NICHOLS

A BIROSAG ITELETE (masodik tanacs)
2004. szeptember 16. *

A C-404/02. sz. iigyben,

a Bir6saghoz az EK 234. cikk alapjin benyijtott elézetes dontéshozatal irdnti
kérelem targyaban,

amelyet a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Egyesiilt
Kirdlysdg) a Birdsighoz 2002. november 12-én érkezett, 2002. szeptember 3-i
hatdrozatéaval terjesztett el$ az elétte

a Nichols plc

és

a Registrar of Trade Marks

kozott folyamatban 1évé eljarasban,

A BIROSAG (mdsodik tandcs),

tagjai: C. W. A. Timmermans tandcselnok, C. Gulmann (eléadd), J.-P. Puissochet,
R. Schintgen és N. Colneric birak

* Az cljirds nyelve: angol.
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fétanacsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezeté: M. Mtigica Arzamendi f8tanédcsos,

tekintettel az irdsbeli szakaszra és a 2003. november 27-i tirgyaldsra,

figyelembe véve a kovetkez6k dltal elGterjesztett {rdsbeli észrevételeket:

a Nichols plc képviseletében C. Morcom, QC,

az Egyesiilt Kirdlysig Kormdnya képviseletében P. Ormond, meghatalmazotti
mindségben, segitdje: D. Alexander barrister,

— a gorég kormany képviseletében G. Skiani és S. Trekli, meghatalmazotti
mindségben,

— a francia kormany képviseletében G. de Bergues és A. Bodard-Hermant,
meghatalmazotti minGségben,

— az Eurdpai Kozosségek Bizottsiga képviseletében K. Banks, meghatalmazotti
mindségben,

— a f6tandcsnok inditvanydnak a 2004. janudr 15-i tdrgyaldson tortént meg-
hallgatasat kovetGen,
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meghozta a kovetkezd

itéletet

Az elGzetes dontéshozatal irdnti kérelem a védjegyekre vonatkozd tagéllami
jogszabalyok kozelitésérdl sz6l6, 1988. december 21-i 89/104/EGK elsé tandcsi
iranyelv (HL 1989.,L 40., 1. 0., magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 1. kotet, 92. 0.)
3. cikke (1) bekezdése b) pontjanak, valamint 6. cikke (1) bekezdése a) pontjdnak
értelmezésére iranyul.

A kérelmet, a Nichols plc (egy, az Egyesiilt Kirdlysaghan szélhellyel rendelkez6
tarsasig; a tovabbiakban: Nichols) és a Registrar of Trade Marks (az Egyesiilt
Kirdlysdg védjegyhivatalanak elnoke) kozotti — egy gyakori vezetéknév bizonyos
arukra vonatkozé védjegyként torténd bejegyzése irdnti kérelem -elutasitdsa
targyaban folytatott — eljardsban terjesztették el6.

A jogi hattér

A 89/104 irdnyelv 2. cikke, melynek cime: ,A védjegyoltalomban részesithetd
megjelolés”, a kovetkezéképpen fogalmaz:

»Védjegyoltalomban részesiilhet minden grafikailag abrazolhaté megjelolés, igy
kiilénosen sz6 — beleértve a személyneveket —, dbra, kép, alakzat, betd, szdm,
tovabbd az aru vagy a csomagolds formdja, ha e megjelolés alkalimas arra, hogy
valamely vallalkozés druit vagy szolgéltatdsait megkiilonboztessen mas vallalkozdsok
aruitdl vagy szolgéltatdsaitdl.”
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Ugyanennek az irdnyelvnek a 3. cikke, melynek cime: ,Kizaré, illetve torlési okok”,
igy rendelkezik:

»(1) A megjeldlés nem részesiilhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy torlésének
van helye, ha a megjelolés

a) nem képezheti védjegy részét;

b) nem alkalmas a megkiilonbéztetésre;

[...]"

