2004, 12. 13-1 [TELET — T-8/03. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (masodik tanécs)
2004. december 13.”

A T-8/03. sz. iigyben,

az El Corte Inglés SA (székhelye: Madrid [Spanyolorszag], képviseli: J. Rivas Zurdo
igyvéd)

felperesnek

a Belsé Piaci Harmonizéaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviselik: P. Bullock és O. Montalto, meghatalmazotti mindségben)

alperes ellen,

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

az Emilio Pucci Stl (székhelye: Firenze [Olaszorszag], képviselik: P. L. Roncaglia,
G. Lazzeretti és M. Boletto iigyvédek),

* Az eljards nyelve: olasz.
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EL CORTE INGLES KONTRA OHIM - PUCCI (EMILIO PUCCI)
az OHIM negyedik fellebbezési tandcsdnak az EMIDIO TUCCI nemzeti abras
védjegyek jogosultjinak az EMILIO PUCCI ébras védjegy lajstromozisa elleni

felszélalasa kapcsan 2002. oktéber 3-an hozott hatdrozata (R 700/2000-4. és
R 746/2000-4. sz. egyesitett tigyek) ellen benyujtott keresete térgyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA
(méasodik tandcs),

tagjai: J. Pirrung elnok, A. W. H. Meij és N. J. Forwood birdk,

hivatalvezets: M. J. Palacio Gonzalez f6tanécsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2004. jinius 9-i targyaldsra,

meghozta a kovetkezd

itéletet

Az iigy el6zményei

1996. éprilis 1-jén a beavatkozé a kozosségi védjegyrdl sz616, 1993. december 20-i
40/94/EK mddositott tandcsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o.; magyar nyelvi
kilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0.) alapjdn kézosségi védjegybejelentést tett a
Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatalnal (védjegyek és formatervezési mintik) (a
tovabbiakban: OHIM).
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» A lajstromoztatni kivint védjegy az EMILIO PUCCI 4brds megjelolés volt, az
aldbbiak szerint:

1

3 A bejelentést a védjegyeklel ellithaté termékek és szolgiltatdsok nemzetkozi
osztdlyozdsara vonatkozo, feliilvizsgélt és médositott, 1957. junius 15-i Nizzai
Megéllapodas szerinti 3., 18., 24. és 25. osztalyba tartoz6 drukkal kapcsolatban tették,
az aldbbi leirassal:

— 3. osztaly: ,Fehérit8készitmények és egyéb, mosésra szolgdlé anyagok; tisztito-,
fényesitd-, sirol6- és csiszolészerek; szappanok; illatszerel, illéolajok, kozme-
tikai cikkek, hajmosé szerek; fogkrémek”;

— 18, osztaly: ,Bér és bSrutdnzatok, ezen anyagokbél készillt olyan termékek,
amelyek nem tartoznak mds osztilyokba; éllatb6rok és irhal; utazdtaskik és
bérondsk; esernySk, napernyék és sétapalcal; ostorok, hamok, nyergek és
16szerszamok”;

—  24. osztdly: ,Textilidk és textilaruk, amelyek nem tartoznak més osztéalyokba;
4gy- és asztalnemtk.”;

—  25. osztaly: ,Ruhdzati cikkek, cip6k, kalapdruk”.
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EL CORTE INGLES KONTRA OHIM — PUCCI (EMILIO PUCCI)

A bejelentést a Kozosségi Védjegyértesité 1998. aprilis 6-i, 28/1998. szamaban
hirdették meg.

1998. julius 3-4n a felperes a 40/94 rendelet 42. cikke alapjan felszélalt a bejelentett
védjegy lajstromozasaval szemben valamennyi, a védjegybejelentésben megjelslt aru
vonatkozasiban.

A felperes felszolaldsa alatdmasztisara egyrészrél a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 6sszetéveszthetSségre hivatkozott olyan
kiilénféle nemzeti védjegyelkel, amelyeknek 6 a jogosultja, kiilonosen két olyan
védjeggyel, amelyek az EMIDIO TUCCI é&bras megjel6léshdl allnak az aldbbiak
szerint:

E két védjegy Spanyolorszigban a kévetkezd szdmon keriilt lajstromozésra:

— 1908876. szdmu védjegy, 1994. december 5-én a 3. osztilyba tartozé aruk
vonatkozasaban (.fehéritékészitmények és egyéb, mosdsra szolgilé anyagok;
tisztitd-, fényesité-, sirold- és csiszoldszerek; szappanok; illatszerek, illdolajok,
kozmetikai cikkek, hajmos6 szerek; fogkrémek”);

— 855782. szdmu védjegy, 1984. majus 30-d4n a 25. osztdlyba tartozé aruk
vonatkozasdban (,ruhazati cikkek, cipék, kalaparuk”).
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7 A felperes mésrészrol tigy vélte, hogy az emlitett védjegyek Spanyolorszdgban jé
hirnévnek 6rvendenek, és a bejelentett védjegy a 40/94 rendelet 8. cikke
(5) bekezdése értelmében sérti vagy tisztességteleniil kihasznilja e védjegyek
megkiilonboztetd képességét vagy jé hirnevét.

s 2000, 4prilis 20-i hatdrozatiban az OHIM felszolaldsi osztdlya a fenti 6. pontban
meghatérozott két spanyol védjegyet figyelem el6tt tartva:

— részlegesen helyt adott a felsz6lalasnak, és kovetkezésképpen elutasitotta a
bejelentett védjegy lajstromozasat valamennyi, a 3. és 25. osztdlyba tartozé 4ru,
tovdbbd a 18. osztilyba tartozé druk egy része (,bér és bérutdnzatok, ezen
anyagokbdl késziilt olyan termékek, amelyek nem tartoznak mds osztalyokba;
llatb6rok; utazétaskak és béréndok”) vonatkozasiban;

— a felszolalést elutasitotta, ennél fogva engedélyezte a bejelentett védjegy
lajstromozasét a 18. osztdlyba tartozd ,esernydk, napernysk és sétapdlcdk;
ostorok, hdmok, nyergek és 16szerszamok”, valamint valamennyi, a 24. osztélyba
tartoz6 aru vonatkozasaban.

