SHAKER KONTRA OHIM - LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (harmadik tandcs)
2005. jtnius 15.”

A T-7/04. sz. iigyben,

a Shaker di L. Landato & C. Sas (székhelye: Vietri sul Mare [Olaszorszég],
képviseli: F. Sciaudone tigyvéd)

felperesnek

a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) (képviseli: M. Capostagno, meghatalmazotti mindségben)

alperes ellen,

* Az eljirds nyclve: olasz.
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mésik fél az OHIM fellebbezési tanécsa el6tti eljarasban:

a Limifiana y Botella SL (székhelye: Monforte del Cid [Spanyolorszag]),

az OHIM masodik fellebbezési tandcsianak 2003. oktéber 24-i (R 933/2002-
2. sz. Uigy), a Limifiana y Botella SL és a Shaker di L. Laudato & C. Sas kézotti
felszolaldsi eljarasra vonatkoz6 hatdrozata ellen benytjtott kereset targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA
(harmadik tandcs),

tagjai: M. Jaeger elndk, J. Azizi és E. Cremona birak,

hivatalvezeté: B. Pastor hivatalvezet§-helyettes,

tekintettel az Els6foki Bir6sdg Hivataldhoz 2004. janudr 7-én benydjtott keresetle-
vélre,

tekintettel az Elséfokil Birdsdg Hivataldhoz 2004. mdjus 24-én benydjtott valasz-
beadvényra,

a 2005. janudr 20-i targyalast kovetGen,
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SHAKER KONTRA OHIM — LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

meghozta a kovetkezd

itéletet

A jogvita el6zményei

1999. oktdber 20-4n a felperes a kozosségi védjegyrdl szold, 1993. december 20-i
40/94/EK mddositott tandcsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o; magyar nyelvi
kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjin kozosségi védjegybejelentést
nydgjtott be a Belsé Piaci Harmonizéciés Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési
mintdk) (a tovabbiakban: OHIM).

A lajstromoztatni kivint védjegy a kovetkezd dbrds megjelolés volt:
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A bejelentést a védjegyekkel elldthaté termékek és szolgiltatasok nemzetkdzi
osztdlyozdsira vonatkozo, feliilvizsgdlt és médositott, 1957, jlnius 15-i Nizzai
Megdllapodés (a tovabbiakban: Nizzai Megéllapodds) szerinti 29., 32. és 33. osztélyba
tartozé druk vonatkozéasdban tették, az aldbbi leirassal:

~  29. osztély : ,his, hal-, baromfi- és vadhds; huskivonatok; tartésitott, szérftott és
f6z6tt gytimolesok és zoldségek; zselék, lekvarok (dzsemek), kompétok; tojasok,
tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsirok”;

—  32. osztdly : ,s6r0k; asvanyvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;
gyiimdlcsitalok és gytimolcslevek; sz6rpok és mds készitmények italokhoz”;

— 33, osztaly : ,alkoholtartalmd italok (a sérok kivételével)”.

1999. november 23-i levelével az OHIM a lajstromozds iranti kérelem korlatozdsara
szélitotta fel a felperest, mivel dgy itélte meg, hogy az részben nem jegyezheté be a
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja alapjan.

Az OHIM kiilénésen a 32. osztdlyba tartoz6 alkoholmentes italok korébe sorolhaté
aruk vonatkozisdban kérte a lajstromozds irdnti kérelem visszavondsit, mivel
szerinte ha a ,limoncello della costiera amalfitana” megjel6lést mind az ebbe az
osztdlyba tartozé 4ruk, mind pedig az alkoholtartalmt italokat magiban foglalé
33. osztdlyba tartozé 4ruk vonatkozdsdban haszndljdk, Ggy az félrevezetheti a
fogyasztot, aki ezdltal azt hiheti, hogy az igy jelolt iiveg a ,limoncello” nevt, jol
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ismert lik6rt tartalmazza, pedig ez nem igaz. Az OHIM ezenkiviil felszdlitotta a
felperest, hogy a 33. osztdlyba tartozé aruk jegyzékét korlitozza az ,amalfi
tengerpartrél szdrmazé likdrre”, mivel félrevezeté lehet a védjegy, ha a széban
forgé likdr mashonnan szdrmazik, hiszen Sorrento és a kornyezd teriilet hirneve
osszefonddik ezzel a sajatos druval, €s igy a fogyasztd valasztasanal a szdrmazési hely
dontd szerepet jatszik.

Az OHIM felszdlitasit kovetSen a felperes a 33. osztdlyba tartozd druk
vonatkozédsdban amalfi tengerpartrdl szdrmazd likérre korldtozta bejelentését.

A kozosségi védjegybejelentést a Kozdsségi Védjegyértesité 2000. aprilis 17-i,
30/00. szédmaban hirdették meg.

2000. janius 1-jén a Limifiana y Botella SL (a tovdbbiakban: felszélald) a 40/94
rendelet 42. cikkének (1) bekezdése alapjan felszélalast tett a bejelentett védjegy
lajstromozasaval szemben.

A felszélalds indokoldséra a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
szerinti, egyrészt a Nizzai Megallapodds 33. osztalydba tartozé druk vonatkozédsédban
a bejelentett védjegy, mésrészt a felszélaldnak a szintén a 33. osztélyba tartozé aruk
vonatkozasaban 1996-ban az Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas du Ministerio
de ciencia y tecnologia (spanyol szabadalmi és védjegyhivatal) elStt lajstromozott

+LIMONCHELO”

szovédjegy kozotti OsszetéveszthetGségre hivatkozott.

