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Martin y Paz Diffusion SA
kontra
David Depuydt
és
Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

(A Cour de cassation [Belgium] altal elGterjesztett el6zetes dontéshozatal iranti kérelem)

»Védjegyek — 89/104/EGK iranyelv — 5. cikk (1) bekezdés — A védjegyjogosult kizardlagos jogai —
Védjegy kozos haszndlata — Hozzdjaruldas — A védjegy haszndlatdra vonatkozé hozzajarulas
visszavondsa — Tisztességtelen verseny”

1. Lehet-e egy védjegy jogosultjat tartésan eltiltani kizdrdlagos jogainak gyakorlasatdl és a védjegy
bizonyos aruk tekintetében torténé haszndlatitdl azzal az indokkal, hogy ezen aruk vonatkozdsiaban
egy harmadik fél hosszabb idGszakon keresztiil haszndlta e védjegyet a jogosult hozzdjaruldsaval?
Lényegében ez azon kérdések lényegi tartalma, amelyek megolddsdra a jelen tigyben a Birésagot kérik.

2. E kérdések egy meglehetésen szokatlan tényéllas keretében meriiltek fel. Az alapeljaras felei
— egyfel6l Martin y Paz Diffusion (a tovdbbiakban: MyP) és masfel6l Fabriek van Maroquinerie
Gauquie (a tovdbbiakban: Gauquie), az igazgatdjaval, David Depuydt-tal egyiitt — mindketten a
bérdiszmtidaruk agazatdban tevékenykednek. Ugyanazon védjegyet hasznaltdk, de eltéré druk
vonatkozadsaban. A felek kezdetben egyiittmiikodtek, megvaltoztatva az idék soran az altaluk hasznélt
védjegyet. Egy ponton a MyP lajstromoztatott néhanyat e megjelolések koziil. Késébb a felek kozotti
kapcsolat megromlott, ami szdmos birdsagi eljarast eredményezett.

I - Jogi keret

A — Az unids jog

3. A 1988. december 21-i 89/104/EGK els§ tandcsi iranyelvet (a tovabbiakban: irdnyelv)? mely a jelen
esetben alkalmazandd, a tagdllamok végjegyekre vonatkozd jogszabdlyainak kozelitése céljabol fogadtak
el.

4. Az iranyelv hatodik preambulumbekezdése a kovetkez6képpen szdl: ,ez az irdnyelv nem zirja ki a
védjegyjogon kiviili, igy a tisztességtelen versenyre, a polgari jogi felel6ésségre vagy a
fogyasztovédelemre vonatkozé tagallami jogszabdlyi rendelkezések védjegyekre torténé alkalmazasat”.

1 — Eredeti nyelv: angol.

2 — A védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szol, 1988. december 21-i 89/104/EGK els6, mddositott tanacsi iranyelv
(HL L 40., 1. o; magyar nyelvt kiilonkiadés 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.).
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5. Az iranyelv hetedik preambulumbekezdése tgy szdl, hogy ,kimeritéen fel kell sorolni a védjegy
lajstromozasat kizard, illetve annak torlésére alapot adé — példdaul a megkiillonboztetd képesség
hidnyaval vagy a védjegy korabbi jogokkal valé titkozésével kapcsolatos — okokat”.

6. Az iranyelv 3. cikke a lajstromozast kizdrd, illetve annak torlésére alapot adé okokat sorol fel. Az
iranyelv 3. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében, amennyiben ,a megjelolést rosszhiszemtien
jelentették be lajstromozasra”, a tagallam el6irhatja, hogy a megjelolés nem részesiilhet oltalomban,
illetve a védjegy torlésének van helye. A 4. cikk tovabbi lajstromozast kizaro, illetve annak torlésére
alapot add okokat sorol fel a korabbi jogokkal valé titkozéssel kapcsolatban.

7. Az iranyelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében:

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

a) a védjeggyel azonos megjelolést olyan drukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban, amelyek
azonosak a védjegy arujegyzékében szerepl6 arukkal, illetve szolgaltatasokkal;

b)  olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel Osszetéveszthetnek a megjelolés és a védjegy
azonossiga vagy hasonldsiaga, valamint az érintett aruk, illetve szolgaltatisok azonossiaga vagy
hasonlésdga miatt; az OsszetéveszthetGség magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztdk a
megjelolést gondolati képzettarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjak a védjegyhez.”

8. Az iranyelv 8. cikke szabalyozza az engedélyezést.

9. Az iranyelvet a védjegyekre vonatkoz6 tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szold, 2008. oktéber 22-i
2008/95/EK eurdpai parlamenti és tanécsi iranyelv® 17. cikke helyezte hatélyon kiviil, ami 2008.
november 28-an lépett hatdlyba. Az Gj irdnyelv (7) preambulumbekezdése atveszi a kordbbi iranyelv
(6) preambulumbekezdésének megfogalmazasat, és az 4j iranyelv 5. cikkének (1) bekezdése, kisebb
valtozasokbdl eltekintve, megegyezik a kordbbi irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdésével. A tényallas
eseményeinek idépontja miatt a korabbi iranyelv alkalmazandé.

B — A nemzeti jog

10. A kérdést el6terjesztd birdsagnak a szellemi tulajdonrdl (védjegyek és formatervezési mintak) szélo,

2005. februar 25-én Hégaban aldirt Benelux egyezmény (a tovabbiakban: Benelux egyezmény) 2.20.1 és

2.32.1 cikkét, mely az irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének (1) bekezdését tilteti at. Az

egyezmény 2007. februdr 1-jén lépett hatdlyba, és azéta modositottak.

11. A 2.20.1 cikk értelmében:

»(1) A lajstromozott védjegy a jogosult szaimadra kizarélagos jogokat biztosit. A polgari jogi felelGsségre
vonatkoz¢ altaldnos jogi rendelkezések esetleges alkalmazasanak sérelme nélkiil a kizarélagos jog

alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil hasznal:

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

3 — HL L 299, 25. o.
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b) gazdasagi tevékenység korében olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel
Osszetéveszthetnek a megjelolés és a védjegy azonossiga vagy hasonldsiga, valamint az
érintett aruk, illetve szolgaltatdsok azonossiga vagy hasonldsdga miatt, mely
OsszetéveszthetGség magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszték a megjelolést
gondolati képzettarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjak a védjegyhez;

o [..]"

12. A 2.32 cikk dgy rendelkezik, hogy ,(1) A védjegy engedély targyat képezheti azon druk vagy
szolgaltatasok mindegyikére vagy némelyikére vonatkozdan, melyek tekintetében a lajstromozas iranti
kérelmet benyujtottak, illetve melyek tekintetében azt lajstromoztak.”

II — A tényallas és az alapeljaras

A — A ténydllds

13. A jelen tgy a MyP kizarélagos joganak terjedelmére vonatkozik, e szakaszban két védjegy
tekintetében, melyeket a Benelux Szellemi Tulajdon Hivatala (a tovdbbiakban: BSZTH) lajstromozott:
az 1998. augusztus 14-én benyujtott, széthuzott ,N” betli mint dbras védjegy (636308. sz.) a Nizzai
Megéllapodés* szerinti 18. osztilyba (b6r) és a 25. osztdlyba tartozd (ruhézat) valamennyi aru
vonatkozdsaban, valamint a 2002. janudr 24-én benytgjtott ,NATHAN BAUME” szdévédjegy
(712962. sz.) a 18. és 25. osztalyba tartozé aruk vonatkozdsaban.

14. A vitak gyokere azonban a MyP és a Gauquie éltal kordbban kézosen haszndlt harmadik védjegy, a
SNATHAN” koriil ered, és egészen Nathan Svitckenbaumig nyulik vissza, aki bérdiszmtarukat kezdett
gyartani az 1930-as években Nathan Baum néven. 1990-ben a ,Nathan” névhez f(iz6d6 jogok jogosultja
Paul Baquet volt, egy masik bérdiszmtgyarto.

15. 1990. janius 6-an P. Baquet eladta a ,NATHAN” nevet a MyP-nek. A szerz6dés szerint az eladdsra
»Kkis bérdiszmiarukbdl all6 termékvonal gyartasa érdekében” keriilt sor. P. Baquet ,a néven fenntartja
tulajdonosi jogait, ami a kézitaskak gydrtasat illeti”. A MyP ,kotelezettséget vallal, hogy nem folytat
tisztességtelen versenyt a taskak gyartasa és forgalomba hozatala tekintetében a NATHAN modelljeivel
és nevével”.

16. Ot évvel késébb, egy 1995. majus 2-i szerzédéssel D. Depuydt megszerezte P. Baquet fennmaradé
tizletagat, beleértve ,a Paul Baquet NATHAN« kereskedelmi és cégnevet”, valamint a ,NATHAN”
szovédjegyet, melyet P. Baquet a BSZTH-ndal a 18. és a 25. osztilyba tartozé aruk vonatkozisiban
1991-ben lajstromoztatott. Tekintettel P. Baquet MyP-vel kotott szerzédésére, D. Depuydt villalta,
hogy nem gyart és nem hoz forgalomba kis bérdiszmtiarukat ,NATHAN” elnevezéssel ellatva.

