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Az ismertetés napja: 2018. aprilis 26."

C-129/17. sz. iigy

Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
kontra
Duma ForKklifts,

G. S. International

(a Hof van beroep Brussel [briisszeli fellebbviteli birosag, Belgium] altal benyujtott el6zetes
dontéshozatal irdnti kérelem)

»El6zetes dontéshozatal — Eurdpai uniés védjegy — A védjegyoltalom tartalma — Az EGT-be irdnyuld
parhuzamos import — A termékeknek az EGT-be val6 behozatalat megel6z6 atmarkazasa”

1. Valamely megkiilonbozteté megjelolés védjegyként vald lajstromozasatdl kezdve a jogosult harmadik
személyekkel szemben szamos olyan jogot élvez, amelyek lehet6vé teszik szdmdra az emlitett
megjelolésre valé hivatkozdst a versenytarsaival szemben. Eppen e jogok kézétt szerepel a védjegynek
a hozzdjarulasa nélkiil, gazdasagi tevékenység korében val6 hasznalatdnak megtiltasdhoz valé jog.

2. Az uniés szabdlyozds egyébként oltalmazza a jogosult azon jogat, hogy az Eurdpai Gazdasdgi
Térségben (a tovabbiakban: EGT) engedélyezze a védjeggyel ellatott termékek elsé forgalomba
hozatalat. E jog gyakorlasat kovetéen megjelenik a védjegyjog Ggynevezett kimeriilése, amely alapjan a
jogosult mar nem léphet fel a széban forgé termékek késébbi elidegenitésével szemben, bizonyos
meghatérozott eseteket kivéve.”

3. A jelen el6zetes dontéshozatali eljarasban két egyedi koriilmény all fenn egyiittesen:

— Egyfel6l, valamely harmadik személy a védjegyjogosult hozzijaruldsa nélkil tavolitotta el
(debranding) a védjegy megkiilonbozteté megjeloléseit, amelyek kordabban az EGT-n belill nem
forgalmazott emel6targoncakon szerepeltek, mivel azokat vaimraktarozasi eljaras ala vontak.

— Masfeldl e megjelolések harmadik személy dltali eltavolitasdanak célja ezen aruk EGT-be torténd
behozatala vagy EGT-n beliili forgalmazdsa azt kovetéen, hogy azokat sajat megkiilonbozteté
megjeloléssel lattak el (rebranding).’

1 Eredeti nyelv: spanyol.
2 E jogkimeriilésre azonban nem keriil sor, ha a lajstromozott védjeggyel ellatott arukat elészor harmadik orszagokban értékesitették.

3 A tovabbiakban a ,mdrkamentesités” és az ,atmdrkazas” fogalmakat haszndlom az angolul debrandingnek és rebrandingnek nevezett eljarasokra
torténd hivatkozasndl, figyelembe véve, hogy alkalmanként valamilyen koriilirast alkalmazok.
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4. E tényallas alapjan a kérdést elbterjeszté birdsag a Birdsag elé terjeszti azzal kapcsolatos kétségeit,
hogy a védjegyjogosultnak biztositott jogokat milyen mértékben korldtozza a megkiilonboztetd
megjelolések teriiletére iranyad6 szabdlyozas. Konkrétan azt kérdezi, hogy a fent leirt magatartast
tanusité harmadik személy haszndlta-e a lajstromozott védjegyet, megsértve ezzel a védjegyjogosultat
megillet6 jogokat.

I. Jogi hattér

5. Az unids jogban a védjegyek oltalmara vonatkozé jogi szabdlyozdsnak mind a nemzeti jogokat
harmonizdlé intézkedések (killondsen a 2008/95/EK iranyelv,* amely késébbi modositasai a jelen iigyre
nem vonatkoznak),” mind az unids védjegyet szabédlyoz6 rendelkezések részét képezik,® amely
rendelkezések azon gazdasagi szerepl6k tekintetében hatalyosak, akik ezen ipari tulajdonjogi jogcimet a
kontinensre kiterjedéen kivanjak alkalmazni.’

A. A védjegyekre vonatkozo szabdlyozds

1. A 2008/95 irdnyelv
6. Az iranyelv (11) preambulumbekezdése igy szol:

»A kozosségi védjegy altal nydjtott oltalom — amelynek rendeltetése kiilondsen annak biztositasa, hogy
a védjegyet hordozé aru vagy a védjegy alatt nyujtott szolgaltatds a védjegyjogosulttdl szarmazik — a
védjegy és a megjelolés, valamint az érintett aruk vagy szolgaltatdsok azonossaga esetén feltétlen. Az
oltalom a megjel6lés és a védjegy, valamint az érintett aruk vagy szolgaltatdsok hasonldsiga esetére is
kiterjed. [...]”

7. Az 5. cikk (,A védjegyoltalom tartalma”) (1) és (3) bekezdése meghatirozza:

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

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

b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a védjeggyel Osszetéveszthetnek a megjelolés és a védjegy
azonossaga vagy hasonldsaga, valamint az érintett aruk, illetve szolgaltatdsok azonossaga vagy
hasonldésdga miatt; az Osszetéveszthetdség magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a
megjelolést gondolati képzettarsitds (asszocidcid) utjan kapcsolhatjak a korabbi védjegyhez.

[...]

4 A védjegyekre vonatkozé tagéllami jogszabélyok kozelitésérél szol6, 2008. oktéber 22-i eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL 2008. L 299.,
25. 0.).

5 A 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL 2015. L 336, 1. o.; helyesbités: HL 2016. L 71., 325. o., HL
2016. L 110, 5. 0.), amelynek a cime azonos az el6z6 iranyelv cimével, és azt modositotta, de az idébeli hataly miatt nem alkalmazhato.

6 A jelen tigyben alkalmazand¢ valtozat a kozosségi védjegyrdl szolo, 2009. februdr 26-i 207/2009/EK tandcsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o,
helyesbités: HL 2017. L 142., 104. o.). Ennek késébbi kodifiklt valtozata az eurdpai unids védjegyrdl sz6lo, 2017. junius 14-i (EU) 2017/1001
eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. 0.), amely idébeli hatdlya miatt szintén nem érinti a jogvita tényalldsat.

7 2016. mércius 23-tdl a ,kozosségi” védjegyeket ,eurdpai uniés védjegyeknek” hivjak, a kozosségi védjegyrdl sz6l6 207/2009/EK tandcsi rendelet
és a kozosségi védjegyrdl szoloé 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtasardl szol6 2868/95/EK bizottsagi rendelet médositasarol, valamint a Belsé
Piaci Harmonizaciés Hivatalnak (védjegyek és formatervezési mintdk) fizetend$ dijakrdl sz6lé 2869/95/EK bizottsagi rendelet hatdlyon kiviil
helyezésérél sz616, 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2015. L 341, 1. o; helyesbités: HL 2016.
L 71, 322. o., HL 2016. L 110., 4. 0., HL 2016. L 267., 1. 0., HL 2017. L 142., 104. 0.) 1. cikkének (2) bekezdése értelmében. A tovabbiakban
ezekre ,unids védjegyként” utalok.
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(3) Az (1) és a (2) bekezdésben szabdlyozott feltételek megvaldsuldsa esetén tilos kiillonosen

a) a megjelolés elhelyezése az arun vagy csomagoldsan;

b) a megjelolést hordozé aru eladasra valé felkindlasa, forgalomba hozatala, valamint forgalomba
hozatal céljabol torténd raktiron tartdsa, illetve szolgdltatds kindldsa vagy annak nyujtasa a
megjelolés alatt;

c) a megjelolést hordozé aruk behozatala vagy kivitele;

d) a megjelolés haszndlata az tizleti iratokon vagy a reklamozdsban.”

8. A 7. cikk (,A védjegyoltalom kimeriilése”) eldirja:

»(1) A védjegyoltalom alapjan a jogosult nem tilthatja meg a védjegy hasznalatat olyan drukkal

kapcsolatban, amelyeket 6 hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzajarulasaval hoztak

forgalomba a Ko6zosségben.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazhatd, ha a jogosultnak jogos érdeke fliz6dik ahhoz, hogy az aruk

tovabbi forgalmazasat ellenezze, kiillonosen akkor, ha az aru éllagat, allapotat — a forgalomba hozatalt
kovetéen — megvaltoztattdk, illetve karositottak.”

2. A 207/2009 rendelet
9. A rendelet (9) preambulumbekezdése értelmében:

»Az aruk szabad mozgasanak elvébdl adéddan a [az eurdpai unids] védjegy jogosultja nem tilthat el
mast a védjegy haszndlatatdl olyan drukkal kapcsolatban, amelyeket a védjegy alatt 6 hozott
forgalomba vagy az 6 hozzdjarulasdval hoztak forgalomba az [Eurdpai Unidban], kivéve, ha jogos
érdeke fiz6dik ahhoz, hogy az druk tovébbi forgalmazasat ellenezze.”

10. A rendelet 9. cikke (,A[z eurdpai unids] védjegyoltalom tartalma”) és 13. cikke (,A [...]
védjegyoltalom kimeriilése”) egyenértékli a 2008/95 iranyelv 5. és 7. cikkével.

B. Vamjogszabdlyok

11. A jelen tigyre az idébeli hatdly miatt alkalmazand6 vamraktirozasi eljards a kiilonleges eljarasok
egyikeként szerepelt az Uni6és Vamkoddexrdl szolé 450/2008/EK rendelet VIL. cime L fejezete
(»Altalanos rendelkezések”) 135. cikkének (,Alkalmazasi kor”) b) pontjdban.®

12. Az uniés Vamkoédex 141. cikke (,Szokasos kezelési modok”) megallapitja:
»A vamraktdrozds vagy feldolgozasi eljaras ald vont vagy vamszabad teriileten levé arukon elvégezhetdk

a szokdsos kezelési modok, amelyek az dllaguk megévasat, a kiilalakjuk vagy eladhatdésaguk javitasat,
illetve a forgalmazasuk vagy viszonteladasuk el6készitését szolgaljak.”

