FERRERO KONTRA OHIM - TIROL MILCH (TIMI KINDERJOGHURT)
AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (mésodik tandcs)
2009. oktéber 14.*

A T-140/08. sz. tigyben,

a Ferrero SpA (székhelye: Alba [Olaszorszag], képviselik: C. Gielen és F. Jacobacci
tigyvédek)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintik)
(OHIM) (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti minségben)

alperes ellen,

* Az eljéras nyelve: angol.
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a masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban:

a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (székhelye: Innsbruck [Ausztria]),

az OHIM masodik fellebbezési tandcsa dltal 2008. janudar 30-4n a Ferrero SpA és a Tirol
Milch reg.Gen.mbH Innsbruck kozotti torlési eljarassal kapcsolatban hozott hatdrozat
(R 682/2007-2. sz. iigy) ellen benytjtott keresete targyaban,

_AZ E’UR’C')IfAI’K'OZC“)SSEGEK
ELSOFOKU BIROSAGA (mésodik tanécs),

tagjai: I. Pelikdnova elnok, K. Jirimae (el6add) és S. Soldevila Fragoso birak,

hivatalvezetd: B. Pastor hivatalvezeté-helyettes,

tekintettel az Elsé6foka Bir6sag Hivataldhoz 2008. 4prilis 14-én benyujtott keresetle-
vélre,

tekintettel az Els6foku Birésidg Hivataldhoz 2008. jdlius 22-én benyujtott vélasz-
beadvanyra,

a 2009. marcius 11-i targyalast kovetéen,
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meghozta a kovetkezd

Itéletet

A jogvita el6zményei

1998. éprilis 8-an a Tirol Milch reg.Gen.mbH a kozosségi védjegyrdl sz6lo, 1993.
december 20-i 40/94/EK médositott tanacsi rendelet (HL 1994. L 11,, 1 o.; magyar
nyelvi kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 146. o. [helyébe 1épett a kozosségi védjegyrol
sz616, 2009. februdr 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet {HL L 78., 1. 0.}]) alapjan
kozosségi védjegy lajstromozésa iranti kérelmet nyujtott be a Belsé Piaci Harmoniza-
ciés Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy a kovetkezd dbras megjelolés volt:

KINDERJOGHURT
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A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatdsok nemzetkozi
osztalyozdsira vonatkozo, feliilvizsgdlt és modositott, 1957. janius 15-i Nizzai
Megéllapodas szerinti 29. osztdlyba tartozé aruk vonatkozasiban tették, a kovetkezd
lefrassal:

»Joghurt, gytimoélcsjoghurt, joghurt alapt italok, gyiimoélesot tartalmazé joghurt alapt
italok; els6sorban joghurtbdl vagy joghurt alapud arukbdl készitett ételek, joghurt alapt
krémdesszertek.”

1999. janudr 14-én a felperes, a Ferrero SpA, felszélalt a bejelentett védjegy
lajstromozaséaval szemben a védjegybejelentésben szereplé valamennyi aru vonatko-
zdsaban a korabbi KINDER szévédjegy alapjan, amelyet Olaszorszagban 1965.
januar 28. 6ta a 168843. szdmon és a megyjitast kovetGen a 684985. szimon
lajstromoztak a 30. osztalyba tartozo aruk vonatkozasaban a kévetkezd leirdssal: , Kavé,
tea, cukor, rizs, tapidka, szago, kavépotlé szerek; kenyér, kétszersiiltek, kekszek,
cukrészsiitemények, siiteménytészta és tészta a cukorkadrukhoz, fagylaltkrémek, méz,
melasz, éleszt6 és siitGpor; s6, mustar; bors, ecet, martasok; fiiszerek, fagylalt; kakad,
kakaobol késziilt termékek, azaz kakadmassza kakadtartalmu italokhoz, csokoladé-
massza, ételbevondk, killonosen csokolddé ételbevondk, csokolddé, pralinék, kard-
csonyfadiszek csokoladébdl, alkohollal toltott csokolddéalapu druk, cukorkadruk
beleértve a kemény és lagy siiteménytésztat is”.

A 2000. szeptember 29-i hatarozataval a felszolalasi osztaly elutasitotta a felszoélalast
a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése (jelenleg
a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése) alapjan.

Ezt kovetben ezt a hatdrozatot helyben hagyta a negyedik fellebbezési tandcs
az R 1147/2000-4. sz. igyben 2003. november 3-4dn hozott hatirozataval.
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A felszélalds elutasitasdt kovetben a védjegyet a Kozosségi Védjegyértesité 2004.
oktéber 11-i 42/2004. szamaban tették kozzé.

2005. augusztus 19-én a felperes torlés iranti kérelmet nyujtott be a 40/94 rendelet
52. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapjan (jelenleg a 207/2009 rendelet 53. cikke
(1) bekezdésének a) pontja) ezen kozosségi védjegy lajstromozasaval szemben. Ezt
a kérelmet a kozosségi védjeggyel érintett Gsszes dru vonatkozasaban nydjtotta be.

A felperes a torlés iranti kérelmének aldtimasztisira a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése alapjan — amelyekre ezen rendelet 52. cikke
(1) bekezdésének a) pontja utal — a fenti 4. pontban emlitett olasz védjegyre, valamint
a keresetlevél 5. pontjdban felsorolt 35 madsik kordbbi olasz, francia, spanyol
és nemzetkozi védjegyre hivatkozott, amelyek mindegyike tartalmazza a ,kinder”
elemet, valamint egy kiegészit$ elemet és/vagy abras elemeket.

A torlési osztaly 2007. mércius 14-i hatdrozataval a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése
alapjan torolte a TiMi KINDERJOGHURT kozosségi védjegyet.

2007. méjus 4-én a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck a torlési osztaly hatarozataval
szemben fellebbezést nyujtott be az OHIM-hoz a 40/94 rendelet 59. cikke (jelenleg
a 207/2009 rendelet 60. cikke) alapjan.

