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A BIROSAG ITELETE (els6 tandcs)
2010. szeptember 9.*

A C-265/09. P. sz. tigyben,

a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviseli: G. Schneider, meghatalmazotti minéségben)

fellebbezének

a Bir6sag alapokmdanyénak 56. cikke alapjan 2009. julius 10-én benyujtott fellebbezése
targyaban,

a masik fél az eljarasban:

a BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (székhelye: Hamburg
[Németorszdg], képviseli: M. Wolter Rechtsanwalt)

felperes az els6fokd eljarasban,

* Az eljaras nyelve: német.
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A BIROSAG (elsé tanacs),

tagjai: A. Tizzano tandcselnok, E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel és M. Safjan (el6-
adg) birak,

fétandcsnok: Y. Bot,
hivatalvezetd: R. Grass,

tekintettel az irasbeli szakaszra,

a f6tandcsnok inditvdnyanak a 2010. mdjus 6-i targyaldson tortént meghallgatasat ko-
vetben,

meghozta a kovetkez6

itéletet

Fellebbezésével a Bels Piaci Harmonizdcids Hivatal (védjegyek és formatervezési
mintdk) (OHIM) az Eurépai Kozosségek Elséfokd Birdsdga T-23/07. sz., BORCO-
Marken-Import Matthiesen kontra OHIM (a) tigyben 2009. dprilis 29-én hozott azon
itéletének (EBHT 2009., 1I-861. o.; a tovdbbiakban: megtamadott itélet) hatalyon
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kiviil helyezését kéri, amellyel az emlitett birésag hatdlyon kiviil helyezte az OHIM
negyedik fellebbezési tanacsanak 2006. november 30-i azon hatdrozatat (R 808/2006-
4. sz. iigy), amely elutasitotta az elbirdlonak az a megjel6lés kozosségi védjegyként
torténd lajstromozésat megtagado6 hatdrozata (a tovabbiakban: vitatott hatarozat) el-
len benyujtott fellebbezést.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl szol6, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendeletet (HL
1994. L 11., 1. o.; magyar nyelv{ killonkiadds: 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) hatdlyon
kiviil helyezte a kozosségi védjegyrdl szold, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tanécsi
rendelet (kodifikalt valtozat) (HL L 78, 1. 0.), amely 2009. dprilis 13-4n lépett hataly-
ba. A jelen jogvita azonban a ténydllds id6pontjara tekintettel még a 40/94 rendelet
hatdlya al4 tartozik.

A 40/94 rendelet 4. cikke értelmében:

~K06z6sségi védjegyoltalom targya lehet minden grafikailag abrazolhaté megjel6lés,
igy kiillonosen sz6 — beleértve a személyneveket —, dbra, kép, alakzat, betd, szam, az
dru vagy a csomagolds formdja, ha e megjelolés alkalmas arra, hogy valamely val-
lalkozas aruit vagy szolgdltatasait megkiilonboztesse mds véllalkozdsok aruitdl vagy
szolgéltatasaitol”

Az emlitett rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint a megjelolés nem részesiilhet
védjegyoltalomban, ha:
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b) nem alkalmas a megkiillonboztetésre;

c) kizdrolag olyan jelekbdl vagy adatokbdl 4ll, amelyeket a forgalomban az aru vagy
a szolgaltatds fajtija, minGsége, mennyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi szar-
mazasa, el6allitdsi vagy teljesitési ideje, illetve egyéb jellemzdje feltiintetésére
hasznalhatnak;

Az emlitett rendelet 74. cikkének (1) bekezdése értelmében ,[az] [OHIM] az elStte
folyé eljarasban a tényeket hivatalbdl vizsgalja”

A jogvita el6zményei

A BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (a tovabbiakban: BORCO)
2005. szeptember 14-én az alabbi megjelolés kozosségi védjegyként torténd lajstro-
mozasa irdnt nyujtott be kérelmet az OHIM-hoz:
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A lajstromozast a védjegyekkel ellathato termékek és szolgéltatdsok nemzetkozi osz-
tédlyozasara vonatkozd, feltlvizsgalt és mddositott, 1957. junius 15-i Nizzai Megélla-
podas (a tovabbiakban: Nizzai Megallapodas) szerinti 33. osztdlyba tartozé arukkal
kapcsolatban kérelmezték, az alabbi leirdssal: ,,alkoholos italok (a sérok kivételével),
borok, habzéborok és bortartalmu italok”.

