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W Hatarozatok Tara

A BIROSAG ITELETE (elsé tandcs)

2014. februér 6.*

»El6zetes dontéshozatal irdnti kérelem — Védjegyek — 89/104/EGK iranyelv — A védjegyoltalom
tartalma — Johirnevii védjegy — Nem hasonlé drukra vagy szolgéltatasokra kiterjesztett oltalom —
A johirnevi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolés harmadik fél dltali alapos ok nélkiil
torténd hasznalata — Az alapos ok fogalma”
A C-65/12. sz. tigyben,
az EUMSZ 267. cikk alapjan benyujtott elézetes dontéshozatal irdnti kérelem targyaban, amelyet a
Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) a Birdsiaghoz 2012. februdr 8-an érkezett, 2012. februar 3-i
hatdrozataval terjesztett el az elStte
a Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries
és
a Red Bull GmbH,
a Red Bull Nederland BV kozott folyamatban 1évé eljarasban,
A BIROSAG (els6 tanacs),

tagjai: A. Tizzano tandcselnok, K. Lenaerts, a Birdsdg elnokhelyettese, az els6 tanics tagjaként eljard
bird, A. Borg Barthet, E. Levits (el6add) és M. Berger birdk,

f6tanacsnok: J. Kokott,

hivatalvezeté: M. Ferreira f6tanacsos,

tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2013. februar 27-i targyalasra,

figyelembe véve a kovetkezok altal elGterjesztett észrevételeket:

— a Leidseplein Beheer BV és H. de Vries képviseletében T. Cohen Jehoram és L. Bakers advocaten,
— a Red Bull GmbH és a Red Bull Nederland BV képviseletében S. Klos advocaat,

— az olasz kormany képviseletében G. Palmieri, meghatalmazotti minéségben, segitéje: S. Fiorentino
avvocato dello Stato,

* Az eljaras nyelve: holland.
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— az Eurdpai Bizottsag képviseletében F. Wilman és F. Bulst, meghatalmazotti mindségben,
a fétandcsnok inditvanyanak a 2013. marcius 21-i tirgyaldson tortént meghallgatasat koveten,

meghozta a kovetkezd

itéletet

Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem a védjegyekre vonatkozé tagdllami jogszabalyok kozelitésérdl
sz6l6, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv (HL 1989. L 40., 2. o.; magyar nyelvi
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.) 5. cikke (2) bekezdésének értelmezésére vonatkozik.

Ezt a kérelmet a Leidseplein Beheer BV és H. de Vries (a tovabbiakban egyiittesen: De Vries) és a Red
Bull GmbH és a Red Bull Nederland BV (a tovdbbiakban egyiittesen: Red Bull) k6zott annak targyaban
folyamatban levé jogvitaban terjesztették el§, hogy a De Vries olyan energiaitalokat gyart és forgalmaz,
amelyek csomagoldsan a ,Bull Dog” megjel6lés, a ,Bull” széelemet tartalmazé masik megjelolés, illetve
mas, a Red Bull védjegyeihez megtévesztésig hasonlé megjelolések szerepelnek.

Jogi hattér

Az unids jog

A 89/104 iranyelv 5. cikke, amelyet a késébbiekben lényegében atvett a védjegyekre vonatkozé
tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szélo, 2008. oktdber 22-i 2008/95/EK eurdpai parlamenti és
tandcsi iranyelv (HL L 299., 25. o.) 5. cikke ,,A védjegyoltalom tartalma” cim alatt a kovetkez6képpen
rendelkezik:

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

a) a védjeggyel azonos megjelolést olyan drukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban, amelyek
azonosak a védjegy arujegyzékében szerepld arukkal, illetve szolgéltatasokkal;

b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel Osszetéveszthetnek a megjelolés és a védjegy
azonossaga vagy hasonlésaga, valamint az érintett aruk, illetve szolgdltatisok azonossiga vagy
hasonldésaga miatt; az Osszetéveszthet6ség magdban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a
megjelolést gondolati képzettarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjak a korabbi védjegyhez.

(2) Barmely tagallam el6irhatja tovabbd, hogy a jogosult barkivel szemben felléphet, aki hozzdjarulasa
nélkiil gazdasagi tevékenység korében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lést haszndl az
arujegyzékben szereplé arukhoz, illetve szolgéltatdsokhoz nem hasonlé arukkal, illetve szolgéltatdsokkal
kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy a tagdllamban jo hirnevet élvez, és a megjelolés alapos ok nélkiil
torténd hasznalata sértené vagy tisztességteleniil kihasznalnd a védjegy megkiilonboztetd képességét
vagy jo hirnevét.

