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A BIROSAG ITELETE (harmadik tandcs)

2012. oktdber 25.*

»Védjegyek — 89/104/EGK iranyelv — A 10. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja —
Tényleges haszndlat — A védjegy olyan alakban torténé haszndlata, amely a lajstromozott alaktél csak a
megkiilonbozteté képességet nem érintd elemekben tér el — Az itélet id6beli hatalya”

A C-553/11. sz. tigyben,

az EUMSZ 267. cikk alapjan benyujtott elézetes dontéshozatal irdnti kérelem targyaban, amelyet a
Bundesgerichtshof (Németorszdg) a Birésaghoz 2011. november 2-an érkezett, 2011. augusztus 17-i
hatdrozataval terjesztett el6 az elStte

Bernhard Rintisch

és

Klaus Eder kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (harmadik tandcs),

tagjai: R. Silva de Lapuerta, a harmadik tandcs elndkeként eljarva, K. Lenaerts (el6ado),
Juhasz E., T. von Danwitz és D. Svaby birak,

fétanacsnok: V. Trstenjak,

hivatalvezet6: A. Calot Escobar,

tekintettel az irdsbeli szakaszra,

figyelembe véve a kovetkezdk altal elGterjesztett észrevételeket:

— K. Eder képviseletében M. Douglas Rechtsanwalt,

— a német kormany képviseletében T. Henze és J. Kemper, meghatalmazotti mindségben,
— az Eurdpai Bizottsag képviseletében F. Bulst, meghatalmazotti mindségben,

tekintettel a fétandcsnok meghallgatasat kovetéen hozott hatdrozatra, miszerint az iigy elbirdlasara a
fétandcsnok inditvanya nélkiil keril sor,

meghozta a kovetkez6

* Az eljaras nyelve: német.
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téletet

Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabdlyok kozelitésérdl
sz016, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi iranyelv (HL L 40., 1. o, magyar nyelvi
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.) 10. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjanak
értelmezésére vonatkozik.

Ezt a kérelmet a B. Rintisch és K. Eder kozotti jogvita keretében terjesztették elé egy védjegy olyan
alakban torténé tényleges haszndlatinak tdrgydban, amely a lajstromozott alaktél csak a
megkiilonboztetd képességet nem érintd elemekben tér el, és amely hasznalt alak maga is
lajstromozasra keriilt védjegyként.

Jogi hattér

A nemzetkozi jog

Az ipari tulajdon oltalmadra létesiilt, 1883. mdrcius 20-an Pdarizsban alairt, legutébb 1967. jilius 14-én
Stockholmban feliilvizsgélt és 1979. szeptember 28-dn modositott Parizsi Unids Egyezmény (Recueil
des traités des Nations unies, 828. kotet, 11851. szam, 305. o.; kihirdette az 1970. évi 18. tvr,; a
tovabbiakban: Parizsi Unids Egyezmény) 5 C. cikkének (2) bekezdése ekként rendelkezik:

»oem a lajstromozds érvénytelenitésére, sem a védjegyoltalom korlatozdsiara nem szolgalhat alapul az,
hogy a gyari vagy kereskedelmi védjegyet a jogosult olyan alakban haszndlja, amely a [Périzsi Unids
Egyezmény hatdlya ald tartozé allamokbdl all6] unié egyik orszdgaban lajstromozott védjegy alakjatol
annak csupan a megkiilonboztet6 jelleget nem érint6 elemeiben tér el”.

Az unids jog
A 89/104 iranyelv tizenkettedik preambulumbekezdésének szovege az aldbbi:

»mivel a Kozosség minden tagdllamara kotelez érvényl az ipari tulajdon oltalmdra létesiilt Parizsi
Egyezmény [helyesen: Parizsi Uniés Egyezmény]; mivel ezen irdnyelv rendelkezéseinek teljes
mértékben meg kell felelniiik a Périzsi Egyezmény [helyesen: Parizsi Uniés Egyezmény]
rendelkezéseinek; mivel a tagallamoknak az Egyezménybdl eredd kotelezettségeit ez az irdnyelv nem
érinti; mivel — ha ennek helye van — a [z EUMSZ] Szerz6dés [267]. cikkének maésodik bekezdése
alkalmazhatd”.