+A védjegyoltalom korldtai” cimii 6. cikk igy rendelkezik:

»(1) A védjegyoltalom alapjén a jogosult nem tilthat el madst attél, hogy gazdaségi
tevékenysége korében — az tzleti tisztesség Lkovetelményeivel osszhangban —
hasznélja

a) sajat nevét vagy cimét;

[...]"
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Az alapeljaras és az eldzetes dontéshozatalra elGterjesztett kérdések

A Nichols lajstromozas irdnti kérelmet nyujtott be a Registrar of Trade Markshoz,
amelyben a ,Nichols” vezetéknév védjegyként torténé bejegyzését kérte, ital- és
élelmiszer-automatdkra, valamint az automatdk révén drusitott élelmiszerekre és
italokra vonatkozdéan.

A Registrar of Trade Marks 2001. méjus 11-én hozott hatdrozatdban helyt adott az
automatdkra vonatkozé kérelemnek, de ezt meghaladéan elutasitotta azt.

Megéllapitotta, hogy a ,Nichols” vezetéknév — beleértve a kiejtésében azonos
,Nicholls” és az egyes széamu ,Nichol” formdat is —, figyelembe véve a londoni
telefonkényvben val6 eléforduldsuk nagy szdmat, igen gyakori az Egyesiilt
Kiralysigban.

Az élelmiszerek és italok vonatkozasiban egy ilyen vezetéknév tehdt nem
rendelkezhet 6nmagéban azzal a képességgel, hogy megjeldlje, hogy azok egyetlen
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és ugyanattdl a vallalkozastdl szdrmaznak. Figyelembe véve az adott tevékenységeket
és ezen aruk piacdnak felteheté méretét, a ,Nichols” vezetéknevet mas gyarték és
szallitok is hasznalhatjak. Igy tehdt kevéssé valészind, hogy az érintett vasarloke-
zénség ugy tekinti, hogy ilyen vezetéknév ezen a piacon csak egyetlen ezt a
tevékenységet gyakorlé piaci szerepld 1étezik. Ennek kovetkeztében az igy megjelolt
védjegy az élelmiszerek és italok tekintetében egyéltalin nem rendelkezik meg-
kiilonbozteté képességgel.

Ezzel szemben az drusité automatéikra vonatkozoan sokkal sajatosabb a piac, mert
kevesebb az aktiv piaci szerepl6. Ezen d4rukra vonatkozdéan tehdt a védjegy
lajstromozhato.

A 2001. méjus 11-én hozott hatdrozatot a Nichols megfellebbezte a High Court of
Justice (England & Wales) Chancery Division el6tt.

Ez a birdsig észrevételezi, hogy a United Kingdom Trade Marks Registry (az
Egyesiilt Kirdlysdg védjegyhivatala) szerint a nevek, kiilondsen a gyakori vezetékne-
vek lajstromozdsit elGvigyazatossiggal kell kezelni, nehogy az els6 kérelmezd
tisztességtelen elényhdz jusson. Altaldban minél elterjedtebb egy vezetéknéy, annal
az Egyesiilt Kirdlysdg védjegyhivatala anndl kevésbé hajland6é helyt adni a
lajstromozas irdnti kérelemnek, kivéve, ha bizonyitdsra keriil, hogy a név meg-
kiilonboztetd képességre tett szert. Az emlitett hivatal ugyancsak figyelembe veszi az
aruk és a szolgdltatdsok szdmdt, valamint azon személyek szdmadt, akiket azonos
moédon, illetve hasonléképpen hivnak, és akiknek jogait a lajstromozas feltehetéen
sértené,
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A kérdést elSterjeszté birdsag szerint felmerill az a kérdés, hogy vajon egy gyakori
vezetéknévre ugy kell-e tekinteni, hogy mindaddig nem rendelkezik megkiilonboz-
tet6 képességgel, amig a haszndlat révén meg nem szerezte ezt a képességet.

