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A BIROSAG ITELETE (6t6dik tanécs)
2011. marcius 24.*

A C-552/09. P. sz. tigyben,

a Ferrero SpA (székhelye: Alba [Olaszorszéag], képviseli: C. Gielen advocaat)

fellebbezének

az Eurdpai Unié Birésiga alapokmanyanak 56. cikke alapjan 2009. december 23-4n
benyujtott fellebbezése targyaban,

a tobbi fél az eljarasban:

a Bels6 Piaci Harmonizaciéos Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti min6ségben)

alperes az els6fokd eljarasban,

* Az eljaras nyelve: angol.
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a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck

a fellebbezési tanacs el6tti eljarasban részt vevs masik fél,

A BIROSAG (6todik tandcs),

tagjai: A. Borg Barthet az 6todik tandcs elnokeként eljarva (el6add), M. Ilesic és
E. Levits birak,

fétanacsnok: J. Kokott,
hivatalvezetd: M. Ferreira f6tanacsos,

tekintettel az irdasbeli szakaszra és a 2010. november 30-i targyalasra,

tekintettel a f6tandcsnok meghallgatdsat kovet6en hozott hatdrozatra, miszerint az
ligy elbirdlaséra a fétandcsnok inditvanya nélkiil keril sor,
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meghozta a kovetkez6

itéletet

Fellebbezésében a Ferrero SpA (a tovdbbiakban: Ferrero) az Eurdpai Ko6zossé-
gek Elséfoku Birésaga T-140/08. sz., Ferrero kontra OHIM - Tirol Milch (TiMi
KiNDERJOGHURT) iigyben 2009. okt6éber 14-én hozott azon itéletének (EBHT 2009.,
I1-3941. o.; a tovabbiakban: megtamadott itélet) hatdlyon kiviil helyezését kéri, amely-
lyel az Els6fokt Birésag elutasitotta a Bels6 Piaci Harmonizdacios Hivatal (védjegyek
és formatervezési mintdk) (OHIM) mdsodik fellebbezési tanacsa altal 2008. januar
30-an a Ferrero SpA és a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck kozotti torlési eljaras-
sal kapcsolatban hozott hatarozat (R 682/2007-2. sz. ligy; a tovabbiakban: megtama-
dott hatarozat) ellen a Ferrero altal benyujtott keresetet.

Jogi hattér

A kozosségi védjegyrdl szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendeletet (HL
1994. L 11., 1. o.; magyar nyelv{ kiillonkiadas: 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) hatalyon ki-
vill helyezte a kozosségi védjegyrdl sz616, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tandacsi ren-
delet (HL L 78, 1. 0.), amely 2009. 4prilis 13-4n lépett hatdlyba. Mindazonaéltal a jelen
jogvita a tényallas id6pontjara tekintettel még a 40/94 rendelet hatalya ala tartozik.

A 40/94 rendelet (7) preambulumbekezdése szerint:

»mivel a kozosségi védjegy altal nygjtott oltalom — amelynek rendeltetése kiilondsen
annak biztositdsa, hogy a védjegyet hordoz6 dru vagy a védjegy alatt nyujtott szolgal-
tatds a védjegyjogosulttdl szarmazik — a védjegy és a megjeldlés, valamint az érintett

I - 2070



FERRERO KONTRA OHIM

aruk vagy szolgaltatasok azonossaga esetén feltétlen; mivel az oltalom a megjel6lés és
a védjegy, valamint az érintett druk vagy szolgéltatasok hasonlésiga esetére is kiter-
jed; mivel az Osszetéveszthetdséggel Osszefiiggésben a hasonlésag fogalmat értelmez-
ni kell; mivel az dsszetéveszthetdség, amelynek értékelése szamos tényezétdl — kiilo-
nosen a védjegy piaci ismertségétdl, attdl a képzettarsitastdl, amelyet a hasznalt vagy
a védjegyként lajstromozott megjelolés el6idéz, valamint a védjegy és a megjeldlés
kozotti, valamint a veliik megjeldlt aruk vagy szolgaltatdsok kozotti hasonlésag mér-
tékétol — fiigg, az oltalom szempontjabdl kiillonos feltételt képez”

Ugyanezen rendelet 8. cikkének (1) bekezdése igy rendelkezett:

»A korabbi védjegy jogosultjanak felszélalasa alapjan a megjelolés nem részesiilhet
védjegyoltalomban, ha

b) azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt 4ll, a fogyasztok Gssze-
téveszthetik a korabbi védjeggyel valé azonossdga vagy hasonldsiga, valamint az
érintett aruk, illetve szolgéltatdsok azonossiga vagy hasonldsdga miatt; az 6sz-
szetéveszthetdség magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjelolést
gondolati képzettarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjak a korabbi védjegyhez”

A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése eldirta:

»A (2) bekezdés szerinti korabbi védjegy jogosultjdnak felszélaldsa alapjan nem része-
stilhet tovabbd oltalomban a korabbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelo-
1és, ha az érintett aruk, illetve szolgaltatdsok nem hasonléak, feltéve hogy — kozosségi
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védjegy esetén — a kordbbi kozosségi védjegy a Kozosségben, — kordbbi nemzeti véd-
jegy esetén — a korabbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagdllamban johirnevet él-
vez, és a megjelolés alapos ok nélkiil torténd hasznalata sértené vagy tisztességteleniil
kihaszndlna a korabbi védjegy megkiilonboztetd képességét vagy johirnevét”

Ugyanezen rendelet 49. cikke (1) és (2) bekezdésének a kovetkez6képpen fogalmazott:

»(1) A jogosult a k6zosségi védjegyoltalomrdl lemondhat az drujegyzékben szerepld
aruk, illetve szolgaltatiasok egésze vagy azok egy része tekintetében.

(2) A védjegyoltalomrdl a jogosult a[z OHIM-hoz] intézett irasbeli nyilatkozattal
mondhat le. A lemondas a lajstromba val6 bejegyzésétdl hatalyos.”

A 40/94 rendelet ,Viszonylagos torlési okok” cimt 52. cikkének (1) bekezdése a ko-
vetkezéket mondta ki:

»A kozosségi védjegyet a[z OHIM-hoz] benydgjtott kérelem vagy a védjegybitorldsi
perben el6terjesztett viszontkereset alapjan torolni kell:
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a) a 8. cikk (2) bekezdése szerinti korabbi védjegy alapjan, ha arra nézve teljesiilnek
a 8. cikk (1) vagy (5) bekezdésében megallapitott feltételek;

Ugyanezen rendelet 54. cikkének (2) bekezdése igy rendelkezett:

»A koz0sségi védjegy torlése esetén a védjegyoltalom a keletkezésére visszahatd ha-
tallyal megsziinik”

A jogvita el6zményei

1998. 4prilis 8-an a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (a tovdbbiakban: Tirol
Milch), székhelye Innsbruck (Ausztria), kozosségi védjegybejelentési kérelmet nydj-
tott be az OHIM-hoz, az alabbi dbrds megjel6lés lajstromozdsa irdnt:

KiNDERJOGHURT
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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 Megéllapodds) szerinti 29. osztélyba tartozé aruk vonat-
kozasaban tették, a kovetkezd leirassal:

»Joghurt, gytimolcsjoghurt, joghurt alapu italok, gytimolcsot tartalmazé joghurt ala-
pu italok; elsésorban joghurtbdl vagy joghurt alapt arukbdl készitett ételek, joghurt
alapud krémdesszertek.”