II - 2313



10

11

12

13

2005, 06, 15-1 {TELET - T-7/04. SZ. UGY

2002. szeptember 9-i hatdrozatéval az OHIM felszdlalasi osztilya helyt adott a
felszolaldsnak és ennek megfelelGen elutasitotta a bejelentett védjegy lajstromozasat.

A felszdlaléasi osztdly hatdrozatit lényegében azzal indokolta, hogy a szdéban forgd
druk azonossiga és a védjegyek hasonldsdga alapjin a spanyol piacon fennall a
bejelentett védjegy és a kordbbi védjegy kozott a 40/94 rendelet 8. cikke (1)
bekezdésének b) pontja szerint az dsszetévesztés veszélye. A védjegyek hasonldsagat
illetéen a felszélaldsi osztily a széban forgd védjegyek vizudlis, hangzéasbeli és
fogalmi hasonldsdgainak vizsgélata révén jutott erre a kovetkeztetésre, amelyb6l az
OHIM szerint az kovetkezik, hogy a bejelentett védjegy meghatirozé eleme, a
»limoncello”, és a korabbi védjegy kozott vizudlis és hangzasbeli hasonldsag all fenn.

2002. november 7-én a felperes a 40/94 rendelet 57-62. cikke alapjan fellebbezést
nytjtott be az OHIM el6tt a felszélaldsi osztdly hatdrozata ellen.

2003. oktéber 24-i hatérozatival (a tovébbiakban: megtdmadott hatdrozat) a
masodik fellebbezési tandcs elutasitotta a felperes kérelmét. Miutdn ramutatott
arra, hogy a kordbbi védjegy drui megfelelnek a bejelentett védjegy édruinak, a
fellebbezési tandcs lényegében ugy itélte meg, hogy a bejelentett védjegy meg-
hatdrozé eleme a ,limoncello” sz, illetve hogy a bejelentett és a kordbbi védjegy
vizudlisan és hangzéasdban igen kozel 4ll egymadshoz, és igy fennall az Osszetévesztés
veszélye a két védjegy kozott.
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SHAKER KONTRA OHIM - LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Els6fokd Birdsag:

— helyezze hatélyon kiviil a megtdmadott hatdrozatot vagy valtoztassa meg oly
moédon, hogy a felszélaldst elutasitja, és a felperes bejelentését engedélyezi;

— az OHIM-ot kételezze a koltségek viselésére.

Az alperes azt kéri, hogy az Elséfoka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

—  a felperest kotelezze a koltségek-viselésére.

A targyalds sordn a felperes pontositotta, hogy a ,helyezze hatdlyon kivill a
megtamadott hatdrozatot vagy valtoztassa meg”’ megfogalmazdsi kérelme tulaj-
donképpen a megtdmadott hatdrozatnak mind a hatélyon kiviil helyezésére, mind a
megvaltoztatdsdra irdnyul.
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Indokolas

A felperes kérelmeinek aldtdmasztdsira hirom jogalapra hivatkozik. Véleménye
szerint az OHIM a megtdmadott hatdrozatban egyrészt megsértette a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontjit, masodszor visszaélt hatéskorével, harmadszor
pedig megsértette a hatédrozatok indokoldsdra vonatkozé kotelezettségét. Az alperes
mindhérom jogalapot vitatja.

I — A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére vonatkozo elsd
jogalap

A — A felek érvei

1. A felperes érvei

a) Altaldnos-érvek

A felperes szerint az alperes allitdsdval ellentétben nem 4&ll fenn kell6 mértékd
hasonlésig védjegye és a kordbbi védjegy kozott. Kovetkezésképpen a védjegyek
kozott nem 4ll fenn az Osszetévesztés veszélye, és ezért védjegye lajstromozasat nem
lehetett volna elutasitani a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alapjan.
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A felperes arra hivatkozva tamasztja ald dllaspontjat, hogy a széban forgé iigyben a
kordbbi védjegy nem rendelkezik megkiilonboztetd képességgel, és az iitkozd
védjegyek kozott sincs hasonlésag.

b) A kordbbi védjegy megkiilonboztets képessége

A felperes lényegében tgy itéli meg, hogy a kordbbi védjegy semmilyen meg-
kiilonboztetd képességgel nem rendelkezik, illetve hogy a jelen kereset alapjul
szolgélé aru killénosen jél ismert. Az OHIM azonban egyik szempontot sem vette
figyelembe.

Alldspontja alatdmasztasdul a felperes arra hivatkozik, hogy a kéznapi széhaszna-
latban a ,limoncello” sz6 Spanyolorszdgban, Olaszorszédgban és a vildg més részein
az amalfi tengerpartrdl szdrmazo, citromhéjjal késziilt likért jelenti, nem pedig
kizardlag a felszolalé éltal gyértott italt. A felperes erre vonatkozdan internetes
oldalak kivonatait mutatja be, és tgy véli, hogy ezt a kbznapi hasznalatot 2003, 4prilis
11-i észrevételeiben a felszdlalg is, 1999. november 23-i levelében pedig az OHIM is
elismerte.