17. 1995 soran D. Depuydt NATHAN védjeggyel ellatott kézitaskdkat hozott forgalomba, amelyeken
egy ,N” betd szerepelt, horizontédlisan elnyujtott irdésmdddal.® A MyP legaldbb 1996 6ta hasznélt egy
elnyujtott ,N” bettibdl allé megjelolést, és azt allitja, hogy ezt 1990 vége vagy 1991 eleje 6ta hasznalta,
amit D. Depuydt és a Gauquie vitat.

18. A feleknek ismét feliil kellett vizsgdlniuk a védjegyhaszndlatukat, amikor 1998-ban a (fiiggetlen)
vallalkozds, a Natan ugy taldlta, hogy a ,NATHAN” védjegy tulsigosan hasonlit a sajat ,NATAN”
védjegyéhez.

4 — A védjegyekkel ellathat6 termékek és szolgaltatdsok nemzetkozi osztalyozasara vonatkozo, 1957. junius 15-i, feliilvizsgalt és médositott Nizzai
Megallapodas.

5 — D. Depuydt és a Gauquie azt éllitja, hogy az ,N” megjel6lést P. Baquet mar hasznalta, és az részét képezte az altaluk megszerzett tevékenységi
kornek.
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19. 2002 6ta mind a MyP, mind a Gauquie hasznalta az ,N” abras védjegyet és az Gj ,NATHAN
BAUME” kifejezést. E védjegyek haszndlatat ugyanigy megosztottdk, mint a ,NATHAN” védjegy
hasznalatat. Ekképpen az ,N” dbras védjegyet és az Gj ,NATHAN BAUME” védjegyet (a jogvita e
szakaszdban még relevans két védjegyet) hasznilva MyP bérdiszmiaruk (tobbek kozott piperetaskak,
levéltarcak, utazotaskdk, ovek) széles valasztékat forgalmazza, a Gauquie pedig kézitaskakat és cipéket
gyart és forgalmaz. A felek kolcsonosen értékesitik egymas szamdra termékeiket, és azokat tizleteikben
kiallitjak.

20. 1998. augusztus 14-én a MyP abras védjegyként bejelentette a jelen tigyben érintett ,N” védjegyet
és a ,NATHAN” védjegyet a BSZTH-nal. A MyP 2002-ben jelentette be a ,NATHAN BAUME”
védjegyet. D. Depuydt és a Gauquie el6adjik, hogy a MyP nem értesitette Sket a védjegybejelentésrol.
1998. augusztus 17-én, illetve 2000. december 19-én BSZTH a lajstromba bejegyezte, hogy az eredetileg
P. Baquet altal lajstromoztatott ,NATHAN” szévédjegy a MyP, illetve D. Depuydt javara atruhazasra
keriilt.

21. E védjegyek lajstromozdsa ellenére a felek tovdbbra is fenntartottdk az addig fenndllo uzleti
kapcsolatukat. Id6vel azonban kezdett megromlani a viszonyuk, a megtimadott hatdrozat szerint azon
okbdl kifolydlag, hogy a MyP mas termékeket kezdett forgalmazni, és azt akarta, hogy a Gauquie
egyeztessen vele az alapanyagokat, szineket és a kommunikaciét illetéen. A MyP maér 1998 jdliusaban
kifogasolta a Gauquie-nal a két tarsasag kozotti egyiittmiikodés hidnyét, ami kiros a védjegy imdzséra,
és szamos alkalommal (1998 juliusan kiviil 2001 decemberében, 2003 jiniusdban és decemberében is)
javasolt szorosabb egyiittmiikodést a tdrsasagok kozott. 2004 decemberében a MyP — a kérdést
el6terjeszté birdsag szerint — kifogdsolta, hogy ,megsértették a »NATHAN BAUME«” védjegy kozos
tulajdondra vonatkozé szabalyokat. A feleknek nem sikeriilt megallapodniuk.

B — Az alapeljdrds

22. 2005. mdjus 24-én D. Depuydt és a Gauquie sikertelenill inditott a tribunal de commerce de
Nivelles (a nivelle-i kereskedelmi torvényszék) el6tt torlési eljarast a MyP ellen, az ,N” és a
SNATHAN” abrds védjegyek, valamint a ,NATHAN BAUME” szévédjegy tekintetében, vagy legalabbis
érvényességiiknek kizardlag a kis bérdiszmiiaruk vonatkozasaban valé megallapitasa irant.

23. Vilaszul arra, hogy D. Depuydt és a Gauquies megprobalta a védjegyeket toroltetni, a MyP ugy
hatdrozott, hogy véget vet a védjegyek kozos hasznalatanak, és 2007. janudr 11-én keresetet inditott
D. Depuydt és a Gauquie ellen ugyanazon birdsagnal, annak érdekében, hogy e birdsag eltiltsa ket az
»N” dbras védjegy és a ,NATHAN BAUME” szévédjegy 18. és 25. osztilyba tartozd druk
vonatkozasaban valé hasznalatatol. D. Depuydt és a Gauquie ellenkérelmében azt kérte, hogy a birésag
kotelezze a MyP-t arra, hogy hagyjon fel az ,N”, a ,NATHAN” és a ,NATHAN BAUME” védjegyek
haszndlataval a kis bérdiszmtarukon kiviili valamennyi béraru, kiilonosen a kézitaskak tekintetében. A
MyP kérelmét a birdsag elutasitotta, és arra kotelezte a MyP-t, hogy a tovdbbiakban ne gyartson, ne
hozzon forgalomba és ne értékesitsen D. Depuydt és a Gauquie kézitaskaival megegyezd vagy azokhoz
hasonlé kézitaskdakat.

24. A Két itélet ellen fellebbezést nyujtottak be. A Cour d’appel de Bruxelles (briisszeli fellebbviteli
birésag) 2007. november 8-an hozott dontést e fellebbezések tigyében.

25. A Cour d’appel de Bruxelles ugy talalta, hogy érvényes a hirom érintett lajstromozott védjegy, azaz

a ,NATHAN” és az ,N” dbras védjegyek és a ,NATHAN BAUME” szévédjegy, melyek jogosultja a
MyP. Kiillonosképpen a rosszhiszem( bejelentés miatti torlésiikre irdnyuld kifogds eléviilt.
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26. A védjegyoltalom 4dltal biztositott kizardlagos jogok alapjan a birdsag eltiltotta a Gauquie-t és
D. Depuydt-t a hdrom védjegy haszndlatatdl a kézitiskdkon és a cip6kon kivilli valamennyi termék
tekintetében. A birésag e kivételeket a joggal vald visszaélés — pontosabban az eljarassal vald
visszaélés — elvével igazolta. A birésag megallapitotta, hogy a MyP ily kategorikus médon valé
hivatkozasa a kizardlagos jogra pusztan megtorlas. Korabban a MyP mindig elismerte a Gauquie jogat
az ,N” és a ,NATHAN BAUME” védjegyek kézitaskdak és cipék tekintetében valé haszndlatira. A
birésag ugy vélte, hogy a felek kozott nem létezett (korlatlan, hallgatélagosan megujithatd) engedély.
Epp ellenkezéleg, a MyP egészen oddig ment, hogy elismerte a védjegyek egyfajta kozos tulajdonat. A
birésag ezt e védjegyek Gauquie altali, kézitaskak és cipdk tekintetében torténd hasznélatira vonatkozo
»visszavonhatatlan hozzajaruldsnak” tekintette.

27. Masfeldl a birdsag eltiltotta a MyP-t a védjegyek kézitaskak és cipSk kereskedelme soran torténd
hasznalatatol. A birésag ugy vélte, hogy az ilyen haszndlat tisztességtelen versenyt valdsitana meg.
El6szor is a MyP mindig onként elismerte, hogy az arra vonatkozé kotelezettsége, hogy nem folytat
tisztességtelen versenyt P. Baquet-vel a ,NATHAN” névvel ellatott taskak gyartidsa és forgalomba
hozatala tekintetében, kiterjed az ,N” és a ,NATHAN BAUME” védjegyekre is a kézitaskak és cipok
tekintetében. Masodszor a Gauquie éveken keresztiil jelent8s befektetéseket tett termékei reklamozasa
terén, amelyekbdl a MyP tisztességtelen elényre tenne szert.

28. A 2008. szeptember 12-i értelmezd itélet tovabb pontositotta a ,kézitaska” és a ,gazdasagi
tevékenység korében valé hasznélat” fogalmat.

29. A MyP fellebbezést nyujtott be a Cour de cassation-hoz (semmitészék) a Cour d’appel itéletével és
értelmezd itéletével szemben, amennyiben azok az ,N” és a ,NATHAN BAUME” védjegyeket érintik.
Fellebbezését két jogalapra alapitotta.