1999. janudr 14-én a Ferrero felszolalt a bejelentett védjegy lajstromozasaval szemben
a védjegybejelentésben szerepld valamennyi dru vonatkozdsdban a kordabbi KINDER
szovédjegy alapjan, amelyet Olaszorszagban 1965. janudr 28. 6ta a 168843. szamon és
a megujitast kovetGen a 684985. szaimon lajstromoztak a Nizzai Megallapodas szerin-
ti 30. osztalyba tartozé daruk vonatkozéaséban a kovetkezd leirdssal:

»KKavé, tea, cukor, rizs, tapidka, szagd, kavépobtld szerek; kenyér, kétszersiiltek, kekszek,
cukraszsiitemények, siiteménytészta és tészta a cukorkaarukhoz, fagylaltkrémek,
méz, melasz, éleszt és siitépor; s6, mustdr; bors, ecet, martasok; fliszerek, fagylalt;
kakad, kakadbdl késziilt termékek, azaz kakadémassza kakadtartalmu italokhoz, cso-
kolddémassza, ételbevondk, kiillondsen csokoladé ételbevondk, csokoladé, pralinék,
karacsonyfadiszek csokolddébdl, alkohollal t6lt6tt csokolddéalapu druk, cukorkadruk,
beleértve a kemény és lagy siiteménytésztat is”.

A 2000. szeptember 29-i hatdrozataval a felszo6laldsi osztély elutasitotta a felszdlalast a
40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése alapjan.
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Ezt a hatdrozatot az OHIM negyedik fellebbezési tandcsa 2003. november 3-dn
helybenhagyta.

A TiMi KiNDERJOGHURT védjegyet 2004. augusztus 20-4n lajstromoztdk, és a Ko-
z0sségi Védjegyértesitdben 2004. oktdber 11-én tették kozzé.

2005. augusztus 19-én a Ferrero a 40/94 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja
alapjan az OHIM el6tt torlési kérelmet nyujtott be az emlitett kozosségi védjegy lajst-
romozasaval szemben. A benyujtott kérelem a kozosségi védjeggyel érintett Gsszes
arura vonatkozott.

Az OHIM torlési osztalya 2007. marcius 14-i hatarozataval a 40/94 rendelet 8. cikke
(5) bekezdése alapjan torolte a TiMi KINDERJOGHURT kozosségi védjegyet.

2007. méajus 4-én a Tirol Milch a torlési osztdly emlitett hatdrozatdval szemben felleb-
bezést nytjtott be az OHIM-hoz a 40/94 rendelet 59. cikke alapjan.

Az OHIM masodik fellebbezési tandcsa a megtamadott hatarozatban hatalyon kiviil
helyezte a torlési osztaly hatdrozatat, és elutasitotta a torlés iranti kérelmet.

A fellebbezési tandcs lényegében Ggy vélte elGszor is, hogy a felszolalédsi igyben hozott
hatarozatok nem rendelkeznek jogerdvel, a torlési osztalyt azonban kotik az OHIM
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kordbbi hatdrozatainak megéllapitdsai és érdemi kovetkeztetései a nemo potest venire
contra factum proprium szabdly értelmében, amely szerint a hatésig koteles betar-
tani a sajat jogi aktusait, killongsen ha ezek a jogi aktusok tették lehetévé, hogy az
eljarasban részt vevé felek valamely lajstromozott védjegy vonatkozasaban jogszer(-
en szerezzenek jogosultsigokat. Ezt kovetéen a fellebbezési osztaly helybenhagyta a
felszdlalasi osztaly hatdrozatdban és a negyedik fellebbezési tandcs 2003. november
3-i hatarozatdban szerepl6é megallapitdsokat, amelyek szerint a védjegyek, tekintettel
az azok kozott vizudlis és hangzasbeli szempontbdl fennall6 jelentds kiilonbségekre,
Osszességében kiillonbozdek voltak. Végiil a fellebbezési tanics elutasitotta a torlés
iranti kérelmet, mivel nem teljestilt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja-
nak és (5) bekezdésének egyik alkalmazdsi feltétele, azaz a megjelolések azonossiga
vagy hasonlésaga.

Az Elsofoku Birdsag el6tti eljaras és a megtamadott itélet

Az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2008. aprilis 14-én benyujtott keresetével a Ferrero
kérte a vitatott hatdrozat hatédlyon kivill helyezését, és az OHIM kotelezését a koltsé-
gek viselésére.

Az Els6foka Birdsag el6tt a keresetének alatdmasztisara a fellebbezd két jogalapra
hivatkozott, amelyek a jogerd elvének téves alkalmazasan, illet6leg a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és (5) bekezdésének megsértésén alapultak.

Az Els6foku Birésag az elsé jogalapot illetéen a megtamadott itélet 32. pontjdban ra-
mutatott, hogy a fellebbezési tandcs 6ndllo és teljes vizsgalatot végzett a jogvita érde-
mére, és kiillonosen a széban forgé megjelolések hasonldsdgara vonatkozdan, ezért
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a megtimadott hatdrozat 30. pontjdban tett megallapitisok ellenére a fellebbezési
tandcs nem alkalmazta a jogerd elvét. Az Els6fokd Birdsag az emlitett itélet 33. pont-
jaban ebbdl arra kovetkeztetett, hogy az els6 jogalap téves el6feltételezésen alapul, és
azt emiatt el kell utasitani.

Az Els6fokd Birésag mindazonadltal a megtdmadott itélet 36. pontjaban kifejtette,
hogy a fellebbezési tandcs tévesen vélte gy, hogy a torlési eljaras keretében az OHIM
szervezeti egységei kotve voltak a felszoélalasi eljards keretében hozott befejezé hata-
rozatban tett megallapitdsokhoz a nemo potest venire contra factum proprium szaba-
lya, a szerzett jogok védelme, valamint a jogbiztonsag elve és a bizalomvédelem elve
alapjan.

A Ferrero éltal a keresetének alatdmasztasara hivatkozott masodik jogalapot illetéen
az Els6foku Birdsag a megtamadott itélet 53. pontjaban eldszor is raimutatott, hogy a
korabbi védjegy és a vitatott védjegy kozotti hasonldsag fennallasa a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak és (5) bekezdésének kozos alkalmazisi feltéte-
1ét képezi — amely rendelkezésekre ugyanezen rendelet 52. cikke (1) bekezdésének
a) pontja utal —, és tobbek kozott a vizudlis, hangzdsbeli és fogalmi hasonldsig eleme-
inek fennéllasat feltételezi.

Az Elséfok Birdsag ezt kovetden a megtdmadott itélet 54. pontjaban hivatkozott arra
az itélkezési gyakorlatra, amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére
tekintettel a hasonldsagra vonatkozé feltétel teljesitéséhez nem sziikséges annak bizo-
nyitasa, hogy az érintett vasarlokozonség tudataban fennall az 9sszetévesztés veszélye
a johirnévnek 6rvendd korabbi védjegy és a bejelentett védjegy kozott, hanem ele-
gendd, hogy az e védjegyek kozotti hasonldsag mértéke olyan legyen, hogy az érintett
vasarlékozonség azokat kapcsolatba hozhassa egymassal. Az Els6foka Birdsag végiil
emlékeztetett arra, hogy e kapcsolat fennallasat atfogdan kell értékelni, figyelembe
véve a sz6ban forgo tigyre jellemz6 valamennyi tényezét, tovabba a megjelolések 6sz-
szehasonlitdsa tekintetében az Osszetéveszthet6ség atfogd mérlegelésénél a megjelo-
1ések vizualis, hangzasbeli vagy fogalmi hasonldsdgit illetéen a megjelolések altal kel-
tett egytittes benyomast kell alapul venni, kiillonosen a megkiilonboztetd és domindns
jegyeik figyelembevételével.
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Az emlitett birésidg a megtamadott itélet 55—59. pontjaban mindenesetre megallapi-
totta, hogy annak ellenére, hogy a ,kinder” elem mindkét széban forgd megjelolésben
jelen van, szdmos vizudlis és hangzdsbeli jellemzd kizarja, hogy a megjeloléseket egy-
madshoz hasonléként észleljék.

