2006. 02. 23-1 [TELET — T-194/03. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (negyedik tanacs)
2006. februar 23."

A T-194/03. sz. tigyben,

az Il Ponte Finanziaria SpA (székhelye: Scandicci [Olaszorszag], képviselik:
P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina és M. Boletto tigyvédek)

felperesnek

a Bels6é Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviselik: M. Buffolo és O. Montalto, meghatalmazotti minségben)

alperes ellen,

masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozd az Els6fokd
Birésag el6tt:

* Az eljards nyelve: olasz.
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a Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
(székhelye: Numana [Olaszorszag], képviseli: D. Marchi tigyvéd),

az OHIM negyedik fellebbezési tanacsa altal 2003. mdrcius 17-én az Il Ponte
Finanziaria SpA és a Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto
Fiorenzi Srl kozotti felszélalasi eljardsra vonatkozé hatarozata (R 1015/2001-4. sz.
iigy) ellen benyujtott keresete targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (negyedik tanics),

tagjai: H. Legal elnék, P. Mengozzi és I. Wiszniewska-Bialecka birak,

hivatalvezet§: J. Palacio Gonzalez f6tanacsos,

tekintettel az Els6fokd Birdsdg Hivataldhoz 2003. majus 30-4n benygjtott
keresetlevélre,

tekintettel az Els6foku Birésig Hivataldhoz 2003. oktdber 1-jén benyujtott valasz-
beadvanyra,

tekintettel a beavatkozoénak az Elséfoku Birésag Hivatalahoz 2003. szeptember 29-én
benyujtott valaszbeadvanyara,

a 2005. oktéber 26-i targyalast kovetben,
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meghozta a kovetkezé

itéletet

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl széld, 1993. december 20-i 40/94/EK médositott tandcsi
rendelet (HL 1994. L 11, 1. o; magyar nyelvi kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet,
146. 0.) 15. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint:

»(1) Ha a jogosult a lajstromozistdl szamitott 6t éven beliill nem kezdte meg a
kozosségi védjegy tényleges hasznalatat a Kozosségben az arujegyzékben szerepld
arukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen hasznalatot 6t éven at
megszakitas nélkiil elmulasztotta, a kozosségi védjegyoltalomra alkalmazni kell az e
rendeletben meghatarozott jogkovetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a hasznélat
elmaradasat kell6képpen igazolja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazasidban haszndlatnak mindsiilnek a kovetkezok is:

a) a kozosségi védjegy olyan alakban torténé haszndlata, amely a lajstromozott
alaktol csak a megkiilonbozteté képességet nem érinté elemekben tér el;
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A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint:

»(2) Ha a felszolalast korabbi kozosségi védjegy jogosultja nyujtotta be, a bejelentd
kérelmére igazolnia kell, hogy a kozdsségi védjegybejelentés meghirdetését megel6z6
0t évben a felszélalds alapjaul szolgdlé kordbbi kozosségi védjegy tényleges
hasznalatat az arujegyzékben szereplé és a felszélalasban hivatkozott arukkal, illetve
szolgaltatdsokkal kapcsolatban a K6zosségben megkezdte, vagy kell6képpen igazolja
a hasznilat elmaradésat, feltéve, hogy a kordbbi kozosségi védjegyet a kozosségi
védjegybejelentés meghirdetésének napjandl legaldbb 6t évvel kordbban lajstromoz-
tak. Ilyen igazolas hianyaban a felszélalast el kell utasitani. Ha a korabbi kozosségi
védjegyet csak az arujegyzékben szerepld aruk, illetve szolgaltatisok egy részével
kapcsolatban hasznaltak, a felszélalas vizsgalata soran ugy kell tekinteni, mintha a
védjegyet csak a széban forgd druk, illetve szolgdltatisok tekintetében lajstromoztak
volna.

(3) A 8. cikk (2) bekezdésének a) albekezdésében emlitett korabbi nemzeti védjegyre
a (2) bekezdést kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Kozosségben vald
haszndlaton az abban a tagallamban val6 hasznélatot kell érteni, amelyben a kordbbi
nemzeti védjegy oltalom alatt all.”

A kozosségi védjegyrdl szélé 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtisardl szolo,
1995. december 13-i 2868/95 bizottsagi rendeletnek (HL L 303., 1. 0.; magyar nyelvii
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 189. o.) ,A haszndlat igazolidsa” cimet visel
22. szabalyanak (1), (2) és (3) bekezdése szerint:

»(1) Ha a rendelet 43. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alapjan a felszélalénak
igazolnia kell a védjegy hasznélatat, vagy ki kell mentenie a hasznalat elmaradasat, a
Hivatal [OHIM] felhivja a felszélalét a sziikséges bizonyitékoknak az altala megjelolt
hataridén beliil térténé benyujtasara. Ha a felszdlalé a hataridé lejartat megel6zéen a
bizonyitékokat nem nyujtja be, a Hivatal [OHIM] a felszélalast elutasitja.

II - 453



2006. 02. 23-1 [TELET — T-194/03. SZ. UGY

(2) A haszndlat igazoldsiara szolgdlé nyilatkozatoknak és bizonyitékoknak az
ellentartott védjegynek az arujegyzékében szereplé — a felszélalas alapjaul szolgald
— aruk és szolgaltatasok tekintetében valé hasznalatanak helyére, idejére, mértékére
és jellegére, valamint az ezeket aldtamaszté bizonyitékokra kell irdnyulniuk a
(3) bekezdéssel 6sszhangban.

(3) A bizonyitasnak lehetéleg az iratokra és az olyan targyi bizonyitékokra kell
szoritkoznia, mint példaul a csomagoléanyagok, cimkék, arjegyzékek, katalégusok,
szamlak, fényképek, sajt6hirdetések és a rendelet 76. cikke (1) bekezdésének
f) albekezdésében emlitett irasbeli nyilatkozatok.”

A jogvita el6zményei

1998. szeptember 24-én a Marine Enterprise Projects, Societd Unipersonale di
Alberto Fiorenzi Srl (a tovabbiakban: beavatkozd) a 40/94 rendelet alapjan kozosségi
védjegybejelentést nyujtott be a Belsé Piaci Harmonizacids Hivatalhoz (védjegyek és
formatervezési mintak) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy a kovetkezé abras megjel6lés volt:
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6 A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatisok nemzetkozi
osztalyozasara vonatkoz6, 1957. junius 15-én kotott, azota feliilvizsgalt és médositott
Nizzai Megallapodas szerinti 18. és 25. osztdlyba tartozé arukkal kapcsolatban
tették, a kovetkezd leirassal:

— 18. osztily: ,Bér és borutdnzatok, ezen anyagokbdl késziilt olyan termékek,
amelyek nem tartoznak mas osztilyokba; allatb6rok; utazéladak és bérondok;
esernyOk, naperny6k és sétapalcak; ostorok és 16szerszamok”;

— 25. osztaly: ,Ruhdzati cikkek, cip6k, kalaparuk”.

7 A védjegybejelentést a Kozdsségi Védjegyértesitd 1999. junius 14-i, 47/99. szaméban
hirdették meg.

s 1999. szeptember 7-én az Il Ponte Finanziaria SpA (a tovabbiakban: felperes) a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan felszolalt a bejelentett védjegy
lajstromozasa ellen.
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o A felszélalast az alabbi — nemzeti uton lajstromozott — korabbi védjegyekre
alapitotta:

— a 370836-0s olasz lajstromszdmu abrds védjegy, 1979. mdjus 11-t6l szamitott
hatéallyal, a 25. osztalyba tartozé ,ruhazati cikkek” korébe tartozé aruk

vonatkozdsaban:

— a 704338-as olasz lajstromszdmu dbras védjegy, 1964. julius 15-t6] szamitott
hatallyal, a 25. osztalyba tartozé ,ruhdzati cikkek (ideértve a csizmakat, a cipéket
és a papucsokat)” korébe tartozé aruk vonatkozéasaban:
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a 606709-es olasz lajstromszamu abras védjegy, 1990. oktdber 22-t8l szamitott
hatéllyal, a 25. osztalyba tartozé ,zoknik és nyakkenddék” korébe tartozé aruk
vonatkozasaban:

OLD BRIDGE

az 593651-es olasz lajstromszamu abras védjegy, 1990. junius 12-t6l szamitott
hatéllyal, a 18. osztalybeli ,b6r és bérutinzatok, ezen anyagokbdl késziilt olyan
termékek, amelyek nem tartoznak mas osztalyokba, dllatb6rok, utazéladdk és
b6rondok, esernySk, napernySk és sétapdlcak, ostorok és ldszerszamok”,
valamint a 25. osztilyba tartozé ,ruhdzati cikkek, cip6k, kalaparuk” korébe
tartozé aruk vonatkozasiban:
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— a 642952-es olasz lajstromszamt THE BRIDGE szévédjegy, 1994. junius 14-tél
szamitott hatallyal, a 25. osztalyba tartozd ,ruhazati cikkek, cipék, kalaparuk”
korébe tartozé druk vonatkozasdban;

— a 704372-es olasz lajstromszamu térbeli védjegy, 1994. junius 22-t6] szamitott
hatéllyal, a 18. osztélyba tartoz6 ,bér és bérutanzatok, ezen anyagokbdl késziilt
olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas osztalyokba, allatbérok, utazéladak
és bérondok, eserny6k, naperny8k és sétapélcdk, ostorok és 1észerszamok”,
valamint a 25. osztalyba tartozé ,ruhazati cikkek, cipék, kalaparuk” koérébe
tartozé aruk vonatkozasaban:

GOy TRAIRMYSEL Mo

PRI

— a 633349-es olasz lajstromszamu térbeli védjegy, 1994. junius 22-t6] szamitott
hatallyal, a 18. osztalyba tartozé ,bor és bérutanzatok, ezen anyagokbdl késziilt
olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas osztalyokba, allatbérok, utazéladak
és boérondok, esernyék, napernybk és sétapalcak ostorok és 16szerszamok”,
valamint a 25. osztilyba tartozé ,ruhdzati cikkek, cip6k, kalaparuk” korébe
tartozé aruk vonatkozasaban:
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a 710102-es olasz lajstromszami FOOTBRIDGE szévédjegy, 1994. december 7-
tél szamitott hatallyal, a 18. osztalyba tartozé ,bdr és bérutianzatok, ezen
anyagokbodl késziilt olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas osztilyokba,
allatb6rok, utazéladdk és b6rondok, esernybk, napernyék és sétapalcak; ostorok
és loszerszdmok”, valamint a 25. osztilyba tartozé ,ruhdzati cikkek, cipék,
kalaparuk” korébe tartozé aruk vonatkozdsaban;

a 721569-es olasz lajstromszamu abras védjegy, 1996. februar 28-tél szamitott
hatallyal, a 18. osztalyba tartozé ,bor és bérutanzatok, ezen anyagokbdl késziilt
olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas osztalyokba, allatbérok, utazéladak
és bérondok, esernySk, napernySk és sétapalcik; ostorok és 16szerszamok”,
valamint a 25. osztilyba tartozé ,ruhdzati cikkek, cip6k, kalaparuk” korébe
tartozé aruk vonatkozasiban:

-

WAYPARER

a 630763-as olasz lajstromszdmi OVER THE BRIDGE szévédjegy, 1991. dec-
ember 24-t6l szdmitott hatéllyal, a 18. osztilyba tartozé ,bér és bbrutinzatok,
ezen anyagokbdl késziilt olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas
osztalyokba, allatb6rok, utazéladak és bérondok, esernydk, napernySk és
sétapalcak; ostorok és 16szerszamok”, valamint a 25. osztalyba tartozé ,ruhazati
cikkek, cip6k, kalaparuk” korébe tartozé aruk vonatkozasaban;
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—  a642953-as olasz lajstromszami THE BRIDGE szévédjegy 1994. oktéber 26-t6l
szamitott hatallyal, a 18. osztilyba tartozé ,bér és bérutanzatok, ezen
anyagokbodl késziilt olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas osztilyokba,
allatb6rok, utazéladdk és b6rondok, esernybk, napernyék és sétapalcak; ostorok
és loszerszamok” korébe tartozé druk vonatkozasiban.