2006. majus 31-i hatdrozatdval az elbirdlé a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
b) pontja alapjan, a megjel6lés megkiilonboztetd képességének hidnyéra hivatkozva
elutasitotta a lajstromozas iranti kérelmet. Az elbiralé allaspontja szerint a bejelentett
védjegy grafikai véltoztatas nélkiil a gorog o kisbet(i pontos mdsa, és a gorég nyelvi
vasarldk e megjelolésben nem ismerik fel a bejelentett védjegy arujegyzékében sze-
replé termékek kereskedelmi szarmazasara utalo jelet.

2006. junius 15-én a BORCO fellebbezést nyujtott be az OHIM-nal az emlitett hatd-
rozat ellen.

E fellebbezést a vitatott hatdrozat elutasitotta azzal az indokkal, hogy a széban forgd
megjelolés nem rendelkezik a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjdban
megkovetelt megkiilonboztetd képességgel.

Az Els6foka Birosag elotti eljaras és a megtamadott itélet

2007. februdr 5-én a BORCO a vitatott hatdrozat hatédlyon kiviil helyezése irant kere-
setet nyujtott be az Elséfoka Birdsag elétt harom jogalapra tdmaszkodva, amelyeket
egyenként a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjanak, e rendelet 7. cikke
(1) bekezdésének c) pontjanak és az emlitett rendelet 12. cikkének megsértésére alapi-
tott. A BORCO az elsé jogalap keretében kiilondsen azt llitotta, hogy a széban forgd
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megjelolés rendelkezik a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjdban el6irt
megkiilonboztetd képességgel, mivel lehet6vé teszi az emlitett Nizzai Megallapodas
szerinti 33. osztalyba tartozo, széban forgé druknak az & vallalkozédsatdl szarmazoként
valé azonositasat, és ily médon mads véllalkozasok aruitdl valé megkiilonboztetését.
Mivel az emlitett rendelet 4. cikke szerint a betilik védjegyoltalom targyai lehetnek,
f8szabdly szerint nem zdrhat6 ki a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti megkii-
lonboztetd képességiik anélkiil, hogy a 4. cikket meg ne fosztanank a lényegétol.

A megtamadott itélet 39. pontjdban az Els6foki Birdsig el6szor ramutatott, hogy
az OHIM negyedik fellebbezési tandcsanak azt kellett volna megvizsgdlnia, hogy ki-
zartnak tlinik-e az, hogy a bejelentett megjel6lés alkalmas legyen arra, hogy a gorog
nyelv{i dtlagfogyasztok szamdra a BORCO éruit a mashonnan szdrmazé aruktdl meg-
killonboztesse, mivel a megkiillonboztetd képesség minimalis foka is elegendé ahhoz,
hogy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban foglalt kizdré ok ne
legyen alkalmazhato.

Az emlitett fellebbezési tandcs dltal a jelen tigyben végzett vizsgalatot illet6en az Els6-
foku Bir6sag a megtdmadott itélet 40—52. pontjaban kifejtette, hogy az emlitett tandcs
kiilonosen a 40/94 rendelet 4. cikkének megsértésével anélkiil utasitotta el az 6nma-
gukban all6 betiik barmilyen megkiilonboztetd képességének elismerését, hogy a fent
emlitett konkrét vizsgalatot elvégezte volna.

Az Els6foka Birésag az aldbbiak szerint végezte el az OHIM negyedik fellebbezési
tandcsa hatdrozatanak vizsgalatat:

»(53) Negyedszer a[z] [OHIM negyedik] fellebbezési tanacs[a] a [vitatott] hatdrozat
25. pontjaban ugy vélte, hogy az érintett vasarlokozonség az a betlit »talan« a
mindség jelzéseként (»A« mindség), a méret megjeloléseként vagy a bejelentett
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védjegy arujegyzékében szerepl6 alkoholtartalmu italok egyik tipusa vagy fajtd-
ja megnevezéseként fogna fel.

(54) Az OHIM nem éllithatja, hogy a[z] [OHIM negyedik] fellebbezési tandcs[a] a
fentiek kimondésaval elvégezte a széban forgd megjelolés megkiillonboztetd
képességének konkrét vizsgalatat. Azon tul ugyanis, hogy a fenti érv megfogal-
mazasa hatdarozatlan, ami minden értékét6]l megfosztja, egyetlen olyan konkrét
tényre sem utal, amely igazolhatna azon végkovetkeztetést, hogy a bejelentett
védjegyet az érintett vasarlokozonség a mindségre torténd utaldsként, a méret
megjeloléseként vagy a bejelentett védjegy arujegyzékében szerepld termékek
tipusa vagy fajtdja megnevezéseként érzékelné (lasd ebben az értelemben az El-
s6foku Birdsag T-302/06. sz., Hartmann kontra OHIM (E) tigyben 2008. jilius
9-én hozott itéletének 44. pontjat). A fentiekbdl kovetkezik, hogy a[z] [OHIM
negyedik] fellebbezési tandcs[a] nem bizonyitotta, hogy a bejelentett védjegy
nem alkalmas a megkilonboztetésre”