A kérdést elSterjeszté birésag megallapitja, hogy harmadik személy sajit nevének
hasznalata kapcsdn figyelembe kell venni a védjegyoltalom korlatairdl sz6l6, 89/104
iranyelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjat. Véleménye szerint, minél szélesebb az
e rendelkezés dltal el6irt lehetséges korldtozas, anndl kevésbé jelentene a lajtromozés
akadalyt az érdekelt személyeknek. Igy tehat meg kell vizsgalni, hogy a 89/104
iranyelv (6) cikke altal szabalyozott korlatozasok milyen mértékben relevansak az
igényelt védjegy megkiilonboztet6 képességének meghatirozasakor.

E tekintetben, a kérdést el6terjesztd birdsig azt kivinja megtudni, hogy a 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja csak a természetes személyekre alkalmazhatd, vagy a
cégnevekre is. Ezenkiviil értelmezni kivinja a fenti rendelkezés édltal megjelolt ,iizleti
tisztesség kovetelményeivel Gsszhangban 1évé hasznélat” kifejezés jelentését is.

Ebben az osszefiiggésben, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division ugy hatdrozott, hogy felfiiggeszti az eljarast, és a kovetkez$ elGzetes
dontéshozatal iranti kérdéseket terjeszti a Birdsag elé:

»1) A »megkiilonboztetd képesség hidgnya« miatt, az irdnyelv 3. cikke (1) bekezdése
b) pontjanak értelmében milyen koriilmények esetén kell megtagadni az
egyetlen vezetéknévbdl dllé védjegy (azaz a védjegyekrdl szélé 89/104/EGK
iranyelv 2. cikkében foglalt elirasoknak megfelelé »megjeldlés«) lajstromoza-
sat?
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Konkrétan:

a) meg kell, vagy

o

b) meg lehet tagadni az emlitett megjel6lés lajstromozésat azt megeléz6en,
hogy az a haszndlat révén megszerezte volna a megkiilonboztetd képességet,
ha olyan vezetéknévrdl van szd, amely a védjegybejelentés szerinti
tagdllamban vagy mds tagallam(ok)ban igen gyakori?

A 2) kérdés a) vagy b) pontjara adott igenlé valasz esetén lehetséges-e, hogy a
nemzeti hatésigok oldjak meg az tigyet, Ggy, hogy az étlagos fogyaszté azon
druk és szolgdltatdsok tekintetében feltételezett elvardsait veszik alapul,
amelyekrdl az adott tagéllamban szé van, figyelembe véve a vezetéknév
gyalorisdgdt, a vizsgélt druk és szolgaltatasok jellegét, és a vezetéknevek
hasznélatdnak az adott kereskedelmi szektorban jellemz6 elterjedtségét?

Annak meghatérozésa szempontjabdl, hogy egy vezetéknév az irdnyelv 3. cikke
(1) bekezdése b) pontjinak értelmében nem rendelkezik megkiilonboztetd
képességgel, lényeges-e, hogy a védjegyoltalom a 6. cilk (1) bekezdése
a) pontjanak megfeleléen korlétozott?

Ez utdbbi esetben:

a) értelmezhet§-e az irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjéban foglalt sz6
(»név«) Ggy, mint a tarsasigokat és a véllalkozéasokat is magaban foglalé sz,
valamint
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b) hogyan kell érteni »az iizleti tisztesség kovetelményeivel Osszhangban«
kifejezést; és kiilondsen, alkalmazhatd-e az iménti kifejezés amikor

i) az alperes a gyakorlatban nem vezeti félre a célkdzonséget sajat
vezetéknevének hasznélataval; illetve

ii) az alperes egyszertien akaratlanul okoz Osszetéveszthet6séget?”

Az els6 négy kérdésrdl

Az els6 négy kérdésben, amelyeket egyiitt célszer(i vizsgalni, a kérdést el6terjeszté
birésag lényegében azt kérdezi, hogy milyen feltételek mellett értékelendd — a
89/104 iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében — egy vezetéknévbol
4ll6 védjegy megkiilénbozteté képességének megléte vagy hidnya, kiilondsen, ha ez a
vezetéknév elterjedt, tovdbba hogy az értékelés szempontjabdl van-e jelentSségiik az
ugyanezen iranyelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjaban szabdlyozott védjegy-
oltalomi korlatoknak.

