MULHENS KONTRA OHIM — MINORONZONI (TOSCA BLU)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (masodik tanacs)
2007. jalius 11."

A T-150/04. sz. tigyben,

a Miilhens GmbH & Co. KG (székhelye: Koln [Németorszag], képviseli: T. Schulte-
Beckhausen iigyvéd)

felperesnek

a Belsé Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) (képviseli kezdetben: M. Capostagno, késébb: O. Montalto, meghatalma-
zotti minGségben)

alperes ellen,

a masik fél az OHIM fellebbezési tanacsa el6tti eljarasban, beavatkozé az Elséfoku
Birdség elétt:

* Az eljéras nyelve: olasz.
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a Minoronzoni Srl (székhelye: Ponte San Pietro [Olaszorszag], képviselik: G. Floridia,
E. Polettini és R. Floridia tigyvédek),

a Belsé Piaci Harmonizacids Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM)
els6 fellebbezési tandcsdnak 2004. februdr 18-d4n, a Milhens GmbH & Co. KG
és a Minoronzoni Srl kozotti felszdlalasi eljaras tigyében hozott hatdrozata
(R 949/2001-1. sz. iigy) ellen benyujtott keresete targyaban,

_ AZEUROPAI KOZOSSEGEK
ELSOFOKU BIROSAGA (maésodik tandacs),

tagjai: J. Pirrung elnok, A. W. H. Meij és L. Pelikdnova birdk,

hivatalvezetd: J. Palacio Gonzélez f6tandcsos,

tekintettel az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2004. 4prilis 23-d4n benyujtott
keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Els6foku Birdsdg Hivataldhoz 2004. oktdéber 29-én
benyujtott vélaszbeadvanyara,

tekintettel a beavatkozonak az Elséfoku Birésag Hivataldhoz 2004. oktéber 19-én
benyujtott vélaszbeadvanyara,

tekintettel a 2005. december 14-i pervezetd intézkedésekre,
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a 2006. szeptember 6-i targyalast kovetGen,

meghozta a kovetkezd
Itéletet

A jogyvita el6zményei

1998. december 2-an a beavatkozd a kozosségi védjegyrdl sz616, 1993. december 20-i
40/94 moédositott tanacsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelv{ kiilonkiadas
17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) alapjan kozosségi védjegybejelentést tett a Belsé Piaci
Harmonizaciés Hivatalnal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy az alabbi dbrds megjel6lés volt:

TOSCA
LU
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A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgéltatdsok nemzetkozi oszta-
lyozasara vonatkozd, feltlvizsgdlt és mddositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megalla-
podds szerinti 18. és 25. osztdlyba tartozé aruk vonatkozdsédban tették, az alabbi
leirassal:

— 18. osztaly: ,taskak; kézitaskak; bérondok; hatizsdkok; pénztarcak; pénzestaskak;
iskolatdskdk; bérbél és bdorutinzatbdl késziilt irattiskik; levelestiaskiak; irhdak;
irhdbdl késziilt termékek; bér és boraruk; irhautanzatok és irhautanzatbdl késziilt
termékek, napernydk; eserny8k; sétapalcak; hamok és mas 1dszerszamok”;

— 25. osztaly: ,Férfi, néi és gyerekruhak éltaldban, ide tartoznak: b6rruhdk; ingek;
blazok; szoknyék; kosztiimok; zakék; hossziszara nadragok; révidnadragok; mele-
giték; kotott gyapjuholmik; pizsamak; harisnydk; trikdk; flizék; zoknitartok; alsé-
nadragok; melltartdk; fehérnemdk; kalapok; selyemsalak; nyakkend8k; esékabétok;
felolték; kabatok; firdéruhdk; sport kezesldabasok; szélfogék; sinadragok; ovek;
bundak; sélak; kesztytik; hazi kontosok; cip6k altaldban, ide tartoznak: papucsok,
cipdk, sportcipdk, csizmdk és szandalok”.

A bejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 1999. julius 22-i, 59/99. szamdaban hirdették
meg.

1999. oktéber 14-én a felperes felszdlalt a kozosségi védjegy lajstromozéasaval szemben
a40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapjan.
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E felszélalds aldtamasztasara a felperes hivatkozik a nem lajstromozott TOSCA
szomegjelolésre, amely megjelolés Németorszagban allitdlag a kovetkez6 aruk vonat-
kozdsdban kozismert: ,parfium, kolni, kélniviz, testdpolok, pipereszappanok, tusold-
zselé stb.”.

A felszdlalas a korabbi védjeggyel megjelolt valamennyi drun alapult, és a bejelentés
altal érintett valamennyi aru ellen irdnyult.