Az Els6foki Birésaga megtamadottitélet 61. pontjdban —a korabbivédjegyjohirnevére
alapitott érvet, valamint az aruk és az titk6z6 védjegyek kozott fenndllé hasonldsagra
alapitott érvet illetéen — ugy vélte, hogy még ha az emlitett tényezéket figyelembe is
lehet venni az 6sszetéveszthet8ség értékelése céljabdl, azoknak semmilyen befolydsuk
nincs a megjelolések kozott fennallé hasonlosag értékelésére. Ezenkiviil az Elséfoka
Birdség az emlitett itélet 62. pontjaban ugy vélte, hogy olyan hatdrozottan hidnyzik a
hasonldsdg a szoban forgd megjelolések kozott, hogy a KINDER védjegy johirneve,
fiiggetlentil attol, hogy azt vitatjak-e vagy sem, nem teheti kérdésessé a hasonlésag
hianyat.

Az Els6foka Birdsag a megtamadott itélet 63. pontjdban megdallapitotta, hogy a véd-
jegycsaldd vagy védjegysorozat fenndalldsanak nincs jelentésége azon kérdés értékelé-
se szempontjabol, hogy teljesiil-e a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja és
(5) bekezdése kozos alkalmazédsénak feltétele, azaz a kordbbi védjegy és a vitatott véd-
jegy kozotti hasonldsag fennalldsa. Az emlitett birdsag az emlitett {télet 64. pontjaban
ezenkiviill megallapitotta, hogy még annak feltételezése esetén is, hogy a védjegycsa-
lad vagy védjegysorozat létezése lényeges tényezd az ilyen hasonlésig fenndllasanak
értékelésében, azt a veszélyt, hogy a jelen esetben a fogyasztdk valdban azt feltétele-
zik, hogy a vitatott védjegy ezen védjegycsaladhoz vagy védjegysorozathoz tartozik,
nagyon csekéllyé, s6t nem létezévé teszi a vitatott védjegy és a keresetlevél 5. pontja-
ban felsorolt megjelolések kozott fennallé eltérések jelentdsége, amelyek mindegyike
tartalmazza a ,kinder” elemet, valamint egy kiegészit6 elemet és/vagy dbras elemeket.

Azon érv tekintetében, hogy a fellebbezési tandcs nem vette figyelembe azt a tényt,
hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésére tekintettel a hasonldsag mértékének
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értékelése nem teszi sziikségessé az 9sszetéveszthetGség értékelését, az Els6foka Bi-
résag a megtamadott itélet 67. pontjdban Ggy vélte, hogy a fellebbezési tandcs altal
hivatkozott tények bizonyitjdk a hasonl6sdg hidnyat, attdl fiiggetleniil, hogy a hason-
16sdg mértéke esetleg GsszetéveszthetGséget képes teremteni.

Végiil az Els6foku Birosag a megtamadott itélet 68. pontjaban megéllapitotta, hogy a
fellebbezési tandcs nem jdrt el tévesen azéltal, hogy elvégezte a vitatott védjegy ,ala-
pos elemzését”. Az emlitett birdsig ugyanis agy vélte, hogy a hasonl6sdg mértékének
értékelése keretében figyelembe kell venni az ezen védjegyeket alkotd elemek egyiitte-
se dltal keltett 6sszbenyomast, ami azonban nem 6sszeegyeztethetetlen ezen elemek
ezt kovetd vizsgalataval. Az Els6foku Birdsag arra is ramutatott, hogy a jelen esetben a
fellebbezési tandcs — miutdn megéllapitotta, hogy a megjel6lések kozotti killonbségek
ellenstlyozzak az egyetlen hasonld elemet —, hangstlyozta, hogy azok atfogé dssze-
hasonlitasakor a széban forg6 megjel6lések altal kivaltott 6sszbenyomasok kiilonbo-
zG6ek, ezért az emlitett ,alapos elemzést” nem az iitkozé védjegyeket alkotd elemek
egylittese dltal kivaltott 6sszbenyomas figyelembevételének rovasara végezték el.

Kovetkezésképpen az Els6foku Birdsag elutasitotta mint megalapozatlant a Ferrero
altal a keresetének alatdmasztasara hivatkozott mésodik jogalapot, és ebbdl kovetke-
zGen a keresetet.

A felek kérelmei

Fellebbezésében a Ferrero azt kéri, hogy a Birdsag:

— helyezze hatalyon kiviil a megtamadott itéletet;
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— adjon helyt a fellebbezésének, amely elsddlegesen a megtamadott hatdrozat hatd-
lyon kiviil helyezésére, masodlagosan pedig az tigynek a Torvényszék elé torténd
visszautaldsdra irdnyul 4j hatdrozat hozatala céljabdl, és

— kotelezze az OHIM-ot mind az els6foktl mind a fellebbezési eljaras koltségeinek
viselésére.

33 Az OHIM azt kéri, hogy a Birdsag:

— vegye tudomdsul a Tirol Milch-nek a vitatott védjegyrél valé lemondasat, és —
abban az esetben, ha a felperes elfogadja az eljaras befejezését, vagy nem bizonyit-
ja, hogy az eljaras folytatasahoz jogi érdeke fliz6dik — allapitsa meg, hogy a felleb-
bezés és az eljaras okafogyottd valt, és a felek maguk viselik a sajat koltségeiket;

— amennyiben gy hatéroz, hogy a fellebbezdnek érdeke fliz6dik az eljaras folytata-
sdhoz, a Birésag engedélyezze, hogy az OHIM a fellebbezéssel szemben i érveket
és jogalapokat terjesszen eld, és

— masodlagosan, teljes egészében kozvetleniil utasitsa el a fellebbezést, vagy mint
elfogadhatatlant, vagy mint nyilvanval6an megalapozatlant, és a fellebbez6t kote-
lezze a koltségek megtéritésére.
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A fellebbezésrol

A fellebbezd eljdrdshoz fiiz6dd érdekérdl

A felek érvei

Az OHIM a vélaszbeadvanydban megjeloli, hogy a Tirol Milch a 2010. februar 15-i le-
velében tdjékoztatta arrdl a szandékardl, hogy a 40/94 rendelet 49. cikke alapjan teljes
egészében lemond a vitatott kozosségi védjegyrol.

Az OHIM a 2010. marcius 15-i levelében a Tirol Milch szdmara megerésitette, hogy
elfogadta a lemondasat, és az altala lajstromoztatott védjegyet eltavolitotta a kozos-
ségi védjegylajstrombdl. A kovetkezd napon kelt levelében az OHIM tdjékoztatta a
Ferrerét errdl a lemondasrol.