[...]7

A holland jog

A holland védjegyjogot a Hagdban 2005. februar 25-én alairt, a szellemi tulajdonrdl (védjegyek és
formatervezési mintdk) sz6l6 Benelux egyezmény (a tovdbbiakban: Benelux egyezmény) tartalmazza.
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A Benelux egyezmény 2.20 cikke (1) bekezdésének c) pontja, amely az egységes Benelux védjegytorvény
korabbi 13. cikke A része (1) bekezdésének c) pontjat valtotta fel, a kovetkezdket tartalmazza:

»(1) A védjegyoltalom a jogosult szdmara kizarélagos jogokat biztosit. A polgari jogi felelGsségre
vonatkozé altalanos jogi rendelkezések esetleges alkalmazasianak sérelme nélkiil a kizdrdlagos jog
alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil hasznal

[...]

¢) gazdasagi tevékenység korében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést olyan arukkal,
illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban, amelyek nem hasonléak a védjegy arujegyzékében szerepld
arukhoz, illetve szolgaltatdsokhoz, feltéve hogy a védjegy a Benelux dllamok teriiletén johirnevet
élvez, és a megjelolés alapos ok nélkil torténd haszndlata sértené vagy tisztességteleniil
kihasznalnd a védjegy megkiilonbozteté képességét vagy jo hirnevét.

[..]”

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdés

A Red Bull az 1983. julius 11-én a 32. osztdlyba tartozé alkoholmentes italok vonatkozasaban
lajstromozott ,Red Bull Krating-Daeng” sz6- és dbras védjegy (a tovabbiakban: Red Bull Krating-Daeng
védjegy) jogosultja a Benelux allamokban.

A De Vries a szintén a 32. osztdlyba tartozé druk vonatkozdséban lajstromozott kovetkezé védjegyek
jogosultja a Benelux allamokban:

— az 1983. julius 14-én lajstromozott The Bulldog sz6- és abras védjegy;
— az 1999. december 23-dn lajstromozott The Bulldog szévédjegy, valamint
— a2000. janius 15-én lajstromozott The Bulldog Energy Drink sz6- és abras védjegy.

Az el6zetes dontéshozatalra utal6 hatarozatbdl kitlinik, hogy a felek altal nem vitatott, hogy a De Vries
mar azel6tt, hogy a Red Bull 1983-ban védjegyét bejelentette volna, a ,The Bulldog” megjelolést
kereskedelmi névként hasznalta éttermi, széllodai szolgaltatdsok és italdrusitds (a tovabbiakban:
vendéglatéipari szolgaltatasok) vonatkozasaban, amelyek keretében italokat arultak. Az sem vitatott,
hogy a Red Bull Krating-Daeng bizonyos mértékii johirnevet élvez a Benelux allamok teriiletén.

A Red Bull ugy vélte, hogy a De Vries a megkiilonboztetésre alkalmas , The Bulldog” megjelolés
haszndlatdval — mivel ez a megjelolés magdban foglalja a ,Bull” széelemet — sérti a Red Bull
Krating-Daeng védjegy oltalmat, és ezért 2005. janius 27-én a Rechtbank Amsterdamhoz
(amszterdami keriileti birésag) fordult azzal a kérelemmel, hogy a birésdg tiltsa el a De Vriest olyan
energiaitalok gyartasatdl és forgalmazasatél, amelyek csomagoldsian a ,Bull Dog” megjelolés, a ,Bull”
széelemet tartalmazé masik megjelolés, vagy mds, a Red Bull védjegyeihez megtévesztésig hasonld
megjelolések szerepelnek.

A De Vries viszontkeresetében a Red Bullnak a Red Bull Krating-Daeng védjegyhez f(iz6dé oltalom
Benelux allamok tekintetében valé megsziinésének megallapitasat kérte.

2007. janudr 17-i itéletével a Rechtbank Amsterdam mindkét kérelmet elutasitotta.
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A Gerechtshof te Amsterdam (amszterdami fellebbviteli birdsag) 2010. februar 2-dn hozott itéletével
talnyomorészt helyt adott a Red Bull daltal a Rechtbank Amsterdam itélete ellen benyujtott
fellebbezésnek. A Gerechtshof te Amsterdam azt dllapitotta meg, hogy egyrészt a Red Bull
Krating-Daeng védjegy johirnevet élvez a Benelux dallamokban, madsrészt pedig az érintett
vasarlokozonség az abban rejlé hasonldsag alapjan, hogy a védjegyben szerepld szerepld ,Bull” elemet
a De Vries dltal energiaitalokhoz haszndlt ,The Bulldog” megjel6lés is tartalmazza, az emlitett
védjegyet és a megjelolést egymashoz kapcsolja, még ha nem is téveszti ket Gssze.

A Gerechtshof te Amsterdam ugy itélte meg, hogy az emlitett megjelolés hasonlé a Red Bull
Krating-Daeng védjegyhez, és a De Vries a jéhirnévvel rendelkezé védjegy nyomdokaiba lépve
tisztességtelendl ki akarta haszndlni a védjegy ismertségét, hogy részesiiljon a Red Bull tobb millidrd
eurds energiaital-piaci részesedésébdl.

A De Vries éltal hivatkozott azon koériilményt, miszerint a The Bulldog védjegy hasznalata a ,The
Bulldog” megjelolés 1983 el6tti, kiilondsen italdrusitisra kiterjedé értékesitési és vendéglatdipari
tevékenységek vonatkozasdban torténé hasznalatanak folytatdsa volt, a Gerechtshof te Amsterdam nem
mindsitette olyan alapos oknak, amely igazolhatna e megjel6lés hasznalatat.

