g

W Hatarozatok Tara

A BIROSAG ITELETE (6todik tandcs)
2012. julius 12.*
»Fellebbezés — Kozosségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja —
A WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH szévédjegy — Reklamjelmondatbdl allé védjegy —
Megkiilonboztetd képesség — A lajstromozds megtagadasa”

A C-311/11. P. sz. tigyben,

a Smart Technologies ULC (székhelye: Calgary [Kanada], képviselik: M. Edenborough QC és T. Elias
barrister)

fellebbezdnek

az Eurdpai Unié Birdsaga alapokményanak 56. cikke alapjan 2011. juinius 17-én benyujtott fellebbezése
targyaban,

a masik fél az eljarasban:

a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) (képviseli:
J. Crespo Carrillo, meghatalmazotti minéségben)

alperes az elséfoku eljarasban,
A BIROSAG (6todik tanécs),
tagjai: M. Safjan tandcselnok, M. Ilesic¢ (el6add) és J.-]. Kasel birdk,
fétandcsnok: N. Jadskinen,
hivatalvezet6: K. Malacek tandcsos,
tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2012. marcius 1-jei targyalasra,

tekintettel a fétandcsnok meghallgatasat kovetéen hozott hatdrozatra, miszerint az tigy elbirdldsara a
fétandcsnok inditvanya nélkil keril sor,

meghozta a kovetkezd

* Az eljaras nyelve: angol.
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téletet

Fellebbezésével a Smart Technologies ULC (a tovabbiakban: Smart Technologies) az Eurdépai Unid
Torvényszéke T-523/09. sz., Smart Technologies kontra OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH) tigyben 2011. aprilis 13-an hozott itéletének (a tovabbiakban: megtamadott itélet) hatdlyon
kiviil helyezését kéri, amely itélettel a Torvényszék elutasitotta a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal
(védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM) maésodik fellebbezési tandcsdnak 2009. szeptember 29-i, a
»WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” szomegjelolés kozosségi védjegyként torténd
lajstromozasara vonatkozé hatdrozatanak (R 554/2009-2. sz. iigy; a tovabbiakban: vitatott hatarozat)
hatdlyon kiviil helyezése irant benyujtott keresetét.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendeletet (HL 1994. L 11, 1. o;
magyar nyelvii kiilonkiadas: 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) hatdlyon kiviill helyezte és felvéltotta a
kozosségi védjegyrdl szolo, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tanécsi rendelet (HL L 78., 1. o.), amely
2009. 4prilis 13-4n lépett hatdlyba. Mindazonadltal, tekintettel a lajstromozds iranti kérelem
benytjtdsanak idépontjara, a jelen jogvita a 40/94 rendelet hatdlya ald tartozik.

A 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése igy rendelkezett:

A megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban, ha

[...]

b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

[...]".

A jogyvita el6zményei és a vitatott hatarozat

2008. oktéber 17-én a Smart Technologies a 40/94 rendelet alapjan kérelmet nyujtott be az OHIM-nal
a ,WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” (,egyszertsitjiik a kiilonoset”) szémegjelolés
kozosségi védjegyként torténd lajstromozasa irant. A bejelentést a védjegyekkel ellathatéd termékek és
szolgaltatdsok nemzetkozi osztilyozdsara vonatkozd, feliilvizsgalt és modositott 1957. junius 15-i
Nizzai Megallapodds szerinti 9. osztilyba tartozé arukkal kapcsolatban tették, amelyek az aldbbi
leirasnak felelnek meg:

»Koordinata-inputok, nevezetesen dabrak, szovegek, rajzok és mozdulatok rogzitését lehet6vé tevd
informatikai rendszerek a szamitégép altal ceruza, palca, ujj vagy kéz segitségével vezérelt display-vel
valé interakcidhoz; koordindta-inputok rogzitésére alkalmas egységek frontvetitéssel, hatsé vetitéssel és
kozvetlen kijelz6vel valé haszndlatra, mechanikus és optikai szkennerrel, érintéfeliilettel,
érint6képernybvel, display-vel vagy a display hatasteriiletén beliil valé interakciét lehet6vé tevd
szenzorokkal miikod6 abszolut és relativ pozicidérzékel egységek; passziv és/vagy aktiv eszkozok
révén generdlt beviteli adatok pozicidjat érzékeld skdlazhatéd rendszerek; szoveg és grafikus képek
rogzitésére alkalmas képi megjelenité rendszerek; szoveg és grafikus képek kezelését, szoveg és
grafikus képek informatikai halézaton valé megosztisat és/vagy tarolasat lehetévé tevé szamitégépes
programok; adatok és képek helyben vagy foldrajzilag eltéré helyeken torténé megosztasat lehet6vé
tevé szamitégépes programok; adatok és képek helyben vagy foldrajzilag eltéré helyeken torténé képi
megjelenitését, szerkesztését és megosztasat lehetévé tevé szamitégépes programok”.
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2009. janudr 21-i telefaxa atjan az elbiralé a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan
kifogassal élt a bejelentett védjegy lajstromozdsdaval szemben. A Smart Technologies az elbirdld
kifogasaira 2009. marcius 19-i levelében valaszolt.

Az elbirdl6 2009. aprilis 7-i hatdrozatival az emlitett rendelkezés alapjan az el6tte benyujtott
lajstromozas iranti kérelmet az abban érintett valamennyi daru tekintetében elutasitotta azzal az
indokolassal, hogy a bejelentett védjegy nem alkalmas a megkiilonboztetésre.

Az OHIM masodik fellebbezési tandcsa a vitatott hatdrozattal elutasitotta a Smart Technologies éltal az
elbirdlé emlitett hatdrozata ellen benydgjtott fellebbezést.

