti 34. pontban
hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-tigyben hozott itélet 26. pontja).

A jelen esetben a DIESEL megjelolés egyrészrél Olaszorszigban nemzeti
védjegyként lajstromozdsra keriilt minden, az 1-42. osztilyba tartozé druk és
szolgaltatdsol tekintetében, mdsrészrél az OHIM-ndl kozosségi védjegyként
lajstromozva van minden, a 11., 19., 20. és 21. osztalyokba tartozo dru tekintetében.
A kozosségi védjegybejelentésben megjelolt druk a 7., 11. és 21. osztélyba tartoznak.
Ennek megfelelden az dsszetéveszthetSség szempontjabdl figyelembe veendé teriilet
a 11. és 21. osztalyba tartozé aruk tekintetében a Kozosség egésze, a 7. osztdlyba
tartozo arukat illetéen pedig Olaszorszag. Tovabba tekintettel arra, hogy az érintett
aruk fogyasztasi cikkek, a célkdzonséget az atlagfogyasztole képezik, akikrdl
feltételezendd, hogy szokasosan téjckozott, ésszerien figyelmes és koriltekintd,
atlagos fogyasztok.

A fenti megfontoldsokra tekintettel 6ssze kell hasonlitani egyrészrél az érintett
arukat, masrészrél az egymassal (ithoz6 megjeloléseket.

— Az druk ésszehasonlitasarol

Az ¢érintett aruk osszehasonlitasarol 1évén szd, szikséges emlékeztetni arra, hogy a
Birdsag itélkezési gyakorlata szerint figyelembe kell venni a hivatkozott druk és
szolgaltatasok Lkozotti hasonlésdg vizsgdlata soran az druk és szolgdltatdsok
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kapcsolatt jellemz8 Gsszes relevans tényezét. E tényez6k magukban foglaljsk
kiilondsképpen az druk természetét, rendeltetését, haszndlatét, valamint versengd
vagy egymdst helyettesitd voltukat (a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-tigyben
hozott itélet 23. pontja).

Meg kell dllapitani, hogy mivel a beavatkozé olaszorszagi védjegybejelentésében
minden druosztdly cimére hivatkozott, nemzeti védjegye az ezen osztalyokba
sorolhaté minden aru tekintetében oltalmat élvez. Sét, kozosségi védjegye kiterjed
minden 4rura, amely a kozosségi védjegybejelentésben igényelt 11., 19., 20. és 21.
osztdlyba sorolhatd, mivel bejelentésében ezen osztilyok cimére hivatkozott.
Kovetkezésképpen az Osszetéveszthetdség elbirdldsa sordn a kérdéses aruk
azonosnak tekintenddk.

Meg kell tehdt dllapitani — csakigy, mint a fellebbezési tanics a megtimadott
hatérozat 16. pontjéban —, hogy a védjegybejelentéshen megjelslt druk és a korabbi
védjegyek drujegyzékében szerepld druk megegyeznek vagy hasonléak.

— A megjelolések sszehasonlitdsardl

«4  Ami a megjelolések Gsszehasonlitdsét illeti, az itélkezési gyakorlatbél az kivetkezik,

hogy a megjelolések vizualis, hangzasbeli és fogalmi hasonlésaga miatti Sssze-
téveszthetdség dltaldnos megftélését a megjeldlések altal Leltett Gsszbenyomdsra,
kiiléndsen pedig azok megkiilénbdzteté és dominans elemeire kell alapozni (a fenti
35. pontban hivatkozott SABEL-iigyben hozott itélet 23. pontja és a fenti 34, pontban
hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-iigyben hozott itélet 25. pontja).
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Meg kell tehét dllapitani, hogy a kérdéses megjeldlések hasonlésaganak foka elég

jelentés-e ahhoz, hogy azok osszetéveszthetésége felmeriilhet. Ennel érdekében
alabb bemutatjuk e két megjelolést:

DIESEL

kordbbi védjegyek bejelentett megjelolés (piros)

Ami a vizualis 6sszehasonlitast illeti, meg kell éllapitani, hogy a DIESEL megjelolés
teljes mértékben részét képezi a DIESELIT megjelolésnek. Ez utobbi kiegészité
szébeli elemet tartalmaz a korabbi védjegyekhez képest, az ,it” végzdédést. Tehat
onmagaban az ,it" végzddésnek a korabbi védjegyekhez torténd hozzdaddsa nem
elegendd ahhoz, hogy megsziintesse az e két megjelolés kozott fennallo vizualis
hasonléségot.