30. A MyP ugy érvelt az elsé, a Gauquie-val és D. Depuydt-vel szembeni kért eltiltdas elrendelésével
kapcsolatos jogalapjaban, hogy a Benelux egyezmény 2.20.1 cikke szerinti sziikséges hozzdjarulast
jelenté engedély teheti csupan lehet6vé egy harmadik fél szamdara a védjegy haszndlatat.
Visszavonhatatlan hozzdjarulds, azaz visszavonhatatlan kotelezettség nem létezhet kozrendi alapon, és
ellentétes lenne a védjegyoltalom 4dltal biztositott kizardlagos jogokkal. A MyP szerint a hozzdjarulas
visszavondsa é€s a védjegyoltalom nyujtotta jogok gyakorldsa nem jelenthet joggal valé visszaélést, és
még ha azt is jelentene, a megfelel§ szankci6 a jog gyakorlasanak normdl mértékiire valé csokkentése
lenne, és a karok megtéritése, de nem a védjegy hasznalatanak megtiltasa.

31. Arra vonatkozdan, hogy 6t magat is eltiltottdk a védjegyek bizonyos tekintetben torténd
hasznalatatél, a MyP a masodik jogalapjaban arra hivatkozik, hogy a védjegyek kizardlagos jogot
biztositanak, mely megakadilyozza, hogy madasok a védjegyeket a jogosult hozzdjaruldsa nélkil
haszndljak. E jog magédban foglalja a MyP szerint magdnak a védjegy haszndlatinak jogat is, mivel
egyébként a jogosult kockaztatnd a joganak elvesztését. Az (akir a védjegyjogosultnak a védjegy
hasznalatatél valé tartézkodasra irdnyuldé kotelezettségével ellatott) engedély megsziinésekor a
védjegyjogosult visszaszerzi a kizardlagos joga teljes kort gyakorldsdnak lehetdségét. Az a haszon,
amelyre a jogosult szert tehet a védjegy haszndlatira jogosult harmadik személy altal végzett
reklamozasbél, valamint az Osszetévesztés kizardlagos jog feléledésébdl eredd barmiféle veszélye
sziikségszeri kovetkezménye a kizardlagos jogok jogszer(i gyakorlasanak. Masodlagosan a MyP el6adja,
hogy a birésidg nem tilthatta volna meg neki véglegesen a védjegyek haszndlatit, és egy kevésbé
megszorité szankciét kellett volna alkalmaznia.
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III - Az elozetes dontéshozatalra eloterjesztett kérdések és a Birdsag elotti eljaras

32. 2011. december 2-i itéletében a kérdést elGterjeszté birdsdg a megtimadott hatdrozat téves
olvasatan alapuléként elutasitotta a MyP érvét, mely szerint amikor a Gauquie védjegyek hasznalatatol
valé eltiltasat kérte, csupan a védjegyoltalom altal biztositott kizardlagos jogat gyakorolta, és ekképpen
ez nem tekinthet$ joggal valé visszaélésnek. A birdsdg megallapitotta, hogy a megtdmadott hatirozat
nemcsak a hosszud ideig tarté kozos haszndlatot vette figyelembe, hanem a megtorldsi szandékot és a
MyP kérelme megfogalmazdsanak modjat is.

33. A kérdést elbterjeszté birdsdg figyelembe vette tovabba azon tényt, hogy a MyP fellebbezésének
mindkét jogalapja a 89/104 irdnyelv értelmezésével kapcsolatos kérdéseket vet fel. E célbol a kérdést
el6terjeszté birdsag ugy hatdrozott, hogy felfiiggeszti az eljarast, és a Birdsig elé terjeszti a kovetkezd
kérdéseket:

,1.1 Ugy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl sz6lo, 1988.
december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének
(1) bekezdését, hogy a lajtromozott védjegy altal biztositott kizdrélagos jog jogosultja véglegesen
nem hivatkozhat erre harmadik személlyel szemben valamennyi, a lajtromozas altal érintett
termék vonatkozasaban:

— amennyiben a jogosult hosszi idén keresztill megosztotta a védjegy haszndlatat a harmadik
személlyel egyfajta kozos tulajdon keretében az érintett termékek egy része vonatkozasaban?

— amennyiben a megosztds soran a harmadik személynek visszavonhatatlan hozzajaruldsat adta,
hogy az haszndlhassa a védjegyet ezekre a termékekre?

1.2 Ugy kell-e értelmezni az emlitett cikkeket, hogy az olyan nemzeti szabaly alkalmazisa, mint
amelyik alapjan a jogosult nem gyakorolhatja e jogat jogellenesen vagy visszaélésszerlien, azt
eredményezheti, hogy véglegesen megakadalyozzdk azt, hogy gyakorolja ezt a kizardlagos jogot
az érintett termékek egy része vonatkozasaban, vagy ugy kell értelmezni, hogy a jogszabaly
alkalmazasa csak arra korlatozédhat, hogy mds moddon szankciondlja a jog jogellenes vagy
visszaélésszer(i gyakorldsat?

2.1 Ugy kell-e értelmezni a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szols, 1988.
december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének
(1) bekezdését, hogy amennyiben a lajtromozott védjegy jogosultja megsziinteti a harmadik
személlyel szemben arra irdnyulé kotelezettségvallalasat, hogy a védjegyet bizonyos termékekre
nem haszndlja, és ezdltal maga szeretné atvenni a haszndlatot, a nemzeti birésdg ennek ellenére
donthet gy, hogy megtiltja a visszavételt azzal az indokkal, hogy az tisztességtelen versenyt
képez, mivel ennek eredményeként a jogosult haszonra teszt szert a kordbban a védjegy
tekintetében az emlitett harmadik személy dltal végzett reklaimozasbdl, és az esetlegesen
OsszetéveszthetGséget eredményez a fogyaszték korében, vagy pedig tugy kell értelmezni, hogy a
nemzeti birésagnak eltérd, a jogosult altali visszavételt véglegesen meg nem akaddlyozé szankciot
kell alkalmaznia?

2.2 Ugy kell-e értelmezni az emlitett cikkeket, hogy a jogosult részére a hasznalat végleges megtiltdsa
igazolt abban az esetben, ha a harmadik személy tobb éve befektetéseket eszkozolt annak
érdekében, hogy megismertesse a fogyasztokkal azokat a termékeket, amelyek tekintetében a
jogosult engedélyezte szamara a védjegy hasznalatat?”

34. Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelmet 2012. janudr 3-an vette nyilvantartasba a Birdsag.

35. A MyP, D. Depuydt és a Gauquie (egyiitt), a Lengyel Koztdrsasig és a Bizottsag nyujtott be irasbeli
észrevételeket.
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36. A 2013. januar 10-i targyaldson az alapeljaras felei és a Bizottsag tettek észrevételeket.
IV - Ertékelés

A — Elfogadhatésdg

37. D. Depuydt és a Gauquie két érvet hoz fel az elSterjeszté birdsag altal feltett kérdések
elfogadhatdsaganak vitatasara. El6szor is, szerintiik tekintettel arra, hogy az irdnyelvet mar atiiltették a
nemzeti jogba, az értelmezésével kapcsolatos kérdések a nemzeti jog ald tartoznak. Ugyanez igaz azon
kérdésre is, hogy a nemzeti jog korlatozhatja-e a védjegyoltalom éaltal biztositott jogokat. A Bizottsag is
csak tavoli kapcsolatot lat a jogvita és az unids védjegyjog kozott.

38. Masodszor D. Depuydt és a Gauquie azt dllitja, hogy a kérdések nem relevansak a jelen eset
szempontjabdl. Az irdnyelv 5. cikkének (1) cikke szerintiilk nem érinti azt a kérdést, hogy a nemzeti
jog korlatozhatja-e a védjegyjogosult kizardlagos jogait. Mivel a nemzeti birésagok kifejezetten
megallapitottdk, hogy nem létezett semmilyen engedély, az iranyelv 8. cikkének (1) bekezdése szintén
nem relevdns.® D. Depuydt és a Gauquie tovdbbd ugy véli, hogy az elsé kérdés olyan intézkedésre
vonatkozik, amely nem kapcsolédik az eset tényallasdhoz.

39. E két érv egyike sem meggy6z6 szamomra. Természetesen az EUMSZ 267. cikk értelmében a
Birésag csak az uniods jog értelmezését illetéen rendelkezik hataskorrel elézetes dontés meghozatalara,
a nemzeti jogot nem értelmezheti.” A Cour de cassation ugyanakkor az irdnyelv, és nem az azt
atiiltetd nemzeti jog értelmezését kérte a Birdsagtdl. Az a tény, hogy az irdnyelv atiiltetésre keriilt a
nemzeti jogba, nem jelenti azt, hogy a nemzeti birésigok innentdl figyelmen kiviill hagyhatjak az
iranyelvet. Inkabb azt jelenti, hogy a nemzeti birésdgok kotelesek a nemzeti jogot az iranyelv
megfogalmazdsa és célja fényében értelmezni.®

40. A nemzeti birésag altal elGterjesztett kérdések relevancidjat illetden, a Birésag édllandé itélkezési
gyakorlata értelmében fészabdly szerint a jogvitdban eljar6 nemzeti birésag feladata az, hogy mérlegelje
a Birésdg elé terjesztett kérdések relevins jellegét.” A Bir6sig csupan akkor jar el mdsként, ha
»nyilvanvalé” ", hogy az unids szabély értelmezése irrelevans az adott eset szempontjabol.