A megtamadott itélet 56. pontjaban az Elséfoku Birdsag az alabbi kovetkeztetést von-
tale:

»Az el6z6ekben kifejtettek 0sszességébdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs azzal,
hogy a megjelolés megkiilonboztetd képességének hidnydra kovetkeztetett csupan
abbdl, hogy a lajstromoztatni kivant megjel6lés a Times New Roman karakterkész-
letbe tartozo bettih6z képest nem tartalmaz grafikai mdédositasokat vagy diszitéseket,
anélkiil hogy elvégezte volna annak konkrét vizsgalatit, hogy az a referenciak6zon-
ség felfogasa szerint alkalmas-e a kérdéses termékeknek a [BORCO)] versenytarsaitdl
szarmazo termékektdl valé megkiilonboztetésére, helyteleniil alkalmazta a 40/94 ren-
delet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjat”

Az Elséfoka Birdsag tehat helyt adott az els6 jogalapnak, és hatalyon kiviil helyez-
te a vitatott hatarozatot anélkiil, hogy a BORCO 4ltal felhozott masik két jogalapot
megyvizsgélta volna. Az Els6fokt Birdsag — emlékeztetve arra, hogy a 40/94 rendelet
63. cikkének (6) bekezdése alapjan az OHIM feladata a BORCO 4dltal benyujtott lajst-
romozasi kérelemnek a megtdmadott itélet indokainak figyelembevételével torténd
Ujboli megvizsgalasa — gy vélte, hogy nem sziikséges hatdrozni a BORCO maéso-
dik kereseti kérelmérdl, amely annak megallapitdsara iranyult, hogy a 40/94 rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjaval, valamint 7. cikkének (2) bekezdésével
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nem ellentétes a széban forgd védjegynek a lajstromozds irdnti kérelemben megjelolt
aruk vonatkozdsaban torténé lajstromozdsa.

A felek kérelmei

Az OHIM fellebbezésében — amelyben egyetlen jogalapra hivatkozik, amely egyen-
ként a megkiilonboztets képesség konkrét vizsgalatdra vonatkozoé kovetelménnyel, az
el6zetes vizsgélat allitélagosan kétséges jellegével és a bizonyitasi teherrel kapcsolatos
harom részre oszlik — azt kéri, hogy a Birdsag:

— helyezze hatdlyon kiviil a megtdmadott itéletet;

— els6dlegesen utasitsa el a BORCO éltal elsé fokon eléterjesztett keresetet;

— masodlagosan utalja vissza az iigyet az Els6foku Birdsag elé dontéshozatalra, és

— a BORCO-t kotelezze az Els6foku Birdsag és a Birdsag el6tti eljaras koltségeinek
viselésére

A BORCO azt kéri, hogy a Bir6sdg utasitsa el a fellebbezést, és az OHIM-ot kotelezze
a koltségek viselésére.
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A fellebbezésrol

Az egyetlen jogalap elsé részérdl

A felek érvei

Az OHIM arra hivatkozik, hogy az Els6foka Birdsag értékelésével ellentétben valamely
megjel6lés megkiilonboztetd képességének a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésé-
nek b) pontja alapjin torténd vizsgdlata nem jir minden esetben e megjel6lés azon
képességének megallapitasaval, hogy e megjelolés alkalmas a kiillonb6z6 druknak az
ezen arukra vonatkozé konkrét vizsgalat keretében torténé megkiilonboztetésére.

Az Els6foku Birdsag tévesen alkalmazta az emlitett rendelet 7. cikke (1) bekezdésé-
nek b) pontjit, amennyiben azon egyediili indokkal utasitotta el az OHIM negyedik
fellebbezési tandcsanak allaspontjat, hogy az a megjelolések meghatérozott csoport-
ja vonatkozdsdban kimondja azon elvet, amely szerint az emlitett csoportba tarto-
z6 megjelolések rendszerint nem szolgalhatnak a szarmazas jelolésére. Marpedig az
Elséfoku Birésagnak ellendriznie kellett volna, hogy az emlitett fellebbezési tanacs
allitasa megfelel-e a tényeknek.