A Torvényszék eldtti eljaras és a megtamadott itélet

A megtamadott itélettel a Torvényszék elutasitotta a Smart Technologies altal a vitatott hatarozat ellen
2009. december 23-dn benyujtott fellebbezést. A Torvényszék igy elutasitotta a fellebbezé altal
hivatkozott egyetlen, a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére alapitott
jogalapot azzal az indokoldssal, hogy a fellebbezési tandcs tévesen éllapitotta meg, hogy a bejelentett
védjegy nem alkalmas a megkiilonboztetésre.

El6szor is, a Torvényszék a megtamadott itélet 22—-31. pontjdban a védjegyek megkiilonboztetd
képességének meghatdrozdsiara vonatkoz6 itélkezési gyakorlatra, kiilondsen a Birdsagnak a
reklamjelmondatokbdl all6 védjegyek megkiilonboztetd képességére vonatkozd, C-398/08. P. sz., Audi
kontra OHIM iigyben 2010. janudr 21-én hozott itéletére (EBHT 2010., I-535. o.) hivatkozik. E
vonatkozasban a Torvényszék kiemelte az emlitett itélet 25-27. pontjdban, hogy ha nem is kell
szigorubb szempontokat alkalmazni a rekldmjelmondatok tekintetében a mds védjegyek tekintetében
alkalmazottakndl, nem lehet kizarni, hogy azon itélkezési gyakorlat, amely szerint a megkiilonboztetd
képességnek megitélése nehezebbnek bizonyulhat egyes védjegytipusok vonatkozdsdban, ugyancsak
relevans lehet a reklamjelmondatokbdl all6 szévédjegyek tekintetében.

Ebben az Osszefiiggésben a Torvényszék emlékeztetett ra a megtamadott itélet 29. pontjaban, hogy az
az egyszer( tény, hogy egy védjegyet a vasarlokozonség reklamkifejezésként érzékel, 6nmagiban nem
elegendé annak megéllapitdsahoz, hogy e védjegy nem rendelkezik megkiilonbozteté képességgel. Egy
ilyen védjegyet ugyanis egy id6ben reklamkifejezésként és az érintett aruk és szolgaltatdsok
kereskedelmi szdrmazdsa megjeloléseként is észlelhet a kozonség. A Torvényszék tehat megallapitotta
az emlitett itélet 30. pontjaban, hogy a megkiilonboztetd képesség vizsgalatanak keretében nem
elegendé csupan azon tényt hangsilyozni, hogy e védjegy reklamkifejezésbdl all, és azt a kozonség
ekként fogja fel.

A Torvényszék azt a kovetkeztetést vonta le a megtdmadott itélet 31. pontjdban, hogy egy
reklamjelmondatbdl 4llé védjegyet ugy kell tekinteni, hogy nem alkalmas a megkiilonboztetésre, ha azt
az érintett kozonség csupan egyszerid reklamkifejezésként észlelheti. Ugyanakkor el kell ismerni az ilyen
védjegy megkiilonboztets képességét, ha — reklamfunkcidjan tal — azt az érintett kozonség azonnal az
érintett aruk és szolgaltatdsok kereskedelmi szarmazdsa megjeloléseként észlelheti.

Masodsorban a Torvényszék a megtamadott itélet 32-42. pontjdban a bejelentett védjegy
megkiilonboztetd képességének fennallasat vizsgdlta. A Torvényszék, miutan emlékeztetett arra az
emlitett itélet 33. és 34. pontjaban, hogy az érintett kozonséget a német nyelvli informatikai
szakemberek alkotjak, és hogy e védjegy 6t gyakori német sz Osszetételébdl all, ugyanezen itélet
35. és 36. pontjdban az emlitett védjegyet olyan, dicséré tizenetet tartalmazé rekladmjelmondatnak
mindsitette, amely nem foglal magaban a német szintaxis és nyelvtan szempontjabdl szokatlan elemet.
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E tekintetben a Torvényszék megallapitotta mindenekel6tt a megtamadott itélet 37. pontjaban, hogy az
emlitett jelmondat tomorsége és kifejezései nem alkotnak széjatékot, sem olyan, fogalmi fesziiltséget
vagy meglepetést hordozé elemet, amely a bejelentett védjegyet az érintett kozonség tudatdban
megkiillonboztetd képességgel ruhdzhatna fel. A Torvényszék ugyanezen 37. pontban kiemelte
kiilonosen, hogy e védjegy jellemz6i nem ruhdzzak azt fel kiilonosebb eredetiséggel vagy nyomatékkal,
nem inditanak el kognitiv folyamatot, vagy tesznek sziikségessé az értelmezésre irdnyulé minimalis
er6feszitést az érintett kozonség részérdl, amelyek révén e védjegy felfoghaté lenne masként is, mint a
védjegybejelentéssel érintett aruk tulajdonsigait magasztalé egyszerli reklamiizenet. Tovabba az
emlitett itélet 38. pontjdban a Torvényszék kijelentette, hogy azt a megallapitist, amely szerint az
emlitett védjegy egy, csupan az aruk tulajdonsigaira utalé rekldmjelmondatbdl &ll, nem teszi
kétségessé az a korilmény, hogy az internetes keresés nem tdmasztotta ald ugyanezen védjegy
harmadik személyek részérdl torténé hasznalatat.

