NICHOLS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

FOTANACSNOK INDITVANYA
Az ismertetés napja: 2004. janudr 15,

I — Bevezetés

1. Ezen el6zetes dontéshozatalra elGterjesz-
tett kérdés a gyakori vezetéknevekkel kap-
csolatban a szellemi tulajdonjog teriiletén
felmeriil6 megkiilonboztet§ képesség prob-
lematikdjdra vonatkozik.

A Dbrit védjegyhivatal kévetkezetesen tartja
magit ahhoz a gyakorlathoz, hogy elutasitja a
londoni telefonkényvben sokszor szerepld
gyakori vezetéknevek lajstromozdsat, ameny-
nyiben a jel6lt druk és szolgdltatisok piacin
sok szerepl6 van.

Elészor is, sem a védjegyekrdl szolé irdny-
elv?, sem 4ltalanos elv nem frja eld azt, hogy
a vezetékneveket az egyéb tipust védjegyek-
t6l eltéréen kell kezelni. Konkrét megkiilon-
bozteté képességiiket a megjelolt aruk
szempontjabol, valamint az érintett vdsarlo-
kozonség észlelése szempontjibdl kell érté-
kelni. Azonban el kell ismerni, hogy az

1 — Eredeti nyelv: spanyol.

2 — A védjegyekre vonatkozé tagdllami jogszabilyok kozelitésérol
57616, 1988 december 21-i 89/10HEGK els6 tandcsi irdnyelv
(HL 1989, L. 40, 1. 0., magyar nyelvit kilonkiadds 17. (cjezet,
1. katet, 92. 0.).

emlitett vdsirlékozonség altaliban ahhoz
szokott — f6ként bizonyos szakmdk szakem-
berei dltal végzett szolgaltatdsok esetében —,
hogy a vezetéknév a szolgdltatds eredetét
jeloli. Az ilyen szakagakban egy nagyon
gyakori vezetéknév alkalmatlannak bizonyul-
hat arra, hogy védjegy legyen, mivel nem
rendelkezik megkiillonboztets képességgel.

II — Jogi hattér

A — Kizdsségi jog: a védjegyekrél szolo
irdnyelv

2. Az irdnyelv 2. cikke szerint, védjegy lehet
»minden grafikailag ibrizolhaté megjelolés,
{gy killondsen sz6 — beleértve a személyne-
veket —, 4bra, kép, alakzat, betli, szdm,
tovibbd az dru vagy a csomagolds formdja,
ha e megjelolés alkalmas arra, hogy valamely
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véllalkozds 4ruit vagy szolgdltatdsait meg-
kiilonboztessen mds vallalkozdsok A4ruitdl
vagy szolgéltatdsaitol”.

3. Ezt koveten, a 3. cikk (1) bekezdése tgy
rendelkezik, hogy:

1) A megjel6lés nem részesiilhet védjegy-
oltalomban, illetve a védjegy torlésének van
helye, ha a megjeldlés

a) nem képezheti védjegy részét;

b) nem alkalmas a megkiilonbdztetésre;

c) kizérélag olyan jelekbél vagy adatokbél
all, amelyeket a forgalomban az aru vagy
a szolgaltatds fajtdja, mindsége, meny-
nyisége, rendeltetése, értéke, foldrajzi
szdrmazdsa, elGallitdsi vagy teljesitési
ideje, illetve egyéb jellemzdje feltiinteté-
sére hasznélhatnal;
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d) Lkizérblag olyan jelekbdl vagy adatokbdl
all, amelyeket az édltalanos nyelvhaszna-
latban, illetve a tisztességes lizleti gya-
korlatban alland6an és szokdsosan
alkalmaznalk;

{..]

g) az 4ru, illetve a szolgdltatds fajtdja,
mindsége, foldrajzi szdrmazdsa vagy
egyéb tulajdonsiga tekintetében alkal-
mas a fogyasztol megtévesztésére;

4. Az irdnyelv megengedi egy megjel6lés
lajstromozését az (1) bekezdés b), c) vagy
d) pontjaban foglalt esetben, ha a megjelslés
ténylegesen lehet6vé teszi az druk és szolgdl-
tatdsok eredetének azonositdsdt. A 3. cikk
(3) bekezdése a kovetkezGképpen rendelke-
zik:

Az (1) bekezdés b), ¢) és d) albekezdése
alapjdn a megjel6lés nincs kizdrva a védjegy-
oltalombdl, illetve a védjegy nem torélhetd,
ha a megjel6lés hasznélata révén a bejelentés
bejelentési napjat megel6zéen megszerezte a
megkillonboztetd képességet. [...]"
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5. A 6. cikk (1) bekezdése, ,A védjegyoltalom
korlatai” cim alatt a kovetkezéképpen szél:

»A védjegyoltalom alapjin a jogosult nem
tilthat el mast attol, hogy gazdasigi tevé-
kenysége korében — az lzleti tisztesség
kovetelményeivel 6sszhangban — hasznélja

a)  sajit nevét vagy cimét;

b) az dru vagy a szolgiltatis fajtdjdra,
mindségére, mennyiségére, rendelteté-
sére, értékére, foldrajzi eredetére, eld-
allitasi, illetve teljesitési idejére vagy
egyéb jellemzéjére vonatkozo jelzést;

c) avédjegyet, ha az sziikséges az dru vagy
a szolgdltatds rendeltetésének jelzésére,

kiilonosen tartozékok vagy alkatrészek ese-
tében.”

6. A hivatkozott irdnyelv rendelkezései
szinte teljesen egybeesnek a kozdsségi véd-
jegyrél szolé rendelet 4. cikkének, 7. cikke
(1), (3) bekezdésének, valamint 12. cikke
(1) bekezdésének rendelkezéseivel.