Igy a ~ felsz6lalé 2003. éprilis 11-i észrevételeiben foglaltakkal ellentétben — a
slimonchelo” a ,limoncello” szé egyszeri spanyol forditdsa, amely dltaldban a
citromhéjbdl és alkoholbdl készitett likért jelenti. A felperes erre vonatkozéan a
»limonchelo” széra tortént internetes rdkeresések eredményére hivatkozik, tovabba
arra, hogy — mint azt a felszélalé elismerte — szdmtalan hasonlé védjegy van
Spanyolorszigban.
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A felperes végiil el6adja, hogy mivel a jelen esetben a kordbbi védjegy gyenge
megkiilonboztetd képességgel rendelkezik, és igy csekély az GsszetéveszthetSsége, az
OHIM-nak ezért rendkiviil szigortian kell mérlegelnie azokat az elemeket, amelyek
megalapozhatjék a széban forg6 két védjegy kozotti azonossigot vagy hasonldsagot.

c) A széban forgé védjegyek kozotti hasonlosig

A vizudlis 6sszehasonlitds kapcsan a felperes lényegében tgy itéli meg, hogy védjegye
jelentés vizudlis eltéréseket mutat a kordbbi védjegyhez képest. Killonosen az olasz
nyelvhaszndlatra, a ,limonc” betiik utdn 4llé betiikre, a ,della costiera amalfitana” és
a ,shaker” széelemekre, a grafikai megjelenitésre, a szdmos tipografiai killonbségre
és a haszndlt szinekre hivatkozik.

A hangzésbeli Osszehasonlitids kapcsan a felperes els6sorban dgy véli, hogy a
fellebbezési tandcs tévesen tulajdonitott kizarélagos jelentGséget a ,limoncello”
szénak, és tévesen mindsitette a ,della costiera amalfitana” kifejezést nem
meghatérozé és lényegtelen széelemnek, ezzel pedig megsértette az itélkezési és a
hatdrozathozatalra vonatkozé gyakorlatot, amely szerint valamennyi relevins
tényezot figyelembe kell venni annak megitélésekor, hogy fennéll-e az dsszetévesztés

veszélye a fogyasztok szempontjabol.

A felperes szerint tovéabbé a két védjegy Osszehasonlitdsa azt mutatja, hogy a két
megjel6lés hangzdsdban csupéan a ,1i” és a ,mon” els§ két szdétag azonos, mig az ezt
kévetd ,chelo” és ,cello” szétagok, valamint a ,della costiera amalfitana” kifejezés
hangzasaban kiilonbozik.
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A fogalmi 6sszehasonlitassal kapcsolatban a felperes egyrészt tgy véli, hogy az
OHIM-nak meg kellett volna vizsgdlnia, milyen kiilonleges ismertséget élvez az
amalfi tengerpart, az a teriilet, ahonnan a felperes 4ruja szdrmazik. A felperes e
tekintetben a Birésag C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én hozott
itéletének (EBHT 1998, I-5507. o.) 29. pontjara utal, és hangstlyozza, hogy az
OHIM 1999. november 23-i levelében kiemelte, hogy a fogyaszt6 valasztiasaban
meghatarozé szerep jut az dru foldrajzi eredetének,

A ,limonchelo” és a ,limoncello della costiera amalfitana” kifejezések kétségteleniil
eltérd képet idéznek fel az atlagfogyasztoban. A ,della costiera amalfitana” kifejezés
egy meghatarozott, a spanyol fogyaszté éltal jol ismert f6ldrajzi helyhez kapcsolédik,
ezért a spanyol fogyaszté nem gondolhatja err8l az 4rurdl, hogy ugyanazon
véllalkozastdl és ugyanazon foldrajzi teriiletrdl szdrmazik, mint a LIMONCHELO
néven gyértott ru. A ,limoncello” széval kiegésziilve a ,della costiera amalfitana”
kifejezés a felperes szerint ezért a korébbi védjegytdl jelentdsen killonboz6 logikai
egységet alkot.

A felperes mésrészt dgy véli, hogy az OHIM-nak vizsgalnia kellett volna azokat az
objektiv feltételeket, amelyek mellett a védjegyek versenghetnek egymassal a piacon
(az Elséfokt Birésdg T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM - Anheuser-Busch
(BUDMEN) tigyben 2003. julius 3-4n hozott itéletének [EBHT 2003., 11-2251. o.]
57. pontja). A felperes ebben a vonatkozasban kiemeli, hogy ez nem tévesztheti meg
a spanyol fogyasztét, és az nem hinné azt, hogy a LIMONCHELO védjeggyel jelélt
dru valéban ugyanattdl a vallalkozastél szdrmazik, amelynek cimkéjén a hirom
citromon feliil a Distileria Toris embléma is lathat6, valamint a ,Jimoncello della
costiera amalfitana” cimkével jelolt aru.

A felperes az Els6foki Bir6sag T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra OHIM —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) iigyben 2003. oktéber 14-én hozott
itéletének (EBHT 2003, II-4335. o0.) 54. pontjara hivatkozva eldadja, hogy
k6z6mbositheti a nyilvanval6 vizudlis és hangzésbeli hasonléségot, ha a kett6 koziil
legalébb az egyik védjegy egyértelmii és meghatdrozé jelentést hordoz az érintett
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vésarlokozonség szamdra. A felperes szerint a jelen esetben a spanyol atlagfogyaszt6
azonnal érzékeli, hogy az druja olasz likdr, s6t Olaszorszdgban gydrtott, az amalfi
tengerparton termett citrombdél késziilt jellegzetes olasz likér.