Ezt kovetSen, a megtamadott itélet 39. és 40. pontjaban a Torvényszék elvetette a Smart Technologies
dltal hivatkozott azon érvet, mely szerint a bejelentett védjegy azzal, hogy a ,wir” (,mi”) elem
hasznalatdval a gyartéra utal, az érintett aruk és szolgaltatasok kereskedelmi szdrmazasa megjelolését
tartalmazza. Nevezetesen, az emlitett 40. pontban a Torvényszék megallapitotta, hogy ezen elem
haszndlata nem véltoztat azon a tényen, hogy e védjegy tovabbra is egyszer( reklamjelmondat, amelyet
barmely gazdasagi szereplé hasznalhat Ggy az informatika teriiletén, mint sok mas teriileten, és hogy az
érintett kozonség e jelmondatban, az ezen reklamra vonatkozé informacién tdl, nem fogja kifejezetten a
kereskedelmi szdrmazas megjelolését észlelni.

Végezetill, a Smart Technologies 4dltal elSterjesztett azon érvvel kapcsolatban, amely szerint a
fellebbezési tandcs anélkill tett bizonyos kijelentéseket, hogy azokat bizonyitékokkal aldtdmasztotta
volna, a Torvényszék agy itélte meg a megtamadott itélet 41. pontjaban, hogy semmi nem tiltja, hogy
az OHIM értékelése soran tekintetbe vegyen koztudomasu tényeket, mint azt, hogy mas véllalkozasok
a csucstechnolédgia korébe tartozé aruk rekldmjaiban kijelentik, hogy ezek hasznalata egyszerd, vagy
hogy a fogyaszték hozzaszoktak a rovid, tomor és energikus reklamiizenetekhez, és azokra nem
védjegyként tekintenek.

A felek kérelmei

Fellebbezésével a Smart Technologies elsédlegesen azt kéri, hogy a Birésag helyezze hatdlyon kiviil a
megtamadott itéletet, valtoztassa meg a vitatott hatdrozatot ugy, hogy az engedélyezze a bejelentett
védjegy lajstromozasat, vagy mdsodlagosan helyezze hatdlyon kiviil e hatdrozatot, és az OHIM-ot
kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy a Birdsag utasitsa el a fellebbezést, és Smart Technologiest kotelezze a
koltségek viselésére.

A fellebbezésrol

Fellebbezésének alatimasztasaul a Smart Technologies két jogalapra hivatkozik: a 40/94 rendelet
7. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére, valamint az arra alapitott jogalapra, hogy egyes
ténymegiéllapitasokat a Torvényszék koztudomasunak mindsitett, anélkiil hogy azokat bizonyitékokkal
tamasztotta volna ald.

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére alapitott, elsé jogalaprol
Az elsé jogalap hiarom részre tagolédik. A jogalap elsé részével a Smart Technologies arra hivatkozik,

hogy a Torvényszék téves szempontokat alkalmazott a bejelentett védjegy megkiilonboztetd
képességének értékelése soran. A jogalap masodik részével e tarsasag azt allitja, hogy a Torvényszék
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tévesen alkalmazta a jogot, amikor e védjegyet ,jelmondatnak” mindsitette, tovabba amikor tgy itélte
meg, hogy a megkiilonboztetd képesség megitélése nehezebb egy reklamjelmondat vonatkozéasaban,
mint a védjegyek mas tipusai vonatkozasdban. A jogalap harmadik részével a fellebbezé felréja, hogy a
Torvényszék nem dllapitotta meg, hogy a jelen esetben az altaldban megkoveteltnél csekélyebb
megkiilonboztetdé képesség is elegendd, mivel az érintett kozonség szakemberekbdl all.

Az elsé jogalap elsé részérdl

— A felek érvei

Els6 jogalapjanak elsé részével a Smart Technologies azt réja fel, hogy a Torvényszék a bejelentett
védjegy megkiilonboztetd képességének vizsgilata keretében annak vizsgalatara szoritkozott, hogy e
védjegyet az érintett kozonség egyszerli reklamkifejezésként érzékeli-e. Ezen eljarasaval a Torvényszék
megsértette a rekldimjelmondat megkiilonbozteté képessége értékelésének a Birdsag fent hivatkozott
Audi kontra OHIM tigyben hozott itéletében megallapitott szempontjait. Kozelebbrdl a fellebbezd arra
hivatkozik, hogy a megtamadott itélet 31. pontja ellentétes a fent hivatkozott Audi kontra OHIM
tigyben hozott itélet 45. pontjaval, mivel abban a Birésdg megéllapitotta, hogy az a tény, hogy egy
védjegyet a kozonség reklamkifejezésként fog fel, nincs befolydssal a védjegy megkiillonboztetd
képességére. Tovabba a Torvényszék ehhez hasonldan tévesen alkalmazta a jogot a megtimadott itélet
37. és 38. pontjaban, amelyekben vizsgalatat arra a kérdésre 6sszpontositotta, hogy az emlitett védjegyet
a kozonség egyszerl reklamiizenetként észleli-e, mikozben arra kellett volna valaszt keresnie, hogy az
ilyen védjegy - reklamfunkcidjatél fiiggetleniil - rendelkezik-e barmiféle megkiilonboztetd
képességgel.

Az OHIM ugy véli, hogy a megtamadott itélet 31. pontjaban nem valésul meg téves jogalkalmazas,
mivel e pont els6 mondatit a kovetkez6 mondat fényében kell értelmezni, amely szerint egy
reklamjelmondatb¢l allé védjegynek el kell ismerni a megkiilonboztetd képességet, ha azt az érintett
kozonség azonnal az érintett aruk és szolgdltatasok kereskedelmi szarmazdsanak megjeloléseként
észleli. Az emlitett itélet 37. és 38. pontjat illetéen az OHIM azt allitja, hogy ebben a Torvényszék
egyértelmiien vizsgilta a bejelentett védjegy megkiilonboztetd képességét az érintett aruk és
szolgaltatasok vonatkozdsdban, és megallapitotta, hogy e megjelolést az érintett kozonség nem az
érintett aruk és szolgaltatasok kereskedelmi szarmazasinak megjeloléseként észleli.

