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A BIROSAG ITELETE (harmadik tandcs)
2006. marcius 30."

A C-259/04. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benydujtott el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem targydban,
amelyet a The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The
Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Egyesiilt
Kiralysdg) a Birésaghoz 2004. junius 16-dn érkezett, 2004. majus 26-i, a High Court
of Justice (England & Wales) dltal tovébbitott hatdrozatéval terjesztett el6 az elétte

Elizabeth Florence Emanuel

és

a Continental Shelf 128 Ltd

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (harmadik tandcs),

tagjai: A. Rosas tandcselnok, J. Malenovsky, J.-P. Puissochet (el6adé),
A. Borg Barthet és U. Lohmus birdk,

* Az eljards nyelve: angol.
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fétanacsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezets: L. Hewlett f6tandcsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2005. december 1-jei targyalasra,

figyelembe véve a kovetkezdk altal elSterjesztett észrevételeket:

Elizabeth Firenze Emanuel képviseletében J. Hill barrister, H. Evans és C. Daniel
solicitors,

— a Continental Shelf 128 Ltd képviseletében R. Hacon barrister,

— az Egyesiilt Kirdlysig Korménya képviseletében E. O’Neill, meghatalmazotti
mindségben, segitbje: M. Tappin barrister,

— az Eurdpai Kozdsségek Bizottsiga képviseletében N. B. Rasmussen, meg-
hatalmazotti minéségben,

a f6tandcsnok inditvinydnak a 2006. janudr 19-i tirgyaldson tortént meghallgatdsat
kovetSen,

meghozta a kovetkezd

Itéletet

A The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade
Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (a Lord Chancellor
altal kinevezett, a védjegyrdl szélé 1994. évi toérvény 76. cikke alapjén a
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védjegylajstrommal kapcsolatban hozott hatdrozatok tekintetében kezdeményezett
fellebbezési eljarasok tigyében dontd személy; a tovibbiakban: kinevezett személy)
dltal benyujtott el6zetes dontéshozatali kérelem a védjegyekre vonatkozé tagallami
jogszabélyok kozelitésérél sz6ld, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé iranyelv
(HL 1989. L 40., 1. 0., magyar nyelv(i kiillonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0.) 3. cikke
(1) bekezdése g) pontjanak és 12. cikke (2) bekezdése b) pontjanak értelmezésére
vonatkozik.

Ezt a kérelmet E. Emanuel, ruhaszalon-tulajdonos és a Continental Shelf 128 Ltd (a
tovabbiakban: CSL) kozotti eljardsban terjesztették el6. Az gy targya két,
E. Emanuel dltal e tdrsasdg ellen benyujtott kérelem: egyrészt a nagybettivel irt
»ELIZABETH EMANUEL” védjegynek (a tovabbiakban: ELIZABETH EMANUEL
védjegy) a CSL altal gyartott ruhdzati cikkek tekintetében torténd lajstromozasaval
szemben benyujtott felszdlalds; mdsrészt az 1997-ben egy masik tdrsasig dltal
lajstromozott, ém azt kovetGen a CSL részére atruhdzott, a kezdébet(ik kivételével
kisbettivel irt ,Elizabeth Emanuel” védjegyen (a tovébbiakban: Elizabeth Emanuel
védjegy vagy a lajstromozott védjegy) fennall6 oltalom megsz(inésének megallapitisa
irdnti kérelem.

Jogszabalyi hattér

A 89/104 iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének értelmében:

»A megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy torlésének van
helye, ha a megjelolés:
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g) az aru, illetve a szolgdltatds fajtdja, mindsége, foldrajzi szirmazdsa vagy egyéb
tulajdonséga tekintetében alkalmas a fogyasztok megtévesztésére

2+ Ugyanezen irdnyelv 12. cikke (2) bekezdésének értelmében:

»A védjegyoltalom megsz(inését kell megallapitani akkor is, ha a lajstromozas napjat
kévetden:

b) a védjegy — a jogosult vagy az 6 engedélyével mds dltal folytatott
védjegyhaszndlat kovetkeztében — az édrujegyzékben szereplé arukkal, illetve
szolgdltatdsokkal kapcsolatban megtévesztévé vilt, killondsen az druk vagy a
szolgaltatasok jellegét, mindségét vagy foldrajzi szarmazésat illetGen”.

