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»Fellebbezés — Kozosségi védjegy — Felszélalasi eljaras — A BIMBO DOUGHNUTS kozosségi
szévédjegy bejelentése — A korabbi DOGHNUTS szévédjegy — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja”

1. A jelen kereset targyat képezé fellebbezésben a Bimbo SA (a tovabbiakban: fellebbez6) a Bimbo
kontra OHIM-Panrico (BIMBO DOGHNUTS) iigyben 2012. oktéber 10-én hozott itélet*> (a
tovabbiakban: megtimadott itélet) hatalyon kiviil helyezését kéri, amelyben a Torvényszék elutasitotta
a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM) negyedik
fellebbezési tandcsdnak a Panrico SA (a tovdbbiakban: Panrico) és a fellebbezd kozotti felszélalasi
eljarassal kapcsolatban 2010. oktéber 7-én hozott hatdrozata® (a tovdbbiakban: vitatott hatérozat) ellen
benyujtott keresetét.

I — A fellebbezés alapjaul szolgal6 tényallas

2. A jelen eljaras alapjaul szolgdlé ténydllas, ahogyan azt a megtamadott itélet is tartalmazza, réviden a
kovetkezékben foglalhaté Ossze.

3. 2006. mdjus 25-én a tobbszor médositott 40/94/EK tandcsi rendelet” alapjén a fellebbezd kozosségi
védjegy-bejelentési kérelmet nyujtott be az OHIM-hoz, amelynek tirgya a BIMBO DOUGHNUTS
szomegjelolés volt. A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgdltatisok nemzetkozi
osztalyozdsara vonatkozd, feliilvizsgalt és mddositott, 1957. janius 15-i Nizzai Megallapodas szerinti
30. osztalyba tartozé druk vonatkozdsdban tették, az aldbbi leirdssal: ,péksiitemények és
cukraszsiitemények, kiilonosen fankok”. A bejelentést a Kozosségi Védjegyértesité 2006. oktdber 16-i
szamaban tették kozzé.

1 — Eredeti nyelv: olasz.
2 — A T-569/10. sz. iigyben hozott itélet.
3 — R 838/2009—-4.

4 — A kozosségi védjegyrdl sz6lo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendelet (HL L 11., 1. o,; magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet,
146. 0.). A kozosségi védjegyrdl szolo, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet (HL L 78., 1. 0.) 2009. dprilis 13-t6l hatalyon kiviil
helyezte a 40/94 rendeletet, és annak helyébe lépett.
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4. 2007. janudr 16-an a Panrico a 40/94 rendelet 42. cikke alapjan felszdlalast nyujtott be a bejelentett
védjegy lajstromozdsival szemben. A felszélalds mdar létez6 nemzeti és nemzetkozi adbras és
szovédjegyeken alapult, igy killonosen a szintén a 30. osztilyba tartozé drukra vonatkozdan a
»sttbipari aruk és készitmények [...], kor alaka fankok [...]” leirassal 1994. junius 18-an lajstromozott
DOUGHNUTS spanyol szévédjegyen. A felszoélaldas aldtdmasztdsaként felhozott indokok a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjan és (5) bekezdésén alapultak.

5. 2009. mdjus 25-én az OHIM felszdlalasi osztilya helyt adott a felszélalasnak. A vitatott hatdrozatban
az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa helyben hagyta a felszdlaldsi osztaly értékelését.

II — A Torvényszék el6tti eljaras és a megtamadott itélet

6. A Birdsag Hivataldhoz 2010. december 13-an benyujtott fellebbezésében a fellebbez6 els6dlegesen
azt kérte, hogy a Torvényszék valtoztassa meg a vitatott hatdrozatot, és adjon helyt a bejelentett
védjegy lajstromozdsa iranti kérelemnek, valamint mdasodlagosan azt kérte, hogy a Torvényszék
helyezze hatdlyon kiviil az emlitett hatarozatot. Keresetének aldtamasztasaként két jogalapra
hivatkozott, amelyek kozill a masodik a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
megsértésére vonatkozott. A Torvényszék, miutdn megtdmadott itéletében megallapitotta, hogy a
vitatott hatdrozat megvéltoztatisa és a bejelentett védjegy lajstromozasa iranti kérelem elfogadhatatlan,
és mindkét jogalapot mint megalapozatlant elutasitotta, elutasitotta a keresetet, és a fellebbezét a sajit,
valamint az OHIM koltségeinek viselésére kotelezte. Ami a masodik kereseti jogalapot illeti, amelyben a
fellebbezé a fellebbezési tandcsnak az Osszetévesztés veszélyére vonatkozd értékelését vitatta, a
Torvényszék el6szor is kimondta, hogy az ezen értékelés szempontjabdl figyelembe veendd érintett
vasarlokozonség az dtlagos spanyol fogyasztd, és a széban forgd aruk azonosak. Mdasodszor, a
megjelolések Osszehasonlitdsa tekintetében a Torvényszék elutasitotta egyrészrdl a fellebbezd azon
érvelését, miszerint a bejelentett védjegyben szereplé ,doughnuts” megjelolés leird jellegli, és igy a
spanyol vasarlokozonség szempontjabdl nem alkalmas a megkiilonboztetésre (57-74. pont), masrészrol
pedig azon Aallitast, miszerint a ,bimbo” kifejezés meghatdrozé jellegli e védjegyben, mivel megegyezik
egy olyan védjeggyel, amely johirnévnek o6rvend Spanyolorszagban (75-80. pont). E tekintetben a
Torvényszék kifejtette, hogy még ha a BIMBO védjegy johirneve, és igy az azt felhasznalé elemnek a
megjelolésen beliili meghatdroz6 szerepe megallapitast is nyer, az sem lenne elegendé ahhoz, hogy az
itk6z6 megjelolések kozotti hasonldsag értékelése kizardlag e tényezére korldtozédjon, mivel a
»doughtnuts” kifejezést nem lehet a bejelentett védjegy daltal keltett 0Osszbenyomdasban
elhanyagolhaténak tekinteni. Harmadszor, a Torvényszék elfogadta a fellebbezési tanacs arra vonatkozé
értékelését, hogy az utkozé védjegyek vizudlis és hangzasbeli szempontbdl kozepesen hasonldk, és
azokat fogalmi szempontbdl nem lehet Osszehasonlitani. Végezetiil az 0Osszetévesztés veszélyére
vonatkoz6 dtfog6 értékelés keretében a Torvényszék a Birdsig Medion-tigyben hozott itéletére®
hivatkozva birdlta el a fellebbez6 arra vonatkozé érvelését, miszerint a ,bimbo” elem meghatarozé
jellegi a bejelentett védjegyben, és a megtamadott itélet 96. pontjaban kimondta, hogy ,a
vasarlokozonség tudataban akkor is fennallhat az Osszetévesztés veszélye az aruk vagy szolgaltatasok
azonossaga esetén, ha a vitatott megjelolés egy harmadik személy vallalkozasa nevének és egy atlagos
megkiilonbozteté képességgel biré védjegynek az egymds mellé helyezése révén jon létre, és utdbbi az
Osszetett megjelolésen belill — noha 6nmagiban nem hatdrozza meg az Osszbenyomadst — meg6rzi
6nallé megkiilonboztetd pozicidjat”. A Torvényszék megallapitotta tovabbd, hogy a ,doughnuts” elem
a bejelentett védjegyen belill 6ndllé megkiilonbozteté poziciét foglalt el, mivel egyrészt ,az érintett
vasarlokozonség angol nyelvet nem ismerd része tekintetében datlagos megkiilonbozteté képességgel
rendelkezik”, és masrészr6l mivel e fogyaszté szempontjabél nem bir semmilyen értelemmel, a
bejelentett védjegyen beliil az nem képez ,egységes egészet” vagy ,logikai egységet” a ,bimbo”

7”7

elemmel, és igy nem alkalmas arra, hogy a széban forgéd arukat a ,Bimbo vallalkozés altal elééllitott

5 — A C-120/04. sz. tigyben 2005. oktdber 6-an hozott itélet (EBHT 2005., I-8551. o.).
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fankokként” azonositsak (97. pont). E megfontolasok alapjan és kilonos tekintettel a széban forgd aruk
hasonlésagara, az aruk jellegébdl ad6dd csekély fogyasztoi figyelemre, valamint az iitk6z6 megjelolések
kozott fenndllé vizudlis és hangzasbeli hasonldsagra, a Torvényszék arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a
fellebbezési tandcs helyesen dllapitotta meg, hogy a jelen esetben fennall az 6sszetévesztés veszélye.

III — A Birdsag elotti eljaras és a felek kérelmei

7. A Birésag Hivataldhoz 2012. december 14-én benyujtott kérelmével a fellebbezé megfellebbezte a
széban forgé itéletet. A fellebbezé azt kérte, hogy a Birdsdg helyezze hatdlyon kiviil a megtdmadott
itéletet, valamint adjon helyt az els6fokd eljarasban a vitatott hatdrozat hatilyon kiviil helyezésére
vonatkozéan benyujtott kérelmeknek, mivel a hatdrozat sérti a 207/2009 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjat, tovabbd az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére. Az OHIM és a
Panrico a fellebbezés elutasitasat és a fellebbezének a koltségek viselésére valo kotelezését kérik. A
felek képvisel6i a 2013. november 7-i targyaldson el6adtak érveiket.