A masodik fellebbezési tanics a 2008. janudr 30-i hatdrozatdval (a tovdbbiakban:
megtimadott hatdrozat) helyt adott ennek a fellebbezésnek. A fellebbezési tanacs
hatélyon kiviil helyezte a torlési osztdly hatdrozatat és elutasitotta a torlés irdnti
kérelmet.
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A fellebbezési tandcs 1ényegében Ggy vélte, el6szor is, hogy a felszdlalasi tigyben hozott
hatdrozatok nem rendelkeznek jogerével, a torlési osztalyt azonban kotik az OHIM
korabbi hatdrozatainak megallapitasai és érdemi kovetkeztetései a nemo potest venire
contra factum proprium szabdly értelmében, amely szerint a hatésdg koteles betartani
a sajat jogi aktusait, kiillonosen ha ezek a jogi aktusok tették lehetévé, hogy az eljarasban
részt vevd felek valamely lajstromozott védjegy vonatkozdsaban jogszertien szerez-
zenek jogosultsagokat. Ezt kovetGen a fellebbezési osztily helyben hagyta a felszélalasi
osztaly hatdrozatdban és a negyedik fellebbezési tandcs 2003. november 3-i hatdroza-
tdban szereplé megallapitasokat, amelyek szerint a védjegyek, tekintettel az azok kozott
vizudlis és hangzdsbeli szempontbdl fenndll6 jelent8s killonbségekre, Gsszességében
killonbozéek voltak. Végiil a fellebbezési tandcs elutasitotta a torlés iranti kérelmet,
mivel nem teljesiilt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és (5) bekezdé-
sének egyik alkalmazasi feltétele, azaz a megjelenések azonossdga vagy hasonléséga.

A felek kérelmei

A felperes kéri, hogy az Els6fokd Birdsag:

- helyezze hatdlyon kiviil a megtamadott hatarozatot;

- az OHIM-ot koételezze a koltségek viselésére.

Az OHIM Kéri, hogy az Elséfoku Birdsag:

- elsbdlegesen teljes egészben utasitsa el a keresetet;
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— afelperest kotelezze a koltségek viselésére;

- masodlagosan, ha az Els6foku Birésig élldspontja szerint a megjel6lések nem
kiillonbozéek, vagy hatdrozzon a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének
alkalmazasardl, ha agy véli, hogy elegend6 informaciéval rendelkezik, vagy az tigyet
utalja az OHIM elé Gjbdli hatédrozathozatalra;

— az utébbi esetben az OHIM-ot csak a sajat koltségei viselésére kotelezze.

Az iigy érdemérol

A keresetének alatdmasztasara a felperes két jogalapra hivatkozik, amelyek koziil az elsé
a jogerd elvének téves alkalmazdsin, a masodik a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak és (5) bekezdésének megsértésén alapul.

A jogerd elvének téves alkalmazdsdra alapitott elsé jogalaprol

A felek érvei

A jelen jogalap keretében a felperes azt dllitja, hogy a fellebbezési tandcs
onellentmondésba keriilt egyrészt azzal az éllitassal, hogy a felszdlalasi tigyben hozott
hatdrozatoknak nincs negativ hatdsuk a jogerére, mivel azok nem akadalyozzdk meg
a kés6bbi torlés iranti kérelem elfogadhatdsagat, masrészt azzal az dllitdssal, hogy
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az ilyen hatarozatok nem hagyhatok teljesen figyelmen kiviil, amikor az ugyanezen felek
kozotti olyan kés6bbi torlés irdnti kérelemrdl valé hatirozathozatalrdl van szé,
amelynek azonos a targya és azonosak az indokai. A felperes szerint ugyanis a felszélalasi
tigyben hozott hatarozatoknak a késébbi torlési eljarasban nincs semmiféle kotelezd
hatalyuk. A felperes ebben a vonatkozdsban a kovetkezé négy indokot terjeszti el6.

Elgszor is a felperes azt allitja, hogy a felszélaldsi osztdly elé terjesztett Gj tényallasi
elemek és kiegészité bizonyitékok, kiillonosen azok, amelyek a KINDER védjegy
és a KINDER védjegycsalad j6 hirnevének bizonyitdsara iranyulnak, elegendéek ahhoz,
hogy nagymértékben mddositsik a jogvita targyat, ezért a felszélaldsi tigyben hozott
hatdrozatban levont kovetkeztetések mar nem lényegesek.

Masodszor, a felperes szerint, a fellebbezési tanécs dltal a megtdmadott hatdrozatban
a joger6 ,pozitiv hatdsa” és annak ,negativ hatdsa” kozotti megkiillonboztetés
mesterkélt és jogi szempontbol megalapozatlan. A felperes éllaspontja szerint valamely
hatdrozat vagy rendelkezik jogerével, vagy nem.

Harmadszor, a felperes szerint, a megtdmadott hatdrozatban idézett nemo potest venire
contra factum proprium szabaly idegen a kozigazgatasi eljarasoktol.

Negyedszer, a felperes szerint a felszélalas elutasitisa és ezt kovetéen a kozosségi
védjegy lajstromozasa a védjegyjogosult szamdra nem teremthet sem jogbiztonsagot,
sem jogos bizalmat, mivel a szabalyozds lehetGséget biztosit a lajstromozas utédlagos
vitatdsira a torlés irdnti kérelem vagy védjegybitorldsi tigy keretében benyujtott
viszontkereset formdjaban.

A felperes a fenti érvekbdl azt a kovetkeztetést vonja le, hogy a megtamadott
hatdrozatot ,mell6zni” kell.
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Az OHIM el6szor is hangstulyozza, hogy egyetért a megtamadott hatirozatban,
valamint a keresetlevélben szerepl6 azon dllitissal, hogy amikor a jogvita tényallasa
észrevehetden megyviltozik, a torlési osztalyt nem koti a felszolaldsi eljaras kimenetele,
mivel ekkor tj tigyben kell hatarozatot hoznia.