A Birdsdg elé terjesztett észrevételek

A Nichols megitélése szerint egy védjegy lajstromozdsit nem lehet azon egyetlen
okbél megtagadni, hogy az egy gyakori vezetéknév. Tovabba felhivja a figyelmet arra,
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hogy az alapeljarasban alkalmazott, a vezetéknév gyakorisigat a londoni telefon-
konyvben val6 el6fordulés alapjan vizsgdld kritérium 6nkényes. A vezetéknevek nem
vethetdek ald kiilonos, a tobbi oltalomban részesitheté megjel6lésnél alkalmazottndl
szigortibb elbanasnak. Mint minden egyéb megjelolést, ezeket is lajstromozni kell,
amennyiben alkalmasak arra, hogy — eredetiik szerint — megkiilonboztessék a
lajstromozni kivant arukat vagy szolgaltatdsokat. A megkiilonbozteté képesség
fennalldsanak értékelése soran figyelembe kell venni a 89/104 irényelv 6. cikke
(1) bekezdésének a) pontjat.

A gorog és a francia kormdny, valamint a Bizottsig egyarant azon az élldsponton
van, hogy a vezetéknevek — még ha gyakoriak is — ugy kezelend6k, mint a
megjelolések tobbi csoportja, figyelembe véve az érintett drukat vagy szolgéltatdso-
kat, valamint az érintett vasdrlokozonségnek a védjegy eredetmegjel6lé szerepét
illet6 észlelését.

Az Egyesiilt Kirdlysag Kormanya gy itéli meg, hogy nagyon valészertitlen az, hogy
egy gyakori vezetéknév kizdrélag annak a véllalkozasnak az druit vagy szolgaltatésait
jelolje, amely a szdban forgé vezetéknév lajstromozasat kérte. Az a védjegy, amely
nem kizarélag egy meghatdrozott véllalkozds druit vagy szolgéltatdsait jeloli meg,
nem jegyezhetd be, mivel nem tenne eleget a 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdé-
sének b) pontjédban foglalt rendelkezéseknek. Ebben az esetben a megjelélésnek nem
lenne eredetmegjelold szerepe. Figyelembe kell venni az dtlagos fogyaszté védjeggyel
szembeni vélelmezett elvirdsait. A figyelembe veend6 szempontok magukban
foglaljdk a vezetéknév gyakori jellegét, az drukat szallité vagy a szolgdltatds adott
fajtdjat nytjto vallalkozdsok szdméat, valamint a vezetéknév hasznalatdnak az érintett
teriileten val6 gyakorisagat vagy éppen ennek hidnyit.

A francia kormény és az Egyesiilt Kirdlysag Korménya, valamint a Bizottsig azon az
éllasponton van, hogy a 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja nincs
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hatdssal az — iranyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében elvégzett —
megkiilonboztetd képesség értékelésére.

A Birésdg vdlasza

A 89/104/EGK irdnyelv 2. cikke tartalmaz egy — ugyanezen irdnyelv hetedik
preambulumbekezdése éltal ,példalédzénak” mindsitett — listat azokrdl a meg-
jelolésekrdl, amelyek védjegyoltalomban részesiilhetnek, feltéve, hogy allalmasak
arra, hogy valamely véllalkozas druit vagy szolgaltatdsait megkiillonboztessék mds
véllalkozds druitdl vagy szolgaltatdsaitdl, vagyis hogy betoltsék a védjegy eredet-
megjelold szerepét. Ez a felsorolds kifejezetten érinti a ,személyneveket”.

A 89/104 irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy védjegy
megkillonbozetd képességét egyrészt a bejelentéssel érintett drukra és szolgdltata-
sokra vald tekintettel, mésrészt az érintett vasarlokozonség észlelése szempontjabdl
kell értékelni (lasd a C-299/99. sz. Philips-tigyben 2002. junius 18-dn hozott itélet
[EBHT 2002., [-5475. o.] 59. és 63. pontjit és a C-218/01. sz. Henkel-{igyben
2004. februar 12-én hozott itélet [EBHT2004., I-1725. 0.] 50. pontjit).

