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1. Jelen tigyben a diisseldorfi Oberlandesge-
richt (Regiondlis Fellebbviteli Birdsig) a
védjegyiranyelv> 5. cikke (1) bekezdése b)
pontjanak értelmezésére vonatkozo kérdéssel
fordult a Birésdghoz.

2. E rendelkezés alapjan a védjegyjogosult
barkivel szemben felléphet, aki engedélye
nélkiil gazdasdgi tevékenység koérében hasz-
nal ,olyan megjellést, amelyet a fogyaszték
a védjeggyel Osszetéveszthetnek a megjel6lés
és a védjegy azonossdga vagy hasonldsiga,
valamint az érintett druk, illetve szolgaltats-
sok azonossiga vagy hasonlésdga miatt”,

3. A kérdést elSterjesztd birdsdg lényegében
azt kérdezi, hogy fenndll-e az Gsszetévesztés
veszélye a fogyaszték kérében az 5. cikk (1)
bekezdésének b) pontja értelmében, ha
valamely &sszetett sz6-, vagy szébdl és
brabol 4116 megjelolés (a jelen esetben a
THOMSON LIFE) egy cégnévbdl és egy
olyan kordbbi védjegyb8l (nevezetesen, a

1 — Eredeti nyelv: angol.

2 — A védjegyekre vonatkozé tagdllami jogszabdlyok kozelitéséral
52616, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsd tandesi irdnyclv
(HL 1989. L 40, 1. 0; magyar nyelvil kiilonkiadss 17. fejezet,
1. katet, 92. 0.).

LIFE védjegybdl) tevédik dssze, amely egyet-
len, ,atlagos megkiilonboztet képességgel”
rendelkez sz6bdl 4ll, és ugyan nem formalja
vagy alakitja 4t az Gsszetett megjeldiés 4ltal
keltett Gsszbenyomdst, de a megjelslésen
beliil 6n4llé, megkiilonboztetd szerepe van.
A kérdést elSterjesztd birésigot kiilénésen a
német védjegyjogban a Bundesgerichtshof
(Szovetségi Birdsag) dltal kidolgozott, és a
késobbiekben itt targyalt ,Prigetheorie”-tan ®
vezérelte.

A tényallds és az alapeljiras

4. A felperes, a Medion AG, a szérakoztatd-
elektronikai termékek vonatkozisiban
bejegyzett német ,LIFE” szévédjegy jo-
gosultja.

3 — A német .,I:riigeu" ige sz6 szerint azt jelenti, hogy .kovécsol,
pénzt ver, bélyegez, ranyom, vizjellel ellat”, dtvitt értelemben
pedig, hogy .formaba &nt, alakit, formdl, megbélyegez”.
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5. Az alperes, a Thomson multimedia Sales
Germany & Austria GmbH - amelyet a
kérdést elterjesztd birdsig ugy jellemzett,
mint a szdérakoztaté-elektronikai termékek
piacén vildgszerte ismert, vezet§ vallalkozast
— egyes termékein a ,THOMSON LIFE’
megjellést tiinteti fel, egyes esetekben egy-
szerli szémegjel6lésként, mds esetekben
pedig sz6bdl és dbrdbdl dllé megjeldlésként
oly mddon, hogy a ,THOMSON" szdelem
grafikailag mds méretben, szinben és betfiti-
pussal szerepel.

6. A disseldorfi Landgericht (Regiondlis
Birésdg) elutasitotta a felperes arra irdnyuld
keresetét, hogy a birdsag tiltsa el az alperest a
»THOMSON LIFE” megjel6lés hasznélatatol
azon az alapon, hogy nem 4ll fenn az
oOsszetévesztés veszélye a ,LIFE” védjeggyel.

7. A felperes a kérdést eldterjesztd birdsdg
elétt fellebbezett. Ez utdbbi felfiiggesztette az
eljérast, és a fent vézolt kérdéssel kapcsolat-
ban a Birdsighoz fordult el8zetes déntésho-
zatal irdnt.

8. A kérdést elbterjeszté birdsig a Bundes-
gerichtshof-nak a Prigetheorie-t megfogal-
mazé ftélkezési gyakorlatit a kovetkezdkép-
pen magyardzza. A védjegyek hasonlésdga-
nak meghatdrozésdndl olyankor, amikor az
iitk6z6 védjegyek egyedi alkotéelemei meg-
egyeznek, a kiindul6pont a védjegyek dltal
keltett 6sszbenyomds; amit tisztézni kell, az
az, vajon a kozods alkotéelem olyan mérték-
ben jellemzé része-e az Gsszetett védjegynek,
hogy a tobbi alkotéelem j6részt masodlagos
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az 6sszbenyomds szempontjdbol. Nem éllhat
fenn az Gsszetévesztés veszélye csupdn azon
az alapon, hogy a kézds alkotbelem pusztin
hozzéjirul az dsszbenyomdshoz. Annak sincs
jelentdsége, hogy az oOsszetett védjegybe
beépiild megjelolés megbrizte-e 6ndllé meg-
kiilénboztetd szerepét. A termékek kiszere-
lése egészének egyedi alkotéelemei azonban
rendelkezhetnek eltér8 szereppel, ami fiig-
getlen a t6bbi elem megkiilonbdztetd szere-
pétdl; az alkotéelemeket ilyenkor elkiilonitve
kell vizsgédlni és Osszehasonlitani. Valamely
megjelolés azon Osszetevijét, amelyet a
kereskedelmi gyakorlatban Ggy ismernek el,
mint amely nem a terméket, hanem azt a
véllalkozést jeloli, amelyt6l a termék szarma-
zik, altaldban nem tekintheté a megjelolést
jellemz8 résznek. Ha a vallalkozist jel6ls
elnevezés ilyenként felismerhet6, az az ssz-
benyomds szempontjibdl fészabdly szerint
masodlagos, mivel az érintett piac az adott
termékmegnevezést a megjeldlés mésik alko-
téeleme alapjin azonositja.