2002. szeptember 17-i hatdrozatdval a felszolaldsi osztdly ugy itélte meg, hogy a
felperes bebizonyitotta a korabbi védjegy kozismertségét Németorszigban a kovet-
kez6 druk tekintetében:,illatszeraruk: kolnivizek, parfumok”. A felszolaldsi osztaly
azonban elutasitotta a felszo6lalast azzal az indoklassal, hogy egyrészt a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontjdban meghatarozott feltételek a széban forgd aruk
eltéro jellege miatt nem teljesiiltek, masrészt a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekez-
désében meghatarozott védelem nem volt alkalmazhato, tekintettel arra, hogy a
felszélalast egy nem lajstromozott megjelolésre alapoztak.

2001. november 6-an a felperes fellebbezést nytjtott be a felszdlaldsi osztély hatdro-
zataval szemben.

A fellebbezési tandcs 2004. februdr 18-i hatdrozatdban (a tovabbiakban: megtdma-
dott hatdrozat) elutasitotta a fellebbezést, és kotelezte a felperest az eljaras koltsége-
inek viselésére.
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A fellebbezési tandcs allaspontja szerint a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja megkoveteli a megjelolések azonossagianak vagy hasonldsdganak, illetéleg
az érintett aruk vagy szolgaltatdsok azonossagdnak vagy hasonldsdganak bizonyitasat.
Jollehet a vitatott megjeloléseket tagadhatatlanul hasonlénak itélték, nagymértékii
kiilonbségeket allapitottak meg a kérdéses aruk kozott. A fellebbezési tanics egyéb-
ként ugy itélte meg, hogy egy védjegy jo hirneve nem teszi lehetévé az osszetévesztés
veszélye fennallasdnak feltételezését, minddssze a szigora értelemben vett gondolati
képzettarsitas kockdzata miatt. A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére tekin-
tettel a fellebbezési tandcs gy itélte meg, hogy a felszélaldsnak nem lehet helyt adni
e rendelkezés alapjan, mivel ez utébbi megkdoveteli, hogy a kordbbi megjeldlés lajst-
romozott legyen.

A felek kérelmei

A felperes azt kéri, hogy az Els6fokd Birdsag:

— helyezze hatélyon kiviil a megtamadott hatdrozatot;

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Els6fokt Birésag:

— utasitsa el a keresetet;

— afelperest kotelezze a koltségek viselésére.
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A beavatkoz6 azt kéri, hogy az Els6fokd Birosag:

— utasitsa el a keresetet;

— afelperest kotelezze a koltségek viselésére.

Indokolas

A felperes két jogalapra hivatkozik, amelyet a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjdnak, és ugyanezen rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapit.

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

A felek érvei

A felperes éllitasa szerint a vitatott megjelolések kozott fenndll az Gsszetévesztés
veszélye a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében. A vitatott
megjelolések a hasonldsag jelentds fokat mutatjdk mind vizuélis, mind hangzdsbeli
szempontbdl. Ez a hasonldsag a ,tosca” figyelemfelkelt6 elembdl ered, amely kiillono-
sen nyilvanvald, a ,blu” kiegészits elem a leir¢ jellege miatt nem alkalmas a fogyaszté
figyelmének felkeltésére. Egyebekben a korabbi TOSCA védjegy kozismertsége miatt
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erételjes megkiillonboztetd képességgel rendelkezik, ami megkoveteli, hogy a bejelen-
tésben igényelt druk egyértelmten killonbozzenek azoktdl az druktdl, amelyek eseté-
ben a kozismert védjegy védelmet élvez.

A felperes azt allitja, hogy az arukat hasonlénak kell tekinteni, ha a kozonség azt
hiheti, hogy a sz6ban forgé aruk ugyanattdl a véllalkozastdl, vagy adott esetben gazda-
sdgilag egymadssal kapcsolatban 4ll6 vallalkozasoktdl szarmaznak. A felperes szerint a
C-39/97. sz. Canon-tigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletben (EBHT 1998,
[-5507. o.) kifejtett alapelvek szerint a széban forgd aruk egymdst kiegészitik, és
legalabb atlagosan hasonlonak kell tekinteni ¢ket. Azokat semmi esetre sem lehet
teljesen eltérének tekinteni.

