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1 Bevezetés

1.1 Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének célja

Mikézben az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapjan a megjeldlések és az
aruk/szolgaltatasok kettés azonossaga és az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja alapjan az &sszetéveszthetéség a lajstromozott védjegyek oltalmanak
szukséges feltétele, az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése nem irja el6 sem az aruk/
szolgaltatasok azonossagat/hasonlésagat, sem az dsszetéveszthetéséget. Az EUVR
8. cikkének (5) bekezdése a lajstromozott védjegyeknek nem pusztan az azonos/
hasonl6é arukat/szolgaltatasokat illetéen, hanem &sszetéveszthet6ség hianyaban az
eltéré arukat/szolgaltatasokat illetéen is oltalmat biztosit, feltéve, hogy a megjeldlések
azonosak vagy hasonlok, a korabbi megjeldlés j6 hirnévnek 6rvend, és a bejelentett
védjegy alapos ok nélkiil torténé hasznalata sértené vagy tisztességtelenul kihasznalna
a korabbi védjegy megklldonboztetd képességét vagy jo hirnevét.

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerinti’ kiterjesztett oltalom mogott az a
megfontolas all, hogy a védjegy funkcidja és érteke nem korlatozédik a szarmazas
jeldlésére. A védjegy az aruk és szolgéltatasok szarmazasanak jelzésén kivil mas
Uzenetet is kdzvetithet, példaul a mindségre vonatkozo igéretet vagy bizonyossagot,
vagy példaul a luxus, az életmod, az exkluzivitas stb. imazsat (,reklamfunkcio”)
(18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378). A védjegyjogosultak gyakran oriasi
Osszegeket és eréfeszitést fektetnek egy meghatarozott, a védjegyikhéz fliz6d6
termékimazs létrehozasaba. Ez a védjegyhez f(iz6d6 termékimazs a védjegynek —

gyakran jelentés — gazdasagi értéket koélcsbéndz, amely flggetlen a védjegy
arujegyzékében szerepld aruktol és szolgaltatasoktol.

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének célja, hogy oltalmat nyujtson ennek a
reklamfunkciénak és a termékimazs létrehozasara iranyulé befektetésnek a jo
hirnévvel rendelkezé védjegynek nyuijtott oltalom révén, az aruk vagy szolgaltatasok
hasonlésagatol vagy az 6sszetéveszthetéségtél fliggetlendl, feltéve, hogy kimutathato,
hogy a vitatott bejelentés alapos ok nélkiili hasznalata sértené vagy tisztességtelenll
kihasznalna a korabbi védjegy megklldnbdztetd képességét vagy jo hirnevét.
Kovetkezésképpen az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének kbézéppontjaban elsésorban
nem az all, hogy a vasarlékd6zonséget megvédje a szarmazas tekintetében torténd
megtévesztéstél, hanem hogy a védjegyjogosult szamara oltalmat biztositson azon
védjegy megkulonboztetd képességének vagy jo hirnevének sérelmével vagy
tisztességtelen kihasznalasaval szemben, amelybe a védjegyjogosult jelentés
befektetéseket eszkozolt.
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1.2 Jogi keret

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerint a 2 bekezdés szerinti lajstromozott
korabbi védjegy jogosultjanak felszdlalasa alapjan a bejelentett védjegy nem
részesulhet védjegyoltalomban, ha:

korabbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé — fliggetlenil attdl, hogy a
korabbi védjegy lajstromozasaban szereplé arukkal, illetve szolgaltatasokkal
az érintett aruk, illetve szolgaltatasok azonosak, ahhoz hasonldéak vagy nem
hasonléak, feltéve, hogy korabbi eurdpai unidés védjegy esetén a védjegy az
Eurdpai Unidban, korabbi nemzeti védjegy esetén pedig a védjegy az érintett
tagallamban jo hirnevet élvez, és a bejelentett védjegy alapos ok nélkdl
torténd hasznalata sértené vagy tisztességtelendl kihasznalna a korabbi
védjegy megkulonboztetd képessegét vagy jo hirnevét.

A védjegyekre vonatkozé tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szélé (EU)
2015/2436 iranyelv (a tovabbiakban: védjegyekrél szolé iranyelv) parhuzamos
rendelkezése, az iranyelv 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja ugyanezt a
megfogalmazast hasznalja.

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének szbvege nagyon hasonld tovabba az EUVR
9. cikke (2) bekezdésének c) pontjaban és a védjegyekrdl sz616 iranyelv 10. cikke
(2) bekezdésének c) pontjdban hasznalt szdveghez, azaz a védjegyjogosult
kizarolagos jogait meghatarozé rendelkezésekhez, csupan azzal a csekély eltéréssel,
ahogyan azok a sérelem feltételére vonatkoznak. Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésében
szerepld feltételes formatdl eltéréen, amely arra az esetre vonatkozik, ha a bejelentett
védjegy ,sértené vagy tisztességtelenul 'kihasznalnd a korabbi védjegy
megkulonboztetd képességét vagy jo hirnevet”’, az EUVR 9. cikke (2) bekezdésének
c) pontjaban és a védjegyekrdl szol6 iranyelv 10. cikke (2) bekezdésének c) pontjaban
angol nyelven a kijelent6 médu alak, azaz ,sérti vagy tisztességtelenll kihasznalja”
szerepel. E kulonbség oka, hogy az els6 esetben — az EUVR 8. cikkének
(5) bekezdésében — a lajstromozhatésag a tét, amelyrél a késébbi védjegy tényleges
hasznalata nélkll lehet donteni, mig a masodik esetben a hasznalat tilalma a kérdés. A
lenti 3.4. pont targyalja, hogy ez a kilonbség miként befolyasolja, hogy az egyik vagy
masik esetben a sérelem bizonyitasahoz milyen bizonyitékokra van szikség.

2 Alkalmazasi kor

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének korabbi — 2016. 03. 23-ig alkalmazandd —
szdvege bizonyos vitat inditott el annak a) a korabbi lajstromozott védjegyekre és b) a
nem hasonlé arukra és szolgaltatasokra torténd kizarolagos alkalmazhatésagardl.
Mivel e kérdések kdzvetlendl érintik e rendelkezés alkalmazasanak hatalyat, tisztazni
kell, hogy az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése alkalmazhaté-e a) a nem lajstromozott/
kdzismert védjegyekre és b) a hasonld vagy azonos arukra és szolgaltatasokra is.
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21 A lajstromozott védjegyekre val6 alkalmazhatésag
2.1.1 A lajstromozasi kovetelmény

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdése jelenlegi valtozatanak — az (EU) 2015/2424 mddositd
rendelettel bevezetett — egyértelmii szévege szerint ez a szabaly a ,lajstromozott
korabbi védjegyet” védi. Habar e rendelkezés korabbi valtozata nem emlitette
kifejezetten a lajstromozasi kovetelményt, a Hivatal azt igy értelmezte, mivel a
rendelkezés alkalmazasi koére annak szovege értelmében kozvetett mddon, de
egyértelmiien a korabban lajstromozott védjegyekre korlatozddott azaltal, hogy
tiltotta a lajstromozast abban az esetben, ha a [bejelentés] a korabbi védjeggyel
azonos vagy ahhoz hasonld volt, és olyan arukra és szolgaltatasokra vonatkozott,
amelyek a korabbi védjegy lajstromozasaban szerepl6 arukhoz és szolgaltatasokhoz
nem voltak hasonléak. Ebbél az kdvetkezik, hogy a korabbi lajstromozas az EUVR
8. cikke (5) bekezdése alkalmazasanak mindig is sziikséges feltétele volt,
kovetkezésképpen az EUVR 8. cikkének (2) bekezdésére valod hivatkozasnak a korabbi
lajstromozasokra és — lajstromozasuk esetén — a korabbi bejelentésekre kell
korlatozddnia (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

21.2 A j6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének
(5) bekezdése) és a kdzismert védjegyek (az EUVR 8. cikke
(2) bekezdésének c) pontja) kdzotti kapcsolat

A lajstromozasi kovetelmény az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése és 8. cikke
(2) bekezdésének c) pontja kozotti hatarvonal jelzésére szolgal. Azonban sem az
EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja, sem a Parizsi Egyezmény 6. bis cikke nem
irja el6 kifejezetten, hogy a kdzismert védjegynek nem lajstromozott védjegynek kell
lennie. Az az elv, hogy ez utébbi rendelkezések hatalya ala csak a nem lajstromozott
védjegyek tartoznak, koézvetve e rendelkezések szellemébdl és céljabdl (ratio legis)
fakad.

A Parizsi Egyezmény tekintetében az Egyezménybe els§ alkalommal 1925-ben
bevezetett 6. bis cikk rendelkezésének célja azon védjegy lajstromozasanak és
hasznalatanak megakadalyozasa, amely alkalmas arra, hogy a lajtromozas szerinti
orszagban mar kézismert masik védjeggyel 6sszetéveszthetd legyen, akkor is, ha az
utobbi kdzismert védjegy a lajstromozas szerinti emlitett orszagban nem vagy még
nem élvez oltalmat.

Az EUVR tekintetében a cél a joghézag megszintetése volt, mivel a 8. cikk
(5) bekezdése csak a lajstromozott eurdpai unios védjegyek szamara nyujt oltalmat. Az
EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja nélkil a jé hirnévvel rendelkez6 nem
lajstromozott védjegyek oltalom nélkil maradtak volna (az EUVR 8. cikke
(4) bekezdése altal biztositott oltalomtdl eltekintve). E joghézag elkerilése érdekében
az EUVR a kozismert védjegyek oltalmat a Parizsi Egyezmény 6. bis cikke értelmében
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irta eld, mivel ezt a cikket féként annak érdekében dolgoztak ki, hogy a kdzismert, nem
lajstromozott védjegyek szamara nyujtson oltalmat.

Kovetkezésképpen, egyrészt az érintett terileten nem lajstromozott kozismert
védjegyek az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése alapjan a nem hasonl6é arukkal
szemben nem Aallhatnak oltalom alatt. Csak az azonos vagy hasonlé arukkal
szemben élvezhetnek oltalmat, ha fennall az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja szerinti 6sszetéveszthetéség, amelyre az EUVR 8. cikke (2) bekezdésének
c) pontja az oltalom terjedelmének meghatarozasa tekintetében utal. Ez nem sérti
azonban a tényt, hogy amennyiben nem lajstromozottak, a kdzismert védjegyek is
részesulhetnek az EUVR 8. cikkének (4) bekezdése szerinti oltalomban.
Kdvetkezésképpen, ha a vonatkozé nemzeti jogszabalyok alapjan a nem hasonlé
arukkal és szolgaltatdsokkal szemben oltalomban részesllnek, az EUVR 8. cikkének
(4) bekezdése alapjan is lehet erre a fokozott oltalomra hivatkozni.

Masrészt amennyiben a koézismert védjegyeket eurdpai unids védjegyként vagy
valamely tagallamban nemzeti védjegyként lajstromoztak, azokra az EUVR
8. cikkének (5) bekezdése alapjan hivatkozni lehet, de csak abban az esetben, ha a
jo hirnévre vonatkozé6 kévetelményeknek is megfelelnek.

Bar a ,koézismert” kifejezés (a Parizsi Egyezmény 6. a. cikkében hasznalt
hagyomanyos kifejezés) és a ,jo hirnév’ eltéré jogi fogalmakat jeldl, azok kozott
jelentés atfedés van. Ezt mutatia a WIPO koézismert védjegyek oltalmardl szélo
rendelkezésre vonatkozo kdzdOs ajanlasa szerinti meghatarozasa és a Birésag Chevy
itéletében (14/09/199, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22., amelyben
megallapitotta, hogy az eltérd terminolégia mindéssze ,[...] arnyalatnyi, amely nem
tartalmaz valddi ellentmondast [...]") szerepl6 jo hirnévnek az dsszehasonlitasa.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az annak megallapitasara vonatkozo kritérium, hogy
egy védjegy kozismert vagy j6 hirnévvel rendelkezik-e, Aaltalaban ugyanaz.
Kdvetkezésképpen nem szokatlan, ha egy kdzismertséget szerzett védjegy a Birdsag
altal a Chevy (General Motors) itéletben a jo hirnévvel rendelkezé védjegyre
meghatarozott kritériumnak is megfelel, tekintettel arra, hogy az értékelés mindkét
esetben alapvetéen a védjegy vasarlokézdonség korében vald ismertségi fokaval
kapcsolatos mennyiségi megfontolasokon alapul, és hogy az egyes esetekben elirt
kritériumokat hasonlo fogalmakkal fejezik ki (a kdzismert védjegyek esetében ,az
érintett vasarlokézonség korében ismert [...] vagy koézismert (69)”, a jo hirnévvel
rendelkezd védjegyek tekintetében pedig ,az érintett vasarlékézénség jelentds része
kérében ismert”).

Ezt az itélkezési gyakorlat is megerésitette. A Birésag a Fincas Tarragona itéletben
(22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704) a ,j6 hirnév’ és a
.kOzismert” kifejezést rokon értelmi fogalmaknak mindgsitette, ezaltal hangsulyozta a
kozottik léevé jelentés atfedést és kapcsolatot (17. pont). Lasd még a kovetkezd
itéletet: 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

60 A WIPO kézismert védjegyek oltalmardl szol6 rendelkezésre vonatkozé kdzds ajanlasa 2. cikke (2) bekezdésének
b) és c) pontja.
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A jo hirnévvel rendelkezd védjegyek és a lajstromozott kdézismert védjegyek kozotti
atfedés hatassal van a felszdlalas érvényesitésére abban az értelemben, hogy az
EUVR 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazhatésagara nem lehet hatassal, hogy a
felszblalé korabbi lajstromozasat j6 hirnévvel rendelkezé védjegy helyett kézismert
védjegynek nevezi-e. Emiatt a szohasznalatot gondosan meg kell vizsgalni, kulénésen
abban az esetben, ha a felszdlalas jogalapjat nem fejtik ki egyértelmlen, és adott
esetben rugalmas megkodzelitést kell alkalmazni.

Az EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjdval Osszefliggésben a Parizsi
Egyezmény 6. bis cikkének és az EUVR 8. cikke (1) bekezdése a) vagy b) pontjanak
alkalmazasara vonatkozo kovetelmények megegyeznek egymassal, bar a hasznalt
terminologia eltérd. Mindkét rendelkezés elbirja az aruk vagy szolgaltatasok kozotti
hasonldésagot vagy azonossagot és a hasonlé vagy azonos megjeldléseket (a 6.
bis cikk a ,masolat” kifejezést hasznalja, amely megegyezik az azonossaggal, illetve az
Lutanzat’ kifejezést, amely a hasonlésagra utal). Mindkét cikk el8irja tovabba az
Osszetéveszthet6séget (a 6. bis cikk az ,0sszetévesztésre alkalmas” kifejezést
hasznalja). Mik6zben azonban az EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint
egy koézismert védjegy korabbi jogként, és ezaltal a felszélalas alapjaul szolgalhat, az
EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapjan torténd felszoélalas jogalapja
(kizarolag) az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontja lehet.

Amennyiben példaul a felszélalé a felszélalast i. az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontjara és 8. cikkének (5) bekezdésére hivatkozva egy korabbi lajstromozasra és
i. az EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapjan ugyanazon a teruleten egy
azonos korabbi kdzismert védjegyre alapozza, a korabbi jogot a kdvetkez6k szerint kell
megvizsgalni:

1. az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének 'b) pontja alapjan mint fokozott
megkullénbdzteté képességgel rendelkezé korabbi lajstromozast (tekintettel annak
kbézismert jellegére);

2. az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése alapjan mint j6 hirnévvel rendelkezd korabbi
lajstromozast;

3. az EUVR 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapjan, ugyanezen rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontjaval dsszefliggésben mint korabbi nem lajstromozott
kozismert védjegyet (amely csak abban az esetben hasznos, ha a lajstromozas
nem bizonyitott, mivel ellenkezd esetben az eredmény a fenti 1. pontban
szereplékkel megegyez6).

Még abban az esetben is, ha a felszdlalo felszélalasat nem kifejezetten az EUVR 8.
cikke (5) bekezdésére alapozta, az értesités tartalmat és a jogalap kifejtésének
szdvegét koriltekintéen elemezni kell annak objektiv megallapitasa érdekében, hogy a
felszélald az EUVR 8. cikke (5) bekezdésére is hivatkozni kivan-e.
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2.2 A hasonlé és azonos arukra és szolgaltatasokra valé
alkalmazhatésag

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdése jelenlegi valtozatanak egyértelmii szévege szerint az
e rendelkezés révén biztositott oltalom ,flggetlen attdl, hogy a [kés6bbi védjegyet] a
korabbi védjegy arujegyzékében szereplé arukkal, illetve szolgaltatadsokkal azonos,
azokhoz hasonldé vagy nem hasonlé arukkal, illetve szolgaltatasokkal kapcsolatban
hasznaljak”. Ez a rendelkezés korabbi valtozatanak értelmezésére vonatkozé birdsagi
itélkezési gyakorlatot kodifikalja (09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Az alkalmazas feltételei

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazasahoz az alabbi feltételeknek kell
teljestlnie (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529;
helyben hagyta: 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. korabbi jo hirnévvel rendelkezé lajstromozott védjegy az érintett terlleten;

2. a megtamadott eurdpai unids védjegybejelentés és a korabbi védjegy kozotti
azonossag vagy hasonlésag;

3. a bejelentett megjeldlés hasznalatanak azzal a kockazattal kell jarnia, hogy serti
vagy tisztességtelenll kihasznalja a korabbi, j6 hirnévvel rendelkezd védjegy
megkullénbdztetd képességét vagy jo hirnevét;

4. azilyen hasznalatnak alapos ok nélkiilinek kell lennie.

Ezek egyiittes feltételek, és barmelyikik teljesitésének hianya elegendd ahhoz, hogy
a rendelkezés alkalmazhatatlanna valjon (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010,
T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

E kdvetelmények vizsgalatanak sorrendje fugghet az egyes esetek korilményeitél. A
vizsgalat példaul kezdbédhet a megjeldlések kozotti hasonlosagok értekelésével,
kllonosen azokban az esetekben, amikor errél kevés vagy semmi sem mondhato el,
mert a védjegyek azonosak, vagy mert nyilvanvaléan hasonldéak vagy nem hasonléak.

3.1 Jo hirnévvel rendelkezd korabbi védjegy
3.1.1 A jo hirnév jellege

A j6 hirnév jellegét és terjedelmét sem az EUVR, sem a védjegyekrdl szolé iranyelv
nem hatarozza meg. Ezenkivil az e szOvegek kulonb6zd nyelvi valtozataiban hasznalt
kifejezések nem teljesen egyeznek meg, ami jelentés zavart eredményezett a ,jo
hirnév” kifejezés valddi jelentése terén, amint azt Jacobs fétanacsnok a Chevy lgyre
vonatkozé inditvanyaban (26/11/1998, C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36)
elismerte.
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A jogszabdlyi fogalommeghatarozas hianyara tekintettel a Birésdg a vonatkozo
rendelkezések céljara valdé hivatkozassal hatarozta meg a j6 hirmév jellegét. A
védjegyekrél szold iranyelv 5. cikke (2) bekezdésének értelmezésében a Birdsag
megallapitotta, hogy a védjegyekrél szdl6 iranyelv szovege ,a korabbi védjegynek a
vasarlok6zonség korében fennallé bizonyos mértékii ismertségére utal’, és
kifejtette, hogy ,a vasarlokdzonség a késbbbi védjeggyel valo talalkozas esetén csak
abban az esetben tudja esetlegesen Osszekapcsolni a két védjegyet, [...] és
kovetkezésképpen a korabbi védjegy abban az esetben sérll, ha az emlitett védjegy
megfeleld mértékli ismertséggel rendelkezik” (14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 23).

E szempontok figyelembevételével a Birdsag megallapitotta, hogy a jo hirnév egy
ismertségi kiiszobértékre vonatkozé kovetelmény, kdvetkezésképpen az
ismertséget elsésorban mennyiségi tekintetben kell értékelni. Annak érdekében, hogy
a jo hirnévre vonatkozé feltétel megvaldsuljon, a korabbi védjegyet az azt hordozo aruk
vagy szolgaltatasok altal érintett vasarlok6zdnség jelentdés részének ismernie kell
(14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-
Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Ezenkivil, amennyiben a jé hirnevet mennyiségi tekintetben kell értékelni, azon érvek
vagy bizonyitékok, amelyek nem a védjegy ismertségével, hanem inkabb azzal a
tekintéllyel kapcsolatosak, amelyet a védjegy a vasarlékdzénség kérében esetlegesen
élvez, kdzvetlendl nem jatszanak szerepet annak megallapitasaban, hogy a korabbi
védjegy az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése alkalmazasaban megfelel6en jé hirnevet
szerzett-e. Mivel azonban a j6 hirnév gazdasagi értéke szintén e rendelkezés oltalma
ala tartozik, a sérelem vagy a tisztességtelen kihasznalas lehet8ségének értékelésénél
annak minéségi vonatkozasait figyelembe kell venni (lasd még a lenti 3.4. pontot). Az
EUVR 8. cikkének (5) bekezdése a ,hires” védjegyek szamara nem emiatt nyuijt
oltalmat, hanem inkabb az altaluk a piacon elért siker és ismertség [,goodwill” (j6
hirnév)] miatt. Egy megjelolés eredendéen nem egyszerlien azért 6rvend jo hirnévnek,
mert példaul egy hires szemeélyre vagy eseményre utal, hanem csak az altala jelolt
aruk és szolgaltatasok és az ebbél eredd hasznalat miatt.

Ugyszam Megjegyzés

A felszdlalé altal benyujtott valamennyi bizonyiték a
Fernando Alonso altal autdversenyzd-bajnokként

elért hirnévre és az imazsanak a kiilonbozé

22/07/2010, R11/2008-4, véllalatok altal az aruik és szolgaltatasaik
CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) /|rekldmozasa ceéljabdl torténé felhasznalasara
FERNANDO ALONSO vonatkozott. Az érintett &ruk és szolgaltatasok

tekintetében  lajstromozott  korabbi  védjegy
hasznalatara vonatkozé j6 hirnév nem nyert

bizonyitast (44. és 48. pont).
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Ugyszam Megjegyzés

A korabbi védjegy j6 hirnevére vonatkozoan
hatérid6ben benyujtott bizonyitékok, nevezetesen
egy olyan oldal, amelyen a ,BALMAIN" sz6t
tartalmazé honlapok szerepeltek, a Wikipediabol a
francia tervezo6rél, Pierre Balmainrél sz6lé kivonat
03/03/2011, R__201/2010-2, BALMAIN ASSET|és a ,BALMAIN’ ruhakollekciora utald
MANAGEMENT / BALMAIN (fig.) www.style.com honlaprol szarmazé o6t kivonat
egyértelmiien nem voltak elegend6k a korabbi
védjegy Eurdpai Uniéban elért j6 hirnevének
megallapitasahoz. A  felszolalast ezért a
fellebbezési tanacs megalapozottsag hianyaban
elutasitotta (36. és 37. pont).

3.1.2 A jo hirnév terjedelme

3.1.21 Az ismertség mértéke

A j6 hirmévnek az ismertségi kuszObértékre vonatkozd kovetelményként torténd
meghatarozasa utan a kdvetkezd, szilkségszerien felmeril6é kérdés az, hogy a korabbi
védjegynek a vasarlokézonség korében mekkora. ismertséget kell elérnie, hogy
meghaladja ezt a kiiszobértéket. A szlikséges ismertségi szintet elértnek kell tekinteni,
ha a korabbi védjegyet a vasarlokd6zonség jelentds része ismeri, amely azonban egy
adott szazalékos aranyra val6 hivatkozassal elére nem hatarozhaté meg (14/09/1999,
C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa,
EU:T:2011:679, § 45).

A Birésag azzal, hogy részletesebben nem hatarozta meg a ,jelentés” kifejezés
tartalmat és annak megallapitasaval, hogy a védjegyet nem Kkell, hogy a
vasarlokozdénség egy meghatarozott szazaléka ismerje, lényegében az altalanos
alkalmazhatésag rogzitett kritériumanak hasznalataval szemben foglalt allast, mivel
az ismertség elére meghatarozott szintje 6nmagaban nem feltétlenil alkalmas a j6
hirnév redlis értékeléséhez.

Ennélfogva annak meghatarozasa soran, hogy a korabbi védjegy a vasarlok6zénség
jelentds része korében ismert-e, nemcsak a védjegy ismertségének szintjét, hanem az
adott Ugy tekintetében Iényeges minden mas tényezét is figyelembe kell venni. A
Iényeges tényezdkre és a kdzottik lévd kapcsolatra vonatkozo tovabbi informaciokert
lasd a lenti 3.1.3. pontot.

Amennyiben az aruk vagy szolgaltatdsok meglehetésen kis fogyasztéi csoportokat
érintenek, a piac korlatozott mérete azt jelenti, hogy alacsony szamu fogyaszté mar a
piac jelentés részét képviseli. Kovetkezésképpen az érintett piac korlatozott mérete
onmagaban nem tekinthet§ olyan tényezének, amely megakadalyozhatja, hogy egy
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

védjegy az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése értelmében jé hirnevet szerezzen, mivel a
j6 hirnév inkabb az aranyok, nem pedig abszolut szamok kérdése.

Az a kdvetelmény, hogy a korabbi védjegyet a vasarlokdzonség egy jelentds részének
kell ismernie, a jé hirnév mint az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazasahoz
szukséges feltétel, valamint a hasznalat révén megszerzett fokozott
megkiilonbozteté képesség mint az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alkalmazasaban az &sszetéveszthetfség értékeléséhez sziikséges tényezb kozotti
kuldénbség jelzésére is szolgal.

Noha mindkét kifejezés a védjegy érintett vasarlékdzonség korében elért ismertségére
vonatkozik, a joé hirnév esetében van egy kiiszébérték, amely alatt a fokozott oltalom
nem biztosithaté, mig a fokozott megkiilonbozteté képesség esetében nincs
kiiszobérték. Ebbdl kovetkezik, hogy az utébbi esetben a védjegy fokozott
ismertségére vonatkozé valamennyi utalast figyelembe kell venni és jelentéségének
megfeleléen kell értékelni, fluggetlendl attél, hogy eléri-e az EUVR 8. cikkének
(5) bekezdése altal el6irt hatarértéket. Ezért az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének
b) pontja alapjan a ,fokozott megkllénboztetd képesség” megallapitasa az EUVR
8. cikke (5) bekezdésének alkalmazdsaban nem szukségszerien donté.

Ugyszam Megjegyzés

A felszdlald altal benyujtott dokumentumokbdl
kideril, hogy « a felszdlalé altal kifejtett
reklamtevékenységek célja a megkilénboztetd
képesség - haszndlattal t6rténd ndvelése. A

\ hasznalat azonban nem volt elegendd a j6 hirnévre
21/04/2010, R_1054/2007-4, MANDARINO  (fig.) /

MANDARINA DUCK (fig.)

vonatkozé kiiszobérték eléréséhez. A
dokumentumok egyike sem utalt arra, hogy az
érintett végs6 fogyasztok felismerték a korabbi
védjegyet, és a felszdlald6 nem nydjtott be
bizonyitékot  aruinak piaci részesedésérdl
(61. pont).

3.1.2.2 Erintett k6z6nség

Az ismertség értékelésénél figyelembe veendd vasarlokézonség meghatarozasanal a
Birésag megallapitotta, hogy a ,vasarlokézénség, amely kérében a korabbi védjegynek
ismertséget kellett szereznie, az emlitett védjeggyel érintett [vasarlokozonség],
azaz, a forgalmazott arutol vagy szolgaltatastol fliggéen a széles korl vasarldkézonség
vagy egy meghatarozott vasarlékdzonség, példaul egy meghatarozott agazat
gazdasagi szerepl6i” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005,
T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Kdvetkezésképpen, ha a védjeggyel jeldlt aruk és szolgaltatasok témegtermékek, az
érintett vasarlok6zénség a széles kori vasarlokozonség, mikdzben ha a megjeldlt
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

aruk sajatos alkalmazasuak vagy kizarélag szakmai vagy iparagi felhasznalékat
céloznak meg, az érintett vasarlokézonség a szdéban forgd termékek konkrét

vasarléira korlatozodik.

Ugyszam

Megjegyzés

MATTONI

04/08/2011, R _1265/2010-2, MATTONI

(fig.) /

Figyelembe véve azon aruk jellegét, amelyek
esetében a felszolald a joé hirnévre hivatkozik,
nevezetesen az asvanyviz esetében az érintett
vasarlokdzonség a széles korl vasarlokozdnség
(44. pont).

al.

15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et

Az aruk, amelyek esetében a megjeldlés jo
hirnévnek oOrvend, szexualis zavarok kezelésére
szolgalé  gyogyszerkészitmények. Az  érintett
vasarlékdozénség a  nagykézbonség és a
szakemberek, akik kiemelt figyelmet szentelnek

ezeknek az aruknak (64. pont).

16/12/2010, T-345/08
Botolist / Botocyl;

helyben hagyta: 10/05/2012,
Botolist / Botocyl

& T-357/08,

C-100/11

=

Az aruk, amelyek esetében a korabbi megjel6lés jo
hirnévnek orvend, rancok kezelésére szolgald
gyogyszerkeszitmények. A korabbi védjegy, a
,BOTOX” angol nyelvii tudomanyos és altalanos
sajtoban  megjelent reklamjainak  bizonyitéka
elegendd volt a védjegy altal a nagykdézonség és az
egészséglgyi szakemberek kdrében megszerzett
j6 hirnév megallapitasahoz (C-100/11 P, § 65-67).
Ezért mindkét fogyasztoi kategoriat figyelembe kell

venni.

Az érintett vasarlok6zonség fogalma az érintett termékek tényleges vevdin kivil azok
lehetséges vevoire, valamint a vasarlékdzdnség azon részére is kiterjed, amely csak
kozvetve kerll kapcsolatba a védjeggyel, amennyiben a szoéban forgd aruknak ez a
fogyasztéi csoport szintén célcsoportja, példaul az atlétikai felszerelések esetében a
sportkedvel6k, vagy a légitarsasagok esetében a gyakori Iégi utasok stb.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

Az érintett szolgéaltatadsok a 35. és 36. osztalyba
tartoz6 értéktézsdei arjegyzési szolgéltatasok,
amelyek célcsoportjat altalaban szakemberek
képezik. A felszélalo altal benyujtott bizonyiték
szerint a ,NASDAQ” szinte naponta megjelenik az
ujsagokban és Eurdpa-szerte szamos televizids
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131 )
csatornan lathatd/olvashatd. A fellebbezési tanacs
tehat helyesen allapitotta meg, hogy a ,NASDAQ”
védjegy jo hirnevét az eurdpai fogyasztok
tekintetében nemcsak a szakmai vasarlokdozonség,
hanem a nagykdzonség jelentds része korében kell

meghatarozni (47. és 51. pont).

A j6 hirnévre vonatkozdan benyujtott bizonyiték
alatamasztjia és megerdsiti, hogy a szinhazi
el6adasok esetében az érintett vasarlok6zonség a
nagykdézonség, nem pedig egy behatarolt és
kizarolagos koér. A beavatkozd tevékenységeit a
nagykozonségnek szdéld6 szamos  Ujsagban
reklamoztak, mutattdk be és kommentaltak. A
beavatkozé az Egyesult Kiralysadg egész terlletén
kilonb6zd régiokban turnézott és az Egyesiilt
06/07/2012,  T-60/10, Royal = Shakespeare, | Kirdlysagban széles kdzonség el6tt Iépett fel. A
EU:T:2012:348 nagy < forgalom és a jelentds jegypénztari
értékesitések tikrozik a széles korl tevékenységet
és a nagykodzonségnek nyujtott szolgaltatasokat.
Ezenkivil a  beavatkoz6  altal  benyujtott
dokumentumokbdl kiderll, hogy a beavatkozo
évente jelentés szponzori tdmogatast kapott
kiilénb6z6 agazatokba tartozd vallalkozasoktol,
amelyek szintén a nagykdzdnséget célozzédk meg,
mint példaul bankok, szeszesital-agazatba tartozo

vallalatok és autdgyartok (35. és 36. pont).

