2011. 04. 07-1 ITELET — T-84/08. SZ. UGY

A TORVENYSZEK ITELETE (negyedik tanacs)
2011. 4prilis 7.*

A T-84/08. sz. tigyben,

az Intesa Sanpaolo SpA (székhelye: Toriné [Olaszorszag], képviselik: A. Perani és
P. Pozzi tigyvédek)

felperesnek

a Bels6é Piaci Harmonizaciéos Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti minGségben)

alperes ellen,

* Az eljaras nyelve: angol.
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a mésik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozé a Torvényszék
el6tti eljarasban:

a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (székhelye: Diisseldorf
[Németorszag], képviselik: R. Kaase, J-C. Plate és M. Berger tigyvédek)

az OHIM negyedik fellebbezési tanacsanak 2007. december 19-i, a MIP Metro Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG és az Intesa Sanpaolo SpA kozotti felszolaldsi
eljardsra vonatkozé hatdrozataval (R 138/2006-4. sz. tigy) szemben inditott keresete
targyaban,

A TORVENYSZEK (negyedik tanacs),

tagjai: Czacz O. elndk, I. Labucka és K. O’Higgins (el6add) birik,

hivatalvezetd: N. Rosner tandcsos,

tekintettel a Torvényszék Hivataldhoz 2008. februdr 18-an benydgjtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak a Torvényszék Hivataldhoz 2008. janius 9-én benydgjtott va-
laszbeadvényara,
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tekintettel a beavatkozénak a Torvényszék Hivataldhoz 2008. majus 30-an benydjtott
valaszbeadvanyara,

a 2010. szeptember 21-i targyalast kovetden,

meghozta a kovetkez6

itéletet

A jogvita el6zményei

A felperes, az Intesa Sanpaolo SpA 2003. marcius 21-én a kozosségi védjegyrél sz6lo,
1993. december 20-i 40/94/EK moédositott tandcsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar
nyelvi kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) (helyébe 1épett a kozosségi védjegyrol
52616, 2009. februdr 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet [HL L 78., 1. o.]) alapjan ko-
z0sségi védjegybejelentést tett a Bels6 Piaci Harmonizacids Hivatalnal (védjegyek és
formatervezési mintak) (OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy a COMIT szdmegjelolés volt.
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A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgaltatdsok nemzetkozi oszta-
lyozdsara vonatkozo, felilvizsgalt és modositott, 1957. janius 15-1 Nizzai Megéllapo-
dés (a tovdbbiakban: Nizzai Megéllapodads) szerinti 16., 35., 36., 41. és 42. osztdlyba
tartozo arukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatban tették, az egyes osztalyok tekinteté-
ben az aldbbi lefrasnak megfeleléen:

— 16. osztély: ,Papir, karton és ezen anyagokbdl késziilt termékek, amelyek nem
tartoznak mds osztalyokba; metszetek; konyvkotészeti anyagok; fényképek; pa-
piripari cikkek, papiripari vagy haztartasi ragasztéanyagok; anyagok muvészek
részére; ecsetek; irégépek és irodai cikkek (butorok kivételével); tanitdsi és okta-
tasi anyagok (késziilékek kivételével); csomagolasra szolgalé miianyagok (amelyek
nem tartoznak mas osztélyokba); nyomdabettik; klisék”;

— 35. osztaly: ,Reklamozas; kereskedelmi tigyletek; kereskedelmi adminisztracid;
irodai munkik”;

— 36. osztaly: ,Biztositas; pénziigyi tigyletek; valutatigyletek; ingatlantigyletek”;

— 41. osztily: ,Nevelés; szakmai képzés; szérakoztatds; sport- és kulturdlis
tevékenységek”;

— 42. osztdly: ,Tudomdinyos és miszaki szolgéltatdsok, valamint az idetarto-
z6 tervezdi és kutatéi tevékenység; ipari elemzd és kutatd szolgéltatasok; jogi
szolgaltatasok”
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A bejelentést a Kozdsségi Védjegyértesitd 2003. november 3-i 80/2003. szaiméban hir-
dették meg.

2004. januar 29-én a beavatkozd, a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG jogel8dje a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a
207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) szerinti Gsszetéveszthetéségre
hivatkozva felszolalt a bejelentett védjegy lajstromozasaval szemben.

