KAUL KONTRA OHIM - BAYER (ARCOL)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (negyedik tanacs)
2004. november 10.”

A T-164/02. sz. gyben,

a Kaul GmbH (székhelye: Elmshorn [Németorszag], képviselik: G. Wiirtenberger és
R. Kunze iigyvédek)

felperesnek

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

alperes ellen,

a masik fél az OHIM fellebbezési tanicsa elétti eljarasban:

a Bayer AG (székhelye: Leverkusen [Németorszag)),

* Az clidrds nyelve. német.
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az OHIM harmadik fellebbezési tandcsdnak 2002. mércius 4-i (R 782/2000-3. sz.
tigy), a Kaul GmbH és a Bayer AG kozotti felszolalési eljards iigyében hozott
hatrozata ellen benyujtott keresete tdrgyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA
(negyedik tandcs),

tagjai: H. Legal elnok, M. Vilaras és 1. Wiszniewska-Biatecka birdk,

hivatalvezeté: D. Christensen tanacsos,

tekintettel az frasbeli szakaszra és a 2004. junius 30-i tArgyalasra,

meghozta a kovetkezd

itéletet

A tényallas

1996. prilis 3-4n az Atlantic Ritchfield térsasdg (Atlantic Ritchfield Co.) a kdzdsségi
védjegyrél sz6lé, 1993. december 20-i 40/94/EK médositott tandcsi rendelet
(HL 1994. L 11., 1. o, magyar nyelvii kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. 0.)
alapjan Lkozosségi védjegybejelentést nyGjtott be a Belsd Piaci Harmonizdcids
Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési mintak) (a tovabbiakban: OHIM).
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A lajstromoztatni kivant védjegy az ARCOL szémegjelolés volt.

A bejelentést a védjegyekkel elldthaté termékek és szolgaltatisok nemzetkozi
osztdlyozdsira vonatkozd, feliilvizsgdlt és médositott, 1957. junius 15-i Nizzai
Megéllapodds szerinti 1., 17., és 20. osztalyba tartozé arukkal kapcsolatban tették. Az
1. osztdlyba tartozé druk kozott taldlhatéak meg a kévetkezé aruk: ,élelmiszerek
tartdsitdsdra szolgal6 vegyszerek”.

A bejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 1998. julius 20-i szaméban tették kozzé.

1998. oktdéber 20-4n a felperes felszélalt a 40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése
alapjan a védjegy lajstromozdsdval szemben az 1. osztalyba tartozé ,élelmiszerek
tartositdsdra szolgdlo vegyszerek” vonatkozdsaban. A felszélalds egy korabbi, 1998.
februdr 24-én a 49106. szdm alatt lajstromozott kozosségi védjegyen alapult. E
kordbbi védjegy a CAPOL szébeli megjeldlésbdl all, és az 1. osztalyba tartozé
»€lelmiszerek tartésitaséra szolgal6 vegyszerekre, tudniillik késztermékek, kiilondsen
cukrdszipari termékek tartositisira és fagyasztdsira szolgilé nyersanyagokra”
vonatkozik. A felszdlaldsa alitamasztdséra a felperes a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjdban taldlhat6 viszonylagos kizaré okra hivatkozott.

2000. jianius 30-i, a felszdlaldst elutasité hatdrozataban a felszélaldsi osztily
lényegében vgy itélte meg, hogy még ha el is fogadhat6 az druk azonossiga, a
kérdéses megjelolések kozott mindennemii dsszetéveszthetSség kizart vizudlis és
hangzésbeli eltéréseik miatt.

2000. julius 24-én a felperes a 40/94 rendelet 59. cikke alapjan fellebbezett a
felszolaldsi osztaly hatérozata ellen.
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2000. jiilius 17-i, 2000. jilius 24-én kézbesitett levelében a Bayer tarsasig (Bayer AG)
tajékoztatta az OHIM-ot arrél, hogy az Atlantic Richfield Co. éltal benydjtott
ARCOL védjegy lajstromozas irdnti kérelem részére dtruhdzdsra keriilt. Az dtruhdzés
tényét 2000. november 17-én bejegyezték a kozosségi védjegyek lajstromaba a 40/94
rendelet 17. cikkének (5) bekezdése és 24. cikke alapjan.

