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A BIROSAG ITELETE (mdsodik tandcs)
2005. oktéber 6.°

A C-120/04. sz. iigyben,

az EK 234. cikk alapjén benytjtott el6zetes déntéshozatal irdnti kérelem térgyaban,
amelyet a I'Oberlandesgericht Diisseldorf (Németorszag) a Birésdghoz 2004. februar
17-én érkezett, 2004. marcius 5-i hatérozatéval terjesztett elé az elétte

a Medion AG

és
a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
kozétt folyamatban levd eljarasban,
A BIROSAG (midsodik tandcs),

tagjai: C. W. A. Timmermans tandcselndk, C. Gulmann (eldadd), R. Schintgen,
G. Arestis és ]. Klucka birdk,

* Az eljards nyelve: német.
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fétandcsnok: F. G. Jacobs,
hivatalvezetd: K. Sztranc tanacsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2005. dprilis 14-i tirgyaldst kovetben,

figyelembe véve a kovetkezdk dltal elGterjesztett észrevételeket:

— a Medion AG képviseletében P.-M. Weisse Rechtsanwalt és T. Becker
Patentanwalt,

— a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, képviseletében
W. Kellenter Rechtsanwalt,

— az Eurdpai Kozosségek Bizottsdga képviseletében T. Jiirgensen és
N. B. Rasmussen, meghatalmazotti min&ségben,

a f6étandcsnok inditvanydnak 2005. junius 9-i térgyaldson tortént meghallgatdsat
kévetden,

meghozta a kovetkez

itéletet

Az elézetes dontéshozatali kérelem tirgya a védjegyekre vonatkozé tagéllami
jogszabdlyok kozelitésérdl sz6l, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi
iranyelv (HL 1989. L 40., 1. 0., magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.,
a tovébbiakban: irdnyelv) 5. cikke (1) bekezdése b) pontjanak értelmezése.
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Ezt a kérelmet a Medion AG (a tovabbiakban: Medion) és a Thomson multimedia
Sales Germany & Austria GmbH (a tovdbbiakban: Thomson) kézotti jogvita
keretében nydjtottdk be, amelynek tdrgya a Medion ,LIFE” lajstromozott
védjegyének a Thomson éltali, THOMSON LIFE 8sszetett megjeldlésben torténd
hasznélata,

Jogi hattér

Az irdnyelv tizedik preambulumbekezdése a lajstromozott védjegy 4ltal nywjtott
oltalommal kapcsolatban az alibbiakat mondja ki:

o[...] a lajstromozott védjegy altal nydjtott oltalom ~ amelynek rendeltetése
kiilondsen annak biztosftédsa, hogy a védjegyet hordozé éru vagy a védjegy alatt
nyujtott szolgaltatds a védjegyjogosulttdl szarmazik — a védjegy és a megjelolés,
valamint az érintett druk vagy szolgéltatdsok azonossiga esetén feltétlen; [...] az
oltalom a megjellés és a védjegy, valamint az érintett aruk vagy szolgaltatésok
hasonl6sdga esetére is kiterjed; [...] az Osszetéveszthetéséggel Gsszefiiggésben a
hasonléség fogalmit értelmezni sziikséges; [...] az OsszetéveszthetSség, amelynek
értékelése szdmos tényez6tél — kiilsndsen a védjegy piaci ismertségétél, attél a
képzettdrsitdstol, amelyet a hasznélt vagy a védjegyként lajstromozott megjelslés
el8idéz, valamint a védjegy és a megjelolés kozotti, valamint a veliik megjelslt druk
vagy szolgdltatdsok kozotti hasonlésag mértékétd] — fiigg, az oltalom szempontjabél
kilonos feltételt képez; [...]".

