2009. 06. 11-1 ITELET — C-529/07. SZ. UGY
A BIROSAG ITELETE (els6 tanécs)
2009. junius 11.*

A C-529/07. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benyujtott el6zetes dontéshozatal iranti kérelem térgydban,
amelyet az Oberster Gerichtshof (Ausztria) a Birésiaghoz 2007. november 28-in
érkezett, 2007. oktober 2-i hatirozatdval terjesztett el6 az el6tte

a Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG

és

a Franz Hauswirth GmbH

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (elsé tanacs),

tagjai: P. Jann tandcselnok, M. Ilesi¢ (el6add), A. Tizzano, E. Levits és J.-J. Kasel birdk,

* Az eljéras nyelve: német.
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fétanacsnok: E. Sharpston,
hivatalvezetd: K. Sztranc-Stawiczek tandcsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2008. november 19-i tirgyaldsra,

figyelembe véve a kovetkezdk altal elGterjesztett észrevételeket:

a Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG képviseletében H.-G. Kamann
és G. K. Hild Rechtsanwilte,

- a Franz Hauswirth GmbH képviseletében H. Schmidt Rechtsanwalt,

- a cseh kormany képviseletében M. Smolek, meghatalmazotti minéségben,

- a svéd kormany képviseletében A. Falk és A. Engman, meghatalmazotti
mindségben,

- az Eurdpai Kozosségek Bizottsiga képviseletében H. Kramer, meghatalmazotti
mindségben,
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a f6tandcsnok inditvanyanak a 2009. mércius 12-i targyaldson tortént meghallgatasat
kovetden,

meghozta a kovetkez6

[téletet

Az elbzetes dontéshozatalra elSterjesztett kérdés a kozosségi védjegyrdl szolo, 1993.
december 20-i 40/94/EK tandcsi rendelet (HL 1994. L 11, 1. o.; magyar nyelvii
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) 51. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
értelmezésére vonatkozik.

E kérelmet a Svéjcban letelepedett Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG (a
tovabbiakban: Lindt & Spriingli) és az Ausztridban letelepedett Franz Hauswirth GmbH
(atovabbiakban: Franz Hauswirth) kozott folyamatban 1év6 eljardsban terjesztették eld.

A Lindt & Spriingli védjegybitorlasi per keretében 1ényegében azt kérte, hogy a Franz
Hauswirth hagyjon fel az elébbit megilleté kozosségi térbeli védjegy (a tovdbbiakban:
a széban forgo6 térbeli védjegy) altal oltalomban részesitetthez a megtévesztésig hasonld
csokoladényulaknak az Eurépai Unié teriiletén torténd gyartasaval vagy forgalmaza-
saval.

A Franz Hauswirth az emlitett védjegy torlése irant elGterjesztett viszontkeresetében
l1ényegében tgy véli, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan
az nem részestilhet védjegyoltalomban, mivel a Lindt & Spriingli az emlitett védjegyet
rosszhiszemten jelentette be lajstromozasra.
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Jogi hattér

A koz0sségi szabdlyozds

A 40/94 rendelet ,Feltétlen torlési okok” cimi 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja
az alabbiak szerint rendelkezik:

A kozOsségi védjegyet a [Bels6 Piaci Harmoniziciés] Hivatalhoz [(védjegyek
és formatervezési mintdk) (OHIM)] benydjtott kérelem vagy a védjegybitorlasi
perben elSterjesztett viszontkereset alapjan torolni kell, ha

b) a megjelolést rosszhiszemien jelentették be lajstromozdsra.

A 40/94/EK rendeletet hatdlyon kiviil helyezte a kozosségi védjegyrdl sz6lo, 2009.
februdr 26-i 207/2009/EK tanécsi rendelet (HL L 78, 1. 0.), amely 2009. dprilis 13-dn
1épett hatdlyba. Az alapeljarasra azonban — tekintettel a tényallds megvaldsuldsanak
idépontjéra — tovabbra is a 40/94 rendeletet kell alkalmazni.
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A nemzeti szabdlyozds

A védjegyoltalomrdl szo6lé torvénynek (Markenschutzgesetz, BGBIL 260/1970)
a BGBL L. 111/1999. szdméaban kozétett valtozata 34. §-dnak (1) bekezdése kimondja:

»Barki kérheti a védjegy torlését, ha a megjelolést rosszhiszemiien jelentették be
lajstromozasra.”