A 89/104 irdnyelv 10. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, amelyet valtoztatds nélkiil,
csupan az emlitett cikk bekezdései szamozasianak moédositasdval atvett a védjegyekre vonatkozd
tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szold, 2008. oktédber 22-i 2008/95/EK eurdpai parlamenti és
tandcsi iranyelv (HL L 299., 25. o0.) 10. cikke, ,A védjegy hasznalata” cim alatt ekként rendelkezik:

»(1) Ha a jogosult a lajstromozastdl szamitott 6t éven beliil nem kezdte meg a tagallamban a védjegy
tényleges hasznalatat az arujegyzékben szereplé arukkal, illetve szolgéltatasokkal kapcsolatban, vagy ha
az ilyen hasznalatot 6t éven at megszakitas nélkiil elmulasztotta, a védjegyoltalomra alkalmazni kell az
ebben az iranyelvben el8irt jogkovetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a haszndlat elmaradésat
kell6képpen igazolja.

(2) Az els6 bekezdés alkalmazdsidban hasznédlatnak mindsiilnek a kovetkezok is:

a) a védjegy olyan alakban torténé hasznalata, amely a lajstromozott alaktél csak a megkiilonboztetd
képességet nem érinté elemekben tér el”.
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A német jog

A védjegyek és egyéb megkiilonboztetd megjelolések védelmérdl szold, 1994. oktdber 25-i torvény
(Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen [BGBI. 1994. I, 3082. o.]; a
tovabbiakban: MarkenG) 26. §-dnak (3) bekezdése igy rendelkezik:

»Valamely lajstromozott védjegy haszndlatdnak mindsiil annak a lajstromozott alaktdl eltéré alakban
torténd hasznalata is, amennyiben az eltérések a védjegy megkiilonbozteté képességét nem valtoztatjak
meg. Az elsé mondat akkor is alkalmazandd, ha a védjegyet a hasznalt alakban szintén lajstromoztak”.

Az alapeljaras és az elozetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések

B. Rintisch, az alapeljards felperese az 1996. mdjus 20-an a 395 49 559.8 szdmon lajstromozott
PROTIPLUS szévédjegy és az 1997. marcius 3-dn a 397 02 429 szamon lajstromozott PROTI
szévédjegy, valamint az 1997. marcius 5-én a 396 08 644.6 szamon lajstromozott Proti Power sz6- és
abras védjegy jogosultja. E nemzeti védjegyeket tobbek kozott fehérjetartalmi termékek
vonatkozasaban lajstromoztak.

K. Eder, az alapeljaras alperese a 2003. februar 11-én a 302 47 818 szamon taplalékkiegészitdk,
vitaminkészitmények és dietetikai élelmiszerek vonatkozdsdban lajstromozott Protifit késébbi
szovédjegy jogosultja.

B. Rintisch kérelmet nyujtott be elsGsorban K. Eder részér6l a Protifit védjegy torléséhez vald
hozzdjarulds megszerzése, masodsorban, a korabbi védjegyein fenndll6 jogaira hivatkozva, e megjelolés
hasznalatdnak megtiltasa irant. E tekintetben kérelmeit elsddlegesen a PROTI védjegyre, masodlagosan
a PROTIPLUS és a Proti Power védjegyekre alapozta. B. Rintisch kérte tovabba az alperes kotelezését
az dllitasa szerint neki okozott kiar megtéritésére.