A Gerechtshof te Amsterdam szerint ugyanis a De Vries nem igazolta az emlitett megjelolés
haszndlatanak sziikségességét, hogy ésszeri médon nem varhaté el téle, hogy tartézkodjon az ilyen
hasznadlattol.

A De Vries a Gerechtshof te Amsterdam hatdrozataval feltilvizsgédlati kérelmet terjesztett el6 a Hoge
Raad der Nederlanden (legfelsébb birdsag) elé, amelyben tobbek kozott azt kifogasolta, hogy a
Gerechtshof te Amsterdam megszoritéan értelmezte az ,alapos ok” 89/104 iranyelv 5. cikkének
(2) bekezdése értelmében vett fogalmat (a tovabbiakban: az ,alapos ok” fogalma). A jelen tigyben a
»The Bulldog” megjelolésnek a Red Bull Krating-Daeng védjegy benyujtasat megel6z6, kereskedelmi
névként torténé johiszemi haszndlata alapos oknak mindsiil.

A kérdést elbterjeszté birdsag megéllapitja, hogy a Gerechtshof te Amsterdam az elé terjesztett tigyben
a haszndlatot lehetévé tévé alapos ok fenndllasanak megitéléséhez a Benelux Birdsig altal a Colgate
Palmolive kontra Bols (Claeryn/Klarein) tigyben 1975. marcius 1-jén hozott itéletében megfogalmazott,
a megjelolés haszndlatanak sziikségességére vonatkozé kritériumot alkalmazta.

A kérdést elSterjeszté birdsag kételyeit fejezi ki a Gerechtshof te Amsterdam 4&ltal az ,alapos ok”
fogalmaval kapcsolatban adott értelmezést illetéen. Egyrészt ezt, a Benelux egyezmény 2.20 cikke
(1) bekezdésének c) pontjdban szereplé fogalmat a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdésével
osszhangban kell értelmezni. Masrészt a C-323/09. sz., Interflora és Interflora British Unit tigyben
2011. szeptember 22-én hozott itéletében (EBHT 2011., I-8625. 0.) az Eurépai Unié Birésaga tagabban
értelmezte ezt a fogalmat, mint a Benelux Birdsag a fent hivatkozott Colgate Palmolive kontra Bols
(Claeryn/Klarein) tigyben.

E korilmények kozott a Hoge Raad der Nederlanden felfiiggesztette az eljarast, és el6zetes
dontéshozatal céljabdl a kovetkezd kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:

,Ugy kell-e értelmezni a [89/104] iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését, hogy az e rendelkezés értelmében
vett alapos ok akkor is fennallhat, ha a johirnévvel rendelkez6 védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé
megjelolést az érintett harmadik személy, illetve személyek mar az emlitett védjegy bejelentése el6tt
johiszemiien haszndlta, illetve hasznaltak?”
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Az elozetes dontéshozatalra eloterjesztett kérdésrol

A kérdést elGterjeszté birdsag kérdése lényegében arra iranyul, hogy tugy kell-e értelmezni a 89/104
iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését, hogy az e rendelkezés értelmében vett ,alapos oknak” mindsithetd,
ha harmadik személy egy johirnévvel rendelkez6 védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést a
védjegy arujegyzékében szereplé aru vonatkozasaban hasznal, amennyiben bebizonyosodik, hogy ezt a
megjelolést mar az emlitett védjegy bejelentése el6tt johiszemiien haszndlta.

Tekintettel az alapiigy koriilményeire és arra, hogy az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdés
megvalaszoldsdhoz a 89/104 irdnyelv 5. cikkének (2) bekezdésében szerepld kifejezések értelmezésére
van sziikség, emlékeztetni kell arra, hogy — még ha e rendelkezések csak azon esetet emlitik is, amikor
valamely johirnévvel rendelkezd védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést hasznalnak olyan
aruk vagy szolgaltatdsok vonatkozasiban, amelyek nem hasonlék a védjegy arujegyzékében szerepld
arukhoz vagy szolgéltatdsokhoz — az ott szabalyozott oltalom még inkdbb vonatkozik a johirnévvel
rendelkezé védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolésnek olyan aruk vagy szolgdltatdsok
kapcsan torténé haszndlatara, amelyek azonosak az emlitett védjegy arujegyzékében szerepldé arukkal,
illetve szolgaltatasokkal, vagy azokhoz hasonldk (a fent hivatkozott Interflora és Interflora British Unit
tigyben hozott itélet 68. pontja és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

Tovabbd, minthogy nem vitatott, hogy a Red Bull Krating-Daeng védjegy johirnévvel rendelkezik, és
hogy a védjegyjogosult kérte a De Vries eltiltasat a védjegy arujegyzékében szereplékkel azonos olyan
aruk gyartasatol és forgalmazasatdl, amelyek csomagoldsan az emlitett védjegyhez hasonlé megjelolés
lathato, a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandé az alapiigyben.