Az OHIM tovabba azt allitja, hogy ezzel ellentétben azon tigyeket illetéen, amelyeknek
a ténybeli és jogi kérdései azonosak, meg kell killonboztetni egyrészrél a ,koherencia
kovetelményét” — amelyet a védjegyek lajstromozasdval megbizott kozigazgatasi
hatésagnak ugy kell betartania, hogy az egyes tigyekben azonos jogelveket alkalmaz,
és amennyire lehetséges figyelembe veszi az azonos vagy hasonlé tigyekben irdnyadd
eseteket —, masrészrél az emlitett hatdsag azon kotelezettségét, hogy az ezen hatdsag
vagy valamely magasabb foka kozigazgatdsi vagy igazsagszolgaltatasi hatdsag altal
korabban hozott hatirozat jogilag kotelezé jellege miatt ugyanarra a kovetkeztetésre
jusson, mint az el6z6 tigyben.

Az OHIM ebben a vonatozasban azt allitja, hogy a ,koherencia kovetelményét” — amely
a tobbé-kevésbé kotelezd belsé irdnyelvek, gyakorlati feljegyzések vagy mindségel-
lenérzések elfogaddsiban nyilvanul meg — az itélkezési gyakorlatnak megfelel6en
a jogszer(iség elvének betartisa korldtozza. Ebbdl kovetkezéen a hatosagra nem lehet
kotelezd valamely kordbbi téves hatarozat. Kozelebbrdl, mivel a megjel6lések kozosségi
védjegyként vald lajstromozdsdra vonatkozd hatdrozatok, amelyeket az OHIM-nak
a 40/94 rendelet alapjan meg kell hoznia, nem diszkrecionalis jogkoérben, hanem
mérlegelést nem engedd hatdskorben hozott hatdrozatok, ezen hatarozatok jogszert-
ségét kizarolag a — kozosségi birdsag altal értelmezett — 40/94 rendelet alapjan, és nem
az OHIM vagy annak fellebbezési tanacsai korabbi hatarozathozatali gyakorlata alapjan
kell értékelni.

Kovetkezésképpen, és a nemo potest venire contra factum proprium szabdlyidnak
alkalmazhatdsagatol figgetleniil, az OHIM azt dllitja, hogy a jelen esetben ezt a szabalyt
nem lehet akként értelmezni, hogy a torlési osztalyt kototték volna a felszdlalasi osztaly
vagy a fellebbezési tandcs ugyanezen iigyben hozott korabbi hatdrozatai.
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Ezenkivill, ez az értelmezés 6sszhangban van a 40/94 rendelet 62. cikke (2) bekezdé-
sének (jelenleg a 207/2009 rendelet 64. cikkének (2) bekezdése) a contrario olvasataval,
amely bekezdés szerint a fellebbezési tandcsok hatdrozatainak alapul szolgild
jogértelmezés csak az ,els6fokd hatosagot” koti, amikor az tigyet visszautaljdk ahhoz
aszervezeti egységhez, amelyik a fellebbezéssel megtamadott hatdrozatot hozta, és csak
annyiban, amennyiben az {igy tényéllasa azonos maradt.

Egyebekben, az OHIM elfogadja a felperes azon érvét, amely szerint a felszélalas
elutasitisa és azt kovetSen a kozosségi védjegy lajstromozasa nem teremthet jogos
bizalmat.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs valoban tévesen alkalmazta a jogot
azaltal, hogy ugy vélte, a torlési osztdly kotve volt a felszélaldsi osztaly kordbbi
hatérozatahoz.

Az OHIM szerint azonban a megtdmadott hatdrozat hatdlyon kiviil helyezése el6tt meg
kell hatarozni, hogy a fellebbezési tanacs helyesen hatarozott-e az tigy érdemérdl.
Kovetkezésképpen a jelen eljaras szempontjabol értékelni kell a megtamadott hatdrozat
megalapozottsigat a fellebbezési tanidcs altal az ezen megjelolések hasonldsagéara
vonatkozdan a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése
Osszefiiggésében elvégzett elemzést illetGen.

Az Els6foku Birdsag alldspontja

A jelen jogalap keretében egy, az OHIM el6tti torlési eljaras Osszefiiggésében kell
megvizsgdlni a valamely korabbi hatdrozatban ugyanezen kozosségi védjegyre
vonatkozéan ugyanezen felek kozotti felszélaldsi eljards keretében a fellebbezési
tandcs altal elvégzett értékelést és az dltala elfogadott kovetkeztetéseket.
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Ebben a vonatkozasban elészor is a jelen kérdésre adandé valasztél fiiggetleniil meg kell
jegyezni, hogy a fellebbezési tandcs a megtdmadott hatdrozat 32—46. pontjaban 6nallé
és teljes vizsgdlatot végzett a jogvita érdemére, és kiilondsen a széban forgd
megjeloléseknek a felperes masodik jogalapjanak targyit képezd hasonldsigira
vonatkozéan.

Ezen korilmények kozott meg kell allapitani, hogy a megtamadott hatdrozat
30. pontjaban tett megallapitdsok ellenére a fellebbezési tandcs a jelen esetben nem
alkalmazta a jogerd elvét. Kovetkezésképpen az els6 jogalap téves elGfeltételezésen
alapul, és azt emiatt el kell utasitani.