41. Az irdnyelv 8. cikkének (1) bekezdését illetGen a kérdést elbterjeszté birdsag maga dllapitotta meg,
hogy nem létezett semmiféle engedély a felek kozott. Mivel a Birdsagot koti e ténymegéallapitds, valéban
ugy tlnik, hogy az iranyelv 8. cikkének (1) bekezdése nem relevins az iigy eldontése szempontjabol.
Figyelembe véve e tényt, és annak érdekében, hogy a kérdést elSterjesztd birdsignak hasznos vélaszt
lehessen adni, a kérdéseket tgy kell atfogalmazni, hogy azok ne tartalmazzanak hivatkozast az iranyelv
8. cikkének (1) bekezdésére."

— A Bizottsdg tovabba rdmutat, hogy a felek sosem kotottek licenciaszerzddést.
— A 24/64. sz. Dingemans-iigyben 1964. december 2-dn hozott itélet (EBHT 1964., 1259. o.).
— A 14/83. sz., von Colson és Kamann tigyben 1984. aprilis 10-én hozott itélet (EBHT 1984., 1891. o.) 26. pontja.

— A 83/78. sz. Redmond-iigyben 1978. november 29-én hozott itélet (EBHT 1978., 2347. o0.) 25. pontja, valamint a C-134/94. sz. Esso
Espaiiola-tigyben 1995. november 30-dn hozott itélet (EBHT 1995., 4223. 0.) 9. pontja.

10 — A 126/80. sz. Salonia-iigyben 1981. jinius 16-an hozott itélet (EBHT 1981., 1563. 0.) 6. pontja.
11 — A C-62/00. sz. Marks & Spencer tigyben 2002. jilius 11-én hozott itélet (EBHT 2002., I-6325. 0.) 32. pontja.
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B — Erdemi elemzés

42. A Kkérdést elSterjeszté birdsag szdmos, az Ugy szempontjabdl jelentds tényre mutatott ra.
Tekintettel arra, hogy a Birésagot kotik e ténymegallapitdsok, ki kell emelni parat koziiliik. El6szor is a
MyP a jogosultja a széban forgé érvényes, lajstromozott védjegyeknek a széban forgd valamennyi aru
vonatkozasaban. Masodszor, miéta a MyP bejelentette e védjegyeket, azokat a Gauquie és D. Depuydt
haszndlja a MyP hozzdjaruldsaval. Harmadszor, nem vitatott, hogy a felek nem kotottek
licenciaszerz6dést. Negyedszer, semmi sem utal arra, hogy a Gauquie és D. Depuydt szintén jogosultja
lenne a széban forgd védjegyeknek. Jollehet a kérdést elSterjeszté birdsag emlit ,egyfajta kozos
tulajdont”, nem 4dllitja, hogy a Gauquie és D. Depuydt bejelentette volna e védjegyeket, sem azt, hogy
hasznélaton alapulé védjegyhez f(iz6d6 jogok jogosultjai lennének. "

43. Az engedély hidnydt leszamitva, e tények elsére egy szokdsos licenciahelyzethez hasonldk, annak
valamennyi kovetkezményével, tobbek kozott azzal, hogy az engedély visszavonhat6. A felek kozotti
sajatos kapcsolat azonban megkérddjelezi e kovetkeztetést: kezdetben a felek azonos jogokkal
rendelkeztek a megjeloléseket illetéen. Hosszd idén keresztiil haszndltak kozosen e megjeloléseket.
Azonban, amint az mar megallapitast nyert, a MyP egy ponton lajstromoztatta e védjegyeket, allitélag
stitokban”, bar tekintetbe kell venni, hogy a védjegyeket kozzéteszik, és haszndlatuk szabdlyozhaté.
Eléviilés miatt sikertelen volt a védjegy rosszhiszemi bejelentésen alapuld torlése iranti kérelem.

44. A fent emlitett ténymegallapitasok ellenére a Cour d’appel itélete helyreallitotta a felek altal hosszu
idén at gyakorolt kozos haszndlatot. Ezt egyfeldl a védjegyjogok korlatozasaval érte el, és masfeldl azzal,
hogy a védjegyek jogosultjait bizonyos aruk tekintetében eltiltotta a védjegyek haszndlatatél. E
hatdrozattal szemben a kérdést elSterjeszté birdsidg arra keres valaszt, hogy lehetséges-e a kozos
haszndlat fenntartdsa, és ha igen, milyen eszkozokkel. Mivel a javasolt jogi eszkozok kozil szamos a
nemzeti jogon alapul, ebben az esetben a lényeges kérdés az, hogy a nemzeti jog milyen mértékben
korlatozhatja az uniés védjegyjogot. Meg kell jegyezni, hogy a nemzeti szabdlyokat a nemzeti
birésagoknak kell meghatarozniuk. A Birdsag feladata e tekintetben csupan az iranyelv altal a nemzeti
jog szamara kijelolt korlatok meghatdrozasa.

1. Az elsd kérdés

45. Els6 kérdésével a kérdést elbterjeszté birdsag arra kivan vélaszt kapni, hogy mik a kizarélagos
védjegyjogokra valdé hivatkozas korlatai a jelen esethez hasonlé helyzetben, ahol a védjegy hasznalata
hosszt idén at kozos volt. A kérdést el6terjesztd birdsag a kérdést két részre bontotta.

a) Az els6 alkérdés targya

46. Az els6 alkérdés arra vonatkozik, hogy az irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdése véglegesen
megakadalyozza-e, hogy a lajstromozott védjegy jogosultja a kizarélagos jogaira hivatkozzon az
arujegyzékben szerepl¢ valamennyi aru tekintetében egy harmadik féllel szemben, amennyiben a
jogosult megosztotta az arujegyzékben szereplé druk egy része tekintetében a védjegy haszndlatat
-egyfajta kozos tulajdon” keretében e harmadik féllel, és amennyiben utébbi a jogosult
»visszavonhatatlan hozzajarulasaval” hasznélta a védjegyet.

12 — E jogokat illetéen lasd az irdnyelv (4) preambulumbekezdését és a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozasairdl sz6lé megallapodas (a
tovabbiakban: TRIPS-megéllapodés) 16.1 cikkének harmadik mondatat.
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47. A kérdést elbterjeszté birdsag hatdrozatabdl kitlinik, hogy e birdsig arra keres valaszt, hogy a
védjegyjogban van-e alapja annak, hogy véglegesen eltiltsak egy lajstromozott védjegy jogosultjat
jogainak egy harmadik féllel szembeni gyakorldsatél, amennyiben e harmadik féllel a jogosult
megosztotta a védjegy haszndlatat hosszi idén keresztiil. Tovabbi magyarazatot igényel a birésagnak az
»egyfajta kozos tulajdonra” és ,visszavonhatatlan hozzéjarulasra” valé hivatkozasa.

48. El6szor is ugy tlinik szamomra, hogy az ,egyfajta kozos tulajdon” fogalma konnyen értheté a Cour
d’appel kérdést elSterjeszté birdsdag altal hivatkozott itéletének oOsszefiiggésében. A Cour d’appel a
védjegyek felek altali kozos haszndlatdra alapitotta érvelését, megemlitve, hogy a MyP egészen oddig
ment, hogy elismerte a védjegyek ,egyfajta kozos tulajdonat”, és e birdsag arra a kovetkeztetésre jutott,
hogy a MyP ,visszavonhatatlan hozzijarulasat” adta e védjegy haszndlatdhoz. Nem utalt arra, hogy
D. Depuydt és a Gauquie lajstromoztatta volna a védjegyeket vagy haszndlat révén szereztek volna
jogokat. A fogalmat tehit nem jogi értelemben hasznalta. Azt inkabb a védjegyek megegyezésen
alapul6 kozos hasznalatara vonatkozé ténymegallapitasként kell értelmezni.

49. A ,visszavonhatatlan hozzdjarulas” fogalma, melyet a kérdést elSterjeszté birésdg — szintén a Cour
d’appel itéletéb6l idézve — hasznal, a MyP magatartasibél levont ténymegallapitdsnak tlnik. A
targyalason D. Depuydt és a Gauquie megerdsitette, hogy a ,visszavonhatatlan hozzajarulas”
megadllapitdsa a nemzeti birdsdg feladata. A Bizottsdg elfogadta tényként a visszavonhatatlan
hozzajarulas fennallasat. Ugyanakkor a ,visszavonhatatlan hozzdjarulds” megaddsira vonatkozd
ténymegallapitds feltételezi, hogy a védjegy jogosulja daltal adott engedély jogilag [lehet
visszavonhatatlan. A Birésagnak kell megvalaszolnia, hogy adhat6-e visszavonhatatlanul az iranyelv
5. cikkének (1) bekezdésében szerepl6é engedély.

