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Gill Dennis: Timely reminder? High Court judgment clarifies scope of section 10(3)
trademark infringement injuries in context of digital watch face apps [Idbszerti
emlékeztet6? A felsébirdsdg itélete tisztdzza az angol védjegytorvény 10. szakaszdnak (3)
bekezdése szerinti védjegybitorldssal kapcsolatos jogsértések hatdlyadt a digitdlis oralapos
alkalmazdsokkal osszefiiggésben] International Law Office, 2022. augusztus 22.

Bevezetés

A felsébirosag (High Court) a kozelmultban a védjegybitorlast az alkalmazasok szoveg-
Osszefiiggésében vizsgalta. Az itélet figyelemre mélté mind a bitorlds elemeinek e sajatos
online kornyezetben torténd értékelése, mind pedig az 1994. évi védjegytorvény (Trade
Markt Act, TMA) 10. szakaszanak (3) bekezdésében foglalt jogsértések hatalyanak vizsga-
lata miatt, amivel kapcsolatban még mindig viszonylag kevés itélkezési gyakorlat all rendel-
kezésre. Egy ilyen, a védjegyjogosult javara hozott bitorlasi itélet optimizmusra adhat okot
olyan védjegyjogosultak szamara, akik védjegyiik megkiilonboztetéképességének és/vagy
jo hirnevének sérelmére hivatkozva prébdlnak érvelni, kiilondsen akkor, ha az 6 aruik és az
alperes arui kozott jelentés mindségi killonbség van. (Az angol birdsag dontése szamunkra
azért is érdekes, mert a TMA sok vonasa hasonlit az eurépaihoz, és magyar szempontbol is
tanulsagos — a szemleiréd megjegyzése).

Tények

A jelen ligy felperesei mind a svajci Swatch csoport (Swatch) tagjai voltak, és olyan mar-
kakhoz tartoztak, mint a TISSOT, LONGINES, OMEGA, BREGUET, BLANCPAIN, GLASHUTTE
ORIGINAL és JAQUET DROZ; e markak egyes drai sok szazezer svajci frankba kertiltek. Mind-
egyik felperes a 9. és/vagy a 14. aruosztalyba tartozo védjegyekkel rendelkezett. A 9. druosz-
talyba tartozd lajstromozasok (a védjegyektdl fiiggen) a ,,csuklon viselt szamitdgépek, az
id6 kijelzését tartalmazo elektronikus késziilékek, okosordk vagy oraalaki okostelefonok’,
a 14. aruosztalyba tartozd lajstromozasok pedig (szintén a védjegyektdl fiiggéen) az ,,0rdk,
oramtivek, idémérdk és idémérd miiszerek; kiterjesztett funkcionalitasti okosorak és dssze-
kapcsolt orak, vagy olyan 6rak, amelyek adatokat kozolnek az okostelefonokkal” (a swaTCH
védjegytiek). Az itélet soran mindvégig elismerték, hogy a Swatch altal gyartott és értékesi-
tett 6rak tobbsége magas szinvonald, presztizsértéki és (egyes esetekben) luxuskategdriaju
volt, és minden bizonnyal mindegyik kivanatos volt a fogyasztok szamara.

Az alperes (Samsung) a jol ismert technolégiai csoport anyavéllalata volt. A Samsung
gyartott és értékesitett egy okosorat (a GALAXY WATCH-ot), és miikodtetett egy kiilon alkal-

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KONYV- £s FOLYOIRATSZEMLE 183

mazasboltot (SGA-bolt), ahonnan a GALAXY WATCH-tulajdonosok letolthették az altaluk
valasztott alkalmazdsokat, hogy javitsdk a GALAXY WATCH megjelenését vagy funkciona-
litasat. Az SGA-druhazban szamos olyan, harmadik féIt6l szarmazo digitalis dralapot tar-
talmazo alkalmazést tettek elérhet6vé, amelyek letoltése utan a swatcH Ordk egyikének a
szamlapja a GALAXY WATCH szamlapjan jelenik meg. Példdul ha let6ltottek egy BREGUET-
oraszamlapokat tartalmazé alkalmazast, a GALAXY WATCH egy BREGUET-Oraszamlapot
jelenitett meg. Minden egyes alkalmazas dltal generdlt 6ralap a Swatch védjegyek egyikét
jelenitette meg — két példa lathat6 az dbran. A letolthetd 6ralapok némelyike tartalmazta az
6ramarka lajstromozott szovédjegyét, mig masok a SWATCH marka dralapjanak kinézetét és
benyomasat utanoztak.

