BENETTON GROUP

A BIROSAG ITELETE (hatodik tanécs)
2007. szeptember 20. "

A C-371/06. sz. tigyben,

Az EK 234. cikk alapjan benyujtott elézetes dontéshozatal iranti kérelem targyaban,
amelyet a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] a Birésaghoz 2006. szeptem-
ber 12-én érkezett, 2006. szeptember 8-i hatidrozataval terjesztett el6 az el6tte

a Benetton Group Spa

és

a G-Star International BV

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (hatodik tandacs),

tagjai: P. Karis tanacselnok, K. Schiemann és L. Bay Larsen (el6adé) birak,

fétanacsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezetd: R. Grass,

tekintettel az irasbeli szakaszra,

* Az eljrds nyelve: holland.
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figyelembe véve a kovetkezdk altal elSterjesztett észrevételeket:

— a Benetton Group Spa képviseletében N. W. Mulder advocaat,

— a G-Star International BV képviseletében G. van der Wal advocaat,

— az olasz kormany képviseletében I. M. Braguglia, meghatalmazotti min3ségben,
segitGje: S. Fiorentino avvocato dello Stato,

— az Eurépai Kozosségek Bizottsaga képviseletében W. Wils, meghatalmazotti
mindségben,

tekintettel a f6tanacsnok meghallgatasat kovetGen hozott hatarozatra, miszerint az
igy elbiralasara a fétanacsnok inditvanya nélkil kertl sor,

meghozta a kovetkezd

itéletet

Az elGzetes dontéshozatal iranti kérelem a védjegyekre vonatkozé tagéllami
jogszabalyok kozelitésérdl szélé, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tanacsi
iranyelv (HL L 40., 1989.2.11,, 1. o.; magyar nyelvii killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet,
92. 0.; a tovabbiakban: iranyelv) 3. cikke (1) bekezdése e) pontjanak harmadik francia
bekezdésére és (3) bekezdésére vonatkozik.
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A kérelmet a Benetton Group Spa (a tovabbiakban: Benetton) és a G-Star
International BV (a tovabbiakban: G-Star) kozott egy olyan ruhazati cikk Benetton
altali forgalmazasara vonatkozé jogvitdban terjesztették el, amelynek forméja a
G-Star 4ltal lajstromoztatott két formavédjegyet sért.

Jogi hattér

A kozosségi jog

Az iranyelv ,Védjegyoltalomban részesithetd megjelolés” cimet visel6 2. cikke
szerint:

»Védjegyoltalomban részesiilhet minden grafikailag 4brazolhaté megjelolés, igy
killonosen sz6 — beleértve a személyneveket —, abra, kép, alakzat, betli, szam,
tovabba az aru vagy a csomagolas formaja, ha e megjelolés alkalmas arra, hogy
valamely véllalkozas aruit vagy szolgaltatasait megkiilonboztessen mas vallalkozasok
aruitdl vagy szolgaltatasaitdl.”

Az iranyelvnek a ,Kizard, illetve torlési okok” cimet visel6 3. cikke alapjin:

»(1) A megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy torlésének
van helye, ha a megjel6lés

a) nem képezheti védjegy részét;
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b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

c) kizarélag olyan jelekbdl vagy adatokbdl all, amelyeket a forgalomban az aru vagy
a szolgaltatas fajtija, mindsége, mennyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi
szdrmazasa, el6allitasi vagy teljesitési ideje, illetve egyéb jellemzdéje feltiinteté-
sére hasznalhatnak;

d) kizarélag olyan jelekbdl vagy adatokbdl all, amelyeket az altalanos nyelvhaszna-
latban, illetve a tisztességes lzleti gyakorlatban éllandéan és szokdsosan
alkalmaznak;

e) kizarélag olyan formabdl 4ll, amely

— az daru jellegébdl kovetkezik, vagy

— a célzott miszaki hatas eléréséhez sziikséges, vagy

— az aru értékének a lényegét hordozza;

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapjan a megjel6lés nincs kizarva a
védjegyoltalombdl, illetve a védjegy nem torolhetd, ha a megjel6lés hasznalata révén
a bejelentés bejelentési napjat megel6zden megszerezte a megkiillonboztetd
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képességet. Ezen tilmenden barmelyik tagillam eléirhatja, hogy ezt a szabalyt akkor
is alkalmazni kell, ha a megjelolés a megkiilonboztetd képességet a bejelentés
bejelentési napjit vagy a lajstromozds napjat kévetéen szerezte meg.

