OSOTSPA KONTRA OHIM — DISTRIBUTION & MARKETING (HAI)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (negyedik tandcs)

2005. marcius 9."

A T-33/03. sz. tigyben,

az Osotspa Co. Ltd (székhelye: Bangkok [Thaif6ld], képviseli: C. Gassauer-Fleissner
tigyvéd, kézbesitési cim: Luxembourg)

felperesnek

a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk)
(OHIM) (képviselik: A. von Miihlendahl, T. Eichenberg és G. Schneider, meg-
hatalmazotti minéségben)

alperes ellen,

a mésik fél az OHIM fellebbezési tandcsa elétti eljarasban, beavatkozé az Elséfoku
Birdség el6tt:

* Az eljdrds nyelve: német.
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Distribution & Marketing GmbH (székhelye: Salzburg [Ausztria], képviselik
kezdetben: C. Hauer, késébb: V. von Bomhard, A. Renck és A. Pohlmann iigyvédek)

az OHIM harmadik fellebbezési tandcsanak 2002. november 27-i (R 296/2002-
3. sz. {igy), az Osotspa Co. Ltd és a Distribution & Marketing GmbH kozdtti
felszolalasi eljarasra vonatkozo hatdrozata ellen benyujtott keresete tdrgyaban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (negyedik tanacs),

tagjai: H. Legal elnok, V. Tiili és V. Vadapalas birdk,

hivatalvezetd: D. Christensen tandcsos,

tekintettel az Elséfoka Birésdg Hivataldhoz 2003. februdr 4-én benyujtott
keresetlevélre,

tekintettel az Els6fokt Bir6sdg Hivataldhoz 2003. mdjus 28-4n benytjtott vélasz-
beadvanyra,

tekintettel a beavatkozénak az Elséfokd Birésig Hivataldhoz 2003. méjus 27-én
benytjtott valaszbeadvanyara,

a 2004. szeptember 29-i targyalast kovetSen,
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meghozta a kévetkez6

itéletet

A jogvita el6zményei

1997. szeptember 10-én a Distribution & Marketing GmbH (a tovébbiakban:
beavatkoz6) a kozosségi védjegyrdl szol6, 1993. december 20-i 40/94 médositott
tandcsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o,; magyar nyelvii kiilonkiadds 17. fejezet,
1. kotet, 146. o.) alapjin kozosségi védjegybejelentést tett a Belsé Piaci
Harmonizécids Hivatalnal (védjegyek és formatervezési mintak) (a tovébbiakban:
OHIM).

A lajstromoztatni kivdnt védjegy a Hai szémegjel6lés volt.

A bejelentést a védjegyekkel ellathaté termékek és szolgéltatisok nemzetkozi
osztdlyozdsdra vonatkozo, felillvizsgélt és modositott, 1957. jénius 15-i Nizzai
Megdllapodds szerinti 5., 12., 14., 25., 28., 32,, 33, 34., 35., 41. és 42. osztilyba tartozo
aruk és szolgéltatdsok vonatkozésaban tették.

A védjegybejelentést a Kozdsségi Védjegyértesité 1998. augusztus 3-i, 58/98.
szdmdban hirdették meg.
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1998. oktéber 30-4n az Osotspa Co. Ltd tarsasdg (a tovébbiakban: a felperes) a 40/94
rendelet 42. cikke alapjdn felszolaldst tett a bejelentett védjegy lajstromozasa ellen az
5., 32., 33., 35. és 42. osztilyokba tartozd aruk és szolgéltatdsok vonatkozdsiban,
amely a kovetkez leirasnak felel meg:

5. osztaly: ,Egészséget erdsité egészségiigyi készitmények, azaz vitaminkészit-
meények, dsvanyalapti készitmények, erésité készitmények” ;

32. osztdly: ,, Sordk; dsvanyvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gylimolcsitalok és gyiimoleslevek, szorpok és készitmények italok elallitasa-
hoz”;

33. osztaly: ,Alkoholtartalmu italok (a sérok kivételével) ”;

35. osztély : ,Kereskedelmi vagy reklamcéli vésarok és kidllitdsok szervezése
kizarélag vagy nem kizdrdlag az aldbbiakkal kapcsolatban: egészséget erdsitd
egészségiigyi készitmények, azaz vitaminkészitmények, dsvinyalapa készitmé-
nyek, er6sité készitmények; sorok; dsvanyvizek, szénsavas vizek és egyéb
alkoholmentes italok; gytimolcsitalok és gytimolcslevek, szorpok és készitmé-
nyek italok el64llitdsdhoz; alkoholtartalmu italok; az alabbi druknak rekldmcéla
forgalmazasa: egészséget erdsité egészségiigyi készitmények, azaz vitaminké-
szitmények, dsvanyalapt készitmények, erésité készitmények; sorok; asvanyvi-
zek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gytimolcsitalok és
gylimolcslevek, szérpok és més készitmények italok el6éllitdsdhoz, tovabba

alkoholtartalmn italok” ;