Az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja a kdvetkezdképpen szél:

»A védjegyoltalom a jogosult szamdra kizarélagos jogokat biztosit. A kizardlagos
jogok alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil gazdasigi
tevékenység korében hasznal

[...]
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b) olyan megjel6lést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel Osszetéveszthetnek a
megjeldlés és a védjegy azonossiga vagy hasonldséga, valamint az érintett aruk,
illetve szolgéltatdsok azonosséga vagy hasonlésdga miatt; az Osszetéveszthetdség
magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjel6lést gondolati
képzettarsitas (asszocidci6) utjan kapcsolhatjék a kordbbi védjegyhez.”

Ezt a rendelkezést a német jog is atvette a védjegyek és egyéb megkiilonboztetd
megjelolések védelmérdl sz616, 1994. oktéber 25-i torvény (Markengesetz) 14. cikke
(2) bekezdésének 2. pontjdban (BGBL. 1994. 1, 3082. o.).

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdés

A Medion jogosultja Németorszigban a LIFE védjegynek, amely 1998. augusztus 29-
én keriilt lajstromozdsra szorakoztaté-elektronikai késziilékek vonatkozdsiban. E
tarsasdg évente tobb millidrdos iizleti forgalmat bonyolit ezen druk gyartdsa és
forgalmazésa teriiletén.

A Thomson vilagviszonylatban a szérakoztaté-elektronikai szektor egyik vezetd
csoportjahoz tartozik. Egyes 4ruit a ,THOMSON LIFE” megnevezéssel ellitva
forgalmazza.

2002 juliusaban a Medion védjegybitorlas miatt keresetet nytjtott be a Landgericht
Diisseldorfhoz. Keresetében azt kérte, hogy a Birdsig tiltsa el a Thomson-t a
»THOMSON LIFE” megjel6lés hasznélatatél egyes szoérakoztatd-elektronikai
késziilékek vonatkozasaban.
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A Landgericht Diisseldorf elutasitotta a keresetet, mivel tigy itélte meg, hogy nem 4ll
fenn az Osszetévesztés veszélye a LIFE védjeggyel.

A Medion fellebbezést nytjtott be az Oberlandesgericht Diisseldorf eltt. Ebben arra
kérte a Birésagot, hogy tiltsa el a Thomson-t a ,THOMSON LIFE” megjelslés
hasznalatitdl televizidkésziilékek, kazettds magnok, CD-lejitszok és HI-FI tornyok
vonatkozdsdban.

A kérdést eldterjesztl birésdg megdllapitja, hogy a jogvita megoldésa attél a
kérdéstél fiigg, hogy az iranyelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjanak alkalmazasiban
fennall-e az 6sszetévesztés veszélye a LIFE védjegy és a , THOMSON LIFE” 6sszetett
megjel6lés kozott.

A kérdést elSterjeszté birdsdg arra hivatkozik, hogy a Bundesgerichtshof aktuélis, a
»~Préigetheorie” elméletbdl (a keltett benyomds elmélete) meritd itélkezési gyakorlata
értelmében a vitatott megjel6lés hasonldsdganak értékeléséhez a két megjeldlés
mindegyikének egyiittes benyomdsét kell alapul venni, és tanulményozni, hogy az
azonos rész az Osszetett megjelolésre olyan mértékben jellemzd-e, hogy a tobbi
sszetevé nagyban héttérbe szorul a megjellés altal keltett egyiittes benyomasban.
Nem éllapithaté meg &sszetéveszthetdség, ha az azonos elem csupdn hozzéjérul az
Osszbenyomdshoz. Kevéssé lényeges, hogy a megismételt védjegy megérizte-e
autoném, megkiilonboztets pozicidjat (,kennzeichnende Stellung”) az Gsszetett
megjel6lésen beliil.

