IL PONTE FINANZIARIA KONTRA

A BIROSAG ITELETE (negyedik tandcs)
2007. szeptember 13."

A C-234/06. P. sz. iigyben,

az Il Ponte Finanziaria SpA (székhelye: Scandicci [Olaszorszag], képviselik:
P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina és M. Boletto avvocati)

fellebbezdnek

a Birdésdg alapokmdinydnak 56. cikke alapjan 2006. majus 23-dn benyujtott
fellebbezése targyaban,

a tobbi fél az eljarasban:

Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM)
(képviselik: O. Montalto és M. Buffolo, meghatalmazotti minségben)

alperes az els6fokd eljarasban,
* Az eljards nyelve: olasz.
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az F.M.G. Textiles Srl, korabban Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale
di Alberto Fiorenzi Srl (székhelye: Numana [Olaszorszag], képviseli: D. Marchi
avvocato)

beavatkoz6 az elséfoku eljarasban,

A BIROSAG (negyedik tanacs),

tagjai: K. Lenaerts tanacselnok (elé6adé), Juhasz E., R. Silva de Lapuerta, G. Arestis és
J. Malenovsky birak,

fétanacsnok: E. Sharpston,
hivatalvezets: R. Grass,

tekintettel az irasbeli szakaszra,

a fétanacsnok inditvanyanak a 2007. marcius 29-i targyalason tértént meghallgatasat
kovetden,

meghozta a kovetkezé

itéletet

Fellebbezésében az Il Ponte Finanziaria SpA (a tovabbiakban: fellebbezd) kéri az
Eurépai Kozosségek Elséfoka Birésaga T-194/03. sz., Il Ponte Finanziaria kontra
OHIM - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) tigyben 2006. februar 23-an
hozott azon itéletének (EBHT 2006., I1-445. o.; a tovabbiakban: megtamadott itélet)
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hatalyon kiviil helyezését, amely elutasitotta a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal
(védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM) negyedik fellebbezési tandcsanak a
fellebbez6 és a Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto
Fiorenzi Srl kozotti felszdlaldsi eljardsara vonatkozd, 2003. mdrcius 17-i hata-
rozatdnak (a tovabbiakban: vitatott hatdrozat) hatalyon kivill helyezésére iranyul6
keresetet.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tanacsi rendelet
(HL 1994. L 11,, 1. o; magyar nyelvli kilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.)
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja gy rendelkezik, hogy a korabbi védjegy
jogosultjanak felszélalasa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
»ha azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt all, a fogyasztok
Osszetéveszthetik a korabbi védjeggyel valé azonossaga vagy hasonlésaga, valamint
az érintett aruk, illetve szolgaltatdsok azonossaga vagy hasonlésaga miatt”. A 40/94
rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjanak ii) alpontja értelmében korabbi
védjegynek kell tekinteni a valamely tagallamban, lajstromozott védjegyet, amelynek
bejelentési napja kordbbi, mint a kozosségi védjegybejelentés bejelentési napja.

A 40/94 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése gy rendelkezik, hogy ha a jogosult a
lajstromozastdl szamitott 6t éven belil nem kezdte meg a kozdsségi védjegy
tényleges hasznalatat az Eurdpai Kozosségben az arujegyzékben szereplé arukkal és
szolgaltatasokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen hasznalatot 6t éven at megszakitas
nélkil elmulasztotta, a kozosségi védjegyoltalomra alkalmazni kell az e rendeletben
meghatarozott jogkovetkezményeket, kivéve ha a jogosult a hasznalat elmaraddsat
kellgképpen igazolja. A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapjan a
kozosségi védjegy olyan alakban torténdé hasznalata, amely a lajstromozott alaktdl
csak a megkiilonboztetd képességet nem érint6 elemekben tér el, a 15. cikk
(1) bekezdése alkalmazasaban hasznalatnak mindsil.
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A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) bekezdése a kozosségi védjegybejelentéssel
szemben benyujtott felszélalasra vonatkozik, és gy rendelkezik, hogy felszdlalasa
elutasitisanak terhe mellett a korabbi kozosségi védjegy jogosultjanak igazolnia kell,
hogy a kozosségi védjegybejelentés meghirdetését megel6z6 6t évben a felszdlalds
alapjaul szolgalé kordbbi kozosségi védjegy tényleges hasznélatit az drujegyzékben
szereplé és a felszélalasban hivatkozott arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcso-
latban a K6z6sségben megkezdte, vagy kell6képpen igazolja a hasznalat elmaradasat,
feltéve hogy a korabbi kozosségi védjegyet a kozosségi védjegybejelentés meg-
hirdetésének napjanal legalabb 6t évvel korabban lajstromoztak. A 40/94 rendelet
43. cikkének (3) bekezdése szerint a koribbi nemzeti védjegyre is a 43. cikk
(2) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Kozdsségben valé
haszndlaton az abban a tagallamban val6 hasznélatot kell érteni, amelyben a kordbbi
nemzeti védjegy oltalom alatt all.

A jogvita el6zményei

1998. szeptember 24-én a Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di
Alberto Fiorenzi Srl, jelenleg F.M.G. Textiles Srl (a tovabbiakban: beavatkozé) a
BAINBRIDGE 4bras védjegy kozosségi védjegyként torténd lajstromozdsat (lajst-
romszam: 940007) kérte az OHIM-tél. A bejelentést a védjegyekkel ellathaté
termékek és szolgaltatasok nemzetkozi osztilyozasira vonatkozd, feliilvizsgélt és
modositott, 1957. jinius 15-i Nizzai Megéllapodas szerinti 18. osztilyba tartozé
drukkal kapcsolatban tették, a kovetkezé leirassal: ,bér és bérutinzatok, ezen
anyagokbél késziilt olyan termékek, amelyek nem tartoznak mas osztilyokba;
allatbérok; utazolddak és bérondok; esernydk, napernydk és sétapdlcak; ostorok és
l6szerszamok”, és a 25. osztalyba tartoz6 drukkal kapcsolatban, a kovetkezd leirassal
sruhazati cikkek, cip6k, kalaparuk”.

1999. szeptember 7-én a fellebbezd a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja alapjan felszélalt a bejelentett védjegy lajstromozasival szemben.
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A felszdlalas tizenegy korabbi, a 18. és/vagy a 25. osztdly vonatkozasaban
Olaszorszagban lajstromozott védjegy fenndllasan alapult, amelyek mindegyike
tartalmazza a ,bridge” széelemet. A kovetkez6krél van szé: a ,Bridge” (lajstrom-
szam: 370836), a ,Bridge” (lajstromszam: 704338), az ,Old Bridge” (lajstrom-
szam: 606709), a ,The Bridge Basket” (lajstromszam: 593651) abrds megjel6lés; a
»THE BRIDGE” (lajstromszam: 642952) szémegjelolés; a , The Bridge” (lajstrom-
szam: 704372) és a ,The Bridge” (lajstromszam: 633349) térbeli megjelolések; a
»FOOTBRIDGE” szémegjelolés (lajstromszam: 710102); a ,, The Bridge Wayfarer”
(lajstromszam: 721569) abras megjelolés és végil az ,OVER THE BRIDGE”
(lajstromszam: 630763) és a ,THE BRIDGE” (lajstromszdm: 642953) szémegjelo-
lések.

2001. november 15-i hatirozatival az OHIM felszélaldsi osztilya elutasitotta a
felsz6lalast, mivel ugy itélte meg, hogy az érintett aruk hasonl6sidgidnak mértéke
kozotti kolesonds fiiggdség és az itkozé megjelolések hasonlésaganak mértéke
ellenére a koztilk 1évé hangzasbeli és vizualis eltérések miatt ésszertien kizarhaté a
40/94 rendelet szerinti Osszetéveszthetéség. A fellebbez6 megtamadta a felszdlalasi
osztaly hatarozatat.

Az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa a vitatott hatarozattal elutasitotta a
fellebbezést. Mindenekelétt a tizenegybdl 6t korabbi védjegyet kizart a mérlegelés
korébdl (lajstromszéam: 370836, 704338, 606709, 593651 és 642952), mivel nem
igazoltak a védjegyek hasznalatat. A tobbi hat korabbi védjeggyel kapcsolatban
(lajstromszam: 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 és 642953) a hasznélat
megfelelé igazolasinak hianya miatt elutasitotta ezek ,sorozatvédjegyként” val6
mindsitését. Tovabba azt allapitotta meg, hogy nem all fenn a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja értelmében az Osszetévesztés veszélye a hat védjegy és a
bejelentett kozosségi védjegy kozott, tekintettel arra, hogy az iitkozé védjegyek
kozotti hasonlésag szintje nem éri el azt a minimadlis szintet, amely igazolhatna a
kolcsonos fiigghség elvének alkalmazasat, amely alapjan a védjegyek csekélyebb
mértékd hasonldsagat kiegyenlitheti a védjeggyel ellatott aruk vagy szolgaltatasok
nagyobb fokd hasonlésaga, és forditva.
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Az Elséfoku Birosag el6tti eljaras és a megtamadott itélet

Az Elséfoku Birdsdg Hivataldhoz 2003. mdijus 30-4n benyujtott keresetével a
fellebbez6 a vitatott hatarozat hatalyon kiviil helyezését kérte.

