DHL EXPRESS FRANCE
A BIROSAG ITELETE (nagytanics)
2011. 4prilis 12.*

A C-235/009. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjan benyujtott el6zetes dontéshozatal iranti kérelem targyaban,
amelyet a Cour de cassation (Franciaorszag) a Birésaghoz 2009. jinius 29-én érkezett,
2009. junius 23-i hatdrozataval terjesztett el6 az el6tte

a DHL Express France SAS, kordbban DHL International SA

és

a Chronopost SA

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (nagytandcs),

tagjai: V. Skouris elnok, A. Tizzapo, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot,
K. Schiemann, J.-J. Kasel és D. Svaby tandcselnokdok, R. Silva de Lapuerta, Juhasz E.,
U. Lohmus (el6add), C. Toader és M. Safjan birdk,

* Az eljaras nyelve: francia.
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fétanacsnok: P. Cruz Villaldn,
hivatalvezetd: N. Nanchev tanécsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2010. junius 30-i targyaldsra,

figyelembe véve a kovetkezdk altal elSterjesztett észrevételeket:

— a Chronopost SA képviseletében A. Cléry tigyvéd,

— a francia kormdany képviseletében G. de Bergues, B. Cabouat és B. Beaupeére-
Manokha, meghatalmazotti minGségben,

— anémet kormany képviseletében J. Méller és J. Kemper, meghatalmazotti min6-
ségben,

— aholland kormany képviseletében C. Wissels, meghatalmazotti minéségben,

— az Egyesilt Kirdlysdg Kormdanya képviseletében S. Hathaway, meghatalmazotti
mindségben,
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— az Eurdpai Bizottsig képviseletében H. Kramer, meghatalmazotti minéségben,

a fétandcsnok inditvanyanak a 2010. oktéber 7-i targyaldson tortént meghallgatasat
kovetden,

meghozta a kovetkez6

itéletet

Az el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem az 1994. december 22-i 3288/94/EK tandcsi
rendelettel (HL L 349., 83. o.; magyar nyelvi kiillonkiadés 17. fejezet, 1. kotet, 185. o0.)
modositott, a kozosségi védjegyrél sz616, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi ren-
delet (HL 1994. L 11,, 1. o.; magyar nyelvi killonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.; a
tovabbiakban: 40/94 rendelet) 98. cikkének értelmezésére vonatkozik.

A kérelmet a DHL International SA (a tovdbbiakban: DHL International) jogutddja
a DHL Express France SAS (a tovabbiakban: DHL Express France) és a Chronopost
SA (a tovdbbiakban: Chronopost) kozott a WEBSHIPPING kozosségi és francia véd-
jegyek — amelynek a Chronopost jogosultja — DHL Express France altali haszndlata, e
hasznélattdl valo eltiltdsa és az eltiltast kiegészitd kényszerit6 intézkedések targydban
folyamatban 1évé jogvitiban terjesztették elG.
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Jogi hattér

A 40/94 rendelet

A 40/94 rendelet masodik, tizen6todik és tizenhatodik preambulumbekezdése szerint:

»mivel a Kozosség emlitett céljainak elérése érdekében a Ko6zosség fellépése latszik
sziikségesnek; mivel e fellépés magaban foglalja a védjegyekre vonatkozé olyan ko-
z0sségi rendelkezések megalkotdsét, amelyek révén a vallalkozasok egyetlen eljarasi
rend keretében egységes oltalmat élvezd, a Kozosség teriiletének egészére kiterjed
hatalyd, egységes oltalmat élvez6 kozosségi védjegyet szerezhetnek; mivel a kozosségi
védjegy egységes jellegének az elbbiekben kifejtett elvét, ha e rendelet masként nem
rendelkezik, alkalmazni kell;

mivel a kozosségi védjegyek érvényessége és bitorldsa targydban hozott hatarozatok-
nak a K6zosség egész tertiletére kiterjedd hatallyal kell birniuk, ugyanis ez az egyetlen
modja annak, hogy elkeriilhet6k legyenek a birésagok, illetve a [Bels6 Piaci Harmoni-
z4ci6s Hivatal (védjegyek és formatervezési mintdk) (OHIM)] éltal hozott hatdroza-
tok kozotti ellentmondasok, tovabbd, hogy megdrizhetd legyen a kozosségi védjegyek
egységes jellege; mivel [az Eurdpai Kozosségek tagdllamainak az egyezményhez val6
csatlakozdsardl sz6l6 okmanyokkal médositott] a polgdri és kereskedelmi tigyekben
a joghatdsagrol és a birdsagi hatdrozatok végrehajtdsardl szolo [1968. szeptember
17-én alairt] Brisszeli Egyezmény [(HL 1972. L 299., 32. o.; a tovdbbiakban: Briisz-
szeli Egyezmény)] rendelkezéseit a kozosségi védjegyekkel Osszefiiggé valamennyi
perre alkalmazni kell, kivéve ha e rendelet az emlitett rendelkezésekt6l eltéré6en nem
rendelkezik;

I - 2828



DHL EXPRESS FRANCE

mivel az ugyanazon felek kozott azonos cselekmények targyaban a kozosségi védjegy-
oltalom és az azzal parhuzamos nemzeti védjegyoltalom alapjin indult perekben el
kell keriilni, hogy egymasnak ellentmond¢ itéletek sziilessenek; mivel ennek érdeké-
ben, ha a perek ugyanabban a tagdllamban indultak, ezt a célt a nemzeti eljardsi sza-
bélyok alapjan kell megvaldsitani, amelyeket e rendelet nem érint, ha a perek azonban
kiillonb6z6 tagéllamokban indultak, a fentiekben emlitett Briisszeli Egyezménynek a
perek felfiiggesztésére és a kapcsol6dé perekre vonatkozé szabélyait kovet6 rendelke-
zések alkalmazdsa tlinik megfelelének”

A 40/94 rendelet 1. cikkének (2) bekezdése ekként rendelkezik:

»A kozosségi védjegyoltalom egységes jellegli, és a K6zosség egész teriiletén azonos
hatélyd: csak a Kozosség egésze tekintetében lajstromozhatd, ruhdzhaté at vagy lehet
arrol lemondani, illetve képezheti megszlinést megallapité vagy torlést kimondo, il-
letve haszndlatat tilté hatdrozat tirgyat. Ha e rendelet eltér6en nem rendelkezik, ezt
az elvet és jogkovetkezményeit kell alkalmazni”

Az emlitett rendelet , A koz0sségi védjegyoltalom tartalma” cimd 9. cikkének (1) be-
kezdése a kovetkezbket irja el6:

»A kozosségi védjegyoltalom a jogosult szamara kizérdlagos jogokat biztosit. A ki-
zarélagos jogok alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil
gazdasagi tevékenység korében hasznal:

a) a kozosségi védjeggyel azonos megjel6lést olyan drukkal, illetve szolgdltatisok-
kal kapcsolatban, amelyek azonosak a kozosségi védjegy arujegyzékében szerepld
arukkal, illetve szolgéltatasokkal;
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b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztdk a kozosségi védjeggyel Gsszetéveszthet-
nek a megjelolés és a kozosségi védjegy azonossiga vagy hasonldsdga, valamint
a megjelolés és a kozosségi védjegy arujegyzékében szerepld aruk, illetve szol-
galtatdsok azonossiga vagy hasonldsdga miatt; az Osszetéveszthetdség magdban
foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjellést gondolati képzettarsitas (asz-
szocidcid) utjan kapcsolhatjak a korabbi védjegyhez;

c) a kozosségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést a kozosségi véd-
jegy arujegyzékében szereplé arukhoz, illetve szolgéltatdsokhoz nem hasonléd
arukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban, feltéve hogy a k6zosségi védjegy a
Ko6zosségben jo hirnevet élvez, és a megjel6lés alapos ok nélkiil torténé hasznala-
ta sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlna a kozosségi védjegy megkiilonbozte-
t6 képességét vagy jo hirnevét”

Ugyanezen rendelet 14. cikke a kovetkez6képpen fogalmaz:

»(1) A kozosségi védjegyoltalom joghatdsait kizardlag e rendelet rendelkezései szabd-
lyozzak. Egyéb kérdésekben a kozosségi védjegy bitorlasira — a X. cim rendelkezései-
vel 6sszhangban — a nemzeti jogszabalyoknak a nemzeti védjegy bitorldsara iranyadé
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az irdnyad¢ eljardsi szabdlyokat a X. cim rendelkezéseivel 6sszhangban kell
meghatarozni”

A 40/94 rendelet ,Joghatdsag és eljéras a kozosségi védjegyekkel osszefiiggs jogvitak-
ban” elnevezés(i X. cimében taldlhaté a 90—-104. cikk.
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A rendeletnek a Briisszeli Egyezmény alkalmazésardl sz616 90. cikke szerint:

»(1) Ha e rendelet masként nem rendelkezik, a k6zosségi védjegybejelentésekkel és
a kozosségi védjegyekkel osszefiiggd tigyekben, valamint nemzeti védjegyekkel és ko-
z0sségi védjegyekkel Osszefiiggd, egyidejlileg vagy egymdst kovetSen inditott tigyek-
ben [a Briisszeli Egyezményt] kell alkalmazni.

(2) A 92. cikkben emlitett keresetekkel és igényekkel 6sszefiiggd eljarasok esetén:

a) a [Briisszeli Egyezmény] 2. és 4. cikke, 5. cikkének (1), (3), (4) és (5) bekezdése és
24. cikke nem alkalmazhato;

b) azegyezmény 17. és 18. cikkét az e rendelet 93. cikkének (4) bekezdésében szerep-
16 korlatozasokkal kell alkalmazni;

c) az egyezmény II. cimében foglalt, a tagillamban lakéhellyel, illetve székhellyel
rendelkezé személyekre vonatkoz6 rendelkezéseket olyan személyekre is alkal-
mazni kell, akik lakéhelye, illetve székhelye nem a tagillamok valamelyikében
van, de a tagallamok valamelyikében telephellyel rendelkeznek.”
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Az emlitett rendelet , K6z0sségi védjegybirésagok” cimii 91. cikkének (1) bekezdése
kimondja:

»A tagallamok teriiletiikon a lehet6 legkorlatozottabb szdmban kijelolnek els6- és ma-
sodfokon eljaré olyan nemzeti birdésagokat és torvényszékeket (a tovabbiakban: ko-
z0sségi védjegybirdsig), amelyek az e rendelettel redjuk ruhdzott hatdskorben jarnak
el”

Ezen rendelet ,Joghatdsdg bitorldssal és érvényességgel Osszefiiggd ligyekben” cimi
92. cikke szerint:

»A koz0sségi védjegybirdsagnak a kovetkezé tigyekben van kizarélagos joghatdsaga:

a) akozosségi védjegy bitorldsdval 0sszefliggd perek és — ha a nemzeti jog arrdl ren-
delkezik — a kozosségi védjegy bitorlasanak kisérletével kapcsolatos perek;

b) anemleges megéllapitdsra irdnyuld perek, ha a nemzeti jog arrél rendelkezik;
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A 40/94 rendelet ,Nemzetkozi joghatdsag” cimi 93. cikke eléirja:

»(1) E rendelet rendelkezéseire és a 90. cikk alapjan alkalmazandé [Briisszeli Egyez-
mény] barmely rendelkezésére is figyelemmel a 92. cikkben emlitett keresetek és
igények targydban az eljarast az alperes lakdhelye vagy székhelye szerinti tagéllam
birdsaga el6tt kell meginditani, vagy — ha az alperes a tagéllamokban lakéhellyel vagy
székhellyel nem rendelkezik — az alperes telephelye szerinti tagallamban.

(2) Ha az alperes lakéhelye vagy székhelye nem a tagéllamokban van, vagy a tagél-
lamok egyikében sem rendelkezik telephellyel, az eljarast a felperes lakohelye vagy
székhelye szerinti tagallam birdsdga el6tt kell meginditani, vagy — ha a felperes a tag-
allamokban lakohellyel vagy székhellyel nem rendelkezik — a felperes telephelye sze-
rinti tagallamban.