Az Oberlandesgericht éllaspontja szerint az {igyben szerepl§ 4ruk szektordban a
szokasos megnevezés szerint elsd helyen a gydrté nevét tiintetik fel. Pontosabban, az
alapligyben a gyért6 neve ,THOMSON" lényeges médon hozzijarul a , THOMSON
LIFE” megjelolés egyiittes benyomésdhoz. A ,LIFE” elemhez kapcsolédé tlagos
megkiilonbozteté képesség nem elégséges annak megakaddlyozdsihoz, hogy a
»THOMSON” gyért6 neve hozzéjéruljon a megjellés egyiittes benyomaséhoz.
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A kérdést eldterjesztd birdsig ugyanakkor megéllapitja, hogy a Bundesgerichtshof
aktudlis itélkezési gyakorlata vitatott. Az elmélet egy része mas elképzelést tdmaszt
ala. Ez utébbi inkdbb a Bundesgerichtshof korabbi itélkezési gyakorlatdval egyezik
meg, amennyiben élldspontja szerint az 6sszetéveszthet§ség ott dllapithaté meg, ahol
az azonos rész 6nallé megkiilonboztetd pozicidval bir a vitatott megjel6lésben, ez
utébbiban nem halvényul el, és nem szorul olyan mértékben hattérbe, hogy
alkalmatlanna valjék a lajstromozott védjegy emlékképének felidézésében.

Az Oberlandesgericht arra hivatkozik, hogy ha ezt az elméletet alkalmaznank az
alapiigyben, akkor el kellene ismerni az sszetévesztés veszélyének fenndllasat, mivel
a LIFE védjegy 6nallé megkiilonboztetd poziciét foglal el a ,THOMSON LIFE”
megjellésen beliil.

A kérdést elSterjesztd birdsg kifejezetten azt szeretné tudni, hogy a megjelolések
dltal keltett Osszbenyomdason alapulé kritérium alkalmazésdban hogyan lehet
megakadélyozni, hogy harmadik személy kisajétitsa a lajstromozott védjegyet oly
modon, hogy sajat vallalkozdsa megnevezését hozzéteszi,

Ezen Osszefiiggésben az Oberlandesgericht Diisseldorf tgy hatdrozott, hogy
felfiiggeszti az eljarast, és a kovetkezd kérdést terjeszti a birdség elé el6zetes
dontéshozatal céljabél:

»[Az iranyelv] 5. cikk[e] (1) bekezdésének b) pontjat tgy kell-e értelmezni, hogy a
kozonség tudatdban — az adott megjeldléssel elldtott 4ruk vagy szolgltatdsok
azonossaga esetén — akkor is fenndll az Gsszetévesztés veszélye, ha valamely régebbi
— dtlagos megkiillonbozteté képességgel biré — szévédjegy ismétlédik harmadik
személy kés6ébbi Osszetett szévédjegyében vagy szdéelemeket tartalmazé szé/dbras
megjelolésében oly médon, hogy a régebbi védjegyet megelszi a harmadik személy
véllalkozésanak megnevezése, és noha 6nmagdban nem kelti az 6sszetett megjelélés
dsszbenyomasat, azért azon belill meg6rzi 6néllé megkiilonboztetd pozici6jat?”
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Az el6zetes dontéshozatalra elbterjesztett kérdésrél

Kérdésével az eldzetes dontéshozatalra utalé birésig lényegében azt kivdnja tudni,
hogy az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjit tgy kell-e értelmezni, hogy
fennallhat-e az Osszetévesztés veszélye a vasirlokozonség tudatdban az druk vagy
szolgaltatisok azonossiga esetén, ha a vitatott védjegy sz6dsszetétel, amely egyrészt
harmadik személy vallalkozdsinak megnevezésébél, masrészt a bejelentett védjegy-
bél all, amely atlagos megkiilonboztetd képességgel bir, és amely, noha 6nmagéban
nem kelti az Gsszetett megjelolés Gsszbenyomdsat, azért azon belill meg6rzi onéllé
megkiilonboztetd pozicidjat.

A Birdsdghoz eldterjesztett észrevételek

A Medion és az Eurépai Ko6zosségek Bizottsdga azt javasoljak, hogy a Birdsdg igennel
valaszoljon a feltett kérdésre.