Egy adott termék gyakran kiilénbdz6 profild, killénb6z6 vevéi csoportokat érint, mint
példaul a tobbceélu aruk vagy azon aruk esetében, amelyek tobb kozvetitén at kerulnek
rendeltetési helylkre (forgalmazok, kiskereskeddk, végfelhasznalok). Ezekben az
esetekben felmerll a kérdés, hogy a j6 hirnevet az egyes csoportokon belil kell-e
vizsgalni, vagy e vizsgalatnak valamennyi kilonb6z6 vevére ki kell-e terjednie. A
Birosag altal a Chevy itéletben (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408)
bemutatott példa (egy meghatarozott agazat gazdasagi szerepl6i) egyértelm(ivé teszi,
hogy az egyetlen csoporton belll elért j6 hirnév elegendé lehet.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Hasonldképpen, ha egy korabbi védjegyet nagyon kiilonb6zd arukra/szolgaltatasokra
vonatkozéan lajstromoztak, az egyes aru-/szolgaltatastipusok esetében kilénbdz6
vasarlokdzonség lehet érintett, és ezért a védjegy altalanos j6 hirnevét minden széban
forgod arukategoria esetében kulon-kilon kell értékelni.

Az el6zbek csak arra a vasarlokb6zdnségre vonatkoznak, amelyet annak értékelésekor
kell figyelembe venni, hogy a korabbi védjegy elérte-e a Birésag altal a Chevy (General
Motors) ldgyben a j6 hirnévre vonatkozéan meghatarozott kiiszébérteket. A sérelem
vagy a tisztességtelen kihasznalas értékelésekor felmerll azonban egy Iényeges
kérdés, nevezetesen, hogy a korabbi védjegyet a késébbi védjeggyel jelolt aruk és
szolgaltatasok vasarlokozonségének is ismernie kell-e, mivel ellenkezd esetben nehéz
eldénteni, hogy a vasarlokdzonség a kettét hogyan tudja egymassal kapcsolatba hozni.
Ezt a kérdeést a lenti 3.4. pont targyalja.

3.1.2.3 Az érintett aruk és szolgaltatasok
Az aruknak és szolgaltatasoknak mindenekel6tt a korabbi védjegy arujegyzékében

szerepld azon aruknak és szolgaltatdsoknak kell lenniik, amelyek esetében a jo
hirnévre hivatkoznak.

Ugyszam Megjegyzés

A felszolalast a fellebbezési tanacs elutasitotta,
mivel a korabbi védjegyeket nem azon
szolgaltatdsokra vonatkozéan lajstromoztak,
amelyek a felszélald szerint j6 hirnévvel
rendelkeznek. Az EUVR 8. cikkének
(5) bekezdésére csak abban az esetben lehet

hivatkozni, ha az allitélagosan kozismert/hires

28/04/2011, R _1473/2010-1, SUEDTIROL /
SUDTIROL (fig.) et al.

védjegy lajstromozott védjegy, és ha az aruk/
szolgaltatasok, amelyekkel kapcsolatban a jo
hirnévre/ismertségre hivatkoznak, a

védjegyokiraton megjelennek (49. pont).

Azoknak az aruknak és szolgaltatasoknak, amelyekre a bizonyiték vonatkozik,
azonosnak Kkell lennitk a korabbi védjegy arujegyzékében szereplé arukkal és
szolgaltatasokkal (a hasonlésag nem elegendé).

Ugyszam Megjegyzés
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe

Az aruk, amelyek németorszagi j6 hirnevét az
emlitett hatarozat értékelte, kizardlag a bér- és
testapoldk és gyermekeknek szant krémek teruletét
érint6 termékek voltak. Ezek a termékek nem
egyeznek meg a korabbi védjeggyel jelolt arukkal,
amelyek a 3. osztalyba tartozé sminktermékek;
kérémapold termékek, nevezetesen korémlakkok
és kérémlakklemosok. A felszolalo ezért az érintett
terlileteken nem bizonyitotta a korabbi német
védjegy jo hirnevét (31. pont).

Amennyiben a korabbi védjegyet kulonbozd vasarlok6zonségnek szoéld aruk és
szolgaltatasok széles koérére vonatkozdan lajstromoztak, a jo hirnevet az egyes
arukategoriak szerint kulon kell értékelni. llyen esetekben elképzelhetd, hogy a korabbi
védjegy nem mindegyikik tekintetében rendelkezik j6 hirnévvel, mert elképzelhetd,
hogy egyes aruk esetében azt egyaltalan nem. hasznaltak, mikdézben mas aruk
tekintetében eléfordulhat, hogy a védjegy nem érte el az EUVR 8. cikkének
(5) bekezdése alkalmazasahoz sziikséges ismertségi szintet.

Amennyiben tehat a bizonyitékbdl az derll ki, hogy a korabbi védjegy részleges j6
hirnévvel rendelkezik, azaz a j6 hirnév a védjegy arujegyzékében szerepld aruknak
vagy szolgaltatasoknak csak egy részét érinti, a védjegy csak ilyen terjedelemben

részesulhet az EUVR 8.

cikkének

(5)__bekezdése szerinti oltalomban.

Kdvetkezésképpen a vizsgalatnal csak ezen aruk vehetdk figyelembe.

Ugyszam

Megjegyzés

14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE

A fellebbezési
korabbi

tanacs megallapitotta, hogy a

védjegyek fokozott megkilénbéztetd
képessége és j6 hirneve nem érintette a felszélald
azon aruit és szolgaltatasait, amelyek a vitatott
arukkal és szolgéltatasokkal
tekinthetdk.

szolgaltatasok tekintetében, a 9. osztalyba tartozo

azonosnak vagy

hasonlénak Ezen aruk és

szamitégépes  szoftverek  kivételével nem

bizonyitottak a fokozott megkulénboztetd

képességet vagy jo hirnevet (43. pont).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A benytujtott bizonyiték kelléen igazolta, hogy az
JARENA® védjegyet az érintett vasarlékdzonség
jelent6s része ismerte. A bizonyiték azonban nem
10/12/2009, R _1466/2008-2 & R _1565/2008-2, | tartalmazott olyan informaciot, amely alapjan meg
COMMERZBANK ARENA / ARENA et al. lehetett volna hatarozni az ,ARENA” védjegy altal a

flirdéruha és az uszodai termékek agazaton kivuli

agazatokban elért ismertségi szintet (58. és
60. pont).

31.24 Relevans terilet

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének megfeleléen a korabbi védjegy j6 hirnevének
megallapitdsakor az érintett teriilet az oltalom szerinti terllet: a korabbi védjegynek
azon a teriileten kell j6 hirnévvel rendelkeznie, ahol lajstromoztak. A nemzeti
védjegyek esetében ezért az érintett terllet az érintett tagallam, mig az eurdpai unids
védjegyek esetében az érintett terlilet az Eurdpai Unid.

A Chevy (General Motors) itéletben a Birésag megallapitotta, hogy a nemzeti
védjegytél nem kovetelhetd meg, hogy az érintett tagallam egész teriletén j6 hirnévvel
rendelkezzen. Elegendd, ha a j6 hirnév az emlitett terllet jelentds részén fennall.
Kulondsen a Benelux allamok teruletével kapcsolatosan a Birosag ugy itélte meg, hogy
azok egy jelentés része lehet a Benelux orszagok egyikének része (14/09/1999,
C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

A Birésag egyértelmlve tette, hogy egy korabbi europai unidés védjegy esetében
egyetlen tagallam teriletén fennallé j6 hirnév elegendé lehet.

Ugyszam Megjegyzés

Az gy egy Ausztria egész teriletén jo hirnévvel
rendelkezé eurdpai uniés védjegyet érintett. A
Birésag Kkijelentette, hogy egy eurdpai unids
védjegyet az altala jelolt arukkal vagy
szolgaltatasokkal érintett vasarlokdzonség jelentds
06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611
részének ismernie kell az Unio teruletének jelentés
részében. A konkrét gy tényeire tekintettel a
szbéban forgd tagallam (Ausztria) terulete az Unio
terlilete jelentds részének tekinthet6 (29. és 30.

pont).

Altaldaban azonban annak értékelésénél, hogy a szdéban forgd teriilet egy része
jelentésnek szamit-e, figyelembe kell venni az érintett foldrajzi terlilet méretét és az ott
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

él6 lakossag aranyat is, mivel mindkét kritérium befolyasolhatja a konkrét terilet
altalanos jelentéségét.

Ugyszam Megjegyzés

Bar a benyujtott bizonyitékbdl kiderllt, hogy a

védjegyet  Franciaorszagban  2002-ben 17
21/08/2009, R _1283/2006-4, RANCHO PANCHO

(fig.) / EL RANCHO étteremben hasznaltdk, ez a szamadat egy 65
ig.

millié lakosu orszagban alacsonynak tekinthets. A

j6 hirnevet ezért nem sikerUlt bizonyitani (22. pont).

A felszolalok gyakran jelzik a felszdlalasban, hogy a korabbi védjegy az oltalommal
érintett terlleten tulmutaté tertleten rendelkezik j6 hirnévvel (példaul egy nemzeti
védjegy az allitas szerint eurdpai szintli j6 hirnévvel rendelkezik). Ebben az esetben a
felszoélalé igényét kizardlag az érintett terlilet vonatkozasaban kell megvizsgaini.

Hasonléképpen a benyujtott bizonyitéknak kifejezetten az érintett teruletre kell
vonatkoznia. Ha a bizonyiték Japanra vagy nem meghatarozott régiokra vonatkozik,
nem alkalmas arra, hogy az Eurdpai Unidban' vagy egy tagallamban fennalld jo
hirnevet bizonyitson. Ezért az Eurdpai Unid egészére vagy az egész vilagra vonatkoz6
ertékesitési adatok nem alkalmasak arra, hogy egy meghatarozott tagallamban
fennallé j6 hirnevet igazoljanak, ha a vonatkozé adatok nem szerepelnek teruleti
bontasban. Mas szoval a ,széles korl” jo hirnevet kifejezetten az érintett teruletre
vonatkozodan kell bizonyitani, ha annak figyelembe vételét kérik.

Ugyszam Megjegyzés

A benyujtott dokumentumok nagy része Eurdpai
Uniodn kivili orszagokra, féként Kinara, a felszdlalo
22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) | szarmazasi orszagara és mas azsiai orszagokra
et al. vonatkozott. Kovetkezésképpen a felszélalé nem
tudta igazolni, hogy az EU-ban kozismert
védjeggyel rendelkezik (53. pont).

Az alperes a torlési kérelmében kijelentette, hogy a
j6 hirnévre val6 hivatkozas az Egyesilt Kirdlysag
terliletére vonatkozott. A nemzetkédzi lajstromozas
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, azonban csak Spanyolorszagot, Franciaorszagot

és Portugdliat nevezte meg, és ezért nem terjedt ki
(fellebbezés elutasitva: 03/10/2012, T-360/10,

ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)

az Egyesilt Kiralysag teruletére. Ezenkivil az
alperes a nemzetkozi lajstromozasban
megnevezett tagallamokban fennalld jé hirnévre
vonatkozéan nem nyujtott be  bizonyitékot
(45. pont).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Amennyiben azonban az oltalommal érintett terlleten tulmenéen hivatkoznak a jo
hirnévre, és ezzel kapcsolatosan vannak bizonyitékok, ezeket figyelembe kell venni,
mert az megerd@sitheti az oltalommal érintett tertileten fennallé jo hirnévre vonatkozo
megallapitast.

3.1.2.5 Relevans id6pont

A felszélalonak bizonyitania kell, hogy a korabbi védjegy a vitatott eurdpai unios
védjegybejelentés benyujtasanak napjaig szerzett j6 hirnevet, adott esetben az
érvényesen igényelt elsébbség figyelembevételével.

Ezenkivil a korabbi védjegy jo hirnevének a felszdlalasrél hozott hatarozat
meghozatalaig fenn kell maradnia. Elvileg elegendd, ha a felszolald bebizonyitja, hogy
védjegye az eurdpai unids védjegybejelentés benyujtasanak napjan/az elsdébbség
napjan mar jo hirnévvel rendelkezett, mig minden tovabbi hirnévvesztésre a
bejelentének kell hivatkoznia és azt neki kell bizonyitania. A gyakorlatban ez az eset
meglehetésen ritka, mivel a piaci kérilmények viszonylag révid idén bellli dramai
valtozasat feltételezi.

Amennyiben a felszélalas egy korabbi bejelentésen alapul, nincs formalis akadalya
az EUVR 8. cikke (5) bekezdése alkalmazasanak, amely ugyanezen rendelet
8. cikkének (2) bekezdésére torténd hivatkozassal magaban foglalja a korabbi
bejelentéseket. Bar a legtdbb esetben a korabbi bejelentés ilyen rovid idén beldl nem
szerzi meg a kell6 jo hirnevet, nem zarhato ki eleve, hogy kivételesen rovid id6 alatt
elegend® mértékl jo hirnevet sikerdl elérnie. Ezenkivll a bejelentés olyan védjegyre
vonatkozhat, amelyet mar a bejelentés benyujtasa el6tt régota hasznaltak, ezért a jo
hirnév megszerzéséhez elegendd id6 allt rendelkezésre. Mindenesetre, mivel a
lajstromozas visszamendleges ‘hatalyu, az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének a korabbi
bejelentésekre térténd alkalmazhatésaga nem tekinthetd azon szabalytdl vald
eltérésnek, hogy az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése csak a korabbi lajstromozasokra
vonatkozik, amint az a 2.1. pontban szerepel.

Altalaban minél kézelebbi az érintett idéponthoz a bizonyiték, annal kdnnyebb
annak feltételezése, hogy az emlitett idépontban a korabbi védjegy mar jé hirnevet
szerzett. Egy adott dokumentum bizonyité ereje varhatéan fiigg attél, hogy az érintett
idészak milyen kozel all a bejelentés napjahoz. Az olyan, védjegy jo hirnevét
alatamasztd bizonyitékok, amelyek a relevans datumot kovetéen keletkeztek,
mindazonaltal a korabbi védjegy ugyanezen id8pontban érvényes jo hirnevére
engednek kovetkeztetni (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50,
§ 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04,
Briquet a Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

A j6 hirnév bizonyitasa érdekében benyujtott anyagokat ezért datummal kell ellatni,
vagy legalabbis egyértelmiien jelezni kell, hogy az azokban tanusitott tényallasok
mikoriak. Kovetkezésképpen a datum nélklli dokumentumok, vagy azok a
dokumentumok, amelyeket késébb kelteztek (példaul a nyomtatott dokumentumokon
kézzel irt datumok) nem alkalmasak arra, hogy a kérdéses id6pontra vonatkozo
megbizhaté informacioval szolgaljanak.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A bizonyitékok alatamasztottak, hogy a ,BRAVIA/
BRAVIA”  védjegyet Ausztridban, a Cseh
Koztarsasagban, Franciaorszagban,
Németorszagban, Magyarorszagon,
Olaszorszagban, Hollandiaban, Lengyelorszagban,
Portugaliaban, Szlovakiaban és Torokorszagban
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA
LCD televiziok megjeldlésére hasznaltak. Datum
azonban a dokumentumok egyikén sem szerepelt.
A felszdlal6 az id6tartamra vonatkozéan nem
nydjtott be informaciét. Osszességében tehat a
bizonyiték nem volt elegend6 az Eurdpai Uniéban

fennallé j6 hirnév bizonyitasahoz (27. és 28. pont).

A fellebbezési tandcs ugy itélte meg, hogy az
1972-es itélet nem tudta bizonyitani a
védjegybejelentés idépontjaban, azaz 2006. 10. 20-
an fennallé fokozott megkilonbéztetd képességet.
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe Ezenkivil ,a [Birésag] itéletébdl [21/04/2005,
T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140] kovetkezik,
hogy a korabbi védjegy j6 hirnevét 1996. junius 13-
tél értékelték, azaz tdbb mint tiz évvel a j6 hirnév

figyelembe veendd id6épontja el6tt” (31. pont).

Amennyiben a bizonyitott utols6 hasznalat és az eurdpai unids védjegybejelentés
benyujtasa kozotti idétartam elég jelentds, a bizonyiték relevanciajat az érintett arukra
és szolgaltatasokra valo hivatkozassal korlltekintéen értékelni kell. Ennek az az oka,
hogy a fogyasztok szokasaiban és megitélésében torténd valtozasok bekdvetkezése
altalaban eltart egy ideig, az érintett piactdl fliggéen.

A ruhazati piac példaul er6sen szezonfligg6, és a negyedévente kibocsatott kiilénb6z6
kollekcidkhoz kotott. Ezt az e konkrét terlleten bekdvetkezé esetleges hirnévvesztés
ertékelése soran figyelembe kell venni. Hasonléképpen, az internetszolgaltatok és az
e-kereskedelmi cégek piacan erés a verseny és nagyon gyors novekedés, illetve gyors
hanyatlas a jellemzd, ami azt jelenti, hogy a j6 hirnév e terlleten mas teriletekkel
Osszehasonlitva gyorsabban higulhat fel.

Ugyszam Megjegyzés
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A felperes nem bizonyitotta, hogy a korabbi
védjegy a vitatott védjegy bejelentésének napjan

mar koézismert volt. A ,Mustang megnevezés” jo
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG

] hirnevére vonatkozé igazolasok nem a bejelenté
CALZADOS (fig.)

altal hivatkozott ,Calzados Mustang” abras
védjegyre, és nem arra az idépontra vonatkoznak,

amelyre a j6 hirnevet meg kell allapitani (28. pont).

Hasonl6é kérdés merll fel azon bizonyitékok esetében, amelyek az eurépai uniés
védjegybejelentés napja utaniak. Bar az ilyen bizonyitékok énmagukban altalaban
nem elegendbek annak bizonyitasara, hogy a védjegy az eurdpai unids védjegy
bejelentésekor mar j6 hirnevet szerzett, nem lehet azokat elutasitani azon az alapon,
hogy lényegtelenek. Tekintettel arra, hogy a j6 hirnév évek soran alakul ki, nem lehet
egyszerlien ki- és bekapcsolni, és hogy egyes bizonyitékok (példaul kozvélemény-
kutatasok, eski alatt tett nyilatkozatok) az érintett idépont elétt nem allnak feltétlendl
rendelkezésre, mivel azokat csak a vita felmerllése utadn hozzak létre, ezeket a
bizonyitékokat azok tartalma alapjan és a tobbi bizonyitékkal egyitt kell elbiralni.
Egy olyan kdzvélemény-kutatas, amelyet a kérdéses idépont utan végeztek, de amely
elegend® ismertségi szintet bizonyit, elegend® lehet annak bizonyitasara, hogy a
védjegy az érintett id6pontban j6 hirnevet szerzett, ha az is bizonyitast nyer, hogy a
piaci korilmények nem valtoztak (példaul a kozvélemény-kutatas el6tt ugyanolyan
szintl volt az értékesités és a reklamkiadasok).

Ugyszam Megjegyzés

Bar egy korabbi védjegy j6 hirnevét a vitatott

védjegy bejelentésének napjan kell megallapitani, a
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08,

Botolist / Botocyl, helyben hagyta: 10/05/2012,
C-100/11 P, EU:C:2012:285

kés6bbi idépontot tartalmazé dokumentumok
bizonyité ereje nem vitathatd, ha abbdl az emlitett
idépontban fennalld helyzetre kdévetkeztetni lehet
(52. pont).

Még ha a korabbi védjegy j6 hirnevének
bizonyitasara benyujtott egyes dokumentumokon
szerepel is olyan id6pont, amely példaul 5 évvel
kordbbi a megtamadott eurdpai uniés védjegy

) ) bejelentésének napjanal, ez a tény nem fosztja
05/10/2020, T-51/19, apiheal (fig.) / APIRETAL,

meg az adott dokumentumokat a bizonyitd
EU:T:2020:468

erejuktél. Automatikusan nem zarhaté ki annak a
lehet8sége, hogy az emlitett idépont elétt vagy utan
készitett dokumentum hasznos informaciokat
tartalmazhat, mivel a védjegyek a j6 hirnevet

altalaban fokozatosan szerzik meg (112. pont).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Automatikusan nem zarhaté ki annak a lehetésége, hogy az emlitett idépont el6tt vagy
utan készitett dokumentum hasznos informaciokat tartalmazhat, tekintettel arra, hogy a
védjegyek a jo hirnevet altalaban fokozatosan szerzik meg. E dokumentum bizonyité
ereje valdszinlsithetéen attol fliigg, hogy az érintett idészak mennyire esik kdzel a
benyujtas napjahoz (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31;
17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet a
Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Ugyszam Megjegyzés

) A benyujtott Ujsagcikkek bizonyitottak, hogy a
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /

Botocyl, helyben hagyta: 10/05/2012, C-100/11 P,
EU:C:2012:285

vitatott védjegyek bejelentésének napjan a
,BOTOX” védjeggyel forgalmazott termékek
jelenléte a médiaban jelentds volt (53. pont).

3.1.2.6 Masik védjegy részeként szerzett j6 hirnév

Az Gsszetett megjeldlésre vonatkozdéan bizonyitott jo hirnév a megjeldlésre magara és
nem annak pusztadn valamely konkrét elemére vonatkozik. Példaul a valamely abras
védjegy altal megszerzett j6 hirnév adott esetben, de nem automatikusan szolgalhatja
azt a szovédjegyet, amellyel a kés6bbiekben az abras veédjegyet egyutt hasznaljak.

Ahhoz, hogy valamely védjegy j6 hirnevét valamely mas védjegy hasznalataval és
koézismert jellegével kapcsolatos bizonyiték alapjan meg lehessen allapitani, az
el6zének az utobbi részét kell képeznie és azon belll ,uralkod6 vagy akar jelentds
szerepet” kell betdltenie (21/05/2015, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47).
Amennyiben a korabbi védjegyet egy masik védjegy részeként hasznaltak, a
felszolalénak kell bizonyitania, hogy a korabbi védjegy ettél fuggetlenul j6 hirnevet
szerzett (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121). Az alabbi példak
irAanymutatast adnak.

Ugyszam Megjegyzés
A ,Spa” szovédjegyet egy masik, a széelemet az itt
abrazolt pantomim karakter logdjaval 6tvézd
lajstromozas részeként hasznaltak

17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 ,.

(Relevans osztalyok: a 3., 24., 25., 43. és m

44. osztaly)
. A szbéelem az Osszetett megjelolésben kdézépen
helyezkedik el, ezért ,megkuldénbdztetd és
uralkodd” szerepet tolt be.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

Masfeldl a T-10/09. sz. igyben megallapitast nyert,
hogy a j6 hirnév bizonyitéka a korabbi ,F1”

szovédjegyek helyett a korabbi ,F1 Formula 17

£FE

17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; | #anmevers

24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 TS . L L
abras védjegyre vonatkozik. Sajatos logdja nélkil a

(Relevéans osztélyok: a 16., 38. és 41. osztaly) .Formula 1” szbveget és annak ,F1” roviditését a
és versenyautdk bizonyos kategoéridjara vagy az ilyen
versenyautok versenyeire vonatkozo leird elemként
21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al,

EU:T:2015:309

észlelnék. A j0 hirnevet a szovédjegyekre nem
bizonyitotték (53., 54. és 67. pont).

(Relevans osztalyok: a 9., 25., 38. és 41. osztaly) A Birésag a T-55/13. sz. ligyben megllapitotta,

hogy az ,F1” Osszetett megjeldléshez tarsuld jo
hirnév nem pusztan a széelemet szolgalja, amely
szbelem a korabbi abras védjegyben nem jatszik

,2uralkodod vagy akar jelentés” szerepet (47. pont).

Ugyszam Megjegyzés

Ugyanez  vonatkozik a valamely 0&sszetett
védjegyben a ,lLongines szdéval egyittesen

hasznalt ,szarnyas homokoéra” abras elemre
T

. Az abras elem egyértelmien mellékes és az
Osszetett védjegy altal keltett 0Osszbenyomast
illetéen hattérben marad (104-106. pont). A

Bir6sag megallapitotta, hogy a felszdlalé6 nem

12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM,
EU:T:2015:94

nyujtott be olyan kbézvélemény-kutatast, amely a
.Szarnyas homokoéra” logonak a széelemtdl
fuggetlen elismerését bizonyitana, és édnmagaban
ezen abras elemnek  korlatozott  szdmu
dokumentumban t6rténd hasznalata mennyiségi és
minéségi szempontbdl is elégtelennek bizonyult
(91-93. és 112. pont).

Ugyszam Megjegyzés
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A bizonyiték az ,ANNA DE CODORNIU” korabbi
szoveédjegy jo hirnevét mutatta ki, azonban nem

bizonyitotta, hogy a korabbi abras védjegy
:."'?}.;?
i, 1

27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN (fig.) /

ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451 Onmagaban j6 hirnévvel rendelkezett (38—

39. pont). Mig a védjegy mas — kuléndsen egy
masik lajstromozott védjegy — formaban torténd
hasznalata révén is szert tehet jo hirnévre, ez attdl
a feltételtdl fligg, hogy az érintett vasarlékdzénség
az arukat tovédbbra is ugyanazon vallalkozastol

szarmazo arukként érzékeli-e (45. pont).

3.1.3 A j6 hirnév értékelése — lényeges tényezb6k

Azon megjegyzéstdl eltekintve, hogy ,[slem a [védjegyekrdl szdlo iranyelv] 5. cikke
(2) bekezdésének szdvegébdl, sem pedig szellemébdl nem lehet arra kdvetkeztetni,
hogy a védjegyet a vasarlok6zdonség egy meghatarozott szazalékanak kell ismernie”,
a Birosag ugy itélte meg, hogy a korabbi védjegy jo hirnevének értékelése soran
minden lényeges tényt figyelembe kell venni, ,kilonésen a védjegy piaci
részesedését, hasznalatanak intenzitasat, foldrajzi terjedelmét és idétartamat,
valamint a vallalat altal annak reklamozasara forditott befektetések méretét”
(14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

E két megallapitdsbdél egyuttesen kovetkezik, hogy az EUVR 8. cikke (5)
bekezdésének alkalmazasaban eldirt ismertségi szint elméletben nem hatarozhato
meg, hanem azt eseti alapon, nemcsak a védjegy ismertségi szintjének, hanem az
adott esetre vonatkozé mas Iényeges tények, azaz azon tények figyelembevételével
kell értékelni, amelyek informacioval szolgalhatnak a védjegy piaci teljesitményérél.

A valamely korabbi védjegy jo hirnevének megallapitasa érdekében felsorolt,
figyelembe veendd tényezdk (példaul a védjegy piaci részesedése, hasznalatanak
intenzitdsa, foldrajzi terjedelme és id6tartama, valamint a vallalat altal annak
reklamozasara forditott 6sszegek) csak példaként szolgalnak. Nem feltétlenlil az
Osszes ilyen tényezbre vonatkozo bizonyiték alapjan vonhato le az a kdvetkeztetés,
hogy a védjegy jo hirnévnek 6rvend.

Ugyszam Megjegyzés
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A felszolald6 Nasdaq védjegye hasznalatanak
intenzitasa, féldrajzi terjedelme és id6tartama,
valamint a reklamozasara forditott 0Osszeg
tekintetében részletes bizonyitékokat nyujtott be,
amelyek igazoltdk, hogy azt az érintett
vasarlékozonség jelentds része ismerte. A Birésag
megitélése szerint az, hogy a piaci részesedésre
vonatkozéan nem szolgaltatott adatokat, nem
kérdéjelezi meg ezt a megallapitast (51. pont).

10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131 A Birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy

egyrészt a valamely korabbi védjegy jé hirnevének
megallapitasa érdekében figyelembe veendd,
felsorolt tényezdk csak példaként szolgalnak, mivel
az adott esetben lényeges valamennyi bizonyitékot
figyelembe kell venni, és masrészt a beavatkozo
altal szolgaltatott mas részletes és ellenérizhetd
bizonyitékok mar énmagukban elegendéek ahhoz,
hogy egyértelmiien igazoljak Nasdaq védjegyének
jo hirnevét (52. pont).

Ezenkivll a Iényeges tényez8ket nemcsak a védjegy altal az érintett vasarlékézénség
korében elért ismertség szintjének. megallapitdsa, hanem annak meghatarozasa
eérdekében is kell értékelni, hogy a j6 hirnévvel kapcsolatos tobbi kdvetelmény is
teljestil-e, példaul hogy az allitélagos j6 hirmév az érintett terllet jelentds részére
kiterjed-e, vagy hogy a  jo hirnév megszerzése a vitatott eurdpai unids
védjegybejelentés napja/az elsébbség napja elétt valéban megtortént-e.

Ugyanezt a vizsgalatot kell elvégezni annak megallapitasa érdekében, hogy a védjegy
az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazasaban hasznalat révén
fokozott megkulonboztetdé képességet szerzett-e, vagy hogy a védjegy a Parizsi
Egyezmény 6 bis. cikke értelmében kézismert-e, mivel ezekben az esetekben
Iényegében ugyanaz a kérdés, nevezetesen az, hogy az érintett vasarlékdézonség
mennyire ismeri a védjegyet, az egyes esetekben elbirt kliiszobérték sérelme nélkul.

3.1.31 A védjegy ismertsége

A Birésag megallapitdsa, miszerint ,nem szikséges, hogy a védjegyet a
vasarlokozdénség egy meghatarozott szazaléka ismerje”, 6nmagaban nem jelenti azt,
hogy a védjegy ismertségére vonatkozé adatok a jo hirnév értékelése tekintetében
Iényegtelenek, vagy hogy azoknak alacsonyabb bizonyité erét kellene tulajdonitani.
Ebbél kizarélag az kovetkezik, hogy az ismertség elvont mdédon meghatarozott
szazalékos mértéke nem minden esetben lehet megfelelden alkalmazhato,
kovetkezésképpen elére nem rogzitheté az ismertség valamely olyan, altalanosan
alkalmazandé mértéke, amelyen felll vélelmezni kell, hogy a védjegy jo hirnévvel
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

rendelkezik (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10,
Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Ezért, bar a Birésag a j6 hirnév értékelése soran figyelembe veendé tényezék kozott
kifejezetten nem sorolta fel, a védjegy altal az érintett vasarlokozonség korében elért
ismertségi szint kozvetlen jelentéséggel bir, és kiilondésen hasznos lehet annak
értékelésében, hogy a védjegy az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése alkalmazasaban
kell6en ismert-e, feltéve természetesen, hogy a szamitasi modszer megbizhato.

Altaldban minél magasabb a védjegy ismertségére vonatkozd aranyszam, annal
koénnyebb annak elfogadésa, hogy a védjegy jé hirnévvel rendelkezik. Egyértelmi
kiszobérték hianyaban az ismertségi arany csak abban az esetben meggy6z6, ha a
bizonyiték nagymértékii védjegyismertséget mutat. Az aranyszamok o6nmagukban
nem rendelkeznek bizonyité erbvel. A fentiekben kifejtetteknek megfeleléen a jo
hirnevet inkabb az esettel kapcsolatos valamennyi tényez6 atfogé szambavételével kell
értékelni. Minél nagyobb mértékl az ismertség, annal kevesebb tovabbi bizonyitékra
van szukség a jo hirnév igazolasahoz és forditva.

Ugyszam Megjegyzés

A benyujtott bizonyiték igazolta, hogy a korabbi
védjegy Svédorszagban a zselék, dzsemek,
beféttek, gylimélcsitalok, italok és gylimélcslevek
készitéséhez szlikséges koncentratumok terén
rendkivul j6 hirnévvel rendelkezett. A TNS Gallup
altal végzett felmérés szerint a ,BOB” védjegy
spontan ismertsége (telefonon adott valaszok a
kOvetkez6 kérdésekre: ,Milyen védjegyrél hallott

vagy milyen védjegyet ismer — a vonatkozo
24/02/2010, R _765/2009-1, Bob the Builder

(fig.) / BOB et al termékcsoport megnevezése — terlletén?) 25% és
ig. etal.

71% kozott ingadozott, aruktol fliggbéen: almalevek,
dzsemek, lekvarok, Uditéitalok, gylimdlcsitalok és
gylimélcslevek. Az alatamasztott ismertség (a
kérdGivre adott valaszban a védjegyet hordozo
termékeket jeldlték meg) aruktol fuggéen 49% és
90% kozott mozgott. Ezenkivil a 2001 és 2006
kozotti piaci részesedés a fenti
termékcsoportokban atlagosan 30-35 %-ot ért el
(34. pont).

Abban az esetben, ha a bizonyiték szerint a védjegy csak kisebb mértékii
ismertséggel rendelkezik, ebbél nem szabad automatikusan a védjegy ismertségére
kovetkeztetni, vagyis a legtobb esetben az aranyszamok onmagukban nem
jelentenek bizonyitékot. Ezekben az esetekben csak akkor lehet megfeleld mértéki
bizonyossaggal értékelni, hogy a védjegyet az érintett vasarlékdzoénség jelentds része
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

ismeri-e, ha az ismertségre vonatkozé bizonyiték a védjegy altalanos piaci
teljesitményére vonatkozdan elegendd jelzéssel parosul.

