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W Hatarozatok Tara

A BIROSAG ITELETE (harmadik tandcs)

2013. julius 18.*

»Védjegyek — 207/2009/EK rendelet — A 9. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja, a 15. cikk

(1) bekezdése és az 51. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Megsziinési okok — A tényleges hasznalat

fogalma — Masik védjeggyel egyiitt, vagy egy Osszetett védjegy részeként hasznalt védjegy — A védjegy
adott szinben vagy szinkombinaciéban torténé haszndlata — Johirnév”

A C-252/12. sz. tigyben,

az EUMSZ 267. cikk alapjan benyujtott elézetes dontéshozatal iranti kérelem targyaban, amelyet a
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesiilt Kiralysdg) a Birésighoz 2012. majus
16-an érkezett, 2012. aprilis 26-i hatdrozatdval terjesztett el6 az elStte
a Specsavers International Healthcare Ltd,
a Specsavers BV,
a Specsavers Optical Group Ltd,
a Specsavers Optical Superstores Ltd
és
az Asda Stores Ltd kozott folyamatban 1év6 eljarasban,

A BIROSAG (harmadik tanacs),
tagjai: M. Ilesi¢ tanacselnok (eléadd), E. Jarasitnas, A. O Caoimh, C. Toader és C.G. Fernlund birak,
f6tanacsnok: J. Kokott,
hivatalvezet6: L. Hewlett f6tanacsos,
tekintettel az irasbeli szakaszra és a 2013. marcius 20-i targyalasra,
figyelembe véve a kovetkezok altal elGterjesztett észrevételeket:
— a Specsavers International Healthcare Ltd, a Specsavers BV, a Specsavers Optical Group Ltd és a
Specsavers Optical Superstores Ltd képviseletében A. Gold és K. Mattila solicitors, ]J. Mellor és

A. Speck QC,

— az Egyesiilt Kirdlysaig Kormanya képviseletében L. Christie, meghatalmazotti minéségben, segitéje:
S. Malynicz barrister,

* Az eljaras nyelve: angol.
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— a német kormany képviseletében T. Henze, J. Kemper és V. Cramer, meghatalmazotti min3ségben,
— az Eurdpai Bizottsag képviseletében F. Bulst és J. Samnadda, meghatalmazotti minéségben,

tekintettel a fétandcsnok meghallgatisat kovet6en hozott hatdrozatra, miszerint az iigy elbirdldsara a
fétanacsnok inditvanya nélkil keriil sor,

meghozta a kovetkezé

itéletet

Az el6zetes dontéshozatal iranti kérelem a kozosségi védjegyrdl szolod, 2009. februar 26-i 207/2009/EK
tandcsi rendelet (HL L 78., 1. 0.) 9. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjanak, 15. cikke (1) bekezdésének
és az 51. cikke (1) bekezdése a) pontjanak értelmezésére vonatkozik.

E kérelmet az egyrészr6l a Specsavers International Healthcare Ltd, a Specsavers BV, a Specsavers
Optical Group Ltd és a Specsavers Optical Superstores Ltd (a tovabbiakban egyiitt:
Specsavers-csoport), masrészrél az Asda Stores Ltd (a tovabiakban: Asda) kozott a Specsavers-csoport

altal lajstromoztatott védjegyek allitélagos sérelme targyaban folyamatban 1évé jogvita keretében
terjesztették eld.

Jogi hattér

A nemzetkézi jog

Az ipari tulajdon oltalmara létesiilt, 1883. marcius 20-an Parizsban alairt, legutobb 1967. julius 14-én
Stockholmban feliilvizsgalt és 1979. szeptember 28-dn moddositott Périzsi Unids Egyezmény (Egyesiilt
Nemzetek Szerzédéseinek Tdara, 828. kotet, 11851. szam, 305. o.; a tovabbiakban: Pdrizsi Unids
Egyezmény) (kihirdette: az 1970. évi 18. tvr.) 5. Cikke C. részének (1) és (2) pontja ekként rendelkezik:

»(1) Ha valamelyik orszagban a lajstromozott védjegy hasznalata kotelezd, a lajstromozas csak
méltanyos hataridé elteltével és csak akkor torolhetd, ha az érdekelt mulasztasat nem igazolja.

(2) Sem a lajstromozas érvénytelenitésére, sem a védjegyoltalom korldtozdsira nem szolgalhat alapul
az, hogy a gyari vagy kereskedelmi védjegyet a jogosult olyan alakban haszndlja, amely az Unié egyik

orszagaban [az ipari tulajdonnak a Périzsi Unids Egyezmény 1. cikke éltal 1étrehozott oltalma céljabdl]
lajstromozott védjegy alakjatol annak csupan a megkiilonboztetd jelleget nem érinté elemeiben tér el”.

Az unids jog
A 207/2009 rendelet (10) preambulumbekezdése a kovetkezéket mondja ki:

»Csak akkor indokolt oltalomban részesiteni a kozosségi védjegyet és a vele itkozd, korabban
lajstromozott védjegyet, ha a védjegyeket ténylegesen hasznaljak.”