2000. oktéber 30-4n a felperes az OHIM részére, a 40/94 rendelet 59. cikkének
megfeleléen benytjtott beadvényiban el6adta a fellebbezésének alapjaul szolgalo
okokat.

Az OHIM harmadik fellebbezési tanicsa 2002. mércius 4-i hatdrozatiban (a
tovabbiakban: megtimadott hatdrozat), melyr8l a felperest 2002. marcius 25-én
értesitette, a fellebbezést elutasitotta. A fellebbezési tandcs lényegében tgy itélte
meg, hogy nem vehetd figyelembe a kordbbi védjegy dllitélagos, kozismertségébol
fakadé magas fokd megkiilonboztetd képessége, mivel a felperes erre a tényre a
fellebbezési szakaszban hivatkozott. A fellebbezési tanécs egyébként tgy latta, hogy a
felperes nem is annyira Gj érvre hivatkozott, hanem inkébb felszélaldsa jogalapjat
véltoztatta meg a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjéra hivatkozdssal,
mely a kozismert védjegyekre vonatkozik. Egyébként a fellebbezési tandcs vigy itélte
meg, hogy az druk azonossiga ellenére a kérdéses szobeli megjelélések kozott nem
4ll fenn az Gsszetévesztés veszélye, tekintettel a vizudlisan és hangzésban érzékelhetd
kitlonbségekre, az érintett druk piacanak igen kiilonleges jellegére és a fent nevezett
aruk jellegzetes fogyasztojanak valdszintisithet6 szakértelmére.

Az eljards és a felek kérelmei

A felperes az Els6foki Birésig Hivataldhoz 2002. méjus 24-én benyujtott
keresetlevelével a jelen keresetet terjeszti el6. Az OHIM vélaszbeadvanyat 2002.
oktéber 16-4n nytjtotta be az Elséfokua Birésag Hivatalahoz.
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A felperes 2002. november 7-i, az Els6fokd Birésag Hivatalahoz benytijtott levelében
az Elsofoku Birésag eljarasi szabalyzata 135. cikkének 2. §-a alapjan viszonvalasz
benyutjtasinak engedélyezését kérte.

2002. november 20-én az Elséfoku Birésag (negyedik tanics) dgy hatarozott, hogy a
masodik beadvanyvaltés sziikségtelen, mivel a felperesnek a szébeli szakasz soran
lehetdsége lesz jogalapjai és érvei részletes kifejtésére és az OHIM vélaszara
viszonvilaszt adni.

Az el6add bird jelentése alapjan az Elséfoku Birésag (negyedik tandcs) ugy
hatérozott, hogy megnyitja a szébeli szakaszt.

A felek szébeli el6terjesztéseit és az Elséfokd Birdsag kérdéseire adott vilaszaikat a
2004. junius 30-i nyilvdnos targyalds sordan meghallgattak.

A felperes azt kéri, hogy az Elséfoku Birésag:

— helyezze hatdlyon kiviil a megtdmadott hatarozatot;

— kotelezze az OHIM-ot a kéltségek viselésére.
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Az OHIM azt kéri, hogy az Els6fokt Birosag:

— utasitsa el a keresetet;

— kotelezze a felperest a koltségek viselésére.

Indokolas

Keresete aldtdmasztésara a felperes lényegében négy jogalapra hivatkozik, melyeket,
ebben a sorrendben, elészor az éltala a fellebbezési tandcs elé benyujtott
bizonyitékok megvizsgildséval kapcsolatos kotelezettség megsértésére, mdasodszor
a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére, harmadszor a
tagallamokban elfogadott eljardsjogi alapelvek és az OHIM eldtti eljarasra
alkalmazand6 szabilyok megsériésére és negyedszer az indokoldsi kételezettség
megsértésére alapit.

Elészér is az els§ jogalapot kell megvizsgalni.