A Medion vitatja a ,Prigetheorie”-t. Az ugyanis lehet6vé tenné a lajstromozott
védjeggyel val6 visszaélést egyszertien valamely gyart6 nevének a védjegyhez torténd
hozzatételével. A védjegy ilyen hasznilata ellentétben allna annak &rueredet-
megjelold funkcidjaval.

A Bizottsdg arra hivatkozik, hogy az alapligyhdz hasonlé koriilmények esetén az
Osszetett megjeldlésben haszndlt két sz6 egyenértékii. A ,LIFE” sz6nak nincs teljesen
aldrendelt szerepe. Mivel igy nem kizérdlag a ,THOMSON" megnevezés uralja az
Osszetett megjelolés Osszbenyomdsdt, az Osszetett megjelolés és a lajstromozott
védjegy hasonlé az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében. Tehdt
megdllapithaté az Osszetéveszthetdség anndl is inkdbb, mivel a két vallalkozas azonos
arukat kindl.
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A Thomson azt javasolja, hogy a Birésag nemmel vélaszoljon a kérdésre. A Thomson
az irdnyelv Prigetheorie-nak megfelelé értelmezését tdmogatja. Az alapiigyben
vitatott megjelolést nem lehet Osszetéveszteni a Medion védjegyével, mivel a
»THOMSON” elemet, a gyarté nevét is magdban foglalja, amely ugyanolyan
jelentdséggel bir, mint a védjegyet alkoté mdsik elem. A ,LIFE” sz6 csupin az

értékesitési kor egyes druinak jel6lésére szolgdl. Mindenesetre kizart, hogy a ,LIFE”

elem lenne domindns a ,THOMSON LIFE" megnevezés altal keltett dsszbenyo-
masban.

A Birésdg vilasza

A védjegy alapvetd rendeltetése annak biztositdsa, hogy a védjegyet hordozé dru vagy
a védjegy alatt nyujtott szolgéltatds a védjegyjogosulttdl szdrmazik, lehetévé téve
ezéltal ezen 4ru vagy szolgdltatas Osszetévesztés nélkiili megkiilonboztetését egyéb
eredetti druktél vagy szolgaltatdsoktél (lasd tobbek kozott a Birdsig
C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998.,
I-5507. o.] 28. pontjat és a C-371/02. sz., Bjérnekulla Fruktindustrier tigyben 2004.
aprilis 29-én hozott itéletének [EBHT 2004., I-5791. 0.] 20. pontjét).

Az irdnyelv tizedik preambulumbekezdése kiemeli, hogy a lajstromozott védjegy éltal
nyujtott oltalom rendeltetése annak biztositasa, hogy a védjegyet hordozé aru vagy a
védjegy alatt nyujtott szolgaltatds a védjegyjogosulttdl szarmazik, tovabba a védjegy
és a megjelolés, valamint az érintett druk vagy szolgéltatdsok azonossiga esetén az
oltalom szempontjabdl kiilonds feltételt képez.

Az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjanak igy az a rendeltetése, hogy akkor
keriiljon alkalmazasra, ha védjeggyel megjel6lt druk vagy szolgdltatdsok azonossiga
vagy hasonldsiga miatt a visirlékozonség tudatidban fenndll az Osszetévesztés
veszélye.
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Ezen rendelkezés alkalmazasaban Osszetéveszthetdséget okozhat az, ha a koézonség
azt hiheti, hogy a széban forgé aruk vagy szolgaltatisok ugyanattdl a véllalkozastél,
vagy egyébként gazdasagilag egymadssal kapcsolatban 4ll6 véllalakozastol szarmaznak
(lasd tobbek kozott a Birésag C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer iigyben 1999.
junius 22-én hozott itéletének [EBHT I-3819. 0.] 17. pontjat).