IV — A fellebbezésrol

8. A fellebbezé fellebbezésének alatdmasztasaként egyetlen fellebbezési jogalapra hivatkozott, amely a
207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére vonatkozott. E jogalap két részre
tagolédik. Az els6 rész arra vonatkozott, hogy a Torvényszék dllitélag tévesen alkalmazta a jogot,
mivel a bejelentett védjegyben 6ndllé megkiilonboztetd poziciét tulajdonitott a ,doughnuts” elemnek,
valamint tévesen értelmezte és alkalmazta a Birdsag itélkezési gyakorlatat, kiilonosen a hivatkozott
Medion-tigyben hozott itéletet. Masodik részében a fellebbezé azt rétta fel a Torvényszéknek, hogy az
Osszetévesztés veszélyének atfogd értékelésénél nem vette figyelembe az adott {igy valamennyi sajatos
korillményét.

A — Az egyetlen fellebbezési jogalap elsé részérdl: annak téves feltételezése, hogy a ,doughnuts” elem a
bejelentett védjegyen beliil ondllé megkiilonboztetd pozicioval rendelkezik

1. A felek érvei

9. A fellebbezé véleménye szerint a Torvényszék tévesen, lényegében automatikusan vezette le a
»doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyen beliil fennallé 6nallé megkiilonboztetd pozicidjat abbdl a
korilménybdl, hogy ezen elem dtlagos megkiillonboztetd képességgel bir, és teljes mértékben
értelmetlen a spanyol atlagfogyaszték szamdra. A Torvényszék igy eljarva Osszekeverte az Osszetett
védjegy egyik elemének ,megkiillonboztetd képességét” és ,értelmének hidnyat” annak a védjegyen
belill fenndll6 ,06ndllé megkiillonboztetd pozicidjaval”, és igy a Birésag 4dltal a hivatkozott
Medion-iigyben hozott itéletben csak kivételes jelleggel tett megdllapitasoknak altalanos jelleget
tulajdonitott. A fellebbezd szerint az ,0ndllé megkiillonbozteté pozicié” fennallasat esetrdl esetre kell
megallapitani, és ahogyan a ,pozicié” kifejezés hasznalata is sugallja, figyelembe kell venni az Osszetett
védjegyet alkot6 tobbi elem jellemzdjét és a jelen tigy valamennyi relevans koriilményét is. Ilyen
értékelés hidnyzik a megtamadott itéletb6l. Ezzel szemben a Torvényszék altal kovetett érvelés
automatikusan annak kizarasaval jar, hogy az olyan két elembdl all6 védjegy — amelynek egyik elemét
egy johirnévnek 6rvendd védjegy, masik elemét pedig egy atlagos megkiilonbozteté képességgel bird és
az érintett kozonség szamdara értelmetlen védjegy képezi — olyan ,egységes egészet” vagy ,logikai
egységet” alkothat, ami igy az utébbi elemet automatikusan ,6nallé megkiilonbozteté pozicidval®
ruhdznd fel. A fellebbezé kiemeli tovabbd, hogy a Torvényszék nem hatdrozta meg a megtamadott
itéletben megjelend ,egységes egész” és ,logikai egység” fogalmakat, igy azok bizonytalan tartalommal
birnak. Amennyiben e fogalmakra hivatkozva a Torvényszék a bejelentett védjegy egyes elemei kozotti
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kapcsolat hianyat kivanta volna hangsulyozni, a fellebbezé megjegyzi, hogy 6nmagaban az a koriilmény,
hogy az Osszetett védjegy egy vagy tobb alkotdeleme és a tobbi alkotéeleme kozott nem all fenn ilyen
kapcsolat, nem jelenti sziikségszerlien azt, hogy ezek az elemek 0ndll6 megkiilonbozteté pozicidt
toltenek be.

10. Az OHIM és a Panrico véleménye szerint az egyetlen fellebbezési jogalap széban forgd részét mint
megalapozatlant és részben nyilvanvaléan elfogadhatatlant el kell utasitani, mivel az a széban forgd
tényallasnak a Birdsag éltali ismételt vizsgdlatara iranyul.

2. Elemzés

11. Ugy ttinik szdmomra, hogy a nem kelléen vilagos fellebbezbi érvelés lényegében két egymadssal
Osszefiiggo kifogast vet fel. Egyrészrél a Torvényszék annak levezetésével, hogy az Osszetett védjegyen
beliili egyik elem 6nallé megkiilonboztetd pozicidja annak megkiilonbozteté képességébdl, és abbdl
ered, hogy ezen elem a védjegy tobbi elemével fogalmilag 6ndllé egységet nem alkotva megdrzi sajat
onallésagat, tévesen alkalmazott automatizmust ahelyett, hogy az gy valamennyi koriilményét
atfogdan értékelte volna. Masrészrél a Torvényszék éppen ilyen automatizmus alkalmazasaval
tulajdonitott a hivatkozott Medion-ligyben hozott itéletnek altaldnos jelleget, annak tartalmaval
ellentétesen.

12. E kifogasok vizsgalata soran mindenekel6tt roviden emlékeztetni kell a Birdsag altal a hivatkozott
Medion-iigyben hozott itéletben tett megallapitasokra, amelyeket a jelen eljaras felei legalabbis részben
ellentétesen értelmeztek [a) pont]. Ezt kovetSen elGszor azt ismertetem, hogy a Birdsig és a
Torvényszék késébbi itélkezési gyakorlata hogyan értelmezte és alkalmazta az itéletet [b) pont], majd
az itélet pontos hatdlydnak meghatirozisara teszek kisérletet [c) pont]. Végezetill megvizsgdlom a
fellebbezé éltal felhozott érveket [d) pont].

a) A Medion-iigyben hozott itélet

13. A Medion-tigyben hozott itélet alapjat képez6 el6zetes dontéshozatalra utalé végzésében az
Oberlandesgericht Diisseldorf lényegében azt kérdezi a Birdsigtdl, hogy tugy kell-e értelmezni a
89/104/EGK iranyelv (a tovébbiakban: irdnyelv)® 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjat, amelynek
tartalma megegyezik a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban foglalt tartalommal,
hogy — aruk vagy szolgéltatasok azonossiaga esetén — akkor is fenndll-e az Gsszetévesztés veszélye, ha
valamely korabbi, atlagos megkiilonbozteté képességgel biré szovédjegy ismétlédik harmadik személy
késébbi Osszetett szovédjegyében vagy szdelemeket tartalmazé szé/abras megjelolésében oly maédon,
hogy a korabbi védjegyet megel6zi a harmadik személy vallalkozasanak megnevezése, és ez a védjegy
ugyan oOnmagdban nem hatdrozza meg az Osszetett megjelolés Osszbenyomdsat, azért azon belil
megO6rzi 6nallé megkiilonboztetd pozicidjat. A kérdést elSterjesztd birdsag a kérdés elGterjesztése soran
pontositotta, hogy a Bundesgerichtshof aktudlis, a ,Pragetheorie” elméletbdl (a védjegy dltal keltett
Osszbenyomads elmélete) meritd itélkezési gyakorlata értelmében a vitatott megjelolés hasonldsaganak
értékeléséhez a két megjelolés mindegyikének egyiittes benyomdsat kell alapul venni, és
tanulményozni, hogy az azonos rész az Osszetett megjelolésre olyan mértékben jellemz6-e, hogy a
tobbi Osszetevé nagyban hattérbe szorul a megjelolés altal keltett egyiittes benyomdasban. Ezen elmélet
alapjan nem dllapithaté meg Osszetéveszthetdség, ha az azonos elem csupadn hozzijarul az
Osszbenyomdshoz, még ha az az Osszetett megjelolésben meg is Orizte Ondlldé megkiilonboztetd
pozicidjat. Az alapeljaras fellebbezdje, a szérakoztat6-elektronikai késziilékek vonatkozasdban korabban
lajstromozott LIFE védjegy jogosulja azt kivanta elérni, hogy az eljaré birdsag tiltsa el a Thomson
vallalkozast a THOMSON LIFE megjelolés haszndlatatdl ezen aruk vonatkozasiaban. A kérdést

6 — A védjegyekre vonatkozo tagéllami jogszabalyok kozelitésérdl szold, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv (HL L 40., 1. o;
magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.).
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el6terjeszté birdsag arra hivatkozik, hogy mivel az tigyben szereplé aruk szektordban a szokdsos
megnevezés szerint els6 helyen a gyarté nevét tiintetik fel, a ,thomson” elem a ,life” elemhez
kapcsolddo atlagos megkiilonboztetd képesség ellenére 1ényeges mdédon hozzajarul a THOMSON LIFE
megjelolés egylittes benyomasahoz.