50. A Birésag kétségteleniil rendelkezik hataskorrel e kérdés megvalaszolasiara. Mig a nemzeti birsag
feladata az iigy tényeinek megallapitisa — és ekképpen a jelen esetben annak meghatirozasa, hogy sor
keriilt-e engedély megadasdra —, a Birésdgot nem koti a kérdést elSterjeszté birdsag altal alkalmazott
jogi kategéridk fenndllasaval kapcsolatos feltételezés. Hasonloképpen a nemzeti birdsag hatdrozza meg
a Birdsag elé terjesztett kérdések tartalmat. Azonban semmi sem akadalyozza a Birésagot abban, hogy
a kérdést elbterjeszté birdsag részére az unids jognak az el6tte folyamatban lévé gy elbirdldasahoz
esetleg hasznos Osszes értelmezési szempontjat megadja, fiiggetleniil attdl, hogy a kérdést elSterjesztd
birésag kifejezetten utalt-e azokra, vagy sem. "

51. A Birdsag a Libertel-itélet alapjaul szolgalé tigyben egy adott szin védjegykénti megkiilonboztetd
képességének kérdésében ennek alapjan dllapitotta meg, hogy egy szin onmagdban képezhet-e
védjegyet.'* Ugyanezen elv alkalmazandé a jelen esetben is.

52. A kérdés, amelyre a kérdést elGterjeszté birdsag kiillonosképpen valaszt var, tehat az, hogy az
iranyelv 5. cikkének (1) bekezdése szerint egy lajstromozott védjegy jogosultja adhat-e
visszavonhatatlan engedélyt a védjegy haszndlatira, abban az értelemben, hogy a lajstromozott védjegy
altal biztositott kizarélagos jogra nem lehet a tovabbiakban hivatkozni az ezen engedélyt kapd
harmadik féllel szemben, akivel a jogosult hosszi id6én keresztiil megosztotta a védjegy hasznalatat, a
védjegy lajstromozasat megel6zden és azt kovetben egyarant.

b) Az els6 alkérdés elemzése

53. Az ekképpen megfogalmazott kérdés el6szor is az ,engedély” természetének az iranyelv 5. cikkének
(1) bekezdése keretében torténd elemzését kéri a Birdsagtol.

13 — A C-321/03. sz. Dyson-iigyben 2007. januar 25-én hozott itélet (EBHT 2007., I-687. o.) 24. pontja.

14 — A C-104/01. sz. Libertel-tigyben 2003. mdjus 6-d4n hozott itélet (EBHT 2003., I-3793. 0.) 22. pontja, a C-321/03. sz. Dyson-iigyben 2007.
janudr 25-én hozott itélet (EBHT 2007., I-687. 0.) 24—26. pontja.
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54. Természetesen a Birdsdg csak annyiban tehet eleget e felkérésnek, amennyiben az iranyelv
5. cikkének (1) bekezdésében haszndlt ,engedély” fogalma az unids jog fogalmainak korébe tartozik, és
kovetkezésképpen értelmezése nem hagyhat6 a nemzeti birésagokra.

55. Altaldnos szabélyként az uniés jog egységes alkalmazdsénak kovetelményébdl és az egyenléség
elvébdl az kovetkezik, hogy a tagdllami jogokra kifejezett utaldst nem tartalmazé uniés jogi
rendelkezést ondlléan kell értelmezni, figyelembe véve a rendelkezés Osszefiiggéseit és a kérdéses
szabalyozds céljat. "

56. E szabdly persze sokat veszit erejébdl az iranyelv esetében, melyek nem harmonizéljak teljes kortien
az adott jogteriiletet. Ugyanakkor, jéllehet az irdnyelv a harmadik preambulumbekezdése értelmében
nem végzi el a védjegyekre vonatkozd tagdllami jogszabdlyok teljes kord kozelitését, e jogteriilet
bizonyos részeit harmonizdlja. E tekintetben a kilencedik preambulumbekezdés ramutat, hogy az aruk
szabad mozgdsdnak megkonnyitése érdekében a lajstromozott védjegyeknek valamennyi tagallam
jogrendszerében azonos oltalmat kell élvezniiik. Ennek megfeleléen a Birdsag tobb alkalommal
kimondta, hogy az iranyelv 5-7. cikke a védjegyoltalmi jogra vonatkozé szabdlyok teljes
harmoniziciéjarél rendelkezik. '°

57. Az ,engedély” iranyelv 5. cikkének (1) bekezdésében haszndlt fogalma tehat az uniés jog
fogalmainak egyike.

58. A Birésagnak szdmos alkalommal nyilott lehetésége az itélkezési gyakorlataban az irdnyelv 5. cikke
(1) bekezdésének killonb6zd aspektusait egyértelmiibbé tenni. Ugyanakkor szamomra Ggy tlinik, hogy
ezen fitélkezési gyakorlat nem vilagitia meg az 5. cikk (1) bekezdésében szereplé ,engedély”
természetét.

59. Szamos tanulsiaggal szolgal ugyanakkor az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének kontextusa és a
Birésag erre vonatkozd itélkezési gyakorlata. Az ,engedély” kifejezés szamos helyen szerepel az
iranyelvben: az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében a védjegy altal biztositott kizardlagos jogok terjedelmével
kapcsolatban, a 7. cikk (1) bekezdésében a védjegyjog kimeriilésére vonatkozdan, a 10. cikk
(3) bekezdésében a hasznalat kovetelményével és a 12. cikk (2) bekezdésében a megszilinési okokkal
kapcsolatban. A kifejezés haszndlata az irdnyelvben egyaltalin nem szokatlan. A kozosségi védjegyrdl
sz616 tandcsi rendelet is hasonl6 osszefiiggésekben hivatkozik az ,engedélyre””, és a kifejezés felmeriil a
TRIPS-megallapodasban '® és az Egyesiilt Allamok védjegyjogaban is .

60. A Birdsagnak az engedély fogalmat a kimeriiléssel kapcsolatban kellett értelmeznie, vagyis az
iranyelv 7. cikkének (1) bekezdése keretében. E rendelkezés™ értelmében a védjegyoltalom alapjin a
jogosult nem tilthatja meg a védjegy haszndlatit olyan arukkal kapcsolatban, amelyeket maga a
jogosult hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzdjarulasaval hoztak forgalomba az Eurépai
Gazdasagi Térség (EGT) piacan.

15 — A 327/82. sz. Ekro-tigyben 1984. janudr 18-dn hozott itélet (EBHT 1984., 107. o.) 11. pontja, a C-287/98. sz. Linster-tigyben 2000.
szeptember 19-én hozott itélet (EBHT 2000., I-6917. 0.) 43. pontja, és a C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar tigyben 2011. szeptember 22-én
hozott itélet (EBHT 2011., I-8701. o.) 29. pontja.

16 — A C-355/96. sz., Silhouette International Schmied tgyben 1998. jdlius 16-4n hozott itélet (EBHT 1998., [-4799. o.) 25. pontja; a
C-414/99-C-416/99. sz., Zino Davidoff és Levi Strauss egyesitett tigyekben 2001. november 20-dn hozott itélet (EBHT 2001., 1-8691. o.)
39. pontja; a C-59/08. sz. Copad-tigyben 2009. dprilis 23-an hozott itélet (EBHT 2009., I-3421. o.) 40. pontja; a C-127/09. sz. Coty Prestige
Lancaster Group tigyben 2010. junius 3-an hozott itélet (EBHT 2010., [-4965. 0.) 27. pontja, és a C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar tigyben
2011. szeptember 22-én hozott itélet 32. pontja.

17 — A kozosségi védjegyrdl szold, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tanécsi rendelet (HL L 78., 1. 0.) 9. cikkének (1) bekezdése a biztositott jogokat
illetéen, a 13. cikkének (1) bekezdése a kimeriilést illetéen, a 15. cikkének (2) bekezdése a hasznélatot, és az 51. cikke (1) bekezdésének
¢) pontja a megsz(inést illetGen.

18 — A TRIPS-megallapodds 16.1. cikke a védjegy dltal biztositott jogokat illetéen hasonlé Osszefiiggésben hasznélja a kifejezést, mint az iranyelv
5. cikkének (1) bekezdése.

19 — Lasd az 1946. évi Trademark Act (Lanham Act) médositott 32. §-at, 15 U. S. C. 1114. §, a jogorvoslatokkal, jogsértésekkel, és a nyomtatas
vagy kiadds sordn torténd jéhiszemi jogsértésekkel kapcsolatban.