9. Azonban minden egyes esetben vizsgdlni
kell, vajon ez a helyzet kivételes-e, és vajon az
érintett piacon a gyart6 feltiintetése-e a
meghatdrozé. Donté tényezdk a specidlis
kériilmények, és az adott termékdgazatban
szokdsos gyakorlat. A Bundesgerichtshof
elfogadta, hogy a sor- és a divatdru-dgazatban
a gyartd feltiintetése kiilondseh fontos, és
emiatt ezekben az 4dgazatokban a gyértdra
térténd utalds mindig jellemzd része a meg-
jelolés 4ltal keltett 6sszbenyomdsnak; ezért
valamely korébbi védjegy belefoglaldsa az
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olyan Osszetett megjelolésbe, amely tartal-
mazza a gyarté nevét, nem ad alapot az
oOsszetéveszthet8ségre. Amennyiben az adott
dgazatban ez a szokdsos gyakorlat, akkor az
Osszetett megjel6lésben a gyarté feltiintetése
jellemzé része az Osszbenyomdsnak, még
akkor is, ha a mdsik alkotéelem a csupan az
enyhe megkiilénboztetd képességnél valami-
vel tobbel, vagyis dtlagos megkiilonboztetd
képességgel rendelkezik. Ez még inkdbb igy
van, ha a gydrté neve kivételesen erds
megkiilonbozteté képességgel rendelkezik.

10. A fenti elveket a jelen iigyre alkalmazva a
kérdést elSterjesztd birdsdg tgy véli, hogy
nem all fenn az dsszetévesztés veszélye, mivel
a gyartdé megnevezése, a ,THOMSON"
jellemz§ része a vitatott ,THOMSON LIFE”
megnevezés dltal keltett 6sszbenyomésnak; a
+LIFE” alkotéelem ezért énmagiban nem
jellemzd része annak. A felek altal el6terjesz-
tett bizonyftékok alapjan ldthats, hogy az
elnevezésekkel kapcsolatos szokésos gyakor-
lat az érintett termékagazatban, nevezetesen
a szoérakoztat6-elektronikai termékekében
az, hogy a gydrté megnevezése a meghaté-
rozé. Ebben az dgazatban a termékmegneve-
zés mellett gyakran a gydrté neve és valamely
nehezen megjegyezhet6, betii- és szamkom-
bindcié 4ll.

11. A kérdést elSterjesztd birdsag hozzateszi,
hogy az dsszetéveszthet8ség ezen vizsgilata a
hangzds, az irdsbeli forma, és a vitatott
megnevezés fényében nem vezet eltérd
eredményre; a gyarté neve, a ,THOMSON”,
minden szempontbdl alapvetd hatdssal van a
» THOMSON LIFE” megjelolés 4ltal keltett
6sszbenyomadsra,

12. A kérdést eldterjesztd birdség azonban
megjegyzi, hogy a Bundesgerichtshof értel-
mezése az OsszetéveszthetSség fogalmat ille-
téen Németorszagban kérdésessé valik azon
ténydllasok esetén, mint amely a jelen tigy
targyat képezi. Tobben tisztességtelennek
tartjak, hogy valamely harmadik fél valamely
kordbbi megjelolést — mégha az csupdn
dtlagos megkiilonboztetd képességli is —
elbitorolhat gy, hogy ahhoz hozzitesz
valamely cégnevet. Az ezzel ellentétes nézet
szerint a jelen lgyben fenndll az &ssze-
tévesztés veszélye. A ,THOMSON LIFE"
Osszetett megjel6lésben a széban forgd
#LIFE” védjegy 6nélld, és megkiilonboztetd
képességgel rendelkez6 marad, A két szé
kapcsolat nélkiill dll egymas mellett. A
»THOMSON" és a ,LIFE” sz6 kézétt nincs
fogalmi kapcsolat. A haszndlt négy vitatott
forma koziil hirom esetében az frasbeli
alakndl mindkét sz6 megjelenitése eltérd
mind szinben, mind az egyéb grafikai jellem-
z6k terén. Az Osszetett megjeldléssel jelolt
termékek ugy foghatok fel, mint a ,THOM-
SON” cég ,LIFE” elnevezésti termékei; ez
pedig ahhoz a téves felfogdshoz vezethet,
hogy a felperes éltal az 6nmagaban 4ll6
SLIFE” felirat cimkével jelolt termékek az
alperestdl szdrmaznak.
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13. A kérdést eldterjeszté birdsig végezetiil
megjegyzi, hogy a Sabel kontra Puma tigy-
ben® a Birésag tgy rendelkezett, hogy az
osszetéveszthetdség vizsgdlata olyankor, ami-
kor a megjeldlések hasonlbak, a megjel6lések
dltal keltett 6sszbenyomadstol fiigg. A Birdsig
azonban eddig még nem vizsgilta azt a
helyzetet, amikor e szempont hatdsa lehet6vé
teheti valamely harmadik fél szdmdra azt,
hogy a cégneve hozzdaddsdval masok védje-
gyét kisajdtitsa.