A misodik jogalap vizsgalata el6tt azonban hangstlyozni kell, hogy a fellebbezési tandcs
a megtamadott hatdrozat 17-29. pontjaban helyesen fejtette ki, hogy a jogeré elve,
amely megkoveteli, hogy a birdségi hatarozat végleges jellegét ne vonjak kétségbe, nem
alkalmazhato a felszdlalas targydban hozott végleges hatarozat és valamely torlés iranti
kérelem kozotti viszonyra, kiilondsen mivel egyrészt az OHIM el6tti eljarasok
kozigazgatdsi, nem pedig igazsagszolgaltatasi jellegliek, masrészt a 40/94 rendelet
irdnyado rendelkezései, azaz 52. cikkének (4) bekezdése és 96. cikkének (2) bekezdése
(jelenleg a 207/2009 rendelet 53. cikkének (4) bekezdése és 100. cikkének (2) bekez-
dése), erre vonatkozdan nem irnak el szabdlyt.

A fellebbezési tanics azt is helyesen jegyezte meg a megtdmadott hatdrozat
30. pontjdban, hogy a felszélaldas targyaban hozott végleges hatdrozatban tett
megdllapitdsok nem hagyhatdk teljesen figyelmen kiviil, amikor az ugyanazon felek
kozotti torlési kérelemrdl kell hatarozni, amelynek ugyanaz a targya és ugyanazon
indokokon alapul, feltéve hogy ezeket a megéllapitdsokat vagy eldontott kérdéseket
nem érintik Gj ténydlldsi elemek, Gj bizonyitékok vagy 4j indokok. Ugyanis ez
a megallapitas csak sajatos kifejez6dése annak az itélkezési gyakorlatnak, amely szerint
az OHIM korabbi hatarozathozatali gyakorlata olyan tényezének mindsiil, amelyet
valamely megjelolés lajstromozhatdsdganak értékelése céljabdl figyelembe lehet venni
(Iasd ebben az értelemben a T-304/06. sz., Reber kontra OHIM — Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli [Mozart] tigyben 2008. jilius 9-én hozott itéletének [EBHT 2008.,
[1-1927. 0.] 45. és 53. pontjat).
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A fellebbezés tandcs azonban tévesen vélte tigy a megtamadott hatarozat 30. pontjaban,
hogy a torlési eljaras keretében az OHIM szervezeti egységei kotve voltak a felszélalasi
eljaras keretében hozott befejezé hatirozatban tett megéllapitisokhoz a nemo potest
venire contra factum proprium szabédlya, a szerzett jogok védelme, valamint
ajogbiztonsag elve és a bizalomvédelem elve alapjan. Ugyanis, egyrészt mivel egyaltalan
nem kapcsolddik jogerd a felszdlaldsi eljaras keretében hozott hatdrozathoz — még
akkor sem, ha befejezé hatdrozat —, ez a hatdrozat a késébbi torlési eljaras eredményét
illetéen sem szerzett jogokat, sem jogos bizalmat nem hozhat létre. Masrészt
a fellebbezési tanidcs erre a kérdésre vonatkozé érvelésének elfogadisa teljesen
megfosztand a hatékony érvényesiiléstél a felszolaldsi eljdrdsban hozott hatdrozat
targyat képezé kozosségi védjegy lajstromozdsdnak torlés iranti kérelem utjan,
ugyanazon felek kozott, ugyanabban a targyban és ugyanazon indokok alapjan valé
vitatasat, jollehet a fent bemutatott megfontoldsokbdl kovetkezéen erre a vitatisra
lehet6ség van a 40/94 rendelet szerint.

Kovetkezésképpen téves a fellebbezési tandcs arra vonatkozd kovetkeztetése, hogy
a felszolalds targyaban a befejezé hatdrozatban tett megallapitdsok a késGbbi torlési
eljaras keretében kotelez6 jellegliek.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és (5) bekezdésének megsértésére
alapitott mdsodik jogalaprol

A felek érvei

A masodik jogalap keretében a felperes elészor is tgy véli, hogy a kiillonb6z6 korabbi
védjegyek jo hirnevét nem vette kelléen figyelembe a fellebbezési tandcs.
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Ebben a vonatkozédsban a felperes legel6szor arra emlékeztet, hogy egyrészt a 40/94
rendelet 8. cikke (5) bekezdésének Osszefiiggésében a jo hirnév és a megkiillonboztetd
képesség ,dontd szerepet” jatszik, masrészt ugyanezen rendelet 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak Osszefiiggésében ezek a lényeges elemek annak meghatdrozasara, hogy
fennall-e az Osszetévesztés veszélye.

Tovéabba azon tény ellenére, hogy a megtamadott hatdrozat 35. pontjaban a korabbi
védjegy jo hirnevének magas fokat illeten a fellebbezési tanacs helybenhagyta a torlési
osztaly hatdrozatat, a fellebbezési tandcs ezt kovetGen a korabbi védjegy megkiilon-
bozteté képességének értékelése és az utdbbinak a vitatott védjeggyel valé Ossze-
hasonlitdsa soran elmulasztotta figyelembe venni ezt a jé hirnevet.

Ezenkiviil azaltal, hogy a megtimadott hatdrozat, amely 35. pontjaban a korabbi védjegy
kozismertsége bizonyitékainak értékelésérdl szol, megallapitotta, hogy a vizsgalatok is
azt mutattak ki, hogy a ,kinder” sz6t spontdn médon a KINDER védjeggyel ellatott
cukorkaarukkal hozzak kapcsolatba, a felperes szerint a fellebbezési tandcs indoko-
latlanul korldtozta azt az aruvalasztékot, amelyhez a KINDER védjegy j6 hirneve
kapcsolédik. A helyes értékelésnek ugyanis arra a kovetkeztetésre kellett volna jutnia,
hogy a KINDER védjegy nem csak a cukorkadrukhoz, hanem a csokolddéhoz,
a csokolddétojasokhoz, a snackekhez (beleértve a tejalapti snackeket is) valamint
a csokolddészeletekhez is kapcsolddik.