A felszdlalé felszélaldsa alapjaul a 39920459. szdmon lajstromozott, az aldbbiakban
megjelenitett német abras védjegyre hivatkozott:

Caomet

A felszélalas alapjat képezd korabbi védjegy arujegyzékében szerepld aruk és szolgal-
tatasok a 9., 16., 35., 36., 41. és 42. osztalyba tartoznak, és az egyes osztalyok tekinte-
tében az aldbbi leirdsnak felelnek meg:

— 9. osztaly: ,Hangok vagy képek rogzitésére, tovabbitdsdra, mdsoldsara szolgél6
késziilékek; magneses adathordozok, hanglemezek”;
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16. osztaly: ,Papir, karton és ezen anyagokbdl késziilt termékek, amelyek nem tar-
toznak mas osztalyokba; nyomdaipari termékek; konyvkotészeti anyagok; fényké-
pek; papiripari cikkek, papiripari vagy haztartdsi ragasztéanyagok; anyagok mi-
vészek részére; ecsetek; irégépek és irodai cikkek (batorok kivételével); tanitasi
és oktatasi anyagok (késziilékek kivételével); csomagolasra szolgalé mtianyagok
(amelyek nem tartoznak mas osztalyokba); jatékkartyak; nyomdabetiik; klisék”;

35. osztély: ,Rekldimozés; kereskedelmi tigyletek; kereskedelmi adminisztracio;
irodai munkak”;

36. osztaly: ,Biztositas; pénziigyi tigyletek; valutatigyletek; ingatlantigyletek”;

41. osztély: ,Nevelés; szakmai képzés; szoérakoztatds; sport- és kulturdlis
tevékenységek”;

42. osztaly: ,Miuszaki projektek tervezése; épiilettervezés; épitészeti tanacsadas;
mindenfajta szolgaltatds az eszkoz- és munkagépagazathoz kapcsoldédé szolgélta-
tasok kivételével”.

2006. janudr 12-i hatdrozataval a felszolaldsi osztdly részben helyt adott a felszélalés-
nak. A kozosségi védjegybejelentést elutasitotta a 16. osztdlyba tartozé aruk tekin-
tetében azzal az indokkal, hogy ezen utdébbiak tekintetében Németorszdg teriiletén
fenndll az Osszetévesztés veszélye.
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2006. januar 20-4dn a beavatkoz6 fellebbezést nyujtott be az OHIM-ndl a felszolalédsi
osztdly hatdrozatdnak azon részével szemben, amely elutasitotta felszélaldsat a 35.,
36, 41. és 42. osztalyba tartozé szolgaltatasok tekintetében. A fellebbezésre vélaszul
benyujtott észrevételeiben a felperes e hatdrozat megvaltoztatdsat kérte azon részé-
ben, amely a 16. osztalyba tartozé aruk tekintetében helyt adott a felszo6laldsnak.

2007. december 19-i hatdrozatdval (a tovabbiakban: megtamadott hatdrozat) a negye-
dik fellebbezési tandcs tgy itélte meg, hogy a fellebbezés megalapozott, és a kozosségi
védjegybejelentést az arujegyzékben szerepldé valamennyi szolgaltatds tekintetében
elutasitotta. A fellebbezési tandcs szerint az 0sszehasonlitandé szolgaltatasok azo-
nosak. A két {itk6z6 megjeloléssel kapcsolatban a fellebbezési tandcs tigy itélte meg,
hogy a felszélaldsi osztaly alulbecsiilte azok hangzéasbeli hasonlésaganak mértékét. A
fellebbezési tandcs megallapitotta, hogy az iitk6z6 megjelolések kozott fenndllé vizu-
alis és f6ként a hangzasbeli hasonlésidgok annyira erdteljesek, hogy a fogyasztdk azt
hihetik, hogy a bejelentett védjegy alatt nyujtott szolgaltatasok kereskedelmi eredete
és a korabbi védjegy oltalma alatt 4ll6 szolgaltatdsok kereskedelmi eredete azonos.
A fellebbezési tandcs llaspontja szerint az érintett kozonség figyelme inkabb a szé
elejére irdanyul, amely a két megjelolés esetében azonos. A felperesnek a megtamadott
hatdrozat megvaltoztatdsa iranti kérelmét a fellebbezési tanacs mint elfogadhatatlant
elutasitotta azzal az indokkal, hogy az egyenértéki a jelen iigy beavatkozéja dltal be-
nyujtott kiilon fellebbezéssel, amit a 40/94 rendelet nem tesz lehet6vé.