(3) Haafelperes és az alperes egyikének sincs lakdhelye vagy székhelye a tagallamok-
ban, vagy ott egyikiik sem rendelkezik telephellyel, az eljardst annak a tagallamnak a
biréséga elétt kell meginditani, ahol a[z OHIM] székhelye talalhaté.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdéstdl eltéréen:

a) a[Brisszeli Egyezmény] 17. cikkét akkor kell alkalmazni, ha a felek megéllapodnak
arrol, hogy az tigyben egy masik kozosségi védjegybirdsdgnak van joghatdsaga;

b) az egyezmény 18. cikke akkor alkalmazandd, ha az alperes egy masik kozosségi
védjegybirdsag elott jelenik meg.
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(5) A 92. cikkben emlitett keresetek és igények tdrgydban az eljirds — a nemleges
megéllapitdsra irdnyul6 perek kivételével — annak a tagillamnak a birdsaga elétt is
megindithaté, ahol a bitorlast elkovették, illetve megkisérelték, illetve ahol a 9. cikk
(3) bekezdésének masodik mondata szerinti cselekményt elkovették [...]”

Az emlitett rendeletnek ,A joghat6sag terjedelme” cimt 94. cikke ekként rendelkezik:

»(1) A 93. cikk (1)—(4) bekezdései alapjan joghatdsaggal biré kozosségi védjegybirs-
sdg joghatésaggal rendelkezik:

— atagéllamok barmelyikének teriiletén elkovetett vagy megkisérelt védjegybitorla-
si cselekményekre,

— a tagdllamok barmelyikének teriiletén elkovetett, a 9. cikk (3) bekezdésének ma-
sodik mondata szerinti cselekményekre.

(2) A 93. cikk (5) bekezdése alapjan joghatdsaggal bird kozosségi védjegybirdsag jog-
hatésdga csak az abban a tagéllamban elkovetett vagy megkisérelt cselekményekre
terjed ki, ahol a biréség székhelye van”
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Ugyanezen rendeletnek az ,Alkalmazandé jog” cimd 97. cikke a kovetkez8képpen
fogalmaz:

»(1) A kozosségi védjegybirdsag e rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

(2) Minden olyan kérdésben, amelyrdl e rendelet nem rendelkezik, a kozosségi véd-
jegybirésig nemzeti jogéat alkalmazza, nemzetkozi magdnjogat is ideértve.

(3) Ha e rendelet eltéréen nem rendelkezik, a k6zosségi védjegybirdsdg a székhelye
szerinti dllamnak azokat az eljardsi szabdalyait alkalmazza, amelyek irdnyaddk a nem-
zeti védjegyekkel 0sszefiiggd azonos targyu perekben.”

A 40/94 rendelet ,Jogkovetkezmények” cimi 98. cikke kimondja:

»(1) Ha a kozosségi védjegybirdsdg ugy taldlja, hogy az alperes a kozosségi védjegyet
bitorolja, vagy azt megkisérelte, a birésag — feltéve, hogy nyomds okbdl ettdl el nem
tekint — eltiltja az alperest a kozosségi védjegy bitorlasaval vagy annak kisérletével
Osszefiiggh cselekmények folytatisatol. A kozosségi védjegybirdsig — nemzeti jog-
szabdlyaival 6sszhangban — meghozza tovédbba azokat az intézkedéseket, amelyek az
emlitett eltiltds végrehajtasat biztositjak.

(2) Akozosségivédjegybirosag minden egyéb kérdésben annak a tagillamnak a nem-
zeti jogat — ideértve nemzetk6zi magénjogat is — alkalmazza, amelyben a bitorlast
elkovették vagy megkisérelték”
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A 44/2001/EK rendelet

A polgari és kereskedelmi iigyekben a joghat6sagrol, valamint a hatirozatok elismeré-
sérél és végrehajtasardl szo6l6, 2000. december 22-i 44/2001/EK tandcsi rendelet (HL
2001. L 12, 1. o.; magyar nyelv(i kiilonkiadas 19. fejezet, 4. kotet, 42. o.) 68. cikkének
(1) bekezdése szerint ez a rendelet a tagéllamok kozott a Briisszeli Egyezmény helyébe
lépett. E rendelet III. fejezete az e hatdrozatok elismerésére és végrehajtisira vonat-
kozé rendelkezéseket fogalmazza meg.

E rendelet a hatdrozatok elismerésének elvérdl szo6lé 33. cikkének (1) bekezdésében
ugy rendelkezik, hogy ,[v]alamely tagallamban hozott hatdrozatot mds tagallamban
kiilon eljaras nélkiil elismerik”

E rendelet 38. cikkének (1) bekezdése kimondja:

»Valamely tagdllamban hozott és ebben az dllamban végrehajthat6 hatirozatot mas
tagallamban akkor hajtanak végre, ha azt barmely érdekelt fél kérelmére ott végrehajt-
haténak nyilvanitottak”

Az emlitett rendelet 49. pontja a kovetkez6képpen fogalmaz:

»Kényszerit6 birsagot elrendel kilfoldi hatdrozat kizardlag akkor hajthaté végre ab-
ban a tagdllamban, amelyben a végrehajtast kérték, ha a fizetendd 6sszeg mértékét a
szarmazasi tagallam birésagai joger6sen megallapitottak”
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A 2004/48/EK irdnyelv

A szellemi tulajdonjogok érvényesitésérdl szold, 2004. aprilis 29-i 2004/48/EK eu-
répai parlamenti és tanacsi iranyelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvii kilonkiadds
17. fejezet, 2. kotet, 32. o.; helyesbités HL L 195., 16. o.) LAltaldnos kotelezettség”
cimi 3. cikke ekként rendelkezik:

»(1) A tagillamok rendelkeznek azon intézkedésekrél, eljarasokrdl és jogorvoslatok-
r6l, amelyek az ezen irdnyelv altal szabalyozott szellemi tulajdonjogok érvényesitésé-
nek biztositisdhoz sziikségesek. Ezen intézkedéseknek, eljardsoknak és jogorvosla-
toknak méltanyosnak és igazsagosnak kell lenniiik, és nem lehetnek indokolatlanul
bonyolultak és koltségesek, és nem eredményezhetnek ésszer(itlen hataridéket és
indokolatlan késedelmeket.

