2005. 05, 04-1 {TELET ~ T-22/04. SZ. UGY

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (mdsodik tandcs)
2005. méjus 4.

A T-22/04. sz. tigyben,

a Reemark Gesellschaft fiir Markenkooperation mbH (székhelye: Hamburg
[Németorszag], képviseli: P. Koch Moreno tigyvéd)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintik)
(OHIM) (képviseli: S. Laitinen, meghatalmazotti mindségben)

alperes ellen,

* Az eljards nyelve: angol.
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mésik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljardsban:

a Bluenet Ltd (székhelye: Limerick [{rorszag]),

az OHIM midsodik fellebbezési tandcsdnak 2003. november 17-i (R 238/2002-
2. sz. iigy), a West védjegy jogosultja altal a Westlife védjegybejelentés ellen
benytjtott felsz6laldsra vonatkozé hatdrozata ellen benydjtott keresete targyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (mésodik tanacs),

tagjai: J. Pirrung elndk, N. J. Forwood és S. Papasavvas birak,

hivatalvezeté: B. Pastor hivatalvezet6-helyettes,

tekintettel az Els6fokd Birésig Hivataldhoz 2004. janudr 21-én benydjtott
keresetlevélre,

tekintettel az Els6fokd Birésdg Hivataldhoz 2004. méjus 18-4n benyujtott vélasz-
beadvényra,

a 2005. janudr 18-i tirgyaldst kovetSen,

II - 1563



2005. 05, 04-1 [TELET - T-22/04. SZ. UGY

meghozta a kovetkezd

itéletet

A jogyvita el6zményei

1999. méajus 12-én a BMG Music a kozosségi védjegyrdl sz6l6, 1993. december 20-i
40/94/EK médositott tandcsi rendelet (HL 1994, L 11, 1. o; magyar nyelv(i
kiilonkiadas 17. fejezet, 1. ktet, 92. 0.) alapjan kozosségi védjegybejelentést nydjtott
be a Belsé Piaci Harmonizéciés Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési mintak) (a
tovabbiakban: OHIM).

A lajstromoztatni kivant védjegy a Westlife szémegjelolés volt.

A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgdltatdsok nemzetkdzi
osztalyozasara vonatkozo, feliilvizsgdlt és mddositott, 1957. junius 15-i Nizzai
Megéllapodas aldbbi osztilyokba tartozé aruk és szolgaltatdsok vonatkozésdban
tették:

— 9. osztdly: ,hangok tdrolasdra szolgalé hordozdk, képek téroldsdra szolgdld
hordozdék és adatok tdroldsdra szolgdlé hordozdk, mindegyik elbre rogzitett;
hangok térolasdra szolgdlé hordozék, képek tdroléséra szolgalé hordozdk és
adatok tdroldsira szolgdlé hordozdk, ideértve azokat, amelyeket interaktiv
modon hasznélnak”;

I - 1564



REEMARK KONTRA OHIM — BLUENET (WESTLIFE)

~ 16. osztaly: ,Nyomdaipari termékek, fiizetek, konyvek, brostrik, poszterek,
matricak, 6ntapadé cimkék gépkocsik szdmdra; kottdk és partitirak”;

— 25, osztaly: ,Ruhdzati cikkek, ideértve pélok, puléverek, dzsekik, sapkak és
baseball sapkdk”;

— 41. osztdly: ,zenei egyiittes &ltal nydjtott szdérakoztatss, ideértve televizids
misorok, rédiomsorok és elektronikus kiadéds; a zenére, a koncertekre, a
miivészekre és a szérakoztatdssal kapcsolatos szolgdltatdsokra vonatkozé
informaciészolgaltatas, mind Interneten, mind mas kommunikéciés csatornan
keresztiil; koncertek és més el6addsok szervezése”.