A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Torvényszék:

— véltoztassa meg a megtamadott hatdrozatot;

II - 1520



12

INTESA SANPAOLO KONTRA OHIM — MIP METRO (COMIT)

— hagyja helyben a felszdlaldsi osztdly hatdrozatat abban a részében, amely megen-
gedhetének tartja a bejelentett védjegy lajstromozasat a 35., 36., 41. és 42. osztaly-
ba tartoz6 szolgaltatisok tekintetében;

— véltoztassa meg a felszo6lalasi osztly hatdrozatat abban a részében, amely megta-
gadjaabejelentett védjegy lajstromozasat a 16. osztalyba tartozé aruk tekintetében;

— adjon helyt a bejelentett védjegy lajstromozdsa irdnti kérelemnek a 16., 35., 36.,
41. és 42. osztalyba tartozé valamennyi aru és szolgaltatas tekintetében;

— az OHIM-ot kotelezze a jelen eljardsban, valamint a felszolaldsi eljardsban és az
OHIM fellebbezési tandcsa elétti eljardsban felmerilt koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy a Torvényszék:

— utasitsa el a keresetet;

— masodlagosan, amennyiben a Torvényszék az elsé jogalapnak helyt ad, valtoztas-
sa meg a megtimadott hatarozatot a ,masodlagos kérelem” elfogadhatésdganak
tekintetében;

— mindkét esetben a felperest kotelezze a koltségek viselésére, vagy, masodlagosan
az OHIM-ot a Torvényszék eljarasi szabalyzata 136. cikke (1) bekezdésének meg-
felel6en kizardlag sajat koltségeinek viselésére kotelezze.
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A beavatkozé azt kéri, hogy a Torvényszék utasitsa el a keresetet.

A térgyalés folyaman a felperes kijelentette, hogy kereseti kérelmei kizarélag a meg-
tdmadott hatdrozat hatdlyon kiviil helyezésére, illetve az OHIM-nak a Torvényszék
el6tt eljaras és az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljards soran felmeriilt koltségek-
ben valé marasztaldsara irdnyulnak. A Torvényszék ezt rogzitette a targyalasrdl ké-
sziilt jegyzékonyvben.

Indokolas

A felperes keresete alatimasztasaul két jogalapra hivatkozik, melyek koziil az elsét a
Bels6 Piaci Harmonizdacios Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) fellebbezé-
si tandcsainak eljardsi szabalyzatardl sz6l6, 1996. februar 5-i 216/96/EK modositott
bizottsdgi rendelet (HL L 28., 11. o.; magyar nyelvi kiillonkiadés 17. fejezet, 1. kotet,
221. 0.) 8. cikke (3) bekezdésének megsértésére, a masodikat pedig a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére alapitja.

A 216/96 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésére alapitott elsé jogalaprol

A fellebbezési tanics el6tti eljards keretében a felperes a fellebbezésre valaszul be-
nyujtott észrevételeiben arra vonatkozo kérelmet nyujtott be, hogy a fellebbezési ta-
ndcs véaltoztassa meg a felszdlaldsi osztdlynak a 16. osztilyba tartozé arukra vonat-
kozé hatérozatat. A felperes ugy véli, hogy a fellebbezési tandcs tévesen tagadta meg
e ,masodlagos kérelem” vizsgalatit, megsértve ezzel a 216/96 rendelet 8. cikkének
(3) bekezdését.
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A felperes arra hivatkozik, hogy e rendelkezésnek megfelelGen a fellebbezési tanacs
el6tti eljardsban ellenérdekd félnek jogiban &ll ,mésodlagos kérelmet” benydjtania.
A hivatkozott rendelkezés cimén tobb fellebbezési tandcs elismerte mar ezt a jogot.
A felperes a targyaldson kifejtette, hogy jogosult arra, hogy az OHIM mindkét féruma
megvizsgalja az iigyét, és a ,mdsodlagos kérelem” vizsgalatanak a fellebbezési tandcs
részérdl valé megtagadasa sértette az emlitett jogot.