A tisztességtelen verseny tilalmardl sz6lé torvénynek (Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb, BGBI. 448/1984.) a BGBI. I. 136/2001. szamaban kozzétett
valtozata 9. §-dnak (3) bekezdése értelmében az druk megjelenitése, csomagoldsa vagy
boritidsa valamely véllalkozds kiilonos ismertetéjegyeként oltalomban részesiil, ha
az érintett vasarlokozonség korében a vallalkozas védjegyeként tekintenek ra.

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdések

Ausztridban, Németorszidghoz hasonléan mar legaldbb 1930 éta drulnak kilonbo6z6
formdja és szinf, altalanosan elterjedt médon ,Osterhasen” elnevezésii csokoladé-
nyulakat.

Amig a csokoladényulakat kézzel készitették és csomagoltak, azok rendkiviil véltozatos
egyéni formakat 6ltottek, de a gépesitett csomagolas bevezetésével az iparilag elallitott
nyulak egyre jobban hasonlitanak egymashoz.
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A Lindt & Spriingli az 1950-es évek eleje 6ta gyartja a széban forgd térbeli védjegy
oltalma ald tartozéhoz nagyon hasonld formdju csokolddényulat. E terméket 1994 4ta
forgalmazza Ausztridban.

A 2000. év soran a Lindt & Spriingli a széban forgé térbeli védjegy jogosultja lett, amely
aranyszind, 16 helyzet(, piros szalagos, csengettylis és barna ,Lindt GOLDHASE”
felirattal ellatott csokoladényulat 4brdzol, az alibbiak szerint:

Az emlitett védjegyet a védjegyekkel ellathat6 termékek és szolgaltatdsok nemzetkozi
osztalyozdsira vonatkozo, feliilvizsgdlt és modositott, 1957. janius 15-i Nizzai
Megéllapodas szerinti 30. osztdlyba tartozé csokolddék és csokolddétermékek vonat-
kozdsdban lajstromoztdk.

A Franz Hauswirth 1962 6ta forgalmaz csokolddényulakat. Az alapeljaras targyat
képezé nyul a kovetkezé:
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A kérdést el6terjeszté birdsag allaspontja szerint fenndll az Gsszetévesztés veszélye
egyrészrél a Franz Hauswirth éltal gyartott és forgalmazott csokoladényutl, masrészrél
pedig a Lindt & Spriingli altal gyartott és forgalmazott, a széban forgé térbeli védjegy
oltalma alatt 4ll6 csokoladényul kozott.

Az Osszetévesztés e veszélye kiillonosen abbdl ered, hogy a Franz Hauswirth altal
gyartott és forgalmazott nydl hasonl6 formdju és szin(i, mint amely az emlitett térbeli
védjegy oltalma alatt ll, tovabbd abbdl, hogy e tarsasdg a termék aljara cimkét helyezett.

Szintén a kérdést el6terjesztd birdsag véleménye szerint, az Eurépai K6zosség teriiletén
letelepedett mdas gyartdk is llitanak el a széban forgd térbeli védjegy oltalma alatt
alléhoz hasonlé csokolddényulakat. Rdaddsul e gyarték koziil tobben egyértelmden,
a vasarl6 szamdra lathaté médon feltiintetik e nyulakon véallalkozdsuk megnevezését.

A szdban forgé térbeli védjegy lajstromozasat megel6z6en a Lindt & Spriingli kizardlag
az emlitett védjegy késébbi lajstromozasanak alapjdul szolgdlé arukkal azonos aruk
gyartdival szemben lépett fel a nemzeti versenyjog vagy a nemzeti iparjogvédelmi jog
alapjan.

A szbban forgd térbeli védjegy lajstromozdsat kovetben a Lindt & Spriingli elkezdett
fellépni azokkal a gyartokkal szemben, amelyek — tudomdsa szerint — az emlitett
védjegy altal oltalomban részesitett nyulakhoz a megtévesztésig hasonlé termékeket
gyartottak.
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Az Oberster Gerichtshof megemliti, hogy a Franz Hauswirth éltal elGterjesztett
viszontkeresetalapjan meghozandd itélete att6l a kérdéstol fiigg, hogy a Lindt & Spriingli
a szoban forgd térbeli védjegy bejelentésének idépontjaban a 40/94 rendelet 51. cikke
(1) bekezdésének b) pontja értelmében rosszhiszemd volt-e.