K. Eder kifogassal élt, amelyet arra alapitott, hogy B. Rintisch nem hasznalta a PROTI védjegyet.
B. Rintisch erre akként felelt, hogy a ,PROTIPLUS” és ,Proti Power” elnevezések haszndlata altal
haszndlta e védjegyet. Az elséfoku birésag B. Rintisch kérelmeit elutasitotta azzal az indokkal, hogy a
PROTI védjegybdl eredd jogokra nem lehet a ,Protifit” védjeggyel szemben hivatkozni. A fellebbezés
targyaban eljar6 Oberlandesgericht Koln (kolni tartomanyi legfels6bb birdsag) helyben hagyta
B. Rintisch kérelmeinek elutasitasat.

Miutdan B. Rintisch feliilvizsgalat iranti kérelmet nyujtott be a Bundesgerichtshof el6tt, e birdsag
mindenekel6tt megallapitja, hogy a német eljarasjogi szabalyoknak megfeleléen az eljaras ezen pontjan
elfogadottnak kell tekinteni azt a tényt, hogy a ,PROTIPLUS” és ,Proti Power” elnevezések, azon
eltérések ellenére, amelyeket a PROTI védjegyhez képest mutatnak, nem érintik ezen védjegy
megkiilonboztetd képességét, és a felperes a PROTIPLUS és Proti Power védjegyeket a Protifit védjegy
lajstromozasanak meghirdetését megel6zden ténylegesen hasznalta. Igy a kérdést eléterjeszté birdsag
abbdl az eldfeltevésbdl indul ki, miszerint a PROTI védjegyet ugy kell tekinteni, mint amely a MarkenG
26. cikkének (3) bekezdése értelmében tényleges haszndlat targyat képezte.

A Kkérdést elSterjeszté birédsdg mindazondltal valaszt var arra, hogy a MarkenG 26. cikke

(3) bekezdésének masodik mondata adott esetben megfelel-e, és ha igen, milyen koriilmények kozott, a
89/104 iranyelv 10. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjanak.
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13 A Bundesgerichtshof ilyen koriilmények kozott hatarozott ugy, hogy felfiiggeszti az eljarast, és az alabbi
kérdéseket terjeszti a Birdsag elé el6zetes dontéshozatal céljabol:

,1) Ugy kell-e értelmezni a [89/104] iranyelv 10. cikkének (1) bekezdését és (2) bekezdésének

2)

3)

a) pontjat, hogy e rendelkezéssel altaldnossagban ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely
szerint akkor is valamely védjegy (1. védjegy) hasznalatibdl kell kiindulni, ha a védjegyet
(1. védjegy) olyan alakban haszndljak, amely a lajstromozott alaktdl csak a védjegy (1. védjegy)
megkiilonboztetd képességét nem érinté modon tér el, és a védjegyet a hasznalt alakban szintén
lajstromoztdk (2. védjegy)?

Az els6 kérdésre adandé nemleges valasz esetén:

Osszeegyeztetheté-e az 1. pontban megjeldlt nemzeti rendelkezés a [89/104] irdnyelvvel, ha a
nemzeti rendelkezést megszoritéan ugy értelmezik, hogy az nem alkalmazandé az olyan védjegyre
(1. védjegy), amelyet csak abbdl a célbdl lajstromoztak, hogy valamely masik olyan lajstromozott
védjegy (2. védjegy) oltalmat biztositsak vagy kiterjesszék, amelyet a hasznalt alakban
lajstromoztak?

Az els6 kérdésre adandé igenld valasz vagy a masodik kérdésre adandé nemleges vélasz esetén:

a) Nem dll-e fenn valamely lajstromozott védjegynek (1. védjegy) a [89/104] iranyelv
10. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerinti haszndlata:

— amennyiben a védjegy jogosultja valamely megjelolés olyan alakjat haszndlja, amely a
védjegy (1. védjegy) lajstromozott alakjatél és a védjegy jogosultja valamely madsik
védjegyének (2. védjegy) lajstromozott alakjatél csak a védjegyek (1. és 2. védjegy)
megkiilonboztetd képességét nem érinté elemekben tér el;