A kéz6nség tudatdban levd osszetéveszthetdséget atfogéan kell értékelni, figyelembe
véve az ligy valamennyi relevans tényezdjét (1asd a Birésag C-251/95. sz. SABEL-
tigyben 1997. november 11-én hozott itéletének [EBHT 1997.,1-6191. 0.] 22. pontjat;
a Lloyd Schuhfabrik Meyer itélet [hivatkozds fent] 18. pontjit és a C-425/98. sz.,
Marca Mode tigyben 2000. jiinius 22-én hozott itélet [EBHT 1-4861. o.] 40. pontjat,
valamint a kézosségi védjegyr6l szolé, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi
rendelet (HL 1994. L 11, 1. 0., magyar nyelvii kiilsnkiadds 17. fejezet, 1. kotet,
146. 0.) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja kapcsin, amelynek szovegezése
lényegében azonos az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjival, a Birdsag
C-3/03. P. sz., Matratzen Concord kontra OHIM {igyben 2004. aprilis 28-4n hozott
végzésének. [EBHT 2004., I-3657. 0.] 28. pontjit).

Ahogyan az az dllandé itélkezési gyakorlatbdl kivetkezik, az Gsszetéveszthetdség
atfog6 értékelésének — a jogvita targyat képezd védjegyek vizualis, hangzasbeli és
fogalmi hasonlésaga tekintetében — az ezek dltal Leltett Ssszbenyomason kell
alapulnia, figyelembe véve kiildnésen azok megkiilonbéztets és dominéns elemeit, A
védjegyek tlagfogyaszto dltali észlelése donté szerepet jétszik az dsszetéveszthetdség
atfogo értékelésénél. Az dtlagfogyaszté rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és
nem vizsgélja egyenként a részleteit (lasd tbbek kozott a SABEL-itélet [hivatkozas
fent] 23. pontjat és a Lloyd Schuhfabrik Meyer itélet [hivatkozas fent] 25. pontjat,
valamint a Matratzen Concord kontra OHIM végzés [hivatkozds fent] 29. pontjét).

Az Osszetévesztés veszélyének fennélldsa vizsgdlatdnak keretében két védjegy kozotti
hasonldsag értékelése nem vezethet oda, hogy az 6sszetett védjegynek csupén az
egyik alkotéeleme Leriiljon figyelembevételre és dsszehasonlitdsra a mésik védjegy-
gyel. Ellenkezéleg, ezt az Osszehasonlitast a kérdéses védjegyeket megvizsgélva kell
elvégezni, mindegyiket egészében tekintve, ez azonban nem jelenti azt, hogy az
Osszetett védjegy dltal az érintett fogyasztékban keltett sszbenyomés szempontjabél
bizonyos kériilmények esetén ne lehetne meghatdrozé a védjegy egy vagy tobb
alkotéeleme (ldsd a Matratzen Concord kontra OHIM végzés [hivatkozés fent]
32. pontjat).
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Ugyanakkor, til azon a szokdsos eseten, amikor az dtlagfogyaszté egészként érzékeli
a védjegyet, és azon koriilmény ellenére, hogy az Gsszbenyomdsban meghatérozé
lehet valamely dsszetett védjegyet alkot6 egy vagy tobb alkotdelem, egyéltalaban nem
kizart, hogy kiilonos esetben valamely kordbbi védjegy, amelyet harmadik személy
valamely, sajat véllalkozdsa megnevezését magdban foglalé Osszetett védjegyben
haszndl, meg6rizze 6néllé megkiilonbdztetd poziciéjat az dsszetett megjellésben
anélkiil, hogy ennek meghatérozé elemét alkotna.

Ebben az esetben az Osszetett megjel6lés altal keltett 6sszbenyomés a vésarloko-
zOnségben azt a latszatot kelthetné, hogy a széban forg6 aruk vagy szolgéltatdsok
legalabbis gazdasigilag egymdssal kapcsolatban &ll6 véllalkozastdl szdrmaznak,
amely esetben az Osszetévesztés veszélyének fenndllasat meg kellene éllapitani.

Az Osszetévesztés veszélye fenndlldsdnak megallapitdsit nem lehet ahhoz a
feltételhez kotni, hogy az Osszetett megjelolés dltal keltett §sszbenyomdsban a
korabbi védjegy alkotta rész a dominéns.