2001. november 15-i hatirozatival az OHIM felszélaldsi osztilya elutasitotta a
felsz6lalast, mivel ugy itélte meg, hogy az érintett aruk hasonldsiga és az itkoz6
megjelolések hasonlésaga kozotti kolcsonos fiiggés ellenére a koztik levd
hangzasbeli és vizudlis eltérések miatt ésszerlien kizarhaté a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerinti Osszetéveszthetéség fennéllasa.

2001. december 3-an a felperes fellebbezést nyudjtott be a felszélalasi osztaly
hatdrozata ellen.

2003. marcius 17-i hatarozatdval az OHIM negyedik fellebbezési tanacsa elutasitotta
a fellebbezést (a tovabbiakban: megtamadott hatarozat). Ertékelése soran elészor is
nem vette figyelembe a 370836-0s, a 704338-as, a 606709-es és az 593651-es szamu
kordbbi lajstromozdsokat, azzal az indokoldssal, hogy nem igazoltdk az adott
védjegyek haszndlatit (a megtimadott hatrozat 12. és 13. pontja). Szintén kizarta a
vizsgalatbdl a 645952-es lajstromszamu korabbi védjegyet, mivel a felszélalé nem
igazolta megfeleléen az adott védjegy hasznalatit (a megtimadott hatarozat
14. pontja). A fellebbezési tanics ezutdn a 704372-es, a 633349-es, a 710102-es, a
721569-es, a 630763-as és a 642953-as lajstromszamu korabbi védjegyeket Ossze-
hasonlitotta a bejelentett védjeggyel, és megallapitotta, hogy semmilyen fogalmi,
vizudlis vagy hangzasbeli hasonlésag nincs kozottiik (a megtamadott hatarozat 16. és
tovabbi pontjai). Ennélfogva arra a kovetkezésre jutott, hogy a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem 4ll fenn az Gsszetévesztés
veszélye az itk6z6 védjegyek kozott, azzal az indokolassal, hogy az aruk hasonlésaga
és a megjelolések hasonldsaga kozotti kolesonos fiigglség elvének a jelen esetben —
az ezen elv alkalmazasahoz sziikséges, az itkozé védjegyek kozotti minimalis foka
hasonlésag hidnyaban — nincs jelentésége (a megtamadott hatarozat 25. pontja).
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A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elséfoka Birésag:

— helyezze hatalyon kiviil a megtdmadott hatarozatot;

— utasitsa az OHIM-ot a beavatkozé védjegybejelentésének elutasitasara;

—  kotelezze az OHIM-ot a koltségek viselésére.

A targyaldson a felperes lemondott mésodik kereseti kérelmérdl, amit a tirgyaldsrél
késziilt jegyz6konyvben rogzitettek.

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

— utasitsa el a keresetet;

—  kotelezze a felperest a koltségek viselésére.
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A jogkérdésrol

A felperes altal a hatalyon kiviil helyezés iranti kérelmének alatimasztasara el6adott
érvek két jogalapra oszthatdk: egyrészt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjinak megsértésérdl, masrészt a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése
a) pontjanak és 43. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint a 2868/95 rendelet
22. szabalyanak megsértésérél van szé.

A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjdnak és 43. cikkének (2) és
(3) bekezdésének, valamint a 2868/95 rendelet 22. szabdlydinak megsértésére
alapitott jogalaprol

A felek érvei

Elészor is a felperes arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanacs tévesen tette, hogy az
Osszetéveszthetdségre vonatkozé értékelését kizardlag a THE BRIDGE és a THE
BRIDGE WAYFARER korabbi védjegyekre alapitotta, és figyelmen kiviil hagyta a
felperes tobbi védjegyét, és valamennyi korabbi védjegy tekintetében kizirta a
~sorozatvédjegyeket” megilletd kiillonleges oltalmat. A felperes hangsilyozza, hogy a
fellebbezési tandcs altal figyelmen kivill hagyott korabbi védjegyeket kevesebb mint
Ot évvel a felszélalds benydjtasdnak napja el6tt lajstromoztdk, ebbél kovetkezben a
40/94 rendelet 43. cikke értelmében nem kell igazolni a haszndlatukat. Ennélfogva a
fellebbezési tanacsnak pusztan lajstromozasuk okan figyelembe kellett volna vennie
az emlitett korabbi védjegyeket.

Masodszor a felperes arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanics megsértette a
2868/95 rendelet 22. szabdalyat azaltal, hogy az Osszetéveszthet6ség megitélésekor
azzal az indokkal hagyta figyelmen kiviill a 25. osztalyra vonatkozéan 642952-es
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szamon lajstromozott THE BRIDGE szévédjegyet, hogy annak hasznalatit nem
igazoltak megfeleléen. A felperes e tekintetben megjegyzi, hogy az emlitett szabdély a
védjegyhaszndlat igazoldsira el6terjeszthetd targyi bizonyitékok kozott a katalégu-
sokat és a sajtéhirdetéseket is felsorolja. Az emlitett védjegy tényleges hasznélatanak
igazolasaul pedig a felperes — az idézett szabalynak megfelelen — tobb sajtéhirdetést
és sajat katalégusait is bemutatta a fellebbezési tanacs el6tt. A fellebbezési tanacs
tévesen itélte meg gy, hogy ezek a targyi bizonyitékok nem elegendéek. A felperes
az Els6foku Birdsag el6tt mindenesetre Gjabb iratokat mutatott be az emlitett
védjegy hasznalatara vonatkozéan.

Harmadszor a felperes arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanacs tévesen zarta ki az
OsszetéveszthetGségre vonatkoz értékelésébdl a 370836-os, a 704338-as, a 606709-
es és az 593651-es lajstromszamu kordbbi bras védjegyeket azzal az indokkal, hogy
nem igazoltik a haszndlatukat. A felperes szerint a széban forgé korabbi védjegyek
az 1942. junius 21-i, 929. sz. médositott olasz kiralyi rendelet (a tovabbiakban: olasz
védjegyjogszabaly) értelmében ,defenziv védjegynek” mindsiilnek, és e jogszabaly
42. cikkének (4) bekezdése alapjan esetiikben nem sziinik meg a védjegyoltalom a
hasznalat elmaradisa miatt. A felperes kiemeli, hogy a ,defenzivnek” nevezett
védjegyek célja az, hogy a f6védjegy Osszetéveszthetéséggel szembeni oltalmat
kiterjesszék azéltal, hogy a védjegy jogosultja szdmdra lehet6vé teszik az olyan,
ovével azonos vagy ahhoz hasonlé védjegy lajstromozasat, amely nem hasonlit oly
mértékben a f6védjegyhez, hogy meg lehetne éllapitani az Osszetévesztés veszélyének
fennallasat. A felperes szerint a fellebbezési tandcs tévesen allapitotta meg, hogy a
széban forgé korabbi védjegyek nem mindsiilnek ,defenziv védjegynek”, mert nem
ugyanakkor, illetve késébb jegyezték be Gket, mint a korabbi f6védjegyet. A felperes e
tekintetben megjegyzi, hogy egyrészt a fellebbezési tandcs nem vette figyelembe azt a
koriillményt, hogy a felperes kifejezetten azért szerezte meg harmadik személyektdl a
704338-as és a 607909-es lajstromszamu védjegyeket, hogy ,defenziv védjegyként”
haszndlja &ket, masrészt pedig valamennyi, a felperes 4ltal ,defenziv” jelleglinek
tartott védjegyet késébb lajstromoztik, mint az 1975-ben lajstromozott THE
BRIDGE MADE IN ITALY védjegyet — a felszélalast nem erre alapitottak —, és e
védjegyek késébbiek, mint a THE BRIDGE korabbi védjegy 70-es évekre visszanyul6
tényleges hasznalata.
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Végiil, kiilonosen a 370836-0s lajstromszamu védjeggyel kapcsolatban a felperes arra
hivatkozik, hogy a THE BRIDGE korabbi védjegy hasznalatanak igazolasat egyben az
e lajstromozdissal oltalmazott azon kordbbi védjegy hasznalatinak igazoldsdra is
alkalmasnak kell tekinteni, amely csak elhanyagolhaté elemekben tér el a THE
BRIDGE védjegytdl. E tekintetben a felperes emlékeztet arra, hogy a 40/94 rendelet
15. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint a védjegy hasznalatinak mindsil a
kozosségi védjegy olyan alakban torténé haszndlata is, amely a lajstromozott alaktél
csak a megkiilonboztetd képességet nem érinté elemekben tér el. A fellebbezési
tandcs ezért a felperes szerint megsértette a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdé-
sének a) pontjit, amikor a BRIDGE kordbbi védjegyet azzal az indokkal hagyta
figyelmen kivill az Osszetéveszthetlség értékelésénél, hogy nem igazoltdk a
hasznalatat.

A felperes elsé kifogasaval kapcsolatban az OHIM vélaszéban arra hivatkozik, hogy
ahhoz, hogy a felperes érvényesithesse a ,sorozatvédjegy” fogalmahoz fiiz6d6
kovetkezményeket, valamennyi védjegy hasznédlatanak igazolasat ismertetnie kellett
volna, ezt azonban elmulasztotta.

A masodik kifogéasra valaszul az OHIM arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanacs
helyesen értékelte a felperes altal bemutatott bizonyitékokat, amikor azt allapitotta
meg, hogy azok nem igazoljak megfeleléen a 642952-es lajstromszami THE
BRIDGE sz6védjegy hasznélatat.

Végiil a felperes harmadik kifogdsat illetben az OHIM kiemeli, hogy a 40/94 rendelet
43. cikkének (2) bekezdése alapjin a kordbbi védjegy hasznélata feltétele annak, hogy
a késébbi kozosségi védjegy lajstromozasa elleni felszolalas elfogadhaté legyen. Az
OHIM azt is megjegyzi, hogy a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok
kozelitésérdl széld elsd, 1988. december 21-i 89/104/EGK tandcsi iranyelv
(HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvi kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kétet, 92. 0.) nem
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rendelkezik a ,defenziv védjegy” oltalmardl, és elismerése nem egyeztethet6 Gssze a
védjegyekre vonatkozé kozosségi szabalyozassal.

A beavatkozé els6ként hangsulyozza, hogy a felperesnek valamennyi védjegye
hasznalatat igazolnia kellett azon kijelentése alatdmasztdsara, miszerint 6 egy
~sorozatvédjegy” jogosultja.

A beavatkozé masodsorban arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanacs helyesen
hagyta ki az értékelésb6l a 642952-es lajstromszamu, korabbi THE BRIDGE
védjegyet. E tekintetben megjegyzi, hogy a védjeggyel jelolt drukra vonatkozdan a
katal6gusokban vagy sajtéhirdetésekben taldlhaté informaciokbdl nem lehet a
védjegyhaszndlat mértékére kovetkeztetni, ezért ki kell egésziteni ezeket olyan mds
iratokkal, amelyekkel igazolni lehet a védjegy adott teriileten valé széleskord és
nagyfoku elterjedtségét. A jelen tigyben a beavatkozé szerint a fellebbezési tanacs
valészintleg figyelembe vett azt, hogy a felperes egyedill egy 1994/95-6s Oszi-téli
katalégust és néhany 1995-6s reklamanyagot mutatott be, amibdl a fellebbezési
tandacs ésszertien kovetkeztethetett arra, hogy a kérdéses védjegy haszndlata pusztan
jelképes.