9 A beavatkoz6 a bejelentett védjegy lajstromozasanak részleges elutasitdsa, a felperes
pedig a felszolalas részleges elutasitasa okdn a 40/94 rendelet 57-62. cikkeinek
értelmében fellebbezést nydjtott be az OHIM el6tt a felsz6laldsi osztaly hatdrozata
ellen.

0 Az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa a Bels§ Piaci Harmonizdciés Hivatal
(védjegyek és formatervezési mintak) fellebbezési tandcsainak eljérdsi szabalyzatarol
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52016, 1996. februdr 5-i 216/96/EK bizottsagi rendelet (HL L 28., 11. o.; magyar
nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 221. 0.) 7. cikkének (1) bekezdése értelmében
egyesitett két fellebbezésben, 2002. oktGber 3-i hatérozataval (R 700/2000-4. sz. és
R 746/2000-4. sz. egyesitett tigyek, a tovabbiakban: a megtdmadott hatdrozat) 2002.
november 7-én értesitette a felperest arrél, hogy:

— a felszolaldsi osztdly hatirozaténak azon részét, amelyre vonatkozdan a
felszdlalasnak helyt adott, hatdlyon kiviil helyezte, ebbél koévetkezéen a
18. osztélyba tartozé ,bér és bérutdnzatok, ezen anyagokbél késziilt olyan
termékek, amelyek nem tartoznak mas osztilyokba; allatbérok; utazétéskak és
bérondok” vonatkozasaban a lajstromozas iranti kérelmet elutasitotta;

— a fellebbezéseket elutasitotta és helybenhagyta a felszolaldsi osztdly hatarozatat a
3., 24. és 25. osztélyba tartozé druk, valamint a 18. osztilyba tartozé ,esernysk,
napernyék és sétapdlcak; ostorok, hamok, nyergek és lészerszamok” vonatko-
zdsaban.

A felek kérelmei

n A felperes azt kéri, hogy az Els6foku Birdsag:

— helyezze hatdlyon kiviil a megtamadott hatdrozat azon részét, amely részben
helyt ad a beavatkozo kérelmének, utasitsa el a felperes kérelmét, és adjon helyt
a kozosségi védjegybejelentésnek a 18. és 24. osztilyba tartozé aruk
vonatkozasaban;

— tagadja meg a bejelentett védjegy lajstromozasdt a kérelemben megjelolt, 18. és
24. osztalyba tartozé valamennyi dru vonatkozéasiban;
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— az OHIM-ot és a beavatkozot kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM és a beavatkoz6 azt kéri, hogy az Elséfokt Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

Indokolas

Kereseti kérelmei aldtdmasztasara a felperes els6dleges jogalapként lényegében a
40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjénak megsértésére, masodlagos
jogalapként ugyanazon rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére hivatkozik.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésébil eredd elsddleges
jogalaprdl

A felek érvei

A felperes tgy véli, hogy, ellentétben a fellebbezési tanics megtdmadott
hatérozatéban foglaltakkal, jelen iigyben a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja értelmében fennall az dsszetévesztés veszélye.
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Elszér is szoros, azonosséghoz kozeli hasonlésag all fenn az iitk6z6 megjelslések
kozott.

Misodsorban nyilvanvalé és igen szoros kapcsolat all fenn a korabbi védjegyeket
hordozé, a 3. és killénosen a 25. osztdlyba tartozé aruk, valamint a védjegybeje-
lentésben megjelolt, a 18. és 24. osztdlyba tartozé druk kozétt. A felperes
hangstlyozza, hogy ezen aruosztalyok mindegyike a divat- és textilagazat korébe
tartozik, és ruhdzati cikkekrél, az eléallitisukhoz szikséges anyagokrél, kiegé-
szitékr6l vagy kozmetikai termékekrsl van sz6. Ezek elvilaszthatatlanul kapcso-
l6dnak a szépséghez, a testipolishoz, a killsé megjelenéshez és a személyes
imdzshoz. A széban forgé drukat ugyanazon csatorndkon keresztiil forgalmazzak, igy
a fogyasztok elkeriilhetetleniil azonos kereskedelmi eredetet tulajdonitanak nekik.
2000. dprilis 20-i hatdrozatiban a felszélalési osztdly egyébirént elismerte, hogy
kapcsolatot lehet felallitani, a 18. és a 25. osztaly kozétt bizonyos feltételek fennalldsa
esetén, ideértve az EMIDIO TUCCI védjegy .jelentés megkiilonboztetd képességét”.,

Harmadsorban a felperes emlékeztet arra, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja alkalmazasiban az osszetéveszthetdséget minden esetben
dtfogdan kell értékelni (a C-251/95. sz. SABEL-iigyben 1997. november 11-én hozott
itélet [EBHT 1997, [-6191. o.] 22. pontja), figyelembe véve egyarant a kordbbi
védjegyek jelentds megkiilonboztetd képességét és a kolcsonss fuggbség elvét.