Az OHIM e koriilmények kozott azt allitja, hogy a fellebbezének a tovabbiakban nem
fiz6dik érdeke a megtamadott itélet hatdlyon kiviil helyezéséhez, ezért a jelen felleb-
bezésrél mar nem kell hatarozni, és az eljarast okafogyottnak kell nyilvanitani.

Mindazonaltal a tdrgyalds sordn a Ferrero ugy érvelt, hogy a vitatott hatdrozat és a
megtimadott itélet szdmdara kedvez6tlen joghatdsokkal jart.
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A Ferrero ezenkiviil azt éllitja, hogy annak ellenére, hogy a Tirol Milch lemondott a
vitatott védjegyrdl, a Ferrerénak fennmarad mind a megtamadott itélet, mind a vita-
tott hatdrozat hatdlyon kiviil helyezéséhez f(iz6d6 érdeke, mivel a torlés — a lemon-
déstdl eltéréen — az e védjegy lajstromozasa iranti kérelem benyujtasanak idépontja-
tél hatalyos.

A Biréséag allaspontja

El6zetesen emlékeztetni kell arra, hogy az eljarashoz ftiz6d6 érdek olyan elfogadha-
tésagi feltétel, amelynek a birésag tigydonté hatarozatdig fenn kell allnia. A Birésag
itélkezési gyakorlata szerint az ilyen érdek fennall mindaddig, amig a fellebbezés az
eredményén keresztiil alkalmas arra, hogy az azt benytjté fél szamaéra elénnyel jar-
jon (a C-550/07. P. sz., Akzo Nobel Chemicals és Akcros Chemicals kontra Bizottsig
tigyben 2010. szeptember 14-én hozott itélet [EBHT 2010.,1-8301. 0.] 22. és 23. pontja).

A jelen esetben el4szor is meg kell dllapitani, hogy az Els6foku Birésig a megtamadott
itéletben elutasitotta a Ferrerénak a vitatott hatarozat hatdlyon kiviil helyezése iranti
kérelmét, amely hatdrozattal az OHIM fellebbezési tandcsa elutasitotta az e tarsasdg
altal a TiMi KiNDERJOGHURT ko6z6sségi védjegyként valé lajstromozdsdval szem-
ben benyujtott torlési kérelmet.

Mairpedig ha a jelen esetben a Ferrero éltal a fellebbezése alatdmasztasara hivatkozott
jogalap megalapozott lett volna, az a megtadmadott itélet, s6t adott esetben a vitatott
hatarozat és ebbdl kovetkezGen az emlitett védjegy lajstromozasardl sz6lé 2004. au-
gusztus 20-i hatdrozat hatdlyon kiviil helyezését eredményezhette volna.
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Misodszor, az OHIM allitdsaval ellentétben, a Tirol Milch-nek a TiMi
KiNDERJOGHURT kozosségi védjegyrdl valo lemonddsa 6nmagédban nem teheti tel-
jesen okafogyotta a Ferrero éltal benydjtott fellebbezést.

A Ferrerénak ugyanis fennmarad a megtamadott itélet elleni fellebbezéshez fiz6d6
érdeke, mivel — ahogyan azt a tdrgyaldson elGterjesztette — nem azonosak a lemon-
dés és a torlés joghatasai. gy mig az a kézosségi védjegy, amelyrsl lemondtak, csak e
lemondas bejegyzésétdl szamitottan szlinik meg, a k6zosségi védjegy torlése esetén
a védjegyoltalom a 40/94 rendelet 54. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint
a keletkezésére visszahat6 hatéllyal sziinik meg, a torléssel jar6 osszes jogkovetkez-
ménnyel egyttt.

Ennélfogva a Ferrerénak fennmarad az eljarashoz fiiz6d6 érdeke, amennyiben a jelen
fellebbezés alkalmas arra, hogy a szadmara elénnyel jarjon.

Az tigy érdemérdl

A Ferrero a fellebbezésének alatdmasztasira egyetlen jogalapra hivatkozik, amely a
40/94 rendelet 8. cikkének megsértésén alapul. Ez a jogalap 6t részbdl 4ll, amelyek a
kovetkezékon alapulnak:

— azelsé a40/94 rendelet 8. cikkével 1étrehozott rendszer megsértésén;
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— a madsodik a hasonldsagtdl eltérd elemek, killondsen a johirnév megfelel6 figye-
lembevételének hianyan;

— aharmadik a téves és megalapozatlan szabalyok megfogalmazasan;

— anegyedik azon tény felismerésének hianyan, hogy a korabbi védjegyek részben
szovédjegyek, mig a vitatott védjegy abras védjegy, és

— az 6todik a védjegycsalad fennallasa megfelel6 figyelembevételének hianyan.

Az egyetlen jogalap els6 részérél

— A felek érvei

Az egyetlen jogalap ezen els6 részében a Ferrero azt réja fel az Els6foku Birdsagnak,
hogy az megsértette a 40/94 rendelet 8. cikkével bevezetett rendszert azaltal, hogy a
40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és (5) bekezdésének tekintetében a
hasonlésdgot illeten egyetlen ténybeli elemzést végzett, jéllehet e két kiillonallé ren-
delkezés szamos, egymastdl teljesen kiillonb6z6 szempont alkalmazdsat igényli.
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A Ferrero szerint az itélkezési gyakorlatbdl az kovetkezik, hogy az emlitett rendelke-
zések keretében a hasonlésédgot egymastol fiiggetleniil, szamos mis tényezével egyiit-
tesen kell értékelni, amely tényez8k az érintett rendelkezéstdl fiiggben eltérdek.

Kozelebbrél, a C-252/07. sz. Intel Corporation tigyben 2008. november 27-én hozott
itéletbSl (EBHT 2008., I-8823. 0.) az kovetkezik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdésére tekintettel a hasonlésag értékelése sordn figyelembe kell venni a sz6-
ban forgé megjel6lés johirnevét, valamint megkiilonboztet6 és domindns jegyeit.

Ugyanakkor az emlitett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjara tekintettel az
Osszetévesztés veszélyének atfogd értékelése sordn a johirnév és a megkiilonboztets
képesség figyelembevételének van jelentésége.

Az OHIM azt éllitja, hogy az egyetlen jogalap elsé része nyilvanvaléan megalapo-
zatlan. Az OHIM el6terjeszti, hogy a Birésag mar megéllapitotta, hogy a jelen ité-
let 46. pontjaban emlitett két rendelkezésre tekintettel a hasonlésigot a megje-
16lések kozotti vizudlis, hangzdsbeli és fogalmi hasonlésdg alapjén kell értékelni (a
C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux tigyben 2003. oktdber 23-an hozott
itélet (EBHT 2003., I-12537. 0.) 28. pontja). Az OHIM szerint, ha ez a vizsgalat kimu-
tatja, hogy a megjelolések Gsszességiikben nem hasonldak, ez a megallapitds mind
a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak, mind annak (5) bekezdésének
Osszefiiggésében érvényes.

— A Birésag allaspontja

El6zetesen emlékeztetni kell arra, ahogyan azt az Els6foku Birosag a megtamadott ité-
let 53. pontjdban tette, hogy a korabbi védjegy és a vitatott védjegy kozotti hasonldsdg
fennélldsa a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és (5) bekezdésének
kozos alkalmazési feltételét képezi.
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A védjegy és a megjelolés kozotti hasonlésagra vonatkozo ezen feltétel mind a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak, mind az emlitett cikk (5) bekezdésének
keretében feltételezi tobbek kozott a vizudlis, a hangzdasbeli és a fogalmi hasonldsagi
jegyek fennallasat (lasd ebben az értelemben a fent hivatkozott Adidas-Salomon és
Adidas Benelux tigyben hozott itélet 28. pontjat).