Az OHIM gy véli, hogy a fellebbezési tandcsnak a 216/96 rendelet 8. cikke (3) be-
kezdésének alkalmazhatdésdgdra vonatkozé érvei kétértelmtiek. Az OHIM szerint a
fellebbezési tandcs arra szandékozott rimutatni, hogy egy, a jelen tigyben szerepl6hoz
hasonl6 ,mésodlagos kérelem” kizarélag akkor elfogadhatd, ha valamely, az alapelja-
ras keretében mar felvetett jogi vagy ténybeli kérdésre vonatkozik, vagy arra, hogy egy
ilyen ,masodlagos kérelem” nem elfogadhat6, amennyiben az ebben felvetett okok
nincsenek kapcsolatban az alapeljarassal, és a fellebbezési tandcs elé6tti eljarasban el-
lenérdeki fél ezen okok tekintetében 6nallé fellebbezést nyujthatott volna be.

Az OHIM azt dllitja, hogy ezt a rendelkezést széles korben kell alkalmazni, a fellebbe-
zési tandcs 4ltal a jelen iigyben bevezetett implicit korlatozasok nélkiil. Igy a felperes
allitdasai megalapozottak. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a megtdmadott hataro-
zatot hatdlyon kiviil kellene helyezni, mivel annak indokolasa a ,,masodlagos kérelem”
altal érintett rukra is vonatkozik.

A beavatkozé védlaszbeadvanyaban el6adja, hogy annak ellenére, hogy a 216/96 ren-
delet 8. cikkének (3) bekezdése rendelkezik a ,,masodlagos kérelem” lehet3ségérél, az,
hogy az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa azt nem vizsgélta, a jelen tigyben nem
befolyasolja az 6sszetévesztés veszélye fennallasanak értékelését.
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Eloljaréban meg kell allapitani, hogy a beavatkozé 4ltal a tirgyaldson tett azon kije-
lentés, amely szerint a 216/96 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése nem tesz lehetévé
semmiféle masodlagos kérelmet a fellebbezési tandcs el6tti eljarasban részt vevd fel-
lebbez6 részérdl, elfogadhatatlan, mivel nem kothet6 a vélaszbeadvanyaban foglalt
jogalapokhoz és az ott kifejtett érvekhez (lasd ebben az értelemben a C-481/08. P. sz.,
Alcon kontra OHIM és *Acri. Tec tigyben 2009. szeptember 24-én hozott itélet [az
EBHT-ban nem tették k6zzé] 17. pontjat).

A 216/96 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében:

»Az ellenérdeki fél — valaszaban — olyan okra hivatkozva is kérheti a megtimadott
hatarozat megsemmisitését [helyesen: hatalyon kiviil helyezését] vagy megvaltoztata-
st, amely a fellebbezésben nem szerepel. Ez a nyilatkozat azonban a fellebbezének az
eljarastol valé eldllasa esetén hatalytalannd valik”

E rendelkezés szovegébdl az kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs el6tti eljaras kere-
tében az ellenérdek fél észrevételeiben gyakorolhatja a megtimadott hatarozat vita-
tasara vonatkozd jogat. Pusztan a fellebbezésben ellenérdekii féli minésége lehetévé
teszi tehat szadmara, hogy vitassa a felszélalasi osztaly hatarozatanak érvényességét,
amint arra a felperes helytalléan hivatkozik. Ezen tilmenden a 216/96 rendelet 8. cik-
kének (3) bekezdése nem korlatozza ezt a jogot a fellebbezésben mar szerepl6 jogala-
pokra. Rendelkezik ugyanis arrél, ha a kérelem a fellebbezésben nem szereplé okra
vonatkozik. Egyébként az emlitett rendelkezés egyaltalaban nem utal arra a tényre,
hogy a fellebbezésben ellenérdekd fél maga is fellebbezést nydjthatott volna be a meg-
tdmadott hatdrozattal szemben. Mindkét jogorvoslat rendelkezésre 4ll a felszolalds-
nak helyt adé és a kozosségi védjegy lajstromozdsa irdnti kérelmet elutasité hatdrozat
vitatdsdra.
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A jelen tigyben a fentiekre vald tekintettel a felperesnek, a 216/96 rendelet 8. cikkének
(3) bekezdése értelmében, jogdban dllt a bejelentett védjegy 16. osztalyba tartozo aruk
tekintetében torténd lajstromozdsa megtagaddsanak vitatdsa, és a fellebbezési tanacs
tévesen utasitotta el e kérelmet mint elfogadhatatlant.