A fenti szempontok kozil az els6t illetden a felperes emlékeztet arra, hogy az
Osszetéveszthetdség anndl nagyobb mértékd, minél jelent8sebb a korabbi védjegy
megkiilénbozteté képessége, és azok a védjegyek, amelyek 6nmagukban vagy piaci
ismertségliknél fogva erételjes megkiilonbdztetd képességgel rendelkeznek, kiter-
jedtebb oltalmat élveznek védjegyként, mint azok, amelyek gyengébb megkiilon-
boztetd képességgel rendelkeznek (a Birdsag C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik
Meyer- iigyben 1999. jinius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999, 1-3819. o.]
20. pontja).
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A fenti szempontok koziil a masodikat illetéen a felperes emlékeztet arra, hogy az
dsszetéveszthetSség atfogd értékelése bizonyos kolcsonds fiiggbséget tételez fel a
figyelembe vett tényezdk, killonosen a védjegyek és a megjeldlt druk vagy
szolgaltatasok hasonlésaga kozott. Igy a megjeldlt druk vagy szolgéltatisok kisebb
mértékd hasonldsagat ellenstlyozhatja a védjegyek kozotti hasonlésag magasabb
foka, és forditva (a Birdsag C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én
hozott itéletének [EBHT 1998. 1-5507. o.] 17. pontja és a fenti 18. pontban
hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-itélet 19. pontja).

Jelen iigyben a felperes arra hivatkozik, hogy figyelemmel egyrészt a korédbbi
védjegyek jelentés megkiilonboztetd képességére, masrészt az iitkdzé megjeldlések
kvéziazonossigira, amely lehetévé teszi az éruk kozotti hasonlosdg csekélyebb
fokanak tekintetbe vételét is, ezen elvek alkalmazdsanak a bejelentett védjegy
lajstromozasanak megtagadasahoz kell vezetniitk a 18. és 24. osztalyba tartozé druk
vonatkozasaban.

Sem az OHIM, sem a beavatkozé fél nem vitatja, hogy az titk6z6 megjelolések kozott
nagy a hasonldség.

A széban forgé 4ruk kézotti hasonlésaggal kapcsolatban az OHIM a védjegybeje-
lentésben megjelolt aruk kézott killonbséget tesz egyrészt a 18. osztlyba tartozd
druk ,bér és bérutinzatok, allathbérok; utazétdskdk és bérondok esernydk,
naperny6k és sétapdlcak; ostorok, hamok, nyergek és loszerszdmok” és a
24, osztilyba tartozé &ruk (a tovébbiakban: az elsé csoport &rui), mdsrészt a
18. osztdlyba tartozé ,b6r és bérutédnzatok, ezen anyagokbol késziilt olyan termékek,
amelyek nem tartoznak més osztalyokba” kozott (a tovabbiakban: a mésodik csoport
arui).

Az elsé csoport 4ruival kapcsolatban az OHIM osztja a fellebbezési tandcs
&llaspontjét, miszerint ltaldban ezen éruk és a 3. és 25. csoportba tartozd, a
felperes korabbi védjegyeivel elldtott druk nem hasonléak.
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A misodik csoport druival kapcsolatban az OHIM rdmutat arra, hogy tgy tinik, a
fellebbezési tandcs ezen aruk és a felperes egyik kordbbi védjegyével elldtott,
25. osztalyba tartozé druk kozotti hasonldsag értékelése soran csakis azok eltérd
jellegét és rendeltetését vette tekintetbe, anélkiil hogy véleményt nyilvanitott volna
egy kozottiik esetlegesen fenndllé kiegészité jellegli kapcsolatrol.

Marpedig a masodik csoport arui bor- és miibdr kiegészitéket, igymint kiilonféle
taskakat és kézitdskdkat, pénztarcakat, levéltarcikat foglalnak magukban, amelyeket
az OHIM véleménye szerint a vasarl6kozonség a 25. osztalyba tartozé ruhdzati
cikkekkel és cipdkkel szoros kiegészité jellegii kapcsolatban alléknak érzékel. Igy jol
ismert, hogy kiiléndsen a néi vasdrlékozonség nagy figyelmet fordit egy tiska vagy
kézitaska kivalasztdsira, és gondot fordit arra, hogy az illeszkedjék az adott
ruhazathoz és/vagy cip6hoz.

E vonatkozésban az OHIM a felszolaldsi osztaly hatdrozathozatali gyakorlatira
hivatkozik, egészen pontosan két olyan hatdrozatra, amelyben elismerte, hogy
egyrészt ,a kézitiska”, masrészt a ,bor- és miibér cikkek és a taskak” a ,ruhdzati
cikkek és cip8k” vonatkozdsdban kiegészitd jellegiiek, mivel ezen, 18. osztilyba
tartozé drukat a fogyaszték lényegében vgy érzékelik, mint a 25. osztilyba tartozd
ruhdzati cikkek és cipék kiegészitéit. Ezt a hatdrozathozatali gyakorlatot vette at az
OHIM elndke dltal 2004. majus 10-én jévahagyott felszélalasi eljarasrél szolé
irdnymutatd.

A fentiek fényében az OHIM kijelenti, hogy aldveti magit az Elséfoka Birésag
ftéletének annak vonatkozasiban, hogy fennall-e kiegészits jellegii kapcsolat a
széban forgé druk kozott.
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A beavatkozé alldspontja szerint jelen iigyben, a fentiekkel épp ellenkezéleg, a
fellebbezési tandcs éltal idézett altalinos szabélyt kell alkalmazni, amely szerint
egyrészt a 18. és 24. osztalyba tartozé drukat, mésrészt a 3. és 25. osztélyba tartozo
arukat jellegiikbél, rendeltetésiikbél, haszndlatuk médjébél, valamint értékesitési és
forgalmazasi médjukbél adédéan dltaldban nem kell hasonléaknak tekinteni.