(2) Ezeknek az intézkedéseknek, eljardsoknak és jogorvoslatoknak ezen tilmenden
hatdsosnak, ardnyosnak és elrettentének kell lenniiik, és ugy kell 6ket alkalmazni,
hogy a jogszer(i kereskedelemnek ne éllitsanak korlatokat, és hogy az azokkal valé
visszaélés esetére biztositékok rendelkezésre alljanak.”

Az alapeljaras és az el6zetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések

A Chronopost a ,WEBSHIPPING” megjelolésre vonatkoz6 francia és kozosségi véd-
jegyek jogosultja. A kozosségi védjegybejelentést 2000 oktoberében nyujtottik be, és
a védjegyet 2003. majus 7-én lajstromoztik a kovetkezd szolgaltatdsok vonatkozd-
sdban: logisztika, informdcidtovabbitds, tavkozlés, kozuti szallitas, levél-, hirlap- és
csomaggyjtés, valamint expresszposta-szolgéltatds iizemeltetése.
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Az iratokbdl kitlinik, hogy a Chronopost — mivel megallapitotta, hogy az egyik ver-
senytdrsa, nevezetesen a DHL International, a ,WEB SHIPPING’, ,Web Shipping” és/
vagy ,Webshipping” megjeloléseket az internetes hélézaton elérheté expresszkiilde-
mény-kezelési szolgdltatis megjelolésére haszndlta — tobbek kozott a WEBSHIPPING
kozosségi védjegy bitorlasa miatt 2004. szeptember 8-an kérte a DHL Internationalnak
a tribunal de grande instance de Paris [parizsi megyei szint(i birésdg] (Franciaorszag)
el6tti megidézését, amely birdsag az tigyben a 40/94 rendelet 91. cikkének (1) bekez-
dése szerinti kozosségi védjegybirdsagként jart el. Az emlitett birdsag a 2006. marcius
15-i itéletében, tobbek kozott elmarasztalta a DHL Express France-t, a DHL Interna-
tional jogut6djat, a WEBSHIPPING francia védjegy bitorldsa miatt, amely védjegynek
a Chronopost a jogosultja, azonban nem hatdrozott a kozosségi védjegy bitorlasardl.

Azel6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozat szerint az emlitett itélet ellen a Chronopost
altal benytjtott fellebbezés nyoman a masodfokud kozosségi védjegybirdsagként eljaré
cour d’appel de Paris (périzsi fellebbviteli térvényszék) a 2007. november 9-i itéleté-
ben kényszerit$ birsag terhe mellett eltiltotta a DHL Express France-t a tobbek ko-
zOtt az interneten elérhet6 expresszposta-lizemeltetési szolgaltatids megjeloléséhez a
SWEBSHIPPING” és a ,WEB SHIPPING” megjelolések hasznélatdnak folytatasatdl;
az emlitett birésag ezt a hasznalatot a WEBSHIPPING ko6zosségi és francia védjegy
megsértésének mindsitette.

Az emlitett itélet ellen a DHL Express France altal benydjtott felulvizsgalati kérelmet
az el6zetes dontéshozatalra utal6 hatdrozat elutasitotta.

Mindazonaltal a Cour de cassation [semmit&szék] elStti ugyanezen eljards keretében
a Chronopost csatlakoz6 fellebbezést nydjtott be, amelyben azt éllitja, hogy a 2007.
november 9-i itélet sérti a 40/94 rendelet 1. és 98. cikkét, amennyiben a cour d’appel
de Paris altal elrendelt, a WEBSHIPPING kozo6sségi védjegy bitorldsira vonatkozé
cselekmények folytatdsatol valo kényszeritd birsag terhe melletti eltiltds nem terjed ki
az Eurdpai Uni6 egész teriiletére.
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A Cour de cassation szerint a cour d’appel de Paris emlitett itéletének indokoldsa-
bol kifejezetten kitlinik, hogy jollehet ezen itélet kozvetleniil nem rendelkezik arrdl
a kérelemrdl, hogy az utébbi birdsag éltal elrendelt kényszerit6 birsag terhe melletti
tilalom az Unid egész teriiletére kiterjedjen, ezt a kényszerité birsig terhe melletti
tilalmat Ggy kell értelmezni, hogy az kizarélag a francia teriiletre vonatkozik.

A Cour de cassation, mivel kétségei voltak a 40/94 rendelet 98. cikkének ebben az
Osszefiiggésben valo értelmezése tekintetében, felfiiggesztette az eljarast, és el6zetes
dontéshozatal céljabdl az alabbi kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:

,1. Ugy kell-e értelmezni a [40/94] rendelet 98. cikkét, hogy a kézosségi védjegybiré-
sag altal elrendelt eltiltds [az Unid] egész teriiletén joghatéllyal rendelkezik?

2. Nemleges vilasz esetén jogosult-e a kozosségi védjegybirdsag kiterjeszteni kifeje-
zetten ezt az eltiltast azon mds tagallamok teriiletére, ahol a bitorlassal 6sszefiiggd
cselekményeket elkovették, illetve megkisérelhetik?

3. A fenti esetek valamelyikében azok a kényszerité intézkedések, amelyekkel a bi-
résag a nemzeti joga alapjan az dltala meghatdrozott eltiltast kiegészitette, alkal-
mazhatok-e azon tagallamok teriiletén, ahol ez az eltiltas hatallyal rendelkezik?

4. Ellenkez6 esetben a birésag elrendelhet-e ilyen kényszerit$ intézkedést — amely
hasonlit, vagy kiilonbozik az altala a nemzeti joga értelmében elfogadott kénysze-
rit6 intézkedéshez — azon dllamok nemzeti joga alapjin, amelyekben ez az eltiltés
hatallyal rendelkezik?”
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Az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésekrol

Elézetes megfontoldsok

A 40/94 rendelet 98. cikke — ahogyan az a cimébdl is kitlinik — a kozosségi védjegy
bitorlasanak jogkovetkezményeire vonatkozik.