+ A védjegybejelentést a Kozdsségi Védjegyériesitd 2000. marcius 20-i, 22/2000.
szdmdaban hirdették meg.

s 2000. janius 20-4n a felperes a kérelemben szereplé minden 4ru és szolgéltatds
tekintetében felszolaldst tett a kérelmezett védjegy lajstromozésaval szemben arra
hivatkozassal, hogy jogosultja a West 39 743 603. sz. kordbbi német szévédjegynek
és a West 700 312, sz. kordbbi nemzetkézi szévédjegynek. A német védjegyet
illetGen a felszdlalds az aldbbi drukra és szolgaltatasokra iranyult:

— 9. osztaly: ,fényképészeti, mozgdképi és optikai felszerelések és berendezések;
hangok vagy képek rogzitésére, tovabbitdsdra, mdsoldséra szolgalé késziilékek,
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mégneses adathordozék, hanglemezek, érmebedobéssal mlikods késziilékek,
adatfeldolgoz6 berendezések és szamitégépek”;

—  16. osztély: ,papir, karton és ezen anyagokbdl késziilt termékek, nyomdaipari
termékek; konyvkotészeti anyagok; fényképek; papiripari cikkek; papiripari vagy
héztartasi ragasztéanyagok; anyagok miivészek részére; ecsetek; irégépek és
irodai cikkek (butorok kivételével); tanitdsi és oktatdsi anyagok (késziilékek
kivételével); csomagoldsra szolgdlé mtanyagok (amelyek nem tartoznak mds
osztélyokba); jatékkartydk, nyomdabetiik; klisék”;

— 25, osztaly: ,ruhdzati cikkek, ideértve sportruhézati cikkeket, cipoket, fejfed6ket,
véllszalagokat, nyakkenddket, harisnyakat, harisnya és nadragtartokat”;

— 41, osztdly: ,nevelés és szérakoztatds, kiillonosen fesztivalok, tinnepek és zenei
produkcidk szervezése és megvaldsitdsa”.

2001. februdr 1-jén a fellebbezési tandcs el6tti eljarasban részt vevé masik fél, a
Bluenet Ltd a védjegybejelentési eljarasban a BMG Music helyébe lépett.

2002, janudr 25-i hatdrozatéval az OHIM felszdlalasi osztalya egyrészrél elutasitotta
a kordbbi nemzetkozi védjegy figyelembevételét arra hivatkozéssal, hogy a felsz6lalé
nem nyujtotta be a rd vonatkozé bizonyitékokat és, mésrészrél elutasitotta a 9., 16.,
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25. és 41. osztédlyokba tartozd aruk és szolgdltatdsok vonatkozasdban a lajstromozés
irdnti kérelmet arra hivatkozéssal, hogy mind az iitk6z6 védjegyek, mind a széban
forgé aruk vagy szolgaltatdsok azonosak vagy hasonléak.

2002. mércius 15-én a fellebbezési tandcs el6tti eljrasban részt vevé mdsik fél
fellebbezést nyujtott be a felszélalasi osztaly hatarozataval szemben.

Az OHIM mésodik fellebbezési tandcsa 2003. november 17-i hatdrozatival
(R 238/2002-2. sz. tigy, a tovabbiakban: megtdmadott hatirozat) a felszélalsi
osztaly hatirozatdt hatdlyon kiviil helyezte, és a felszélaldst elutasitotta,

A fellebbezési tandcs megéllapitotta, hogy a széban forgé 4ruk és szolgaltatdsok
részben azonosak, részben hasonléak (a megtdmadott hatérozat 16. pontja). Ezzel
szemben arra az dlldspontra helyezkedett, hogy az iitk6z6 védjegyek hangzasban és
vizudlisan kismértékben hasonléak és fogalmi téren csak egy bizonyos hasonlésag
figyelheté meg (a megtdmadott hatdrozat 19,, 20. és 21. pontja). A fentiek alapjn a
két védjegy atfogé vizsgilata sordn megillapitotta, hogy a kérelmezett védjegy és a
kordbbi német védjegy kozotti killonbségek elegendé mértékben jelentések ahhoz,
hogy a védjegyek a piacon pérhuzamosan is jelen lehessenek. Arra a megéllapitésra
jutott tehdt, hogy a fogyaszték a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alapjan (a megtdmadott hatdrozat 22. pontja) nem téveszthetik Gssze azokat azon a
tertileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt 4lL.