— amennyiben a védjegy jogosultja a megjelolések két olyan alakjat haszndlja, amelyek koziil
egyik sem felel meg a lajstromozott védjegynek (1. védjegy), amelyek koziil azonban az
egyik haszndlt alak (1. alak) azonos a védjegyjogosult valamely madsik lajstromozott
védjegyével (2. védjegy), és a védjegyjogosult altal hasznalt masodik alak (2. alak) a két
lajstromozott védjegytdl (1. és 2. védjegy) csak a védjegyek megkiilonbozteté képességét
nem érint6 elemekben tér el, és ha ez az alak (2. alak) mutat nagyobb hasonlésigot a
védjegyjogosult masik védjegyével (2. védjegy)?

b) Alkalmazhat-e valamely tagdllami birésdg egy iranyelv valamely rendelkezésével [jelen tigyben
a [89/104] iranyelv 10. cikkének (1) bekezdésével és (2) bekezdésének a) pontjaval] ellentétes
nemzeti rendelkezést (jelen igyben a MarkenG 26. §-a (3) bekezdésének mdsodik mondatét)
olyan esetekben, amelyekben a tényallds az Eurépai Unié Birésidganak olyan hatdrozata el6tt
megvaldsult, amelybdl el6szor kovetkeznek tdmpontok a tagallami rendelkezésnek az irdnyelv
rendelkezésével valé  Osszeegyeztethetetlenségére  vonatkozéan  (jelen  tigyben a
C-234/06. sz. P. sz., Il Ponte Finanziaria kontra OHIM [...] tigyben 2007. szeptember 13-an
hozott itélet [EBHT 2007. 1-7333. o.]), amennyiben a nemzeti birésdg nagyobb értéket
tulajdonit az eljarasban részt vevé valamely félnek az alkotmadnyjogilag biztositott helyzete
érvényességébe vetett bizalmdnak, mint az iranyelv valamely rendelkezésének atiiltetéséhez
fiz6d6 érdeknek?
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Az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdésekrol

Az elfogadhatoésdgrol

K. Eder azt allitja, hogy az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem elfogadhatatlan azon az alapon, hogy
nem relevans az alapjogvita kimenetele szempontjabdl, mivel az Oberlandesgericht Koln az elétte folyd
eljarasban mar éllast foglalt a ténykérdések és jogi kérdések targyaban.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az 4lland6 itélkezési gyakorlat szerint az
EUMSZ 267. cikkben emlitett eljaras keretében, amely a nemzeti birésagok és a Birdsag feladatainak
vildgos szétvalasztasan alapul, az alapiigy konkrét tényalldsanak a megallapitdsa és megitélése, valamint
a nemzeti jog értelmezése és alkalmazasa kizardlag a nemzeti birésdg hataskorébe tartozik. Ugyancsak
kizarélag az tigyben eljaré és hatdrozathozatalra hivatott nemzeti birésag hataskorébe tartozik annak
megitélése is, hogy — tekintettel az tigy kiilonleges jellemzdire — sziikségesek és relevansak-e a
Birdsagnak feltett kérdései. Kovetkezésképpen, amennyiben a feltett kérdések az uniés jognak az
értelmezésére vonatkoznak, a Birdsig — fészabdly szerint — koteles hatdrozatot hozni (a C-145/03. sz.
Keller-tigyben 2005. aprilis 12-én hozott itélet [EBHT 2005., I-2529. o.] 33. pontja, a C-119/05. sz.
Lucchini-tigyben 2007. julius 18-dn hozott itélet [EBHT 2007., I-6199. o.] 43. pontja, valamint a
C-11/07. sz., Eckelkamp és tarsai tigyben 2008. szeptember 11-én hozott itélet [EBHT 2008.,
1-6845. o.] 27. és 32. pontja).