7”7

E cikk els6 bekezdésének els6 mondata eldirja, hogy a kozosségi védjegy bitorlasara
vagy annak kisérletére irdnyuld cselekmények esetén az eljar6 kozosségi védjegybi-
rosag végzést hoz ezen cselekmény folytatdsanak eltiltdsardl. Ugyanezen bekezdés
madsodik mondata gy rendelkezik, hogy ez a bir6sdg a nemzeti jogszabdlyaival ssz-
hangban koteles meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek az emlitett eltiltds vég-
rehajtésat biztositjak.

Az emlitett 98. cikk (2) bekezdése szerint a k6zosségi védjegybirdsdg ,,minden egyéb
kérdésben annak a tagdllamnak a nemzeti jogat — ideértve nemzetkozi maganjogat
is — alkalmazza, amelyben a bitorlést elkovették vagy megkisérelték’”.

E (2) bekezdés bevezetésének az emlitett 98. cikk cimének fényében értelmezett
megfogalmazdsabol, valamint e rendelkezés kiillonb6zé nyelvi véltozataibdl, killono-
sen a német (,in Bezug auf alle anderen Fragen”), a spanyol (,por otra parte”), az
olasz (,negli altri casi”) és az angol (,in all other respects”) valtozatbdl kitilinik, hogy
ez a bekezdés nem vonatkozik az ugyanezen cikk (1) bekezdésében meghatirozott
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kényszerité intézkedésekre, amelyek alkalmasak az emlitett bitorldsi cselekmények
folytatasatdl valé eltiltds végrehajtasianak biztositdsara.

A kérdést elSterjesztd birdsag dltal feltett kérdések csak a kozosségi védjegy bitorla-
sdval vagy annak kisérletével 6sszefliggd cselekmények folytatasatol torténé eltiltasra,
valamint azokra a kényszerit6 intézkedésekre vonatkoznak, amelyek az emlitett el-
tiltds végrehajtasat biztositjak, ennélfogva tgy kell tekinteni, hogy ezek a kérdések a
40/94 rendelet 98. cikke (1) bekezdésének értelmezésére vonatkoznak.

Az elsé kérdésrdl

A kérdést el6terjesztd birdsag az els6 kérdésével azt kivanja megtudni, hogy a 40/94
rendelet 98. cikkének (1) bekezdését tgy kell-e értelmezni, hogy valamely kozosségi
védjegybirdsag altal elrendelt, a k6zosségi védjegy bitorldsaval vagy annak kisérletével
Osszefliggd cselekmények folytatasatdl valo eltiltds az Unid egész teriiletén joghataly-
lyal rendelkezik.

R4 kell mutatni, hogy a 40/94 rendelet 98. cikkének (1) bekezdése értelmében a kozos-
ségi védjegy bitorldséval vagy annak kisérletével 6sszefiiggd cselekmények folytatdsa-
tol valo eltiltds teriileti hatalyat meghatdrozza mind az eltiltdst elrendel6 kozosségi
védjegybirdsag joghatdsiga, mind a kozosségi védjegyjogosult — a védjegy bitorla-
sdval vagy annak kisérletével megsértett — kizdrdlagos joganak teriileti terjedelme,
ahogyan ez a terjedelem a 40/94 rendeletbd] kit{inik.
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Egyrészt a kozosségi védjegybirdsag joghatdsigat illetéen nyomban rd kell mutatni,
hogy a 40/94 rendelet 14. cikkének (1) és (3) bekezdése értelmében a kozosségi véd-
jegy bitorlédsdra — e rendelet X. cimének rendelkezéseivel 6sszhangban — a nemzeti
jogszabalyoknak a nemzeti védjegy bitorldséra irdnyadé rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni. Az iranyadé eljarasi szabalyokat ezen X. cim rendelkezéseivel 6sszhangban kell
meghatarozni, amelynek ,Joghatdsag és eljaras a kozosségi védjegyekkel osszefiiggd
jogvitakban” az elnevezése, és ezen rendelet 90—104. cikkét fogalja magéaban.

Az emlitett rendelet 92. cikkének a) pontja értelmében a kozosségi védjegybirdsagnak
kizarélagos joghatosaga van a kozosségi védjegy bitorlaséval 6sszefiiggd perekben és —
ha a nemzeti jog arrél rendelkezik — a kozosségi védjegy bitorlasanak kisérletével kap-
csolatos perekben.

A Chronopost éltal a Birdsighoz benyujtott irdsbeli észrevételekbdl kitlinik, hogy
a jelen esetben a 40/94 rendelet 93. cikkének (1)—(4) bekezdése alapjan fordultak a
kozosségi védjegybirdsighoz. Ugyanezen észrevétel szerint nem az e cikk (5) bekez-
désén alapul a bitorlastdl, illetve a bitorlds kisérletét6l valé eltiltds elrendelése irdnti
kérelem.

A 40/94 rendelet 94. cikkének (1) bekezdésével egyiittesen olvasott 93. cikkének (1)—
(4) bekezdése szerint a kozosségi védjegybirdsig — amelyet e rendelet 91. cikkének
megfelelGen a kozosségi védjegybdl eredd jogok oltalmazédséara hoztak létre — tobbek
kozott joghatdsaggal rendelkezik a tagallamok barmelyikének teriiletén elkovetett
vagy megkisérelt bitorlasi cselekményekre.
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Az alapjogvitdban eljaréhoz hasonl6 kozosségi védjegybirdsag tehdt joghatdsiggal
rendelkezik az egy vagy tobb tagallam, s6t akdr az Osszes tagallam teriiletén elkovetett
vagy megkisérelt bitorlasi cselekményekre. Kovetkezésképpen a kozosségi védjegybi-
rosag joghatdsaga az Unid egész teriiletére kiterjedhet.

Masrészt a kozosségi védjegy jogosultjanak a 40/94 rendelet alapjan megadott kizaré-
lagos joga f6szabaly szerint kiterjed az Unid egész teriiletére, ahol a kozosségi védje-
gyek egységes oltalmat élveznek, és hatallyal rendelkeznek.

Ugyanis az emlitett rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelel6en a kozosségi véd-
jegyoltalom egységes jellegli. Mivel annak az Unid egész teriiletén azonos hatdlya van,
e rendelkezésnek megfelel6en az csak az Uni6 egésze tekintetében lajstromozhatd,
ruhédzhat6 at, vagy lehet arrél lemondani, illetve képezheti megsziinést megallapit6
vagy torlést kimondo, illetve haszndlatat tilté hatdrozat tirgyat. Ha ezen rendelet el-
tér6en nem rendelkezik, ezt az elvet és jogkovetkezményeit kell alkalmazni.