Alldspontja aldtamasztdsdra az OHIM a Birésag térbeli védjegyekre (a C-136/02. P. sz.,
Mag Instrument kontra OHIM iigyben 2004. oktéber 7-én hozott itélet [EBHT 2004.,
[-9165. 0.]) és szinvédjegyekre (a C-104/01. sz. Libertel-iigyben 2003. majus 6-an ho-
zott itélet [EBHT 2003., I-3793. o.] és a C-49/02. sz. Heidelberger Bauchemie tigy-
ben 2004. junius 24-én hozott itélet [EBHT 2004., [-6129. 0.]) vonatkozé itélkezési
gyakorlatdra, valamint az Els6fokd Birdsag reklamjelmondatokkal és doménnevekkel
kapcsolatos itélkezési gyakorlatara tdmaszkodik. A hivatkozott itélkezési gyakor-
lat a megjelolések kiilonb6zé csoportjai esetében lehet6vé teszi a megkiilonboztetd
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képességnek a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
konkrét vizsgalatat a fogyasztd érzékelésével és a ra gyakorolt hatédssal kapcsolatos al-
talanos allitasok alapjn, és gyakran eltekint a szoban forgé lajstromozasi kérelemben
megnevezett druk és szolgaltatasok konkrét vizsgalatatol.

Az OHIM hangstlyozza, hogy amennyiben a térbeli védjegyek vizsgalata keretében
allithatd, hogy a fogyaszto grafikai és szoveges elemek hidnydban nem szokott az druk
formdja alapjan azok szdrmazdsdra kovetkeztetni (a fent hivatkozott Mag Instrument
kontra OHIM tigyben 2004. oktéber 7-én hozott itélet 30. pontja), az is dllithatd, hogy
a fogyaszté onmagukban all6, grafikai elemekkel el nem latott bettik alapjan sem szo-
kott az druk szarmazasara kovetkeztetni.

A szinvédjegyek kategéridjanak vizsgalata keretében a Birdsag ugy véli, hogy kivételes
koriilményeket kivéve a szineknek nincsen eleve megkiilonbozteté képességiik, de
ezt id6vel megszerezhetik a megjelolt drukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatban valé
hasznélatuk sordn (a fent hivatkozott Heidelberger Bauchemie tigyben hozott itélet
39. pontja). Az OHIM ugy véli, hogy a fentivel megegyez6 kijelentésnek kell megen-
gedhetének lennie az 6nmagukban 4ll6 betiik esetében, és kiilonosen figyelembe véve
azt a tényt, hogy azokat rendszerint valamely tipus vagy kodszdmok megjeloléseként,
méret vagy mas hasonlé informadcid jelzéseként érzékelik.

A BORCO vitatja az OHIM altal javasolt értelmezést. Ramutat, hogy a megkiilon-
boztetd képesség fogalmat valamennyi védjegytipus esetében egységesen kell értel-
mezni. A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja nem tesz kiilonbséget
a kilonboz6 védjegytipusok kozott azok megkiillonboztetd képességének megitélése
szempontjabdl. A védjegy megkiillonbozteté képességét mindig a lajstromozdési ké-
relemben megjelolt aruk és szolgaltatisok vonatkozasaban kell megitélni. Onmagé-
ban az, hogy bizonyos védjegyek megkiilonboztets képességének konkrét megitélése
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nagyobb nehézséget jelent, nem igazolhatja azt a feltételezést, hogy az ilyen védjegyek
eleve nem rendelkeznek megkiilonboztet6 képességgel.

Az OHIM dllitasaval ellentétben a szinvédjegyek és a térbeli védjegyek megkiilon-
boztet6 képessége targyaban az itélkezési gyakorlatban kialakitott elvek a jelen esetre
nem iltethet6k at. Tekintettel arra, hogy a lajstromoztatni kért védjegy a gorog abé-
cébe tartozd egyetlen betlit, azaz az a-t az egyik elterjedt bet(itipussal egyéb grafikai
elem nélkill megjelenit6 dbras védjegy, kovetkezésképpen a szévédjegyek teriiletén
kialakitott elveket kell alkalmazni.

A Birésag altal kimondott azon tapasztalati szabaly, amely szerint az atlagfogyasztd —
barmiféle grafikai vagy szoveges elem hidnydban — nem szokott az druk formédja
vagy a csomagoldsuk formdja alapjan azok eredetére kovetkeztetni (a C-25/05. P. sz.,
Storck kontra OHIM {igyben 2006. jinius 22-én hozott itélet [EBHT 2006., [-5719. o.]
27. pontja), a jelen esetre nem tiltethetd at. Valamely 6nmagdban 4ll6 bett éppen hogy
a széban forgd védjeggyel megjelolt aruk kiilsé megjelenésétdl fiiggetlen megjelolés.
Ezenkivill semmi nem mutat arra, hogy a fogyaszté az egyetlen bettib6l 416 védjegyet
a két vagy tobb bet(ibdl all6 védjegyektdl eltéréen érzékelné.