3.1.3.2 Piaci részesedés

A védjeggyel jelolt, a piacon kinalt vagy értékesitett aruk piaci részesedése és a
védjegy piaci helyzete a j6 hirnév értékelése szempontjabdl értékes jelzés, mivel
mindkettd azt hivatott jelezni, hogy az érintett vasarlok6zonség hany szazaléka
vasarolja ténylegesen az arukat, valamint mérik a védjegy versengd arukkal
szembeni sikerét.

A piaci részesedés egy adott marka altal egy meghatarozott piaci agazatban elért
teljes forgalom szazalékos aranya. Az érintett piaci agazat meghatarozasanal azokat
az arukat és szolgaltatasokat kell figyelembe venni, amelyekhez a védjegyet
hasznaljak. Amennyiben az ilyen aruk és szolgaltatasok kére sziikebb, mint a védjegy
arujegyzékében szereplé aruké és szolgaltatasoké, felmeril a részleges j6 hirnév
esete, amely ahhoz hasonld, mint amikor a védjegyet kilénb6z8d arukra vonatkozéan
lajstromoztak, de csak azok egy része tekintetében tett szert j6 hirnévre. Ez azt jelenti,
hogy ebben az esetben csak azokat az arukat és szolgaltatasokat, amelyek
esetében a védjegyet ténylegesen hasznaljak, és az j6 hirnevet szerzett kell
figyelembe venni a vizsgalat szempontjabdl.

Ezért az igen jelentés piaci részesedés vagy a vezetd piaci pozicié altalaban j6
hirnévre valé hatarozott utalast jelent; kilondsen abban az esetben, ha ehhez
észszer(ien nagymeértékl védjegyismertség tarsul. Az alacsony piaci részesedés
ellenben a legtébb esetben a jé hirnév ellen szdl, kivéve, ha vannak olyan mas
tényezdk, amelyek 6nmagukban elegendéek az ilyen allitas alatamasztasara.

Ugyszam Megjegyzés

J.-.] a BOTOX altal az Egyesiilt Kiralysagban

2003-ban elért 74,3%-os piaci részesedés, amely

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, | hasonldé a 75%-0s ismertségi szinthez, amelyet a
Botolist / Botocyl, helyben hagyta: 10/05/2012, | védjegy a rancok elleni gyogyaszati kezelések
C-100/11 P, EU:C:2012:285 terén szakosodott fogyasztoknal elért, elegendd a

jelentés mértékld piaci ismertség fennallasanak

bizonyitasahoz” (76. pont).
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Ugyszam Megjegyzés

A Torvényszék ugy itélte meg, hogy korabbi
védjegyeinek fokozott megkulénbdztetd
képességét, tovabba e védjegyek j6 hirnevét a
felszélald altal benyujtott bizonyitékok (reklamok,
kulénféle médiumok szerkeszt6inek hét levele és
egy videokazetta) nem tamasztjak ala, mivel azok
. ) nem tartalmaznak elegendéen részletezett vagy
13/12/2004, T-08/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358
ellendrizhetd objektiv elemet, amelyek Ilehetbvé
tennék az Emilio Pucci védjegyek altal lefedett
spanyolorszagi piaci részesedés, a védjegyek
hasznalatanak intenzitasa, foldrajzi kiterjedése és
idétartama, illetve a vallalat altal az ezek
promdcidjara forditott beruhazasok jelentéségének
értékelését (73. pont).

Egy masik ok, amiért a mérsékelt piaci részesedés nem mindig a jé hirnév hianyat
bizonyitja, az az, hogy a vasarlék6zonség azon része, amely valdjaban ismeri a
védjegyet, joval nagyobb lehet, mint az érintett aruk tényleges vevdinek szama. Ez
olyan aruk esetében fordul el6 példaul, amelyeket altalaban egy felhasznalonal tobb
hasznal (példaul csaladi folydiratok vagy ujsagok) (06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131,
§ 47, 51), vagy luxustermékek esetében, amelyeket tdbben ismerhetnek, de kevesen
tudnak megvenni (példaul az eurdpai fogyasztok jelentés hanyada ismeri az autdk
esetében a ,Ferrari’ védjegyet, de csak kevesen vesznek ilyet). Ezért a bizonyiték
alapjan meghatarozott -~ piaci részesedést az adott piac sajatossagainak
figyelembevételével kell értekelni.

Ugyszam Megjegyzés

A KENZO az eurdpai vasarlok6zonség korében
elismert divat- és luxuscikkek, parfumok,
kozmetikai termékek és ruhazati termékek
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO
kiemelkedd szallitdjaként ismert. A fellebbezési
tanacs azonban érintett vasarlokozonségnek a

nagykozonséget tekintette (29. pont).

Bizonyos esetekben a korabbi védjegy piaci részesedésének meghatarozasa nem
konnyii, példaul akkor, ha az érintett piac mérete az érintett aruk vagy szolgaltatasok
sajatossagaibdl fakadéan nem mérheté fel pontosan.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A termék korlatozott piaci jelenléte semmi esetre
sem akadalyozta meg, hogy az az érintett
vasarlékozonség korében kozismertté valjon. A
bizonyitékokbol egyértelmlen kideriilt, hogy a
védjegy az érintett piac szaklapjaiban 2003
decemberétél 2007 marciusaig (az eurdpai unios

védjegybejelentés idépontja folyamatosan
12/01/2011, R 446/2010-1, jegybel pontja) y

TURBOMANIA / TURBOMANIA

megjelent. Ezt azt jelenti, hogy a szaklapok
célkézénsége az érintett idépont el6tt tdbb mint
3 évet feldleld idészakban folyamatosan talalkozott
a felszdlald védjegyével. Ez a sajtéban fennalld,
kifejezetten az érintett vasarlék6zonséget célzd
oriasi jelenlét tdbb mint elég bizonyiték volt arra,
hogy az érintett vasarlok6zénség ismerte a
védjegyet (31. pont).

llyen esetekben mas hasonlé utalasok is relevansak lehetnek, mint példaul televizios
nézettségi adatok az autdéversenyzés és mas sport- vagy kulturalis események
esetében.

Ugyszam Megjegyzés

A felszolalé altal benyujtott bizonyiték szerint a
Nasdaq, kuldonésen a Nasdag-indexre torténé
utalassal szinte  naponta megjelenik  az
ujsagokban és Eurdpa-szerte szamos televiziés
10/05/2007, T-47/06, Nasdag, EU-T:2007:131 csatornan lathatd/olvashaté. A felszdlalé a
reklamozasba torténé jelentds befektetésre
vonatkozoé bizonyitékot is benyujtott. A Birdsag a j6
hirnevet bizonyitottnak talalta, annak ellenére, hogy
a felszolalé a piaci részesedésre vonatkozéan nem

nyGijtott be adatokat (47—52. pont).

3.1.3.3 A hasznalat intenzitasa

Egy védjegy hasznalatanak intenzitasat a védjeggyel jelolt aruk tekintetében a
felszoélalé altal elért értékesitési mennyiségek (azaz az eladott egységek szama) és a
forgalom (azaz ezen eladasok dsszértéke) jelzi. A vonatkoz6 szadmadatok altalaban az
1 évre vonatkozo eladasok, de el6fordulhatnak olyan esetek, amikor mas id6egységet
hasznalnak.

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1270. oldal
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A benyujtott  dokumentumok  (Ujsagcikkek,
értékesitési adatok, felmérések) azt mutattak, hogy
a korabbi megjel6lést, a ,CIALIS™t az eurdpai
uniés védjegybejelentés elétt intenziven
hasznaltak, a ,CIALIS" védjeggyel jelolt termékeket
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et | szamos olyan tagallamban forgalmazték, ahol azok
al. a vezetd markak korében szilard poziciét foglaltak
el, és hogy a megjeldlés a piacvezeté Viagraval
O0sszehasonlitva nagymértékl ismertséget ért el. A
szamottevd és folyamatosan emelkedé piaci
részesedés és értékesitési adatok is a ,CIALIS”

jelentds terjeszkedését bizonyitottak (55. pont).

Egy adott forgalom vagy értékesitési mennyiség jelentéségének értékelése soran azt is
figyelembe kell venni, hogy az érintett piac a lakossagot tekintve mekkora, mivel ez
befolyasolja a szdéban forgd termékek lehetséges vasarldinak szamat. Példaul
ugyanazon értékesitési adat viszonylagos sulya Luxemburgban joéval nagyobb lesz,
mint példaul Németorszagban.

Ezenkivll az, hogy egy adott értékesitési mennyiség vagy forgalom jelentés-e, az
érintett termékfajtatol fligg. Példaul a hétk6znapi tdmegfogyasztasi cikkek esetében
joval kdbnnyebb magas értékesitési mennyiséget elérni, mint a ritkabban vasarolt luxus-
vagy tartés termékeknél, ami azonban nem jelenti azt, hogy az elébbi esetben tobb
fogyasztd kerll kapcsolatba a‘védjeggyel, mivel valészin(i, hogy ugyanaz a személy
ugyanazt a terméket tObbszdr is megveszi. Ebbél kovetkezik, hogy egy adott
értékesitési mennyiség vagy forgalom jelentéségének meghatarozasanal figyelembe
kell venni a'szdban forgé aruk és szolgaltatasok fajtajat, értékét és tartossagat.

A forgalmi és értékesitési adatok nem a j6 hirnév kozvetlen bizonyitékaként, hanem
kozvetett jelzésként hasznalhatok, amelyeket a tdbbi bizonyitékkal egyltt kell
mérlegelni. Az ilyen jelzések kuldnésen a piaci részesedések és az ismertség
szazalékos aranyban megadott adatainak meghatarozasanal lehetnek hasznosak
azaltal, hogy redlisabb képet adnak a piacrél. Példaul megmutathatjak, hogy egy
inkabb szerény piaci részesedés mogott igen magas értékesitési mennyiség rejtézik,
ami hasznos lehet a versengd piacok esetében a j6 hirnév értékeléséhez, mivel
ezeken a piacokon egyetlen védjegynek altalaban nehezebb a teljes értékesités
jelentds részét megszereznie.

Viszont abban az esetben, ha nincs kilén megadva azon termékek piaci részesedése,
amelyek esetében a védjegyet hasznaljak, nem lehet meghatarozni, hogy egy adott
forgalom a piacon lényeges jelenlétnek felel-e meg, kivéve, ha a felszélalé az érintett
piac monetaris értékben meghatarozott teljes méretét mutatd bizonyitékot nyujt be,
amelybdl kdvetkeztetni lehet az altala képviselt piaci részesedésre.

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1271. oldal
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A j6 hirnevet nem sikerilt kelléen bizonyitani,
kiléndsen azért, mert a dokumentumok egyike sem
utalt arra, hogy az érintett végsé fogyasztdk
felismerték a korabbi védjegyet. Ezenkivil a
felszolalé aruinak piaci részesedésére vonatkozdan
sem nyujtottak be bizonyitékot. A  piaci
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO | részesedésre vonatkozd informaciok kuilondsen
(fig.) / MANDARINA DUCK (fig.) fontosak abban az agazatban, amelyben a
felszolalé 6 uzleti tevékenységét folytatja

(kézitaskak, utazassal  kapcsolatos cikkek,
kiegésziték és ruhazat), amely ,egy meglehetésen
atomizalt és versengd agazat’, és ,az emlitett
termékskalan belll szamos kilénbdz8 versenytars

és tervezd érintett” (59-61. pont).

Ez nem azt jelenti, hogy a forgalmi adatokat vagy az értékesitési mennyiséget alul
kellene értékelni, mivel mindkettd fontos jelzés azon fogyaszték szamat illetéen,
akiknél szamolni lehet azzal, hogy talalkoztak a védjeggyel. Nem zarhaté tehat ki,
hogy a jelentds forgalom vagy értékesitési mennyiség bizonyos esetekben a jé hirnév
megallapitdsa terén — Onmagaban vagy mas csekély bizonyitékokkal egyutt —
meghatarozo lehet.

Ugyszam Megjegyzés

Bar vis maior miatt a korabbi védjegy hagyomanyos
moédon, azaz a termék értékesitése révén nem
tudott kdzismertté valni, reklamtevékenységeknek,
azaz a védjegy szaklapokban és agazati
kiallitasokon toérténé fokozott, folyamatos és
allandoé népszeriisitésének kdszonhetéen rendkivul
12101/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ kozismert lett, és ezaltal gyakorlatilag a harom
érintett agazatban a teljes vasarlokdzénséget
elérte. A termék korlatozott piaci jelenléte
semmiképpen sem akadalyozta meg, hogy az
érintett  vasarlokdézénség korében kozismertté
valjon: az érintett idépontban a FLATZ volt az a
védjegy, amellyel a felszélalé elektronikus

bingégépeit azonositotta (41., 42., 50. és 51. pont).

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1272. oldal
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

Az ARENA védjegy altal az érintett orszagokban
elért piaci részesedésre vonatkoz6 adatok hianya
onmagaban nem tudta megkérddjelezni a szdban
forgd jo hirnév megallapitasat. El6szor is a
valamely  korabbi  védjegy j6 hirnevének
megallapitasa érdekében figyelembe veendé,
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, | felsorolt tényez&k csak példaként szolgalnak, mivel
COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL. az adott esetben lényeges valamennyi bizonyitékot

figyelembe kell venni, és masrészt a felszolalo altal

benyujtott mas részletes és ellendrizhetd
bizonyitékok mar énmagukban elegendéek ahhoz,
hogy egyértelmiien igazoljak, hogy az ,ARENA”
védjegy az érintett vasarlokdozdonség korében

jelentds ismertségre tett szert (59. pont).

Tekintettel azonban arra, hogy ez att6l a szabalytdl valé eltérést jelentene, hogy a jo
hirnevet az esettel kapcsolatos valamennyi tényezé atfogd szambavételével kell
értékelni, a jo hirnév kizardlag ilyen adatok alapjan térténé megallapitasat altalaban
kerulni kell, vagy legalabbis olyan kivételes esetekre kell korlatozni, amelyek az ilyen
megallapitast ténylegesen indokoljak.

3.1.34 A hasznalat féldrajzi terjedelme

A hasznalat foldrajzi terjedelmére torténé utalasok féként annak meghatarozéasaban
hasznosak, hogy az allitdlagos j6 hirnév elég széles korben elterjedt-e ahhoz, hogy
a fenti 3.1. pont értelmében az érintett terilet jelentds részét lefedje. Ezen értékelés
soran figyelembe ‘kell venni a vonatkozé terliletek népsiriiségét, mivel nem
6nmagaban a foldrajzi tertilet mérete, hanem a védjegyet ismeré fogyasztok aranya a
fé kritérium. Hasonldképpen nem az aruk vagy szolgaltatasok rendelkezésre allasa,
hanem a védjegy vasarlokozénség kérében meglévé ismertsége a fontos. Egy védjegy
ezért reklamozas, promécio, médiatuddsitasok stb. alapjan nagy terileten érvendhet jo
hirnévnek.

Altalaban minél elterjedtebb a hasznalat, annal kdnnyebb annak megallapitasa, hogy a
védjegy meghaladta az elSirt kiszobértéket, mikdzben az érintett terllet jelentds
részén tulmutatd hasznalatra utald jelzés a jo hirnév iranyaba mutaté pozitiv jel.
Kovetkezésképpen az érintett terileten torténé csekély mérték(i hasznalat hatarozott
utalast jelent a j6 hirnévvel szemben, példaul abban az esetben, ha az aruk nagy
tobbségét gyartasi helyukrél kdzvetlendl, lezart konténerekben harmadik orszagokba
exportaljak.

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1273. oldal
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

Ha a korabbi védjegy a televizidés csatornak és
folyéiratok terén az EU 27 tagéllamaban valdban
olyan kdzismert lenne, a felszélalé kénnyen tudott
volna informaciéval szolgalni arrél, hogy a védjegy
a 2008-at, azaz az eurépai unios
védjegybejelentést kdzvetlenil megel6z6
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.)
id6szakban mennyire volt elterjedt. A folydiratokra
vonatkozé értékesitési adatok nem a megfelel
id6szakra vonatkoztak. Emellett a benyujtott
dokumentumok a védjegy altal a vasarlék6zonség
korében elért ismertséggel kapcsolatosan nem

tartalmaztak semmilyen utalast (16. és 18. pont).

Az érintett tertleten torténd tényleges hasznalat bizonyitéka azonban nem tekinthet6 a
j6 hirnév megszerzéséhez sziikséges feltételnek, mivel a lényeg a védjegy ismertsége,
nem pedig megszerzésének maodja.

Ez az ismeret példaul egy uj termék bevezetése elbtti intenziv reklamozasra vezethet6
vissza, vagy jelent6s, hatarokon atnyulé vasarlas esetén az egyes piacok kozotti
jelentds arklldénbdzettel magyarazhatd, amely jelenséget gyakran a jé hirnév egyik
tertletrél a masikra torténd ,teriileti atszivargasaként” emlitenek. llyen koralmények
bekovetkezésére torténd hivatkozas esetén azonban ezt megfeleld bizonyitékokkal kell
alatdmasztani. Példaul pusztan az Eurdpai Unién bellli szabadkereskedelem elve
alapjan nem feltételezhetd, hogy az X tagallamban forgalomba hozott aruk jelentds
mennyiségben Y tagallam piacara is betortek.

3.1.3.5 A hasznalat id6tartama

A hasznalat idétartamara vonatkozd jelzések a védjegy élettartamanak
meghatarozasahoz kulonésen hasznosak. Minél hosszabb ideje hasznaljak a
védjegyet a piacon, annal nagyobb azon fogyaszték szama, akik talalkozhattak a
védjeggyel, és annal valdszinlibb, hogy ezek a fogyasztok tobbszor is talalkoztak
azzal. Példaul a 45, 50 vagy a tobb mint 100 éves piaci jelenlét hatarozottan jo
hirnévre utal.

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1274. oldal
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A benyujtott bizonyiték az ARENA védjegy
esetében rendkivlili médon lenylig6zd hasznalati
10/12/2009, R 1466/2008 2 & R _1565/2008-2, | id6tartamot (t6bb mint 30 év) és a hasznalat
COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL. jelentds foldrajzi kiterjedését (vilagszerte tobb mint

hetventt orszag, beleértve az érintett tagallamokat)

igazolta (55. pont).

29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177 |A Beatles egylttes tébb mint 40 évig tartd,
(fellebbezés elutasitva: 14/05/2013, C-294/12 P, |rendkivil jé hirnévvel rendelkezd csoportként
EU:C:2013:300) ismert (36. pont).

A védjegy hasznalati id6tartamara nem lehet pusztan a lajstromozas idejébdl
kovetkeztetni. A lajstromozas és a hasznalat nem feltétlenll esik egybe, mivel a
védjegyet a bejelentés el6tt vagy utan is ténylegesen hasznalhattak.

A donté kérdés végsé soron az, hogy a korabbi védjegy a vitatott bejelentés
benyujtasanak idépontjaban j6 hirnévvel rendelkezett-e. Jogi szempontbdl Iényegtelen,
hogy a jo6 hirnév korabbi idépontban |étezett-e mar. Ezért a bejelentés napjaig tarté
folyamatos hasznalatra vonatkozé bizonyiték a jo hirnévre utal6 pozitiv jelzés.

Ellenben, ha jelentés idészakra felfiggesztették a védjegy hasznalatat, vagy ha az
utolsé igazolt hasznalat és az eurdpai uniés védjegybejelentés napja kozott
meglehetésen hosszu id6 telt el, nehezebb annak megallapitasa, hogy a védjegy jo
hirneve tulélte a hasznalat megszakitasat, vagy hogy a bejelentés napjaig fennallt (lasd

a 3.1.2.5. pontot).

3.1.3.6 Promécids tevékenységek

A felszolald altal végzett promocioés tevékenységek jellege és mértéke hasznos
jelzésként szolgalhat  a védjegy jo hirnevének értékelésében, amennyiben e
tevékenységek a védjegy imazsanak felépitésére és a védjegy vasarlokozonség
kérében val6 ismertségének elémozditédsara iranyultak. A hosszu, intenziv és széles
kori promocios kampany ezért hatarozottan utalhat arra, hogy a védjegy a széban
forgd aruk potencialis vagy tényleges vevéi kdrében jo hirnevet szerzett, és akar az
emlitett aruk tényleges vevékadrén tul is ismertté valhatott.

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1275. oldal
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam Megjegyzés

A BOTOX angol nyelvii tudomanyos és altaldnos
érdeki sajtéban megjelent reklamjainak
) bizonyitéka elegendé volt a védjegy altal a
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl . L
nagykdézonség és az egészségligyi szakemberek
kérében megszerzett j6 hirnév megallapitasahoz

(65. és 66. pont).

Bar vis maior miatt a korabbi védjegy hagyomanyos
moédon, azaz a termék értékesitése révén nem
tudott kdzismertté valni, reklamtevékenységeknek,
azaz a védjegy szaklapokban és agazati
kiallitasokon torténé fokozott, folyamatos és
allandé népszerisitésének kdszénhetéen rendkivil
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ kdzismert lett, és ezéltal gyakorlatilag a harom
érintett 4gazatban a teljes vasarlékdzénséget
elérte. A termék korlatozott piaci jelenléte
semmiképpen sem akadalyozta meg, hogy az
érintett ' vasarlokézénség korében kozismertté
valjon: az érintett idépontban a FLATZ volt az a
védjegy, amellyel a felszélalé elektronikus
bingégépeit azonositotta (41., 42., 50. és 51. pont).

A felszdlalod aruit (kozmetikumok, illatszerek és
ruhazati cikkek) szamos, a vilag vezetd divat- és
29/05/2012, R _1659/2011-2, KENZO / KENZO |életmodmagazinjaban és egyes vezetd eurdpai
(helyben hagyta: 22/01/2015, T-393/12, | folydiratokban reklamoztak, és azokban cikkeket
EU:T:2015:45, § 57) irtak roluk. Az itélkezési gyakorlattal dsszhangban
a KENZO jo hirneve az emlitett termékek esetében

igazolast nyert (29. pont).

Bar nem zarhato ki, hogy a védjegy a tényleges hasznalat el6tt jo hirnevet szerez, a
promocios  tevékenységek altaldban dnmagukban nem elegendbek annak
megallapitasahoz, hogy a korabbi védjegy ténylegesen j6 hirnevet szerzett (lasd a fenti
3.1.3.4. pontot). Kizardlag egy Uj termék bevezetésének el6készitéseként végrehajtott
promociora vagy reklamra torténd hivatkozassal a vasarlokozonség jelentds részéneél
megszerzett ismertséget példaul nehéz bizonyitani, mivel a reklam vasarlok6zénségre
gyakorolt tényleges hatasat az eladasi adatok figyelembevétele nélkil nehéz lemérni.
llyen helyzetekben a felszodlalé rendelkezésére allé egyetlen bizonyitasi eszkéz a
kézvélemény-kutatas és hasonld felmérések, amelyek bizonyité ereje az alkalmazott
moddszer megbizhatosagatdl, a statisztikai minta méretétdl stb. fugg. (a kdzvélemény-
kutatasok bizonyito erejével kapcsolatosan lasd a lenti 3.1.4. pontot).

A felszdlalé promocios tevékenységeinek hatasa kozvetleniil, a promoécids kiadasok
osszegébdl lathatd, vagy kozvetve, a felszodlaldo altal alkalmazott promécios
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stratégia jellegébdl és abbdl torténé kovetkeztetés utjan mérhetd le, hogy a védjegy
reklamozasara mely médiumot hasznaltak.

Egy orszagos televizios csatornan vagy egy tekintélyes folydiratban megjelené
reklamot példaul nagyobb sulyunak kell tekinteni, mint a regionalis vagy helyi szinti
kampanyokat, kilénésen abban az esetben, ha azok magas nézettséggel vagy magas
példanyszammal tarsulnak. Hasonléképpen a nagynevl sport- vagy kulturalis
események szponzoralasa az intenziv promdciora valé tovabbi utalast jelenthetnek,
mivel ezek a tevékenységek gyakran jelentds befektetést igényelnek.

Ugyszam Megjegyzés

A Ferrero kilénb6zd, az olasz televiziéban (tdbbek
kozo6tt a Rai csatornan) folyd reklamkampanyaibdl

] kideril, hogy a korabbi védjeggyel a nézék 2005-
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.)

ben és 2006-ban gyakran talalkoztak. Szamos ilyen
ET AL.

reklamfilmet a legnézettebb idépontokban (példaul
a Forma 1-es Nagydij kdzvetitése alatt) sugaroztak
(41. pont).

Ezenkivil a felszoélald altal kivalasztott reklamstratégia tartalma hasznos lehet annak
az imazsnak a megallapitasaban, amelyet a felszolalé Iétre szeretne hozni védjegye
szamara. Ez kulonos jelent6séget kaphat a védjegy altal allitolagosan kozvetitett imazs
sérelmével vagy tisztessegtelen hasznalataval kapcsolatos kockazat értékelése soran,
mivel az ilyen imazs létezésének és tartalmanak a felszolalo altal benyujtott
bizonyitékokbdl egyértelmien ki kell derllnie (lasd a fenti 3.4. pontot).

Ugyszam Megjegyzés

A felszoélalé védjegye nemcsak 6nmagaban ismert,

11/01/2011, R 306/2010-4, hanem a sportautok magas ara és a felszoélalo

CARRERA / CARRERA,

jelentds reklamkoltségei miatt, valamint az

autéversenyeken elért sikerei figyelembevételével
(fellebbezés folyamatban: 27/11/2014, T-173/11,

Carrera /| CARRERA, EU:T:2014:1001)

a vasarlokdzonség azt a luxus, a csucstechnoldgia
és a csucsteljesitmény képével hozza

Osszefliggésbe (31. pont).

3.1.3.7 Egyéb tényez6k

A fent felsorolt tényezdk csak irdanyaddéak. A korabbi védjegy j6 hirnevének
értékelésekor az adott Uigy szempontjabdl relevans dsszes tényt figyelembe kell venni
(14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Az itélkezési gyakorlatban vagy
a WIPO kdzo6s ajanlasaban mas tényezék is szerepelnek. Ezért az egyes esetekben
relevanciajuktél fuggéen a kovetkezd tényezOkkel egészulhetnek ki: a sikeres
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jogérvényesités igazolasa; a lajstromozasok szama; tanusitasok és dijak; és a
védjegyhez kapcsolédé érték.

A sikeres jogérvényesités igazolasa

A védjegyek sikeres jogérvényesitésének igazoldsa a nem hasonlé arukkal vagy
szolgaltatasokkal szemben azért fontos, mert abbdl kiderilhet, hogy legalabb a tébbi
gazdasagi szerepld vonatkozasaban a nem hasonld arukkal vagy szolgaltatasokkal
szemben fennall az oltalom elfogadasa.

Az ilyen igazolasok vonatkozhatnak a birdésagokon kivlli eredményes
panaszrendezésre, mint amilyen példaul a hasznalat megsziintetésének és az attdl
valo eldllasnak az elfogadasa, a védjegyligyekben kotott korlatozd megallapodasok,
stb.

Ezenkivil a birésagi itéletek vagy kozigazgatasi hatésagok hatarozatai,
amelyekbdl kidertl, hogy a felszélalé védjegyének j6 hirnevét tdbb izben elismerték és
a sérelemmel szemben oltalomban részesitették, arra utalé fontos jelzések, hogy a
védjegy az érintett tertleten j6 hirnévnek o6rvend, kilondsen abban az esetben, ha az
ilyen hatarozatok a kdzelmultbdl valdk. Ez a hatés fokozhatd, ha az ilyen hatarozatok
szama jelentds (a hatarozatok bizonyité ereje tekintetében lasd a 3.1.4.4. pontot). Ez a
tényez6 a WIPO koz6s ajanlasa 2. cikke (1) bekezdése b) pontjanak 5. alpontjaban
szerepel.

A lajstromozasok szama

Az Eurdépaban vagy vilagszerte létezd védjegybejelentések és lajstromozasok szama
és idétartama szintén relevans, de 6nmagukban kevéssé utalnak arra, hogy az érintett
vasarlokozonség korében milyen a megjelolés ismertségének mértéke. Az a tény, hogy
a felszolaldé szamos védjegylajstromozassal rendelkezik, mégpedig szamos
osztalyban, kdzvetve tanusithatja a védjegy nemzetkoézi elterjedtségét, de nmagaban
dontéen nem bizonyitja a j6 hirnevet. Ez a tényez6 szerepel a WIPO kozds ajanlasa 2.
cikke (1) bekezdése b) pontjanak 4. alpontjaban, amely pontosan meghatarozza a
tényleges © hasznalat  szikségességét: a  védjegylajstromozasok  és/vagy
védjegybejelentések id6tartama és foldrajzi terjedelme annyiban relevans,
,=amennyiben tlkrozi a védjegy hasznalatat vagy ismertségét”.

Tanusitas és dijak

A tanusitas, dijak és hasonld nyilvanos elismerések altalaban a védjegy torténetérdl
nydjtanak informaciékat vagy a felszdlalé termékeinek bizonyos mindségi
szempontjaira mutatnak ra, de altalaban énmagukban nem elegendbek a j6 hirnév
megallapitdsahoz, inkabb kdzvetett jelzésként szolgalnak. Az a tény példaul, hogy a
felszolalé tobb éve kiralyi tanusitvannyal (royal warrant) rendelkezik, talan utalhat arra,
hogy a hivatkozott védjegy egy hagyomanyos védjegy, de nem nyujt koézvetlen
informaciét a védjegy ismertségérél. Amennyiben azonban a tanusitvany a védjegy
teljesitményével kapcsolatos tényeket érint, jelentésége joval nagyobb. Ezt a tényezét
emliti a Birdésag a Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer) és a Chiemsee
(Windsurfing Chiemsee) itéletekben a hasznalat révén megszerzett fokozott
megkuldénbdztetd képesseggel kapcsolatosan.
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Ugyszam Megjegyzés

A fellebbez¢ altal benyujtott és a fellebbezési
tanacs altal elfogadott Uj bizonyiték igazolja, hogy a
kordbbi  védjegy 2005 és 2009 kdzott
Lengyelorszagban szakosodott cégek altal készitett

. felImérésekben folyamatosan magas mindsitést és
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since

dijakat kapott (30. pont). A fellebbezési tanacs
1975/ Apart et al.

ezért ugy itélte meg, hogy a fellebbez6 az ékszerek
tekintetében  eredményesen  bizonyitotta a
lengyelorszagi j6 hirnevet, a korabbi
megjeldléseivel jeldlt mas aruk és szolgéltatasok

esetében azonban nem igazolta azt.

A védjegyhez kapcsolddd érték

Az, hogy egy harmadik cég egy védjegyet utanzatként termékein védjegyként vagy
pusztan dekoracioként megjelenit, hatarozott .utalas arra, hogy a védjegy nagymértéki
vonzerdvel és jelentds gazdasagi értékkel rendelkezik. Ezért a védjegy hasznalati
engedélyeken, merchandisingon és szponzoralason keresztul torténd
hasznositasanak mértéke, valamint a vonatkozd programok jelentésége hasznos
jelzésként szolgalnak a jo hirnév értékelésében. Ez a tényezd a WIPO egyuttes
ajanlasa 2. cikke (1) bekezdése b) pontjanak 6. alpontjaban szerepel.

3.1.4 A j6 hirnév bizonyitéka

3.1.4.1 A bizonyitékkal szemben tamasztott kovetelmények

A felhasznalénak olyan bizonyitékot kell benyujtania, amely lehetévé teszi, a Hivatal
szamara, hogy arra a pozitiv kovetkeztetésre jusson, hogy a korabbi védjegy az
érintett tertleten jo hirnevet szerzett. Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdésében és az
EUVFAR 7. cikke (2) bekezdésének f) pontjaban szereplé megfogalmazas e
tekintetben elég egyértelm(i: a korabbi védjegy csak abban az esetben részesil
fokozott oltalomban, ha ,jé hirnevet élvez”.

”w

Ebbdl kovetkezik, hogy a bizonyitéknak egyértelmiinek és meggyo6zdnek kell
lennie abban az értelemben, hogy a felszélalonak egyértelmien igazolnia kell minden
tényt, amely alapjan biztonsaggal megallapithatd, hogy a védjegyet a vasarlok6zonség
jelentés része ismeri. A korabbi védjegy j6 hirnevérdl a Hivatalnak kielégitéen meg kell
gy6zddnie, a puszta feltételezés nem elegendé.