14. A felperes, az alperes és a Bizotisig
frésbeli észrevételeket nytjtott be, és a
tirgyaldson mindegyikiik megjelent.

Ertékelés

15. A kérdést elGterjeszté bivdsdg lényegé-
ben azt kérdezi, hogy fenndll-e az §ssze-
tévesztés veszélye a fogyaszit6k korében az
irdnyelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjénak
értelmében akkor, amikor valamely Osszetett
sz6 vagy sz6bdl és dbrabdl 4ll6 megjelbiés
valamely cégnevet foglal magéban, amelyet
olyan kordbbi védjegy kovet, amely egyetlen,
»atlagos megkiilonboztet képességgel” ren-
delkezd szébdl &ll, és amely jéllehet nem
formdalja vagy alakitja 4t az Osszetett meg-
jelolés altal keltett 6sszbenyomdst, de abban
6néll6 megkiilénboztets szerepe van.

4 — A C-251/95. sz., Sabel kontra Puma tigyben 1997. november
11-én hozott ftélet (EBHT 1997, 1-6191. o.).
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16. Az el6zetes dontéshozatalra utald végzés
szerint a diisseldorfi Landgericht elséfokon
elutasitotta a bitorldsi keresetet azon az
alapon, hogy nem 4ll fenn az §sszetévesztés
veszélye. A ,THOMSON LIFE” §sszetett
megjelolést alkot6 elemeket egyforma stlyu-
nak mindsftette, és ezért tigy vélte, hogy a
kozos elem, a ,LIFE” sz6 nem mddosit vagy
véltoztat a megjelolés Gsszbenyomdsan.

17. Az elézetes dontéshozatalra utalé vég-
z6sbdl és a Birésighoz benyijtott észrevéte-
lekb6l kitlinik, hogy az itélet a német
Bundesgerichtshof dltal kidolgozott, és a
fenti 8. és 9. pontban 6sszefoglalt Prigetheo-
rie-t titkrozi, A kérdést el6terjeszté birdsig
lényegében azt kérdezi, hogy ez az elmélet
osszeegyeztethetd-e az irdnyelvvel.

18. Elészér is nem vagyok meggyézddve
arrél, hogy egy olyan speciélis elmélet, amely
formdlisan fogalmaz meg egyes esetekben
automatikusan alkalmazand6 szabdlyokat,
mindig, illetve a szitkséges esetekben hasznos
megkozelités lenne adott védjegyiitkdzés
végeredményének meghatdrozdsira, Néze-
tem szerint azok az elvek, amelyeket a
Birésdg mdr szdmos {téletében lefektetett az
irdnyelv vonatkoz6 rendelkezéseivel, azaz a
4, cikk (1) bekezdése b) pontjinak, és az
5. cikk (1) bekezdése b) pontjaval® kapcso-
latban, megfelelé fogalmi keretet biztosita-

5 — Az irdnyelv 4. cikke (1) bekezdése b) pontjénak rendelkezései,
amelyek kimondjék azokat az okokat, amelyek alapjin a
védjegy lajstromozdsa elutasithaté, és amelyeknek érvényte-
lensége megéllapftdsra keriilt, lényegében megegyeznek az
5. cikk (1) beﬂezdésének b) pontjiban foglaltakkal. A
Birésagnak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjara adott
értelmezését megfeleléen alkalmazni kell az 5. cikk (1)
bekezdésének b) pontjira: a C-425/98. sz, Marca Mode
iigyben 2000. junius 22-én hozott ftélet (EBHT 2000,
1-4861. 0,) 26-28. pontja.
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nak az ilyen jellegii konfliktusok rendezésére.
Véleményem szerint valamely elméleti
valaszra tdmaszkodni azzal a kockdzattal jir,
hogy a nemzeti birésdgok eltérithetSk sajit
feladatuktél, amely a hasonl6sdg és az ossze-
téveszthetdség — kozosségi jogalkotds dltal
lefektetett és a Birdsdg dltal tovabbfejlesztett
~ alaptesztjének alkalmazdsdbdl 4ll. Ha
azonban az elmélet csupdn megfelel$ irdny-
mutatdst ad arra nézve, hogyan kell alkal-
mazni ezeket az alapteszteket adott teriileten
vagy a védjegyek meghatdrozott tipusainal,
akkor viszont segitségiil szolgédlhat, ameny-
nyiben a nemzeti birdsig szem eldtt tartja,
hogy végsé soron neki kell biztositania azt,
hogy a Birdsig altal lefektetett elvek adott
helyzetben alkalmazdsra keriiljenek.

19, Ennek kimondésit kovetben most raté-
rek ezekre az elvekre.