42. osztaly: ,Szallasadds és éttermek”.
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A felszélalds aldtdmasztdsira a felperes a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1)
bekezdésének b) pontjara hivatkozott. A felszolalést egyrészt az Ausztridban, 1996.
mdjus 10-én lajstromozott, AM 537/96. sz. korabbi védjegy, masrészt az 1998. méjus
12-én 168 427. sz. alatt lajstromozott kozosségi védjegy fennalldsira alapoztik,
amelyek — a fent hivatkozott Nizzai Megéllapodés szerinti —, 32. osztdlya tartozé
w»alkoholmentes italok; szérpdk és més készitmények italok el6allitdsahoz” vonatko-
zésdban keriiltek lajstromozésra. A fent emlitett két korabbi 4brs védjegy (a
tovabbiakban: korabbi védjegyek) az alabbi médon keriilnek abrazolasra:

sy

2002, janudr 31-i hatdrozatdval a felszdlaldsi osztdly elutasitotta a felszélalast a
széban forgé védjegyek kozotti Osszetéveszthet§ség hidnya miatt. Miutdn a
felszdlaldsi osztily megjegyezte, hogy figyelembe kell venni a kordbbi védjegyek
atlagos megkiilonboztet6 képességét, arra az éllaspontra helyezkedett, hogy a
szemben dll6 megjeldlések vizudlis és hangzéasbeli szempontbdl, tovébbé felépité-
stikben teljesen eltérnek egymadstdl.

2002. 4prilis 2-4n a felperes a 40/94/EK rendelet 57-62. cikke alapjén fellebbezést
nyujtott be az OHIM-hoz a felszé6lalasi osztdly hatdrozata ellen.

2002. november 27-i hatdrozatival (a tovdbbiakban: megtidmadott hatdrozat) a
harmadik fellebbezési tandcs elutasftotta a fellebbezést. Lényegében tgy itélte meg,
hogy az {itk6z6 védjegyeklkel ellatott aruk kozotti részleges hasonlésag ellenére és
figyelemmel a korabbi védjegyek étlagos megkiilonboztets képességére, tovabbd a
szembendll6 védjegyek kozott fenndlld, vildgosan észlelhetd hangzasbeli, vizuélis és
fogalmi kiilonbségekre, az Eurdpai Unié tagallamainak — kiilonosen Ausztria —
vésarlokozonsége részér6l nem 4ll fenn jelentds mértékben az Osszetévesztés
veszélye. E megéllapitds még jobban igaznak bizonyul, ha mérlegelésének figyelembe
kell vennie, hogy jelen esetben szokésosan tdjékozott, ésszer(ien figyelmes és
koriiltekint6, dtlagos fogyasztérdl van szo, aki a védjegyet tigy észleli, amilyen médon

II - 769



2005. 03. 09-1 fTELET ~ T-33/03, SZ. UGY

az el6tte megjelenik, anélkiil, hogy azt alapos vizsgdlatnak vagy mds nyelvre torténd
forditasnak vetné ald.

A felek kérelmei

10 A felperes keresetében azt kéri, hogy az Els6foku Birdsag:

—  valtoztassa meg a megtdmadott hatdrozatot oly médon, hogy adjon helyt a Hai
védjegy lajstromozasa ellen benytjtott felszélaldsnak, és tagadja meg e védjegy
lajstromozésat;

- mésodlagosan utalja vissza az tigyet az OHIM elé;

~ az OHIM-ot kotelezze a koltségek viselésére.

11 Az OHIM azt kéri, hogy az Elséfoka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.
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12 A beavatkozé azt kéri, hogy az Els6fokud Birdsag:

~ teljes egészében utasitsa el a keresetet, és tartsa fenn hatélydban a megtamadott
hatarozatot;

— mdsodlagosan utalja vissza az tigyet az OHIM elé;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

Indokolds

13 A felperes lényegében azt kéri az Els6foku Bir6sagtol, hogy egyrészt tagadja meg a
kérelmezett kozosségi védjegy lajstromozésat, masrészt hogy helyezze hatalyon kiviil
a megtamadott hatdrozatot.

A kérelmezett kozdsségi védjegy lajstromozdsdnak megtagaddsdra irdnyuld kérelem-
rél

1 ElsO kereseti kérelmének mdsodik részében a felperes lényegében azt kéri az
Elséfoki Birdsagtol, hogy kételezze az OHIM-ot a kérelmezett védjegy lajstromo-
zdsanak megtagaddsira.
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Ebben a vonatkozdsban fel kell hivni a figyelmet arra, hogy a 40/94 rendelet
63. cikkének (6) bekezdése értelmében az OHIM koteles megtenni a kozdsségi
biréség itéletének végrehajtisihoz sziikséges intézkedéseket. Ennélfogva az Elséfokd
Birésag nem utasithatja az OHIM-ot. Ez utébbinak kotelessége ugyanis az Els6foka
Birésag itéleteinek rendelkez részébél és indokoldsabdl levonni a kovetkeztetéseket
(az Els6fokd Birdsag T-331/99. sz., Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld kontra OHIM
[Giroform] tigyben 2001. janudr 31-én hozott itéletének [EBHT 2001., 1I-433. o.]
33. pontja; a T-34/00. sz., Eurocool Logistik kontra OHIM (EUROCOOL) iigyben
2002. februdr 27-én hozott itéletének [EBHT 2002. 1I-683. o.] 12. pontja és a
T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN) iigyben 2003.
julius 3-4n hozott itéletének [EBHT 2003., 1I-2251. o.] 22. pontja). A fentieknek
megfelelGen a felperes els6 kereseti kérelmének mdsodik része elfogadhatatlan.

A megtdmadott hatdrozat hatdlyon kiviil helyezésére irdnyuld kérelem

A felperes egyetlen jogalapra, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
megsértésére hivatkozik.