— A Birésag allaspontja

A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjanak értelmében a megjelolés nem részesiilhet
védjegyoltalomban, ha nem rendelkezik megkiilonbozteté képességgel.

Az allandé itélkezési gyakorlatbdl kovetkezik, hogy valamely védjegy megkiilonboztetd képessége az
emlitett cikk értelmében azt jelenti, hogy a védjegy lehet6vé teszi a védjegybejelentésben szerepld
arunak adott véllalkozastél szarmazoéként torténd azonositdsat, és igy ennek az drunak mas
vallalkozasok druitdl valé megkilonboztetését (a Birdsag, C-468/01. P-C-472/01. P. sz,
Procter & Gamble kontra OHIM tigyben 2004. dprilis 29-én hozott itéletének [EBHT 2004., I-5141. o.]
32. pontja; C-64/02. P. sz, OHIM kontra Erpo Mobelwerk iigyben 2004. oktéber 21-én hozott
itéletének [EBHT 2004., 1-10031. o.] 42. pontja; C-304/06. P. sz., Eurohypo kontra OHIM {iigyben
2008. mdjus 8-an hozott itéletének [EBHT 2008., 1-3297. o.] 66. pontja és a fent hivatkozott Audi
kontra OHIM tigyben hozott itélet 33. pontja).
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Ugyancsak az dallandé itélkezési gyakorlat szerint e megkiillonboztetd képességet egyrészt a
védjegybejelentésben szereplé drukra vagy szolgaltatasokra tekintettel, mdasrészt az érintett
vasarlokozonség észlelésére tekintettel kell értékelni (a fent hivatkozott Procter & Gamble kontra
OHIM igyben hozott itélet 33. pontja; az Eurohypo kontra OHIM {igyben hozott itélet 67. pontja és
az Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet 34. pontja).

Ami a mingség jelolésére vagy a védjegy altal jelolt aruk vésarlasanak és szolgaltatasok igénybevételének
Osztonzésére egyébként rekldmjelmondatként hasznalt jelekb6l vagy adatokbdl all6 Osszetett
védjegyeket illeti, azok ezen haszndlat miatt a védjegyoltalombdl nem zarhaték ki (a fent hivatkozott
OHIM kontra Erpo Mobelwerk tigyben hozott itélet 41. pontja és a fent hivatkozott Audi kontra
OHIM tgyben hozott itélet 35. pontja). Ezen védjegyek megkiilonbozteté képességének értékelése
soran nem alkalmazhatdk tekintetiikben szigoribb szempontok az egyéb megjelolések tekintetében
alkalmazottaknadl (a fent hivatkozott OHIM kontra Erpo Mobelwerk tigyben hozott itélet 32. pontja és
az Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet 36. pontja).

Ugyanakkor a Birésag itélkezési gyakorlatabol az kovetkezik, hogy jollehet a megkiilonboztet6 képesség
értékelésének szempontjai az egyes védjegytipusok tekintetében ugyanazok, a szempontok
alkalmazasaval Osszefiiggésben el6fordulhat, hogy az érintett fogyasztok egyes védjegytipusokat nem
szilkségszerlien ugyandigy észlelnek, mint masokat, ennélfogva némely tipus esetében a
megkilonboztetd képesség megitélése mds tipusokhoz képest nehezebbnek bizonyulhat (a fent
hivatkozott Procter & Gamble kontra OHIM iigyben hozott itélet 36. pontja, az OHIM kontra Erpo
Mobelwerk tigyben hozott itélet 34. pontja és az Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet 37 pontja).

Noha a Birésdg nem zarta ki, hogy bizonyos feltételek mellett ezen itélkezési gyakorlat relevans lehet a
reklamjelmondatokbdl all6 védjegyek tekintetében, kiemelte ugyanakkor, hogy ezek megkiilonboztetd
képessége megitélésének e védjegyek jellegébdl adddd nehézségei, amelyek figyelembevétele helytdllo,
nem indokoljak az ezen itélet 23-24. pontjdban hivatkozott itélkezési gyakorlat altal értelmezett
megkiilonboztetd képesség feltételét kiegészité vagy attdl eltéré meghatirozott kritériumok
megallapitasat (lasd a fent hivatkozott OHIM kontra Erpo Mobelwerk tigyben hozott itélet 35. és
36. pontjat, valamint a fent hivatkozott Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet 38. pontjat).

A Birésag megéllapitotta tovabbd, hogy, hogy nem irhaté eld, hogy egy reklamjelmondat ,fantdziadus
jelleggel”, s6t olyan ,fogalmi fesziiltségmezdvel rendelkezzék, amelynél fogva a kifejezés meglepetést
okoz, és amelyre igy emlékezni lehet” annak érdekében, hogy a 40/94 rendelet 7. cikke
(1) bekezdésének b) pontja alapjan minimdlis megkiilonbozteté képességgel birjon (a fent hivatkozott
OHIM kontra Erpo Mobelwerk tigyben hozott itélet 31. és 32. pontja, valamint a fent hivatkozott
Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet 39. pontja).

Tovabba a Birdsag ugy itélte meg, hogy noha igaz ugyan, hogy valamely védjegy kizardlag akkor
rendelkezik megkiilonbozteté képességgel, ha a védjegy lehet6vé teszi a védjegybejelentésben szerepld
arunak vagy szolgaltatasnak adott véllalkozast6l szarmazéként torténd azonositasat, meg kell allapitani,
hogy az az egyszer(i tény, hogy egy védjegyet a vasarlokozonség reklamkifejezésként érzékel, és hogy
dicsérd jellegére tekintettel azt f6szabédlyként mas vallalkozasok is atvehetik, 6nmagaban nem elegend6
annak megallapitisdhoz, hogy e védjegy nem rendelkezik megkiilonbozteté képességgel (a fent
hivatkozott Audi kontra OHIM iigyben hozott itélet 44. pontja).