8 A Kozosségi Vamkddex létrehozdsardl (Modernizélt Vamkodex) sz616, 2008. dprilis 23-i eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2008. L 145.,
1. 0.). Ezt id6kozben felviltotta az Unidés Vamkodex létrehozasardl sz6lo, 2013. oktdber 9-i 952/2013/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet
(HL 2013. L 269., 1. o.; helyesbitések: HL 2013. L 287., 90. o., HL 2016. L 267., 2. 0.).
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13. A Vimkodex végrehajtasi rendeletének® 531. cikke elSirja, hogy ,a nem kozosségi druk a
72. mellékletben felsorolt a szokdsos kezelési moddok ald vonhatdk”. Az emlitett melléklet
meghatdrozza a ,szokdsos kezelési médok” fogalmat és a jelen iigy szempontjabdl ezek kozé sorolja:

»16. csomagolas, kicsomagolds, a csomagolds megvaltoztatasa, lefejtés, szallitétartdlyokba torténd
egyszeri athelyezés még akkor is, ha ez mdas nyolcszdmjegyli KN-kédot eredményez, jelzések
[helyesen: védjegyek], pecsétek, cimkék, arcéduldk vagy mdas hasonlé megkiilonboztets jelek
rogzitése, eltdvolitidsa és megvaltoztatésa.” '’

C. A tisztességtelen versemyre vonatkozo szabdlyozds

14. Mivel nem zarhat6 ki a tisztességtelen versenyre vonatkoz6 szabdlyozds alkalmazasanak lehetésége
sem, hivatkozni kell a Parizsi Egyezmény'" 10 bis cikkére, amely igy szol:

»(1) Az uni6 orszagai kotelesek az uni6 hatdlya ald tartozok szamadra a tisztességtelen verseny ellen
hathatds oltalmat biztositani.

(2) A tisztességtelen verseny tényallasat megvaldsitja az ipar vagy kereskedelem tisztes szokdsait sértd
minden versenycselekmény.

(3) Meg kell tiltani nevezetesen:

1. minden olyan természeti cselekményt, amely barmilyen médon alkalmas arra, hogy valamelyik
versenytars telepével, druival, vagy ipari, illetve kereskedelmi tevékenységével Osszetévesztésre
vezessen;

2. minden, a kereskedelmi tevékenység folytatdsa sordn haszndlt olyan hamis éllitast, amely valamelyik
versenytdrs telepének, aruinak vagy ipari, illetve kereskedelmi tevékenységének hirnevét csorbithatja

3. minden olyan megjelolést vagy utaldst, amelynek haszndlata a kereskedelmi tevékenység soran
alkalmas arra, hogy a kozonséget az druk természetét, elGallitdsi modjait, jellemzébit,
hasznalhatdsagat vagy mennyiségét illetéen megtévessze.”

9 A Kozosségi Vamkaddex létrehozésardl sz616 2913/92/EGK tandcsi rendelet végrehajtasara vonatkozé rendelkezések megéllapitasardl sz6lo, 1993.
julius 2-i 2454/93/EGK bizottsagi rendelet (HL 1993. L 253., 1. o.; magyar nyelvl kiilonkiadas 2. fejezet, 6. kotet, 3. o.; helyesbités: 2. fejezet,
16. kotet, 133. o.) az alapjogvita tényéllasanak megvalosuldsa idején alkalmazandé moédositott valtozat szerint (a tovabbiakban: a Vamkddex
végrehajtasi rendelete).

10 Az 952/2013/EU eurépai parlamenti és tandcsi rendeletnek Unids Vamkaédex egyes rendelkezéseire vonatkozo részletes szabalyok tekintetében
torténd kiegészitésérdl szold, 2015. jalius 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazidson alapulé bizottsdgi rendelet (HL 2015. L 343., 1. o.) 180. cikke,
amely rendelet id6beli hatalya miatt nem alkalmazhatd, a Vamkddex 220. cikkére utal, amely ugyanakkor a 71-03. mellékletéhez irdnyit, amely
18. pontjanak szovege megegyezik az 1992. oktéber 12-i 2913/92/EGK tandcsi rendelet (HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvl kiilénkiadds
2. fejezet, 4. kotet, 307. o.) 16. pontjéval.

11 Az ipari tulajdon oltalmdra az 1883. madrcius hé 20-an Pdarizsban létesiilt Egyezmény, amelyet utoljara Stockholmban 1967. jdlius 14-én
vizsgéltak feliil és 1979. szeptember 28-4n mddositottak (Recueil des traités des Nations unies, 828. kotet, 11851. szam, 305. o.).
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II. Az alapjogvita tényallasa és az elozetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések

A. A ténydllds

15. A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. japani székhely(i tarsasag (a tovabbiakban: Mitsubishi) vilagszerte
kezeli a Mitsubishi csoport védjegy portfélidjat. E mindségében az alabbi védjegyek (a tovabbiakban:
Mitsubishi védjegyek) jogosultjaként jar el:

— két uniés védjegy: az egyik a 2001. szeptember 24-én lajstromozott MITSUBISHI szévédjegy, a
masik pedig a 2000. marcius 3-dn lajstromozott dbras védjegy, amelynek abrdja e bekezdés végén
lathaté; mind a két védjegyet a 12. osztilyba tartozé daruk, egyebek mellett gépjarmivek,
elektromos jarmiivek és emel6targoncak vonatkozasaban lajstromoztik;

ER

— két, 1974. jinius 1-jén lajstromozott benelux védjegy: az egyik a MITSUBISHI szévédjegy, a masik
pedig az unids abras védjeggyel képileg megegyez4 dabras védjegy; mind a kett6 egyebek mellett a
12. osztalyba tartozé termékekre vonatkozik, ideértve a jarmiiveket és a szarazfoldi kozlekedési
eszkozoket.

16. A hollandiai székhelyli Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (a tovabbiakban: MCEFE)
kizarélagos joggal rendelkezik arra, hogy az EGT-ben Mitsubishi védjegy megjelléssel
emelStargoncakat gyartson és hozzon forgalomba. Az MCFE hivatalos forgalmazékkal dolgozik, akik a
targoncakat az EGT-ben értékesitik. E teriileten kiviill Mitsubishi emel6targoncakat féként a Mitsubishi
Heavy Industries Ltd. gyart, amely szintén a Mitsubishi csoport tagja, de a védjegyeket kezeld cégtdl
fiiggetlen tarsasag.

17. A belgiumi székhelyi Duma Forklifts NV (a tovdbbiakban: Duma) f&tevékenységébe egyebek
mellett Mitsubishi, Caterpillar, Nissan és Toyota markaja, Gj és hasznalt emelStargoncak globalis
szintli felvasarldsa és értékesitése tartozik. Emellett ,GSI”, ,GS”, illetve ,Duma” néven sajat
emel6targoncakat is gyart, és az emel6targoncak, kotrégépek, kistraktorok és rakoddgépek
nagykereskeddjeként is tevékenykedik, amelyeket mind az EGT-ben, mind azon kiviil értékesit. Az
1990-es évek kozepéig a Mitsubishi emelStargoncak hivatalos belgiumi forgalmazéi hélézatdba
tartozott.

18. A szintén belgiumi székhelyli G.S. International BVBA (a tovabbiakban: GSI) a Dumdhoz
kapcsolddik, amellyel azonos a vezetSje és a székhelye. A GSI emelStargoncakat épit és javit,
amelyeket a potalkatrészekkel egyiitt nagykeresked6ként importdl és exportal a vilagpiacon. A
targoncaknak a hatdlyos eurdpai szabvanyokhoz valé igazitisaval is foglalkozik és azokat sajat
sorozatszammal latja el. Bizonyos atalakitasokat kovetéen a GSI a gépeket a Duma szamara szallitja, az
altala kibocsatott EU-megfelelségi tanusitvannyal.

19. Az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozat szerint 2004. januar 1. és 2009. november 12. kozott a
Duma és a GSI tiltott — azaz a Mitsubishi védjegyek jogosultjanak hozzajarulasa nélkili — parhuzamos
kereskedelmet folytattak, olyan targoncak tekintetében, amelyeken szerepeltek az emlitett védjegyek. E
magatartds azonban nem képezi az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdések targyat.

20. 2009. november 20-tél kezdve azonban a Duma és a GSI azonos tipust targoncédkat vaséaroltak a
Mitsubishi csoport egyik vallalatatél és azokat vamraktdrozasi eljards ald vontdk. Az emlitett eljaras

ideje alatt mindkét vallalkozas:

— teljesen markamentesitette a gépeket, amelyekrdl eltavolitottdk a Mitsubishi védjegyeket;
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— elvégezték a targoncdk unids szabvanyok szerint torténd atalakitdsahoz sziikséges moédositasokat;

— a targoncakon a sajat védjegyeiket helyezték el és a sajatjukra cserélték a rendszamtéablikat és a
sorozatszamokat;

— végiil, a jarm{iveket behoztak az EGT-be és harmadik orszagokba, és ott értékesitették Sket.

B. A nemzeti birésdgok elétti eljdrds

21. 2008. november 10-én a Mitsubishi és az MCFE keresetet terjesztett a Rechtbank van koophandel
te Brussel (briisszeli kereskedelmi birdsag, Belgium) elé, és a Dumadval és a GSI-vel szemben felrétt,
parhuzamos importra, markamentesitésre és az atmarkdzasra iranyulé cselekmények abbahagyasanak
elrendelését kérte. 2010. marcius 17-i itéletével az emlitett birésig a keresetet mint megalapozatlant
elutasitotta.

22. A Mitsubishi és a MCEFE fellebbezést nyujtott be az els6foku itélet ellen. Roviden arra kérték a Hof
van beroep Brusselt (briisszeli fellebbviteli birésdg, Belgium), hogy az itéletet helyezze hatélyon kiviil, és
tiltsa meg a Mitsubishi védjegyekkel ellatott emelStargoncak, valamint ugyanezen markamentesitett
jarmivek parhuzamos kereskedelmét.

23. A fellebbezé felek arra hivatkoznak, hogy a targoncik markamentesitésének és atmarkazasanak
gyakorlata, valamint ezt kovetéen az EGT-be torténd behozataluk sérti a védjegyjogaikat. A termék
eredetére utald funkcié figyelmen kivill hagydsa mellett a vitatott magatartas sérti a védjegyjogosult
azon alapvetd jogat is, hogy a védjeggyel megjelolt aruk EGT-beli elsé forgalomba hozatalat is nyomon
kovesse. A vamraktar nem valhat vamszabadteriiletté, és a termékek a madrkamentesitést, illetve
atmarkazast kovetden is Mitsubishi targoncdk maradnak a fogyaszté szamara.