A felek érvei

A felperes szerint a fellebbezési tandcs azon megallapitdsa, mely szerint a felszélaldsi
eljaras lezarasat kovetden, a fellebbezési tandcs el6tt hivatkozott j tények mdr nem
elfogadhatéak, a fellebbezési tanécsok feladaténak téves értelmezésébdl kovetkezik.
Ezzel ellentétben a fellebbezési tanics eldtti eljardst inkabb egy ténybeli vizsgélatot
lefolytaté masodfoknak Lell tekinteni, melynek keretében a felek dj tényekre
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hivatkozhatnak. Kovetkezésképpen a fellebbezési tanics az Gsszetéveszthetdség
vizsgdlatdnal helyteleniil utasitotta el azon, a felperes altal 2000. oktéber 30-an
benyujtott beadvanyiban foglalt - a felperes iigyvezetSjének eskii alatt tett
nyilatkozatdbdl és iigyfeleinek listdjabol 4ll6 — bizonyitékoknak vizsgalatat, amelyek
a CAPOL korabbi védjegy magas foki megkiilénboztetd képességére vonatkoznak.
Az OHIM ezzel korldtozta a felperesnek a meghallgatashoz valé jogat.

Mindent egybevetve és az OHIM llitésaival szemben a felperes semmiképpen sem
cserélte fel felszélalisdnak alapjat, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjit ugyanazon rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjaval. A 2000.
oktéber 30-i beadvanyban benyuijtott iratok célja nem tj tények ismertetése volt,
hanem inkdbb a felszolaldsi eljards alatt mar kifejtett érvek kiegészitése.

Az OHIM azt valaszolja, hogy a felperes allaspontja a 40/94 rendelet dltal létrehozott
és a fellebbezési tandcs ,dllandé itélkezési gyakorlata” révén alkalmazott jogvédelmi
rendszer helytelen értelmezésén alapul. A fellebbezési tanicsot a felszélaldsi
osztdlyhoz képest jellemz6 funkciondlis folyamatossignak az a koévetkezménye,
hogy nem elegendé fellebbezéssel élni ahhoz, hogy a fél mentesiiljén a felszolalési
osztdly el6tt megindult hatdridék elmulasztasdnak kévetkezményei alél. Az OHIM
agy érvel tehdt, hogy néhany kivételtsl eltekintve a fellebbezési tandcsok elutasitjdk
Uj tények figyelembevételét, ha azokat nem hataridén beliil nytjtottak be.

Marpedig a felperesnek az élelmiszerek tartdsitédséra szolgalé vegyi készitmények
piacdn valé vezet§ szerepére és a CAPOL védjegynek az érintett visarlokozonség
koérében valo kozismertségére elészor a fellebbezési tandcs elétt hivatkoztak. Itt tehat
Uj tényekrdl, s6t, amennyiben a felperes a ,kozismert” kifejezést alkalmazza, a
felsz6lalds jogalapjanak a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjara valé
megvaltoztatisarol van szé.
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Egyébként az OHIM azon a véleményen van, hogy a felperes piaci helyzetének és
védjegye megkillonboztetd képessége viszonylagos alatdmasztésénak figyelembeveé-
tele nem lett volna elegendd az dsszetéveszthetOség megallapitasdhoz.

Az Elsdfoki Birdsdg dlldspontja

Elészor is meg kell jegyezni, hogy a felperes 4ltal a fellebbezési tandcs elStt
benyujtott tényelemek a felperes tigyvezet8jének eskii alatt tett nyilatkozatdbol és a
felperes iizletfeleinek listajabol allnak.

Ezeket a felperes védjegye hasznalatdnak mértékére vonatkozé iratokat a felperes a
felszolalési osztaly el6tt méar Lifejtett azon, akkor csupén a felperesi védjegy leir6
jellegének hianyaval kapcsolatos kijelentésekre alapitott érvelése alitdmasztdsdra
nyjtotta be, mely szerint e védjegy magas foki megkiilonboztetd képességgel bir, és
ezen okbdl nagyobb védelemben kell részesiteni.

A megtamadott hatirozat 10-12. pontjéban a fellebbezési tandcs, majd vélasz-
beadvényénak 30. pontjdban az OHIM megillapitotta, hogy udjabb tények
bemutatésa nem vehetd figyelembe, mivel azok a felszélaldsi osztdly dltal
meghatérozott hatarid6k lejarta utdn keriiltek benyujtésra.