Végiil a felperes ,defenziv védjegyeinek” téves megitélésére vonatkozé érvével
kapcsolatban a beavatkoz6 valaszaban arra hivatkozik, hogy valamely védjegy
oltalmanak a ,defenziv védjegyek” révén vald kiterjesztése egy févédjegy meglétét
feltételezi, és a védjegyet e f6védjegy bejelentésével egyidében vagy késdbbi
idépontban kell bejelenteni ahhoz, hogy ,defenzivnek” minésiiljon, nem pedig
korabban. A beavatkozé azt is megjegyzi, hogy egyrészt a 370836-0s és a 704338-as
lajstromszamua korabbi védjegyeket a 25. osztalyba tartozé aruk vonatkozasaban
lajstromoztak, mig a felperes alapvet$ tevékenységi kore a 18. osztilyba tartozé
arukat oleli fel, masrészt a ,defenziv védjegyek” f6szabalyként a f6védjegy egy alig

II - 465



27

28

2006. 02. 23-1 [TELET — T-194/03. SZ. UGY

kilénboz6 valtozataként jelennek meg, mig a felperes &ltal ,defenzivként”
hivatkozott korabbi védjegyek jelentésen eltérnek a korabbi THE BRIDGE
f6védjegytol.

Az Elséfoka Birdsag allaspontja

A felperes elsé kifogdsaval kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy allitdséval
ellentétben a fellebbezési tanidcs az Osszetéveszthet&ségre vonatkozé értékelését a
bejelentett védjegy és a 704372-es, a 633349-es, a 710102-es, a 721569-es, a 630763-
as és a 642953-as lajstromszamu hat korabbi védjegy sszehasonlitasara alapitotta. A
megtamadott hatirozat 11. pontjaban a fellebbezési tanacs egyértelmiien kimondta,
hogy az emlitett korabbi védjegyek hasznélatat a 40/94 rendelet 43. cikke alapjan
nem kell igazolni, mivel a lajstromozasuktdl szamitott, e rendelkezésben megilla-
pitott 6t év még nem telt el. Kovetkezésképpen azt dllapitotta meg, hogy a bejelentett
védjeggyel val6é 6sszetéveszthetGség megdllapitisdhoz az emlitett hat védjegyet a
védjegybejelentésitkben szereplé valamennyi aru vonatkozasiban figyelembe kell
venni. Ezt a kovetkeztetést a megtdmadott hatarozat 15. pontja is meger6siti.

Miutén a fellebbezési tanacs megvizsgalta a felperes azon érvét, miszerint a korabbi
védjegyeket egy ,védjegycsalad” részének kell tekinteni, és ennélfogva szélesebb
oltalmat élveznek, a felperes altal elSterjesztett bizonyitékokat értékelve csak ezutan
allapitotta meg, hogy a felperes altal forgalmazott killonbozé termékeket ,alapvetéen
a THE BRIDGE 4bras védjeggyel reklaimoztak és értékesitették, és kisebb ardnyban a
THE BRIDGE WAYFARER 4ébras védjeggyel”, igy az olasz fogyaszt6 valdjaban csak
ezzel a két védjeggyel taldlkozott a piacon (a megtimadott hatdrozat 22. pontja).
EbbdSl a megallapitasbol kiindulva a fellebbezési tanacs arra jutott, hogy nem
igazolhaté a jelen Ugyben a felperes &ltal hivatkozott, valamely allitélagos
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~védjegycsaladhoz” kot6do szélesebb oltalom, mert az, hogy kiilonb6z6 védjegyeket
lajstromoztak, amelyeket azutdn a piacon nem is hasznaltak, nem elegends e
koncepcié aldtdmasztaséra.

A széban forgéd kifogas valdjaban a fellebbezési tanacs ezen kovetkeztetése ellen
iranyul, valamint az e kovetkeztetés alapjaul szolgalé megallapitas ellen. Tekintettel
arra, hogy ez a kifogas a fellebbezési tandcsnak az tk6zé megjelolések Ossze-
téveszthet8ségére iranyuld elemzésénél kifejtett szempontjaira vonatkozik, a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére alapitott kifogas
elemzésekor kell megvizsgalni.

Misodik kifogdsaval a felperes arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tandcs
megsértette a 2868/95 rendelet 22. szabalyat azaltal, hogy a 642952-es lajstrom-
szami THE BRIDGE szévédjegyet azzal az indokkal hagyta figyelmen kivil az
Osszetéveszthetéség értékelésébdl, hogy annak hasznalatit nem igazoltdk meg-
felelGen.

A 40/94 rendelet 43. cikkének a (3) bekezdéssel Osszefiiggésben értelmezett
(2) bekezdése szerint valamely korabbi kozosségi védjegy felszélalast benyujté
jogosultjanak a bejelenté kérelmére igazolnia kell, hogy a kozosségi védjegybeje-
lentés meghirdetését megel6z6 6t évben a felszdlalas alapjaul szolgalé korabbi
kozosségi védjegyet ténylegesen hasznaltak abban a tagallamban, amelyben az az
arujegyzékben szereplé aruk vagy szolgaltatasok vonatkozasaban oltalom alatt all. A
2868/95 rendelet 22. szabalyanak (2) bekezdése értelmében ,a hasznalat igazolasara
szolgdlé nyilatkozatoknak és bizonyitékoknak az ellentartott [helyesen: kordbbi]
védjegynek az arujegyzékében szereplé — a felszodlalas alapjaul szolgdlé — druk és
szolgaltatasok tekintetében valé haszndlatinak helyére, idejére, mértékére és
jellegére kell iranyulniuk”. Az emlitett szabaly (3) bekezdésében a katalégusok és a
sajtohirdetések is szerepelnek azok kozott a targyi bizonyitékok kozott, amelyekkel a
hasznalat igazolhatd.
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Meg kell jegyezni, hogy a tényleges hasznalat azt feltételezi, hogy az érintett piacon a
védjegyet valdban haszndljék aruk, illetve szolgaltatasok azonositésara. igy meg kell
allapitani, hogy a tényleges hasznalat szemben &ll mindenféle minimalis haszndlattal,
amely nem elegend6 annak megallapitasihoz, hogy valamely védjegyet egy
meghatarozott piacon ténylegesen és hatékonyan hasznélnak. E tekintetben, mégha
a jogosultnak szandékaban 4ll is védjegyét tényleges mdodon haszndlni, ha a védjegy
nincs objektive jelen a piacon hatékony formaban, azaz idében allando jelleggel és a
megjelolés megjelenitését tekintve stabilan, dgy, hogy azt a fogyaszték a széban forgd
aruk és szolgaltatasok eredetének megjeloléként észlelnék, akkor nem lehet a
védjegy tényleges haszndlatardl beszélni (az Els6foku Birdsag T-39/01. sz., Kabushiki
Kaisha Fernandes kontra OHIM — Harrison [HIWATT] tigyben 2002. december 12-
én hozott itéletének [EBHT 2002., II-5233. 0.] 36. pontja, valamint a T-156/01. sz.,
Laboratorios RTB kontra OHIM - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO AIRE] {igyben
2003. julius 9-én hozott itéletének [EBHT 2003., I1-2789. o.] 35. pontja).

Jelen esetben a felperesnek a 25. osztilyba tartozé ,ruhdzati cikkek, cipék,
kalaparuk” tekintetében lajstromozott THE BRIDGE szévédjegy olaszorszagi
hasznalatat kellett igazolnia. A haszndlat ezen igazoldsinak a védjegybejelentés
meghirdetését megel6z6 6t évre — azaz az 1994. junius 14. és 1999. junius 14. kozotti
iddszakra — kell vonatkoznia.

Az OHIM Adltal az Elséfokd Birdsignak atkiildétt iratanyagban foglalt dokumentu-
mok tartalmanak elemzésébél az a kovetkeztetés vonhaté le, hogy a 25. osztilyba
tartozé arucikkekre vonatkoz6 THE BRIDGE korabbi szévédjegy hasznalatat
illetden a felperes altal elGterjesztett egyetlen bizonyiték egy 1994/1995-6s &szi-téli
katalégus és néhany, 1995-ben kozzétett sajtéhirdetés. A felperes altal benyujtott
tobbi katalégus kiadasanak ideje nem ismeretes.

Meg kell jegyezni, hogy a felperes altal az 1994-es évre vonatkozodan szolgaltatott
bizonyitékok igen korlatozottak, az 1996 és 1999 kozotti idGszakra voantkozdan
pedig nem szolgaltatott bizonyitékot.
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E korilmények kozott meg kell allapitani, hogy a felperes altal szolgaltatott
bizonyitékok, attdl fiiggetleniil, hogy alkalmasak a széban forgd védjegy hasznala-
tanak szamszer(i igazolasara — a 40/94 rendelet 43. cikkének ugyanezen cikk
(3) bekezdésével egyiittesen értelmezett (2) bekezdésében foglalt kovetelmény
ellenére — nem bizonyitjdk, hogy e védjegy a védjegybejelentés meghirdetését
megel6z6 6t év soran az olasz piacon allandé jelleggel jelen lett volna a lajstromozott
aruk tekintetében.

Ebbdl kovetkezden a fellebbezési tandcs helyesen allapitotta meg, hogy az emlitett
védjegynek a széban forgé druk tekintetében torténd tényleges hasznilata nem
bizonyitott.

Egyébként a felperes altal elsé alkalommal az Els6fok(i Birdsag elé terjesztett
dokumentumok nem fogadhaték el, és nem vehetGk figyelembe. Az Elséfoku Birésag
allandé itélkezési gyakorlata szerint ugyanis az Els6fokd Birésaghoz a 40/94 rendelet
63. cikke alapjan benyujtott kereset a fellebbezési tanacs hatarozatai jogszertiségének
vizsgélatara iranyul. Ennélfogva az Elséfoka Birésiagnak nem az a feladata, hogy az
elsé izben hozzd benyujtott bizonyitékok alapjan dujravizsgalja a ténybeli ko-
rilményeket (az Elséfoku Birésag T-128/01. sz., DaimlerChrysler kontra OHIM
[Calandre] iigyben 2003. mdrcius 6-d4n hozott itéletének [EBHT 2003., I1I-701. o.]
18. pontja; a T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM - Anheuser-Busch [BUDMEN]
iigyben 2003. julius 3-an hozott itéletének [EBHT 2003., 1I-2251. o.] 67. pontja; a
T-85/02. sz., Diaz kontra OHIM - Granjas Castell6 [CASTILLO] iigyben
2003. november 4-én hozott itéletének [EBHT 2003., 1I-4835. 0.] 46. pontja; a
T-115/03. sz., Samar kontra OHIM — Grotto [GAS STATION] tigyben 2004. jalius
13-4n hozott itéletének [EBHT 2004., I1-2939. 0.] 13. pontja; valamint a T-57/03. sz.,
SPAG kontra OHIM - Dann és Backer [HOOLIGAN] tigyben 2005. februar 1-jén
hozott itéletének [EBHT 2005., I1I-287. 0.] 20. pontja; ebben az értelemben lasd az
Els6foku Birésag T-237/01. sz., Alcon kontra OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma
[BSS] tigyben 2003. marcius 5-én hozott itéletének [EBHT 2003., II-411. o.] 61. és
62. pontjat, ezt az itéletet a Birésag a C-192/03. P. sz., Alcon kontra OHIM iigyben
2004. oktéber 5-én hozott végzésével [EBHT 2003., [-8993. o.] helybenhagyta).
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Ez elébbiekben elmondottakbdl kovetkezden a jelen jogalap masodik részét — mint
megalapozatlant — el kell utasitani.