24. A Duma és a GSI tagadjak, hogy megsértenék a Mitsubishi jogait. A vamraktirozas soran
eltavolitott védjegyek azsiai, és nem eurdpai védjegyek voltak. Tovabba, mivel a targoncdkat a hatdlyos
uniés szabvanyok szerint alakitottdk at, 6k e jarmtvek gyartéinak mindsiilnek, kovetkezésképpen
jogosultak a jarmtveken sajat védjegyeiket elhelyezni.

25. Ugyanazon végzésben, amely az el6zetes dontéshozatalra utaldst tartalmazza, a fellebbviteli birdsag
mar (részben) helyt adott a Mitsubishi és az MCFE kereseteinek a 2009. november 20. el6tti tényekkel
kapcsolatban. Azonban kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a védjegybitorlasi keresetek
érvényesithet6k-e az emlitett id6pontot kovetGen tanusitott magatartasokra, nevezetesen azon
magatartasokra, amelyek a Mitsubishi védjegyek eltdvolitdsdban, a Duma és GSI egyéb sajat
védjegyeire torténd lecserélésében, és a jarmiivek rendszdmainak és sorozatszamanak eltavolitasaban
alltak. Véleménye szerint a Birésag még nem foglalt allaist a markamentesités olyan gyakorlatarol,
ahogyan azt a Duma és a GSI végzi.

26. Ilyen korilmények kozott, a Hof van beroep Brussel (briisszeli fellebbviteli birdsig, Belgium)
elézetes dontéshozatal céljabdl az alabbi kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:

»1) a) Kiterjed-e a 2008/95/EK irdnyelv 5. cikke, illetve a [...] 207/2009/EK tanécsi rendelet [...]
9. cikke a védjegyjogosult azon jogira, hogy fellépjen az ellen, hogy harmadik személy a
hozzdjarulasa nélkiil minden, az arun elhelyezett, a védjeggyel azonos megjelolést eltavolit
(debranding), amennyiben olyan arukrdl van sz6, amelyek — mint a vamraktdrozas ala vont
aruk — az Eurdpai Gazdasidgi Térségben még nem keriiltek forgalmazasra, és a harmadik
személyek altali eltdvolitds az aruknak az Eurépai Gazdasigi Térségbe torténdé behozatalara
vagy az Eurépai Gazdasagi Térségben torténd forgalomba hozataldra tekintettel torténik?
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b) Fiigg-e attdl az 1. a) kérdés megvalaszoldsa, hogy az aruknak az Eurdpai Gazdasigi Térségbe
torténd behozatala vagy az Eurdpai Gazdasigi Térségben torténd forgalomba hozatala a
harmadik személy dltal elhelyezett sajat megjeloléssel torténik (rebranding)?

2) Befolyasolja-e az 1. kérdés megvalaszolasat, hogy az igy behozott vagy forgalomba hozott drukat a
kiils6 megjelenés vagy forma alapjan az érintett atlagfogyaszté még igy is a védjegyjogosulttdl
szarmazoként azonositja?”

III. A Birésag elotti eljaras és a felek allaspontjai

A. Az eljdards

27. Az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozat 2017. mdrcius 13-dn érkezett a Birésdg Hivataldhoz,
majd a Mitsubishi, a Duma, a német kormany és a Bizottsag nyujtott be irasbeli észrevételeket.

28. 2018. februar 8-an targyalast tartottak, amelyen a Mitsubishi, a Duma és a Bizottsag képvisel6i
vettek részt.

B. A felek érveinek osszefoglaldsa

29. A Mitsubishi'* érvelése szerint az egyetlen ok, amely miatt a Duma és a GSI az EGT-n kiviilr6l
szarmazd emelStargoncakat a leirtak szerint dtalakitja, hogy elkeriilie a védjegyjog kimeriilésére
vonatkoz6 szabdlyokat. Azt javasolja, hogy a 2008/95 iranyelv 5. cikkét és a 207/2009 rendelet ezzel
azonos rendelkezését (9. cikk) ugy értelmezzék, hogy e rendelkezések a védjegyjogosult szamdra
biztositjak azon jogot, hogy fellépjen az ellen, hogy harmadik személy a hozzdjaruldsa nélkiil az arukon
elhelyezett megjelolést eltavolit, amennyiben olyan arukrél van szé, amelyek — mint a vamraktdrozas
ald vont aruk — az EGT-n beliill még nem keriiltek forgalmazasra.

30. Azt is hangstlyozza, hogy a 2008/95 iranyelv 5. cikkének (3) bekezdésében és a 207/2009 rendelet
9. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a védjegyhasznélat azon eseteinek felsoroldsa, amelyeket a jogosult
megtilthat, nem kimerit§ jellegd.”> Véleménye szerint a jogosult azon joga, hogy az els§ forgalomba
hozatalt nyomon kovesse, a védjegyjog egyik killonos céljat képezi.'* Bar a termékeknek a felfiiggesztd
eljards ald vondsa nem mindsiil védjegyhaszndlatnak, ez nem jelent engedélyt azon atalakitiashoz,
amelynek egyetlen célja a jogosultnak a piaci forgalomba hozatal feliigyeletéhez valé joganak
megkeriilése.

12 Az MCFE nem nytjtott be észrevételeket a jelen el6zetes dontéshozatali eljarasban.

13 Hivatkozéssal a 2002. november 12-i Arsenal Football Club itéletre (C-206/01, EU:C:2002:651), 38. pont; 2007. janudr 25-i Adam Opel itéletre
(C-48/05, EU:C:2007:55), 16. pont.

14 E tekintetben idézi: 2011. szeptember 22-i Interflora és Interflora British Unit itélet (C-323/09, EU:C:2011:604), 38. pont; 2015. jalius 16-i TOP
Logistics és tdrsai itélet (C-379/14, EU:C:2015:497) 32. pont.
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31. Egyébként e miveletek szerinte sértik a védjegy funkcidit, mind a termék szdrmazdsinak és
mindségének biztositasdra irdnyulé funkcidt,” mind a befektetésre'® és reklamozasra' vonatkozé
funkciéit. Irrelevansnak tekinti az importér megjelolésével torténé Gj markazast, és azt is, hogy a
fogyaszté ugy tekinti, hogy a Mitsubishi gyartja a targoncakat. Ez utébbi kortilmény egyébként azt is
jelenti, hogy ezaltal a fogyaszté szdmdra azt a benyomast keltik, hogy iizleti kapcsolat all fenn az
eredeti védjegy jogosultjaval, igy a Duma és a GSI szerinte kihaszndlja a gyart6é védjegyeit, megsértve
annak johirnevét. '

32. A Duma ezzel szemben az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésekre nemleges valasz adasat
tdmogatja. Ervelését arra alapitja, hogy nem valésul meg a Mitsubishi valamelyik eurépai védjegyével
azonos vagy ahhoz hasonl6 megjelolés haszndlata, mivel a gépeket csak az emlitett védjegyek
eltavolitasat kovetéen hozzdk be az Unidba.” Alkalmazhaténak véli a Birdsag azon itélkezési
gyakorlatat, amelynek értelmében a védjegyjogosult nem léphet fel a vamraktarozasi eljards soran a
védjeggyel ellatott olyan eredeti termékek Unidba valé beléptetésével szemben, amelyeket kordbban
nem hoztak forgalomba az EGT-n beliil. *

33. Emlékeztet arra, hogy az itélkezési gyakorlat szerint a védjegyjogosult csak a védjeggyel ellatott
termékek szabad forgalomba bocsatasa ellen léphet fel, vagy ha igazolja, hogy az arukat az EGT-n
beliill kivanta eladni vagy felkindlni, amely sziikségszerien az e teriileten valé forgalomba hozatalt
jelentené.” Hangstlyozza azonban, hogy a jogosult e joga csak olyan esetekre terjed ki, amikor a
termékeket a védjeggyel ellitva vezetik be a piacra.” Ezért a Mitsubishi védjegyekkel azonos vagy
azokhoz hasonlé megjelolés hasznalatdnak hidnydban a Duma tagadja, hogy az atlagfogyaszt6 dltali
észlelésnek barmilyen jelentésége lenne.

34. A német kormdany az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésekre szintén nemleges valasz
addsat tdmogatja. A 2008/95 iranyelv 5. cikkének és a 207/2009 rendelet 9. cikkének szé szerinti
szovegébdl az kovetkezik, hogy a védjegy daltal biztositott jogok gyakorldsa a védjegy ,haszndlatat”
feltételezi, amelyet mind a két rendelkezés azonosan értelmez.” A rendszertani megkozelitéssel
ugyanerre az eredményre juthatunk, mivel azok a példik, amelyekrél a két rendelkezés a
védjegyjogosult engedélyéhez kotott haszndlatként rendelkezik, azt eredményezik, hogy a megjelolést,
ilyen mindéségében, a kereskedelmi forgalomban meg kell jeleniteni, és ez nem torténik meg, ha a
védjegyet teljes egészében eltavolitjdk a termékrél. Nem zarja ki azonban, hogy a védjegyjogosult az
atmarkazott termékek behozatala elleni fellépéshez a tisztességtelen versenyre iranyadé szabélyokra
hivatkozzon.

15 Tobbek kozott megemliti: 1997. november 11-i Loendersloot itélet (C-349/95, EU:C:1997:530), 24. pont; 2011. julius 12-i L'Oréal és tarsai itélet
(C-324/09, EU:C:2011:474), 81. pont.

16 2011. szeptember 22-i Interflora és Interflora British Unit itélet (C-323/09, EU:C:2011:604), 62. pont.
17 2010. marcius 23-i Google France és Google itélet (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), 92. pont.

18 Tobbek kozott az alébbi itéleteket hozza fel példdnak: 1999. februdr 23-i BMW-itélet (C-63/97, EU:C:1999:82), 51. pont; 2011. jalius 14-i Viking
Gas itélet (C-46/10, EU:C:2011:485), 37. pont.

19 Tobbek kozott az alébbi itéletekre hivatkozik: 2005. oktéber 18-i Class International itélet (C-405/03, EU:C:2005:616), 71. és 72. pont; 2011.
december 1-jei Philips és Nokia itélet (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796), 57. pont.

20 Tobbek kozott az aldbbi itéleteket idézi: 2005. oktober 18-Class International itélet (C-405/03, EU:C:2005:616) 50. pont; 2011. december 1-jei
Philips és Nokia itélet (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796), 56. pont.