A felek érvei

A felperes vitatja a fellebbezési tanics azon megéallapitdsat, amely szerint a széban
forgd megjelolések kozott nem &ll fenn valds Gsszetéveszthetbség.

Azon eljaras alkalmazédsdval kapcsolatban, amely szerint a széban forgé védjeggyel
ellatott druk és szolgéltatdsok kozott fenndllé csekély mértékdi hasonldsigot
ellenstilyozhatja az e védjegyek kozott fenndlld nagyobb mértékii hasonlésig — és
ez igaz forditva is —, a felperes felhivja a figyelmet arra, hogy ami legalabbis a
32. osztilyba tartoz6 — egyébként azonos — drukat illeti, az Osszetévesztés veszélye
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fennallisénak elismeréséhez elegendd kell, hogy legyen a védjegyek kozotti csekély
mértékii hasonlésag. A felperes fenntartja, hogy az sszetévesztés veszélye, az aruk
és szolgdltatisok kozotti azonossdg hidnyaban is fennall, mivel a széban forgé
védjegyek mindenképpen rendkiviil kozel dlinak egymashoz.

Ezenfeliil a felperes vitatja a fellebbezési tandcs azon megallapitasat, amely szerint a
SHARK korabbi védjegyek atlagos megkiilonboztetd képességgel rendelkeznek. A
kordbbi védjegyek valdjiban egy olyan — a képzelet szdmdira megleps — éllat
reprodukciéjabdl allnak, amely a széban forgé arukra és szolgaltatasokra
vonatkoztatva minden bizonnyal csupén képzeletbelinek mindsiil.

Ezenfelil a felperes el6adja, hogy fenndll az Osszetévesztés veszélye, amint
megvalésul a hdrom — a vizudlis, a hangzésbeli vagy a fogalmi — szempont egyike
esetében a hasonldsdg. Kiemeli, hogy a megtdmadott hatdrozatban megallapitésra
keriilt a védjegyek fogalmi hasonldséga, azonban ez a tényezd — helyteleniil —
kevesebb stllyal esik latba, mint a vizudlis és hangzisbeli elemek. Példaként a
felperes megjegyzi, hogy a fellebbezési tandcs nagyobb jelentdséget tulajdonitott a
hangzésbeli hasonlésédgnak, mint a kérelmezett védjegy szemantikai tartalménal,
amikor azt allitotta, hogy az érintett vasérlokozonség tigy gondolnd, hogy a ,Hai” sz6
az angol ,high” sz6 eltorzitdsa.

A felperes édlldspontja szerint jelen esetben fennéll az iitkdzé megjelolések kozott az
Osszetévesztés veszélye, mivel pusztén 6nmagukban rejl§, viligos és azonnal
felfoghat6 jelentéssel birnak. Az atlagos fogyaszté a szdéban forgd védjegyek
szemantikai jelentését azonnal érzékeli, és e jelentések — igy a két jel kozott is —
képzettdrsitasi kapcsolatot létesitene.

Ezenfeliil, és ellentétben azzal, amit a fellebbezési tandcs allit, ezt a fogalmi
azonossigot nem semlegesiti a két kiilonb6z6 nyelv hasznalata. Ebben a
vonatkozasban a felperes — az osztrak szabadalmi hivatal hatdrozataira hivatkozva
~ eldadja, hogy a fellebbezési tandcs nem helyesen itélte meg az osztrak piac
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helyzetét, ahol az angol nyelv ismerete adott. Ennek megfeleléen az idegen nyelv(,
kiillondsen angol szavakbol képzett védjegyeket nem kellene eltérGen értékelni az
azonos értelmii, német nyelv(i szavakbél allé védjegyektsl. Igy a célkézonség a
széban forgd 4ruk és szolgéltatdsok esetén megértené a ,shark” sz6 jelentését, amely
tényt egyébként a fellebbezési tandcs is elismerte.

A felperes hozzateszi, hogy a korabbi védjegyek szemantikai jelentését kiegésziti a
cépa formajat 61t6 frasmod, amely még jobban elérhetévé, illetve egyértelmdivé teszi
a megjelolés jelentését. Ugyanis a stilizdlt, cdpa formdjaban leirt ,shark” szo
kedvezne a széban forgd védjegyek kozeledésének és hasonlésdganak. Ennek
kovetkezményeként a kiilénbozd nyelvekbdl adédé kiilonbség jelentdsen csokkenne.

A fellebbezési tandcs azon véleményét illetéen, amely szerint a védjegyek forditasai
csak abban az esetben relevinsak, amennyiben gyakran elé6fordulnak és amennyiben
a célkozonség feltételezi, hogy a leforditott védjegy ugyanazon viéllalkozastol, illetve
tarsult vallalkozdstél szdrmazik, a felperes el6adja, hogy elegendd, ha fennill a
veszélye annak, hogy a fogyasztok ilyen parhuzamot vonnak.

A felperes emellett kiemeli, hogy a ,keresztirdnyt abszolit OsszetéveszthetSség”
megengedhet6, azaz ha fennall az §sszetévesztés veszélye valamely fogalom kizarélag
4brds 4brézolésa és valamely egyszer(i sz6védjegy kozott. Jelen esetben kiilondsen
megéllapithaté az Osszetéveszthetdség, mivel a korabbi védjegyek nemcsak egy cédpat
dbrézolé dbras elembdl dllnak.