Ezenkivil a 40/94 rendelet mésodik preambulumbekezdésébdl kovetkezik, hogy a
rendelet célja a védjegyekre vonatkozé olyan kozosségi rendelkezések megalkotasa,
amely védjegyek az Unié teriiletének egészére kiterjedd hatalyt, egységes oltalmat
élveznek.

A kozosségi védjegy egységes jellege ezen rendelet tizenoétodik és tizenhatodik
preambulumbekezdésébdl is kitéinik. E preambulumbekezdések szerint egyrészt a
kozosségi védjegyek érvényessége és bitorldsa targydban hozott hatdrozatoknak az
Unié egész teriiletére kiterjedd hatallyal kell birniuk, hogy elkeriilhetdk legyenek a
birésagok, illetve az OHIM altal hozott hatdrozatok kozoétti ellentmonddsok, tovabba,
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hogy megdrizhet6 legyen a kozosségi védjegyek egységes jellege, masrészt az ugyan-
azon felek kozott azonos cselekmények targyaban a kozosségi védjegyoltalom és az
azzal parhuzamos nemzeti védjegyoltalom alapjan indult perekben el kell keriilni,
hogy egymasnak ellentmondé itéletek sziilessenek.

Ezenkiviil a Birédsag a C-316/05. sz. Nokia-ligyben 2006. december 14-én hozott ité-
letének (EBHT 2006., I-12083. 0.) 60. pontjdban mar megallapitotta, hogy a 40/94
rendelet 98. cikke (1) bekezdésének célkitlizése, hogy a kozosségi védjegyeket az
Unié teriiletének egészén egységes oltalomban kell részesiteni a bitorlas veszélyével
szemben.

Ezen egységes oltalom biztositasa érdekében a joghatdsaggal rendelkezd kozosségi
védjegybirdsag dltal elrendelt a kozosségi védjegy bitorlasaval vagy annak kisérletével
Osszefliggd cselekmények folytatdsatol valo eltiltasnak fészabdly szerint az Unié egész
teriiletére ki kell terjednie.

Ha ugyanis ezen eltiltas teriileti hatdlya azon tagallam teriiletére korlatozédna, amely
vonatkozasaban ez a birésag megéllapitotta a bitorlasi cselekményt vagy annak kisér-
letét, vagy kizarélag azon tagallamok teriiletére, amelyek okot szolgaltattak ezen meg-
allapitasra, fennallna annak a veszélye, hogy a jogsértd djrakezdi a kérdéses megjelolés
hasznositdsat egy olyan tagallamban, amely vonatkozasaban az eltiltast nem rendel-
ték el. Rdaddsul azok az 4j birdsagi eljarasok, amelyeket a kozosségi védjegy jogosultja
kénytelen volna kezdeményezni, ezen eljarasokkal ardnyosan megnoévelné a kozosségi
védjegyre vonatkozé egymassal ellentmondé hatarozatok veszélyét, tobbek kozott az
Osszetévesztés veszélyének ténybeli értékelése miatt. Mérpedig ez a kovetkezmény
ellentétes mind a kozosségi védjegy egységes oltalméanak a 40/94 rendeletben foglalt
célkittizésével, mind a kozosségi védjegyoltalom — jelen itélet 40—42. pontjaban fel-
idézett — egységes jellegével.
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Mindazonaltal bizonyos esetekben korlatozott lehet az eltiltas teriileti hatdlya. Ugyan-
is a kozosségi védjegy jogosultjanak a 40/94 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében
szerepld kizardlagos joga odaitélésének az a célja, hogy e jogosult szdmdra lehet6vé
tegye kiilonos jogosulti érdekeinek védelmét, azaz annak biztositasat, hogy a védjegy
betolthesse funkcidjat. E jog gyakorldsdnak tehat azon esetekre kell korlatozddnia,
amikor a megjel6lés harmadik személy altali hasznalata sérti vagy sértheti a véd-
jegy alapvetd funkciéit (lasd ebben az értelemben a C-236/08—C-238/08. sz. Google
France és Google egyesitett tigyekben 2010. marcius 23-an hozott itélet [EBHT 2010.,
[-2417. 0.] 75. pontjét és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Ebbél kovetkezben, ahogyan arra az Eurdpai Bizottsag ramutatott, a kozosségi véd-
jegy jogosultjdnak kizarolagos joga, és ebbdl kovetkezGen ezen jog teriileti terjedelme
nem lépheti tul azt a mértéket, amely a védjegyjogosult szdmara lehet6vé teszi a véd-
jegyének oltalmat, azaz az csak azokat a haszndlatokat tilthatja meg, amelyek veszé-
lyeztethetik a védjegy funkciodjat. Ennélfogva az alperest — azaz a kozosségi védjegyet
kifogasolt médon felhasznalé személyt — nem lehet eltiltani azon cselekményektél
és azon jovébeli cselekményektd], amelyek nem sértik a kozosségi védjegy funkcioit.

Kovetkezésképpen, ha az alapeljarashoz hasonlé korillmények kozott az eljard kozos-
ségi védjegybirosdg megdllapitja, hogy a kozosségi védjegy bitorldsdval vagy annak
kisérletével osszefiiggd cselekmények egyetlen tagallamra vagy az Unié teriiletének
egy részére korlatozddnak, tobbek kozott mivel az eltiltas iranti kérelem benyujtdja —
az altala benytjtott kereset terjedelmének szabad meghatarozasara vonatkozé jogko-
rének gyakorlasa keretében — korlatozta a keresetének teriileti hatdlyat, vagy mivel az
alperes bizonyitja, hogy a kérdéses megjelolés hasznalata, tobbek kozott nyelvi okok
miatt, nem veszélyezteti, illetve nem veszélyeztetheti a védjegy funkciéit, ennek a bi-
résdgnak korlatoznia kell az ltala elrendelt eltiltas teriileti hatalyat.