Az OHIM és a beavatkozé a kereset elutasitasat kérték.

A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjanak és 43. cikke (2) és
(3) bekezdésének, valamint a k6zosségi védjegyrdl sz6lé 40/94/EK tandcsi rendelet
végrehajtiasirdl sz6l6, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsdgi rendelet
(HL L 303., 1. o; magyar nyelvlii kiillonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 189. o.)
22. szabalyanak megsértésére alapitott elsé jogalapjaval a fellebbez6 arra hivatkozott,
hogy a fellebbezési tanacs tévesen zarta ki értékelése korébdl tobb korabbi védjegyét
azzal az indokolassal, hogy a hasznalatukat nem igazoltak.

Elészor is az Els6foku Birdsig a megtimadott itélet 27. és 28. pontjidban kimondta,
hogy a hat kordbbi védjeggyel (lajstromszam: 704372, 633349, 710102, 721569.,
630763 és 642953) kapcsolatban, amelyekre a fellebbezési tandcs a bejelentett
védjeggyel valé Osszetéveszthetéségre vonatkozé értékelését alapitotta, csak a
~védjegycsalad” fennallasara vonatkozé érv vizsgalata keretében éllapitotta meg
azt, hogy ezen védjegyek koziil csak kett6t haszndltak, és igy csak ezeket lehet
figyelembe venni az értékelésnél.

E tekintetben a fellebbezési tandcs kifejezetten azt dllitotta, hogy az emlitett kordbbi
védjegyek hasznalatit nem kellett igazolni a 40/94 rendelet 43. cikkének meg-
felel6en, mivel az e cikkben foglalt, a lajstromozastél szamitott 6t év még nem telt el.
Kovetkezésképpen azt allapitotta meg, hogy ezt a hat korabbi védjegyet figyelembe
kellett venni a bejelentett védjeggyel vald OsszetéveszthetGség megitélésénél. Az
olasz fogyaszté6 ezek kozil valéjaban azonban csak két korabbi védjeggyel

1-7372



14

15

IL PONTE FINANZIARIA KONTRA

talalkozhatott a piacon, és ezért a jelen esetben nem igazolhaté az allit6lagos
~védjegycsalad” fennallasahoz kapcsolédé kiterjesztett oltalom, amire a fellebbezd
hivatkozik. Az Els6foku Birdsig ebbdl azt allapitotta meg, hogy a fellebbezd elétte
felhozott kifogasa, azzal kapcsolatban, ahogyan a fellebbezési tandcs kezelte a széban
forgé hat kordbbi védjegyet, valdjaban a fellebbezési tanicsnak az iitkoz6
megjelolések kozotti Osszetéveszthetdség vizsgalata korében tett megallapitasait
vitatja, amelyet a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére
alapitott masodik jogalap elemzésekor kell megvizsgalni.

Maésodszor, a THE BRIDGE korabbi védjegy (lajstromszam: 642952) kizarasaval
kapcsolatban az Els6foki Birdsidg a megtamadott itélet 31-37. pontjdban azt
allapitotta meg, hogy a védjegy tényleges hasznalata azt feltételezi, hogy a védjegy
objektive jelen legyen a piacon hatékony formaban, idében 4llandé jelleggel és a
megjelolés megjelenitését tekintve stabilan. A fellebbezési tanics jogosan éllapitotta
meg, hogy a széban forgd védjegy tényleges hasznélatit nem igazoltik. Ebben az
Osszefuggésben az Elséfoku Birdsag elfogadhatatlannak nyilvanitotta azokat az
iratokat, amelyeket a fellebbezé elsé izben elbtte terjesztett eld.

Harmadszor, azzal a masik négy korabbi védjeggyel (lajstromszam: 370836, 704338,
606709 és 593651) kapcsolatban, amelyeket nem vettek figyelembe a bejelentett
védjeggyel valé Gsszetéveszthet6ség cimén, az Elséfokd Birdsig a megtamadott itélet
42-45. pontjiban azt dllapitotta meg, hogy a fellebbezési tanics jogosan utasitotta el
az ugynevezett ,defenziv’ céli lajstromozasukat. Szerinte ugyanis az ilyen
lajstromozasok figyelembe vétele nem egyeztetheté Ossze a 40/94 rendelet éltal
megteremteni kivant kozosségi védjegyoltalmi rendszerrel, amely a védjegyhasznalat
igazolasat, mint lényeges feltételt irja el6 ahhoz, hogy a védjegyjogosult kizarélagos
jogai elismerést nyerjenek. Masrészt az Els6foku Birdsag a megtamadott itélet 50. és
51. pontjaban azt a kérdést illetéen, hogy a Bridge védjegy (lajstromszam: 370836)
Osszességében megegyez6nek tekinthet6-e a THE BRIDGE védjeggyel (lajstrom-
szdm: 642952), azt allapitotta meg, hogy a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése
a) pontja rendelkezése alkalmazasdnak feltételei nem dllnak fenn a jelen esetben.
Szerinte ez a rendelkezés nem teszi ugyanis lehet6vé a védjegyjogosult szamara, hogy
egy masik lajstromozas targyat képezd, hasonlé védjegy hasznalatira hivatkozva
bizonyitsa a védjegy hasznalatat.
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A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésére alapitott masodik
jogalappal kapcsolatban az Els6foka Birdsag elGszor is azt allapitotta meg a
megtdmadott itélet 75-117. pontjaban, hogy a kozosségi védjegybejelentésben
szerepl6 és a fellebbezési tandcs altal az OsszetéveszthetGség megitélése szempont-
jabél vizsgélt hat kordbbi nemzeti védjeggyel jelolt aruk megegyeznek, de az iitk6zé
megjelolések csak hangzasukban hasonlitanak egymasra, vizudlisan és fogalmi
szempontbdl nem. Kovetkezésképpen azt allapitotta meg, hogy a fellebbezési tanacs
nem kovetett el hibat az értékelésben, amikor azt allapitotta meg, hogy nem all fenn
az Osszetévesztés veszélye a fogyasztdk képzetében a bejelentett és az értékelés
szempontjabdl kiilon-kiilon figyelembe vett, hat kordbbi védjegy kozott. Masodszor,
ami azt az érvet illeti, hogy a kordbbi védjegyek egy ,védjegycsalddhoz” vagy
~sorozatvédjegyhez” tartoznak, az Els6fokd Birdsig a megtamadott itélet 128. pont-
jdban azt mondta ki, hogy mivel nem igazoltdk a ,sorozathoz” tartozé valamennyi
védjegy hasznalatat, vagy legalabb annyi védjegyét, amely mar ,csaladot” alkothat,
ezért a fellebbezési tanacs jogosan utasitotta el a fellebbezdének a ,sorozatvédjegyhez”
kapcsolédé oltalomra iranyuld érveit.

Az Els6foku Birdsag ezért elutasitotta a felperes hatdlyon kiviil helyezés irdnti
keresetét.

A felek kérelmei

A fellebbezd azt kéri, hogy a Birdsag:

—  helyezze hatalyon kiviil a megtdmadott itéletet;

— helyezze hatalyon kiviil a vitatott hatarozatot;

— az OHIM-ot és a beavatkozdt kotelezze mind az Elséfokd Birésag, mind a
Birésag elé6tti eljarassal kapcsolatban felmeriilt koltségek viselésére.
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19 Az OHIM azt kéri, hogy a Birdsag:

— utasitsa el a fellebbezést;

— a fellebbezét kotelezze a koltségek viselésére.

20 A beavatkozé azt kéri, hogy a Birdsag:

— az eljardsi szabdlyzat 119. cikke alapjdn nyilvanitsa elfogadhatatlannak a
fellebbezést;

— elsddlegesen, utasitsa el a fellebbezést, és hagyja helyben a megtamadott itéletet;
valamint

— a fellebbezét kotelezze a beavatkozénak mind az Elséfokd Birdsig, mind a
Birésag elé6tti eljarassal kapcsolatban felmeriilt koltségeinek viselésére.

A fellebbezésrél

21 Bevezetésként a beavatkozé el6adja, hogy a fellebbezés bevezeté szakaszdban a
fellebbezé iigyvédei azt nyilatkoztak, hogy ,igazgatasi iratként az Els6fokd Birdsag
elé benyujtott keresethez csatolt” hiteles kiillonmegbizas alapjan jarnak el. Mivel ez
az irat nem szerepel az iratgydjtGben, a fellebbezést, mint elfogadhatatlant, el kell
utasitani.

I1-7375



22

23

24

2007. 09. 13-1 ITELET - C-234/06. P. SZ. UGY

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a széban forgé irat igenis szerepel az Els6foka
Birésag elStt oOsszedllitott iratgyljtében. A fellebbezés ezért nem mindsithetd
elfogadhatatlannak.