20 — Az Eurdpai Gazdasagi Térségrél sz6l6 megallapodas XVII. melléklete 65. cikkének (2) bekezdésével mddositva (HL 1994. L 1., 3. o.).
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61. A Zino Davidoff és Levi Strauss itélet alapjaul szolgalé tigyekben az érintett védjegyek jogosultjai az
EGT teriiletén kiviill hoztdk forgalomba druikat, majd azokat egy harmadik személy importalta az EGT
teriiletére. A Birésaghoz azzal a kérdéssel fordultak, hogy milyen koriilmények kozott tekinthetd dgy,
hogy a védjegyjogosult hozzajarulasat adta ahhoz, hogy az aruk az EGT piacdn keriiljenek forgalomba.
A Birésdg ugy vélte, hogy a hozzdjirulas fogalmat egységesen kell értelmeznie.” A hozzdjérulds, a
Birésag szerint, lehet kifejezett vagy hallgatélagos, ez utébbi esetben az aruknak az EGT piacan kiviil
torténd forgalomba hozatala el6tt, azzal egyidejlleg, vagy azt kovetéen fenndllé tényekbdl és
koriilményekbdl levonhaténak kell lennie. Figyelembe véve, hogy a hozzdjarulas kovetkezményei az
irdnyelv 7. cikkének (1) bekezdése szerint milyen jelentéséggel birnak, azaz a védjegyjogosult szamdra
az EGT-n belilli els6 forgalomba hozatal ellenérzését lehet6vé tevs kizardlagos jog kimertilését, a
yhozzdjarulast oly mddon kell kifejezésre juttatni, hogy abbdl egyértelmten kideriiljon a jogrél vald
lemondés szandéka”?. Jollehet a 7. cikk (1) bekezdése szerinti hozzdjirulds az druk forgalomba
hozataldra vonatkozik®, és az irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdésében szerepld engedély a védjegy (vagy
arra megtévesztéen hasonlité megjelolés) gazdasagi tevékenység korében torténdé hasznalatira
vonatkozik, ugy tlnik szdmomra, hogy a Birdsdg dltal az engedély természetével kapcsolatban tett
megallapitdsok alkalmazanddk az engedély irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdésében hasznélt fogalma
esetében is.

62. A Birdsag megdllapitdsai arra utalnak, hogy a hozzijarulashoz sziikséges a védjegyjogokrdl vald
lemondasra irdanyuld szandék (egyértelmii) kifejezése. Ez egy onkéntes jogligylet a védjegy jogosultja és
az engedélyben részesiilé személy kozott.

63. Ezen értelmezést tamasztja ald az irdnyelv 5. cikke (1) bekezdésének olvasata a hasznalati
engedéllyel kapcsolatos 8. cikkel oOsszefiiggésben. A licencia a legelterjedtebb moddja a védjegy
gazdasagi tevékenység korében torténd haszndlatdhoz valé hozzdjarulds megadasanak. Alapvetéen
ritkdk az alapiigyben fennallokhoz hasonlé koriilmények, ahol adott a védjegy hasznalatdhoz vald
hozzdjarulas, azonban nincs (kifejezett vagy hallgatélagos) licencia.

64. Az iranyelv 10. cikkének (3) bekezdése tovabb erdsiti az engedély természetére vonatkozd
értelmezésem. E rendelkezés értelmében a védjegynek a jogosult engedélyével torténd haszndlatit a
jogosult részérél torténé haszndlatnak kell tekinteni, és ekképpen haszndlati kovetelmény
teljesitésének.” A mds altali haszndlat jogosultnak valé betuddsat a jogosult dltal adott engedéllyel
létrehozott kereskedelmi képviseleti viszony igazolja. E jogi szerkezet csupan akkor indokolt, ha a
jogosult és védjegyet haszndlé harmadik fél kozott jogligylet jott 1étre.

65. A ,belenyugvas” 9. cikk (1) bekezdésében haszndlt fogalma és az ,engedély” fogalma kozotti
kiilonbségtétel is tanulsdgos. Mig az el6bbi kifejezés egyfajta passzivitast foglal magaban, mely mintegy
nem akadélyozza meg a védjegy hasznalatat, mig utobbi megkoveteli a jogrodl valé lemondasra iranyuld
szandék kifejezését™.

21 — A C-414/99-C-416/99. sz., Zino Davidoff és Levi Strauss egyesitett tigyekben 2001. november 20-dn hozott itélet (EBHT 2001., I-8691. o.)
43. pontja.

22 — A C-414/99-C-416/99. sz., Zino Davidoff és Levi Strauss egyesitett tigyekben 2001. november 20-dn hozott itélet (EBHT 2001., I-8691. o.)
45. és 47. pontja, a C-59/08. sz. Copad-tigyben 2009. aprilis 23-an hozott itélet (EBHT 2009., 1-3421. o0.) 42. pontja, és a C-324/08. sz.
Makro Zelfbedieningsgroothandel tigyben 2009. oktéber 15-én hozott itélet (EBHT 2009., I-10019. o.) 22. pontja.

23 — A Birdsag szerint az engedélynek minden egyes forgalomba hozott drura vonatkoznia kell. A C-173/98. sz., Sebago és Maison Dubois tigyben
1999. julius 1-jén hozott itélet (EBHT 1999., 1-4103. o.) 19. pontja, a C-127/09. sz. Coty Prestige Lancaster Group tigyben 2010. junius 3-4n
hozott itélet (EBHT 2010., I-4965. o.) 31. pontja.

24 — A kozosségi védjegyrdl szolé rendelet megfelel§ rendelkezését a C-416/04. sz., Sunrider kontra OHIM tigyben 2006. majus 11-én hozott
itélet (EBHT 2006., I-4237. 0.) érintette.

25 — A C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar tigyben 2011. szeptember 22-én hozott itélet 43. és 44. pontja.
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66. A védjegy jogosultja és a haszndldja kozotti onkéntes jogiigyletként az engedély a jogiigyletekre
vonatkozé dltaldnos szabalyok hatdlya ald tartozik. E szabdlyok nagymértékben megegyeznek az
engedély legelterjedtebb formdjara, a licencidra alkalmazandé szabalyokkal. Az engedély ekképpen
adhaté6 meghatarozott id6tartamra, vagy ilyen id6tartam meghatirozasa nélkill. Ez utébbi esetben is
lehetséges az engedély visszavondsa.” Ugyanakkor az ilyen visszavondsnak tiszteletben kell tartania a
védjegy haszndldjanak jogos elvarasait, és ekképpen példaul ésszerti idén beliili értesitést, illetve
ésszerli okot kivin meg. A visszavonhatatlan engedély nem megengedhetd.

67. Bar visszavonhatatlan engedély ekképpen nem létezik, igy is megengedhetetlen lehet a védjegy altal
biztositott kizardlagos jogok olyan személlyel szembeni gyakorldsa, akivel a védjegyek haszndlatit a
jogosult mind azok bejelentését megel6zéen, mind azt kovetden hossztl idén keresztiil megosztotta.

68. A védjegyjogosult nem akaddlyozhatja meg a védjegy minden hasznalatat. A Birdsag a védjegyjog
céljabol azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a védjegy harmadik fél dltali hasznalata csak annyiban
akaddlyozhaté meg, amennyiben az veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a védjegy funkciojat.”

69. Lengyelorszag el6adta, hogy a korabbi kozos hasznalat, mint a MyP és a Gauquie altali hasznalat,
olyan helyzetet eredményezhet, amely a védjegy funkciéjat mar nem veszélyezteti. Azt javasolja, hogy
amennyiben a védjegy haszndlatat Ggy osztottdk meg, hogy a fogyaszté megszokhatta, hogy egy
bizonyos arucsoportot nem a védjegy jogosultja, hanem egy harmadik fél gyart, a fogyaszt6 e haszndlat
folytatdsdra szamit. Igy nem sériil a védjegy alapveté funkcija, mely abban all, hogy a fogyaszték
szamdara garantdlja a védjeggyel megjelolt aruk szarmazasat.

70. Nem vagyok meggy6zédve arrél, hogy ezen érv alkalmazhaté a jelen esetre. Amennyiben
D. Depuydt és a Gauquie azt kovetden is hasznilnd a védjegyet, hogy a MyP visszavonta az erre
vonatkoz6 engedélyét, az érintené a védjegy alapveté funkcidjat, azaz az aruk szarmazasanak a
fogyaszt6 szamadra torténd garantalasat.

71. A Budéjovicky Budvar tigy bemutatja azon feltételeket, amelyek mellett a védjegy hosszd id6n
keresztiili egyidejii haszndlata olyan helyzetet eredményez, ahol e haszndlat folytatisa nem
veszélyezteti mar a védjegynek az aruk szdrmazasinak garantdldsara irdnyuld funkcidjat. Bar a kérdést
az emlitett esetben az iranyelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja keretében tették fel, ugyanezen elv
alkalmazandé az 5. cikk (1) bekezdése tekintetében is.**

72. Ezen tigy koriilményei rendkivilliek voltak. Majdnem harminc éven keresztiil egymastdl teljesen
fiiggetleniil mind az Anheuser-Busch, mind a Budvar forgalmazott ,Budweiser” szémegjelléssel
megjelolt sort az Egyesilt Kirdlysagban a védjegyek lajstromozdsit megel6z6en. 2000-ben e két
tarsasdg szamdra engedélyezték a védjegyeik egyiittesen, egy idGben torténd lajstromozasat. Az {igy
sajatossagai miatt a fogyasztok a ,Budweiser” kozos megnevezés ellenére teljes mértékben tudatiban
lehettek a két sor kozotti kilonbségeknek. E kortilmények kozott a Birdsag ugy taldlta, hogy két
azonos megjelolés johiszemi egyidejii haszndlata nem veszélyezteti a védjegynek az daruk
szdrmazasdnak a fogyaszté szdmdra torténd garantéaldsara iranyul6 funkcidjat.”