Az emlitett két rendelkezés keretében el6irt hasonldsig mértéke természetesen elté-
ré. Ugyanis, mig a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjaval bevezetett
védelem alkalmazdsa az itk6z9 védjegyek kozotti olyan mértékii hasonldsidg megalla-
pitasatdl fiigg, amely miatt az érintett vasarlokozonség tudatdban fenndll a védjegyek
Osszetévesztésének veszélye, az ugyanezen cikk (5) bekezdése dltal nydjtott védelem-
hez nem irtak el az ilyen veszély fennéllasat. Igy az emlitett (5) bekezdésben megha-
tarozott sérelmek a korabbi és a kés6bbi védjegy csekélyebb mértéki hasonldsaganak
kovetkezményei, amennyiben az elegendé ahhoz, hogy az érintett vasarl6k6zonség
az emlitett védjegyeket rokonitsa egymassal, azaz azok kozott kapcsolatot teremtsen
(lasd ebben az értelemben a fent hivatkozott Adidas-Salomon és Adidas Benelux tigy-
ben hozott itélet 27., 29. és 31. pontjat, valamint a fent hivatkozott Intel Corporation
tigyben hozott itélet 57., 58. és 66. pontjit).

Ugyanakkor sem az emlitett rendelkezések megfogalmazdsabol, sem az itélkezési gya-
korlatbdl nem tiinik ki, hogy az {itk6z6 védjegyek kozotti hasonldségot eltéréen kelle-
ne értékelni aszerint, hogy az egyik vagy a masik emlitett rendelkezés alapjan végzik
az értékelést.

A Ferrerdnak a fent hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itéletére alapozott
érvét illetéen meg kell dllapitani, hogy az az emlitett itélet téves értelmezésén alapul.
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A Birdsag az emlitett itéletben megerdsitette azt az itélkezési gyakorlatat, amely sze-
rint az tkoz6 védjegyek kapcsolatat — az Osszetévesztés veszélyéhez hasonldéan — at-
fogdan kell vizsgalni, figyelembe véve az eset Osszes lényeges koriilményét, amelyek
kozott nemcsak az iitkozé védjegyek kozotti hasonlosdag mértéke, hanem a kordbbi
védjegy megkiilonboztetd képességének mértéke és johirnevének eréssége is szerepel
(lasd a fent hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itélet 41. és 42. pontjat, vala-
mint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Ez utdbbi tényez6t illetéen a Birdsdg ramutatott, hogy az iitkozd védjegyek kozotti
kapcsolat fennéllasanak vizsgalata céljabdl sziikség lehet a korabbi védjegy johirneve
erésségének figyelembevételére annak meghatarozasa érdekében, hogy ez a jéhirnév
talterjed-e az e védjeggyel érintett vasarlokozonségen. A Birdsig ebben a vonatko-
zasban kozelebbrdl kifejtette, hogy lehetséges ugyanis, hogy azon druk vagy szol-
galtatasok vasarlokozonsége, amelyekre a késébbi védjegyet lajstromoztak, akkor is
rokonitja az itkoz6 védjegyeket, ha teljesen kiilonbozik azon druk vagy szolgaltata-
sok vasarlokozonségétsl, amelyek vonatkozdsaban a kordbbi védjegyet lajstromoztak
(l4sd a fent hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itélet 52. és 53. pontjat).

A fent hivatkozott Intel Corporation tigyben hozott itéletb6l ennélfogva egyértelmi-
en kitlinik, hogy a Ferrero allitdsaval ellentétben a korabbi védjegy johirneve és meg-
killonboztetd képessége az e védjegyek kozott az érintett vasarlokozonség tudatdban
fenndll6 kapcsolat, nem pedig az {itkozé védjegyek kozotti hasonldsag értékelésénél
mindsiilnek 1ényeges tényez6nek.

Kovetkezésképpen a jogalap elsé részét el kell utasitani mint megalapozatlant.
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Az egyetlen jogalap mésodik részérél

— A felek érvei

Az egyetlen jogalap ezen mdasodik részében a Ferrero azt dllitja, hogy a megtamadott
itélet 55—59. pontjdban az Elséfokd Birdsig tévesen alkalmazta a jogot azdltal, hogy
a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) cikke alapjan kizarélag az
itkozé védjegyek hasonldsiga szempontjabdl vizsgélta az Osszetévesztés veszélyét,
és megtagadta az iitkoz6 védjegyek esetleges csekély hasonldsiganak ellensilyozdsa-
ra alkalmas egyéb tényezéknek — kiilondsen a korabbi védjegynek az érintett piacon
fenndll6 kozismertségének — a vizsgélatat.

A Ferrero ezenkiviil azt allitja, hogy téves az Els6foku Birdsiagnak a megtamadott ité-
let 62. pontjdban szereplé azon megallapitasa, amely szerint ,,a széban forgé meg-
jelolések kozotti hasonldsag hidnya annyira hatdrozott, hogy a KINDER védjegy
johirneve, fiiggetlendl attdl, hogy azt vitatjdk-e, vagy sem, nem teheti kérdésessé a
hasonlésag hianyat” mivel a védjegy johirneve kozvetlen hatdssal van az oltalmanak
terjedelmére a hasonldsag tekintetében. A felperes szerint az igen jé hirnevet élve-
z6 védjegy sziikségszertien nagyon erételjes megkiilonboztetd képességre tett szert.
Ebbdl kovetkezben lényeges killonbségeknek kell fennallniuk a késébbi védjegy és a
jéhirnévvel rendelkez6 korabbi védjegy megkiilonboztetéséhez. Ennélfogva téves jog-
alkalmazdsnak mindsiil két védjegynek a johirneviik figyelmen kiviil hagydséaval val6
Osszehasonlitésa.

A Ferrero azt is el6terjeszti, hogy ha a megtdmadott itélet 62. pontjat Ggy kellene
értelmezni, hogy az azt jelenti, hogy mind a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésé-
nek b) pontja, mind e cikk (5) bekezdése feltételezi a hasonldsdg minimalis mértéké-
nek fenndllasat, és ha a hasonldsiag nem éri el ezt a minimalis mértéket, az rendkiviil
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erdteljes johirnévvel sem ellenstlyozhatd, ezt a kovetkeztetést akkor is el kellene uta-
sitani, mivel annak a 8. cikk szerint egyaltaldn nincs jogalapja. A Ferrero szerint e két
rendelkezésre tekintettel a hasonldsdg és a johirnév kolcsonosen fiiggé jellege ezzel
szemben azzal jar, hogy még a hasonldsag minimadlis mértékét is ellensilyozhatja a
johirnév, létrehozva ezaltal az ezen (5) bekezdés értelmében vett kapcsolatot, vagy az
emlitett (1) bekezdés b) pontja értelmében vett Gsszetévesztés veszélyét.