14. Miutdn a Birésadg pontositotta, hogy ,az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjanak az a
rendeltetése, hogy akkor keriiljon alkalmazdsra, ha a védjegyek és a védjeggyel megjelolt aruk vagy
szolgéltatasok azonossaga vagy hasonldésaga miatt a vasarlokozonség tudatdban fenndll az Osszetévesztés
veszélye”, és emlékeztetett arra, hogy ezen rendelkezés alkalmazasaban Osszetéveszthetdséget okozhat
az, ha a kozonség azt hiheti, hogy a széban forgd aruk vagy szolgéltatdsok ugyanattél a vallalkozastdl,
vagy egyébként gazdaségilag egymassal kapcsolatban 4ll6 vallalkozast6l szérmaznak,” azon itélkezési
gyakorlatra hivatkozott, miszerint e kockazat fenndlldsa atfogd értékelésének ,a jogvita targyat képezd
védjegyek vizudlis, hangzasbeli és fogalmi hasonlésdga tekintetében” az ezek altal keltett
Osszbenyomdson kell alapulnia, ,figyelembe véve kiilonosen azok megkiilonboztet§ és domindns
elemeit [...]”*. A Birdsag ezt kovetden arra emlékeztetett, hogy az allandé itélkezési gyakorlat alapjin a
védjegyek atlagfogyaszté altali észlelése ,donté szerepet jatszik az Osszetéveszthetéség atfogd
értékelésénél”, és az atlagfogyaszté ,rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgdlja
egyenként a részleteit”’. A Bir6sag pontositotta tovabba, hogy az dsszetévesztés veszélyének fennalldsa
vizsgalatdnak keretében ,két védjegy kozotti hasonldsig értékelése nem jelenti azt, hogy az Osszetett
védjegynek csupan az egyik alkotéelemét kell figyelembe venni és a masik védjeggyel 6sszehasonlitani”,
ellenkezbleg, ezt ,a kérdéses védjegyeket egésziikben tekintve kell egymdssal Osszehasonlitani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az Osszetett védjegy altal az érintett fogyasztokban keltett 6sszbenyomas
szempontjabdl bizonyos koriilmények esetén ne lehetne meghatdrozé az Osszetett védjegy egy vagy
tobb alkotdeleme”.

15. A fentiek alapjan az itélet 30. pontjaban a Birésag az aldbbiakat allapitotta meg:

»30. Ugyanakkor, til azon a szokdsos eseten, amikor az atlagfogyaszté egészként érzékeli a védjegyet,
és azon korilmény ellenére, hogy az Osszbenyomdsban meghatdroz6 lehet valamely osszetett
védjegyet alkotd egy vagy tobb alkotéelem, egyaltalan nem kizart, hogy adott esetben valamely
korabbi védjegy, amelyet harmadik személy valamely, sajat véllalkozasa megnevezését magaban
foglal6 Osszetett védjegyben hasznal, megérzi 6ndllé megkiilonboztetd pozicidjat az Osszetett
megjelolésben, anélkiil hogy ennek meghatdarozé elemét alkotna.”

16. A Birdsag véleménye szerint ebben az esetben az Osszetett megjelolés altal keltett 6sszbenyomas a
vasarlokozonségben azt a latszatot kelthetné, hogy a széban forgd aruk vagy szolgéltatasok legalabbis
gazdasagilag egymdssal kapcsolatban allé vallalkozastdl szarmaznak, amely esetben az Osszetévesztés
veszélyének fennallisat meg kellene allapitani.'® A Birdsdg hozzétette, hogy az Osszetévesztés veszélye
fenndllasa megdllapitasinak azon feltételhez kotése, hogy az Osszetett megjelolés dltal keltett
Osszbenyomadsban a korabbi védjegy alkotta rész a domindns, megfosztand ez utébbi jogosultjat az
iranyelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt kizarélagos jogatél minden olyan esetben, amikor egy
harmadik személy Osszetett megjelolést hozna létre e védjegybdl és egy johirnévnek oOrvendd
véllalkozds nevébdl vagy egy johirnévnek orvendd védjegybdl, mivel ezen elemek a legtobb esetben
meghatérozdk az 6sszetett megjeldlés éltal keltett 6sszbenyomdsban. !

7 — A 25-27. pont.
8 — A 27.és 28. pont.

9 — A Birésdg tobbek kozott utalt a C-251/95. sz. SABEL-ligyben 1997. november 11-én hozott itéletre (EBHT 1997, 1-6191. o.), a C-342/97. sz.
Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben 1999. junius 22-én hozott itéletre (EBHT 1999., I-3819. o.) és a C-3/03. P. sz., Matratzen Concord kontra
OHIM tigyben 2004. dprilis 28-4n hozott végzésre (EBHT 2004., I-3657. o.).

10 — A 31. és 36. pont.
11 — A 32-34. pont.
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b) A Medion-tigyben hozott itélet késébbi alkalmazdsa

17. A Medion-tigyben hozott itéletet kovetd itélkezési gyakorlat elemzésébdl mindenekel6tt kideriil,
hogy az itéletben foglalt indokok elsé része, vagyis annak 27-29. pontja, amelynek tartalmat a jelen
inditvany 14. pontja foglalja 6ssze roviden, csaknem dallandé jelleggel visszatér az annak értékelése
soran kovetenddé moédszer ismertetése céljabdl, hogy fennall-e az Osszetévesztés veszélye olyan esetben,
amikor két titkoz6 védjegy egyike vagy mindkettd osszetett megjellésbél 4ll." E tekintetben a sz6ban

” 7

forgd itéletet egyrészt azon elv megerdsitéseként értelmezték, miszerint az Osszetéveszthetdség
veszélyét atfogd értékelés alapjan kell megallapitani, amelynek soran a megjel6lések hasonldsagat
illetéen a megjelolések altal keltett dsszbenyomads kritériumat kell alapul venni, mésrészt a Torvényszék
és a Birésag dltal a Matratzen-iigyekben mar korabban tett azon megéllapitdsok megerdsitéseként,
miszerint az a kovetelmény, hogy az iitkoz6 megjeloléseket egésziikben tekintve kell egymadssal
Osszehasonlitani, ,nem jelenti azt, hogy az Osszetett védjegy altal az érintett fogyasztokban keltett

Osszbenyomds szempontjabdl bizonyos koriilmények esetén ne lehetne meghatdrozé a védjegy egy

vagy tobb alkotéeleme” .

18. Szamos, kilonosen torvényszéki itélet hivatkozott tovabba a Medion-ligyben hozott itélet
30-37. pontjaban foglalt megallapitdsokra, amelyek tartalma a jelen inditvany 15. és 16. pontjaban
keriilt 6sszefoglaldsra, valamint az ,,6ndllé6 megkiilonbozteté pozicié” fogalmara. Ezen itéletek elemzése
alapjan els6ként az arra irdnyul6 torekvés mutatkozik meg, hogy a Medion-tigyben hozott itélet indokai
e részének alkalmazdsi kore terjedjen ki az itéletben kifejezetten hivatkozott azon eseteken tulra is,
amelyek, ahogyan azt lattuk, az druk azonossdga esetén az ondllé megkiilonboztetd jelleggel bird
korabbi védjegy és valamely harmadik személy vdllalkozdsdinak megnevezése vagy védjegye egymas
mellé helyezésével el6allitott Osszetett megjelolés e harmadik személy dltali haszndlatdra
vonatkoznak.' Néhény ellentétes értelm(i itélet ellenére’ ugyanis el8szor a Torvényszék'®, majd ezt

12 — Lasd tobbek kozott a C-655/11. P. sz., Seven for all mankind kontra Seven tigyben 2013. februar 21-én hozott itélet 71. és 72. pontjat; a
C-254/09. P. sz., Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM iigyben 2010. szeptember 2-an hozott itélet (EBHT 2010., 1-7989. o.)
43-45. pontjat; a C-202/08. P. és C-208/08. P. sz., American Clothing Associates kontra OHIM és OHIM kontra American Clothing
Associates egyesitett tigyekben 2009. jalius 16-dn hozott itélet (EBHT 2009., I-6933. 0.) 61. pontjat; a C-334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker
igyben 2007. junius 12-én hozott itélet (EBHT 2007., I-4529. o.) 33., 35. és 41. pontjat; a C-67/11. P. sz., DTL kontra OHIM tigyben 2011.
oktdber 20-an hozott végzés 39—41. pontjat; a C-579/08. P. sz., Messer Group kontra Air Products and Chemicals tigyben 2010. januér
15-én hozott végzés 71. pontjat, és a C-210/08. P. sz., Sebirdn kontra OHIM és El Coto De Rioja iigyben 2009. janudr 20-dn hozott végzés
35. pontjét. Ami a Torvényszéket illeti, lasd tobbek kozott a T-491/04. sz., Merant konta OHIM — Focus Magazin verlag (FOCUS) tigyben
2007. méjus 16-4n hozott itéletének (az EBHT-ban nem tették kozzé) 43 és 44. pontjat.

13 — A T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN) iigyben 2002. oktéber 23-an hozott itélet (EBHT 2002.,
11-4335. 0.) 34. pontja; a hivatkozott Matratzen Concord kontra OHIM iigyben hozott végzés 32. pontja; a hivatkozott Medion-tigyben
hozott itélet 29. pontja. Ebben az értelemben lasd kiilonosen a C-193/06. P. sz., Nestlé kontra OHIM iigyben 2007. szeptember 20-an hozott
itélet 42. pontjat és a hivatkozott OHIM kontra Shaker tigyben hozott itélet 41. pontjat.