26 — Azonos alldspontot képvisel a kozosségi védjegyjogra vonatkozé licencidk tekintetében D. Schennen a G. Eisenfithr és D. Schennen (szerk..),
Gemeinschaftsmarkenverordnung (Carl Heymanns Verlag, masodik kiadas, 2007) 22. cikk, 18. pont.

27 — A C-206/01. sz. Arsenal Football Club-tigyben 2002. november 12-én hozott itélet (EBHT 2002., I-10273. o.) 51. pontja; a C-487/07. sz.,
L'Oréal és tarsai tigyben 2009. junius 18-dn hozott itélet (EBHT 2009., I-5185. 0.) 58. pontja; a C-236/08-C-238/08. sz., Google France és
Google egyesitett tigyekben 2010. mdrcius 23-an hozott itélet (EBHT 2010., I-2417. 0.) 76. pontja; a C-278/08. sz. BergSpechte-iigyben 2010.
marcius 25-én hozott itélet (EBHT 2010., I-2517. o.) 29-37. pontja; a C-323/09. sz., Interflora és Interflora British Unit tigyben 2011.
szeptember 22-én hozott itélet (EBHT 2011., I-8625. 0.) 37. pontja; a C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar tigyben 2011. szeptember 22 én
hozott itélet (az EBHT-ban még nem tették kozzé) 71. pontja. Az itélkezési gyakorlat a C-63/97. sz. BMW-iigyben 1999. februar 23-dn
hozott itélet (EBHT 1999., I-905. o.) 38. pontjaig nyulik vissza.

28 — A C-291/00. sz. LT] Diffusion 2003. marcius 20-an hozott itélet (EBHT 2003., I-2799. o0.) 41-43. pontja, a C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar
tigyben 2011. szeptember 22-én hozott itélet 69. és 70. pontja.

29 — A C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar tigyben 2011. szeptember 22-én hozott itélet 63—84. pontja.
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73. A jelen tgy korilményei jelentdsen eltérnek a Budéjovicky Budvar tigyétdl. Elészor is a kérdést
el6terjeszté birdsag egyaltalan nem jelezte, hogy a fogyaszték tudataban lennének az érintett védjegyek
MyP és Gauquie altali kozos haszndlatanak, sem azt, hogy kovetkezésképpen a szdrmazds garantdlasat
nem veszélyeztetné a tovabbi ilyen haszndlat.

74. Mindenekel6tt azonban a Budéjovicky Budvar-iigyben két, egymadssal kapcsolatban nem 4&llé
vallalkozas haszndlta ugyanazt a megjelolést. A jelen esetben a kérdést elGterjeszté birdsag szerint az
egyik fél haszndlja a masik fél érvényes védjegyeit a jogosult engedélyével, és ezen engedély
visszavonasat kovetéen is haszndlni kivdnja azokat. E koriilmények kozott a védjegy funkcidjanak
helytelen értelmezése azon dllitas, hogy a védjegy funkciéjat nem veszélyeztetné a kozos haszndlat
folytatasa.

75. A védjegy alapvetd funkcidja, hogy a fogyasztdk szdmadra lehet6vé tegye az aruk szarmazasdnak
azonositdsat.” E célbol az druk szdrmazésinal azonban a védjegyjogosult személye a relevins és nem
(sziikségszerlien) a tényleges gyarté. A modern gazdasigban szdmos arut gyartanak harmadik felek
és/vagy Osszetett gyartasi lancok licencia alapjan (vagy a jogosult engedélyével). A fogyaszték altalaban
nem tudnak e megallapodasokrdl. Jollehet a gyarté véltozasa befolydsolhatja az dru mindségét, a
fogyasztoknak altaldban nem fliz6édik védett érdeke ahhoz, hogy a védjegy jogosultja és a gyartd
kozotti megéllapodasok fennmaradjanak. A jogosult felel6ssége a védjegy haszndlatit megszervezni. E
felel6sség részeként a jogosult visszavonhat licencidkat, és kothet ujakra szerzédéseket, és
megszervezheti a gyartasi és az értékesitési folyamatokat. A szarmazasi garanciit kovetkezésképpen
veszélyeztetné, ha az egyik fél annak ellenére folytatnd a védjegy hasznalatat, hogy a védjegyjogosult
mar visszavonta hozzdjarulasat.

¢) A masodik alkérdés elemzése

76. A masodik alkérdésével a kérdést el6terjesztd birésag arra keres valaszt, hogy azon nemzeti szabaly
alkalmazasa, amely értelmében a jogosult nem gyakorolhatja jogat jogellenesen vagy visszaélésszerten,
eredményezheti-e a védjegyoltalom 4dltal biztositott kizarélagos jogok gyakorlasatol valé végleges
eltiltast a védjegy arujegyzékében szereplé aruk egy része vonatkozdsaban, vagy e jogszabdly csak
masféle szankciot irhat el a jogellenes vagy visszaélésszerii joggyakorlasra.

77. D. Depuydt és a Gauquie a védjegyoltalom altal biztositott kizarélagos jog gyakorldsanak nemzeti
jog altali végleges megtiltasanak lehetdsége mellett érvel. A MyP a maga részérél azon a véleményen
van, hogy a nemzeti jog ilyen rendelkezései csak olyan szankcidkat irhatnak eld, amelyek nem tiltjak
véglegesen a védjegyoltalom altal biztositott kizardlagos jogok gyakorlasit. Ezzel mind a Bizottsag,
mind Lengyelorszdg 1ényegében egyetért.

78. Fészabalyként, az iranyelv hatodik preambulumbekezdése szerint az irdnyelv nem zarja ki a
védjegyjogon kivilli — példaul a tisztességtelen versenyre vagy a polgari jogi felel6sségre vonatkoz6 —
tagallami jogszabalyi rendelkezések védjegyekre torténé alkalmazdsat. Ez — amint D. Depuydt és a
Gauquie erre helyesen hivatkozott — igaz a jogok jogellenes vagy visszaélésszerti gyakorlasat tiltd
nemzeti jogszabdlyokra is.*

79. Ugyanakkor ebben az Osszefiiggésben a nemzeti jogszabdly alkalmazdsa nem korldtlan. A nemzeti
jogszabdly nem gatolhatja az irdnyelv maradéktalan érvényesiilését. Nem térhet el az iranyelvben
biztositott teljes harmonizaciétél. Ez igaz mind a jogellenesnek vagy visszaélésszertinek tekintett
magatartdsra, mind e magatartas szankcidjara.

30 — A C-482/09. sz. Budéjovicky Budvar iigyben 2011. szeptember 22-én hozott itélet 71. pontja.

31 — Ez anndl is inkdbb igy van, mivel az EU maga is helyteleniti a joggal val6 visszaélést. A C-367/96. sz., Kefalas és tarsai tigyben 1998. mdjus
12-én hozott itélet (EBHT 1998., 1-2843. o.) 20. pontja, és a C-255/02. sz., Halifax és tdrsai tigyben 2006. februar 21-én hozott itélet
(EBHT 2006., I-1609. 0.) 68. és 69. pontja.
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80. A jogellenesnek tekintett magatartast illetéen, a nemzeti jogszabdly az unios jog dltal biztositott jog
gyakorldsat onmagdban nem tekintheti jogellenesnek vagy visszaélésszertinek. Minthogy az iranyelv
lehet6vé teszi az engedély visszavondsat, ez a visszavonds és a védjegyoltalombdl eredd kizardlagos
jogoknak az engedély korabbi kedvezményezettjével szembeni gyakorldsa dnmagaban nem tekinthet6
visszaélésszertinek. Ugyanakkor az értesités és hasonldé koriilmények hidnya szankcié targyat képezheti
a nemzeti jog értelmében.

81. A szankciét illetéen, a védjegyoltalom altal biztositott kizarélagos jogok gyakorlasatol valé végleges
eltiltds a védjegy arujegyzékében szerepld aruk egy része vonatkozasaban szintén ellentétes az iranyelv
célkitlizéseivel.

82. A Birdsag tobb izben is ugy itélte meg, hogy az irdnyelv 5-7. cikke teljes mértékben harmonizailja a
védjegyoltalom 4dltal biztositott jogokat. Az irdnyelv szamos kizaro, illetve torlési okot hoz fel a
védjegyek lajstromozdsa tekintetében (az iranyelv 3. és 4. cikke), kifejti az oltalom Kkorlatait és
kimeriilését (az irdnyelv 6. és 7. cikke), valamint rendelkezik a belenyugvas kovetkezményeként a jogok
lehetséges korldtozasardl is (az irdnyelv 9. cikke).”” Nem meriilt fel, hogy az irdnyelv 4ltal biztositott
kizdrdlagos jogok aldl kivételt lehetne alkalmazni.