Rédaddsul azon élldspont, amely szerint el lehet tekinteni a konkrétan megnevezett
arukra és szolgdltatisokra tekintettel elvégzett vizsgélattdl, egyértelmiien ellentétes a
Birésdg altal kialakitott itélkezési gyakorlattal.
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A Birésag allaspontja

Elészor is emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 4. cikke szerint a betiik azon
megjeloléstipusok kozé tartoznak, amelyek kozosségi védjegyoltalom targyai lehet-
nek azzal a feltétellel, hogy alkalmasak arra, hogy valamely vallalkozés druit vagy szol-
galtatasait megkiilonboztessék mas véllalkozasok aruitdl vagy szolgaltatasaitol.

Mindazonaltal valamely megjel6lés azon altaldnos képességébdl, hogy védjegyolta-
lom targya lehet, nem kovetkezik, hogy e megjelolés sziikségképpen rendelkezik — va-
lamely meghatarozott dru vagy szolgéltatds vonatkozasaban — az emlitett rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett megkillonboztets képességgel
(a C-456/01. P. és C-457/01. P. sz., Henkel kontra OHIM egyesitett tigyekben 2004.
dprilis 29-én hozott itélet [EBHT 2004., I-5089. 0.] 32. pontja).

E rendelkezés értelmében ugyanis nem lajstromozhaté az a védjegy, amely nem ren-
delkezik megkiilonboztets képességgel.

Az édllando itélkezési gyakorlatbol kovetkezik, hogy valamely védjegy megkiillonboz-
tet6 képessége az emlitett rendelkezés értelmében azt jelenti, hogy a védjegy lehetévé
teszi a védjegybejelentésben szerepld drunak adott véllalkozastdl szarmazoként torté-
nd azonositasat, és igy ennek az drunak mds vallalkozasok aruitdl valé megkiilonboz-
tetését (ldsd a fent hivatkozott Henkel kontra OHIM tigyben hozott itélet 34. pontjat,
a C-304/06. P. sz., Eurohypo kontra OHIM tigyben 2008. majus 8-an hozott itélet
[EBHT 2008., I-3297. 0.] 66. pontjat és a C-398/08. P. sz., Audi kontra OHIM tigyben
2010. janudr 21-én hozott itélet [EBHT 2010., I-535. 0.] 33. pontjit).

Marpedig az allando itélkezési gyakorlatbdl kovetkezik, hogy e megkiilonboztetd ké-
pességet egyrészt a védjegybejelentésben szereplé drukra és szolgaltatasokra tekin-
tettel, masrészt az érintett vasarlokozonség észlelésére tekintettel kell értékelni (a fent
hivatkozott Strock kontra OHIM iigyben hozott itélet 25. pontja, a fent hivatkozott
Henkel kontra OHIM {iigyben hozott itélet 35. pontja és a fent hivatkozott Eurohypo
kontra OHIM tigyben hozott itélet 67. pontja). Ezenkiviil a Birésdg — ahogyan azt az
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OHIM a fellebbezésében elismeri — kimondta, hogy ezen értékelési mddszer a kizd-
rélag egy szinbdl allo, a térbeli és a reklamjelmondatokbdl 4llé védjegyek megkiilon-
boztetd képességének vizsgélata sordn is alkalmazandé (lasd ebben az értelemben a
C-447/02. P. sz., KWS Saat kontra OHIM iigyben 2004. oktéber 21-én hozott itélet
[EBHT 2004.,1-10107. 0.] 78. pontjat, a fent hivatkozott Storck kontra OHIM tigyben
hozott itélet 26. pontjat, valamint a fent hivatkozott Audi kontra OHIM iigyben ho-
zott itélet 35. és 36. pontjat).

Jollehet a megkiilonboztetd képesség értékelésének szempontjai minden védjegyti-
pusra nézve ugyanazok, a szempontok alkalmazdséaval 6sszefiiggésben el6fordulhat,
hogy az érintett fogyasztok egyes védjegytipusokat nem sziikségszerien ugyan-
ugy észlelnek, mint masokat, ennélfogva némely tipus esetében a megkiilonbozte-
t6 képesség megéllapitdsa mds tipusokhoz képest nehezebbnek bizonyulhat (ldsd a
C-473/01. P. és C-474/01. P. sz., Procter & Gamble kontra OHIM {igyben 2004. 4prilis
29-én hozott itélet [EBHT 2004., I-5173. o.] 36. pontjat ; a C-64/02. P. sz., OHIM
kontra Erpo Mobelwerk tigyben 2004. oktdber 21-én hozott itélet [EBHT 2004,
[-10031. o0.] 34. pontjat ; a fent hivatkozott Henkel kontra OHIM tigyben hozott itélet
36. és 38. pontjat, valamint a fent hivatkozott Audi kontra OHIM iigyben hozott itélet
37. pontjat).