Ugyanezen rendelet ,Feltétlen kizaré okok” cimt 7. cikke igy rendelkezik:

»(1) A megjelolés nem részesiilhet védjegyoltalomban, ha

[..]
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b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

c) kizardlag olyan jelekbdl vagy adatokbdl dll, amelyeket a forgalomban az aru vagy a szolgdltatas
fajtdja, mindsége, mennyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi szdrmazasa, el6dllitdsi vagy teljesitési
ideje, illetve egyéb jellemzdje feltiintetésére hasznalhatnak;

d) kizérdlag olyan jelekbdl vagy adatokbdl 4ll, amelyeket az altaldnos nyelvhasznalatban, illetve a
tisztességes tizleti gyakorlatban allandéan és szokasosan alkalmaznak;

[...]

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapjan a megjelolés nincs kizdrva a védjegyoltalombdl, ha az
arujegyzékben szerepld druk, illetve szolgaltatisok tekintetében hasznalata révén megszerezte a
megkiilonbozteté képességet.”

Az emlitett rendelet ,A kozosségi védjegyoltalom tartalma” cimd 9. cikkének (1) bekezdése értelmében:

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

[]

b) olyan megjelolést, amelyet a fogyasztok a kozosségi védjeggyel Osszetéveszthetnek a megjelolés és a
kozosségi védjegy azonossaga vagy hasonldsaga, valamint a megjelolés és a kozosségi védjegy
arujegyzékében szereplé daruk, illetve szolgaltatdsok azonossiaga vagy hasonlésiga miatt; az
Osszetéveszthetdség magaban foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztok a megjelolést gondolati
képzettarsitds (asszociacid) utjan kapcsolhatjak a korabbi védjegyhez;

c¢) a kozosségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést a kozosségi védjegy arujegyzékében
szerepld arukhoz, illetve szolgdltatdsokhoz nem hasonlé drukkal, illetve szolgéltatdsokkal
kapcsolatban, feltéve hogy a kozosségi védjegy alz Unid teriiletén] johirnevet élvez, és a
megjelolés alapos ok nélkill torténd haszndlata sértené vagy tisztességteleniil kihaszndlnd a
kozosségi védjegy megkiilonbozteté képességét vagy johirnevét.”

Az emlitett rendeletnek ,A kozosségi védjegy haszndlata” cimii 15. cikkének (1) bekezdése a
kovetkezéképpen szol:

»Ha a jogosult a lajstromozastél szamitott 6t éven belil nem kezdte meg a kozosségi védjegy tényleges
hasznalatat a[z Unidban] az arujegyzékben szereplé arukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatban, vagy ha
az ilyen haszndlatot 6t éven at megszakitds nélkiill elmulasztotta, a kozosségi védjegyoltalomra
alkalmazni kell az e rendeletben meghatdrozott jogkovetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a hasznalat
elmaradasat kell6képpen igazolja.

Az els$ albekezdés alkalmazdsiaban haszndlatnak mindsiilnek a kovetkezdk is:

a) a kozosségi védjegy olyan alakban torténé haszndlata, amely a lajstromozott alaktél csak a
megkiilonboztetd képességet nem érintd elemekben tér el;

[..]"
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A 207/2009 rendeletnek ,A védjegyoltalom megsztinésének okai” cimi 51. cikkének (1) bekezdése igy
rendelkezik:

»A [Bels6é Piaci Harmonizdciés Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési mintdk)] benyujtott kérelem
vagy a védjegybitorldsi perben el6terjesztett viszontkereset alapjan a kozosségi védjegyoltalom
megszlinését kell megallapitani, ha:

a) a jogosult az arujegyzékben szereplé arukkal, illetve szolgéltatdsokkal kapcsolatban a védjegy
tényleges haszndlatdt [az Unidban] megszakitds nélkil 6t éven at elmulasztja, és a jogosult a
haszndlat elmaradasat kell6képpen nem igazolja; a kozosségi védjegyoltalom megsziinése azonban
nem dallapithaté meg, ha az 6téves idStartam elteltét kovetéen, de a megsziinés megallapitasara
iranyulé kérelem vagy viszontkereset benyujtisit megel6z6en megkezdik, illetve folytatjak a
tényleges védjegyhasznalatot; e rendelkezés nem alkalmazhaté, ha a jogosult a tényleges
védjegyhaszndlatot a kérelem vagy a viszontkereset benyujtasat megel6z6, a hasznalat megszakitas
nélkilli otéves elmulasztdsa id6tartamanak lejartakor kezd6éd6é harom hénapban csupan azt
kovetéen kezdi meg, illetve folytatja, hogy értesiil arrél: a haszndlat hidnya miatt a megszlinés
megallapitasat fogjak kérni;

[...]”