Réaadasul, mint azt a fellebbezési tandcs, valamint a beavatkozo is megjegyezték, a
bejelentett megjeldlés dbras eleme csak margindlis jelentéséggel bir. A gyakorlatban
a ,dieselit” kifejezés piros — alapvetéen kozonséges és szokvinyos — nyomdai
karakterckbél allo grafikai dbrdzoldsa nem terelné el a fogyaszté figyelmét a
bejelentett megjeldlést alkotd betiikrél annak mds abras elemei felé.

A fellebbezési tandcs tehét helyesen dllapitotta meg, hogy az iitkozé megjelolések
vizualis szempontbol hasonldak.
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Ami a hangzisbeli Osszehasonlitést illeti, a fellebbezési tandcs az aldbbiakat
éllapitotta meg (a megtdmadott hatérozat 23. pontja):

n-.. AZ igényelt kozosségi védjegy ,it” végz6dése nem médositja a DIESEL védjegy
alapvet§ alakjit, amely azonosithaté marad, mintha a bejelenté megjelélésének
magjit alkotnd. Fiiggetleniil att6], hogy az olasz fogyaszté hogyan ejti a ,diesel” szét
(wdie” vagy ,di”), ez a sz6 jelen van a két megjelolésben, kovetkezésképpen a
hangzésbeli eredmény — a kiejtés modjatél fiiggetleniil — ugyanaz lesz”,

A fellebbezési tandcs megéllapitasa helyes volt. A két megjelolés elsé hat bettije —
azaz a DIESEL megjelolés egésze — megegyezik, és az elsé hat betli kiejtése
megegyezik Olaszorszdgban (a 7. osztély tekintetében) csakigy, mint mésutt a
Kozosségen belill. Az ,it” végzédés hozzéaddsa tehit nem meghatirozé a
hangzasbeli 6sszehasonlitds szempontjdbél.

Tehét megallapithatd, hogy az iitkézé megjelélések hangzésban hasonléak.

Ami az iitk6z6 megjel6lések fogalmi 6sszehasonlitését illeti, meg kell jegyezni, hogy
a fellebbezési tandcs nem végzett ilyen dsszehasonlitdst, és megelégedett a ,diesel”
kifejezés szemantikai tartalménak elbiralaséval. E tekintetben megallapitotta, hogy a
kordbbi DIESEL védjegyek a kérdéses drukra vonatkoztatva benniik rejl6 médon
erés védjegynek minGsiilnek, mivel nem mutatnak semmilyen fogalmi kapcsolatot az
éltaluk megkiilonboztetett drukkal (a megtdmadott hatdrozat 21. pontja).
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Ennek megfeleléen a fellebbezési tanacs ugy hatdrozott, hogy a korabbi védjegyek
igen nagyfokd megkiilonbdztetSképességgel rendelkeznek. Emlékeztetni kell arra,
hogy a védjegy megkiilonboztetd jellegét vagy annak lényeges jellemzdire vagy annak
ismertségére tekintettel kell megallapitani. Ebben az esetben a fellebbezési tandcs a
nagyfoki megkiillénboztetképességet a DIESEL védjegyek lényeges jellemzdire
alapozva éllapitotta meg a jelen jogvitaban érintett aruk tekintetében.

Ami a felperes azon érvét illeti, amely szerint a fellebbezési tanacsnak vizsgdlnia
kellett volna a DIESEL megjelolés leiroképességét a 7., 11. és 21. osztalyokba tartozo
aruk tekintetében, amelyek kozott megtaldlhatok kilonosen a ,motorok”, a
Jtengelykapcsolok és erdatviteli elemek”, a ,mezdgazdasagi eszkozok” és a ,vild-
gité-, flits-, gozfejleszts... vizszolgiltatd... berendezések”, az OHIM-hoz és a
beavatkozéhoz hasonléan meg kell éllapitani, hogy a DIESEL megjelolés meg-
killonboztetéképességének vizsgalatdt azon aruk vonatkozisdban kell elvégezni,
amelyeken a felszélalas alapult.