E koriilmények kozott az Oberster Gerichtshof az eljaras felfiiggesztésérdl hatarozott,
és el6zetes dontéshozatal céljabol a kovetkezd kérdéseket terjesztette a Birosag elé:

,1. Ugy kell-e értelmezni a [...] 40/94/EK tandcsi rendelet 51. cikke (1) bekezdésének

b) pontjat, hogy a k6zosségi védjegy bejelentdjét rosszhiszemiinek kell tekinteni, ha
a bejelentés idépontjaban tudja, hogy valamely versenytarsa azonos vagy hasonlé
drukra (legaldbb) egy tagédllamban azonos vagy a megtévesztésig hasonld
megjelolést haszndl, és a védjegyet azért lajstromoztatja, hogy e versenytarsat
a megjelolés tovabbi hasznalatdban megakadélyozhassa?

Az 1. kérdésre adott nemleges valasz esetén:

Rosszhiszemiinek kell-e tekinteni a védjegy bejelentdjét, ha azért kéri a védjegy
lajstromozasat, hogy valamely versenytarsit a megjelolés tovabbi hasznalataban
megakaddlyozhassa, noha a bejelentés idépontjaban tudja vagy tudnia kell, hogy
a versenytars azonos vagy a megtévesztésig hasonld druk vonatkozasiban azonos
vagy hasonlé megjelolés hasznélata révén mar »vagyoni értékkel rendelkezd
jogosultsagot« (»wertvollen Besitzstand«) szerzett?
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3. Az 1.vagya 2. kérdésre adott igenl$ valasz esetén:

Ki kell-e zarni a rosszhiszemiiséget akkor, ha a bejelent6 a megjel6lése szamadra
a vasarlokozonség korében mar jo hirnevet szerzett, és ezaltal oltalmat élvez
a versenyjog szabdlyai értelmében?”

Az eldzetes dontéshozatalra eléterjesztett kérdésekrol

Kérdéseivel — amelyeket indokolt egyiitt vizsgalni — az elSterjeszt6 birdsag lényegében
arra kivan vélaszt kapni, hogy mely relevans kritériumokat kell figyelembe vennie annak
megallapitasa érdekében, hogy a bejelent6 valamely megjel6lés lajstromozasra vald
bejelentésekor a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében
rosszhiszemd volt-e.

A felek érvei

A Lindt & Spriingli Iényegében arra hivatkozik, hogy a piacon jelen 1év6 versenytarsak
ismerete, valamint azoknak a piachoz valé hozziférésben valé megakadélyozasara
irdnyul6 szdndék nem teszik a felperest a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének
b) pontja értelmében rosszhiszemiivé. E tirsasdg szerint ugyanis a fenti elemekhez
tisztességtelen — azaz a kereskedelmi jé erkolcsbe iitk6z6 — magatartasnak kell
tarsulnia. Mérpedig az alapiigyben ilyen magatartist nem bizonyitottak.
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A Lindt & Spriingli szerint a széban forgd térbeli védjegy mar a lajstromozésa irdnti
kérelem benyujtasit megel6zéen j6 hirnévet és a kereskedelmi forgalomban
megkiilonboztetd képességet szerzett, ily médon a versenyjog és a védjegyjog alapjan
az Eurédpai Unié kilonbozé tagéllaimban oltalomra tett szert. Az emlitett tarsasig
hozzateszi, hogy e védjegyet a lajstromozasi kérelem benyujtasit megel6z6 kiterjedt
idészakban megjelolésként hasznaltdk, és az emlitett j6 hirnevet jelent8s hirdetési
koltségek révén szerezte meg. Kovetkezésképpen az emlitett megjel6lés védjegyként
torténd lajstromozasanak célja az utébbi kereskedelmi értékének a hamisitott arukkal
szembeni védelme.

Ezzel szemben, a Lindt & Spriingli szerint, ha az OHIM valamely megjelolést
védjegyként lajstromoz, és ez utébbit késébb nem haszndljak ténylegesen, harmadik
felek a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan az 6téves hatarid6
eltelte el6tt arra hivatkozhatnak, hogy a bejelent6 az emlitett védjegy lajstromozasanak
idépontjaban rosszhiszemti volt, és ebbdl az okbdl kérhetik az emlitett védjegy torlését.