B — Nemizeti jogszabdly

7. A védjegyekr6l sz6ld irdnyelvet az 1938
ota hatdlyban 1év6 torvényt felvalté 1994. évi
Trade Marks Act (Védjegytorvény) iiltette 4t
a belsé jogba.

8. 2000 mdjusdban a védjegyhivatal (Regist-
rar of Trade Marks) elndke korlevelet tett
kézzé (Practice Amendment Circular
Ne 6/00; a tovdbbialkban: PAC 6/00), amely-
ben bejelentette a nevek és vezetéknevek
lajtromozdsira vonatkozd eljirds modosita-
sdt.

3 — A kozosségi védjegyrol sz6l6 40/94/EK rendeletnek az
Uruguayi Fordul6 keretében megkotott megdllapodisok vég-
rehajtdsa érdekében tonéné mddositdsirdl szélo, 1994, de-
cember 22-i 3288/94/EK tandcsi rendelettel (HL L 349, 83. 0,
magyar nyelvit kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 185. o)
madosftott, a kozosségi védjegyrdl sz6ld, 1993. december 20-i
40/94/EK tandcsi rendelet (HL L 11, 1. o; magyar nyelvii
killonkiadds 17. fejezet, 1. kétet, 146. 0.) (a tovd {)iakban: a
rendelet).
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9. Ebbél a korlevélbdl a kovetkezd részlete-
ket fontos kiemelni:

»D. A vezetékneveknek a véllalkozds &ruinak
és szolgdltatdsainak megkiilonbéztetésére
val6 alkalmassdganak értékelésekor a kovet-
kezdket kell figyelembe venni:

a) a vezetéknév gyakori jellege;

b) az dgazatban miikéds azon véllalkoza-
sok szdma, amelyektfl a kérelemben
foglalt druk és szolgdltatédsok eredhetné-
nek.

6. Ebbdl a szempontbdl a relevins vdllalko-
zdsok szdma magdban foglalja az 4ruk

eléallitoit, tervezdit, kiskereskedéit, illetve a
szolgéltatdst végzoket,

7. A védjegyhivatal a tovébbiakban is a
londoni telefonkényvet fogja figyelembe
venni a vezetéknevek gyakorisdgdnak vizs-
galatdnal. Azonban a telefonhaszndlék szé-
manak folyamatos emelkedésével lehetséges,
hogy valamely név sokszor fordul el§ a
londoni telefonkényvben, annak ellenére,
hogy nem tul gyakori név. Kovetkezéskép-
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pen, a hivatal csak akkor értékelhet egy
vezetéknevet »gyakorinak«, ha az legaldbb
200-szor szerepel a londoni telefonkényvben
vagy mds hasonld jegyzékben.”

10. A korlevélben foglalt, ezen két értékelési
szempont mogstt meghtizédé gondolatme-
net szerint minél kevesebb piaci szerepl$ van
jelen egy meghatdrozott piacon, anndl tobb
az esélye annak, hogy az itlagfogyaszt6 egy
egyébként gyakori vezetéknevet olyan meg-
jelolésként érzékeljen, amely képes megkii-
lonboztetni egy adott véllalkozds éruit és
szolgéltatdsait. A PAC 6/00 a mezbgazdasdgi
vegyl szdrmazékok el8éllit6it, valamint a
légitarsasdgok 4ltal nydjtott szolgéltatdsokat
hozza fel példaként, *

11. Ellenkez6 esetben, amikor sok piaci
szerepl6 van jelen, a fogyasztdék szaméra
nagyobb nehézséget jelent egy gyakori veze-
téknéven keresztiill azonositani a véllatkozéas
eredetét. A korlevél a textilgydrtdkat, az
élelmiszer- és italgydrtékat, valamint az
m 7 qs ¢ , 74 7 7 5

tigyvédi irodédkat emliti példaként.

4 — PAC 6/00, 8. pont.
5 — Uo,, 9. pont.
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IIl — Az alapeljards tényélldsa

12. A Nichols plc (a tovdbbiakban: Nichols)
az Egyesiilt Kiralysdgban székhellyel rendel-
kez§ gazdasigi tdrsasig. 2000. augusztus 8-
dn a United Kingdom Trade Marks Registry-
nél (az Egyesiilt Kirdlysig védjegyhivatala)
lajstromozds irdnti kérelmet nyijtott be, a
Nizzai Megallapodds 29., 30. és 32. oszti-
lydba tartozé drukra® vonatkozé »Nichols«
megjelolés tekintetében. Valdjaban arusité-
automatakrdl és az ilyen médon értékesitett
arukrdl, alapvetden élelmiszerekrdl és italok-
16l van sz6. A viéllalkozds nem hivatkozott a
haszndlat révén szerzett megkiilonboztetd
képességre.

13. 2001. mdjus 11-i hatdrozatiban a véd-
jegyhivatal az drusitéautomaték tekintetében
elfogadta a bejelentést, viszont elutasitotta a

6 — A védjegyckkel elldthaté termékek és szolgdltatdsok nemzet-
kozi osztdlyozdsdra vonatkozd, 1957. jinius 15-i — felilvizs-
gélt és médosflott — Nizzai Megallapodss.

9, osztaly

Automatikus elosztégépek (helyesen: drusité automatdk);
elektromosan mikadtetett, valamint zsetonnal miikédé étel-
¢s italdrusité automatdk; az elGbb emlftett termékek tartozékai
és atkatrészei.

29. oszidly

‘Tej és tejpor; tejalapa készitmények, tej-, zslr-, keményl(té- és
cukoralapi :\(I:\fékanyagak italkészitéshez; tejtermék-fzesiték;
joghurt és joghurtitalok; desszertek; z6ldség- és gyamoleslébol
késziilt fzesitett s@ritmények.