Végiil, a felperes szerint, a fellebbezési tanécs allitasaval ellentétben a két megjelolés
kozotti hasonldsdg értékelése érdekében figyelembe kell venni a védjegy jo hirnevét.
Ebben a vonatkozasban a felperes emlékezetet arra az itélkezési gyakorlatra, amely
szerint azok a védjegyek, amelyek — akdr benniik rejlé okok miatt, akar e védjegyek piaci
ismertsége okdn — a megkiilonboztetd képesség magas fokaval rendelkeznek, szélesebb
oltalmat élveznek, mint azok, amelyeknek csekélyebb a megkiilonboztet6 képességiik.
J6llehet ez az itélkezési gyakorlat a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
hatalya ald tartozé hasonldsag eseteire vonatkozik, a jé hirnevet mint a jelen eset
lényeges tényez6jét ugyszintén figyelembe kell venni a két megjelolés kozotti
hasonlésignak az ugyanezen rendelet 8. cikke (5) bekezdésének keretében végzett
értékelése soran. A felperes ebben a vonatkozasban el6terjeszti, hogy a jo hirnév
kiterjedtsége és a védjegyek hasonldsiga kozotti kapcsolat fenndlldsét a Benelux
allamok korabbi védjegyjoga akként ismerte el, hogy minél er6teljesebb a védjegy, vagy
minél jobb hirnévvel rendelkezik, annal konnyebben kell elfogadni a képzettérsitas vagy
a hasonlésag fennalldsat.
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Masodszor, még ha a vitatott védjeggyel érintett druk és a korabbi védjeggyel érintett
aruk nem is azonosak, és nem is tartoznak ugyanabba az osztélyba, a széban forgé aruk
érzékelhetéen hasonlok. Ugyanis mivel a fogyasztok tudatdban a ,kinder” szot
tartalmazé védjegycsalad arui szorosan kapcsolédnak a tejhez és altalaban a tejtermé-
kekhez, a TiMi KiNDERJOGHURT megjel6lés haszndlata a joghurtalapt arukkal
kapcsolatban alkalmas arra, hogy a fogyasztékban erds képzettarsitast hozzon létre
az emlitett védjegycsaladhoz tartozé aruk és a vitatott védjeggyel érintett druk kozott.

Harmadszor a felperes azt is kifogdsolja, hogy a megtimadott hatdrozatban
a fellebbezési tandcs nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a felperes egy nagy
védjegycsaldd tulajdonosa, amely védjegyek tartalmazzak a megkiilonboztet6 vagy leiré
jellegi szavakhoz vagy szimbolumokhoz kapcsolédd ,kinder” elemet, vagy ebbdl
az elembdl allnak.

Maérpedig az ugyanazon sorozatvédjegy vagy védjegycsalad fennallasa lényeges tényezd
az Osszetévesztés veszélye fennallasanak értékelése szempontjabol. Az 6sszetéveszthe-
téséget ugyanis okozhatja a vitatott védjegy és a sorozathoz tartozé korabbi védjegyek
kozotti képzettarsitas lehet6sége, amikor a vitatott védjegy és a sorozathoz tartozéd
korabbi védjegyek kozotti hasonlosag alkalmas arra, hogy a fogyasztékban azt a hitet
keltse, hogy a vitatott védjegy ugyanehhez a sorozathoz tartozik, ennélfogva az éltala
megjelolt druk a kordbbi védjeggyel megjelolt drukkal megegyez6 vagy azzal rokon
kereskedelmi szarmazéssal rendelkeznek. Az ilyen veszély még akkor is fenndllhat,
amikor a jelen esethez hasonléan a vitatott védjegy és a korabbi védjegyek
Osszehasonlitisa — azokat killon-killon véve — nem teszi lehetévé a kozvetlen
Osszetévesztés veszélye fenndllasdanak megallapitdsat.

A felperes szerint a jelen esetben, tekintettel arra, hogy soha nem vitatta sem a Tirol
Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, sem a fellebbezési tandcs, hogy a ,kinder” elem képezi
a védjegycsaldd lényeges elemét, és hogy az e csalddot alkoté valamennyi védjegyet
széles korben hasznaljak a piacon, és azokat a fogyasztok egy védjegycsalddként észlelik,
nyilvdnvald, hogy a vitatott védjegyet azonnal a csaldd vagy a sorozat egy madsik
védjegyeként észlelik, mivel szintén tartalmazza a ,kinder” elemet. Igy az &ssze-
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téveszthet6ség, beleértve a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
értelmében vett képzettarsitas veszélyét, bizonyossagga valik.

Negyedszer és utoljara, a felperes ugy véli, hogy inkoherens és téves a fellebbezési
tandcsnak a megtamadott hatdrozat 36—44. pontjaban szerepld értékelése, amely
szerint a két megjel6lés nem hasonld. A felperes ebben a vonatkozasban a kovetkezd
harom indokot terjeszti el8.

El6szor is a felperes szerint a fellebbezési tandcs nem vette figyelembe azt az {télkezési
gyakorlatot, amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alapjan a hasonlésag
foka a megjelolések 9sszehasonlitasa érdekében nem azonos azzal, amelyet ugyanezen
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja ir eld. A mdsodik rendelkezéssel
ellentétben ugyanis az els6 nem koveteli meg, hogy a megjelolések hasonlésiganak
jellege Osszetéveszthetdséget okozzon.

Misodszor, a fellebbezési tanacs ahelyett, hogy a megjelolések hasonlésigat az azok
altal keltett atfogd benyomds alapjin értékelte volna, azt a vitatott védjegy ,alapos
elemzése” alapjan értékelte.