A GALAXY WATCH-tulajdonosok szamara a ,,mindig bekapcsolt” GALAXY waTCH-funkci6
megkonnyitette, hogy okosdrdjuk gy nézzen ki, mint a sokkal dragabb és tekintélyesebb
SWATCH 0rak egyike. A bizonyitékok azt mutattak, hogy a digitalis draszamlap-alkalmaza-
sokat mintegy 160 000 alkalommal t6lt6tték le az SGA-aruhdzbol.

Ami dont6 fontossagu, hogy ezeket a digitalis dralap-alkalmazasokat harmadik féltol
szarmazo fejleszték készitették. A Samsung biztositotta a platformot, hogy az alkalmazas
fejlesztési munkdja megvaldsulhasson, és minden hozza benyujtott alkalmazast felilvizsgalt
(bar a bizonyitékok azt mutattak, hogy a feliilvizsgélat feliiletes volt, és egy kis létszamu
és tapasztalatlan csapat végezte) miel6tt az SGA-aruhdzba keriilt volna. Az aruhdaz tartal-
mazott egy alkalmazaskeresd funkciét. Ezen alkalmazasok egy részét a GALAXY WATCH-
tulajdonosok ingyenesen vehették igénybe, de ha a let6ltés mégis dijkételes volt, akkor a
Samsung az alkalmazésfejlesztével kotott szerz6dése értelmében jogosult volt a bevétel egy
részére. A Samsung folyamatos technikai tamogatdst nyujtott, ha a felhasznaloknak barmi-
lyen problémajuk adddott az alkalmazasokkal.

A Swatch védjegybitorlas miatt eljarast inditott, és az tigy Falk bir¢ elé keriilt a felsébi-
résagon. A Swatch védjegyei mind unios védjegyek (EUTM-ek) voltak, a jogsértés a brexit
el6tt tortént, ezért Falk bird itéletében a védjegybitorlast a 2017/1001 sz. unids védjegyren-
delet 9. cikkének (2) bekezdésében foglalt bitorlasi rendelkezések osszefiiggésében targyal-
ta. A 9. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit azonban megismétli a TMA 10. szakasza, igy
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az ebben az itéletben targyalt kérdések kozvetleniil raolvashatok az egyesiilt kiralysagbeli
védjegybitorlasra is.

Kérdések

A Swatch eljarast inditott a kévetkezd jogcimeken:

- a9. cikk (2) bekezdésének a) pontja — kettés személyazonossag megsértése [ennek
megfelel6 a TMA 10. szakaszanak (1) bekezdése];

- a9.cikk (2) bekezdésének b) pontja — a swaTCH védjegyekhez legalabb hasonlé meg-
jelolés hasznalata olyan arukkal vagy szolgaltatiasokkal kapcsolatban, amelyek leg-
alabb hasonldk azokhoz, amelyekre a swaTcH védjegyeket lajstromoztak, ami Gssze-
téveszthetdséget eredményez [ennek megfelel6 a TMA 10. szakaszanak (2) bekezdése
az Egyesiilt Kiralysagban]; és

- a9.cikk (2) bekezdésének c) pontja — a swaTcH védjegyekhez legaldabb hasonlé meg-
jelolés hasznalata arukkal vagy szolgaltatasokkal kapcsolatban, ami az atlagfogyasz-
t6 szemében ,kapcsolatot” teremt a megjelolés és a swaTcH védjegyek kozott, és a
haromféle kar legalabb egyikéhez vezet — nevezetesen a SWATCH védjegyek megkii-
lonboztetdképességének vagy jo hirnevének sérelméhez, vagy a swaTcH védjegyek
megkiilonboztetéképességének vagy jo hirnevének tisztességtelen kihasznalasahoz
(mindegyik esetben kell6 ok nélkiil).

A Swatch azt allitotta, hogy védjegyeit bitoroltdk, mert azok megjelentek az alkalmazasok
altal 1étrehozott digitalis 6ralapokon, és szerepeltek az egyes alkalmazasok nevében a keres-
het6 SGA-druhazban.

A Samsung az elektronikus kereskedelemrél sz6l6, 2000/31/EK sz. eurdpai iranyelv 14.
cikkére hivatkozva hozta fel a tarhelyvédelmi védekezést, amelyet a 2002. évi eurdpai elekt-
ronikus kereskedelmi iranyelvrendeletek iiltettek at az angol jogba.