Az OHIM azt éllitja, hogy az egyetlen jogalap ezen masodik része nyilvanvaléan meg-
alapozatlan. Az itélkezési gyakorlatbol ugyanis az kovetkezik, hogy ha a széban forgé
megjelolések kiillonbozbek, a korabbi védjegyek esetleges johirneve nem eredmé-
nyezheti az emlitett rendelkezések alkalmazasat, mivel nem teljesiil az azokban el6irt
egyik feltétel. Ez éppugy érvényes a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjara,
amelynek értelmében a megjelolések és az aruk kozotti hasonlosag e rendelkezés al-
kalmazéasanak egyik elengedhetetlen feltétele, mint ugyanezen cikk (5) bekezdésére,
amelynek értelmében a megjelolések hasonldsdga azon fiiggetlen és egyiittes feltéte-
lek egyike, amelyeknek teljesiilniiik kell.

— A Birésag allaspontja

Ahogyan azt a jelen itélet az 56. pontban felidézte, a korabbi védjegynek és a vita-
tott védjegynek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében vett kapcsola-
tat — az ugyanezen cikk (1) bekezdésének b) pontjanak értelmében vett Gsszetévesz-
tés veszélyéhez hasonléan — atfogoan kell vizsgélni, figyelembe véve az eset Gsszes
lényeges korillményét, amelyek kozott szerepel killonosen az itkz6 védjegyek kozot-
ti és az e védjegyekkel megjelolt druk kozotti hasonlosag mértéke, valamint a kordbbi
védjegy benne rejlé vagy a hasznélattal megszerzett megkiillonboztet6 képességének
mértéke és johirnevének erdssége.
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Ez az atfogd értékelés ugyan feltételez bizonyos kolcsonos fliggséget a figyelembe
vett tényezbk kozott, mivel a védjegyek kisebb mértékd hasonldsagat ellensilyozhatja
a koréabbi védjegy erételjes megkiilonboztets képessége (lasd ebben az értelemben a
C-398/07. P. sz., Waterford Wedgwood kontra Assembled Investments [Proprietary]
és OHIM tigyben 2009. majus 7-én hozott itélet 33. pontjat) azonban a korabbi és a
vitatott védjegy kozotti hasonlésag hidnya esetén a korabbi védjegy ismertsége vagy
hirneve, és ehhez hasonléan az érintett druk vagy szolgaltatasok azonossaga vagy
hasonlésaga nem elegendé az iitkozé védjegyek kozotti osszetévesztés veszélyének,
illetve az e védjegyek kozott az érintett vasarlokozonség tudatdban fenndallé kapcso-
latnak a megallapitasihoz (ldsd ebben az értelemben a C-254/09. P. sz., Calvin Klein
Trademark Trust kontra OHIM {igyben 2010 szeptember 2-dn hozott itélet [EBHT
2010., I-7989. 0.] 53. pontjat és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Ugyanis, ahogyan az a jelen itélet 51. pontjabdl kittnik, az iitkozé védjegyek azo-
nossaga vagy hasonlésiga a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak és
(5) bekezdése alkalmazdasanak sziikséges feltétele. Kovetkezésképpen e rendelkezések
nyilvinvaléan alkalmazhatatlanok olyan esetben, amikor az Els6fokd Birdsag elveti
az 1itkozd védjegyek barmely hasonléségat (lasd ebben az értelemben a fent hivat-
kozott Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM tigyben hozott itélet 68. pont-
jat). Kizardlag az titkoz6 védjegyek bizonyos — akér csekély — hasonlésaga esetén kell
az emlitett birésagnak atfogd vizsgalatot végeznie annak meghatarozasa érdekében,
hogy az iitkoz6 védjegyek kozotti hasonldsag csekély mértéke ellenére — az olyan mas
lényeges tényezdk jelenléte miatt, mint a korabbi védjegy ismertsége vagy johirneve —
fenndll-e az érintett vasarl6kozonség tudatdban az dsszetévesztés veszélye vagy a kap-
csolat e védjegyek kozott.

Mairpedig az Els6fokd Birdsag a megtamadott itélet 55—59. pontjdban gy vélte, hogy
a széban forgé megjelolésekben jelen 1évé szdmos vizudlis és hangzasbeli jellemz6
kizarja, hogy a megjeloléseket egymashoz hasonléként észleljék.
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E kortlmények kozott az Els6foku Birdsig a megtdmadott itélet 61. és 62. pontjaban
helyesen allapitotta meg, hogy még ha figyelembe is lehet venni az 6sszetéveszthe-
téség értékelése céljabdl a kordbbi védjegy johirnevét, valamint az druk és az itko-
28 védjegyek kozott fenndllé hasonlésagot, azoknak semmilyen befolydsuk nincs a
széban forgd megjelolések kozott fenndallé hasonldsdg értékelésére, ezért azok nem
tehetik kérdésessé a hasonlésidg megallapitott hidnyét (ldsd ebben az értelemben a
C-57/08. P. sz., Gateway kontra OHIM iigyben 2008. december 11-én hozott itélet
55-57. pontjit).

Ebbél kovetkezik, hogy ajogalap masodik részét el kell utasitani mint megalapozatlant.

Az egyetlen jogalap harmadik részérél

— A felek érvei

Az egyetlen jogalap ezen harmadik részében a Ferrero azt dllitja, hogy a megtamadott
itélet 56—58. pontjaban az Els6foku Birdsdg tévesen alkalmazta a jogot, illetve elfer-
ditette az elé terjesztett tényeket, mivel a szoban forgé megjelolések hasonldsaganak
értékelésénél téves, megalapozatlan és indokokkal ald nem tdmasztott bizonyitasi
szabdlyokat alkalmazott.

A Ferrero szerint az emlitett szabdlyok 1ényege el8szor is, hogy ha az elemek 6ssze-
olvadnak, azok elveszitik sajat, 6nallé fennalldsukat. Mdsodszor, ha valamely dbrés
megjelolés két elem dbrazoldsdbdl dll, és az egyiket kozépen a masik f61é helyezik,
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akkor a feltlre helyezett megjelolés valik a megjelolés fokuszpontjava, mivel ez a koz-
ponti elhelyezés ellensilyozhatja a kisebb méretdi betiitipust és a kozépre helyezett
elem hdattere miatti rosszabb olvashatésagot. Harmadszor, ha valamely megjel6lés két
elembdl dll, az els6 elem valik a megjelolés fokuszpontjava. Negyedszer, ha valamely
megjel6lés harom elembdl all, elhanyagolhatéva valik a kozépsé elem szerepe.

Az OHIM azt éllitja, hogy az egyetlen jogalap harmadik része nyilvdnvaléan elfogad-
hatatlan, mivel semmilyen jogkérdést nem vet fel, és az Els6foku Birésag ténybeli ér-
tékeléseinek megkérddjelezésére szoritkozik, megsértve ezéltal az Eurépai Unié Biré-
sdga alapokmadnya 58. cikke elsé bekezdésének elbirasait.