Végiil a felperes kijelenti, hogy fenndll az Osszetévesztés veszélye az Eurépai Uni6
teriiletének jelentds részén. A ,Hai” fogalmat nemcsak a német és finn nyelvekben
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ismerik, hanem a svéd, dn és holland nyelvekben is, ez utébbi nyelvet Belgiumban is
beszélik. E fogalmat megertlk egyes hatdr menti, olasz és francia teriileteken is.
Eszak-Eurépaban a német és angol nyelvet egyarant értik és beszélik.

Az OHIM fenntartja, hogy a megtdmadott hatdrozatban a fellebbezési tanécs az
OsszetéveszthetGség mérlegelésére vonatkozé elveket hiba elkévetése nélkiil, az
itélkezési gyakorlatbdl ered formdjukban alkalmazta, és mikdzben figyelembe vette
a felek jogalapjait, helyesen jutott arra a megéllapitasra, hogy a 40/94 rendelet
8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint nem 4ll fenn az sszetévesztés veszélye,

Tekintettel arra, hogy a kordbbi védjegyek kizardlag 4tlagos megkiilonboztetd
képességgel rendelkeznek, és figyelemmel a megjel6lések hangzasbeli és vizudlis
téren meglévo egyértelmi killonbségeire, az OHIM osztja a fellebbezési tanacs azon
alldspontjit, amely szerint az iitkdz6 védjegyekkel ellatott aruk kozott fennall
részleges azonossag ellenére a megjelolések fogalmi hasonldséga jelen esetben nem
elegend6 annak megéllapitésahoz, hogy — figyelemmel a védjegyjogra — jelentds
mértékben fenndll az dsszetévesztés veszélye.

A beavatkozé egyetért a megtdmadott hatdrozat indokoldsaval.

A beavatkozé alldspontja szerint a ,Hai” és a ,shark” kifejezések kozotti hangzasbeli
killonbségek, tovabbd a SHARK édbrds védjegy frdsmddja azt eredményezi, hogy

egyrészt a széban forgd megjel6lések eltérd benyomadst keltenek, és masrészt kizar
mindenfajta koztiik fennallé hasonléségot.
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Valészeriitlen a felperes azon érve, miszerint az atlagos fogyaszté azonnal érzékeli a
széban forgd védjegyek jelentését, és koztilk kapcsolatot létesit. A felperes
feltételezése tdl sokat kovetel a fogyasztétdl és nincs dsszhangban a gyakorlati
tapasztalattal. Jéllehet elismerést nyer, hogy a fogyaszté nagyobb hangsilyt helyez a
megjeldlések hasonlésagaira, mint azok kiilonbségeire, jelen esetben a fogyasztok
sem a képi, sem a szébeli elemben nem taldlndnak kozos pontot. Valéjaban a ,Hai”
sz6 nem szerepel a korabbi védjegyekben, és ez forditva is igaz, a capa stilizalt képe
és a ,shark” sz6 nem szerepel a beavatkozé dltal benyujtott megjeldlésben. Mivel
nem léteznek hasonlé elemek, nem &ll fenn az Osszetévesztés veszélye.

A két nyelv hasznélatét illetGen a beavatkozé el6adja, hogy még ha elfogadja is az
itélkezési gyakorlat azt, hogy az angol nyelv alapszékincsét az osztrak fogyaszté érti,
és annak megfeleléje német nyelvre leforditdsra keriil, a ,shark” kifejezés nem
sorolhaté az angol alapszdkincsbdl tvett kifejezések kozé. Ezenfeliil félrevezeto a
felperes azon érvelése, amely szerint a ,shark” kifejezés a ,Der weifle Hai” neves film
révén valt ismertté. A filmet Ausztridban kizirdlag német cimmel ismerik, és
egyébként a film eredeti angol cime nem is tartalmazza a ,shark” szét. Ezenfelill a
yshark” kifejezés az amerikai angol és nem a brit angol része.

Ezenfeliil a beavatkoz6 alldspontja szerint, ellentétben azzal, amit a felperes allit, az
érintett fogyasztok nemcsak ugy tekintenek a ,Hai” széra, mint egy ragadozé hal
német vagy holland nyelvli megfelel6jére, hanem mint az angol — magas, mindség,
j6, nemes, stb. értelmit — ,high” sz6 elferditett valtozatira. Hangzastani szempontbdl
a ,Hai” sz6 igy két jelentést koleséndz a megjelolésnek annak elferditésére jatszva,
amely egyébként a ,high” kifejezés helytelen irdsmédjanak célja. Emellett, még ha a
Hai védjegy alapvet§ jelentésének csak a ,Hai” sz6 eredeti jelentésének kellene
megfelelnie, a SHARK és Hai szavak kozott nyilvanvaléan akkor sem allna fenn
hasonléség, mivel a fogyaszték nem tulajdonitananak kénnyedén hasonlé szemanti-

II - 776



34

36

OSOTSPA KONTRA OHIM ~ DISTRIBUTION & MARKETING (HAI)

kai tartalmat e két szénak. Valészertitlen azt hinni, hogy a fogyaszt6k a német vagy
holland ,Hai” sz6t ~ minden egyéb képzettarsitds nélkiil - az amerikai ,shark” széra
forditjdk. A fentiek értelmében e szemszogh6l nézve szintén nem éll fenn az
Osszetéveszthet8ség.