30. osztdly

Kavé, tea, kakad, csokolddéital; kévéesszencia, kdvékivonat,
kévékeverékek és cikoria, [mind] pétkdvéként valé haszndlatra;
cukor, cukorkadru, (eheté jég), cukriszsittemények és fagyasz-
tott ¢lelmiszerek; desszertizesitak, készitmények desszertekhez
és italokhoz.

32. osztdly

Alkoholmentes italok ¢és ilyen italok el6dllitdsdhoz val6
készftmények; levek és koncentritumok alkoholmentes italok-
hoy; gylimolesizi italok; jeges italok.

42. osztdly

Lttermi, kivéhdzi és vendégldtéipari szolgdlatdsok

tobbi dru tekintetében. Indokoldsként a PAC
6/00-ban” foglalt két értékelési szempontra
hivatkozott, a kovetkezéképpen:

Els6ként: a Nichols vezetéknév és a hasonlé
kiejtésti nevek, mint pl. a Nicholls, vagy
annak egyesszdmu formdja, a Nichol, az
Egyesiilt Kirdlysagban gyakori vezetéknevek,
mivel a londoni telefonkényvben 483-szor
fordulnak elé.

Maisodszor: az élelmiszerek és italok piaca,
ahol a lajstromozisi kérelemben foglalt,
29., 30. és 32. druosztilyokba tartozé druk
jelen vannak, sokszereplds piac, ezért a
fogyasztonak nehézséget okoz, hogy egy
gyakori vezetéknév alapjin azonositsa a
véllalkozés eredetét.

Ami a 9. osztdlyba tartozé automata druel-
oszto-berendezéseket [helyesen: drusitéauto-
matdkat] illeti, a védjegyhivatal elismerte,
hogy itt specidlisabb piacrél van szo, ahol
mdr kevesebb véllalkozds miikddik.

14. A Nichols 2002. februdr 14-i beadvanyé-
ban keresetet nytjtott be ezzel a hatdrozattal
szemben, amelyet a High Court of Justice
(Anglia és Wales) Chancery Divisionje
(tobbek kozott az ipari tulajdonnal kapcso-
latos {igyekben illetékes elséfoka birdi szerv)

7 — Lasd a fenti 6. és azt kévets pontot.
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elé utaltak a Trade Marks Act 76. cikke
(3) bekezdésének megfelelben.

15. Végzésében a kérdést elbterjesztd birs,
Robin Jacob, a brit védjegyhivatal altal a
gyakori vezetéknevek lajstromozisa terén
kovetett gyakorlat magyardzatit kovetSen
pontositja, hogy az igazi kérdés az, hogy
elfogadhaté-e, hogy egy viszonylag gyakori
vezetéknév nem rendelkezik ,megkiilonbéz-
tetd képességgel”, kivéve ha a hasznélat révén
szert tettel e képességre.

Maga a biré szerint a gyakori vezetéknév
problémdja abban gySkeredzik, hogy amig a
vezetéknév a haszndlat révén nem éri el az
azonositd jelleget, ténylegesen nem jeloli,
hogy egyes druk a konkrét véllalkozédstdl
erednek. Ennek a megallapitdsnak a szolgal-
tatésok terén nagyobb a jelentdsége.

Ezen a téren a hasznélat révén meger8sidott
védjegynek az a sajétossdga, hogy kiszoritja a
szektorb6l az Osszes tobbi azonos vagy
hasonld nevit védjegyet.

A biré emlékeztet azonban arra is, hogy a
lajtromozds nemcsak az frott szé hasznélata
tekintetében biztosit monopolhelyzetet,
hanem a t6bbi hasonlé széval szemben is
— amennyiben fenndll az Osszetéveszthets-
ség.
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16. Az el6zetes dontéshozatalra utalé vég-
zésben a brit védjegyhivatal dltal kovetett
értékelési mddszer azért tekinthet$ aldtd-
masztottnak, mert az a célja, hogy megelézze
egyes gyakori nevek és azok Gsszetéveszthetd
varidciéinak monopolhelyzetét.

17. A gyakori vezetéknevek 6nmagukban —
a megkiillénboztet6vé tevé haszndlat hid-
nydban — nem képesek jeloini az adott
véllalkozéstdl valé eredetet. Az id6k folya-
mén megfelel6 médon t6rténd alkalmazasuk
vélelmezhet8en azzal jir, hogy kizérjik a

tobbi azonos vagy hasonlé nevet.

18. A nemzeti birésig a tisztin elméleti
hozzddllds helyett inkdbb a realista nézpon-
tot részesitette elényben a lajstromozott
védjegyek rendszerének miikodését illetGen.
Ebb8l a premisszdbdl kiindulva célszeri
figyelemmel lenni arra, hogy egy gyakori
vezetéknéy druk és szolgaltatdsok tekinteté-
ben torténé széles korti lajstromozidsa a
monopolhelyzet kialakuldsdnak veszélyét
rejti magédban. E veszéllyel szemben nem
tlinik hatékonynak az az egyébként iddigé-
nyes és anyagilag koltséges lehetdség, hogy a
lajstromozéstél szdmitott 6t éven beliili
haszndlat hidnya miatt az 4rujegyzék egy
részére vonatkozdan elutasftsék a kérelmet.

Ugyanezen okokbdl a nemzeti birdsdg ugy
véli, hogy egy védjegy megkiilénboztets
képességének vizsgilatakor nem kell figye-
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lembe venni azon érveket, amelyek a véd-
jegyoltalom korlataival kapcsolatosak, mint
ahogyan latszélag ez a Baby-dry iigyben®
hozott itélet 37. pontjiban tortént. A gya-
korlatban az okirat szerinti jogcim jogosultja
kedvezményes biandsmaodban részesiil.