E vonatkozasban a Birésag hangsulyozta tobbek kozott, hogy egy szévédjegyhez kapcsolédd dicsérd
konnotacié nem zarja ki, hogy e védjegy ugyanakkor alkalmas legyen arra, hogy garantdlja a fogyasztok
szamdra az altala megjelolt druk vagy szolgaltatasok szdrmazasat. Tehat egy ilyen védjegyet az érintett
kozonség egyidejlileg érzékelhet reklamkifejezésként és az druk vagy szolgaltatdsok kereskedelmi
szarmazasanak megjeloléseként. EbbSl az kovetkezik, hogy amennyiben a kozonség a védjegyet ezen
szarmazds megjeloléseként érzékeli, az a tény, hogy azt ezzel egy id6ben vagy akar elsGsorban
reklambkifejezésként fogja fel, nincs befolydssal a védjegy megkiillonboztetd képességére (a fent
hivatkozott Audi kontra OHIM tigyben hozott itélet 45. pontja).
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A Smart Technologies altal fellebbezésének aldtamasztasdul hivatkozott els§ jogalap elsé részét ezen
elvek fényében célszert vizsgalni.

E vonatkozdsban hangsiulyozni kell, hogy — a Smart Technologies allitasaval ellentétben — a
Torvényszéknek a megtamadott itélet 31. pontjdban foglalt megdllapitdsai nem valésitjdk meg a
Birésag éltal tobbek kozott a fent hivatkozott Audi kontra OHIM iigyben hozott itélet 45. pontjaban
foglalt elvek félreismerését, amely pontban a Birdsag kimondta, hogy amennyiben a kozonség a
védjegyet az érintett aruk vagy szolgdltatisok kereskedelmi szarmazdsa megjeloléseként érzékeli, az a
tény, hogy ezzel egy id6ben vagy akar elsésorban azt reklamkifejezésként fogja fel, nincs befolyassal a
védjegy megkiillonboztetd képességére.

Bar a Torvényszék éltal a megtamadott itélet 31. pontjdban haszndlt megfogalmazas eltér a fent
hivatkozott Audi kontra OHIM iigyben hozott itélet 45. pontjanak megfogalmazasatdl, a Torvényszék
e vonatkozasban megerdsitette, hogy a bejelentett védjegy megkiilonbozteté képessége kizardlag azon
mulik, hogy azt az érintett kozonség az aruk vagy szolgdltatdsok kereskedelmi szarmazasdnak
megjeloléseként észleli-e; ugyanakkor elismerte, hogy e védjegyet ugyanezen kozonség felfoghatja
egyidejlileg reklamkifejezésként és a kereskedelmi szarmazds megjeloléseként.

E vonatkozéasban ki kell emelni, hogy a Torvényszék nemcsak hogy kifejezetten utalt a megtamadott
itélet 29. pontjaban a fent hivatkozott Audi kontra OHIM tugyben hozott itélet 44. és 45. pontjanak
elemeire, de itéletének 32. és azt koveté pontjdban ezen elemek alapjan meg is vizsgélta a bejelentett
védjegy megkiilonboztetd képességét. Kozelebbrdl, amint az a megtdmadott itélet 40. pontjabdl
kovetkezik, e vizsgalat arra a kovetkeztetésre vezette a Torvényszéket, hogy az érintett kozonség, az e
védjegyben a reklamra vonatkozé informacién tdl, miszerint a széban forgéd aruk egyszer(ivé teszik egy
bonyolult feladat elvégzését, nem fogja egy adott kereskedelmi szarmazds megjelolését észlelni.

A Torvényszék vizsgalatabdl tehat egyértelmtien kovetkezik, hogy annak megallapitasara, hogy az
emlitett védjegy nem alkalmas a megkiillonboztetésre, nem azon tény alapjan jutott, hogy
reklambkifejezésr6l van sz6, hanem azért, mert azt az érintett kozonség e védjegyet nem az érintett
aruk és szolgaltatasok kereskedelmi szarmazasa megjeloléseként észleli.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy az els6 jogalap elsé részét — mint megalapozatlant — el kell utasitani.
Az elsé jogalap masodik részérdl

— A felek érvei

Az els6 jogalap masodik része tovabbi két kiilon alrészre bonthatd. E rész els6 alrészével a Smart
Technologies arra hivatkozik, hogy a megtimadott itéletben téves jogalkalmazas valésul meg, mivel a
sjelmondat” altipus, amely ald a Torvényszék a bejelentett védjegyet sorolta, nem szerepel a kozosségi
védjegyek teriiletét szabdlyozé rendeletekben, hiszen azt a 40/94 rendelet 4. cikke nem emliti. A
jogalap e részének mdsodik alrészével a fellebbezé felrdja, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a
jogot, amikor a megtdmadott itélet 26. és 27. pontjdban arra a kovetkeztetésre jutott, hogy egy
reklamjelmondat vonatkozdsdban, a térbeli védjegyekéhez hasonldéan, nehezebb a megkiilonbozteté
képesség megitélése, mint a védjegyek mds tipusai vonatkozasiban. E tekintetben a fellebbezé tobbek
kozott azt a fent hivatkozott OHIM kontra Erpo Mobelwerk iigyben hozott itélet 35. pontjaban
megerdsitett lehetdséget vitatja, hogy a reklamjelmondatokbdl allé szévédjegyek tekintetében analdgia
utjan alkalmazhaté lenne a Birdsag azon, a fent hivatkozott Procter & Gamble kontra OHIM {iigyben
hozott itéletének 36. pontjdban foglalt okfejtése, amely szerint egy térbeli védjegy vonatkozdsiaban
nehezebb lehet a megkiilonboztetd képesség megitélése, mint egy sz6- vagy dabras védjegy
vonatkozasaban.
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Az OHIM lényegében azt allitja, hogy ami a jogalap ezen masodik részének elsé alrészét illeti, a
Torvényszék nem vezette be a védjegyek ,jelmondatokra” vonatkozd altipusat, hanem a széban forgd
szovédjegyre mint jelmondatra utalt, amint azt egyebekben a megtimadott itélet 24. és 29. pontja is
megerésit. A jogalap ugyanezen részének masodik alrészével kapcsolatban az OHIM azt allitja, hogy
azt nyilvanvaléan elfogadhatatlannak kell nyilvanitani, mivel a Torvényszéknek az emlitett itélet
27. pontjaban foglalt megallapitisa sz6 szerint idézi a fent hivatkozott OHIM kontra Erpo Mobelwerk