Az alapeljaras felei azonban eltéréen értelmezik az ,alapos ok” fogalmat. Mig a De Vries szerint ez a
fogalom kiterjedhet egy johirnévvel rendelkezé védjegyhez hasonlé megjelolésnek e védjegy bejelentése
el6tt torténd, johiszemi hasznalatara, addig a Red Bull arra hivatkozik, hogy ez a fogalom csak objektiv
kényszerité okokra vonatkozik.

Els6ként a Red Bull azt dllitja, hogy az ,alapos ok” fogalmdnak a De Vries érvelésébdl kivehetd
kiterjeszt6 értelmezése kozvetve a lajstromozatlan védjegyek elismeréséhez vezet, holott a Benelux
egyezmény a 89/104 iranyelvvel 6sszhangban olyan védjegyoltalmi rendszert tartalmaz, amely kizarélag
a védjegyek lajstromozasan alapul.

Maisodikként a Red Bull arra hivatkozik, hogy ez az értelmezés tévesen ahhoz az eredményhez vezetne,
hogy az emlitett irdnyelv 5. cikkének (2) bekezdésében a bejelentett védjegy jogosultja szdmdra
biztositott jogok korlatozottabbak lennének, mint az 5. cikk (2) bekezdésében szamdara biztositott
jogok.

Kovetkezésképpen elsé 1épésként az ,alapos ok” fogalmanak tartalmat kell meghatarozni, majd masodik
lépésként ez alapjan meg kell dllapitani, hogy valamely johirnévvel rendelkezé védjegyhez hasonléd
megjelolésnek az e védjegy bejelentése el6tt torténd haszndlatara kiterjedhet-e ez a fogalom abban az
esetben, ha ezt a megjelolést az emlitett védjegy darujegyzékében szereplé arukkal vagy
szolgaltatasokkal azonos aruk vagy szolgaltatdsok vonatkozasaban hasznaljak.

Az ,alapos ok” fogalmdnak tartalmdrol
Eloljaréban meg kell allapitani, hogy a 89/104 irdnyelv nem hatdrozza meg az ,alapos ok” fogalmat. Az

iranyelv 5. cikke (2) bekezdésének szovege tovabbd nem tdmasztja ald a Red Bull e fogalomra
vonatkozé megszorité értelmezését.

ECLILEU:C:2014:49 5
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Ezt a fogalmat ezért az altaldnos szerkezetre, és azon rendszer céljaira tekintettel kell értelmezni,
amelynek részét képezi (lasd ebben az értelemben a C-292/00. sz. Davidoff-tigyben 2003. janudr 9-én
hozott itélet [EBHT 2003., I-389. o.] 24. pontjit), valamint figyelembe véve kiillonosen a fogalmat
tartalmazé rendelkezés Osszefiiggéseit (lasd ebben az értelemben a C-320/12. sz. Malaysia Dairy
Industries tigyben 2013. jinius 27-én hozott itélet 25. pontjat).

Bevezetésképpen emlékeztetni kell arra, hogy bar az iranyelv 5. cikke tgy rendelkezik, hogy a
védjegyoltalom a jogosult szamadra kizdrdlagos jogot biztosit, e jog gyakorldsinak korldtozdsa e
rendelkezésbdl is fakad.

Az alland¢ itélkezési gyakorlat szerint az e rendelkezésben foglalt kizardlagos jog biztositdsanak célja
az, hogy lehet6vé tegye a jogosult szamdira a védjegyéhez kapcsol6dd kiilonds jogosulti érdekeinek
védelmét, azaz annak biztositasat, hogy a védjegy betolthesse sajat funkciéit. E jog gyakorldsanak ezért
azokra az esetekre kell korlatozddnia, amikor a megjel6lés harmadik személy altali hasznalata sérti vagy
sértheti a védjegy valamely funkciéjat. E funkcidk kozott nem csupan a védjegy alapvetdé funkcidja
szerepel, amely abban all, hogy szavatolja a fogyaszték szamadra a széban forgé aruk vagy szolgaltatasok
szdrmazasat, hanem a védjegy egyéb funkcidi is, mint példdul az ezen d&ru vagy szolgaltatis
mindségének szavatoldsa, vagy a kommunikdciéval, a befektetésekkel, illetve a reklammal kapcsolatos
funkciok (a C-661/11. sz. Martin Y Paz Diffusion tigyben 2013. szeptember 19-én hozott itélet
58. pontja és az ott hivatkozott {étlkezési gyakorlat).

E tekintetben ra kell mutatni arra, hogy a 89/104 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének és ezen iranyelv
tizedik preambulumbekezdésének szovegébdl az kovetkezik, hogy a tagallamok jogat oly médon
harmonizaltak, hogy a védjegyoltalombdl eredé kizarélagos jog a védjegy jogosultja szamara ,abszolut”
védelmet ad a védjeggyel azonos megjeloléseknek azonos druk vagy szolgaltatasok tekintetében,
harmadik felek altal torténd haszndlatdval szemben (a fent hivatkozott Interflora és Interflora British
Unit tigyben hozott itélet 36. pontja).