A jogalap harmadik részében a felperes elsésorban azt dllitja, hogy az Ossze-
téveszthet8ség értékelése soran a fellebbezési tandcs alaptalanul zarta ki a 370836-0s,
a 704338-as, a 606709-es és az 593651-es lajstromszamii védjegyeket azzal az
indokkal, hogy e védjegyek haszndlatit nem igazoltak. A felperes szerint az el6bb
emlitett védjegyek ,defenziv védjegyek”, és mint ilyenek, az olasz védjegyjogszabaly
értelmében nem vonatkozik rajuk a hasznélat igazolasanak kotelezettsége.

A megtamadott hatarozat 12. pontjaban a fellebbezési tanacs annak megallapitaskor,
hogy a fent emlitett négy korabbi védjegy nem szerepelt a felperes altal benyujtott
katalégusokban, illetve sajtéhirdetésekben, arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a
felszolalasi eljaras soran elSterjesztett dokumentumok nem igazoltik megfeleléen e
védjegyek piaci jelenlétét. A kovetkezé pontban a fellebbezési tandcs elvetette a
felperes azon érvelését, miszerint a széban forgé védjegyek, mint ,defenziv
védjegyek” hasznot huznak a korabbi THE BRIDGE védjegy hasznalatabdl. E
tekintetben a fellebbezési tanacs eldszor is kifejtette, hogy a ,defenziv védjegyek”
kisegité jellegtiek, amelyeket nem a piacon torténé hasznalat miatt, hanem azzal a
céllal lajstromoztatnak, hogy kiterjesszék a févédjegy oltalmat, ezért jellegiikbdl
logikusan kovetkezik, hogy a f6védjeggyel egyiitt vagy azt kovetben kell
lajstromoztatni &ket. Ezutidn a fellebbezési tanidcs megéallapitotta, hogy a széban
forgé négy védjegy lajstromozasa a THE BRIDGE védjegyet megel6zéen tortént.
Kovetkezésképpen fellebbezési tanacs megallapitotta, hogy az emlitett védjegyek
nem tekintheték ,defenziv védjegyeknek”. Es mivel hasznélatukat nem igazoltak, a
bejelentett védjeggyel valé Gsszetéveszthetdség fennallasanak vizsgalatakor nem
lehet figyelembe venni éket.
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Ki kell emelni, hogy mégha az olasz jogban a védjegyekre vonatkozé jogszabaly
42. cikkének (4) bekezdése a védjegyoltalomnak az 6téves hasznalat hidnya miatti
elvesztésének ugyanazon cikk (1) bekezdésében foglalt szabalya aldl rendelkezik is
egy kivételr6l, abban az esetben, ha ,a nem hasznélt védjegy jogosultja egyidejlileg
olyan més hasonld, érvényes védjegy vagy védjegyek jogosultja, amelyek koziil
legalabb az egyiket ugyanazon aruk, illetve szolgaltatasok jelolésére hasznaljak”; a
kozosségi védjegyoltalmi rendszer akkor sem ismeri a ,defenziv védjegy” fogalmat.

E tekintetben ki kell emelni, hogy a 40/94 rendelet rendszerében valamely
megjelolésnek a kereskedelemben a lajstromozott aruk, illetve szolgaltatasok
tekintetében torténé tényleges hasznalata alapvetd feltételét képezi a védjegyeket
megilleté oltalom targyit képez6 kizdrdlagos jogok védjegyjogosult javara torténd
elismerésének. Igy tehat a 40/94 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy
»ha a jogosult a lajstromozastdl szamitott 6t éven beliil nem kezdte meg a kézdsségi
védjegy tényleges hasznalatat a K6zosségben az arujegyzékben szereplé arukkal és
szolgaltatasokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen hasznalatot 6t éven at megszakitas
nélkil elmulasztotta, a kozosségi védjegyoltalomra alkalmazni kell az e rendeletben
meghatarozott jogkovetkezményeket, kivéve ha a jogosult a hasznalat elmaradasat
kellgképpen [helyesen: megfeleléen] igazolja”. Az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerint a kozosségi védjegy jogosultja elvesziti jogait, ha az drujegyzékben szerepld
arukkal, illetve szolgaltatiasokkal kapcsolatban a védjegy tényleges hasznélatit a
Kozosségben megszakitas nélkiil 6t éven at elmulasztja, és a hasznalat elmaradasat
kellképpen nem igazolja. A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése tgy
rendelkezik, hogy a kozosségi védjegybejelentéssel szemben benyujtott felszélalast el
kell utasitani, ha a felszélalast benyijté korabbi kozosségi vagy nemzeti védjegy
jogosultja a bejelenté kérelmére nem tudja igazolni azt, hogy a kozosségi
védjegybejelentés meghirdetését megel6z6 6t év sordn a kordbbi védjegyet
ténylegesen haszndltik a K6z6sség vagy azon tagéllam teriiletén, amelyben oltalmat
élvez azon aruk és szolgaltatasok tekintetében, amelyekre vonatkozéan lajstromoz-
tak, és amelyeken a felszdlalas alapul, vagy ha a hasznalat elmaradasat nem tudja
megfeleléen igazolni. Ezzel analég rendelkezést tartalmaz a 40/94 rendelet
56. cikkének (2) bekezdése, a megsziinés megallapitasara vagy a torlésre iranyuld
kérelem benyijtasa esetében.
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A védjegyhasznalat kotelezettségének a 40/94 rendelet rendszerében jatszott
kozponti szerepe tobbek kozott az emlitett rendelet kilencedik preambulum-
bekezdésében keriilt megerdsitésre, amely kimondja, hogy ,csak akkor indokolt
oltalomban részesiteni a kozosségi védjegyet és a vele iitk6zd, kordbban
lajstromozott védjegyet, ha e védjegyeket ténylegesen hasznaljak”.

Ebbdl kovetkezben az ugynevezett ,defenziv”’ céla lajstromozésok figyelembevétele
nem egyeztethetd Ossze a 40/94 rendelet &ltal megteremteni kivant kozosségi
védjegyoltalmi rendszerrel.

Természetesen a rendelet azon rendelkezései, amelyek a védjegyjogosult szamara
el6irjak a védjegy hasznalatanak kotelezettségét, illetve a felszélalasi, megszlinési és
torlési eljaras soran a tényleges hasznalat igazolasat, egyetlen kivételr6l rendelkez-
nek, amikor a védjegyjogosult mentesiilhet e kotelezettségek elmulasztisanak
jogkovetkezményei aldl, amennyiben a hasznilat elmaraddsanak ,megfelelé oka”
van. Mindazondltal meg kell allapitani, hogy a ,megfelel6 ok” e rendelkezésekben
foglalt fogalma olyan okokra utal, amelyek a védjegy hasznalatat gatlé akadalyok
fennallasan, illetve olyan helyzeten alapulnak, amikor a védjegy kereskedelemben
torténd hasznalata — az liggyel kapcsolatos korilmények sszességére tekintettel —
talsagosan megerdltetd lenne. Ezek az akadalyok adott esetben a nemzeti
szabalyozasbdl is szarmazhatnak, amely példaul a védjeggyel jelolt aruk forgalma-
zdséara vonatkozé korlatozasokat ir el8, és ilyenkor — a védjegyhaszndlat elmaradasét
igazolandé — az ilyen szabalyozasra, mint megfelelé okra lehet hivatkozni. Ezzel
szemben a nemzeti Gton lajstromozott védjegy jogosultja, aki valamely kozosségi
védjegybejelentés ellen szélal fel, nem hivatkozhat a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és
(3) bekezdése értelmében ra harulé bizonyitasi kotelezettség aldli mentesiilés
érdekében olyan nemzeti rendelkezésre — mint példaul a védjegyekre vonatkozéd
olasz jogszabaly 42. cikkének (4) bekezdése — amely lehet6vé teszi az olyan
megjelolések védjegyként torténd bejelentését, amelyeket egyértelmiien valamely
madsik, kereskedelmi felhaszndlas tirgyat képez6é megjelolést véds (defenziv)
szerepilk miatt eleve nem a kereskedelemben valé hasznélat céljabdl jelentenek
be. Mint az a fenti 46. pontban kifejtésre keriilt: az ilyen lajstromozasok — miként az
a 40/94 rendeletbdl is kovetkezik — nem egyeztetheték Ossze a kozosségi védjegyekre
vonatkozé szabalyozassal, és nemzeti szinten valé elismerésilk a rendelet
43. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében nem képezhet ,megfelelé okot” azon
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korabbi védjegy hasznalatanak elmaradasara, amelyen a kozosségi védjegybejelentés
elleni felszélalas alapul.

A fenti okok miatt a jelen jogalap harmadik pontjat el kell utasitani abban a
részében, amelyben az a fellebbezési tanacs altal kizart bizonyos korabbi
védjegyeknek a védjegyekre vonatkozé olasz jogszabdly értelmében vett allitélagos
defenziv jellegén alapul.

A harmadik kifogas keretében a felperes médsodsorban azt éllitja, hogy az éltala az
OHIM elé6tti eljardas sordn el6terjesztett, a kordbbi THE BRIDGE védjegy
hasznalatanak igazolasara szolgalé szamos elem a 370836-0s szamon lajstromozott
védjegy tényleges hasznélatat is igazolja, amely védjegy csupan elhanyagolhaté6
részletekben tér el a THE BRIDGE védjegytdl. E tekintetben a felperes egyrészt a
40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjara utal, amely szerint a kozosségi
védjegy olyan alakban torténé hasznélata, amely a lajstromozott alaktdl csak a
megkiilonboztetd képességet nem érinté elemekben tér el, szintén hasznalatnak
minésill, masrészt a védjegyekre vonatkozé olasz jogszabaly 42. cikkének (2) bekez-
désére, amely anal6g rendelkezést tartalmaz.

Ezt az érvelést el kell vetni.

A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja, amelyre a felperes hivatkozik,
ugyanis arra az esetre vonatkozik, amikor valamely lajstromozott nemzeti vagy
kozosségi védjegyet a lajstromozott alaktdl csak enyhén eltéré alakban hasznalnak a
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kereskedelemben. E rendelkezés — amely rendelkezés nem ir el6 szigori egyezést a
védjegy haszndlt alakja és annak lajstromozott alakja kozott — célja az, hogy lehet6vé
tegye a védjegy jogosultja szamara a kereskedelmi felhasznélds sordn a megjel6lés
olyan médositasat, amely a megkiilonbéztetd képességet nem érintve lehet6vé teszi,
hogy a megjelolést az érintett aruk és szolgaltatasok értékesitésének és reklamoza-
sanak igényeihez igazitsak. Céljanak megfeleléen e rendelkezés targyi hatdlya az
olyan helyzetekre korlatozandé, amelyekben a védjegy jogosultja altal a lajstromo-
zott aruk és szolgaltatasok tekintetében konkrétan hasznalt megjelolés megegyezik
az ugyanezen védjegy kereskedelemben hasznalt alakjaval. Az ehhez hasonlé
helyzetekben, amikor a hasznilt megjelolés csak elhanyagolhaté elemekben tér el
a lajstromozott alaktdl, Ugy, hogy a két megjelolés Gsszességében megegyez6nek
tekinthetd, a fent emlitett rendelkezés azt mondja ki, hogy a védjegy haszndlatdnak
igazolasa gy is teljesithet6, ha a védjegyet képezd megjelolés kereskedelemben
hasznalt alakjanak hasznalatat igazoljak. Ezzel szemben a 15. cikk (2) bekezdésének
a) pontja nem teszi lehet6vé a lajstromozott védjegy jogosultjanak azt, hogy — a
valamely masik lajstromozas targyat képez6 hasonlé védjegy hasznalatanak a javara
valé hivatkozassal — kivonja magat a védjegy hasznalatanak ra harulé kotelezettsége
aldl.