Harmadszor, nyilvanvaléan téves a fellebbezési tanacs azon allitdsa, amely szerint
a ,timi” elem a vitatott védjegy uralkodo eleme. Ugyanis egyrészt az emlitett elemet
fehérrel nyomtattak egy s6tétebb alapra, ami miatt annak ,olvashatésdga nem annyira
azonnali”, mint ha az feketével fehér alapra lenne nyomtatva, masrészt annak mérete
ateljes védjegynek csak egy kis részét teszi ki. Ezzel ellentétben a , kinder” elem a védjegy
uralkodé eleme. Ugyanis egyrészt a ,kinderjoghurt” elemet feketével nyomtattak,
és az joval nagyobb helyet foglal el, mint a ,timi” elem. Mdsrészt a ,joghurt” elemet,
mint leiré jellegl szét, vagy jelentéktelen elemnek, vagy a KINDER védjegycsaladdal
val6 hasonldésigot ténylegesen kiemel$ elemnek kell tekinteni. Mdasrészt tigyszintén
téves a fellebbezési tandcsnak a megtamadott hatdrozat 41. pontjdban szerepl$ azon
megéallapitdsa, hogy a ,kinder” elem nem emelkedik ki, vagy nem tiinik fiiggetlen
elemnek, és az a ,joghurt” elemhez kapcsolddik. Az itélkezési gyakorlat szerint ugyanis
az a tény, hogy a megkiilonboztets elem leiré elemhez kapcsolédik, nem sziinteti meg
a megkiilonboztetd elem hasonlosagat. Végiil, még annak feltételezése esetén is, hogy
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a ,timi” elem szintén lényeges, a fellebbezési tandcs a két megjel6lés Gsszehasonlita-
sabol nem hagyhatta volna ki teljesen a ,kinder” elemet. A felperes ebben
a vonatkozdsban emlékeztet arra, hogy kiilonleges esetben valamely korabbi védjegy,
amelyet egy harmadik személy a vallalkozasanak megnevezését tartalmazé Osszetett
megjelolésben haszndl, ezen Osszetett megjelolésben megtartja az 6nallé megkiilon-
boztetd helyzetét anélkiil, hogy annak domindns elemét képezné. Ilyen esetben
az Osszetett megjelolés dltal keltett 6sszbenyomds a vasarlékozonségben azt a hitet
keltheti, hogy a széban forgé aruk vagy szolgéltatasok legaldbbis gazdasagilag egymadssal
kapcsolatban allé vallalkozasoktdl szirmaznak, és ebben az esetben el kell fogadni
az Osszetévesztés veszélyének fennalldsat.

A felperes a fentiekbdl azt a kovetkeztetést vonja le, eldszor is, hogy a 40/94 rendelet
8. cikke (5) bekezdésének értelmében vett sérelem jelentds veszélye all fenn, amely
a KINDER szévédjegy megkiilonboztetd képességére és jo hirnevére vonatkozé
sérelembdl, tovdbbd ezen megkilonbozteté képességnek és ezen jé hirnévnek a Tirol
Milch reg.Gen.mbH Innsbruck altali tisztességtelen kihaszndlasabol, végiil abbdl 4ll,
hogy az ugyanezen rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak értelmében vett
Osszetévesztés jelentds veszélye is fenndll, tekintettel a védjegyek és az druk hasonlé-
sdgdra, valamint figyelembe véve a KINDER védjegy és a felperes védjegycsaladjanak jé
hirnevét.

Az OHIM vitatja a felperes érveit.

Az Els6foku Birdsag allaspontja

El6szor is ra kell mutatni, hogy a korabbi védjegy és a vitatott védjegy kozotti hasonlosag
fenndlldsa a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és a 8. cikke
(5) bekezdésének kozos alkalmazasi feltételét képezi, amely rendelkezésekre ugyanezen
rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja utal. Ezen feltétel értékelése
vonatkozdsdban a védjegyekre vonatkozé tagéllami jogszabalyok kozelitésérdl szolo,
1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv (HL L 40., 1. o.; magyar nyelv(i
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0.) 5. cikke (2) bekezdésének — amelynek normativ
tartalma lényegében megegyezik a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével —
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értelmezésére vonatkozo itélkezési gyakorlatbdl kitlinik, hogy az tobbek kozott
feltételezi a vizualis, hangzdsbeli és fogalmi hasonlésag elemeinek fennallasat (lasd
a Birésag C-408/01. sz, Adidas-Salomon és Adidas Benelux itigyben 2003.
oktéber 23-an hozott itéletének [EBHT 2003., I-12537. o.] 28. pontjit és az ott
hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Maésrészt a Birdsagnak a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdésére vonatkozé
itélkezési gyakorlatdbdl kitlinik tovdbbd, hogy a hasonldésdgra vonatkozé feltétel
teljesitéséhez nem sziikséges annak bizonyitdsa, hogy az érintett vasirlék6zonség
tudatdban fenndll az Gsszetévesztés veszélye a jé hirnévnek 6rvends kordbbi védjegy
és a bejelentett védjegy kozott. Elegendd, hogy az e védjegyek kozotti hasonldsag
mértéke olyan legyen, hogy az érintett vasarlokozonség azokat kapcsolatba hozhassa
egymassal. E kapcsolat fennallasat atfogéan kell értékelni, és a széban forgd iigyre
jellemzé valamennyi tényezét figyelembe kell venni. Az iitk6zé megjelolések ossze-
hasonlitdsa tekintetében az Osszetéveszthet8ség atfogé mérlegelésénél az iitkozd
megjelolések vizudlis, hangzasbeli és fogalmi hasonldsagat illetéen a megjelolések altal
keltett egyiittes benyomast kell alapul venni, kiillondsen a megkiilonbozteté és domi-
nans jegyeik figyelembevételével (lasd analdgia utjan az Els6foku Birésag T-181/05. sz.,
Citigroup és Citibank kontra OHIM - Citi [CITI] tigyben 2008. dprilis 16-dn hozott
itéletének [EBHT 2008., II-669. 0.] 64. és 65. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési
gyakorlatot).

A jelen esetben, annak ellenére, hogy a , kinder” elem mindkét megjelolésben jelen van,
szamos olyan vizudlis és hangzésbeli jellemz6 &ll fenn — ahogyan arra a fellebbezési
tandcs a megtamadott hatdrozat 42. pontjdban helyesen rdmutatott —, amelyek kizdrjak,
hogy a megjeloléseket egymashoz hasonléként észleljék.