21 A 2005. oktdber 18-i Class International itéletre hivatkozik (C-405/03, EU:C:2005:616), 71. és 72. pont.

22 Tobbek kozott, 2005. oktober 18-i Class International itélet (C-405/03, EU:C:2005:616), 58. és 60. pont; 2006. november 9-i Montex Holdings
itélet (C-281/05, EU:C:2006:709), 26. pont.

23 A 2009. februar 19-i UDV North America itéletre hivatkozik (C-62/08, EU:C:2009:111), 42. pont.
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35. A német kormény szerint a teljes mérkamentesités nem sérti a védjegy egyik funkcidjat sem.* A
jelen tigyben az druknak az EGT-n beldl torténé elsé forgalomba hozatala nyomon kovetéséhez vald
jog megsértésér6l még kevésbé beszélhetiink, mivel a védjegyjog nem biztosit oltalmat a
védjegyjogosult szdméra a termékek forgalmazaséval szemben azok megjel6lésétdl fuggetleniil.* Ilyen
osszefiiggésben kizarja, hogy a Portakabin itélet* megdonthetné e megallapitdsokat, hiszen az emlitett
jogvita nem a védjegy teljes eltavolitasarél, hanem annak valamely harmadik személy altal reklamban
torténd felhaszndlasarol szolt.

36. A Bizottsdg az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdésekre igenld védlasz adasat tamogatja.
Abbdl indul ki, hogy az unids jog nem ismeri a jog nemzetkozi kimeriilését, amely alapjan a jelen
tigyben az EGT-n belili értékesités hidnyaban a jogosult felléphet a védjegyével ellatott aruknak az
emlitett teriileten torténd forgalmazasaval szemben.” Ugy véli tehat, hogy bar az 4ruk tekintetében
harmadik személy éltal végzett olyan eljards, mint a vamraktdrozasi eljaras ald vonds, nem jelenti a
védjegyjogosult kizdrolagos joganak megsértését,” nem ez a helyzet, ha az Unién belill végeznek
meghatdrozott olyan kereskedelmi iigyleteket, mint a felkindlds vagy a hirdetés, vagy ha indokolt az
attol valé félelem, hogy a termékeket az EGT felé terelik.”

37. A Bizottsdg véleménye szerint a Duma és a GSI arra haszndlta a vamraktarozasi eljarast, hogy az
emelGtargoncakat behozatal céljabol bevezesse az EGT teriiletére, amely esetben nincs jelentGsége
annak, hogy az dru markamentesitését a tisztességtelen verseny szempontjabdl jogellenesnek lehetne-e
mindsiteni.

IV. Az elemzés

A. Az elozetes dontéshozatalra utalds és eldzetes észrevételek

38. A kérdést elbterjeszt6 birdsag arra szeretne valaszt kapni, hogy a 2008/95 iranyelv 5. cikke és a
207/2009 rendelet 9. cikke lehetévé teszik-e a Mitsubishi szamara, hogy felléphessen az
emeldtargoncakon taldlhaté védjegyek olyan médon torténd eltavolitasdval szemben, ahogyan azt a
Duma és a GSI is tette.

39. Mivel a védjegyjogosult hozzijarulasanak hidnya és a kereskedelmi forgalomban torténd alkalmazas
(azaz az emlitett két rendelkezés alkalmazési feltételei koziil ketté) nem vitatott, a kérdés alapvetéen
arra dsszpontosul, hogy sor keriilt-e a vitatott védjegyek haszndlatdra. Megprobalom elmagyarazni,
hogy miért nem gondolom, hogy az megval6sult volna (B. szakasz).

24 A 2010. marcius 23-i Google France és Google itéletre hivatkozik (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), 75. és 77. pont, valamint az ott
hivatkozott itélkezési gyakorlat.

25 E tekintetben a gydgyszerek atcsomagoldsara szolé itélkezési gyakorlatra hivatkozik, amely hangsulyozza annak sziikségességét, hogy az eredeti
védjegynek valamilyen médon szerepelnie kell ahhoz, hogy a jogosultja felléphessen az atcsomagolt termék forgalmazdsaval szemben, kifejezett
hivatkozassal a 2002. aprilis 23-i Boehringer Ingelheim és tarsai itéletre (C-143/00, EU:C:2002:246), 7. pont.

26 2010. julius 8-i itélet (C-558/08, EU:C:2010:416), 86. pont.

27 Tobbek kozott megemliti az 1998. jalius 16-i Silhouette International Schmied itéletet (C-355/96, EU:C:1998:374), 31. pont; 2005. oktéber 18-i
Class International itéletet (C-405/03, EU:C:2005:616), 33. pont.

28 Tobbek hivatkozik a 2011. december 1-jei Philips és Nokia itéletre (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796), 56. pont; 2015. jalius 16-i TOP
Logistics és tarsai itéletre (C-379/14, EU:C:2015:497), 34. pont.

29 Tobbek kozott hivatkozik a 2005. oktéber 18-i Class International itéletre (C-405/03, EU:C:2005:616), 58. pont; 2011. jalius 12-i L'Oréal és tarsai
itéletre (C-324/09, EU:C:2011:474), 67. pont.
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40. A Duma és a GSI azon eljardsa, miszerint a markamentesitést kovetéen az emelStargoncikon
elhelyezték sajat megjelolésiiket, mig azok a vamraktarozasi eljaras alatt alltak, csupan jogi csel arra,
hogy kikeriiljék a védjegyjogosultnak a termékek parhuzamos importjanak megtiltaisahoz valé azon
jogat, amely az unids jogrendben a nemzetkozi kimeriilés elismerésének hidnya értelmében a jogosultat
megilleti. Ez a Mitsubishi dlldspontja, amelyre a kérdést el6terjeszté birésag hivatkozik. Masodik
lépésben tehat meg kell vizsgdlni, hogy a jogkijatszds vagy csalds megvaldsult-e a védjegyjogosult
jogainak sérelmére (C. szakasz).

41. Végill érdemes roviden utalni a tisztességtelen versenyrdl szolé szabdlyokra, amelyek valaszt
nydjthatndnak az olyan magatartdsokkal szemben, mint amilyet a jelen {igyben tanusitottak
(D. szakasz).

42. Az elemzésem megkezdése el6tt két észrevételt kell tennem. Az elsé szerint a kérdés
megvalaszoldsa azt igényli, hogy a jogvitit a megjelolés haszndlatdnak (vagy haszndlata hidnyanak)
kérdése felé, azaz a 2008/95 iranyelv és a 207/2009 rendelet azon rendelkezései felé kell terelni,
amelyek a védjegyjogosult jogait szabdlyozzak. Véleményem szerint e rendelkezések, és nem a vamjogi
szabdlyok azok, amelyek megadhatjdk a valaszt az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett
kulcsfontossagu kérdésre, amely pontosan az irdnyelv 5. cikkével és a rendelet 9. cikkével kapcsolatos.

43. A maésodik észrevétel szerint, az gy iratai és a tdrgyaldson kifejtettek alapjan a Duma 4ltal
forgalmazott emel6targoncakat, bar azok eredetileg a Mitsubishitl szarmaztak és e cég védjegyeit
hordoztdk, a vamraktdrozasi eljards alatt a szerkezetiik tekintetében dtalakitottdk. A Duma e
modositasokkal a jarmiveket az unids jog sajatos biztonsagi és kornyezetvédelmi kovetelményeinek
kivinta megfeleltetni, hogy utdna az EGT-n beliil forgalomba hozhassa azokat. A forgalomba hozatalra
méar a Duma sajat védjegyei alatt keriilt sor, amely a fogyaszték el6tt azon targoncakért felelés
tarsasagként jelenik meg, amelyek értékesitést kovet vevdszolgalatat a Mitsubishivel versenyben latja
el.

B. A Mitsubishi védjegyek ,,haszndlatanak” mindsiilé markamentesitésrél

1. A védjegyjogosult jogai

44. A Birésdg szavait idézve, ,az irdnyelv[*] 5. cikke (1) bekezdésének els6 mondata szerint a
védjegyoltalom a jogosult szdmadra kizardlagos jogot biztosit. Ugyanezen bekezdés a) pontja értelmében
e kizardlagos jog alapjan a jogosult barkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkiil gazdasdgi
tevékenység korében haszndl a védjeggyel azonos megjelolést olyan arukkal, illetve szolgaltatdsokkal
kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy arujegyzékében szereplé arukkal, illetve szolgaltatasokkal”.*

45. Mindemellett a Bir6sag szintén pontositotta, hogy a [89/104] ,iranyelv 5. és 7. cikkében a kozosségi
jogalkoté a kozosségi jogkimeriilés elvét fektette le, azaz a védjegyoltalom alapjan a jogosult nem
tilthatja meg a védjegy haszndlatat olyan drukkal kapcsolatban, amelyeket 6 hozott forgalomba, vagy
amelyeket kifejezett hozzajarulasaval hoztak forgalomba a Kozosségben. E rendelkezések elfogadasaval
[az unids] jogalkoté6 nem hagyta meg a tagdllamoknak azt a lehetdséget, hogy maguk rendelkezzenek
nemzeti jogukban a jogkimeriilésrél olyan esetekben, amikor az arukat harmadik orszagokban hozzak
forgalomba (1998. julius 16-i Silhouette International Schmied itélet, C-355/96, [EU:C:1998:374],
26. pont)”.*

30 A védjegyekre vonatkozd tagdllami jogszabélyok kozelitésérél sz6lo, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv (HL 1989. L 40., 1. o;
magyar nyelvii kilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.).

31 2007. szeptember 11-i Céline itélet (C-17/06, EU:C:2007:497), 14. pont.
32 2001. november 20-i Zino Davidoff és Levi Strauss itélet (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617), 32. pont.
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46. A jelen jogvita szempontjabdl be kell hatarolni az EGT-n beliil torténd elsé forgalomba hozatal
nyomon kovetéséhez vald jogot: ,az arukat eljuttatdsa az egyik vimhivatalbdl a madsikba, illetleg, hogy
az aruk vamfeliigyelet alatt 4ll6 raktarban torténd elhelyezései [...] ilyen minéségiikben nem nevezhetdk
druk Unién beliili forgalomba hozataldnak.”**

47. Az emlitett el6feltevésbdl kovetkezik, hogy ,a felfliggeszté vameljaras ala vont aruk az ilyen eljaras
ald vonds puszta tényénél fogva nem sérthetnek az Uni6ban alkalmazandé szellemi tulajdonjogot”.*
Kizarélag a védjeggyel ellatott termékek harmadik személyek szdmara az EGT-n belil torténé eladasra

val6 felkinaldsa vagy eladasa esetén sériilhet a jogosult kizarélagos joga.