A felperes el6terjeszti, hogy a divat- és a divatkiegészit6k agazatdban szdmos vallal-
kozas ad védjegyeikre haszndlati engedélyt illatszeraruk eldallitasara és értékesité-
sére. E véllalkozasok kozill néhany, amely kordbban a divatigazatban volt aktiv —
mint példdul a Gucci, a Chanel vagy a Rochas —, mar csak mint illatszergyarto ismert.
A vésarlokozonség hozzdszokott tehat ahhoz, hogy a divat és bérdiszmii-dgazat druit
parfum védjegyekkel kindljak és hozzak forgalomba. Egyebekben szdmos divatter-
vezd fejti ki tevékenységet mind a parfiim, mind a divatigazatdban, és adja nevét
az aruk mindkét tipusahoz. Tekintettel arra, hogy az érintett vasarlokozonség ezen
felhasznalasi engedélyekrdl nem rendelkezik tudomassal, az azonos védjeggyel ella-
tott arukat ugyanannak a vallalkozasnak fogja tulajdonitani.

Az Elsé6foku Birdsag kérdéseire vélaszként benyujtott észrevételeiben a felperes azt
allitja, hogy szamos védjegy jelol meg olyan kiilonb6z6 luxusarukat, mint a bértaskak,
cip6k, ruhdzati cikkek és parfiimok. Ebben a tekintetben a kovetkezé védjegyekre
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utal: Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior,
Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner, Adidas.

A felperes masodlagosan hivatkozik az Oberlandesgericht Koéln (kolni regio-
nalis legfelsé6bb birésag, Németorszag) 2003. marcius 28-an hozott itéletére
(6 U 113/02. sz. tigy). Az Els6fokt Birdsag kérdéseire valaszként benyijtott észrevéte-
leiben a nemzeti birésagok egyéb hatarozatait is megemliti, amelyek elfogadjak, hogy
a fizikailag és funkciondlisan kiilonb6z6 aruk, mint példaul a parfiimok és a ruha-
zati cikkek kozott fennallhat bizonyos mértékd hasonldsag, tekintettel arra, hogy a
védjegy hasznalatira vonatkozo engedélyek eredményeképpen forgalmazasuk azonos
védjegy alatt torténik.

A felperes hozzaf(izi, hogy az érintett drukban az a kozos, hogy azok fontosak a
fogyaszt6 kiilsé megjelenése tekintetében, amit az a tény is tiikkroz, hogy szamos
olyan divatlapban, mint a Vogue, a reklamok szinte kizarélag a divatra, a divat-kiegé-
szit6kre és az illatszerdrukra vonatkoznak. Ezek az aruk igy kiegészitik egymast, és
azok kozott olyan kdlcsonosségi viszony all fenn, ami alapjan a fogyaszté azt hiheti,
hogy azok ugyanattdl a vallalkozastél szarmaznak.

Az Elséfoka Birdsag kérdéseire valaszolva a felperes elSterjeszti végiil, hogy egy
koréabbi és egy Gjabb védjegy kozotti Osszetéveszthetdség értékelése sordan nem kell
figyelembe venni azt a médot, ahogyan a gyartok egymast kovetéen bévitik az druva-
lasztékukat. A 40/94 rendeletnek sem a 8. cikke, sem mas rendelkezései nem indo-
koljak az Osszetéveszthet8ség értékelése sordn annak a sorrendnek a figyelembevé-
telét, amely szerint a védjegyjogosult kialakitja a sajat valasztékat.

Az OHIM és a beavatkozé vitatjak a jelen jogalap megalapozottsagat.
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Az Els6foku Birdsag allaspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korabbi védjegy
jogosultjdnak felszolaldsa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt 4ll, a fogyasztok Gssze-
téveszthetik a kordbbi védjeggyel valé azonossiaga vagy hasonlésdga, valamint az
érintett aruk, illetve szolgaltatisok azonossdga vagy hasonldsdga miatt. A 8. cikk
(2) bekezdésének c) pontja szerint a kordbbi védjegy alatt az olyan védjegyet kell
érteni, amely az 1883. marcius 20-an Parizsban alairt, legutébb 1967. julius 14-én
Stockholmban feliilvizsgalt és 1979. szeptember 28-an médositott parizsi egyezmény
(Recueil des traités des Nations unies, 828. kotet, 11847. sz., 108. o., a tovabbiakban:
périzsi egyezmény) 6 bis cikke értelmében a kozosségi védjegybejelentés bejelentési
napjandal korabban valt a tagallamok barmelyikében kozismertté.

Az édllando itélkezési gyakorlat szerint annak veszélye, hogy az érintett kozonség azt
hiheti, hogy a kérdéses aruk, illetve szolgaltatasok ugyanattol a vallalkozastél, vagy
adott esetben gazdasagilag egymassal kapcsolatban all6 vallalkozastél szarmaznak,
elegend6 az 6sszetéveszthetdség megallapitasahoz.