19. E gondolatok utin felmeriil a kérdés,
hogy a védjegyekrdl sz6l6 irdnyelv 6. cikke
(1) bekezdés milyen hatdssal van a vezeték-
nevek megkiilonboztetd képességének érté-
kelésekor.

IV — Az elbzetes dontéshozatalra eléter-
jesztett kérdések

20. A beérkezett megsemmisitési kereset
vizsgdlata sordn a High Court tigy hatirozott,
hogy felfiiggeszti az eljardst, és elézetes
dontéshozatal céljabdl a kévetkezd kérdése-
ket terjeszti a Birésig elé:

»1) A »megkiillonbdztets képesség hidnya«
miatt, az irdnyelv 3. cikke (1) bekezdése
b) pontjdnak értelmében milyen koriil-
mények esetén kell megtagadni az
egyetlen vezetéknévbdl allé védjegy
(azaz a védjegyekr6l sz6l6 89/104/EGK
irdnyelv 2. cikkében foglalt eléfrasoknak
megfelel6 »megjelolés«) lajstromozasat?

8 — A C-383/99 P. sz. Procter & Gamble kontra OHIM iigyben
2001. szeptember 20-4n hozott {télet (EBHT 2001., 1-6251. 0.).

2)

3)

4)

Konkrétan:

a) meg kell, vagy

b) meg lehet tagadni az emlitett meg-
jelolés lajstromozdsit azt megeld-
z6en, hogy az a hasznilat révén
megszerezte volna a megkiilonboz-
teté képességet, ha olyan
vezetéknévrél van szd, amely a véd-
jegybejelentés szerinti tagdllamban
vagy mids tagdllam(ok)ban igen gya-
kori?

A 2) kérdés a) vagy b) pontjira adott
igenld vdlasz esetén lehetséges-e, hogy a
nemzeti hatésdgok oldjak meg az iigyet,
ugy, hogy az dtlagos fogyaszté azon druk
és szolgiltatisok tekintetében feltétele-
zett elvrdsait veszik alapul, amelyekrdl
az adott tagillamban szé van, figye-
lembe véve a vezetéknév gyakorisdgit, a
vizsgdlt druk és szolgdltatdsok jellegét,
és a vezetéknevek haszndlatinak az
adott kereskedelmi szektorban jellemzé
elterjedtségét?

Annak meghatarozisa szempontjibdl,
hogy egy vezetéknév az irdnyelv 3. cikke
(1) bekezdése b) pontjinak értelmében
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nem rendelkezik megkiilénbozetd
képességgel, lényeges-e, hogy a véd-
jegyoltalom a 6. cikk (1) bekezdése
a) pontjanak megfeleléen korldtozott?

5) Ez utébbi esetben:

a) értelmezhet6-e az irdnyelv 6. cikke
(1) bekezdésének a) pontjiban fog-
lalt sz6 (»név«) Ggy, mint a térsaséi-
gokat és a villalkozdsokat is
magdban foglald sz6; valamint

b) hogyan kell érteni ,az iizleti tisztes-
ség kovetelményeivel 6sszhangban”
kifejezést; és kiilondsen, alkalmaz-
hat6-e az iménti kifejezés amikor

i) az alperes a gyakorlatban nem
vezeti félre a célkozonséget sajat
vezetéknevének hasznalatéval;
illetve;

ii) az alperes egyszerlien akaratlanul
okoz GsszetéveszthetGséget?”
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V — A Bir6sag el6tti eljaras

21. Az el6zetes dontéshozatal irdnti kérelem
2002. november 12-én érkezett a Birdsig
Hivatal4dhoz.

22. Az alapeljarasban részt vevé fellebbezd
félen kiviil észrevételeket nyjtott be a brit, a
gorég és a francia kormdny, valamint a
Bizottsag,

23. A 2003. november 27-én megtartott
tdrgyaldson megjelentek az emlitett kormd-
nyok és a Bizottsig képvisel6i.

VI — A megjelent felek észrevételei

Az elsé hdrom kérdésrdl

24. Az alapeljardsban részt vevs fellebbezd
fél, a Nichols szerint a brit védjegyhivatal
dltal folytatott gyakorlat nem felel meg az
irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének. A Nichols
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szerint egyetlen védjegy bejegyzése sem
tagadhaté meg csupdn azért, mert a védjegy
gyakori vezetéknevet alkalmaz; ez az értéke-
lési szempont, amelynek hivatkozdsi alapja
egy telefonkdnyv, egyébként is 6nkényes
eredményre vezet.

25. A gorog és a francia kormdny egyetérte-
nek azzal, hogy a vezetéknév gyakori jellege
nem jelenti, hogy az alkalmatlan arra, hogy
hogy védjegy legyen. A jelolt aruk és
szolgiltatdsok azonositisdra valé konkrét
képességet minden esetben az érintett dtlag-
fogyaszté szempontjibdl kellene vizsgdlni.

26. A Bizottsig kifogisolja, hogy a brit
védjegyhivatal dltalanos médon — barmiféle
indokolds nélkiil — elfogadott egy, a meg-
jelolés megkiillonboztetd képességének érté-
kelésére szolgdlé olyan mddszert, amely
radikélis ellentétben 4ll az alkalmazott rend-
szerrel.

27. Az Egyesiilt Kirdlysig Kormdnya szerint
egy pgyakori vezeték nem rendelkezik az
irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének
b) pontjdban el6irt megkiilonbozteté képes-
séggel. Ez a kévetelmény nem teljesiil azzal a
ténnyel, hogy a megjelolés felismerhet$; az is
sziikséges, hogy az dtlagfogyaszté valéban
konkrétan — mint megjelolést — tudja
azonositani a valamely véllalkozds druit vagy

szolgdltatasait jel6ls védjegyet. Az Egyesiilt
Kirdlysdg védjegyhivatala gyakorlatdnak biz-
tositania kellene azt, hogy a gyakori vezeték-
nevek koziil csak azok keriiljenek lajstromo-
zésra, amelyek alkalmasak a kereskedelmi
eredet jelolésére.

