2007. 02. 06-1 ITELET — T-477/04. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (els6 tanécs)
2007. februar 6."

A T-477/04. sz. tigyben,

az Aktieselskabet af 21. november 2001 (székhelye: Brande [Ddnia], képviseli:
C. Barret Christiansen ligyvéd)

felperesnek

a Bels6é Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviselik: S. Laitinen és G. Schneider, meghatalmazotti minéségben)

alperes ellen,

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

* Az eljards nyelve: angol.
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a TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (székhelye: Toki6é [Japan], képviseli:
A. Norris barrister),

az OHIM elsé fellebbezési tandcsa dltal 2004. oktéber 7-én, a TDK Kabushiki Kaisha
(TDK Corp.) és az Aktieselskabet af 21. november 2001 kozotti felszélalas tigyében,
hozott hatarozat (R-364/2003-1. sz. iigy) ellen benyujtott keresete tirgyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA
(els6 tanacs),

tagjai: R. Garcia-Valdecasas elnok, J. D. Cooke és 1. Labucka birak,

hivatalvezet: B. Pastor hivatalvezet6-helyettes,

tekintettel az Elséfokd Bir6sdg Hivataldhoz 2004. december 14-én benydjtott
keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Elséfoku Birdésag Hivataldhoz 2005. aprilis 18-dn
benyujtott vilaszbeadvanyara,

tekintettel a beavatkozénak az Elséfoku Birdsag Hivataldhoz 2005. aprilis 18-an
benyujtott valaszbeadvanyara,

a 2006. szeptember 13-i targyalast kovetben,
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meghozta a kovetkezé

itéletet

A jogvita el6zményei

1999. juinius 21-én a felperes a kozosségi védjegyrdl széld, 1993. december 20-i
40/94/EK tanécsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o.; magyar nyelvlii kiilonkiadas
17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjan kozosségi védjegybejelentést tett a Belsé Piaci
Harmonizaciés Hivatalnal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy a TDK szémegjelolés volt. A bejelentést a
védjegyekkel ellathaté termékek és szolgdltatisok nemzetkozi osztilyozdsara
vonatkozd, felillvizsgalt és mddositott, 1957. jinius 15-i Nizzai Megéllapodas
szerinti 25. osztilyba tartozé drukkal kapcsolatban tették, az aldbbi leirdssal:
sruhazati cikkek, cip6k, kalaparuk”. A védjegybejelentést a Kozosségi védjegyértesitd
8/2000. szamdban tették kozzé, 2000. januar 24-én.

2000. aprilis 25-én a TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) felszélalt a bejelentett
védjegy lajstromozasaval szemben.

A felszolalas egy korabbi kozosségi védjegyen, valamint 35 korabbi nemzeti
védjegyen alapult, amelyek a 9. osztalyba tartozé aruk (f6ként a ,hangok vagy
képek rogzitésére, tovabbitasira, masolasara szolgdlé készulékek”) tekintetében
keriiltek lajstromozasra.
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A széban forgé korabbi védjegy a TDK szévédjegy, illetve az alabbi szo- és abras
védjegy:

STDK

Felszolalasa alatamasztdsaul a felperes a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjara és 8. cikkének (5) bekezdésére hivatkozott. A felszdlaldst a bejelentett
védjegy arujegyzékében szereplé valamennyi aruval és szolgaltatassal kapcsolatban
tette. Kordbbi védjegyei j6 hirnevének megallapitdsa céljabdl a beavatkozé — A-tdl R-
ig jelolt — mellékleteket nyujtott be.

2003. marcius 28-i hatarozataval a felszélalasi osztaly megallapitotta, hogy a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak értelmében nem 4ll fenn az
Osszetévesztés veszélye. Ugyanakkor a rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapjan
helyt adott a felszélalasnak, és elutasitotta a kozosségi védjegybejelentést.

2003. majus 27-én a felperes a 40/94 rendelet 57—62. cikke alapjan fellebbezést
nyujtott be fenti hatarozat ellen.

2004. oktéber 7-i hatdrozataval (R 364/2003-1. sz. {igy; a tovabbiakban: megtamadott
hatarozat) az OHIM elsé fellebbezési tanacsa elutasitotta a felperes édltal benydjtott
fellebbezést, és ezzel megerésitette a felszoélalasi osztaly hatarozatat.
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A felek kérelmei

A felperes azt kéri, hogy az Els6foku Birdsag:

— helyezze hatalyon kiviil a megtdmadott hatarozatot;

— az OHIM-ot kételezze a koltségek viselésére.

Az OHIM és a beavatkozé azt kéri, hogy az Elséfokd Birdsag:

— utasitsa el keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

Indokolas

A felek érvei

A felperes érvei

Keresete alatamasztasaul a felperes egyetlen, a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdé-
sének megsértésébdl eredd jogalapra hivatkozik.
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A felperes elsédlegesen tgy véli, hogy a beavatkozé nem bizonyitotta, hogy a korabbi
védjegyek megkiilonbozteté képességgel vagy jé hirnévvel rendelkeznek, amely a
40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésében értelmében nyujtott kiterjedt oltalomra
jogositand Gket.