3.14.2 Bizonyitasi teher

Az EUVR 95. cikke (1) bekezdésének masodik mondata szerint az ellenérdekii fél
részvételével zajlé eljarasokban a Hivatal vizsgalata a felek altal el6terjesztett
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tényallasra, bizonyitékokra és érvekre szoritkozik. Ezért annak értékelésekor, hogy a
korabbi védjegy j6 hirnévvel rendelkezik-e, a Hivatal nem vehet figyelembe a sajat
piaci ismeretei alapjan tudomasara jutott tényeket, és nem folytathat hivatalbdl
vizsgalatot sem. Az EUVFAR 7. cikke (2) bekezdésének f) pontja elbirja, hogy a
vonatkozé tényeket a felszdlalonak kell kifejtenie és bizonyitania, és kifejezetten
el6irja, hogy be kell nyujtania az azt igazolé bizonyitékot, hogy a védjegy j6 hirnévvel
rendelkezik az arujegyzékben szerepl6 aruk és szolgaltatasok tekintetében.

Az, hogy egy vedjegy megdfelel-e az el6irt, j6 hirnévre vonatkozd kiiszdbnek,
6nmagaban nem pusztan ténykérdés, mivel tobb ténybeli jelzés jogi értékelését teszi
szlkségessé. Egy védjegy j6 hirneve ezért nem tekinthetd kozismert ténynek. A jo

hirnév minéségi vonatkozasai — példaul a j6 hirnévvel rendelkezd védjegyhez
kapcsolodd konkrét kép — kizar6lag konkrét, relevans bizonyitékok alapjan
értékelhetdk.

3.1.4.3 A bizonyitékok értékelése

Ebben az esetben is a bizonyitékok értékelésének altalanos szabalyai érvényesek: a
bizonyitékokat atfogéan kell értékelni, azaz minden elemet dssze kell vetni a tébbi
elemmel, mig a tébb forrasbdl megerdsitett informaciok altalaban megbizhatébbak,
mint az elszigetelt forrasokbdl szarmazoé tények. Minél fiiggetlenebb, megbizhatobb és
tajékozottabb ugyanis az informacios forras, annal erésebb a bizonyiték bizonyitd
ereje.

Kdvetkezésképpen a kozvetleniil a felszolalétél szarmazé informaciok énmagukban
vélhetéen nem elegendbek, kulondsen abban az esetben, ha tények helyett csak
véleményekbdl és becslésekbdl allnak, vagy ha nem hivatalos jellegliek vagy nem
tartalmaznak objektiv meger8sitéseket, példaul ha a felszélalé ismeretlen eredeti
adatokat és szamokat tartalmazé belsé feljegyzéseket vagy tablazatokat nyuijt be.

Ugyszam Megjegyzés

A benyujtott dokumentacié tartalma nem igazolja
egyértelmiien, hogy a kordbbi védjegyek jo
hirnevet élveznek. A dokumentacié nagyrészt
kozvetleniil az alperestdl szarmazik és az alperes

cégkatalégusabol, valamint a honlapjardl letoltott
29/04/2010, R__295/2009-4, PG PROINGEC

reklamjaibdl és dokumentumaibdl ered6
CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.

informacidkat tartalmaz. Nincs elegendd, harmadik
felektdl szarmazo dokumentacid/informacio,
amelybdl egyértelmlien és objektiven kiderll az
alperes pontos piaci helyzete. A j6 hirnév nem

bizonyitott (26. pont).
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Ugyszam Megjegyzés

Az eljaras dokumentumait illetéen, amelyek
magatél a cégtél szarmaznak, a Toérvényszék
megallapitotta, hogy az ilyen dokumentumok
bizonyitd erejének értékeléséhez mindenekel6tt az
abban talalhaté informaciék hitelességét kell
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679 figyelembe venni. A Térvényszék hozzatette, hogy
kilonésen figyelembe kell venni, hogy a
dokumentum kitél szarmazik, milyen korilmények
kozott keletkezett, kinek cimezték és tartalma els6é
latasra megalapozottnak és megbizhatonak tlinik-e
(49. pont).

Amennyiben azonban az ilyen informaciok nyilvanosan hozzaférhetéek vagy hivatalos
célbol allitottak azokat 6ssze, és objektiven ellendrzétt informaciokat és adatokat
tartalmaznak, vagy nyilvanossagra hozott nyilatkozatokat tlikroznek, bizonyité erejiuk
altalaban erésebb.

A bizonyitékok, tartalmukat tekintve, annal relevansabbak és annal nagyobb a
bizonyitd erejuk, minél tobb utalast tartalmaznak azokra a kulonb6z6 tényezdkre
vonatkozéan, amelyekb6l a joé hirnévre lehet kovetkeztetni. Kulondsen azok a
bizonyitékok, amelyek 6sszességiikben nem tartalmaznak mennyiségi adatokat és
informacidkat, vagy ezekbdl keveset tartalmaznak, nem alkalmasak arra, hogy a
lényeges tényezokrél, példaul a védjegy ismertségérél, a piaci részesedésrél és a
hasznalat intenzitasardl informaciokat szolgaltassanak, kovetkezésképpen nem
elegendéek a j6 hirnév megallapitasanak alatamasztasara.

3.14.4 Bizonyitasi eszk6zok

A felszélalé az EUVR 97. cikkének (1) bekezdésében felsorolt valamennyi bizonyitasi
eszkozt igénybe veheti. A felszolald mindenesetre szabadon megvalaszthatja a
bizonyitas altala hasznosnak tartott formajat (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) /
HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444, § 35).

A j6 hirnév bizonyitasahoz a kovetkezé bizonyitasi eszkdzok lehetnek relevansak (ez a
felsoroléas nem tUkrdzi azok viszonylagos jelentéségét vagy bizonyitd erejét):

esku alatt tett vagy megerésitett nyilatkozatok

birdsagi itéletek vagy kdzigazgatasi hatdésagok hatarozatai

a Hivatal hatarozatai

kozvélemény-kutatasok és piaci felmérések

auditok és ellendrzések

tanusitvanyok és dijak

Ujsagokban vagy szakmai kiadvanyokban megjelent cikkek

a gazdasagi eredményekre vonatkozé éves beszamoldk és cégprofilok

©NOoOORON =
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9. szamlak és mas kereskedelmi dokumentumok
10.rekldm- és promocios anyagok
11.az interneten vald jelenlét és tevékenység bizonyitéka

Esku alatt tett vagy meger6sitett nyilatkozatok

Az eski alatt tett nyilatkozatok sulyat és bizonyitd erejét a Hivatal altal az ilyen
bizonyitékok értékelésekor alkalmazott altalanos szabalyok hatarozzak meg.
Kiléndsen azt kell figyelembe venni, hogy a bizonyitékot benyujté személy milyen
min&ségben jar el, és a bizonyiték mennyiben relevans az adott gy szempontjabdl. Az
esklvel megerésitett nyilatkozatok sulyaval és bizonyitoé erejével kapcsolatos tovabbi
részletekért lasd az Iranymutatas, C. rész, Felszdlalds, 7. szakasz, A hasznalat
igazolasa cimd részt.

Ugyszam Megjegyzés

Az Egyesult Kirdlysagban a digitalis médiastratégia
terliletére szakosodott tanacsadd cég altal
benyujtott nyilatkozat a felszolalé felé igazolja,
12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY et al. |hogy ,az Egyesllt Kiralysagban vezet6é digitalis
televizidos szolgaltatoként mikodik”, és hogy a
»Sky« rendkivil j6 hirnévvel rendelkezik”
(37. pont).

Birésagi itéletek vaqgy kozigazgatasi hatésagok hatarozatai

A felszdlalok gyakran hivatkoznak a nemzeti hatésagok hatarozataira vagy birosagi
itéletekre, amelyek elfogadtak a korabbi védjegy j6 hirnevét. Bar a nemzeti hatarozatok
elfogadhaté bizonyitékok, és bizonyitd erével rendelkezhetnek — kiilénésen abban az
esetben, ha olyan tagallambdl szarmaznak, amelynek teriilete a széban forgd
felszblalas tekintetében érintett —, azok a Hivatalra nézve nem kételez6ek abban az
ertelemben, hogy megallapitasaikat kdvetni kellene.

Ugyszam Megjegyzés

Az eurdpai uniés védjegyrendszer a spanyol
birésagok itéletei tekintetében egy 6nallé rendszer,
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553 | amely sajat szabalyokkal és célkitizésekkel
rendelkezik, és amelynek alkalmazasa a nemzeti

rendszerektél fliggetlenil térténik (79. pont).

Mivel az ilyen hatarozatok a jé hirnév létezésére utalhatnak és a védjegy eredményes
érvényesitésének igazolasara szolgalhatnak, relevanciajukat vizsgalni kell. Figyelmet
kell kapnia az érintett eljaras tipusanak, valamint annak, hogy a birdsag altal
eldontend6 kérdés valéban az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerinti jo hirnév volt-
e, valamint a birdésagi szintnek és az ilyen itéletek szamanak.
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Ugyszam Megjegyzés

Az Egyesult Kirdlysdg nemzeti hivatalanak a
,BOTOX” j6 hirneve tekintetében hozott hatarozatai
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, |tényként kezelheték, és adott esetben a
EU:C:2012:285 Torvényszék figyelembe veheti azokat annak
ellenére, hogy az eurdpai uniés védjegy jogosultjai

nem voltak e hatarozatok részes felei (78. pont).

A nemzeti eljarasokra és a Hivatal elétt folyo felszoélalasi eljarasokra vonatkozo érdemi
és eljarasi feltételek eltérhetnek egymastél. El6szor is eltérhet a j6 hirnévre vonatkozdé
kévetelmény meghatarozasanak vagy értelmezésének modja. Masodszor a Hivatal
altal a bizonyitéknak tulajdonitott suly nem feltétlenil egyezik meg a nemzeti
eljarasokban annak tulajdonitott jelentéség mértékével. Ezenkivil a nemzeti
eljarasokban elképzelhet6, hogy hivatalbdl figyelembe vesznek altaluk kozvetlendl
ismert tényeket, mig a Hivatal az EUVR 95. cikke értelmében ezt nem teheti.

A nemzeti hatarozatok bizonyité ereje ezért jelentésen megné, ha a hatarozatok
alapjaul szolgalé jogszabalyi feltételeket és tényeket kelléen egyértelmien kifejtik.
Ennek oka az, hogy ezen elemek hianyaban a bejelenté nehezebben gyakorolja
védekezési jogat, a Hivatal pedig nehezebben értékeli megfeleld bizonyossaggal a
hatérozat relevancigjat. Hasonloképpen, ha a hatéarozat még nem végleges, vagy az a
két Ugy kozott eltelt id6 miatt mar nem vehetd figyelembe, bizonyité ereje ennek
megfeleléen csokken.

Kdvetkezésképpen a nemzeti hatarozatok bizonyité erejét tartalmuk alapjan kell
értékelni, és az az ugytol fuggden eltérhet.

A Hivatal hatarozatai

A felszdlalo hivatkozhat tovabba a Hivatal korabbi hatarozataira, feltéve, hogy ez a
hivatkozas egyértelm( és félreérthetetlen, és hogy az eljarasok nyelve megegyezik.
Ellenkez6 esetben a felszdlalonak a tovabbi tények, bizonyitékok és érvek
benyujtasara vonatkozo 4 hénapos idészakon belul be kell nydjtania a hatarozat
forditasat is annak érdekében, hogy a bejelentd gyakorolni tudja védekezési jogat.

A Hivatal korabbi hatdrozatainak relevancidjara és bizonyitd erejére a nemzeti
hatarozatokra vonatkozé szabalyokkal megegyezd szabalyok érvényesek. A
Hivatalnak azonban még abban az esetben sem kell ugyanarra a kovetkeztetésre
jutnia, ha a hivatkozas elfogadhatdé és a hatarozat relevans, hanem minden esetet
annak konkrét kérilményei alapjan kell megvizsgalnia. Valamely korabbi védjegy jo
hirnevéenek elismerése nem fugghet a felekre és kulonbozé jogi, valamint ténybeli
elemekre vonatkozo, onallé eljarasban torténd el6zetes elismeréstél.
Kdvetkezésképpen a korabbi védjegyére hivatkozé felet terheli a részvételével zajlé
egyes eljarasok konkrét kontextusaban, a legmegfelelébbnek itélt tények alapjan
annak bizonyitasa, hogy a védjegy j6 hirnevet szerzett; e fél nem hivatkozhat pusztan
arra a bizonyitékra, amelyet akar azonos védjegy tekintetében egy masik kdzigazgatasi
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eljarasban elfogadtak (23/10/2015, T-597/13, dadida / CALIDA, EU:T:2015:804,
§ 43-45).

Ebbél kovetkezik, hogy a Hivatal korabbi hatarozatai csak viszonylagos bizonyitd
erével rendelkeznek, és azokat a tobbi bizonyitékkal egyutt kell értékelni, kiléndsen
abban az esetben, ha a felszdlalé hivatkozasa a Hivatal korabbi hatarozatara
vonatkozik, és nem terjed ki az adott eljarasban benyujtott anyagokra, azaz abban az
esetben, ha a bejelentének nem volt lehetésége arra, hogy azokkal kapcsolatosan
allast foglaljon, vagy ha a két Ugy kdzétt eltelt id6 meglehetésen hosszu. A helyzet
eltérd lehet, ha a felszdlald altal hivatkozott bizonyitékot azonos felek kozoétti mas
eljarasban benyujtottak és a bejelent6 tudott a korabbi védjegy j6 hirnevére vonatkozo
bizonyitékrol (22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

Kozvélemény-kutatasok és piaci felmérések

A kozvélemény-kutatasok és a piaci felmérések a legalkalmasabbak arra, hogy
informaciét nyujtsanak a védjegy ismertségének meértékérél, piaci részesedésérdl,
valamint a versenytarsak aruival 6sszehasonlitva piaci poziciojukrol.

A kdzvélemény-kutatasok és a piaci felmérések bizonyitd erejét az azokat készité
jogalany jogallasa és fuggetlenségi foka, az altala nyujtott informacidk relevanciaja és
pontossaga, valamint az alkalmazott médszer megbizhatésaga hatarozza meg.

Kiléndsen a kdzvélemény-kutatas és a piaci felmérés hitelességének értékelésénél a
Hivatalnak a kovetkez6ket kell tudnia:

1. A bizonyiték forrasa megbizhatésaganak meghatarozasahoz tudnia kell, hogy azt
fuggetlen és elismert kutatointézet vagy cég végezte-e (27/03/2014, R 540/2013-2,
Shape of a bottle (3D), § 49).

2. Annak értékeléséhez, hogy a felmérés a széban forgd aruk kildénbozé lehetséges
fogyasztdi tekintetében reprezentativ-e, tudnia kell, hogy hany személyt kérdeztek
meg, és azoknak milyen a profiljuk (nem, kor, foglalkozas és hattér).

3. A felmérés kivitelezésének modszere és korlilményei, valamint a kérd&ivben
szerepld kérdések teljes listaja. Fontos tovabba tudni, hogy a kérdéseket hogyan és
milyen sorrendben tették fel annak megallapitasa érdekében, hogy a valaszaddkat
befolyasolta-e a kérdésfeltevés.

4. A felmérésben tikr6z6d6é aranyok a megkérdezett személyek dsszességére vagy
csak a ténylegesen valaszoldkra vonatkoznak.

Amennyiben a fenti elemek nem ismertek, a kozvélemény-kutatas, illetve a piaci
felmérés eredményei nem tekintheték erds bizonyité erével rendelkezéknek, és elvileg
onmagukban nem elegenddek a j6 hirnév megallapitasanak alatamasztasara.

Ugyszam Megjegyzés
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08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3
STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.

A torlést kéré fél

alatamasztasara

védjegye j6 hirnevének
be
bizonyitékot. Bar az Olaszorszagban 2001-ben
kiderdil,

Sakérdezés utani felismerés” szintje 86%-o0s, a

nem nyujtott elegendd

végzett felmérés részleteibdl hogy a
,spontan ismertségi” arany csak 56%-ot ért el.
Ezenkivil a felmérésben szerepl6 személyeknek
feltett kérdéseket nem adtak meg, ami lehetetlenné
tette annak meghatarozasat, hogy a kérdések

valéban nyitottak voltak-e és nem voltak-e
iranyitottak. A felmérésben nem szerepelt tovabba,
hogy a védjegy milyen aruk tekintetében ismert

(27. pont).

27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)

Ugy tiinik, a felmérést nem a kdzismert GfK cég
végezte el, amint azt a bejelentd el6adja, hanem
Philip Malivore, aki sajat elmondasa szerint csupan
a.,GfK korabbi igazgatoja”. A fellebbezési tanacs
tehat nem érti, hogy a GfK korabbi alkalmazottja,
hogyan hasznalhatja a céges logét a felmérések
minden egyes oldalan, amikor jelenleg ,fiiggetlen
mikodik.

tények jelentés kétséget tamasztanak a felmérések

piackutatasi tanacsadoként” Ezek a

forrasat, megbizhatésagat és fiiggetlen voltat

illetéen (49. pont).

Hasonléképpen, ha a fenti elemek adottak,

de a forras megbizhatésaga és a médszer

megkérddjelezhetd, a statisztikai minta tul kicsi, illetve a kérdések iranyitottak voltak, a
bizonyiték hitelessége ennek megfeleléen csokken.

A Hivatal altal végzett vizsgélatra vonatkozé Iranymutatas Altalanos bevezetés, C.
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Ugyszam Megjegyzés

A felszélalé altal benyujtott felmérés nem szolgal
egyértelm( bizonyitékkal arra vonatkozoéan, hogy a
szénsavval dusitott vizek esetében a korabbi
megjeldlés a spanyol vasarlékdzonség korében
kézismert, mivel a megkérdezett személyeket
szarmazasuk alapjan valasztottdk ki, azaz
Spanyolorszagban laké kolumbiaiak voltak. Ok a

. Spanyolorszagban él6 lakossag igen kis hanyadat
15/03/2011, R 1191/2010-4, MAS KOLOMBIANA

., teszik ki. Az értékesitési adatok, a reklamkoltségek
...Y QUE MAS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA

és a bevandorldknak szélé kiadvanyokban valo
megjelenés, amelyeket kdzjegyz6 altal hitelesitett
nyilatkozatban soroltak fel, hasonléképpen nem
elegendéek annak megallapitasahoz, hogy a
korabbi megjeldlés kbézismert. Ezenkivil a
nyilatkozatokat nem tédmasztjdk alda az aruk
értékesitésére  vagy forgalmara  vonatkozo

meggy6z6 adatok (23. pont).

A felszolalé az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése
szerinti kovetelése alatamasztasara kizarolag egy

2007-ben végzett kdzvélemény-kutatasra
hivatkozik. Az emlitett kdzvélemény-kutatast
fuggetlen cég végezte. Elvileg egy 1000-2000
fébol @allé minta elegendének tekinthetd, feltéve,
hogy az érintett fogyasztétipus tekintetében a minta
reprezentativ. A felszélalé altal bemutatott
kozvélemény-kutatas 500 megkérdezettbdl alld

) mintan alapult, amely nem elegend6 azon
01/06/2011, R_1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) /

] szolgaltatdsok esetében, amelyek tekintetében a
DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.

felszélalé j6 hirnévre hivatkozik. A kdzvélemény-
kutatas szerint a korabbi védjegy logojat kiiléndsen
pénzigyi és biztositasi szolgaltatadsokkal hoztak
kapcsolatba. Mivel a felszolalas a korabbi eurdpai
unios védjegy tekintetében kizardlag a 42.
osztélyra vonatkozik, nem terjed ki a pénzlgyi és
biztositasi szolgaltatdsokra. Kdvetkezésképpen a
benyujtott kdzvélemény-kutatds nem bizonyitja
megfeleléen a  felszdlal6  eurépai  unids

védjegyének j6 hirnevét (58. pont).

Azok a kozvélemény-kutatasok ellenben, amelyek megfelelnek a fenti
kovetelményeknek (fuggetlenség és a forras megbizhatésaga, elfogadhatéan nagy és
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széles korl minta és megbizhatd moddszer) hatarozottan utalnak a jo hirnévre,
kiléndsen abban az esetben, ha nagymértékl védjegyismertséget igazolnak.

Auditok és ellenérzések

A felszolald vallalkozasanak auditjai és ellenérzései hasznos informacioval
szolgalhatnak a védjegy hasznalatanak intenzitasat illetéen, mivel azok rendszerint a
pénzigyi eredményre, értékesitési adatokra, forgalomra, nyereségre stb. vonatkozo
adatokat tartalmaznak. Az ilyen bizonyiték azonban kizardlag akkor relevans, ha
kifejezetten a széban forgo védjeggyel ellatott aruk értékesitésére és nem altalaban a
felszoélald tevékenységére vonatkozik.

Auditokat és ellen6rzéseket maganak a felszdlalénak a kezdeményezésére
folytathatnak le, vagy azokat tarsasagi jogi és/vagy pénzugyi szabalyok is el&irhatjak.
Az els6 esetben a kozvélemény-kutatasokra és a piaci felmérésekre vonatkozo
szabalyok érvényesek, azaz az auditot lefolytatd jogalany jogallasa és az alkalmazott
modszer megbizhatésaga hatarozza meg annak hitelességét, mig a hatésagi auditok
és ellen6rzések bizonyitd ereje altalaban joval er6sebb, mert azokat tobbnyire
altalanosan elfogadott standardok és szabalyok alapjan allami hatésag vagy elismert
kdnyvvizsgalo végzi.

Tanusitas és dijak

E bizonyitékok korébe tartoznak a hatdésagok vagy hivatalos intézmények, példaul
kereskedelmi és iparkamarak, szakmai szOvetségek és tarsasagok, fogyasztoi
szervezetek stb. tanusitvanyai és dijai.

A hatésagi tanusitvanyok megbizhatésaga altaldban magas, mivel fliggetlen és
szakmai forrasokbdl szarmaznak, amelyek a tényeket hivatali faladataik ellatasa soran
igazoljak. Példaul az illetékes lapterjesztdé szévetségek altal kiadott folyoiratok atlagos
példanyszama egyértelml bizonyitékként szolgal egy védjegy ezen agazatban
tanusitott teljesitményérél.

Ugyszam Megjegyzés

A védjeggyel nyert szdmos markadij és a hatalmas
reklambefektetések, valamint a  kilénb6z6
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 et al. kiadvanyokban kézzétett cikkek egyittesen a jo
hirnév bizonyitékanak jelentds részét képezték

(9. pont iii. alpontja és 27. pont).

Ugyanez vonatkozik az e hatésagok altal kiadott minéségi tanusitvanyokra és dijakra,
mivel a dij elnyeréséhez a felszélalonak altalaban objektiv normaknak kell megfelelnie.
Az ismeretlen jogalanyok altal, illetve nem meghatarozott vagy szubjektiv kritériumok
alapjan odaitélt dijaknak és kitintetéseknek ellenben igen kevés jelentéséget kell
tulajdonitani.

A tanudsitvany vagy dij adott (Gggyel kapcsolatos relevanciaja nagyrészt annak
tartalmatél figg. Példaul az a tény, hogy a felszdlald rendelkezik 1ISO 9001 min&ségi

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1287. oldal
rész Felszolalds

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/907%2F2009-2

5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

tanusitvannyal, vagy kiralyi tanusitvannyal (royal warrant), nem jelenti automatikusan,
hogy a megjeldlést a vasarldkdzonség ismeri. Csupan annyit jelent, hogy a felszoélalo
arui megfelelnek bizonyos mindségi vagy szakmai el6irasoknak, illetve, hogy a
felszélald egy kiralyi haz beszallitdja. Amennyiben azonban az ilyen bizonyiték mas
mindségi jelzéssel vagy piaci sikerrel tarsul, az arra a kdvetkeztetésre vezethet, hogy a
korabbi védjegy jo hirnévvel rendelkezik.

Ujsagokban vagy szakmai kiadvanyokban megjelent cikkek

A felszolald védjegyére vonatkozo ujsagcikkek vagy mas kiadvanyok bizonyitd ereje
attél fliigg, hogy ezek a kiadvanyok rejtett promécidos anyagok, vagy ellenkezéleg,
flggetlen és objektiv kutatas eredményei.

Ugyszam Megjegyzés

A valamely tudomanyos kiadvanyban vagy a
nagykozonségnek szolé sajtdoban megjelend cikkek
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, | puszta létezése relevans alapot teremt annak
Botolist / Botocyl, helyben hagyta: 10/05/2012, | megallapitdsara, hogy a BOTOX védjeggyel
C-100/11 P forgalmazott termékek a nagykdzénség korében jo
hirnévnek o&rvendenek, e cikkek pozitiv vagy
negativ tartalmatdl fliggetlendl (54. pont).

A korabbi védjegy j6 hirnevét Olaszorszagban
bizonyitotta a felszélald altal benyujtott oriasi
mennyiségl dokumentacio, amely tobbek kozott
tartalmazott egy, az Economy cimi lapban
megjelent cikket, amely szerint a ,BACI &
ABBRACCI” védjegy 2005-ben a vilag tizenot
leggyakrabban hamisitott védjegyeinek egyike volt;
egy, az Il Tempo ciml lapban 2005. 08. 05-én
megjelent cikket, amely a ,BACI & ABBRACCI”

] védjegyet tObbek kozott a Dolce & Gabbana,
10/03/2011, R_555/2009-2, BACI MILANO (fig.) /

Armani, Lacoste és Puma mellett mint a hamisiték
BACI & ABBRACCI

altal célzott védjegyet mutatja be; egy, a Fashion
cimd lapban 2006. 06. 15-én megjelent cikket,
amelyben a védjegyet ,igazi piaci csodaként”
jellemzik; 2004 és 2007 kozotti reklamkampanyokat
népszerl mivészek és sportoldk ajanlasaval; és a
neves flggetlen (igyndkség, a Doxa altal 2007
szeptemberében végzett piaci felmérést, amelybdl
kiderul, hogy a védjegy a divatagazatban az olasz
vasarlokdzonség 0,6%-anal elsé helyen all
(35. pont).

igy ha ilyen cikkek magas statusszal rendelkezé kiadvanyokban jelennek meg, vagy ha
azokat flggetlen szakértdk irjak, viszonylag erés bizonyité erével rendelkeznek, mint

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1288. oldal
rész Felszolalds

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/345%2F08
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/357%2F08
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F05%2F2012/10%2F05%2F2012/number/100%2F11
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/555%2F2009-2

5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

példaul akkor, ha egy meghatarozott védjegy sikerével szaklapokban vagy tudomanyos
kiadvanyokban megjelené esettanuimany foglalkozik. Amennyiben egy védjegy
szerepel a szétarban (amely nem ujsagcikk, de mégis egy kiadvany), az erés bizonyité
erével rendelkez6 bizonyitasi eszkbznek szamit.

Ugyszam Megjegyzés

Amennyiben egy védjegy bekerul a szétarba, az
annak a kifejezése, hogy a vasarlokézonség azt
viszonylag jol ismeri. Az Egyesllt Kiralysagban
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, | 2002-ben és 2003-ban megjelent tobb szoétarban
Botolist / Botocyl, helyben hagyta: 10/05/2012, | szerepld hivatkozasok képezik az egyik bizonyitasi
C-100/11 P eszkdzt, amellyel igazolhaté az emlitett orszagban,
iletve az Eurdépai Unid angol nyelvil
vasarlokozonsége koérében a BOTOX védjegy j6
hirneve (55. és 56. pont).

A gazdasagi eredményekre vonatkozé éves beszamolok és céqgprofilok

E bizonyitékok korébe tartoznak a felszolalé vallalkozasanak multjara, tevékenységeire
és jovBbeni kilatasaira vonatkozd, valtozatos informacidkat nyujté vagy a forgalommal,
értékesitéssel, reklamokkal stb. kapcsolatos részletes adatokat tartalmazé kilénb6z6
belsé anyagok.

Amennyiben az ilyen bizonyitékok ‘a felszdlalotol erednek és f6ként a felszdélald
imazsanak népszerlsitésére szolgalnak, bizonyité erejuk elsésorban tartalmuktdl fugg,
és a vonatkozo informaciokat évatosan kell kezelni, kilénésen abban az esetben, ha
féként becslésekbdl és szubjektiv értékelésekbdl allnak.

Amennyiben azonban ezeket az anyagokat vevdk és mas érdekelt felek is megkapjak,
és azok objektiven ellenérizhetd informacidkat és fuggetlen auditorok altal dsszeallitott
vagy ellen6rzott adatokat tartalmaznak (amint az az éves beszamoldk esetében
gyakori), bizonyito erejuk jelentésen megné.

Szamlak és mas kereskedelmi dokumentumok

E fejezetcim alatt kiilénb6z6 fajta kereskedelmi dokumentumok csoportosithatok, mint
példaul szamlak, megrendel6lapok, forgalmazasi és szponzoracios szerzdédések,
ugyfelekkel, beszallitokkal és partnerekkel folytatott levelezés mintai stb. Az ilyen
tipusi dokumentumok nagyon sokféle informaciot szolgaltathatnak a védjegy
hasznalatanak intenzitasardl, foldrajzi terjedelmérdl és idétartamarél.

Bar a kereskedelmi dokumentumok relevanciaja és hitelessége nem vitatott, tekintettel
az érintett tényezbk valtozatossagara és a szikseges dokumentumok mennyiségére,
kizarolag ezen anyagok alapjan altaldban nehéz a j6 hirnév bizonyitasa. Ezenkivul az
olyan bizonyitékok, amelyek a forgalmazdi vagy szponzori szerz6désekkel és a
kereskedelmi levelezéssel kapcsolatosak, alkalmasabbak arra, hogy képet adjanak a
felszélalé tevékenységének foldrajzi terjedelmérél vagy promodcidés vonatkozasarol,

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1289. oldal
rész Felszolalds

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/345%2F08
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/357%2F08
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F05%2F2012/10%2F05%2F2012/number/100%2F11

5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

mint hogy mérjék a védjegy piacon elért sikerét, ezaltal a j6 hirnévre vonatkoz6an
csupan kozvetett jelzésként szolgalhatnak.

Ugyszam Megjegyzés

A Dbenyujtott bizonyitékokbdl kidertl, hogy a
spanyol piacon a védjegy nagymértéki ismertségét
szerzett. A formaban sutott kenyerek
reklamozésaval kapcsolatosan a spanyolorszagi
piacon 2004-ben Osszesen 346,7 milli6 EUR
Osszegl szamlat allitottak ki, amelybél a felszolalo
szamlai 204,9 milli6 EUR-t tettek ki. A fenti szamlak
(08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.) /|a televizioban, Ujsagokban és folydiratokban
BIMBO et al., EU:T:2015:534) megjelent reklamokra vonatkoznak. Az iparilag
eléallitott kenyér piacan Spanyolorszagban a

14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) /
BIMBO et al.

,BIMBO” védjegy j6 hirneve ezért bizonyitast nyert
(64. pont).

A Birdsag ezt a kérdést nem targyalta.

Reklam- és promdcids anyagok

Az ilyen tipusu bizonyitékok kilonb6z6 format Olthetnek, példaul lehetnek
Ujsagkivagasok, hirdetési mdisorok, - reklamcikkek, ajanlatok, prospektusok,
katalogusok, szérolapok stb. Az ilyen bizonyiték altalaban dnmagaban nem tudja a jo
hirnév fennallasat megallapitani, mivel nemigen ad informaciét a védjegy tényleges
ismertségérol.

Megfelel6 informaciok rendelkezésére allasa esetén azonban az igénybe vett médium
jellegébdl (nemzeti, regionalis, helyi) és az érintett rovid reklamok nézettségébdl, illetve
a hallgatésag szamabal, valamint a kiadvanyok példanyszamabdl levonhatdk bizonyos
kovetkeztetések azzal kapcsolatosan, hogy a védjegyet érintd reklamuizenet milyen
mértékben jutott el a vasarlok6zonséghez.

Ugyszam Megjegyzés
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A benyujtott dokumentumokbdl kiderdl, hogy a
fekete kakast abrazolé embléma jé hirnévre tett
szert, és azt a Chianti Classico régiobol szarmazo
borokkal kapcsoljak oOssze. A felszolalé a
promacios tevékenységérol tanuskodo,
ujsagokban és folydiratokban megjelent
szamos reklam masolatat nyujtotta be. Benyuijtott
tovabba fliggetlen harmadik személyek altal irt
cikkeket, amelyek a fekete kakast a Chianti

i Classico régioval 0Osszefliggésben jelenitik meg.
10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO

i Tekintettel azonban arra, hogy a jo hirnév kizarolag
VINO CHIANTI CLASSICO (fig.),

a fekete kakast abrazol6 emblémara terjed ki, és
(05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645) hogy ez az embléma a korabbi védjegyeknek csak
egy részét teszi ki, komoly kétségek meriltek fel
azzal kapcsolatosan, hogy a védjegyek egészére
vonatkoztathaté-e a j6 hirnév. Ezenkivil ugyanilyen
okbdl kétséges tovabba az is, hogy a j6 hirnév
mely védjegyek esetében ismerhetd el, tekintettel
arra, hogy a felszélalo tébb védjegy jogosultja (26.
és 27. pont).