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdések

5 E. Emanuel, az eskiivéi ruhdk terén kozismert ruhaszalon-tulajdonos 1990-ban
vallalkozést hozott létre, amelynek az ,Elizabeth Emanuel” nevet adta.
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1996-ban E. Emanuel a Hamlet International Plc tirsasdggal egylittesen megalapi-
totta az Elizabeth Emanuel Plc tirsasdgot (a tovabbiakban: EE Plc). E. Emanuel ezen
utébbi tdrsasdgnak engedte at a ruhdzati cikkek készitésével és forgalmazasaval
kapcsolatos tevékenységét, valamint a véllalkozés vagyoni érdekeltségének egészét,
ideértve az tigyfélkort, valamint az 1997-ben lajstromozandé ,Elizabeth Emanuel”
védjegy lajstromozasa irdnti kérelmét.

1997 szeptemberében az EE Plc tizleti tevékenységét, tigyfélkorét és a lajstromozott
védjegyet dtengedte a Frostprint Ltd tirsasdgnak, amely ezzel egyidejlileg elnevezését
Elizabeth Emanuel International Ltd-re (a tovdbbiakban: EE International) valtoz-
tatta. Az EE International alkalmazésdba vette E. Emanuelt, aki egy hénappal késébb
felmondott.

1997 novemberében az EE International a lajstromozott védjegyet egy masik
tarsasdg, az Oakridge Trading Ltd (a tovébbiakban: Oakridge) részére ruhdzta 4t.
1998. marcius 18-dn az Oakridge az ,ELIZABETH EMANUEL” megjelolés iranti
védjegy-bejelentési kérelmet nyujtott be.

1999. janudr 7-én felszdlaldst nydjtottak be a lajstromozds irdnti kérelemmel
szemben. 1999. szeptember 9-én a lajstromozott Elizabeth Emanuel védjegy
védjegyoltalma megszlinésének megallapitdsa iranti kérelmet nyajtottak be.

Az els6fokon eljar6 Hearing Officer a felszélaldst és a védjegyoltalom meg-
szlinésének megdllapitdsa irdnti kérelmet 2002. oktéber 17-i hatdrozatdval
elutasitotta azon okbdl, hogy noha a vasdrlékézonség valéban megtévesztés és
Osszetévesztés dldozata, ez megengedhetd, hiszen ez az eredeti tulajdonos neve alatt
futé vallalkozds és az tigyfélkor dtengedésének elkertilhetetlen kovetkezménye.
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E hatdrozat ellen fellebbezést nydjtottak be a kinevezett személyhez, aki az tigyet
nem utalta a High Court of Justice elé, annak ellenére, hogy a CSL — amely az eljards
folyamén a lajstromozott védjegy és az ELIZABETH EMANUEL védjegy
lajstromozds irdnti kérelmének engedményesévé vélt — ez irdnyu kérelmet nyujtott
be a védjegyekrdl sz616 1994. évi torvény (Trade Marks Act 1994, a tovabbiakban: a
védjegyekrdl sz6lo torvény) 76. cikke alapjén, amely rendelkezik az ilyen attétel
lehet8ségérdl, amennyiben a kinevezett személy agy véli, hogy az tigy kozérdekd jogi
kérdést vet fel.

A targyalds kozéppontjiban — a Hearing Officer el6tti targyaldshoz hasonléan — az a
kérdés éllt, hogy a 89/104 iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja és 12. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szolgilhat-e jogalapként a CSL ellen benyujtott kérelmek
aldtdmasztdsara.

Ilyen kortlmények kozott a kinevezett személy az eljaras felfliggesztésérdl
hatdrozott, és el6zetes dontéshozatal céljabdl a kovetkezd kérdéseket terjesztette a
Birésig elé:

»1) Az alibbi koriilmények kozott:

— avédjegyhez kit6dé tigyfélkor és a védjeggyel érintett drukat el6allits tizleti
véllalkozds atengedésére egylittesen keriilt sor;

— az atruhdzast megel6zGen a védjegy az érintett fogyasztok jelentés hanyada
szdméra azt fejezte ki, hogy a védjeggyel érintett aru tervezésében vagy
eléallitasaban egy bizonyos személy miikédstt kozre;
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— az atruhdzdst kovetben az engedményes a védjegy lajstromozdsa irdnti
kérelmet nyujtott be; és

— a kérelem benyijtisanak id6pontjéban az érintett fogyasztok jelentSs
hdnyada tévesen feltételezte, hogy a védjegy hasznalata arra utal, hogy a
védjeggyel érintett dru tervezésében vagy el6éllitdsdban az a bizonyos
személy még mindig kozremiikodik, és ez a feltevés valészintileg befolydsolta
a fogyasztdk ezen részének vésarldsi szokdsait,

— alkalmas-e a megjelolés a fogyasztok megtévesztésére, és ezért a [89/104
irdnyelv] 3. cikk[e] (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtagadhaté-e a
lajstromozasa?