Ekképpen a Birdsdg csak akkor utasithatja el a nemzeti birésagok dltal elGterjesztett elGzetes
dontéshozatal iranti kérelmet, ha az uniés jog kért értelmezése nyilvanvaléan semmilyen
Osszefiiggésben nincs az alapligy tényéllasaval vagy targyaval, ha a probléma hipotetikus jellegti, vagy
ha nem dllnak a Birésag rendelkezésére azok a ténybeli vagy jogi elemek, amelyek sziikségesek ahhoz,
hogy az elé terjesztett kérdésekre hasznos valaszt adhasson (a C-618/10. sz. Banco Espafiol de Crédito
tigyben 2012. junius 14-én hozott itélet 77. pontja és az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

Mairpedig meg kell éllapitani, hogy a jelen iigyben nem errél van sz6. A 89/104 iranyelv 10. cikke
(1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjanak kért értelmezése ugyanis kihatdssal lehet az alapjogvita
tekintetében alkalmazandé jogi keretre, ennélfogva ugyanezen jogvita kimenetelére is.
Kovetkezésképpen az el6zetes dontéshozatal iranti kérelmet elfogadhaténak kell nyilvanitani.

Az elsé kérdésrdl és a harmadik kérdés a) pontjdrol

Els6 kérdésével és harmadik kérdésének a) pontjaval, amelyeket egyiittesen célszerd vizsgalni, a kérdést
el6terjeszté birdsag lényegében arra keres valaszt, hogy a 89/104 irdnyelv 10. cikke (2) bekezdésének
a) pontjat akként kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy valamely lajstromozott védjegy
jogosultja e védjegy e rendelkezés értelmében vett haszndlatinak megallapitisa céljabdl hivatkozhasson
a védjegy olyan alakban torténd hasznalatdra, amely anélkil tér el a lajstromozott alaktdl, hogy az e két
alak kozotti eltérések érintenék e védjegy megkiilonboztetd képességét, és tegye ezt annak ellenére,
hogy ezen eltérd alakot magat szintén védjegyként lajstromoztak.

E tekintetben emlékeztetni kell egyrészt arra, hogy valamely védjegy megkiilonbozteté képessége a
89/104 iranyelv rendelkezései értelmében azt jelenti, hogy a védjegy lehet6vé teszi a
védjegybejelentésben szerepldé arunak adott vallalkozast6l szarmazéként torténd beazonositasat, és igy
ennek az drunak mds vallalkozdsok daruitél valé megkillonboztetését (lasd, analdgia utjan, a
C-468/01. P-C-472/01. P. sz., Procter & Gamble kontra OHIM egyesitett tigyekben 2004. aprilis 29-én
hozott itélet [EBHT 2004., I-5141. o.] 32. pontjat; a C-64/02. P. sz., OHIM kontra Erpo Mobelwerk
tigyben 2004. oktober 21-én hozott itélet [EBHT 2004., I-10031. o.] 42. pontjat; a C-304/06. P. sz.,
Eurohypo kontra OHIM iigyben 2008. mdjus 8-an hozott itélet [EBHT 2008., I-3297. o.] 66. pontjat és
a C-311/11. P. sz, Smart Technologies kontra OHIM iigyben 2012. julius 12-én hozott itélet
23. pontjat).
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Masrészt meg kell jegyezni, hogy a 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdése a) pontjanak szovegébdl
egyaltalan nem kovetkezik, hogy azon eltéré alak, amelyben a védjegyet haszndljak, ne lehetne maga is
lajstromozott védjegy. Az e rendelkezésben rogzitett egyetlen feltétel az ugyanis, hogy a hasznalt alak a
lajstromozott alaktdl csak az ezen utébbi megkiilonbozteté képességet nem érinté elemekben térhet el.

Ami a 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdése a) pontjanak rendeltetését illeti, meg kell allapitani, hogy
ez a rendelkezés, azzal, hogy nem koveteli meg, hogy szigordan megegyezzen a kereskedelemben
haszndlt alak a védjegy lajstromozott alakjaval, annak lehetévé tételét célozza, hogy a jogosult a
megjelolés kereskedelmi céld hasznositiasa soran alkalmazhassa annak variaciéit, amelyek a megjeldlés
megkiilonboztetd képességének moddositisa nélkiil lehet6vé teszik annak az érintett aruk vagy
szolgaltatasok forgalmazasa és promdcidja dltal timasztott kovetelményekhez vald igazodasat.