A negyedik és az dtodik kérdésrdl

28. A Nichols véleménye szerint valamely
megjel6lés megkitlonboztetd képességének a
3. cikk (1) bekezdése b) pontja alapjin
torténd vizsgilatakor figyelembe kell venni
az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének a)
pontjat. Egyébként semmi nem indokolja
azt, hogy e rendelkezés hatdlya kizardlag a
természetes személyekre korlitozdédjék. Az
Jizleti tisztesség” kifejezésen a ,johiszemii
haszndlat”-ot kell érteni.

29. A gordog kormdny szerint a 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontja magédban foglalja
a cégnevet, amennyiben az egy természetes
személy nevébél 4ll. Egyébként ahhoz, hogy a
szoban forgé haszndlat jéhiszem( hasznalat-
nak mindsiiljon, az sziikséges, hogy e hasz-
nalat megfelelijen az 4tlagosan tdjékozott
fogyasztd etikai nézeteinek.
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30. Az eljardsban részt vevd oOsszes t6bbi fél
egyetért abban, hogy egy védjegy konkrét
megkiilonboztets képességének értékelését
szét kell vélasztani a védjegy hatdlydnak
korlatozdsatol. A negyedik kérdésre adott
nemleges valasz felmentést adna az 6todik
kérdés megvélaszoldsa al6l.

VII — Jogi elemzés

Az elsé hdrom elbzetes déniéshozatalra
eldterjesztett kérdésrdl

31. A Birdsig el6tt megjelend felek tobb-
ségéhez hasonléan én is tigy vélem, hogy a
brit birésag éltal feltett els6 hérom kérdést
egyszerre kell vizsgélni, Azt kell tisztdzni,
hogy az druk és szolgiltatisok jel6lésére valé
képesség értékelésekor, kiilondsen az irdnyelv
3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti
konkrét megkiillonboztetd képesség vizsgdla-
takor a gyakori vezetéknévbédl allé6 meg-
jelolésekre kiilonleges feltételek vonatkoz-
nak-e,

32. Elészor is felhivndm a figyelmet arra,
hogy egy vezetéknév megfelel azon minimalis

I-8510

feltételeknek, amelyekre az irdnyelv 2. cikke
értelmében egy megjel6lésnek sziiksége van,
mivel képes megkiilonboztetni vatamely vél-
lalkozds druit vagy szolgéltatdsait egy mésik
véllalkozés druitél vagy szolgéltatasaitol.

Nem kimerfté felsoroldssal > maga a 2. cikk is
utal a személynevekre,

Réadasul a vezetéknevek, még a gyakoriak is,
egy olyan védjegykategdridt képviselnek,
amelyhez a piaci szereplék gyakran folya-
modnak.

Végezetill: a 6. cikk (1) bekezdésének tar-
talma szerint a kozosségi jogalkotds tudatd-
ban volt annak, hogy a vezetéknevek
alkalmassak arra, hogy védjegyként lajstro-
mozzdk Gket.

Ez az elvi megallapitds &ltaldnosan elfoga-
dott.

33. Emlékeztetni kell azonban arra is, hogy
az irdnyelv 3. cikkének (1) bekezdése

9 — Ahogyan az az irdnyelv sz6 szerinti tartalméabél, valamint
indokoldsinak hetedik preambulum-bekezdésébdl kittinil.
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¢) pontjiban taldlhaté felsorolds nem tartal-
mazza a vezetékneveket. Ezért elsé ranézésre
a vezetéknevek nem meghatdrozott aruk és
szolgaltatdsok altalinos vagy lefrd jellegl
megjelolései. Ahogyan azt késébb majd
kifejtem, ebbdl a koriilménybdl az kdvetke-
zik, hogy a széban forgd vezetéknév meg-
kiilénboztetd képessége kapcsdn nem lehet
olyan 4altalanos érdekii megfontoldsokra
hivatkozni, amelyek arra irdnyulnak, hogy a
megjelolés tovdbbra is a piaci szereplék
dsszessége szamdra rendelkezésre alljon.

34. A Bizottsdg {résbeli észrevételeiben
kifejti, hogy az Egyesiilt Kirdlysdg védjegy-
hivatala &ltal a vezetéknevek védjegyként
torténd lajstromozdsra vald alkalmassdgénak
meghatdrozdsdra folytatott gyakorlat a Biré-
sag értelmezése szerint eltér az irdnyelvben
foglalt rendelkezésektdl.

Egy vezetéknév védjegyként torténd lajstro-
mozisakor az Egyesiilt Kirdlysig védjegy-
hivatala megvizsgélja, hogy a vezetéknév
gyakori-e; ennek megallapftdsihoz rendsze-
resen a londoni telefonkonyvet veszi alapul.
Ha az igy tett megdllapitds pozitiv eredményt
ad, akkor kiszdmitja az adott piacon 1évé
szereplok szdmat, és a lajstromozdst vagy
annak elutasitdsit az elért szdmtdl teszi
fiiggdvé.

Néhényan az emlitett mddszer alkalmatlan-
sdgdra hivatkoznak, mert a mddszer onké-
nyes kiiszobot allit fel a vezetéknevek
gyakorisagdnak vizsgdlatira. A Bfrésignak
nem az a feladata, hogy valamely nemzeti
szabalyozésrol értékitéletet mondjon, hanem
csupan az, hogy megdllapitsa, hogy a nemzeti
szabalyozds megfelel-e a kozosségi jogszaba-
lyoknak. Részemrél elismerem, hogy barmi-
lyen, a megkiillonbozetd képesség érté-
kelésére szolgdlé modszer elkeriilhetetleniil
magéban rejti a szubjektivitds bizonyos fokat.