2. A ,haszndlat” fogalmdnak értelmezése

48. A Birdsag a védjegyjogot sérté haszndlatként kizarta a keresked6k kozott a versengd védjegy
példaként val6 szdbeli emlitését;* a gépjarmiivek javitdsahoz és karbantartaséhoz sziikséges kiegészitd
és potalkatrészekre vonatkozo hirdetéseket;* és a kereskedelmi cégjelzéseket, feltéve hogy az iizleti
tisztesség kovetelményeivel osszhangban vannak.” Mostandig azonban (ha nem tévedek) nem
foglalkozott a jelen tigyhoz hasonlé feltételek kozott a ,haszndlat hidnyanak” fogalmaval.

49. A Portakabin itéletben® tobbé-kevésbé hasonlé magatartast vizsgaltak, de egy megkiillonboztetd
kulcstényezével, amely a védjegynek a hirdetés céljabdl torténd olyan alkalmazédsa volt, amelyhez a
jogosult nem adta hozzajaruldsat.” A Birdsdg dgy vélte, hogy a védjegyjogosult jogosult fellépni a
hirdetével szemben a hirdetés e védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé azon kulcsszé alapjdan torténd
megvaldsuldsa ellen, amelyet e hirdetd a jogosult hozzijaruldsa nélkiil valasztott ki. A nemzeti birdsag
azon kérdése, amely az iigyben az oltalom alatt all6 megjelolés internetes hirdetésben vald
felhaszndlasarél, és éppen az eltavolitdssal kapcsolatos barmilyen megbeszélés hianyardl szolt,
tanulsdgosnak bizonyul. Az itéletben nem szerepel, hogy a védjegyjogosult véllalkozas hivatkozott-e
annak a markamentesités és az atmarkazas gyakorlataval valé megsértésére.

a) Szo szerinti értelmezés

50. Szemantikai szempontbdl elsé ranézésre a haszndlni sz6 azt jelenti, hogy ,valamely dolgot valamire
alkalmaznak”. A védjegynek valamely gyarté termékeinek azonositasara valé alkalmazisa tehat
ugyanezen védjegy haszndlatanak mindsiil.

51. Ezzel szemben érthet6 moédon a védjegy meghatarozott termékrdl vald torlése és eltavolitisa a
megkiilonboztetésre alkalmas megjelolés hasznalatdnak ellenkezdjét jelenti. Egyetértek tehat a német
kormdnnyal® abban, hogy a védjegy teljes eltavolitisa nem mindsiilhet a védjegy haszndlatdnak.
Nehezen jelenthet6 ki, hogy ha valamely terméket megfosztanak azon védjegytdl, amely addig a tobbi
terméktdl azt megkiilonboztette, akkor az e magatartast megvaldsité személy tovabbra is az aru

szdrmazasanak azonosité tényezdjeként haszndlja a madr eltiintetett megjelolést.

33 2011. december 1-jei Philips és Nokia itélet (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796), 55. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat.
34 Uo., 56. pont.

35 2002. méjus 14-i Holterhoff itélet (C-2/00, EU:C:2002:287), 14—16. pont.

36 1999. februar 23-i BMW-itélet (C-63/97, EU:C:1999:82), 37—42. pont.

37 2007. szeptember 11-i Céline itélet (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 2010. julius 8-i itélet (C-558/08, EU:C:2010:416), 86. pont.

39 A védjegyjogosult fel kivant lépni az ellen, hogy ,harmadik személy a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonl6, a harmadik személy dltal az
emlitett védjegyjogosult hozzdjaruldsa nélkiil internetes reklamszolgaltatas keretében kivéalasztott kulcsszé alapjan olyan arukra vagy
szolgaltatasokra vonatkozé hirdetést jelenitsen meg, amelyek az emlitett védjegy arujegyzékében szereplé arukkal vagy szolgéltatdsokkal
azonosak vagy azokhoz hasonléak”.

40 Az irdsbeli észrevételeinek 19. és 20. pontja.
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52. A védjegy haszndlatanak ,gazdasagi tevékenység” korében kell torténnie a 2008/95 iranyelv 5. cikke
(1) bekezdésének és a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének rendelkezése szerint. Az itélkezési
gyakorlat tobb alkalommal kimondta, hogy e kifejezés a gazdasagi elényre torekvd kereskedelmi
tevékenység keretében, és nem magancélti hasznalat soran megvalésulé hasznalatra utal.* Igy tehét a
védjegy azon termékekrdl vald eltavolitdsa, amelyeken azt kordbban feltiintették, e védjegy hidnyat
eredményezi a piacon, azaz a kereskedelmi forgalomban, a fogyaszté ezért azt nem észlelheti.

53. Ahogyan a Duma azt dllitja, csak két olyan eset all fenn, amelyeknél a megkiilonbozteté megjeldlés
olyan haszndlatnak tekinthetd, amely alkalmas a védjegyjogosult jogainak megsértésére: a) ha a védjegy
magdanak a terméknek a térbeli formdja lenne, amelyet a 2008/95 iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének b),
c) és e) pontja szerinti feltétlen kizaré okok vizsgélatat kovetéen lajstromoztak;* és b) ha valamely,
védjegyként lajstromozott szin valtoztatds nélkili haszndlata révén megkiillonbozteté képességre tett
volna szert.” Egyik eset sem felel meg a jelen tigynek.

b) Rendszertani értelmezés

54. Rendszertani szempontbdl célszerti a 2008/95 iranyelv 5. cikkének (3) bekezdésére és a 207/2009
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésére Osszpontositani. E rendelkezések a védjegyjogosult hozzijaruldsa
nélkiili tiltott hasznalat eseteinek pontos meghatdrozasianial nem emlitik az abban megnyilvanulé
magatartast, hogy eltavolitjidk az arukrdl azokat a megjeloléseket, amelyeket az druk kordbban
tartalmaztak.

55. A haszndlat azon fajtdinak felsorolasa, amelyeket a védjegyjogosult megtilthat, ahogy azt az emlitett
két cikk is magaban foglalja, nem kimeritd jellegii.* Amint azt azonban a német kormdny megallapitja,
a védjegy eltavolitisinak e felsorolasbol valé kihagydsa természetes, hiszen: a feltehetéen hasznadlt
megjelolésnek mindkét rendelkezés logikaja szerint meg kell jelennie a piacon ahhoz, hogy ott
kommunikécids eszkozként ki tudja fejteni a hatasait.*

56. Azt kovetben, hogy a Duma és a GSI eltavolitottdk a Mitsubishi védjegyeket az emel6targoncakrdl,
és azokat e villalkozdsok védjegyeire cserélték le, nyilvanvalé szdmomra, hogy nem haszndljik a
Mitsubishi megkiilonboztetd megjeloléseit. Mas kérdés, hogy az atmarkazas targyat képezd
megjelolések (,Duma” és ,GSI”) mutatnak-e valamilyen hasonlésidgot a Mitsubishi védjegyekkel, amely
hasonlésagot ez utébbi védjegyek jogosultja sem erdsiti meg, és az nem is tlinik valdszintinek (bar ez
olyan ténykérdés, amelyet a kérdést elSterjeszt6 birdsagnak kell tisztdznia).

57. Amennyiben ez igy van, ahogy azt gondolom, nincs jelentésége annak - a védjegyjog
szempontjabdl —, hogy a Duma és a GSI dltal forgalmazott druk nagyjabol hasonléak a Mitsubishi
aruihoz. A jelen tigyben egy olyan kérdést kell megvélaszolni, amely a jogosulthoz tartozé védjegyek
haszndlatdra, azaz a megkiillonboztetd megjelolésre ilyen mindségében vonatkozik, nem pedig a
védjegyekkel megjelolt termékek kisebb vagy nagyobb foku hasonlésagara.

41 A 2015. jualius 16-i TOP Logistics és tarsai itélet (C-379/14, EU:C:2015:497), 43. pont.

42 Vagy az azzal megegyez0, a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) és e) pontja. Lasd: 2003. aprilis 8-i Linde és tarsai itélet (C-53/01,
C-54/01 és C-55/01, EU:C:2003:206), amely a termék formajabdl 4ll6 megjel6lés lajstromozasa irdnti kérelmérél szdl olyan 6njaré targoncak és
egyéb mozgé munkagépek tekintetében, amelyek vezetdfiilkével, killonosen villds emel6vel rendelkeznek.

43 Azon feltételekrél, amelyek mellett valamely szin védjegyként lajstromozhatd, lésd: 2004. oktéber 21-i KWS Saat kontra OHIM itélet
(C-447/02 P, EU:C:2004:649), 79. pont.

44 2010. marcius 23-i Google France és Google itélet (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), 65. cikk, valamint az ott hivatkozott itélkezési
gyakorlat.

45 Az irasbeli észrevételeinek 24—26. pontja.
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¢) Teleoldgiai értelmezés

58. A Birdsag szerint a 2008/95 iranyelv 2. cikke hatdrozza meg a védjegy dltal teljesitendd alapvetd
rendeltetést, amikor ugy rendelkezik, hogy csak azon megjelolések részesiilhetnek védjegyoltalomban,
amelyek alkalmasak arra, hogy valamely vallalkozas druit vagy szolgéltatdsait megkiilonboztessék mas
véllalkozésok aruitdl vagy szolgaltatasaitdl. *

59. A védjegy tehat oltalmat jelent arra nézve, hogy milyen médon kiilonbozteti meg a termékeit:
biztositja szdmdara a megjelolés monopdliumat, amely ellen harmadik személyek a piaci informaciok
atlathatosaga érdekében felléphetnek, hogy ugy azonositsa az emlitett termékeket, hogy azok
osszekapcsolhatdk legyenek az oltalom alatt allé6 megjeloléssel. Ha valamely arurdl eltavolitjadk azt a
megjelolést, amely addig azt megkiillonboztette, ez megtévesztheti a fogyasztét vagy tisztességtelen
kereskedelmi magatartast valosithat meg, de hangsilyozom, nem ezért haszndljik visszaélésszerlien a
védjegyet, amely eddig ugyanazon arun szerepelt.