Az eljaras és a felek kérelmei

s

Az Els6foktt Birdsighoz az el@irt hatdridén beliil a fellebbezési tandcs el6tti
eljdrasban részt vevé mdsik fél nem nyujtott be beadvanyt. Miutén kezdetben —
2004. janius 24-i levelében — azt jelezte, hogy részt kivin venni a targyaldson, 2005.
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janudr 12-i levelében arrél tajékoztatta az Elséfoki Birésagot, hogy ezen szadndékatol
elall. Megéllapitasra keriil, hogy ezen fél nem vett részt az Elséfokd Birdsag eldtti
eljardsban, ugyanezen birdsig eljdrdsi szabalyzata 134. cikkének (1) bekezdése
alapjan, kiilonésen mivel nem terjesztett el sajat kérelmeket, illetve nem kozolte,
hogy barmelyik fél kérelmeit tdmogatnd. A fentiekben foglaltaknak megfeleléen le
kell szogezni, hogy az Els6fokd Birdsig elétt nem rendelkezik a beavatkozo
jogéllasaval.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elséfokd Birdsag:

—  helyezze hatdlyon kiviil a megtémadott hatdrozatot arra hivatkozassal, hogy az
nem felel meg a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak;

— é4llapitsa meg, hogy a kérelmezett Westlife védjegy és a kordbbi német West
védjegy kozott fenndll az Osszetévesztés veszélye;

— az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére.

Az OHIM formalisan azt kéri — kifejezetten jelezve, hogy koteles kérelmet
eldterjeszteni —, hogy az Elséfoka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.
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Indokolas

A felek érvei

Keresete aldtdmasztdséra a felperes egyetlen egyetlen jogalapra hivatkozik, amely az
{itkozo védjegyek kozotti osszetéveszthetdségen alapul a 40/94 rendelet (1) cikkének
b) pontjaban foglaltak szerint. Alldspontja szerint a fellebbezési tandcs hibat kvetett
el, amikor tgy itélte meg, hogy a széban forgé kériillmények kozott nem 4ll fenn az
Osszetévesztés veszélye a bejelentett Westlife és a Németorszégban lajstromozott
West védjegy kozott.

Az OHIM a felperes altal el6terjesztett érvelést lényegében tdmogatja. Mindazon-
altal — az elutasitasi okkal kapcsolatban — vélaszbeadvany4ban kifejezetten utal arra,
hogy élldspontja szerint az Els6foku Birdsdg itélkezési gyakorlata 6t kételezi. Ebben a
tekintetben a T-110/01. sz., Vedial kontra OHIM - France Distribution (HUBERT)
tigyben 2002. december 12-én hozott itélet (EBHT 2002., II-5275. 0.) 16. és azt
koveté pontjaira és a T-99/01. sz., Mystery Drinks kontra OHIM - Karlsberg
Brauerei (MYSTERY) iigyben 2003. januér 15-én hozott itélet (EBHT 2003.,
I1-43. 0.) 14. és azt kovetd pontjaira hivatkozik,

Az Elsdfoki Birésdg dlldspontja

Az OHIM kérelmeinek értékelésérsl

Elézetesen meg kell dllapitani, hogy az OHIM fellebbezési tandcsanak felszélaldssal
kapcsolatos hatdrozata elleni keresetre vonatkozd eljarasban az OHIM-nak — az
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Elséfoka Birésag el6tt képviselt alldsponton keresztiil — nincs lehet$sége médositani
a jogvita — a védjegybejelent§ és a felszdlal6 altal el6terjesztett allitdsokbdl és
hivatkozasokbdl szérmazé — tartalmat (a Birésidg C-106/03. P. sz., Vedial kontra
OHIM iigyben 2004. oktéber 12-én hozott itéletének [EBHT 2004., I-9573. 0.] 26—
38. pontja, amely helybenhagyja a megfellebbezett HUBERT-itéletet [hivatkozds a
15. pontban]).

Mindazonéltal, nem kovetkezik a fenti itélkezési gyakorlatbdl, hogy az OHIM -
ellentétben azzal, amire vélaszbeadvanydban hivatkozott — kételes lenne valamely
fellebbezési tandcsa dltal hozott hatarozat ellen benyujtott kereset elutasitisat kérni.
Ahogyan az Els6fokt Birésag a T-107/02. sz., GE Betz kontra OHIM - Atofina
Chemicals (BIOMATE) tigyben 2004. jinius 30-4n hozott {téletében (EBHT 2004.,
I1-1845. 0.) megéllapitotta, jollehet az OHIM val6ban nem rendelkezik kereshetdségi
joggal, amely sziikséges ahhoz, hogy keresetet nydjtson be valamely fellebbezési
tandcsdnak hatdrozata ellen, nem kotelezhetd arra, hogy a fellebbezési tandcs
minden megtimadott hatdrozatit mddszeresen megvédje, illetve koteles legyen
minden ilyen hatdrozat ellen irdnyulé kereset elutasitdsit kérelmezni (az itélet
34. pontja).