tigyben hozott itélet 35. pontjat, amely pedig nem valdsithat meg téves jogalkalmazast.

— A Birésag allaspontja

Ami az els6 jogalap mésodik részének elsé alrészét illeti, meg kell dllapitani mindenekel6tt, hogy — a
Smart Technologies allitasaval ellentétben — a Torvényszék, azzal, hogy a bejelentett védjegyet
jelmondatnak mindsitette, nem hozott létre specidlis vagy akar a tobbi szémegjeloléstdl elkiiloniilé
altipust. Epp ellenkezdleg: ezen mindsitéssel a Torvényszék kizarélag azt fejezte ki, hogy a jelen
tigyben egy olyan szémegjelolésrél van sz6, amely amint azt hangstlyozza kiillonosen a megtamadott
itélet 35. pontja, az érintett kozonség felé dicsérd, s6t, amint azt az emlitett itélet 37. pontja kimondja,
a védjegybejelentéssel érintett aruk és szolgaltatdsok tulajdonsagait magasztalé tizenetet kozvetit.

Tovabba azon koriilmény, hogy a ,jelmondat” fogalmat a 40/94 rendelet nem emliti kifejezetten, nem
tamasztja ald, hogy a Torvényszék a reklimjelmondatokat a védjegyek altipusdnak tekintette. E rendelet
4. cikkének ugyanis a megjelolések azon tipusainak felsoroldsaval, amelyek e rendelet értelmében
védjegyoltalom targyai lehetnek, egyaltaldban nem az a célja, hogy olyan kiillonb6z6 védjegytipusokat
hozzon létre vagy hatdrozzon meg, amelyeket az ilyen megjelolések alkotnak. A ,jelmondat” fogalmét, a
»szomegjelolés” vagy a ,szovédjegy” fogalmdhoz hasonléan, az e rendelet értelmezésére vonatkozod
itélkezési gyakorlat dolgozta ki, anélkill hogy a jelmondatokat a szémegjellések specidlis altipusanak,
vagy akdr azoktdl elkiloniilé tipusnak kellene tekinteni. A Birésdg ugyanis tobb alkalommal is
jelmondatnak mindsitette a dicséré konnotacidt hordozé szomegjeloléseket (lasd ebben a tekintetben a
C-517/99. sz. Merz & Krell tigyben 2001. oktéber 4-én hozott itélet [EBHT 2001., I-6959. o.] 39. és
40. pontjat; a fent hivatkozott OHIM kontra Erpo Mobelwerk tigyben hozott itélet 35., 36., 41. és
44. pontjat, valamint a fent hivatkozott Audi kontra OHIM iigyben hozott itélet 56., 58. és
59. pontjat).

Végiil, noha a Torvényszék a bejelentett védjegyet reklamjelmondatnak mindsitette, meg kell allapitani,
hogy a Torvényszék a védjegy megkiilonboztetd képességének értékelése soran nem alkalmazott a mas
szomegjelolések tekintetében alkalmazottaktdl eltér6 szempontokat. Ellenkezdleg: amint az
egyértelmtien kovetkezik a megtamadott itélet 24. és 28. pontjaval Osszefiiggésben értelmezett
25. pontjabdl, a Torvényszék ugy itélte meg, hogy a jelmondatok tekintetében nem sziikséges
szigorubb szempontokat alkalmazni a mas megjelolések tekintetében alkalmazottaknal.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy az elsé jogalap masodik részének elsé alrészét — mint megalapozatlant —
el kell utasitani.

Ami a jogalap masodik részének masodik alrészét illeti, meg kell allapitani, hogy noha a Torvényszék a
megtamadott itélet 26. és 27. pontjdban a Birésiag a jelen itélet 26. és 27. pontjaban hivatkozott
itélkezési gyakorlatat idézte, amelynek értelmében bizonyos feltételek mellett a reklamjelmondatok
megkiilonboztetd képességének megitélése nehezebbnek bizonyulhat, ettl még a bejelentett védjegy
megkiilonbozteté képessége konkrét vizsgalatanak keretében megallapitisit nem arra az el6feltevésre
alapozta, miszerint a megjelolés megkiilonboztetd képességének megitélése nehezebb, mint mas
szomegjeloléseké.