Emlékeztetni kell arra, hogy a felperes altal megjelolt aruk mind szerepelnek a
kordbbi védjegyek drujegyzékében. Tehat elegendé a megkiilonboztetéképességet a
felperes dltal megjelélt ,vasalok”, ,vasaléhoz valé géztartalyok” és ,vasalédeszkak”
tekintetében vizsgalni, és nincs helye a beavatkozé védjegyének arujegyzékében
szereplé egyéb, de ugyanazon osztalyba tartozé aruk, ugymint a ,gépek” és a
,motorok (a szirazféldi jarmimotorok kivételével)” figyelembevételének.

Meg kell allapitani, hogy a ,diesel” kifejezés, amely tizemanyagot vagy motort jeldl,
egyaltalin nem leird jellegli a ,vasalok”, ,vasalohoz valé goéztartdlyok” és a
wvasalodeszkak” tekintetében. E tekintetben az ElsGfoku Birdsag osztja a fellebbezési
tanacs véleményét, amely szerint a DIESEL védjegyek ezen arukra vonatkoztatva
alapvetéen erds védjegyek, azaz a lényegi elemeket megtartd varidciok, és
modositasok esetén is fennall az Gsszetéveszthetdség.
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Megidllapithat6, hogy a DIESELIT megjel6lés a DIESEL megjel6lés varidcidjanak is
tekinthetd. A gyakorlatban a fogyaszté figyelmét a DIESELIT megjelslésben
felismerhet6 kifejezés — azaz a ,diesel” — fogja felkelteni, és igy a fogyaszté e
megjeldlésnek ugyanazt a fogalmi tartalmat fogja tulajdonitani, mint a kordbbi
védjegyeknek. Ez a megéllapités ugyantgy igaz Olaszorszagban, mint a Kézosség
teriiletének egészén. Az ,it” végzédés hozzdadésa nem elegendé ahhoz, hogy
megsziintesse a fogalmi hasonldsagot, mivel a ,diesel” sz6 domindns a DIESELIT
megjel6lésben. Mésrészrdl, amint azt a fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta meg a
megtdmadott hatdrozat 24. pontjéban, az ,it” végz8désnek a felperes megjelsléséhez
valé hozzdaddsa azt sugallhatja majd a fogyaszténak, hogy kapcsolat van a két
megjeldlés kozott, mivel a DIESELIT megjelolés a DIESEL megjel6lés olasz
verzidjaként is felfoghato.

Kovetkezésképpen meg kell dllapitani, hogy fogalmi szempontbdl szintén fenndll a
hasonlésig az titk6z6 megjeldlések kozott.

Mindezen elemek tekintetében meg kell dllapitani, hogy a kérdéses megjelsiések
kozotti hasonldsag kell6 mértékben jelentés ahhoz, hogy a célkozonség azt gondolja,
hogy az érintett druk ugyanazon véllalkozastél vagy legaldbbis gazdasagilag kapcsolt
vallalkozasoktdl szdrmaznak. A két megjelolés tehat Ssszetéveszthetd.

Ami a felperes azon dllitdsét illeti, hogy a fellebbezési tandcs nem indokolta azon
megallapitdsat, amely szerint a korabbi DIESEL védjegyek nagyfoki megkiilénbéz-
tet6képességgel birnak, elegendd azt megllapitani, hogy a megtimadott hatdrozat
21. pontjébdl viligosan kittinik: a fellebbezési tandcs a jelen jogvitdban érintett aruk
vonatkozésaban megallapitotta a korabbi védjegyek alapvetéen er8s jellegét, mivel
azok sem kozvetve, sem kozvetleniil nem mutatnak fogalmi kapcsolatot az &ltaluk
megjeldlt arukkal. Ez e tekintetben elegendd indokldsnak tekinthetd.
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Masrészrél, ami a felperes azon érvelését illeti, miszerint a fellebbezési tandcs
hibasan vette figyelembe a DIESEL védjegyek ismertségét és hirnevét, meg kell
allapitani, hogy a megtdmadott hatdrozat 12. pontja szerint:

».. [a beavatkozo] megéllapitasai, amelyek a megjel6lés viligméretli hirnevére és
azok, amelyek annak tényleges hasznalatara vonatkoznak, nem relevansak, mivel a
hasznélatrél semmilyen bizonyitékot nem szolgéltattak, és annak igazoldsit a
fellebbezé sem kérte a [40/94/EK rendelet] 43. cikke (2) bekezdésének megfeleléen,
illetve a [beavatkozd] erre vonatkozd bizonyitékot maga sem terjesztett eld.
Kovetkezésképpen az dsszetéveszthetdség vizsgilatanak targydva csak a kozosségi
védjegybejelentésben szereplé megjelolés és a felszélaldsban megjelolt korabbi
védjegy tehetd”.

E megallapitasokbdl vilagosan kitiinik, hogy a fellebbezési tandcs nem volt tekintettel
sem a korabbi DIESEL védjegyek hirnevére, sem azok ismertségére. A felperes ¢érve
tehat alaptalan.

A fentiekre val6 tekintettel a felperes elsé jogalapjat el kell utasitani.

A 40/94/EK rendelet 43. cikk (2) és (3) bekezdéseinek megsértésére hivatkozo, mdsodik
jogalaprol

A felek érvei

A felperes arra hivatkozott, hogy a beavatkozé nem igazolta a korabbi védjegyek
tényleges hasznalatat a kérdéses osztdlyba tartozd arukkal kapcsolatban, és ennek
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megfelelden eleve elutasitand6 lett volna a felszélalds. A védjegy ismertsége
val6jaban a ruhézati cikkek teriiletére korlatozédik.

Az OHIM emlékeztetett arra, hogy a 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3)
bekezdése szerint a kordbbi kozdsségi vagy nemzeti védjegy jogosultja a bejelentd
kérelmére koteles igazolni a hasznélatot. Az OHIM a 40/94/EK rendelet 74. cikke
értelmében a viszonylagos kizérasi okokkal kapcsolatos eljardsok sordn kétve van a
felek Lérelmeiben megjeldlt érvekhez. Ugyanakkor a felperes elmulasztotta
elterjeszteni a széban forgd kérelmet. A joggyakorlat szerint az Elséfokt Birésig
nem vehet figyelembe olyan kérelmet, amelyet a fellebbezési tandcs el6tti
meghallgatison nem terjesztettek el8. A meghallgatas sordn az OHIM emlékeztetett
arra, hogy mivel a kordbbi védjegy lajstromozésa 6ta a 40/94/EK rendelet
43. cikkének (2) bekezdésében rogzitett 6téves idétartam még nem telt el, nem
lehetett kérni a tényleges hasznélat igazoldsat.

A beavatkozé emlékeztetett arra, hogy amennyiben a hasznalatot a felszélalé
magitol nem igazolja, azt kizdrdlag az ellenérdekdi fél kérelme esetén kotelezd
megtenni, amelynek elSterjesztésére a jelen esetben nem keriilt sor. Mindezek
ellenére sem kérhette volna a felperes a hasznalat igazolasat az 1999. aprilis 27-én
lajstromozott DIESEL kozosségi védjegy tekintetében, mivel a fent emlitett 6téves
hataridé még nem telt el.