Marpedig ezen rendeltetés sériilne, ha a lajstromozott védjegy hasznalatanak megéllapitasihoz egy
olyan, tovabbi feltétel keriilne el6irasra, amely szerint azon eltéré alak, amelyben e védjegyet
hasznaljadk, nem lehet maga is lajstromozas targya. Valamely védjegy wjabb alakjainak lajstromozdasa
adott esetben lehet6vé teszi a védjegy imdazsaban esetlegesen bekovetkezd véltozasok megel6zését,
ezzel a fejl6do piac valds koriilményeihez vald igazodast.

Tovabba a 89/104 iranyelv tizenkettedik preambulumbekezdésébdl kovetkezik, hogy ezen irdnyelv
rendelkezéseinek teljes mértékben meg kell felelniiik a Parizsi Uniés Egyezmény rendelkezéseinek.
Ennélfogva ezen irdnyelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjit az egyezmény 5. C cikke
(2) bekezdésének megfelelen kell értelmezni. Marpedig ezen utdébbi rendelkezésben semmi sem mutat
arra, hogy valamely megjelolés védjegyként torténd lajstromozasa azzal a kovetkezménnyel jarna, hogy
ezen védjegy haszndlatira tobbé mar nem lehet hivatkozni egy masik, olyan lajstromozott védjegy
haszndlatdnak megéllapitdsa céljabdl, amely a lajstromozott alaktdl csak az ezen utdbbi
megkiilonboztetd képességét nem érinté maddon tér el.

Kovetkezésképpen azon alak védjegyként torténd lajstromozasa, amelyben valamely masik lajstromozott
védjegyet haszndlnak, és amely alak ezen utdbbitél csak az ennek megkiillonboztetd képességét nem
érint6 moédon tér el, nem akadidlyozza a 89/104 irdnyelv 10. cikke (2) bekezdése a) pontjanak
alkalmazdsat.

Ez az értelmezés nincs ellentmondésban a fent hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM {igyben
hozott itéletben foglaltakkal, és kiillonosen annak az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozatban
emlitett 86. pontjaval.

Az emlitett itélethez vezet6 tgyben a Birdsagnak olyan jogvitiban kellett hatdroznia, amelynek
keretében az egyik fél a hasonld védjegyekbdl allo ,védjegycsalad” vagy ,védjegysorozat” oltalmara
hivatkozott a bejelentett védjeggyel fennallo Osszetévesztés veszélyének értékelése céljabdl. E jogvita a
kozosségi védjegyrdl szolo, 1993. december 20-i 40/94/EK tandcsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar
nyelvli kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o.) 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja ala tartozott,
amely rendelkezés az emlitett jogvita tényallasa megvalésuldsanak id6pontjadban a 89/104 iranyelv
10. cikke (2) bekezdése a) pontjanak felelt meg, 1évén e rendelkezések szovege 1ényegében azonos.