2) Amennyiben az els6 kérdésre adott vélasz nem fenntartds nélkiili igen, milyen
egyéb tényezlket kell tekintetbe venni annak megdllapitdsa sordn, hogy a
megjelolés alkalmas-e a fogyaszték megtévesztésére, és ezért a [89/104 irdnyelv]
3. cikk[e] (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtagadhaté a lajstromozasa;
és killonosen figyelembe veheté-e az a tény, hogy a megtévesztés kockazata
valészintleg idével csokkeni fog?

3) Az alibbi koriilmények kozott:

— avédjegyhez kot6dé tigyfélkor és a védjeggyel érintett drukat eldallité tizleti
vallalkozas dtengedésére egyiittesen kertilt sor;

— az atruhdzdst megel6zGen a védjegy az érintett fogyasztik jelentds hanyada
szdmdra azt fejezte ki, hogy a védjeggyel érintett dru tervezésében vagy
eléallitasaban egy bizonyos személy miikédstt kozre;
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— az dtruhdzést kovetben a védjegyoltalom megsziinésének megallapitdsa irdnti
kérelmet nyujtottak be, és

— a kérelem benydjtisinak idépontjdban az érintett fogyaszték jelentds
hanyada tévesen feltételezte, hogy a védjegy haszndlata arra utal, hogy a
védjeggyel érintett dru tervezésében vagy el6dllitdsdban az a bizonyos
személy még mindig kozremiikodik, és ez a feltevés valészintileg befolydsolta
a fogyasztdk ezen részének vésarlasi szokdsait,

alkalmas-e a védjegy a fogyaszték megtévesztésére a jogosult vagy az
engedélyével mds dltal folytatott védjegyhasznalat kovetkeztében oly médon,
hogy e jogosult védjegyen fenndllé joga a [89/104 iranyelv] 12. cikk[e]
(2) bekezdésének b) pontja értelmében megsz(injék?

Amennyiben a harmadik kérdésre adott vilasz nem fenntartds nélkiili igen,
milyen egyéb tényezéket kell tekintetbe venni annak megéllapitisa sordn, hogy a
jogosult vagy az engedélyével mas éltal folytatott védjegyhasznalat kovetkezté-
ben a lajstromozott védjegy alkalmas-e a fogyasztok olyan megtévesztésére,
amelynek kovetkeztében a [89/104 irdnyelv] 12. cikk[e] (2) bekezdésének
b) pontja értelmében megszlinhet a védjegyoltalom, illetve figyelembe vehet6-e
az a tény, hogy a megtévesztés kockézata valdszintileg idgvel csokkeni fog?”

A fotanacsnok inditvanyaval kapcsolatban benytjtott észrevételekrdl

2006. februdr 22-i levelével E. Emanuel észrevételeket nyujtott be a fétandcsnok
inditvanydval kapcsolatban. Arra hivatkozott, hogy a f6tandcsnok hibét kovetett el
egyrészt a 89/104 irdnyelv 3. és 12. cikke, mdsrészt a Birésig kordbbi iigyekre
vonatkoz6 {télkezési gyakorlata értelmezésével kapcsolatban.
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Mivel a Birdsdg alapszabdlya, valamint eljardsi szabdlyzata nem rendelkezik annak
lehetdségérdl, hogy a felek a f6tandcsnok altal el6terjesztett inditvanyra vélaszul
észrevételt nytjtsanak be (I a Bir6sig C-17/98. sz. Emesa Sugar tigyben 2000.
februdr 4-én hozott végzésének [EBHT 2000., [-665. o.] 2. pontjit), E. Emanuel
észrevételeit nem lehet elfogadni.

Ugyanakkor a Birésdg eljérdsi szabdlyzata 61. cikkének megfelelen hivatalbdl, a
f6tandcsnok javaslatdra vagy a felek kérelmére elrendelheti a szébeli szakasz Gjbéli
megnyitdsit, amennyiben ugy itéli meg, hogy nem rendelkezik kell6 informaciéval,
vagy ha az {igyet olyan érv alapjan kell eldénteni, amelyet a felek nem vitattak meg (1.
a Birgsag C-309/99. sz. Wouters és tarsai tigyben 2002. februir 19-én hozott
itéletének [EBHT 2002., I-1577. o.] 42. pontjit, a C-434/02. sz. Arnold André
itéletben 2004, december 14-én hozott itéletének [EBHT 2004., [-11825. o.] 27.
pontjat és a C-210/03. sz. Swedish Match tigyben 2004. december 14-én hozott itélet
[EBHT 2004., [-11893. 0.] 25. pontjét).