60. Ahogy azt kés6bb kifejtem, ilyen jellegli cselekmény esetén, amely a fogyaszté megtévesztését vagy
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot eredményez, a megfelel6 jogi vélaszlépésnek egyéb eljarasi
lehetdségei vannak.

d) Az osszehasonlito joggal kapcsolatos megjegyzés
61. Néhany tagallam joga megerdsiti ezt az allaspontot. Hairom példara szoritkozom.

62. Az Egyesiilt Kirdlysagban" a védjegy eltdvolitdsa a védjeggyel elldtott termékekrsl nem nyitja meg a
jogosult szdmdra a markamentesités (debranding) elleni fellépéshez val6 jogot, feltéve hogy az teljes,
azaz az egész kordbbi megjelolést eltavolitottdk. A brit itélkezési gyakorlat egyetért ezzel az
elgondoldssal, amely nem ismeri el, hogy az a személy, aki e magatartist tanusitja, megsérti a
védjegyjogosult azon jogét, hogy a harmadik személy dltal torténd hasznélat ellen felléphessen. **

63. A német jogban a jogelmélet szintén tdmogatja, hogy az eredeti védjegy eltavolitdsa nem felel meg a
védjegyjog megsértésére vonatkozdé alkalmazasi feltételeknek.” A Bundesgerichtshof (szovetségi
legfels6bb birdsag, Németorszag) itélkezési gyakorlatan alapszik, amely a brit itéletekkel 6sszhangban
ugy rendelkezik, hogy: ,ha a mddositott vagy nem mddositott drut elidegenitik a gydrté védjegyének
eltavolitasdt kovetben, a gydrté nem indithat védjegyjogi eljardsokat, mivel a lajstromozott védjegy

haszndlatdra nem keriilt sor”.*

64. Kétségtelen, hogy Franciaorszagban ,a jogszeriien elhelyezett védjegy eltavolitisa vagy modositdsa”
az adott védjegy jogosultjat megillet jog megsértésének mindsil. Ez azonban azért van igy, mert a
jogalkot6 a Code de la propriété intellectuelle (szellemi tulajdonrdl sz6l6 torvénykonyv)
L 713-2. cikkében kifejezetten bevezette a széban forgd magatartds tilalmat, a jogosult hozzdjarulasat

46 2014. mércius 6-i Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company itélet (C-409/12, EU:C:2014:130), 21. pont, valamint az ott hivatkozott
itélkezési gyakorlat.

47 Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007.,
84. és 85. pont.

48 Court of Appeal (Civil Division) (fellebbviteli birésag, polgari kollégium, Egyesiilt Kirdlysag), 2008. februar 21-i Boehringer Ingelheim
KG & Anor kontra Swingward Ltd. itélet, [2008.] EWCA Civ. 83. Az 51-53. cikk igy szdl: ,Total de-branding in general is far from uncommon.
[...] To say that removing (or not applying) the original supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have
[...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is
clearly not an infringement. There is simply no use of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all.
No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket”. Kiemelés
télem.

49 Lasd példaul: Hacker, F., ,Teil I Anwendungsbereich — § 2, in: Strobele, P. / Hacker, F., Markengesetz — Kommentar, Carl Heymanns kiado,
9. kiadas, Koln, 2009., 48. o., 62. pont.

50 2007. julius 12-i ,CORDARONE itélet” (I ZR 148/04), 24. pont. Nem hivatalos fordités.
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kivéve.”! Az a tény, hogy e szabélyt a védjegy visszaélésszerl haszndlata elleni kiegészitd oltalomként
be kellett vezetni, azt jelzi, hogy enélkill azt nem lehet szdmos azon jogosultsig kozé sorolni,
amelyeket a 2008/95 iranyelv 5. cikkének (3) bekezdése és a 207/2009 rendelet 9. cikkének
(2) bekezdése a védjegyjogosult javara allapit meg.

65. Bar tudatdban annak, hogy e példdk a bels§ jogra vonatkoznak, amelyben a jogkimeriilés elve
irdnyadd, egyszer sem nyer megallapitist, hogy a képviselt allaspont igazoldsa (amely a ,no0 use, no
infringement” szabdlydban foglalhato dssze) az emlitett elvvel kapcsolatban fennallna.

e) A jogalkoto szerepe

66. Még ha a tagdllami jogok jelentés kiilonbségeket mutatnak is a markamentesitésnek és az
atmarkazasnak a védjegy visszaélésszerli haszndlatanak esetei kozé soroldsaval torténé jogszabélyba
foglalasaval kapcsolatban, ez annak tudhaté be, hogy az uniés jogalkoté tartézkodott az erre vonatkozé
dontéshozataltél. A 2008/95 iranyelv 5. cikkének (3) bekezdése és a 207/2009 rendelet 9. cikkének
(2) bekezdése csupan a védjegyek haszndlatdt szabédlyozza, de ennél tobbet nem tesz: ebbdl
kovetkez&en jogalkotdsi szabadsaguk keretében a tagallamok a megkiilonboztetdé megjelolés
haszndlatdnak hidnydra (vagy eltavolitisara) vonatkozodan sajit szabalyokat hozhatnak, timogatva vagy
ellenezve azt.

67. Ha elfogadjuk azon értelmezést, miszerint a haszndlat hidnya, mindennek ellenére, haszndlatnak
mindsiil, a hivatkozott két cikk értelmében véve olyan jelentéséget tulajdonitandnk az unids jognak,
amely véleményem szerint tullépi az emlitett szabdlyozds szerint annak tulajdonitott értelmet, és
amelyet a tagdllamok nem irtak el (amit az is bizonyit, hogy néhany tagdllam tovédbbra is elutasitja
azt). Ezzel egy értelmezési feladat elvégzése cimén inkdbb egy jogalkotdsi megoldast fogadnank el.

3. A védjegy funkcioi

68. A Birdsag itélkezési gyakorlatdban, legaldbbis a 2008/95 iranyelv 5. cikke (1) bekezdésének
a) pontjdban foglalt ,kett6s azonossig” esetén, a kizdrdlagos jog gyakorldsat olyan esetekre tartjak
fenn, amelyekben a megjelolés harmadik személy altali haszndlata sérti vagy sértheti a védjegy
valamelyik funkciéjat, akar azon alapvetd funkci6jarél van szd, hogy tanusitja a védjeggyel érintett aru
vagy szolgéltatds szarmazdsat, akdr valamely egyéb funkcidjardl.”> Az egyéb funkcidk kozé tartozik,
kiillonosen, az daru vagy szolgdltatds mindségének tanusitdsdnak funkcidja, a kommunikdcié, a
beruhdzds vagy a reklam funkcioi.”

69. Mindenképpen meg kell emliteni, hogy a Birdésdg mindig az oltalom alatt all6 megjelolések
haszndlatat hangsilyozza. Mivel azt dallitom, hogy a jelen iigyben valéjaban nem keriilt sor a
Mitsubishi védjegyek haszndlatira, sziikségtelennek tartom e védjegyek sajat funkcidinak esetleges
sérelmére vonatkoz6 vitaval foglalkozni, amely vita csak a haszndlat fenndlldsa esetén nyer értelmet.

51 Az emlitett torvénykoényvbe az 1992. julius 1-jei 92-597. sz. torvénnyel bevezetett rendelkezés (a JORF melléklete, 1992. jalius 3.).

52 2010. marcius 23-i Google France és Google itélet (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159), 79. pont; 2011. szeptember 22-i Interflora és Interflora
British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), 38. pont. Kiemelés télem.

53 2011. julius 12-i L'Oréal és tarsai itélet (C-324/09, EU:C:2011:474), 58. pont.
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70. Ha ezzel szemben a védjegyjogosult altal megtilthaté haszndlat fogalmanak hatdlya ald nem
tartozhatnak olyan magatartdsok, mint amelyek a jelen tgyben elemzés targyat képezik, meg kell
vizsgalni, hogy sériilt-e a védjegy azon funkcidja, amely a termékek szarmazasanak megallapitasara
irdanyul.”* Ez inkédbb ténykérdés, amelyet az alapiigyben eljaré bir6siagnak kell tisztdznia, azt is
figyelembe véve, hogy a raktdrozasi tevékenységek soran alkalmazott emel6targoncak vagy ehhez
hasonlé gépek speciilis jellege miatt a fogyasztok kore altalaban a magasabb szintd figyelmet tanusité
szakemberekbdl 4ll.*

71. E tekintetben az elGzetes dontéshozatalra utalé hatirozatban szereplé adat akkor birhat
jelentéséggel, ha — az alapligyben eljaré birdsag éllitisa szerint (elézetes dontéshozatalra elGterjesztett
masodik kérdés) — a terméket atmarkazasa ellenére a fogyasztok tovabbra is a Mitsubishit6l szarmazé
terméknek tekintették, és kevésbé tlinik valdszinlinek, hogy nem valdsult meg megtévesztés azon
véllalkozast illetéen, amelytdl szarmazik. >

C. Az aruk vamraktdrozdsi eljards ald vondsa

72. Az eddig Kkifejtettekbdl arra kovetkeztetek, hogy azon megjelolés eltavolitdsa, amely bizonyos
terméken szerepelt, nem mindsil a védjegy olyan haszndlatanak, amelynek végrehajtdsahoz
elengedhetetlen az érintett védjegyjogosult hozzdjaruldsa. Mas megjelolés elhelyezése alapjan az
emlitett jogosult csak akkor tilthatnda meg a termékek forgalmazdsit, ha az atmarkdzas az eredeti
megjeloléssel azonos vagy ahhoz hasonlé lenne, ennek megtorténte viszont a jelen tigyben az iratokbdl
nem tdnik ki.

73. Amennyiben ez igy van, a vamjog alkalmazasaval kapcsolatban felmeriilé problémdk valdjaban a
jelen jogvita szempontjab6l kevésbé érdekesek. Fészabdly szerint, amig az daruk vamraktarban
talalhatdk, az Unidn belill védett védjegyjogok nem sériilhetnek. Tovabba, az aruk EGT-n beliili els6
forgalomba hozataldra vonatkozé kérdések csak a védjegyjog szempontjabol meriilnek fel, ha olyan
megkiilonboztetd megjeloléssel ellatott termékekrdl van sz6, amelyek jogosultja azok sérelmét allapitja
meg. Ha ellenben e megjel6lést6l megfosztott termékekrdl van szé, hangstlyozom, az eltavolitott
védjegy jogosultja mar nem alapozhatja e jogcimre az eljardsét (esetlegesen mas jogcimekre igen).