Jelen esetben a felperes ugyanazon bizonyitasi elemekre valé hivatkozassal probélja
igazolni a 370836-o0s lajstromszamu védjegy haszndlatit, mint amelyeket a
killonbozé lajstromozott védjegyek targyat képez6 THE BRIDGE védjegy haszna-
latara vonatkozdan az OHIM elé terjesztett. E korilmények kozott — a fent kifejtett
okokbdl és anélkiil, hogy sziikséges lenne tanulminyozni azt a kérdést, hogy a
370836-0s lajstromszamu védjegy Gsszességében megegyezdnek tekinthets-e a THE
BRIDGE védjeggyel — meg kell éllapitani, hogy a jelen esetben nem éllnak fent a
40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontja rendelkezésének alkalmazasihoz
sziikséges feltételek.

Az el6zbekben kifejtett érvek Osszességére tekintettel a jelen jogalap harmadik
pontjat — mint megalapozatlant — ki kell zarni a vizsgalatbol.
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Kovetkezésképpen a jelen jogalapot teljes egészében el kell utasitani.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére alapitott jogalaprol

A felek érvei

Els6ként a felperes megjegyzi, hogy 6 tobb olyan védjegy jogosultja, amelyek a
~bridge” kifejezést tartalmazzdk, és amelyek ,csalddot” vagy ,sorozatvédjegyeket”
képeznek. E korilményt — amely jellegébSl adédéan néveli az iitkozé védjegyek
kozotti OsszetéveszthetGség veszélyét — a fellebbezési tanacs a 40/94 rendeletnek a
védjegyek haszndlatanak igazolasara vonatkozé rendelkezéseinek téves értelmezése
miatt nem vette figyelembe.

A felperes arra is hivatkozik, hogy azok a védjegyek, amelyeknek 6 a jogosultja, olyan
Osszetett védjegyek, amelyek egy kozos kifejezést tartalmaznak — az angol ,bridge”
sz6t —, amely mellett mds sz6- vagy dbras megjelolések szerepelnek. Az emlitett
védjegyeket alkoté elemek semmilyen kapcsolatban nincsenek az altaluk jelolt
arukkal. Ezért e védjegyek nagyon erds onmagukban vett megkiilonboztetd
képességgel rendelkeznek, amelyet a THE BRIDGE szévédjegy esetében tovabb
erdsit az a tomeges haszndlat, amelyet a felperes a fellebbezési tandcs elé terjesztett
igen nagy terjedelmd dokumentéciéval bizonyitott. A felperes megjegyzi, hogy mind
az olasz, mind a kozosségi itélkezési gyakorlat elismeri az ilyen fajta védjegyekre
kiterjed6 oltalmat. E tekintetben emlékeztet arra, hogy a Birdsig a C-39/97. sz.
Canon-tiigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének (EBHT 1998., I-5507. o.)
18. pontjaban kimondta: ,a nagyon erételjes megkiillonbozteté képességgel
rendelkezd védjegyek, akar 6dnmagukban, akir a piacon valé ismertségiik okan,
szélesebb kori oltalmat élveznek, mint a kevésbé erételjes megkiilonboztetd
képességgel rendelkezék”.
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A felperes hivatkozik arra, hogy mind a felszélaldsi osztaly, mind a fellebbezési
tandcs elismerte, hogy a THE BRIDGE védjegy olyan fogalmat jel6l, amely semmiféle
kapcsolatban nem 4ll a lajstromozott arukkal, és ezért onmagiban vett meg-
killonboztets képességgel rendelkezik. A fellebbezési tandcs szintén elismerte a THE
BRIDGE védjegy kozismert jellegét, anélkiil, hogy levonta volna az ebb6l ad6d6, az
Osszetéveszthetdség értékelésére vonatkozd kovetkeztetéseket.

A felperes masodsorban azt kifogasolja, hogy az Osszetéveszthetdség értékelésénél a
fellebbezési tanacs nem vette figyelembe a védjegyek hasonlésaga és az aruk
hasonlésaga kozotti kolesonods fiigglség (interdependencia) elvét. A kozosségi
itélkezési gyakorlatra, killonosen a Birésag C-251/95. sz. SABEL-iigyben 1997. nov-
ember 11-én hozott itéletére (EBHT 1997, 1-6191. o.) hivatkozva a felperes
megjegyzi, hogy az OsszetéveszthetGséget Gsszességében kell vizsgalni, figyelembe
véve az alapligy minden lényeges elemét, amelyeket egymastdl fiiggetlennek kell
tekinteni.

Harmadsorban — az itk6z6 megjelolések kozotti Gsszevetés kapcesan — a felperes
fenntartja, hogy a fellebbezési tanacs helyteleniil allapitotta meg, hogy a korabbi
védjegyek és a bejelentett védjegy nem hasonlék.

Ami a vizudlis téren torténd Osszehasonlitast illeti, a felperes tgy véli, hogy — a
megtdmadott hatirozatban megéllapitottakkal ellentétben — a ,bainbridge” szbele-
men kiviili abranak a bejelentett védjegyben val6 jelenléte, amely abra egy hajé
vitorlajanak alakjat 6lt6, csavarodé szovettekercset jelenit meg, éppen hogy noveli az
e védjegy és azon korabbi védjegyek kozotti OsszetéveszthetGség veszélyét, amelyek
szintén a ,bridge” sz6t tartalmazé széelembdl és grafikus elemekbél tevédnek ossze.
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E kérilmény azt a képzetet keltheti a vasarlokozonségben, hogy a bejelentett
védjeggyel jelolt aruk a felperestdl szarmaznak, és specidlisan a vitorlazas és hajézas
irdnti érdekl6d6k részére szant terméksorozatot képeznek. E képzetet tovabb
erésitheti az a kérilmény, hogy a 721569-es lajstromszdmu korabbi védjegy dbras
eleme egy szélrézsabol, amely kifejezetten hajézassal kapcsolatos jelkép.

A felperes azt is megjegyzi, hogy a bejelentett védjegy és a 370836-0s szamon
lajstromozott korabbi abras védjegy grafikai téren nagyon hasonlé.

A megjelolések fogalmi téren torténé osszevetését illeten a felperes ugy véli, hogy a
fellebbezési tanacs értékelési hibat vétett, amikor azt allapitotta meg, hogy az olasz
atlagfogyasztd olyan szintli idegennyelv-ismerettel rendelkezik, amely lehet6vé teszi
szdmdra az itkozd védjegyek kozott fenndllo allitdlagos fogalmi kiilonbségek
érzékelését.

E tekintetben a felperes fenntartja, hogy téves a fellebbezési tandcs azon éllitasa,
miszerint az emlitett fogyaszté érti az angol ,bridge” sz6 jelentését. A felperes
hangsilyozza, hogy e szé hangzasa egyéltalan nem hasonlit az olasz megfeleljének
(»ponte”) hangzéasara, és hogy a ,bridge” kifejezést az olasz nyelvben altaldban egy
kértyajaték jelolésére hasznaljak.

Masfel6l mégha vélelmezziik is, hogy helyes az a kovetkeztetés, miszerint az angol
~bridge” kifejezés jol értheté az olasz atlagfogyaszté szamara, e kovetkeztetésnek
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mindenképpen arra kellett volna vezetnie a fellebbezési tanacsot, hogy elismerje az
iutkozé védjegyek kozotti hasonldsag fennallasat, 1évén, hogy azok mindegyike
tartalmazza az emlitett sz6t. Ezzel szemben a fellebbezési tanacs azt dllapitotta meg,
hogy mégha az olasz atlagfogyaszt6é érti is a felperes védjegyeiben felhasznalt
~bridge” sz6 jelentését, akkor sem tudja a bejelentett védjegyen beliil elkiiloniteni e
sz6t, mivel az egy masik — a ,,bain” — szdval egyiitt szerepel, amelynek nincs jelentése
az angol nyelvben, igy a bejelentett védjegy az érintett vasarlokozonség képzetében
ugy jelenik meg, mint olyan egységes és Osszetartozd egész, amelynek nincs
egyértelmd jelentése.

A felperes vitatja ezt az értékelést, hozzatéve, hogy — ahogyan azt a fellebbezési
tanacs véli — ha az olasz atlagfogyaszté megfelel$ idegennyelv-ismerettel rendelkezik
ahhoz, hogy felfogja az angol ,bridge” szé jelentését, akkor a bejelentett védjegyen
belil a francia ,bain” szé jelentését is értheti, és a ,bainbridge” sz6t két széként
elemezheti. A felperes hangsulyozza, hogy valésziniitlen a beavatkozé feltevése,
miszerint az emlitett fogyaszté a bejelentett védjegyet csaladnévként vagy foldrajzi
arujelzéként fogja fel.

A felperes szerint az olasz atlagfogyaszté valészinileg vagy az iitkozé védjegyeket
alkoté idegen szavak egyikét sem érti majd meg, vagy csak a ,bridge” szét ismeri
majd fel, amelyet a széban forgé védjegyek mindegyikében azonositani tud. Mindkét
esetben egyértelmiien fennall az sszetévesztés veszélye. Allitasainak aldtdmaszta-
saként a felperes az OHIM t6bb olyan hatarozatdra hivatkozik, amelyben anélkiil
allapitottdk meg az Osszetévesztés veszélyének fenndlldsat, hogy barmiféle utalds
tortént volna a széban forgé védjegyeknek az érintett fogyasztdk altali érthetéségére.

A felperes végiil bemutatja azon hatarozatok sorat, amelyek erds analégiat mutatnak
a jelen tiggyel, és amelyekben az OHIM szervezeti egységei elismerték az iitkoz6
védjegyek kozotti Gsszetévesztés veszélyének fennallasat.
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Az OHIM ugy véli, hogy a fellebbezési tanacs értékelése helytalld.

El6szor is, ami a felperes azon éllitasat illeti, miszerint a fellebbezési tanics nem
vette figyelembe azt a korilményt, hogy a felperes a kozos ,bridge” alkotdelemet
tartalmazé sorozatvédjegyek jogosultja, az OHIM hangsuilyozza, hogy a kézdsségi
rendszer nem biztosit semmiféle elvont jogi oltalmat a ,sorozatvédjegyeknek”, és a
bejelentett kozosségi védjeggyel vald Osszetévesztés esetleges veszélyének értékelé-
sekor minden egyes korabbi megjel6lést kiilon-kiilon kell figyelembe venni. Ebben
az értelemben a ,sorozatvédjegyek” fogalmanak csak akkor van jelentsége az ilyen
értékelés soran, ha az érintett fogyaszté a ténylegesen hasznalt kordbbi védjegyek
mindegyikével oly médon szembesiilt, hogy az a benyomasa keletkezhetett, hogy a
védjegyek kozotti kapcsolat arra utal, hogy a védjegyek ugyanattdl a személytdl
szarmaznak. Kovetkezésképpen a ,sorozatvédjegyek”, illetve a ,védjegycsalad”
fogalma csak akkor relevans, ha az egyes védjegyeket tényleges hasznaljak.

Masodszor, ami a felperes azon érvelését illeti, miszerint értékelése soran a
fellebbezési taniacs nem vette figyelembe sem az érintett aruk hasonlésaga és a
széban forgé megjel6lések hasonldsiga kozotti kolesonos fiiggbséget, sem a kordbbi
védjegyek allitélagos hirnevét, az OHIM hangstlyozza, hogy az {itk6z6 megjel6lések
kozotti hasonlésag minimdlis foka elengedhetetlen feltétele annak elismerésének,
hogy fenndll az Osszetévesztés veszélye, és ennek hidnydban nem kell tovdbb
vizsgalni az OsszetéveszthetGség atfogd értékelésekor felmeriilé olyan egyéb
kériilményeket, mint a korabbi védjegy 6nmagaban vett megkiilonboztetd képessége
és hirneve, illetve az aruk kozotti hasonlésag. Jelen esetben az iitkozé megjelolések
kozott nem észlelheté ilyen minimalis hasonlésag.