Végiil a beavatkozdé megallapitja, hogy a ,keresztirdnyd abszolit dsszetéveszthet6ség
elismerésének jelen esetre nincs semmilyen kihatdsa, mivel a fogyaszt6k az olyan
védjegy esetében, amely sz6bdl és abrabdl is all, elsésorban a ,shark” szébeli elemet,
nem pedig a grafikai elemet fogja megjegyezni.

Az Els6fokd Birdsag allaspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjén a kordbbi védjegy
jogosultjdnak felszdlaldsa alapjan a megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a korabbi védjegy oltalom alatt 4ll, a fogyaszt6k
osszetéveszthetik a korabbi védjeggyel valé azonossiga vagy hasonldsdga, valamint
az érintett aruk, illetve szolgdltatdsok azonossiga vagy hasonldsiga miatt; az
Osszetéveszthetéség magdban foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszt6k a megjelolést
gondolati képzettarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjdk a korabbi védjegyhez.
Ezenfeliil a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjanak i) és ii) alpontja
alapjdn korabbi védjegy alatt azon kozosségi védjegy és valamely tagdllamban
lajstromozott védjegy értendd, amelyek benydjtidsdnak napja megel6zi a kozdsségi
védjegy bejelentésének napjit.

Az éllandé itélkezési gyakorlat alapjin fenndll az Osszetévesztés veszélye, ha a
véasarlokozonség azt hiheti, hogy a széban forgé aruk vagy szolgéltatdsok ugyanattol
a villalkozéastdl vagy gazdasdgilag egymdssal kapcsolatban all6 véllalkozasoktdl
szdrmaznak.
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Ugyanezen itélkezési gyakorlat szerint az OsszetéveszthetGséget atfogéan kell
értékelni az alapjan, hogy az érintett véasarlékozonség milyen képet alkot a
megjelolésrdl és a széban forgd arukrdl vagy szolgiltatasokrdl, és figyelembe kell
venni valamennyi, a jelen iigyre jellemz$ tényezét, killonosen a megjel6lések és a
megjeldlt druk vagy szolgéltatdsok hasonldsiga kozotti kolesonds fiiggdséget (lasd az
Elséfoku Birésag T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM ~ Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) iigyben 2003. julius 9-én hozott itéletének
[EBHT 2003., 11-2821. 0.] 31-33. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Jelen esetben a kordbbi védjegyek nemzeti — ausztriai — és kozosségi lajstromozas
targyai. Ennek megfelel6en az sszetéveszthetGség vizsgdlata szempontjébol relevans
teriilet az Eurépai Unié teriilete és kiilonosen Ausztria. Tekintettel arra, hogy a
széban forgd 4druk gyakori fogyasztasi cikkek, a célkozonség az olyan atlagos
fogyasztd, aki szokdsosan tdjékozott, ésszertien figyelmes és koriiltekints. Kéztudo-
mésd, hogy a szoban forgé druk, vagyis az energiaitalok, kiilonosen a fiatal
kozonséget célozzak meg.

Ezenfelil, még ha a 40/94 rendelet 8. cikke nem is tartalmaz a 7. cikk (2)
bekezdéséhez hasonl6 rendelkezést, amely szerint valamely védjegy lajstromozésa-
nak megtagadasihoz elégséges, ha a feltétlen kizdr6 ok csak a Kozosség egy részében
all fenn, tekintetbe kell venni, hogy jelen esetben ugyanezen megoldds alkalmazandd.
A fentiekbdl kovetkezik, hogy a lajstromozdst akkor is meg kell tagadni, ha a
viszonylagos kizaré ok csak a Kozosség egy részében dll fenn (az Elséfokt Birésag
T-355/02. sz., Miilhens kontra OHIM - Zirh International (ZIRH) tigyben 2004.
marcius 3-4n hozott itéletének [EBHT 2004., II-0000. o.] 36. pontja).

A fenti megallapitisok alapjan elséként az érintett drukat, azt kovetSen pedig az
titk6z6 megjeloléseket kell 9sszehasonlitani.
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— Az aruk 6sszehasonlitasarél

Emlékeztetni kell arra, hogy az itélkezési gyakorlat szerint az érintett druk vagy
szolgaltatdsok hasonldsdgdnak értékelésénél figyelembe kell venni az 4ruk vagy
szolgéltatdsok kapcsolatat jellemzd osszes relevdns tényezét. E tényez6k magukban
foglaljadk kilondsen az druk vagy szolgédltatisok természetét, rendeltetését,
hasznédlatdt, valamint versengd vagy kiegészité voltukat. (a Birésag
C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én hozott itéletének [EBHT 1998.,
I-5507. o.] 23. pontja).

Az iitkdz6 védjegyek ugyanazon, azaz a 32. osztélyba tartozé egyes arukat célozzdk
meg, leirasuk pedig egyébként nagy részben azonos.

A lgjstromozds irdnti kérelemben megjeldlt, 5. osztdlyba tartozé aruk egyarant
szolgalhatnak alapul italok, nevezetesen energiaitalok elkészitésére. A 33. osztalyba
tartozé italokat illetéen, amelybe az alkoholtartalmu italok is tartoznak, meg kell
dllapitani, hogy jelenleg az energiaitalokat gyakran forgalmazzék és fogyasztjak
egyiitt alkoholtartalma italokkal.