Jelen tigyben a Birésig tugy véli, hogy kells informéciéval rendelkezik az
elSterjesztett kérdések megvélaszoldsdhoz. Kovetkezésképpen nem sziikséges
elrendelni a szébeli szakasz Gjboli megnyitdsat.

Az eldzetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések elfogadhatésagardl

Az elbterjesztett kérdések megvalaszoldsa el6tt meg kell vizsgdlni, hogy a kinevezett
személyt az EK 234. cikk értelmében birésagnak kell-e tekinteni.

Annak mérlegeléséhez, hogy ezen rendelkezés értelmében a kérdést elGterjesztd

/////

figyelembe: példaul, hogy a szervet jogszabdly hozta-e létre, dllandé jellegti-e,
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hataskore koételezé-e, az eljards kontradiktérius jellegli-e, a szerv jogszabalyokat
alkalmaz-e, valamint hogy a szerv fiiggetlen-e (lasd kiilénosen a Birdsig 61/65. sz.
Vaassen-Gobbels tigyben 1966. junius 30-an hozott itéletét [EBHT 1966., 377,
380. 0.], a C-54/96. sz. Dorsch Consult tigyben 1997. szeptember 17-én hozott
itéletének [EBHT 1997, 1-4961. o0.] 23. pontjit és az idézett itélkezési gyakorlatot,
valamint a C-416/96. sz. Nour Eddline El-Yassini-ligyben hozott itéletének
[EBHT 1996., I-1209. o.] 17. pontjat).

A kinevezett személy intézményét a védjegyekrdl sz6l6 torvény allitja fel.

Ezen torvény 76. és 77. cikke értelmében a kinevezett személyhez, akit a Lord
Chancellor a Lord Advocate-tel torténd konzulticiét kovetSen nevez ki, fellebbezés
nyujthaté be a Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (masik
nevén Registrar of Trade Marks) hatdrozatai ellen. Anglidban és Walesben e
hatdskérén a High Court of Justice-szal, Skécidban pedig a Court of Sessionnel
osztozik.

A felperes vélaszthatja meg, hogy mely igazsigszolgdltatdsi szervhez kivinja
fellebbezését benydjtani. A kinevezett személy ugyanakkor bizonyos esetekben
donthet Ggy, hogy az tigyet a High Court of Justice elé utalja, killonosen ha agy véli,
hogy az tigy kozérdek jogi kérdést vet fel.

A kinevezett személy olyan éllandé szerv, amely a védjegyekrdl szél6 térvény,
valamint a védjegyekrdl sz6l6 2000. évi rendelet (Trade Marks Rules 2000) 63—
65. cikkében foglalt eljardsi szabdlyok alapjan hoz jogi dontést. Az eljards
kontradiktérius jellegli. A kinevezett személy hatdrozatai kotelezd erdvel birnak,
és fészabalyként véglegesek, feltéve, hogy — kivételesen — nem képezik birdsigi
felillvizsgdlat (,judicial review”) targyat.
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Megbizatisa gyakorldsa sordn a kinevezett személy ugyanolyan fiiggetlenségi
garancidkkal bir, mint a birdk.

A fenti tények Osszességébdl kovetkezik, hogy a kinevezett személyt az EK 234. cikk
értelmében birésdgnak kell tekinteni, kovetkezésképpen az el6zetes dontéshozatalra
el6terjesztett kérdések elfogadhatéak.

Az els6 két kérdésrol

Els6 két kérdésével a kérdést elSterjesztd birésdg lényegében azt szeretné megtudni,
hogy amikor a védjegyhez kot6dé tigyfélkor és a védjeggyel érintett drukat eldallité
tizleti véllalkozéds dtengedésére egyiittesen keriilt sor, és a védjegy, amely az aruk
tervezdje és elsé elGéllitéja nevének felel meg, kordbban eltéré irasmdddal kertilt
lajstromozdsra, milyen koriilmények kozott tagadhaté meg a védjegyoltalom arra
hivatkozva, hogy a megjelolés — a 89/104 iranyelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontja
értelmében — alkalmas a fogyasztok megtévesztésére.