Mindazondltal meg kell 4llapitani, hogy ez az éllaspont nem &ll &sszhangban az
OHIM férumai kozotti funkcionalis folytonossaggal, amely az Els6foku Birésag dltal
megerGsitésre keriilt mind az ex parte eljarast (az Elsfoka Birdsdg T-163/98. sz.,
Procter & Gamble kontra OHIM [BABY-DRY] iigyben 1999. jilius 8-4n hozott
itéletének [EBHT 1999., 1I-2383. o.] 38-44. pontja, melyet ebben a részében a
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Birosag C-383/99. P. sz, Procter & Gamble kontra OHIM [BABY-DRY] iigyben
2001. szeptember 20-dn hozott itélete [EBHT 2001., I-6251. o.] helyben hagyott, és
az Elséfoli Birésdg T-63/01. sz., Procter & Gamble kontra OHIM [egy szappan
formdja] tigyben 2002. december 12-én hozott itéletének [EBHT 2002., 11-5255. 0.]
21. pontja), mind az inter partes eljarést illeten (az Els6folkd Birésag T-308/01. sz.,
Henkel kontra OHIM-LHS [UK] [KLEENCARE] iigyben 2003. szeptember 23-an
hozott itéletének [EBHT 2003, 11-3253. 0.] 24-32. pontja).

Az Els6foka Birésdg ugyanis dgy itélte meg, hogy az OHIM férumai kézotti
funkciondlis folytonossdgbdl kévetkezik, hogy a kézosségi védjegyrél szolé 40/94
rendelet 74. cikke (1) bekezdése végének alkalmazasi kérében a fellebbezési
tandcsnak a hatdrozatdt az érintett fél dltal akar az elsé fokon dontd férum elétti
eljdrasban, akir — a 74. cikk (2) bekezdésének fenntartisival — a fellebbezési
eljdrdsban elGterjesztett, valamennyi ténybeli és jogi elemre kell alapitania (a fent
hivatkozott KLEENCARE-itélet 32. pontja). [gy — ellentéthen azzal, amit az OHIM
az inter partes eljardsra hivatkozéssal allit — az OHIM kiilonb6z6 férumai kozotti
funkciondlis folytonossaghdl nem kovetkezik, hogy az a fél, amelyik az els§ fokon
dontd forum el6tt nem terjesztett elé egy adott ténybeli vagy jogi elemet az e férum
dltal kitdzott hatdridén beliil, a 40/94 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése alapjin a
fellebbezési tandcs elétt nem hivatkozhat erre az elemre. Eppen ellenkezéleg, a
funkciondlis folytonossag azzal a kovetkezménnyel jar, hogy az ilyen fél felhozhatja
az emlitett elemeket a fellebbezési tandcs elétt, feltéve hogy az e forum elétti
eljardsban tiszteletben tartja a 40/94 rendelet 74. cikkének (2) bekezdését.

Kovetkezésképpen, jelen tigyben, mivel a vitatott ténybeli bizonyitékok a 40/94
rendelet 74. cikke (2) bekezdésének értelmében nem keriiltek késedelmesen
benyujtasra, hanem azok 2000. okt6ber 30-dn a felperes 4ltal a fellebbezési tandcs
elé benyujtott beadviny mellékleteként, azaz a 40/94 rendelet 59. cikkében
meghatdrozott négy hénapos hataridén beliil keriiltek csatolasra, ez ut6bbi forum
nem utasithatta volna el ezeknek az elemeknek a figyelembevételét.

Egyébkeént a fellebbezési tandcs azzal, hogy 4tveszi a védjegy lajstromozisat kérd fél
2000. december 27-i beadvinydban megfogalmazott azon llitdsit, mely szerint a
felperes valdjaban azt kivinja bizonyitani, hogy védjegye egy hires vagy kézismert
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védjegy, mésodlagosan azt 4llitja a megtdmadott hatdrozat 13. pontjiban, hogy a
felperes felszolalisanak jogalapjat a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjérél ugyanezen rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjira cserélte.