Ezzel kapcsolatban a felperes azt allitja, hogy a beavatkozé dltal a korabbi védjegye j6
hirnevének bizonyitasa végett benyujtott mellékletek nem birnak bizonyité erével. A
beavatkozé altal benyujtott piackutatist (O melléklet) kozvetlentl az 1995-6s,
goteborgi atlétikai vilagbajnoksagot kovetSen, vagyis évekkel a széban forgé
védjegybejelentés benyujtisat megel6zéen végezték. Ennélfogva lehetséges, hogy a
korabbi védjegyek ismertsége hamar csokkent a kozonség korében. A felperes ehhez
hozzateszi, hogy a széban forgé piackutatds, amelyet a beavatkozé rendelt meg, nem
tekinthet6 fiiggetlen piackutatissal azonos mértékben megbizhaténak. A targyalas
soran a felperes kiemelte, hogy az O melléklet nem tiintette fel a megkérdezett
személyek mintacsoportjat, sem a széban forgé vilagbajnoksagon jelen 1évé
személyek szamat, tovabba nem vett tekintetbe bizonyos tipusi valaszokat. A
felperes hozzatette, hogy a beavatkoz6 az emlitett O mellékletbdl egyértelmiien
téves, mert a mellékletben nem szerepldé kovetkeztetéseket vont le, amely szerint a
korabbi védjegyek ismertsége a német, a svéd és a brit népesség korében a 85 %-ot is
eléri.

A felperes ugyancsak hangsulyozza, hogy az OHIM allandé gyakorlata értelmében
kizarélag a nagyon intenziv marketing tudja a védjegyeket megkiilonboztetd
képességgel felruhazni, vagy képes a védjegyek jo hirnevéhez hozzajarulni. Marpedig
a beavatkozé éltal benyujtott mellékletek, noha bizonyitjdk a védjegy egyes unios
orszdgokban, az aruk adott kategéridja tekintetében valé hasznilatat, nem tesznek
eleget a védjegyeknek az érintett fogyasztok korében megszerzett jé hirnevének a
meghatarozasara a Birdsag altal el6irt feltételeknek (a Birésag C-375/97. sz., General
Motors iigyben 1999. szeptember 14-én hozott itéletének [EBHT 1999., I-5421. o.]
26. és 27. pontja).
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Nem szabad tovabba megfeledkezni arrél, hogy a beavatkozé altal igazolt
marketingkiaddsok a Kozosség teriiletének nagy részén oszlanak el. Igy az
A-R melléklet képes azt bizonyitani, hogy a korabbi védjegyeket meghatirozott
idészakban a kozosségi terillet nagy részén haszndltik, és e védjegyek média-
szereplés és szponzordlds targyat képezték, ugyanakkor nem képesek azt aldtd-
masztani, hogy a széban forgé korabbi védjegyek megkiilonboztets képességre tettek
szert, illetve intenziv vagy tartés j6 hirnevet szereztek.

A targyalas sordn az Els6fokd Birdsag kérdésére adott valaszdban a felperes
elismerte, hogy az A-R mellékletet Osszességében kell vizsgalni. Ugy vélte
ugyanakkor, hogy a mellékletek ebben az esetben sem lennének alkalmasak a
kordbbi védjegyeknek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti j6
hirnevének a megallapitasara.

A felperes egyébirant gy véli, hogy — még ha feltételezziik is, hogy a korabbi
védjegyek megkiilonboztetd képessége vagy jé hirneve megallapitast nyer — a 40/94
rendelet 8. cikke (5) bekezdésének tovabbi alkalmazisi feltételei nem teljesiilnek.

Ezzel kapcsolatban a felperes azt allitia mindenekel6tt, hogy a beavatkozé nem
bizonyitotta a korabbi védjegyek megkiilonbozteté képességének vagy jé hirnevének
tisztességtelen kihasznalasat vagy az e védjegyeket ért sérelmet és a beavatkozé altal
emiatt elszenvedett kart.

A beavatkozé altal benyujtott mellékletek alapjan tgy tiinik, hogy a beavatkozé az
altala forgalmazott aruk széles korét szakképzett vasarlékozonség, vagyis az orvosi
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vagy ipari agazat szakértéi szamdra terjeszti, olyan teriileten tehat, ahol a felperes
arui sem marketing, sem értékesités targyat nem képezik. Noha egyes aruit a
beavatkoz6 a nagykozonség végsé fogyasztéi korében forgalmazza, a felperes arui
mas tipust boltokban keriilnek forgalmazésra.

Az a koriilmény, hogy a beavatkozé bizonyos ruhdzati termékeken mar feltiintette a
széban forgd kordbbi védjegyeket, nem képes a fenti értékelést mddositani, mivel a
védjegy emlitett feltiintetése kizardlag a sportolék rajtszaman vagy mds (pl. Adidas)
markdju pélén tortént. Ilyen koriilmények kozott a kordbbi védjegyek a véasarlok
tudataban nem képesek ruhdzati cikkekkel kapcsolatot teremteni, a vasarlok csakis a
reklamkampanyokkal vagy a szponzori tevékenységgel hozzak kapcsolatba Sket.

Ilyen koriilmények kozott a felperes agy véli, hogy azon kizarélagos joga, amellyel a
TDK védjegyet csupan ,ruhdzati cikkek, cip8k, kalaparuk” tekintetében hasznalhatja,
nem jarhat azzal a lehetéséggel, hogy a korabbi védjegyek megkiilonboztetd
képességét vagy jé hirnevét tisztességteleniil kihaszndlja, illetve hogy a beavatkozé
marketingteriileten kifejtett eréfeszitései révén elényhoz jut.