35. Ebben az esetben evidensnek t{inik, hogy
a brit védjegyhivatal altal alkalmazott méd-
szer eltér attél nézdponttdl, amelyet a
Birésdg eddig a megjelolések megkiilonboz-
tetd képességének értékelésére elényben
részesitett. Eddig azonban még nem terjesz-
tettek eld elegendd érvet, amely indokolnd
valamely més értelmezési médszer kivilasz-
tasat.

36. Egyetértek a birdsag el6tt megjelent felek
tébbségével abban, hogy annak a valdszin-
ségét, hogy valamely vezetéknév, legyen az
alidrmilyen gyakori, kifejezi-e az druk és
szolgaltatdsok Lkereskedelmi eredetét, a sz6-
ban forgé konkrét piaccal Osszefiiggésben
kell vizsgdlni. AbbSL a ténybél, hogy egy
bizonyos kereskedelmi szektorban rendsze-
resen haszndlnak gyakori vezetékneveket
ilyen azonositisi céllal %, azok megkiilon-
boztetd képességének értékelésére vonatkozd

10 — Ahogyan az Egyesiilt Kinﬂ{s{lg kormény térgyalison elhang-
zott véleménye szerint a jelen esctben is, tekintettel az olyan
tipusu szolgdltatasokra, mint példiul az igyvédi tevékenység.
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esetleges kovetkezményekkel, még nem
kévetkezik, hogy ez ugyanigy alkalmazhat6
barmely mds szektorra. Végsé esetben
lehetne beszélni a megjelolt druk és szolgdl-
tatasok tulajdonsdgaihoz kapcsolddd pontos
sajatossagokrdl is, és nem egyetlen, a meg-
jelolések valamely kategéridjdhoz tartozé
specidlis jellegzetességrol. !

37. Egyébként az irdnyelvben semmi sem ad
felhatalmazdst arra, hogy a vezetékneveket
eltéré bandsmddban részesitsék, mivel a
6. cikk (1) bekezdésének a) pontja — ez az
egyetlen vezetéknevekre vonatkozd rendel-
kezés — a védjegyoltalom korldtaira vonat-
kozik, ami viszont, ahogyan azt majd kés6bb
kifejtem, a feltéilen kizdrd okok vizsgalatét6l
eltérd kérdés.

38. E kértilmények kozott valamely vezeték-
név megkiilonboztetd képességét ugyanazon
kritériumok alapjin kell megitélni, mint az
egyéb szévédjegy tipusokét.

39. A Birésag szerint, ahhoz, hogy egy
védjegy betolthesse els6dleges szerepét, ele-
gendd, ha a vésarlokézonség szdmdra lehe-

11 — Mint példéul az 4ru formdjit alkoté térbeli alakzatok
kapcsén.
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tové teszi az dltala megjeldlt drunak vagy
szolgaltatisnak a més kereskedelmi eredetd
arutdl vagy szolgaltatdstdl torténd megkii-
lonboztetését — azdltal, hogy azt a meg-
gy6z6dést kelti, hogy a jogosult ellendrzése
mellett allitjdk el§ és forgalmazzdk az édrut,
illetve végzik a szolgdltatdst, aki felel6sséget
véllal azok mingségéért. Ebben a tekintetben
az irdnyelv 2. cikke nem tesz kiilénbséget a
killonféle védjegyfajtik kozétt, amibol kovet-
kezGen a megkiillonbéztet§ képesség értéke-
1ésénél mindegyikre hasonlé feltételeket kell

alkalmazni, 12

40. Az emlitett jelleget az ugyanezen 4ruk és
szolgaltatdsok dtlagfogyasztdja szemszogébsl
kell vizsgélni 13" akirl feltételezhetd, hogy
»Szokésosan tdjékozott, ésszertien figyelmes
és koriiltekintg” 1*

41. E felfogds mellett figyelembe kell venni
azt a sajitossigot, hogy egyes szektorokban
példaul nagy el8szeretettel alkalmazzdk a
gyakori kereszt- és vezetékneveket egy adott
véllalkozdstdl val6 eredet jelolésére, olykor
védjegyjogosultsdg jogcimén is. Ha ez a
helyzet 4ll fenn, akkor semmi sem akadd-
lyozza a bejegyz8 hatdségot abban, hogy
megéllapitsa a megjel6lés megkiilonboztetd

12 — A C-299/99. sz. Philips-iigyben 2002. jinius 18-dn hozott
ftélet (EBHT 2002, I-5475. 0.) 47. és 48. pontja.

13 — A C-108/97. és C-109/97. sz, Windsurfing Chiemsee
egyesitett iigyekben 1999. mdjus 4-én hozott itélet
(EBHT 1999, 1-2779. 0.) 29. pontja.

14 — Lasd a C-210/96. sz, Gut Springenheide és Tusky iigyben
1998. jilius 16-4n hozott {télet (EBHT 1998, 1-4657. o,) 30~
32. pontjdt; és a C-342/97. sz, Lloyd Schubfabrik Meyer
iigyben 1999. junius 22-én hozott ftélet (EBHT 1999,
1-3819. 0.} 26. pontjat.
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képességének hidnyat. Ezt a megidllapitdst
mindig konkrét jelleggel kell felruhdzni, és
nem szabad éltaldnos vagy absztrakt médon
értelmezni.

42. Az irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének
b) pontja keretében azonban nem lehet
altaldnos jellegd érdeket felhozni azért, hogy
egyes nagyon gyakori vezetéknevek minden
létez és esetleges piaci szerepld rendelkezé-
sére alljanak.