Dontés

A dontésben Falk bir¢ alaposan elemezte a 9. cikk (2) bekezdése szerinti bitorldsra vonat-
kozd egyes probak elemeit, és figyelemre mélt6 néhany olyan kovetkeztetése, amelyek az al-
kalmazasokon tul az online kdrnyezetben torténd védjegybitorlas altalanosabb értékelésére
is kiterjeszthetok.

»Haszndlat”

Falk birénak el6szor azt kellett értékelnie, hogy a Samsung tevékenysége a SWATCH véd-
jegyek védjegyjogi értelemben vett ,hasznalatdnak” mindsiil-e. Ugy tiint, hogy az uni6s
itélkezési gyakorlat ebben a kérdésben a Swatch ellenében és a Samsung javara dontott,
ami részletes vitadhoz vezetett a Swatch és a Samsung beadvanyaiban. A Google France-, a
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LOreal kontra eBay- és a Coty-uigyre is hivatkoztak. Az Eurdpai Uni6 Birésaganak (EUB) e
jol ismert itéletei (tobbek kozott) megallapitottak, hogy egy online szolgéltatd vagy piactér
maga nem ,.hasznal” védjegyet védjegybitorlas céljabol azaltal, hogy AdWords szolgaltatast
nyujt (ahol a hasznalt kulcsszavak harmadik fél védjegyeit masoljak), vagy lehet6vé teszi a
felhasznalok szamara, hogy arujukat eladasra hirdessék.

A Samsung azt allitotta, hogy az altala végrehajtott egyes cselekmények egyike sem mind-
siilt védjegyjogi értelemben vett ,,hasznalatnak” Azzal érvelt, hogy az éraszamlap-alkalma-
zasok feltoltés céljabdl torténd feliilvizsgalata egyaltalan nem jelentett hasznalatot, és hogy
az alkalmazasok feltoltésével az alkalmazasszolgaltatok, és nem a Samsung helyezte el az
alkalmazasokat az SGA-aruhazban. Az alkalmazdsok letoltését az tigyfelek sajat személyes
hasznalatra szerezték be, nem pedig a Samsung, és az tigyfél volt az, aki az 6ra szamlapjat a
feltoltéssel rogzitette.

A Swatch igyekezett megkiilonboztetni az itélkezési gyakorlatot, azzal érvelve, hogy a
Samsung aktiv magatartast és ellendrzést tanusitott az alkalmazasok létrehozasa és ren-
delkezésre bocsatasa koriil. A Cosmetic Warriors-tigyben hozott felsdbirésagi dontésre hi-
vatkozott, amelyben megallapitast nyert, hogy az Amazon megsértette a Lush kozmetikai
vallalat védjegyeit, mert a ,,Lush” sz6 beirasa az Amazon keres6jébe nemcsak a harmadik
felek altal eladasra kinalt aruk megjelenitését eredményezte, ahol az értékesitést e harmadik
felek teljesitették volna, hanem az Amazon altal értékesitett termékekét is. A bird ebben az
tigyben arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az Amazon keresémotorjat ugy tervezték, hogy
maximalizdlja a weboldalon keresztiil torténé aruértékesitést, és hogy az Amazon sokkal
tobbet tett anndl, mint hogy pusztan lehetévé tette a vasarlok szamara, hogy harmadik felek
védjegyeit megjelenitsék a weboldalan. A Swatch azzal érvelt, hogy a Samsung szerepe ha-
sonld volt, mint az Amazoné a Cosmetic Warriors-tigyben.

Falk bir6 egyetértett ezzel, és megallapitotta, hogy a Samsung valdéban ,hasznalta” a
Swatch védjegyeit. Véleménye szerint bar az alkalmazdsokat harmadik fél fejleszt6i hoztak
létre, a Samsung szimbiodzisban allt ezekkel a felekkel. A fejleszték hoztak létre az alkalma-
zasokat, de a Samsung el@segitette a létrehozast, feliilvizsgalta és jovdhagyta az alkalmaza-
sokat, és folyamatos technikai timogatast nyujtott a felhasznaloknak. A Samsung hasznot
huzott abbol, hogy megosztotta a letoltésekbdl szarmazd bevételeket a fejlesztékkel, de ezen
tulmenden szélesebb korli kereskedelmi elénydkre tett szert az alkalmazasok elérhet8ségé-
bél. Ezek az elényok a bird szerint értékesebbek voltak a Samsung szdmadra, mint maga a
bevétel.