A beavatkozé altal elSterjesztett érvvel kapcsolatban, miszerint a TDK védjegy
felperes altal torténé hasznalata negativ hatdssal van ra, és a fogyaszték a
beavatkozét a felperessel fogjak kapcsolatba hozni, a felperes azt valaszolja, hogy a
beavatkozé a széban forgé védjegyeket kizardlag — jellegiik és hasznalatuk
vonatkozdsiban — a bejelentett védjeggyel megjelolt aruktdl egészen eltérd aruk
tekintetében hasznalja. Az aruk elosztéhalézata, az eladas helye és a hasznilat is
jelentésen kiilonbozik, ugyanakkor a verseny fogalmai szerint az aruk kozott nem all
fenn kiegészité jelleg. Kovetkezésképpen egyaltalan nincs szé képzettarsitasrol,
vagyis a felperes szamara lehetetlen, hogy a korabbi védjegyek allitélagos
megkiilonboztets képességét vagy jé hirnevét tisztességteleniil kihasznalja.
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A beavatkoz6 azon érvével kapcsolatban, miszerint ezt a jé hirnevet csékkentheti a
korabbi védjegyek felhiguldsa vagy a TDK védjegy rossz minéségii aruk tekintetében
torténé hasznélata, a felperes — anélkill, hogy az ellen tiltakozni tudna — azt
vélaszolja, hogy ez az érv nem megalapozott. Allaspontja szerint a fogyasztok tisztan
meg tudjak killonboztetni egymdstdl a széban forgd védjegyeket. Rdaddsul a felperes
arra hivatkozik, hogy kizarélag luxus mindségl arukat értékesit, és topmodelleket
felvonultat6, rangos reklamokban hirdet. Altaldnossigban a bejelentett védjeggyel
megjeldlt aruk egyéltalan nem keltenek negativ vagy karos képet.

Végezetiil a felperes ratér az A—R mellékletre. Ezek szerint a beavatkozé dltal
benytjtott egyes mellékletek nem bizonyitjdk a TDK megjel6lés védjegyként torténd
hasznalatat. Egyébirant a korabbi védjegyek hasznalatinak intenzitisa csekélyebb,
mint amelyet a beavatkozé tulajdonit neki. A targyalas soran a felperes tobbek kozott
arra hivatkozott, hogy a mellékletekben nem szerepel 6sszegszeriien a beavatkozé-
nak a széban forgé arukra vonatkozé eladasi volumene, sem az éltala marketingre és
szponzoralasra forditott Gsszeg. Marpedig ezen informacidk alapvetd fontossiguiak.

Az OHIM érvei

Az OHIM mindenekel6tt emlékeztet arra, hogy a fellebbezési tandacs kimondta, hogy
a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alkalmazhaté, és a beavatkozé altal
benyujtott bizonyitékok alapjan megallapitotta, hogy a beavatkozé alatamasztotta a
megtdmadott hatdrozat 29. pontjaban foglalt tényeket (l4sd aldbb az 53. pontot). A
fellebbezés tandcs ennek alapjan a megtimadott hatdrozat 31. és 32. pontjidban
foglalt megallapitasokra juthatott, amelyek szerint, amint azt a felszolalasi osztaly
megallapitotta, a beavatkozé korabbi védjegyei a 40/94 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése révén nyujtott kiterjedt oltalomra jogosultak, és jé hirneviiknél fogva
jelentés megkiilonboztetd képességgel rendelkeznek.
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Az OHIM fenntartja, hogy a fellebbezési tanacs korabbi védjegyek j6 hirnevére
vonatkoz6 értékelése egyaltalaban nem hibas. A beavatkozé altal benydjtott
bizonyitékokat illetéen a fellebbezési tanacs — helyesen — a 18 mellékletet azok
Osszességében vizsgilta, és nem egymastdl elkiilonitve. Az emlitett mellékletek
behaté vizsgélata a felek ezekre vonatkoz6 megallapitasait is magdban foglalta.

Azon teriilet vonatkozasaban, ahol a jé hirnév megallapitisa sziikséges, az OHIM
ugy véli, hogy a beavatkozé sikerrel bizonyitotta, hogy a kordbbi védjegyek
killonésen ismertek Franciaorszagban, Németorszigban, Svédorszdgban és az
Egyesiilt Kiralysagban, igy a nemzeti és a kozosségi szintd jé hirnév feltételeit is
teljesitik.

Ezenkivill az OHIM teljes egészében csatlakozik a fellebbezési tanacs értékeléséhez,
amely szerint a felszélalasi eljaras folyaman benyujtott bizonyitékok hossza tavy,
jelentés mértékd szponzori tevékenységbdl eredd jo hirnév létrejottét és fennma-
radasat tdmasztjak ald. Az OHIM hangsulyozza azt is, hogy egyetért a fellebbezési
tanacs értékelésével, amely szerint jelentds kereskedelmi érték (goodwill) jott létre,
maradt fenn és szolgdl alapul a folyamatos terjeszkedéshez és beruhdzasokhoz.

Az OHIM éllaspontja szerint tehat nyilvanvalé, hogy a korabbi védjegyek jo6
hirnévnek 6rvendenek azon ténynél fogva, hogy a K6zosség vasirlokozonségének
jelent6s része ismeri e védjegyeket, amint ezt tobbek kozott az O melléklet targyat
képezd piackutatas is bizonyitja, még akkor is, ha a targyalds sordn az OHIM
elismerte, amint arra a felperes is utalt (lasd a fenti 14. pontot), hogy az O melléklet
nem teljesiti a piackutatashoz az OHIM altal szokasosan megkovetelt feltételeket.
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Az OHIM qugy véli tovabb4, hogy nem megalapozottak a felperes azon érvei, amelyek
szerint a beavatkozé6 nem bizonyitotta, hogy a bejelentett védjegy hasznalata
tisztességtelenil kihaszndlja a korabbi védjegyek megkiillonboézteté képességét vagy
j6 hirnevét, és — mivel a széban forgé aruk igen kiillonb6z6ek — azzal, hogy a felperes
a TDK védjegyet feltiintette az altala forgalmazott ruhdzati cikkeken, még nem
hasznalhatta ki tisztességteleniil a védjegy megkiilonboztetd képességét vagy a
beavatkozé altal eszkozolt beruhazasokat.

Az OHIM azt allitja, hogy a fellebbezési tandcs pontosan hasznalta a korabbi védjegy
megkiilonbozteté képessége vagy jé hirneve megsértésének vagy tisztességtelen
kihasznaldsanak fogalmat. Igy a fellebbezési tandcs helyesen vélte tigy, hogy a
beavatkoz6 altal benyujtott bizonyitékok alatamasztjak, hogy a vasarlokozonség
jelentés része korében szert tett a neki tulajdonitott j6 hirnévre, f6ként mint egyes
aruk gyartéja, illetve mint olyan piaci szerepld, amely szponzorként miikédik a sport
teriilletén, valamint a popsztirok koncertjeinek teriiletén.