Jollehet az unidés jogalkot6 ,abszolitnak” mindsitette a védjeggyel azonos megjelolésnek a védjegy
arujegyzékében szereplé drukkal vagy szolgaltatisokkal azonos druk vagy szolgaltatisok
vonatkozdsaban torténé engedély nélkiili hasznalatdval szembeni védelmet, a Birdésdg e mindsitést
Osszefliggéseiben vizsgalta annak kimondésakor, hogy barmilyen jelentds is legyen a 89/104 iranyelv
5. cikke (1) bekezdésének a) pontjaban biztositott védelem, annak célja csupan az, hogy lehetévé tegye
a védjegyjogosult szdmdara kiillonos jogosulti érdekeinek védelmét, azaz annak biztositdsat, hogy a
védjegy betolthesse sajat funkcidit. A Birésag ebbdl azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a
védjegyoltalombdl eredd kizarélagos jog gyakorldsanak azokra az esetekre kell korlatozédnia, amikor a
megjelolés harmadik személy altali hasznalata sérti vagy sértheti a védjegy funkciéit (a fent hivatkozott
Interflora és Interflora British Unit tigyben hozott itélet 36. pontja).

Az emlitett iranyelv 5. cikkének (2) bekezdése az ugyanezen cikk (1) bekezdésében el6irtnal szélesebb
kord oltalmat vezet be a jo hirnévvel rendelkezé védjegyek javara. Ezen oltalom kiilonos feltétele a
lajstromozott védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjellés olyan alapos ok nélkiili hasznélata,
amely a védjegy megkiillonboztetd képességét vagy johirnevét tisztességteleniil kihasznalja vagy
kihasznalhatja, illet6leg sérti vagy sértheti (a C-487/07. sz., L'Oréal és tarsai tigyben 2009. junius 18-an
hozott itélet [EBHT 2009., I-5185. 0.] 34. pontja és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

Ha valamely tagallam atiilteti a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését, akkor legalabb annyira
széles oltalmat kell biztositania az azonos vagy hasonldé aruk vagy szolgéltatasok szamadra, mint a nem
hasonlé aruk vagy szolgéltatdsok szdmdra. A tagdllamok valasztasi lehetdsége tehat magira az elvre
vonatkozik, hogy nagyobb védelmet biztosithatnak a johirnevet élvezd védjegyeknek, de ha valamely
tagallam ezt biztositja, nem valaszthat a védelem ald tartozd helyzetek vonatkozdsaban (lisd a
C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux tigyben 2003. oktéber 23-an hozott itélet
[EBHT 2003., I-12537. 0.] 20. pontjat).
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Ennek megallapitisa azonban csupdn azt jelenti, hogy az ,alapos ok” fogalméat a 89/104 iranyelv
5. cikkének (1) bekezdésére tekintettel kellene értelmezni.

Ahogyan ugyanis a fé6tandcsnok inditvanya 29. pontjaban rdmutatott, ezen iranyelv 5. cikkének (1) és
(2) bekezdése eltéré célra irdnyul, és ezért az egyszerli védjegyek oltalmara vonatkozé szabalyok
azokban az esetekben keriilnek alkalmazasra, amelyekben a johirnévvel rendelkezé védjegyek oltalmadra
iranyulé rendelkezések nem alkalmazhaték. Forditva pedig: az utébbi rendelkezések azokban az
esetekben keriilnek alkalmazasra, amelyekben az egyszert védjegyek oltalmara vonatkoz6 szabalyok
nem alkalmazhatok.

Kovetkezésképpen a Red Bull és az olasz kormany tévesen hivatkozik arra, hogy a védjegyek
lajstromozasan alapuld, a Benelux egyezményben atvett védjegyoltalmi rendszer kizdrja a bejelentett
védjegy jogosultjat megillet6 jogok terjedelmének korlatozasat.

R4 kell ugyanis mutatni arra, hogy a 89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdése csak bizonyos feltételek
mellett hatalmazza fel a johirnévvel rendelkezé védjegyek jogosultjait arra, hogy fellépjenek olyan
harmadik személyekkel szemben, akik a védjegyeikkel azonos vagy azokhoz hasonlé megjeloléseket
olyan arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban hasznalnak, amelyek nem hasonldk a védjegyek
arujegyzékében szerepld arukhoz, illetve szolgaltatasokhoz.

A johirnévvel rendelkezé védjegyek oltalma szélesebb korii az egyszer(i védjegyek oltalmanadl, mivel a
megjelolések harmadik személy dltali hasznalatdnak megtiltdsa nem fiigg sem a megjelolésnek az
iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjdban emlitett azonossiagitdl, sem pedig az ugyanezen
iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjaban emlitett osszetéveszthetdségtol.