Ezenfelil minden, az 5., 32. és 33. osztélyba tartozd, széban forgé aru 4ltaldban
széles kordi forgalmazés tirgya, a nagy druhdzak élelmiszerrészlegétsl a bérokig és
kavézdkig.

A védjegybejelentésben szerepld, 35. és 42. osztdlyba tartozé szolgéltatasokat illetéen
megéllapithat6, hogy azok kevésbé dllnak koézel a kordbbi védjeggyel ellatott
drukhoz. Az a tény, hogy az alkoholtartalmi és nem alkoholtartalmu italokat
gyakran rekldmozzak vésirok alkalméval, és gyakran kerill sor fogyasztisukra
éttermekben, nem elegendd ahhoz, hogy kapcsolatot létesitsenek a 35. és
42. osztdlyba tartozé drukkal és szolgéltatédsokkal.
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A fentiek alapjan tehat meg kell éllapitani, hogy a 32. osztdlyba tartozé éaruk
azonosak. A védjegybejelentésben szerepl, 5. és 33. osztélyba tartozé aruk a korabbi
védjeggyel ellatott, 32. osztalyba tartozé drukhoz oly mértékben kapcsolédnak, hogy
hasonlénak tekintenddek. Ezzel ellentétben a védjegybejelentésben szerepl6, 35. és
42. osztdlyba tartozd szolgéltatdsok és a kordbbi védjeggyel ellatott druk nem
tekinthetek hasonlénak.

— A megjelolések dsszehasonlitdsardl

Az éllandé itélkezési gyakorlat szerint az érintett megjelolések vizualis, hangzasbeli
és fogalmi hasonldsagit illetGen az OsszetéveszthetOség dtfogé értékelésének a
megjelolések altal keltett Osszbenyomdson kell alapulnia, figyelembe véve tobbek
kozott megkiilonboztetd és domindns jegyeiket (ldsd az Els6fokit Birésag
T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra OHIM - Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS) tigyben 2003. oktéber 14-én hozott itéletének [ EBHT 2003., II-
0000. o.] 47. pontjat és a hivatkozott itélkezési gyakorlat).

A fenti megdllapitdsok fényében sziikséges annak vizsgilata, hogy a széban forgd
védjegyek kozotti vizudlis, hangzasbeli és fogalmi hasonlésig mértéke elegenden
nagy-e ahhoz, hogy a kozottik fennéllé dsszetéveszthdség megdllapitdsra keriiljon.

Jelen esetben vizudlis téren megallapithatd, hogy a két — Hai és SHARK — megjel6lés
irasmédjukban konnyen megkiilonboztethetSek, mivel kizdrdlag a SHARK védjegy
abrds. Ebben a vonatkozasban meg kell jegyezni, hogy a SHARK védjegy bettiinek
frasmédja egy cdpa alakjat 6lti, mig a Hai megjelolés kizarélag a ,Hai” kifejezésbol
all. Még szébeli szemszogbél is eltérének tekintendGek az iitkoz6 megjellések
(»Hai” és ,shark”), joliehet mindkett$ tartalmazza a ,h” és ,a” betiik kombinécidjat.
A fentieknek megfelelGen a két megjel6lés vizudlis téren nem hasonlé.
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Hangzasbeli téren egyértelmdi, hogy a megjelolések kozott nem 4ll fenn hasonlésag,

»

Fogalmi téren nem vitatott, hogy az angol ,shark” szé forditdsa német és finn
nyelven ,Hai”, hollandul ,haai”, ddnul és svédiil pedig ,haj”. Igy valészinti, hogy azok,
akik e két nyelvet beszélik, mind a ,shark” mind a ,Hai” szavakat ,capa”
jelentésiikben értik. Ez killéndsen igaz a célkdzénségre, mivel az olyan fiatalokbol
éll, akik dltaldban a ,shark” sz6 megértéséhez sziikséges szinten ismerik az angol
nyelvet. Ugyanez igaz azokra is, akik nem azonositjik azonnal a ,shark” angol szét,
hanem jelentését akkor értik meg, amikor a cdpa képét latjak. Valéjaban a korabbi
védjegyek szemantikai tartalma kiegésziil azok cdpa alakjét képezd irasmédjaval,
amely jelentését jobban megkozelithet6vé és egyértelmiivé teszi. Ennek megfeleléen
meg kell allapitani, hogy a széban forgé megjeldlések kozott fenndll a fogalmi
hasonlésag, amely azonban el6zetes forditast igényel.

A fentieken tdl tgy tiinik, hogy a kérelmezett védjegy egyben széjaték is, mint az
angol ,high” sz6 forditdsa. Azonban ez a jelentés nem egyértelmt, és nem elegend§
ahhoz, hogy az iitkoz6 védjegyek kozotti fogalmi hasonlésigot semlegesitse.

Kovetkezésképpen a széban forgé megjeldlések kézott nem vizudlis vagy hangzasbeli
hasonlésdg, hanem bizonyos fogalmi hasonlésdg 4ll fenn, amely el6zetes forditdst
igényel.