Az OHIM - akarcsak a fellebbezési tandcs — ugy véli, hogy csak a korabbi
védjegyekre igaz az, hogy a ,bridge” sz6 elkiiloniil attdl az egésztdl, amelynek részét
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képezi. Ezzel szemben a bejelentett védjegy egységes és Osszetartozd egész, amelynek
nincs egyértelmi jelentése, és amelyben a ,bridge” szdelem elvesziti 6nallé jellegét,
és beleolvad a védjegyet alkoté elemektdl vildgosan elkiilonitheté masik széba. Az
OHIM szerint a kozds tapasztalat azt mutatja, hogy a szavak elveszithetik
jelentésiiket, illetve 4j jelentést nyerhetnek, ha elkiiloniilnek mas szavaktol, vagy Gj
szavakhoz kapcsolédnak, mint példdul az olasz ,bella” sz6, amikor az ,isabella”
széban tilinik fel.

Az OHIM egyébirant megjegyzi, hogy vizudlis téren az (itkoz6 megjelolések
egyértelmien kiillonbozdek, hosszisaguk és az dbrazolt grafikai elemek miatt.

A beavatkozé osztja az OHIM vélekedését a felperes kifogdsainak a ,sorozatvédje-
gyek” allitélagos meglétére alapitott pontjait illetden, valamint a megjelolések
hasonlésaga és az aruk hasonlésaga kozotti kolesonos fliggdség elvének allitélagos
figyelmen kiviil hagyasat illetéen. Az els6 pontot illetéen a beavatkozé hozzateszi,
hogy a ,sorozatvédjegyek” fogalmanak az az el6feltétele, hogy a vizsgdlt védjegyek
olyan k6z6s mintit mutassanak, amely nem taldlhaté meg a kordbbi védjegyekben.

Az iitkoz6 védjegyek Osszevetését illetden a beavatkozé megjegyzi, hogy a vizudlis
elemek terén a bejelentett védjegy Gsszetett védjegy, azaz abrds és sz6védjegy, ahol az
abra erételjes megkiilonboztetd erével rendelkezik, amely olyan jellegli, hogy
megragadja a fogyaszté figyelmét, és a védjegy, illetve a vele jelolt termékek
hajézassal kapcsolatos eredetére utal. A beavatkozé szintén kiemeli a ,bainbridge”
széelem kiilonleges grafikai dbrazolasat. A beavatkozé szerint a bejelentett védjegy
és a korabbi védjegyek hangzasbeli téren is eltéréek.
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A fogalmi sikot illetéen a beavatkozé hangsulyozza, hogy a ,bainbridge” szé az
Amerikai Egyesiilt Allamokban gyakori csalddnév. Jelen esetben az amerikai
Bainbridge Aquabatten Inc. nevii tirsasag két alapité tagjardl van szo; e tarsasig
hajévasznakat gyart, amelyeknek kizardlagos olaszorszagi forgalmazéja a beavat-
kozd. A sz6 egyuttal foldrajzi név is, amely egy Washington allambeli kis virosnak,
illetve egy Georgia dallambeli té kis szigetének a neve. Kovetkezésképpen a
beavatkoz6 szerint a ,bainbridge” szé nem tekintheté Osszetett szénak, hanem
egyedi név, amely semmilyen kapcsolatban nem all a korabbi védjegyekkel, amelyek
a hid fogalmara utalnak.

Az Elséfoka Birdsag allaspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja Ggy rendelkezik, hogy ,a
korabbi védjegy jogosultjanak felszélalasa alapjan a megjel6lés nem részesiilhet
védjegyoltalomban, ha azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt 4ll, a
fogyasztok Gsszetéveszthetik a kordbbi védjeggyel val6 azonossiga vagy hasonldsaga,
valamint az érintett aruk, illetve szolgéltatdsok azonossiga vagy hasonlésiga miatt”,
és ,az Osszetéveszthet6ség magdban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a
megjelolést gondolati képzettarsitis (asszociacié) utjan kapcsolhatjdk a korabbi
védjegyhez”.

Az allandé itélkezési gyakorlat értelmében az Osszetévesztés veszélye akkor all fenn,
ha a fogyaszték azt hihetik, hogy a széban forgé aruk, illetve szolgaltatasok
ugyanattdl a vallalkozastdl, illetve — adott esetben — gazdasagilag kapcsolatban allé
vallalkozasokt6] szarmaznak.

Ezen itélkezési gyakorlat értelmében az Osszetéveszthetdséget atfogdan kell értékelni
az alapjan, milyen képet alkot az érintett vasarlékoézonség a megjelolésekrdl és a
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széban forgé arukrdl és szolgaltatasokrol, figyelembe véve az adott ligyre vonatkozé
valamennyi koériilményt, kiillonosen a megjelolések és az azokkal jeldlt aruk vagy
szolgaltatisok hasonldsaga kozotti kolesonds figgést (lasd az Elséfokut Birdsag
T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIMI - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO
BEVERLY HILLS] iigyben 2003. jalius 9-én hozott itéletének [EBHT 2003,
11-2821. o.] 31-33. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Jelen esetben — tekintettel az érintett termékek jellegére, amelyek rendeltetése a fenti
6—9. pontban szerepel — a célk6zonség, amelynek tekintetében az Osszetéveszthe-
téség elemzését el kell végezni, a széban forgd druk 6sszessége tekintetében annak a
tagallamnak — nevezetesen Olaszorszagnak — az atlagfogyaszt6ibél all, amelyben a
korabbi védjegyek oltalom alatt allnak.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak alkalmazasdban, valamint az
elébbi érvekre tekintettel ezt kovetéen el kell végezni egyrészt az érintett aruk,
masrészt az iitk6zé megjelolések kozotti Gsszehasonlitast.

— A széban forgé termékekrol

Az itélkezési gyakorlat szerint a szoban forgé aruk vagy szolgaltatisok kozotti
hasonlésag értékelésekor az Osszes olyan relevans tényezét figyelembe kell venni,
amely az ezen druk vagy szolgaltatasok kozotti kapcsolatot jellemzi. E tényezdk
magukban foglaljak kiillénosen az aruk vagy szolgiltatisok jellegét, rendeltetését,
felhasznalasat, valamint egymassal verseng$ vagy kiegészité jellegét (az Elséfoku
Birésag T-388/00. sz., Institut fir Lernsysteme kontra OHIM — Educational Services
[ELS] tgyben 2002. oktéber 23-an hozott itéletének [EBHT 2002., 11-4301. o.]
51. pontja).
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Jelen esetben a felszolalds a 18. és a 25. osztalyba vagy az ezek valamelyikébe tartozé
aruk tekintetében lajstromozott korabbi védjegyeken alapul, és az ugyanezen
osztalyokba tartozé druk tekintetében bejelentett védjegy lajstromozésa ellen irdanyul.

Ami az druk kozotti hasonlésag fokdnak értékelését illeti, elegend6 megjegyezni,
hogy — amint az a fenti 6-9. pontban feltiintetett megjel6lésekbél kovetkezik, és
amit illetden a tobbi fél is egyetért — a védjegybejelentésben foglalt druk és a korabbi
védjegyek arui azonosak.

— A széban forgé megjelolésekrol

A megtamadott hatarozat 11. pontjaban a fellebbezési tanacs megallapitotta, hogy az
Osszetévesztés veszélye fennallasanak értékelésekor a tizenegy korabbi védjegy koziil
csak hat, nevezetesen a ,the bridge” széelemet tartalmazé (704372-es és 633349-es
lajstromszama) térbeli védjegyek, a (710102-es lajstromszamd) FOOTBRIDGE
szovédjegy, a ,the bridge wayfarer” sz6elemet tartalmazé (721579-es lajstromszama)
abras védjegy, a (630763-as lajstromszamil) OVER THE BRIDGE szévédjegy,
valamint a (642953-as lajstromszdmd) THE BRIDGE szévédjegy johet szdba.

Mivel a felperes altal a fellebbezési tanacs e kovetkeztetésével szemben elSterjesztett
és az els6 jogalap keretében megvizsgalt érvek egyike sem tarthaté fent, az itk6z6
megjelolések hasonlésagira vonatkozd vizsgalatot a bejelentett védjegy és a
megtamadott hatarozat fent emlitett 11. pontjaban felsorolt hat korabbi védjegy
osszevetésére kell korlatozni (a tovabbiakban: ,a relevians korabbi védjegyek”).
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Elészor is a bejelentett védjegyet minden egyes relevans korabbi védjeggyel kiilon-
kiilon ossze kell hasonlitani, ezutan pedig az Osszetéveszthetéség vizsgalata
keretében meg kell vizsgdlni a felperesnek a kordbbi védjegyek éllitélagos ,csalad-”,
illetve ,sorozat-” jellegére alapitott érvét.

Az itélkezési gyakorlatbdl az kovetkezik, hogy az Osszetéveszthetéség atfogd
mérlegelésénél az itkoz6 megjel6lések vizualis, hangzasbeli és fogalmi hasonlésiga
tekintetében az ezek dltal keltett egyiittes benyomadst kell alapul venni, kiillonésen a
megkiilonboztetd és domindns jegyeik figyelembevételével (a fent hivatkozott
SABEL-tigyben hozott itélet 23. pontja, valamint a fent hivatkozott ELS-itélet
62. pontja). Az adott aruk és szolgaltatasok atlagos fogyasztéja ugyanis, akinek
benyomasa meghatarozé szerepet jatszik az Osszetéveszthetéség dltalanos meg-
itélésekor, dltaldban annak egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgilja
részleteiben (a fent hivatkozott SABEL-itélet 23. pontja).

Jelen esetben a szémegjelolésekbdl, abras és szomegjelolések Osszetett meg-
jeloléseibdl, valamint térbeli megjelolésekbdl allé relevans korabbi védjegyek
mindegyike rendelkezik egy k6zos elemmel, nevezetesen az angol ,bridge” széval,
amelyet a megjelolések tobbsége esetében a ,the” hatdrozott nével$ el6z meg. A
bejelentett védjegy egy fekete-fehér téglalap alakd cimkébdl 4ll6, Osszetett meg-
jelolés, amely egy hajé vitorlajanak alakjat 61t6 szovettekercset dbrazol. Az dbra jobb
oldalan a fekete folyékony irassal szedett ,bainbridge” felirat szerepel, amely a cimke
hosszanak kétharmad részében vizszintesen teriil el; a feliratot egy, az egész cimkét
atszel6 fekete vonal emeli ki.

Elézetesen ki kell emelni — ahogyan azt a fellebbezési tanics a megtamadott
hatarozat 23. pontjaban tette —, hogy a korabbi védjegyek erételjes 6nmagaban vett
megkiilonbozteté képességgel rendelkeznek, mivel olyan Osszetett, illetve térbeli
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szémegjelolésekbdl dllnak, amelyek elemei — akar kiillon-kiilon, akar 6sszességlikben
nézve — semmilyen kapcsolatban nincsenek az altaluk jelolt arukkal. Ami kiilénésen
a ,the bridge” széelemet tartalmazé kordbbi védjegyeket illeti, e megkiilonboztetd
képesség tovabbi hangsilyt kap az intenziv hasznéalat révén. Az itélkezési
gyakorlatbdl kovetkezik, hogy az sszetéveszthet6ség anndl nagyobb mérték(, minél
jelentésebb a korabbi védjegy megkilonbozteté jellege, és hogy az erdteljes
megkiilonbozteté képességgel rendelkezé védjegyek — akar dnmagukban, akar a
piacon betoltott ismertségiik okan — szélesebb oltalmat élveznek, mint a gyengébb
megkiillonboztets képességgel rendelkezdk (a fent hivatkozott SABEL-iigyben hozott
itélet 24. pontja, valamint a fent hivatkozott Canon-tigyben hozott itélet 18. pontja).