74. Mindenesetre, masodlagos jelleggel allast foglalok a benydtjtott tobbi észrevétellel kapcsolatban.

1. A csaldsra vonatkozo dllitdsrdl

75. A Mitsubishi fenntartja, hogy a markamentesitési és atmarkazasi gyakorlatok sértik a védjeggyel
ellatott termékek elsé forgalomba hozatalanak ellendrzéséhez valé jogat,” amennyiben egyetlen céljuk
e jog megkeriilése és hatdstalanitisa. Az elméletének aldtdmasztdsara a TOP Logistics és tarsai itélet
egy részletét idézi.”

54 Ilyennek tekinti azon funkcidt, ,amelynek koszonhetéen lehet a védjeggyel jelolt arut vagy szolgéltatast egy adott véllalkozastdl szarmazdként
azonositani, amely azon véllalkozés feladata, amelynek feliigyelete alatt az drut vagy a szolgdltatdst forgalmazzék”. 2014. mdrcius 6-i Backaldrin
Osterreich The Kornspitz Company itélet (C-409/12, EU:C:2014:130), 20. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat.

55 E tekintetben: 2009. februar 6-i MPDV Mikrolab kontra OHIM végzés (C-17/08 P, EU:C:2009:64), 28. és 29. pont.

56 A 2007. janudr 25-i Adam Opel itélet (C-48/05, EU:C:2007:55), 24. pont.

57 Az alabbi itéleteket idézi: 1999. julius 1-jei Sebago és Maison Dubois itélet (C-173/98, EU:C:1999:347), 21. pont; 2001. november 20-i Zino
Davidoff és Levi Strauss itélet (C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617), 33. pont.

58 2015. julius 16-i itélet (C-379/14, EU:C:2015:497), 48. pont: ,a harmadik személyek minden olyan cselekménye, amely megakadalyozza a
lajstromozott védjegy jogosultjat abban, hogy az itélkezési gyakorlat dltal elismert [...] azon jogit valamely tagéllamban vagy tagéllamokban
gyakorolja, hogy az e védjeggyel ellatott daruk EGT-n belili els6 forgalomba hozatalat ellendrizhesse, a természeténél fogva a védjegy elébb
emlitett, alapveté funkcidjat veszélyezteti. Az druknak az érintett védjegyjogosult beleegyezése nélkiil torténé behozatala és azoknak az Unién
belili fogyasztasra bocsatasig adéraktarban vald tdroldsa azzal a hatdssal jar, hogy megfosztja e védjegy jogosultjat attol a lehetdségtdl, hogy
ellendrizni tudja a védjegyével ellatott aruknak az EGT-n beliili els6 forgalomba hozatalanak kérilményeit.”
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76. A jogszabalyok megkeriilésével kapcsolatos érvelést nem konnyl aldtdmasztani. A kérdést
el6terjeszté birésag a kérdéseiben valdjaban nem is vetette fel e fogalmakat. Mindazonaltal, mivel az
emlitett birésdg (a markamentesitésre vonatkozo) elsé kérdését Kkiterjesztette a markamentesitést
kovetéen az aruk EGT-be valé behozataldra vagy az EGT-n belili forgalmazéasara, nincs akadalya
annak, hogy megvizsgédljuk, hogy a vamjogi szabdlyozds alkalmazisa a jelen tigyben csalaird médon
torténhetett-e.

77. A Birésdg kimondta, nem lehet az unids jogi normdakra csalird moédon vagy visszaélésszertien
hivatkozni.” Annak megallapitdsdhoz, hogy ez igy van-e, egyiittesen fenn kell éllnia:

— ,az objektiv koriilmények 0Osszességének, amelyb6l annak kell kovetkeznie, hogy az unids
szabdlyozas dltal eldirt feltételek formalis betartdsa ellenére nem valésul meg e szabalyozés célja”,

— ,az unids szabdlyozas alapjan jogosulatlan elényszerzésre irdnyulé szandéknak [...] oly médon, hogy

mesterséges médon teremtik meg az elény megszerzéséhez sziikséges feltételeket”.*

78. Jollehet a markamentesités és a késébbi atmarkazas alkalmazasaval a Duma és a GSI behozhatja az
EGT-be az eredetileg a Mitsubishi éltal gyartott emel6targoncdkat, de ezt az unids jog sajat miiszaki
kovetelményeinek valé megfeleltetéssel teszik. Hangsdlyozni kell tovdbbd, hogy nem e gyartd
védjegyeinek és (egyéb megkiillonbozteté megjeloléseinek), hanem a sajat védjegyeinek és (egyéb
megkiilonbozteté megjeloléseinek) feltiintetésével kivanja azokat értékesiteni.

79. A Duma és a GSI ennélfogva nem sérti meg a lajstromozott védjegy jogosultjdnak jogat, amely
elényt élvez az emlitett védjeggyel még ellatott termékek behozatala soran. Ez kovetkezik a 2008/95
iranyelv 5. cikke (3) bekezdésének c) pontjabdl (,a megjelolést hordozé éaruk behozatala vagy
kivitele”).

80. A TOP Logistics és tdrsai itéletre® valé hivatkozds valéjdban nem segiti a Mitsubishi érvelését. Az
itélet a védjegyjogosult azon jogardl szol, amely az emlitett védjeggyel megjelilt termékek EGT-n beliili
els6 forgalomba hozataldnak ellenérzésére iranyul. Az emlitett tigyben az arukat szabad forgalomba
bocsatottak és késébb jovedékiado-felfiiggesztési eljards ala vontdk, ami a jelen tigyben nem 4all fenn.
Egyébként a Duma és a GSI dltal a targoncak tekintetében alkalmazott tigyletek esetleg a Vamkddex
végrehajtasi rendelete 531. cikkének hatdlya ald is tartozhatnak, amely kifejezetten elfogadja a
,védjegyek elhelyezésében vagy eltdvolitdsdban” megnyilvanulé szokésos atalakitasokat. ®

81. Osszefoglalva ugy latom, hogy nem valésult meg a jogszabalyok megkeriilése vagy joggal valé
visszaélés az alperesek részérdl, mivel:

— Az druk vamraktdrozési eljards ald vondsa sordn végzendd dtalakitdsoknak jogszerd célja van (a
muszaki kovetelményeknek valé megfeleltetés), és a termékek jogi szempontbdl még nem az
EGT-n beliil talalhatok.

— A széban forgé védjegyek jogosultja nem léphet fel a termékek EGT-n beliil valé fogyasztisa
céljabol torténd szabad forgalomba bocsdtasa ellen, ha a védjegyeik ilyen mindségiilkben nem
valnak érzékelhetvé a fogyaszté szamara.

— llyen feltételek mellett a jogosult helyzete inkdbb az aru kozvetlen behozatalanak esetéhez
hasonlithaté, az aruk EGT-n kiviili markamentesitését és atmarkazasat kovetSen.

59 2014. julius 17-i Torresi itélet (C-58/13 és C-59/13, EU:C:2014:2088), 42. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat.

60 2015. januar 28-i OBB Personenverkehr itélet (C-417/13, EU:C:2015:38), 56. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat.

61 Kiemelés télem.

62 2015. julius 16-i itélet (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Ugy vélem, hogy nem kell elmélyedni e kérdésben, mivel a jogvita nem terjed ki a Vamkédex végrehajtasi rendelete 531. cikke szerinti esetre.
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2. A vameljdrds ald vont dru haszndlata a gazdasdgi tevékenység korében

82. A Bizottsag szerint ez nem mindsitheté csaldsnak, de ha fenndllnak olyan okok, amelyek arra
engednek kovetkeztetni, hogy a termékek az EGT-n beliili fogyaszték felé terelédhetnek, akkor
gazdasagi forgalomban valé haszndlatrél beszélhetiink, aminek kovetkeztében a védjegyoltalom
megsértésérdl van sz6, azon vamraktrozdsi eljiras ellenére, amely ald az drukat vontdk.”* A Birdsag
néhdny itélete ezen allaspont mellett érvel.

83. A Bizottsag altal emlitett harom itélet harmadik orszagbdl szarmazé és felfiiggeszté eljaras ald vont
kal6zarukrél (masolatok vagy utdnzatok), hamisitott arukrdl (a védjegyet nem a jogosult altal eléallitott
terméken tiintették fel),” vagy a gydrté védjegyét megtartd eredeti arukrol szél. Mindezen esetekben a
kérdések arra irdnyultak, hogy a védjegyjogosult felléphet-e a termék felfiiggeszt6 eljards hatdlya ald
vondsa sordn végzett értékesitésével vagy (felkinaldsaval) szemben, annak puszta kockdzata esetén,
hogy azt az EGT-n beliil forgalomba hozzék.

84. Marpedig a jelen iigyben egyfel6l a kérdést elSterjeszté birdsag dltal kifejtettekbdl az kovetkezik,
hogy az drukat a gyarté (Mitsubishi) megjelolésével nem értékesitették és nem is kinaltdk fel az EGT-n
beliill, amig vamraktarozési eljaras alatt alltak. E tekintetben egyébként a védjegyjogosultat terheli
azoknak a koriilményeknek a bizonyitdsa, amelyek alapjin gyakorolhaté a tilalmi jog (a 2008/95
iranyelv 5. cikke és a 207/2009 rendelet 9. cikke), ennek sordn vagy a védjegyével ellitott nem
kozosségi aruk szabad forgalomba bocsatasat, vagy a felkindlasukat, illetve eladdsukat kell
bizonyitania. *’

85. Kovetkezésképpen, amig nem szolgéltatnak ilyen jellegli bizonyitékot, a vamraktarozasi eljaras alatt
allo termékek ennek puszta tényénél fogva nem sérthetnek ipari tulajdonjogot.”® Az aruk emlitett
eljaras ala vondsa soran egyébként a Vamkoddex 141. cikke és a végrehajtasi rendelet mar emlitett
531. cikke értelmében jogszabdly alapjan jogszerlinek elismert szokasos atalakitdsok végezhetdk az
arukon.