A fentiekben foglaltaknak megfelelden 4tfogéan kell értékelni, hogy jelen esetben
elégséges-e ez a fogalmi hasonl6sag ahhoz, hogy az sszetéveszthet8ség kialakuljon.
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— A széban forg6 megjelolések 4tfogé értékelésérsl

Az itélkezési gyakorlat szerint a védjegyek kozotti egyszerti fogalmi hasonl6sag nem
elegendd ahhoz, hogy olyan kérillmények kozott, amelyekben a korabbi védjegy nem
rendelkezik rendkiviili ismertséggel, és kevés képzeletbeli elem alkotta képbél 4ll,
kialakuljon az &sszetéveszthetdség (a Birdsig C-251/95. sz. SABEL-iigyben 1997.
november 11-én hozott itéletének [EBHT 1997., I-6191.0.] 25. pontja).

Az Osszetéveszthetdség anndl nagyobb, minél jelentésebb a kordbbi védjegy
megkiilonbdztetd képessége. A fentiek fiiggvényében nem zdrhaté ki, hogy a
fogalmi hasonl6sag, amely abbdl ered, hogy két védjegy megegyez$ szemantikai
tartalmat hordozé képeket haszndl, dsszetéveszthetGséget eredményezzen abban az
esetben, ha a kor4bbi védjegy, bnmagaban rejlé médon vagy a piacon valé ismertsége
miatt, kiilonleges megkiilonboztets képességgel rendelkezik (lisd ebben a vonatko-
zésban a Sabel-itélet [hivatkozds fent] 24. pontjat). Az ilyen védjegyek tehdt
szélesebb kordi védelmet élveznek, mint azok, amelyek kisebb mértékit meg-
killonboztetd képességgel birnak (a Canon-itélet [hivatkozas fent] 18. pontja és a
Birésag C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer tigyben 1999. junius 22-én hozott
itéletének [EBHT 1999., 1-3819. 0.] 20. pontja).

A védjegy megkiilonboztetd képességének és ennélfogva annak megallapitsa végett,
hogy jelentds megkiilonbéztetd képességgel bir-e, a védjegynek az arra vonatkozo
tobbé-kevésbé jelentds képességét kell dtfogdan értékelni, hogy a védjegy-bejelentési
kérelemben szerepld drukat és szolgdltatésokat valamely meghatérozott véllalko-
zdstél szarmazoként azonositsa be, illetve hogy ily mddon az érukat és
szolgaltatdsokat mas vallalkozés 4ruitdl és szolgéltatdsaitél megkiilonboztesse (a
Birésag C-108/97. és C-109/97. sz., Windsurfing Chiemsee egyesitett tigyekben
1999. méjus 4-én hozott itéletének [EBHT 1999, 1-2779. 0.] 49. pontja és a Lloyd
Schuhfabrik Meyer itélet [hivatkozés fent] 22. pontja).

E mérlegelés soran figyelembe kell venni nevezetesen a védjegy onmagéban rejlé
tulajdonségait, ideértve azt a tényt, hogy a lajstromoztatni kivdnt druk és
szolgaltatdsok tekintetében tartalmaz-e leiré elemet, vagy sem, a védjegy altal
elfoglalt piaci részesedést, az intenzitdst, a védjegy hasznélatdnak foldrajzi
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kiterjedését és tartamdt, a véllalkozds dltal a védjegy rekldmozdsa céljabdl
megvaldsitott beruhdzdsok jelentdségét, az érdekelt fogyaszték azon hanyadit,
amely a védjegy miatt tigy azonositja az drukat és szolgaltatdsokat, mint amelyek
valamely meghatdrozott véllalkozastél szdrmaznak, tovibbd a kereskedelmi és
iparkamardktél és egyéb szakmai szervezetekt8l szdrmazé nyilatkozatokat (a
Windsurfing Chiemsee itélet [hivatkozds fent] 51. pontja és a Lloyd Schuhfabrik
Meyer itélet [hivatkozas fent] 23. pontja).

Jelen esetben a felperes nem a védjegyek piacon valé ismertségére, hanem kizarélag a
jelentds, 6nmagukban rejlé megkiilonboztetd képességiikre hivatkozott. A meg-
kiilonboztet6 képesség vizsgdlatandl a korabbi védjegyekben fellelhets leiré elemek
jelenlétét, illetve hidnyit ezért az 6nmagukban rejld egyéb mindségi jellemz6ik
figyelembevételével kell megvizsgélni.

Jelen esetben egyértelmd, hogy a SHARK kor4bbi védjegyek nem tartalmaznak
semmilyen leiré elemet. Kiilonleges frdsmédot tartalmazé védjegyekrSl van sz6,
amelyekben a betiik olyan stilizalt karakterekbdl allnak, amelyek dsszessége egy cdpa
forméjét alkotja, amelyen az ,s” bet(i képezi a fejet, az ,a” beti{ a hatuszonyt, a ,k”
betli pedig az allat farkat. Itt kell megjegyezni, hogy a kivalasztott 4llat és a korébbi
védjegy targydt képezd dru pérositisa nem véletlenszerd: olyan capardl van szé,
amelyet energiaitalok megjelolésére hasznédlnak. E védjegyek oOsszességiikben
hatésosak, és felkeltik a figyelmet. Az ilyen tipust védjegyeket a relevans kézonség
konnyebben jegyzi meg,

A fentiek kovetkeztében a kordbbi védjegyek &nmagukban rejls jellemzéi —
ellentétben azzal, amit az OHIM és beavatkozé &llit — jelentds mérték(i meg-
kiilonboztets képességet biztositanak.