Az Elséfoku Birésag allaspontja

Emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése
értelmében — amennyiben a kordbbi védjegyet a kozosségi védjegybejelentés
meghirdetésének napjandl legaldbb 6t évvel kordbban lajstromoztik — a bejelentd
kérelmére a kordbbi védjegy felszdlalé jogosultjanak igazolnia kell a kozosségi
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védjegy tényleges haszndlatat a felszolalasban megjelolt arukkal vagy szolgaltatd-
sokkal kapcsolatban a Kozosség teriiletén a kozosségi védjegybejelentés kozzétételét
megel6z6 6t évben, illetve ennek hidnydban kelléképpen igazolnia kell a hasznalat
elmaradasat. Ugyanezen cikk (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést kell alkalmazni a
korabbi nemzeti védjegyekre is, azzal az eltéréssel, hogy a Kozosségben vald
hasznalaton az abban a tagallamban val6 hasznélatot kell érteni, amelyben a kordbbi
nemzeti védjegy oltalom alatt all.

A jelen esetben a kordbbi kozosségi védjegyet 1999. aprilis 27-én és a kordbbi
nemzeti védjegyet 1996. augusztus 23-dn lajstromoztdk, amig a DIESELIT
megjelolés kozosségi védjegyként torténd bejelentését 1999. julius 12-én tették
kozzé. Meg kell tehat allapitani, hogy az 6téves hatdridé még nem telt el ebben az
idépontban sem a korabbi kézosségi, sem a kordbbi nemzeti védjegy tekintetében.
Ebbél kovetkezik, hogy a tényleges haszndlat igazolasat még nem lehetett kérni, és a
korabbi védjegyek hasznalatat vélelmezni kellett.

Kovetkezésképpen a felperes masodik jogalapjit el kell utasitani.

A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértésére hivatkozo, harmadik
jogalaprol

A felperes masodlagos jelleggel hivatkozott arra, hogy a DIESEL megjelélés
lajstromozasa kozosségi védjegyként a 11. és 21. druosztaly tekintetében, illetve
nemzeti védjegyként a 7. druosztaly tekintetében feltétlen kizard okba iitkézott.
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Meg kell emliteni, hogy a felperes a felszélalasi eljaras keretében nem hivatkozhat
arra, hogy az OHMI vagy a nemzeti hivatal valamely megjelolést feltétlen kizaré
okok ellenére lajstromozott. Emlékeztetni kell arra, a 40/94/EK rendelet 7. cikkében
emlitett feltétlen kizdré okok fennalldsdt nem kell vizsgalni a felszélaldsi eljards
sordn, és ez a cikk nem szerepel azok kozétt, amelyek alapjén a megtdmadott
hatdrozat jogszertiségét el kell birdlni (az Elséfoku Birésag T-224/01. sz., Durferrit
kontra OHIM és Kolene [NU-TRIDE] figyben 2003. 4prilis 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., II-1589. 0.] 72. és 75. pontja). Ha a felperes szerint a DIESEL védjegyet
a 40/94/EK rendelet 7. cikkével ellentétes médon lajstromoztak, ezen rendelet
51. cikke alapjan torlés iranti kérelmet kellett volna elSterjesztenie a korabbi
kozdsségi védjeggyel szemben. Ezenkiviil valamely megjel6lés nemzeti védjegyként
tortént lajstromozdsdnak érvényessége nem vonhaté kétségbe kozosségi védjegy
lajstromozésdra iranyulé eljdrds keretében, csakis kizérélag az adott tagdllamban
kezdeményezett torlési eljards sorén (az Elséfokd Biréség T-6/01. sz, Matratzen
Concord kontra OHMI és Hukla Germany [MATRATZEN] iigyben 2002. oktéber
23-4n hozott itéletének [EBHT 2002., II-4335. 0.] 55. pontja).

A felperes harmadik jogalapjat tehét el kell utasitani.

Ilyen koriilmények kozott a keresetet a maga egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

Az Elséfokd Birdsdg eljarasi szabalyzata 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfokd
Bir6sag a pervesztes felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.
A felperest, mivel pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozé kérelmének megfeleléen
kételezni kell az ez utébbiak részérdl felmeriilt koltségek viselésére.

II - 1912
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A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (negyedik tandcs)

a kévetkez6képpen hatarozott:

1) A keresetet elutasitja.

2) A felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Legal Tiili Vilaras

Kihirdetve Luxembourgban a 2004. janius 30-i nyilvdnos {ilésen.

H. Jung

hivatalvezeté

H. Legal

elnok
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