A Birésag a jo hirnévre vonatkoz6 bizonyitékokat

nem értékelte.

Ezenkivill az ilyen bizonyiték hasznos utalast jelenthet az érintett arufajtak tekintetében
arra vonatkozéan, hogy a védjegyet ténylegesen milyen formaban hasznaljak, valamint
azon imazzsal kapcsolatosan, amelyet a felszolalé védjegye szamara létre szeretne
hozni. Amennyiben példaul a bizonyitekbdl kiderll, hogy a korabbi lajstromozas,
amelynek esetében a jo hirnévre hivatkoznak, egy abra, de a valésagban ezt az abrat
egy szoelemmel egyutt hasznaljak, nem lenne helyes annak elfogadasa, hogy az abra
onmagaban jo hirnévvel rendelkezik. Ehelyett inkabb azt kell megvizsgalni, hogy a jo
hirnév kiterjed-e az abrara. E célbdl fontos megvizsgalni, hogy az abra a széelemmel
valé egyittes hasznalat esetén uralkodé vagy akar jelentés szerepet jatszik-e és
6nmagaban jo hirnevet szerzett-e. Ezt eseti alapon kell megvizsgalni. Lasd a fenti
3.1.2.6 pontban hivatkozott itéleteket.

Az interneten vald jelenlét és tevékenyséq bizonyitéka

A védjegyekkel kapcsolatos gyakorlatok kozelitésére torekedve az Eurdpai Unid
Szellemi Tulajdoni Halézata 2021. marcius 31-én kozzétette ,Bizonyitékok a
védjegyekre vonatkozo fellebbezési eljarasban: bizonyitékok benyujtasa, szerkezete és
bemutatasa, valamint a bizalmas jellegl bizonyitékok kezelése” cimi kdzos
kézleményt (CP12)(8"). Bar a CP12 elsésorban a fellebbezési eljarasban benyujtott
bizonyitékokhoz kapcsolddik, bizonyos részei, példaul az internetrél szarmazo

61 Elérhets a kdvetkezd cimen: https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
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bizonyitékokra valé hivatkozasok altaldban véve hasznos és relevans utmutatast
nyujtanak.

Az informaciés technoldgiaknak és az internetnek a magan-, a tarsadalmi és a
gazdasagi életben betodltétt egyre fontosabb szerepe kdvetkezményeként a felek egyre
nagyobb mértékben hivatkoznak az internetrél szarmazo bizonyitékokra védjegyeik
hasznalatanak és jo hirnevének bemutatasahoz.

Mindenekelbtt egyértelmlvé kell tenni, hogy nem elegendé az olyan weboldalra valé
egyszerli hivatkozas (még kozvetlen hiperhivatkozassal sem), ahol a Hivatal
tovabbi informacidkat talalhat. Az online bizonyiték csak akkor helyettesitheti a fizikai
bizonyitékot, ha az a korabbi jogok bejelentésére vagy lajstromozasara, vagy a
relevans nemzeti jog tartalmara vonatkozik, amennyiben az a Hivatal altal elismert
forrasbol elérheté online (az EUVFAR 7. cikkének (3) bekezdése és 16. cikke
(1) bekezdésének b) pontjia és 16. cikke (1) bekezdésének c) pontja). Errdl a
lehetbségrél a jogszabalyok mas bizonyitékok esetében nem rendelkeznek. Ezen
tulmenden a kulsd hiperhivatkozasok nem tudjak garantalni a hozzajuk kapcsolédo
tartalmak folyamatos és biztonsagos elérhetéségét és stabilitasat.

A korabbi védjegy interneten vald létezésére vonatkozé bizonyiték segithet e védjegy
j6 hirnevének megallapitasaban. Ha a korabbi védjegy jelentbs jelenléttel rendelkezik
az interneten (ezt bizonyitja a kdzdsségihalézatokon az adott védjegynek szentelt
fiokok eléfizetdinek szama vagy az e védjegyet megemlitd blogok latogatéinak
szama), ez segithet a védjegy érintett vasarlékdzonség altali ismeretének
értékelésében, és ezért alatamaszthatia a j0 hirnév megallapitasat (26/06/2019,
T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

Az internetrél szarmazo6 anyagok jellege felveti az adott bizonyiték megbizhatésaganak
kérdését, mivel eléfordulhat, hogy nehezen allapithaté meg az interneten elérhetd
tényleges tartalom és az az id6pont vagy id6szak, amikor az adott tartalmat
ténylegesen hozzaférhetévé tették a nyilvanossag szamara. A honlaprol készitett
képernyéfelvételek vagy a kdzosségi meédiabol szarmazd kivonatok nem feltétlentl
jelzik, hogy a védjegy hasznalatban volt-e a relevans id6szakban vagy az érintett
terlleten. Az allitélagos kereskedelmi hasznalat intenzitasat sem allapitjak meg, mivel
nem jelzik, hogy ki vagy mikor tekintette meg a védjegyet, és nem szolgaltatnak
informaciot a kapcsolodo Ugyletekrdl sem. Azok a relevans utalasok, amelyek nem
csupan a veédjegy interneten valé jelenlétét jelzik, és amelyek a hasznalatanak
mértékére és az elterjedtségére vonatkozo informaciét szolgaltatnak, lehetnek példaul
a honlapon tett latogatasok szamara, a honlapon keresztll kapott e-mailekre vagy az
el6idézett Uzleti tevékenység volumenére vonatkozé adatok. A honlappal valo
kommunikacié vagy interakcié egyéb formai is hasznosak lehetnek, és az adatokat
tovabbi bizonyitékok erdsithetik meg, példaul analitikai jelentések, a honlap forgalmat,
a felhasznalok foldrajzi elhelyezkedését bemutatd jelentések stb.

A Wikipedia online enciklopédiabdl vagy hasonlé forrasokbdl szarmazé szemelvények
onmagukban nem tekinthet6k bizonyité erejliinek, mivel a tartalmat barmikor és —
bizonyos esetekben — barmelyik latogaté modosithatja, akar névtelenil is (16/10/2018,
T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kichoping (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, valamint az ott
hivatkozott itélkezési gyakorlat). Az ilyen bizonyitékok megbizhatésagat a bizonyitékok
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egészével Osszefliggésben kell értékelni, az egynél tobb forras altal megerésitett
informaciok pedig altalaban megbizhatobbnak minésulnek, mint az elszigetelt
forrasokbdl szarmazé tények.

3.2 A megjelolések hasonlésaga

A megjeldlések kozotti hasonldsag vagy azonossag az EUVR 8. cikke (1) bekezdése
b) pontja, és 8. cikke (5) bekezdése alkalmazasanak egyarant eléfeltétele. Ennek
megfeleléen az eltérés megallapitasa eleve kizarja az EUVR 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjdnak és 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazasat (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Sem az emlitett rendelkezések megfogalmazasabdl, sem az itélkezési gyakorlatbdl
nem tinik ki, hogy a védjegyek kozoétti hasonlésagot eltéréen kell értékelni. Ennek
megfeleléen a hasonlésagot az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
kontextusaban alkalmazand6é szempontokkal azonos szempontok szerint, tehat a
vizualis, a hangzasbeli és a fogalmi hasonlésagi jegyek figyelembevételével kell
értékelni (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Lasd
az Iranymutatas, C. rész, Felszolalas, 2. szakasz, Kett6s azonossag és
Osszetéveszthetdséq, 4. fejezet, Megjeldlések 6sszehasonlitasa cimi részt.

Az emlitett rendelkezések azonban a hasonlésag eléirt mértéke tekintetében
kalonboznek. Mig az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint nyujtott
oltalom feltétele a széban forgd védjegyek kozott olyan mértéki hasonlosag
megallapitdsa, hogy a vasarlok6zonség érintett része koérében fennalljon
Osszetéveszthet6séguk kockazata, az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése alapjan
nyujtott oltalomnak nem feltétele, hogy fennalljon ez a kockazat. Kévetkezésképpen az
EUVR 8. cikkének (5) bekezdésében emlitett sérelmek a széban forgd védjegyek
kozotti csekélyebb mértéki hasonlésagbél eredhetnek, amennyiben az elegendd
ahhoz, hogy az érintett vasarlékdzonség az emlitett védjegyeket rokonitsa egymassal,
azaz azok kozott kapcsolatot teremtsen. A védjegyek bizonyos — akar csekély —
hasonlésaga esetén atfogo vizsgalatot kell végezni annak megallapitasa érdekében,
hogy a hasonlésag csekély mértéke ellenére az olyan mas lényeges tényez6k, mint a
korabbi -védjegy ismertsége vagy jO hirneve, a védjegyek kozotti kapcsolat
megallapitasat  szolgaljak-e  (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 & (C-582/13, Golden balls,
EU:C:2014:2387, § 72).

Bar a védjegyek kozotti csekélyebb mértékii hasonlésag elegendé lehet a kapcsolat és
a sérelem kockazatanak megallapitdsahoz, ez nem olyan tényez8, amely befolyasolja
a védjegyek Osszehasonlitasat. Az 6sszehasonlitas célja annak megallapitasa, hogy a
védjegyek hasonléak-e vagy sem, és amennyiben igen, a hasonlésag meértékének
meghatarozasa. Ebben a szakaszban nem képezheti vita targyat, hogy a megallapitott
mérték elegend6-e az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazdsahoz. Ezt késdbb,
a védjegyek és a sérelem kockazata kozotti kapcsolat értékelésekor kell megvizsgalni.
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Az itélkezési gyakorlatbdl szarmazé alabbi példak az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének
alkalmazasa céljabol megkdvetelt hasonlésag mértékét szemléltetik.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

£3e

W% 11/12/2014, T-480/12, MASTER,
‘ j—w-. am/ EU:T:2014:1062

Aruk és szolgéltatasok: 29., 30. és 32. osztaly
Tertilet: EU

Ertékelés: a korabbi védjegy alkoholmentes italok tekintetében szerzett j6 hirnevet. Bar a védjegyek
kozott egyértelml vizudlis kildbnbségek vannak, a vizualis hasonldsagra utalo jegyeik is vannak. Mindkét
védjegyben szerepel az els6 betlikbdl kiinduld ,uszaly” egy cikornyas alairasban. Ezenkivil ugyanazt a
betiitipust, a spencerian irast hasznaljak, amely a jelenkori tzleti életben kevéssé szokvanyos betlitipus.
Tekintettel az emlitett védjegyek kdzotti hasonlésag — barmennyire csekély — mértékére, egyaltalan nem
elképzelhetetlen, hogy az érintett vasarldkdzonség kapcsolatot teremthet kozottik, és meég az
Osszetéveszthetéség hianyaban is a korabbi védjegy imazsat és értékeit a bejelentett védjeggyel
megjeldlt arukra viszi at (46—48., 57., 74. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

01/02/2018, T-105/16, Raquel
Superior Quality Cigarettes
FILTER CIGARETTES (fig.) /
FILTER CIGARETTES PM

]{a‘que] Marlboro 20 CLASS A
CIGARETTES (fig.) et al.,
Marlboro

=]
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Aruk és szolgéltatéasok: 34. osztaly
Tertilet: EU

Ertékelés: mivel az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése csupan azt irja eld, hogy a meglévé hasonlésag

alapjan az érintett vasarlokdzonségnek az (tk6z6 megjeldléseket nem Osszetévesztenie, hanem
rokonitania kell egymassal, azaz kapcsolatot kell teremtenie kdzottik, az e rendelkezés éltal a jo
hirnévvel rendelkez6 védjegyek javara biztositott oltalom még akkor is fennall, ha az (tk6zé
megjeldlések kisebb foku hasonlésagot mutatnak (75. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

16/01/2018, T-398/16, COFFEE
ROCKS (fig.) / STARBUCKS
COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Aruk és szolgéltatéasok: 43. osztaly
Tertilet: EU

Ertékelés: a korabbi védjegy allitlag a kavé és a kavézoi szolgaltatasok tekintetében szerzett o
hirnévvel rendelkezik. A védjegyek altalanos megjelenése azonos, mivel a kézépen elhelyezett abras
elembdl, valamint az azt kérulvevd, azonos strukturaju széelemekbdl és két kisebb, fehér szinl abras
elembdl allé, kor alaki eszkdzok; ugyanazokat a szineket (fekete-fehér) és betitipust hasznaljak; a
Lcoffee” (kavé) szoét hasznadljak, amely leird jellege ellenére fontos hasonldsagi tényezd, kildndsen a j6
hirnévre vonatkozo allitas tekintetében. Fonetikai szempontbdl a megjeldlések hasonloak a ,coffee” sz6
jelenléte miatt, és mivel a ,rocks” végz6dés fonetikusan hasonlé a ,bucks” végzédéshez, kiiléndsen az
érintett angolul beszél6 vasarlokézonség altal az ,0” és ,u” betlk kiejtése miatt. Fogalmi szempontbdl az
érintett vasarlokdzénség a két védjegyet a ,coffee house” (kavéhaz) fogalommal kapcsolja 6ssze a
védjegyek altalanos megjelenése és a ,coffee” szé6 mindkét védjegyben vald jelenléte miatt (51—
64. pont).

3.3 A megjelolések kozotti kapcsolat

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerinti sérelmek — amennyiben megvaldsulnak —
a korabbi és a késdbbi veédjegyek bizonyos mértékl hasonlésaganak kdvetkezményei,
amely ‘miatt az érintett vasarlék6zonség tarsitia egymassal a két védjegyet, vagyis
kapcsolatba hozza, azonban nem téveszti 6ssze azokat (27/11/2008, C-252/07 , Intel,
EU:C:2008:655, § 30, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat). Ezért a sérelem
kockazatanak vizsgalata el6tt meg kell vizsgalni, hogy az érintett vasarlokdzonség
teremt-e kapcsolatot a védjegyek k6zo6tt, nevezetesen azt, hogy a vitatott védjegy a
vitatott arukkal és szolgaltatasokkal Osszefliggésben felidézi-e a jo hirnévvel
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

rendelkezd korabbi védjegyet. A védjegyek kozotti kapcsolatot atfogoan kell értékelni,
az dsszes relevans tényezd, kiléndsen az alabbiak figyelembevételével.

® A korabbi védjegy jo hirnevének eréssége.

® Az (tk6z6 védjegyek kozotti hasonlosag mértéke. Minél nagyobb koézottuk a
hasonlosag, annal valdszinlbb, hogy a késdbbi védjegy felidézi a jo hirnévvel
rendelkez8 korabbi védjegyet az érintett vasarlokozonség képzetében (06/07/2012,
T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26, valamint analégia utjan:
27/11/2008, C-252/07 , Intel, EU:C:2008:655, § 44).

® Azon aruk vagy szolgaltatasok jellege, amelyek tekintetében a korabbi védjegy jé
hirnévvel rendelkezik és a késébbi védjegyet lajstromoztatni kivanjak.

e Az aruk és szolgaltatasok hasonlésaganak mértéke vagy kilénb6zdsége, valamint
az adott aruk és szolgaltatasok érintett vasarlokozonsége kozotti atfedés mértéke.
Az emlitett aruk vagy szolgaltatasok annyira kulonb6zéek lehetnek, hogy a késébbi
védjegy az érintett vasarlokbzonség képzetében nem képes felidézni a korabbi
védjegyet (27/11/2008, C-252/07 , Intel, EU:C:2008:655, § 49). Mindazonaltal
emlékeztetni kell arra, hogy az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének egyik 6 jellemzéije,
hogy a nem hasonlé arukkal és szolgaltatasokkal szemben is biztosit oltalmat.

® A j6 hirnévvel rendelkezé korabbi védjegy 6nmagaban rejlé vagy a hasznalat révén
megszerzett megkulonbozteté képességének mérteke. Minél nagyobb eredendd
megkulonboztetd képesseggel rendelkezik a korabbi védjegy, annal nagyobb a
valészinlisége, hogy a fogyaszté egy hasonlé (vagy azonos) késébbi védjeggyel
valo talalkozaskor azt fel tudja idézni. Ezzel szemben minél kevésbé rendelkezik a
korabbi védjegy ©6nmagaban rejl6 megkulonboztetd képességgel, annal
nehezebbnek bizonyulhat a kapcsolat megallapitasa.

® Az Odsszetéveszthetfség fennallasa a vasarlokdzénség részerdl.

Ez a felsorolas nem teljes kor(i és a szoban forgd védjegyek kozotti kapcsolat csak e
kritériumok némelyike alapjan allapithaté meg vagy zarhaté ki.

Azt a kérdést, hogy az érintett vasarlok6zonség kapcsolatba hozza-e a védjegyeket
egymassal, az egyes lgyek tényallasanak és kérlilményeinek, valamint a felek altal
el6terjesztett bizonyitékoknak és érveknek az ismeretében kell megvalaszolni,
amelyeket ezt kdvetéen mérlegelni kell. A megjeldlések akar csekély hasonldésaga
(amely nem feltétlenill elegend6 az EUVR 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti
Osszetéveszthet6ség megallapitasahoz) szikségessé teszi annak értékelését, hogy az
érintett vasarlok6zonség rokonitja-e a megjeldléseket (11/12/2014, T-480/12
MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Ezenfelll a felszdlalé kdvetkezetes indokolasanak
hidnya nem elegendd ok a kereset elutasitdsara, amennyiben az értékelés
szempontjabdl relevans tényezék arra utalnak, hogy rokonitani fogjak a megjeléléseket
(ilyen tényezd példaul a j6 hirnév mértéke, a megjeldlések kozotti kapcsolat, a piaci
agazatok kozelsége, az érintett vasarlokozonség kozotti atfedés).

A kapcsolat nehezebben allapithatd meg azokban az esetekben, amikor az aruk és
szolgaltatasok altal érintett piaci agazatok tavoliak, abban az értelemben, hogy az
érintett vasarlokdzonseg egyes szegmensei kozotti kapcsolat nem nyilvanvalo. llyen
helyzetekben a felszélalénak meg kell indokolnia, hogy a védjegyeket miért tarsitja, és
ennek soran hivatkoznia kell a tevékenységei és a bejelent6 tevékenységei kozotti
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

egyéb kapcsolatra, példaul abban az esetben, ha a korabbi védjegyet természetes
piaci agazatan kivll, példaul hasznalati engedély vagy eladasdsztonzés utjan
hasznositjak.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

.\E/
TWITTER Twlﬁer

A 38., 42. és 45. osztalyba
tartoz6 szolgaltatasok

tekintetében, tébbek kozott 14., 18. és 25. osztaly
kbzbsségi halézati weboldalként

16/03/2012, R 1074/2011-5 ,
Twitter (fig.) / TWITTER

szerzett j6 hirnevet

A vitatott arukat, példaul pdldkat, kulcstartdkat, kardrakat, kézitaskakat, ékszereket, sapkakat stb.
gyakran hasznaljak teljesen eltér6 arukra és szolgaltatasokra vonatkozd védjegyeket hordozé
marketingeszkdzként vagy promdcios termékként. A korabbi védjegy jelentds j6 hirneve miatt az érintett
fogyasztd elkerilhetetlendil képzettarsitast alkalmazna, ha a védjegy hasznalataval karéran, kendén vagy

polon szembestlne (40. pont).

Az a korilmény, hogy a szdban forgé védjeggyel megjeldlt aruk és szolgaltatasok
egymastol tavoli tevékenységi agazathoz tartoznak, énmagaban nem elegendé a
kapcsolat fennallasa lehetéségének kizarasahoz. A korabbi védjegy sajatos hirneve
(beleértve az olyan mindségi szempontokat, mint példaul sajatos kép, életstilus, illetve
a piaci értékesitésnek a veédjegy j0 hirnevével tarsitott sajatos kortilményei) és a
védjegyek kozotti hasonlésag mértéke lehetévé teszi, hogy a jo hirnévvel rendelkez6
védjegy imazsa az érintett piaci szegmensek kdzotti tavolsag ellenére atvihetd a vitatott
védjegyre.

Ha azonban a védjegyekkel megjeldlt arukat és szolgaltatasokat egyrészt a
nagykdzonségnek, masrészt szakmai kdzdénségnek szanjak, csupan az a tény, hogy a
szakmai kdzonség tagjai szikségszerlien a nagykdzonség reszét képezik, nem
bizonyitja a kapcsolatot. Az a kortlmény, hogy a szakmai kdzonség ismerheti a
nagykézonségnek szant arukhoz vagy szolgaltatasokhoz kapcsoldéddé korabbi
védjegyeket, nem lehet elegend6 annak megallapitasahoz, hogy ez a szakmai
k6zbnség Osszekapcsolja az (tk6zd védjegyeket (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) /
PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Ha a korabbi védjegy eurdpai unios veédjegy, igaz, hogy az egyetlen tagallam terlletén
elért j6 hirnév elegendd lehet az eurdpai uniés védjegy jo hirnevének bizonyitasahoz
(06/10/2009, C-301/07 , Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Ez azonban nem jelenti azt,
hogy az eurépai uniés védjegy az EU egész teriiletén (nem pedig az EU-n beliil) jo
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

hirnévvel rendelkezne, és ebbdl kdvetkez6en az eurdpai unios védjegy szamara az EU
egeész terlletén teljes kor( oltalmat biztositana. A kapcsolatot annak a tényleges
vasarlokdzonségnek a szemszogébdl kell értékelni, amelynek esetében megallapitast
nyert, hogy a korabbi eurdpai uniés védjegy j6 hirnévvel rendelkezett, mivel csak az
eurdpai uniés védjegyet ismer§ vasarlokézonség tud esetlegesen kapcsolatot
teremteni a védjegyek kozott (03/09/2015, C-125/14 , Be impulsive / Impulse,
EU:C:2015:539, § 29, 34). Mindenesetre, ha a kapcsolat nem allapithaté meg az EU
olyan részén, ahol a korabbi eurdpai uniés védjegyet az érintett vasarlokézénseég
kereskedelmi szempontbdl relevans része ismeri, helytelen lenne az EU egy masik
részén olyan kapcsolatot talalni, ahol a korabbi védjegy nem ismert, példaul csupan
azon az alapon, hogy a védjegyeket hasonlébbnak érzékelnék (pl. nyelvi okok miatt,
ami fogalmi eltérések hianyahoz vagy az atfedésben Iévé elem nagyobb mértéki
megkulonbozteté képességéhez vezetne).

A Torvényszék azt is megallapitotta, hogy valamely védjegycsalad fennallasa olyan
tényezének minésul, amelyet figyelembe kell venni az érintett vasarlokdzonség
képzetében az Utk6z6 védjegyek kozott Iétrejott kapcsolat megitélésekor (05/07/2016,
T-518/13 , MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

A megjeldlések kozotti bizonyitott kapcsolatra vonatkozé példak

A kovetkezd példakban megallapitast nyert, hogy a megjeldlések kozotti hasonldosag
mértéke (a tovabbi tényezdkkel egyltt) elegendd volt annak megallapitasahoz, hogy a
fogyasztok kapcsolatba hozzak azokat egymassal.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

16/12/2010,

T-345/08 & T-357/08 , Botolist /
Botocyl, EU:T:2010:529, amelyet
a kovetkez® itélet megerésitett:
10/05/2012, C-100/11 P
Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285

BOTOX BOTOLIST és BOTOCYL

A felszdlalé rancok kezelésére szolgalo gydgyszerkészitményei, amelyek tekintetében a korabbi védjegy
j6 hirnévvel rendelkezik, és a vitatott kozmetikai termékek, tébbek kézétt krémek kdzott csekély mérteki
hasonlosag all fenn. A tobbi vitatott aru, nevezetesen a parfiimék, naptejek, samponok, fiird6sék stb.
nem hasonlok. Mindazonaltal a szoban forgd aruk rokon piaci agazatokat érintenek. Az érintett
vasarlok6zonség — a szakemberek és a nagyk6zonség — mindenképpen felhivna a figyelmet arra, hogy
mindkeét vitatott védjegy a ,BOTO” betlikkel kezd6dik, amely szinte teljes egészében magaban foglalja a
korabbi BOTOX védjegyet. A ,BOTO” szétag sem a gyogyszerészeti, sem pedig a kozmetikai teriileten
nem szokasos el6tag, és nem rendelkezik leird jelentéssel. Az érintett vasarlék6zénség kapcsolatot

teremtene az itk6z6 védjegyek kozott (65-79. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
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RED BULL “E“ nng 11/01/2010, R 70/2009-1 , RED

DOG (fig.) / RED BULL et al.

Az érintett vasarlokdzonség kapcsolatot teremtene a védjegyek kozott, mert i. a védjegyek bizonyos
relevans k6zo6s jellemzékkel rendelkeznek, ii. a 32—-33. osztalyba tartozo, tk6z6 aruk azonosak, iii. a
kordbbi védjegy j6 hirnévvel rendelkezik, iv. a korabbi védjegy hasznédlat révén erételjes

megkulonboztetd képességet szerzett, és v. 6sszetéveszthetdség eléfordulhat (19. és 24. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

25/01/2012, T-332/10 , Viaguara,

Viagra Viaguara
EU:T:2012:26

A korabbi védjegy az 5. osztalyba tartozd, erekciés zavarok kezelésére szolgalé gyodgyszerek, mig a
vitatott védjegy a 32. és 33. osztalyba tartozd alkoholmentes és alkoholtartalmu italok tekintetében
szerzett j6 hirnevet. Bar a szoban forgd aruk nem hasonldak, a védjegyek kozétt a nagyfoku
hasonlésaguk, valamint a korabbi védjegy kiemelked6en jé hirneve miatt valésziniileg kapcsolat

teremthetd (52. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

RSC-ROYAL  SHAKESPEARE 06/07/2012, T-60/10 , Royal
Royal Shakespeare

COMPANY Shakespeare, EU:T:2012:348

A korabbi védjegy a szinhazi el6adasok tekintetében szerzett j6 hirnevet, mig a vitatott védjegy az
alkoholmentes és alkoholtartalmu italok, valamint az élelmiszer- és italellatas, éttermek, barok, sérézék,
szallodak, ideiglenes szallashelyek tekintetében szerzett jo hirnevet. A vitatott aruk és a felszoélald
szinhazi el6adésai kozott fennall bizonyos kdzelség. Altalanos gyakorlat, hogy a szinhazakban az
el6adassal parhuzamosan vagy a szlinetben ételt és italt kindlnak. Tekintettel a korabbi védjegy
rendkivuli j6 hirnevére és a védjegyek hasonlosagara, az Egyesiult Kiralysag érintett vasarlékézénsége
képzettarsitast alkalmazna a korabbi védjeggyel, ha a vitatott védjeggyel jel6lt arukkal élelmiszeriizletben

vagy barban szembesiilne (60. pont).

Példak olyan esetekre, amikor a megjelolések kozotti kapcsolatot nem bizonyitottak

A kovetkezd példakban a lényeges tényezdk atfogd értékelése szerint valdszindtlen,
hogy megvaldsul a megjeldlések kozotti gondolati képzettarsitas.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

- 11/11/2020, T-820/19 , Lottoland /

10110y otto] LOTTO (fig.) et al.,
a&-o-y/ * EU:T:2020:538, § 64, 66

A korabbi abras védjegy kiemelked&en j6 hirneve és a védjegyek kdzotti hasonlésag atlag feletti foka
ellenére a (korabbi védjegy 41. osztalyaban szereplé szerencsejatékokkal, valamint a vitatott védjegy
42. osztalyaban szerepl6 tudomanyos és technoldgiai szolgaltatasokkal kapcsolatos) szolgaltatasok,
valamint az érintett vasarlokdzonségek — amelyek egyike kiemelt figyelemmel 6vezett szakmai
kozénség — kozotti kapcsolat hianya olyan, hogy a védjegyek kozotti kapcsolat fennallasa kizarhato
(66. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

G-STAR és
21/01/2010, T-309/08 , G Stor,

'G-STAR : qm EU:T:2010:22

A megjeldlések a bejelentett védjegy elején talalhaté kinai sarkanyfejet abrazolé abras elem miatt

vizudlisan eltérd altalanos benyomast keltenek. A két védjegy a hangzasat tekintve nagyon hasonlé.
Fogalmi szempontbdl a korabbi védjegyek ,star” (csillag) elemét az Eurdpai Unidban sztarra vagy hires
személyre utaldként észlelik. Elképzelhetd, hogy az érintett vasarlokdzonség egy része a vitatott védjegy
,stor” elemét a dan és a svéd ,stor’ (nagy) szo jelentésével azonositja, vagy az angol ,store” (uzlet,
raktar) szoéra vald hivatkozasnak tekinti. Valdszinlibb azonban, hogy az érintett vasarlok6zonség
tébbsége az emlitett elemnek nem tulajdonit kilondsebb jelentést. Az érintett vasarlokézénség ezért a
széban forgd védjegyeket fogalmilag kilonbozéeknek fogja észlelni, minthogy a korabbi védjegyek
mindenutt az Eurdpai Unidban egyértelm( jelentéssel birnak, mig a bejelentett védjegy az érintett
vasarlokozonség egy része szamara eltérd jelentéssel bir, vagy nem bir jelentéssel. A kialakult itélkezési
gyakorlat szerint abban az esetben, ha két széban forgd megjeldlés kozil legalabb az egyik jelentése
annyira egyértelml és konkrét, hogy azt az érintett vasarl6k6zonség azonnal megérti, az emlitett
megjelolések kozotti fogalmi kilonbségek ellensulyozzak a kozottlik 1évd vizudlis és hangzasbeli
hasonlésagokat. Tehat a védjegyek kozotti vizualis és fogalmi kildnbségek kizarjadk a kdézottik 1évd
esetleges kapcsolatot (25—-36. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

07/10/2010, R 1556/2009-2 , only
givenchy (fig.) / ONLY et al.

”: givenchy
ONLY ?’ g l (helybe hagyta a kovetkezd itélet:
A & 08/12/2011, T-586/10 , Only
Givenchy, EU:T:2011:722)

A széban forgé aruk azonosak (3. osztaly). Még abban az esetben is, ha a korabbi védjegy jo hirnévvel
rendelkezne, a megjeldlések kdzotti kuldnbségek, amelyek oka az ,only” elem és a megkulénbdztetd
képességgel rendelkezé uralkodd ,givenchy” elem kombinacidjaval létrehozott fogalmi egység, olyan

jelent6sek lennének, hogy a vasarlokdzénség nem kapcsolna 6ssze azokat (65. és 66. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
yr 5\ 30/09/2016, T-430/15 , Silvania
SYLVANIA : h- Food (fig.) / SYLVANIA et al.,
._Si[vania (fig.)

EU:T:2016:590

Az aruk és szolgaltatasok kozotti hasonlésag hianya, valamint az a tény, hogy a korabbi védjegy nem
rendelkezik j6 hirnévvel, kizarja a széban forgd védjegyek kozotti kapcsolatot. Nem valészind, hogy a
korabbi védjegynek a fényforrasokkal és lampakkal kapcsolatos mindségi képe atviheté a vitatott

védjeggyel megjelolt élelmiszerekre vagy élelmiszer-ipari szolgaltatasokra (46. pont).

3.4 A sérelem kockazata ©2

3.4.1 Az oltalom targya

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése nem nyuijt oltalmat a korabbi védjegy j6 hirneve
tekintetében abban az értelemben, hogy nem kivanja megakadalyozni a jo hirnévvel
rendelkezd védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlé valamennyi védjegy
lajstromozasat. A jo hirnév fennallasara vonatkozo feltétel teljesulését és a kapcsolat
megallapitasat kovetéen meg kell vizsgalni, hogy ez hatranyosan érintené-e a korabbi
védjegyet. A védjegyek kozotti kapcsolat 6nmagaban nem elegendé annak
megallapitasahoz, hogy el6fordul-e az EUVR 8. cikke (5) bekezdésében emlitett
sérelem valamilyen formaja (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96,
valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

A szarmazas megjeldlésén kivil a védjegy mas, oltalomra érdemes funkciokat is
betdlthet. A védjegy biztositékként szolgalhat kildndésen arra vonatkozo6an, hogy ha az

62 A jelen Iranymutatas alkalmazasaban a ,sérelem” kifejezés magaban foglalja a ,tisztességtelen kihasznalast” is,
habar ilyen esetekben nincs szlkségszeriien a védjegy megkiildnboztetd képességét vagy j6 hirnevét érintd, a
védjegyjogosultat érd ,sérelem”.
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5. szakasz Jo6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

aruk egyetlen vallalkozastdl szarmaznak, azonos minéségliek (garancialis funkcid),
tovabba a védjegy a piacon megszerzett j0 hirnév és presztizs visszatikrozése révén
reklameszkozként szolgalhat (reklamfunkcio) (17/10/1990, C-10/89, Hag II,
EU:C:1990:359; 11/07/1996, C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol-Myers Squibb
and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, (C-349/95, Ballantine,
EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97,
BMW, EU:C:1999:82).