Kovetkezésképpen a 216/96 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésére alapitott
els6 jogalapnak helyt kell adni.

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

A felperes vitatja, hogy hasonléséag dllna fenn az titk6z6 megjelolések kozott, midltal
allitasa szerint egydltaldban nem 4ll fenn az Gsszetévesztés veszélye az érintett szol-
galtatasok tekintetében, és ennélfogva a fellebbezési tandcs tévesen helyezte hatdlyon
kiviil a felszdlalasi osztaly hatarozatat az erre vonatkozo részében. A felperes a kovet-
kezé8kre hivatkozik:

— akorédbbi védjegy tovabbi dbrds és szines elemeket tartalmaz, amelyek megkiilon-
boztetik azt a COMIT szémegjel6léstol;

— akét megjelolés eltérd a hangzas szempontjabdl is, mivel a szavak végét a német
fogyasztok mashogyan ejtik annak kovetkeztében, hogy a masodik két magan-
hangzé (az ,e” és az ,i”) killonbozik egymastdl;
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— a két megjelolés fogalmilag eltéré; a COMIT bejelentett védjegy kitalalt szd,
amelynek jelentése olaszul ,commerciale” és ,italiana’; mig a Comet korabbi véd-
jegy, amelynek jelentése angolul ,iistokos’, az azonos jelentési német , Komet”
sz6t idézi;

— ezen eltérések folytan a két megjelolés dsszességében eltérd; a kozonség részérdl
az Osszetévesztés semmilyen veszélye nem 4ll fenn sem a 16. osztilyba tartozé
aruk, sem pedig a 35., 36., 41. és 42. osztalyba tartozé szolgaltatisok tekintetében,
mivel az atlagos fogyasztordl feltételezhetd, hogy szokdsosan tdjékozott, ésszer-
en figyelmes és koriltekinté.

Az OHIM és a beavatkozd vitatja a felperes érveit.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a kordabbi védjegy
jogosultjanak felszélaldsa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt all, a fogyaszték 6sz-
szetéveszthetik a korabbi védjeggyel val6 azonossaga vagy hasonlésaga, valamint az
érintett aruk, illetve szolgaltatasok azonossaga vagy hasonlésdga miatt; az 9sszeté-
veszthet8ség magdban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjel6lést gondolati
képzettarsitas (asszocidcid) utjan kapcsolhatjdk a kordbbi védjegyhez.