El6szor is a ,kinder” elem Osszeolvad a ,joghurt” elemmel, amely azt jelenti, hogy ezen
elemeknek nincs sajatos, 6nallé fennallasuk. Ugyanis egyrészt nem csak a ,kinder”
és a ,joghurt” elem rendelkezik azonos vizudlis jelent6séggel, hanem azt olyan
harmonikus egésszé teszik a ,kinderjoghurt” elem tincol6 és hullimzé bettitipusanak
stilizalt szabalytalansagai, amelyben az azt alkotd két elem alig észlelhet6vé valt. Ezek
a sajitossagok bizonyitjdk, hogy a felperes dltal elGterjesztettekkel ellentétben
a ,kinder” elemet nem csak egyszer(ien 6sszekapcsoltdk a ,joghurt” elemmel. Masrészt
a vitatott védjegyben hasznalt ,kinder” elem stilizalt bet{itipusa miatt a vitatott védjegy
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vizudlisan nem hasonlit arra a klasszikus bet(itipussal abrazolt korabbi szévédjegyhez,
amelyen a torlés iranti kérelem alapul.

Masodszor meg kell allapitani, hogy a ,kinder” elem a vitatott védjegyben egyszertien
a ,kinderjoghurt” elem részét képezi, amelynek csak mdasodlagos jelentésége van
a ,timi” elemhez képest. Ebben a tekintetben el kell utasitani a felperes éltal annak
bizonyitasa érdekében elGterjesztett érveket, hogy a ,timi” elem a kis mérete
és a ,kinderjoghurt” elemhez képesti dllitdlagos rosszabb olvashatdsiga miatt nem
a domindns elem. Ugyanis egyrészt vizudlis szempontbdl ez az elem a védjegy
fékuszpontja, amennyiben nyilvdnvaldan annak a kozepére, a ,kinderjoghurt” elem folé
helyezték, ezért a figyelem legel8szor rd iranyul. Ez a kozponti elhelyezés nagymér-
tékben ellenstilyozza azt a tényt, hogy a ,timi” elemet a ,kinderjoghurt” elemhez
hasznaltnél kisebb méret(i bettitipussal nyomtattak, valamint azt a tényt, hogy a fekete
alapra fehérrel valé nyomtatas a ,timi” elemet esetleg kevésbé olvashatova teszi, mint
a megjelolés aljan elhelyezett ,kinderjoghurt” elemet. Masrészt hangzasbeli szem-
pontbdl meg kell dllapitani, hogy els6ként a ,,timi” elemet mondjak ki, ezért a fogyasztok
annak tulajdonitanak a legnagyobb jelentéséget. A ,kinder” elemet tehat hattérbe
szoritja a domindns ,timi” elem, amelyet a fogyasztok kétségteleniil szembeszokének
talalnak.

Harmadszor, a kordbbi sz6védjegybeli elhelyezkedésével ellentétben, amely védjegyen
a torlés irdnit kérelem alapul, a vitatott védjegyben a ,kinder” elem két masik elem
— egyrészt a ,timi” elem, masrészt a ,joghurt” elem — kozott taldlhat6. Az ilyen eltérés
nem csak a két megjel6lés kozotti hangzasbeli hasonlésagot gyengiti Iényegesen, amely
amindkét megjelolésben szerepld elem miatt fennallhatna kozottiik, hanem az esetleges
vizudlis hasonlésagot is, amely e kozos elem miatt dllhatna fenn. Kovetkezésképpen
a ,kinder” elem a széban forgd védjegy dltal keltett 6sszbenyomasban elhanyagolhaté
elemnek mindsiil.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tanidcs helyesen allapitotta meg, hogy
a szoban forgd megjel6lések nem hasonlok.
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Ezt a kovetkeztetést nem kérddjelezi meg a felperes éltal elGterjesztett tobbi érv sem.

Ugyanis el6szor is mind a kordbbi védjegy jé hirnevére alapitott érvet, mind a vitatott
aruk és védjegyek kozott fenndllé hasonlésigra alapitott érvet illetéen meg kell
allapitani, még ha az emlitett tényezGSket figyelembe is lehet venni az 6sszetéveszthe-
téség értékelése céljabol, azoknak semmilyen befolydsuk nincs a megjelolések kozott
fenndallé hasonlésag értékelésére.

Mindenesetre egyrészt a kordbbi védjegy jo hirnevére alapitott érvet illetéen meg kell
jegyezni, hogy a jelen esetben a széban forgé megjel6lések kozotti hasonlésag hidnya,
amely a fenti 56. és 58. pontban keriilt megallapitasra, annyira hatdrozott, hogy
a KINDER védjegy jo hirneve, fiiggetleniil attdl, hogy azt vitatjdk-e vagy sem, nem teheti
kérdésessé a hasonlosag hidnyat. Mdasrészt a vitatott védjegyekkel érintett aruk kozotti
hasonlésagra alapitott érvet illetden elészor is ra kell mutatni, hogy mig a vitatott
védjegy Osszes drujanak a joghurthoz van koze, és az sszes a 29. osztalyba tartozik,
a torlés irdnti kérelem alataimasztdsara hivatkozott 36 korabbi védjeggyel érintett aruk
lényegében kakad és csokoladéaruk, valamint cukraszsiitemények és cukorkadruk,
és valamennyi a 30. osztdlyba tartozik. Mdsrészt a felperes allitasival ellentétben
az a tény, hogy az utébbi termékek kozill szdmos tartalmazhat bizonyos mennyiségii
tejet, azokat nem teszi hasonlévd a tejhez vagy dltaldban a tejtermékekhez, és még
kevésbé a joghurtarukhoz. A fentiekb6l kovetkezik, hogy a vitatott megjelolések kozotti
hasonlésag hidnyat bizonyosan nem ellenstlyozza a vitatott védjegyekkel érintett druk
kozott fennéllo valamilyen hasonldség.