Elsé helyen vizsgdlandd elsé és 6todik jogalapjaval a fellebbezé eladja, hogy az
Els6fokn Birdsag megsértette a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjat a
bejelentett védjegy és az OsszetéveszthetGség szempontjabél figyelembe vett hat
korabbi fellebbez6i védjegy (lajstromszam: 704372, 633349, 710102, 721569, 630763
és 642953) kozotti Osszetéveszthetdség megitélésekor. A masodik jogalapot a
rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdésének téves alkalmazasara alapitotta, amely a
THE BRIDGE korabbi védjegy (lajstromszdm: 642952) kizdrasat eredményezte. A
harmadik jogalapot a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjdnak
megsértésére alapitotta, amely a Bridge kordbbi védjegy (lajstromszdm: 370836)
elutasitisit eredményezte. A negyedik jogalap a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és
(3) bekezdésének téves értelmezésén alapul, amely a Bridge korabbi védjegy
(lajstromszam: 370836), valamint a 704338, 606709 és 593651 lajstromszdma
korabbi védjegyek defenziv védjegyekként valé elutasitasit eredményezte.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére alapitott elsé
jogalaprdl a kiilon-kiilon figyelembe vett kordbbi védjegyekkel valo dsszetéveszthetd-
ség értékelésénél

A felek érvei

Elsé jogalapjaval, amely harom részre oszthatd, a fellebbezé arra hivatkozik, hogy az
Els6fokt Birésag tévesen alkalmazta a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjat, mivel az itkozé védjegyek rendelkeznek az Osszetéveszthet6ség
megallapitasahoz sziikséges minimalis mértéki hasonldsaggal.
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Elészor is, az Els6foka Birésag a megtamadott itélet 105. pontjaban elismerte a
valamennyi iitk6zé védjegy kozotti hangzasbeli hasonlésag, a bejelentett védjegy és a
THE BRIDGE (lajstromszam: 642953) és a FOOTBRIDGE (lajstromszdm: 710102)
szovédjegyek, valamint a ,.the bridge” szdelemet tartalmazo kordbbi térbeli védjegyek
kozotti ,jelentés” hangzéasbeli hasonlésiag meglétét. A fellebbezé szerint pedig az
alland¢ itélkezési gyakorlat alapjan a hangzasbeli hasonlésag els6bbséget élvez a
grafikus alapu vizualis hasonlésag esetleges hianyaval szemben.

Masodszor, a fellebbezé tgy itéli meg, hogy az Els6fokd Birésag tévesen allapitotta
meg a bejelentett védjegy és a korabbi védjegyek vizualis és fogalmi eltérései alapjan
az Osszetéveszthet6ség hianyat. A fellebbezd szerint az Elséfokd Birdsagnak a
megtamadott itélet 107—113. pontjaban ismertetett, a fogalmi hasonlésag hianyanak
megéllapitisit eredményezd értékelése az olasz dtlagfogyaszté angoltudasianak
becslésén alapult, mig a fellebbezd szerint az Eurobarométer (az Eurépai K6zosségek
Bizottsaganak kozvélemény—kutatasért felelGs szerve) legutébbi felmérése alapjan az
olasz vasarlokozonségnek csupan 15-20%-a ismeri az angol ,bridge” sz6 jelentését.
Mivel a ,bridge” elem valamennyi védjegyben ko6zos, bizonyos mértékii vizualis
hasonlésag is fennall kozottiik.

Harmadszor, az iitkozé védjegyekkel ellatott aruk teljes azonossagara és a korabbi
védjegyek erés megkiilonboztetd képességére figyelemmel az Elséfoka Birésagnak a
kolcsonos fiigghség elve szerinti atfogd értékelés alapjin Ossze kellett volna
hasonlitania az iitk6z6 védjegyeket, és igy az titk6z6 védjegyek jelent6s hangzésbeli
hasonlésdga, valamint fogalmi és vizualis hasonldsagai nem eredményezhették volna
— téves jogalkalmazas nélkiil — az Gsszetéveszthetéség kizarasat.

Az OHIM szerint a kizarélag a hangzasban mutatkozé bizonyos hasonlésag
elhanyagolhaté, ha nem befolyasolja a fogyasztét és az atfogé megitélésnek csupan
egyik elemét adja.
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A beavatkozé arra hivatkozik, hogy a hangzasbeli szempontot illetéen a felperes
onkényesen Gjraértelmezi a megtamadott itéletet. A fogalmi szempontra vonatko-
zéan a beavatkozé el6adja, hogy a felperes dltal emlitett kozvélemény-kutatdsbol
nem kovetkezik, hogy az olasz atlagfogyaszté ne ismerné az angol ,bridge” sz6 olasz
jelentését, és hogy a THE BRIDGE védjegy valasztiasaval — amelynek jelentése
megfelel a felperes nevének megkiilonboztets része, az ,Il Ponte” jelentésének —
éppen maga a felperes kivanta 6sszekapcsolni a nevet és a forgalmazott arukat, mivel
ugy vélte, hogy az olasz fogyaszté észreveheti ezt az Osszefiiggést. A kolcsonos
fiigg6ség elvével kapcsolatban a beavatkozé az OHIM-hoz hasonléan arra
hivatkozik, hogy mivel az Elséfokd Birdsig jogosan éllapitotta meg a bejelentett
védjegy és a felperesi védjegyek kozotti kiillonbséget, ezért ez az elv nem nyer
alkalmazast.

A Birésag allaspontja

— Az elsé jogalap els6 részérol

Meg kell jegyezni, hogy a megtamadott itélet 102—-106. pontjiban az Elséfoku
Birésag meglehetésen csekély hangzasbeli hasonlésagot allapitott meg a bejelentett
védjegyek és a ,The Bridge Wayfarer” szoéelemet tartalmazé korabbi védjegy
(lajstromszam: 721569) és az OVER THE BRIDGE koréabbi szévédjegy (lajstrom-
szam: 630763) Osszehasonlitasakor. Tovabba azt allapitotta meg, hogy a THE
BRIDGE és a FOOTBRIDGE (lajstromszam: 642953 és 710102) korabbi szévédje-
gyekkel és a ,the bridge” szdelemet tartalmazé korabbi térbeli védjegyekkel
(lajstromszam: 704372 és 633349) fennallé hangzasbeli hasonlésig hangsilyosabb.
Az Els6foku Birésag egyuttal azonban azt is megallapitotta, hogy ezt a hasonlésagot
mind a korabbi védjegyekben szereplé ,the” szo, illetve ,foot” el6tag, mind a
bejelentett védjegyben taldlhaté ,bain” el6tag tompitja. Kovetkezésképpen csak azt
ismerte el, hogy fennall bizonyos hangzasbeli hasonlésag a bejelentett védjegy és a
fenti négy korabbi védjegy kozott.
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Ezért a felperes allitasaval ellentétben az Els6fokd Birdsag nem allapitotta meg azt,
hogy valamennyi iitkozé védjegy kozott fenndll a hangzasbeli hasonlésag. Ami a
bejelentett védjegy és az emlitett négy kordbbi védjegy kozotti hangzédsbeli
hasonlésagot illeti, bar azt az Elséfokt Birésig a megtamadott itélet 115. pontjdban
sjelentésnek” mindsitette, ez a mindsités nem eredményezett téves jogalkalmazast.

Jollehet nem zidrhaté ki, hogy a védjegyek egyediil hangzéasbeli hasonlésiga
Osszetéveszthetéséget eredményezhet, mégis emlékeztetni kell arra, hogy az
OsszetéveszthetGség fennallasat a szoéban forgd megjelolések kozotti fogalmi, vizudlis
és hangzasbeli hasonldésagokat illetéen atfogé értékelés keretében kell megallapitani
(lasd a C-206/04. P. sz., Miilhens kontra OHIM {igyben 2006. marcius 23-an hozott
itélet [EBHT 2006., I-2717. o.] 21. pontjit; lasd még ebben az értelemben a
C-334/05. P. sz, OHIM kontra Shaker iigyben 2007. junius 12-én hozott itélet
[EBHT 2007., 1-4529. o.] 34. és 35. pontjat).

Az Osszetévesztés veszélyének ilyen atfogd értékelését, a széban forgd védjegyek
vizudlis, hangzasbeli vagy fogalmi hasonldsagat illetéen, a megjelolések éltal keltett
Osszbenyomasra kell alapitani, figyelembe véve kiillonosen azok megkiilonboztets és
dominéns elemeit (lasd kiilonosen a fent hivatkozott Miihlens kontra OHIM iigyben
hozott itélet 19. pontjat és kiilondsen a védjegyekre vonatkozé tagillami
jogszabalyok kozelitésérdl szélé, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tanacsi
iranyelv (HL L 40., 1989. 2. 11,, 1. o., magyar nyelvi kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet,
92. 0.) kapcsan a C-251/95. sz. SABEL-iigyben 1997. november 11-én hozott itélet
[EBHT 1997, I-6191. o.] 23. pontjat és a C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer
tgyben 1999. junius 22-én hozott itélet [EBHT 1999., I-3819. o0.] 25. pontjat).