Ebbél kovetkezik, hogy a védjegyek nemcsak a termék eredetének jeldlésére
szolgalnak, hanem arra is, hogy a megjel6lésben rejlé bizonyos lUzenetet vagy imazst
kozvetitsenek a fogyaszté felé, amelyet az f6ként hasznalat révén nyer el, és amely a
megszerzését kovetben a megjeldlés megkilonboztetd képességének és jo
hirnevének részét képezi. A j6 hirnévvel rendelkez6 védjegyek tébbségénél a védjegy
ezen tulajdonsagai kulondsen erételjesek, mivel a védjegy kereskedelmi sikere
altalaban a termékmindségen, az eredményes promécion vagy mindkettén alapul, és
ezért ezek a tulajdonsagok a védjegyjogosult szamara kuléndsen értékesek. A jo
hirnévvel rendelkez6 védjegy ezen tobbletértéke éppen az, amely szamara az EUVR
8. cikkének (5) bekezdése oltalmat kivan nyujtani a jogellenes sérelemmel vagy a
tisztességtelen kihasznalassal szemben.

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdésében biztositott védelem ezért minden olyan esetre
kiterjed, amelyben a vitatott védjegy hasznalata sértheti a korabbi védjegyet abban az
értelemben, hogy csokkenti annak vonzerejét (a megklldénboztetd képesség sérelme)
vagy rontja az éltala a vasarlok6zonség korében megszerzett imazst (a j6 hirnév
sérelme) vagy a vitatott védjegy a korabbi védjegy vonzerejének jogellenes
kihasznalasat vagy imazsa és . presztizse kihasznalasat eredményezheti (a
megkulonboztetd képesség vagy ajo hirnév tisztességtelen kihasznalasa).

Tekintettel tovabba arra, hogy a rendkivlil j6 hirnévnek az altala képviselt nagy
értéknek koszonhetéen kdnnyebb kart okozni, és csabitdbb annak tisztességtelen
kihasznalasa, a Birésag hangsulyozta, hogy ,minél jelentésebb a korabbi védjegy
megkullénbdztetd képessége és j6 hirneve, annal kdnnyebb lesz annak elfogadasa,
hogy szamara sérelmet okoztak” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67,
74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Ugyanez vonatkozik a
bejelentd altal a korabbi védjegy karara folytatott tisztességtelen kihasznalasra is.

3.4.2 A sérelem veszélyének vizsgalata

Ahogyan a 3.3 pontban szerepel, az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerinti
barmilyen sérelem annak a kdvetkezménye, hogy a vasarlok6zonség képzettarsitast
alkalmaz az (itk6z6 védjegyek kdzott, amit a védjegyek megkulildonbdzteté képessége, jo
hirneve és mas tényez6i kozotti hasonldsag tett lehetéveé.

Minél erételjesebben és kozvetlenebbil idézi fel a késbbbi védjegy a korabbi
védjegyet, annal nagyobb annak a kockazata, hogy a késébbi védjegy aktualis vagy
jovBbeli haszndlata sérti vagy tisztességtelenll kihasznalja a korabbi védjegy
megkulonbozteté képességét vagy j6 hirnevét (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ezért a sérelem vagy a tisztességtelen kihaszndlas értékelésének az ugy valamennyi
lényeges tényezdjének atfogo értékelésén kell alapulnia (beleértve kulondsen a
megjelélések hasonlosagat, a korabbi védjegy jo hirnevét, az érintett fogyasztoi
csoportokat és piaci agazatokat) annak meghatarozasa céljabol, hogy a védjegyek
kapcsolatba hozhaték-e egymassal olyan modon, amely hatranyosan érintheti a
korabbi védjegyet.

3.4.3 A sérelem fajtai

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése a sérelem kovetkez6 fajtaira utal: ,sértené vagy
tisztességtelendl kihasznalna a korabbi védjegy megkulonbdztetd képességét vagy jo
hirnevét”. Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése ezért csak abban az esetben
alkalmazandd, ha a vitatott védjegy hasznalata révén a kévetkezdé harom feltétel
egyike teljesdl:

® a korabbi védjegy megkllénbdztetd képességének vagy joO hirnevének
tisztességtelen kihasznalasa;

® a megkllénbbztetd képesség sérelme;

® a6 hirnév sérelme.

A sérelem els6 tipusa tekintetében az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének szdvege
kétféle tisztességtelen kihasznalasra utal, de a kialakult itélkezési gyakorlat mindkett6t
egyetlen, az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerinti jogsértésként kezeli
(06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). A teljesség
eérdekében ugyanannak a jogseértésnek mindkét vonatkozasaval a 3.4.3.1. pontban
foglalkozunk.

Az Iranymutatas, C. rész, Felszolalas, 2. szakasz, Kett6s azonossag és
Osszetéveszthetéség ciml részben ismertetettek alapjan az &sszetéveszthetfség
kizarélag az aruk és szolgaltatasok kereskedelmi szarmazasara vonatkozik. Az EUVR
8. cikkének (5) bekezdése ellenben a j6 hirnévvel rendelkezd korabbi védjegyek
szamara nyujt oltalmat olyan asszociacié vagy 6sszetévesztés esetén, amely nem
feltétlenul kapcsolddik az aruk/szolgaltatasok kereskedelmi szarmazasahoz. Az EUVR

c s

a jo hirnév megszerzése érdekében kifejtett fokozott erbfeszitések és pénzigyi
befektetések szamara biztosit védelmet azaltal, hogy e védjegyek szamara oltalmat
nydjt az olyan kés6bbi hasonlé védjegyekkel szemben, amelyek tisztességtelendl
kihasznaljak vagy sértik a korabbi védjegy megkllonbdztetd képességét vagy jo
hirnevét. A védjegyjog e teruletével kapcsolatosan szamos megnevezést hasznalnak.
A leggyakoribb kifejezések az alabbiak.

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének |Altalanosan hasznalt szinonimak

megnevezései

Tisztességtelen kihasznalas Potyazas, él6skodés, éléskddé modon torténd
elényszerzés
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A megkilonboztets képesség sérelme Felhiguldas  zavarassal, felhigulas, zavaras,

felvizezés, meggyengités, felmorzsolddas

A j6 hirnév sérelme Felhigulas hirnévrontassal, hirnévrontas, romlas

3.4.3.1 A megkuldnboztetd képesség vagy a jo hirnév tisztességtelen kihasznalasa

A jogsértés jellege

A megkiillonbozteté képesség vagy a jo hirnév tisztességtelen kihasznalasanak
fogalma olyan esetekre vonatkozik, amelyekben a bejelent6 a korabbi jog vonzerejét
hasznalja ki azaltal, hogy aruit/szolgaltatasait olyan megjeloléssel latja el, amely
hasonlé a piacon széles korben ismert megjeldléshez (vagy azzal azonos), és ezaltal
jogellenesen felhasznalja annak vonzerejét és reklamértékét vagy kihasznalja jo
hirnevét, imazsat és presztizsét. Ez olyan elfogadhatatlan, kereskedelmi éléskddéssel
jellemezhetd helyzeteket eredményezhet, amelyekben a bejelent6 ,potyautasként”
kihasznalja azokat a befektetéseket, amelyeket a felszdlaldo védjegye jo Uzleti
hirnevének promdécidja és felépitése érdekében eszkdzolt, mivel az olyan mértékben
mozdithatja el6 a bejelentd termékeinek ertékesitését, amely az altala végrehaijtott
eladasdsztonzé befektetésekkel dsszehasonlitva aranytalanul magas.

Tisztességtelen kihasznalas all fenn, ha megvalésul a védjegy imazsanak vagy az
altala kozvetitett jellemzbknek az azonos vagy hasonld megjeldléssel ellatott arukra
torténd atvitele. A jo hirnévvel rendelkezd védjegyen éléskddéssel a bejelentd
kihasznalja a védjegy vonzerejét, j6 hirnevet és presztizsét. A bejelenté pénzigyi
ellentételezés fizetése nélkul “kihasznalja tovabba azokat a rekldamozas terlletén
kifejtett er6feszitéseket, amelyeket a védjegy jogosultia a védjegy imazsanak
létrehozasa és fenntartasa érdekében tett (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal,
EU:C:2009:378, § 41, 49). Ez azt a veszélyt jelenti, hogy a j6 hirnévvel rendelkez6
védjegy vagy az altala el6revetitett jellemz6k a bejelentett védjeggyel jelolt arukra
tevd8dnek at, oly moédon, hogy a jé hirnévvel rendelkezd korabbi védjegyhez vald e
gondolatbeli tarsitas elésegiti azok forgalmazasat (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa,
EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,
T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Az érintett fogyasztd

A tisztességtelen kihasznalas” fogalma inkabb a kés6bbi védjegynek nyuijtott
elénydkre, semmint a korabbi védjegynek okozott karokra utal; tilos a korabbi
védjegynek a késbbbi védjegy jogosultja altali kihasznalasa. Ennek megfelel6en a
korabbi védjegy megkulonboztetd képességének vagy jo hirnevének tisztességtelen
kihasznalasabdl allé sérelem fennallasat azon aruk és szolgaltatasok atlagos
fogyasztéja szempontjabdl kell értékelni, amelyek vonatkozasaban a késdbbi
védjegyet bejelentették (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36;
12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimei
La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A tisztességtelen kihasznalas értékelése

Annak meghatarozasa érdekében, hogy valamely megjeldlés hasznalata a védjegy
megkuldonboztetd képesséegeét vagy jo hirnevét tisztességtelendl kihasznalja-e, olyan
atfogé vizsgalatot kell végezni, amely figyelembe veszi az Ugy kordlményei
szempontjabdl relevans &dsszes tényez6t (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq,
EU:T:2007:131, § 53, helyben hagyta: 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq,
EU:C:2009:146; lasd még: 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30,
38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

A korabbi védjegy megkulonboztetd képességének és jo hirnevének kihasznalasa
feltételezi az érintett védjegyek kdzotti asszociaciot, ami lehetdvé teszi a vonzerd és
a presztizs bejelentett megjeldlésre torténé atvitelét. Minél erbteljesebben és
kozvetlenebblil idézi fel a vitatott védjegy a jo hirnévvel rendelkezd korabbi védjegyet,
annal nagyobb annak a valészinlisége, hogy a védjegy jelenlegi vagy jovébeli
hasznalata tisztességtelenul kihasznalja a korabbi védjegy megkllonboztetd
képességét vagy jo hirnevét. Az ilyen gondolattarsitas bekovetkezése a kovetkezd
kériimények esetén valdszind:

1. Amennyiben a korabbi védjegy rendkiviil jo hirnévvel vagy igen jelentbs
(eredendd) megkiilonboztetd képességgel rendelkezik, mert ebben az esetben a
bejelentd szamara nagyobb a csabitas, hogy megprobalja kihasznalni annak
ertékét, és konnyebb a korabbi védjegy és a bejelentett megjeldlés kozotti
asszociacio. Ezek a védjegyek szinte minden 6sszefliggésben felismerheték, éppen
azért, mert kivalé megkulonboztetd képesseéggel, illetve ,jo” vagy ,kildénleges”
hirnévvel rendelkeznek abban az értelemben, hogy a kivalésag, a megbizhatdsag
vagy a min6ség képet tukrozik vagy valamilyen mas pozitiv Uzenetet hordoznak,
amely mas gyartok arui tekintetében kedvez6en befolyasolhatja a fogyasztd
valasztasat (12/07/2011, C-324/09, L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Minél
erfsebb a korabbi védjegy megkllénboztetd képessége, annal valoszinibb, hogy a
késObbi© azonos vagy hasonlé védjeggyel valé talalkozaskor az érintett
vasarlokézonség azt a korabbi védjeggyel azonositja (06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

2. Minél nagyobb a hasonlésag a védjegyek kozott, annal nagyobb a
tisztességtelen kihasznalas kockazata.

3. Amennyiben az - aruk/szolgaltatasok kozott kilénés kapcsolat all fenn, amely
alapjan a felszodlalo aruinak/szolgaltatasainak bizonyos tulajdonsagai a bejelentd
aruinak/szolgaltatasainak tulajdonithatok. Ez kilondsen szomszédos piacok
esetében fordul eld, amikor a ,védjegykiterjesztés” természetesnek tlinne, mint
példaul gyégyszerek és kozmetikai termékek esetében; az elébbiek gyogyitd hatasa
az utobbiak esetében kihasznalhatdé, ha ugyanazt a védjegyet hordozzak.
Hasonléképpen, a Birdsag megallapitotta, hogy (a 32. és 33. osztalyba tartozo),
szexualis teljesitményt fokozdéként forgalmazott bizonyos italok az olyan,
5. osztalyba sorolt aruk (gyogyszeripari és allatgyégyaszati termékek és szerek)
jellemz6ihez kapcsolodtak, amelyek vonatkozasaban a korabbi Viagra védjegyet
lajstromoztak (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). llyen kapcsolat
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

ellenben nem fedezhetd fel a hitelkartya-szolgaltatasok és a kozmetikai termékek
ko6zott, mivel az el6z6 imazsa nem vihet6 at az utdbbira, annak ellenére, hogy
felhasznaloi kériik nagyrészt egybeesik.

4. Amennyiben a korabbi védjegy kildénds vonzereje és presztizse alapjan akar
természetes piaci szektoran kivul is hasznosithato, példaul hasznélati engedély
vagy merchandising révén. Ha a bejelentd ebben az esetben a korabbi védjeggyel
azonos vagy ahhoz hasonlé megjelolést hasznal a korabbi védjeggyel mar
hasznositott arukon, nyilvanvaléan kihasznalja annak de facto értékét az adott
agazatban (16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).

5. Még ha nem is kell a széban forgd két védjegy kozott osszetéveszthetéségnek
fennallnia annak bizonyitasahoz, hogy a késébbi védjegy tisztességtelenul
kihasznalja a korabbi védjegy jo hirnevét, ha ennek valdszinlisége a tények alapjan
megallapitast nyer, az bizonyitja a tisztességtelen kihasznalast, vagy azt, hogy
legalabbis komoly a kockazata annak, hogy ez a jogsértés a jév6ben megtorténik
(07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).

6. A védjegycsalad létezése szintén relevans tényezé lehet annak megitélésében,
hogy tisztességtelen kihasznalasra keril-e sor (05/07/2016, T 518/13,
MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Egy védjegy megkllonboztetd képességének vagy jo hirnevének tisztességtelen
kihasznalasa tudatos dontésre vezethet vissza példaul abban az esetben, ha egy
megbecsilésnek 6rvendd védjegy nyilvanvaléan él6sk6dé modon  torténd
kizsakmanyolasarol vagy a jo hirnevének kihasznalasara iranyulo kisérletrél van sz6. A
tisztességtelen kihasznalas azonban nem feltétlendl jelenti azt, hogy a masvalaki
védjegyéhez kapcsolddo jo Gzleti hirnév kizsakmanyolasa tudatos.

A rosszhiszem(iség ezért 6nmagaban nem feltétele az EUVR 8. cikke (5) bekezdése
alkalmazasanak, amelyben * csak az szerepel, hogy a kihasznalasnak
JLlisztességtelennek” kell lennie, ami azt jelenti, hogy a bejelenté esetében mutatkozé
elény jogilag nem megalapozott. Amennyiben azonban a bizonyitékokbdl kiderul,
hogy a bejelentd egyértelmien rosszhiszemuien jart el, akkor ez erbteljesen jelzi a
tisztességtelen elényt. A rosszhiszem(iség fennallasara kilonbozé tényez6kbél lehet
kovetkeztetni, mint példaul a bejelent6 arra iranyuldé egyértelmd probalkozasabdl, hogy
a jelent6s megkllonboztetd képességgel rendelkezd korabbi megjeldlést a lehetd
legpontosabban lemasolja, vagy abbdl, hogy nincs nyilvanvalé oka annak, hogy arui
esetében miért egy olyan védjegyet valasztott, amely ezt a megjeldlést tartalmazza.
Ezenfelul a bejelentett védjegy tényleges (akar az EU-n kivuli) hasznalata alapul
szolgalhat az EU-ban bejelentett védjegy valdszinisithetd kereskedelmi hasznalataval
kapcsolatosan annak megallapitasa érdekében teendd logikai kbvetkeztetéshez, hogy
fennall-e a tisztességtelen kihasznalas kockazata (07/12/2017, T-61/16, MASTER
(fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Végul az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerinti tisztességtelen kihasznalas nem a
j6 hirnévvel rendelkezd védjegynek okozott sérelemre vonatkozik. Kovetkezésképpen
a védjegy megkulonbdztetd képességének vagy j6 hirnevének harmadik személy altali
kihasznalasa abban az esetben is tisztességtelen lehet, ha az azonos vagy hasonld
megjeldlés hasznalata nem sérti a védjegy megkilonbdzteté képességét vagy jo
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

hirnevét vagy altalanosabban a jogosultat. Ezért a felszolalénak nem kell bizonyitania,
hogy a bejelentd haszna sérti a gazdasagi érdekeit vagy védjegyének imazsat (a
hitelrontassal ellentétben, lasd lent), mivel a legtébb esetben a megjeldlés
megkullénbdztetd képességének/presztizsének ,kolcsdnvétele” elsésorban a bejelentd
versenytarsait, azaz az azonos/hasonlé/szomszédos piacokon tevékenykedd
gazdasagi szereploket érinti azaltal, hogy versenyhatranyba kényszeriti 6ket. A
felszblald érdekei ezzel parhuzamosan bekdvetkezd sérelmének lehetéségét sem
szabad azonban teljesen kizarni, kiléndésen azokban az esetekben, amikor a
bejelentett megjeldlés érintheti a felszolalé merchandising-rendszereit, vagy hatraltatna
egy Uj piaci szektorra vald betorésére iranyulo terveit.

A tisztességtelen kihasznalassal kapcsolatos tigyek

A tisztességtelen kihasznalas kockazata megallapitast nyert

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

26/06/2008, C-252/07,
EU:C:2008:370

INTEL INTELMARK

Az Intel Ugyben az el6zetes dontéshozatali iranti kérelemben Sharpston fétanacsnok inditvanyaban a
tisztességtelen kihasznalast a kovetkez6képpen emlitette: ,A védjegy megkulldnbdztetd képességének
vagy j6 hirnevének tisztességtelen kihasznalasara vonatkozd koncepciok ezzel ellentétben azt a célt
szolgaljak, hogy korulhataroljak »az olyan eseteket, ahol egyértelmiien kihasznalnak egy hires
védjegyet, vagy annak farvizén potyaznak, illetve megkisérlik annak jo hirnevét kihasznalni«. Ezért egy
példaval élve, a Rolls-Royce jogosult lenne annak megakadalyozéséara, hogy egy whisky gyartdja
kihasznalhassa a Rolls-Royce jo hirnevét sajat markajanak elémozditasara. Nem egyértelmi, hogy van-
e valadi kildnbség egy védjegy j6 hirnevének és megkullonboztetési képességének kihasznalasa kdzott;
mivel azonban semmi sem flgg a jelen Ugyben ezen kulonbségtdl, mindkettére potyazésként fogok

hivatkozni” (33. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

16/04/2008, T-181/05,
EU:T:2008:112

CITIBANK és masok itélet
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

,[...] a CITIBANK védjegynek az Eurdpai Kbz0sség teriletén a banki szolgaltatasok agazataban fennalld
j6 hirneve nem vitatott. E tekintetben a j6 hirnév a banki szektor jellemzéihez kapcsolddik, amelyek nem
masok, mint a fizet6képesség, a becsiiletesség, valamint a maganszemély és kereskedelmi lgyfelek

szakmai tevékenységéhez és beruhazasaihoz nyujtott pénzigyi tAmogatas.”

.[--.] a bejelenték és a beavatkoz6 tgyfeleinek csoportjai nyilvanvalé kapcsolatban allnak egymassal, [...]
mivel azon Ugyfelek, akik nemzetkdzi kereskedelmi tevékenységet, illetve import- és
exporttevékenységet folytatnak, ugyancsak hasznaljak az ezen lgyletek altal igényelt pénziigyi és banki
szolgaltatasokat. Kévetkezésképpen valoszinl, hogy ezek az Ugyfelek ismerik a felperesek bankjat,

tekintettel annak nemzetkézi szinten is jelentSs hirnevére.”

Jlyen korilmények kozott a Torvényszék ugy véli, hogy nagy a valdszinlisége annak, hogy a CITI
bejelentett védjegy vamigynokségek altali, vagyis a pénzdsszegek és ingatlanok kezelése teriletén
végzett pénzugyi dgygondnoki tevékenység tekintetében térténé hasznalata »él6skéd6« médon térténd
kizsakmanyolashoz, tehat a CITIBANK védjegy megszilardult j6 hirneve, valamint a bejelentdk altal e jo
hirnév elérése érdekében végzett jelentds beruhazasok tisztességtelen kihasznalasahoz vezet. A CITI
bejelentett védjegy ezen hasznélata azon képzetet is keltheti, hogy a beavatkoz6 a bejelentékkel tarsult
vallalkozas, vagy azok részét képezi, ennélfogva megkonnyitheti a bejelentett védjegy altal érintett
szolgaltatasok forgalmazasat. Mivel a bejelenték tobb, a »citic elemet tartalmazé védjegy jogosulijai, ez
a veszély még nagyobb.” (81-83. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

19/06/2008, T-93/06,
Spa Mineral Spa

EU:T:2008:215

A MINERAL SPA (igyben (a 3. osztalyba tartozé szappanok, parfiimok, illoolajok, test- és szépségapolasi
cikkek, hajapolé termékek, fogkrémek esetében) lehetséges volt a SPA korabbi védjegy imazsanak és az
altala kozvetitett lzenetnek a tisztességtelen kihasznalasa, mivel a vitatott bejelentésben szerepl6 arukat
az érintett vasarlok6zonség egészséget, szépséget és tisztasagot nyujtdé eszkdzdkként érzékelhette.
Nem az a kérdés, hogy a fogkrém vagy a parfim tartalmaz-e asvanyvizet, hanem az, hogy a
vasarlokozonség azt gondolhatja, hogy az érintett arukat asvanyvizbél vagy asvanyvizzel készithetik (43.

és 44. pont).
Korabbi védjegy Ugyszam
L'Oréal és masok 12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A L'Oréal és masok ligyben az alperesek olyan parfimét gyartottak és importaltak, amelynek illata a
L'Oréal ,illataihoz hasonlé” volt, de azokat jelent6sen alacsonyabb aron értékesitették, olyan
csomagolast hasznalva, amely a L'Oréal védjegyével ellatott kils6héz hasonlitott. Az alperesek altal
hasznalt O0sszehasonlitd listan olyan parfimok szerepeltek, amelyeket a jo hirnévvel rendelkezd
védjegyet hordozé aruk utanzataként vagy masolataként forgalmaztak. A 84/450/EGK tanacsi iranyelv
szerint az 6sszehasonlité reklam, amely a reklamozé termékét egy védjegyet visel6 termék utanzataként
jeleniti meg, nem egyeztethetd§ Ossze a tisztességes versennyel, és ezaltal jogszer(tlen.
Kovetkezésképpen az ilyen reklamozas révén a reklamozo altal elért elény tisztességtelen verseny

eredményeként szlletik, ezért az érintett védjegy j6 hirnevének tisztességtelen kihasznalasanak kell

tekinteni.
Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
/f"/g 10/05/2007, T-47/06,
Nasda
a nasdaqg EU:T:2007:131

JFigyelembe véve, hogy a beavatkozé altal Nasdaq vedjegyével nyujtott pénzigyi és tdzsdei
szolgaltatdsok, és ezaltal maga a Nasdaq védjegy kétségtelenll a modernitas képét kdzvetiti, és [a
megjeldlések kozotti kapcsolatnak kdszdnhetéen] e kép atvihetd a sportfelszerelésekre, és kilondsen a
csucstechnologiat képviseld kompozit anyagokra, amelyeket a bejelenté a bejelentett védjeggyel
forgalmazna, amit a bejelentd kodzvetve elismer azzal a kijelentésével, hogy a »nasdaq« sz6 a

fétevékenységét irja le.

Tekintettel tehat az emlitett bizonyitékra, valamint figyelembe véve a szdban forgé védjegyek
hasonlosagat, illetve a Nasdaq védjegy jo hirnevének és jelent6s megkllonbdzteté képességének
fontossagat, meg kell allapitani, hogy a beavatkozé prima facie bizonyitotta, hogy a bejelent6 részérél
fennall annak a jévébeni, nem csupan feltételezett kockazata, hogy a bejelentett védjegy hasznalataval
tisztességtelenll kihaszndlja a Nasdaq védjegy jo hirnevét. Kévetkezésképpen nincs szikség az ezzel

kapcsolatos, megtamadott hatarozat hatalyon kivil helyezésére” (60. és 61. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

m 06/07/2012, T-60/10,

Royal Shakespeare
Wilhargane Y P EU:T:2012:348
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A szorakoztatoipari szolgaltatasok és a sér kozott fennall bizonyos kdzelség és kapcsolat, sét kiegészitd
jelleglik alapjan bizonyos hasonldsag is. Ha az Egyesult Kiralysag nagykdzonsége meglat egy, a Royal
Shakespeare vitatott védjeggyel jelolt sort egy élelmiszeriizletben vagy egy barban, elképzelhetd, hogy a
Royal Shakespeare Company-ra (RSC) asszocial. A vitatott védjegy a korabbi védjegy vonzerejét, jo
hirnevét és presztizsét az altala jelzett aruk és szolgaltatasok érdekében kihasznalna, ami az RSC-vel
valé asszociacionak kdszonhetéen felkeltené a fogyasztok figyelmét, ezaltal a versenytarsak aruival
szemben gazdasagi elényhoz jutna. A gazdasagi elény az RSC altal korabbi védjegye j6 hirnévének és
imazsanak létrehozasa érdekében kifejtett erdfeszitések kizsakmanyolasbdl eredne, anélkil, hogy

cserébe barmilyen ellentételezést fizetnének. Ez egyenl6 a tisztességtelen kihasznalassal (61. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

25/01/2012, T-332/10,
Viagra Viaguara

EU:T:2012:26

A Torvényszék — annak elismerésével, hogy a védjegy elsédleges funkciojat az eredet megjelblése
képezte — megallapitotta, hogy a védjegy a megjeldlt aruk vagy szolgaltatasok bizonyos mindségére
vagy tulajdonsagara, illetve a védjegy altal kivetitett képekre és érzésekre, kdztik a luxusra, életstilusra,
exkluzivitasra, kalandra vagy a fiatalsagra vonatkozé mas Uzenetek kozvetitésére is szolgalhat. Ebben
az értelemben a védjegy benne rejl6 gazdasagi értéket képvisel, amely az arujegyzékben szerepl6 aruk
vagy szolgaltatasok gazdasagi értékétdl onalld és kiilénbdzd (57. pont).

A tisztességtelen kihasznalas kockazata magaban foglalja a j6 hirnévvel rendelkezd védjegyek
nyilvanval6 kihasznalasanak és azokon vald éléskddésnek eseteit, jelesiil annak kockazatat, hogy a jo
hirnévvel rendelkez6 védjegy képét vagy az Aéltala kozvetitett jellemzOket a bejelentett védjegy
arujegyzékében szerepld arukra viszik at, tehat a j6 hirnévvel rendelkezd korabbi védjeggyel vald

asszociacioé révén megkonnyitik ezen aruk forgalmazasat (59. pont).

A Birésag megallapitotta, hogy habar a bejelentett védjegy arujegyzékében szereplé italok valéjdban
nem jarnak ugyanolyan jétékony hatassal, mint a ,rendkivil jol ismert” erekciés zavarok kezelésére
szolgaloé gyogyszerek, a fontos az, hogy a fogyaszté a korabbi védjegy imazsa altal eldidézett pozitiv
képzettarsitasok miatt hajlamos lenne ezeket az italokat megvasarolni azzal a varakozassal, hogy az

hasonlo jellemzékkel, példaul a libidd ndvelésének képességével rendelkezik (52. és 67. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

27/09/2012, T-373/09, Emidio
Tucci, EU:T:2012:500

—? == = weelalio Fiicc< | (1/06/2009, R 770/20082 &

R_826/2008-2, EMIDIO TUCCI
(fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))

EMILIO PUCCI
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Bar a bejelent6 kozmetikai termékei és a felszolalo ruhazati termékei nem hasonldak, mindketté abba a
termékcsoportba tartozik, amelyeket gyakran kdézismert tervezék és gyartdok hires védjegye alatt
luxuscikkekként értékesitenek. Tekintettel arra, hogy a korabbi védjegy igen kézismert, és hogy az arukat
egymashoz igen kozeli kereskedelmi terlleteken reklamozzak, a fellebbezési tanacs ugy itélte meg,
hogy a luxus ruhazati termékek fogyasztoi képzeletben 6sszekapcsoljak a bejelentd 3. osztalyba tartozo
szappanokra, parfimokre, illéolajokra, kozmetikai termékekre és hajszeszekre vonatkoz6 védjegyét a
hires ,EMILIO PUCCI” védjeggyel, és ez az asszociacio a fellebbezési tanacs megallapitasa szerint

gazdasagi elénnyel jar (129. pont).

A fellebbezési tanacs megallapitotta, hogy nagy a valdszinlisége, hogy a bejelenté sajat elényére
kihasznalja a felszélald védjegyének jo hirnevét. A fent emlitett arukkal és szolgaltatasokkal
Osszefiiggésben bejelentett védjegy hasznalata szinte bizonyosan a felszélalé igen hasonldé és nagyon
koézismert védjegyére emlékezteti az érintett fogyasztdkat. A bejelentét képzeletben az ,EMILIO PUCCI”
védjegyet koriilvevd luxus érzetével fogjak 0sszekotni. Varhatéan szamos fogyasztdé gondolja majd, hogy
egyrészrél a bejelentd arui és masrészrél a hires olasz divathaz kozott kdzvetlen kapcsolat van, amely
példaul licencmegallapodason alapul. A bejelent6 tisztességtelenll kihasznalhatja azt a tényt, hogy a
vasarlok6zonség jol ismeri az ,EMILIO PUCCI” védjegyet, annak érdekében, hogy sajat igen hasonld
védjegyét minden nagyobb kockazat vagy egy teljesen ismeretlen védjegy bevezetésével kapcsolatos

koltségek viselése nélkil bevezesse a piacra (130. pont).

A Torvényszék megerdsitette a fellebbezési tanacs megallapitasait.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
10/10/2019, T-428/18, mc
mc dreams hotels Trdumen zum
reams
McDONALD'’S et al hotels kleinen Preis! (fig.) /

McDONALD’S et al.,
EU:T:2019:738

A felszdlal6 védjegycsaladjanak ,mc” el6tagja a gyorséttermi piacon torténé hasznalat révén jelentds
megkllonboztetd képességre tett szert. Tekintettel a korabbi védjegy jé hirnevének kivételes jellegére, az
érintett vasarlokdzonség figyelmeének atlagos szintjére, a védjegyek kdzotti bizonyos foku hasonlésagra,
a szolgaltatasok kozotti jelentés mértékl hasonlésagra, tovabba a védjegycsalad létezésére, amelynek
strukturajat a bejelentett védjegy legalabb részben atveszi, az érintett vasarlokdzénség annak ellenére
Osszefiiggésbe hozhatja a védjegyeket, hogy a felszélald nem kinal semmilyen szallashely- vagy
szdllodai szolgaltatast. Az érintett vasarlék6zdnség a bejelentett védjegyet a megbizhatdésag, a
hatékonysag, valamint az alacsony koltséggel jar6 szolgaltatasok imazsahoz tarsithatja, ezért a
versenytarsak altal nyujtott szolgaltatasok helyett ezt valaszthatja. A bejelentett védjegy ezért a korabbi
védjegy farvizein evezve kihasznalja ez utébbi védjegy vonzerejét, jo hirnevét és presztizsét. A bejelentd
szamara keletkezd gazdasagi elény a felszolalé altal korabbi védjegye j6 hirnévének és imazsanak
létrehozasa érdekében kifejtett eréfeszitések kizsakmanyolasbdl eredne, anélkil, hogy cserébe

barmilyen ellentételezést fizetnének (71., 85., 90. és 98. pont).