Ugyanezen itélkezési gyakorlat szerint az 6sszetéveszthetGséget atfogdéan kell értékelni
annak alapjan, hogy az érintett vasarlokzonség milyen képet alkot a megjel6lésrol és
a széban forgd arukrol vagy szolgaltatasokrdl, és figyelembe kell venni valamennyi,
a jelen tigyre jellemzd tényez6t, killonosen a megjelolések és a megjelolt aruk vagy
szolgaltatdsok hasonlésiaga kozotti kolesonos fuggdséget (lasd az Elséfoku Birdsdg
T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO
BEVERLY HILLS] igyben 2003. jdlius 9-én hozott itéletének [EBHT 2003.,
11-2821. o.] 3133. pontjat, és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot, és az Elséfoku
Birgsdg T-185/02. sz., Ruiz-Picasso és tdrsai kontra OHIM - DaimlerChrysler
[PICAROY] tigyben 2004. junius 22-én hozott itéletének [EBHT 2004., II-1739. o] 49.
és 50. pontjait).
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A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjabdl kovetkezik, hogy valamely
e rendelkezés szerinti OsszetéveszthetGség feltételezi a megjelolt aruk vagy szolgal-
tatdsok azonossagat vagy hasonlésigat. Ebbdl adéddan még a bejelentett megjelolés
és valamely nagyon er6teljes megkiilonbozteté képességgel bird védjegy kozotti
azonossag esetén is meg kell allapitani az itk6z6 védjegyek altal érintett aruk vagy
szolgéltatasok hasonldsagat (az Els6foku Birdsag T-296/02. sz., Lidl Stiftung kontra
OHIM - REWE-Zentral [LINDENHOF] tigyben 2005. februar 15-én hozott itélet
[EBHT 2005., II-563. 0.] 48. pontja; lasd még analdgia ttjan a fent hivatkozott Canon-
itélet 22. pontjat).

Mivel a megtamadott hatdrozat a vitatott megjelolésekkel megjelolt aruk hasonlésa-
gara vonatkozé bizonyiték hidnydban elutasitotta az Osszetéveszthet8séget, az els6
jogalap megalapozottsdganak megvizsgélasa érdekében elegendd a széban forgé aruk
hasonldsédganak kérdésével foglalkozni.

A széban forgd aruk hasonlésdganak mérlegelésekor figyelembe kell venni minden,
az aruk kozotti viszonyra jellemz6 lényeges tényez6t. E tényez6k magukban foglaljak
killonosképpen azok természetét, rendeltetését, hasznalatat, valamint versengé vagy
kiegészitd voltukat (a fent hivatkozott LINDENHOF tigyben hozott itélet 49. pontja;
lasd még analdgia Gtjan a fent hivatkozott Canon-iigyben hozott itélet 23. pontjat).

A jelen esetben ebben a kérdésben nem vitatottan kovetkezik a megtdmadott hatdro-
zatbol, hogy a kordbbi védjeggyel megjelolt aruk a kovetkezd leirasnak felelnek meg:
sillatszerdruk: kolnivizek, parfumok”. A lajstromoztatni kivant megjelléssel megje-
161t aruk a fenti 3. pontban felsorolt 18. és 25. osztélyba tartozo drukbdl dllnak.

Meg kell dllapitani, hogy az illatszerdrukat és a 18. osztdlyba tartoz bérarukat 6nma-
gukban nem lehet hasonldnak tekinteni. Az illatszeraruk és a béraruk a természetiik,
a rendeltetésiik és a hasznalatuk szempontjabdl ugyanis nyilvanvaléan kiilonb6znek.
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Egyebekben semmilyen korillmény nem utal arra, hogy ezek az druk versengék, vagy
egymast kiegészitik.

Ugyanezt a kovetkeztetést kell levonni az illatszerdruk és a 25. osztalyba tartozé ruha-
zati cikkek 0sszehasonlitdsa esetében. Ezek az aruk a természetiik, a rendeltetésiik
és a felhaszndlasuk szempontjabdl szintén kilonboznek. Ebben az esetben sem utal
semmilyen korilmény arra, hogy ezek az aruk egymadssal versenyeznek, vagy egymast
kiegészitik.