E vonatkozdsban a Birgsdag korabban mdr pontositotta, hogy bizonyos védjegytipusok
megkiilonboztetd képessége megallapitisinak az e védjegyek jellegéb6l ad6d6 nehéz-
ségei, amelyek figyelembevétele helytallo, nem indokoljak az itélkezési gyakorlat altal
értelmezett megkiilonboztets képesség feltételét kiegészits vagy attol eltérd kiillonos
kritériumok el6irdsat (lasd a fent hivatkozott OHIM kontra Erpo Mobelwerk tigyben
hozott itélet 36. pontjat és a fent hivatkozott Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet
38. pontjat).

Mairpedig a Birésiagnak a védjegyekre vonatkozé tagéallami jogszabalyok kozelitésé-
rél sz616, 1988. december 21-i 89/104/EGK els6 tanécsi irdnyelvnek (HL 1989. L 40,
1. 0.; magyar nyelvi killonkiadds: 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0.) a 40/94 rendelet 7. cik-
kének szovegével megegyez6 tartalmu 3. cikkére vonatkozé itélkezési gyakorlatabdl
kovetkezik, hogy a védjegy megkiilonboztetd képességét mindig konkrétan, a meg-
jelolt drukra és szolgéltatdsokra tekintettel kell megitélni (1asd ebben az értelemben
a fent hivatkozott Libertel-tigyben hozott itélet 76. pontjat, valamint a C-363/99. sz.
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Koninklijke KPN Nederland tigyben 2004. februar 12-én hozott itélet [EBHT 2004.,
[-1619. o.] 31. és 33. pontjat).

Ahogyan a f6tandcsnok inditvanya 47. pontjiban kifejtette, az érintett megjel6lés arra
valé alkalmassaganak konkrét megitélésére vonatkozé kovetelmény, hogy valamely
vallalkozds aruit vagy szolgaltatdsait mas vallalkozdsok aruitdl és szolgaltatdsaitol
megkiilonboztesse, lehet6vé teszi, hogy Osszeegyeztethetd legyen a 40/94 rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) pontjdban szerepld lajstromozést kizdré ok és valamely
megjelolés azon altalanos képességének az emlitett rendelet 4. cikkében valé elisme-
rése, hogy védjegyoltalom targya legyen.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy jéllehet a hivatkozott itélkezési gyakorlatbdl az
kovetkezik, hogy a Birdsag elismerte, miszerint léteznek olyan megjel6léskategdridk,
amelyek eleve nehezebben rendelkezhetnek megkiilonboztetd képességgel, a Birdsiag
nem mentette fel a védjegyhivatalokat az emlitett megjelolések megkiilonboztetd ké-
pessége konkrét vizsgalatanak elvégzése aldl.

Kozelebbrél azon tény vonatkozasaban, hogy a széban forgé megjelolés egyetlen be-
ttbdl all grafikai véltoztatds nélkiil, emlékeztetni kell arra, hogy valamely megjel6lés
védjegyként torténd lajstromozasa nem fiigg a jogosult bizonyos foku kreativitasanak,
illetve nyelvi vagy muvészi leleményességének megallapitasatol (a C-329/02. P. sz.,
SAT.1 kontra OHIM {igyben 2004. szeptember 16-an hozott itélet [EBHT 2004.,
[-8317. 0.] 41. pontja).

A fentiekbdl kovetkezik, hogy mivel a megkiilonbozteté képesség bizonyitdsa nehe-
zebbnek bizonyulhat az egyetlen bettibdl all6 védjegy esetében, mint mas szévédje-
gyek esetében, az OHIM anndl inkébb koteles a széban forgd megjelolés kilonb6zé
aruk és szolgaltatasok megkiillonboztetésére vald alkalmassiginak az ezen arukat és
szolgaltatasokat érint6 konkrét vizsgalat keretében torténd megitélésére.
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Ennélfogva az Els6foku Birdsdg annak ellenbrzésével, hogy az OHIM negyedik felleb-
bezési tandcsa elvégezte-e annak konkrét vizsgélatat, hogy a szoban forgd megjelolés
alkalmas-e az emlitett &ruknak mds véllalkozdsok aruitdl val6 megkiillonboztetésére,
jogosan alkalmazta a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjét.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy az egyetlen jogalap elsé részét — mint megalapozat-
lant — el kell utasitani.

Az egyetlen jogalap mdsodik részérdl

A felek érvei

Az OHIM szerint az Elséfoku Birdsag figyelmen kiviil hagyta azt a tényt, hogy vala-
mely megjel6lés megkiilonboztetd képességének vizsgalata elGzetes vizsgalat, és hogy
ezért az emlitett vizsgélatot kovetéen hozott hatdrozat megfogalmazdsa mindig két-
séget fejez ki. Rdmutat, hogy az atlagfogyaszté jogi fogalom, és valamely megjelolés
megkiilonboztet6képességének vizsgalatat e megjelolés minden tényleges piaci hasz-
nélatatol fuggetlenil kell elvégezni.