A jogyvita alapjat képezo tényallas és az elozetes dontéshozatalra eloterjesztett kérdések

2009 oktdberében az Asda, egy bevasarlokozpont-hdlézat tulajdonosa, optikai termékekre vonatkozdan
a Specsavers-csoportot megcélzé reklimkampanyt inditott, ez utébbi csoport nem csupédn a legnagyobb
optikaiiizlet-linc az Egyesiilt Kiralysagban, hanem egyben az Asda f6 versenytirsa is. E kampany
keretében az Asda a ,Be a real spec saver at Asda” és a ,Spec savings at ASDA” szlogeneket, valamint
az alabbi logékat hasznalta:

Fa ¥~ g Yah o N/ o o
gAY .‘i*rl1'. K.| 11:';-}“ ;II‘..,”“’Ir
Flve Faoamlly d2ptlaelonn

Nem sokkal e reklamkampany kezdetét kovetéen 2009. oktdber 19-én a Specsavers-csoport keresetet
nydjtott be a High Court of Justice-hoz (England & Wales) (Civil division) az Asda ellen, mely a
kovetkezé kozosségi védjegyek megsértésén alapult:

— az 1321298. és a 3418928. sz., a ,Specsavers” sz6bdl allé kozosségi szdvédjegyek;
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— a 449256. és az 1321348. sz., kozosségi dbras védjegyek, melyek az aldbbi megjel6lésbdl allnak
(a tovabbiakban: az arnyékolt logd védjegyek):

— az 5608385. sz. kozosségi abras védjegy, mely a kovetkezd megjelolésbol all:

Specsavers

— az 1358589. sz. kozosségi abras védjegy, mely a kovetkez6 megjel6lésbdl dll (a tovabbiakban: felirat
nélkili logd védjegy):

2010. oktéber 6-i itéletében a High Court of Justice (England & Wales) agy taldlta, hogy az Asda nem
bitorolta a Specsavers-csoport kozosségi védjegyeit. E birésag ezen feliil megéllapitotta a felirat nélkiili
logé védjegy megsziinését a haszndlat elmulasztdsa okan. A Specsavers-csoport fellebbezést nyujtott be
ezen itélet ellen a Court of Appealnél (England & Wales) (Civil Division).

2012. januar 31-i itéletében a kérdést el6terjeszté birdsag hatarozott a jogvitdban a Specsavers-csoport
1321298. és 3418928. sz. kozosségi szovédjegyei, valamint a 449256., 1321348. és 5608385. sz. kozosségi
abras védjegyei allitélagos bitorldsa tekintetében. E birdsag ugy taldlta, hogy a Specsavers-csoport e
védjegyek alapjan és a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjaval 6sszhangban jogosult
megtiltani a ,Be a real spec saver at Asda” és a ,Spec savings at Asda” szlogenek, valamint az Asda
reklamkampanyaban hasznélt logé Asda altali hasznélatat.

A kérdést el6terjeszté birdsag ugyanakkor ugy taldlta, hogy az alapeljaras targyat képezé jogvitanak a
felirat nélkiili log6 védjegyet érinté részében az aldbbi kérdések tekintetében iranymutatast kell kérnie a
Birdsagtol.

Egyfeldl, és amennyiben az Asda a felirat nélkiili logd védjegy megsziinésének megallapitisat kérte a
haszndlat elmaraddsa miatt, a kérdést elGterjeszté birdsag felteszi a kérdést, hogy az arnyékolt logd
védjegyek haszndlata jelentheti-e a felirat nélkiili logé védjegy haszndlatat is.

Masfeldl, a kérdést elSterjeszté birdsag valaszt keres arra is, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontja keretében figyelembe lehet-e venni a zold szini egység fokozott
hirnevét, mivel ez az a szin, amelyben a Specsavers-csoport mindig is haszndlta a felirat nélkili logd
védjegyét, fiiggetleniil attél, hogy e védjegyet fekete-fehérben lajstromoztik. A kérdést el6terjesztd
birésag ugy véli, hogy ez a helyzet all fenn, azonban ugy taldlja, hogy az unids jog e tekintetben
értelmezés targyat képezi.
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E koriilmények kozott a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) felfiiggesztette az eljarast,
és el6zetes dontéshozatal céljabdl a kovetkezd kérdéseket terjesztette a Birdsag elé:

»1) Amennyiben egy keresked6 kiilonboz6 kozosségi védjegyekkel rendelkezik
a) egy abras megjelolés és
b) egy szomegjelolés tekintetében;

és a kett6t egylittesen haszndlja, az ilyen hasznélat eredményezheti-e az dbrds védjegy hasznalatat a
[207/2009] rendelet 15. és 51. cikke értelmében? Amennyiben igen, az dbras védjegy hasznalatat
hogyan kell értékelni? [...]

2) A valasz szempontjabdl kiilonbséget jelent-e az, ha:
a) a szovédjegy az abran keril elhelyezésre?

b) a kereskedd kozosségi védjegyként lajstromoztatta az dbras elembdl és a szévédjegybdl allo
megjelolést?