A nemzeti szabdlyozds

A védjegyekrdl sz616, 1962. mércius 19-i egységes Benelux torvénynek (Trb. 1962,
58. 0.) az alapiigy tényallasanak idSpontjaban hatalyos szdvege szerint:

»Egyedi védjegynek mindsiilnek az elnevezések, rajzok, lenyomatok, bélyegzdk,
betlik, szamok, 4ru- vagy csomagolasformdk, és a vallalkozdsok aruinak meg-
killonboztetésére szolgdlé valamennyi méas megjelGlés.

Nem minésiilnek viszont védjegynek az olyan formak, amelyek magabdl az aru
jellegéb6l kovetkeznek, az aru értékének a lényegét befolydsoljak, vagy ipari
eredményt hoznak létre.”

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra eléterjesztett kérdések

A G-Star azonos védjeggyel jelolt ruhdzatot (kiilonésen farmernadragot) tervez,
gyart és arusit.
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Két formavédjegy jogosultja, amelyeket a védjegyekkel ellathaté termékek és
szolgaltatasok nemzetkozi osztalyozasara vonatkozé, feliilvizsgalt és mddositott,
1957. janius 15-i Nizzai Megallapodds szerinti 25. osztdlyba tartozé aruk, azaz
ruhézati cikkek vonatkozasaban lajstromoztak. A két védjegyet 1997. augusztus 7-én
és 1999. november 24-én lajstromoztdk.

A védjegyoltalmat mindkét védjegy esetében az aldbbi megkiilonboztets ismérvek
alapjan igényelték:

— ferdén futé himzés csip6magassagtdl a keresztvarrasig, térdvéddk, betét a
nadrag fenékrészen, térdmagassagban vizszintesen futé himzés a hatsé részen,
eltérd szinl vagy mas anyagbdl késziilt csik alul, a nadrag hatsé részén, ezek
variacioi;

— varras, himzés és hasiték a nadrag térdvéddjén, kissé buggyos térdvéds.

A Benetton a textilkereskedelmi tizletdgban tevékenyked6 vallalkozas. Hollandidban
franchise-rendszerben értékesiti termékeit.

2000. majus 25-én a G-Star beidéztette a Benettont a Rechtbank te Amsterdam
(amszterdami helyi birésig) elé, és egy Benetton-nadrdg hollandiai gyartasat,
forgalomba hozataldt és/vagy értékesitését kifogdsolta. Kérelme aldtdmasztdsiul
el6adta, hogy a Benetton megsértette az Elwood-nadragmodellhez fiiz6d6 védjegy-
jogait azaltal, hogy 1999. nyaran olyan nadragot gyartott és dobott piacra, amelyen
tobbek kozott ovalis térdvédd és csipbmagassagtol a keresztvarrasig két ferdén futé

himzés volt.
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A Benetton vitatta a kérelmet, és viszontkeresetében az egységes Benelux
védjegytorvény 1. cikkének masodik bekezdése alapjan lajstromozott védjegyek
torlését kérte azzal az indokkal, hogy a szdéban forgé formak szépségiiknél vagy
eredeti jellegiiknél fogva kizdrélag vagy jelentés mértékben meghatirozzdk az aruk
piaci értékét.

Az els6 fokon eljaré birésag elutasitotta a G-Star védjegyjogai megsértésére alapitott
kérelmét, valamint a Benetton viszontkeresetét.

Mindkét fél fellebbezést nyijtott be a Gerechtshof te Amsterdamhoz (amszterdami
megyei masodfokd birésig), amely helyt adott a G-Star fellebbezésének, és
elutasitotta a Benetton torlés iranti kérelmét.