A Birésdghoz benytjtott észrevételek

A kérdést elSterjesztd birdsag jelen tigyben két egymadssal ellentétes dllaspont érveire
is fogékony. Egyrészt ugy véli, a kozérdek megkoveteli, hogy a védjegy ne legyen
alkalmas az ésszerlien tdjékozottnak és koriiltekintének vélt, atlagos fogyasztéd
megtévesztésére, masrészt viszont megfelel a kozérdeknek, hogy a véllalkozés és az
tigyfélkor is atruhdzdsra és dtengedésre keriiljon, a hozzdjuk kapcsolédd védje-
gyekkel egyiitt.
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E. Emanuel, az alapeljarés felperese a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének
g) pontjdban biztositott fogyasztévédelemhez kapcsolédé kozérdekre hivatkozik.
Ennek alkalmazdsihoz elegendé azon valés veszély fenndllisa, hogy a vitatott
megjelolés — azon druk és szolgdltatdsok szdrmazdsanak tekintetében, amelyekre a
védjegy lajstromozasat igényelték — megtéveszti az atlagfogyasztékat, és befolydsolja
e fogyasztok visdrlas sordn hozott dontéseit. Az ilyen veszély fennallasa ténykérdés,
kovetkezésképpen tekintetbe kell venni minden olyan koriilményt, amelyek a
tévedést valdszinisitik.

Az alapiigy felperese kovetkezésképpen tgy véli, hogy ha az Gsszetéveszthet&séget
mar megallapitottik, nincs jelent6sége annak, hogy az tigyfélkér és a védjegy
dtengedésre keriilt azon vallalkozds szdmadra, amely Ugy véli, haszndlhatja e
védjegyet.

A CSL - az alapligy alperese — tugy véli, hogy a 89/104 iranyelv 3. cikke
(1) bekezdésének g) pontja nem tesz kiilonbséget aszerint, hogy a védjegyek
megfelelnek valamely személynévnek, vagy sem. Az egyetlen relevans kivanalom
annak objektiv médon térténé meghatarozasa, hogy a védjegyek — azdltal, hogy mas
arukkal valé Osszetévesztéshez vezetnek — alkalmasak-e a fogyasztok félrevezetésére
vagy megtévesztésére.

Az alapiigy alperese szerint E. Emanuelnek az atlagfogyaszté megtévesztésére
vonatkoz6 dllispontja a Birdsdg specifikus rendeletekkel kapcsolatos itélkezési
gyakorlatin alapul, amely nem vonatkoztathaté a 89/104 irdnyelv értelmezésére.

Azzal kapcsolatban, hogy az dtlagfogyaszté miként érzékel egy személynévnek
megfeleld védjegyet, a CSL gy véli, hogy a fogyasztd tudja, f6ként a divat teriiletén,
hogy a kereskedelmi név a vallalkozds dltal gyartott druhoz kotédik tovéabbra is, és az
adott vallalkozas e névvel egytitt dtruhazhaté. E tarsasig alldspontja szerint ez az
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allitss vonatkozik a pékekre, borszokra, illetve a luxustermékeket el6llitékra is. Igy
a kereskedelmi név dtruhdzdsa 6nmagéban még nem vezet automatikus ossze-
tévesztéshez, akar publicitist kap az dtruhdzas, akdr nem.

A CSL killonosen ragaszkodik ahhoz, hogy ha E. Emanuel dlldspontja elfogaddsra
keriilne, lehetetlen lenne valamely véllalkozds atruhdzdsat az tigyfélkor és az ott
gyéartott drukat megjeldld védjegy dtruhdzdsdval egylittesen végrehajtani. Egy
véllalkozds dtengedésének értéke gyakran az atruhdzott védjegyeken alapul.

Az Egyesiilt Kirdlysdg Kormdnya szerint a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdése
g) pontjanak rendeltetése az, hogy megakaddlyozza olyan védjegyek lajstromozasat,
amelyek megtévesztik a fogyasztékat, nem a védjegybejelentésben szerepl$ aruk vagy
szolgdltatisok szdrmazdsa vagy e szdrmazés jellemzdinek tekintetében, hanem
maguknak az daruknak vagy szolgaltatdsoknak jellemz6i tekintetében.