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1311. oldal
rész Felszolalds

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/428%2F18

5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A tisztességtelen kihasznalas kockazata nem nyert megallapitast

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

20/02/2018, T-118/16, BEPOST /
BEPOST
ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

A védjegyek kozotti jelentds kildonbségek, valamint a koézds ,post” elem csekély megkulénbdztetd
képessége miatt az érintett vasarldkdzénség nem hozza 6sszefliggésbe a bejelentett védjegyet és a
korabbi nemzeti ,POST” szovédjegyet, mivel a ,post” kifejezést a bejelentett védjeggyel dsszefliggésben

vélhetéen pusztan postai szolgaltatasokra vald utalasként érzékelik (115. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
. i 22/03/2007, T-215/03,
Vips Vips
EU:T:2007:93

A Vips korabbi védjegy éttermek, kilondsen pedig gyorsétterem lancok vonatkozasaban jé hirnevet
szerzett. Mindazonaltal nem nyert bizonyitast, hogy kulénésebb presztizzsel is rendelkezne. A Vips
kifejezés 6nmagaban is dicsérd, és ilyen mdédon széles korben hasznaljak. Nincs magyarazat arra, hogy
a Vips védjeggyel ellatott szoftvertermékek értékesitése hogyan hasznalhatna ki a gyorséttermi lanccal
vald asszociaciobdl ered6 elényt, még abban az esetben sem, ha a kettét képzeletben 6sszekdtik.
Kdvetkezésképpen a Birdsag kizarja annak kockézatat, hogy a bejelentett védjegy hasznalata a korabbi

védjegy megkulonboztetd jellege vagy jo hirneve tisztességtelen kihasznalasat valésitana meg.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

25/05/2005, T-67/04,
Spa Spa-Finders

EU:T:2005:179

A Spa a Benelux allamokban az asvanyviz tekintetében szerzett j6 hirnevet. A vitatott védjegy, a Spa-
Finders nyomdaipari termékekre, katalogusokra, magazinokra, szérdlapokra, utazési irodai
szolgaltatasokra vonatkozik. A Torvényszék megallapitotta, hogy a megjeldlések kdzott nincs jogseértd
kapcsolat. A Spa megjeldlést Spa varos és az ugyanezt a nevet visel§ versenypalya megnevezéseként
is hasznaljak: Nincs bizonyiték a korabbi védjegy tisztességtelen kihasznalasara vagy hirnevének
barmilyen kizsakmanyolasara. A bejelentett védjegyben a Spa sz6 minddssze az érintett kiadvanyok
tipusara utal.

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
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19/12/2014, R__2090/2013-2,
TK TDK-EPC

TDK / TDK-EPC (fig.) et al.

A ,TDK” korabbi védjegy az ,audio- és videoszalagok” koérében az Eurdpai Unidban jo hirnévvel
rendelkezik. A felszélalo azzal érvelt, hogy ,[alz épitdipar olyan sajatos kereskedelmi terulet, amelyen a
TDK hasznalata a felszoélalééhoz hasonlé tipusu és jellegli cég j6 hirnevét csokkentheti”. A fellebbezési
tanacs megallapitotta, hogy ez az érvelés — amely a korabbi védjegy j6 hirneve és megkililénbdztetd
képessége sérelmére vonatkozo allitasok otvozetének tlinik — pusztan egy allitas, amelyet nem tamaszt
ala prima facie olyan bizonyiték, amely a gazdasagi magatartds megvaltozasanak sulyos kockazatat

vagy a védjegy vonzereje csokkenésének kockazatat mutatna.

3.4.3.2 A megkuldnboztetd képesség sérelme

A sérelem jellege

A j6 hirnévvel rendelkezé korabbi védjegy megkulldnbdzteté képességének megsértése
— mas szoval ,felhigulas”, ,felmorzsolodas” és ,zavaras” — abbdl all, hogy meggyengul
e védjegy képesseége az arujegyzékben szerepld aruknak és szolgaltatasoknak e
védjegy jogosultjatdl szarmazdéként valé azonositasara, mert a késébbi megjeldlés
hasznalata a jo hirnévvel rendelkezd korabbi védjegy ©Onazonossaganak
diszperziodjaval jar, azaltal, hogy csokkenti annak megkulonboztet6 képességét vagy
egyediségét (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése értelmében a j6 hirnévvel rendelkezé védjegy
jogosultja felszdlalhat azon eurdpai unios védjegybejelentésekkel szemben, amelyek
alapos ok nélkil sértenék a jo hirnévvel rendelkezd korabbi védjegyek
megkilonboztetd képességét. Az oltalom targya tehat egyértelmien a jé hirnévvel
rendelkezd korabbi védjegy megkiilonbozteté képessége. Az Iranymutatés, C. rész
Felszolalas, 2. szakasz, Kettds azonossag és Osszetéveszthetdség, 5. fejezet, A
korabbi vedjegy megkulénboztetésre vald alkalmassaga ciml részben ismertetettek
szerint a ,megkulénbdzteté képesség” arra vonatkozik, hogy a védjegy milyen — kisebb
vagy nagyobb — mértékben képes arra, hogy az arujegyzékében szereplé arukat/
szolgaltatasokat egy bizonyos vallalkozastdl szarmazoként azonositsa. Az EUVR 8.
cikkének (5) bekezdése ezért a j6 hirnévvel rendelkezé védjegyeknek abban az
esetben is oltalmat nyujt az ellen, hogy megkulonbozteté képességuket egy késdbbi
hasonld védjegy csokkentse, ha a késébbi védjegy nem hasonlé arukra/
szolgaltatasokra vonatkozik.

Habar az EUVR 8. cikkének (5) bekezdésének korabbi szdvege kizardlag a nem
hasonld aruk/szolgaltatasok Utkozésére vonatkozott, a Birésag a Davidoff és Adidas
itéleteiben (09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, C-408/01,
Adidas, EU:C:2003:582) megallapitotta, hogy ez a cikk a hasonl6 vagy azonos arukra/
szolgaltatasokra is vonatkozik.

Az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése szerint nyujtott oltalom ezért magaban foglalja,
hogy a j6 hirnévvel rendelkez6 védjegy harmadik személy altali korlatlan hasznalata,
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még nem hasonlé aruk esetében is, végsd soron csdkkenti a jo hirnévvel rendelkezé
védjegy megkllonboztetd képesseégeét vagy egyediségét. Példaul, ha a Rolls Royce
megjeldlést éttermekre, nadragokra, édességekre, mianyag tollakra, seprikre stb.
hasznalnak, megkillénboztetd képessége idével megszilinne, és a vasarlokézéonségre
gyakorolt kulénleges hatasa még az autok tekintetében is meggyengllne, amelyek
esetében pedig a védjegy jo hirnévvel rendelkezik. Kbvetkezésképpen meggyengilne
a védjegy képessege az arujegyzékben szerepld aruknak és szolgaltatasoknak e
védjegy jogosultjatél szarmazoként valé azonositasara abban az értelemben, hogy az
oltalommal érintett és a jo hirnévvel rendelkez6 védjeggyel jelolt aruk fogyasztoi
kevésbé hajlanak arra, hogy azt azonnal a védjegy jo hirnevét felépité jogosulttal
hozzak 6sszefiiggésbe. Ennek oka, hogy a védjegy az emlitett fogyasztok képzetében
most mar nem csak egy, hanem tébb vagy sok ,mas” asszociaciét teremt.

Erintett fogyasztod

A korabbi védjegy megkllonboztetd képességét vagy jo hirnevét érinté sérelmek
fennallasat azon aruk és szolgaltatasok atlagos, szokasosan tajékozott, észszerien
figyelmes és Kkorlltekinté fogyasztdja szempontjabdl kell értékelni, amelyek
vonatkozasaban ezt a védjegyet lajstromoztak (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 35).

A megkllonboztetd képesséq sérelmének értékelése

A j6 hirnévvel rendelkezd korabbi védjegy megkllénbdztetd képességének sérelme
akkor kovetkezik be, ha a késébbi hasonl6 védjegy hasznalata csokkenti a jo hirnévvel
rendelkezd korabbi védjegy megkilonbozteté képességét. Ez azonban nem vezethetd
vissza csupan arra, hogy a korabbi védjegy j6 hirnévvel rendelkezik és a bejelentett
védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonlo, mivel ez a megkozelités azt eredményezné,
hogy minden olyan védjegy esetében, amely egy j6 hirnévvel rendelkezé védjegyhez
hasonld, automatikusan és kulonbségtétel nélkil felhigulast allapitananak meg, és nem
kellene bizonyitani a sérelmet.

A Birésag az Intel itéletben ugy itélte meg, hogy a 89/104/EGK elsé tanacsi iranyelv 4.
cikke (4) bekezdésének a) pontjat (amely az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének felel
meg) ugy kell értelmezni, hogy annak bizonyitasa, hogy a késdbbi védjegy hasznalata
sérti vagy sértheti a korabbi védjegy megkiilonbozteté képességét, feltételezi annak
bizonyitasat, hogy az atlagos fogyaszté ,gazdasagi magatartasa megvaltozott” azon
aruk vagy szolgaltatasok esetében, amelyek vonatkozasaban a korabbi védjegyet
lajstromoztak, vagy ilyen valtozas jovébeli bekdvetkezésének komoly veszélye all fenn.

A Birdésag az ,atlagos fogyaszté gazdasagi magatartasa megvaltozasanak” fogalmat a
Répresentation d’'une téte de loup itéletben (14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation
d’une téte de loup, EU:C:2013:741) részletesebben kidolgozta. A Birésag ramutatott
arra, hogy ez olyan 6nallé és objektiv feltétel, amely nem kdvetkeztethetd ki pusztan a
szubjektiv elemekbdl, példaul abbdl, hogy a fogyaszték a jé hirnévvel rendelkezd
védjegy imazsanak és azonossaganak diszperzidjat hogyan észlelik. Pusztan az, hogy
a fogyaszték egy Uj és hasonld, a korabbi védjegy arujegyzékben szerepld aruknak a
védjegyjogosulttol torténé szarmazasanak azonositasara valé alkalmassagat
valoszinlleg alaaso védjegy jelenlétét érzékelik, 6nmagaban nem elegendd annak
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megallapitdsahoz, hogy fennall a j6 hirnévvel rendelkezé védjegy megkllonbdztetd
képessége sérelme vagy sérelmének kockazata (35—40. pont).

A Birésag a felhigulas megallapitasahoz tovabbra is ,szigorubb kévetelményeket” ir
el6. Az alabbi két 6nallé feltételt a felszolaldnak kell bizonyitania és azoknak a Hivatal
altal indokoltnak kell lennie.

® A j6 hirnévvel rendelkezé védjegy imazsanak és azonossaganak diszperzidja az
érintett vasarlékdzdénség szempontjabdl (szubjektiv feltétel).
o E vasarlékdzonség gazdasagi magatartasanak valtozasa (objektiv feltétel).

Noha a felszélalénak nem kell a tényleges sérelemre vonatkozoan bizonyitékot
benyujtania, a Hivatal felé azonban bizonyitania kell, hogy a sérelem komoly jovébeli
kockadzata nem csupan feltételezetten, hanem valdéban fennall. A felszélald ennek
érdekében olyan bizonyitékot hozhat fel, amely a sérelem valdszinlségét
valoszinlségelemzésbdl levont észszerl kdvetkeztetések alapjan tamasztja ala (nem
puszta feltételezéssel) és figyelembe veszi az adott kereskedelmi szektor szokasos
gyakorlatat, valamint az eset 6sszes egyéb koérilményeit (16/04/2008, T-181/05, Citi,
EU:T:2008:112, § 78, amire hivatkozott a 22/05/2012, T-570/10, Répresentation d’'une
téte de loup, EU:T:2012:250, § 52; helyben hagyta: 14/11/2013, C-383/12 P,
Répresentation d’'une téte de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Els6 hasznalat

A megkulénbdztetd képesség sérelme ,lavinaeffektussal” jellemezhet6, ami azt jelenti,
hogy egy hasonlé védjegy valamely elkllonilt piacon térténd elsé hasznalata
onmagaban nem higitja fel a j6 hirnévvel rendelkezé védjegy 6nazonossagat vagy
.egyediségét’, de idbvel ezt eredményezi, mert az els6 hasznalat mas gazdasagi
szerepl6k altali tovabbi hasznalatot vonhat maga utan, és ezaltal a megkulonboztetd
képesség felhigulasahoz vagy sérelméhez vezet.

A Birésag ugy itélte meg, hogy az azonos vagy hasonlé késdbbi védjegy els6
hasznalata is elegendd lehet bizonyos korilmények kozott a korabbi védjegy
megkulldénbdztetd képességének tényleges és aktualis megsértéséhez vagy az ilyen
sérelem jovébeli bekdvetkezése komoly veszélyének el8idézéséhez (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 75). A Hivatal el6tt folyd felszolalasi eljarasokban
eléfordulhat, hogy a vitatott megjeldlést még egyaltalan nem hasznaltak. E tekintetben
a Hivatal figyelembe veszi, hogy a vitatott megjeldlés jovébeli hasznalata, még abban
az esetben is, ha els6 hasznalatrél van sz6, mas gazdasagi szerepl6k altali tovabbi
hasznalatot vonhat maga utan bizonyos, a felszolald altal eléadandd koridlmények
esetén, és ezaltal zavarassal torténd felhigulashoz vezet. A fentebb emlitettek szerint
err6l az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének szdvege rendelkezik, amely szerint a
bejelentett védjegy alapos ok nélkili hasznalata ,sértené [...] a korabbi védjegy
megkullénbdztetd képességét vagy j6 hirnevét”.

A fentiek alapjan azonban a felszélalonak kell bizonyitania, hogy a tényleges vagy
jovébeli hasznalat sérti vagy sértheti a j0 hirnévvel rendelkez6 korabbi védjegy
megkulilénbdztetd képességét.

A korabbi védjegy eredendé megkililonboztetd képessége

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1315. oldal
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A Birésag megallapitotta, hogy ,minél inkdbb »egyedi« a korabbi védjegy, az azzal
azonos vagy ahhoz hasonlé késébbi védjegy hasznalata annal inkdbb sértheti annak
megkulonbozteté képességét” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74;
28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). A korabbi védjegynek valdban
egyedi jelleglinek kell lennie abban az értelemben, hogy a fogyasztoknak azt egyedi
szarmazassal kell 6sszefliggésbe hozniuk, mivel csak ebben az esetben mertlhet fel a
megkulonboztetd képesség sérelmének kockazata. Amennyiben ugyanazt a
megjeldlést vagy annak egy valtozatat mar eltéré arukkal 6sszefiiggésben hasznaljak,
nem jOhet létre azonnali gondolati képzettarsitas az altala jelolt arukkal, és ezaltal a
tovabbi felhigulas esélye kicsi vagy kizart.

Kdvetkezésképpen ,[...] a felhigulas veszélye f6 szabaly szerint kevésbé jelentds
akkor, ha a korabbi védjegy egy olyan kifejezésbdl all, ami a neki tulajdonithato
valamely jelentés tekintetében nagyon elterjedt és gyakran hasznalt, fliggetlendl a
szoban forgd kifejezésbdl allé korabbi védjegytél. llyen esetben kevésbé valdszind,
hogy a kérdéses kifejezésnek a bejelentett védjegy altal t6rténé atvétele a korabbi
védjegy felhigulasahoz vezet” (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Ezért, ha a védjegy olyan tulajdonsagot sugalmaz, amely mas aruk széles korére
jellemz8, a fogyaszté azt valészinlileg a termék altal kbzvetitett tulajdonsaggal, nem
pedig egy masik védjeggyel kapcsolja dssze.

A Toérvényszék a Spa-Finders itéletében (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179) helyben hagyta azt a megallapitast, miszerint a Spa-Finders védjegy
kiadvanyokra és utazasi irodai szolgaltatasokra torténd hasznalata nem homalyositana
el a Spa védjegy asvanyvizekre megszerzett megkllonboztetd képességét, illetve nem
rontana annak j6 hirnevét. A Spa-Findersben szereplé ,spa” szo6t védjegytél eltérd
kontextusban is hasznalhatjak, mivel ,azt gyakran hasznaljak példaul a belga Spa
varos vagy a belga Spa-Francorchamps autopalya vagy még altalanosabban
hidroterapias célra hasznalt helyiségek, pl. hammamok vagy szaunak megjeldlésére,
[és koOvetkezésképpen] a SPA védjegy megkulonbozteté képessége sérelmének
veszélye korlatozottnak tlinik” (44. pont).

Amennyiben tehat a bejelentd bizonyitja, hogy a korabbi megjeldlés vagy az az elem,
amely hasonlésagot Kkelt, altalanos, és a piac kulonbozé agazataiban mas
vallalkozasok mar hasznaljak, eredményesen cafolhatja a felhigulas kockazatanak
fennallasat, mivel nehezen fogadhaté el, hogy a korabbi védjegy vonzerejét a
felhigulas veszélye fenyegeti, ha ez a védjegy nem kilénésebben egyedi.

A zavarassal torténd felhigulassal kapcsolatos ligyek

A felhigulas megallapitast nyert

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatas Altalanos bevezetés, C. 1316. oldal
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Dohanytermékekre jo hirnevet|29., 30. és 32. osztalyba sorolt

szerzett élelmiszerek

El6szor is, az Utkdzd védjegyek rendkivul nagy hasonlésagara és a korabbi védjegy rendkival jé
hirnevére tekintettel fennall annak a kockazata, hogy a vasarlékdzonség azt hiszi, a CAMEL
élelmiszerek a felszodlalotdl szarmaznak, vagy, hogy a védjegyet a felszdlalé hozzajarulasaval
hasznaljdk. Emellett a j6 hirnévvel rendelkez6 CAMEL védjegynek a felszdlalé vallalkozasaval valo
azonnali asszociaciot kivalté képességét a megtamadott védjegy hasznalata csdkkenti. Egy rendkivil
hasonl6 védjegy élelmiszerekre torténd hasznalata sértené a dohanytermékekre jo hirnévvel rendelkez6
CAMEL védjegy megkilonbdzteté képességét, ezaltal szokasossa téve a védjegyet, ami Iényegében a
védjegy vonzereje csokkenésének felelne meg. Ez a korabbi védjegy ©6nazonossaganak és a
vasarldkdzonség képzete befolyasolasanak diszperzidjat eredményezi. Az arujegyzékben szerepld
arukkal valé azonnali asszociaciot lehetévé tevé korabbi védjegy elveszti ezt a képességét.
Kévetkezésképpen egyértelmiien fennall annak a valdszinlisége, hogy a korabbi védjegy markaépitésre
és markah(iség fenntartasara szolgalé eszkdzként betoltott reklamfunkcidja séril, és hogy kdzéptavon
vagy hosszutavon a j6 hirnévvel rendelkezd korabbi védjegy gazdasagi értéke is csdkken a megtamadott
védjegy hasznalatanak kdvetkeztében, abban az értelemben, hogy a j6 hirnévvel rendelkezd védjegy
oltalmaval és ismertségével érintett aruk fogyasztoi a védjegyet kevésbé fogjak azonnal a védjegy jo
hirnevét felépité vallalkozashoz kapcsolni; ezt a fogyasztok gazdasagi magatartasa valtozasanak kell
tekinteni (41. pont).

A felhigulas nem nyert megallapitast

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

Vips Vips

A 42, osztalyba tartozd | A 42. osztalyba tartozo, szallodai | 1.015/03
gyorséttermi lancok tekintetében | szolgaltatasokkal kapcsolatos

szerzett j6 hirnevet. Szamitégép-programozas

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1317. oldal
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LEl6sz0r is, ami azt a sérelmet illeti, amelyet a bejelentett védjegy alapos ok nélkiili hasznalata jelenthet
a korabbi védjegy megkullonbdztetd képességére nézve, az akkor kdvetkezhet be, ha a korabbi védjegy
tébbé nem alkalmas kdzvetlen asszociacié keltésére azon aruk tekintetében, amelyek tekintetében azt
lajstromoztak és alkalmaztak (lasd a fenti 34. pontban hivatkozott, SPA-FINDERS itélet 43. pontjat). E
veszély kiterjed a korabbi védjegy »felhigulasara«, illetve »fokozatos elfogyatkozasara« annak
Onazonossaganak és a vasarlok6zonség képzete befolyasolasanak diszperzidja révén (Jacobs
fétanacsnok fenti 36. pontban hivatkozott Adidas-Salomon and Adidas Benelux ligyben irt inditvanyanak
36. pontja)” (37. pont).

4El6sz6r is, ami azt a veszélyt illeti, hogy a bejelentett védjegy hasznalata sérti a korabbi védjegy
megkulonboztetd képességét — mas széval a »védjegy felhigulasanak« és »fokozatos
elfogyatkozasanak« a fenti 37. és 38. pontban kifejtett veszélyét, ki kell emelni, hogy a »VIPS« kifejezés
az angol nyelvli VIP révidités (angolul: »Very Important Person«, azaz: »nagyon fontos személy«)
tébbes szamu alakja, mely kifejezés mind nemzeti, mind nemzetkdzi téren egyarant széleskorlien és
elterjedten hasznalatos a kozismert személyek jeldlésére. E korlilményekre tekintettel korlatozottnak
tinik annak veszélye, hogy a korabbi védjegy megkilénbdzteté képességének a bejelentett védjegy

hasznalata sérelmet okoz.” (62. pont).

.Ez a veszély még kevésbé tlnik valészinlinek jelen esetben, mivel a bejelentett védjegy a »szallodai
szolgaltatasokkal, vendéglatassal kapcsolatos, éttermi (étkeztetés) és kavéhazi szolgéltatasokhoz
kapcsolédé szamitdégép-programozas«-ra vonatkozik, amelyeknek célkézénsége speciadlis, és
szukségképpen szlikebb, nevezetesen az emlitett Iétesitmények tulajdonosaibdl all. Ennek az a hatasa,
hogy a bejelentett védjegy, amennyiben lajstromozasra keril, hasznalata révén valdszinlileg csak e
viszonylag szlk kbézbnség szaméara lesz ismert, ami bizonyosan csokkenti a korabbi védjegy
Onazonossaganak és a vasarlokozonség képzete befolyasolasanak diszperzidja révén torténd

felhigulasanak vagy fokozatos elfogyatkozasanak veszélyét.” (63. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

Spa Spa-Finders

A 16. osztalyba tartozo

i | nyomdaipari termékek, tébbek
A 32. osztalyba tartozo | ~ . i . . | T-67/04

B . B ko6zott katalogusok, magazinok és | —————
asvanyvizek tekintetében szerzett o ] .
Sszorolapok és a 39. osztalyba

jo hirnevet. . . .
tartozé utazasi irodai
szolgéltatasok
A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1318. oldal
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~Jelen Ugyben az Birdsag megallapitja, hogy a bejelenté nem terjeszt elé egyetlen olyan bizonyitékot
sem, amelybdl arra lehetne kdvetkeztetni, hogy a SPA-FINDERS védjegy hasznalata altal fennall a SPA
védjegy megkuldnbdztetd képessége sérelmének veszélye. Ugyanakkor a bejelenté kitart amellett, hogy
a vasarlokdzonség azonnal kapcsolatba fogja hozni a SPA védjegyet és a SPA-FINDERS védjegyet. A
bejelentd ezen kapcsolatbdl arra kdvetkeztet, hogy fennall a megkilénbdztetd képesség sérelmének
veszélye. Ugyanakkor, ahogyan azt a bejelent6 elismerte a targyalas soran, az ilyen kapcsolat megléte
nem elégséges annak bizonyitasara, hogy a megkilonbozteté képesség sérelmének veszélye fennall. A
Birésag tovabba megallapitja, hogy mivel a »spa« szo6t gyakran hasznaljak példaul a belga Spa varos
vagy a belga Spa-Francorchamps autépalya vagy még altalanosabban hidroterapias célra hasznalt
helyiségek, pl. hammamok vagy szaunak megjeldlésére, a SPA védjegy megkllonboztetd képessége

sérelmének veszélye korlatozottnak tlinik” (44. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

Outils@WOLF

WOLF wdﬂ rdin C-383/12 P

A 7. osztalyba tartozé gépek a
A 7. osztélyba tartozo | fahulladék és z6ldhulladék
szerszamgépek tekintetében | professzionalis és ipari
szerzett j0 hirnevet. feldolgozdsahoz, professzionalis

és ipari faapritok és -foszlatok.

A jelen Ugyben a Birésdg megsemmisiti a Torvényszék itéletét arra hivatkozassal, hogy nem allapithato
meg a korabbi védjegy megkulonboztetd képességének megsértése vagy megsértésének veszélye, ha
.az atlagfogyaszté gazdasagi magatartasanak valtozasara” vonatkozé bizonyitékok nem bizonyitjak
ennek a feltételnek a teljestilését (36. pont). Mig a j6 hirnévvel rendelkezd védjegy imazsanak és
Onazonossaganak a vasarlokdzonség szempontjabdl torténé diszperzidja szubjektiv feltétel, e
vasarlékozonség gazdasagi magatartasanak valtozasa objektiv feltétel. Ez nem allapithatdé meg
6nmagaban abbdl, hogy a fogyasztok az Uj és hasonlé megjeldlés jelenlétét ugy észlelik, hogy az
valészinlsithetbéen aldassa a korabbi védjegynek az arujegyzékben szerepld aruk védjegyjogosulttol
torténd szarmazasanak azonositasara vonatkozo képességét (37. és 39. pont). A Térvényszéknek meg
kellett volna vizsgalnia, hogy a gazdasagi magatartas egyaltalan valtozott-e vagy annak bekdvetkezése
valészini-e ,figyelembe véve az érintett kereskedelmi agazat szokasos gyakorlatat, illetve az adott Ggyre
vonatkoz6 barmely mas korilményt” (43. pont). Mivel a Torvényszék nem igy jart el, megsértette az
EUVR 8. cikkének (5) bekezdését.

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1319. oldal
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3.4.3.3 A jo6 hirnév sérelme

A sérelem jellege

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdésében utolsdként felsorolt sérelem a korabbi védjegy jo
hirnevének megsértésével okozott sérelem. Ez bizonyos értelemben a zavarason
tulmutat, mivel a védjegyet nem csupan gyengiti, hanem azt ténylegesen sérti az a
gondolati képzettarsitas, amelyet a vasarlokozonség a késbébbi védjeggyel
kapcsolatosan felallit. A j6 hirnév megsértése, mas szoéval a ,hirnévrontassal torténé
felhigulas” vagy egyszerlien ,hirnévrontas” olyan helyzetekhez kapcsolédik,
amelyekben a vitatott védjegy alapos ok nélkul torténd hasznalata vélhetéen rontja a j6
hirnévvel rendelkezé védjegy altal a vasarl6kdzonség korében szerzett imazst vagy
presztizst.

A korabbi védjegy j6 hirneve ezaltal romolhat vagy gyengulhet, ha obszcén, megalazé
vagy nem megdfeleld, vagy olyan dsszefiiggésben hasznaljak, amely 6nmagaban nem
negativ, de amely a korabbi védjegyr6l a jogosultia promécids erdfeszitéseinek
kdszdnhetben a vasarlok6zénség korében kialakult képpel 6sszeegyeztethetetlennek
bizonyul. Az ilyen sérelem kockazata kulonésen abbdl adodhat, hogy a harmadik fél
altal kinalt aruk vagy szolgaltatdsok olyan' tulajdonsaggal vagy jellemzével
rendelkeznek, amely negativan hathat a’védjegy imazsara (18/06/2009, C-487/07,
L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Ha példaul a gin tekintetében j6 hirnevet szerzett
védjegyet egy harmadik fél folyékony mosdszer esetében hasznalna, az negativan
hatna a j6 hirnévvel rendelkezé védjegyre, mivel csbkkentené annak vonzerejét.

Osszefoglalva, hirnévrontas kovetkezik be, ha a jo hirnévvel rendelkezé korabbi
védjeggyel kapcsolatosan akar a megjeldlések, akar az aruk szintjén olyan asszociacio
szlletik, amely sérti a korabbi védjegy j6 hirnevét.

Erintett fogyaszto

A zavarassal torténé felhigulashoz hasonléan a korabbi védjegy j6 hirnevét érint6
sérelmek fennallasat azon aruk és szolgaltatasok atlagos, szokasosan jol tajékozott,
észszerlien figyelmes és korlltekinté fogyasztoja szempontjabdl kell értékelni, amelyek
vonatkozasaban ezt a védjegyet lajstromoztak (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic,
EU:T:2010:500, § 35).

A hirnévrontas értékelése

A korabbi védjegy jé hirnevét ért sérelem megallapitasahoz dnmagaban nem elegendé
és nem meghatarozé, hogy a fogyasztd képzetében fennall a védjegyek kozotti
kapcsolat. Ennek a kapcsolatnak feltétlenil |éteznie kell, de ezenfeliill akar a
megjelélések, akar a késdbbi védjegy arujegyzékében szereplé aruknak/
szolgaltatadsoknak a j6 hirnévvel rendelkezd védjeggyel torténd asszociacidé soran
negativ vagy sérté hatast kell eléidézniik.

Példaul, ha egy védjegyet, amelyet a vasarlékdzonség gondolatban az egészséggel, a
dinamizmussal és a fiatalsaggal tarsit, dohanytermékekhez hasznalnak, abban az
esetben az utébbiak altal kozvetitett negativ fogalmi tartalom egyértelmien ellentétben
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

allna az el6bbi imazsaval (lasd az aldbbiakban felsorolt tovabbi példakat). A
hirnévrontashoz ezért az szikséges, hogy a megtamadott védjegy hasznélataval
érintett aruk/szolgaltatasok a korabbi védjegy j6 hirére nézve potencialisan sérelmet
jelentd jellemzéket vagy sajatossagokat mutassanak (22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 67).

A felszélalék gyakran azzal érvelnek, hogy a bejelent§ arui/szolgaltatasai alacsony
mindséglek, illetve, hogy a felszdlalé nem tudja ellenérizni az ilyen aruk/szolgaltatasok
minéségét. A Hivatal sérelem bizonyitdsaként énmagaban nem fogadja el ezt az
érvelést. A Hivatal el6tt folyd eljarasoknak nem része az aruk és szolgaltatasok
minéségének értékelése, mivel ez amellett, hogy igen szubjektiv lenne, nem
kivitelezhet6 azokban az esetekben, amikor az aruk és szolgaltatasok nem azonosak,
vagy ha a vitatott megjelélést még nem vették hasznalatba.

Ezért a Hivatal csak az egyes védjegyek arujegyzékében szereplé arukat és
szolgaltatasokat tudja figyelembe venni annak értékelése soran, hogy a vitatott védjegy
hasznalata varhatéan sérti-e a korabbi védjegy j6 hirnevét. Kovetkezésképpen a
Hivatal elemzése soran a vitatott megjeldlés bejelentett arukkal és szolgaltatasokkal
kapcsolatos hasznalatanak karos hatasait altalanossagban a szoéban forgd aruk
jellegebdl és szokasos tulajdonsagaibdl, nem pedig az egyes esetekben mutatkozé
min&ségukbdl kell levezetni. Ez a megkozelités nem hagyja a felszolalot oltalom nélkil,
mert ha egy késébbi védjegyet alacsony minéségi arukon/szolgaltatasokon oly médon
hasznalnak, hogy az a vasarlékdzonséget egy jo hirnévvel rendelkezé korabbi
védjegyre emlékezteti, az altalaban tisztességtelenul kihasznalna a korabbi védjegy
megkullénbdztetd képességét vagy hirnevét, vagy sértené annak megkullénboztetd
képességeét.

A hirnévrontassal torténd felhigulassal kapcsolatos Ugyek

A hirnévrontas megallapitast nyert

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

KAPPA

KAPPA
12/03/2012, R 297/2011-5,

KAPPA / KAPPA et al.