86. Masfeldl, az aru eurdpai fogyasztok felé vald eltéritésének kockazata az emlitett harom tigyben
abbdl szarmazott, hogy az arukat, felkindlasuk vagy az tigyfeleknek valé viszontértékesitése esetén, az
eredeti gyarté megjelolésével vezethették volna be az EGT-be, ami valdjaban a védjegyjog megsértését
eredményezi. Ilyen koriilmény ellenben nem meriilt fel a jelen {igyben: a felfiiggeszté eljaras alatt
végzett atalakitasokat (tobbek kozott markamentesités és atmarkazds) kovetéen az aruk nem
versenyeztek a piacon ugyanolyan megjeloléssel ellatott azonos arukkal.

87. Fenndllt ugyanis annak a lehet6sége, hogy a Duma harmadik orszdgokba kiviszi az 4talakitott
targoncékat,” ami egyébként nem érinti a jogosult védjegyjogat, amig az arut elézetesen szabad
forgalomba nem bocsatjdk. Ilyen koriilmények kozott az aruk lefoglaldsa feltételezte volna a
védjegyjogok sérelmének vélelmét, amely Osszeegyeztethetetlen a kordbban kifejtett itélkezési
gyakorlattal.

64 Az alébbi itéletekre utal: 2005. okt6ber 18-i Class International itéletre (C-405/03, EU:C:2005:616), 58. pont; 2011. julius 12-i L’Oréal és tarsai
itélet (C-324/09, EU:C:2011:474), 67. pont; 2011. december 1-jei Philips és Nokia itélet (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796), 57—62. pont.

65 Lasd: 2011. december 1-jei Philips és Nokia itélet (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796) 31., 32., 41., 42. és 51. pont.

66 2005. oktéber 18-i Class International itélet (C-405/03, EU:C:2005:616) 13-16. pont; 2011. jalius 12-i L'Oréal és tarsai itélet (C-324/09,
EU:C:2011:474) 26-32. pont.

67 2005. oktober 18-i Class International itélet (C-405/03; EU:C:2005:616), 75. pont.
68 2011. december 1-jei Philips és Nokia itélet (C-446/09 és C-495/09, EU:C:2011:796), 56. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat.

69 A Duma a targyaldson megerGsitette, hogy sajat védjegyével ellatott emel6targoncakat visz ki egyéb orszigok mellett Marokkéoba és
Oroszorszagba.
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88. A Bizottsag az EGT-be val6 esetleges behozatal id6pontjaban kizarélag a termékek forgalmazdsara
osszepontosit,” figyelmen kivill hagyva azt, hogy a termékeken megjelenik-e a védjegy vagy az
hidnyzik. E koriilmény pedig, véleményem szerint, jelentdséggel bir. Azon jogi fikcid, miszerint a
vamraktarozas alatt all6 druk nem az EGT piacdn vannak, az emlitett drukat kozvetlentil harmadik
orszagokbdl behozott azon termékekhez teszi hasonléva, amelyeket szintén markamentesitettek vagy
atmarkaztak: ilyen esetben a jogosult nem indithat védjegybitorlasi keresetet ezen druk
visszatartdsdhoz, amit a jelen tgyre is ki kell terjeszteni.

89. Masként fogalmazva, ha a védjegyjogosult nem tud fellépni a sajat aruinak az EGT-be torténd
behozatala ellen, azt kovet6en, hogy valamely harmadik személy a hozzdjaruldsa nélkil
markamentesitette és atmdrkdzta azokat, mivel nem &ll fenn a lajstromozott megjelolés haszndlata, a
vamraktarozasi eljards alatt atalakitott olyan eredeti sajat darukkal kapcsolatban se tehesse ezt meg,
amelyek jellegiiknél fogva nem kozosségi aruk.

D. A tisztességtelen versenyre vonatkozo szabdlyozds dltal biztositott védelem

90. A megtévesztd és Osszehasonlité rekldam mellett” az uniés jog részben harmonizalta a
tisztességtelen versenyre vonatkozé jogot az iizleti vallalkozasoknak a fogyasztékkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai tekintetében.”

91. Ezzel szemben a kereskedd8k kozotti viszonyban tanusitott tisztességtelen magatartisok az Unid
teriiletén jelenleg ritkan képezik kilon szabdlyozas targyat. Az ezzel szembeni fellépéshez az egyes
tagallamokban irdnyadé nemzeti szabalyozast kell alkalmazni. Nem lehet azzal érvelni, ahogyan azt a
Bizottsag a tdrgyaldson tette, hogy az Unidban a vallalkozdsok kozotti tisztességtelen versenyre
vonatkozé szabdlyok harmonizdciéjanak hidnya esetén célszeri a védjegyjogosult jogat az itélkezési
gyakorlat Gtjan erdsiteni. A belsé piac fokozatos kialakitdsa kovetkeztében el kell fogadni, hogy a
nemzeti jogok harmonizdcidjara irdnyulé intézkedések hidnya esetén az ezek kozotti eltérések
mindaddig jogszertiek, amig unios jogalkotasi eljarasokkal nem orvosoljak ezt a helyzetet.

92. Tovabbd, a 2008/95 iranyelv (13) preambulumbekezdésébdl az kovetkezik, hogy a tagallamokra
kotelez6 érvényl a Parizsi Egyezmény, amelynek 10 bis cikke a tisztességtelen verseny ellen hathatds
védelem biztositdsara kotelezi azokat.” Eszszertien elvarhaté tehat, hogy a kiilonbségek ellenére
mindegyik tagallam rendelkezzen e célt kovetd jogszabdlyi rendelkezésekkel.

93. Vannak olyan tagillamok,” amelyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozé
iranyelv rendelkezéseinek alkalmazdsat kiterjesztették a keresked6k egymas kozotti kapcsolataira. Ezen
iranyelv értelmében ugyanis a védjegy eltavolitdsa valamely termékrdl és masikkal valo felvéltasa,
valészintleg és a korilményektdl fiiggéen vagy az 5. cikk (1) bekezdése szerinti ltaldnos rendelkezés
(mint ,tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat”), vagy ugyanazon cikk (4) bekezdése a) pontjanak (mint
»megtéveszté gyakorlat”) hatdlya ala tartozik.

70 Az irasbeli észrevételének 27. pontja.

71 A megtévesztd és osszehasonlité rekldmrdl szolo, 2006. december 12-i 2006/114/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (HL 2006. L 376.,
21. 0.) A védjegyekkel kapcsolatban ldsd kiilondsen a 4. cikkét.

72 A belsé piacon az tizleti véllalkozasok fogyasztokkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairdl, valamint a 84/450/EGK
tandcsi irdnyelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelvek, valamint a 2006/2004/EK eurdpai parlamenti
és tandcsi rendelet modositdsarol sz6lo, 2005. majus 11-i 2005/29/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (,Irdnyelv a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokrél”) (HL 2005. L 149., 22. o.).

73 Lasd a jelen inditvany 14. pontjat.

74 A Ley espafiola 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora
de la proteccion de los consumidores y usuarios (a tisztességtelen verseny és a reklam jogi szabalyozdsdnak a fogyaszték és felhaszndlok
védelmének javitdsa céljabdl torténé mddositasardl szold, 2009. december 30-i 29/2009. sz. spanyol térvény; a BOE 2009. december 31-i
315. szama, 112039. o0.) egységes jogi szabdlyozast dllapit meg a megtévesztésre iranyuld cselekmények és agressziv cselekmények tisztességtelen
jellegére vonatkozdan, és azonos szint(i kiigazitast ir eld, fiiggetleniil attdl, hogy a cimzettjeik fogyaszték vagy vallalkozok.
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94. Més olyan jogrendekben, mint a német jogrend, a jogelmélet a termékek markamentesitésének és
atmarkazasianak eseteit olyan magatartdsoknak tekintik, amelyek alapvetéen alkalmasak a verseny
akaddlyozasara (Wettbewerbsbehinderung), konkrétan, mint az értékesitést (Absatzbehinderung) és a
rekldmozast akadédlyozo tényez8k (Werbebehinderung).”

95. E hivatkozasok bevezetésével nem azon lehetdségekbe kivdnok beavatkozni, amelyeket a kérdést
el6terjeszté birdsdg a nemzeti joga keretében a jogvita targyat képezé magatartds mindsitéséhez
talalhat. Mindossze azon nézdpont ismertetésére szoritkozom, amelybdl sejtheték az esetleges
jogellenes magatartassal szembeni eljarasjogi valaszok, amelyek tallépik a maginak a védjegyjognak a
teriiletét.”

V. Végkovetkeztetés

96. A fent kifejtettekre figyelemmel azt javaslom a Birdsignak, hogy a Hof van beroep Brussel
(briisszeli fellebbviteli birdsdg, Belgium) éltal elSterjesztett kérdésekre a kovetkezd valaszt adja:

»A védjegyekre vonatkozd tagallami jogszabdlyok kozelitésérdl szold, 2008. oktéber 22-i 2008/95/EK
eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv 5. cikke és [az unids] védjegyrdl szdlo, 2009. februdr 26-i
207/2009/EK tandcsi rendelet 9. cikke alkalmazdsaban nem mindsiil védjegyhaszndlatnak a termékeken
elhelyezett megjeloléseknek harmadik személy dltal a védjegyjogosult hozzajaruldsa nélkil torténd
eltavolitisa, ha:

— a szdéban forgd arukat ezt megel6z6en nem hoztdk forgalomba az Eurépai Gazdasagi Térségben,
mivel azokat vamraktirban taroljak, ahol az uniés miszaki szabvanyoknak valé megfeleltetés
céljabol atalakitjak Sket; és

— a megjelolések eltavolitasat abbdl a célbdl végzik el, hogy az eredeti védjegytdl eltérd (Gj) védjeggyel
ellatott emlitett arukat az Eurépai Gazdasagi Térségbe behozzdk és ott forgalmazzak.”

75 Lasd: Fezer, K.-H., Markenrecht, 4. kiadas, C. H. Beck, Miinchen, 2009, 249. o., 87. és 88. pont; valamint Hacker, F., in: Strobele, P. / Hacker, F.,
Markengesetz — Kommentar, 9. kiadas, Carl Heymanns kiadé, Koln, 2009, 48. o., 62. pont. Mindkét mii a német birésagok itélkezési
gyakorlatabdl idéz.

76 Bar az alapiigyben eljar6 birésdg nem tett fel kérdést e tekintetben, a Mitsubishi azt éllitja, hogy a Duma és a GSI ellen elSterjesztett keresete
masodlagos jelleggel szintén a tisztességtelen versenyre vonatkozé belga szabélyokon alapszik.
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