14 — Ahogyan a jelen inditvany 16. pontjaban mar kiemeltem, a Medion-ligyben hozott itélet 34. pontjaban a Birésag azon eseten tul, amikor a
késébbi Osszetett megjelolésben a kordbbi védjegyhez hozzdaddsra kerill a harmadik személy véllalkozdsanak neve, azon helyzetre is
kifejezetten utal, amikor a hozzaadott elem e harmadik személy (j6hirnévnek 6rvendd) védjegyét jelenti.

15 — Lasd a Torvényszék T-107/10. sz., Procter & Gamble Manufacturing Cologne kontra OHIM — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) tigyben
2011. szeptember 29-én hozott itéletének (az EBHT-ban nem tették kozzé) 43. pontjat és a T-366/07. sz., Procter & Gamble kontra
OHIM - Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) iigyben 2010. szeptember 13-an hozott itéletének (az EBHT-ban nem tették kozzé)
82. pontjat.

16 — Lasd ebben az értelemben a T-109/07. sz., L'Oréal kontra OHIM - Spa Monopole (SPA THERAPY) iigyben 2009. marcius 25-én hozott
itélet (EBHT 2009., II-675. 0.) 19. pontjat; a T-247/11. sz., FairWild Foundation kontra OHIM — Wild (FAIRWILD) tigyben 2013. marcius
7-én hozott itélet 49. pontjat; a T-348/10. sz., Panzeri kontra OHIM — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) 2012. majus 8-dn
hozott itélet 33. pontjat; a T-5/08-T-7/08. sz., Nestlé kontra OHIM - Master Beverage Industries (Golden Eagle) egyesitett tigyekben 2010.
marcius 25-én hozott itélet (EBHT 2010., II-1177. o.) 60. pontjat; a T-376/09. sz., Glenton Espana kontra OHIM - Polo/Lauren (POLO
SANTA MARIA) tigyben 2011. méjus 18-dn hozott itélet (az EBHT-ban nem tették kozzé) 34. pontjat; a T-169/10. sz., Grupo Osborne
kontra OHIM - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) iigyben 2012. méjus 24-én hozott itélet 27. pontjit; a T-231/12. sz., Rocket Dog
Brands kontra OHIM - Julius-K9 (JULIUS K9) iigyben 2013. majus 17-én hozott itélet 30. pontjat; a T-212/07. sz., Harman International
Industries kontra OHIM - Becker (Barbara Becker) tigyben 2008. december 2-4n hozott itélet (EBHT 2008., 1I-3431. 0.) 37. és 41. pontjat,
valamint a T-460/07. sz., Nokia kontra OHIM - Medion (LIFE BLOG) iigyben 2010. januar 20-in hozott itélet (EBHT 2010., II-89. o.)
73. pontjat.
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kovetéen a Birdsdg itélkezési gyakorlatdban is' elStérbe kerillt az a megkozelités, amely a

Medion-iigyben hozott itélet fent hivatkozott pontjaibdl analdgia ttjan levezette azt a ,szabalyt”, amely
valamennyi olyan esetben alkalmazhat6, amikor a kordbbi védjegy' egy késébbi osszetett megjelolés
egyik elemét képezi, még akkor is, ha abban nem azonos médon szerepel.

19. Ugyanigy az ,0ndllé megkiillonbozteté pozicié” fogalmat is Kkiterjesztéen értelmezték, és a
Medion-iigy alapjaul szolgdlé alapeljarast jellemzé koriilményektdl eltéré helyzetek esetén is
alkalmaztak, példaul a kordbbi ébras védjegyek esetén.”® Noha az itélkezési gyakorlatban nem taldlhaté
meg e fogalom meghatdrozdsa, egyes esetekben az a kordbbi védjegynek azon bejelentett védjegyen
beliili ,észlelhetéségéhez” vagy ,felismerhetéségéhez” kapcsolodik, amelyben az elsé védjegy vagy annak
eleme? felhaszndldsra keriil.” Mds esetekben ezzel szemben azt az ,6ndllo, kdozponti és hatast kivalto”
elemre,” a ,sajait megkiillonboztetd képességgel”* vagy ,elegendé vonzerével” biré elemre®
alkalmaztak, valamint az Osszetett megjelolés altal keltett 0Osszbenyomdsban vallalt ,nem
elhanyagolhat6” szerepébdl vezették le.” Ami a megkiillonboztetd képesség ilyen pozicidhoz sziikséges
mértékét illeti, az itélkezési gyakorlat meglehetésen bizonytalan. Egyes itéletek kizarjak, hogy a korabbi
védjegynek a késébbi Osszetett megjelolésben torténd felhaszndldsa e megjeldlésen belil ©6nalld
megkilonboztetd poziciét foglaljon el, amennyiben e védjegy (vagyis a kés6bbi megjelolés azt
felhaszndlé eleme) leiré jellegi,” vagy csekély megkiillonboztetd képességgel rendelkezik.”® Mds

17 — Lasd a C-23/09. P. sz., ecoblue kontra OHIM és Banco Bilbao Vizcaya Argentaria tigyben 2010. janudr 22-én hozott végzés 45. pontjit és a
C-353/09. P. sz., Perfetti Van Melle SpA kontra OHIM iigyben 2011. februdr 15-én hozott végzés 34. pontjat. Ugy tiinik, hogy Cruz Villalon
fétanacsnok is ebben az értelemben foglalt allast a C-51/09. P. sz., Becker kontra Harman International Industries iigyben ismertetett
inditvanyanak 53., 55. és 56. pontjaban (2010. janius 24-én hozott itélet; EBHT 2010., I-5805. 0.), noha a Medion-iigyben hozott itélet 30. és
azt kovet6 pontjait az azon elv aldli kivételként értelmezte, miszerint a fogyasztd egészében érzékeli a védjegyet; ldsd még ebben az
értelemben ezen itélet 34—39. pontjdt is.

18 — Azonos formaban megjelené védjegyre vonatkozéan lasd a Toérvényszék T-231/12. sz., Rocket Dog Brands kontra OHIM - Julius-K9
(JULIUS K9) tigyben 2013. mdjus 17-én hozott itéletének 31. pontjit és a fent hivatkozott Focus Magazin Verlag kontra OHIM - Editorial
Planeta (FOCUS Radio) tigyben hozott itéletének 40. pontjit. Ezzel implicit médon ellentétes értelemben lasd azonban a T-305/07. és
T-306/07. sz., Offshore Legends kontra OHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS [fekete és fehér]) és OFFSHORE LEGENDS [kék, fekete,
z0ld szinben]) egyesitett tigyekben 2009. szeptember 16-an hozott itélet (az EBHT-ban nem tették kozzé) 86. pontjat.

19 — Lasd a fent hivatkozott Panzeri kontra OHIM iigyben hozott itélet 33. pontjat; a fent hivatkozott Nestlé kontra OHIM — Master Beverage
Industries (Golden Eagle) tigyben hozott itélet 60. pontjit; a fent hivatkozott Glenton Espafia kontra OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA
MARIA) tgyben hozott itélet 34. pontjat; a fent hivatkozott Grupo Osborne kontra OHIM - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)
tigyben hozott itélet 27. pontjat. Lasd azonban ellentétes értelemben a T-160/09. sz., Winzer Pharma kontra OHIM — Alcon (OFTAL CUSI)
tigyben 2011. jdlius 14-én hozott itéletet (az EBHT-ban nem tették kozzé).

20 — Lasd a Torvényszék fent hivatkozott Glenton Espafia kontra OHIM - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) iigyben hozott itéletének
54. pontjat. Lisd ebben az értelemben a T-99/06. sz., Phildar kontra OHIM — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) tigyben 2009. szeptember
23-4n hozott itélet (az EBHT-ban nem tették kozzé) 43. pontjat is, amelyben a Torvényszék megerésitette e fogalomnak a fellebbezési tanacs
altal torténd hasznalatdnak helyességét az dbras elemnek a korébbi védjegy 6sszbenyomdsban fenndll6 jelent8ségének értékelése sordn.

21 — Lasd a Torvényszék T-228/09. sz., United States Polo Association kontra OHIM — Textiles CMG (U. S. POLO ASSN.) tigyben 2011. éprilis
13-4n hozott itéletének (az EBHT-ban még nem tették kozzé) 38. pontjat, amely itéletet helybenhagyta a C-327/11. P. sz., United States Polo
Association kontra OHIM iigyben 2012. szeptember 6-dn hozott itélet, amelynek 51. és 52. pontjdban a Birésag kimondta, hogy a
Torvényszék az tigyben nem alkalmazta a Medion-tigyben hozott itéletet.

22 — Lasd kilonosen a Torvényszék fent hivatkozott Harman International Industries kontra OHIM — Becker (Barbara Becker) tigyben hozott
itéletének 37. pontjat és a fent hivatkozott FairWild Foundation kontra OHIM — Wild (FAIRWILD) tigyben hozott itéletének 50. pontjat.