”

A fenti gondolatmenet alapjan ezért a felperes Ggy itéli meg, hogy a ,limoncello
szénak és spanyol forditdsénak, a ,limonchelo”-nak gyenge megkiilénboztets
képessége, valamint a széban forgé védjegyek kézdtti szdmos vizualis, hangzasbeli
és fogalmi eltérés kizdrja az OsszetéveszthetOséget az érintett vésarlokozonség
szempontjabdl, még ha részben hasonléak is a széban forgé védjegyeket alkotd
kifejezések. A felperes védjegyének lajstromozdsét elutasité hatérozat ezért jog-
ellenes volt.

2. Az alperes érvei

Az alperes vitatja a felperes 4ltal kérelmei aldtdmasztdsira el6adott érveket, és gy
véli, hogy megalapozott a fellebbezési tandcs és a felszélaldsi osztdly éltal az
Osszetéveszthet6ség megitélése végett folytatott dsszehasonlitd vizsgilat.

Az alperes szerint a fellebbezési tanécs jogosan emelte ki, hogy a ,limoncello” sz6 a
bejelentett védjegy meghatdrozé6 eleme. Az alperes szerint ez az elem azonositja és
jellemzi a védjegyet a spanyol dtlagfogyaszté szdméra, aki ebben az esetben a
célkozonséget testesiti meg. Az alperes ezzel kapcsolatban kiemeli a ,limoncello” szé
kozponti helyét és hosszisdgat a bejelentett védjegy tébbi eleméhez képest.
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Az alperes szerint ezért egyértelmdi, hogy a bejelentett védjegyhez tartozéd
oslimoncello” sz6 és a kordbbi védjegybdl vett ,limonchelo” sz6 a spanyol
atlagfogyaszt6 szamdra vizudlisan és hangzésdban csaknem azonosnak érzékelhetd.
Mindkét szé tiz betiibél 4ll, ebbél kilenc megegyezik; egyediil az ,1” és a ,h” betitk
kiilonboznek, amelyek — tekintve, hogy a két sz6 kézepén helyezkednek el — csak
kevésbé alkalmasak a megkiilonboztetésre. Az alperes tovabbd felhivja a figyelmet
arra, hogy erés hangzdsbeli hasonldsdg éllapithaté meg, mivel a LIMONCHELO
korabbi védjegy spanyol ejtése szinte teljesen megegyezik a ,limoncello” olasz sz6
helyes kiejtésével.

Kifejti tovdbba, hogy teljes mértékben tisztdban van a ,limoncello” sz6 olasz
jelentésével, de a jelen esetben ez a kériilmény nem kérddjelezi meg azt, hogy ebben
a széban a spanyol vésarl6kozonség benne rejlé megkiilonbdztetd képességet
érzékel. Nincsen jelenleg olyan adat, amelynek birtokdban biztosan ki lehetne
jelenteni, hogy a spanyol dtlagfogyaszté a ,limoncello” szénak szemantikailag pontos
és meghatdrozott jelentséget tulajdonit.

Az alperes ezért vitatja a felperes érvét, miszerint a ,limonchelo” sz6 az olasz
slimoncello” szé spanyol valtozata, amely egy bizonyos likérfajta 4ltalinos meg-
hatdrozasaként ismert az egész vildgon, igy Spanyolorszdgban is. Az alperes szerint
nincsen olyan objektiv szempont, amely az ellenfél 4llitasait aldtdmaszthatni. Az
alperes kifejti tovabba, hogy a 40/94 rendelet 74. cikke alapjan nem tartozik az
OHIM hatéskorébe, hogy a felek helyett bizonyitékot keressen annak igazoldsdra,
hogy a ,limoncello” sz6t kiilonféle lehetséges frasmddjaiban (lasd pl. ,limonchelo”) a
spanyol vasarlokozonség éltaldnos kifejezésként érzékeli. Ezzel kapcsolatban az
alperes felhivja a figyelmet arra, hogy a felperes altal elGterjesztett, internetes oldalak
kivonatait tartalmazé iratok egyaltalén nem hivatkoznak a spanyol vésarl6koézon-
ségre, az 1999. november 23-i levél pedig mas ténybeli vagy jogi helyzeten alapszik,
mint amely a védjegyek kozotti Osszetéveszthetség vizsgilatdval kapcsolatban van,
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Az alperes szerint a jelen esetben a kordbbi védjegy elegendd megkiilonboztetd
képességgel rendelkezik ahhoz, hogy nemzeti szinten lajstromozzak. Kévetkezés-
képpen Ggy véli, hogy neki csak arra kell tekintettel lennie, hogy a kordbbi védjegy
ilyen minGségében részesiilion oltalomban valamely olyan kés6bbi védjeggyel
szemben, amely a kordbbi védjegy megkiilonbozteté és meghatérozo jegyeit viseli
magan.

Az alperes tovibba a széban forgéd jogvita és az Elséfokt Birdsag T-6/01. sz.,
Matratzen Concord kontra OHIM ~ Hukla Germany (MATRATZEN) tigyben 2002.
oktéber 23-an hozott {télete (EBHT 2002., 11-4335. 0.) kézétti jelentSs hasonléségra
utal.