43. Ahogyan azt korsbban kifejtettem '°, az e
rendelkezésben szereplé feltétlen elutasitési
oknak a célja az, hogy megakadilyozza az
olyan megjel6lések lajstromozasat, amelyek
nem rendelkeznek konkrét megkiilonboztet
képességgel, azaz amelyeket egy szokdsosan
tajékozott, ésszerlien figyelmes és koriilte-
kint6 atlagfogyaszté nem gy azonosit, mint
egy adott véllalkozdstdl val6, szdrmazasra
utal6, megbizhat6 adatot. Természetesen
létezhet olyan kozérdek is, amely példaul
ahhoz flizddik, hogy megakadélyozzuk, hogy
egyes piaci szerepl6k kisajétitsak az esztétikai
vagy miiszaki szempontbdl hasznos térbeli
formdkat, vagy hogy — ugyanigy — mono-
polhelyzet dlljon el6 egyes, maginak az
arunak, az dru val6édi vagy feltételezett
tulajdonségainak vagy mas jellegzetességei-
nek, mint példiul szarmazisi helyének jel6-
lésére szolgdlé kisajititott megjelolések
miatt. Ezekkel a megfontoldsokkal foglalko-

15 — A C-456/01. P. és C-457/01. P. sz. (2004, 4prilis 29-i ftélet,
EBHT 2004, 1-5089. 0.) egyesitett, a C-468—472/01. P. sz.
(2004, 4prilis 29-i ftélet, EBHT 2004, 1-5141. 0.) egyesitett,
valamint a C-473/01. P. és C-474/01. P. sz. (2004, 4prilis 29-i
itélet, EBHT 2004., 1-5173. o0.) egyesitett Henkel kontra
OHIM és Procter & Gamble kontra OHIM iigyekben irt,
2(;03. janudr 14-i egyesitett inditviny (EBHT 2004., 1-5032.
o).

zik az iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének c) és
e) pontja.

Elképzelhetd, hogy létezik egy olyan anal6g
kézérdek is, amely ahhoz flzGdik, hogy
tovéabbra is mindenki szdmadra hasznalhat6ak
legyenek azok a koznyelvben hasznalatos és
az iizleti gyakorlatban szok4sos megjelélések,
amelyek lajstromozhatésigit a d) pont
kizarja.

44, Azonban nem ugy tlinik, hogy ez az
oltalom kiterjedne azokra a megjelolésekre,
amelyek (anélkiil, hogy leiré jellegliek lenné-
nek) egyéb okbol nem rendelkeznek sajatos
megkiilonboztetd képességgel. Nem hiszem,
hogy létezne barmiféle dltalinos érdek, hogy
a szabad felhaszndlds terén fenntartsuk az
olyan megjel6léseket, amelyek nem alkalma-
sak arra, hogy azonositsdk, hogy az dltaluk
jelélt aruk vagy szolgaltatisok melyik véllal-
kozéstél szdrmaznak.

45. Az irdnyelv olyan rendelkezést sem
tartalmaz, amely garantdlni, hogy az a piaci
szerepld, aki els6ként kéri az adott vezeték-
név lajstromozisit, ne legyen némiképpen
elényben.
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46. Kovetkezésképpen, valamely vezetéknév
egyéni jellege attdl fiigg, hogy az érintett
fogyaszt6 szdmdra egyértelmii-e, hogy azok-
kal az drukkal és szolgéltatdsokkal kapcso-
latban, amelyekre a lajstromozdst kérik, a
megjelolés — més vélalkozasokkal szemben
— egyetlen véllalkozds druit és szolgaltatdsai
jeloli. A vezetéknév gyakori jellege egyike
azoknak a tényezéknek, amelyeket egyes
drukkal és szolgéltatidsokkal kapcsolatban
megfontolds tdrgyavd lehet tenni, azonban
nem meghatérozé jelentéségii.

A negyedik elbzetes dontéshozatalra eléter-
Jesztett kérdésrdl

47. Negyedik kérdésében a kérdést elSter-
jesztd birdsdg azt szeretné tudni, hogy az
irdnyelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak
megfelelfen egy vezetéknévbdl 4ll6 meg-
jelolés megkiilonboztetd képességénél figye-
lembe kell-e venni, hogy a védjegybejegyzés
hatdlya a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
értelmében korldtozott.

48. Erre a kérdésre nemleges valaszt kell
adni.

49. A védjegybejegyzés hatdlyat korlétozo
rendelkezések okdn az irdnyelv semmiféle

7 7

enyhébb mindsitd vizsgdlatot nem fr el6.
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50. Ahogyan arra az el8zetes dontéshoza-
talra utalé végzésben hivatkoztak 6, a Biré-
sdg a megjelolés megkillonboztetd képessé-
gével kapcsolatos indokolds jogalapjanak
megjelolésénél a Baby-dry {igyben hozott
itélet a rendelet 12. cikkére hivatkozik, amely
megfogalmazdsdt tekintve azonos az iranyelv
6. cikkével, magdban az ftéletben azonban a
legkisebb mértékben sem vont le gyakorlati
kovetkeztetést ebbdl a hivatkozasbél.

