NESTLE

A BIROSAG ITELETE (masodik tandcs)
2005. jilius 7. ~

A C-353/03. sz. tigyben,

az EK 234. cikk alapjdn benydjtott el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem targyaban,
amelyet a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesiilt Kiralysg) a
Birésaghoz 2003. augusztus 18-an érkezett 2003. julius 25-i hatdrozatédval terjesztett
el§ az el6tte

a Société des produits Nestlé SA

és

a Mars UK Ltd

kozott folyamatban 1év6 eljardsban,

A BIROSAG (mésodik tanécs),

tagjai: C. W. A. Timmermans tandcselndk, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann
(el6add), P. Karis és G. Arestis birdk,

* Az cljérds nyelve: angol.
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fétanacsnok: J. Kokott,
hivatalvezetd: L. Hewlett f6tandcsos,

tekintettel az irésbeli szakaszra és a 2005. janudr 20-i targyalast kovetGen,

figyelembe véve a kovetkez6k altal elSterjesztett észrevételeket:

— a Société des produits Nestlé SA képviseletében J. Mutimear solicitor és H. Carr

QC,

— a Mars UK Ltd képviseletében V. Marsland solicitor és M. Bloch QC, |

— az Egyesiilé Kirdlysdg korméanya képviseletében E. O’Neill, meghatalmazotti
minéségben, segitéje: M. Tappin barrister,

— az ir kormdny képviseletében D. ]. O'Hagan, meghatalmazotti mindségben,

— az Eurdpai Kozosségek Bizottsiga képviseletében N. B. Rasmussen és
M. Shotter, meghatalmazotti minéségben,

a fétandcsnok inditvanyanak a 2005. janudr 27-i targyaldson tortént meghallgatdsat
kovetben,
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meghozta a kévetkezé

itéletet

Az elézetes dontéshozatal irdnti kérelem tdrgya a védjegyekre vonatkozé tagallami
jogszabalyok kozelitésérsl szold, 1988. december 21-i 89/104/EGK els6 tandcsi
iranyelv (HL L 40., 1. 0., magyar nyelvil kiilénkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0., a
tovébbiakban: az iranyelv) 3. cikke (3) bekezdésének, valamint a kozosségi védjegyrdl
52616, 1993. december 20-i 40/94/EK tanécsi rendelet (HL L 11., 1. 0., magyar nyelv{i
kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. o., a tovéabbiakban: a rendelet) 7. cikke
(3) bekezdésének értelmezése.

Ezt a kérelmet a Société des produits Nestlé SA (a tovdbbiakban: a Nestlé) és a
Mars UK Ltd (a tovabbiakban: a Mars) kozétti jogvita keretén beliil terjesztették eld,
amelynek targya a Nestlé tulajdondban levé védjegyként lajstromozott jelmondat egy

o1

részének védjegyként torténd bejelentése ugyanezen térsasag éltal.

Jogi hattér

Az irdnyelv 2. cikke értelmében ,védjegyoltalomban részesiilhet minden grafikailag
dbrazolhaté megjelolés, igy kiilondsen sz6 — beleértve a személyneveket —, abra, kép,
alakzat, bet(i, szam, tovdbba az dru vagy a csomagolds formdja, ha e megjelolés
alkalmas arra, hogy valamely véllalkozdas druit vagy szolgéltatdsait megkiilonbdztesse
mas véllalkozasok druitdl vagy szolgéltatasaitol”.
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4 Az irdnyelv ,Kizdr6, illetve torlési okok” alcimi 3. cikkének szévege a kovetkezd:

1. A megjel6lés nem részesiilhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy torlésének van
helye, ha a megjel6lés

[..]

b) nem alkalmas a megkiilonboztetésre;

[...]

3. Az (1) bekezdés [b) pontja] alapjan a megjel8lés nincs kizarva a védjegyoltalombdl,
illetve a védjegy nem torélhets, ha a megjelolés haszndlata révén a bejelentés
bejelentési napjat megel6z6en megszerezte a megkiilénboztetd képességet”.

5 A rendelet 4. cikke, valamint 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése
lényegében azonos médon fogalmaz, mint az irdnyelv 2. cikke, illetve 3. cikke
(1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése,
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Az alapiigy és az el6zetes dontéshozatalra elSterjesztett kérdés

A ,Have a break... Have a Kit Kat” (,tarts egy kis sziinetet... egyél egy Kit Kat-et”),
valamint a ,Kit Kat” megnevezés az Egyesiilt Kirdlysdgban a védjegyekkel ell4that6
termékek és szolgdltatisok nemzetkozi osztilyozdsdra vonatkozd, feliilvizsgilt és
médositott, 1957. jinius 15-i Nizzai Megallapodés szerinti 30. osztdlyba tartozé
csokoladéaruk, cukorkadruk, bonbonok (cukorkik) és kétszersiiltek, kekszek
vonatkozasiban bejegyzett védjegyek.