Az Els6foku Birésag tigy itéli meg, hogy ez a mdsodlagos érvelés nem helytalld.

A felperes ugyanis az eljaras egyik szakaszdban sem dllitotta, hogy felszolaldsit a
40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjdn kivilli rendelkezésre alapitja.
Ezzel ellentétben a felperes mér a felszolaldsi osztdly elétti eljdrdsban, majd a
fellebbezési tanacs el6tt is e jogalapra hivatkozott védjegye magas fokd meg-
killonboztetd képességénél és a Birésignak e megéllapitds helytallésdgdval
kapcsolatos itélkezési gyakorlatirél a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja szerinti 8sszetéveszthet6ség megitélése kapcsén.

A fenti megéllapitisok Gsszességébdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs a 40/94
rendelet 74. cikkének megsértése nélkiil nem utasithatta el a korabbi védjegynek a
piacon valé hasznélatabol fakads, a felperes dltal megallapitani kovetelt, e védjegy
magas fokit megkiilonboztet§ képességének bizonyitiséra iranyuld, a felperes éltal
2000. oktéber 30-i beadvanyaban bemutatott bizonyitékok vizsgélatat.

Mivel pedig az itélkezési gyakorlat szerint az 6sszetéveszthetéség anndl nagyobb
mértékdi, minél jelentdsebb a kordbbi védjegy megkiilonboztets képessége, azok a
védjegyek, amelyek Snmagukban vagy piaci ismertségiiknél fogva erdteljes meg-
killsnboztetd képességgel rendelkeznek, kiterjedtebb oltalmat élveznek védjegyként,
mint azok, amelyek gyengébb megkillonboztetd képességgel rendelkeznek. Ezért a
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védjegyek kozotti alacsony foku hasonldsag ellenére fenndllhat az Gsszetévesztés
veszélye, amennyiben a veliik ellatott aruk vagy szolgaltatasok hasonlésiga nagy, és a
korédbbi védjegy megkiilonbozets képessége erds (lasd a Birésag C-342/97. sz., Lloyd
Schuhfabrik Meyer iigyben 1999. jinius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999,
1-3819. 0.] 20. és 21. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Igy amennyiben a fellebbezési tanics az alapligyben azt allapitotta meg, hogy az
iitk6zé megjelolések altal jelolt termékek azonosak, és e megjeldlések kozott a
hasonlésdg bizonyos elemei fellelhet6k, nem itélhetett volna az osszetévesztés
veszélyének fennallasardl, ahogyan tette, anélkiil hogy figyelembe vette volna az
értékeléshez sziikséges valamennyi elemet, melyek kozott a felperes ltal bemutatott
azon elemek is szerepelnek, melyek a korabbi védjegy magas fokd megkiilonboztetd
képességére iranyulnak.

Ebbdl az kévetkezik, hogy a fellebbezési tandcs azzal, hogy elmulasztotta a felperes
dltal el6tte bemutatott elemek figyelembevételét, nem tett eleget a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, az OsszetéveszthetSség vizsgalata
keretében 6t terheld kotelezettségeknek. Az Elséfoku Biréségnak nem feladata, hogy
az OHIM helyett értékelje a széban forgé bizonyitékokat, ennek elvégzése az OHIM
feladata. Kovetkezésképpen a megtamadott hatérozatot hatalyon kiviil kell helyezni,
anélkiil hogy donteni kellene a tovabbi jogalapokrdl.

A Loltségekrdl

Az eljdrasi szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfoki Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az alperes
pervesztes lett, a felperes kérelmének megfeleléen kotelezni kell a koltségek
viselésére.
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A fenti indokok alapjén,

AZ ELSOFOKU BIROSAG (negyedik tanécs)

a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) harmadik fellebbezési tanacsanak 2002. marcius 4-i (R 782/2000-
3. sz. ligy) hatarozatat hatalyon kiviil helyezi.

2) Az OHIM-ot kotelezi a koltségek viselésére,

Legal Vilaras Wiszniewska-Bialecka

Kihirdetve Luxembourgban, a 2004. november 10-i nyilvinos iilésen.

H. Jung H. Legal

hivatalvezet6 elnék
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