Falk bird szerint a Samsung nem csak a sziikséges technikai kdrnyezetet biztositja ahhoz,
hogy az alkalmazasokat feltolthessék, megjelenithessék az SGA-druhazban és letolthessék.
Egyértelmtien kereskedelmi érdeke ftiz6dik az SGA-aruhdzban talalhat6 6raszamlap-alkal-
mazasokhoz, azok elérhetdségéhez, megjelenitéséhez és a fogyasztdk dltali hasznalatdhoz. A
Samsung aktiv magatartast tanusitott az alkalmazasokkal kapcsolatban, és ellendrizte azok
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elérhetéségét, valamint az alkalmazasokat és az azokban szerepld jeleket sajit kereskedelmi
kommunikaciéjdban hasznalta.

Az aruk és szolgaltatasok azonossaga

A Swatch azt allitotta, hogy a Samsung védjegybitorlast kovetett el a Swatch védjegyeinek a
digitalis 6ralapokon és az alkalmazasok nevében torténd hasznalata miatt. A SWATCH véd-
jegyeket a 9. druosztalyba soroltdk, lényegében ordk tekintetében. Falk bird ezért meggyo-
z8dott arrdl, hogy a swatcH védjegyeknek a digitalis dralapokon torténd hasznalata azonos
aruk vonatkozasaban torténé hasznalatnak minéstl.

Erdekes a Falk bir¢ 4ltal az okosdrdk és az alkalmazasok hasonlésdgarél levont kévetkez-
tetés. Egyértelmtien nehézséget jelentett, hogy az alkalmazasok és az okosérdk 6nmaguk-
ban hasonldk, ami miatt a kiegészitd jelleg fogalmahoz nyult vissza. A dontésnek ez a szem-
pontja széles korben alkalmazhatd lehet, minthogy az alkalmazasok a legtobb technoldgiai
terméket kiegészitik, ami kiterjesztheti a latszolag nem kapcsolddé termékekre, példaul az
orakra vonatkozd védjegylajstromozasok hatokorét.

Osszetéveszthetéség és ,,kar”

A védjegybitorlas elemeinek értékelésével kapcsolatban két tovabbi kérdést érdemes meg-
emliteni.

Elészor is, az Osszetéveszthetdséggel kapcsolatban az EUTM-rendelet 9. cikke (2) bekez-
désének b) pontja [a TMA 10. szakaszanak (2) bekezdése] alapjan Falk biré meggy6z6dott
arrdl, hogy a Swatch bizonyitotta az Osszetévesztés valoszintiségét a digitdlis oralapok és
az alkalmazasok nevei tekintetében. Kiilénosen arra a tényre mutatott rd, hogy a GALAXY
wATCH-tulajdonosok az SGA-aruhdzat (és az abban talalhat6 alkalmazasokat) a Samsung
altal hivatalosan kinaltnak tekintik, és azt feltételezik, hogy a Samsung és a Swatch kozott
valamilyen kereskedelmi egytittmtikodés all fenn. Falk bir6 ugy vélte, hogy barki, aki latja
a digitalis 6rak valamelyik digitalis szamlapjat hasznalatban, hasonlo feltételezést fogalmaz
meg a Samsung és a Swatch kozott fennalld licenc- vagy egyéb gazdasagi megallapodasrol.

Bar ez nem 1j jog, az angol birésagok az eladas utdni helyzetre nem szoktak hivatkozni
az Osszetéveszthetdség értékelésével kapcsolatban. Ez az itélet hasznos emlékeztetd a felpe-
resek szamara, hogy az tigyleti folyamat minden szakaszaban értékeljék az osszetévesztés
lehet8ségét, mert az a hasznalat szakaszaban is fennallhat, nem csak a vasarlasi szakaszban.

Masodszor, Falk bir6 megvitatta az EUTM-rendelet 9. cikke (2) bekezdésének c) pontja,
illetve a TMA 10. szakaszanak (3) bekezdése szerinti jogsértés megallapitasahoz sziikséges
haromféle karfajtat. Ezek a kovetkezok:

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KONYV- £s FOLYOIRATSZEMLE 187

- a védjegyek megkiilonboztet6képességének karositasa (a koznyelvben ,felhigulas-
nak” nevezik);
- avédjegyek jo hirnevének sérelme (a védjegyek ,.elszinez6dése”); és
- avédjegyek megkiilonboztetéképességének vagy jo hirnevének tisztességtelen kihasz-
nalésa (,,haszonlesés”).
A Swatch mindharom formara hivatkozott.
Még mindig viszonylag korlatozott az itélkezési gyakorlat arra vonatkozdan, hogy e sé-
relmek mindegyike ténylegesen mit foglal magaban. Falk biré déntése azonban azt sugallja,
hogy legalabb a sérelem elsd két formajanak megallapitdsahoz viszonylag alacsony a kiiszob.