Egyébként ugyanezen rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjanak ii. alpontja (helyé-
be lépett a 207/2009 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjanak ii. alpontja) alapjan
kordbbi védjegy a valamely tagdllamban lajstromozott védjegy, amelynek bejelentési
napja megel6zi a kozosségi védjegy bejelentési napjat.
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Az allandé itélkezési gyakorlat szerint 6sszetéveszthet6séget okozhat az, ha a kozon-
ség azt hiheti, hogy a széban forgd aruk vagy szolgdltatisok ugyanattdl a véllalko-
z4stdl, vagy adott esetben gazdasdgilag egymdssal kapcsolatban 4ll6 vallalkozasoktdl
szarmaznak. Ugyanezen {télkezési gyakorlatbol kovetkezik, hogy az dsszetéveszthe-
téséget atfogdan kell értékelni az alapjan, hogy az érintett vasarlokozonség milyen
képet alkot a megjelolésrél és a szoban forgé arukrol vagy szolgaltatdsokrdl, és figye-
lembe kell venni valamennyi adott tigyre jellemzé tényezét, kiillondsen a megjelolé-
sek és a megjelolt aruk vagy szolgaltatasok hasonlésaga kozotti kolesonds fliggéséget
(ldsd a Torvényszék T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM — Giorgio Be-
verly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] tigyben 2003. julius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., I1-2821. 0.] 30—33. pontjit és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak alkalmazisiban az Osszeté-
veszthet8ség el6feltétele, hogy az iitkozé védjegyek azonosak vagy hasonldk legye-
nek, és hogy a védjegybejelentésben szerepld daruk vagy szolgaltatdsok azonosak vagy
hasonlok legyenek. E feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniiik (lasd a Torvényszék
T-316/07. sz., Commercy kontra OHIM — easyGroup IP Licensing [easyHotel] ligy-
ben 2009. janudr 22-én hozott itéletének [EBHT 2009., I1-43. 0.] 42. pontjat és az ott
hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Az itélkezési gyakorlat szerint az Osszetéveszthetdség atfogé értékelésekor az érintett
arutipus atlagos fogyasztdjat kell figyelembe venni, aki szokdsosan tdjékozott, éssze-
rien figyelmes és koriiltekint6. Szintén tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy az
atlagfogyaszté figyelmének szintje a szoban forgd termékek vagy szolgaltatdsok ti-
pusatol fiiggéen valtozhat (lasd a Torvényszék T-256/04. sz., Mundipharma kontra
OHIM - Altana Pharma [RESPICUR] iigyben 2007. februar 13-an hozott itéletének
[EBHT 2007., I1-449. 0.] 42. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

A jelen tigyben, tekintettel arra, hogy a széban forgé szolgaltatdsokat a nagykozon-
ség szamara ajanljak, és hogy a kordbbi védjegyet Németorszagban lajstromoztdk,
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a célkozonséget az atlagos német fogyasztok alkotjak. Az ilyen fogyasztdrdl feltéte-
lezhet8, hogy szokdsosan tajékozott, ésszertien figyelmes és koriiltekinté (a Birdsdg
C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben 1999. junius 22-én hozott itéletének
[EBHT 1999.,1-3819. 0.] 26. pontja).

A megtamadott hatdrozat értelmében a széban forgé szolgaltatisok a 35., 36., 41. és
42. osztalyba tartoznak, és azonosak. Meg kell dllapitani, hogy a felek e kovetkeztetést
nem vitatjak.

A megjelolések 6sszehasonlitdsardl

Az OsszetéveszthetGség atfogd értékelésének — a széban forgd védjegyek vizualis,
hangzasbeli és fogalmi hasonlésaga tekintetében — az ezek altal keltett 6sszbenyo-
mason kell alapulnia, figyelembe véve kiilonosen azok megkiilonboztets és dominans
elemeit. A védjegyeknek a széban forgd arukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatban az
atlagfogyaszto altal torténd észlelése donté szerepet jatszik az OsszetéveszthetGség
atfogo értékelésénél. E tekintetben az dtlagfogyasztd rendszerint egészében érzékeli a
védjegyet, és nem vizsgilja annak egyes részeit (ldsd a Birésag C-334/05. P. sz., OHIM
kontra Shaker tigyben 2007. junius 12-én hozott itéletének [EBHT 2007., 1-4529. o.]
35. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

ElGszor is a vizudlis szempontu 6sszehasonlitds tekintetében a fellebbezési tandcs a
megtimadott hatdrozat 17. pontjdban jogosan éllapitotta meg, hogy a kérdéses meg-
jelolések vizudlis szempontbdl hasonléak.
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E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy semmi sem akaddlyozza annak vizsgalatat,
hogy fennall-e vizudlis hasonlésdg valamely sz6védjegy és valamely abras védjegy ko-
z0tt, figyelemmel arra, hogy e két védjegytipus grafikus megjelenitése alkalmas vizu-
alis benyomads keltésére (lasd a Torvényszék T-359/02. sz., Chum kontra OHIM - Star
TV [STAR TV] iigyben 2005. mdjus 4-én hozott itéletének [EBHT 2005., 1I-1515. o.]
43. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Meg kell allapitani, hogy az itk6z6 megjelolések kozott fennall6 vizudlis killonbségek
nem jelentések. A bejelentett sz6védjegyet a ,,comit” sz6 alkotja. A korabbi dbras véd-
jegyet a vastagitott bet(itipussal szedett ,,comet” szé alkotja, melynek betiii pirosak,
és piros, valamint zold szinnel ald vannak hidzva. A megjelolések 6t bet(ijébdl négy
azonos. A két sz6 kozotti egyediili killonbség az utolsé elétti betd, azaz az i’} illetve
»€" A felperes allitdsdval ellentétben a két megjelolés kozott fenndlld dbras killonbsé-
gek csekélyek, és nem valtoztatjdk meg a megjeloléseket alkoto és azokban domindns,
szinte azonos szavak kozotti hasonléségra vonatkozé benyomadst.