Ezzel szemben a felperes azon allitasat illetGen, miszerint a fellebbezési tandcsnak el
kellett volna ismernie a korabbi védjegyek kozismertségét, elegendé kiemelni, hogy a
megtamadott hatdrozat egyetlen része sem tamasztja ala ezt az allitast.

Tehat meg kell vizsgalni, hogy a fellebbezési tanacs, anélkiil, hogy értékelési hibat
kovetett volna el, juthatott-e arra a kovetkeztetésre, hogy nem 4all fenn vizudlis,
hangzasbeli és fogalmi hasonlésag az itk6z6 megjelolések kozott.

Elészor is vizudlis szempontbdl kell 6sszehasonlitani a megjeloléseket.

E tekintetben a relevans korabbi védjegyeket harom kategéridra kell felosztani: a
szémegjelolésekre, az Osszetett megjelolésekre, azaz abras és szdelemekbdl all6
megjelolésekre, valamint a térbeli megjelolésekre.
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Az els6 kategéridba tartozik a korabbi (710102-es lajstromszamu) FOOTBRIDGE
védjegy, a (630763 lajstromszamui) OVER THE BRIDGE védjegy, valamint a (642953
lajstromszamua) THE BRIDGE védjegy.

Az Els6fokd Birdsag ugy itélte meg, hogy valamely Gsszetett — azaz sz6- és dbras
védjegyet — nem lehet hasonlénak tekinteni egy masik azonos vagy az Osszetett
védjegy egyes OsszetevSivel hasonlé védjeggyel, hacsak az Osszetett védjegy altal
keltett benyomas egészének nem ez az Osszetevé a meghatirozé eleme. Ez az eset
akkor all fenn, ha ez az 6sszetevé olyan mértékben meghatarozza a védjegy altal
keltett, az érintett vasarlékozonség emlékezetében rogzilt benyomast, hogy a
meghatarozd Osszetevs altal keltett benyomas egésze vonatkozasiban a védjegy
tobbi Osszetevéje elhanyagolhaté (az Els6fokd Birdsag T-6/01. sz., Matratzen
Concord kontra OHIM - Hukla Germany [MATRATZEN] tigyben 2002. oktéber
23-4n hozott itéletének [EBHT 2002., II-4335. o.] 33. pontja).

Jelen esetben — mégha feltételezziik is, hogy a bejelentett ,bainbridge” védjegy olyan
elemnek tekinthetd, amely alkalmasabb a fogyasztok figyelmének felkeltésére, mint a
tobbi — fontos megallapitani, hogy az ezen elem és a széban forgé hiarom korabbi
védjegy kozotti vizudlis hasonlésigok csupan hat egymast kovets betlit érintenek,
amelyek a ,bridge” angol szét alkotjdk. E szé mellett a bejelentett védjegyben a
sbain” elétag 4ll, a korabbi védjegyekben pedig az ,over the” és a ,the” sz6, illetve a
~foot-" el6tag.

A ,bainbridge” sz6 mellett a bejelentett védjegyben egyébként olyan abras elemek

szerepelnek, amelyeknek a jelentGsége — jollehet azok kevésbé fontosnak
mindsitheték — nem elhanyagolhaté a megjelolés &ltal keltett Gsszbenyomds
szempontjabol.

A széban forg6 harom korabbi védjegy és a bejelentett védjegy szdeleme kozotti, fent
emlitett eltérésekre tekintettel, valamint a bejelentett védjegyet jellemz6 abras
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elemeket alkot6, masik megkiillonbozteté tényezére figyelemmel az itk6z6 meg-
jelolések kozotti, a fenti 96. pontban kiemelt hasonlésag nem olyan jellegii, hogy azt
az itkozé megjeldlések vizudlis szempontbdl torténd étfogd értékelése sordn
figyelembe kellene venni.

A masodik kategériaba kizardlag a (721579-es lajstromszama) ,the bridge wayfarer”
széelembdl allé Osszetett védjegy tartozik. Ez a védjegy egy fekete-fehér szélrézsat
abrazol, amelyet vizszintesen egy fekete vonal szel ketté. Az emlitett abras elem a
fekete és sziirke betiivel szedett ,the bridge”, és a kisebb fekete betiikkel szedett
~wayfarer” felirat kozott helyezkedik el.

Fontos megéllapitani, hogy az emlitett korabbi védjegy vizudlis téren alapvetéen eltér
a bejelentett védjegytSl. Ugyanis az (itk6z6 megjelolések egyetlen k6zos eleme — azaz
a ,bridge” szét képez8, egymdst kovet§ hat betli — jelen esetben szinte nem
érzékelhet6 az altaluk keltett 6sszbenyomas szempontjdbdl, amelyre erés hatéssal
vannak az abras elemek, amelyek a rajzokon kiviil magukban foglaljék a fenti széhoz
jarulé szoéelemek grafikus abrazolasat is; e szoelem a bejelentett védjegyben a ,,bain-”
el6tag, a korabbi védjegyben pedig a kiilonallé ,the” és ,wayfarer”.

Végiil — ami a relevins kordbbi védjegyek harmadik kategoéridjat illeti, amelyet a ,,the
bridge” feliratot dbrazolé térbeli cimkék képviselnek — fontos megdllapitani, hogy
vizudlis téren pusztin az e védjegyek jellegének koszonhetd eltérések elegendbek a
bejelentett védjegyhez valé barmiféle hasonlésag fennallasanak kizdrasara.

Kovetkezésképpen az iitk6zé megjelolések vizudlis szempontbdl valé dsszehasonli-
tasa erGs eltéréseket mutatott ki, amelyek olyan jellegtiek, hogy lehet6vé teszik annak
megallapitasat, hogy az Gsszetéveszthetdség értékelésekor a ,the bridge” szét alkotd,
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hat egymast koveté betiibél all6, egyetlen kozos elem — figyelembe véve az altaluk
keltett 6sszbenyomast — nem elegendé a széban forgé védjegyek kozotti jelentds
foku vizualis hasonldésdg fennallasinak megallapitasihoz.

Ezt kovetben az iitkozé megjeloléseket hangzasbeli szempontbdl is Ossze kell
hasonlitani.

E tekintetben ki kell emelni, hogy az iitk6z6 megjelolések kozotti hangzasbeli
hasonlésagok meglehetésen enyhék, ha a bejelentett védjegyet a korabbi, a ,the
bridge wayfarer” és az OVER THE BRIDGE szdelemeket tartalmazé védjegyekkel
hasonlitjuk 6ssze, és erdteljesebbek, ha a kordbbi THE BRDIGE és FOOTBRIDGE
széovédjegyekkel, illetve a ,the bridge” széelemet tartalmazé kordbbi térbeli
védjegyekkel hasonlitjuk 6ssze.

E tekintetben nem meggy6z6 a fellebbezési tanics dltal a megtdmadott hatdrozat
21. pontjdban kifejtett érv, miszerint ,a hangzasbeli kiillonbségek javarészt fogalmi
killonbségeket tiikroznek [...], 1évén, hogy a kiillonb6zé védjegyek kiejtése az Sket
alkoté szavak jelentésétél fiiggben eltér6 lesz”.

Ezzel szemben meg kell allapitani, hogy az olasz fogyaszté a fenti négy kordbbi
védjegyet és a bejelentett védjegyet valdszintileg gy fogja kiejteni, hogy a ,bridge”
sz6 minden esetben hangsulyos lesz, kiillonosen a betiik elrendezése, valamint a ,,d”
és ,g” betlik egymas melletti, az olasz nyelvben ismeretlen elhelyezkedése miatt.
Egyébként egyrészt a THE BRIDGE, a FOOTBRIDGE korébbi szévédjegyek és a ,the
bridge” széelemet tartalmazé korabbi térbeli védjegyek, masrészt a ,bainbridge”
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széelemet tartalmazé bejelentett védjegy kozotti hangzasbeli hasonldésig annal
erételjesebb, minél inkdbb azonos helyen szerepel benniik a ,bridge” szé. Ezt a
hasonlésdgot azonban enyhiti a kordbbi védjegyekben 1év6 ,the” sz6 és a ,foot-”
el6tag, illetve a bejelentett védjegyben 1évé ,bain” elGtag.

Az elébbi megallapitisokra tekintettel el kell ismerni, hogy fenndll bizonyos
hangzasbeli hasonlésdg a bejelentett védjegy és a fenti négy kordbbi védjegy kozott.

Az tkoz6 megjeloléseket végiil fogalmi szempontbdl is Gssze kell hasonlitani.

A fellebbezési tanics elemzésének kiindulépontja a széban forgé védjegyek
jelentésbeli tartalmat illetéen az a — felperes dltal vitatott — posztulatum, hogy az
olasz atlagfogyaszté elegend6 angol nyelvismerettel rendelkezik ahhoz, hogy
felismerje a bridge sz6 jelentését, és azt az annak megfelel6 olasz ,ponte” sz6hoz
tarsitsa (a megtamadott hatdrozat 17. pontja).

Ezt az eléfeltevést nem kérddjelezhetjiik meg. Amint ugyanis azt a beavatkozé
helyesen megjegyezte: a ,bridge” sz6 az angol nyelv elemi székészletének részét
képezi, amelynek ismerete Olaszorszagban az atlagos iskoldzottsag szintjének felel
meg. Ugyanez elmondhaté a korabbi védjegyekben szereplé angol ,the” és ,foot”
szavakroél, valamint az ,over the” kifejezésrdl is.

A fellebbezési tandcs annak kifejtésével folytatja érvelését, hogy az olasz fogyaszté
nincs abban a helyzetben, hogy megértse a ,bridge” szé hid jelentését, amikor a
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korabbi védjegyekkel taldlkozik, mivel a sz6 csak ezekben a védjegyekben szerepel
egyiitt a ,the” nével6vel vagy mas konnyen értheté angol szavakkal, mint példaul a
~foot”. A bejelentett védjegynél viszont ez nem all fenn, hiszen a bridge sz¢é itt a
sbain” el6tag utidn szerepel, amelynek 6nmagdban nincs jelentése (a megtamadott
hatérozat 18. pontja). Igy a fellebbezési tandcs szerint ,mig a kordbbi védjegyekben a
»bridge« sz6 megfeleléen elvalaszthatd attol az egységtdl, amelynek részét képezi,
addig a BAINBRIDGE védjegy olyan egységes és osszetartoz6 egész, amelynek nincs
egyértelm@i jelentése, hacsak nem mint fantazianév, csaladnév vagy foldrajzi
megjelolés, amelyben a »bridge« szé mégha jelen van is, nem rendelkezik 6nallé
értékkel” (a megtamadott hatdrozat 19. pontja).

i A fellebbezési tandcs érvelése e tekintetben, ugy tlinik, nem tartalmaz értékelési
hibat.

112 Az a korillmény ugyanis, hogy a ,bridge” szé el6tt a bejelentett védjegyben a ,bain”
elétag 4ll, amelynek az angol nyelvben semmilyen jelentése nincs, enyhiti a
jelentésbeli kapcsolat kozvetlenségét az emlitett sz6 és az e nyelvben annak alapjat
képezé fogalom kozott. Igy a ,bainbridge” sz6 altal alkotott egészt az olasz fogyaszt6
kénnyen fantaziaszéként érzékelheti, illetve — arra a tényre figyelemmel, hogy a
védjegy grafikus abrazolasiban e sz6 nagybetlivel kezdddik — olyan foldrajzi
megjelolésként, amely olyan véarost vagy régiét jelol, amelyet foly6 szel at — mint
példaul a ,Cambridge” sz6 esetében —, illetve esetleg csaladnévként. Egyébként a
megjelolés grafikus dbrdzoldsa nem tartalmaz semmiféle olyan elemet, amely hidra
utalna. Ezzel szemben a vitorldshajét abrazolé rajz a fogyasztéban azt a képzetet
keltheti, hogy a ,bainbridge” megjel6lés valamilyen fiirdShelyet jelsl, ahol
vizisportokat lehet izni. E gondolattarsitas tovabb erésodhet az olasz atlagfogyaszté
képzetében, ha — ahogyan arra a felperes utal — képes megérteni a francia ,bain” szé
jelentését, amely a ,bainbridge” sz6ban el6tagként szerepel.
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Ezzel szemben amikor a ,bridge” szé6t a relevans korabbi védjegyekben hasznaljak,
ott rogton a hid fogalmara utal. Ezt az azonnali jelentésbeli kapcsolatot tovabb
erdsitik kiilonféle olyan elemek, mint a ,the” néveld vagy az angol nyelvben
mindségjelzdi szerepet betolté egyéb szavak hasznalata (,foot”).