3) Az [els6 és a masodik] kérdésre adott valasz fiigg-e attdl, hogy az dbras elemet és a szavakat az
atlagos fogyaszté ugy érzékeli [egyfel6l] mint kiillonbozé megjeloléseket; vagy [masfel6l] mint
amelyek mindegyikének 6ndll6 megkiilonboztetd szerepe van? Ha igen, milyen mértékben?

4) Amennyiben egy kozosségi védjegyet szines védjegyként nem lajstromoztak, ugyanakkor a jogosult
azt széles korben egy adott szinben vagy szinkombinaciéban haszndlta, igy azt a vasarlok jelent6s
része (az Unid egy részében, de nem egészében) ezzel a szinnel vagy szinkombindciéval térsitja, az
adott szin vagy szinek, amelyben vagy amelyekben az alperes haszndlja a kifogasolt megjelolést,
relevans-e a [207/2009 rendelet] 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti OsszetéveszthetGség
vagy [e rendelet] 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tisztességtelen kihaszndlds atfogé
értékelése szempontjabdl? Ha igen, milyen mértékben?

5) Amennyiben igen, az atfogé értékelés részeként relevans-e, hogy a vasarlok jelentds része magat az
alperest is tarsitja azzal az adott szinnel vagy szinkombindciéval, amelyben vagy amelyekben
hasznadlja a kifogasolt megjelolést?”

Az el6zetes dontéshozatalra eloterjesztett kérdésekrol

Az elsé, mdsodik és harmadik kérdésrél

Az elsé harom, egyiittesen vizsgaland6 kérdésével a kérdést elGterjeszté birdsig lényegében arra var
valaszt, hogy a kozosségi védjegy tényleges haszndlatdra vonatkozd, a 207/2009 rendelet 15. cikkének
(1) bekezdése és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti feltétel teljesiil-e, ha a kozosségi abras
védjegyet csupan egy masik, az dbran elhelyezett kozosségi szovédjeggyel egyiittesen haszndljak, és e
két védjegy Osszetétele védjegyként szintén lajstromozasra keriilt.

A Birdsag el6tt észrevételeket el6terjeszté valamennyi fél agy véli 1ényegében, hogy egy kozosségi dbras
védjegynek egy rajta elhelyezett masik szomegjeloléssel torténd egyiittes haszndlata tényleges
hasznalatnak mindsiilhet a 207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 51. cikke (1) bekezdésének
a) pontja értelmében, amennyiben az emlitett dbrds megjelolés megbrzi 6ndlldé megkiilonboztetd
képességét az egészen belil.

6 ECLIL:EU:C:2013:497
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Elészor is meg kell jegyezni, hogy az alapiigyben széban forgéhoz hasonl6é helyzet, amelyben a
szévédjegy egy abras védjegyen van elhelyezve, a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése masodik
albekezdése a) pontjanak hatalya ald tartozik, tudniillik a lajstromozott alaktdl eltéré alakban torténd
haszndlat ala.

A ,Specsavers” szomegjelolésnek a felirat nélkiili logd védjegyen torténd elhelyezése megvaltoztatja azt
az alakot, amelyben ez utébbi védjegyet lajstromoztik, amennyiben nem egy egyszerli egymds mellé
helyezésrél van sz6, mivel a felirat nélkiili logd védjegy bizonyos részeit kitakarja a szomegjelolés.

Meg kell jegyezni tovabbd, hogy a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése masodik albekezdése
a) pontjanak szovegébdl kozvetlentl kovetkezik, hogy e cikk elsé albekezdésének értelmében
hasznalatnak mindsiil a védjegy olyan alakban torténé haszndlata, amely a lajstromozott alaktol eltér,
amennyiben az nem moddositja a lajstromozott alak megkiilonboztet6 képességét.

Valamely védjegy 207/2009 rendelet szerinti megkiilonbozteté képessége azt jelenti, hogy a védjegy
lehet6vé teszi a védjegybejelentésben szereplé darunak adott vallalkozastél szarmazéként torténd
azonositasat, és igy ennek az drunak mads vallalkozasok aruitdl valé6 megkiilonboztetését (lasd ebben az
értelemben 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-304/06. P. sz., Eurohypo kontra
OHIM iigyben 2008. majus 8-an hozott itélet [EBHT 2008., 1-3297. o.] 66. pontjit, valamint a
C-311/11. P. sz., Smart Technologies kontra OHIM {igyben 2012. julius 12-én hozott itélet
23. pontjat).

A lajstromozott védjegy megkiillonboztetd képessége kovetkezhet akir a védjegy egy elemének a
lajstromozott védjegy részeként torténé haszndlatabdl, akar egy megkiilonboztethetd védjegynek egy
lajstromozott védjeggyel kombindlt haszndlatibdl. Ezen két esetben elegends, hogy e haszndlat
kovetkeztében az érintett vasarlokozonség ténylegesen egy meghatarozott véllalkozastdl szarmazdéként
érzékelje az érintett arut vagy szolgéltatast (lasd analdgia utjan a C-353/03. sz., Nestlé-tigyben 2005.
julius 7-én hozott itélet (EBHT 2005., I-6135. 0.) 30. pontjat).