20. Az irdnyelv tizedik preambulumbekez-
dése kimondja, hogy az §sszetéveszthetSség
értélelése ,szamos tényezotdl — kiilondsen a
védjegy piaci ismertségétsl, attdl a képzet-
tarsitdstol, amelyet a haszndlt vagy a véd-
jegylént lajstromozott megjeldlés el6idéz,
valamint a védjegy és a megjelslés kozotti,
valamint a velitk megjelolt druk vagy szol-
giltatdsok kozotti hasonlésdg mértékétsl —
fiigg”. A Birdsag ezért Gigy rendelkezett, hogy
az OsszetéveszthetGséget dtfogé médon kell
vizsgdlni, figyelembe véve minden, az iigyre
vonatkozé relevins tényez6t.® A nemzeti

6 — A SABEL-itélet (hivatkozds a 4. libjegyzetben) 22. pontja,

birdsig feladata annak megéllapitdsa, hogy
fenndll-e az sszetévesztés veszélye.

21. A kérdéses védjegyek kozotti hasonldsig
ezért sziikséges, de nem elégséges feltétele az
Osszetéveszthet§ség megallapitdsinak: a
nemzeti birésdgnak szdmos egyéb olyan
tényez6t kell vizsgdlnia, amelyekre vonatko-
zban a Birésag iranymutatast adott.

22. Egyértelmd tehat, hogy van némi kél-
cstnds Gsszefiiggés az OsszetéveszthetGség
atfogd vizsgdlata szempontjdbol relevéns
tényezék, kiilonosen a védjegy és a meg-
jelolés, valamint a vonatkozé édruk és szol-
galtatdsok kozotti hasonlésig kozott. Ennek
megfelelGen az druk és szolgaltatisok kozotti
kisebb fokt hasonlésdg kiegyenlitédhet a
védjegyek kozotti nagyobb fokid hasoniésag-
gal, és forditva.®

23. Ezenkiviil, minél erésebb megkiilénboz-
teté képességgel rendelkezik a kordbbi meg-
jelolés, akdr énmagédban, akédr a fogyasztok
kérében élvezett ismertségének Lkoszénhe-
t8en, annal nagyobb az dsszetéveszthetéség.
A nemzeti birdsig feladata a védjegy meg-
kiilonbozteté képességének meghatdrozisa;
ennek megéllapitisakor a birésignak a véd-
jegy azon képességének dtfogd vizsgilatit

7 — A Marca Mode ftélet (hivatkozds az 5. ldbjegyzetben)
39. pontja.

8 — A C-39/97. sz, Canon Kabushiki Kaisha iigyben 1998.
szeptember 29-én hozott ftélet (EBHT 1998, 1-5507. 0.}
17. pontja.

9 — A SABEL-{télet (hivatkozds a 4. [bjegyzetben) 24. pontja.
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kell elvégeznie, hogy az milyen mértékben
képes azonosftani a bejegyzett drukat vagy
szolgaltatdsokat, mint valamely adott véllal-
kozéstél szdrmazdkat, és ezédltal milyen
mértékben képes megkiilonboztetni azokat
mds villalkozdsok ezen 4ruitél és szolgélta-
tésaitol, °

24. Ezenfeliil ,a fogyaszték korében” valé
Osszetéveszthetségre t6rténd hivatkozds az
iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjs-
ban azt mutatja, hogy a szdéban forgd druk
vagy szolgéltatésok tipusindl a védjegyek
atlagfogyasztd dltali észlelése dontd szerepet
jatszik az Osszetéveszthetdség dtfogd értéke-
1ésénél. Az étlagfogyasztd dltaldban a védje-
gyet egészében észleli, és nem kezdi annak
killonb6z6 részleteit kiilon-kiillén ele-
mezni.™ Az érintett terméktipus atlagfo-
gyaszt6jérdl azt vélelmezik, hogy szokdsosan
tajékozott, ésszerlien figyelmes és koriilte-
kint6. Mindazonaltal figyelembe kell venni
azt a tényt is, hogy az dtlagfogyaszidnak
csupdn ritkdn van alkalma a kiilonféle
védjegyek kozotti kozvetlen 6sszehasonli-
tasra, ezért arra a nem tokéletes képre kell
hagyatkoznia, melyet kordbban az emlékeze-
tében megdrzitt. Azt is tekintetbe kell venni,
hogy az dtlagfogyasztd figyelmének a szintje
az adott druk és szolgdltatdsok tipusatdl
fiigg8en valtozhat. >

10 — A C-342/97. sz, Lloyd Schuhfabrik Meyer iigyben 1999.
jnius 22-én hozott ftélet (EBHT 1999, I-3819. 0.) 22. pontja.