Maisodszor a hangzasbeli 6sszehasonlitas tekintetében, amint azt a fellebbezési tanacs
a megtamadott hatdrozat 15. pontjaban emlékeztetett rd, meg kell allapitani, hogy
az itkoz6 megjelolések ugyancsak hasonléak. Az els6, azaz a ,com” szdtag ugyanis,
amelyet a fogyaszt6 els6ként érzékel és hall, a két megjel6lés elején azonos. Ezen tul-
menden a két masodik szétag, az it illetve az ,et” egy rovid magidnhangzot tartal-
maz, és mindkét esetben a ,t” betlire végzsdik.

Ennélfogva meg kell dllapitani, hogy az iitk6z6 megjelolések vizudlis és hangzdsbeli
szempontbdl hasonléak.

Harmadszor, ami a fogalmi szempontu 6sszehasonlitast illeti, a fellebbezési tandcs
ugy {télte meg a megtamadott hatdrozat 15. pontjaban, hogy kiillonbség all fenn, amely
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ahhoz kothetd, hogy a német k6zonség egy része a kordbbi védjegyet a német ,Komet”
sz6 (amelynek jelentése tistokds) angol nyelvli megfeleljeként érzékeli, dm ez a kii-
lonbség nem kell6en nyilvanval6 és jelentés ahhoz, hogy felillmdlja a két megjelolés
kozott fenndllo erételjes vizudlis és hangzasbeli hasonlésagokat.

Meg kell dllapitani, hogy az titk6z6 védjegyek kiillonbségeket mutatnak fogalmi szem-
pontbdl. Az ,iistokosnek” a korabbi védjegyhez kapcsolddé konnotécidja ugyanis bi-
zonyos eltéréseket eredményez. A bejelentett védjegy esetében, amint azt az OHIM
megillapitotta, a ,comit” sz6t a német kozonség kitaldlt szénak tekinti, amelynek
tehat nincs semmiféle jelentése. Mindazonaltal figyelembe kell venni azt, hogy a
megjelolésekben kozos, ,kereskedelem” vagy ,kereskedelmi” jelentésti ,com” el6tag
a vallalkozdsok vildgaban igen elterjedt rovidités, amint arra a felperes raimutatott a
targyaldason. Ennélfogva, tekintettel arra, hogy a megjel6lések elejének azonos a je-
lentése, a fogalmi eltérés nem annyira jelent8s, hogy elegendé lehetne a vizudlis és
hangzasbeli kiilonbségek semlegesitéséhez.

Ilyen koriilmények kozott azt a kovetkeztetést kell levonni, hogy az titk6zé védjegyek,
atfogdan értékelve, hasonldak. Kovetkezésképpen meg kell dllapitani, hogy a fellebbe-
zési tandcs helyesen vonta le azt a kovetkeztetést a megtamadott hatarozat 16. pont-
jaban, hogy az itk6z6 megjelolések hasonl6 6sszbenyomast keltenek.

Az 6sszetéveszthetségrol

Az OsszetéveszthetGség atfogd értékelése bizonyos kolcsonos fliggbséget tételez fel
a figyelembe vett tényezdk, killonosen a védjegyek és a megjelolt aruk vagy szolgal-
tatdsok hasonlésdga kozott. Igy a megjelolt druk vagy szolgaltatdsok kisebb mérté-
kd hasonldsagat ellenstlyozhatja a védjegyek kozotti hasonldsag magasabb foka, és
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forditva (a Birdsdg C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én hozott ité-
letének [EBHT 1998., I-5507. o.] 17. pontja és a Torvényszék T-81/03, T-82/03. és
T-103/03. sz., Mast-Jagermeister kontra OHIM — Licorera Zacapaneca [VENADO
kerettel és tarsai]) egyesitett tigyekben 2006. december 14-én hozott itéletének
[EBHT 2006., I1-5409. 0.] 74. pontja).