1995. madrcius 28-4n a Nestlé, e két védjegy jogosultja, a HAVE A BREAK
lajstromozéasat kérte az Egyesiilt Kiralysdagban, a 30. osztdlyba tartozdé aruk
vonatkozasaban.

E bejelentés képezte targyat a Mars felszélalasdnak, amely cég tobbek kozott az
iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjira hivatkozott.

2002. méjus 31-én a felszélaldsnak e rendelkezés alapjin helyt adtak, és a
lajstromozas iranti kérelmet elutasitottak.

A Nestlé keresetet nyujtott be a High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division el6tt. A keresetet a fenti birdsdg 2002. december 2-i hatérozatdval
elutasitotta,

A Nestlé ezt kovetSen fellebbezést nydjtott be a Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) elétt.
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Ez a birésag az el6tte folyé jogvita tényallasi elemei fényében gy véli, hogy a ,Have a
break” mondat nem bir benne rejlé megkiilonbéztetd képességgel, kovetkezéskép-
pen az irdnyelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjinak rendelkezései kizédrjak
védjegyként torténd lajstromozdsit.

E birésag dgy itéli meg, hogy lajstromozésra kizérélag az irdnyelv 3. cikkének
(3) bekezdése alapjén keriilhet sor, amennyiben a haszndlat éltal megszerzett
megkiilonboztetd képesség bizonyitast nyer.

A birésag megéllapitja, hogy a lajstromozasi kérelem azért keriilt elutasitisra, mert a
+~HAVE A BREAK” mondatot lényegében a lajstromozott HAVE A BREAK... HAVE
A KIT KAT védjegy részeként, és ténylegesen nem 6ndll6 védjegyként hasznaltak.

A birdsag kifejti, hogy a Nestlé alldspontja szerint ezen elméletnek silyos
kévetkezményei lehetnek azon gazdasdgi szerepl6kre nézve, akik formdakat
magukban foglalé védjegyeket kivannak lajstromoztatni, mivel ezen védjegyeket
ritkdn haszndljdk 6nmagukban.

A birésag arra hivatkozik, hogy egy védjegyhez térsithatd jelmondathoz hasonlatos
mondat, gyakori ismétlése altal, kialakithat megkiilonboztets és 6nallé benyomast,
enné] fogva a haszndlat révén megszerezheti a megkiilonbozteté képességet.

Ilyen koriilmények kozoétt a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ugy
dontott, hogy felfiiggeszti az eljardst, és a kovetkezé kérdést terjeszti el6zetes
dontéshozatal céljabol a Birdsag elé:

»ozerezhet-e egy megjelolés a 89/104/EGK tandcsi irdnyelv 3. cikkének (3) bekezdése
és a 40/94 tandcsi rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerinti megkiillénbéztets
képességet azon az alapon vagy annak kovetkeztében, hogy ezt a megjelolést egy
masik védjegy részeként vagy ahhoz kapcsoldédéan haszndljak?”
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Az elézetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésr6l

Figyelembe véve az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozatot, az elézetes
dontéshozatalra elGterjesztett kérdést Ggy kell értelmezni, hogy az kizérélag az
irdnyelv értelmezésére irdnyul, mivel az alapiigy tényélliséra a rendelet nem
alkalmazhaté.

A kérdést elSterjeszt6 birésag kérdésével lényegében arra keresi a valaszt, hogy egy
védjegy az iranyelv 3. cikke (1) bekezdésében foglalt megkiilonbdztetd képességet
megszerezheti-e annak kovetkeztében, hogy ezen védjegyet egy lajstromozott
védjegy részeként vagy ahhoz kapcsolédéan haszndljak.

A Nestlé és az ir kormény ugy véli, hogy egy védjegy az irdnyelv 3. cikke
(3) bekezdése értelmében akdr mds védjegy részeként, akér ahhoz kapcsolédéan
torténd hasznalata révén megszerezheti a megkiilonboztetd képességet.

A Mars, az Egyesiilt Kirdlysig kormanya, valamint a Bizottsdg gy véli, hogy egy
védjegy nem szerezhet megkiilonboztet§ képességet, amennyiben azt kizdrdlag egy
Osszetett védjegy részelént haszndltak. A Mars és a Bizottsag elismeri ugyanakkor,
hogy egy masik védjegyhez kapcsoléddan torténd haszndlat révén egy védjegy
szerezhet megkiilonboztetd képességet. Az Egyesiilt Kirdlysdg korménya kijelenti,
hogy egy védjegy alkotéelemként torténé hasznélata révén is szerezhet meg-

kiilonbozteté képességet.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az irdnyelv 2. cikke értelmében egy védjegy
akkor bir megkiilonboztetd képességgel, ha alkalmas arra, hogy valamely vallalkozés
druit vagy szolgdltatdsait megkiillonboztesse més viéllalkozdsok aruitdl vagy
szolgdltatasaitol.
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Az irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy védjegy
lajstromozasb6l ki van zdrva, illetve tordlhetd, amennyiben nem alkalmas a
megkiilonboztetésre.