23 — Lasd a Torvényszék fent hivatkozott Glenton Espafia kontra OHIM - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) iigyben hozott itéletének
54. pontjat.

24 — Lasd a fent hivatkozott Perfetti Van Melle kontra OHIM tigyben hozott végzés 37. pontjat.

25 — A Torvényszék fent hivatkozott Grupo Osborne kontra OHIM - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) tigyben hozott itéletének
42. pontja.

26 — Lasd kiilonosen a fent hivatkozott Nestlé kontra OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle) tigyben hozott itéleti 60—63. pontjat,
valamint a fent hivatkozott Offshore Legends kontra OHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS [fekete és fehér]) és OFFSHORE LEGENDS
[kék, fekete, zold szinben]) egyesitett tigyekben hozott itélet 82—86. pontjét.

27 — Lasd kiilonosen a Torvényszék T-434/05. sz., Gateway kontra OHIM — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) {igyben 2007.
november 27-én hozott itéletének (az EBHT-ban nem tették kozzé) 49. pontjit, amelyet megerésitett a T-10/09. sz., Formula One Licensing
kontra OHIM - Global Sports Media (F1 - LIVE) tigyben 2011. februar 17-én hozott itélet (EBHT 2011., II-427. 0.) 51. pontja, amely itéletet
a Birdsag a kordbbi védjegynek megfelel6 elem leiré jellegének megallapitdsdra vonatkozdéan hatalyon kivill helyezett, lasd a C-196/11. P. sz.,
Formula One Licensing kontra OHIM tigyben 2012. majus 24-én hozott itéletet.

28 — Lasd kiilonosen a Torvényszék fent hivatkozott Grupo Osborne kontra OHIM - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) iigyben hozott
itélet 42. pontjat.
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itéletekben azonban ezzel ellentétes kovetkeztetésekre jutottak.” Ugy tlinik azonban, hogy az itélkezési
gyakorlat a tekintetben allandé, hogy nem ismerheté el 6ndllé megkiilonbozteté pozicié a korabbi
védjegyet felhasznalé késébbi megjelolés eleme tekintetében abban az esetben, amikor az a megjelolés
tobbi elemével egyiitt logikai egységet képez, és ily médon elvesziti sajat fogalmi onélldsagét.*

20. Ami a korabbi védjegy altal a kés6bbi megjelolésben megérzott 6ndllé megkiilonboztetd pozicid
megallapitasdhoz kapcsolédd kovetkezményeket illeti, bizonyos itéletek automatikusan levezetik e
megéllapitdsbol az iitkozdé védjegyek kozotti vizudlis hasonldsdg fenndlldsat.> Nagyobb tartézkodds
mutatkozik ezzel szemben az Osszetévesztés veszélye fennallasanak &atfogd értékelését illetGen. E
tekintetben pontositasra keriilt, hogy az Osszetéveszthetdség nem vezetheté le kizardlag azon
korilménybdl, hogy a kordbbi védjegy a késébbi védjegyen belill bizonyos, még ha nem is
meghatdrozé megkiillonboztet poziciot foglal el,®* hanem azt az {igy valamennyi relevéns tényezdje
alapjan kell megallapitani.®

21. Végezetiil kiemelem, hogy az itélkezési gyakorlatban bizonytalansdg mutatkozik a gyarté nevének a
védjegyben torténé megjelolésének tulajdonitott jelentéség tekintetében. Még ha a Medion-iigyben és
az azt kovetéen hozott itéletekben a Birdsag és a Torvényszék ugy is vélte, hogy e megjelolés az aru
szdrmazésmegjelolési funkcidjat betoltve nem tekinthetd elhanyagolhaté elemnek, sét annak esetleges
meghatarozé jelleget tulajdonitott®, mds itéletek szerint e megjelolés éppen e funkcidja miatt
masodlagos jelentdséggel bir.*

¢) A Medion-tigyben hozott itélet alkalmazasi kore

22. Az itélkezési gyakorlat fentiekben ismertetett rovid vizsgdlata nyilvdnvaléva teszi, hogy nehézség
mutatkozik a Medion-iigyben hozott itélet alkalmazasa tényleges alkalmazdsi korének, valamint az
itélet hivatkozott 30. pontjdban szereplé ,0ndllé megkiilonbozteté pozicié” fogalma tartalmédnak
meghatarozasa terén. Még ha a Birdsag dltal e pontban hasznalt terminoldgia ténylegesen arra enged is
kovetkeztetni, hogy a Birdsag kivételt kivant tenni az unids itélkezési gyakorlatban az Osszetévesztés
veszélyének értékelésére vonatkozdan kikristalyosodott elvek alél, az ilyen értelmezés ugyanakkor nem
tnik kielégitének szamomra. A védjegyek kozotti hasonldsag értékelésére alkalmazand6 szempontok

29 — Lasd kiilonosen a Torvényszék T-63/09. sz., Volkswagen kontra OHIM — Suzuki Motor (SWIFT GTi) tigyben 2012. marcius 21-én hozott
itéletének 111. pontjat; a fent hivatkozott Offshore Legends kontra OHIM - Acteon OFFSHORE LEGENDS [fekete és fehér]) és
OFFSHORE LEGENDS [kék, fekete, zold szinben]) egyesitett tigyekben hozott itéletének 82. pontjit, valamint kozvetetten a C-235/05. P. sz.,
L’Oréal kontra OHIM tigyben 2006. aprilis 27-én hozott végzés 32. pontjat.

30 — Lasd kiilonosen a Torvényszék fent hivatkozott Procter & Gamble Manufacturing Cologne kontra OHIM - Natura Cosméticos
(NATURAVIVA) iigyben hozott itéletének 43. pontjat; a fent hivatkozott Grupo Osborne kontra OHIM - Industria Licorera Quezalteca
(TORO XL) tigyben hozott itéletének 40. pontjat; a T-243/08. sz., Ravensburger kontra OHIM - Educa Borras (EDUCA Memory game)
tigyben 2010. méjus 19-én hozott és a C-370/10. P. sz., Ravensburger kontra OHIM {igyben 2011. marcius 14-én hozott végzés altal
helybenhagyott itéletének (az EBHT-ban nem tették kozzé) 33—42. pontjit, valamint a T-16/08. sz., Perfetti Van Melle kontra OHIM —
Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) tigyben 2009. jalius 1-jén hozott itéletének (az EBHT-ban nem tették kozzé) 44—48. pontjat, amely itéletet
helyben hagyta a hivatkozott Perfetti Van Melle kontra OHIM tigyben hozott végzés 37. pontja.

31 — A Torvényszék fent hivatkozott Panzeri kontra OHIM - Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) tigyben hivatkozott itéletének
33. pontja; a fent hivatkozott Nestlé kontra OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle) tigyben hozott itéletének 60. pontja,
valamint a fent hivatkozott Glenton Espaiia kontra OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) tigyben hozott itéletének 34. pontja.

32 — A Torvényszék fent hivatkozott Volkswagen kontra OHIM — Suzuki Motor (SWIFT GTi) tigyben hozott itéletének 109. pontja; a fent
hivatkozott Gateway OHIM - Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) iigyben hozott itéletének 49. pontja; a T-197/10. sz.,
BVR kontra OHIM - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Osterreich) tigyben 2011.
szeptember 9-én hozott itéletének (az EBHT-ban nem tették ko6zzé) 61. pontja, valami_nt a T-199/10. sz., DRV kontra OHIM - Austria
Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Osterreich) {igyben 2011. szeptember 9-én hozott
itéletének (az EBHT-ban nem tették k6zzé) 61. pontja.

33 — A Torvényszék T-385/09. sz., Annco kontra OHIM - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) tigyben 2011. februdr 17-én hozott itéletének
(EBHT 2011., II-455. o.) 49-50. pontja és a fent hivatkozott Volkswagen kontra OHIM - Suzuki Motor (SWIFT GTi) tigyben hozott
itéletének 113. pontja.

34 — A Torvényszék T-42/09. sz., A. Loacker kontra OHIM - Editrice Quadratum (QUADRATUM) iigyben 2012. december 7-én hozott
itéletének 34-35. pontja.

35 — Lasd a Medion-iigyben hozott itélet 34. pontjat.

36 — Lasd a Torvényszék T-43/05. sz. Camper OHIM - JC (BROTHERS by CAMPER) iigyben 2006. november 30-dn hozott itéletének (az
EBHT-ban nem tették kozzé) 65. és azt kovets pontjait.
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kozotti kiillonbségtétel, amely az Osszetett védjegyek egy elkiiloniilt csoportja tekintetében kivételt
enged a védjegy vasarlokozonség dltal torténd észlelésére vonatkozd szabdlyok aldl, véleményem
szerint nem nyer elfogadhaté igazolast. Kiilonosen nem jelent igazolast a kordbbi védjegynek a
valamely harmadik fél altali esetleges bitorlasdval szembeni védelem kovetelménye, ahogyan arra
latszélag a Birdsag a Medion-iigyben hozott itélet 33—35. pontjaban utal. E jogos kovetelmény ugyanis
kivill esik az Osszetéveszthetéség vizsgalatan, és ahogyan azt Jacobs fétandcsnok a széban forgé itélet
alapjaul szolgalé iigyben ismertetett inditvanydban mar kiemelte, annak teljesitésére az e vizsgalatra

Y

vonatkozé szabélyoktdl eltérd szabélyok alapjan keriil sor.”