Kozelebbrél: valamely johirnévvel rendelkez6 védjegy jogosultjanak ahhoz, hogy a 89/104 iranyelv
5. cikkének (2) bekezdésében foglalt oltalomra hivatkozhasson, nem kell igazolnia a védjegye
megkiilonbozteté képességének vagy johirnevének sérelmét, mivel a harmadik személyek az emlitett
védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolés haszndlata révén tisztességteleniil kihasznaljak a
védjegy johirnevét.

Mindazonaltal a 89/104 irdnyelv dltalanos jelleggel arra iranyul, hogy egyensiulyba hozza a
védjegyjogosultnak a védjegy alapvetd funkcidjanak biztositasdhoz fliz6d6 érdekét, és a tobbi gazdasagi
szerepl6é azon érdekét, hogy olyan megjelolések alljanak rendelkezésiikre, amelyek alkalmasak aruik és
szolgdltatasaik jelolésére (a C-145/05. sz. Levi Strauss tigyben 2006. daprilis 27-én hozott itélet
[EBHT 2006., I-3703. o.] 29. pontja).

Ebbdl kovetkezen a védjegyjogosult jogainak az emlitett irdnyelv szerinti védelme nem feltétel nélkiili,
mivel ez a védelem az emlitett érdekek egyensulyba hozatal érdekében kiillonosen azokra az esetekre
korlatozédik, amikor a jogosult elég ébernek mutatkozik ahhoz, hogy fellépjen a védjegyére esetlegesen
veszélyt jelenté megjelolések mds gazdasagi szerepl6k altali haszndlatiaval szemben (a fent hivatkozott
Levi Strauss tigyben hozott itélet 30. pontja).

Mairpedig az olyan védjegyoltalmi rendszerben, mint amilyet a Benelux egyezmény a 89/104 iranyelv
alapjan elfogadott, a harmadik személyek ahhoz f(iz6d6 érdekeit, hogy gazdasagi tevékenység korében
valamely johirnevli védjegyhez hasonlé megjelolést haszndljanak, ezen irdnyelv 5. cikkének
(2) bekezdésével oOsszefiiggésben, az emlitett megjelolés haszndldjanak arra iranyuld lehetGségén
keresztiil kell figyelembe venni, hogy ,alapos okra” hivatkozzon.

Ha ugyanis a jéhirnévvel rendelkezé védjegy jogosultjanak sikeriil bizonyitania az irdnyelv 5. cikkének

(2) bekezdésében emlitett sérelmek valamelyikét, és konkrétan az emlitett védjegy megkiillonbozteté
képességének vagy johirnevének megsértését, akkor a johirnevli védjegyhez hasonlé megjelolést
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haszndlé harmadik személy feladata annak bizonyitdsa, hogy az ilyen megjel6lés hasznalatdnak alapos
oka van (lasd analdgia ttjan a C-252/07. sz. Intel Corporation iigyben 2008. november 27-én hozott
itélet [EBHT 2008., I-8823. 0.] 39. pontjat).

Az ,alapos ok” fogalmat ebbdl kovetkezéen tgy kell értelmezni, hogy az nem csupan objektiv
kényszerité okokat oOlel fel, hanem a jéhirnevli védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést
haszndlé harmadik személy szubjektiv érdekeivel is Osszefiigg.

Ezért az ,alapos ok” fogalmdnak nem az a célja, hogy egy johirnevii védjegy és egy ahhoz hasonld, a
védjegy bejelentését megel6zden is haszndlt megjelolés kozotti konkfliktust szabélyozzon, vagy hogy az
emlitett védjegy jogosultjat megilleté jogokat korldtozza, hanem hogy egyensulyt teremtsen a kérdéses
érdekek kozott, figyelembe véve — a 89/104 iranyelv 5. cikke (2) bekezdésének sajatos Osszefiiggésein
belill és a védjegyet megilleté szélesebb kori oltalomra tekintettel — a megjelolés hasznaldjanak
érdekeit. Ezzel kapcsolatban az, ha egy harmadik személy arra hivatkozik, hogy alapos oka van egy
johirnevli védjegyhez hasonlé megjelolés haszndlatira, nem eredményezheti annak elismerését, hogy
megilletik 6t a lajstromozott védjegyhez fiz6d6 jogok, viszont arra kényszeriti a johirnevi védjegy
jogosultjat, hogy tlirje el a hasonlé megjelolés hasznélatat.

A Birdsag a fent hivatkozott Interflora és Interflora British Unit tigyben hozott itélet 91. pontjaban egy
internetes reklamszolgéltatdsra vonatkozé kulcsszavak haszndlatira irdnyuld iigy kapcsan kimondta,
hogy amennyiben az interneten valamely johirnevet élvezd védjeggyel megegyez6 kulcsszé alapjan
megjelenitett hirdetés anélkill kindlja a johirnevet élvezd védjegy jogosultja druinak vagy
szolgaltatasainak alternativdjat, hogy az emlitett védjegy jogosultja druinak vagy szolgaltatasainak
egyszer(i utdnzatat arulnd, sértené a védjegy johirnevét vagy megkiilonboztetd képességét, és végsé
soron az emlitett védjegy funkcidit, akkor azt a kovetkeztetést kell levonni, hogy az ilyen hasznalat
fészabdly szerint a szoban forgd aruk vagy szolgéltatdsok dgazatdban foly6 egészséges és tisztességes
verseny korébe tartozik, és ezért ,alapos okbdl” torténik.