A Franz Hauswirth lényegében azt dllitja, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke
(1) bekezdésének b) pontja a sziikséges korrekciét jelenti abban az esetben, ha
a hagyomdnyos lajstromozaist feltétlen kizdré okok nem alkalmazanddk, vagy pedig
akkor, ha a viszonylagos kizar6 okok azért nem dllnak fenn, mert semmilyen sajat
oltalmi joggal nem rendelkeznek. Ezért az emlitett tirsasdg azt dllitja, hogy
a rosszhiszemiiség akkor valésul meg, ha a megjelolés védjegyként torténd
lajstromozasat kérelmezének tudomdsa volt arrél, hogy valamely versenytar-
sa — amely legaldbb egy tagdllamban ,vagyoni értékkel rendelkezd jogosultsigot”
(»wertvollen Besitzstand”) szerzett — azonos vagy hasonlé megjel6lést azonos vagy
hasonlé aruk vagy szolgaltatdsok vonatkozasdban hasznalt, és a megjelolés kozosségi
védjegyként val6 lajstromozdsat annak érdekében kéri, hogy e versenytarsit
a megjel6lése tovabbi hasznalatdban megakadalyozza.

Kovetkezésképpen a Franz Hauswirth allaspontja szerint a Lindt & Spriingli szandéka
a széban forgd térbeli védjegy lajstromoztatdsaval versenytdrsai teljes kord kiiktatasara
irdnyult. A Lindt & Spriingli ugyanis olyan termék tovabbi gyartasinak megakadalyo-
zasara tett kisérletet, amelyet az 1960-as évektSl — jelenlegi formajaban 1997-t6l —
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forgalmaznak. , Vagyoni értékkel rendelkezd jogosultsaga” (,wertvollen Besitzstand”)
alapjan ugyanis a Franz Hauswirthnek meg kell ériznie piacét, és kozosségi verseny-
tarsak nem fenyegethetik.

A Franz Hauswirth hozzateszi, egyértelm(i, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke
(1) bekezdése b) pontjanak szévege nem rendelkezik kifejezetten a rosszhiszemiiségnek
a védjegyként lajstromoztatni kért megjelolés jé hirneve révén torténé korrekcids
lehet8ségérol, ezért az alaptigyben nem lehet a széban forgd térbeli védjegynek
a lajstromozasat megel6z6en megszerzett jo hirnevére hivatkozni.

A cseh kormany elsésorban gy véli, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének
b) pontjat ugy kell értelmezni, hogy az olyan bejelent6t is rosszhiszemiinek kell
tekinteni, aki annak érdekében lajstromoztatott valamely védjegyet, hogy a verseny-
tarsat megakadalyozza valamely azzal azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lés tovabbi
hasznalataban, jollehet a lajstromozds iranti kérelem benytjtasakor tudja vagy tudnia
kell, hogy a versenytarsa az emlitett megjelolésnek azonos vagy megtévesztésig hasonld
aruk vagy szolgéltatdsok vonatkozasidban torténd haszndlatdval ,vagyoni értékkel
rendelkez6 jogosultsigot” (,wertvollen Besitzstand”) szerzett. Az emlitett kormany
hozzateszi, nem zirja ki a rosszhiszemtiséget, ha a bejelenté§ az éltala hasznalt
megjelolés vonatkozasdban mar j6 hirnevet szerzett.

A svéd korminy féként azt hangsulyozza, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke
(1) bekezdésének b) pontja értelmében vett rosszhiszemiiség megallapitasdhoz
elegendd, ha a bejelenté tudomassal bir arrél, hogy valamely gazdasagi szerepld
a megtévesztésig hasonlé megjelolést hasznalt. E kormany pontositja, hogy valamely
megjelolés védjegyként torténd lajstromozasanak célja — azaz a versenytirs megaka-
délyozasa valamely megjelolés haszndlatiban, valamint az utdébbi altal megszerzett
érték kiakndzasa — a rosszhiszemiiség megallapitasa szempontjabél nem relevins. Az
emlitett kormany hozzateszi, hogy a 40/94 rendelet szovege vagy szerkezete semmilyen
tekintetben nem indokolja a szdndékossig megkovetelését, az ezzel ellentétes
értelmezés indokolatlan bizonyitasi nehézségeket eredményez, és csokkenti az érintett
megjelolést el6szor haszndlé gazdasigi szereplének a jogosulatlan lajstromozés
vitatasira vonatkozd lehetéségeit.
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Az Eurdpai Kozosségek Bizottsaga 1ényegében azzal érvel, hogy valamely megjelolés
védjegyként torténd lajstromozdsa irdnt folyamatban 1évé eljards sordan az OHIM
koteles ellendrizni, hogy e lajstromozasra az emlitett védjegy tényleges haszndlata
érdekében keriil-e sor. Ha azonban az OHIM védjegyként lajstromoz valamely
megjelolést, és az utdbbit ezt kovetben ténylegesen nem hasznaljak, harmadik felek
a40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapjan az 6téves hatdridd lejarta
el6tt arra is hivatkozhatnak, hogy a bejelenté a megjelolés védjegyként torténd
lajstromozasa idépontjaban rosszhiszem( volt, és ebbdl az okbdl kérhetik a védjegy
torlését.