Az OHIM ennek megfelelGen, anélkiil, hogy véltoztatna a jogvita tartalmén, kérheti,
hogy valasztisa szerint az Els6foka Birdsig az egyik vagy a madsik fél kérelmének
adjon helyt, és ezen fél dltal elGterjesztett kérelmek tdmogatéséra érveket hozhat fel.
Ellenben a felek éltal el6 nem terjesztett hatdlyon kiviil helyezés irdnti kérelmeket és
hatdlyon kiviil helyezés iranti jogalapokat nem terjeszthet el6 (lasd ebben az
értelemben HUBERT-itélet [hivatkozds a 15. pontban] 34. pontjat).

Jelen esetben az OHIM mind valaszbeadvényaban, mind a térgyaldson vildgosan
kifejezésre juttatta a felperes dltal elGterjesztett kérelmek és felhozott jogalapok
tdmogatasara iranyul6 akaratat. Kifejezetten megjelolte, hogy azért kérte formdlisan
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a kereset elutasitisét, mivel az Elséfoku Birésdg ftélkezési gyakorlaténak fényében
ugy itélte meg, hogy arra koteles. Tekintettel arra, hogy az el6z6 pontokban
hivatkozottak miatt ez az értelmezés nem felel meg a jelenlegi jogi szabalyozésnak, 4t
kell értékelni az OHIM kérelmeit, és meg kell dllapitani, hogy lényegében az OHIM
azt kérte, hogy a felperes kérelmeinek az Els6fokii Birdsdg adjon helyt. Tekintettel
arra, hogy a fenti atértékelés megtdrtént, nincs inkoherencia a vélaszbeadvanyban
el6adott kérelmek és érvek kozott.

Az iigy érdemérdl

Emlékeztetni kell el6szor arra, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b)
pontja értelmében valamely kordbbi védjegy jogosultjénak felszélaldsa alapjan meg
kell tagadni a védjegy lasjtromozast ha ,, azt azon a teriileten, ahol a kor4bbi védjegy
oltalom alatt 4ll, a fogyasztok dsszetéveszthetik a kordbbi védjeggyel valé azonossaga
vagy hasonldsiga, valamint az érintett druk, illetve szolgaltatdsok azonossiga vagy
hasonlésiga miatt; az Osszetéveszthet8ség magaban foglalja azt az esetet is, ha a
fogyaszt6k a megjel6lést gondolati képzettarsitas (asszocidcid) utjan kapcsolhatjék a
korabbi védjegyhez”.

Az dllandé ftélkezési gyakorlat szerint az Osszetéveszthetdséget atfogéan kell
értékelni az alapjén, hogy az érintett vasarlokoézonség milyen képet alkot a
megjel6lésrdl és a széban forgé arukrdl vagy szolgéltatdsokrdl, és figyelembe kell
venni valamennyi, a jelen iigyre jellemz4 tényezét, kiiléndsen a megjeldlések és a
megjeldlt druk vagy szolgéltatdsok hasonlésiga kézotti kélcsonds filggéséget (lasd az
Els6foku Birésdg T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM ~ Giorgio Beverly
Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] tigyben 2003. jdlius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., II-2821. 0.] 29-33. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot.
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A felperes és az OHIM egybehangzdéan tgy itélik meg, hogy az érintett
vasarlokozonség jelen esetben dtlag német fogyasztékbdl &ll. A megtémadott
hatdrozat rendelkezéseibdl kovetkezik, hogy a fellebbezési tandcs is ezt a meg-
hatdrozast hasznalta.

Ezt kovet6en meg kell emliteni, hogy a fellebbezési tandcs azon megallapitdsat,
amely szerint a széban forgd védjegyekkel érintett aruk részben azonosak, részben
hasonléak, az Els6foku Birdsag el6tt képviselt felek nem vitattak.

Az OHIM és a felperes ellenben vitatja a megtdmadott hatirozat azon
megdllapitisat, amely a széban forgé két megjelolés kozotti elégséges hasonldsig
hidnydra és az emiatti dsszetéveszthetségre vonatkozik, Allispontjuk szerint az
titkozé védjegyek elegend6 mértékben hasonléak ahhoz, hogy az érintett
vasarlokozonség ket Gsszetévessze, tekintettel minden érintett dru és szolgaltatds
azonossagara vagy hasonldsigdra.