A Gerechtshof kimondta, hogy a Rechtbank tébbek kozétt jogosan éllapitotta meg
azt, hogy az Elwood-nadrdg nagy kozonségsikert aratott, hogy a G-Star erételjes
reklimkampdnyt folytatott azért, hogy ismertté tegye ezt a sajitos jellemzékkel
rendelkezd nadragot, mint a G-Star egyik termékét, és kovetkezésképpen az Elwood-
nadrag népszerlisége nagyrészt nem a forma esztétikai vonzerejével, hanem a
védjegy ismertségével Gsszefiiggd vonzer6vel magyardzhaté.

Hangsulyozta, hogy a széles kort reklamozassal a G-Star erdsen felhivta a figyelmet a
nadrag és a térdvéd6 megkiilonboztetd tulajdonsagaira.

A Benetton feliilvizsgalati kérelmet nyujtott be a Hoge Raad der Nederlanden el6tt, a
Gerechtshof ezen megallapitasat vitatva.
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A Hoge Raad el6adja, hogy a Gerechtshof megtdmadott megallapitisai azon
alapulnak, hogy az iranyelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjanak elsé francia
bekezdése szerinti kizdras nem akaddlyozhatja a jogszer(i lajstromozést, ha a forma
vonzereje egy ideje — mdr a bejelentést megel6z6en — a forma védjegyként valéd
ismertségével sszefiiggd vonzerbnek koszonhetd.

A Hoge Raad emlékeztet arra, hogy a Birésiag a C-299/99. sz., Philips kontra
Remington iigyben 2002. junius 18-an hozott itéletében (EBHT 2002., I-5475. o0.)
ramutatott arra, hogy az iranyelv 3. cikkének (3) bekezdése alapjan nem szerezhet
hasznalata révén megkiilonboztets képességet az a védjegy, amely a védjegyiranyelv
3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint nem részesiilhet védjegyoltalomban.

A Hoge Raad szerint viszont a Bir6sag nem adott valaszt ezzel az alapiigyben targyalt
kérdésre, amely nem vonatkozik a vitatott védjegy megkiilonbozteté képességére.

A Hoge Raad der Nederlanden ezek alapjan felfiiggesztette az eljarast, és elGzetes
dontéshozatal végett az alabbi kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:

21) Ugy kell-e értelmezni [az irdnyelv] 3. cikke (1) bekezdése e) pontjanak harmadik
francia bekezdését, hogy az abban foglalt, valamely forma védjegyként valé6
lajstromozésa al6li kizaré ok tartdsan ellentétes azzal, ha az dru olyan jellegd,
hogy kiils6 megjelenése és kialakitisa szépségénél vagy eredeti jellegénél fogva
kizarélag vagy jelentés mértékben meghatirozza piaci értékét, vagy nem
érvényes ez a kizaré ok akkor, ha a lajstromozas iranti kérelem el6tt az adott
forma kozonségre gyakorolt vonzerejét talnyomérészt megkiilonboztetésre
alkalmas megjel6lésként valé ismertsége hatarozta meg?
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2) Ha az els6 kérdésre az utébbi értelemben adott valasz sziiletik: milyen
mértékben kell a vonzerdnek talsulyban lennie ahhoz, hogy ne legyen
alkalmazhaté a kizar6 ok?”

Az eldzetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésekrol

Az elsé kérdésré

A kérdést elGterjesztd birdsag elsé kérdésével lényegében arra var valaszt, hogy agy
kell-e értelmezni az iranyelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjanak harmadik francia
bekezdését, hogy az aru értékének a lényegét hordozé forma mégis védjegynek
minésiilhet az irdnyelv 3. cikkének (3) bekezdése alapjan, ha a védjegybejelentés el6tt
megkiilonboztetésre alkalmas megjelolésként val6 ismertsége folytan — a széban
forgd aru egyedi jellemzéit bemutaté reklamkampany soran — szerzett vonzerét.

Ez a kérdés olyan helyzetre vonatkozik, amikor az eredetileg kizardlag az aru
értékének a lényegét hordozé formabdl allé megjel6lés reklamkampanyoknak
koszénhetben — vagyis haszndlat révén — szerez ismertséget a védjegybejelentés el6tt
és utan.