— A Birésag allaspontja

El6zetesen emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 256. cikke (1) bekezdésébdl és a
Birésag alapokmanya 58. cikkének els6 albekezdésébdl kovetkezden a fellebbezés ki-
zarolag jogkérdésre vonatkozhat. Ezért kizdrélag az Els6foku Birdsag hatdskore terjed
ki az elé terjesztett relevans tények, valamint bizonyitékok megdallapitisira és érté-
kelésére. Ezeknek a tényeknek és bizonyitékoknak az értékelése tehat — amennyiben
nincsen sz6 az elferditésiikr6l — nem jogkérdés, amelynek vizsgélata a fellebbezési
eljards keretein beltl a Birdsagra tartozna (lasd tobbek kozott a fent hivatkozott Cal-
vin Klein Trademark Trust kontra OHIM tgyben hozott itélet 49. pontjit és az ott
hivatkozott {télkezési gyakorlatot, valamint a C-92/10. P. sz., Media-Saturn-Holding
kontra OHIM iigyben 2011. januar 13-an hozott itélet 27. pontjat).
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Mindazonaltal, amennyiben a fellebbezé az unids jognak az Els6fokd Bir6sag alta-
li értelmezését vagy alkalmazdsat kifogdsolja, az elséfoku eljardsban megvizsgélt
jogkérdések a fellebbezés keretében Gjbdl vita targyat képezhetik (lasd tobbek ko-
z6tt a C-488/06 P. sz., L & D kontra OHIM iigyben 2008. julius 17-én hozott itélet
[EBHT 2008., I-5725. 0.] 43. pontjat).

Miérpedig az egyetlen jogalap harmadik részében a Ferrero azt réja fel az Elséfoka
Birésagnak, hogy az olyan hallgatdélagos bizonyitasi szabalyokat vezetett be a hason-
l6sag értékelése soran, amelyeket a 40/94 rendelet nem ir el8. Ennélfogva a Ferrero
pontosan annak megéllapitasat kéri, hogy az Els6foku Birdsag tévesen alkalmazta a
jogot a megtamadott itéletben.

Ennélfogva a jogalap emlitett részét elfogadhaténak kell nyilvanitani.

Meg kell azonban allapitani, hogy a jogalap ezen része ténybeli hibaban szenved.
Ugyanis a megtimadott itélet 59. pontjaban szerepl6 kovetkeztetés levonasa érdeké-
ben — amely szerint a fellebbezési tandcs nem kovetett el hibat a szoban forgé megjels-
1ések kozotti hasonldsag hidnyanak megallapitdsaval — az Els6foku Birdsag, a Ferrero
allitasaval ellentétben, altalanos hatdlyt bizonyitdsi szabalyok bevezetése nélkiil vé-
gezte el a megjeldlések vizudlis és hangzasbeli jellemzdinek tényleges értékelését.

Végeredményben, amennyiben a Ferrero azt allitja, hogy elferditették az Els6foku
Birésag el6tti tényallast, emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 256. cikke (1) be-
kezdésének masodik albekezdésébdl és a Birdsdg alapokmanya 58. cikkének elsé
albekezdésébdl és a Birdsag eljarasi szabalyzata 112. cikke 1. §-a elsé bekezdésének
¢) pontjabdl kovetkezben a fellebbezének pontosan meg kell jelolnie az Elséfoku
Birésag 4ltal allitélagosan elferditett bizonyitékokat, és bizonyitania kell azokat az
értékelési hibakat, amelyek megitélése szerint ehhez az elferditéshez vezettek (lasd
tobbek kozott a C-204/00. P., C-205/00. P., C-211/00. P., C-213/00. P., C-217/00. P. és
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C-219/00. P. sz., Aalborg Portland és tdrsai kontra Bizottsag egyesitett tigyekben 2004.
janudr 7-én hozott itélet [EBHT 2004., I-123. 0.] 50. pontjat).

Mairpedig meg kell dllapitani, hogy a Ferrero egyaltalan nem terjeszt el6 az emlitett
allitas aldtdmasztdséra alkalmas bizonyitékot.

Kovetkezésképpen a jogalap harmadik részét mint megalapozatlant el kell utasitani.

Az egyetlen jogalap negyedik részérdl

— A felek érvei

Az egyetlen jogalap negyedik részében a Ferrero azt allitja, hogy az itélkezési gyakor-
latbdl az kovetkezik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és e
cikk (5) bekezdése értelmében a hasonldsag vizudlis, hangzasbeli és fogalmi lehet, és
ezen hasonl6sédgi szempontokat dtfogdan kell megvizsgélni. Marpedig a megtimadott
itélet 56—58. pontjdban az Els6foku Birdsag az értékelést f6ként vizudlis szempontbdl
és bizonyos mértékben hangzasbeli szempontbdl végezte el, mivel a hangstly nagy-
mértékben a grafikai dbrazoldsra vonatkozé olyan kérdéseken volt, mint a vitatott
védjegyben taldlhat6 hdrom elem helyzete és bet(itipusa, valamint az elemek héttere.
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A Ferrero szerint az Els6fokd Birdsdg ezaltal nem vette figyelembe azt a tényt, hogy
a korabbi védjegyek, és kiilonosen a , KINDER” elemre vonatkozé spanyol, francia és
olasz védjegyek szévédjegyek, és azok oltalménak terjedelmét nem befolydsoljak a
grafikai abrazoldsra vonatkoz6 olyan kérdések mint az elemek helyzete, a bettitipusok
vagy az a héttér, amelyen az elemeket dbrazoljak.

Az OHIM azt éllitja, hogy az egyetlen jogalap negyedik része nyilvanvaldan elfogad-
hatatlan, mivel semmilyen jogkérdést nem vet fel, és az Els6fokud Birésag ténybeli ér-
tékeléseinek megkérddjelezésére szoritkozik.

— A Birésag allaspontja

El6szor is el kell utasitani az OHIM-nak az egyetlen jogalap negyedik részének el-
fogadhatatlansdgara vonatkozé érvelését. Ugyanis az OHIM allitasaval ellentétben a
jogalap emlitett része jogkérdésre vonatkozik, mivel a 40/94 rendelet 8. cikke (1) be-
kezdése b) pontja és e cikk (5) bekezdése hatdlyanak Els6fokd Birdséag altali megsérté-
sére hivatkozik, mivel az Els6fokd Birésagnak a széban forgd megjelolések hasonldsa-
ganak értékelése keretében figyelembe kellett volna vennie azt a tényt, hogy a korabbi
védjegy szévédjegy.

Az érdemi részt illetéen emlékeztetni kell arra, hogy az érintett védjegyek kozotti
hasonlésagot a vizudlis, hangzasbeli, valamint fogalmi hasonlésdguk mértéke alap-
jan kell megitélni, valamint — adott esetben — mérlegelni kell, hogy mekkora jelen-
téséget kell ezen kiilonféle elemeknek tulajdonitani, tekintettel a széban forgé druk
vagy szolgdltatisok kategoéridjara, valamint azok forgalmazdsinak korillményeire
(a C-334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker tigyben 2007. jinius 12-én hozott itélet
[EBHT 2007., I-4529. 0.] 36. pontja).
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Ezenkiviil a sz6ban forgd megjel6lések kozotti vizudlis, hangzésbeli és fogalmi hason-
l6sdgot atfogdan kell értékelni, amely értékelés keretében csak az egyik relevans ténye-
z6 az esetleges hangzdsbeli hasonldsag (lasd ebben az értelemben a C-206/04. P. sz.,
Miilhens kontra OHIM {igyben 2006. mdrcius 23-an hozott itélet [EBHT 2006.,
[-2717. 0.] 21. pontjat).

Az Els6foka Birdsag tehat helyesen jart el, amikor a megtamadott itélet 56—58. pont-
jaban a szoban forgo két megjelolés altal keltett 6sszbenyomast vizsgédlta meg a meg-
jelolések esetleges vizudlis és hangzasbeli hasonldsagat illetGen.

Kovetkezésképpen az egyetlen jogalap negyedik részét mint megalapozatlant el kell
utasitani.