51. Mér kordbban rdmutatattam arra, hogy a
rendelet 12. cikke nem teszi lehet6vé, hogy
az OHIM a védjegy megkiilonboztetd képes-
ségének értékelését atruhdzza azokra a bird-
sdgokra, amelyek a bejegyzéskor a védjegy
dltal nygjtott jogok konkrét gyakorlésanak
biztositiséra hivatottak. Eppen ellenkezéleg,
az akadélyoknak a 4. és 7. cikkben taldlhat6
alapos felsoroldsa — akércsak az elutasitds
esetén rendelkezésre 4all6 béséges jogorvos-
lati rendszer — arra utal, hogy a lajstromo-
zést megel6zd vizsgdlatnak nem szabad
feliiletesnek lennie. Ez a lehetdség birdsigi
szempontbdl nem egészen lenne megfeleld,
mivel azokban a jogvitdkban, amelyekben a
12. cikkre hivatkoznak, a védjegyjogosult
mindig elényos helyzetbél indul, egyrészt az
okmadanyokkal igazolt jogi lépések megnyug-
taté mivoltinak, mésrészt azon nehézségnek
koszonhetben, amely a leiré és a nem lefré

16 — Lésd a fenti 16. pontot.
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jelleg elhatdroldsédnak feladatihoz kapcsold-
dik. "’

52. Teljesen egyértelmtien ugyanezt allapi-
totta meg a Birésig a Libertel iigyben '®
2003. mdjus 6-4n hozott {téletében, amikor
kimondta, hogy az irdnyelv 6. cikke a mdr
lajstromozott védjegy dltal biztositott olta-
lom korlitaira vonatkozik. Ezenfelil hozzé-
tette, hogy a bejegyzési kérelem vizsgalatakor
az elutasitdsi okok minimdlis kontrollja,
amely az emlitett korlatokkal semlegesitené
azt a veszélyt, hogy egyes piaci szereplSk
meghatédrozott megjeloléseket kisajatitsanak,
visszaveszi az illetékes hatdsagtdl az elutasf-
tasi okok értékelését a védjegy lajstromozd-
sakor, és azt azokra a bfrdsdgokra ruhdzza ét,
amelyek a vonatkozé jogok konkrét gyakor-
ldsdt hivatottak garantdlni. Ez a bedllitds
Osszeegyeztethetetlen az irdnyelv rendszeré-
vel, amely a lajstromozdst megeléz6 vizs-
gdlaton, és nem pedig a posteriori (utélagos)
ellendrzésen alapul. Az emlitett kozosségi
jogszabdly semelyik része nem engedi meg,
hogy a 6 cikke alapjin erre az eredményre
jussunk. Eppen ellenkezéleg: a lajstromozdst
kizard, a 2. és a 3. cikkben felsorolt akaddlyok
szdma és részletessége — csalkigy, mint az
elutasitds esetére rendelkezésre allé jogor-
voslati eszkozok széles skdldja — azt sugall-
jak, hogy a bejegyzési kérelem alkalmdval
végzett vizsgilatnak nem szabad sziikszawvii-
nak lennie, épp ellenkezéleg: szigorunak és
teljesnek kell lennie annak érdekében, hogy

17 - Lasd a C-104/00 P. sz, DKV kontra OHIM (.Companyline”™)
itgyben frt, 2002. mijus 14-i inditvdnyom 85. és 86. pontjdt
(2002. szeptember 19-i {télet;, EBHT 2002, 1-7561. o.s.

18 — A C-104/01. sz. dgyben hozott ftélet (EBHT 2003,
1-3793. 0.).

elkeriilhetd le%yen a védjegyek helytelen
lajstromozasa. *

53. Az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének
b) pontjéra (vagy a rendelet 12. cikkének
(1) bekezdésére) vonatkoz6 ezen megfonto-
lasok tokéletesen alkalmazhatdk az a) pontra
is. Az alapelv az, hogy a védjegyoltalom
korlataira vonatkozé rendelkezések nem
érintik az értékelés idSpontjaban végzett —
a feltétlen elutasitisi okokra vonatkozé —
vizsgélat formajat.

54. Koévetkezésképpen annak a ténynek,
hogy az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontja korldtozza egy vezetéknévbdl &llé
védjegy oltalmat, nincs hatdsa az ugyanazon
megjelslés megkiilonboztetd képességének
értékelésére, amelyet a 3. cikk (1) bekezdése
b) pontjinak megfeleléen kell elvégezni.

Az otodik elézetes dontéshozatalra elGterjesz-
tett kérdésrél

55. Ez az utolsé kérdés — az elGzetes
déntéshozatalra utalé végzés tartalmabol
kévetkezéen — csak akkor meriil fel, ha az
elézére igenld vélaszt kapndnk. Mivel azon-
ban ez jelen esetben nem gy van, az 6t6dik
kérdést nem kell megvilaszolni.

19 — 58. é5 59. pont.
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VIII — Végkovetkeztetések

56. A fentiekre tekintettel azt inditvdnyozom, hogy a Birésag a High Court of Justice
(Anglia és Wales) altal feltett kérdéseket a kovetkez6képpen vilaszolja meg:

»1.) A védjegyekre vonatkozé tagéllami jogszabalyok kozelitésérdl sz6lo, 1988. de-
cember 21-i 89/104/EGK els6 tanécsi irdnyelv 3. cikkének (1) bekezdése
értelmében egy vezetéknévbél allé megjel6lés megkiilonboztets képessége attél
figg, hogy az érintett fogyaszt6 szdmdra egyértelmii-e, hogy azokkal az drukkal
és szolgaltatdsokkal kapcsolatban, amelyekre a lajstromozést kérik, a megjelolés
— mas vélalkozédsokkal szemben — egyetlen vallalkozds druit és szolgaltatasai
jeloli. A széban forgd vezetéknév gyakori jellege egyike azoknak a tényezéknek,
amelyeket az egyes drukkal és szolgdltatdsokkal kapcsolatban megfontolas
targyava lehet tenni, azonban nem meghatérozé jelent6ségii.

2.) Annak a ténynek, hogy az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
korlatozza egy vezetéknévbdl ll6 védjegy oltalmdt, nincs hatdsa az ugyanazon
megjelolés megkiilonbozteté képességének értékelésére, amelyet a 3. cikk
(1) bekezdése b) pontjanak megfeleléen kell elvégezni.”
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