A Birésag, miutan kimondta a fent hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM tigyben hozott itélet
63. pontjaban, hogy ,védjegycsalad” vagy ,védjegysorozat” fenndlldsakor az OsszetéveszthetGség
konkrétabban azon ténybdl kovetkezik, hogy a fogyaszté tévedhet a bejelentett védjeggyel jelolt aruk
vagy szolgaltatasok szarmazasat vagy eredetét illetéen, és tévesen azt feltételezheti, hogy a bejelentett
védjegy ehhez a védjegycsaladhoz vagy védjegysorozathoz tartozik, ugy itélte meg, hogy a
»védjegycsalad” vagy ,védjegysorozat” fennallasinak megéllapitasidhoz a ,csaladot” vagy ,sorozatot”
alkot6 kell6 szamu védjegy haszndlatat kell bizonyitani.
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A Birésag ezt kovetéen megallapitotta a fent hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM iigyben
hozott itélet 64. pontjaban, hogy amennyiben nem haszndlnak elegendé szamu olyan védjegyet, amely
csalad vagy sorozat részét képezheti, nem lehet elvarni a fogyasztotdl, hogy kozos elemet fedezzen fel
az emlitett védjegycsaladban vagy védjegysorozatban és/vagy ehhez a csaladhoz vagy sorozathoz egy
madsik, ugyanazt a kozos elemet tartalmazé védjegyet tarsitson. Kovetkezésképpen ahhoz, hogy
fenndlljon annak a veszélye, hogy a vasarlokozonség téved a bejelentett védjegy ,védjegycsaladhoz” vagy
»védjegysorozathoz” valé tartozasa tekintetében, a tobbi ezen ,csalddhoz” vagy ,sorozathoz” tartozé
védjegynek jelen kell lennie a piacon.

A ,védjegycsalad” vagy ,védjegysorozat” feltételezett fennallasinak ezen kiilonleges osszefiiggésében kell
értelmezni a Birdsagnak a fent hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM iigyben hozott itélet
86. pontjaban foglalt azon dllitasat, mely szerint a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja,
és ennélfogva a 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja nem teszi lehetévé, hogy valamely
lajstromozott védjegy oltalmat, haszndlatanak bizonyitdsa 4dltal, kiterjesszék egy olyan masik
lajstromozott védjegyre, amelynek a haszndlatit nem igazoltak, azzal az indokkal, hogy az utébbi csak
kissé eltér6 valtozata az elébbinek. Valamely védjegy hasznélatira ugyanis nem lehet egy masik védjegy
hasznélatanak igazolasa céljabol hivatkozni, mivel a cél az ugyanazon ,védjegycsaladhoz” tartozd, kellé
szamu védjegy hasznalatanak a megallapitasa.

A fenti megadllapitasokra tekintettel az elsé kérdésre és a harmadik kérdés a) pontjara azt a valaszt kell
adni, hogy a 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjit akként kell értelmezni, hogy azzal
nem ellentétes, hogy valamely lajstromozott védjegy jogosultja e védjegy e rendelkezés értelmében vett
hasznalatdnak megallapitasa céljabol hivatkozhasson a védjegy olyan alakban torténé hasznalatéra,
amely anélkil tér el a lajstromozott alaktdl, hogy az e két alak kozotti eltérések érintenék e védjegy

megkiilonboztetd képességét, és tegye ezt annak ellenére, hogy ezen eltéré alakot magat szintén
védjegyként lajstromoztak.

A mdsodik kérdésrél

Masodik kérdésével a kérdést elGterjeszté birdsag lényegében arra var valaszt, hogy a 89/104 iranyelv
10. cikke (2) bekezdésének a) pontjat akként kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az emlitett
10. cikk (2) bekezdésének a) pontjat a belsé jogba atiiltet6 nemzeti rendelkezés olyan értelmezése,
miszerint ezen utébbi rendelkezés nem alkalmazhaté az olyan ,defenziv’ védjegyre, amelyet csak abbdl
a célbdl lajstromoztak, hogy valamely madsik olyan lajstromozott védjegy oltalmat biztositsdk vagy
kiterjesszék, amelyet a haszndlt alakban lajstromoztak.

E vonatkozasban meg kell édllapitani, hogy a 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdése a) pontjanak
semmilyen alapon nem adhaté olyan értelmezés, amely eltekintene e rendelkezés alkalmazasatol egy, az
el6z6 pontban emlitetthez hasonlé esetben. A valamely védjegy lajstromozdsa mogott meghuzddd
szubjektiv  szdndék ugyanis teljességgel irrelevins az emlitett rendelkezés alkalmazdsdnak
szempontjabdl, és ilyen értelemben a ,defenziv’ védjegyek fogalmanak, amelyek tekintetében e
rendelkezés nem alkalmazandd, nincs alapja sem a 89/104 iranyelvben, sem mads uniés jogi
rendelkezésben.