Az OHIM allaspontja szerint a felperes arra vonatkozé érve, hogy a védjegyet
kizarélag ruhazati cikkek tekintetében all szandékaban hasznalni (lasd a fenti
22. pontot), aminek kovetkeztében a védjegyet nem hasznalhatja ki tisztességteleniil,
és nem is sértheti, mivel a kozonség kiilonbséget tesz a széban forgé védjegyek és
aruk kozott, nem relevans és nem is megalapozott.

Ugyanis — noha maga a beavatkozé nem bizonyitotta, hogy a korabbi védjegyek jelen
lennének a ruhdzati dgazatban, vagy a vasdrlékozonség ismerné a kordbbi
védjegyeket ezen agazattal Osszefiiggésben — az druk hasonlésaga nem feltétele a
40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alkalmazaséanak. A korabbi védjegy jé hirnevét
ért sérelem nem sziikséges feltétel. Elegend6 a megkiillonbozteté képesség
megsértésének eldidézése, amelybdl nem kovetkezik feltétlenil a védjegy degrada-
lasa vagy elhomalyositasa.
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E tekintetben az OHIM allaspontja szerint nem kizarhato, hogy a felperes a jévében
nem fog sportruhazati cikkeket (vagy cipbket, illetve sporttevékenység soran
hasznélatos kalaparukat) gyértani, és azokon nem tiinteti fel a TDK megjelolést.
Igy — mivel a bejelentett védjegy azonos a beavatkozé egyik vagy mdsik korabbi
védjegyével — ebbél arra lehet kovetkeztetni, hogy a vasarlok6zénség azt hiheti, hogy
a felperes altal értékesitett arukat a beavatkozé gyartja, illetve az 6 engedélyével,
sokrétli szponzori tevékenységének keretén belill késziilnek.

Végezetiil pedig, a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazisi feltételérdl,
nevezetesen az ,alapos ok”-ra vonatkozé kitételrdl szélva, az OHIM azt allitja, hogy,
mivel a felperes nem igazolta, hogy a bejelentett védjegyet alapos okkal szdndékozik
hasznalni, az OHIM osztja a fellebbezési tanics allaspontjat, amely szerint a
bejelentett védjegyek hasznalata nem alapos okkal tortént.

A beavatkozé érvei

A beavatkoz6 1ényegében osztja az OHIM érveit.

A korabbi védjegyek jé hirnevét illetéen a beavatkozé az OHIM elé benyujtott
bizonyitékok egyes aspektusait hangsilyozza, példaul azt a tényt, hogy 1996-ban az
Eurépéban elért iizleti forgalma 628 millié amerikai dollar volt. Kiemeli tovabba azt
is, hogy az Eurépaban értékesitett audio- és videokazettak egészét ott is gyartjak.
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Az els6 — a General Motors ligyben hozott, fent hivatkozott itéletben meghata-
rozott, piaci részesedéssel kapcsolatos — feltétellel kapcsolatban a beavatkozé
bemutatja, hogy 6 bir Eurépdban az egyik legnagyobb piaci részesedéssel. A
masodik — a korabbi védjegyek haszndlatanak intenzitasaval, foldrajzi kiterjedésével
és id6tartamadval kapcsolatos — feltétellel kapcsolatban 1ényegében bemutatja, hogy a
korabbi védjegyek haszndlatinak intenzitiasa kapcsolatban &all az altala birtokolt
jelentés piaci részesedéssel, valamint hogy tevékenységét Eurdpaban 1973-ban
kezdte, és azéta tovabbfejlesztette, és aruit a széban forgd védjegyekkel ellatva az
Eurépai Unié valamennyi orszagaban reklamozta. Hangsulyozza tovabba, hogy a
vasarlokozonség a széban forgd korabbi védjegyekkel nemcsak a védjegyeket viselé
termékek értékesitésekor taldlkozhatott, hanem - sokkal szélesebb korben — a
beavatkozé altal szponzoralt zenei, illetve sportrendezvényeken/sportrendezvények
keretében is.

A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének a jé hirnévhez kapcsolédé feltételen
kivili egyéb feltételeirdl szélva a beavatkozé azt dllitja, hogy a felperes érve, amely
szerint a korabbi védjegyeket semmi esetre sem érhette sérelem, mert a bejelentett
védjegyet luxus ruhdzati cikkeken kivanjdk feltiintetni, nem bir relevancidval, és a
sérelem fennall, fiiggetleniil attdl, hogy a széban forgé aruk luxusminéségliek-e, vagy
sem. A targyalas folyamdn a beavatkozé ramutatott tovabba arra, hogy az sem
zarhato ki, hogy a felperes TDK megjel6léssel ellatott pélokat fog értékesiteni olyan
eseményeken, amelyeket 6 maga szponzoral.

A beavatkozé azt is kiemeli, hogy az OsszetéveszthetGség felperes dltal hivatkozott
hidnya a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazdsiban nem meghata-
rozo.