Kovetkezésképpen az ,alapos ok” fogalma nem értelmezheté tgy, mint amely csak az objektiv
kényszerité okokra vonatkozik.

Azt is meg kell vizsgalni, milyen feltételek mellett sorolhat6 e fogalom koérébe egy johirnevi védjegyhez
hasonlé megjelolésnek harmadik személy altal, az emlitett védjegy arujegyzékében szerepldé aruval
azonos aru tekintetében torténé haszndlata, amennyiben ezt a megjelolést a védjegy bejelentését

e

megel6zéen mar hasznaltak.

Arrdl, hogy milyen feltételek mellett sorolhaté az ,alapos ok” fogalma kérébe egy johirnevii védjegyhez
hasonlo megjelilésnek a védjegy bejelentését megel6z6 haszndlata

A De Vries észrevételeiben arra hivatkozik, hogy a ,The Bulldog” megjelolést 1975 6ta haszndlja
vendéglatdipari szolgdltatasok tekintetében. Az elézetes dontéshozatalra utalé hatdrozat szerint ez a
hasznalat mar a Red Bull Krating-Daeng védjegy lajstromozdsat megel6zben is bizonyitottan fennallt.
A De Vries ezenkivil az 1983. julius 14-én, killondsen alkoholmentes italok vonatkozasaban
lajstromozott The Bulldog abras és szévédjegy jogosultja. Az, hogy a De Vries mikortdl gyart és
forgalmaz olyan energiaitalokat, amelyek csomagoldsan a ,Bull Dog” megjelolés szerepel, nem
tisztazott.

Nem vitatott, hogy a De Vries a Red Bull védjegy arujegyzékében szerepld aruktdl és szolgaltatasoktol

eltérd aruk és szolgaltatasok vonatkozasaban hasznalta a ,The Bulldog” megjelolést azel6tt, hogy ez a
védjegy johirnevet szerzett volna.
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A Birésag korabban mér kimondta, hogy amikor valamely harmadik fél a jéhirnevii védjegyhez hasonlé
megjelolés haszndlatdval megprobal annak nyomdokdba 1épni, azért, hogy részesiiljon annak
vonzerejébdl, elismertségébdl és presztizsébdl, valamint azért, hogy kihasznidlja — mindennemi
pénziigyi ellentételezés nélkiil, illetve anélkiil, hogy e tekintetben sajat raforditast kellene eszkozolnie —
a védjegyjogosult altal e védjegy imazsanak megteremtése és fenntartdsa érdekében eszkozolt tzleti
raforditasokat, akkor az emlitett haszndlatb6l szarmazé hasznot az emlitett védjegy megkiilonboztetd
képessége vagy johirneve tisztességtelen kihaszndlasdanak kell mindsiteni (ldasd a fent hivatkozott
L’Oréal és tarsai tigyben hozott itélet 49. pontjat).

A kérdést elSterjeszté birdsagnak annak megallapitisahoz, hogy egy johirnevi védjegyhez hasonléd
megjelolésnek a védjegy bejelentését megel6z6, harmadik személy dltali haszndlata ,alapos oknak”
mindsitheté-e a 89/104 irdnyelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében, és igazolhatja-e azt, hogy ez a
harmadik személy kihaszndlja az emlitett védjegy johirnevét, kiillonosen két tényezot figyelembe véve
kell értékelést végeznie.

El6szor is azt kell megallapitania, hogy milyen mértékli az emlitett megjelolés elfogadottsiga és
ismertsége az érintett vasarlokozonség korében. A jelen {igyben nem vitatott, hogy a , The Bulldog”
megjelolést 1983-tdl vagy még régebb 6ta haszniljak valamennyi vendéglatéipari aru és szolgaltatas
vonatkozasaban. Az viszont, hogy a De Vries midta arusit energiaitalokat, nem deriil ki pontosan az
elézetes dontéshozatalra utalé hatarozatbél.

Maésodszor a megjel6lés hasznaléjanak szandékat kell megvizsgalni.

E tekintetben ahhoz, hogy a johirnevli védjegyhez hasonlé megjelolés haszndlatat johiszemtinek
lehessen mindsiteni, figyelembe kell venni a megjelolés hasznalatdaval érintett aruk és szolgéltatdsok és
a védjegy arujegyzékében szereplé aru kozotti hasonldsag mértékét, valamint azt, hogy az emlitett
megjelolést mikor hasznaltdk el6szor az emlitett védjegy arujegyzékében szerepldé druval azonos aru
vonatkozasaban, és hogy a védjegy mikor szerzett jéhirnevet.