Végil ki kell emelni, hogy a kozosségi védjegy bitorldsdval vagy annak kisérletével
Osszefiiggd cselekmények folytatdsatol valo eltiltds teriileti hatdlya az Unié egész
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teriiletére kiterjedhet. Mindazondltal a 40/94 rendeletnek — a 44/2001 rendelet
33. cikkének (1) bekezdésével Osszefiiggésben értelmezett — a Briisszeli Egyezmény
alkalmazdasdrdl sz616 90. cikke értelmében a tobbi tagallam fészabaly szerint koteles a
birdsagi hatdrozat elismerésére és végrehajtasara; ezaltal a birdsagi hatarozatot hata-
rokon atnyulé hatallyal ruhdzza fel.

Ennélfogva az elsé kérdésre ugy kell vilaszolni, hogy a 40/94 rendelet 98. cikkének
(1) bekezdését ugy kell értelmezni, hogy f6szabdly szerint az Unié egész teriiletére
kiterjed a kozosségi védjegy bitorldsdval vagy annak kisérletével 6sszefiiggé cselek-
mények folytatdsatdl vald, a kozosségi védjegybirdsdg éltal elrendelt eltiltds hatdlya,
amely birdsig joghatdsiga e rendelet 93. cikkének (1)—(4) bekezdésén és 94. cikkének
(1) bekezdésén alapul.

A mdsodik kérdésrdl

Figyelembe véve az elsé kérdésre adott valaszt, a kérdést elGterjesztd birdsag altal
feltett masodik kérdést nem kell megvalaszolni.

A harmadik és a negyedik kérdésrél

A harmadik és negyedik kérdéssel, amelyeket egyiittesen kell megvizsgélni a kér-
dést elSterjesztd birdsag lényegében arra var vélaszt, hogy a 40/94 rendelet 98. cikke
(1) bekezdésének masodik mondatat gy kell-e értelmezni, hogy valamely kényszerité
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intézkedés, igy a bitorldssal vagy annak kisérletével osszefiiggé cselekmények folyta-
tdsatol vald eltiltds végrehajtdsdnak biztositisa céljabol a kozosségi védjegybirdsig
altal a nemzeti joga alapjan elrendelt kényszerité birsag hatdlyos lehet a kozosségi
védjegybirdsag tagallamatol eltéré azon tagallamokban, amelyekre az eltiltds teriile-
ti hatdlya kiterjed. Nemleges valasz esetén ugyanez a birésig azt kivanja megtudni,
hogy a kozosségi védjegybirdsig elrendelhet-e ilyen kényszerits intézkedést — amely
hasonlit, vagy kiilonbozik az dltala a nemzeti joga értelmében elfogadott kényszeritd
intézkedéshez — azon allamok nemzeti joga alapjan, amelyek teriiletére az emlitett
eltiltas hatdlya kiterjed.

Ebben a tekintetben egyrészt emlékeztetni kell arra, hogy a kényszerit$ intézkedé-
sekre alkalmazand¢ jogot illetéen a Birdsag méar megallapitotta, hogy a kozosségi
védjegybirosag tagéllamanak jogszabalyaiban eléirt intézkedések koziil ennek a bird-
sagnak kell kivalasztania azokat, amelyek alkalmasak az altala elrendelt eltiltds vég-
rehajtasanak biztositasara (a fent hivatkozott Nokia-iigyben hozott itélet 49. pontja).

Masrészt arra kell rdmutatni, hogy a k6z9sségi védjegybirdsag tagillamanak nemzeti
joga alapjin e birdsag dltal elrendelt kényszerits intézkedések csak abban az esetben
felelhetnek meg annak a célkit(izésnek, amelyre tekintettel azokat meghoztik — amely
célkitlizés az eltiltas végrehajtdsa annak érdekében, hogy a kozosségi védjegyjognak
a bitorlds veszélyével szembeni hatékony oltalmat az Unio teriiletén biztositsak (lasd
ebben az értelemben a fent hivatkozott Nokia-tigyben hozott itélet 60. pontjat) — ha
azok ugyanazon a teriileten rendelkeznek hatallyal, mint az eltiltasrél sz6l6 birésagi
hatarozat.

Az alaptigyben a kozosségi védjegybirosag éltal elrendelt hatdrozathoz hasonlé eltilté
hatdrozatot ez utébbi birésag kényszerité birsiggal egészitette ki a nemzeti jog alap-
jan. Annak érdekében, hogy ez a hatdrozat hatalyos legyen az emlitett kényszerit
birsdgot elrendeld birésag tagallamatdl eltéré teriileten is, ezt a hatdrozatot e tagallam
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ebben az tigyben eljaré birésdganak — a 44/2001 rendelet III. fejezete rendelkezései-
nek megfelel6en — az ezen dllam belsé jogdban el6irt szabalyok és médozatok szerint
el kell ismernie és végre kell hajtatnia.

Abban az esetben, ha az a tagallam, amelynek a kozosségi védjegybirésag hatarozatat
el kell ismernie és végre kell hajtania, a nemzeti jogdban nem ir el ahhoz hasonld
kényszerité intézkedést, amelyrél — a bitorldssal vagy annak kisérletével 6sszefiiggd
cselekmények folytatdsatol valé eltiltast elrendeld és ezt az eltiltast annak végrehaj-
tasa érdekében kényszeritd intézkedéssel kiegészité — kozosségi védjegybirdsag hata-
rozott — ahogyan arra a f6tanicsnok az inditvdnydnak 67. pontjdban rdmutatott — e
tagéllam eljar6 birdsdgédnak az emlitett intézkedés célkit(izését a sajat nemzeti joga
azon irdnyado rendelkezései alapjan kell megvaldsitania, amelyek az eredetileg elren-
delt eltiltas végrehajtdsat azonos mddon biztosithatjak.

Az emlitett intézkedés célkitlizésének megvaldsitasara vonatkozdé kotelezettség
ugyanis a kozosségi védjegybirdsagokat terheld azon kotelezettség kovetkezményé-
nek mindésiil, amely szerint a bitorldssal vagy annak kisérletével 6sszefiiggd cselekmé-
nyek folytatasatdl valo eltiltasra vonatkozé hatdrozat meghozatala esetén kényszerit6é
intézkedéseket kell elfogadni. Ezen kapcsolddé kotelezettségek nélkill az eltiltast nem
lehetne kiegésziteni a végrehajtdsanak biztositdsara alkalmas intézkedésekkel, ezért
annak alig volna elrettentd hatdsa (lasd ebben az értelemben a fent hivatkozott Nokia-
tigyben hozott itélet 58. és 60. pontjat).