Kovetkezésképpen a felirat nélkiili logd védjegynek a rajta elhelyezett ,Specsavers” szomegjeloléssel vald
haszndlata, még ha végs6 soron e haszndlat meg is felel a lajstromozott védjegy részeként vagy azzal
egyiittesen torténd hasznalatnak, maga a felirat nélkili logé védjegy tényleges hasznalatdnak
mindsiilhet, amennyiben az emlitett védjegy lajstromozott alakja, tehat amelynek a rajta elhelyezett
»opecsavers” szomegjelolés nem takarja ki semmilyen részét, tovabbra is Specsavers-csoport
arujegyzékében szerepld arukra utal, amit a kérdést el6terjeszté birdsagnak kell megvizsgélnia.

E kovetkeztetést nem érinti azon koriilmény, mely szerint a ,Specsavers” szémegjelolés, valamint a
felirat nélkiili logé és a rajta elhelyezett ,Specsavers” szémegjelolés Osszetétele szintén lajstromozott
kozosségi védjegyek.

A Birésag ugyanis mar kimondta, hogy a 207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében az
adott védjegy tényleges haszndlatira vonatkozé feltétel akkor is teljesiilhet, ha az adott védjegyet
csupan egy masik Osszetett védjegy révén haszndljak, vagy ha azt csupan valamely masik védjeggyel
egylittesen haszndljak, és e két védjegy Osszetétele védjegyként szintén lajstromozasra keriilt,
amennyiben a védjegy tovdbbra is a széban forgd aru szdrmazdsara utal (lasd ebben az értelemben a
C-12/12. sz., Colloseum Holding tigyben 2013. aprilis 18-dn hozott itélet 35. és 36. pontjat).

Egyébirant a Birdsag azt is megallapitotta a védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl
sz016, 1988. december 21-i 89/104/EGK els6 tandcsi iranyelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvi
killonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. o.) 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjat illetéen, mely
rendelkezés lényegében megfelel a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése masodik albekezdése
a) pontjanak, hogy a lajstromozott védjegy jogosultia e védjegy e rendelkezés értelmében vett
hasznélatanak megéallapitdsa céljabol hivatkozhat a védjegy olyan alakban torténé hasznalatara, amely
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anélkill tér el a lajstromozott alaktdl, hogy az e két alak kozotti eltérések érintenék e védjegy
megkiilonboztetd képességét, és teheti ezt annak ellenére, hogy ezen eltéré alakot magdat szintén
védjegyként lajstromoztdk (a C-553/11. sz. Rintisch-tigyben 2012. oktéber 25-én hozott itélet
30. pontja).

Azon érvek, melyek alapjan a Birdsag a 89/104 iranyelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjat
értelmezte, értelemszer(ien vonatkoznak a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése masodik
albekezdése a) pontjara is.

Ezen értelmezést tobbek kozott megerdsiti a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése masodik
albekezdésének a) pontjaban kitlizott cél, amely azzal, hogy nem irja eld, hogy szigoriian megegyezzen
a kereskedelemben haszndlt alak a védjegy lajstromozott alakjaval, annak lehetévé tételét célozza, hogy
a jogosult a megjelolés kereskedelmi céli hasznositasa soran alkalmazhassa annak varidciéit, amelyek a
megjelolés megkiilonboztetd képességének modositasa nélkiil lehetévé teszik annak az érintett druk
vagy szolgdltatdsok forgalmazasa és promdcidja altal tamasztott kovetelményekhez valé igazodasat.
Mairpedig ezen rendeltetés sériilne, ha a lajstromozott védjegy hasznalatinak megallapitisihoz egy
olyan, tovabbi feltétel keriilne elSirdsra, amely szerint azon eltéré alak, amelyben e védjegyet
haszndljadk, nem lehet maga is lajstromozds targya (ldsd analégia tutjan a fent hivatkozott
Rintisch-tigyben hozott itélet 21. és 22. pontjat).

Végiil a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése mdasodik albekezdése a) pontjanak ezen olvasata
Osszhangban van a Périzsi Uniés Egyezmény 5. Cikke C. része (2) pontjaval, amennyiben ez utébbi
rendelkezésben semmi sem mutat arra, hogy valamely megjelolés védjegyként torténd lajstromozasa
azzal a kovetkezménnyel jarna, hogy ezen védjegy hasznilatira tobbé mar nem lehet hivatkozni egy
masik, olyan lajstromozott védjegy haszndlatanak megallapitasa céljabol, amely a lajstromozott alaktdl
csak az ezen utdbbi megkiillonboztetd képességét nem érinté moédon tér el (lasd a fent hivatkozott
Rintisch-tigyben hozott itélet 23. pontjat).