Az alperes szerint az Els6fokii Birésdg ebben az iigyben azt emelte ki, hogy az
Osszetéveszthet8séget az érintett vésarlékoézonség mércéjével kell mérni, és
kiilondsen nagy jelentsége van annak, hogy a célkdzonség nyelvi alapismeretei
alapjén milyen képet alkot az uitkoz8 védjegyekrSl. Ebbdl kovetkezéen, még ha a
kifejezésnek sajatos jelentése van is olyan nyelven, amely nem a célfogyasztd
alapnyelve, és nincsen olyan tdmpont, ami arra engedne koévetkeztetni, hogy a
célfogyasztd ez utébbi értelemben érti a kifejezést, ugy ez a kifejezés a meg-
kiilonboztets képesség szempontjabol kétségteleniil a védjegy meghatirozé részének
tlinhet.

Az el6z8ek alapjén az alperes tigy itéli meg, hogy a megtdmadott hatérozat
megalapozott. Az alperes szerint amikor a fellebbezési tanics az dsszetéveszthet6ség
megitélésekor a megjelolések és az druk kozotti osszefiiggés elvére tdmaszkodott,
jogosan itélhette meg Gigy, hogy az iitk6z druk azonosséga miatt (amit a felperes
nem is vitatott) a védjegyek kozott megéllapitott hasonlésdgok (amely kiiléndsen a
»limoncello” és a ,Jimonchelo” kifejezések csaknem teljes egyezdségében mutatkozik
meg) az Osszetévesztés veszélyét idézhetik el6 a spanyol piacon. A fellebbezési tanics
tehdt helyesen jirt el, amikor a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
szerinti OsszetéveszthetOségre valé hivatkozdssal helyben hagyta a felszélaldsnak
helyt ad6 hatérozatot.
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B — Az Elséfokd Birdsdg dlldspontja

1. El8zetes észrevételek

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a kordbbi védjegy
jogosultjdnak felszélaldsa alapjan a megjel6lés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt 3ll, a fogyaszték
Osszetéveszthetik a korabbi védjeggyel valé azonossiga vagy hasonléséga, valamint
az érintett aruk, illetve szolgaltatdsok azonossaga vagy hasonlésdga miatt.

A 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjanak ii) alpontja alapjén pedig
korabbi védjegynek mindsiil az a valamely tagéllamban lajstromozott védjegy,
amelynek bejelentési napja kordbbi, mint a kozdsségi védjegybejelentés bejelentési
napja.

Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint akkor 4ll fenn az dsszetévesziés veszélye, ha a
vasarlékozonség azt hiheti, hogy a széban forgé druk vagy szolgéltatdsok ugyanattél
a véllalkozastél vagy adott esetben gazdasdgilag egymassal kapcsolatban 4ll6
véllalkozast6l szdrmaznak (lésd az Els6foku Birdsig T-162/01. sz., Laboratorios
RTB kontra OHIM - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] iigyben
2003. julius 9-én hozott itéletének [EBHT 2003., 1I-2821. 0.] 30. pontjit és az ott
hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Ugyanezen fitélkezési gyakorlat szerint az Osszetéveszthet6séget atfogdan kell
értékelni az alapjan, hogy az érintett vasarlékozonség milyen képet alkot a
megjel6lésrdl és a széban forgd drukrdl vagy szolgdltatdsokrdl, és figyelembe kell
venni valamennyi, a jelen tigyre jellemzd tényezét, kiilondsen a megjel6lések és a
megjeldlt druk vagy szolgéltatdsok hasonlésaga kozotti kolesonds fiiggdséget (lisd a
GIORGIO BEVERLY HILLS f{télet [hivatkozis a 43. pontban] 31-33. pontjat és az
ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).
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A jelen esetben a korabbi védjegy Spanyolorszdgban lajstromozott és ott oltalomban
részesiilé szévédjegy. A széban forgd éruk pedig hétkdznapi fogyasztdsra szant
termékek. A jelen tigyben az sszetéveszthet8ség megitélésénél ezért figyelembe kell
venni a spanyol dtlagfogyasztokbol 4ll6 érintett vasarlokozonség nézdpontjat.

Az érintett vasdrlokozonség meghatdrozasit kivetben az érintett 4ruk, illetve az
litkdz6 megjelolések kozotti dsszehasonlitdst kell vizsgalni.

2. Az druk 6sszehasonlitdsa

Az érintett druk Gsszehasonlitiséval kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a
fellebbezési tandcs azon az dlldsponton volt, hogy a korabbi védjeggyel jelolt aruk
korébe beletartoznak a bejelentett védjeggyel jelolt aruk, és ezt a felek sem vitattak.
Meg kell tehét édllapitani, hogy a nevezett druk azonosak.

3. A megjel6iések 6sszehasonlitdsa

a) El6zetes észrevételek

A sz6ban forgé védjegyek 6sszehasonlitdsat illetGen hangsulyozni kell, hogy a jelen
ligyben a bejelentett védjegy sz6- és dbras elemekbdl 4ll6 osszetett védjegy, mig a
korabbi védjegy egyszeri szévédjegy.
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Az Els6foka Birésag emlékeztet tovabbé arra, hogy az itélkezési gyakorlat szerint az
iitk6z6 megjelolések vizudlis, hangzdsbeli és fogalmi hasonlésagit illetéen az
Osszetéveszthet8séget a védjegyek altal keltett sszbenyomdst alapul véve, dtfogéan
kell értékelni, figyelembe véve kiilénosen megkiilénboztetd és domindns jegyeiket
(lasd a BASS-itélet [hivatkozés a 30. pontban] 47. pontjit és az ott hivatkozott
itélkezési gyakorlatot).