A beavatkozé végezetil felhivja a figyelmet arra, hogy a felperes nem nyujtott be
egyetlen bizonyitékot sem a bejelentett védjegy alapos okkal térténé hasznalatira
vonatkozdlag.
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Az Elséfokii Birdsdg dlldspontja

A kordbbi védjegy szdmara a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése altal
biztositott kiterjedt védelem tobb feltétel egylittes fennallasat feltételezi. Elsésorban
az dllitélagosan jé hirnévvel rendelkezé védjegynek lajstromozott védjegynek kell
lennie. Mdsodsorban e védjegynek és a bejelentett védjegynek azonosaknak vagy
hasonléaknak kell lenniiik. Harmadsorban a védjegynek jé hirnévnek kell
orvendenie a Ko6zosség teriiletén belill, amennyiben korabbi k6zosségi védjegyrdl
van szé, illetve az érintett tagallam teriiletén, amennyiben korabbi nemzeti
védjegyr6l van sz6. Negyedsorban a bejelentett védjegy haszndlatdnak eredmé-
nyeként az alabbi két feltétel koziil legalabb az egyiknek teljesiilnie kell: i) a kordbbi
védjegy megkiilonboztetd képességének vagy jé hirnevének tisztességtelen kihasz-
ndlasa ii} és a korabbi védjegy megkiilonboztetd képességének vagy jé hirnevének
sérelme. Végezetill pedig a bejelentett védjegy e haszndlatianak alapos ok nélkiil kell
torténnie.

Jelen tigyben nem vitathaté, hogy a bejelentett védjegy azonos vagy hasonlé a
korabbi védjegyekkel (a megtamadott hatarozat 25. pontja), és e korabbi védjegyek
lajstromozasra keriiltek.

Egyébirant a fellebbezési tanacs — miutan megallapitotta, hogy a bejelentett védjegy
hasznalata tisztességteleniil kihasznalja a korabbi védjegyek megkiillonboztetd
képességét vagy jo6 hirnevét, és mivel a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének
alkalmazasi feltételei alternativ feltételek — nem vizsgélta, hogy a fenti 43. pont
ii) alpontjdban foglalt feltétel teljesiil-e. Tovidbbd nem vitathat6, hogy a felperes
egyetlen, a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése szerinti alapos okra sem
hivatkozott.

Ilyen koriillmények kozott el6szor is azt kell megvizsgalni, hogy a korabbi védjegyek
jé hirnévnek o6rvendenek-e, masodsorban pedig hogy a bejelentett védjegy
hasznalata tisztességtelentl kihasznalja-e a korabbi védjegyek megkiilonboztetd
képességét vagy jé hirnevét.
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A j6 hirnévrdl

A felperes lényegében azt allitja, hogy a fellebbezési tanacs hibat kovetett el a
beavatkozé éltal a korabbi védjegyeknek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése
szerinti j6 hirnevének és megkiilonbozteté képességének a megallapitisa végett
benytjtott mellékletek bizonyité erejének értékelése soran.

A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése nem hatdrozza meg a jé hirnév fogalmat.
Ugyanakkor a Birésagnak a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozeli-
tésérél sz616, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandécsi irdanyelv (HL 1989. L 40.,
1. o; magyar nyelvli kilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.) 5. cikkének
(2) bekezdésére vonatkozé itélkezési gyakorlatabol, amely rendelkezés normativ
tartalma lényegében a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének felel meg, az
kovetkezik, hogy a j6 hirnév feltétele az, hogy a védjeggyel ellatott arukon vagy
szolgaltatidsokon keresztill az érintett vasirlok6zonség jelents része ismerje a
korabbi védjegyet.

E feltétel vizsgilata soran tekintetbe kell venni az tigy minden relevans elemét,
tobbek kozott a védjegy altal birtokolt piaci részesedést, a védjegy hasznalatanak
intenzitasét, foldrajzi kiterjedését és tartamat, valamint a véllalkozas éltal a védjegy
rekldmozasa érdekében megvaldsitott beruhdzasok jelent8ségét (a General Motors
tigyben hozott, fent hivatkozott itélet 26. és 27. pontja). A Bir6sag a General Motors
igyben hozott, fent hivatkozott itéletében kifejtette, hogy az iranyelv 5. cikke
(2) bekezdésének sem a szovege, sem a szellemisége nem teszi lehetévé annak
el6irasat, hogy a korabbi védjegy az érintett vasarlokozonség meghatarozott
szazalékdanak korében ismert legyen (25. pont), és hogy a jé hirnévnek az érintett
foldrajzi teriilet jelentés részén fenn kell dllnia (28. pont). A Birdsag ezen itéletében
kimondott feltételeket az Els6foku Birdsag két itélete explicite (a T-8/03. sz., El Corte
Inglés kontra OHIM - Pucci [EMILIO PUCCI] iigyben 2004. december 13-ian
hozott itélet [EBHT 2004., I1-4297. 0.] 67. pontja) vagy implicite (a T-67/04. sz., Spa
Monopole kontra OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements [SPA-FINDERS)
igyben 2005. méjus 25-én hozott itélet [EBHT 2005., 1I-1825. o0.] 34. pontja) is
atveszi.
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Az Elséfoka Birésag megallapitja mindenekel6tt, hogy a megtamadott hatarozat
(26. pont) helyesen veszi at a General Motors tigyben hozott, fent hivatkozott
itéletben a kordbbi védjegyeknek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti
j6 hirnevének és megkiilonbozteté képességének a megillapitisa végett meghaté-
rozott feltételeket.

Az Elséfoka Birdsag gy véli tovabba, hogy a fellebbezési tanacs nem kovetett el
hibét a beavatkozé altal a kordbbi védjegyek j6 hirnevének megallapitisa érdekében
benytjtott bizonyitékok értékelése soran.

A fellebbezési tanacs helyesen vette tekintetbe a megtamadott hatarozat 27. pontja-
ban az A-R melléklet egészét, amikor jelent&séget tulajdonitott a széban forgé
korabbi védjegyek hasznalatdnak intenzitdsdra, idtartamara és foldrajzi kiterjedé-
sére vonatkozé megallapitdsoknak.