Az emlitett atfogd értékelés azt is maga utan vonja, hogy a két megjelolés kozott
fennallé fogalmi és vizudlis kiillonbségek kiegyenlithetik a koztilk fennall6
hangzasbeli hasonldésagot, ha az érintett kozonség felfogasaban a széban forgé
megjelolések legalabb egyike viligos és meghatdrozott jelentéssel rendelkezik, gy
hogy azt a k6zonség azonnal képes legyen megérteni (lasd a C-361/04. P. sz., Ruiz-
Picasso és tarsai kontra OHIM tigyben 2006. januar 12-én hozott itélet [EBHT 2006.,
1-643. 0.] 20. pontjat; a fent hivatkozott Miihlens kontra OHIM tigyben hozott itélet
35. pontjat és a C-171/06. P. sz., TIL.M.E. ART kontra Devinlec és OHIM iigyben
2007. méarcius 15-én hozott itélet [EBHT 2007., I-41. o.] 49. pontjat).
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E tekintetben, ahogyan arra a fétanacsnok is utalt inditvanya 56. pontjaban, az
esetleges hangzasbeli hasonldsag értékelése csak az egyik relevans tényezé az atfogéd
mérlegelésnél. Kovetkezésképpen nem lehet ebbdl azt levezetni, hogy sziikségsze-
rien fennall az Gsszetévesztés veszélye, ha csupan egy hangzasbeli hasonldsig
tapasztalhaté a két megjelolés kozott (a fent hivatkozott Miihlens kontra OHIM
tgyben hozott itélet 21. és 22. pontja).

A jelen tigyben az Els6foktl Birésdg a megtdmadott itélet 116. és 117. pontjaban azt
allapitotta meg, hogy nem lehet csupan a hangzasbeli hasonlésagok alapjan az
Osszetéveszthetéség fennallasara kovetkeztetni, mivel a hangzasbeli hasonlésag
mértéke kevésbé jelentds a széban forgd aruk esetében, amelyeket tgy értékesitenek,
hogy az érintett vasarlokozonség a vasarlaskor altalaban vizudlisan észleli az arun
szerepld védjegyet.

Az Els6foku Birdsag ezért az Osszetéveszthetdség atfogd vizsgalata soran meg-
vizsgélta a széban forgé megjelolések altal keltett 6sszbenyomadst, esetleges fogalmi,
vizudlis és hangzasbeli hasonldésagaikat illetéen. Ennek sordn nem alkalmazta
tévesen a jogot, amikor azt allapitotta meg, hogy fogalmi és vizudlis hasonldsig
hianyaban nem all fenn az Gsszetévesztés veszélye.

Azonkivill a fellebbez6 nem kérheti a Birdsagot arra, hogy e tekintetben a sajit
értékelését alkalmazza az Elséfokd Birdsag értékelése helyett. Az allandé itélkezési
gyakorlat értelmében az EK 225. cikkbél és a Birésag alapokmanya 58. cikkének els6
albekezdésébdl kovetkezéen a fellebbezés kizardlag jogkérdésre vonatkozhat. Az
Els6fokt Birésag hataskore ezért kizardlag a relevans tények megallapitasara és
értékelésére, valamint a bizonyitékok értékelésére terjed ki. Ezeknek a tényeknek és
bizonyitékoknak az értékelése tehat — amennyiben nincsen sz6 az elferditésiikrdl,
melyet ebben az esetben nem is allitottak — nem jogkérdés, amely vizsgdlata a
fellebbezési eljaras keretein belill a Birésagra tartozna (lasd kiillonosen a
C-214/05. P. sz., Rossi kontra OHIM tiigyben 2006. jilius 18-an hozott itélet
[EBHT 2006., I-7057. o.] 26. pontjit és a C-412/05. P. sz., Alcon kontra OHIM
tigyben 2007. aprilis 26-an hozott itélet [EBHT 2007., I-3569. o.] 71. pontjat).

I-7380



39

40

41

42

43

IL PONTE FINANZIARIA KONTRA

Az Els6foka Birdsagnak a megtamadott itélet 115—117. pontjaban tett megallapitasai
ténybeli értékelésnek mindsiilnek. Az Elséfoku Birdsag az iitkozé védjegyek éltal
keltett 6sszbenyomas alapjan atfogéan értékelte az OsszetéveszthetGséget, figyelembe
véve kiilonosen azok megkillonbozteté és dominans elemeit.

A fellebbezé éltal hivatkozott érvet ezért elfogadhatatlannak kell mindsiteni, ameny-
nyiben arra iranyul, hogy a Birésag a sajat értékelését alkalmazza az Els6foku Birésag
ténybeli értékelése helyett.

Kovetkezésképpen a jogalap elsé részét részben, mint megalapozatlant, és részben,
mint elfogadhatatlant, el kell utasitani.

— Az els6 jogalap masodik részérél

Mindenekel6tt, mint elfogadhatatlant, egészében el kell utasitani azt az érvet,
amellyel a fellebbez$ egy friss kozvélemény-kutatdsra hivatkozva val6éjaban meg-
kérdéjelezi az Elséfoka Birdsag altal a megtamadott itélet 107—114. pontjaban az
itkozé megjelolések kozotti fogalmi hasonlésag targyaban tett, tisztan ténybeli
megallapitasokat.

Amint arra ugyanis emlékeztettiink a jelen itélet 38. pontjaban, a Birdsag hataskore
nem terjed ki arra, hogy a fellebbezés keretében — amennyiben az iratok tandsaga
szerint nincsen sz6 az elferditésiikrl (dm ezt a jelen Ggyben nem allitottak) —
megkérddjelezze az ilyen megallapitasokat.
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A fellebbezének az Els6éfoki Birdsag vizualis hasonlésigra vonatkozd, a meg-
tamadott itélet 92—101. pontjaban foglalt értékelését illeté kifogasaval kapcsolatban
meg kell jegyezni, hogy az allandé itélkezési gyakorlat szerint az EK 225. cikk, a
Birésag alapokménya 58. cikkének elsé bekezdése és a Birdsag eljarasi szabdlyzata
112. cikke 1. §-a els6 bekezdésének c) pontja szerint a fellebbezésben pontosan meg
kell jel6lni a hatalyon kiviil helyezni kért itélet kifogasolt részeit, valamint a kérelmet
konkrétan alatimaszté jogi érveket (a C-352/98. P. sz., Bergaderm és Goupil kontra
Bizottsag tigyben 2000. julius 4-én hozott itélet [EBHT 2000., I-5291. 0.] 34. pontja
és a C-286/04. P. sz., Eurocermex kontra OHIM tigyben 2005. jinius 30-an hozott
itélet [EBHT 2005., I-5797. o.] 42. pontja).

A fellebbezé éltal hivatkozott érv azonban nem felel meg ezeknek a kovetelmé-
nyeknek. Nem tartalmaz ugyanis annak bizonyitasara vonatkozé jogi érvelést, hogy
mely tekintetben alkalmazta az Els6fokd Birdsig tévesen a jogot. A fellebbezd
csupdn megismétli az Els6foka Birésag elé terjesztett jogalapot, nem fejti ki azt
b&vebben, és nem emeli ki a megtimadott itélet birdlni kivant elemeit.

Igy ez az érv egyszerien az els§ fokon elSterjesztett keresetlevél djboli fe-
lulvizsgalatara irdnyulé kérelemnek mindsiil, és ezaltal megsérti a Birdsag alap-
okmdényéban és eljarasi szabalyzatdban foglalt kovetelményeket.

Kovetkezésképpen az elsé jogalap masodik részét, mint elfogadhatatlant, el kell
utasitani.

— Az elsé jogalap harmadik részérdl

J6llehet a figyelembe vett tényezék — kiilonosen a védjegyek és a megjelolt aruk vagy
szolgaltatasok hasonlésiaga — kozotti kolesonds fiiggsség elve alapjan a megjelolt
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aruk vagy szolgaltatasok kisebb mértéki hasonlésagat ellenstlyozhatja a védjegyek
kozotti hasonlsag magasabb foka, és forditva (lasd kilonosen a Birdsag C-39/97. sz.
Canon-tigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998., I-5507. o.]
17. pontjit; a fent hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer itélet 19. pontjét, és a fent
hivatkozott T.ILM.E. ART kontra Devinlec és OHIM iigyben hozott itélet 35. pontjat),
a Bir6sag kimondta, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése b) pontjanak
alkalmazasaban az Gsszetéveszthet&ség eléfeltétele, hogy mind a bejelentett, mind a
korabbi védjegy azonos vagy hasonlé legyen, és a védjegybejelentésben szereplé aruk
vagy szolgaltatasok azonosak vagy hasonléak legyenek a korabbi védjegy aruihoz
vagy szolgiltatisaihoz. E feltételeknek egyiittesen kell teljesiilnitik (lasd a
C-106/03. P. sz., Vedial kontra OHIM iigyben 2004. oktéber 12-én hozott itélet
[EBHT 2004., I 9573. 0.] 51. pontjat).