A felperes el6terjeszti azonban, hogy a vitatott megjelolésekkel megjelolt aruk rendel-
keznek bizonyos fokd hasonldsdggal, amennyiben a divatigazat véllalkozasai altal a
védjegyeiknek illatszeraruk forgalmazéasara adott engedélyei miatt a vasarlokozonség
hozzdszokott ahhoz, hogy a divatcikkeket parfumok védjegyével forgalmazzik, és
gondolatban ezeket az arukat ugyanazzal a véllalkozdssal hozza kapcsolatba.

Hangsulyozni kell ebben a tekintetben, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontjabdl kovetkezik, hogy két azonos vagy hasonl6 védjegy Osszetéveszt-
het8ségét csak a specialitds elvének korlatai kozott lehet elfogadni, azaz abban az
esetben, ha a széban forgé aruk vagy szolgaltatisok az érintett vasarlokozonség észle-
1ése szerint azonosak vagy hasonldak, és mindez, ahogyan azt mar a fenti 27. pontban
felidéztiilk, fuggetlenil attdl a megkiillonboztetd képességtdl, amelyet a kordbbi
védjegy az érintett vasarlokozonség altali ismertségére tekintettel élvez.
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Erre tekintettel nem lehet kizdrni, hogy tobbek kozott a divatidgazatban és a szép-
ségipari dgazatban, a funkciondlis kiegészit6 jellegli kapcsolaton tdl az érintett vé-
sarlokozonség észlelésében a kiilonb6zd természetd, rendeltetést és haszndlatd aruk
esztétikai szempontbdl egymast kiegészit6 természetiiek legyenek.

Ahhoz, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vala-
milyen szint hasonlésag keletkezzen, az ilyen esztétikai kiegészits jellegnek tény-
leges esztétikai sziikségszertségbdl kell dllnia, abban az értelemben, hogy az egyik
aru nélkillozhetetlen vagy fontos egy masik aru hasznélatdhoz, és a fogyasztok szokd-
sosnak és dltalanosnak tekintik az emlitett aruk egyiittes haszndalatit (lasd ebben az
értelemben az Els6foku Birésag T-169/03. sz., Sergio Rossi kontra OHIM - Sissi
Rossi [SISSI ROSSI] tigyben 2005. marcius 1-jén hozott itéletének [EBHT 2005.,
I1-685. 0.] 60. és 62. pontjat).

Hangsulyozni kell azonban, hogy a széban forgé aruk kozotti esztétikai kiegészitd
jellegli kapcsolat — ahogyan arra az el6z6 pontban utalds tortént — nem elegendd
ezen aruk hasonlésiagidnak megdllapitdsdhoz. A hasonlésag megdllapitdsdhoz sziikség
van még arra is, hogy a fogyasztok ezen druknak ugyanazzal a védjeggyel valé forgal-
mazasat szokasosnak tekintsék, amely altaldban azzal jar, hogy ezen aruk gyartéinak,
illetdleg forgalmazdinak nagy része ugyanaz legyen (a fent hivatkozott SISSI ROSSI-
tigyben hozott itélet 63. pontja).

A jelen esetben a felperes csak azt terjeszti eld, hogy a vasarlék6zonség hozza van
szokva ahhoz, hogy a divatagazat druit a védjegy hasznalatdra irdnyul6 engedélyezési
gyakorlatra tekintettel parfimok védjegyével forgalmazzak. Marpedig e korilmény
bizonyitottsaginak feltételezése esetén az nem leplezheti a szoban forgd druk kozotti
hasonldsag hianyat. Ez a koriilmény kiillondsen nem hozhat létre esztétikai kiegészits
jellegii kapcsolatot egyrészt a illatszeraruk, masrészt a fenti 3. pontban meghatérozott
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bér és ruhdzati druk kozott, abban az értelemben, hogy az egyik nélkilozhetetlen vagy
fontos a masik hasznélatdhoz, és a fogyasztok szokdsosnak és altaldnosnak tekintik az
emlitett druk egytittes haszndlatét.

A felperes mindamellett el6terjeszti, hogy a széban forgé arukban az a kozos, hogy
azok az emberek kiils6 megjelenése szempontjabdl birnak jelent6séggel, és azok
a divatlapokban egyiittesen szerepelnek. Ebben a tekintetben rd kell mutatni, hogy
eltekintve ezen érv elkésettségétol, mivel azt nem terjesztették el6 az OHIM férumai
elétti eljarasokban, ez a kortilmény nem elegendd a fenti 36. pontban meghatarozott
esztétikai kiegészits jellegli kapcsolat megallapitasahoz.