A fellebbezési tanics a megtimadott hatdrozat 29. pontjaban bemutatja, hogy a
beavatkozé a felszélalasi osztaly elétt folyé eljarasban bizonyitotta, hogy:

— ,kereskedelmileg 1973 éta van jelen Eurépaban”;

— 1988 6ta gyart Eurépaban audio- és videokazetta alkotéelemeket”;

— ,kereskedelmi képviselete van Németorszagban, Franciaorszagban, Olaszor-
szagban, Ausztridban, Svédorszagban, Lengyelorszagban és az Egyesiilt Kiraly-
sagban”;
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~egy kozosségi védjegyen kivill nemzeti védjegyek, nevezetesen a TDK
szévédjegy, valamint a TDK sz6- és abras védjegy, illetve mindkett$ jogosultja
az Eurdpai Kozosség tizenkét tagallamaban, koztik az els6nek 1969 6ta”;

»1998 oktébere és 1999 szeptembere kozott a TDK védjegyek hasznalataval
Nagy-Britanniaban 49,5 %-os, mig Eurépaban 22,1 %-os piaci részesedést
szerzett a 8 mm-es videokazettak tekintetében, és ugyanezen idészakban Nagy-
Britannidban 64,1 %-os, Eurépdban pedig 39,3 %-o0s részesedése volt az
audiokazettak piacan”;

~védjegyei haszndlataval 6t eurépai turnét vagy zenei eseményt szponzoralt,
olyan fellépSkkel, mint a Rolling Stones (1990), Paul McCartney (1991), Phil
Collins (1994), Tina Turner (1996) és Janet Jackson (1998); tovabbd valamennyi
atlétikai vildgbajnoksagot 1983 6ta; egyes id6szakokban a finn nemzeti atlétikai
és hoki valogattat, az olasz Milan AC labdardgéklubot, a holland Ajax
Amsterdam labdariugéklubot, a spanyol TDK Manresa kosarlabdaklubot, a
svéd Uppsala Gators kosarlabdaklubot és az angol Crystal Palace labdariugé-
klubot”;

»a védjegyet vagy a versenyzdk rajtszaman, vagy kozvetleniil a sportruhdzati
cikkeken tiintették fel, e ruhazati cikkeket — amelyek f6ként sportruhazati
cikkeket foglaltak magukban, koztiik labdarugé mezt és sortot, kosarlabda mezt
és sortot, sport-fels6ruhazatot stb. — a TDK védjeggyel forgalmaztik”;

»a védjegyek jelen voltak a stadionokban, reklamtablakon, léggombdokon stb.”.

II - 418



54

55

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 KONTRA OHIM — TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

A megtamadott hatarozat 30. pontjaban a fellebbezési tanacs uigy véli, hogy a fenti
pontban emlitett kereskedelemi, illetve szponzori tevékenységek egész Eurdpara
kiterjedtek, és jelentés anyagi és id6raforditast, valamint jelentss erdfeszitéseket
igényeltek. A fellebbezési tandcs megéllapitja tovabb4, hogy a szponzorilt
eseményeket gyakran kozvetitették a televizidban, vagy rogzitették 68ket, igy a
kozonség gyakrabban latta a korabbi védjegyeket.

A megtimadott hatdrozat 31. és 32. pontjaban a fellebbezési tandcs értékeli a
beavatkozé éltal benydjtott bizonyitékokat, és megallapitja a korabbi védjegyek jé6
hirnevének és megkiillonbozteté képességének meglétét. A fellebbezési tanacs az
alabbiakat ismerteti:

»A fellebbezési tanacs allaspontja szerint a fentebb vizsgalt bizonyitékok jelentés id6-
és anyagi raforditas és jelentds eréfeszitések eredményei, amelyek meglehetdsen és
szokatlanul hosszu idészakra terjednek ki, a felszélal6 audio- és videokazettdinak és
a védjegy promocidjanak vonatkozasiban. Az, hogy a piackutatisok a tényleges
eladasi mutatékat és reklaminformacidkat veszik 4t, alatimasztja a felszélalé altal a
védjegyei j6 hirneve és ismertsége tekintetében elGterjesztett valamennyi érvet.

A Dbenyujtott bizonyitékok nyilvanvaléva teszik, hogy a jelentékeny idészakban
folytatott szponzori tevékenységhez kapcsolédva a védjegy megszerezte és
fenntartotta jo hirnevét, kialakult és tovabbra is fennall a védjegy jelentés ismertsége,
tovabba szamottevé kereskedelmi értékkel bir, amely igazolja a raforditasok
folytatasat. A benyujtott iratokbdl és a felszélalo altal a védjegyének szponzoralds
révén torténé promdcidja érdekében megvalésitott beruhazasaibél kideriil, hogy a
védjegy jelentds j6 hirnévnek 6rvend, amely minden bizonnyal azon alapul, hogy a
védjegy a kozosségbeli érintett kozoénség jelentds része korében ismert. Mivel az
olyan tevékenységek, mint az atlétika, a kosarlabda, a labdartigds és a zenei
rendezvények erdsitik a ,rajongdk”, a popsztarok, a labdarigdk és az adott sport
megszallott imaddinak ragaszkodasat és hiiségét, a fellebbezési tanacs meg van
gy6z6dve arrdl, hogy a felszélalé védjegye és tevékenysége kozotti kapcsolat igen
jelentés ismertséget eredményezett, és j6 hirnevet szerzett, amely tdlmutat a
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védjeggyel megjelolt arukhoz egyszertien kapcsolt hirnéven. Kovetkezésképpen a
felszélalonak jogaban all védjegye szamara igényelni a [40/94 rendelet] 8. cikk[ének]
(5) bekezdése szerinti minél kiterjedtebb oltalmat, amint azt a felszdlalasi osztily
megéllapitotta. Tehat a védjegy — az esetleges benne rejlé6 megkiillonboztetd
képességétdl fiiggetlentil, és mivel a TDK megjel6lés nincs semmiféle kapcsolatban a
vitatott arukkal — az altala megszerzett jé hirnév folytan jelentés megkiilonboztetd
képességgel rendelkezik.”