23. Véleményem szerint tehat a Medion-iigyben hivatkozott itélet Gj értelmezésére kell kisérletet tenni.
E célbdl mindenekel6tt emlékeztetni kell arra, hogy a széban forgé itéletet elézetes dontéshozatal
keretében hoztdk, amelyben a tényalldis megdllapitisa a kérdést elGterjeszté birdsag kizardlagos
hataskore. Ezzel Osszefiiggésben a Birdsag nem foglalt allast az Osszetévesztés veszélyének a széban
forgéd iigyben vald fenndlldsa tekintetében (a THOMSON LIFE és a LIFE védjegy Osszehasonlitasa),
hanem csak az elé terjesztett kérdés megvalaszoldsara szoritkozott, és a nemzeti birésag altal részére
nyujtott informdcidk alapjan hatdrozta meg azokat a szempontokat, amelyekre tekintettel az
Osszetéveszthetdség értékelését el kell végezni. Ily médon eljarva a széban forgd itélet 1ényegében
annak megallapitasara korlatozédik, hogy a priori nem zarhat6 ki az Osszetett megjelolésben valamely
harmadik fél altal felhaszndlt korabbi védjegy és az e megjelolés kozotti Osszetévesztés veszélyének
fenndllasa abban az esetben, amikor a kordbbi védjegy, noha az Osszetett megjelolésben nem képez
meghatdrozd elemet, megériz egy olyan poziciot, amelynek alapjan az érintett vasarlokozonség ,ezen

védjegy jogosultjanak tulajdonitja az dsszetett megjeloléssel jeldlt druk vagy szolgéltatdsok eredetét”*.

24. Altaldnosabban és a Birésag elé terjesztett eset koriilményeitdl eltekintve e megallapitds azt
eredményezi, hogy amennyiben az 0Osszetett megjelolésnek valamely korabbi védjeggyel megegyezd
vagy ahhoz hasonlé eleme a megjelolés masik elemének esetleges els6bbsége ellenére anélkiil vallal
lényeges szerepet a védjegyrdl az érintett vasarlokozonség altal felidézhetd kép kialakitasaban, hogy ezt
a képet meghatiroznd, azt az Osszetett megjelolés és a kordbbi védjegy kozotti hasonldsdg vizsgalata
soran figyelembe kell venni, és igy az Osszetéveszthetdség értékelése soran is figyelembe kell venni.
Ebben az értelemben véleményem szerint tavolrél sem a vizsgalat alapjaul szolgdl6 elvek aldli kivétel
bevezetésérdl van szé, hanem arrél, hogy a széban forgé itélet a kordbbi itéletekben, kiilonosen a
Matratzen Concord kontra OHIM fiigyben hozott itéletekben foglalt szigor enyhitésére torekedett,
amely a ,Priagetheorie” elmélet (a védjegy altal keltett 6sszbenyomas elmélete) szigoru alkalmazasaként
értelmezhets.” A Medion-iigyben hozott itélet ilyen értelmezését megerdsiti az OHIM kontra Shaker
igyben hozott itélet®, amelyben a Bir6sdg a Kokott fétandcsnok altal az tigyben ismertetett
inditvanyban kifejtett azon célkitlizés alapjan, hogy rendezze a szdéban forgd itéletek és a
Medion-tigyben hozott itélet kozott fenndlld nyilvanvalé ellentmondast, kimondta, hogy még ha nem is

37 — Példaul a tisztességtelen versenyre vonatkozé nemzeti rendelkezések kontextusaban, ldsd Jacobs fétandcsnok inditvanydnak 40. pontjat.

38 — A fent hivatkozott Medion-tigyben hozott itélet 36. pontja.

39 — A hivatkozott Matratzen Concord kontra OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) iigyben hozott és Jacobs f6taniacsnok Medion-iigyben
ismertetett inditvanyaban hivatkozott itélet 33. pontjdban a Torvényszék megerGsitette, hogy ,valamely Osszetett védjegyet kizardlag akkor
lehet egy masik, az Osszetett védjegy egyik eleméhez hasonlé vagy megegyez$ védjegyhez hasonlénak tekinteni, ha ez utébbi a domindns
elem az Osszetett védjegy dltal keltett 6sszbenyomasban”, de ezutan azonnal kimondta, hogy ,ez a megkozelités nem kizdrélag az Osszetett
védjegy valamely alkotéelemét veszi tekintetbe és hasonlitja Ossze valamely madsik védjeggyel”, az Osszehasonlitdst ugyanis ,a kérdéses
védjegyeket megvizsgdlva kell elvégezni, mindegyiket egészében tekintve”, figyelemmel arra, hogy ,az Osszetett védjegy dltal az érintett
vasarlokozonségben keltett Osszbenyomds szempontjabdl bizonyos koriilmények esetén domindns [lehet] a védjegy egy vagy tobb
alkot6eleme” (34. pont).

40 — A 12. ldbjegyzetben hivatkozott itélet.
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kizart, hogy az Osszetett védjegy altal keltett Gsszbenyomds szempontjabdl bizonyos koriilmények
esetén domindns a védjegy egy vagy tobb alkotdeleme, ,a [két védjegy kozotti] Osszehasonlitds csak
akkor végezhet6 el egyedill a domindns elemet alapul véve, ha a védjegy Ossze tobbi eleme
elhanyagolhat6”*. E pontositast dlland6 jelleggel atvette az ezt kovetd itélkezési gyakorlat.*

25. Ezen a ponton tovabbi két pontositast sziikséges tenni. Els6ként ki kell emelni, hogy két olyan
védjegy kozotti hasonlésag vizsgdlata soran, amelyek koziil az egyik tobb elembdl allé védjegy, amely
elemek kozott azonos vagy hasonlé moddon keriil felhasznaldsra a masik védjegyet alkotd egyetlen
elem, a kozos elemet figyelembe kell venni, amennyiben nem madasodlagos az Osszetett védjegy altal
keltett Osszbenyomds szempontjabol, abban az esetben is, ha nem meghatirozé ezen 6sszbenyomas
tekintetében, ez nem jelenti azt, hogy el lehet térni a védjegy vdasarlokozonség altali észlelésére
vonatkozé feltételektdl, amelyeket az itélkezési gyakorlat valds és tényleges jogi jellemzdkkel ruhdzott
fel. E feltételek koziil az allandé itélkezési gyakorlat altal megerdsitett és a Medion-iigyben hozott
itélet alapjat képezd elsé feltétel szerint az atlagfogyaszté rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és
nem vizsgdlja egyenként a részleteit.” E szabalybol az kovetkezik, hogy a védjegyet alkotd elemek és
azok védjegyen beliili relevans sulyanak elemzése egyébként a védjegy dltal keltett, a fogyasztd
emlékezetében meg6rz6dé és jovobeni vasarlasainak befolydsoldsara alkalmas Osszbenyomds osszegzés
formdajaban torténé meghatarozasira szolgdl. Ezen Osszegzé mivelet az olyan megkiilonbozteté
elemekbdl all6 védjegyek esetében is nélkiilozhetetlen, amelyek kiilon-kiillon vizsgalva a védjegy altal
keltett O0sszbenyomds meghatdrozasa nélkiil birnak jelentéséggel. Minderre a Medion-tigyben hozott
itéletben leirt koriilmények esetén van sziikség, vagyis abban az esetben, amikor a kordbbi védjegy
valamely harmadik fél megjelolésében az ut6bbi véllalkozdsdnak megnevezése mellett jelenik meg.*
Altaldnosabban tehdt nem az a pozicié bir jelentdséggel, amelyet a kordbbi védjegyet felhaszndlé
késébbi megjelolés eleme e megjelolésen belil elfoglal, hanem inkdbb ezen elem arra valé
alkalmassaga, hogy a kozonség altal e megjelolés keretében automatikusan érzékelésre és az el6bbi
emlékezetében rogzitésre keriiljon.

26. Mésodsorban barmilyen poziciét foglal is el a korabbi védjegy a kés6bbi megjelolés altal keltett
Osszbenyomds szempontjabol, az 0Osszetévesztés veszélyét nem elvontan, hanem az adott eset
valamennyi relevans tényezdje, igy kiillonosen az {itk6zé megjelolések kozotti vizudlis, hangzéasbeli és
fogalmi hasonlésiagon tul a szoban forgé aruk és szolgdltatdsok jellege, a forgalmazas mddjai, az
érintett vasarlokozonség alacsonyabb vagy magasabb foku figyelme, valamint az emlitett
vésarlokozonségnek az érintett teriileten meglévé szokdsai fényében kell meghatdrozni.*” Ebbdl az
kovetkezik, hogy abbdl a koriilménybdl, hogy a korabbi védjegy a késébbi Osszetett védjegyen beliil
megorzi 6nallé megkiilonboztetd pozicidjat, automatikusan nem vonhaté le az a kovetkeztetés, hogy a
sz6ban forgd megjelolések kozott fenndll az dsszetévesztés veszélye.* Kozelebbrol, a korabbi védjegy
védelmének kovetelménye nem teszi lehet6vé e kockdzat megéllapitasanak figyelmen kiviil hagyasat,
ahogyan az egyébként véleményem szerint a Medion-iigyben hozott itélet 31. és 36. pontjabdl is
nyilvanval6éan kovetkezik.