Ennek kévetkeztében, miutdn megallapitdsra keriilt, hogy részben azonos érukrél és
dnmagukban rejlé megkiilonboztets képességgel biré korabbi védjegyekrsl van sz6,
meg kell vizsgdlni, hogy jelen esetben az Osszetéveszthetdség megéllapitisahoz
elegendd-e az eldzetes forditast igényld fogalmi hasonlésag.
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Ebben a vonatkozisban ki kell emelni, hogy a szdéban forgé druk olyan fiatal
fogyasztéknak szént energiaitalok, akik altalaban ismerik a méarkas arukat. Ahogyan
azt a fellebbezési tandcs is helyesen megallapitotta, ezen drukat altalaban rendes
kereskedelmi forgalomban értékesitik, igy példdul nagy élelmiszer-aruhdzakban, ahol
a fogyasztok altalaban ,a kiils6 alapjan” vésarolnak. Nem elhanyagolhat6 azonban az
éttermekben, kdvézokban és barokban leadott szébeli rendelések jelent6sége sem.

A fentiek alapjan meg kell llapitani, hogy a széban forgé védjegyek kozott fennallé
jelentds vizudlis és hangzasbeli kiillonbségek olyan természettiek, amelyek nagy
mértékben semlegesitik — az elézetes forditést igényl6 — fogalmi hasonlésagukat. A
két védjegy kozotti fogalmi hasonldsdg mértéke valdban kevésbé jelentSs abban az
esetben, amikor a vasarlas sordn elvarhat6 a relevans kézonségt6l, hogy megnézze és
kiejtse a védjegy nevét.

Meg kell tehat 4llapitani, hogy a széban forgé védjegyek kozotti hasonlésag mértéke
nem elegendden jelent6s annak megéllapitasahoz, hogy a kozonség azt hihesse, hogy
a széban forgd aruk ugyanazon vallalkozastdl, illetve gazdasigilag egymaéssal
kapcsolatban 4ll6 vallalkozastdl szérmaznak.

Az iitkozd védjegyek kozotti killonbségeket illetden e megéllapitdst nem tdmasztja
ald az a tény, hogy a kérelmezett védjegy altal érintett aruk és szolgiltatdsok
részlegesen azonosak a kordbbi védjegyekkel ellatott arukkal.

Ilyen kériilmények kozott a fellebbezési tandcs helyesen jutott arra a megéllapitasra,
hogy a kérelmezett és a korébbi védjegyek kozott nem all fenn GsszetéveszthetOség.
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A felek dltal hivatkozott nemzeti hatdrozatokat illetden emlékeztetni kell arra, hogy
az dllandd itélkezési gyakorlat szerint a tagéllamokban korabban lajstromozott
védjegyek tényét anélkill, hogy meghatérozé lenne, csak a kézosségi védjegy
lajstromozésandl lehet figyelembe venni (az Elséfokti Birésig T-122/99. sz.,
Procter & Gamble kontra OHIM (Egy szappan alakja) {igyben 2000. februar 16-4n
hozott itéletének [EBHT 2000., II-265. 0.] 61. pontja; a T-24/00. sz., Sunrider kontra
OHIM (VITALITE) tigyben 2001. januar 31-én hozott itéletének [EBHT 2001., II-
449. o.] 33. pontja és a T-337/99. sz., Henkel kontra OHIM (piros és fehér kerek
tabletta) {igyben 2001. szeptember 19-én hozott {téletének [EBHT 2001., II-2597. 0.]
58. pontja).

Az OHIM dontéshozatali gyakorlatdt illetden az itélkezési gyakorlatbél kévetkezik,
hogy a megjelolés kozosségi védjegyként tdrténd lajstromozdséval kapesolatos
hatdrozatokat, amelyeket a fellebbezési tandcsnak a 40/94 rendelet alapjin
figyelembe kell vennie, nem mérlegelési jogkérben hozzdk. Ennek megfeleléen a
megjeldlés kozosségi védjegyként lajstromozhaté jellegét kizardlag a kozosségi
birésdg 4ltal értelmezett, e rendelet alapjén lehet értékelni, nem pedig a fellebbezési
tandcsok korabbi gyakorlata szerint (az Els6fokd Birésag T-106/00. sz., Streamserve
kontra OHIM (STREAMSERVE) iigyben 2002. februar 27-én hozott itéletének
[EBHT 2002., II-723.0.] 66. pontja; a T-79/01. és T-86/01. sz., Bosch kontra OHIM
(Kit Pro és Kit Super Pro) egyesitett iigyekben 2002. november 20-4n hozott
itéletének [EBHT 2002., II-4881. 0.] 32. pontja és a T-324/01. és T-110/02. sz.,
Axions és Belce kontra OHIM (barna szinii szivar formdja és aranyrtd forméja)
egyesitett tigyekben 2003. dprilis 30-an hozott itéletének [EBHT 2003., II-1897. 0.]
51. pontja].

A fenti kériilmények kozott a felperes éltal elSterjesztett egyetlen jogalapot és a
kereset egészét el kell utasitani.

A koltségekrél

Az eljirasi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a alapjdn az Elséfoki Birésig a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozé kérelmének megfelelen kotelezni kell a
koltségek viselésére.
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A fenti indokok alapjin

AZ ELSOFOKU BIROSAG (negyedik tanécs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A Kkeresetet elutasitja.

2) A felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Legal Tiili Vadapalas

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. mércius 9-i nyilvdnos iilésen.

H. Jung

hivatalvezeté
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