A bejelentd rosszhiszemiiségének megitélése céljabodl relevans kritériumokat illetéen
a Bizottsag emliti a bejelentd piaci magatartdséat, més piaci szerepl6knek a bejelentett
megjeloléssel kapcsolatos viselkedését, azt, hogy a bejelenté a bejelentés idépontjaban
védjegyportfoliéval rendelkezik, valamint az esetre jellemz4 valamennyi egyéni
kortlményt.

A Bizottsag szerint a fentiektdl eltéréen nem relevans az a koriilmény, hogy harmadik
fél mar régéta haszndl azonos, a megtévesztésig vagy nem megtévesztésig hasonléd
megjelolést, hogy a bejelenté tudomdssal bir e hasznalatrdl, vagy hogy az emlitett
harmadik fél ,vagyoni értékkel rendelkez6 jogosultsigot” (,wertvollen Besitzstand”)
szerzett az altala hasznalt megjel6lés vonatkozasaban.

— A Birdsdg vilasza

A feltett kérdések megvalaszolasa érdekében emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94
rendelet 51. cikke (1) bekezdése b) pontjanak szovegébdl kitlinik, miszerint a rossz-
hiszemség a kozosségi védjegy egyik feltétlen torlési oka, amelyre vagy az OHIM el6tt
vagy védjegybitorlasi perben elSterjesztett viszontkereset keretében lehet hivatkozni.
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Ugyanezen rendelkezésbdl kovetkezik, hogy a rosszhiszemiiség megvalésuldsanak
megitélése szempontjabdl a lajstromozédsi kérelemnek az érintett éltal torténd
benyujtasdnak idépontja bir jelentséggel.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a jelen {igyben a Birdsagnak kizarélag azon
esetr6l kell hatarozatot hoznia, amelyben a lajstromozési kérelem benyujtasa
id6pontjdban tobb gyarté haszndlt a piacon a lajstromoztatni kért megjeloléssel
azonos vagy ahhoz hasonlé megjeloléseket azonos vagy a megtévesztésig hasonlé
termékek vonatkozasaban.

Meg kell emliteni, hogy a bejelentének a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének
b) pontja értelmében vett rosszhiszemiségét globalisan, az eset valamennyi relevans
tényezdjét figyelembe véve kell megitélni.

Kiilonosen az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdésekben szereplé alabbi
tényezdket illetéen:

- az a korilmény, hogy a bejelentd tudja vagy tudnia kell, hogy harmadik fél legaldbb
egy tagallamban azonos vagy hasonlé megjelolést haszndl a lajstromoztatni kért
megjeloléssel azonos vagy ahhoz a megtévesztésig hasonl6 termékek vonatkoza-
saban;

- a bejelent6 azon szdndéka, hogy az emlitett harmadik felet megakadalyozza e
megjelolés tovabbi haszndlatdban, valamint
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— a harmadik fél megjel6lése és a lajstromoztatni kért megjelolés éltal élvezett jogi
védelem szintje,

az alabbi pontositasokat kell tenni.