Az Els6foka Birésag az iratok alapjan gy véli, hogy a megtamadott hatarozat
29-32. pontjanak helyt kell adni. Ugyanis a beavatkozé az egészében figyelembe vett
A-R melléklet alapjan bizonyitotta az 1988 dta Eurépaban — tobbek kozott igen
népes tagallamokban - folytatott kereskedelmi tevékenységei természetét és
kiterjedését, Ggy a gyartas, mint a forgalmazas, a szponzoralas és a széban forgé
korabbi védjegyekkel kapcsolatos promécié vonatkozaséban.

Meg kell allapitani tovabb4, hogy a széban forgé kordbbi védjegyeklkel megjelslt aruk
— mint példdul az eurépai haztartasokban igen elterjedt audio- vagy videokazettak —
eladdsanak mértéke, valamint a szdmos nézét vonzdé szponzoralt események
nagysaga, gyakorisaga és szabalyossaga, amelyek folyaman e védjegyet hasznaltak,
alatamasztjak a fellebbezési tanacs értékelését, amely szerint a széban forgé korabbi
védjegyek teljesitik az itélkezési gyakorlat altal a j6 hirnév vonatkozasaban felallitott
feltételt, nevezetesen azt, hogy a védjegyek a kozonség meghatarozé részének
korében ismertek legyenek.

Azzal kapcsolatban, hogy a beavatkozé éltal a korabbi védjegyeinek a 40/94 rendelet
8. cikkének (5) bekezdése szerinti jé hirnevének a megallapitisa végett benyujtott
egyes mellékletek, kiilondsen az O melléklet, nem birnak bizonyité erével (lisd a
fenti 14. és 15. pontot), meg kell dllapitani, hogy, még ha feltételezziik is, hogy ennek
bizonyité ereje nem elégséges, ez a helyzet még nem képes gyengiteni a fenti 56. és
57. pontban foglalt megallapitasokat. A fellebbezési tanacs ugyanis a széban forgd
korabbi védjegyek j6 hirnevének vizsgalatat a beavatkozoé éltal benytjtott mellékletek
Osszességére alapozta. Ezek egylittes olvasatabdl az kovetkezik, hogy a fellebbezési
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tanacs nem kovetett el hibat az 6sszességében vizsgalt mellékletek bizonyité erejének
értékelése soran.

A megtamadott hatdrozatot tehat a korabbi védjegyeknek a 40/94 rendelet
8. cikkének (5) bekezdése szerinti j6 hirnevének a meglétével kapcsolatos részében
nem kell hatalyon kiviil helyezni.

A korabbi védjegyek megkiilonboéztetd képességének vagy jé hirnevének tisztesség-
telen kihasznéldsardl

Azt kell tehat megvizsgalni, hogy a bejelentett védjegy tisztességteleniil kihasznalja-e
a korabbi védjegyek megkiilonboztets képességét vagy jé hirnevét.

A fellebbezési tanics e tekintetben ramutatott (a megtamadott hatdrozat
33-39. pontjidban) azon okokra, amelyek folytdin megvalésul a tisztességtelen
kihasznalas, és tobbek kozott a kovetkezbket allapitotta meg:

»37 A fellebbezési tanics dlldspontja szerint a felszo6lalé altal benyujtott bizonyitékok
alatamasztjak, hogy az altala — nemcsak az egyes aruk gyartéjaként, hanem
féként sporteseményeket és nagy zenei rendezvények szervezését érinté
szponzori tevékenységeinek kovetkeztében is — megszerzett j6 hirnév a
vasarlokozonség jelent6s korében fennall.
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38 Tagadhatatlan, hogy szponzori tevékenységeinek keretén beliil a felszdlalé a
védjegyét megjelenitd ruhazati cikkeket gyart, vagy ezek gyartasaval foglalkozik.
Noha az aruk els6dleges rendeltetése a védjegy promdcidja, igaz, hogy a széban
forgé vasarlokozonség hozza van szokva, hogy sport- vagy zenei rendezvények
sordn a védjegyet ezen arukon megjelenitve lassa.

39 A bejelent6 azt tervezi, hogy a védjegyet ruhazati cikkeken, cip6kon és
kalaparukon fogja haszndlni, megszoritds nélkil. Ez azt jelenti, hogy a
kivalasztdas magdban foglal mindenféle ruhdzati cikket, beleértve a sportruhdzati
cikkeket is. Nem feltételezhets, hogy a bejelentd nem haszndlja a TDK betliket
pélokon, sortokon, fels6ruhdzaton vagy hasonlé sportfelszerelésen. Ugyanezen
megallapitasokat kell alkalmazni a sporteseményeken hasznalt cipék és
kalaparuk vonatkozasaban is. Mivel a bejelentett védjegy azonos a felszélalé
egyik védjegyével, a széban forgé vasarlokozonség azt fogja feltételezni, hogy a
ruhdzati cikkeket, cipdket és kalaparukat a felszélalé gyértotta, vagy a TDK
engedélyével gyartottak Sket, a TDK szponzori tevékenységének keretében. Mds
szoval: a bejelentd a sajit drui irdnydba fog vonzani minden olyan vésarlét, aki
jelenleg a felszdélalohoz mint atlétikai vildgrendezvények és eurdpai zenei
események szponzordhoz kotédik, amely eseményekre a felszdlalé rengeteg
id6t, faradtsagot és pénzt forditott, amint azt a megtamadott hatdrozat
megallapitja. Itt egyszerre van szé a j6é hirnévvel rendelkezé védjegyeken valé
#€16skodésrdl” és a j6 hirnévbdl eredd kereskedelmi haszon kihasznalasanak
kisérletérSl. A fellebbezési tanics allaspontja szerint ez megfelel annak, hogy
tisztességteleniil kihasznéljék a kordbbi védjegyek megkiilonboztetd képességét,
illetve j6 hirnevét.”