Figyelemmel a fentiekben foglaltakra, mérlegelni kell, hogy elégséges mértékben
hasonl6-e a kérelmezett Westlife védjegy és a korabbi West védjegy ahhoz, hogy az
atlag német fogyaszté azokat — a széban forgd druk és szolgdltatisok eredetét
illetéen — Osszetévessze, figyelemmel arra, hogy ez utdbbiak azonosak, illetve
hasonléak.

Ebben a vonatkozasban az itélkezési gyakorlatbol az kévetkezik, hogy a széban forgd
megjelolések vizualis, hangzasbeli vagy fogalmi hasonldsiga miatti Gsszetéveszthe-
t6ség édltaldnos megitélését a megjelolések dltal keltett dsszbenyomadsra kell alapitani,
figyelembe véve kiillondsen azok megkiilonbdztetd és domindns elemeit (lasd
értelemszertien a Birésdag C-251/95. sz. SABEL-ligyben 1997. november 11-én
hozott itéletének [EBHT 1997., 1-6191.0.] 23. pontjit és a Birdsag C-342/97. sz.
Lloyd Schuhfabrik Meyer-iigyben 1999. junius 22-én hozott itéletének [EBHT 1999.,
1-3819. 0.] 25. pontjat).
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Jelen esetben a Westlife védjegy két egymdssal Gsszekapcsolt szobdl 4ll, nevezetesen
a ,west” sz6b6l, amelynek jelentése nyugat, és a ,life” sz6bdl, amelynek jelentése élet.
Igy a ,west” sz6 a kérelmezett Westlife védjegy alkotéelemeinek egyike és a korabbi
West védjegy egyetlen alkotdeleme.

A fogalmi hasonlésigokat illetden megallapithat6, hogy a két védjegy a Nyugat
fogalmét idézi fel, amennyiben mind a kett§ tartalmazza a ,west” szét. A kérelmezett
védjegyet képezé mésodik elemet illetéen a fellebbezési tandcs helyesen éllapitotta
meg, hogy a ,life” kifejezés alkalmas arra, hogy az érintett visdrlékézonség benne a
német ,Leben” (azaz élet németiil) sz6 angol megfelelSjére — és kivetkezésképpen
egy beazonosithaté jelentéssel bir6 széra és nem egy fantdzianévre ~ ismerjen ré.

A fentiekben foglaltak értelmében a vasdrlékozonség ezen elemet — a ,west” széval, a
védjegy masik elemével tarsitva — életmodra valé hivatkozésnak tekintheti.

Az életmdddal kapcsolatos konnotdcié hozzdaddsa nem elegendé ahhoz, hogy
fogalmi téren a két védjegyet jelentds médon meg lehessen kiilonbéztetni. Ha a két
védjegyre ugy fognak tekinteni, mint amelyek felidézik a West tekintetében a
nyugatrél szadrmazé drukat vagy szolgdltatdsokat, a Westlife tekintetében pedig a
nyugati életmédot, akkor hasonlé konnotdci6val rendelkeznek majd, amely révén
fogalmi téren bizonyos hasonl6sig fog fenndllni,

A hangzésbeli hasonldsagot illetGen a fellebbezési tandcs a fenti 28. pontban
hivatkozott koriilményre tdmaszkodott, miszerint a ,life” kifejezés olyan angol sz,
amely alkalmas arra, hogy angol széként észlelhesse a német é4tlagfogyaszts. A
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fellebbezési tandcs megallapitja, hogy ha a kérelmezett védjegy méasodik elemét angol
szoként ismernék fel, ,valdszinttlenként nem lehetne kizdrni”, hogy a védjegyet
Osszességében — ideértve a ,west” sz6t, amely mind az angolban, mind a németben
létezik — angolosan ejtené ki az dtlag német fogyasztd. Ezzel szemben a West
védjegyet németesen ejtené ki ugy, mint a ,vest” sz6t az angol és francia kiejtési
szabélyok szerint.

Megillapithat6, hogy a ,valészintitlenként nem lehetne kizarni” formula olyannyira
kis mértékben igenl8, hogy eredményeként egyardnt fenndll annak a nem
elhanyagolhat6 lehet§sége, hogy a német dtlagfogyaszté a Westlife kérelmezett
védjegy ,west” elemét németesen ejti, amely eset fenndlldsa esetén ténylegesen
fenndllna a két védjegy kozott a hangzasbeli hasonldsag.