Ez al6l a szabaly al6l csak egyes kiilonleges esetekben engedheté meg kivétel, példaul
amikor egy textilgyartd véllalat bizonyos ismertségre tett szert textildruival, és tgy
dént, hogy e sikert kihasznalva tevékenységét ruhdzati cikkek gydrtdsira is

kiterjeszti. Egy ilyen esetben a fogyaszt6 e termékeket azok egyediili eldéllitéjaval
hozza kapcsolatba.

Ilyen kapcsolat jelen iigyben nem létezik, mivel a felperes sosem haszndlta az
EMIDIO TUCCI védjegyet a férfiruhazati d4gazaton kiviil.

Az bsszetéveszthetGség 4tfogd értélelésével kapcsolatban, egyrészr6l a kordbbi
védjegyek 4llitélagos jelentds megkiilonboztetd képessége vonatkozdsdban, az
OHIM és a beavatkozd véleménye az, hogy a fellebbezési tandcs jogosan itélte
tgy, hogy a felperes 4ltal benydjtott bizonyitékok nem elégségesek a kordbbi
védjegyek jelentds megkiilonbdzteté képességének tekintetbe vételéhez.

Masrészt a kolcsonos fiiggés elvének figyelembevételével kapcsolatban az OHIM ugy
véli, a fenti 24—27. pontban a masodik csoport 4ruira vonatkozéan megfogalmazott
fenntartasok sérelme nélkiil, hogy a fellebbezési tandcs helyesen allapitotta meg a
legesekélyebb kapcsolat objektiv hidnyét a lajstromozds iranti kérelemben szereplé
18. és 24. osztalyba tartozé, valamint a korabbi védjegyekkel elltott 3. és kiilondsen
a 25. osztalyba tartozé aruk kozott.
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Az Elséfoku Birésag éllaspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korabbi védjegy
jogosultjanak felszoélalasa alapjén a megjel6lés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt 4ll, a fogyasztok
osszetéveszthetik a kordbbi védjeggyel valé azonossiga vagy hasonlésiga, valamint
az érintett aruk, illetve szolgaltatésok azonossiga vagy hasonlésaga miatt.

A 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjanak ii. alpontja pontositja, hogy
kordbbi védjegynek mindsiil, a valamely tagallamban lajstromozott védjegyek esetén,
minden olyan védjegy, amelynek bejelentési napja korabbi, mint a kozosségi
védjegybejelentés napja.

Jelen iigyben a felperes felszolaldsat négy nemzeti védjegyre alapozta, mégpedig a
fenti 6. pontban meghatdrozott két spanyol védjegyre és két mésik spanyol védjegyre,
amelyeket Spanyolorszagban 1996. december 5-én a 2027132. szdmon lajstromoztak
a 18. osztdlyba tartozé druk vonatkozasaban, illetve 1997. november 20-dn a
2092894. szdmon lajstromoztdk a 24. osztilyba tartozé aruk vonatkozisiban. A
targyaldson a felperes azt kérte, hogy jelen kereset céljabél ugyantgy vegyék
tekintetbe az utdbbi Lkét védjegyet is. E vonatkozdsban, a felszélalisi osztaly
gyakorlata szerint, meg kell allapitani, hogy az emlitett védjegyeket 1996. majus 6-4n
és 1997. mdjus 19-én nyujtottak be, mig a kozosségi védjegybejelentést 1996. aprilis
1-jén. Tehdt az el6z6 pontban idézett rendelkezés értelmében, csak a fenti 6. pontban
meghatdrozott két védjegy tekinthetd korabbinak, és vehet$ ennél fogva tekintetbe a
40/94 rendelet 8. cilke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazasaban. E két korabbi
védjegy Spanyolorszagban keriilt lajstromozasra, vagyis e rendelet alkalmazésaban ez
az Crintett teriilet. A védjegyeklel ellatott druk jellegébdl kévetkezéen az érintett
vasarlokozonséget a végs6 fogyasztok alkotjak.
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Az dlland6 itélkezési gyakorlat szerint osszetéveszthetOséget okozhat az, ha a
kozonség azt hiheti, hogy a széban forgd druk vagy szolgaltatisok ugyanattél a
vallalkozéstol, vagy adott esetben gazdasdgilag egymaéssal kapcsolatban 4116
véllalkozdsoktdl szarmaznak.

Ugyancsak az 4llandé itélkezési gyakorlat szerint az 6sszetéveszthetSséget dtfogéan
kell értékelni az alapjan, hogy az érintett vésarlokozonség milyen képet alkot a
megjelolésrél és a széban forgd arukrdl vagy szolgaltatdsokrol, és figyelembe kell
venni valamennyi, a jelen iigyre jellemzé tényezdt, killondsen a megjeldlések és a
megjelolt druk vagy szolgaltatdsok hasonldésaga kozotti kolesonos fiiggbséget (lasd az
Elséfoki Birésag T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM — Giorgio Beverly
Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] iigyben 2003. jilius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., 11-2821. 0.] 31-33. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Jelen tigyben sem az OHIM, sem a beavatkoz6 nem vitatta a fellebbezési tanacs
értékelését, amely szerint az iitkézé megjelolések a 40/94 rendelet 8. cilkke
(1) bekezdésének b) pontja értelmében hasonléak.

Azt kell tehat megvizsgdlni, hogy a hasonlésdg foka a széban forgé aruk, vagyis
egyrészt a korabbi védjegyekkel ellatott, 3. és 25. osztélyba tartozd, valamint a
bejelentett védjeggyel ellitott, 18. és 24. osztalyba tartozd druk koézott elégséges-e
ahhoz, hogy a két védjegy kozott meg lehessen éllapitani az OsszetéveszthetSséget.