11 — A SABEL-ftélet (hivatkozés a 4. ldbjegyzetben) 23. pontja.
12 — A Lloyd-ftélet (hivatkozés a 12. 14bjegyzetben) 26. pontja.
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25. Ezeket az elveket dsszegezve az mond-
hatd el, hogy az olyan esetekben, mint a jelen
{igy, a nemzeti birésdgnak az Gsszetéveszthe-
téség 4tfogd vizsgalatakor figyelembe kell
vennie (i) azt a tényt, hogy — mint jelen
esetben is — amennyiben a védjegyekkel jelolt
druk azonosak, a védjegyek kozotti kisebb
fokd hasonldsdg is Osszetéveszthetdséget
eredményezhet, viszont (ii) minél nagyobb
megkiilonboztetd képességgel rendelkezik a
korabbi védjegy, anndl nagyobb az Ossze-
téveszthetGség, ezért a LIFE sz esetében,
amelyet a nemzeti birdsig ,édtlagos meg-
kiilénbozteté képességlinek” mindsitett, az
Osszetéveszthetéség nem nagy. A nemzeti
birésdgnak tekintetbe kell vennie, hogy az
itlagfogyaszt6 az Osszetett védjegyet egészé-
ben észleli, és nem elemzi annak alkotéel-
emeit. Az étlagfogyaszténak a védjegyre
forditott figyelmének a szintje jelen esetben
valdszintileg alacsonyabb lesz arra a (nemzeti
birdsag altal megéllapitott) tényre tekintettel,
hogy a szérakoztaté-elektronikai 4aruk
piacén, akarcsak a fenti 9. pontban emlitett
dgazatokban, az 4tlagfogyaszté kiilonos
figyelmet fordit a gyirté megnevezésére. E
hattér mellett a nemzeti birésdgnak meg kell
hatdroznia, hogy a védjegy és a megjelolés
tényleg annyira hasonléak-e, hogy az Gssze-
téveszthetdséget eredményez.

26. Ami ezt a kérdést illeti, a nemzeti bir6sdg
hasonldsdgra vonatkozé értékelésének a véd-
jegyek altal keltett dsszbenyomdson kell
alapulnia, figyelembe véve kiiléndsen azok
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megkiilénboztetd és domindns alkotée-
lemeit.'* Az érintett védjegyek kozbtti
hasonldsag fokdnak értékelésekor a nemzeti
birésagnak meg kell hatdroznia a védjegyek
kozott fenndllé vizudlis, hangzésbeli és
fogalmi hasonldsig mértékét, és adott eset-
ben értékelnie kell a kiilonbézé alkotéele-
meknek tulajdonitott fontossigot, figyelembe
véve az adott druk és szolgaltatdsok tipusit és
értékesitésiik koriilményeit, '*

27. A Birésignak még nem volt alkalma
kozvetleniil {téletet mondania azokrél a
szempontokrél, amelyek kifejezetten annak
meghatérozdsara szolgdlnak, hogy valamely
cégnévbdl és valamely mdsik szdbél 4ll6,
kordbbi védjegybdl alkotott dsszetett védjegy
az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b)
pontja értelmében hasonlé-e a korabbi véd-
jegyhez. Ennek ellenére indokolt végzésében
elutasitotta az Elséfoki Birdsdgnak a Mat-
ratzen Concord kontra OHIM iigyben hozott
ftélete'® elleni azon fellebbezést, amely e
kérdéssel volt kapcsolatos. Az {igy a kézés-
ségi védjegyrendelet '° 8. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontjdval volt kapcsolatos, amely-
nek vonatkozé rendelkezései alapvetden
megegyeznek az irdnyelv 4. cikke (1) bekez-
dése b) pontjanak rendelkezéseivel.

13 — A SABEL-ftélet (hivatkozds a 4. labjegyzetben) 23. pontja.
14 — A Lloyd-itélet (hivatkozds a 12. libjegyzetben) 27. pontja.

15 — A T-6/01. sz, Matratzen Concord kontra OHIM iigyben
hozott ftélet (EBHT 2002, H-4335. 0.). Ugyanezen védjegyek
vonatkozdsdban jelenleg fiiggében van a Birdsag eldlt egy, a
barcelonai Audiencia Provincial (Provincidlis Birésig) altal
eldterjesztett eldzetes dontéshozatal irdnti kévelem az emli-
tett birosig eldtti eljrdsban felmeriilt mdsik kérdést illetden
(C-421/04. sz., Matratzen Concord iigy).

16 — A kozdsségi védjegyrél sz6l6, 1993. december 20-i 40/94/EK
tandcsi rendelet (HI 1994. L 11, 1. o; magyar nyelvii
killonkiadds 17. fejezet,. 1. kétet, 92. 0.).

28. Az Els6fokii Birésag — a fenti 20., 22. és
24. pontokban '7 ssszefoglalt itélkezési gya-
korlatot alkalmazva — a kovetkezdket emelte
ki itéletében:

wl...] valamely 6sszetett védjegy nem tekint-
hetd valamely olyan mésik védjegyhez hason-
l6nak, amely azonos az Osszetett védjegy
alkotéelemeinek valamelyikével vagy hasonlé
alkotéelemeinek valamelyikéhez, hacsak ez
az alkotdelem nem képezi dominins elemét
az Osszetett védjegy altal keltett sszbenyo-
mésnak. Ez az eset 4ll fenn, amikor az
alkotéelem 6nmagdban uralni latszik a véd-
jegy éltal keltett azon képzetet, amelyet a
fogyasztok az emlékezetiikben megériznek,
és amelynek eredményeként a védjegy dsszes
t6bbi alkotdeleme elhanyagolhaté az 6ssz-
benyomds szempontjdbél.

Egyértelmiivé kell tenni, hogy ez a meg-
kozelités nem vezethet oda, hogy az dsszetett
védjegynek csupdn az egyik alkotéeleme
kertiljon figyelembevételre, és 8sszehasonli-
tasra a mdsik védjeggyel. Ellenkez6leg: ezt az
Osszehasonlitdst a kérdéses védjegyeket meg-
vizsgélva kell elvégezni, mindegyiket egészé-
ben tekintve. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy az Osszetett védjegy éltal az érintett
fogyasztékban keltett osszbenyomést bizo-
nyos koriilmények esetén ne uralhatnid a
védjegy valamely alkotGeleme vagy alkotée-
lemei.