41 — Lasd a 42. pontot. Ezen elvet mér kozvetetten tartalmazta a ,domindns elem” fogalmanak a Torvényszék daltal a korabban hivatkozott
Matratzen Concord kontra OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) tigyben hozott itélet 34. pontjéban torténé meghatérozasa.

42 — Lasd kilonosen a fent hivatkozott Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM iigyben hozott itélet 56-57. pontjat, a fent hivatkozott
Nestlé kontra OHIM iigyben hozott itélet 41-43. pontjat és a fent hivatkozott DTL kontra OHIM tigyben hozott itélet 41. pontjat.

43 — Lasd a hivatkozott SABEL-iigyben hozott itélet 23. pontjat, a hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben hozott itélet 25. pontjit és a
hivatkozott Medion-iigyben hozott itélet 28. pontjat.

44 — Lasd a C-532/10. P. sz., adp Gauselmann kontra OHIM iigyben 2011. jinius 29-én hozott végzés 43. pontjat és a C-204/10. P. sz., Enercon
kontra OHIM {tigyben 2010. november 23-4dn hozott végzés 23—26. pontjat.

45 — Lasd a hivatkozott SABEL-tigyben hozott itélet 22. pontjit és a Torvényszék hivatkozott Annco kontra OHIM - Freche et fils (ANN
TAYLOR LOFT) tigyben hozott itéletének 50. pontjat.

46 — Lasd ebben az értelemben a Torvényszék hivatkozott Annco kontra OHIM - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) tigyben hozott itéletének
49. pontjat, a hivatkozott L'Oréal kontra OHIM — Spa Monopole (SPA THERAPY) iigyben hozott itéletének 29. pontjit és a hivatkozott
Volkswagen kontra OHIM - Suzuki Motor (SWIFT GTi) tigyben hozott itéletének 113. pontjat; ldsd még a hivatkozott Becker kontra
Harman International Industries tigyben hozott itélet 40. pontjat.
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27. A tovabbiakban a fentiekben kifejtett elvek alapjan megvizsgdlom a fellebbezé dltal az egyetlen
fellebbezési jogalap els6 részében el6terjesztett kifogasokat.

d) A kifogasok elemzése

28. A fellebbezd els6ként kiemeli, hogy a Torvényszék a jelen iigy valamennyi koriilményének
vizsgalatat elmulasztva tévesen jutott arra a kovetkeztetésre, hogy a ,doughnuts” elem a lajstromozni
kért megjelolésen belill 6ndllé megkiillonboztetd szerepet foglal el a Medion-iigyben hozott itélet
értelmében. E tekintetben el6zetesen kiemelem, hogy a megtamadott itéletnek a széban forgd
kifogdssal érintett 96. és 97. pontja vélaszt ad a fellebbezé azon érvelésére, miszerint a ,bimbo” elem
meghatdrozé a bejelentett védjegyen belill. Ezzel Osszefiiggésben a Medion-tigyben hozott itéletre
torténd e pontokban foglalt utaldsra az ezen itéletben megerdsitett azon elvként kell tekinteni, amely
szerint az Osszetévesztés veszélye fenndllasinak megdallapitdsiat nem lehet ahhoz a feltételhez kotni,
hogy az Osszetett megjelolés altal keltett Osszbenyomdsban a korabbi védjegyet alkoté rész a
domindns.” Mds széval a Torvényszék annak tisztazaséra torekedett, hogy még ha ugy is tekintenénk,
hogy a fellebbezé dltal a ,bimbo” elemnek tulajdonitott meghatirozé jelleg fenndll, az sem elegendd a
»doughnuts” elem jelentéségének az OsszetéveszthetGség értékelésébdl torténd kizarasidhoz. A
Torvényszék hasonld kovetkeztetésre jutott a megtamadott itélet 81. pontjaban is, amelyben kimondta,
hogy ez utébbi elemet figyelembe kell venni a széban forgd megjelolések kozotti 6sszehasonlitds soran,
mivel az nem elhanyagolhat6 a bejelentett védjegy dltal keltett 6sszbenyomads szempontjabdl.

29. A fentiek alapjan Ggy vélem, hogy a Torvényszék nem kovetett el hibat, amikor a megtamadott
itélet 97. pontjaban a ,doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyen belilli 6ndllé megkiilonboztetd
poziciéjanak fenndllasat az elem megkiilonboztetd képességével, és azon koriilménnyel kapcsolta Ossze,
hogy ezen elem a védjegy masik elemével nem képez fogalmilag 6nallé egységet. Egyrészrél ugyanis e
pontot a Torvényszék altal korabban arra vonatkozéan tett megallapitdasok fényében kell értelmezni,
hogy a ,doughnuts” elem képes a vasarlokozonség figyelmének felhivasira, és igy azt e
vasarlokozonség automatikusan érzékeli, valamint hozzajarul a védjegy altal keltett Osszbenyomds
kialakitdséhoz (kulonosen 79-81., 85., 86. és 92. pont). Masrészrél, ahogyan azt majd az egyetlen
fellebbezési jogalap madsodik részének vizsgalata soran még jobban latni fogjuk, a Torvényszék a
szoban forgd elem oOndlldé megkiillonboztetd pozicidjanak megéllapitisibdl nem vezette le
automatikusan az Osszetévesztés veszélyének fennallasat.

30. Ami a masodik kifogast illeti, miszerint a Torvényszék kétségteleniil kiterjesztette a hivatkozott
Medion-tigyben hozott itélet alkalmazasi korét, az az itéletnek a jelen inditvanyban javasolttdl eltéré

értelmezésébdl indult ki, és igy véleményem szerint téves jogi feltevésen alapul.

31. A fenti megfontoldsok Osszességére tekintettel javaslom, hogy a Birdsig az egyetlen fellebbezési
jogalap els6 részét mint megalapozatlant utasitsa el.

B — Az egyetlen fellebbezési jogalap mdsodik részérdl, amely az Osszetévesztés veszélyének értékelése
szempontjdabol relevins valamennyi tényezd értékelésének hidanydra vonatkozik

1. A felek érvei
32. A fellebbez6 els6ként arra hivatkozik, hogy a Torvényszék kizardlag a ,doughnuts” elem allitélagos
6nallé megkillonboztetd pozicidjanak megallapitdsara alapozta az Osszetévesztés veszélyének

fennallasara vonatkozé kovetkeztetését, és nem vette figyelembe az egyéb relevans tényezdket,
killonosen azt a korilményt, hogy a ,bimbo” elem nemcsak egy tdrsasig elnevezése, hanem egy

47 — Lasd a hivatkozott Medion-tigyben hozott itélet 32. pontjat.
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Spanyolorszdgban johirnévnek 6rvendé védjegy is egyben a lajstromozas irdnti kérelem targyat képezd
aruk tekintetében, azt a tényt, hogy ezen elem a bejelentett védjegy elején taldlhato, a kordbbi védjegy
csekély mértékli megkiilonboztetd képességét, valamint azon koriilményt, hogy a korabbi védjegy nem
azonos modon szerepel a bejelentett védjegyben. Kozelebbrdl, a fellebbezé véleménye szerint a
bejelentett védjegy elsé elemének védjegyként szerzett johirneve az (itkozé6 megjeldlések kozotti
Osszetéveszthet6ség kizdrasat eredményezi, ahogyan azt a Birdsag a fent hivatkozott Becker kontra
Harman International Industries tigyben hozott itéletében megerdsitette.

33. Masodsorban a fellebbez6 arra hivatkozik, hogy a megtamadott itélet megsértette az indokolasi
kotelezettséget, mivel a Torvényszék nem adott magyardzatot arra vonatkozdan, hogy az érintett
vasarlokozonség miért hagyta volna figyelmen kivill az Osszetett védjegy elsé elemét, amely a széban
forgd aruk jol ismert kereskedelmi szdrmazasat jeloli, és miért tulajdonitotta volna ezen druk
szarmazasat a kordbbi védjegy jogosultjanak vagy gazdasagilag egymassal kapcsolatban allé
vallalkozasoknak.

34. Harmadsorban a fellebbez6 kiemeli, hogy a jelen iigy kornyezete eltér attél a kornyezettdl,
amelyben a Birésag a Medion-iigyben itéletét meghozta, az el6bbi tekintetében ugyanis az elektronikai

o

aruk dgazatatdl eltérén nem jellemz6 a versengé vallalkozasok kozotti gazdasagi kapcsolatok kiépitése.

35. Az OHIM és a Panrico ugy vélik, hogy a fellebbezd érvei részben elfogadhatatlanok, részben
nyilvanvaléan megalapozatlanok.