Ebben az osszefiiggésben mindenekeldtt ki kell emelni, hogy, amint azt a kézdsségi
védjegyr8l sz6l6 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtasardl sz616, 1995. december
13-i 2868/95/EK bizottsagi rendelet (HL L 303., 1. o; magyar nyelvii kiilonkiadds
17. fejezet, 1. kotet, 189. 0.) 2. szabalyanak (4) bekezdése erre emlékeztet, az aruk és
szolgaltatasok osztalyozasa kizarélag tigyviteli célokat szolgal. Kovetkezésképpen, az
egyes druk nem tekinthet6k egymdshoz nem hasonléknak azon egyetlen okbdl
kifoly6lag, hogy, mint jelen esetben, ezen osztdlyozds kiilonbozd osztdlyaiba
tartoznak.
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Emlékeztetni kell tovabba arra, hogy az éllandé itélkezési gyakorlat szerint az érintett
druk hasonlésdginak értékelésénél figyelembe kell venni az aruk kapcsolatat
jellemz6 6sszes relevans tényezét, amely tényezék magukban foglaljak kilénésen
az druk természetét, rendeltetését, haszndlatat, valamint versengé vagy kiegészits
voltukat (a fenti pontban hivatkozott Canon-itélet 23. pontja és az Elséfoka Birdsag
T-85/02. sz., Diaz kontra OHIM — Granjas Castell6 [CASTILLO] iigyben 2003.
november 4-én hozott itéletének [EBHT 2003., 11-4838. 0.] 32. pontja).

fgy jelen tigyben az a felperes dltal hivatkozott koriilmény, mely szerint a széban
forgd valamennyi dru a szépséghez, a testdpoldshoz, a kiilsé megjelenéshez vagy a
személyes imédzshoz kapcsolddik, még ha ez megillapitdsra is keriil, nem elegendé
ahhoz, hogy hasonléaknak lehessen &ket tekintetni, ha csekély mértékben
kitlénbéznek tobbek kozott a kapesolatukat jellemzé valamennyi vonatkozé tényezd
tekintetében.

Ebben a vonatkozasban az OHIM helyesen mutatott r4, hogy a 18. osztlyba tartozé
druk természetiikben és rendeltetésiikben eltérnek a felperes kordbbi védjegyeivel
ellatott, 3. és 25. osztalyba tartozé aruktdl. A felperes nem vitatja komolyan ezen
eltéréseket a 3. osztdlyba tartozd aruk vonatkozasiban. Ami a 25. osztalyba tartozé
drukat illeti, ezek az emberi test részeinek elfedésére és beburkoldsira szolgalnak,
mig a 18. osztdlyba tartozé druk targyak szillitisira, helyiségek dekoraciojdra, vagy
nyersanyagként szolgdlnak bér- és miibor termékeket eldalliték szamara. Altaldban
kiillonboz6 gyartok allitjak els, és kiilonbozd értékesitési csatornikon keresztiil
forgalmazzdk Sket. Az a tény, hogy olyan druk, mint egyrészt a bérénd és az esernyé,
masrészt a ruhdzat és a cipd, ugyanabban a kereskedelmi létesitményben, pl.
nagydruhazakban vagy szupermarketekben kaphaték, e vonatkozisban nem
kiilondsképpen jelentds, mivel ezen értékesitési pontokon egymadstél nagyban eltérd
jellegii aruk talalhaték, anélkil hogy a vésarlok automatikusan kozos eredetet
tulajdonitandnak nekik. E termékek versenytérsi viszonyban sem allnak egymassal.

Ugyanilyen médon egyrészt a 24. osztédlyba tartozoé textilidk és textilaruk, mdsrészt a
25. osztélyba tartozé ruhdzati cikkek és cipdk szdmos vonatkozasban kiilonboznek
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egyméstol, igymint természet, rendeltetés, eredet, értékesitési csatorndk. Tehdt a
fellebbezési tanics helyesen mutatott r4 a megtdmadott hatdrozat 31. pontjéban,
hogy csakis kiilonleges esetekben, nevezetesen amikor egy textilgydrté sajit
védjegyének ismertségét Lihaszndlva ugy dont, tevékenységét ruhdzati cikkek
gyartasara is kiterjeszti, fordulhat el6, hogy ugyanazon védjegyet hasznéljék a
végtermék (ruhdzati cikk) és a félkész termék vonatkozisiban. A felperes dltal
benyujtott iratokbél nem deriil ki, hogy jelen tigyben ez az eset alina fenn.

Azt a kovetkeztetést kell tehét levonnunk, hogy, miutdn tdvolrél sem &ll fenn
kozéttiik ,nyilvanvalé és igen szoros kapesolat”, a 18. és 24. osztélyba tartozd druk
4ltalaban nem mutatnak a 3. és 25. osztalyba tartozé arukkal elégséges hasonlésdgot
ahhoz, hogy ez kereskedelmi eredetitkre vonatkozéan Osszetéveszthetdséghez
vezessen a referencia-vasarlokozonség tudatiban, még a megjelolések hasonlosaga
esetén sem.,

Ugyanakkor alaposabban meg kell vizsgdlni az OHIM éllaspontjét, mely szerint a
18. osztlyba tartozé, az Gn. mésodik csoport drui kozott, mint amilyen a taska,
kézitiska, pénztrca, levéltdrca és egyéb hasonlé kiegészitGk, szoros kiegészitd
jellegii kapcsolat 4l fenn a 25. osztalyba tartozé ruhdzati cikkelkkel és cipskkel, oly
médon, hogy ezen arukat a fenti 19. pontban hivatkozott Canon-itélet értelmében
esetlegesen hasonléknak lehetne tekinteni.