Ezt a rendelkezést nem lehet gy értelmezni, mint amelynek az célja, hogy lehet6vé
tegye a védjegyoltalom megtagadasat pusztin azért, mert az érintett aruk nem érnek
el a vasarlé elvirasainak megfelel6 szintet, akdr azért, mert egy meghatirozott
személy tobbé nem miikodik kozre ezen druk tervezésében és elkészitésében, akir
egészen mas okbdl kifolydlag. Noha a védjegynek lehetévé kell tennie annak
biztositdsat, hogy az druk olyan egyedi vallalkozdst6l szarmaznak, amely felel ezen
aruk mindségéért, 5nmagdban a védjegy altaldban nem tiikr6zi ezt a mindséget.

Az Egyesiilt Kirdlysig Kormanya dgy véli, hogy a vdsirlékozonség tudja, hogy
valamely meghatdrozott védjeggyel megjelélt druk mingsége vdltozhat, akir a
védjegyjogosult dontése, akdr tulajdonos- vagy vezetéségi viltds, akar a kreativ
csoporton belili, illetve a gydrté ilizemet érint§ vdltozdsok kovetkeztében. Az
atlagfogyasztdt tehdt nem tévesztheti meg a védjegytulajdonos valtozdsa.
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Az Eurdpai Kézosségek Bizottsiga megjegyzi mindenekel6tt, hogy a Birésdgnak nem
nyilt még alkalma a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontjanak
értelmezésére azon esetek vonatkozdsiban, amikor a védjegy alkalmas a fogyasztok
megtévesztésére; kovetkezésképpen a Birésdg nem azonositotta még az e
rendelkezés mogott hizédé kozérdeket, amely kozérdek eltérd lehet a lajstromozést
feltétlentil kizéré egyéb okok vonatkozasiban a Birésag C-108/97. és C-109/97. sz.
Windsurfing Chiemsee tigyben 1999. mdjus 4-én hozott itéletében (EBHT 1999,
[-2779. 0.), a C-299/99. sz. Philips-tigyben 2002. junius 18-an hozott itéletében
(EBHT 2002., [-5475. o.) vagy a C-104/01. sz. Libertel-tigyben 2003. majus 6-an
(EBHT 2003., 1-3793. 0.) hozott itéletében vizsgilt kozérdektsl.

A Bizottsag ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a Birésiag meghatdrozta a védjegy
alapvetd feladatét, vagyis azt, hogy a fogyasztdk, illetve végsé felhasznaldk szaméra a
védjegy az Osszetévesztés veszélye nélkiil biztositsa a jelolt aruk vagy szolgaltatasok
szdrmazdsinak azonosithatésigit annak érdekében, hogy azok megkiilonbéoztethe-
téek legyen a mds eredetli druktdl és szolgaltatésoktél. Ahhoz, hogy a védjegy a
torzuldsmentes verseny azon rendszerében, amelyet a Szerz6dés célja létrehozni és
fenntartani, betolthesse ezen alapvet6 funkcidjat, biztositania kell, hogy a védjeggyel
jelolt drukat, illetve szolgéltatdsokat azon véllalkozas feliigyelete mellett éllitottdak
el6, illetve nyujtottik, amelyik ezek mindségéért felels (lasd kiilonosen a Birdsag
C-206/01. sz., Arsenal Football Club tigyben 2002. november 12-én hozott itéletének
[EBHT 2002., [-10273. 0.] 48. pontjét).

A Bizottsig ebbdl arra kovetkeztet, hogy ez a funkcié nem azt jelenti, hogy a
fogyaszténak képesnek kell lennie arra, hogy a védjegy révén azonositsa a gyartot,
hanem azt, hogy a védjegy garanciat nyujt arra, hogy az arukat a védjegyjogosult
hozzéjarulasaval dobtak piacra.

A Bizottsag arra is hivatkozik, hogy pusztin az a tény, hogy a védjegy egy személy
nevének felel meg, nem jelenti azt, hogy ez a személy kapcsolatban 4ll a
védjegyjogosulttal, vagy hogy ilyen kapcsolat feltételezhets, kovetkezésképpen nem
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enged arra kovetkeztetni, hogy az adott személy részt vesz a védjeggyel megjelolt
aruk gyartdsdban. A Bizottsdg tigy véli, hogy ezt az dlldspontot alatdmasztja a Birdsag
C-404/02. sz. Nichols-tigyben 2004. szeptember 16-dn hozott itéletében
(EBHT 2004., [-8499. o.) foglalt okfejtés, amely szerint a védjegyjognak nincs olyan
kiillonos szabdlya, amely személynevekre lenne alkalmazandé.