El6szor is az el6zetes dontéshozatalra elSterjesztett masodik kérdés szovegében
szereplé ,tudnia kell” kifejezéssel kapcsolatban meg kell emliteni, hogy annak
vélelmezése, hogy a bejelenté tudomassal birt a lajstromoztatni kért megjeloléssel
azonos vagy ahhoz hasonlé megjel6lésnek azonos vagy a megtévesztésig hasonlé
termék vonatkozédsdban torténd, harmadik fél altali haszndlatardl, tobbek kozott e
hasznélatnak az érintett gazdasdgi dgazatban valé altalanos ismertségébdl is eredhet,
és ezen ismertségre kiillonosen az emlitett hasznalat id6tartamabdl lehet kovetkeztetni.
Ugyanis, minél régebbi e hasznalat, anndl valdszin(ibb, hogy a bejelentének a lajstro-
mozasi kérelem benyutjtasa idépontjaban tudomasa volt a harmadik felek dltal hasznalt
ilyen megjelolésrol.

Mindazonaltal meg kell dllapitani, hogy a bejelenté rosszhiszemiiségének megéllapi-
tasdhoz 6nmagdban nem elegendé azon korilmény megvaldsuldsa, hogy a bejelentd
tudja vagy tudnia kell, hogy harmadik személy legaldbb egy tagdllamban régéta hasznél
azonos vagy hasonlé megjelolést a lajstromoztatni kért megjel6léssel azonos vagy
ahhoz a megtévesztésig hasonl6 termék vonatkozasaban.

A fentiek alapjin a rosszhiszem{iség megitéléséhez a bejelentének a lajstromozasi
kérelem benyujtasa id6pontjaban fennallé szandékat is figyelembe kell venni.
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E tekintetben meg kell jegyezni — ahogyan egyébirdnt arra a f6tanacsnok inditvanyanak
58. pontjaban is utalt — hogy a bejelentének a relevans idépontban fennallé szandéka
olyan szubjektiv elem, amelyet az eset objektiv koriilményeire tekintettel kell
meghatarozni.

Ily médon a harmadik félnek valamely termék forgalmazdséban valé megakadalyoza-
sara iranyuld szandék bizonyos koriilmények kozott a bejelentd rosszhiszemtiségének
jellemzdje lehet.

E helyzet valésul meg kiilonosen akkor, ha utélag kideriil, hogy a bejelentd a haszndalat
szandéka nélkiil, kizarélag annak érdekében kérte valamely megjelolés kozosségi
védjegyként torténd lajstromozdsat, hogy valamely harmadik felet a piacra 1épésben
megakadalyozzon.

Ilyen esetben ugyanis a védjegy nem t6lti be alapvetd funkcidjat, amely abban all, hogy
biztositsa a fogyaszt6 vagy a végsé felhaszndl6 szamara az érintett aru vagy szolgaltatds
szarmazasanak azonosithatdsagat, lehet6vé téve szamadara, hogy az Osszetévesztés
veszélye nélkiil meg tudja kiilonboztetni azokat a mashonnan szdrmazé aruktél vagy
szolgéltatdsoktdl (lasd kilonésen C-456/01. P. sz. és C-457/01. P. sz., Henkel kontra
OHIM egyesitett tigyekben 2004. aprilis 29-én hozott itélet [EBHT 2004., I-5089. o.]

48. pontjat).

Ily médon a bejelenté rosszhiszemiiségének megitélése szempontjabdl az egyik
relevins tényez6 az a korilmény, hogy a harmadik fél régéta hasznal valamely
megjelolést a lajstromoztatni kért megjel6léssel azonos vagy ahhoz a megtévesztésig
hasonlé termék vonatkozésaban, és e megjel6lés bizonyos szintl jogi védelmet élvez.

Ebben az esetben ugyanis a bejelentd kizdrdlag abbdl a célbdl is élvezheti a kozosségi
védjegyoltalombdl ered6 jogokat, hogy tisztességteleniil versenyezzen az olyan
megjelolést haszndld versenytarsaval, amely sajat érdemei folytdn mar bizonyos foku
jogi védelemre tett szert.
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A fentiek ismeretében sem zarhaté ki azonban, hogy még hasonl6 koriilmények kozott
is — és kiillonosen akkor, ha a piacon tobb gyarté haszndl azonos vagy hasonld
megjeloléseket a lajstromoztatni kért megjeloléssel azonos vagy ahhoz a megtévesztésig
hasonlé termékek vonatkozasiaban — a bejelenté az emlitett megjel6lés lajstromoza-
saval jogszer( célt kovet.