A meghatdrozés szerint, amelyet az OHIM a fenti 26. pontban hivatkozott,
felszolaldsi eljarasrél szolé irAnymutaté 2.6.1. pontjiban ad, kiegészitd jellegd
termékek azok, amelyek kozott szoros kapcsolat 4ll fenn abban az értelemben, hogy
egyik elengedhetetlen vagy lényeges a mésik hasznélatahoz, midltal a fogyasztok azt
gondolhatjék, hogy a két termék el8éllitasdnak feleldssége ugyanazon véllalakozdsé.

Jelen iigyben ugyanakkor az OHIM egyiltaldban nem éllapitotta meg a mésodik
csoportban szerepld, illetve a 25. osztdlyba tartozé druk kozotti kiegészitd jellegt
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kapcsolat 1étét, és erre nem is hivatkozott. Ugy tiinik, az OHIM inkabb esztétikai,
tehdt szubjektiv, a fogyasztok szokésai vagy preferenciai altal meghatdrozott, és igya
gyartok marketingfogdsai vagy akar az egyszerti divatjelenségek 4ltal alakithato,
kiegészitd jelleget vett fontoléra. Ismét ki kell emelni, hogy az OHIM allaspontja
szerint tgy tlnik, ez a kiegészitd jelleg nem éri el valds esztétikai ,sziikséglet” szintjét
abban az értelemben, hogy a fogyaszték szokatlannak vagy sokkolénak tartanak, ha
valaki olyan tdskat visel, amely nem illik ruhazatdhoz vagy cipjéhez.

Jelen iigyben az OHIM dllitdsa megalapozottsagdnak értékelését lehetévé tevs
konkrét bizonyitékok nemcsak hogy nem képezik ellentmondésos vita targyat a
fellebbezési tanics elétt, de az OHIM nem is nydjtott be ilyen bizonyitékokat jelen
eljarasban.

Ezenfelil az OHIM azt éllitja, ,valészini”, hogy a fogyasztok, és foképp a néi
fogyasztdk a mésodik csoport druit, és kiilonosen a kézitdskat a felséruhazat, s6t a
cipd ,kiegészitinek” tekintik. Az OHIM szerint valéban ,altaldnos”, hogy a
visarlokozonség egy jelent6s hényada ezen termékeket ,kiegészits jellegtieknek”
tekinti, mivel szorosan kapcsolédnak a felséruhazathoz és a cipShoz, és mivel
»minden tovabbi nélkiil” értékesithetik éket maguk a gyarték vagy az egymassal
kapcsolatban allé gyartok.

Mindenekeldtt azt kell megéllapitani, hogy ezen magyardzatokat bizonyos mértékig
spekulativ vagy hipotetikus médon alkottidk meg, hiszen nem egyszeri kiindulé
feltételeken alapulnak.

Tobbek kozott, Ggy a felszolalasi eljarasrél sz6l6 iranymutatd, mint a felszélaldsi
osztdly OHIM dltal hivatkozott két hatdrozata elismeri, hogy nem éltalanos egyrészt
a kézitdskaknak, mdsrészt a ruhazati cikkeknek és cipknek kézvetleniil a gyarté
vagy egymassal kapcsolatban allé gyértok altal térténé forgalmazésa.
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Ilyen kériilmények kozétt az Elséfoki Birésig nem tartja szilkségesnek, hogy csupén
az OHIM altal bévebben ki nem fejtett 4llitasok fényében a termékek hasonldsé-
génak a fellebbezési tandcs 4ltal elvégzett értékelésével Gjbél foglalkozzon.

A felperes hivatkozott tovabbd a kordbbi védjegy szokdsosndl nagyobb meg-
killonboztetd képességére, mint olyan elemre, amelyet az osszetéveszthetdség atiogo
értékelésénél tekintetbe kell venni (Iisd a fenti 17., 18. és 20. pontot).

Ahogyan azt a felsz6lalasi osztaly helyesen megdllapitotta (ldsd a 2000. aprilis 20-i
hatarozatanak I1LB.4. pontjat), a korabbi védjegy szokdsosnél nagyobb, akér benne
rejlé, akar piaci ismertségének készonhets megkiilonbéztetd képessége ténylegesen
azon killonleges koriilmények egyike, amelyeknél elképzelhet6, hogy a mdsodik
csoportba tartozé és a 25. osztalyba tartozé druk esztétikai értelemben kiegészitd
jellegtiek, azon ténybél kifolydlag, hogy az elébbi az utébbi kiegészitdje, amely az
osszetéveszthetség vizsgalatdnal meghatirozo lehet.

Ugyanalkkor a felperes egyrészt nem nytjtott be egyetlen olyan bizonyitékot vagy
érvet sem, amely megerSsithetné azt a kijelentést, miszerint kordbbi védjegyei
dnmagukban rejl6 médon megkilonbéztetésre alkalmasak. Ilyen kérillmények
kozott ezt a kijelentést el kell vetniink.

Mésrészt, még ha e védjegyek piacon valé ismertségének koszonhet jelentds
megkiilonboztetd képességet a felszélaldsi osztaly figyelembe is vette, a fellebbezési
tandcs helyesen hagyta figyelmen kiviil a felperes altal benyujtott bizonyitékok
fényében, ahogyan az majd a 67. és azt kivets pontokban keriil bemutatdsra.
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A felperes nem hivatkozhat tehét kordbbi védjegyeinek jelentés megkiilonboztetd
képességére.

A fenti megallapitdsokbdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs nem vétett jogi
hibat, amikor megallapitotta, hogy a széban forgé termékek kozotti hasonlésig
hidnya miatt az Osszetéveszthetdség jelen iigyben kizdrhaté. Ennélfogva a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja megsértésébsl eredd elsédleges
jogalapot el kell utasitani.