Ebben a vonatkozdsban, a kérdéses rendelkezés nem tesz kiilonbséget a kiilonboz6
természetit megjelolések kozott (lasd erre vonatkozéan, a C-53/01-C-55/01. sz.
Linde és tarsai egyesitett tigyekben 2003. aprilis 8-an hozott ftélet [EBHT 2003.,
I-3161. o.,] 42. pontjat, valamint a kozosségi védjegyrdl szol6, 1993. december 20-i
40/94/EK tandcsi rendelet [HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvii kiilonkiadas
17. fejezet, 1. kotet, 146. o.] 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjaval azonos
szovegezésii rendelkezés kapcsan a C-445/02. P. sz., Glaverbel kontra OHIM iigyben
2004. jinius 28-an hozott végzés [EBHT 2004., I-6267. 0.] 21. pontjét).
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Egy személynévbél allé védjegy megkiilonboztets képességének értékelési feltételei
tehat megegyeznek azokkal, amelyek a védjegyek t6bbi csoportjara alkalmazandék.

Az ilyen védjegyekre nem alkalmazhatéak szigoriibb éltaldnos értékelési feltételek,
mint példaul

— egy meghatérozott szdmd, azonos nevet viselé személyek csoportja, amelyeken
kivill ez a név mér nem tekinthet6 megkiilonboztetésre alkalmasnak,

— azon véllalkozésok szdma, amelyek az oltalomban részesitend$ drukhoz vagy
szolgaltatdsokhoz hasonl6 tipust drukat szallitanak, vagy ilyen szolgéltatdsokat
nytjtanak, tovabbd

— a vezetéknév hasznalatdnak az érintett szektorban valé gyakorisiga vagy nem
gyakorisiga.

Bérmilyen tipusd védjegy megkiilonbozteté képességét egyedi elbirdlds alapjan kell
megyvizsgalni.
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Ennek keretében, eléfordulhat példaul, hogy az érintett vasdrlokozonség eltéréen
itéli meg a védjegyek kiilonb6z6é csoportjait, és ezért egyes csoportokba tartozé
védjegyek megkiilonboztetd képességének megéllapitidsa nehezebbnek bizonyulhat,
mint masoké (lasd kiilondsen a fent hivatkozott Henkel-iigy 52. pontjét, illetve a
40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja kapcsian a C-468/01. P. —
C-472/01. P. sz. Procter & Gamble kontra OHIM egyesitett tigyekben 2004. apri-
lis 29-én hozott itélet [az EBHT-ban még nem tették k6zzé] 36. pontjit, valamint a
Glaverbel kontra OHIM tigyben hozott, fent idézett végzés 23. pontjat]).

Mindazondltal az, hogy bizonyos védjegyek megkiilonbozteté képességének egyéni
vizsgilata — mint az adott esetben is — nagyobb problémat jelenthet, nem
igazolhatja azt a feltételezést, hogy az ilyen védjegyeket a priori megkiillénboztetésre
alkalmatlannak kell tekinteni, vagy hogy az ilyen védjegyek a 89/104 irdnyelv
3. cikkének (3) bekezdése értelmében csak a haszndlat révén tehetnek szert
megkiilénboztetd képességre.

Egy koznyelvben haszndlt kifejezéshez hasonléan egy elterjedt vezetéknév is
betoltheti a védjegy eredetmegjel6l szerepét, és igy a szdéban forgd druk és
szolgaltatdsok vonatkozasiban megkillonboztetd képességgel rendelkezhet, ameny-
nyiben nem éllnak fenn a 89/104 irdnyelv 3. cikkének (1) bekezdése b) pontjaban
megjelolt okokon kiviili lajstromozast kizaré okok, mint példaul a védjegy dltaldnos
vagy leiré jellege, illetve kordbbi jogok fennéllasa.