A Bizottség tovabba ugy véli, hogy az dtlagfogyasztét csak akkor tévesztheti meg — a
89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében — az olyan védjegy,
amely egy személy nevének felel meg, ha az értékesitési stratégia dltal azt hihetik a
vasérlok, hogy e személy részt vesz a védjeggyel megjeldlt dru gyartdsiaban, noha
semmiféle kapcsolatban nem 4ll az emlitett védjegy jogosultjaval.

Végezetill, a Birdsagnal észrevételt elGterjesztd érdekeltek egyiittesen ugy vélik, hogy
az azbta eltelt id8, amidta a védjegynek megfelelé nevet visel személy nem
jogosultja tobbé a védjegynek, nincs kihatdssal arra, hogy e védjegy alkalmas-e az
atlagfogyaszté megtévesztésére, vagy sem.

A Birésag dlldspontja

A 89/104/EGK irdnyelv 2. cikkében 1év6 — az irdnyelv hetedik preambulumbekez-
dése dltal ,példdlédzénak” mindsitett — felsorolds tartalmazza azokat a meg-
jeloléseket, amelyek védjegyoltalomban részesiilhetnek, feltéve, hogy alkalmasak
arra, hogy valamely vallalkozas druit vagy szolgaltatasait megkiilonboztessék mas
véallalkozds aruitdl vagy szolgdltatasaitol, vagyis hogy betoltsék a védjegy eredet-
megjel6ls szerepét. Ez a felsorolds kifejezetten érinti a ,személyneveket” (ldsd a
Nichols-itélet [hivatkozds fent] 22. pontjat).
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Amint arra a Bizottsdg emlékeztetett, ahhoz hogy a torzuldsmentes verseny azon
rendszerében, amelyet a Szerzédés létrehozni és fenntartani kivan, a védjegy
betolthesse alapvet6 funkcidjat, a védjegynek szavatolnia kell, hogy az éltala
megjelolt drukat, illetve szolgdltatdsokat ugyanazon vallalkozds feltigyelete mellett
dllitottak eld, illetve nyGjtottdk, mint amelyik ezek mindségéért felel6s (lasd
kiillénosen Arsenal Football Club itélet [hivatkozés fent] 48. pontjét).

Az olyan védjegy, mint példaul az ELIZABETH EMANUEL, betoltheti a valamely
véllalkozds éltal gyartott drukra vonatkozé megkiilonboztet6é funkcidjat, kiilonosen
ha az emlitett védjegy ezen vallalkozds szdmdra atruhdzdsra kertilt, és e véllalkozas
ugyanolyan tipusu drukat gydrt, mint a széban forgé védjeggyel kezdetben megjelslt
aruk.

Ugyanakkor egy személynévnek megfelel védjegy vonatkozasdban a kozérdeknek,
amely igazolja a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjaban foglalt, a
fogyasztok megtévesztésére alkalmas védjegy lajstromozéséra vonatkozé tilalmat,
vagyis a fogyaszték védelmének, oda kell vezetnie, hogy megvizsgdljék, hogy az ilyen
védjegy milyen OsszetéveszthetGséget eredményezhet az dtlagfogyaszté tudatdban,
kiillonosen ha az a személy, akinek nevével a védjegy megegyezik, kezdetben maga
allt a védjeggyel megjelolt daruk mogott.

Ugyanakkor a lajstromozis megtagaddsédnak a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdé-
sének g) pontjdban foglalt esete feltételezi a fogyaszté tényleges megtévesztésének
vagy e megtévesztés kellden stlyos veszélyének fenndlldsat (lasd a Birdsag
C-87/97. sz. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola iigyben 1999. marcius
4-én hozott itéletének [EBHT 1999., [-1301. o.] 41. pontjat).
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Jelen tigyben, amikor vésdrldsdban magét az étlagfogyasztét is befolyasolhatja az
ELIZABETH EMANUEL védjeggyel megjeldlt aru, mert a fogyaszté azt hiszi, hogy
az alapiigy felperese részt vett a ruhadarab elGallitdsaban, a védjegyjogosult
véllalkozds tovébbra is garantélja ezen ruhadarab jellemz6it és minGségét.

Kovetkezésképpen az Elizabeth Emanuel megnevezést nem lehet tgy tekinteni, hogy
az éaruk fajtdja, mindsége vagy foldrajzi szdrmazdsa tekintetében onmagéban
alkalmas a fogyaszték megtévesztésére.