E tekintetben az Elséfokd Birdsig a megtimadott itélet 116. pontjaban megéllapi-
totta, hogy még ha hangzdsukban hasonlitanak is az iitkoz6 megjelolések, ez a
tényez6 végsd soron kevésbé jelentds, mivel az érintett vasarlokozonség a széban
forgé drukat jelold védjegyet altaldban vizualisan észleli. Masfel6l az Elséfoka
Birésag értékelésével — amelyet a jelen jogalap mésodik részében kifejtett okokbdl
nem lehet kétségbe vonni — arra a megallapitasra is jutott, hogy nem all fenn fogalmi
és vizualis hasonlésag.

Kovetkezésképpen az Osszetéveszthetdség értékelésénél az Els6foku Birdsig téves
jogalkalmazds nélkill allapithatta meg csupin a kordbbi védjegyek nagyfoku
megkiilonbozteté képessége, vagy az ezekkel és a bejelentett védjeggyel ellatott
aruk azonossaga alapjan, hogy az iitk6z6 védjegyek kilon-kiilon figyelembe véve
nem rendelkeznek az Osszetéveszthetdség megallapitasihoz sziikséges minimalis
mértékd hasonldsaggal.

Az emlitett minimalis mérték(i hasonlésag hianyaban nem kifogasolhaté, hogy az
Els6fokti Birésag az OsszetéveszthetGség atfogd értékelésénél nem alkalmazta a
kolcsonos fiiggés elvét.
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Ezen kérilmények kozott az elsd jogalap harmadik részét, mint megalapozatlant, el
kell utasitani.

Ebbél kovetkezbleg az elsé jogalapot teljes egészében el kell utasitani.

A kordbbi védjegyek mint ,védjegycsalddhoz” vagy ,sorozatvédjegyhez” tartozo
védjegyek tekintetében az dsszetéveszthetdség értékelésénél a 40/94 rendelet 8. cikke
(1) bekezdése b) pontjdnak megsértésére alapitott otodik jogalaprol

A felek érvei

A fellebbez6 el6adja, hogy az Elséfokd Birésag a korabbi védjegyekbdl allo
~védjegycsalad” vagy ,sorozatvédjegy” tekintetében az Osszetéveszthetbség értékelé-
sénél tévesen alkalmazta a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjit.
Szerinte az Osszetéveszthet6séget a kozosségi védjegy bejelentését megel6zd 6t
évben, a védjegyeket a lajstromozds szerinti formijukban Osszehasonlitva kell
megéllapitani, és nem szabad szdmon kérni olyan feltételek betartisat, mint amilyen
a tényleges hasznalat kovetelménye. Egyrészt a fellebbezé el6adja, hogy igy van ez, ha
a korabbi védjegy jogosultjdnak felszélalasa ennek az egyediili, hasznalati
kotelezettséggel nem terhelt korabbi védjegynek a fennélldasan alapul. Masrészt a
korabbi védjegyek hasznédlatinak megkovetelése megfosztana a mar lajstromozott,
de még nem haszndlt ,sorozatvédjeggyel” jelolt drukat éppen piacra dobni kivané
jogosultat a ,sorozatvédjegyhez” kapcsolédé oltalomban valé részesiiléstél olyan
harmadik személlyel szemben, aki jogszerien nyujtott be hasonlé védjegyet és a
tényleges haszndlat egyidejli meginditisa mellett dontott.

Az OHIM els6ként arra hivatkozik, hogy a ,sorozatvédjegy” fogalmat a 40/94
rendelet nem veszi figyelembe, és csak az olasz védjegyjogi itélkezési gyakorlat
alkotta ezt meg, amely jogilag mindsiti azt a helyzetet, amikor képzettarsitas allhat
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fenn a sorozatvédjegyek és a bejelentett védjegy kozott. Ez a képzettarsitas
Osszezavarhatja az érintett vasarl6kozonséget, mivel egyidejlleg tobb olyan védjegy
van jelen a piacon, amelyek mindegyikében szerepel egy megkiilonboztets és azonos
vagy hasonlé drukat jelolé elem. Kovetkezésképpen az emlitett védjegyeknek
egyidejlileg kell jelen lenniiik a piacon.

Misodszor, a kordbbi védjegyek sorozatjellegének figyelembe vétele a kiilon-kiilon
vizsgalt, fentebb emlitett védjegyek oltalmanak kiterjesztését jelenti. Ennélfogva az
OsszetéveszthetGségnek kizdrdlag ugyanazt a megkiillonbozteté elemet tartalmazéd
tobb védjegy fennallasan alapulé elvont értékelését, az emlitett védjegyek tényleges
hasznalata hianyaban ki kellene zarni.

Harmadszor, az OHIM arra hivatkozik, hogy a ,sorozatvédjegy” fogalmit a
fogyasztoknak az iitk6zé megjelolésekre vonatkozé észleléséhez kapcsoléddan kell
értékelni. Az OHIM el6adja, hogy az dllitélagos ,sorozatvédjegyeket” nem
hasznaltdk, és nem rendelkeznek olyan tulajdonsagokkal, amelyek alapjan védjegy-
csaladnak lehetne ezeket tekinteni.

4

A beavatkoz6 megjegyzi, hogy bar a fellebbezének nem kellett igazolnia a ,bridge’
széelemet tartalmazé korabbi védjegyek hasznalatit a vonatkozé védjegyek meg-
szlinése megallapitasanak elkeriilése érdekében, mindazondltal meg kellett volna ezt
tennie, hogy aldtimassza azt a nézetét, miszerint az ezt a széelemet tartalmazé
védjegyek dllitolagos ,védjegycsaladot” alkotnak.

A Birésag allaspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az egyrészt a bejelentett
megjelolés és a korabbi védjegy kozotti, és masrészt az ezek éltal érintett aruk, illetve
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szolgaltatasok kozotti hasonlésagbhdl adddo Gsszetéveszthetdség fennallasit azon
teriilet vasarlékozonségének alapul vételével kell értékelni, ahol a korabbi védjegy
oltalom alatt 4ll.

A jelen esetben az Els6fokd Birésdg a megtamadott itélet 78. pontjdban
megallapitotta, hogy tekintettel az érintett aruk jellegére, amelyek rendeltetése a
fenti 5. pontban szerepel, a célkézonség amelynek tekintetében az Osszetévesztés
veszélyének elemzését el kell végezni, a széban forgd aruk sszessége tekintetében
annak a tagdllamnak — nevezetesen Olaszorszagnak — az atlagfogyasztéibol all,
amelyben a kordbbi védjegyek oltalom alatt allnak.

Mindenekel6tt meg kell allapitani, hogy a 40/94 rendelet 4—6. cikke alapjan a
védjegyeket csak egyedileg lehet lajstromozni, és az ebbdl a lajstromozasbél ered6
legalabb 6téves oltalom csak egyedileg nydjthaté még akkor is, ha esetleg tobb, egy
vagy tobb kozos és megkiilonboztetd elemet tartalmazéd védjegyet lajstromoztak
egyidejtileg.

Jollehet kozosségi védjegybejelentéssel szembeni, hasznélati kotelezettséggel még
nem terhelt, egyetlen korabbi védjegyre alapitott felszdlalas esetén az Ossze-
téveszthet8séget a két védjegy lajstromozas szerinti alakjanak Osszehasonlitisa
alapjan kell értékelni, ez eltér abban az esetben, ha a felszélalast tobb olyan védjegy
fennallasara alapitottak, amelyek kozos tulajdonsagaik alapjan ,védjegycsalad” vagy
ssorozatvédjegy” tagjanak mindsiilhetnek.

Kovetkezésképpen a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében
Osszetéveszthetéséget okozhat az, ha a kozonség azt hiheti, hogy a széban forgé aruk
vagy szolgaltatasok ugyanatt6l a vallalkozastél, vagy adott esetben gazdasagilag
egymassal kapcsolatban &llé vallalkozasoktdl szarmaznak (lasd a fent hivatkozott
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Alcon kontra OHIM iigyben hozott itélet 55. pontjat; lasd még ebben az értelemben
a fent hivatkozott Canon-iigyben hozott itélet 29. pontjit). ,Védjegycsalad” vagy
ssorozatvédjegy” fenndlldsakor az Osszetéveszthet6séget konkrétabban annak a
lehet6sége eredményezi, hogy a fogyaszté téved a bejelentett védjeggyel jelolt aruk
vagy szolgaltatdsok szdrmazasat vagy eredetét illetGen, és tévesen azt feltételezi, hogy
a bejelentett védjegy ehhez a védjegycsaladhoz vagy sorozatvédjegyhez tartozik.