A fenti megfontolasokat figyelembe véve, az els6 harom kérdésre a kovetkezd valaszt kell adni: a
207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjat ugy kell
értelmezni, hogy a ,tényleges haszndlatra” vonatkozé feltétel e rendelkezések értelmében akkor is
teljesiilhet, ha a kozosségi abras védjegyet csupan egy masik, az abrdn elhelyezett kozosségi
szovédjeggyel egyiittesen hasznaljak, és e két védjegy Osszetétele kozosségi védjegyként szintén
lajstromozasra keriilt, amennyiben a védjegy haszndlt alakja és a védjegy lajstromozott alakja kozotti
eltérések nem modositjak az emlitett lajstromozott védjegy megkiilonboztetd képességét.

A negyedik kérdésrél

Negyedik kérdésével a kérdést elGterjesztd birdsag arra keres valaszt, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontjat ugy kell-e értelmezni, hogy amennyiben egy kozosségi védjegyet
szines védjegyként nem lajstromoztak, ugyanakkor a jogosult azt széles korben egy adott szinben vagy
szinkombinaciéban hasznalta, igy azt a vasarlok jelentds része ezzel a szinnel vagy szinkombindcidval
tarsitja, az a szin vagy szinek, amelyben vagy amelyekben egy harmadik fél haszndlja az emlitett
védjegyet sértének tartott megjelolést, relevans az e rendelkezések szerinti Osszetéveszthet8ség vagy
tisztességtelen kihasznalas atfogé értékelése szempontjabdl.

A Specsavers-csoport és az Eurdpai Bizottsidg igenld valaszt javasolnak, mig az Egyesiilt Kirdlysag
Kormanya ugy véli, hogy nemleges valaszt kell adni e kérdésre.

El6szor is az Osszetéveszthet&ség 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti
értékelését illetben emlékeztetni kell arra, hogy az éllandd itélkezési gyakorlat szerint azt, hogy a
vasarlokozonség szemszogébdl fenndll-e az Osszetévesztés veszélye, az adott tigy minden relevans
elemét figyelembe véve, atfogdéan kell értékelni (lasd kiillonosen a C-251/95. sz. SABEL-tigyben 1997.
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november 11-én hozott itélet [EBHT 1997., 1-6191. o.] 22. pontjat; a C-120/04. sz. Medion-ligyben
2005. oktdber 6-an hozott itélet [EBHT 2005., I-8551. o.] 27. pontjat; a C-334/05. P. sz., OHIM kontra
Shaker tigyben 2007. junius 12-én hozott itélet [EBHT 2007., [-4529. o0.] 34. pontjat).

A Birdsag tovabba szamos alkalommal kimondta, hogy az Osszetéveszthet8ség atfogd értékelésénél a
széban forgd megjelolések vizudlis, hangzasbeli vagy fogalmi hasonlésagat illetéen a megjelolések dltal
keltett Osszbenyomadst kell alapul venni, kiilonésen a megkiillonboztetd és domindns elemeik
figyelembevételével. Az Osszetéveszthetség atfogd értékelésénél az jatszik meghatirozé szerepet, hogy
a védjegyet hogyan érzékeli a széban forgé druk vagy szolgaltatasok atlagos fogyasztédja. E tekintetben
a fogyaszté rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgdlja egyenként annak részleteit
(lasd kilonosen a fent hivatkozott SABEL-iigyben hozott itélet 23. pontjat, a fent hivatkozott
Medion-iigyben hozott itélet 28. pontjat, valamint a fent hivatkozott OHIM kontra Shaker tigyben
hozott itélet 35. pontjat).

A Birésag itélkezési gyakorlatabdl kovetkezik tovabba, hogy az 0Osszetéveszthet6ség anndl nagyobb
mértékld, minél jelentésebb a kordbbi védjegy megkiilonbozteté képessége. Tehat azok a védjegyek,
amelyek oOnmagukban vagy piaci ismertségiiknél fogva erSteljes megkiilonboztetd képességgel
rendelkeznek, kiterjedtebb oltalmat élveznek védjegyként, mint azok, amelyek csekélyebb
megkiillonbozteté képességgel rendelkeznek (a C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 23-ian
hozott itélet [EBHT 1998., I-5507. o.] 18. pontja).

Marpedig, legalabbis amikor egy olyan lajstromozott védjegyrdl van sz6, melyet nem egy meghatarozott
vagy jellemz6 szinben lajstromoztak, hanem fekete-fehérben, az a szin vagy szinkombindcid, amelyben e
védjegyet ezt kovetSen ténylegesen haszndljak, befolydsolja, hogy az érintett druk atlagos fogyasztdja
miként érzékeli e védjegyet, és ennélfogva novelheti az Osszetéveszthetéséget és a gondolati
képzettarsitas veszélyét a korabbi védjegy és az azt sértének tartott megjelolés kozott.

E korilmények kozott nem lenne logikus dgy itélni meg, hogy azon koriilmény, mely szerint egy
harmadik fél egy adott korabbi kozosségi védjegyet sértének tartott megjelolés megjelenitésére olyan
szint vagy szinkombindciét haszndl, amelyet a fogyasztdk jelentGs része e korabbi védjeggyel tarsit, a
védjegy jogosultja dltal e szinben vagy szinkombindciéban tortént haszndlat alapjan, nem vehetd
figyelembe az atfogd értékelés keretében, csupdn azért, mert az emlitett kordbbi védjegyet
fekete-fehérben lajstromoztdk.