17 — Lisd az fiélet 24-26. pontjit.
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Ami az Osszetett védjegy valamely adott
alkot6eleme vagy alkotéelemei domindns
jellegének értékelését illeti, killonésen figye-
lembe kell venni ezen alkotéelemek mind-
egyikének bels§ tulajdonsigait, Osszevetve
azokat a t6bbi alkotéelemmel. Ezenkiviil
madsodlagosan figyelembe vehet6 az Osszetett
védjegy elrendezésén beliili kiilonféle elemek
viszonylagos helyzete is.” '®

29, Az Elséfokd Birdsig ezt kivetden elvé-
gezte az {igy tdrgyat képezd Osszetett meg-
jelolés (MATRATZEN MARKT CON-
CORD) kiilénbozé alkotéelemeinek vizsga-
latat, tobbek kozétt figyelembe véve az egyes
elemek megkiilonbdzets képességének fokt,
és azt, hogy az egyes elemek az Osszetett
megjelolésen beliil domindns vagy masodla-
gos helyzetliek-e.’® Arra a kovetkeztetésre
jutott, hogy az osszetett védjegy elég hasonld
a MATRATZEN védjegyhez ahhoz, hogy
dsszetéveszthetbséget eredményezzen, mivel
a védjegyekkel jelolt termékek részben azo-
nosak, részben nagymértékben hasonléak, *°

30. Az Osszetett védjegy jogosultja a Biro-
sdghoz fellebbezést nydjtott be, tobbek
kozétt azon az alapon, hogy az Elséfokd
Biréség a hasonlésdg fogalménak értelmezé-

18 — 33-35. pont.
19 — 38-43. pont.
20 — 44-48. pont.
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sekor nem kovette a Birdsdg ftélkezési
gyakorlatdnak azon kovetelményét, miszerint
a fogyasztok korében fennallé Osszetéveszt-
het6séget atfogdan kell értékelni, figyelembe
véve az Osszes, az eset kérilményei szem-
pontjabol relevins tényez6t.

31. E fellebbezés elutasitisakor a Birésig
korabbi {télkezési gyakorlatira hivatkozva
tgy itélte meg, hogy az Elséfoki Birdsig
annak eldéntésekor, hogy a védjegyek hason-
l6ak voltak-e, nem vétett jogi hibat a
kozosségi védjegyrendelet 8. cikke (1) bekez-
dése b) pontjénak értelmezése sorin.' A
Biréség kiilondsen kiemelte, hogy:

~Az (Elséfokd) Birésdg a megtdmadott itélet
34. pontjéban helyesen emelte ki, hogy
valamely két védjegy kozotti hasonlésag
értékelése nem vezethet oda, hogy az dssze-
tett védjegynek csupdn az egyik alkotéeleme
keriilion figyelembevételre és osszehasonli-
tasra a masik védjeggyel. Ellenkezéleg, ezt az
osszehasonlitdst a kérdéses védjegyeket meg-
vizsgélva kell elvégezni, mindegyiket egészé-
ben tekintve. Azt is kifejtette, hogy ez
azonban nem jelenti azt, hogy az Osszetett
védjegy altal az érintett fogyasztékban keltett
6sszbenyomds szempontjabdl bizonyos ko-

21 — A C-3/03, P. sz, Matratzen Concord kontra OHIM {igyben
2004, 4prilis 28-4n hozott végzés (EBHT 2004, 1-3657. o.).
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riilmények esetén ne lehetne meghatérozé a
védjegy valamely alkotGeleme vagy alkotée-
lemei.

Ezenkiviil, [...] az (Els6foktl) Birdsdg annak
eldontésekor, hogy a két védjegy az érintett
vasarlékozonség szemszogébbl nézve
hasonlé-e, indokoldsdban jelent8s részt szdnt
azok megkiilonboéztets, illetve domindns
alkotdelemeinek, valamint a fogyaszték koré-
ben fenndllé Gsszetévesztés veszélyének az
értékelésére, mely utdbbit dtfogd médon
vizsgalta, az eset kériilményei szempontjibdl
jelentSs Gsszes tényezét figyelembe véve.” *>

32. A Birésdg ennek megfeleléen a fellebbe-
zést mint nyilvinvaldan megalapozatlant
elutasitotta,

33. Ugy ttinik tehdt, hogy a Birésig a
Prigetheorie-hoz hasonlé megkozelitéssel
értett egyet, ami lényegében a két olyan
tkoz6 védjegy dltal keltett 6sszbenyomds
Osszehasonlitdsdt jelenti, amelyek kozill az
egyik a masik alkotéelemét képezi. Nézetem
szerint ez tokéletesen érthets, mivel az a
Birésig kordbbi {télkezési gyakorlatiban
megfogalmazddott elveknek egyes meghata-
rozott figytipusokra torténd alkalmazasit
jelenti. Ez az itélkezési gyakorlat, amelyre a
késébbiekben majd hivatkozni fogok, a
védjegyek dltal keltett dsszbenyomdson ala-
puld atfogd értékelést teszi sziikségessé,

22 — 32-33. pont.

figyelembe véve kiilondsen azok megkiilon-
bdztetd és dominans elemeit. > A Birdsagnak
a Matratzen Concord kontra OHIM iigyben
kifejtett azon é4lldspontja, miszerint valamely
Osszetett védjegy Gsszbenyomdsat bizonyos
koriilmények esetén uralhatja a védjegy
valamely alkotéeleme vagy alkotdelemei, ezt
a tételt tiikr6zi. Az, hogy mindez mennyire
uralja az Osszbenyomdst, a nemzeti birésig
megitélése korébe tartozé ténykérdés.