83. Ha a nemzeti jogszabdlyok véglegesen megtilthatndk az irdnyelvben meg nem jelolt okokbdl a
védjegyjogosult szamdra a védjegy arujegyzékében szereplé daruk egy része vonatkozdsaban a
kizdrdlagos jogai gyakorlasat, e védett jog egy része megsziinne, meghidsitva az irdnyelv 5. cikkében
foglalt jogok harmonizdcidjanak céljat és megkeriilve az irdnyelv e jogokat korldtoz6 rendelkezéseinek
alkalmazasi feltételeit. Ilyen jogkovetkezmény nem fogadhaté el.

84. Jacobs fétandcsnok hasonld kovetkeztetésre jutott, amikor a kozosségi védjeggyel Osszefiiggésben a
védjegyoltalom altal biztositott jogokat kiegészité oltalmat elfogadd nemzeti jogszabalyokat vizsgalta:
»~Amennyiben barmely tagallam szabadon fogadhatna el az altala valasztott kiegészité oltalmat, nagy
lenne a veszélye, hogy a teljes kozosségi védjegyjogi rendszer semmissé vélna, az irdnyelv
harmonizacids célkittizésével egyiitt, amely célkitlizés abban 4ll, hogy a bels¢ piac érdekében fel kell
szdmolni a kereskedelem el6tti akadalyokat és a versenytorzuldst.”* Ezt az érvelést értelemszertien
alkalmazni kell erre a jelen tigyre is.

85. Igy a jogok jogellenes és visszaélésszer(i gyakorlasarél sz6lé nemzeti jogszabdly nem tilthatja meg
végleg a védjegyjogosult szamdra jogai gyakorldsat a védjegy arujegyzékében szerepldé aruk egy része
vonatkozasaban.

86. Igy tehat semmi akadalya nincs annak, hogy a nemzeti jogszabdly més szankciét irjon el8, amely
megfelel az unids jognak, példaul kartéritést, vagy olyan intézkedést, amely megtiltja a
védjegyjogosultnak a kizarélagos jogai gyakorlasat. Ugyanakkor ez az intézkedés csak ideiglenes lehet,
tiszteletben tartva a védjegyjogosult jogait. A tények Osszetettségére, az elhizddo jogvitdk kockazatira
és a kilatasba helyezett kartéritésre tekintettel lehetéséget kell adni arra, hogy a felek megallapodjanak
az engedély megadasarol.

2. A masodik kérdés elemzése

87. Két alkérdésre osztott — de egyiitt vizsgalandé — mésodik kérdésével a kérdést elSterjesztd birdsag
lényegében arra keres valaszt, hogy az iranyelv 5. cikkének (1) bekezdése lehetévé teszi-e a nemzeti
birésag szamadra, hogy véglegesen megtiltsa egy lajstromozott védjegy jogosultjanak azt, hogy ujbdl
elkezdje a hasznalatot azt kovet6en, hogy e jogosult véget vetett egy harmadik féllel szemben fenndllo,

32 — D. Depuydt és a Gauquie azzal érvel, hogy a tizenegyedik preambulumbekezdés az iranyelv rendelkezései tdmasztotta korldtokon tdlmend,
széles kort, dltaldnos tolerancidra nyujt lehet6séget. Ez kijatszand példdul az iranyelv 9. cikke (1) bekezdésének feltételeit.

33 — A C-292/00. sz. Davidoff-tigyben 2002. marcius 21-én ismertetett inditvany (EBHT 2003., I-389. 0.) 63. pontja.
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a védjegy bizonyos daruk vonatkozdséban torténé hasznalatatél valé tartézkodasra irdnyuld
kotelezettségvallalasanak. E tiltds a tisztességtelen verseny tilalman alapulna, mivel a jogosult
tisztességtelen haszonra tenne szert a harmadik fél altal a védjegy tekintetében végzett reklamozasbol és
befektetésekbdl, és Osszetéveszthetéséget eredményezhetne a fogyasztéok korében. Amennyiben erre
nincs lehetdség, a nemzeti birésagoknak mas szankciét kell-e alkalmazniuk?

88. D. Depuydt és a Gauquie ugy véli, hogy a védjegyjogosultnak a védjegy haszndlatatdl valé végleges
eltiltdsa a tisztességtelen verseny megfelelé szankcidja. A MyP, Lengyelorszag és a Bizottsag ugy taldlja,
hogy a nemzeti birésagnak mas szankciot kell alkalmaznia.

89. Az iranyelv a hatodik preambulumbekezdése értelmében fészabélyként nem zarja ki a védjegyjogon
kivilli — példaul a tisztességtelen versenyre vagy a polgari jogi feleldsségre vonatkoz6 — tagéllami
jogszabdlyi rendelkezések védjegyekre torténé alkalmazasit. A nemzeti jog nem gdtolhatja az iranyelv
maradéktalan érvényesiilését és nem térhet el az irdnyelv dltali teljes kord harmonizaciétol.

90. Az irdnyelv nem harmonizilja a védjegyjogosultnak a védjegy hasznalatatél valé tartézkodasra
iranyul6 kotelezettségvallalasat. Hasonloképpen a védjegyjog altalaban nem rendelkezik a jogosultnak a
védjegy hasznalatdra vonatkoz6 jogarél.** A védjegyjogok elsédlegesen maésokat kizdrd, negativ
jogosultsagok.

91. A javasolt nemzeti intézkedés mindamellett ellentétes lenne az irdnyelvvel. Az intézkedés azon a
vélt tisztességtelen hasznon alapulna, melyre a jogosult tenne szert a harmadik fél altal a védjegy
reklamozasat illetéen tett beruhdzasokbdl adddoan, illetve a fogyasztok korében esetlegesen felmeriild
Osszetéveszthetéségen, mely abbdl adédna, hogy valaki mas gyartand a tovabbiakban az érintett arut.
Mindkét emlitett kovetkezmény nagyrészt az engedély visszavondsdbdl és a védjegy hasznalatanak
atszervezésébdl addédik. Azonban, amint azt mar fentebb Kkifejtettem, az irdnyelv 5. cikkének
(1) bekezdése olyan rendszert hoz létre, amelyben a jogosult visszavonhatja a védjegy haszndlatat
illetéen harmadik félnek adott engedélyét, és atszervezheti e hasznélatot.

92. Ugyanakkor semmi sem tiltja, hogy a nemzeti jog mds, az unids joggal Osszhangban lévé
jogorvoslatot biztositson a harmadik félnek.

V - Végkovetkeztetések

93. Az el6z6 megallapitdsokat figyelembe véve azt javasolom a Birdsagnak, hogy a kovetkezd valaszt
adja az elGterjesztett kérdésekre:

— Az iranyelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében egy lajstromozott védjegy jogosultja nem adhatja
visszavonhatatlanul engedélyét a védjegye haszndlatdhoz. Ezen engedély visszavonasat kovetSen
lehet hivatkozni a lajstromozott védjegy dltal biztositott kizardlagos jogokra azon féllel szemben,
amely korabban a jogosult engedélyével hasznalta a védjegyet, annak ellenére, hogy a jogosult és e
fél hossza idén keresztiil kozosen hasznaltak a védjegyet, mindegyikiik a védjegy arujegyzékében
szerepld kiillonbozé druk vonatkozasaban.

— Adott jogok jogellenes vagy visszaélésszeri gyakorldsara vonatkozé nemzeti jogszabidlyok nem
tilthatjak meg véglegesen a védjegyjogosult szamdara a jogainak a védjegy drujegyzékében szerepld
bizonyos aruk tekintetében torténd gyakorlasat. Ennek ellenére az iranyelv nem tiltja meg, hogy a
nemzeti jog mas jogorvoslatokrol rendelkezzen.

34 — Az iranyelv azonban egy védjegyhasznalati kovetelményrdl rendelkezik a 10. cikke (1) bekezdésében. Meg kell jegyezni tovabbd, hogy a
TRIPS-megallapodas 20. cikke nem engedi, hogy a védjegy hasznalata indokolatlanul kiilon kovetelményhez legyen kothetd.
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Az irdnyelv 5. cikkének (1) bekezdése nem teszi lehet6vé a nemzeti birdsidg szamdra, hogy
véglegesen megtiltsa egy lajstromozott védjegy jogosultjanak azt, hogy Gjbdl elkezdje a hasznalatot
azt kovetben, hogy e jogosult véget vetett egy harmadik féllel szemben fenndll6, a védjegy bizonyos
aruk vonatkozasaban torténd hasznalatatol valé tartézkodasra iranyulé kotelezettségvallaldsanak, a
tisztességtelen verseny alapjan, azon indokkal, hogy a jogosult haszonra tenne szert a harmadik fél
altal a védjeggyel kapcsolatban tett beruhdzdsok és arra vonatkozé rekldmtevékenység
eredményeképpen, illetve Osszetéveszthetéséget eredményezhetne a fogyaszték korében. Ennek
ellenére az irdnyelv nem tiltja meg, hogy a nemzeti jog mas jogorvoslatokrol rendelkezzen.
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