A BORCO erre azt a valaszt adja, hogy egyszeri feltételezések nem elegenddk vala-
mely megjelolés megkiilonboztetd képessége teljes hidnydnak megallapitisdhoz. Ha
ez lenne a helyzet, az OHIM konkrét indokok nélkiil barmely védjegylajstromozasi
kérelmet elutasithatna a megkiilonboztetd képesség hidnya miatt, kizérélag azon fel-
tételezésre tdmaszkodva, hogy a széban forgé védjegy esetlegesen — még az OHIM
szamara is ismeretlen okokbdl — nem rendelkezik az el6irt megkiillonboztet6 képes-
séggel. Ezen eljards Osszeegyeztethetetlen a Birdsdg azon itélkezési gyakorlataval,

I - 8294



44

45

46

47

OHIM KONTRA BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN

amely szerint az OHIM a feltétlen kizar6 okok vizsgalata keretében koteles elvégezni
valamennyi relevans tény és koriilmény alapos és teljes kort vizsgélatat.

A Birésag allaspontja

Hangsulyozni kell, hogy valamely megjel6lés megkillonbozteté képessége a pri-
ori vizsgalatdnak kovetelményével nem ellentétes, hogy e vizsgdlatot in concreto
elvégezzék.

Ahogyan ugyanis a Birdsag itélkezési gyakorlatabdl kovetkezik, a lajstromozas irdnti
kérelmek vizsgélatanak nem szabad a minimumra korldtozédnia, hanem szigorunak
és teljes kortinek kell lennie annak érdekében, hogy megakadalyozza, hogy védjegyek
indokolatlanul lajstromozasra keriiljenek, valamint a jogbiztonsag és a gondos iigyin-
tézés alapjan biztositsa, hogy ne keriiljenek lajstromozasra olyan védjegyek, amelyek
haszndlatat a birésiagok el6tt eredményesen kifogdsolni lehet (lsd e tekintetben a
fent hivatkozott Libertel-iigyben hozott itélet 59. pontjat és a fent hivatkozott OHIM
kontra Erpo Mébelwerk tigyben hozott itélet 45. pontjét).

Az elbzetes vizsgdlat céljat tehat meghitsitand, ha a jelen itélet 39. pontjaban emlitett
azon kovetelmény ellenére, hogy el kell végezni a bejelentett védjegy megkiilonbozte-
t6 képességének konkrét vizsgalatat, az OHIM-nak lehetésége lenne arra, hogy rele-
vans indok nélkiil feltételezésekre vagy egyszert kétségekre tamaszkodjon.

Kovetkezésképpen az Els6fokd Birdsdg jogosan vélte ugy a megtamadott itélet
54. pontjaban, hogy az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa — azzal, hogy kétsé-
ges jogalapra tdmaszkodott — nem tudott eleget tenni a 40/94 rendelet keretében
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védjegyként lajstromoztatni kért megjelolés megkiillonbozteté képességének vizsga-
latara vonatkozé kovetelményeknek.

Kovetkezésképpen az egyetlen jogalap masodik részét — mint megalapozatlant — el
kell utasitani.

Az egyetlen jogalap harmadik részérdl

A felek érvei

Az OHIM arra hivatkozik, hogy az Elséfoku Birésag a 40/94 rendelet 7. cikke (1) be-
kezdésének b) pontja alapjan elvégzett vizsgalat keretében figyelmen kivill hagyta a
bizonyitdsi teher megoszlasat, amennyiben Ggy vélte, hogy az OHIM mindig konkrét
tényekre hivatkozva koteles bizonyitani a bejelentett védjegy megkiilonboztetd ké-
pességének hidnyat.

Tekintettel arra, hogy a lajstromozasi eljaras kozigazgatdsi eljards, és nem olyan
kontradiktérius eljards, amelyben az OHIM kételes a bejelentd felé a lajstromozast
kizar6é okokat bizonyitékokkal aldtdmasztani, a keresetében a bejelentett védjegy
megkiilonboztet6 képességére hivatkozo bejelent6 feladata konkrét és megalapozott
bizonyitékokat elSterjeszteni annak bizonyitdsara, hogy e védjegy megkiillonboztet
képességgel rendelkezik.
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Az OHIM szerint — amennyiben megdllapitja a bejelentett védjegy bennerejlé meg-
killonbozteté képességének hidnyat — vizsgalatat alapithatja a tomegfogyasztasi cik-
kek értékesitése soran dltalanosan megszerzett gyakorlati tapasztalatokbdl szarmazé
tényekre, amelyek barki szamara ismertek lehetnek, és kiilondsen ezen aruk fogyasz-
téi szamadra ismertek. Ebben az esetben az OHIM nem kételes az ilyen gyakorlati
tapasztalat példait bemutatni.