Ahogyan arra a fétanacsnok inditvinya 101. pontjéban is utalt, nem lehet elvarni a
fogyaszt6tol, amennyiben nem hasznélnak elegend6 szamu olyan védjegyet, amelyek
csaladnak vagy sorozatnak mindsiilhetnek, hogy kozos elemet fedezzen fel az
emlitett védjegycsaladban vagy sorozatvédjegyben és/vagy ehhez a csalaidhoz vagy
sorozathoz egy masik, ugyanazt a kozos elemet tartalmazé védjegyet tarsitson.
Kovetkezésképpen akkor all fenn annak a veszélye, hogy a vasarl6kozonség téved a
bejelentett védjegy ,védjegycsaladja” vagy ,sorozatvédjegye” tekintetében, ha az
ehhez a ,csaladhoz” vagy ,sorozathoz” tartozé korabbi védjegyek jelen vannak a
piacon.

Igy ellentétben a fellebbezd allitasaval, az Els6fokd Birésdg nem a korabbi védjegyek
hasznalatanak igazolasat kovetelte meg, hanem csak annak igazolasat, hogy ezek
kozill a védjegycsalad vagy sorozatvédjegy fennalldsdhoz elegendd szamut hasznal-
tak, és az Osszetéveszthetéség értékelése szempontjabdl ez utébbi fennallasianak
igazolasat.

Ebbdl kovetkezGen, miutan azt allapitotta meg, hogy nem tortént ilyen hasznadlat, az
Els6foku Birdsag jogosan kovetkeztethetett arra, hogy a fellebbezési tanacs jogosan
utasitotta el a fellebbezdnek a ,sorozatvédjegyhez” kapcsol6dé oltalomra vonatkozé
érveit.

Kovetkezésképpen az 6todik jogalapot, mint megalapozatlant, el kell utasitani.
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A 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértésére alapitott mdsodik
jogalaprol, amennyiben az Elséfokii Birdsdg kizdrta a mérlegelésébsl a THE BRIDGE
kordbbi védjegyet (lajstromszdm: 642952)

A felek érvei

A fellebbezé szerint az Elséfokd Birésag tévesen alkalmazta a 40/94 rendelet
43. cikkének (2) és (3) bekezdését. Nem értékelte ugyanis a THE BRIDGE
védjegynek (lajstromszam: 642952) a 25. osztdlyba tartozé drukra vonatkozd, 1995.
évi hasznalatét illetGen elé terjesztett iratok relevancidjat a kozosségi védjegybeje-
lentés meghirdetését megel6z6 6t évben tortént hasznalat ténylegességének
megallapitasanal.

Az Els6foku Birésig azdltal, hogy megkovetelte a THE BRIDGE védjegynek
(lajstromszam: 642952) a széban forgd id8szakban tértént folytonos haszndlatit,
olyan pétlolagos feltételt allitott, amely nem szerepel a 40/94 rendelet 43. cikkének
(2) és (3) bekezdésében.

Az OHIM egyrészt arra hivatkozik, hogy a fellebbez6 altal el6terjesztett bizonyitékok
vizsgalata az Els6fokd Birdsig ténybeli értékelése korébe tartozik. Masrészt az
Els6fokn Birésag azzal, hogy megkévetelte a védjegynek a széban forgé 6t évben
tortént folytonos hasznalatit, nem dllitott olyan feltételt, amely nem szerepel az
emlitett rendelkezésben. Csupéan folyamatos hasznalatot kovetelt meg, ezzel a cikkel
Osszhangban. Ezt a jogalapot ezért elfogadhatatlannak és megalapozatlannak kell
tekinteni.

A beavatkozé a maga részér6l arra hivatkozik, hogy csupin az 1994/1995-Gs
katalégus és néhany 1995-re vonatkozé reklamhivatkozas nem elegends a
védjegyhasznalat mennyiségi jelentdségének megallapitasahoz. Ennélfogva gy véli,
hogy csupan ,jelképes hasznalatrél” van szd, amelynek célja a védjegy meg-
szinésének elkertilése.
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A Birésag allaspontja

Mindenekel6tt azzal a kifogassal kapcsolatban, hogy az Els6fokd Birdsig meg-
kovetelte a THE BRIDGE védjegynek (lajstromszdm: 642952) a széban forgé teljes
id6szakban tortént folytonos hasznalatit, meg kell jegyezni, hogy — amint az a
Birésag itélkezési gyakorlatibdl kovetkezik — tényleges védjegyhasznalat valésul
meg, ha a védjegyet tényleges funkcidjdnak megfeleléen, tehdt azon aruk és
szolgaltatasok eredetének azonositasa céljabdl hasznaljak, amelyekre lajstromoztak,
mégpedig annak érdekében, hogy megteremtsen és megdrizzen ezen aruk és
szolgaltatasok vonatkozasiban egy piacot, az olyan jelképes jellegli hasznalat
kivételével, amelynek kizardlagos célja a védjegyhez fiz6d6 jogok fenntartasa. A
védjegy tényleges haszndlatinak mérlegelése sordn figyelembe kell venni minden
olyan tényt és Lkorilményt, amely alapjan megéllapithatd, hogy a védjegy
kereskedelmi hasznélata valsdgos-e, kilondsen a védjegy haszndlatanak mértékét
és gyakorisigat (lasd C-416/04. P. sz., Sunrider kontra OHIM {igyben 2006. méjus
11 én hozott itélet [EBHT 2006., I-4237. o.] 70. pontjat; lasd még ebben az
értelemben a 89/104 iranyelv 10. cikke (1) bekezdésének kapcsin — amelynek
tartalma lényegében megfelel a 40/94 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének — a
C-40/01. sz. Ansul-tigyben 2003. marcius 11-én hozott itélet [EBHT 2003,
[-2439. 0.] 43. pontjit és a C-259/02. sz., La Mer Technology iigyben 2004. janudr
27-én hozott végzés [EBHT 2004., I-1159. o.] 27. pontjat).

Annak kérdése tehat, hogy a hasznalat mennyiségileg elegend4-e ahhoz, hogy a
védjeggyel megjelolt aruk és szolgaltatasok fenntartsak vagy létrehozzak a piaci
részesedést, tobb tényezStél és az adott eset mérlegelésétsl fiigg. A védjegy
hasznéalatinak gyakorisiga vagy ismétlédése egyike azon tényezSknek, amelyeket
figyelembe lehet venni (a fent hivatkozott Sunrider kontra OHIM iigyben hozott
itélet 71. pontja; lasd még ebben az értelemben a fent hivatkozott La Mer
Technology iigyben hozott végzés 22. pontjat).

Az Els6foka Birdsag azaltal, hogy a megtamadott itélet 35. pontjaban az 1994-es évre
vonatkozédan szolgaltatott bizonyitékok igen korlatozottak, az 1996. és 1999. kozotti
id8szakra vonatkozéan pedig nem szolgéltattak bizonyitékot, semmi esetre sem
kovetelte meg a fellebbez6tdl azt, hogy a széban forgé idészak egészére vonatkozdan
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igazolja a THE BRIDGE védjegy (lajstromszam: 642952) folytonos hasznalatat. Az
Elséfokt Birdsag a jelen itélet 72. és 73. pontjaban hivatkozott itélkezési
gyakorlatinak megfelelden megvizsgilta, hogy ténylegesen hasznailtik-e ezt a
védjegyet az emlitett id6szakban. Az Els6foki Birdsig a megtimadott itélet
32-36. pontjidban ezért azt értékelte, hogy az emlitett védjegy hasznalatinak
gyakorisaga és ismétlédése igazolhatja-e azt, hogy a védjegy a piacon hatékony
formaban, idében allandé jelleggel és a megjelolés megjelenitését tekintve stabilan
jelen van.

Tovabba mivel a fellebbez6 azt kifogasolja, hogy az Elséfokd Birésag nem értékelte
megfeleléen az elé terjesztett bizonyitékokat, elegendé azt megallapitani, hogy az
Els6fokt Birésdg annak eldontése végett értékelte a bizonyitékokat, hogy a 40/94
rendelet 43. cikkének (3) bekezdésével egyiittesen értelmezett (2) bekezdésének
megfeleléen a THE BRIDGE védjegy (lajstromszam: 642952) haszndlatat igazoltdk-e
a kozosségi védjegybejelentés meghirdetését megel6z6 6t évre vonatkozéan. A
megtamadott itélet 33—36. pontjaban kizarélag a fellebbezé altal az emlitett védjegy
hasznalatira vonatkozéan elSterjesztett bizonyitékok (egy 1994/1995-6s 6szi-téli
katalégus és 1995-re vonatkozé rekldmhivatkozasok) alapjan azt vizsgalta, hogy
megvalésult-e a THE BRIDGE védjegy (lajstromszam: 642952) tényleges hasznilata
1994. junius 14-e és 1999. junius 14-e, a védjegybejelentés meghirdetésének napja
kozott, és azt dllapitotta meg, hogy nem valdsult meg. Minthogy az Els6foku Birdsag
azt allapitotta meg, hogy a bemutatott tobbi kataléguson nem szerepelt datum, nem
réhaté fel az, hogy ezeket nem vette figyelembe az értékelésénél. Masfel6l meg kell
jegyezni, hogy az Els6fokil Birésagnak a rendelkezésére allé bizonyitékok alapjan
kialakitott kovetkeztetése teljes mértékben a ténybeli értékelés korébe tartozik.