34. Az Elséfoli Birésdg nemrégiben hozott
ftéletet egy mdsik iigyben, amely a jelen
tigyhdz hasonldnak tdnik. A Reemark kontra
OHIM iigyben>* az volt a kérdés, vajon a
német WEST szdvédjegy megtévesztésig
hasonld-e a bejelentett WESTLIFE kozosségi
védjegyhez azonos, illetve hasonlé druk és
szolgiltatisok tekintetében. Az OHIM fel-
szblalasi osztilya®® elutasitotta az utdbbi
védjegy bejelentési kérelmét lényegében azon
az alapon, hogy a védjegyek megtévesztésig
hasonléak. E hatdrozatot helyezte hatdlyon
kiviil az OHIM midsodik fellebbezési tandcsa,
amely Ggy taldlta, hogy kismértéki vizualis és

23 — A SABEL-ftélet (hivatkozds a . libjegyzetben) 23. pontja.

24 — A T-22/04. sz iigyben 2005, méjus 4-én hozott ftélet
(EBHT 2005, 1I-1559. 0.).

25 — Belsd Piaci Harmonizdci6s Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési mintdk) (OHIM).
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hangzédsbeli hasonlésdg és csupdn némi
fogalmi hasonlésag 4ll fenn a kérdéses meg-
jelolések kozott, valamint, hogy a kozottitk
1év6 killonbségek elég jelentdsek ahhoz, hogy
a piacon mindketten jelen legyenek, és ezért
nem &ll fenn az dsszetévesztés veszélye.

35. A fellebbezés nyomén az Elséfokd Birg-
sag azt dllapftotta meg, hogy fennéll bizonyos
mértékti hangzisbeli és kiiléndsen fogalmi
hasonléség az iitkdz6 megjeldlések kozott, és
az egyetlen vizudlis kiilonbség annyi, hogy az
els6 alkotdelemhez egy tovdbbi elem tdrsul.
A Birdsag szerint az a tény, hogy a WEST-
LIFE védjegy kizdrdlag a kordbbi WEST
védjegybdl és a hozzétett ,LIFE” sz6bdl 4ll,
annak a jele, hogy a két védjegy hasonlé.
Megallapitotta, hogy a kordbbi WEST véd-
jegy fenndllasa alkalmas arra, hogy az érintett
kozonség gondolatiban képzeitirsitist ala-
kitson ki ezen kifejezés és a tulajdonosa éltal
forgalmazott druk kozétt oly médon, hogy az
tjabb, a ,WEST” védjegyb6l egy mdsik elem
hozzdadéséval alkotott védjegy a kordbbi
védjegy véltozataként foghaté fel. Ennek
megfelelGen az érintett kdzonség azt gondol-
hatja, hogy a WESTLIFE védjeggyel forgal-
mazott druk és szolgdltatdsok eredete meg-
egyezik a WEST védjeggyel forgalmazott
drukéval és szolgaltatisokkal, vagy legalébbis
gazdasagi kapcsolat 4ll fenn az ket forgal-
mazd tdrsasigok vagy véllalkozdsok kozott.
Ebbdl kovetkezGen (a Birésdg) megdllapi-

1- 8562

totta, hogy a két védjegz kozott fenndll az
Osszetévesztés veszélye.

36. Emlékeztetni kell arra, hogy amikor az
Elséfokti Birésag az OHIM valamelyik fel-
lebbezési tandcsdnak hatdrozatdval szemben
benyujtott jogorvoslati kérelemr6l dont, el-
tér6 jogi mindségben jir el a Birdsdgtd],
amikor ez utébbi elézetes dontéshozatali
kérdésben dont az EK 234. cikk alapjén. Az
Els6fokd Birdsag a megszildrdult jogelveknek
a fellebbezési tandcs 4ltal egyes tényélldsokra
valé alkalmazisit vizsgdlja felil. A Birésig
viszont jogkérdést vilaszol meg; az adott
nemzeti birdsig ezt kivetben fogja alkal-
mazni az elbtte fiiggdben 1évé tigyre vélasz-
ként a Birdsag 4ltal kimondott jogelveket. A
tények megéllapitésa az adott nemzeti biré-
sg feladata. A két birdésdg jogi kontextusa
kozotti kiillonbséget legjobban az a tény
mutatja, hogy a Biréséig 4ltal hozott elézetes
dontésnek teljes egészében éltaldnos hata-
lytinak kell lennie annak érdekében, hogy azt
a Ko6zosség egészében alkalmazni lehessen,
ezért kivinatos — s6t, majdhogynem alapvet§
- a tilzottan a részletekbe mend, esetspeci-
fikus dontéseket elkeriilni. Ez fokozottan igaz
a védjegyek teriiletére, ahol adott {igyben a
végeredmény valészinlileg nagymériékben az
egyedi korilményektsl fiigg, beleértve a
nyelvi kontextust, a relevins piacot és a
fogyasztékat, valamint a kulturdlis normdakat
és elvarasokat.