Az Els6foka Birdsdg megsérti ezen elvet, amikor a megtdmadott itélet 54. pontjaban
azt réja az OHIM negyedik fellebbezési tandcsanak terhére, hogy semmilyen konkrét
tényre nem hivatkozott. E fellebbezési tanacs az Els6éfokt Birésag megallapitdsaval
ellentétben azon dltaldnos tapasztalatbol kovetkezé tényekre alapithatta elemzését,
amely szerint az 6nmagukban 4ll6 betiik teljesen éltalanosan hasznélatosak tobbek
kozott tipus és kodszamok megjelolésére vagy méret jelzésére, és azokat akként is
érzékelik.

A BORCO szerint a fentiekben kifejtettek jogilag tévesek.

A 40/94 rendelet 74. cikkének (1) bekezdése alapjan az OHIM a lajstromozasi elja-
rdsban a lajstromozés feltétlen kizdré okainak vizsgdlata sordn a relevins tényeket
hivatalbdl vizsgélja. A bejelentd csak abban az esetben képes megcafolni a megkiilon-
boztetd képesség hidnydra utal6 konkrét bizonyitékokat, és csak akkor terheli a bizo-
nyitasi teher a birdsagi eljaras keretében, ha az OHIM ilyen bizonyitékokat terjesztett
el6. Az OHIM tehét fellebbezésében megsérti a bizonyitdsi teher alapvet6 elveit.
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A Birésag allaspontja

El6szor is meg kell dllapitani, hogy az Elséfoku Birdsag azzal, hogy az OHIM negyedik
fellebbezési tandcsanak felrdtta, hogy nem éllapitotta meg a bejelentett védjegy meg-
killonboztetd képességének hidnyat, csupdn a jelen itélet 35. pontjaban idézett azon
itélkezési gyakorlatot alkalmazta, amely szerint mindig el kell végezni a széban forgé
megjelolés megkiilonboztetd képességének konkrét vizsgalatat.

Ahogyan a fétandcsnok inditvanyanak 59. pontjaban kiemelte, valamely védjegy lajst-
romozasa keretében a bizonyitési teherrel kapcsolatos megfontoldsok nem mentesit-
hetik az OHIM-ot a 40/94 rendelettel ra rott kotelezettségek aldl.

Az emlitett rendelet 74. cikkének (1) bekezdése szerint ugyanis a feltétlen kizéré okok
alkalmazdsat maga utan vond relevans tényeket az OHIM hivatalbdl koteles vizsgalni.

Az OHIM Allitdsaval ellentétben e kovetelményt a C-238/06. P. sz., Develey kontra
OHIM tigyben 2007. oktéber 25-én hozott itélet [EBHT 2007., I-9375. 0.] 50. pontja
alapjan nem lehet a bejelentd sérelmére sem relativizalni, sem megforditani.

Ahogyan az emlitett pontbdl kovetkezik, a felperesnek kizarélag abban az esetben
kell konkrétan alatdmasztott informdacidt szolgdltatni annak bizonyitdsara, hogy a be-
jelentett védjegy rendelkezik megkiillonbozteté képességgel, ha az OHIM elemzése
ellenére érvényesiteni kivanja a bejelentett védjegy megkiillonboztetd képességét (a
fent hivatkozott Develey kontra OHIM tigyben hozott itélet 50. pontja).
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Kovetkezésképpen, mivel az OHIM negyedik fellebbezési tandcsdnak elemzése nem

tartja tiszteletben a jelen itélet 35. pontjdban emlitett kovetelményeket, ilyen kotele-
zettség a BORCO-t nem terhelheti.

A fentiekbdl kovetkezéen az OHIM 4ltal felhozott egyetlen jogalap harmadik része
megalapozatlan.

Tekintettel arra, hogy az OHIM dltal felhozott egyetlen jogalap hiarom része koziil
egyik sem megalapozott, a fellebbezést el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabdlyzat 69. cikkének 2. §-a alapjan, amelyet ugyanezen szabalyzat
118. cikke alapjan a fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, a Birsdg a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM per-
vesztes lett, a BORCO kérelmének megfelel6en kotelezni kell a koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan a Birésag (els6 tandcs) a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A Birdsag a fellebbezést elutasitja.
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2) A Birdsaga Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatalt (védjegyek és formatervezési
mintik) (OHIM) kotelezi a koltségek viselésére.

Alairdsok
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