A fellebbezé érveivel ezt a tisztan ténybeli értékelést kivanja kétségbe vonni. Amint
azonban arra a jelen itélet 38. pontjidban emlékeztettiink, ez a kérdés — amennyiben
nincsen sz6 az elferditésiikrél, amelyet a jelen tigyben nem éllitottak — nem tartozik
a Birdsdgnak a fellebbezés keretében gyakorolt feliilvizsgalati jogkorébe.

A fentiekbdl kovetkez6en a masodik jogalapot — részben mint elfogadhatatlant,
részben mint megalapozatlant — el kell utasitani.
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A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjdnak megsértésére alapitott
harmadik jogalaprol, amennyiben az Elséfokii Birdsdg kizdrta a mérlegelésébdl a
Bridge kordbbi védjegyet (lajstromszdm: 370836)

A felek érvei

A fellebbezd el6adja, hogy az Els6foki Birdsig tévesen alkalmazta a 40/94 rendelet
15. cikke (2) bekezdésének a) pontjat, amikor az Gsszetéveszthetéség mérlegelésébdl
annak megvizsgalasa nélkil zarta ki a Bridge kordbbi védjegyet (lajstromszim:
370836), hogy az a THE BRIDGE védjegy (lajstromszdm: 642952) kissé maédositott
valtozatanak tekinthet6-e, ebbdl a szempontbdl lényegtelen, hogy azt mar
lajstromoztak. Jéllehet a fellebbezd elismeri, hogy nem szolgaltatott bizonyitékot a
Bridge védjegy (lajstromszam: 370836) hasznalatara vonatkozéan, de ugy véli, hogy
ez nem volt sziikséges, hiszen a THE BRIDGE védjegy (lajstromszam: 642952)
hasznélatira vonatkozéan nyujtott be bizonyitékot, és a két védjeggyel jelolt aruk
teljesen megegyeznek. Az egyetlen kiillonbség a ketté§ kozott a ,the” néveld
jelenlétébdl ered. E tekintetben a fellebbez6 tgy véli, hogy a ,the” névels hozzdaddsa
nem véltoztatja meg a ,Bridge” védjegy (lajstromszam: 370836) megkiilonboztetd
képességét. Tovabba az Elséfoku Birésagnak a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdé-
sének a) pontjara vonatkozé értelmezése kiillonbséget tehet a csak az ,alapvaltozatot”
lajstromoztats, és annak kilonbo6zé valtozatait hasznalé védjegyjogosult, és a
valamennyi védjegyvaltozatot lajstromoztaté védjegyjogosult kozott.

Az OHIM szerint ezt a jogalapot, mint elfogadhatatlant és megalapozatlant, el kell
utasitani. El6szor is, nem teljesil a THE BRIDGE védjegy (lajstromszam: 642952)
tényleges haszndlatinak feltétele, amely védjegy csupin a ,Bridge” védjegy
(lajstromszam: 370836) kissé modositott alakjanak tekinthet6. Masodszor, a ,the”
hatarozott névelé hozzatétele olyan lényeges valtoztatasnak tekinthets, amely
megvaltoztatja a lajstromozott védjegy megkiilonbozteté képességét. Harmadszor,
a lajstromozott és a ténylegesen hasznalt megjeldlés kozotti ,minimalis killonbség”
feltétele ténykérdésnek mindsiil.
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A beavatkozé a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjanak alkalmazdsara
hivatkozik, amely a jelen esetben kizart, mivel azt feltételezi, hogy van egy bizonyos
alakban lajstromozott védjegy, amelyet kissé eltér6 alakban hasznédlnak, és ez
nincsen meg a jelen esetben. Masfel6l az, hogy a fellebbezé kérelmében két kiilon
védjegy szerepel, 6nmagdaban bizonyitékul szolgdl arra, hogy ezek a védjegyek kell6en
killonboznek egymastdl.

A Birésag élldspontja

A 40/94 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapjan amennyiben a védjegy tényleges
haszndlatat elmulasztottdk a relevins idGszakban, alkalmazni kell a rendeletben
meghatdrozott jogkovetkezményeket, kivéve ha a hasznalat elmaradasét kellsképpen
igazoljak.

A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapjan a 15. cikk (1) bekezdése
alkalmazasdban hasznédlatnak mindsiil a kozosségi védjegy olyan alakban torténd
hasznalata is, amely a lajstromozott alaktdl csak a megkiilonbozteté képességet nem
érinté elemekben tér el.

Ezek a rendelkezések lényegében megegyeznek a védjegyekre vonatkozé tagllami
jogszabalyok kozelitésérdl sz6l6, 89/104 iranyelv 10. cikkének (1) bekezdésével és
(2) bekezdésének a) pontjival.

E tekintetben meg kell allapitani, hogy az Els6foku Birésag nem alkalmazta tévesen a
jogot, amikor elutasitotta a fellebbezé azon érvét, miszerint a ,Bridge” védjegynek
(lajstromszam: 370836) a hivatkozott idészakban tortént hasznalatat a THE BRIDGE
védjegy (lajstromszam: 642952) hasznalatara vonatkozdan elSterjesztett bizonyité-
kokkal igazoltak.
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85 Anélkil ugyanis, hogy vizsgdlni kellene azt, hogy a THE BRIDGE védjegy
(lajstromszam: 642952) csak a megkiilonboztets képességet nem érinté elemekben
tér-e el a ,Bridge” védjegytdl (lajstromszam: 370836), meg kell dllapitani, hogy az
elébbi védjegy hasznilatit nem igazoltak és ezért az nem szolgalhat bizonyitékul a
masodik védjegy hasznalatdra vonatkozéan.

ss Mindazondltal még ha a jelen itélet 81. és 82. pontjdban emlitett rendelkezések
alapjan igazoltnak is tekinthetd valamely lajstromozott védjegy hasznalata, ameny-
nyiben a lajstromozott alaktél kissé eltéré alakban tortént védjegyhasznalatra
vonatkozdan terjesztettek elé bizonyitékot, a hasznalata igazolasaval nem terjeszt-
het6 ki az egyik védjegy oltalma egy olyan masik védjegyre, amelynek a hasznalatat
nem igazoltdk, pusztin azzal az indokkal, hogy az utébbi csak kissé eltér6 valtozata
az el6bbinek.

&7 A harmadik jogalapot ezért, mint megalapozatlant, el kell utasitani.

A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésének megsértésére alapitott negyedik
jogalaprdl, amennyiben az Elséfokii Birdsdg kizdrta a mérlegelésébél az un. ,defenziv’
kordbbi védjegyeket

A felek érvei

ss A fellebbezé szerint az Els6foka Birdsag tévesen alkalmazta a 40/94 rendelet
43. cikkének (2) és (3) bekezdését, amikor ugy itélte meg, hogy a defenziv védjegyek
fogalma osszeegyeztethetetlen a kozosségi védjegyoltalmi rendszerrel.
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Elészor is, az Els6foka Birésagnak elfogadhatatlannak kellett volna nyilvanitania ezt
az érvelést, amelyet az OHIM elsé izben elétte terjesztett eld.

A fellebbezési tanacs ugyanis azt allapitotta meg, hogy a 370836, 704338, 606709 és
593651 lajstromszamui korabbi védjegyeket csak azért kell kizarni az Ossze-
téveszthet6ségre vonatkozé értékelés koréb6l, mert azok kordbbiak, mint a
févédjegy, és nem azért, mert a ,defenziv védjegy” fogalma, mint olyan Ossze-
egyeztethetetlen a k6z0sségi szabdlyozassal. Az Elséfokd Birdsdgnak csak azt kellett
volna értékelnie, hogy ezek a védjegyek defenzivnek tekinthet6k-e a szellemi
tulajdonrdl sz6lé Gj olasz torvényben el6irt feltételek alapjan, ahogyan azt a
fellebbezési tanacs is tette.

Tovabba helytelen azt allitani, ahogyan azt az Els6fokd Birdsdg tette, hogy a szellemi
tulajdonrdl sz6l6 4j olasz torvény oltalomban részesiti a nem haszndlt védjegyeket.
Az emlitett torvény alapjan ugyanis nem szlinik meg a védjegy a haszndlat
elmaraddsa miatt, ha a defenziv védjegy jogosultja egyidejlileg egy vagy tobb olyan
hasonlé, érvényes védjegynek is jogosultja, amely koziil legalabb egyet ténylegesen
hasznalnak a defenziv védjeggyel oltalmazott ugyanazon aruk vagy szolgaltatasok
jelolésére. Végiil a fellebbezé hozzafiizi, hogy a defenziv védjegyek nemzeti szinti
elismerése a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) bekezdése értelmében ,kell6képpen
igazolhatja” a haszndlat elmaradasét.