Ha ilyen helyzet lenne el6irva, a korabbi védjegy jogosultjat megfosztandk az irdnyelv
5. cikkének (1) bekezdésében foglalt kizarélagos jogatdl akkor is, ha ezen védjegy az
Osszetett megjel6lésen beliil meg6rizné 6nallé megkiilonboztetd pozicidjit, de ezen
pozicié nem lenne domindns.

Ez az eset dllna fe] példdul, ha valamely jé hirnévnek 6rvendd védjegy jogosultja
Osszetett megjelolést hozna létre ezen védjegy, valamint valamely jé hirnévnek nem
orvend6 kordbbi védjegy OsszetételébSl. Ugyancsak ez lenne a helyzet, ha az
Osszetett megjelolés ezen védjegybdl és valamely jé hirnévnek 6rvend§ kereskedelmi
névb6l 4ll. Ilyenkor ugyanis az Osszbenyomésban, leggyakrabban az Osszetett
megjelolésben foglalt j6 hirnévnek 6rvendd védjegy vagy a j6 hirnévnek 6rvend$
kereskedelmi név lenne meghatérozo.
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Igy, ellentétben a kozosségi jogalkoténak az iranyelv tizedik preambulumbekezdé-
sében kifejezett szdndékaval, annak biztositésa, hogy a védjegyet hordozé aru vagy a
védjegy alatt nyujtott szolgaltatis a védjegyjogosulttél szarmazik, nem lenne
biztositva, még ha ezen védjegy meg is 6rizte 6ndllé megkiilonbéztetd pozicidjat
az Osszetett megjel6lésen beliil.

El kell tehat ismerni, hogy az §sszetéveszthet8ség megéllapitdsa tekintetében az
sziikséges, hogy a kordbbi védjegy altal megbrzott megkiilonboztetd pozicié dltal a
vasarlokozonség ugyancsak ezen védjegy jogosultjanak tulajdonftsa az Osszetett
megjelolést hordozé druk vagy szolgéltatisok eredetét.

Ennélfogva az el6terjesztett kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy az irdnyelv 5. cikke
(1) bekezdésének b) pontjat tigy kell értelmezni, hogy a kézénség tudatiban akkor is
fenndll az Gsszetévesztés veszélye az druk vagy szolgaltatédsok azonosséga esetén, ha a
vitatott megjel6lés egyrészt harmadik személy villalkozdsdnak megnevezése,
mdsrészt a lajstromozott, dtlagos megkiilonboztets képességgel bird védjegy — noha
onmagiban nem kelti az Osszetett megjeldlés osszbenyomdsat, azért azon beliil
meg6rzi 6ndllé megkiilonboztetd pozicidjit — egymds mellé helyezése révén jon
létre.

A koltségekrol

Mivel ez az eljards az alapeljarasban résat vevs felek szdmdra a kérdést elGterjeszté
birésdg el6tt folyamatban levs eljards egy szakaszit képezi, e birésig dont a
koltségek viselésérdl. A Birdsag elé terjesztett észrevételekkel kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithetSk meg.
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A fenti indokok alapjin a Birdsig (mésodik tanédcs) a kovetkezéképpen hatdrozott:

A védjegyekre vonatkozo tagallami jogszabdlyok kozelitésér6l sz6lo, 1988.
december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének b)
pontjat ugy kell értelmezni, hogy a kozonség tudatiban akkor is fenndll az
osszetévesztés veszélye, az druk vagy szolgiltatdsok azonossidga esetén, ha a
vitatott megjelolés egyrészt harmadik személy villalkozdsdanak megnevezése,
masrészt a lajstromozott, atlagos megkiilonboztetd képességgel biré védjegy —
noha dnmagiban nem kelti az dsszetett megjelolés dsszbenyomdsat, azért azon
beliil megérzi 6nallé megkiilonbozteté pozicidjit — egymds mellé helyezése
révén jon létre,

Alairasok
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