A fellebbezési tanacs tehat lényegében az alabbi megallapitasokra alapozta
allaspontjat. A korabbi védjegyek megallapitott j6 hirneve, valamint megkiilonboz-
teté képessége elhalvanyul a beavatkozé sport- és zenei eseményekkel kapcsolatos
szponzori tevékenységének keretében végzett promécids és reklamtevékenységének
folytan. Kiilongsen ami a sporteseményeket illeti, a visirlék6zonség hozzd van
szokva, hogy latja a TDK védjegyet az ezen eseményekhez kot6d6 ruhazati cikkeken.
Ezenkivill a bejelentett védjegy felperes éltali hasznalata — dltaldaban ruhazati cikkek,
kiilénosen a beavatkozé altal a sportszponzori tevékenységeinek keretében
szokasosan hasznalt aruk vonatkozasaban — alkalmas arra, hogy a vasarl6kozonség-
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ben azt a képet keltse, hogy e ruhazati cikkeket a beavatkoz6 vagy masok az &
engedélyével gyartottak. A rendelkezésére allé bizonyitékok alapjan a fellebbezési
tandcs megallapitotta, hogy a bejelentett védjegy felperes éltal torténé haszndlata
alkalmas arra, hogy a TDK védjegy és a kordbbi védjegyek jé hirnevéhez és
megkiilonboztetd képességéhez kot6ddé kereskedelmi érték kozotti valdszinl
képzettarsitas folytan a vasarlékban azt a képet keltse, hogy a felperes aruit
vasaroljak.

A felperes lényegében kétségbe vonja a fellebbezési tanics dallaspontjanak
kiindulépontjit képezé iratok bizonyité erejét. Kiilonosen azt emeli ki, hogy az
altala a vasarlokozonségnek eladni kivant aruk forgalmazasa egészen eltéré elosztasi
halézaton torténik, és a sportolék rajtszimdan és péléjan feltiintetett korabbi
védjegyek (pl. Adidas) a vasarlkozonség tudatdban nem térsulnak a beavatkozéd
szponzori tevékenységéhez (lasd a fenti 33. és 21. pontot).

Az Els6foku Birésag emlékeztet arra, hogy a korabbi védjegy jogosultja nem koteles
bizonyitani védjegyének tényleges és aktudlis veszélyeztetését. Ugyanakkor olyan
bizonyitékokat kell szolgaltatnia, amelyekb6l prima facie kovetkeztetni lehet a
tisztességtelen kihasznalas vagy sérelem nem csupan feltételezett jovébeni veszélyére
(a SPA-FINDERS-tigyben hozott, fent hivatkozott itélet 40. pontja).

A korabbi védjegy megkiilonboztets képességének vagy j6 hirnevének tisztességtelen
kihasznaldsat Ggy kell értelmezni, hogy az magiban foglalja a megbecsiilésnek
orvendd védjegy nyilvanval6an él6sk6dé médon torténd kizsdkmdanyolasat, valamint
a j6 hirnevének kihasznaldsara iranyulé kisérletet (lasd a SPA-FINDERS-tigyben
hozott, fent hivatkozott itélet 51. pontjat). Az Elséfoka Birésag megallapitja tovabba,
hogy minél jelentdsebb a korabbi védjegy megkiilonbozteté képessége és jo hirneve,
anndl konnyebben allapithaté meg a sérelem veszélye (a General Motors tigyben
hozott, fent hivatkozott itélet 30. pontja, valamint a SPA-FINDERS-iigyben hozott,
fent hivatkozott itélet 41. pontja).

Jelen igyben hangsiulyozni kell, hogy a beavatkozé bizonyitotta a korabbi
védjegyeinek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti jé hirnevét, és a
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fellebbezési tandcs megallapitotta (a megtamadott hatirozat 32. pontjaban), anélkill,
hogy e tekintetben barki ellentmondott volna neki, hogy a korabbi védjegyek jé6
hirneviiknél fogva jelent6s megkiilonboztetd képességgel rendelkeznek. Ezt a
megéllapitast egyébirant a kordbbi védjegyek referenciapiacokon torténé jelentés
térhoditdsa is alditimasztja.

Ilyen kortlmények kozott az Elséfoka Birdsag ugy véli, hogy a fellebbezési tanacs
helyesen vélhette tgy, a beavatkozé szponzori, kiiléndsen sportszponzori tevé-
kenysége okan, hogy a bejelentett védjegynek a felperes altali, sportruhdzati cikkeken
torténd és ki nem zarhaté hasznalata azt a latszatot kelti, hogy e ruhazati cikkeket a
beavatkozé gyartja, vagy az 6 engedélyével gyartjak. Ezen helyzet 6nmagéaban olyan
tényez6, amely lehetévé teszi prima facie annak megallapitasat, hogy fenndll azon,
nem csupin feltételezett veszély, hogy a felperes tisztességteleniil kihasznilja a
korabbi védjegyek jé hirnevét, amely a beavatkozé éltal tobb mint husz éve folytatott
tevékenységek, eréfeszitések és raforditasok eredménye.

A fentiekbdl az kovetkezik, hogy a felperes egyetlen jogalapjat és — ezzel — a
keresetet el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfoka Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozd kérelmének megfelelen kotelezni kell a
koltségek viselésére.
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A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (els6 tanacs)

a kovetkez6képpen hatarozott:

1) Az Elsé6foka Birésag a keresetet elutasitja.

2) Az Elséfoka Birdsag a felperest, az Aktieselskabet af 21. november 2001-et
kotelezi a koltségek viselésére.

Garcia-Valdecasas Cooke Labucka

Kihirdetve Luxembourgban, a 2007. februar 6-i nyilvanos iilésen.

E. Coulon J. D. Cooke

hivatalvezetd elnok
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