Ebben a tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében el§-
irt lojalis egyiittmiikodés elvének alkalmazasaval a tagallamok birésagainak feladata
a jogalanyok szamara az unios jog kozvetlen hatélyabdl eredé jogvédelem biztositasa
(l4sd ebben az értelemben a C-432/05. sz. Unibet-iigyben 2007. mércius 13-4n hozott
itélet [EBHT 2007., 1-2271. 0.] 37. és 38. pontjat, valamint az ott hivatkozott itélke-
zési gyakorlatot). Ugyanezen rendelkezés értelmében a tagdllamok a Szerz6désekbdl,
illetve az Unié intézményeinek intézkedéseibdl ered6 kotelezettségeik teljesitésének
biztositdsa érdekében megteszik a megfelel dltalanos vagy kiillonos intézkedéseket.
Kozelebbrél, a 2004/48 iranyelv 3. cikke értelmében a tagéllamoknak rendelkezniiik
kell azon intézkedésekrdl, eljarasokrol és jogorvoslatokrol, amelyek az ezen irdnyelv
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altal szabdlyozott szellemi tulajdonjogok érvényesitésének biztositdsdhoz sziiksége-
sek, amelyek kozott szerepel tobbek kozott a védjegyjogosultak joga is. Ugyanezen
3. cikk (2) bekezdése értelmében ezeknek az intézkedéseknek, eljarasoknak, valamint
jogorvoslatoknak ezen tdlmenden hatdsosnak, ardnyosnak és elrettentének kell len-
nitik, és ugy kell 6ket alkalmazni, hogy a jogszer(i kereskedelemnek ne éllitsanak kor-
latokat, és hogy az azokkal valé visszaélés esetére biztositékok rendelkezésre dlljanak.

A fentiekre tekintettel a harmadik és a negyedik kérdésre ugy kell valaszolni, hogy
a 40/94 rendelet 98. cikke (1) bekezdésének mésodik mondatat ugy kell értelmezni,
hogy valamely kényszerité intézkedés, igy a bitorlassal vagy annak kisérletével 6sz-
szefiiggb cselekmények folytatasatdl valé eltiltas végrehajtasanak biztositasa céljabdl
a kozosségi védjegybirdsag dltal a nemzeti joga alapjan elrendelt kényszerit6 birsag —
a 44/2001 rendelet III. fejezetében a birdsagi hatarozatok elismerése és végrehajtasa
vonatkozasiban el6irt feltételek mellett — rendelkezik hatéllyal a k6zosségi védjegy-
birdsig tagallamatol eltér6 azon tagillamokban, amelyekre kiterjed az eltiltés terii-
leti hatdlya. Amennyiben ezen eltéré tagéllamok egyikének nemzeti joga sem ir el
az emlitett birdsag altal elrendelt kényszerit6 intézkedéshez hasonlé intézkedést, ez
ut6bbi intézkedés célkitlizését e tagallam joghatésaggal rendelkezd birésdganak a tag-
allama belsé joga azon irdnyadé rendelkezései alapjan kell megvaldsitania, amelyek
azonos modon biztosithatjak az emlitett eltiltds végrehajtasat.

A koltségekrol

Mivel ez az eljards az alapeljarasban részt vevd felek szamdra a kérdést el6terjeszté
birdsag el6tt folyamatban 1év6 eljards egy szakaszat képezi, ez a birdsag dont a koltsé-
gekrol. Az észrevételeknek a Birdséag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt koltsé-
gek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem térithet6k meg.
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A fenti indokok alapjan a Birdsag (nagytandics) a kovetkez6képpen hatdrozott:

1)

2)

Az 1994. december 22-i 3288/94/EK tanacsi rendelettel médositott, a kozos-
ségivédjegyrol sz616, 1993. december 20-i 40/94/EK tanacsi rendelet 98. cik-
kének (1) bekezdését ugy kell értelmezni, hogy f6szabaly szerint az Unio
egész teriiletére kiterjed a kozosségi védjegy bitorlasaval vagy annak kisérle-
tével osszefiiggo cselekmények folytatasatol valo, a kozosségi védjegybirdsag
altal elrendelt eltiltas hatalya, amely birdsag joghatosaga e rendelet 93. cik-
kének (1)—(4) bekezdésén és 94. cikkének (1) bekezdésén alapul.

A 3288/94 rendelettel médositott 40/94 rendelet 98. cikke (1) bekezdésé-
nek masodik mondatat agy kell értelmezni, hogy valamely kényszerité in-
tézkedés, igy a bitorldssal vagy annak kisérletével osszefiiggo cselekmények
folytatasatol vald eltiltas végrehajtasanak biztositasa céljabdl a kozosségi
védjegybirdsag altal a nemzeti joga alapjan elrendelt kényszerité birsag — a
polgari és kereskedelmi iigyekben a joghatdsagrdl, valamint a hatarozatok
elismerésérdl és végrehajtasardl szo6lo, 2000. december 22-i 44/2001/EK
tanacsi rendelet III. fejezetében a birésagi hatarozatok elismerése és vég-
rehajtasa vonatkozasaban eldirt feltételek mellett — rendelkezik hatallyal a
kozosségi védjegybirdsag tagallamatol eltér6 azon tagallamokban, amelyek-
re kiterjed az eltiltas teriileti hatalya. Amennyiben ezen eltéré tagallamok
egyikének nemzeti joga sem ir el6 az emlitett birdsag altal elrendelt kénysze-
rit6 intézkedéshez hasonlé intézkedést, ez utobbi intézkedés célkituzését e
tagallam joghatdsaggal rendelkezd birésaganak a tagallama belso6 joga azon
iranyado rendelkezései alapjan kell megvaldsitania, amelyek azonos médon
biztosithatjak az emlitett eltiltas végrehajtasat.

Alairdsok
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