Masodsorban a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a védjegy
megkiilonboztetd képessége vagy johirneve tisztességtelen kihasznaldsanak vizsgalatat illetéen szintén
olyan atfogd értékelést kell végezni, amely figyelembe veszi az adott iigy valamennyi relevans
tényez6jét, amelyek sordban tobbek kozott szerepel a védjegy johirnevének intenzitasa és
megkiilonboztetd képességének foka, az iitkozd védjegyek kozotti hasonlésdag mértéke, valamint az
érintett aruk vagy szolgaltatdsok jellege és egymdashoz kozel &all6 mivoltuk mértéke. A védjegy
johirnevének intenzitdsat és megkiilonbozteté képességének fokat illetéen a Birdsag kimondta, hogy
minél jelentésebb a korabbi védjegy megkiilonboztetd képessége és johirneve, anndl konnyebb lesz
annak elfogaddsa, hogy szdmara sérelmet okoztak (lasd a C-487/07. sz., L’Oréal és tarsai tigyben 2009.
junius 18-an hozott itélet [EBHT 2009., I-5185. 0.] 44. pontjat).

E tekintetben az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozatbol kitlinik, hogy a Specsavers-csoport
védjegyei és az Asda altal hasznalt megjelolések kozotti hasonlésdag szandékos, és arra szolgdl, hogy a
vasarlokozonség képzetében képzettarsitast keltsen. Marpedig azon koriilmény hogy az Asda a
Specsavers-csoport altal hasznalt szinhez hasonlé szint haszndl, azzal a céllal, hogy az utébbi
védjegyeinek megkiilonboztetd képességét és johirnevét kihaszndlja, olyan tényezd, amelyet figyelembe
kell venni annak vizsgalatakor, hogy fenndll-e védjegy megkiilonbozteté képessége vagy johirneve
tisztességtelen kihasznaldsa (lasd analdgia ttjan a fent hivatkozott L'Oréal és tarsai tigyben hozott itélet
48. pontjat).
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A fentiekre tekintettel a negyedik kérdésre azt a vélaszt kell adni, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontjat ugy kell értelmezni, hogy amennyiben egy kozosségi védjegyet szines
védjegyként nem lajstromoztak, ugyanakkor a jogosult azt széles korben egy adott szinben vagy
szinkombindciéban hasznalta, igy azt a vasarlok jelentés része ezzel a szinnel vagy szinkombinaciéval
tarsitja, az a szin vagy szinek, amelyben vagy amelyekben egy harmadik fél hasznilja az emlitett
védjegyet sértének tartott megjelolést, relevans az e rendelkezés szerinti Osszetéveszthetéség vagy
tisztességtelen kihasznalas atfogé értékelése szempontjabdl.

Az otodik kérdésrdl

Otodik kérdésével a kérdést elSterjeszté birdsag arra keres vélaszt, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontjat Ggy kell-e értelmezni, hogy azon koriilmény, mely szerint a
lajstromozott védjegyet sértének tartott megjelolést hasznalé harmadik felet tarsitja a vasarlok jelentés
része azzal az adott szinnel vagy szinkombindciéval, amelyben vagy amelyekben haszndlja a kifogasolt
megjelolést, e rendelkezés értelmében relevans tényezé az Osszetéveszthetdség és a tisztességtelen
kihasznalds atfogé értékelésének keretében.

A Specsavers-csoport e kérdésre igenld valaszt javasol, mig a Bizottsdg ugy taldlja, hogy e tényezé
kizarolag a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti alapos ok értékelése céljabol
vehet6 figyelembe. Az Egyesiilt Kiradlysdg Kormadanya, tekintve, hogy a negyedik kérdésre nemleges
valaszt javasol, ugy véli, hogy az 6todik kérdésre sziikségtelen valaszolni.

E tekintetben meg kell jegyezni, amint a jelen itélet 34. és 39. pontjaban is megallapitist nyert, hogy
mind a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti Osszetéveszthetéség, mind az
ugyanezen rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tisztességtelen kihasznalds atfogéan
értékelendd, az adott tigy koriilményeinek figyelembevételével.

A Birosag itélkezési gyakorlatabdl kitlinik tovabbd, hogy ezen értékeléseknek figyelembe kell venniiik a
lajstromozott védjegyhez hasonléonak tartott megjelolés hasznalatanak pontos koriilményeit (lasd ebben
az értelemben a 89/104 iranyelv 5. cikkének (1) bekezdését illetéen a C-533/06. sz., O2 Holdings és O2
[UK] tigyben 2008. junius 12-én hozott itélet [EBHT 2008., I-4231. o.] 64. pontjat).