A fentiekbdl kovetkezéen a masodik kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy a 89/104 iranyelv 10. cikke
(2) bekezdésének a) pontjat akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az emlitett 10. cikk
(2) bekezdésének a) pontjat a belsé jogba atiiltet6 nemzeti rendelkezés olyan értelmezése, miszerint
ezen utdbbi rendelkezés nem alkalmazhat6 az olyan ,defenziv’ védjegyre, amelyet csak abbdl a célbdl
lajstromoztak, hogy valamely masik olyan lajstromozott védjegy oltalmat biztositsdk vagy kiterjesszék,
amelyet a haszndlt alakban lajstromoztak.
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A harmadik kérdés b) pontjdrol

Harmadik kérdésének b) pontjaval a kérdést elbterjeszté birdsiag lényegében arra var valaszt, hogy
melyek azok a koriilmények, amelyek kozott a Birésdg valamely itélete, mint amilyen a fent
hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM {igyben hozott itélet, kizarélag vagy részben csak a
kihirdetését kovetd idészak tekintetében hatdlyosul.

A kérdést elSterjesztd birdsag a harmadik kérdést 6sszességében ,az elsé kérdésre adandé igenld valasz
vagy a masodik kérdésre adand6 nemleges valasz esetére” terjeszti eld. Jelen tigyben a masodik kérdésre
adandé valasz ezen masodik eset ald tartozik.

Mindazonaltal a harmadik kérdés b) pontja azon az eléfeltevésen nyugszik, amely szerint egy nemzeti
rendelkezés, nevezetesen a MarkenG 26. cikke (3) bekezdésének madasodik mondata nem
Osszeegyeztethetd valamely irdnyelv rendelkezésével, a jelen esetben a 89/104 iranyelv 10. cikke
(1) bekezdésével és (2) bekezdésének a) pontjaval. Marpedig ezen eléfeltevésnek nem felelt meg sem az
elsé kérdésre és a harmadik kérdés a) pontjira, sem a mésodik kérdésre adott valasz.

A fentiekbdl kovetkezéen a harmadik kérdés b) pontjara nem sziikséges vélaszolni.

A koltségekrol

Mivel ez az eljards az alapeljardsban részt vevé felek szamdra a kérdést elSterjeszté birdsag el6tt
folyamatban 1évé eljaras egy szakaszat képezi, ez a birdsag dont a koltségekrdl. Az észrevételeknek a
Birésag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével,
nem térithet6k meg.

A fenti indokok alapjan a Birésag (harmadik tandcs) a kovetkez6képpen hatarozott:

1) A védjegyekre vonatkozé tagillami jogszabalyok kozelitésér6l szolo, 1988. december 21-i
89/104/EGK tandcsi iranyelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjat akként kell értelmezni,
hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely lajstromozott védjegy jogosultja e védjegy e
rendelkezés értelmében vett hasznalatanak megallapitasa céljabdl hivatkozhasson a védjegy
olyan alakban torténdé hasznalatara, amely anélkiil tér el a lajstromozott alaktdl, hogy az e
két alak kozotti eltérések érintenék e védjegy megkiillonboztetd képességét, és tegye ezt
annak ellenére, hogy ezen eltér6 alakot magat szintén védjegyként lajstromoztak.

2) A 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjat akként kell értelmezni, hogy azzal
ellentétes az emlitett 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjit a belsé jogba atiilteté nemzeti
rendelkezés olyan értelmezése, miszerint ezen utébbi rendelkezés nem alkalmazhaté az
olyan ,defenziv”’ védjegyre, amelyet csak abbél a célbdl lajstromoztak, hogy valamely masik
olyan lajstromozott védjegy oltalmat biztositsak vagy kiterjesszék, amelyet a hasznalt alakban
lajstromoztak.

Alairasok
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