Ennélfogva az elsé jogalap masodik részének masodik alrészét, amellyel Smart Technologies a

szomegjelolések megkiilonboztetd képességére vonatkozé itélkezési gyakorlatot szandékozik vitatni,
mint hatastalant, el kell utasitani.
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Az els6 jogalap harmadik részérél

— A felek érvei

Els6 jogalapjanak harmadik részével a Smart Technologies arra hivatkozik, hogy a jelen esetben az
altalaban megkoveteltnél csekélyebb megkiilonbozteté képesség is elegendd a bejelentett védjegy
lajstromozasanak lehetévé tételéhez, mivel az érintett kozonség szakemberekbdl all, akik figyelmének
és ismereteinek szintje az atlagos fogyaszt6énal magasabb. A Smart Technologies azt dllitja, hogy az,
hogy 6 ezen védjegy egyetlen hasznildja, amint azt egy internetes keresés aldtdmasztotta, bizonyitja,
hogy e védjegy kelléen eredeti ahhoz, hogy meghaladja a megkiilonboztetd képesség ezen csekély
szintjét, és alkalmas az érintett aruk és szolgaltatasok szarmazasdnak azonositasara.

Az OHIM azt dllitja, hogy a Smart Technologies els6 jogalapjanak ezen részével a tények Torvényszék
altali értékelését szandékozik vitatni. Mivel a fellebbezd egyaltalin nem hivatkozott a tények és
bizonyitékok elferditésére, és mivel ilyen a jelen esetben nem is allapithaté meg, az OHIM szerint az
els6 jogalap harmadik részét nyilvanvaléan elfogadhatatlannak kell nyilvanitani.

— A Birésag allaspontja

Az elsé jogalap harmadik részével kapcsolatban el6ljaroban emlékeztetni kell arra, hogy a Torvényszék
megidllapitotta a megtamadott itélet 33. pontjaban, hogy az érintett kozonséget német nyelvi
informatikai szakemberek alkotjdk, akik e teriiletre vonatkoz6 ismereteinek és figyelmének szintje a
nagykozonségénél magasabb.

E vonatkozdsban meg kell allapitani, hogy az, hogy az érintett kozonséget szakemberek alkotjdk, nincs
meghatdrozé befolydssal a megjelolések megkiilonboztetd képességének értékelése soran alkalmazott
jogi szempontokra. Noha igaz, hogy az érintett, szakemberekbdl allé kozonség figyelmének szintje per
definitionemn magasabb az atlagos fogyaszt6éndl, ebbdl nem kovetkezik sziikségszertien, hogy a
megjelolés csekélyebb megkiilonboztetd képessége is elegendd, amennyiben az érintett kozonség
szakemberekbdl all.

Ugyanis, amint az a Birésag allandé itélkezési gyakorlatabdl kovetkezik, annak értékelése soran, hogy
valamely védjegy rendelkezik-e megkiillonbozteté képességgel, vagy sem, az altala keltett
Osszbenyomast kell figyelembe venni (ldsd kiilonosen a fent hivatkozott Procter & Gamble kontra
OHIM iigyben hozott itélet 44. pontjat; a C-286/04. P. sz., Eurocermex kontra OHIM iigyben 2005.
junius 30-an hozott itélet [EBHT 2005., I-5797. o.] 22. pontjat és a C-238/06. P. sz., Develey kontra
OHIM iigyben 2007. oktéber 25-én hozott itélet [EBHT 2007., I-9375. o.] 82. pontjat).

Marpedig ezt az elvet kétségessé tenné, ha a kiiszob ahhoz, hogy a szoémegjelolés megkiilonboztetésre
alkalmasnak mindsiiljon, altaldnos jelleggel az érintett kozonség szakértelmének szintétdl fiiggne.

Mindenesetre azzal kapcsolatban, hogy a bejelentett védjegy eléri-e a kiiszobot ahhoz, hogy
megkiilonboztetésre alkalmasnak mindsiiljon, hangstlyozni kell, hogy az érintett kozonség figyelmére,
észlelésére vagy magatartdsara vonatkozé megéllapitasok a ténybeli értékelések korébe tartoznak (lasd
ebben az értelemben a C-144/06. P. sz., Henkel kontra OHIM {igyben 2007. oktéber 4-én hozott itélet
[EBHT 2007., I-8109. o.] 51. pontjat; a C-461/09. P. sz., The Wellcome Foundation kontra OHIM
tigyben 2010. julius 9-én hozott végzés 20. pontjat és a C-87/11. P. sz., Fidelio kontra OHIM tigyben
2012. marcius 21-én hozott végzés 66. pontjat).

Marpedig az EUMSZ 256. cikk (1) bekezdése és a Birdsag alapokmdanya 58. cikkének elsé bekezdése
szerint a fellebbezés kizarélag jogkérdésre vonatkozhat. Ezért kizarélag a Torvényszék rendelkezik
hatdskorrel a relevans tények megallapitasara és értékelésére, valamint a bizonyitékok értékelésére.
Ezeknek a tényeknek és bizonyitékoknak az értékelése tehat — feltéve, hogy nem ezek elferditésérdl van
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sz6 — nem jogkérdés, amelyet a fellebbezés keretében a Birdsagnak feliil kell vizsgalnia (lasd kiillonosen
a C-16/06. P. sz., Les Editions Albert René kontra OHIM iigyben 2008. december 18-dn hozott itélet
[EBHT 2008., I-10053. o.] 68. pontjat; a C-254/09. P. sz., Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM
tigyben 2010. szeptember 2-an hozott itélet [EBHT 2010., I-7989. o.] 49. pontjat és a C-88/11. P. sz.,
LG Electronics kontra OHIM iigyben 2011. november 10-én hozott itélet [az EBHT-ban még nem
tették kozzé] 36. pontjat).