Az OHIM szerint ezt a jogalapot, mint elfogadhatatlant, el kell utasitani, mivel a
»defenziv” védjegyek elismerése a THE BRIDGE ,févédjegy” (lajstromszam: 642952)
tényleges hasznalatatél fiigg. Olyan ténykérdésrdl van sz6, amelyet az Els6foku
Birésag mar nemlegesen dontott el. Azonkiviil az Els6fokd Birdsag elé terjesztett érv,
miszerint a defenziv védjegyek fogalmat elismeré olasz torvény Osszeegyeztethe-
tetlen a kozosségi védjegyoltalmi rendszerrel, nem mindsil elfogadhatatlannak a
kontradiktdrius eljaras hidnya miatt, minthogy az az OHIM szerint csak kiterjesztése
annak az érvnek, amelyet mar a fellebbezési tanacs el6tti eljarasban is kifejtett, és
amely szerint a defenziv védjegyek hasznalatira vonatkozdan kotelezettség all fenn.
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Az OHIM lényegében egyrészt emlékeztet arra, hogy a védjegy tényleges
hasznalatanak igazolasa lényeges feltétele annak, hogy a védjegyjogosult kizarélagos
jogai elismerést nyerjenek. Mdésrészt az OHIM dgy véli, hogy a fellebbezd
egybemossa a ,defenziv védjegyek” fogalmahoz kapcsol6dé oltalmat és a 40/94
rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti oltalmat. Az Un. ,defenziv”
védjegyek és a nem hasznalt THE BRIDGE f6védjegy (lajstromszam: 642952) kozotti
killonbségek kell6en jelentGsek ahhoz, hogy ne csak az utdbbi védjegy meg-
killonboztetd képességét nem érintd elemekben térjenek el.

A beavatkozé el8szor is arra hivatkozik, hogy az olasz védjegytorvény szerint a
defenziv védjegyek bejelentésének napja nem lehet korabbi, mint a févédjegy
bejelentésének napja; masodszor, a defenziv védjegyeket ugyanazon aruk és
szolgaltatasok vonatkozasaban kell bejelenteni, mint a févédjegyet, mig a fellebbez6
azokat a védjegyeket is defenzivnek tekinti, amelyek mas osztilyba tartoznak, mint a
févédjegy; harmadszor, a defenziv védjegyek csak kismértékben kiilonbozhetnek a
févédjegytSl. A jelen esetben egyik feltétel sem teljesiil. Ebbél kovetkezben az
ugynevezett ,defenziv’ céld lajstromozasok figyelembevétele nem egyeztethet6 Gssze
a kozosségi védjegyoltalmi rendszerrel.

A Birésag élldspontja

Mindenekel6tt meg kell dllapitani, hogy az Els6foku Birésag nem alkalmazta tévesen
a jogot az OHIM azon érvével kapcsolatban, miszerint a defenziv védjegyek fogalma
Osszeegyeztethetetlen a 40/94 rendelettel.

Az olyan eljarasokban, mint az els6foku eljaras, amely az OHIM egyik fellebbezési
tandcsanak azon hatarozata ellen iranyult, amely a korabbi védjeggyel valé
Osszetéveszthetdséggel kapcsolatban rendelkezett egy védjegy lajstromozasaval
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szemben benyujtott felszélalas kapcsian, az OHIM semmi esetre sem jogosult
modositani az Elséfoka Birdsag el6tt a jogvita tartalmat, amely a védjegybejelentd,
illetve a felszolalé fél inditvanyaibdl és el6terjesztéseibdl kovetkezik (lasd ebben az
értelemben a fent hivatkozott Vedial kontra OHIM {igyben hozott itélet 26. pontjit
és analdgia Gtjan a C-447/02. P. sz., KWS Saat kontra OHIM tigyben 2004. oktéber
21-én hozott itélet [EBHT 2004., I-10107. o.] 58. pontjat).

Megjegyezhetjiik azonban, hogy az Osszetéveszthet8ségre vonatkozéan a fellebbezd
egyik érve az volt a fellebbezési tanacs el6tti eljardsban, hogy a THE BRIDGE védjegy
(lajstromszam: 642952) hasznalata alapjan egyes mas védjegyeket is figyelembe kell
venni, mint defenziv védjegyeket. Mivel ez az érv arra a kérdésre vonatkozik, hogy az
olasz jog szerint ,defenziv védjegynek” tekinthetGk-e azok a védjegyek, amelyek
hasznalatait nem igazoltdk, az OHIM-nak az Elséfoka Birésag el6tti érvelése,
miszerint a kozosségi jog nem engedi ezt meg, nem 1épi til a fellebbezési tanacs
el6tti jogvita kereteit.

Azonkiviil, amint arra a f6tanacsnok inditvanya 87. pontjaban ramutatott, mivel a
fellebbezési tanacs hatarozatat — még ha csak hallgatélagosan is — a kozosségi jog
téves értelmezésére alapitotta, nem kifogasolhaté az, hogy az Els6foku Birdsag a sajat
helyes értékelését alkalmazza a fellebbezési tanacs értékelése helyett.

Ezt kovetSen az Els6éfoku Birésagnak a megtamadott itélet 47. pontjaban tett azon
megallapitasat kell értékelni, miszerint a fellebbezé nem hivatkozhatott az egyes, a
fellebbezési tandcs éltal kizart korabbi védjegyeknek a védjegyekre vonatkozé olasz
jogszabaly értelmében vett, allitélagos defenziv jellegére.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és
(3) bekezdése alapjan a kozosségi védjegy vagy korabbi nemzeti védjegy jo-
gosultjanak kozosségi védjegy lajstromozasaval szembeni felszélalasat el kell
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utasitani, ha a védjegyjogosult a bejelenté kérelmére nem igazolja, hogy a kozosségi
védjegybejelentés meghirdetését megel6z6 6t évben a korabbi kozosségi védjegy
tényleges hasznalatit az drujegyzékben szereplé és a felszdlalasban hivatkozott
arukkal, illetve szolgdltatisokkal kapcsolatban a Ko6zosségben vagy abban a
tagdllamban, amelyben a kordbbi nemzeti védjegy oltalom alatt ll, megkezdte, vagy
kell6képpen igazolja a hasznalat elmaradasat. A 40/94 rendelet 56. cikkének
(2) bekezdése hasonlé szabalyt tartalmaz a kozosségi védjegyekkel kapcsolatosan a
megsziinés megallapitasara iranyuld, illetve a torlési kérelem benyujtasa esetére.

Az Els6foku Birdsag nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor a megtamadott itélet
46. pontjdban azt allitotta, hogy a nemzeti Uton lajstromozott védjegy azon
jogosultja, aki felszélal valamely kozosségi védjegybejelentéssel szemben, nem
hivatkozhat a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdése értelmében ra harulé
bizonyitasi kotelezettség al6li mentesiilés érdekében olyan nemzeti rendelkezésre,
amely lehet6vé teszi az olyan megjelolések védjegyként torténd bejelentését,
amelyeket egyértelmiien egy masik, kereskedelmi felhasznalds targyat képezé
megjelolést védS (defenziv) szerepiik miatt eleve nem a kereskedelemben valé
hasznalat céljabdl jelentenek be.

Az e cikkben foglalt ,alapos ok” lényegében a védjegyjogosulton kivil allé
koriilményekre utal, amelyek gatoljak a védjegy hasznalatit, nem pedig olyan
nemzeti jogszabalyra, amely kivételt enged azon szabaly alél, mely szerint az 6t év
alatti hasznélat elmaradasa kovetkeztében megsziinik a védjegy, jollehet a hasznalat
elmaraddsardl a védjegyjogosult tehet.

Nem egyeztethet6 Gssze ezért a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésével
az a felfogas, amely szerint a kozosségi védjegybejelentéssel szemben felszélal6
nemzeti védjegyjogosult olyan korabbi védjegyre hivatkozhat, amelynek hasznélatat
azért nem igazoltdk, mert az a nemzeti jogszabély szerint ,defenziv védjegynek”
mindsil.
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Ebbdl kovetkezben a negyedik jogalapot, mint megalapozatlant, el kell utasitani.

A fenti megfontolasokbdl kovetkezéen a fellebbezést teljes egészében el kell
utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 69. cikkének 2. §-a alapjan, amelyet ugyanezen szabalyzat
118. cikke alapjan a fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, a Bir6sag a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a fellebbez6
pervesztes lett, és az OHIM és a beavatkoz6 ezt kérte, a fellebbezét kotelezni kell a
koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjin a Birésig (negyedik tanacs) a kovetkezéképpen hatdrozott:

1) A Birésag a fellebbezést elutasitja.

2) A Birdsag az Il Ponte Finanziaria SpA-t kotelezi a koltségek viselésére.

Alairasok
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