Védekezés a tarhelyszolgaltatassal szemben

A teljesség kedvéért itt érdemes megjegyezni, hogy a Samsungnak a 14. cikk szerinti
tarhelyszolgaltatassal kapcsolatos védekezése sikertelen volt. A 14. cikk eléirja, hogy az ,,in-
formacids tarsadalommal 6sszefiiggd szolgaltatasok szolgéltatdja” nem felelGs ,,a szolgalta-
tas igénybe vevéjének kérésére tarolt informaciokért”, feltéve, hogy a szolgaltatéonak nincs
tényleges tudomasa jogellenes tevékenységrdl vagy informaciorol, és a tudomadsara jutést
kovetSen haladéktalanul intézkedik az informacié eltavolitasa vagy az ahhoz valé hozzafé-
rés letiltasa érdekében.

Falk bir¢ ismét a Google France-, a LOreal kontra eBay- és a Coty-ligyet vette figyelembe.
Ezekkel kapcsolatban ramutatott, hogy a 14. cikkben emlitett informacié tarolasa megko-
veteli az informacids tarsadalommal Osszefiiggd szolgaltatotdl, hogy magatartasat miiszaki,
onmiikods és passziv jellegire korlatozza, és ne vallaljon aktiv szerepet. Ennek fényében
ugy itélte meg, hogy a védelem nem megalapozott, ugyanazt az érvelést alkalmazva, mint a
»felhasznalds” értékelésével kapcsolatban. Ezt mondta:

A meglevd itélkezési gyakorlatban alkalmazott megkozelités alapjan korant-
sem egyértelmi, hogy amit a Samsung ebben az tigyben tett, az ,pusztan ma-
szaki, 6nmwikodd és passziv jellegli” cselekményekre korlatozodott, és nem
volt tudomasa az adatokrol, illetve nem rendelkezett azok felett. Inkabb a
funkcionalis és biztonsagi feliilvizsgalat mellett [a Samsung] viszonylag rész-
letes tartalmi feliillvizsgalatot is végzett ... . Tovabba ... a Samsung aktiv [épé-
seket is tett, tobbek kozott az alkalmazasok tervezésének megkonnyitése és
osztonzése tekintetében, valamint okosordinak az SGA-aruhazban elérhetd
oralap-alkalmazasokra valé hivatkozassal torténé marketingje tekintetében.
Az ebbdl szarmazo kereskedelmi el6nye termékeinek értékesitésén alapult,
nem pedig a térolasért fizetendd dij barmilyen formajan. A Samsung az al-
kalmazasok egy részét is népszerusitette.
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Falk biré meggy6z6dott arrdl, hogy az alkalmazasok feliilvizsgalati folyamata azt ered-
ményezte volna, hogy a feliilvizsgalok és rajtuk keresztiil a Samsung tudomast szereznek az
alkalmazas nevérdl és a digitalis 6ralap megjelenésérdl, és igy ,,egy gondos gazdasagi sze-
repld figyelmét felhivtdk volna a jogsértésre” A Samsung e szerzett ismeretek alapjan nem
cselekedett a jogsért6 tartalom eltavolitasa érdekében, ezért a 14. cikk szerinti védekezés
nem volt alkalmazhaté.

A 14. cikkre gyakran hivatkoznak a platformszolgaltatok az online szellemitulajdon-jogok
megsértésével kapcsolatos eljarasokban. Az itéletbdl e szolgaltatok szamara az a tanulsag,
hogy a védelem sikere kezdetben a tétlenségt6l, majd a jogsértésrol szolo értesités esetén a
gyors cselekvéstdl fligg. Amennyiben az alkalmazasgazdak segitséget nytjtanak az alkalma-
zasok létrehozdsaban, a védelem az aktiv szerepvéllalds miatt nem éllhat rendelkezésre. A
passzivitas és a kozvetlen kereskedelmi haszon hidnya a kulcs. Egyes alkalmazasgazdalko-
dasi platformoknak feliil kell vizsgalniuk iizleti modelljiiket, ha biztositani akarjak, hogy ez
a védelem nyitva alljon szamukra, amennyiben a bitorlasi eljaras rossz végére keriilnének.

Dr. Paldgyi Tivadar
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