Az ilyen elferditésnek az {igy irataibdl nyilvanvaléan ki kell tlinnie, anélkiil hogy sziikséges lenne a
ténydllds és a bizonyitékok wjabb értékelésének elvégzése (ldsd kiilonosen a fent hivatkozott Les
Editions Albert René kontra OHIM iigyben hozott itélet 69. pontjit; a Calvin Klein Trademark Trust
kontra OHIM tigyben hozott itélet 50. pontjat és az LG Electronics kontra OHIM tigyben hozott itélet
37. pontjat).

Mivel a fellebbez6 nem nydjtott be olyan bizonyitékokat, amelyek lehetévé tennék annak
megidllapitasat, hogy a Torvényszék a bejelentett védjegy megkiilonbozteté képességének értékelésére
vonatkozoan elferditette a tényeket, az els6 jogalap harmadik részét, mint elfogadhatatlant, és ezzel az
els6 jogalapot egészében, el kell utasitani.

A Torvényszék bizonyitékokkal ald nem tamasztott ténymegdllapitdsdra vonatkozd, mdsodik jogalaprol

A felek érvei

Masodik jogalapjaval a Smart Technologies felrdja, hogy a Torvényszék a megtimadott itélet
41. pontjdban megerdsitette a fellebbezési tandcs egyes, bizonyitékokkal ald nem tdmasztott
ténymegallapitasait, koztilk azt a Torvényszék altal koztudomdsinak mindsitett tényt, hogy a
fogyasztok a reklamiizenetekre nem védjegyként tekintenek. Mindazonaltal a fent hivatkozott Audi
kontra OHIM iigyben hozott itélet 59. pontjabdl az kovetkezik, hogy a fogyaszték a jelmondatok
alapjan  kovetkeztethetnek a megjelolt druk vagy szolgdltatisok kereskedelmi szarmazasara.
Kovetkezésképpen nem lehet koztudomadsinak tekinteni azt a tényt, hogy a fogyaszték nem
tekinthetnek a reklamiizenetekre védjegyként.

Az OHIM azt allitja, hogy koztudomasu, hogy a fogyaszték hozzaszoktak a rovid, tomor és energikus
reklamiizenetekhez, és ezen tizeneteket mindenekelStt dicséré reklamra vonatkozé kijelentésekként
észlelik, amelyre fGszabdly szerint nem védjegyként tekintenek. Egyébként az OHIM nem tagadja, hogy
az ilyen lizenetek észlelhet6k az aruk szarmazasanak megjeloléseként, amennyiben nem tisztan olyan
reklam- és dicsér6é kifejezésekbdl allnak, amelyek nem alkalmasak a megkiillonboztetésre, vagy
haszndlat révén megkiillonbozteté képességre tettek szert. Ez az eset all fenn a fent hivatkozott Audi
kontra OHIM iigyben hozott itélet esetében, amely, a jelen {igy targyatdl eltéréen, egy johirnevet
élvezd jelmondatra vonatkozik.

A Birdsag allaspontja

A Smart Technologies altal fellebbezése aldtdmasztasdul hivatkozott masodik jogalappal kapcsolatban
emlékeztetni kell arra, hogy a Birdsag itélkezési gyakorlata szerint a Torvényszék arra vonatkozéd
megiéllapitasa, hogy az OHIM fellebbezési tandcsa kozismert tényekre alapitotta-e a hatdrozatit,
tényjellegli megallapitds, amely — feltéve, hogy nem elferditésiikr6l van sz6 — nem olyan kérdés,
amelyet a fellebbezés keretében a Birdsdgnak felill kell vizsgalnia (lasd a C-25/05. P. sz., Storck kontra
OHIM tigyben 2006. junius 22-én hozott itélet [EBHT 2006., I-5719. o.] 53. pontjat; a C-394/08. P. sz.,
Zipcar kontra OHIM {igyben 2009. janius 3-dan hozott végzés 42. pontjit, valamint a C-579/08. P. sz.,
Messer Group kontra Air Products and Chemicals tigyben 2010. janudr 15-én hozott végzés
37. pontjat).
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2012. 07. 12-1 ITELET - C-311/11. P. SZ. UGY
SMART TECHNOLOGIES KONTRA OHMI

Amennyiben a Smart Technologies felréja, hogy a Torvényszék a megtamadott itélet 41. pontjaban
elutasitotta azon érvét, amely szerint a fellebbezési tandcs anélkiil tett bizonyos ténybeli
megallapitasokat, hogy azokat bizonyitékokkal tdmasztotta volna ald, elegendé annyit megallapitani,
hogy a Smart Technologies azzal, hogy fellebbezésében ilyen jogalapra hivatkozik, azon
ténymegallapitasokat vonja kétségbe, amelyek a Torvényszék kizarélagos hatdskorébe tartoznak.

Mivel ezen megallapitasokkal kapcsolatban nem hivatkoztak a Torvényszék elé terjesztett egyetlen tény
vagy bizonyiték elferditésére sem, a Smart Techologies altal fellebbezése alatdmasztisaul hivatkozott
masodik jogalapot mint elfogadhatatlant el kell utasitani.

A fenti megfontoldsok 0Osszességébdl az kovetkezik, hogy a Smart Technologies dltal fellebbezése

alatamasztasdul hivatkozott két jogalap egyikének sem lehet helyt adni, ennélfogva a fellebbezést el kell
utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 69. cikkének 2. §-a alapjan, amelyet ugyanezen szabalyzat 118. cikke alapjin a
fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, a Birdsag a pervesztes felet kotelezi a koltségek viselésére, ha
a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Smart Technologies pervesztes lett, 6t az OHIM kérelmének
megfeleléen kotelezni kell a koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (6todik tanics) a kovetkezéképpen hatirozott:

1) A Birdsag a fellebbezést elutasitja.

2) A Birésag a Smart Technologies ULC-t kotelezi a koltségek viselésére.

Alairasok
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