2. Elemzés

36. Még ha el is fogadjuk azon eléfeltevést, amelybdl a fellebbezé kiindult, vagyis hogy a
Medion-iigyben hozott itélet nem teszi lehet6vé az Osszetett védjegy altal keltett Osszbenyomads
kritériumatdl vald eltérést, valamint az Osszetévesztés veszélye atfogd értékelésének figyelmen kiviil
hagyasat, ugy vélem, hogy a fellebbezé egyetlen fellebbezési jogalapjanak e részében felhozott kifogasok
megalapozatlanok.

37. A megtamadott itélet atfogd — és nem a fellebbez6 altal javasolt szelektiv — olvasatabdl ugyanis az
kovetkezik, hogy a Torvényszék nem kizardlag a ,doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyen beliili
6nallé megkiillonboztetd pozicidjanak megallapitisabdl vezette le az Osszetévesztés veszélyének
fennallasat, hanem e célbdl az atfogd vizsgalat keretében szamos tényezdre tamaszkodott, 6sszhangban
az itélet 51. pontjaban dltala hivatkozott itélkezési gyakorlattal.

38. A fellebbezé allitdsaval szemben a Torvényszék a széban forgd védjegyek Osszehasonlitdsa soran
figyelembe vette a BIMBO védjegy dallitolagos johirnevét, valamint azt a tényt, hogy e védjegy a
bejelentett védjegyet alkoté két elem koziil az elsé. E tekintetben, noha a Torvényszék nem zarta ki,
hogy az a koriilmény, hogy egy Osszetett megjelolés elemét egy johirnévnek o6rvendd védjegy alkotja,
jelentéséggel birhat a megjelolés egyes elemei vonatkozé stlydnak értékelése soran, kimondta, hogy
mindez nem jelenti automatikusan azt, hogy az iitkozé védjegyek Osszehasonlitdsat ezen kizardlagos
elem figyelembevételére kell korlatozni, ha a megjelolést alkot6 egyéb elemek nem elhanyagolhaték az
el6bbi dltal keltett osszbenyomés szempontjdbdl.* E tekintetben a megtdmadott itélet 80., 83. és
84. pontjaban a Torvényszék ugy vélte, hogy még ha a ,doughnuts” elem a bejelentett védjegyen beliil a
»,bimbo” elem utdn helyezkedik is el, alkalmas a spanyol vasarlokozonség figyelmének felhivasara
hosszusaga és a ,ghn” mdassalhangzék egymds utdn helyezésének spanyol nyelvben szokatlan jellege
miatt, igy figyelembe kell venni az itk6z6 megjelolések kozotti vizudlis hasonlésag értékelése soran. A
Bir6sag a fellebbezési eljaras keretében nem vizsgalhatja feliil érdemben e ténybeli megéllapitasokat.

48 — A 77. és 78. pont.

12 ECLILEU:C:2014:34



MENGOZZI FOTANACSNOK INDITVANYA - C-591/12. P. SZ. UGY
BIMBO KONTRA OHIM

39. A Torvényszék a fellebbezd allitasaval szemben azt a korilményt is figyelembe vette, hogy a
korabbi védjegy nem azonos mddon szerepel a bejelentett védjegyben, és a 82. pontban kiemelte, hogy
az egyetlen kiilonbség egyetlen betlire vonatkozik, amely a meglehetésen hossztu kifejezésben a
harmadik helyet foglalja el. A Torvényszék kiemelte, hogy e kiillonbség nem moddositotta 1ényegesen
sem a szoban forgé kifejezés hossztisagat, sem annak kiejtését fonetikai szempontbol.

40. Ami azon allitast illeti, miszerint a ,bimbo” elem nemcsak egy tdrsasdg elnevezése, hanem egy
Spanyolorszagban johirnévnek 6rvendé védjegy is egyben a széban forgd aruk tekintetében, kiemelem,
hogy a fellebbez6 jogi szempontb6l nem von le kiilonosebb kovetkeztetést ebbdl az allitasbol.
Amennyiben a fellebbezé szdndéka arra iranyul, hogy ily médon tegyen kiilonbséget a jelen {igy és a
Medion-iigyben hozott itélet alapjaul szolgald alapeljards targya kozott, megjegyzem, hogy tugy tiinik,
az ezen lgyben hozott itélet szerkezete szempontjabdl az a tény, hogy valamely harmadik fél osszetett
megjelolésén beliil a kordbbi védjegy az el6bbi vallalkozasdnak neve vagy védjegye mellett keriil
felhasznalasra, nem bir jelentéséggel. Egyrészrél ugyanis a hivatkozott itélet 36. pontjdban a Birdsag
egymas mellé helyezte a két esetet, masrészrél pedig a kérdést elGterjeszté birdsag altal tett
megallapitasokbol kideriilt, hogy a széban forgd daruk piacin elterjedt volt a vallalkozas
megnevezésének védjegybe torténd foglaldsa, ami azzal a kovetkezménnyel jir, hogy a megnevezés
elvesztette a megjelolés vallalkozast megkiillonboztetd jellemzé szerepét, és annak szerepét atvette az
dru azonositaséra szolgdlo elem.”

41. Az Osszetévesztés veszélye atfogd értékelésének keretében a Torvényszék figyelembe vette az
itkozé védjegyek kozotti atlagosnak tekintett vizudlis és hangzasbeli hasonldsagot, az aruk azonossagat
(91. pont), a korabbi védjegy atlagos megkiilonbozteté képességét (92. pont) (95-97. pont), a széban
forgd aruk jellegét és a vasarlokozonség dltal a vasarlds idépontjaban tanusitott meglehetésen csekély
figyelmet (99. pont). E tényez6k Osszességére, valamint kiillonosen a megjelolések kozotti vizudlis és
hangzasbeli hasonlésagra, valamint az aruk azonossagara hivatkozassal a Torvényszék végiil arra a
kovetkeztetésre jutott, hogy fenndll az Osszetévesztés veszélye.

42. E kortlmények kozott tgy vélem, hogy nem réhatd fel a Torvényszéknek, hogy a ,doughnuts”
elemnek a bejelentett védjegyen belili 6ndlldé megkiilonboztetd pozicidjanak megallapitdasabol
automatikusan vezette le az {itk6zé megjelolések kozotti osszetéveszthetség fenndllasat, valamint hogy
nem folytatta le az Osszetévesztés veszélyének atfogd értékelését.

43. Ugyanigy el kell utasitani azt a kifogast, amely arra utal, hogy a megtamadott itélet megsértette az
indokolasi kotelezettséget. Azon indokok, amelyek alapjan a Torvényszék elutasitotta a fellebbezd altal
a ,bimbo” kifejezésnek a bejelentett védjegyen beliili allitélagos dominancidjanak meghatarozoé jellegére
vonatkozéan felhozott érveket, megtaldlhatok mind a megtimadott itélet 95-97., mind annak

76—81. pontjaban.

44. Végezetil a fellebbezé azon érve, miszerint a Medion-tigyben hozott itélet nem alkalmazhaté a
jelen tgyre, mivel a szérakoztaté-elektronikai késziilékek és a siitSipari aruk dgazatara jellemzé
kereskedelmi gyakorlat eltérd, véleményem szerint megalapozatlan. A fellebbezé allitasaval ellentétben
az itélet és az inditvany olvasatabdl ugyanis nem kovetkezik az, hogy az érintett piacon miikods
véllalkozasok kozotti gazdasagi kapcsolatok gyakorisiaga az alapeljaras targyat add tényallas részét
képezi, ahogyan azt a kérdést elGterjeszt6 birdsag vazolta. Ahogyan az a jelen inditvany fenti
40. pontjaban mar kiemelésre keriilt, a kérdést elSterjeszté birdsag ugyanakkor hangstlyozta, hogy az
érintett kereskedelmi dgazatban a megnevezésekre vonatkozé gyakorlat nagyobb szerepet szan a gyartd
nevének, amely egyébként az Osszetett védjegy dltal keltett dsszbenyomads szempontjabél masodlagos
helyre szorul, mivel a vasarlékozonség az adott termékmegnevezést altaldban a megjelolés masik

49 — Lasd Jacobs fétandcsnok fent hivatkozott tigyben ismertetett inditvanydnak 9-10. pontjat.
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alkotéeleme alapjdn azonositja.” A fellebbezd a széban forgd aruk piaca tekintetében nem bizonyitotta
és nem hozta fel e kereskedelmi gyakorlat fennallasat, amelyet bizonyiték ellenében relevans
tényezoként kétségteleniil figyelembe kell venni az 6sszetévesztés veszélyének atfogd értékelése soran.

45. A fenti megfontolasok 0Osszességére tekintettel azt javasolom, hogy a Birésdg az egyetlen
fellebbezési jogalap masodik részét is utasitsa el mint megalapozatlant.

V - Végkovetkeztetések

46. A fenti megallapitasok alapjan azt inditvdnyozom, hogy a Birdsag utasitsa el a fellebbezést, és a
fellebbezét kotelezze a koltségek viselésére.

50 — Lasd Jacobs f6tandcsnok fent hivatkozott tigyben ismertetett inditvanydnak 8—10. pontjat.
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