A fent kifejtett érvekre tekintettel meg kell allapitani, hogy a fellebbezési tanics nem
vétett értékelési hibat, mikor megallapitotta, hogy az itk6z6 megjelolések fogalmi
téren nem hasonldak, és ezért nem lehet megerdsiteni azt, hogy a bejelentett védjegy
bitorolja a relevans korabbi védjegyek altal kifejezett ,hid” fogalmat (a megtamadott
hatarozat 20. pontja).

— Az 6sszetéveszthetdségrol

Az el6z6 érvekbdl kovetkezben az iitkozé megjelolések csak hangzasbeli szempont-
bél mutatnak jelentés hasonlésagokat.

A relevans korabbi védjegyek erételjes megkiilonbozteté képessége, valamint a
korabbi védjegyek és a bejelentett védjegy altal jelolt aruk azonossaga ellenére
pusztan az itkozé megjelolések hangzasbeli hasonlésaga alapjan nem lehet az
Osszetévesztés veszélyének fennallasara kovetkeztetni. E tekintetben ki kell emelni,
hogy két védjegy kozotti hangzasbeli hasonlésag mértéke kevésbé jelentds az olyan
aruk esetében, amelyeket ugy értékesitenek, hogy azt az érintett kozonség a
vasdarlaskor altalaban vizudlisan észleli (az Elséfoka Birdsag T-292/01. sz., Phillips-
Van Heusen kontra OHIM - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS] iigyben
2003. oktéber 14-én hozott itélete [EBHT 2003., II-4335. o.], valamint a
T-301/03. sz., Canali Ireland kontra OHIM - Canal Jean [CANAL JEAN CO.
NEW YORK] tigyben 2005. junius 28-an hozott itélete [EBHT 2005., I1-2479. 0.]). Ez
az eset all fenn a jelen iigyben széban forgd aruknal is.
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Az elézbekben kifejtett érvekre tekintettel azt a kovetkeztetést kell levonni, hogy a
fellebbezési tandcs nem vétett értékelési hibat, amikor megallapitotta, hogy a
fogyasztok képzetében nem 4ll fenn az osszetévesztés veszélye a bejelentett és a hat
relevins — az értékelés szempontjabdl egyenként vizsglt — kordbbi védjegy kozott.

E ponton mér csak a felperes azon érvének elemzése van hatra, miszerint a korabbi
védjegyek, amelyek mindegyikére ugyanannak a ,bridge” széelemnek a jelenléte
jellemz8, ,védjegycsaladot”, illetve ,sorozatvédjegyeket” alkotnak. A felperes szerint
e koriilmény olyan jellegli, hogy objektive Gsszetéveszthet8séget eredményezhet,
amikor a fogyaszté a bejelentett védjeggyel taldlkozik, mert a fogyaszté azt hiheti,
hogy az e védjeggyel jelolt aruk szintén a felperestdl szarmaznak.

Elézetesen ki kell emelni, hogy a sorozatvédjegyek fogalma nem szerepel a 40/94
rendeletben.

E megallapitds azonban még nem teszi lehetévé a felperes érvelésének azonnali
elutasitdsat.

Ezen érvelés megalapozottsaganak értékelésekor elGszor is emlékeztetni kell arra,
hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében ,a korabbi
védjegy jogosultjanak felszé6lalasa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyolta-
lomban, ha azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt ll, a fogyasztok
Osszetéveszthetik a kordbbi védjeggyel valé azonossiga vagy hasonldsiga, valamint
az érintett druk, illetve szolgdltatdsok azonossiaga vagy hasonlésiga miatt”, és ,az
Osszetéveszthetéség magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszték a megjelolést
gondolati képzettarsitas (asszociaci6) atjan kapcsolhatjadk a korabbi védjegyhez”.
Egyébként a 40/94 rendelet hetedik preambulumbekezdése kimondja, hogy ,az
Osszetéveszthetéség, amelynek értékelése szamos tényez6tdl — killondsen a védjegy
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piaci ismertségétdl, attol a képzettarsitastdl, amelyet a haszndlt vagy a védjegyként
lajstromozott megjelolés eldidéz, valamint a védjegy és a megjelolés kozotti, valamint
a velilk megjelolt druk vagy szolgaltatisok kozotti hasonlésdg mértékétsl — fiigg, az
oltalom szempontjabdl kiilonos feltételt képez”.

Ezt kovetben emlékeztetni kell arra, hogy a fenti 78. pontban emlitett itélkezési
gyakorlat szerint az Osszetéveszthet6séget atfogéan, az adott tigyre vonatkozé
valamennyi koriilményt figyelembe véve kell értékelni az alapjan, hogy az érintett
vasarlokozonség milyen képet alkot a megjelolésekrd] és a széban forgd arukrdl és
szolgaltatasokrol.

Megjegyzend8 tehat, hogy amikor a valamely koézosségi védjegybejelentéssel
szembeni felszélalds tobb kordbbi védjegyen alapul, és e védjegyek olyan
jellegzetességeket mutatnak, amelyek lehet6vé teszik annak megallapitasit, hogy
azok egy ,sorozat” vagy ,csalad” részét képezik — ami kiillonosen akkor lehetséges, ha
a védjegyek teljes egészében tartalmazzak ugyanazt a megkilonboztets elemet, és
masik grafikai vagy széelemmel egésziilnek ki, igy kilonboztetve meg egyiket a
masiktol, vagy ha azok az eredeti védjegybél kivont azonos el6- vagy utétagot
ismétlik meg —, akkor e korilmény relevans tényezdt képez az Osszetéveszthetdség
értékelése szempontjabol.

Hasonlé korillmények esetén a bejelentett védjegy és a sorozat részét képezd korabbi
védjegyek kozotti lehetséges asszociacié révén akkor meriilhet fel az Ossze-
téveszthet8ség, amikor a bejelentett védjegy olyan hasonldsagokat mutat a korabbi
védjegyekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy a fogyaszté azt higgye, hogy a
bejelentett védjegy ugyannak a sorozatnak a részét képezi, és ezért az dltala jelolt
aruk kereskedelmi szempontbdl ugyanattél a személyt6l szarmaznak, mint a kordbbi
védjegyekkel jelolt aruk, vagy eredetiiket tekintve kapcsolatban vannak vele. A
bejelentett védjegy és a korabbi sorozatvédjegyek kozotti ezen Osszetéveszthetbség —
amely az (itk6z6 megjelolések altal jelolt aruk kereskedelmi eredetével kapcsolatban
okozhat megtévesztést — akkor is fennallhat, amikor, mint jelen esetben, a bejelentett
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védjegy és a korabbi védjegyek kozotti dsszehasonlitas, kiillon-kilon elvégezve, nem
teszi lehetévé annak megallapitasat, hogy kozvetlenill fennall az Osszetévesztés
veszélye. Ilyen esetben az a veszély, hogy a széban forgd druk vagy szolgaltatidsok
kereskedelmi szarmazasat illetéen a fogyaszté tévedhet, nem abbdl az eshetéségbil
ered, hogy a fogyaszté Osszetévesztheti a bejelentett védjegyet a korabbi
sorozatvédjegyek valamelyikével, hanem abbdl az eshetéségbdl, hogy azt hiszi: a
bejelentett védjegy ugyanazon sorozatnak a része.

Ugyanakkor megallapitandé, hogy a fent leirt dsszetévesztés veszélyére csak akkor
lehet hivatkozni, ha a két feltétel egylittesen teljesiil.

Elészor is: a korabban lajstromozott védjegysorozat jogosultjanak igazolnia kell a
sorozathoz tartozé Osszes védjegy haszndlatit, vagy legalabbis annyi védjegy
hasznalatat, amennyi alkalmas ,sorozat” képzésére. Ugyanis ahhoz, hogy fennélljon
az a veszély, hogy a vasarl6kozonség téved azt illetden, hogy a bejelentett védjegy a
sorozathoz tartozik, az sziikséges, hogy a korabbi védjegyek jelen legyenek a piacon.
A védjegyek tényleges haszndlatdnak hidnyaban ki kell zarni a korabbi védjegyek
sorozatjellegének figyelembevételét, amely a sorozat részét képezd, kiilon-kiilon
vizsgalt védjegyek oltalmi korének szélesitésével jar, tovabba az GsszetéveszthetGség
minden olyan elvont értékelését, amely egyediil azon alapul, hogy tobb olyan
lajstromozott védjegy létezik, amelynek a tirgya azonos megkiilonbdzteté elemet
tartalmazo védjegy. Az ilyen hasznalat igazoltsaganak hidanyaban tehat a bejelentett
védjegy piacon valé megjelenése altal esetlegesen okozott Gsszetéveszthetdséget ugy
kell értékelni, hogy a korabbi védjegyek mindegyikét killon-kiilon kell Ossze-
hasonlitani a bejelentett védjeggyel.

Misodszor: a bejelentett védjegynek nemcsak a sorozathoz tartozé védjegyekhez kell
hasonlénak lennie, hanem olyan jellemzdékkel is kell rendelkeznie, amelyek a
sorozatba val¢ illeszkedéshez sziikségesek. Nem ez az eset dll fenn példaul akkor, ha
a korabbi sorozatvédjegyek kozos elemét a bejelentett védjegyben eltéré helyen
szerepeltetik att6l, ahol az altaldban szerepelni szokott a sorozathoz tartozé
védjegyekben, vagy annak eltéré a jelentéstartalma.
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Jelen esetben fontos megjegyezni, hogy a fenti feltételek elsé fele nem teljesiil
Ahogyan ugyanis azt a fellebbezési tanacs kimondta, és ahogyan az az iigyiratokbdl
kideriil: a felperes 4ltal a felsz6laldsi eljardsban elGterjesztett egyediili bizonyitékok a
THE BRIDGE védjegy, kisebb mértékben pedig a THE BRIDGE WAYFARER
védjegy hasznalatara vonatkoztak. Mivel csupan ez a két kordbbi védjegy az, amelyek
piacon vald jelenlétét a felperes bizonyitotta, a fellebbezési tanacs helyesen utasitotta
el azokat az érveket, amelyekkel a felperes a ,sorozatvédjegyeket” megilleté
oltalomra hivatkozott.

Az elézbekben kifejtett érvek Osszességére tekintettel meg kell allapitani, hogy a
fellebbezési tanics — anélkill, hogy értékelési és jogi hibat vétett volna — helyesen
zarta ki az tk6z6 megjelolések kozott az Gsszetéveszthetdség fennallasat.

Ebb6l kovetkezéen a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak meg-
sértésére alapitott jogalapot szintén el kell utasitani.

Ezért a keresetet teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

Az Elséfoka Birdsag eljarasi szabalyzata 87. cikkének 2. §-a szerint az Elséfoku
Birésag a pervesztes felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.
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Mivel a felperes pervesztes lett, az OHIM kérelmének megfelelGen kotelezni kell a

koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (negyedik tanacs)

a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A keresetet elutasitja.

2) A felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Kihirdetve Luxembourgban, a 2006. februar 23-i nyilvanos iilésen.

E. Coulon H. Legal

hivatalvezetd
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