A felperesnek az Oberlandesgericht Koln 2003. maércius 28-i hatdrozatira alapi-
tott érve (lasd a fenti a 20. pontot) esetében ra kell mutatni, hogy ezt a hatdrozatot
hatdlyon kiviill helyezte a Bundesgerichtshof (szovetségi birdsdg, Németorszag)
2006. marcius 30-i itélete (I ZR 96/03. sz. tigy), és mindenesetre a nemzeti birésag
hatdrozata nem koti sem az OHIM férumait, sem a kozosségi birdsdgot. A kozos-
ségi védjegyszabalyozds ugyanis autoném rendszer, amelynek alkalmazasa fiiggetlen
a nemzeti rendszerektdl (az Els6foka Birdsag T-32/00. sz., Messe Miinchen kontra
OHIM [electronica] tigyben 2000. december 5-én hozott itéletének [EBHT 2000.,
11-3829. 0.] 47. pontja).

A fentiekbdl kovetkezGen a fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta meg a széban
forg6 termékek kozotti hasonldsag hidnydt. Kovetkezésképpen e jogalapot el kell
utasitani.
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A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapitott jogalaprol

A felek érvei

A felperes azt dllitja, hogy a felszélalasnak helyt kell adni a 40/94 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése alapjan is. A felperes szerint a fellebbezési tandcs tévesen alkalmazta a
jogot, amikor ugy hatarozott, hogy a 8. cikk (5) bekezdésére csak bejegyzett védjegyek
esetében lehet hivatkozni.

A felperes szerint a fellebbezési tandcs feltevése ellentétes a 40/94 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdésének céljaval, amennyiben ez a rendelkezés kordbbi védjegyekre utal
ugyanezen cikk (2) bekezdése értelmében, tehat tobbek kozott az e rendelet 8. cikke
(2) bekezdésének c) pontjaban meghatdrozott kozismert védjegyekre. Marpedig a
felperes szerint a 8. cikk (5) bekezdése ugyan kizdrdlag a lajstromozott védjegyekre
utal, az emlitett cikk (5) bekezdése csak a (2) bekezdés a) és b) pontjara hivatkozik.

A felperes egyebekben azt dllitja, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében
szereplé mondatrész, ,amelyek vonatkozasiban a kordbbi védjegyet lajstromoztak”
szerkesztési hibabdl ered. Ennek a rendelkezésnek azt kellett volna tartalmaznia, hogy
»amelyek vonatkozasiban a korabbi védjegy oltalmat élvez” annak érdekében, hogy
az a Parizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében kozismert védjegyekre is vonatkozzon.

Azon érv aldtdmasztdsira, amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése
kiterjesztGen, és a megfogalmazasaval ellentétesen értelmezhetd, a felperes a Birdsag
C-292/00. sz. Davidoff-tigyben 2003. janudr 9-én hozott itéletének (EBHT 2003.,
[-389. 0.) 24. pontjéra hivatkozik, amelyben a Birésdg a védjegyekre vonatkozé tagal-
lami jogszabalyok kozelitésérdl sz616, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi
irdnyelv (HL 1989. L 40., 1. 0.; magyar nyelv({i killonkiadés: 17. fejezet, 1. kotet, 92. o0.)
5. cikkének (2) bekezdését nem kizardlag az irdnyelv megfogalmazdsa tekintetében
értelmezte, hanem annak éltaldnos szerkezetére, és azon rendszer céljaira tekin-
tettel, amelynek részét képezi. A felperes hangsuilyozza, hogy amennyiben a 40/94
rendelet 8. cikke (5) bekezdésének célja a 89/104 iranyelvhez hasonléan a jéhirnévvel
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rendelkezé védjegy kiterjedt védelme, abbdl az kovetkezik, hogy nemcsak a lajst-
romozott védjegyek, hanem a kozismertségiilk miatt oltalomban részesiilé korabbi
védjegyekre is vonatkoznia kell ennek a kiterjedt oltalomnak.

Az Els6fokt Birdsag kérdéseire adott valaszaban a felperes azt is megjegyzi, hogy a
német szabalyozas a Parizsi Egyezmény 6 bis cikkének értelmében kozismert védje-
gyek kiterjedt oltalmat is biztositja.

A jelen esetben a felperes ugy véli, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdé-
sében meghatdrozott feltételek teljesiiltek. E16szor is a TOSCA védjegy e rendelkezés
értelmében j6 hirnévnek orvendett. Tovabbd a lajstromoztatni kivint megjelolés
nagyfoku hasonlésagot mutatott a korabbi védjeggyel. Egyebekben a lajstromoztatni
kivaint megjelolés hasznalata sértené, vagy tisztességteleniil kihaszndlnd a kozis-
mert TOSCA védjegy megkiillonboztet6 képességét és jo hirnevét. Ugyanis a kordbbi
védjegy hirneve az illatszeraruk vonatkozdsdban athelyezhet6 azokra az arukra,
amelyekre a lajstromoztatni kivint megjelolés oltalmat igényel. Egyebekben a
felperes el6terjeszti, hogy a védjegybejelent6 javara semmilyen igazoldsra nem lehet
hivatkozni.