26 — 39, 40, 42. és 43, pont.
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37. A jelen tigyben nézetem szerint nem
feltételezhets, hogy azért, mert az Elséfoki
Birdsag a WESTLIFE és a WEST védjegyek
esetében azon az dlldsponton volt, hogy azok
megtévesztésig hasonldak az elétte 1évd
tényallds fényében, ezért a jelen iigyben, egy
masik tényéllasi kontextusban a THOMSON
LIFE és a LIFE védjegyek sziikségképpen
megtévesztésig hasonléak. Mint azt fentebb
kifejtettem, a kérdést elSterjeszté birdsig
feladata a Birdsdg itélkezési gyakorlata soran
a védjegy-irdnyelvvel kapcsolatban lefektetett
alapelvek alkalmazésa, illetve az elétte fekvé
tényallds alapjén annak meghatdrozasa, hogy
a két védjegy megtévesztésig hasonlé-e.

38. Ennek a (nemzeti) birésignak kell meg-
hatdroznia, hogy a védjegy és a megjel6lés
tényleg annyira hasonléak-e, hogy az ssze-
téveszthetséget eredményez, figyelembe
véve a Birdsdg dltal meghatarozott kiilén-
bézé tényezdket, nevezetesen egyrészt az
druk és szolgdltatdsok, mésrészt a védjegyek
hasonlésdganak fokdt, és azt, hogy a korabbi
védjegy megkiilonbdztetd képessége milyen
mértékd.

39. Kiilonos tekintettel arra a kérdésre, hogy
vajon valamely Gsszetett védjegy és valamely,
annak egyik atkotdelemébdl 4ll6 megjel6lés
annyira hasonldak-e, hogy fennall az ssze-
tévesztés veszélye, a nemzeti birdsdg értéke-
lésének az egyes védjegyek dltal keltett Gssz-

benyomason kell alapulnia, kiiléndsen figye-
lembe véve azok megkiilénbozteté és domi-
nins elemeit, az érintett vdsarlokozonség
jellegét, az adott druk és szolgdltatisok
tipusat, valamint az értékesités kériilményeit.
A jelen tigynek az emlitett elvek fényében
figyelembe vett kontextusdban egyszer(ien
csak megjegyezném, hogy a ,LIFE” sz6 elsé
rdnézésre nem tlnik kiiléndsebben domi-
nansnak vagy megkiilsnboztetdnek a széban
forgé Osszetett védjegyen beliil, de hangsii-
lyozndm, hogy e kérdés megdllapitisa a
nemzeti birésig feladata.

40. Végiil megemliteném a kérdést elSter-
jesztd birdsag dltal a jelen tigyben kifejtett
azon dlldspontot, miszerint tébben tisztes-
ségtelennek tartjdk, hogy valamely harmadik
fél egy korabbi megjel6lést elbitorolhat oly
mddon, hogy hozzitesz egy cégnevet. Egyér-
telmfinek tiinik, hogy ezen felvetések méltin
merlilnek fel, ha nem is a védjegyjog
keretében, hanem a tisztességtelen verseny-
nyel kapcsolatos nemzeti jogszabélyok kon-
textusdban. Az irdnyelv hatodik preambu-
lumbekezdése kimondja, hogy az (iranyelv)
»nem zdrja ki a védjegyjogon kiviili — példaul
a tisztességtelen versenyre, a polgari jogi
felelésségre vagy a fogyasztévédelemre
vonatkozé — tagillami jogszabalyi rendelke-
zések védjegyekre térténd alkalmazisat”.,
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Végkovetkeztetések

41. Ennek megfeleléen azon az allasponton vagyok, hogy a diisseldorfi Oberlan-
desgericht altal elGterjesztett kérdést a kivetkez8képpen kell megvalaszolni:

Annak meghatérozasakor, hogy valamely olyan Gsszetett sz6, vagy sz6bol és abrabdl
all6 megjelolés, amely egy cégnévbdl és egy olyan korabbi védjegybdl tevidik dssze,
amely egyetlen, ,dtlagos megkiilonboztets képességgel” rendelkezd szébol all, és
amely ugyan nem formadlja vagy alakitja 4t az Osszetett megjelolés altal keltett
osszbenyomést, de a megjellésen belill 6nalls, megkiilonboztetd szerepe van,
annyira hasonl6-e a kordbbi védjegyhez, hogy az dsszetéveszthet6séget eredményez
a fogyasztok korében a védjegyekre vonatkozé tagillami jogszabalyok kozelitésérdl
sz616, 1988. december 21-i 89/104/EGK els6 tanécsi irdnyelv 5. cikke (1) bekezdése
b) pontja értelmében, a nemzeti birdsag értékelésének a védjegyek altal keltett
osszbenyoméson kell alapulnia, figyelembe véve kiilondsen azok megkiilonboztet6
és domindns alkotéelemeit, az érintett vasdrlokozonség jellegét, az adott druk és
szolgaltatdsok tipusat, valamint az értékesités korillményeit.
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