Ugyanakkor az irdnyelv 3. cikkének (3) bekezdése eltér ezen rendelkezés
alkalmazasat6l, amennyiben a megjellés haszndlata révén a bejelentés napjat
megel6z6en megszerezte a megkiilonboztetd képességet.

Az akdr benne rejl6, akar haszndlat révén megszerzett megkiilénboztets képességet
egyrészt azon édruk vagy szolgéltatdsok Osszefiiggésében kell értékelni, amelyek
vonatkozasiaban a védjegyet bejelentették, mdsrészt a szoban forgd édruk vagy
szolgaltatasok szokdsosan tdjékozott, ésszerden figyelmes és koriiltekintd, 4tlagos
fogyasztéjénak feltételezett észlelésével sszefiiggésben (lasd a Birdsdg C-299/99. sz.
Philips-tigyben 2002. junius 18-én hozott itéletének [EBHT 2002., I-5475. 0.] 59. és
63. pontjat).

Ami a haszndlat révén megszerzett megkiilonboztetd képességet illeti, az érintett
fogyasztoknak a védjegy védjegyként torténd hasznalata altal kell az &rut vagy
szolgéltatist egy meghatdrozott véllalkozastol szdrmazoként azonositaniuk (ldsd a
fent hivatkozott Philips-itélet 64. pontjat).

Ezen utébbi feltétel teljesiiléséhez az alapiigyben nem sziikséges, hogy a bejelentett
védjegy 6nallé haszndlat targya legyen.
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Az irdnyelv 3. cikkének (3) bekezdése sem tartalmaz ilyen értelemben megszoritést,
csupan a ,haszndlata révén” kikotéssel él.

A ,védjegy védjegylént torténd hasznalata” kifejezést tehat digy kell értelmezni, hogy
az kizarélag arra a hasznalatra vonatkozik, melynek célja az aru vagy szolgéltatas
meghatarozott véllalkozastdl szdrmazéként t6rténd azonositisa az érintett vasarld-
kozonség részérdl.

Marpedig egy ilyesfajta azonositds, és ezaltal a megkiilonboztetd képesség meg-
szerzése kovetkezhet akér a védjegy egy elemének a lajstromozott védjegy részeként
torténd hasznalatdbél, akdr egy megkiilonboztethetd védjegynek egy lajstromozott
védjegyhez kapcsoléddan torténd haszndlatiabol. Ezen két esetben elegendd, hogy e
haszndlat kovetkeztében az érintett vasarlokozonség ténylegesen egy meghatérozott
vallalkozastél szdrmazéként érzékelje a kizardlag a bejelentett védjegy altal jelolt arut
vagy szolgaltatést.

Emlékeztetni kell arra, hogy azon bizonyitékokat, amelyek aldtdmaszthatjik, hogy a
védjegy alkalmas az érintett dru vagy szolgéltatds azonositisdra, atfogdan kell
értékelni, és ezen értékelés keretén beliil tekintetbe kell venni tobbek kézott a
védjegy dltal elfoglalt piaci részesedést, az intenzitist, a védjegy haszndlatinak
foldrajzi kiterjedését és tartamat, a villalkozds éltal a védjegy rekldmozasa céljabdl
megyvaldsitott beruhdzasok jelentGségét, az érdekelt fogyasztok azon hényadat, amely
a védjegy miatt Uigy azonositja az arukat és szolgaltatasokat, mint amelyek egy
meghatdrozott véllalkozastdl szdrmaznak, tovabba a kereskedelmi és iparkamaraktol
és egyéb szakmai szervezetektd] szdrmazé nyilatkozatokat (lasd a Birésag C-108/97.
és C-109/97. sz., Windsurfing Chiemsee tigyben 1999. mdjus 4-én hozott itéletének
[EBHT 1999., 1-2779. 0.] 49. és 51. pontjit).
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Az el6zetes dontéshozatalra el6terjesztett kérdésre azt a vélaszt kell adni, hogy egy
védjegy megszerezheti az irdnyelv 3. cikke (3) bekezdésében, illetve a rendelet
7. cikke (3) bekezdésében foglalt megkiilonboztets képességet annak kévetkeztében,
hogy e védjegyet egy lajstromozott védjegy részeként vagy ahhoz kapcsolédéan
hasznaltak.

A koltségekrol

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vev$ felek szdmdra a nemzeti birdsag el6tt
folyamatban 1év6 eljaras egy szakaszat képezi, ez a birdsdg dont a koltségekrSl. Az
észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt koltségek, az
emlitett felek koltségeinek kivételével, nem téritheték meg.

A fenti indokok alapjan a Birésag (mdasodik tandcs) a kovetkez6képpen hatdrozott:

A védjegyekre vonatkozé tagillami jogszabdlyok kozelitésérdl szélo, 1988.
december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi irdnyelv 3. cikke (3) bekezdésében
foglalt megkiilonboztetd képességet egy védjegy megszerezheti annak kovet-
keztében, hogy e védjegyet egy lajstromozott védjegy részeként vagy ahhoz
kapcsolddéan hasznaltik.

Alairdsok
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