Amennyiben valdszin(i, hogy az érintett vasarlokozonségen belill a fogyasztok
bizonyos része a kérelmezett Westlife védjegy ,west” elemét angolosan ejti, nem
kevésbé valdszinii, hogy més fogyasztok azt németesen ejtenék. Ilyen koriilmények
kozott a két védjegy kozott fenndll bizonyos fokt hangzisbeli hasonldsag, a
kérelmezett Westlife védjegy ,life” elemének jelenléte dacara.

Vizuélis téren tagadhatatlanul létezik bizonyos hasonléség a szdban forgé védjegyek
kozott, mivel a West korabbi védjegy a Westlife kérelmezett védjegy elsé eleme.
Ezenfelill — két szévédjegyrdl lévén sz6 — a két védjegy nem stilizalt médon keriilt
leirasra a vizudlis hasonloség értékelése céljdbdl. Ennélfogva az atlagfogyaszto, aki
dltaldban csak az emlékezetében 6rzétt védjegyek tokéletlen képére hagyatkozhat
(lasd értelemszertien a Lloyd Schuhfabrik Meyer-itélet [hivatkozds a 26. pontban]
26. pontjat), a széban forgd védjegyeket vizudlisan Osszetévesztheti.
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Meg kell tehat allapitani, hogy ennélfogva az iitk6z8 védjegyek vizudlisan hasonldak,
azzal, hogy tgy is lehetne vélni, hogy kozottitk magasfoku vizuélis hasonlésag all
fenn.

Atfogban értékelve a széban forgé megjeloléseket megallapithats, hogy a
kérelmezett védjegyben sem a ,west”, sem a ,life” elem nem tekintheté meghatarozé
elemnek. Ebben a vonatkozasban mesterkélt lenne a ,west” kifejezésre meghatérozé
elemként tekinteni kizarélag azért, mert a kérelmezett védjegy elsé elemét képezi, de
arra sincs semmilyen indok, hogy a ,life” elemre tekintsiink ugy, mint meghatarozé
elemre. Val6jaban, ha igaz is, hogy a ,west” kifejezés egyardnt egy német és egy angol
sz6, mialatt a ,life” sz6 csak egy angol sz6, azaz idegen az érintett vésérlokdzonség
szempontjdbdl, a ,west” kifejezés sem a széban forgé aruk és szolgéltatdsok, sem
azok tulajdonsaga tekintetében nem leiré jellegt.

Emlékeztetni kell arra, hogy az Elséfokd Birésig mar déntdtt Ggy elézetes vizsgilat
sordn, hogy amennyiben valamely sz6védjegyet alkoté két elem egyike — vizualisan
és hangzisban — azonos valamely kordbbi védjegyet alkoté egyetlen elemmel, és
amennyiben ezen elemek az érintett kdzonség szempontjabdl 6sszességiikben, illetve
elkiiloniilten, fogalmi téren nem rendelkeznek jelentéssel, akkor a széban forgd
védjegyeket — mindegyiket Osszességében nézve — altaldban hasonlénak kell
tekinteni (az Els6fokd Birdsag T-286/02. sz., Oriental Kitchen kontra OHIM —
Mou Dybfrost (KIAP MOU) iigyben 2003. november 25-én hozott itéletének
[EBHT 2003, 1I-4953. 0.] 39. pontja).

Jelen esetben a kérelmezett szévédjegyet alkoté két elem egyike vizudlis téren
ténylegesen azonos a korabbi szévédjegyet alkot6 egyetlen elemmel. Hangzésban
fenndll egyfajta hasonldsdg, azzal mindamellett, hogy a ,west” sz6 kiejtése azonos,
legalabbis az érintett kozonség dsszessége szempontjabol. Jelen esetben a Westlife
védjegyet alkoté két elem jelentéssel bir az érintett kézonség szempontjébdl,
azonban nem {rjék le sem a széban forgé drukat vagy szolgéltatasokat, sem azok
tulajdonsagat, és ennélfogva ezen utdbbiak vonatkozisiban nem hordoznak
semmilyen kiilonos konnotéciét.
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Jollehet a fenti 37. pontban bemutatott megkozelités tehat nem is alkalmazhaté
kozvetlentil a jelen esetben, meg kell emliteni, hogy a széban forgd szévédjegyek
kozott vizudlis téren fenndll6 egyetlen kiilonbség az, hogy az egyikiik az elsé elemhez
kapcsolt tovabbi elemet tartalmaz. Ezenfeliil, ahogyan az fentebb megallapitdsra
keriilt, a két védjegy hangzésban — és kiilénosen fogalmi téren — bizonyos mértékben
hasonlé.