Kappa

Sportruhazat  és sportcipbk | Tobbek kdzott dohanytermékek,

tekintetében szerzett j6 hirnevet. | cigarettéak, szivarok

A vitatott bejelentést a 34. osztalyba tartoz6 dohanytermékekre és kapcsolédé arukra vonatkozoan
nyujtottak be. A dohanyzas altalanossagban rendkivil egészségtelen szokasnak szamit. Ezért
valészin, hogy a ,KAPPA” megjeldlés hasznalata a dohanytermékek és a kapcsolédd aruk
vonatkozasaban negativ gondolati képzettarsitast valt ki a felszélalé korabbi védjegyeivel, vagy az

egészséges életmoddot sugallé imazsaval ellentétben allo és azt sértd asszociaciot ébreszt (38. pont).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

B SPA® NK

Fényesité és polirozé

22/07/2010, R 417/2008-1,

L , SPACE NK (fig.) / SPA, LES
L o készitmények és anyagok; pot

Az  asvanyvizek tekintetében . . . . ... | THERMES DE SPA et al.

o pourtri; illatositok; flistol6k;
szerzett jo hirnevet. o i o
légfrissiték  és  légfrissitéshez

hasznalt cikkek

Az asvanyviz altal keltett, altalaban kellemes képzetek nem egészen egyeztetheték 6ssze a moso- és
tisztitoszerek altal keltett képekkel. A SPA sz6t tartalmazé védjegyeknek az ilyen eltérd fogalmi tartalmat
hordozé aruk esetében torténé hasznalata feltehetéen sérti vagy rontja a korabbi védjegy
megkulonboztetd képességét (101. pont).

+A fogyasztok tébbsége az asvanyvizet nem kellemes asszociaciokkal kéti 6ssze az illatositokkal vagy a
pot pourrikkal. Az olyan egyszavas (SPA) védjegy illatanyagok és illatositék megklilonboztetésére valo
hasznalata, amelynek alapjan a belga fogyasztok hatarozottan a palackozott ivovizre asszocialnak,
valészinlleg sérti a védjegy — bizonyitékokkal alatdmasztott — jelenlegi vonzerejét és szuggesztiv erejét”
(103. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam
-] % -3
a L& L #&
a L a L®
a L o ko
* * *

06/10/2011, R 2124/2010-1,

Tobbek  kézdtt  tudomanyos, | LN (fig.)/ LV (fig.) et al.

. ’ . tengerészeti, sulymérd, egyéb
A 18. és 25. osztalyba soroltaruk | L i o
B . . ¢ meré-,  jelz6- es  ellenérzé
tekintetében szerzett j6 hirnevet. . o o i
(feliigyeleti), életmenté és oktato

felszerelések és késziilékek.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A felszdélald bizonyitotta, hogy védjegyének tekintélyes imazsa finombd&rarui hagyomanyos gyartasi
moddjanak kdészonhetd, amely arukat kizérdlag kivald mindségli alapanyagokkal dolgozd kézmives
mesterek kézzel készitenek. Amint az a bizonyitékokbdl kidertl, a felszdlalé mindig is arra torekedett,
hogy a termék kivételes minéségével egyitt a luxus, a ragyogas és az exkluzivitas képét kdzvetitse a
vasarlokozonség felé. Ez az imazs meglehetésen 6sszeegyeztethetetlen olyan hatarozottan ipari és
technolégiai jellegl arukkal, mint példaul a villanyérak, tudomanyos mikroszképok, elemek, bolti
pénztargépek, tlizoltokésziilékek vagy mas készilékek, amelyek esetében a bejelentd hasznalni kivanja

védjegyét (28. pont).

Egy olyan védjegy hasznalata, amely a felszélalé védjegyére emlékeztet, és amelyet olyan arukra
hasznalnak, amelyeket a vasarlokozonség jelentés technoldgiai tartalommal jellemezhetd arukként (mig
a finombdrarukat ritkan kotik 6ssze a technoldgiaval), vagy ipari eredetli arukként észlel (mig a
finombdrarukat hagyomanyosan a kézmiivességgel kapcsoljak &ssze) sértené a felhasznald

védjegyének évtizedeken at gondosan apolt imazsat (29. pont).

Ha egy védjegyet, amely gyakorlatilag megegyezik azzal a védjeggyel, amelyet a vasarlokdzénség kivalo
gyartasbdl ered6 finombérarukkal azonosit, technikai felszerelések vagy kilénféle elektromos eszkdzdk
esetében hasznalnak, az csdkkenti a védjegy vonzerejét, azaz hirnevét a korabbi védjegyet ismerd és

nagyra becsuld vasarlok6zonség koérében (30. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

EMILIO PUCCI

o Ll A G Pk A

3. osztaly: Moso- és
fehéritészerek: tisztito-, 27/09/2012, T-373/09, Emidio
fe’nyesité’-, strolé- és TUCCi, EU:T:2012:500

csiszoloszerek; szappanok; | (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)
parfiimék, illbolajok, kozmetikai

NG6i ruhazati termékek és cipbk

tekintetében szerzett j6 hirnevet. termékek, hajszeszek:

fogkrémek.

21. osztély: Tisztitoszerek és

acélgyapju
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

A fellebbezési tanacs a 2009. 06. 18-i R 770/2008-2 & R 826/2008-2. sz. hatarozataiban kifejti, hogy a jo
hirnév sérelmének veszélye abban az esetben kdvetkezhet be, ha a bejelentett védjegy arujegyzékében

szerepl6 aruk és szolgdltatasok olyan jellemz&vel vagy tulajdonsaggal rendelkeznek, amely a j6
hirnévvel rendelkezé korabbi védjegynek a bejelentett védjeggyel valé azonossaga vagy ahhoz vald
hasonlésaga folytdn negativan hathat az el6bbi védjegy imazsara. A Toérvényszék megerdsitette a
fellebbezési tanacs megallapitasat és azzal egészitette ki, hogy tekintettel a szédban forgd megjeldlések
kozotti jelentds hasonldsagra, az olasz védjegy rendkivili megkilonbozteté képességére és az olasz
piacon fennalld kdézismertségére, az a kovetkeztetés vonhato le, hogy az (itk6zé megjeldlések kdzott
kapcsolat van, amely alaashatja az exkluzivitas, a luxus és a kivald6 mindség elképzelését, és ezaltal

sértheti az olasz védjegy jo hirnevét (68. pont).

A hirnévrontas nem nyert megallapitast

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

A

SEVE TROPHY

17/12/2010, T-192/09, Seve
Trophy, EU:T:2010:553

Sportversenyek Szervezése
. ) 9. osztaly
tekintetében szerzett j6 hirnevet.

A Birésag megallapitotta, hogy a felszélalé nem bizonyitotta a korabbi védjegyek jo hirneve sérelmének
kockazatat, mivel nem jelezte, hogy a korabbi védjegyek vonzerejét hogyan csokkentené a vitatott
védjegy vitatott arukon térténd hasznalata. Kuléndsen nem hivatkozott arra, hogy a vitatott aruk olyan
jellemzdvel vagy tulajdonsaggal rendelkeznek, amely negativan hathat a korabbi védjegyek imazsara
(68. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

Spa Spa-Finders

A 16. osztalyba tartozé

nyomdaipari termékek, t6bbek 25/05/2005 T-67/04 Spa-

A 32 osztadlypa  tartozd| ~ | i ) i
kozott katalogusok, magazinok €s | Finders. EU:T:-2005:179

asvanyvizek tekintetében szerzett o ] .
szoérélapok és a 39. osztélyba

j6 hirnevet. . . ] .
tartozo utazasi irodai
szolgaltatasok
A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1324. oldal

rész Felszolalas

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/770%2F2008-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/826%2F2008-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/192%2F09
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/25%2F05%2F2005/25%2F05%2F2005/number/67%2F04

5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

~Jelen Ugyben ugyanakkor a SPA és SPA-FINDERS védjegyek egészen kilonb6z8 arukat jeldlnek:
egyrészt asvanyvizeket, masrészt nyomdaipari termékeket és utazasi irodai szolgaltatasokat. A Birosag
allaspontja szerint ennélfogva nem valoészin(i, hogy a SPA-FINDERS védjegy arujegyzékében szerepld
aruk és szolgaltatasok, még ha alacsonyabb mindségliek is, csokkentenék a SPA védjegy vonzerejét”
(49. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

Vips Vips

A 42. osztalyba tartozo | A 42. osztalyba tartozo, szallodai T-215/03
gyorséttermi lancok tekintetében | szolgaltatasokkal kapcsolatos

szerzett j6 hirnevet. szamitégép-programozas

A Birésag e tekintetben kiemelte, hogy ,még ha bizonyos gyorsétteremlancok védjegyei vitathatatlanul jo
hirnévnek is 6rvendenek, az még — f6 szabaly szerint, és az ennek ellenkezéjét bizonyitd elemek
hianyaban — nem vetiti elére a kulénleges presztizst vagy a magas szinvonalat, Iévén, hogy a
gyorséttermek agazata inkabb mas jellemz&khoz koétédik, mint példaul a gyorsasag és a folyamatos
rendelkezésre allas, valamint bizonyos mértékben a fiatalsag, mivel sok fiatal latogatja az ilyen jellegl
létesitményeket” (57. pont).

Emellett a Birésag megjegyezte, hogy ,a bejelentett védjeggyel jelolt szolgaltatasok nem mutatnak olyan
jellemzét vagy tulajdonsagot, amely alkalmas lenne a korabbi védjegynek okozott ilyen fajta sérelem
valészinl bekovetkezésének megallapitdsara. A bejelenté nem hivatkozott semmiféle ilyen jellemzére
vagy ilyen jelleg tulajdonsagra, és nem 'is bizonyitotta ezeket a fortiori. Az (itk6z6 védjegyekkel jelolt
szolgaltatasok kozotti puszta kapcsolat nem elegendd, és nem is ligydontd. Természetesen az ilyen
kapcsolat megléte er8siti annak a valoszinliségét, hogy a kézonség a bejelentett védjeggyel valo
talalkozaskor szintén gondolni fog a korabbi védjegyre. Ugyanakkor e koérlilmény énmagaban nem
elegendd a korabbi védjegy vonzerejének cstkkentésére. Ez a végeredmény csak akkor kévetkezhet be,
ha bizonyitotta valik, hogy a bejelentett védjeggyel jeldlt szolgaltatasok a korabbi védjegy j6 hirére nézve
potencialisan sérelmet jelentd jellemzbket vagy tulajdonsagokat mutatnak. Azonban erre vonatkozd

bizonyitékot a jelen tigyben nem sikerdilt eléterjeszteni” (67. pont).

Korabbi védjegy Vitatott védjegy Ugyszam

A Hivatal 4ltal végzett vizsgalatra vonatkozo Irdnymutatés Altalanos bevezetés, C. 1325. oldal
rész Felszolalds

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/215%2F03

5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

WATERFORD
23/11/2010, R 240/2004-2,
WATERFORD STELLENBOSCH
A 33. osztalyba tartozo | .
A 21 osztalyba tartozo y (fig.) / WATERFORD
alkoholtartalmu italok,
kristalyaruk, tébbek kézott o
nevezetesen a dél-afrikai

livegaruk tekintetében szerzett jo .
i Stellenbosch kérzetben termelt
hirnevet.
borok

LA jelen Ggyben egyrészrol eleve nem térsithaté valamely konkrét imazs a j6 hirnévvel rendelkezé
védjegyhez és a hirnévrontas meggy6z6 bizonyitéka sem all rendelkezésre. Masrészrél a felszélald
kizarélag arra hivatkozott, hogy a »[megtamadott] védjegy hasznalata és lajstromozasa a felszélalo
védjegye tisztességtelen kihasznalasat valdsitana meg«, azonban még kizardlag logikai kdvetkeztetések
révén sem szolgaltatta a hirnévrontas meggy6z6 bizonyitékat. Epp ellenkezdleg, a fellebbezési tanacs
nem allapit meg az Uvegaru és a bor haszndlatédnak jellege vagy modja kdzotti ellentétet, amelynek

kovetkeztében a megtamadott védjegy hasznalata rontana a korabbi védjegy imazsat.” (91. pont).

3.44 A sérelem kockazatanak bizonyitasa

A 3.4.1 pontban foglaltaknak megfeleléen a j6 hirnévvel rendelkezé korabbi védjegy
sérelmének kockazatat kuldon kell bizonyitani. A felszdlalasi eljarasokban a sérelem
vagy a tisztességtelen kihasznalas csak potencialis lehet, amint azt az EUVR
8. cikke (5) bekezdésének feltételes médban megfogalmazott szovege megerdsiti,
amely szerint felszolalas akkor nyujthaté be, ha a bejelentett védjegy alapos ok nélkili
hasznalata - ,sértené vagy tisztességtelenil kihasznalna a korabbi védjegy
megkulonboztetd képessegét vagy jo hirnevet”.

Az azonban, hogy a sérelem vagy a tisztességtelen kihasznalas csak potencialis lehet,
nem jelenti azt, hogy a puszta lehet6ség elegendd az EUVR 8. cikke (5) bekezdésének
alkalmazasahoz. A sérelem vagy a tisztességtelen kihasznalas kockazatanak
komolynak kell lennie abban az értelemben, hogy az események szokasos alakulasa
esetén varhaténak (azaz nem pusztan feltételezettnek) kell lennie. Ezért nem elegendé
pusztan annak bizonyitasa, hogy a sérelem vagy a tisztességtelen kihasznalas
altalaban nem kizarhato, vagy, hogy csak kicsi a valészinlisége. A korabbi védjegy
jogosultjanak olyan bizonyitékokat kell szolgaltatnia, amelyekbél prima facie
kovetkeztetni lehet a tisztességtelen kihasznalas vagy a sérelem nem csupan
feltételezett jovébeni veszélyére (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 53). Ez kulén6sen valosziniségelemzésbdl levont észszeri
kovetkeztetések alapjan és az érintett kereskedelmi agazat szokasos gyakorlatat,
illetve az adott ugyre vonatkoz6 barmely mas korilményt figyelembe véve allapithato
meg (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, fellebbezési eljarasban
helyben hagyta: 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008,
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d’une
téte de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Altaldban a sérelemre vagy a tisztességtelen kihasznalasra vonatkozo, altalanos
allitasok (példaul az EUVR vonatkozd szdvegének puszta idézése) dnmagukban nem
elegendbek a lehetséges sérelem vagy tisztességtelen kihasznalas bizonyitasara: a
felszélalénak bizonyitékot kell szolgaltatnia és/vagy meggy6zé érveket kell felhoznia
annak igazolasara, hogy a szoban forgd védjegyek, aruk és szolgaltatasok és minden
vonatkozé koérulmény figyelembevételével hogyan kdvetkezhet be az allitdlagos
sérelem. Mint ilyen, a felszo6lalé nem allithatja pusztan azt, hogy a sérelem vagy a
tisztességtelen kihasznalas a korabbi védjegy jelentés j6 hirneve miatt a bejelentett
megjeldlés hasznalatabdl automatikusan eredd sziikséges kdvetkezmény lenne, mivel
ellenkezd esetben a jo hirnévvel rendelkezd védjegyek gyakorlatilag barmilyen
termékfajta esetében atfogd oltalmat élveznének az azonos vagy hasonlé
megjeldlésekkel szemben. Ez egyértelmien ellentétben all az EUVR 8. cikke (5)
bekezdésének szdvegével és szellemével, mert maskiuldonben a jo hirnév valna az
egyetlen kévetelménnyé, nem pedig az ott eldirt tdbb kdvetelmény egyike lenne.

A sérelem kockazatanak bizonyitasara vonatkozé pontos kiiszdbértéket mindenkor
eseti alapon kell meghatarozni. Tisztességtelen kihasznalasra vonatkozo allitas esetén
példaul nem zarhato ki, hogy ha a védjegy j6 hirnévnek 6rvend és bizonyitott kapcsolat
all fenn, a sérelem kockazata kénnyebben megallapithaté.

3.5 Alapos ok nélkiil torténé hasznalat

Az EUVR 8. cikke (5) bekezdése alkalmazasanak utolso feltétele az, hogy a bejelentett
megjeldlés hasznalatanak alapos ok nélkuilinek kell lennie.

Ha azonban bebizonyosodik, hogy a haromféle sérelem kdzll egyik sem all fenn, a
bejelentett védjegy lajstromozasa és hasznalata nem akadalyozhaté meg, mert
lenyegtelen ilyen korulmények kozott, hogy a bejelentett védjegy hasznalatanak alapos
oka van-e (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09,
Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

A bejelentett vedjegy hasznalatat igazolé ok fennallasat a bejelenté védelmére
felhozhatja. Ezért a bejelentének kell bizonyitania, hogy a bejelentett védjegy
hasznalatara alapos oka van. Ez annak az altalanos szabalynak az alkalmazasa,
amely szerint ,annak kell bizonyitani, aki allit", amely egy régi szabaly, az (ei qui
affirmat incumbit probatio) kifejez6dése (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD
OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). Az itélkezési gyakorlat egyértelmiien kimondja,
hogy ha a korabbi védjegy jogosultjanak sikerult bizonyitania a védjegye tényleges és
aktualis sérelmét, vagy ennek hianyaban az ilyen sérelem jovébeli bekdvetkezésének
komoly kockazatat, a késébbi védjegy jogosultjanak feladata annak bizonyitasa, hogy e
védjegy hasznalatanak jogos indoka van (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Amennyiben a bizonyittk nem adja a megtadmadott védjegy bejelentd altali
hasznalatanak nyilvanvalo indoklasat, az alapos ok hianya altalaban vélelmezhet6
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

(29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76, valamint az ott hivatkozott
itélkezési gyakorlat; 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300, amely
elutasitotta a fellebbezést). A bejelentd azonban ezt a vélelmet megcafolhatja annak
bizonyitasaval, hogy jogos indoka van, amely feljogositja a védjegy hasznalatara.

Ez a helyzet példaul, ha a bejelent6 az érintett terlileten a megjeldlést nem hasonlé
arukra a felszélalé védjegyének bejelentése el6tt, vagy mar az el6tt hasznalta, hogy a
felszolalé védjegye j6 hirnevet szerzett, kuldnésen abban az esetben, ha ez az
egyideji fennallas semmilyen szempontbdl nem befolyasolta a korabbi védjegy
megkuldénboztetd képességét vagy jo hirnevét.

A Birésag a 89/104/EGK tanacsi iranyelv (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdésével
lényegében egyezd tartalmu) 5. cikke (2) bekezdésének értelmezése soran
megallapitotta, hogy a j6 hirnevi védjegy jogosultjanak az e rendelkezés értelmében
vett ,alapos oknal” fogva tlirnie kell, hogy harmadik személy a védjegyéhez hasonl6
megjeldlést az emlitett védjegy arujegyzékében szereplé aruval azonos aru
vonatkozasaban hasznaljon, amennyiben bizonyitast nyer, hogy ezt a megjelolést a
védjegy bejelentését megelbézben, azonos aru vonatkozasaban, johiszemiien mar
hasznaltak (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49,
§ 60). A Birdsag tovabbi olyan tényezdket jelolt meg, amelyeket a korabbi hasznalattal
kapcsolatban az alapos ok vizsgalata soran figyelembe kell venni.

Az alabbi itélkezési gyakorlatbdl kiderll, hogy az alapos ok megallapithatd, ha a
bejelentd bizonyitja, hogy észszerlien nem kdtelezhetd arra, hogy elalljon a védjegy
hasznalatatol (példaul azért, mert a megjeldlést altalanos jelleggel az adott aru- és
szolgaltatastipus megjeldlésére hasznalja — akar altalanos kifejezésekkel vagy
altalanos abrakkal), vagy ha meghatarozott joga van arra, hogy a védjegyet az adott
aruk és szolgaltatdsok esetében hasznalja (példaul bizonyitja, hogy egy egyidejl
fennallasra vonatkozé megallapodas megengedi a megjeldlés hasznalatat).

Az alapos okra vonatkozé feltétel 6nmagaban nem teljestil azzal, hogy a) a megjeldlés
kildonésen ‘alkalmas azoknak a termékeknek az azonositasara, amelyekhez
hasznaljak, b) a bejelentd ezt a megjeldlést az Eurdpai Unid érintett terlletén belll és/
vagy azon Kivil ezekre a termékekre vagy hasonlé termékekre mar hasznalta, vagy
c) a bejelentd olyan bejelentésbbl eredd jogra hivatkozik, amellyel szemben a
felszolalé védjegybejelentése elsébbséget élvez (t6bbek koézott: 23/11/2010,
R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009,
R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). A megjeldlés
puszta hasznalata nem elegendd, hanem a hasznalatot igazol6 érvényes okot kell
bizonyitani.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

3.5.1

3.5.11 Az alapos okot elfogadtak

Alapos okra vonatkozé példak

Ugyszam

Megjegyzés

02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.)
etal., §72

A fellebbezési tanacs megerdsitette, hogy a
bejelentd az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése

értelmében alapos okkal rendelkezett a ,FLEX”

kifejezés bejelentett védjegyben torténd
megjelenitésére, mivel megitélése szerint ez a
mert arra

kifejezés monopdliumoktdl mentes,

vonatkozéan senki nem rendelkezik kizarélagos
joggal
roviditésként szolgal annak kifejezésére, hogy az

és az EU szamos nyelvén megfeleld

agyak és matracok rugalmasak.

30/07/2007, R_1244/2006-1, MARTINI FRATELLI
(fig.) / MARTINI

A bejelentdnek két alapos oka volt arra, hogy a
bejelentett védjegyben a MARTINI megnevezést
MARTINI a

alapitojanak vezetékneve,

hasznalja: . bejelent6 cége

és ii. az egylttes
fennallasra vonatkozéan 1990-ben megallapodas

szlletett.

20/04/2007, R 710/2006-2, SPA etal. / CAL SPAS

A bejelentének alapos oka volt a ,SPAS” kifejezés
hasznalatara, mivel az a ,spa” kifejezés egyik
altalanos hasznalatanak felel meg, amint arra a
Torvényszék a 19/06/2008, Mineral SPA itéletben
(T-93/06, EU:T:2008:215) ramutatott.

25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Ceska posta
s.p.

A hatarozat szerint a bejelentd6 alapos okkal
rendelkezett a postai kurt abras elemként torténé
hasznalatara, mivel ezt az emblémat széles
korben, régdéta a postai szolgaltatasok altalanos
szimbodlumaként hasznaljak (a benyujtott védjegy-
lajstromozasokbdl és internetes bizonyitékokbdl
kideriilt, hogy a postai kirtét 29 eurdpai orszag

hasznalja postai szolgaltatasai szimbolumaként).
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

3.5.1.2 Az alapos okot nem fogadték el

Ugyszam Megjegyzés

Az alapos ok megallapitdasahoz nem énmagéban a
vitatott védjegy hasznalatara van szikség, hanem
az emlitett védjegy hasznalatat igazold indokra.
Ebben az (gyben a bejelentd pusztan arra
hivatkozott, hogy ,bizonyitotta, hogy a multban
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare hogyan és milyen termék vonatkozasaban
hasznalta a vitatott védjegyet’, de még annak
feltételezésével is, hogy ez a szempont relevans,
nem nyujtott be tovabbi bizonyitékot vagy
magyarazatot. Kdvetkezésképpen a bejelentd nem

bizonyitotta az ilyen hasznalat alapos okat.

Alapos ok nem allt fenn, mivel nem bizonyitottak,
hogy a ,spa” sz6 annyira elengedhetetlenné valt a
kozmetikai termékek forgalmazasahoz, hogy a
bejelentd észszerlien ne lett volna kételezhet6 arra,
hogy tartézkodjon a  bejelentett  védjegy
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80 hasznalatatél. A Tdérvényszék elutasitotta azt az

érvet, hogy a ,spa" a kozmetikai termékek

tekintetében leird és altalanos jellegli, mivel ez a
tulajdonsag nem a kozmetikai termékekre, ,hanem
csak = egyik felhasznalasi céliukra  vagy

felhasznalasi terlletikre vonatkozik”.

A Torvényszék ugy itélte meg, hogy a Citi védjegy
csupan egyetlen unios tagallamban
(Spanyolorszagban) térténé hasznélata nem
szolgalhat kell6 indokul, mivel egyrészt a nemzeti
védjegy oltalmanak foldrajzi kiterjedése nem
16/04/2008, T-181/05, Citi egyezik meg a bejelentett védjegy 4&ltal érintett
terllettel, masrészt pedig a nemzeti védjegy
lajstromozasanak jogi megalapozottsagat vitattak a
nemzeti birésagok elétt. Ugyanezen
Osszefliggésben a ,citi.es” domain névre vonatkozo
jogosultsagot a  Torvényszék nem  itélte

relevansnak.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam

Megjegyzés

10/05/2007, T-47/06, Nasdag;
12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq

helyben hagyta:

A Torvényszék megallapitotta, hogy az alapos ok
tekintetében a fellebbezési tanacs elé terjesztett
egyetlen érv (nevezetesen, hogy a ,Nasdaq” szoéra
azeért esett a valasztas, mert ez a ,Nuovi Articoli
Di Alta Qualita“

mozaikszd) nem volt meggy6z6, és a Térvényszék

Sportivi kifejezést takaré
utalt arra, hogy a viszonyszavak altalaban nem

képezik a mozaikszok részét.

23/11/2010, R __ 240/2004-2, @ WATERFORD

STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

Ellentétben a bejelentd altal felhozott azon érvvel,

miszerint fennallt az alapos ok, mert a
WATERFORD kifejezés nevekben és védjegyekben
allitdlag nagyon gyakran el6fordul, a fellebbezési
tanacs ugy itélte meg, hogy a bejelenté nem
hogy WATERFORD védjegyek a

piacon parhuzamosan léteznek, és nem nyujtott be

bizonyitotta,

bizonyitékot, .amelybdl arra lehetne kévetkeztetni,
hogy az érintett vasarlékozonség (az Egyesiilt
Kiralysagban) a Waterfordot altalanos foldrajzi

megnevezésnek tekinti.

Az ilyen érvek szerepet jatszanak a megjeldlések

egyediségének értékelésében, amely annak
bizonyitasara iranyul, hogy a széban forgo
megjeldléseket az  érintett  vasarlék6zonség

gondolatban 6sszekapcsolja, a fellebbezési tanacs
azonban ugy itélte meg, hogy az ilyen egyedi jelleg
kdbvetéen ezek az érvek

bizonyitasat nem

jelentenek alapos okot.

A fellebbezési tanacs megallapitotta tovabba, hogy
az alapos okra vonatkozo feltétel 6nmagaban nem
teljestl azzal, hogy a) a megjeldlés kiilondsen
alkalmas azoknak a termékeknek az
b) a

bejelentd ezt a megjeldlést az Eurdépai Unid érintett

azonositasara, amelyekhez hasznaljak,

terliletén belll és/vagy azon Kkivil ezekre a

vagy
hasznalta, vagy c) a bejelenté olyan bejelentésbél

termékekre hasonlé termékekre mar

ered6 jogra hivatkozik, amellyel szemben a

felszolalé védjegybejelentése els6bbséget élvez.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam

Megjegyzés

22/01/2015, T-322/13, KENZO

Az, hogy a bejelentd neve Kenzo, az EUVR 8.

cikke (5) bekezdésének alkalmazasaban nem

elegendd ahhoz, hogy a bejelentett védjegy

hasznalatara alapos okot képezzen.

06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

A bejelentd azon allitasa (amelyet semmilyen
bizonyiték nem tamasztott ald), hogy a TISSOT
megjeldlés egy, a bejelent6 vallalataval az 1970-es
évek eleje o6ta kapcsolatban allé keresked6 cég
nevébdl ered, még ha bizonyithaté is lenne, az
EUVR 8.

Onmagaban nem szamit ,alapos oknak”. Azon

cikke (5) bekezdésének értelmében

személyek, akiknek a vezetékneve véletlendl
megegyezik hires védjegyek megnevezésével,
hogy

modon

nem feltételezhetik, ezt a nevet

vallalkozasukban olyan hasznalhatjak,

amely tisztességtelenl kihasznalja a

védjegyjogosult eréfeszitései aran felépitett jo

hirnevet.

18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY / GRAMMY

Az az érv, hogy a GRAMMY a bejelentd

csaladnevének  (Grammatikopoulos)  kdnnyen
értheté és jol hangzo roviditése, elégtelen volt az

alapos ok megallapitasahoz.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam

Megjegyzés

15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) /
MARIE CLAIRE et al.

Az alapos ok az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése

szerint

azt jelenti, hogy a korabbi

vagy
hirnevének okozott sérelem vagy tisztességtelen

védjegy

megkulénboztetd képességének jo
kihasznélas ellenére a védjegy lajstromozasa és a
bejelentd 4&ltali hasznalata a bejelentett aruk
indokolt lehet,

nem

vonatkozasaban ha a bejelentd

hogy
tartézkodjon a vitatott védjegy hasznalatatél, vagy

észszerlien kotelezheté  arra,
ha a bejelentének meghatarozott joga van arra,
hogy a védjegyet az emlitett aruk esetében
jog
felszélalasi eljarasban érintett korabbi védjeggyel

hasznalja, amely els6bbséget élvez a

szemben. Az alapos okra vonatkozd feltétel
Onmagéaban kulénésen nem teljesul azzal, hogy a)
a megjeldlés kuléndsen alkalmas azoknak a
termékeknek az azonositasara, amelyekhez
hasznaljak, b) a bejelentd ezt a megjeldlést az
Eurépai Unio érintett terlletén belll és/vagy azon
kivil ezekre a termékekre vagy hasonlé termékekre
mar hasznalta, vagy c) a bejelentd olyan védjegyre
hivatkozik, amely esetében a bejelentés napja a
felszélalé védjegye bejelentésének napjanal
korabbi (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD

hatarozat).

A korabbi
tekintetében a fellebbezési tanacs megallapitotta,

védjegy jogosultjdnak tolerancigja
hogy az csak folydiratokra és nem az érintett piaci
agazathoz (azaz a textilarukhoz) koézel allé arukra
vonatkozik. Megitélése szerint a nemzeti itélkezési
gyakorlat azt bizonyitja, hogy mig az egyes felek
sajat tevékenységi teriletikdn oltalmat élveznek,
az oltalom kiterjesztését el kell utasitani, ha a felek
a masik fél tevékenységi terlletéhez kozelebb

kerllnek, és jogaikat megsérthetik.

E tényezbk figyelembevételével a fellebbezési
tanacs ugy itélte meg, hogy az egyideji fennallas
nem képez olyan alapos okot, amely lehetdvé teszi

az eurdpai unios vedjegy lajstromozasat.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam

Megjegyzés

26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 and 126

A Torvényszék a bejelentd azon érvelésével
kapcsolatosan, hogy alapos oka volt a bejelentett
(Citigate)
bejelentéssel érintett arukkal és szolgaltatasokkal

védjegy hasznalatara, mivel a
kapcsolatban mar szamos olyan védjegyet hasznal,
amely a Citigate sz6t vagy annak egy részét
tartalmazza, a kovetkezdket allapitotta meg: meg
kell jegyezni, hogy a bejelent6 altal benyujtott
dokumentumok minddssze azt bizonyitjak, hogy
szamos olyan vallalkozas van, amelyek cégneve
tartalmazza a Citigate szét, és szamos olyan
domain név is létezik, amelyek szintén
tartalmazzak az emlitett sz6t. Ez nem elegend§ az
alapos ok bizonyitasara, mert nem igazolja a

Citigate védjegy tényleges hasznalatat.

A Torvényszék a bejelentd azon érvelésével
kapcsolatosan, hogy alapos oka volt a bejelentett
a beavatkozok

védjegy = hasznalatara, mivel

toleraltak a bejelentéssel érintett aruk és

szolgaltatasok tekintetében a Citigate hasznalatat,
megallapitotta, hogy nem zarhaté ki annak
korabbi

parhuzamos piaci jelenléte bizonyos esetekben

lehetésége, hogy a védjegyek
csokkentheti a két védjegy kozotti, az EUVR 8.

cikkének (5) bekezdése szerinti [...] asszociacio

valésziniiségét.

A jelen Ugyben a parhuzamos jelenlét nem volt

bizonyithat6.
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5. szakasz J6 hirnévvel rendelkezé védjegyek (az EUVR 8. cikkének (5) bekezdése)

Ugyszam

Megjegyzés

01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO
PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE
PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108,

§ 192, 207-212

A bejelenté azzal érvelt, hogy a szoéban forgd
védjegyek a felszolald belenyugvasa miatt tobb
évtizeden keresztil egymas mellett léteztek. A
bejelentett védjegy hasznalatanak azonban ahhoz,
hogy alapos oknak mindsuljén, tobb feltételnek is

meg kell felelnie.

A bejelentd érve nem fogadhaté el, ha a vitatott
védjegyet nem hasznaltak: i. az érintett terllet
egészeben, ii. békésen és iii. jdhiszemUen.

Jelen esetben a ,two stripes are enough” szlogen
hasznalata azt mutatja, hogy a vitatott védjegy
egy
kisérletet tettek a korabbi védjegy j6 hirnevének

hasznalata soran legalabb alkalommal

kihasznélasara. Ezért nem tekinthetd ugy, hogy a
megtamadott védjegy hasznédlatara mindenkor
jéhiszemuien kerlt sor.
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