A jogalap e részének fennmaradé hdnyada — amennyiben az a tényallas Gjboli értéke-
1ésére irdnyul — a jelen itélet 73. pontjaban felidézett itélkezési gyakorlatnak megfele-
16en elfogadhatatlan, mivel a Ferrero egyéltalain nem hivatkozott az Elséfoku Birdsag
elé terjesztett tények vagy bizonyitékok elferditésére.

Az egyetlen jogalap 6todik részérél

— A felek érvei

Az egyetlen jogalap 6todik részében a Ferrero azt allitja, hogy az Elséfoka Birdsdg
tévesen alkalmazta a jogot, mivel a jelen esetben nem vette figyelembe a védjegycsa-
lad fennalldsét azzal az indokkal, hogy az nem relevans a hasonldsag értékelésének
keretében.
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Ezéltal az Elséfokd Birdsag tévesen értelmezte az itélkezési gyakorlatot, amennyiben,
ha a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan a védjegycsalad fenn-
allasa noveli a védjegyek kozotti Osszetévesztés veszélyét — mivel annak alapjan a fo-
gyasztd azt feltételezheti, hogy a vitatott védjegy ehhez a csaladhoz tartozik —, ennek
pontosan az egyrészrél a vitatott védjegy, masrészrodl a védjegycsalad kozott fennallé
hasonlésag, vagy kozelebbrdl a vitatott védjegyben és a védjegycsaladban 1évé kozos
elem az oka (a C-234/06. P. sz., Il Ponte Finanziaria kontra OHIM tigyben 2007. szep-
tember 13-4n hozott itélet [EBHT 2007., I-7333. 0.] 63. pontja).

A Ferrero ezenkivil azt éllitja, hogy a védjegycsaldd fenndllisa noveli annak a veszé-
lyét, hogy valamely harmadik személynek a védjegycsalad kozos elemét tartalmazé
védjegyét az érintett fogyasztd automatikusan ugy észlelje, hogy az hasonlit ehhez a
kozos elemhez.

Ez a szabdly teljes mértékben vonatkozik arra a helyzetre, amelyben a vitatott védjegy
tartalmazza az igen j6 hirnevet élvez ,KINDER” elemet, mivel ezt a védjegyet egy 36
védjegybdl allé csaldddal hasonlitjak ossze, és ezen védjegyek mindegyike tartalmaz-
za ugyanazt az elemet — 6ndlléan vagy mds elemekkel egyiittesen.

Az OHIM tgy érvel, hogy az egyetlen jogalap 6todik része egyszerre elfogadhatatlan
és nyilvanval6an megalapozatlan. Egyrészt ugyanis az Els6fokt Birdsag megallapita-
sanak megkérddjelezése — amely szerint a Ferrero nem hivatkozhat a hasonlé védje-
gyekbdl all6 csalad fennallasara — Gjabb ténybeli értékeléssel jar, amely nem végezhet6
el a fellebbezés keretében. Masrészt az OHIM azt allitja, hogy a védjegycsalad eset-
leges fennallasdnak csak a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjara te-
kintettel van jelent6sége, amennyiben az egy sajatos tipust kozvetett osszetévesztést
okozhat azéltal, hogy elhiteti a fogyasztékkal, hogy a kés6bbi védjegy olyan kiegészits
védjegy, amely ezen védjegycsalad védjegyeihez csatlakozik. Ugyanakkor az OHIM
szerint ez az érv jogilag megalapozatlan ezen cikk (5) bekezdését illetéen, mivel az
Osszetévesztésnek onmagaban nincs jelentésége. Ehhez hasonléan a sorozat 9sszes
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védjegye és a vitatott védjegy kozotti hasonldsdg hidnya elegendé ahhoz, hogy ha-
tdrozottan ki lehessen zdrni az 9sszetévesztés veszélyének, a karosoddsnak, illetve a
jogalap nélkiili elédnynek a lehetdségét.

— A Birésag allaspontja

El6zetesen el kell utasitani az OHIM-nak az egyetlen jogalap 6todik részének elfogad-
hatatlansagdra vonatkozo érvelését. Ugyanis a Ferrero altal kifejtett érvelésbdl kitii-
nik, hogy utébbi arra kivan hivatkozni, hogy az Els6foku Birésag nem vette figyelembe
a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak hatalyét, mivel tigy vélte, hogy a
védjegycsaldd fenndlldsdnak nincs relevancidja a hasonldsag értékelésének keretében.

A jogalap ezen része tehat jogkérdésre vonatkozik, kovetkezésképpen azt elfogadha-
tonak kell nyilvanitani.

Az érdemi részt illetéen emlékeztetni kell arra, hogy az itélkezési gyakorlatbdl kitt-
nik, hogy a ,védjegycsalad” vagy ,védjegysorozat” fenndllasa olyan tényezs, amelyet
az Osszetévesztés veszélyének értékelése soran figyelembe kell venni. Ebben az eset-
ben ugyanis az sszetévesztés veszélye abbdl kovetkezik, hogy a fogyaszt6 tévedhet
a bejelentett védjeggyel jelolt druk vagy szolgéltatdsok szdrmazdsat vagy eredetét il-
let6en, és tévesen azt feltételezi, hogy a bejelentett védjegy ehhez a védjegycsaladhoz
vagy védjegysorozathoz tartozik (a fent hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
tigyben hozott itélet 63. pontja).
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Mindazonaltal, ahogyan a jelen itélet 52. pontjabdl kitlinik, ennek az elemnek nincs
jelentGsége a kordbbi védjegy és a vitatott védjegy kozotti hasonldsdg fennalldsdnak
értékelése keretében.

Kovetkezésképpen, ahogyan az a jelen itélet 66. pontjabdl kitlinik, az Els6fokd Bird-
sagnak az Osszetévesztés veszélyére vagy a védjegyek kozotti kapcsolatra vonatkozé
atfogé értékelés keretében kizarédlag az iitkoz6 védjegyek meghatirozott hasonlésiga
esetén kell figyelembe vennie a ,védjegycsalad” vagy ,védjegysorozat” fenndllasit.

Mairpedig, mivel az Els6foku Birsdg a megtamadott itélet 55—59. pontjaban megélla-
pitotta, hogy a sz6ban forgé megjelolésekben jelen 1évé szamos vizudlis és hangzéasbe-
li jellemzd kizdrja, hogy a megjeloléseket egymashoz hasonldnak észleljék, az emlitett
itélet 63—66. pontjaban téves jogalkalmazas nélkiil allapithatta meg, hogy a ,védjegy-
csalad” vagy ,védjegysorozat” fennalldsa nem kérddjelezi meg ezt a megallapitast.

Kovetkezésképpen az egyetlen jogalap 6todik részét el kell utasitani mint megalapo-
zatlant, ebbdl kovetkezGen ezt a jogalapot teljes egészében el kell utasitani.

A fenti megfontoldsok Osszességére tekintettel a fellebbezést el kell utasitani mint
megalapozatlant.
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A koltségekrol

A Birésag eljarasi szabélyzata 69. cikkének 2. §-a alapjan, amelyet e szabélyzat 118. cik-
ke értelmében a fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, a Birésag a pervesztes felet
kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Ferrero pervesztes
lett, 6t az OHIM kérelmének megfeleléen kotelezni kell a koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (6todik tandcs) a kovetkez6képpen hatédrozott:

1) A Bir6sag a fellebbezést elutasitja.

2) A Birdsag a Ferrero SpA-t kotelezi a koltségek viselésére.

Alairdsok
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