Az OHIM és a beavatkoz¢ vitatjak a masodik jogalap megalapozottsagat.

Az Elséfoku Birdsag allaspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja a kordbbi védjegy fogalmédba
belefoglalja a Parizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében kozismert védjegyeket.
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A Périzsi Unids Egyezmény 6 bis cikkének (1) bekezdése szerint:

»Az unié orszagai kotelezik magukat arra, hogy — ha ezt az orszdg jogszabdlyai
megengedik — hivatalbdl, vagy pedig az érdekelt kérelmére megtagadjik vagy hatély-
talanitjak annak a gyari vagy kereskedelmi védjegynek lajstromozasat, és haszndlatat
is megtiltjak, amely 6sszetévesztésre alkalmas mdsolata, utdnzata vagy forditdsa olyan
védjegynek, amelyrdl a lajstromozds vagy a hasznélat szerint illetékes orszag hatas-
korrel biré hatdsdganak megitélése szerint ebben az orszagban kéztudomadsu, hogy
az olyan személyt illet, aki ebben az egyezményben foglalt kedvezményekre jogosult,
és hogy azt azonos vagy hasonl6 aruk megjelolésére alkalmazzak [...]”.

Ebbdl a rendelkezésbél kovetkezik, hogy a Pdrizsi Egyezmény 6 bis cikke szerinti
kozismert védjegyek azon védjegyek, amelyek a széban forgé teriileten val6 ismert-
séglik alapjan védelmet élveznek az Osszetévesztés veszélyével szemben, a lajstro-
mozas bizonyitdsatol vagy bizonyitatlanul maraddsatol fuggetlenil.

Amennyiben a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) és (5) bekezdésének rendelkezései a
8. cikk (2) bekezdésében meghatdrozott médon vonatkoznak a kordbbi védjegyekre,
a Pdrizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében kozismert védjegyek az e rendelkezések
altal létrehozott védelmi rendszerben vesznek részt. Mindazondltal ahhoz, hogy a
felszélalasnak helyt lehessen adni a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) vagy (5) bekezdése
alapjan, az e rendelkezésekben el6irt megfeleld feltételeknek teljestilnitik kell.
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Ebben a tekintetben rd kell arra mutatni, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) és
(5) bekezdései kiillonb6z6 viszonylagos kizardsi okokat irnak el a kozosségi védjegy
lajstromozéasa vonatkozdsdban. Egyrészt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontja a kordbbi védjegyet az Osszetéveszthetéség kockazatdval szemben
oltalmazza. Ezt az oltalmat csak a specialitds elvének korlatai kozott irtdk el6, azaz
amennyiben a vitatott megjellésekkel megjelolt aruk és szolgaltatasok azonosak.
Egyebekben a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése nem fejti ki, hogy a korabbi
megjelolésnek lajstromozottnak kell-e lennie.

Maésrészt a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése a jé hirnevi kordbbi védjegyet
oltalmazza azokkal a megjelolésekkel szemben, amelyek alkalmasak arra, hogy tisz-
tességtelentil kihasznaljak jo hirnevét vagy megkiillonbozteté képességét, vagy sért-
hetik a kordbbi védjegy jé hirnevét vagy megkiilonboztetd képességét. Ez az oltalom
ugyan akkor is alkalmazhatd, amikor a vitatott megjelolésekkel megjelolt druk vagy
szolgaltatdsok azonosak vagy hasonldk, azt elsésorban az egymashoz nem hasonlé
aruk és szolgaltatdsok esetében vald alkalmazasra alakitottak ki (lasd ebben az érte-
lemben analédgia utjan aBirésag C-408/01. sz. Adidas-Salomon és Adidas Benelux
tigyben 2003. oktéber 23-an hozott itéletének [EBHT 2003., [-12537. 0.] 22. pontjat).