A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésébil eredd mdsodlagos jogalaprol

A felek érvei

Ha feltételezziik is, hogy a kordbbi védjeggyel elldtott 3. és kiilondsen a 25. osztalyba
tartozd, valamint a bejelentett védjeggyel elldtott, 18. és 24. osztilyba tartozé druk
koz6tt nem 4ll fenn semmiféle kapcsolat, a felperes tigy véli, az OHIM-nak meg
kellett volna tagadnia a védjegy lajstromozdsat a 40/94 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése értelmében.

Jelen iigyben vitathatatlan, hogy a korabbi EMIDIO TUCCI védjegyek jé hirnévnek
orvendenek az érintett tagéllamban, mivel az érintett visarlokozonség jelentds része
ismeri 6ket, és jelentds megkiilonbozteté képességgel rendelkeznek, mégpedig a
férfidivat-dgazatban, ahogyan azt egyébként maga a felszélaldsi osztily el is ismerte
2000. aprilis 20-i hatarozataban.
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A felperes e vonatkozasban az OHIM eldtti eljards folyamdn benydjtott
bizonyitékokra hivatkozik.

A felperes Lijelenti tovabb4, hogy wjabb bizonyitékokat, dokumentumokat és
tanuvallomasokat nyujt be, nevezetesen egy, a spanyol Szabadalmi és Védjegy-
hivatalnak cimzett, a Hivatal altal a nemzetkoézi osztalyozés kiillonb6zd osztélyaiban
lajstromozott védjegyek fennélldséra vonatkozo, tajékoztatdst kérd levelet, valamint
tjabb fényképeket, prospektusokat, frasbeli nyilatkozatokat, hirdetéseket, folyé-
iratokat és rekldmkiadvanyokat.

A felperes szerint a bejelentett védjegy lajstromozasa a 18. és 24. osztdlyba tartozo
druk vonatkozdsdban maga utin vonja a kiilénleges megkillonboztets képesség
— amelyekkel korabbi védjegyei rendelkeznek - kihasznéldsat.

Az OHIM és a beavatkozé tigy véli, hogy a fellebbezési tandcs helyesen itélte
elégtelennek a felperes éltal felszdlaldsa alatdmasztasa végett benydjtott bizonyité-
kokat uigy az EMIDIO TUCCI védjegyek jelentés megkiilonboztets képességének az
osszetéveszthetSség értékelése céljabol torténd bizonyitdsdhoz, mint a 40/94
rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti piacon vald ismertség bizonyitdsahoz.

A Lereset alatdmasztisa céljabdl a felperes altal benytjtott @jabb bizonyitékok
vonatkozaséban az OHIM tgy véli, hogy ezeket nem lehet els6 izben az Els6foku
Bir6sag el6tt benydjtani.
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Az Elséfoku Birdsag éllaspontja

Ahogyan az a Birdsdg itélkezési gyakorlatabdl kévetkezik, a védjegyekre vonatkozé
tagdllami jogszabélyok kozelitésérdl szol6, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé
tandcsi irdnyelv (HL 1989. L 40, 1. o; magyar nyelvii kiillénkiadds 17. fejezet,
1. kotet, 92. o.) 5. cikkének (2) bekezdése vonatkozéasaban, amelynek normativ
tartalma lényegében a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének felel meg, a j6 hirnév
feltétele az, hogy a korabbi védjegyet az azzal ellatott drukon vagy szolgaltatasokon
keresztiil az érintett vasirlokozonség jelentSs része ismerje. E feltétel vizsgalata
sordn tekintetbe kell venni az iigy minden relevans elemét, tébbek kozott a védjegy
dltal birtokolt piaci részesedést, a védjegy haszndlatinak intenzitdsat, foldrajzi
kiterjedését és tartamdt, valamint a véllalkozés altal a védjegy reklamozasa céljabol
megvalésitott beruhdzisok jelentéségét (a Birésag C-375/97. sz., General Motors
tigyben 1999. szeptember 14-én hozott itéletének [EBHT 1999., 1-5421. 0.] 26. és
27. pontja).

Jelen tigyben a felszélaldsi osztaly kiilonbséget tett egy védjegy j6 hirneve, valamint a
piacon valé ismertségének koszonhetéen szokdsosnal nagyobb megkiilonboztets
képessége kozott. Anélkil, hogy sziikséges lenne doénteni arrél, hogy ezt a
megkiilénboztetést fenn kell-e tartani, ki kell emelni, hogy a szokdsosnal nagyobb,
a védjegy piacon valé ismertségének koszonheté megkilonboztets képesség
megszerzése sziikségképpen feltételezi, hogy e védjegyet legalabb az érintett
vasarlokozonség egy jelentds része ismeri.

Mivel egy védjegy csak akkor 6rvendhet jé hirnévnek, ha legalabbis ismert a piacon,
az itt kovetkezé megfontoldsok tigy a felperes kordbbi védjegyei vélt j6 hirnevének a
40/94 rendelet 8. cikke {5) bekezdése értelmében torténé értékelésére, mint ezen
védjegyeknek vélt, piacon vald ismertségiiknek koszonhetéen a szokasosnal nagyobb
megkiilonboztet képességének tekintetbe vételére vonatkoznak a rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerinti dsszetéveszthetdség értékelésének keretén beliil
(lasd a fenti 54. és azt koveté pontokat).
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20 Jelen iigy akt4jabol kideriil, hogy a felszdlalasi osztély, majd a fellebbezési tandcs elStt

71

a felperes a kovetkez6 bizonyitékokat nyujtotta be tigy korébbi nemzeti védjegyeinek
j6 hirneve, mint ezek piacon valé ismertségiiknek koszonhetSen a szokdsosndl
nagyobb megkiilonboztetd képessége megallapitdsahoz:

— Tizenhdrom fénymasolat kiilénb6zdé spanyol napilapokban és magazinokban
(Tribuna, Tiempo, Epoca, El Pais és El Mundo) 1998-ban megjelent, EMIDIO
TUCCI ruhdzati cikkeket rekldmoz6 hirdetésrél;

— kiilénféle médiumok (Grupo Zeta, El Pafs, Diario ABC, RTVE, El Mundo,
Tribuna és PCM) szerkesztéinek 1999-ben kelt hét levele, amelyek azt igazoljak,
hogy a kérdéses médiumokban az EMIDIO TUCCI védjegyet hordozd ruhdzati
cikkeket hirdették ,az elmult 6t évben”, egészen pontosan 1994 és 1998 kozott;

— egy, szdmos rekl4m hanganyagt tartalmazé videokazetta, igazoldssal arrél, hogy
e anyagokat a televiziéban (Tele Cinco) ,1994 és 1999 kozott” sugéroztak.

A bizonyitékok vizsgalata sorén a fellebbezési tandcs megéllapitotta, hogy:

— A spanyol sajtéban 1998-ban megjelent hirdetések késébbiek a széban forgd
kozosségi védjegy bejelentésénél (benyujtva: 1996. dprilis 1.), tehat nem
relevansak annak értékelése szempontjabél, hogy a kordbbi nemzeti védjegy
ez idépontig szerzett-e a piacon valé ismertségének koszonhetSen jelentds
megkiilonbozteté képességet;
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— a kilonféle médiumok igazgatoi altal kiallitott igazoldsok nagy része olyan
mddon van megfogalmazva, hogy azokbél nem éllapithaté meg, a korabbi
védjegyeket reklamoztak-e, és ha igen, milyen mértékben, a meghatarozé, 1996.
aprilis 1-jei id6pontot megel6z8en; koziiliik csupan kettd, nevezetesen az Epoca
és a Tribuna magazinok felel6sei tiintetnek fel 1994 és 1995 kézotti érdemleges
idépontokat e védjegyek egyikének rekidmozasara;

— ugyanez az ellenvetés vonatkozik a videokazettara;

— a felperes nem nyujtott semmiféle tdjékoztatast a védjeggyel ellatott termékek
értékesitése sordn realizalt forgalomra vagy a vonatkozé idészak folyamén
promdcios célra forditott beruhazasokra vonatkozoan.

Az ligy aktdjanak ismeretében e megallapitisokat el kell fogadnunk.

Tehdt az OHIM és a beavatkoz6 a fellebbezési tandcs nyoman jogosan véli gy, hogy
a felperes kordbbi védjegyeinek vélt, a piacon valo ismertségének miatti jelentés
megkiilénboztets képességét, tovabba e védjegyek vélt j6 hirnevét a felperes altal a
kozigazgatdsi eljirds folyaman benydjtott bizonyitékok nem témasztjak elégséges
modon ald, mivel azok nem tartalmaznak elegendden részletezett vagy ellenérizhetd
objektiv elemet, amelyek lehet6vé tennék az EMIDIO TUCCI védjegyek altal lefedett
spanyolorszdgi piacrész, a védjegyek hasznalaténak intenzitdsa, foldrajzi kiterjedése
és id6tartama, illetve a viéllalat altal az ezek promécidjira forditott beruhdzasok
jelent6ségének értékelését (lasd értelemszeriien a Birésag C-108/97. és a
C-109/97. sz., Windsurfing Chiemsee iigyben 1999. mdjus 4-én hozott itélet
[EBHT 1999., 1-2779. 0.] 51. pontjat).
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2004. 12. 13-1 ITELET — T-8/03. SZ, UGY

Az &lland6 itélkezési gyakorlatnak megfelelden a felperes éltal a Birésig eltti
eljarasban elészor benydjtott bizonyitékokat (ldsd a fenti 63. pontot) mint
elfogadhatatlanokat el kell utasitani (az Els6fokd Birésig T-247/01. sz, eCopy
kontra OHIM [ECOPY] iigyben 2002. december 12-én hozott itéletének
[EBHT 2002., 11-5301. o.] 49. pontja; a T-128/01. sz, DaimlerChrysler kontra
OHIM [Calandre] iigyben 2003. mdrcius 6-4n hozott ftélet [EBHT 2003., I1-701. o.]
18. pontja és a T-129/01. sz, Alejandro kontra OHIM — Anheuser-Busch
[BUDMEN] iigyben 2003. julius 3-én hozott itélet [EBHT 2003, II-2251. o.]
67. pontja).

Hozz4 kell tenni, hogy a felperes nem nyujtott be olyan bizonyitékot vagy érvet,
amelyb8l megéllapithat6 lenne, hogy a bejelentett védjegy haszndlata tisztességte-
leniil kihasznalja a kordbbi védjegyek megkiilonbozteté képességét vagy jé hirnevét,
vagyis a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alkalmazasi feltételei semmi esetre
sem dallnak fent egylittesen.

Ilyen korillmények kozott a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése megsértésébdl
ereds mésodlagos érv nem megalapozott, és mint ilyet el kell utasitani.

Ennélfogva, a keresetet teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrdl

Az eljarasi szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjén az Els6fokd Birdsdg a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozé kérelmének megfeleléen kotelezni kell a
koltségek viselésére.
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EL CORTE INGLES KONTRA OHIM — PUCCI (EMILIO PUCCH

A fenti indokok alapjén

AZ ELSOFOKU BIROSAG (masodik tanacs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) Az Elséfokit Birésig a keresetet elutasitja.

2) Az Elséfoka Birdsag a felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Pirrung Meij Forwood

Kihirdetve Luxembourgban, a 2004. december 13-i nyilvénos iilésen.

H. Jung

hivatalvezetd

J. Pirrung

elnok
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