Tekintetbe kell ezért venni, hogy az olyan dsszetett védjegy, amelynek egy vagy tébb
alkotéeleme megegyezik valamely masik védjegyével, vagy hasonlit ahhoz, csak
akkor tekinthet$ ehhez a védjegyhez hasonlénak, ha ez az alkotéelem az Osszetett
védjegy altal keltett 6sszbenyomds meghatdrozé eleme. Ez akkor 4ll fenn, ha ez az
alkotéelem mar 6nmagéban alkalmas arra, hogy meghatdrozza az érintett
véasarlokozonségben a védjegyrdl kialakult képet, és ezédltal valamennyi tébbi
elemnek elhanyagolhaté szerep jut a védjegy éltal keltett dsszbenyomdsban (a
fellebbezési eljardsban a Birdsag C-3/03. P. sz., Matratzen Concord kontra OHIM
tigyben 2004. aprilis 28-dn hozott végzésével [EBHT 2004., I-3657. o.] megerdsitett
MATRATZEN-itélet [hivatkozds a 38. pontban] 33. pontja).

Ez nem jelenti azonban azt, hogy az dsszetett védjegynek csak az egyik alkotéelemét
kellene figyelembe venni és Gsszehasonlitani valamely masik védjeggyel. Ehelyett a
széban forgd védjegyeket kell Gsszehasonlitani, és mindegyiket egészében kell
vizsgdlni. Ez nem zérja ki azonban azt, hogy az Osszetett védjegy éltal az érintett
vésarlokozonségben keltett 6sszbenyomdst bizonyos koriilmények kozott a védjegy
egy vagy tobb alkotdéeleme hatdrozza meg (a MATRATZEN-itélet [hivatkozis a
38. pontban] 34. pontja).

Annak megitélésénél, hogy valamely Osszetett védjegy egy vagy tobb alkotéeleme
meghatérozé jellegli-e, az egyes alkotdelemek benne rejlé tulajdonsdgait kell
figyelembe venni, 6sszehasonlitva mds alkotéelemek tulajdonsagaival. Masodlagosan
ezenkivill tekintetbe lehet venni a kiilonb6z4 alkotéelemeknek az Osszetett
védjegyen beliil egymdshoz képest elfoglalt helyét (a MATRATZEN-itélet [hivatko-
zas a 38. pontban] 35. pontja).

II - 2325



53

54

55

2005, 06, 15-1 ITELET — T-7/04. SZ. UGY

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a fellebbezési tandcsnak azt kellett vizsgalnia, hogy az
Osszetett védjegy melyik alkotéeleme alkalmas arra vizudlis, hangzésbeli vagy fogalmi
jellemz6i alapjan, hogy mar 6nmagdban oly mértékben meghatdrozza az érintett
vasarlokozonségben a védjegyrdl kialakult képet, hogy ezdltal a védjegy tobbi
alkotdeleme elhanyagolhaténak tinjék. Mint mér a fenti 51-52. pontban kifejtésre
kertilt, ez a vizsgilat arra az eredményre vezethet, hogy tobb alkotéelem
meghatirozénak tekintendd.

Mindazonéltal, ha a bejelentett védjegy vizudlis jellegli Osszetett védjegy, akkor
vizudlis vizsgalat alapjin kell a védjegy altal keltett Gsszbenyomast értékelni és a
védjegy esetleges meghatdrozo alkotéelemét megallapitani. Ebbdl kiindulva ezért, ha
valamely esetleges meghatérozé alkotéelem nem-vizudlis, szemantikai jellegd, csak
ilyenkor kell adott esetben egyrészt ezt a védjegyet a korabbi védjeggyel
osszehasonlitani, masrészt figyelembe venni a tobbi szemantikai tényezét is, igy
példaul a hangzds szempontjait vagy a széba jové elvont fogalmakat.

b) Meghatérozé alkotéelem

i) A bejelentett védjegy alkotéelemeinek leirdsa a védjegy vizudlis vizsgalata alapjan

Az Elsé6fokd Birdsdg szerint a bejelentett védjegy alkotéeleme a nagy fehér betiikkel
irt ,Jimoncello” sz6 és a kisebb sdrga bettikkel irt ,della costiera amalfitana” kifejezés,
a fehér alapt keretbe kisebb kék bettikkel irt ,shaker” szd, amelynek ,k” betije
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poharat formaz, végiil egy kozépen fehér, a szélén sotét alapon sdrga citrommintas,
tirkiz és fehér szegélyli, nagy, kerek tdnyér é&brdja. A védjegy valamennyi
alkotdeleme sotétkék hattérrel lathato.

ii) A bejelentett védjegy citrommintds szegélyli, kerek tdnyérjdnak meghatirozé
jellege

A bejelentett védjegy citrommintds szegélyl, kerek tdnyért 4brdzolé 4bras
alkotéelemével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy amellett, hogy ez egy tanyér
valésaghti abrazoldsa, szinkontrasztjai, nagy mérete és a szélén citromok valdsaghti
rajza is jellemzi, amely kiilonds vizudlis hatést kolcsénoz az dbrazoldsnak.