Ez a helyzet éllhat el kiillonosen akkor — ahogyan arra a f6tandcsnok inditvanydnak
67. pontjaban utal — ha a bejelentd a lajstromozasi kérelem benyujtdsakor tudja, hogy
a piacon Ujonnan megjelent harmadik fél az emlitett megjelolés abrazolasdnak
masolasaval megkisérel abbdl hasznot hizni, ami a bejelentét arra inditja, hogy
az dbrazolas hasznalatanak megakadalyozasa érdekében lajstromoztassa e megjelolést.

Ezenkivil — ahogyan arra a fétandcsnok inditvinyanak 66. pontjiban is utalt —
a lajstromozasra bejelentett védjegy jellege szintén relevins a bejelent rossz-
hiszemtiségének megitélése szempontjabdél. Amennyiben ugyanis a lajstromoztatni
kért érintett megjelolés a termék teljes formdajabdl és dbrazolasabdl all, a bejelentd
rosszhiszemusége konnyebben megdllapithat, mivel a versenytdrsaknak a termék
forméajénak és dbrdzoldsanak szabad megvalasztdsara vonatkozo lehet6ségét korlatok
kozé szoritjak a technoldgiai és kereskedelmi tényezék oly médon, hogy a védjegyjo-
gosult hatékonyan meg tudja akadalyozni a versenytarsait nem pusztian az azonos vagy
hasonl6 megjel6lés hasznalataban, de az 6sszehasonlithaté termékek forgalmazasdban
is.

Egyébirdnt a bejelent6 rosszhiszemiiségének megitélése céljabdl a megjelolés altal
a kozosségi védjegyként torténd lajstromozésa irdnt elSterjesztett kérelem benyujtdsa
idépontjdban élvezett j6 hirnév foka is figyelembe vehetd.
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E j6 hirnév e szintje ugyanis pontosan igazolhatja a bejelentd azon érdekét, hogy
megjelolésének kiterjedtebb jogi védelmet biztositson.

A fentiek 6sszességébdl kovetkezik, hogy az elSterjesztett kérdésekre azt a valaszt kell
adni, hogy a bejelentének a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében vett rosszhiszemisége megitélése céljabol a nemzeti birdsagnak az esetre
jellemz6 valamennyi — a megjelolés kozosségi védjegyként torténd lajstromozasa iranti
kérelem benyujtdsa id6pontjdban megvalosulé — relevins tényez6t figyelembe kell
vennie, killonosen az aldbbiakat:

- azt a korilményt, hogy a bejelentd tudja vagy tudnia kell, hogy valamely harmadik
fél legaldbb egy tagallamban azonos vagy hasonlé megjel6lést haszndl a lajstro-
moztatni kért megjel6léssel azonos vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlé termék
vonatkozasaban;

— a bejelent6 azon szandékat, hogy az emlitett harmadik felet megakadilyozza e
megjel6lés tovabbi hasznalatdban, valamint

- a harmadik fél megjelolése altal élvezett jogi védelem szintjét és a lajstromoztatni
kért megjelolést.
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A koltségekrol

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szdmdara a kérdést elGterjeszt
birésag el6tt folyamatban 1évé eljards egy szakaszat képezi, ez a birésig dont
a koltségekrol. Az észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.

A fenti indokok alapjan a Birdsag (elsé tandcs) a kovetkezéképpen hatarozott:

A bejelentonek a kozosségi védjegyrdl szolé, 1993. december 20-i 40/94/EK
tandacsi rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett rossz-
hiszemiisége megitélése céljabol a nemzeti birésagnak az esetre jellemzo
valamennyi — a megjelolés kozosségi védjegyként torténd lajstromozasa iranti
kérelem benyujtasa idopontjaban megvaldsulé — relevans tényezot figyelembe
kell vennie, kiillonosen az alabbiakat:

- azt a koriillményt, hogy a bejelenté tudja vagy tudnia kell, hogy valamely
harmadik fél legalabb egy tagallamban azonos vagy hasonlé megjelolést
hasznal a lajstromoztatni kért megjeloléssel azonos vagy ahhoz a megtévesz-
tésig hasonld termék vonatkozasaban;

- abejelent6 azon szandékat, hogy az emlitett harmadik felet megakadalyozza e
megjelolés tovabbi hasznalataban, valamint
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- aharmadik fél megjelolése altal élvezett jogi védelem szintjét és a lajstromoz-
tatni kért megjelolést.

Alairasok
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