Maésodszor a védjegycsaldd vagy sorozatvédjegy fennallasdra alapitott érvet illetéen
emlékeztetni kell arra, hogy az itélkezési gyakorlat elismeri, hogy az dsszetéveszthe-
téség, amelyet a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak keretében kell
értékelni, megnovekszik amiatt, hogy a fogyasztok tévedhetnek a vitatott védjeggyel
érintett aruk vagy szolgaltatasok szdrmazdsit vagy eredetét illetéen, és tévesen azt
feltételezhetik, hogy a vitatott védjegy ehhez a védjegycsaladhoz vagy sorozatvéd-
jegyhez tartozik (lasd analdgia Gtjdn a Birdsag Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
tigyben 2007. szeptember 13-4n hozott itéletének [EBHT 2007.,1-7333. 0.] 63. pontjat).
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Amint azonban ebbdl az itélkezési gyakorlatbdl kitlinik, a védjegycsaldd vagy
sorozatvédjegy fenndlldsdnak nincs jelentGsége azon kérdés értékelése szempontjabdl,
hogy teljesiil-e a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja és 8. cikke (5) bekezdése
kozos alkalmazasdnak feltétele, azaz a kordbbi védjegy és a vitatott védjegy kozotti
hasonlésag fennallasa.

Mindenesetre még annak feltételezése esetén is, hogy a védjegycsaldd vagy
sorozatvédjegy létezése 1ényeges tényezd az ilyen hasonlésag fenndllasanak értékelé-
sében, azt a veszélyt, hogy a jelen esetben a fogyasztok valéban azt feltételezik, hogy
a vitatott védjegy ezen védjegycsaladhoz vagy sorozatvédjegyhez tartozik, nagyon
csekéllyé, s6t nem 1étez6vé teszi a vitatott védjegy és a keresetlevél 5. pontjaban felsorolt
megjelolések kozott fennalld eltérések jelentésége.

Ebben a vonatkozasban ugyanis kiilonosen a kovetkezé hiarom szempontra kell
rdmutatni. El6szor, a keresetlevél 5. pontjiaban felsorolt megjelolésekkel ellentétben
a vitatott védjegy ,kinderjoghurt” elemét egy széba kell irni, a ,kinder” elem
és a ,joghurt” elem kozotti szokoz nélkiil. Méasodszor a keresetlevél 5. pontjdban
felsorolt megjelolésekkel ellentétben a vitatott védjegyet a fenti 56. pontban leirtaknak
megfelel6en a ,kinderjoghurt” elemben szerepl§ stilizalt szabalytalansdgok jellemzik.
Harmadszor a keresetlevél 5. pontjaban felsorolt megjelolésekkel ellentétben a vitatott
védjegy tartalmazza a ,timi” elemet, amely a domindns jellege miatt hattérbe szoritja
a ,kinderjoghurt” elemet, és még inkabb az utébbi részét képez6 ,kinder” elemet.

Kovetkezésképpen el kell utasitani a védjegycsalad vagy sorozatvédjegy fennallasara
alapitott érvet.

Harmadszor, azon érvet illeten, hogy a fellebbezési tandcs nem vette figyelembe azt
a tényt, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének keretében a hasonlésig
mértékének értékelése nem teszi sziikségessé az OsszetéveszthetGség értékelését, meg
kell allapitani, hogy a fellebbezési tandcs dltal elGterjesztett tények, amelyeket
az Els6fokd Birdsag a fenti 56-58. pontban elfogadott, bizonyitjdk a hasonldsig
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hidnydt, attdl figgetleniil, hogy a hasonldsdg mértéke esetleg OsszetéveszthetGséget
képes teremteni. A felperes érvét tehat, mint hatdstalant, el kell utasitani.

Negyedszer és utoljéra, a felperes allitasaval ellentétben a fellebbezési tandcs nem jért el
tévesen azdltal, hogy elvégezte a vitatott védjegy ,alapos elemzését”. Ugyanis
a hasonlésdg mértékének értékelése keretében figyelembe kell venni az ezen
védjegyeket alkot6 elemek Osszedllitdsa altal keltett 6sszbenyomadst, amely azonban
nem Osszeegyeztethetetlen ezen elemek ezt kovetd vizsgalataval. A jelen esetben,
miutdn a megtdmadott hatarozat 43. pontjdban megallapitotta, hogy a megjel6lések
kozotti killonbségek ellensulyozzék az egyetlen hasonlé elemet, a fellebbezési tanacs
hangsulyozta, hogy azok atfogé osszehasonlitdsa esetén a széban forgé megjelolések
altal kivaltott 6sszbenyomadsok kiilonb6zéek,. Mivel az emlitett ,,alapos elemzést” nem
a vitatott védjegyeket alkoté elemek 0Osszedllitisa altal kivaltott Gsszbenyomds
figyelembevételének rovasara végezték el, a felperes érvét mint megalapozatlant, el
kell utasitani.

A fent kifejtettek egészébdl kovetkezéen: a méasodik jogalapot mint megalapozatlant el
kell utasitani.

A fenti megfontoldsok egészére tekintettel a keresetet tehdt teljes egészében el kell
utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a alapjan az Els6fokd Birésag a pervesztes felet
kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes
lett, ezért az OHIM kérelmének megfelelGen kotelezni kell a koltségek viselésére.
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A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (mésodik tanacs)

a kovetkezéképpen hatdrozott:

1) Az Elséfoka Birdsag a keresetet elutasitja.

2) A Ferrero SpA-t kotelezi a koltségek viselésére.

Pelikdnova Jurimée Soldevila Fragoso

Kihirdetve Luxembourgban, a 2009. oktéber 14-i nyilvanos iilésen.

Aldirasok
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