Egyrészt, amikor valamely megjelolést egy johirnevii védjegy bejelentése el6tt olyan aruk és
szolgaltatdsok vonatkozasiaban hasznaltak, amelyek a védjegy arujegyzékében szereplé daruhoz
kapcsolhaték, e megjelolésnek az utdbbi aru tekintetében torténé haszndlata azon druk és
szolgdltatasok valasztéka természetes bdovitésének tlinhet, amelyekkel kapcsolatban az emlitett
megjelolés mar bizonyos fokd ismertségre tett szert az érintett vasarlokozonség korében.

A jelen esetben nem vitatott, hogy a De Vries vendéglatoéipari druk és szolgaltatdsok vonatkozasaban,
italdrusitas keretében haszndlja a ,The Bulldog” megjelolést. Ezért a megjelolésnek az érintett
vasarlokozonség korében élvezett ismertségére és a megjelolés hasznalatdaval érintett aruk és
szolgaltatasok jellegére tekintettel az emlitett megjeloléssel ellatott csomagolassal torténd
energiaital-értékesités nem a Red Bull védjegy johirnevének kihasznaldsara iranyuld kisérletnek, hanem
a De Vries dltal kindlt daruk és szolgaltatasok valasztéka tényleges kibdvitésének tekintheté. Ezt a
benyomast erésitené, ha a ,The Bulldog” megjelolést méar azel6tt hasznaltdk volna energiaitalok
vonatkozasaban, hogy a Red Bull Krating-Daeng védjegy johirnevet szerzett volna.

Masrészt, minél ismertebb bizonyos aru- és szolgaltatasvalaszték tekintetében egy hasonlé jéhirnevi
védjegy bejelentését megel6z6en haszndlt megjel6lés, anndal inkabb kindlkozik a védjegy arujegyzékében
szerepld arukkal azonos aru tekintetében torténé haszndlata, és ez még inkabb érvényesiil abban az
esetben, ha ez az dru jellegénél fogva hasonlit azon aruk és szolgaltatisok valasztékdhoz, amelyek

tekintetében ezt a megjelolést korabban hasznaltak.

Ezért a fenti megdllapitasok Osszességébdl kovetkezden a feltett kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy a
89/104 iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését gy kell értelmezni, hogy a jéhirnevii védjegy jogosultjanak
az e rendelkezés értelmében vett ,alapos okndl” fogva tlirnie kell, hogy harmadik személy a
védjegyéhez hasonlé megjelolést az emlitett védjegy arujegyzékében szereplé aruval azonos aru
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vonatkozdsaban hasznéljon, amennyiben bizonyitast nyer, hogy ezt a megjel6lést a védjegy bejelentését
megel6zden, azonos aru vonatkozasaban, jéhiszemiien mar hasznaltak. Annak eldontéséhez, hogy ez igy
van-e, a nemzeti birdsagnak kiilonosen a kovetkezd szempontokat kell figyelembe vennie:

— az emlitett megjelolés elfogadottsdga és ismertsége az érintett vasarlokozonség korében;

— a megjelolés eredeti hasznalatdval érintett aruk és szolgaltatasok és a johirnevi védjegy
arujegyzékében szerepld aru kozotti hasonldésag mértéke, és

— a védjegyhez hasonlé megjelolés ezen daru tekintetében torténé hasznalatdnak gazdasagi és
kereskedelmi jelentsége.

A koltségekrol

Mivel ez az eljards az alapeljardsban részt vevd felek szamdra a kérdést elSterjeszté birdsag el6tt
folyamatban 1év6 eljaras egy szakaszat képezi, ez a birésdag dont a koltségekrdl. Az észrevételeknek a
Birésag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével,
nem téritheték meg.

A fenti indokok alapjan a Birésag (els6 tandcs) a kovetkez6képpen hatrozott:

A védjegyekre vonatkozoé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szolo, 1988. december 21-i
89/104/EGK elsé tanacsi iranyelv 5. cikkének (2) bekezdését ugy kell értelmezni, hogy a
johirnevii védjegy jogosultjanak az e rendelkezés értelmében vett ,alapos oknal” fogva tiirnie
kell, hogy harmadik személy a védjegyéhez hasonlé megjelolést az emlitett védjegy
arujegyzékében szereplé aruval azonos aru vonatkozasiaban hasznaljon, amennyiben bizonyitast
nyer, hogy ezt a megjelolést a védjegy bejelentését megel6zéen, azonos aru vonatkozasaban,
johiszemiien mar hasznaltak. Annak eldontéséhez, hogy ez igy van-e, a nemzeti birdsagnak

kiilonosen a kovetkezo szempontokat kell figyelembe vennie:
— az emlitett megjelolés elfogadottsaga és ismertsége az érintett vasarlokozonség korében;

— a megjelolés eredeti hasznalataval érintett aruk és szolgaltatasok és a johirnevi védjegy
arujegyzékében szerepld aru kozotti hasonlésag mértéke, és

— a védjegyhez hasonlé megjelolés ezen aru tekintetében torténdé hasznalatinak gazdasagi és
kereskedelmi jelentdsége.

Aléirasok
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