A jelen tigyben, mivel a széban forgé szolgaltatasok azonosak és a széban forgd meg-
jelolések hasonléak, a fellebbezési tanacs helytalléan itélte meg gy, hogy az érintett
kozonség tudatdban fenndll az Osszetévesztés veszélye.

Az iitkoz6 megjelolések kozotti erbteljes, f6ként vizudlis és hangzdsbeli hasonldsagok,
valamint az érintett szolgaltatasok kozott megdllapitott azonossdg folytdn ugyanis
val6szin(, hogy a kozonség az titkoz6 védjegyeket Osszetéveszti egymassal, tekintve
hogy a fogyasztonak ritkdn adddik arra lehet8sége, hogy a killonb6z6 védjegyeket
kozvetleniil 6sszehasonlitsa, igy kénytelen az azokrol alkotott tokéletlen emlékképre
hagyatkozni (a fenti 99. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben hozott
itélet 26. pontja).

A fentiek Osszességébdl az kovetkezik, hogy a jelen tigy koriilményei kozott, egy bi-
zonyos fogalmi kiillonbség és a német atlagos fogyaszté figyelmi szintjének ellené-
re, a fellebbezési tandcs nem sértette meg a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjit, amikor agy itélte meg, hogy fenndll annak a veszélye, hogy a kozonség azt
hiheti, hogy a széban forgé aruk vagy szolgdaltatisok ugyanattdl a vallalkozéstol vagy
adott esetben gazdasagilag egymassal kapcsolatban 4ll6 véllalkozdsoktdl szarmaznak.

Kovetkezésképen a masodik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasitani.
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A fenti megallapitasokbol kovetkezéen a megtimadott hatdrozatot hatdlyon kivil kell
helyezni azon részében, amelyben a fellebbezési tanics elutasitotta a felperesnek a
16. osztalyba tartozé arukra vonatkozé kérelmét.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 87. cikkének 3. §-a alapjan a Torvényszék részleges pernyertes-
ség esetén elrendelheti a koltségeknek a felek kozotti megosztasat, vagy hatdrozhat
ugy, hogy mindegyik fél maga viselje sajat koltségeit. A jelen tigyben a felperes rész-
legesen pernyertes lett.

Az eljarasi szabalyzat 87. cikke 4. §-anak harmadik bekezdése alapjan a Torvényszék
elrendelheti, hogy a beavatkozé maga viselje sajat koltségeit.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az eljarasi szabalyzat 136. cikkének 2. §-a
értelmében a feleknél a fellebbezési tandcs el6tti eljardssal kapcsolatban sziikségsze-
riien felmeriilt koltségeket megtéritendd koltségeknek kell tekinteni.

Ilyen korilmények kozott akként kell hatdrozni, hogy az OHIM maga viseli sajat
koltségeit, valamint a felperes részér6l felmeriilt koltségek felét, ideértve a fellebbe-
zési tandcs elétti eljardsban felmeriilt koltségeket is. A beavatkozé maga viseli sajat
koltségeit.

II - 1532



INTESA SANPAOLO KONTRA OHIM — MIP METRO (COMIT)

A fenti indokok alapjan

A TORVENYSZEK (negyedik tanacs)

a kovetkezéképpen hatarozott:

1) A Torvényszék hatilyon kiviil helyezi a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal
(védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM) negyedik fellebbezési tana-
csanak 2007. december 19-i (R 138/2006-4. sz. iigyben hozott) hatirozatat
azon részében, amely elutasitotta az Intesa Sanpaolo SpA 16. osztilyba tar-
toz6 arukra vonatkozo kérelmét.

2) A Torvényszék a keresetet ezt meghaladé részében elutasitja.

3) Az OHIM viseli sajat koltségeit, valamint az Intesa Sanpaolo részérdl felme-
riilt koltségek felét.

4) A MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG maga viseli sajat
koltségeit.

Czucz Labucka O’Higgins

Kihirdetve Luxembourgban, a 2011. dprilis 7-i nyilvdnos tilésen.

Aldirdsok
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