Egy vezetéknévbdl allé védjegy bejegyzése nem tagadhaté meg azért, hogy
elkeriilheté legyen az els§ kérelmez6 tisztességtelen el6nyhoz jutdsa, hiszen a
89/104 irdnyelv — nem tartalimaz semmilyen erre vonatkozé rendelkezést, barmely
csoportba tartozzék is a tovabbiakban a lajstromoztatni kivant védjegy.
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Mindenesetre az a kériilmény, hogy a 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének a)
pontja megengedi, hogy harmadik személyek gazdaségi tevékenységiik sordn sajat
nevitket hasznéljik, a védjegy megkiilénbozteté képességének ugyanezen iranyelv

s

3. cikke (1) bekezdésének keretében torténd vizsgilatakor nem bir jelentdsséggel.

A 89/104 irdnyelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja a védjeggyel azonos vagy
hasonlé névvel rendelkez8k javéara ltaldnos jelleggel korlatozza a bejegyzés utdin —
tehat miutdn a védjegy megkiillonboztetd képessége megdllapitist nyert — a
védjegyoltalombdl szdrmazé jogokat. Ez a korldtozds tehdt a védjegy megkiilonboz-
tet6 képességének konkrét értékelése sordn — azaz a védjegy lajstromozasat
megel6zden — nem vehetd figyelembe.

Az elsé négy kérdésre adandé valasz tehdt az, hogy a 89/104 irdnyelv 3. cikke
(1) bekezdésének b) pontja keretében egy vezetéknévbdl allé védjegy meg-
kiilonboztetd képessége fenndlldsdnak, illetve fenn nem élldsdnak értékelését —
alkkor is, ha elterjedt vezetéknévrdl van sz6 — egyedileg, az irdnyelv 2. cikkében
megjelolt minden megjelolésre alkalmazanddé szempontok alapjén kell elvégezni,
tekintettel egyrészt a bejelentéssel érintett drukra és szolgaltatdsokra, mésrészt pedig
arra, hogy az érintett vasarlokozonség hogyan észleli a védjegyet. Az értékelést nem
befolyasolja az a kériilmény, hogy a védjegyoltalom ugyanezen irdnyelv 6. cikke
(1) bekezdésének a) pontja szerint korlatozott.

Az otodik kérdésrol

Az 6todik kérdés tekintetében, meg kell allapitani, hogy csak a negyedik kérdésre
adott igenl$ valasz esetére vonatkozik. A negyedik kérdésre adott elutasité valasz
esetén tehat nincs sziikség ennek megvélaszoldséra.
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A koltségelardl

Mivel ez az eljaras az alapeljarasban részt vevé felek szimara a kérdést elGterjesztd
birésag el6tt folyamatban 1évs eljaras egy szakaszat képezi, ez a birésag dont a
koltségekrdl. Az észrevételeknek a Birdsag elé terjesztésével kapcsolatban felmeriilt
koltségek, az emlitett felek koltségeinek kivételével, nem téritheték meg.

A fenti indokok alapjin, a Birdsag (mdsodik tandcs) a kovetkez6képpen hatarozott:

A védjegyekre vonatkozoé tagallami jogszabalyok kozelitésér6l szolo, 1988, de-
cember 21-i 89/104/EGK els6 tandcsi irdanyelv 3. cikke (1) bekezdésének
b) pontja keretében egy vezetéknévbol allé védjegy megkiilonbozteté képessége
fennallasanak, illetve fenn nem allisanak értékelését — akkor is, ha elterjedt
vezetéknévrdl van sz6 — egyedileg, az iranyelv 2. cikliében megjel6lt minden
megjelolésre alkalmazandé szempontok alapjan kell elvégezni, tekintettel
egyrészt a Dejelentéssel érintett darukra és szolgiltatisokra, mdsrészt pedig
arra, hogy az érintett vasarlokozonség hogyan észleli a védjegyet. Az értékelést
nem befolyasolja az a koriilmény, hogy a védjegyoltalom ugyanezen iranyelv
6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint korlatozott.

Alairasok
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