Maés szdval arra kér vélaszt, hogy az iranyelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjanak
harmadik francia bekezdése szerinti megjelolés védjegyként torténé bejelentése
el6tti hasznalata alapjan lajstromozhaté-e védjegyként, illetve a megjel6lés
lajstromozasat kovetden ez akadalyat képezi-e a torlésnek.
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E tekintetben bevezetésképpen meg kell allapitani, hogy az iranyelv 3. cikkének
(3) bekezdése Osszefiigg az iranyelv 2. cikkében foglalt ,megkiilonboztetésre
alkalmas megjeloléssel”. Szovege szerint ugyanis az e cikk (1) bekezdésének b), c)
vagy d) pontjiban szereplé megjel6lés nincs kizdrva a védjegyoltalombdl, illetve a
védjegy nem torolhet6, ha a megjel6lés hasznalata révén ,megszerezte a meg-
killonboztetd képességet”.

Masfeldl azt is meg kell allapitani, hogy az iranyelv 3. cikkének (3) bekezdése a benne
foglalt kivétel hatalyanak megallapitasanal nem hivatkozik a 3. cikk (1) bekezdésének
e) pontjiban szereplé megjelolésekre.

Végiil emlékeztetni kell arra, hogy a Birdsag a fent hivatkozott Philips-iigyben hozott
itéletében mar kimondta a kovetkezdket:

— ha az irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének €) pontja alapjan valamely forma nem
lajstromozhatd, semmiképpen nem lajstromozhaté a 3. cikk (3) bekezdése
alapjan (57. pont);

— ha a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapjan valamely megjellés nem
lajstromozhatd, nem szerezhet hasznélata révén megkiilonboztet képességet a
3. cikk (3) bekezdése alapjan (75. pont);

— a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja olyan megjeldlésekre irdnyul, amelyek nem
mindsiilhetnek védjegynek, és elézetesen megakadalyozhatja a kizardlag az aru
formajabdl allé megjeldlések lajstromozasat, mivel ha a rendelkezésben emlitett
feltételek kozill csak az egyik teljesiil, a kizarélag az aru formajabdl allé
megjelolés nem lajstromozhaté védjegyként (76. pont).
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Ebbsl kovetkezéen olyan esetben, mint amelyet a kérdést elSterjeszté birdsag
ismertetett, az iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti megjelolések
reklamkampdanyok utjan valé hasznalata nem teszi lehet6vé az iranyelv 3. cikke
(3) bekezdésének alkalmazasit ezen megjeldlések vonatkozasaban.

Kovetkezésképpen az elsé kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy dgy kell értelmezni
az iranyelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjanak harmadik franciabekezdését, hogy az
aru formaja, amely annak jelent8s értéket kolcsonoz, nem mindsiilhet védjegynek az
iranyelv 3. cikkének (3) bekezdése alapjin, ha a védjegybejelentés el6tt meg-
killonboztetésre alkalmas megjelolésként valé ismertsége folytdn — a széban forgd
aru egyedi jellemzit bemutaté reklamkampany soran — szerzett vonzerét.

A mdsodik kérdésrél

Az els6 kérdésre adott valaszra tekintettel nem kell megvalaszolni a masodik kérdést.

A koltségekrol

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szimara a kérdést elGterjeszté
birésag el6tt folyamatban 1év6 eljaras egy szakaszat képezi, ez a birdsag dont a
koltségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.
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A fenti indokok alapjan a Birésag (hatodik tandcs) a kovetkezéképpen hatérozott:

A védjegyekre vonatkozo6 tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szolo, 1988.
december 21-i 89/104/EGK els6 tandcsi irdanyelv 3. cikke (1) bekezdése
e) pontjanak harmadik franciabekezdését ugy kell értelmezni, hogy az aru
formaja, amely annak jelentds értéket kolcs6néz, nem mindsiilhet védjegynek
az irdanyelv 3. cikkének (3) bekezdése alapjan, ha a védjegybejelentés elétt
megkiilonboztetésre alkalmas megjelolésként valé ismertsége folytan — a
széban forgé aru egyedi jellemz6it bemutaté reklamkampany soran — szerzett
vonzerdt.

Alairasok
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