Ez a citrommintds szegély(i, kerek tanyér benne rejl§ tulajdonsigai révén ers
megkiilonboztetd képességgel rendelkezik a bejelentett védjegy mas alkotSelemei-
hez, igy kiilonosen a ,limoncello” sz6hoz képest. Ezért szembetlind a bejelentett
védjegy tobbi alkotéeleméhez képest.

Ezenkiviil meg kell jegyezni, hogy a tinyér képe ugyan kissé tavolabb taldlhaté a
kozépponttdl, am a bejelentett védjegy alsé két harmadaban l4thaté, és ezt a részt
lényegében elfoglalja, mig a ,limoncello” sz6 csak a bejelentett védjegy felsé
harmadénak nagy részét fedi le. '

Ebbdl kovetkezGen a citrommintds szegély(i, kerek tdnyért egyértelmiien a
bejelentett védjegy meghatérozo elemének kell tekinteni.
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iii) A bejelentett védjegy tibbi alkotéelemének mérlegelése

— A ,limoncello” szé

A jelen tigyben nem lehet egyetérteni a fellebbezési tandcsnak a megtamadott
hatdrozat 20. pontjdban foglalt allispontjdval, miszerint a ,limoncello” szé a
bejelentett védjegy meghatdrozé eleme, lényegében nagyméretii betii és szembet(ing
helye miatt, amely a megtdmadott hatdrozat 21. pontjdhoz vezetett, miszerint a
sz6ban forgd védjegyek vizudlisan és hangzdsukban csaknem teljesen megegyeznek.

A ,limoncello” sz6val kapcsolatban az Elséfoku Bir6ség megjegyzi, hogy bér ez a sz6
valéban nagyobb szedésben jelenik meg, mint a bejelentett védjegy tobbi eleme,
ugyanakkor hatdrozottan gyengébb vizudlis hatdst valt ki, mint a citrommintds
szegélyli, kerek tédnyér. A ,limoncello” szé ezenkiviil kisebb méretli, mint a
cittommintas szegélyt, kerek tanyér alkotta dbras alkotéelem.

Anélkil, hogy vizsgdlni kellene a sz6 hangzasbeli vagy fogalmi jellemzdit, mér
kizdrélag ezen okok miatt meg kell é4llapitani, hogy a ,limoncello” sz6 nem
meghatdrozé eleme a bejelentett védjegynek.

— A ,della costiera amalfitana” kifejezés

A ,della costiera amalfitana” kifejezéssel kapcsolatban vizualis szempontbdl meg kell
allapitani, hogy ez az alkotdelem kisebb betiikkel van irva, mint a ,,limoncello” sz6, és
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hogy a széban forgé 4ru foldrajzi eredetét jelzi. Ez a kifejezés ezenkiviil hatdrozottan
kisebb méretben jelenik meg és kevésbé kontrasztos szinekkel, mint a citrommintés
szegély(, kerek tinyér dbraja. Az Els6foka Birésdg szerint anélkiil, hogy vizsglni
kellene hangzésbeli vagy fogalmi jellemzéit, ez az alkotéelem - kiiléndsen kis
méretére tekintettel — nem tekinthet a bejelentett védjegy meghatarozé elemének.

~ A ,shaker” szé

A ,shaker” széval kapcsolatban vizudlis szempontbél tgy tiinik, hogy a fehér hattér
és a poharat formézd ,k” betii dbréja ellenére ez a sz4, illetve ébras eleme kisméretti a
széban forgd védjegyben szereplS citrommintds szegélyli, kerek tényérhoz és a
Jlimoncello” széhoz képest. Ez a szé ezenkivil nem jelenik meg abban a
szinkontrasztban, mint a citrommintds szegélyd, kerek tdnyér dbrdja. Kovetkezés-
képpen az Els6foku Birésag tgy véli, hogy anélkiil, hogy vizsgalni kellene hangzasbeli
vagy fogalmi jellemzdit, ez a sz6 nem tekinthetd a bejelentett védjegy meghatérozé
elemének.

c) Az OsszetéveszthetGség dtfogo értékelése

Meg kell allapitani, hogy a citrommintas szegélyd, kerek tanyér abrdja a bejelentett
védjegy meghatdrozé eleme, és ez semmilyen tekintetben nem egyezik meg a tisztdn
szévédjegy korabbi védjeggyel.

Ennélfogva nem 4ll fenn az SsszetéveszthetSség a széban forgd védjegyek kozott.
Minthogy a citrommintds szegélyl, kerek tinyér dbrdja meghatdrozé jellegli a
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bejelentett védjegy tobbi alkotéeleméhez képest, ez kizdrja a széban forgd
védjegyekben szerepl$ ,limonchelo” és ,limoncello” szavak vizualis, hangzésbeli
vagy fogalmi hasonldsdgan alapuld 8sszetéveszthetdséget.