Ugyanakkor a nemzeti birésag feladata annak vizsgdlata, hogy az ELIZABETH
EMANUEL védjegy feltiintetésében a védjegyet bejelentd véllalkozas részérdl nincs-
e olyan szdndék, hogy a fogyaszté azt higgye, hogy tovébbra is E. Emanuel a
védjeggyel megjelolt druk tervezdje, vagy legaldbbis részt vesz azok készitésében.
Ebben az esetben olyan mesterkedésr6l van sz4, amelyet lehet fondorlatosnak
mindsiteni, dm nem vizsgilhaté a 89/104 iranyelv 3. cikke értelmében vett
megtévesztésként, és amely — e ténynél fogva — nincs kihatdssal magdra a védjegyre
és — ebbdl kovetkezGen — a lajstromozds lehet§ségére sem.

Kovetkezésképpen az els6 két kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy a védjegyekkel
megjelolt druk tervezdjének és elsé el6éllitéjanak nevével megegyezd védjegy csupin
ezen killonlegessége miatt nem zarhat6 ki a lajstromozdsbél azon okbdl, hogy a
89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtéveszti a
fogyasztokat; ez kiilonosen fennall, ha a — kordbban mas irasméddal lajstromozott —
védjegyhez kotédé tgyfélkor az e védjeggyel megjeldlt ruhdzati cikkeket gyartd
vallalattal egyiitt dtengedésre kertilt.
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A két utols6 kérdésrol

Két utolsd kérdésével a kérdést elGterjesztd birdsdg lényegében szeretné megismerni
azon koriilményeket, amelyek kozott — ha a védjegyhez kotdé tigytélkor a védjegy-
gvel megjelolt ruhdzati cikkeket gyarté véllalattal egyiitt dtruhdzdsra kertlt, és a
védjegy megegyezik ezen aruk tervezéjének és elsé elddllitéjanak nevével — a
védjegyjogosult védjegyen fenndllé joga megsziinhet azon okbdl, hogy e védjegy a
89/104 irdnyelv 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében megtéveszti a
fogyasztdkat.

Mivel a védjegyoltalom megsz(inésének a 89/104 iranyelv 12. cikke (2) bekezdésének
b) pontjiban foglalt feltételei azonosak a védjegy lajstromozésat kizird, ugyanezen
irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjaban foglalt feltételekkel, amelynek
vizsgdlata az els6 két kérdésre adandé vélasz targyat képezte, a két utolsé kérdésre
adandé vélasz az, hogy ha a — kordbban mds irdsmdddal lajstromozott védjegyhez
kotéds — tugyfélkor a védjeggyel megjelslt ruhdzati cikkeket gydrt6 vallalattal egytitt
dtengedésre keriilt, a védjegyekkel megjelolt druk tervezéjének és elsé eléallitéjanak
nevével megegyez8 védjegy oltalma csupédn a védjegy ezen kiilonlegessége miatt nem
sz(inik meg azon okbdl, hogy a védjegy a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének
g) pontja értelmében megtéveszti a fogyasztdkat.

A koltségekrsl

Mivel ez az eljards az alapeljarasban részt vevs felek szaméra a kérdést el6terjesztd
birésig el6tt folyamatban 1évé eljaras egy szakaszat képezi, ez a birdésag dont a
koltségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsdg elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.
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A fenti indokok alapjan a Birdség (harmadik tanécs) a kovetkezéképpen hatérozott:

1)

2)

A védjegyekkel megjelolt aruk tervezdjének és elsé eldallitojanak nevével
megegyez6 védjegy csupan ezen kiilonlegessége miatt nem zdarhaté ki a
lajstromozasb6l azon okbél, hogy a védjegyekre vonatkozé tagallami
jogszabalyok kozelitésérdl szolé, 1988. december 21-i 89/104/EGK elso
iranyelv (HL 1989. L 40., 1. o., magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet,
1. kotet, 92, o.) 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtéveszti
a fogyasztokat; ez kiillonosen fennall, ha a — korabban mas irasmdéddal
lajstromozott — védjegyhez kot6dé iigyfélkor az e védjeggyel megjelolt
ruhazati cikkeket gyarto vallalattal egyiitt atengedésre keriilt.

Ha a - kordbban mds irisméddal lajstromozott — védjegyhez kotodo
iigyfélkor a fenti védjeggyel megjelolt ruhazati cikkeket gyartd vallalattal
egyiitt atengedésre keriilt, a védjegyekkel megjelolt aruk tervezdjének és
elsé eldallitéjanak nevével megegyezé védjegy oltalma csupian ezen
kiillénlegessége folytin nem sziinik meg azon okbdl, hogy a védjegy a
89/104 iranyelv 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében meg-
téveszti a fogyasztokat.

Alairdsok
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