Jelen esetben meg kell allapitani, hogy az a kériillmény miszerint a Westlife védjegy
kizarélag a kordbbi West védjegybdl all, amelyhez egy masik — a life” — szét
kapcsoltdk, jelzi a két védjegy kozotti hasonlésdgot.

Mindazondltal el kell utasitani a felperes dltal elGterjesztett érvet, miszerint a
Westlife megjelolést az érintett kozonség a West megjelolés ragozdsaként is
értékelheti, mivel ez az érvelés arra a tényre épiil, hogy a felperes allitélagosan
nemcsak a West védjegynek, hanem més, a ,west” szébél — tovébbi elem
hozzékapcsoldsaval — képzett védjegyeknek is jogosultja. Valgjaban a felperes a
felszdlalasi osztaly eldtti felszélaldsat csak a két kordbbi — német és nemzetkdzi —
West szovédjegyre alapozta (ldsd ebben az értelemben az Els6fokd Birdsig
T-237/01. sz., Alcon kontra OHIM - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) iigyben
2003, mércius 5-én hozott itélet [EBHT 2003., II-411. o.] 61. és 62. pontjit, amelyet
fellebbezést kovetden helybenhagyott a Birésdg C-192/03. P. sz, Alcon kontra
OHIM tigyben 2004. oktéber 5-én hozott végzése [EBHT 2004., 1-8993. o.].

Meg kell llapitani azonban, hogy a kordbbi West védjegy fenndlldsa alkalmas arra,
hogy az érintett kozonség gondolatiban képzettdrsitast alakitson ki ezen kifejezés és
a tulajdonosa dltal forgalmazott druk kézott oly médon, hogy minden 4j, ezen
kifejezésbdl egy mdsik elem hozzdaddsdval alkotott védjegy a kordbbi védjegy
véltozataként észlelheté. Ennek megfeleléen meg kell emliteni, hogy az érintett
kozonség azt gondolhatja, hogy a Westlife védjeggyel forgalmazott 4ruk és
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szolgaltatdsok eredete megegyezik a West védjeggyel forgalmazott 4rukéval és
szolgéltatisokkal vagy legalabbis gazdaségi kapcsolat all fenn az 6ket forgalmazé
tarsasdgok vagy véllalkozdsok kozott (lasd ebben az értelemben az Elséfoki Birésag
T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM - Anheuser-Busch (BUDMEN) iigyben 2003.
julius 3-4n hozott itéletének [EBHT 2003, II-2251. 0.] 57. pontjat).

A fentiekben foglaltak alapjén és figyelemmel arra a — jelen esetben véltozatlan
tényre —, miszerint a széban forgé aruk és szolgaltatdsok azonosak vagy hasonléak,
meg kell dllapitani, hogy fennall az Gsszetévesztés veszélye a két védjegy kozott a
40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

Kovetkezésképpen a megtdmadott hatdrozatot hatdlyon kiviil helyezni. Ami a
felperes mdasodik kereseti kérelmét illeti, elegendd annak megéllapitdsa, hogy az
valdjaban egybeesik a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
megsértésére alapitott hatdlyon kiviil helyezés iranti kérelemmel.,

A koltségekrol

Az eljardsi szabdlyzat 87. cikkének 2. §-a alapjén az Els6fokd Bir6sig a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte, Az OHIM-ot, mivel
— annyiban, amennyiben a fellebbezési tandcs hatdrozata hatdlyon kiviil helyezésre
keriilt — pervesztes lett, a felperes kérelmének megfeleléen — a fenti 19. pontban
foglalt kérelmeinek atértékelése ellenére — kotelezni kell a felperes koltségeinek
viselésére.
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A fenti indokok alapjén,

AZ ELSOFOKU BIROSAG (mésodik tandcs)

a kovetkez6képpen hatdrozott :

1) A Belsd Piaci Harmoniziciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) masodik fellebbezési tandcsa 2003. november 17-i hatdrozatat
(R 238/2002-2. sz. iigy) hatdlyon kiviil helyezi.

2) Az OHIM maga viseli sajat és a felperes felmeriilt koltségeit.

Pirrung Forwood Papasavvas

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. méjus 4-i nyilvanos iilésen.

H. Jung J. Pirrung

hivatalvezet6 elnok
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