Az Osszetéveszthet8ség atfogd értékelésének keretében emlékeztetni kell tovabba
arra, hogy az atlagos fogyaszténak ritkdn adédik arra lehet8sége, hogy a kiilénb6z6
védjegyeket kozvetleniil 6sszehasonlitsa, igy kénytelen az azokrdl alkotott tokéletlen
emlékképre hagyatkozni (l4sd értelemszerlien a Birdsidg C-342/97. sz., Lloyd
Schuhfabrik Meyer tigyben 1999. jinius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999.,
1-3819. o.] 26. pontjat). Mivel az étlagos fogyaszté csak tokéletlen képet alkot
magéban a védjegyrél, nagyobb jelentdsége van a széban forgé védjegy meghatérozé
elemének (az Elséfokt Birdség T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM - Petit
Liberto (Fifties) tgyben 2002. oktéber 23-4n hozott itéletének [EBHT 2002,
11-4359. 0.] 47. pontja). Igy a megjelslés 4tfogd vizsgalatanal nagyobb jelentésége van
a bejelentett védjegy citrommintas szegélyli, kerek tényért 4brazolé meghatarozé
elemének, mivel a fogyaszté a magas alkoholtartalmi ital cimkéjét szemlélve a
megjeldlés meghatdrozé elemét veszi figyelembe és jegyzi meg, és ez a késébbi
véasarlés sordn is el§segiti a valasztast.

Mivel a citrommintés szegély(, kerek tanyért abrdzolé alkotéelem déntd fontossagi
a bejelentett védjegyben, az a jelen iigyben ahhoz vezet, hogy a korabbi védjegy
megkiilonboztetd elemei értékelésének nincsen szerepe a 40/94 rendelet 8. cikke (1)
bekezdésének b) pontja alkalmazdsindl. Ugyanis, még ha kihatna is a korabbi
szévédjegy megkiilonbozteté képességének stlya az OsszetéveszthetSség meg-
itélésére (lasd e tekintetben a Birdsdg C-251/95. sz. SABEL-iigyben 1997. november
11-én hozott {téletének [EBHT 1997., 1-6191. 0.] 24. pontjt), ez a feltétel megszabja,
hogy az Gsszetévesztés veszélye legalabb bizonyos mértékben fennalljon a kordbbi
védjegy és a bejelentett védjegy kozott. Az iitkozd védjegyek Osszetéveszthetdségé-
nek atfogé értékelésébsl azonban kitlinik, hogy a bejelentett védjegyben a
citrommintds szegélyli, kerek tdnyér miatt kizdrt a kordbbi védjeggyel valo
Osszetéveszthetdség, Kovetkezésképpen nem kell tovabb vizsgélni a korabbi védjegy
megkiilonboztets képességét (lasd e tekintetben az Els6foka Birésdg T-110/01. sz.,
Vedial kontra OHIM - France Distribution (HUBERT) iigyben 2002. december 12-
én hozott itéletének [EBHT 2002, II-5275. 0.] 64. és 65. pontjat, amelyet a Bir6sag
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C-106/03. P. sz.,, Vedial kontra OHIM tuigyben 2004. oktéber 12-én fellebbezési
eljdrdsban hozott itéletének [EBHT 2004., I-9573. 0.] 54. pontja erdsitett meg; az
Elséfokt Birésdg T-311/01. sz., Editions Albert René kontra OHIM - Trucco
(Starix) tigyben 2003. oktdber 22-én hozott itéletének [EBHT 2003., 11-4625. o.]
61. pontjat és a T-317/01. sz., M+M/OHIM - Mediametrie (M+M EUROJATA)
tigyben 2004. jinius 30-4n hozott itéletének [EBHT 2004., 1I-1817. o] 74. és
75. pontjat).

A fenti gondolatmenet alapjén meg kell 4llapitani, hogy a megjeldlt druk azonossiga
ellenére a széban forgé védjegyek kozotti hasonlésdg mértéke nem elegends ahhoz,
hogy arra lehessen kovetkeztetni, hogy a spanyol célkdzonség azt hiheti, hogy a
széban forgdé aruk ugyanattdl a véllalkozdstdl vagy adott esetben gazdaségilag
kapcsolt vallalkozastdl szdrmaznak. Ezért az OHIM éaltal a megtdmadott hata-
rozatban képviselt dlldsponttal ellentétben a védjegyek kézott nem all fenn a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti dsszetévesztés veszélye.

Ezért a felperes elsé jogalapjat el kell fogadni.

11 — A hatdskirrel valo visszaélés és az indokolds elmulasztdsdra vonatkozé mdsodik
és harmadik jogalap '

Mivel az elsé jogalapot el kell fogadni, a felperes tobbi jogalapjat nem kell vizsgalni.

Ezért a 40/94 rendelet 63. cikkének (3) bekezdése alapjdn a megtdmadott hatdrozatot
hatalyon kiviil kell helyezni és meg kell valtoztatni oly médon, hogy a felperes altal a
fellebbezési tandcs eldtt benydijtott fellebbezés megalapozott, és kovetkezésképpen a
felszélalést el kell utasitani.
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A koltségekrdl

Az eljarési szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjin az Elséfok Birdsig a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Az alperest, mivel
pervesztes lett, a felperes kérelmének megfelelden kotelezni kell a koltségek
viselésére.

A fenti indokok alapjin

AZ ELSOFOKU BIROSAG (harmadik tanécs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) masodik fellebbezési tandcsanak 2003. oktéber 24-i hatdrozatat
(R 933/2002-2. sz. iigy) hatalyon kiviil helyezi és megvaltoztatja oly médon,
hogy a felperes altal a fellebbezési tandcs el6tt benydjtott fellebbezés
megalapozott, és kivetkezésképpen a felszolaldst el kell utasitani.

2) Az OHIM-ot kételezi a koltségek viselésére.

Jaeger Azizi Cremona

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. janius 15-i nyilvdnos iilésen.

H. Jung M. Jaeger

hivatalvezet6 elnék
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