E kortlmények kozott meg kell allapitani, hogy azon tény, miszerint a vasarldk jelentés része a
lajstromozott védjegyet sértének tartott megjelolést hasznalé harmadik felet magdat tarsitja azzal a
szinnel vagy szinkombindciéval, amelyet vagy amelyeket az e megjelolés megjelenitéséhez haszndl,
olyan elem, amely — mads elemek mellett — jelentéséggel birhat a 207/2009 rendelet 9. cikke
(1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti OsszetéveszthetGség vagy tisztességtelen kihasznélds
fennéllasdnak vizsgalatakor.

Egyfel6] nem zarhaté ki, hogy e korilmény befolydsolhatja a széban forgé megjelolések
vasarlokozonség altali érzékelését, és ennélfogva kihatdssal lehet az emlitett megjelolések kozotti
Osszetéveszthetdség fenndllasdra az emlitett rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

Ekképpen az alapiigyben azon koriilmény, hogy az Asdat magat tarsitjdk a zold szinhez, amelyet a
Specsavers-csoport védjegyeit sértének tartott megjelolésekhez hasznal, tobbek kozott azon
kovetkezménnyel jarhat, hogy csokken az e megjelolések és a Specsavers-csoport védjegyei kozotti
OsszetéveszthetGség vagy képzettarsitds veszélye, amennyiben az érintett kozonség érzékelheti ugy,
hogy az emlitett megjelolések zold szine az Asda szine, amit a kérdést elGterjeszté birdsagnak kell
megvizsgalnia.
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Masfeldl, amint azt a Bizottsag a Birdsag elé terjesztett észrevételeiben el6adta, azon koriilmény, hogy a
vasarlok jelentds része a lajstromozott védjegyet sértének tartott megjelolést haszndlé harmadik felet
magat tarsitja azzal a szinnel vagy szinkombindciéval, amelyet vagy amelyeket az e megjelolés
megjelenitéséhez haszndl, relevians tényez6 lehet annak megallapitasakor, hogy a 207/2009 rendelet
9. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az emlitett megjelolést ,alapos okkal” hasznaljak-e.

Kovetkezésképpen az 6todik kérdésre azt a valaszt kell adni, hogy a 207/2009 rendelet 9. cikke
(1) bekezdésének b) és c) pontjat tgy kell értelmezni, hogy azon koriilmény, hogy a lajstromozott
védjegyet sértonek tartott megjelolést hasznalé harmadik felet tarsitja a vasarlok jelentds része azzal az
adott szinnel vagy szinkombindciéval, amelyben vagy amelyekben az a kifogasolt megjelolést haszndlja,
e rendelkezés értelmében relevans tényez6 az Osszetéveszthetdség és a tisztességtelen kihasznalds atfogd
értékelésének keretében.

A koltségekrol

Mivel ez az eljards az alapeljardsban részt vevé felek szamdra a kérdést elSterjeszté birdsag el6tt
folyamatban 1év6 eljaras egy szakaszat képezi, ez a birésag 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 Birésdg (harmadik tandcs) a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) A kozosségi védjegyrol szolo, 2009. februar 26-i 207/2009 EK tanacsi rendelet 15. cikkének
(1) bekezdését és az 51. cikke 1) bekezdésének a) pontjat ugy kell értelmezni, hogy a
»tényleges hasznalatra” vonatkozo feltétel e rendelkezések értelmében akkor is teljesiilhet,
ha a kozosségi dabras védjegyet csupan egy masik, az dabran elhelyezett kozosségi
szévédjeggyel egyiittesen hasznaljak, és e két védjegy oOsszetétele kozosségi védjegyként
szintén lajstromozasra Kkeriilt, amennyiben a védjegy hasznilt alakja és a védjegy
lajstromozott alakja kozotti eltérések nem modositjak az emlitett lajstromozott védjegy
megkiilonbozteto képességét.

2) A 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjat Ggy kell értelmezni, hogy
amennyiben egy kozosségi védjegyet szines védjegyként nem lajstromoztak, ugyanakkor a
jogosult azt széles korben egy adott szinben vagy szinkombinaciéban hasznalta, igy azt a
vasarlok jelentés része ezzel a szinnel vagy szinkombinacidval tarsitja, az adott szin vagy
szinek, amelyben vagy amelyekben egy harmadik fél hasznilja az emlitett védjegyet sértonek
tartott megjelolést, relevans az e rendelkezés szerinti osszetéveszthetoség vagy tisztességtelen
kihasznalas atfogo értékelése szempontjabol.

3) A 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjat ugy kell értelmezni, hogy azon
koriilmény, hogy a lajstromozott védjegyet sértonek tartott megjelolést hasznalé harmadik
felet tarsitja a vasarlok jelentos része azzal az adott szinnel vagy szinkombinacidval,
amelyben vagy amelyekben az a kifogasolt megjelolést hasznilja, e rendelkezés értelmében
relevans tényezo az osszetéveszthetdség és a tisztességtelen kihasznalas atfogd értékelésének
keretében.

Aléirasok
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