A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfogalmazasabol kovetkezik, amely a
»kordbbi kozosségi védjegy” kifejezést haszndlja, hogy ez a rendelkezés az e rendelet
8. cikk (2) bekezdése szerinti korabbi védjegyekre csak abban az esetben vonat-
kozik, ha azokat lajstromoztak (lasd ebben az értelemben analdgia tjdn a Birdsig
C-375/97. sz. General Motors iigyben 1999. szeptember 14-én hozott itéletének
[EBHT 1999., 1-5421. o.] 23. pontjit; a fent hivatkozott Davidoff-tigyben hozott
itéletet 20. pontjat és a fent hivatkozott Adidas-Salomon és Adidas Benelux iigyben
hozott itélet 22. pontjat).
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Ebbdl kovetkezben ellentétben a 40/94 rendeletben 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjaval, amely lehet6vé teszi az azonos vagy hasonlé druk és szolgéltatdsok
tekintetében, hogy a felszolaldst olyan megjelolésre alapozzdk, amelyre vonatko-
zo6an a lajstromozasnak semmilyen bizonyitékat nem terjesztették els, de amelyek a
Périzsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében kozismertek, a 40/94 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése az egymashoz nem hasonlé druk és szolgaltatasok tekintetében csak
azokat a Pdarizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében kozismert védjegyeket oltalmazza,
amelyek esetében a lajstromozast bizonyitottak.

Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdé-
sének hatalya aldl valé kizarasa azon kozismert védjegyeknek, amelyek esetében nem
bizonyitottak a lajstromozast, 6sszhangban all a Parizsi Egyezmény 6 bis cikkével,
amely — mivel csak a specialitds elvének hatarain beliil alkalmazhaté — semmilyen
védelmet nem ir el6 az egymdshoz nem hasonlé aruk esetében.

A fentiekre figyelemmel el kell utasitani a felperes arra alapitott érvét, hogy a 40/94
rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfogalmazasat szerkesztési hiba eredményezte.

A felperes a tovabbiakban nem allithatja, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekez-
désének értelmezésének — annak altalainos megfogalmazdasara figyelemmel — azt kell
eredményeznie, hogy az a nem lajstromozott j6 hirnevii megjel6lésekre is vonat-
kozik. A 40/94 rendelet altalanos szerkezetébdl ugyanis pontosan kovetkezik, hogy
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a Pdrizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében kozismert védjegy, amelynek lajstro-
mozdasara vonatkozéan semmilyen bizonyitékot nem nyujtottak be, csak az azonos
vagy hasonld drukkal vagy szolgaltatdsokkal valé Osszetéveszthetéséggel szemben
élvez oltalmat, a Parizsi Egyezmény 6 bis cikkében az drukra vonatkozé el6irtakhoz
hasonléan.

Az Elséfoku Birdsdg egyébirdnt ramutat, hogy a 40/94 rendelet ebben a pontban
megegyezik a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozasairdl sz6l6 1994. 4prilis
15-i megallapodas (a Kereskedelmi Vilagszervezetet létrehozd egyezmény
1. C. melléklete) (HL L 336., 214. o.) 16. cikkének (3) bekezdésével, amely a Pdrizsi
Egyezmény 6 bis cikkének alkalmazasat kiterjeszti azokra a helyzetekre, amelyekben
a szoban forgo aruk vagy szolgaltatdsok egymashoz nem hasonléak, feltéve, hogy a
korabbi megjelolést lajstromoztak.

Az felperes dltal hivatkozott koriilmény, amely szerint a német szabélyozas azon nem
lajstromozott védjegyek kiterjedtebb oltalmat biztositja, amely védjegyek a Parizsi
Egyezmény 6 bis cikke szerint kozismertek, nem moddositja azt a megallapitast,
amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése nem vonatkozik a kozis-
mert védjegyekre, ha azokat nem lajstromoztik. Ahogyan a fentiekben felidézésre
keriilt, a védjegyek kozosségi rendszere autoném rendszer, amelynek alkalmazasa
fiiggetlen barmely nemzeti rendszertdl (fent hivatkozott electronica-iigyben hozott
itélet 47. pontja).

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tanidcs helyesen utasitotta el a felperes
felszélalasat a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapjan.
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es  Kovetkezésképpen a masodik jogalapot, mint megalapozatlant, el kell utasitani.

e  Mivel a jelen kereset egyetlen jogalapjanak sem lehet helyt adni, azt el kell utasitani.

A koltségekrol

6s Az eljarési szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Elséfokd Birdsag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozd kérelmének megfeleléen kotelezni kell a
koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (mésodik tanics)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A keresetet elutasitja.
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2) A Miilhens GmbH & Co. KG-t kotelezi a koltségek viselésére.

Pirrung Meij Pelikanova

Kihirdetve Luxembourgban, a 2007. jalius 11-i nyilvanos tilésen.

E. Coulon J. Pirrung

hivatalvezetd elnok
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